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Vorwort der Herausgeber

Mit der vorliegenden Schrift méchten die Herausgeber Dirk-Meints Polter
ihre hohe personliche und fachliche Wertschatzung vermitteln und ihm auf
diesem Wege fur die langjahrige, bereichernde Zusammenarbeit mit dem
juristischen Zweig seines Vorstandsbereichs danken. Dirk-Meints Polter
gehort zu einem kleinen Kreis herausragender Juristen im Wissenschafts-
management, die wegen ihrer interdisziplindren Ausrichtung selten, in
Forschung und Entwicklung aber unentbehrlich sind.

Rechtssicherheit in den diversifizierten Aktivitaten in Forschung, Entwicklung
und Technologietransfer wird als routineméaBige juristische Dienstleistung
erwartet, ist es aber bei weitem nicht. Es handelt sich vielmehr um eine
sachlich wie rechtlich auBerordentlich facettenreiche und anspruchsvolle
Materie. Dabei wird nicht nur die Fahigkeit gefordert, unterschiedlichste
technische Sachverhalte im Zusammenwirken mit Wissenschaftlern zu
gedeihlichen Lésungen zu bringen. Es geht auch darum, in einer Mischung
von komplexen rechts-, wirtschafts- und patentrechtlichen Fragestellungen
kreativ zu sein, Neuland zu betreten und dieses zugleich sicher zu beherr-
schen. Die hohen Anforderungen in diesem vielgestaltigen Wirkungskreis
werden in Verhandlungen mit Vertretern aus Industrie und Wirtschaft sowie
mit Partnern im internationalen Kontext besonders deutlich. Diese Aufgabe
hat Dirk-Meints Polter seit April 1989 als Vorstand Personal und Recht der
Fraunhofer-Gesellschaft kompetent vertreten. Daflr verdient er Respekt und
Anerkennung.

Wie kaum ein anderer brachte er die Voraussetzungen fur die Bewaltigung
all dieser fur das Wissenschaftsmanagement typischen Aufgaben mit. Schon
bei seiner Berufswahl zeigte sich die Neigung zu einer interdisziplindren
beruflichen Zukunft. Neben den Rechtswissenschaften zeigte Dirk-Meints
Polter Interesse und Engagement fur wirtschaftswissenschaftliche, natur-
und sozialwissenschaftliche Disziplinen. Dazu kommen die kosmopolitischen
Fahigkeiten, die durch unzahlige Aufenthalte im Ausland wahrend seiner
Berufslaufbahn belegt sind. Beispielhaft sind seine Zeit bei der European
Space Agency in Paris und seine diplomatische Aufgabe als erster deutscher
Wissenschaftsreferent in Indonesien zu nennen. Bereits dort initiierte er
bilaterale wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit unter anderem in der
Solar- und Windenergie, Meerestechnik und den Geowissenschaften. Fur die
Fraunhofer-Gesellschaft sind im Bereich Internationale Beziehungen, dem er
viele Jahre kompetent vorstand, besonders seine Erfolge beim Aufbau von
Fraunhofer USA und sein Engagement in Asien zu nennen.



Von vielen Wegbegleitern wird die Fahigkeit von Dirk-Meints Polter zur Eini-
gung und zum Ausgleich hervorgehoben, tber die er ohne Zweifel verfugt
und die er wiederholt zum Wohle der Fraunhofer-Gesellschaft eingesetzt hat.
Der Appell zum Symposium anlaBlich seiner Verabschiedung »Achtung und
Offenheit« lasst, von so berufener Seite geduBert, keine Interpretationsspiel-
raume offen. Diese ethischen Grundséatze, die besonders bei seiner anderen
Aufgabe im Personalwesen und dort insbesondere der Personalentwicklung
gefragt waren, haben auch die juristische Arbeit und seine Fihrungsleistung
gegeniber diesen Mitarbeitern gepragt, woflr Dank zu sagen ist.

Die einzelnen Autorenbeitrage dieser Festschrift sind thematisch nicht ein-
dimensional, was der Breite des Arbeitsgebiets und dem fachlichen Horizont
von Dirk-Meints Polter auch nicht gerecht wirde. Sie sind vielmehr Ausdruck
des Engagements einzelner Mitarbeiter, die damit dem beruflichen Lebens-
werk von Dirk-Meints Polter Anerkennung entgegen bringen mdchten. Der
thematische Bogen ist weit gespannt von Open-Access Ansatzen des pub-
lizierten Wissens Uber Besonderheiten der Vertragsforschung, IP-Strategien,
das Markenrecht bis hin zum Recht der Forschungsférderung. SchlieBlich
werden finanzrechtliche und steuerrechtliche Fragen des Wissenschafts-
managements behandelt. Die Schrift soll gleichzeitig ein Hinweis sein, dass
auch zukinftig noch viele Aufgaben zu bewaltigen sind, die Juristen seines
Profils dringend bendtigen. Der mit dieser Schrift Geehrte kann deshalb mit
dem Gedanken verabschiedet werden, daf3 die zurlick bleibenden Mit-
arbeiter die Rechtsentwicklung im Wissenschaftsmanagement mit hohem
Engagement und persénlichem Einsatz vorantreiben werden. Wir freuen uns,
dass die Autorinnen und Autoren durch lhre Beitrage zum Gelingen des vor-
liegenden Werkes beigetragen haben. Unser Dank gilt auch den Kollegen
vom Fraunhofer IRB Verlag, die im Zusammenwirken mit Christa Schraivogel
und Dr. Markus Zirkel die Entstehung dieser Schrift geduldig und sachkundig
begleitet haben.

Die Herausgeber danken Dirk-Meints Polter im eigenen Namen, aber auch im
Namen ihrer Mitarbeiter fur die vielen Jahre der Achtung und Offenheit. Wir
winschen Dirk-Meints Polter und seiner Familie fir den nun beginnenden
Ruhestand alles Gute und hoffentlich noch viele Reisen in die Kulturrdume,
die er im Laufe seiner beruflichen Tatigkeit kennen und schatzen gelernt hat.

Stefanie Mielert
Dr. Lorenz Kaiser
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Freier Zugang zu Wissen —
Publizieren in der Fraunhofer-Gesellschaft

Dr. Dina Brandt

»Das Schreiben, das Schreiben, soll man nicht tbertreiben, das kostet blof3
Papier«, so lautet angeblich ein Ausspruch Wilhelm Buschs. Auch wenn
nicht ganz geklart ist, ob Busch Uberhaupt der Verfasser ist — Wissenschaftler
war er ganz offensichtlich nicht. Er wusste nichts von dem Zwang, so viel
wie moglich publizieren zu missen, um an einer Hochschule Karriere machen
zu kdnnen. »Publish or Perish« — die Lange der Publikationsliste ist vor

allem bei Berufungsverfahren oft einer der ausschlaggebenden Faktoren.

Fur die Fraunhofer-Gesellschaft gewinnt Buschs Ausspruch allerdings wieder
Relevanz: In einer so stark anwendungsorientierten Forschungseinrichtung
stellt sich durchaus die Frage, warum Publizieren Uberhaupt wichtig sein
soll. Es kostet namlich nicht nur Papier, sondern auch Zeit, die vielleicht an
anderer Stelle besser eingesetzt ware — vor allem, wenn man gar nicht an
einer Universitat Karriere machen méchte.

In der Fraunhofer-Gesellschaft werden zwar viele der Mitarbeiter aus Hoch-
schulen rekrutiert, aber der Giberwiegende Teil geht nach einigen Jahren

in die Industrie. Diese Mitarbeiter wahlen explizit einen Karriereweg, der
auBerhalb des wissenschaftlichen Betriebs liegt. Fir sie ist relevant, an wie
vielen Industrieprojekten sie mitgearbeitet haben, an welchen Patenten sie
beteiligt waren und welches Spezialwissen fur einen spateren Arbeitgeber
aus der Industrie interessant sein konnte. Wichtig ist dagegen nicht, wie-
viele Texte sie verfasst haben. Die logische Konsequenz ist, dass Entwicklung
und Projektarbeit im Vordergrund steht, fur eigene Veroffentlichungen
bleibt wenig Zeit.

Dieser Aufsatz mochte aufzeigen, dass es unabhangig davon, welche
Karriere man anstrebt, wichtig ist zu publizieren. Viele positive Effekte,
die durch das kontinuierliche Kommunizieren der eigenen Forschungsleis-
tungen entstehen, lassen sich dank des neuen Mediums Internet und den
BemUhungen der Fraunhofer-Gesellschaft um einen freien Zugang zu
Wissen (»Open Access«) sogar noch deutlich verstarken.
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1 Publizieren in einer Forschungseinrichtung

Ein zentrales Schlagwort in diesem Zusammenhang ist »Sichtbarkeit« —
Sichtbarkeit bei potenziellen Kunden und Geldgebern. Eine Untersuchung
der Deutschen Industrie- und Handelskammer Uber die »Kundenzufrieden-
heit der Unternehmen mit Forschungseinrichtungen« hat ergeben, dass fast
50 Prozent der befragten Unternehmen sich eine bessere Darstellung des
Leistungsangebots der Einrichtungen wiinschen.' 36 Prozent waren darlber
hinaus der Meinung, dass der Know-how-Transfer verbessert werden muss.
Oftmals ist gar nicht bekannt, welches Leistungsspektrum ein Forschungs-
institut besitzt, welche bahnbrechenden Entwicklungen es gemacht hat und
wo die Experten fur bestimmte Felder zu finden sind. Es besteht also die
Notwendigkeit, die eigenen Kompetenzen besser zu vermarkten.? Publizie-
ren ist eine Moglichkeit, den eigenen Marktwert herauszustellen. Andere
Moglichkeiten sind z. B. die Besuche von Messen, Konferenzen und Tagun-
gen oder auch der eigene Internetauftritt oder Pressemitteilungen.?

Von November 2004 bis Januar 2005 wurde vom Fraunhofer-Marketing-
Netzwerk eine Umfrage unter allen Instituts- und ausgewahlten Abteilungs-
leitern durchgefuhrt, die aufzeigen sollte, welche Marketingmittel in
Fraunhofer-Instituten gewahlt werden und welche Bedeutung ihnen
zugewiesen wird.*

Rainer Nicolay, Stephan Wimmers: Kundenzufriedenheit der Unternehmen mit Forschungs-
einrichtungen. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung zur Zusammenarbeit zwischen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Bonn, Berlin 2000, S. 16, so auch das Folgende.
Diese Bemiihungen um »Science Marketing« ist ein relativ junges Forschungsfeld fir den
Marketingbereich. Die Notwendigkeit aktiver Forschungsleistungen zu vermarkten, entstand
unter anderem durch die angesichts der Kirzungen von Geldern gestiegene Konkurrenz unter
den Forschungseinrichtungen; vgl. dazu: Thomas Baaken: Science Marketing, in: Kamenz, U.
(Hrsg.): Applied Marketing. Berlin, Heidelberg, New York 2003, S. 1051-1066.

Fur die Fraunhofer-Gesellschaft vgl.: Hansjorg Lerchenmdiller, Thomas Meiren: Neue Wege im
Forschungsmarketing, in: Birgit Mager, Henderika Hamacher (Hrsg.): Marketing und Kom-
munikation von Forschung. Research Goes Public, K6In 2003., S. 20-29.

Eine ausfuhrliche Studie zu dem Thema legte Udo Hoppe: Marketingkonzeption fir tech-
nologieorientierte 6ffentliche Forschungseinrichtungen. Ein integraler Ansatz zur Gestaltung
der AuBenbeziehungen von auBeruniversitaren Forschungseinrichtungen, Disseldorf 2001

(= Fortschritt-Berichte VDI, Reihe 16: Technik und Wirtschaft, Nr. 136) vor.

4 Vgl. Susanne Ehling, UIf Groos, Hansjorg Lerchenmyiller, Thomas Meiren: FuE-Marketing der
Fraunhofer-Institute. Eine Studie des Fraunhofer-Marketing-Netzwerkes. Freiburg 2005. So auch
das Folgende.
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Freier Zugang zu Wissen

Grundsatzlich waren alle Institutsleiter davon tUberzeugt, dass Marketing
immer wichtiger wird und schon heute ein wichtiger Bestandteil der eigenen
Institutspolitik darstellt (S. 9). Handlungsbedarf in dieser Hinsicht wurde von
Seiten der Institutsleiter vor allem im Bereich der Kundengewinnung und
weniger bei der Marktforschung oder Kundenbindung gesehen (S. 18f). Die
folgende Graphik veranschaulicht, wie wichtig wissenschaftliche und nicht-
wissenschaftliche Publikationen als Instrument von Kundengewinnung von
den Befragten gesehen wurden:

Ausrichtung von
Industrieworkshops

Internetauftritt

Ausrichtung von Konferenzen
Messeauftritt
@ Wissenschaftliche Publikationen
@ Nicht-wissenschaftliche Publikationen
_ Besuch von Konferenzen|

Hohe ‘ L
Bedeutung Besuch von In(liusltneworkshc ps
Pressemitteilung
Gezielte Ansprache
ehemaliger Mitarbeiter
L Telefonakquisition
Niedrige
Bedeutung Mailing mit
Leistungsangeboten
Werbeanzeige

Nie Gelegentlich Haufig
eingesetzt eingesetzt eingesetzt

Instrumente und Kundengewinnung;
Studie »FUuE-Marketing der Fraunhofer-Institute«, S. 14
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31 von 38 Befragten schatzten wissenschaftliche Publikationen als sehr
wichtig ein, fir 29 der 38 Befragten galt dasselbe fur nicht-wissenschaft-
liche Veroffentlichungen (S. 31). Indem konsequent von der eigenen For-
schungsarbeit berichtet, wichtige Meilensteine der Projekte herausgestellt
und neue mogliche Entwicklungsgebiete aufgezeigt werden, kann man
potenzielle Kunden auf sich und die eigenen Kompetenzen aufmerksam
machen. Das gilt sowohl fur den einzelnen Mitarbeiter, der auf diese Weise
fUr ein Wirtschaftsunternehmen erst interessant wird, oder auch ftr das
ganze Institut, das so ganze Forschungsfelder fur sich abstecken kann.
Interessanterweise setzten aber nur etwas mehr als die Halfte der Befragten
dieses Mittel laut Befragung haufig als Marketinginstrument ein.® Zuséatzlich
wurde von Abteilungs- und Projektleitern — im Vergleich zu den Instituts-
leitern — auch die Bedeutung von Publikationen eher niedriger angesetzt.
Hier kommt sicherlich der Zeitfaktor ins Spiel: den Mitarbeitern muss natir-
lich neben der konkreten Entwicklungsarbeit Zeit zum Schreiben einge-
raumt werden.

Die Befragten erhofften sich laut Umfrage von verschiedenen Stellen Hilfe
bei ihren Marketingbemthungen. Bei dem Thema Kundengewinnung
zahlten sie hier vor allem auf externe Dienstleister: 12 der Befragten erwar-
teten Hilfestellungen von ihnen. Dem gegenUber gestellt waren es jeweils
5 Befragte, die sich Unterstitzung der Zentrale und des Marketing-Netz-
werks erhofften (S. 35).

Eine kompetente Stelle in Bezug auf Publikationen als Marketingmittel
wurde bei dieser Frage nicht beriicksichtigt: die Bibliotheken und Fach-

5 Diese starke Diskrepanz zwischen dem hohen Marketingwert, den man Publikationen zuschreibt,
und der tatsachlichen geringen Priorisierung bei den Aktivitaten scheint offenbar ein Fraunhofer-
spezifisches Phanomen zu sein. Bei einer Umfrage im Jahr 2002 unter 110 auBeruniversitaren
Forschungseinrichtungen wurde sowohl Bedeutung als auch eigene Aktivitat in diesem Bereich
von Uber zwei Dritteln der Befragten bejaht; vgl. Henderika Hamacher: Marketing in Forschungs-
einrichtungen, in: Birgit Mager, Henderika Hamacher (Hrsg.): Marketing und Kommunikation
von Forschung. Research Goes Public, Kéln 2003., S. 10-19, hier S. 13.
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informationsmanager. Als Experten in Fragen der Medienauswahl und der
Kommunikation von Forschungsergebnissen kénnen sie viel dazu beitragen,
die Leistungen der Fraunhofer-Gesellschaft besser als bisher zu verbreiten.
Sie sind z. B. auch fur die Eintréage in die Fraunhofer-Publica®, die Datenbank
der Fraunhofer-Publikationen, die weltweit 6ffentlich zugangig ist, zustan-
dig. Interessierte kdnnen darber mit Hilfe von Suchmaschinen und Fach-
portalen einfach und direkt Fraunhofer-Vertffentlichungen abrufen. Es ware
fur die Zukunft auch im Sinne einer Ressourcenbtindelung bei den Marke-
tingbemUhungen wiinschenswert, wenn die verschiedenen Kompetenzen
eines Institutes noch starker als bisher in diesem Bereich zusammenarbeiten
wdirden.

Neben der direkten Kundengewinnung in Industrie und Wirtschaft kann

es aber auch interessant sein, neue Projekte bei einem 6ffentlichen Trager zu
akquirieren. Antrage beim Bundesministerium fir Bildung und Forschung
BMBF o. 4. mUssen unterfuttert werden durch eigene Publikationen zum
Thema, die in den einschlagigen Wissenschaftsorganen erschienen sind.
Auch dies kann nur durch kontinuierliche Publikationstatigkeit geleistet
werden, die die fachliche Kompetenz und die Relevanz fur zuktnftige For-
schung herausstellt.

Gleichzeitig diirfen auch einige pragmatische Uberlegungen nicht tibersehen
werden. Viele junge Mitarbeiter wissen noch gar nicht unbedingt, ob sie in
jedem Fall der Hochschulkarriere den Ricken kehren wollen. Auch hierfiir
empfiehlt es sich in einem gewissen Umfang, Zeit in eigene Publikationen

zu stecken.

Ein weiterer, vielleicht nicht auf den ersten Blick ganz offensichtlicher Nutzen
kann sein, auf diese Weise Uber die bisher geleistete Forschungsarbeit zu
reflektieren. Durch den Verschriftlichungsprozess ist man oftmals zum ersten
Mal gendtigt, in einer logischen Folge die Zusammenhange aufzuzeigen.
Abhangigkeiten und theoretische Grundlagen missen klar benannt werden.
Mangel in den eigenen Versuchsanordnungen und Schlussfolgerungen wer-
den so deutlich sichtbar. Dies kann gerade nach Abschluss einer bestimmten
Projektphase hilfreich sein, um die nachsten Schritte vorzubereiten.

6 http:/publica.fraunhofer.de.
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Ein anderes Argument diirfte sein, dass durch das Veréffentlichen eines Auf-
satzes mit dem Titel des Forschungsobjekts, Titelschutz erreicht werden
kann. Dieser durfte zumindest daflr ausreichen, die Projektbezeichnung im
Falle eines Angriffs mit einer jungeren Marke behalten zu durfen.’

Aber unabhdngig von persénlichen bzw. institutseigenen Interessen muss
jeder, der in der Forschung und Entwicklung tatig ist, daran interessiert sein,
dass Erkenntnisse so schnell wie méglich verbreitet werden. Komplexe
Innovationsprozesse verlangen heutzutage, dass viele verschiedene For-
schungseinheiten bestandig in Kommunikation miteinander stehen. Ohne
Zugriffe auf Wissensbestande anderer ist es fast unmoglich, neue Entwick-
lungen anzustoBen, geschweige denn zur Produktreife zu bringen. Ge-
schwindigkeit ist dabei ein immer wichtiger werdender Erfolgsfaktor. Das
neue Medium Internet hat in den letzten Jahren neue, ungeahnte Mdéglich-
keiten eroffnet, sich mit anderen Wissenschaftlern auszutauschen und mit
Kunden in Kontakt zu kommen.

7 Pross, in: Festschrift fur Polter, S.77, 99ff.
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2 Open Access — die neue Publikationsform?®

In den letzten Jahren sind einige Studien erschienen, bei denen allein der
Titel zeigt, dass im Bereich des Publizierens einiges im Umbruch ist: So z. B.
»Study on the economic and technical evolution of the scientific publication
markets in Europe« der Europaischen Kommission oder auch»Publikations-
strategien im Wandel?« der Deutschen Forschungsgemeinschaft.® Zwei an
sich unabhangige Trends haben zu massiven Veranderungen gerade auf dem
naturwissenschaftlichen Zeitschriftenmarkt geftihrt." Das eine sind die neuen
technischen Maglichkeiten, die sich durch das elektronische Publizieren und
das Internet ergeben. Das andere sind die massiven Preissteigerungen, die in
den letzten Jahren bei den Abonnements flr wissenschaftliche Zeitschriften
zu bemerken ist (die so genannte Zeitschriftenkrise).

Faktisch wird immer mehr wissenschaftlicher Output produziert. Die immer
starkere Ausdifferenzierung von Wissensgebieten, die Tatsache, dass immer
mehr Wissenschaftler ausgebildet werden, ferner der Zwang zum Publizieren
far die weitere Karriere haben dazu gefuhrt, dass inzwischen tGber 150 000
wissenschaftliche Zeitschriften auf dem Markt zu finden sind.™

8 Eine kurze und pragnante Einfihrung stellt Klaus Graf: Wissenschaftliches E-Publizieren mit
'‘Open Access' — Initiativen und Widerstande, in: zeitenblicke 2 (2003), Nr. 2 [22.10.2003], URL:
http://www.zeitenblicke.historicum.net/2003/02/graf.html dar, siehe auch
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm; vgl. auch die Internetbibliographie unter
http://www.escholarlypub.com/cwb/oaw.htm sowie Charles W. Bailey: Open Access Bibliography.
Liberating Schoolarly Literature With E.Prints and Open Access Journals, Washington 2005; URL:
http://Awww.escholarlypub.com/oab/oab.pdf.

Alle in dem vorliegenden Aufsatz angegebenen URLs wurden am 19.2.2007 auf ihre Richtigkeit
hin Gberprift. Das Datum wird nicht bei jeder URL explizit angegeben.

9 Study on the economic and technical evolution of the scientific publication markets in Europe.
Final Report — January 2006, commissioned by DG-Research, European Commission; URL:
http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/scientific-publication-study_en.pdf, und
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.): Publikationsstrategien im Wandel? Ergebnisse einer
Umfrage zum Publikations- und Rezeptionsverhalten unter besonderer Berlcksichtigung von
Open Access, Bonn 2005; URL:
http://Awww.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_access/
download/oa_ber_dt.pdf.

10 Vgl. dazu u.a. Michael Meier: Returning Science to the Scientists. Der Umbruch im SMT-Zeit-
schriftenmarkt unter Einfluss des Electronic Publishing, korrigierter Nachdruck, Munchen 2002,
URL: http://www.peniope.de/3936609012.pdf.

11 Christian Woll: Wissenschaftliches Publizieren im digitalen Zeitalter und die Rolle der Biblio-
thekare, Kéln 2005. (=Kolner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 46),
URL: http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/papers/kabi/volltexte/Band046.pdf; hier S. 13, so auch
das folgende. Vgl. zu den Grinden fur den Anstieg auch: Meier, Returning Science to the
Scientists, S. 25-29.
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Gleichzeitig wird der Markt aber auch immer enger. Laut Woll vereinten
2001 die acht groBten Wissenschaftsverlage einen Marktanteil von 55,7
Prozent. Es handelt sich um folgende Unternehmen:

Reed Elsevier, American Chemical Society, Thomson, John Wiley & Sons,
Institute of Electrical & Electronics Engineers, Wolters-Kluwer, McGraw-Hill
und Taylor & Francis. Der Trend halt noch an. So wurden bespielsweise
Kluwer Academic Publishers und BertelsmannSpringer 2003 von Finanz-
investoren aufgekauft, sie firmieren seit 2004 unter der Marke »Springerx.

Durch die hohe Marktkonzentration gerade im englischsprachigen Umfeld
konnten die Verlage systematisch die Bezugspreise fiir die Zeitschriften nach
oben treiben. Besonders Reed Elsevier profitierte davon: allein im Geschafts-
feld Science & Medical machte das Unternehmen 2003 einen Umsatz von
2,0 Mrd Euro mit einer Gewinnspanne von 33,8 Prozent. Die Folge davon
war, dass sich — gerade auch durch die gleichzeitig massiv vorgenommen
Klrzungen in den Haushalten — viele Bibliotheken den Bezug bestimmter
Zeitschriften nicht mehr leisten konnten. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft
leidet unter diesen Bedingungen. Aufgrund horrender Forderungen des Ver-
lags konnte 2004 der Vertrag auf die Online-Ausgaben von Elsevier nicht
verlangert werden. Erst Anfang 2007 war es wieder moglich, einige Zeit-
schriften des Verlages online fir alle Institute zu abonnieren.

Immer mehr Zeitschriftenanbieter bieten inzwischen ihre Produkte nicht nur
als Printversion, sondern auch online an. Die Vorteile liegen auf der Hand:™

— Druck- und Papierkosten entfallen;

— die Versorgung ist Uberall und jederzeit maéglich;

— die Inhalte lassen sich ohne groBen Aufwand und zeitnah aktualisieren;

— multimediale Gestaltung (Farben, Téne) ist ohne weiteren Kostenaufwand
maoglich;

— die Suchmaglichkeiten und Buindelungen von Informationen erlauben
schnellere Recherchen;

— durch Verlinkungen lassen sich »Wissensnetze« aufbauen.

12 Vgl. dazu: Patrick Danowski: Gegeniberstellung von Print- und elektronischen Publikationen
aus der Nutzerperspektive [Diplomarbeit, Berlin 2002]; URL: http:/Awww.phil.euv-frankfurt-
o.de/extern/E-Publishing/Auswertung/Diplomarbeit_PD.pdf.
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Tatsachlich profitiert auch die Fraunhofer-Gesellschaft von dem inzwischen
vielfaltigen elektronischen Angebot, das es méglich macht, einfach und
unkompliziert am eigenen Arbeitsplatz relevante Artikel herunterzuladen.
Das andert aber nach wie vor nichts daran, dass diese Zeitschriften zu sehr
hohen Kosten (wie die Printversionen) bezogen werden mussen.

Einrichtungen, die durch 6ffentliche Gelder finanziert werden (dies trifft
auf die Fraunhofer-Gesellschaft nur begrenzt zu), sehen sich so mit einem
Paradoxon konfrontiert: Forschungsergebnisse, die durch die Unterstiitzung
der 6ffentlichen Hand entstanden sind, missen wiederum durch 6ffentliche
Bibliotheken, also denselben Geldgeber, in Form von Zeitschriften-Abon-
nements teuer zurtickgekauft werden. Gleichzeitig bietet aber das Internet
inzwischen die Moglichkeit, Ergebnisse relativ einfach selbst publik zu
machen.

Ende der 90er Jahre entstand vor diesem Hintergrund eine Initiative, die
sich zum Ziel gesetzt hat, soviel Wissen wie moglich tber das Internet frei
zuganglich zu machen. Wichtige Marksteine, in der diese Forderung arti-
kuliert und konkretisiert wurden, waren unter anderem eine Tagung in
Budapest 2001, bei der eine entsprechende Erkldrung veroffentlicht wurde, ™
und 2003 in Berlin auf Initiative der Max-Planck-Gesellschaft. Alle groBen
deutschen Forschungseinrichtungen haben dort die so genannte Berliner
Erklarung unterschrieben. Neben den Organisatoren waren dies die Hoch-
schulenrektorenkonferenz, die Leibniz-Gemeinschaft, die Deutsche For-
schungsgemeinschaft, der Wissenschaftsrat, die Helmholtz-Gemeinschaft
und auch die Fraunhofer-Gesellschaft. Viele nationale und internationale
Forschungseinrichtungen sind seitdem gefolgt.

13 Der Wortlaut findet sich unter http://www.soros.org/openaccess/index.shtml.
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Auf folgende zwei Ziele hat man sich verstandigt:™

1. Allen Nutzern wird ein freies, unwiderrufliches und weltweites Zugangs-
recht eingerdumt. Es wird erlaubt, das Werk zu kopieren, zu nutzen, zu
verbreiten und zu Ubertragen.

2. Die vollstandige Fassung des Werks inkl. Begleitmaterial und der
Erklarung Uber die Nutzungsrechte wird in mindestens einem Online-
Archiv hinterlegt.

Punkt eins beschreibt, worum es bei dem Prinzip »Freier Zugang zum
Wissen« geht: der Endnutzer bekommt nicht nur die Méglichkeit, sich ohne
technische oder finanzielle Hindernisse ein Dokument anschauen zu kon-
nen, sondern es zusatzlich auch kopieren und verbreiten zu darfen. Dies ist
angesichts des geltenden Rechts nicht selbstverstandlich, tragt aber dem
Wunsch des schnellen Wissensaustauschs Rechnung. Dies ist eine allgemein-
politische Aussage. Punkt zwei dagegen beinhaltet die Verpflichtung der
Forschungseinrichtungen, eine Infrastruktur (»Institutional Repository«) auf-
zubauen, die die freie Verbreitung von Wissen realisiert.

Prinzipiell lassen sich zwei Wege des Open Access-Publizierens unterschei-
den:” Der Goldene Weg (»Golden Road«) sieht vor, dass ausschlieBlich
‘Open Access’ verdffentlicht wird. Dies geschieht zumeist in speziellen Open
Access-Zeitschriften. Bei dem Grinen Weg (»Green Road«) hingegen kann
der Autor weiterhin in einem konventionellen Print-Medium veroffentlichen,
danach stellt er aber seinen Text als frei zugangliche Zweitveréffentlichung
in einem Institutional Repository ein (»Self-Archiving«). Die Fraunhofer-
Gesellschaft beflrwortet im Moment besonders diesen Weg.

14 Zum Wortlaut vgl. http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html (englisches
Original), http://www.mpg.de/pdf/openaccess/BerlinDeclaration_dt.pdf (deutsche Ubersetzung),
sowie http:/archiv.twoday.net/stories/93128/ (Hinweise zur Mangel der deutschen Uberset-
zung).

15 Vgl. den einfihrenden Artikel von Ulrich Herb: Die Farbenlehre des Open Access [erschienen
14.10.2006], URL: http://www.heise.de/tp/rd/artikel/23/23672/1.html.
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Rein rechtlich gesehen gibt es verschiedene Moglichkeiten, die »Green
Road« zu realisieren.'® Wenn der Verlag einen expliziten Vertrag abschlief3t,
was nicht immer der Fall ist, dann empfiehlt es sich, entweder dem Verlag
nur ein einfaches (statt exklusives) Nutzungsrecht an der Publikation ein-
zurdumen. Es ist aber auch moglich, sich ausdrtcklich das Recht auf Self-
Archiving zu sichern, so dass der weitere Nutzungszweck fur den Verlag
offensichtlich wird.

Viele Verlage erlauben den Autoren bereits heute schon standardmaBig, eine
eigene Kopie 6ffentlich zuganglich im Internet einzustellen. Unter der Lei-
tung der Universitat Nottingham wird seit Jahren die so genannte Sherpa/
Romeo-Liste gepflegt,'” die kurz und Gbersichtlich die Bedingungen zusam-
menfasst, unter denen die einzelnen Verlage Self-Archiving zulassen. Die
Sherpa/Romeo-Liste gibt es inzwischen auch in einer deutschen Fassung.'
Sie ist jedoch lediglich eine Ubersetzung der englischen Liste und enthalt
bedauerlicherweise wenig deutsche Verlage. Allerdings dient die Liste, wie
bereits erwahnt, nur zur Erstinformation. Bindend sind die Aussagen der
Verlage selbst. So ist es z. B. Ublich, dass nicht das Layout des Zeitschriften-
Artikels verwendet werden darf, oder dass auf den urspringlichen Erschei-
nungsort hingewiesen werden muss. Durch die Verkntpfung mit dem Ori-
ginalerscheinungsort stellt diese Form der Zweitveréffentlichung fur die
Verlage eine effektive Form der Eigenwerbung dar und wird nicht als Kon-
kurrenz gesehen.

Eine weitere rechtliche Moglichkeit fir die » Green Road« stellt Art. 38 UrhG
dar. Dieser raumt dem Autor das Recht ein — falls nicht ein Vertrag etwas
anderes regelt — nach einem Jahr nach Erscheinen, den Artikel »anderweit
vervielfaltigen und verbreiten« zu durfen. Naturlich ist in der Wissenschafts-
welt ein Embargo von einem Jahr sehr lang und es gibt Diskussionen um eine
Verkirzung, jedoch unter dem Gesichtspunkt der reinen Sichtbarkeit ist diese
»Schonfrist« fir Verlage gut vertretbar.

16 Zu den rechtlichen Bedingungen des Open Access-Publizierens vgl. Gerald Spindler (Hrsg.):
Rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen, Géttingen 2006 (= Géttinger
Schriften zur Internetforschung, 29); URL: http://www.univerlag.uni-goettingen.de/OA-
Leitfaden/oaleitfaden_web.pdf.

17 http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php.

18 http://ubvpc120.ub.uni-stuttgart.de/oa/romeoger.
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3 Die Vorteile des Open Access-Publizierens

Naturlich profitieren alle Arten von Online-Publikationen von den Vorteilen
des elektronischen Publizierens, wie es weiter oben beschrieben wurde.
DarUber hinaus ergeben sich aber durch die Tatsache, dass der Endnutzer
keine Gebuhren zahlen muss, um an die Veréffentlichung zu gelangen noch
weitere positive Effekte. Ganz gewdhnliche Suchmaschinen wie auch fach-
spezifische Suchportale finden die Artikel auf der Stelle. Forschungsergeb-
nisse erhalten so eine wesentlich héhere Sichtbarkeit. Es gibt Untersuchun-
gen, die belegen, dass Open Access-Publikationen weitaus 6fters zitiert
werden (hoherer Impakt-Faktor) als konventionell veréffentlichte.™ Auf
diese Weise wird der Austausch innerhalb der Scientific Community bef6r-
dert und auch Entwicklungslénder, die nicht so unmittelbar an den Wissen-
schaftsbetrieb angeschlossen sind, kénnen ohne Schwierigkeiten an den
Forschungsdiskussionen teilnehmen.

In jedem Fall wird die Geschwindigkeit des wissenschaftlichen Austausches
gefordert. Ein gutes Beispiel dafir ist der Server arXiv:? Urspriinglich war er
nur fur Texte aus der Physik gedacht. Inzwischen ist arXiv auch ein interna-
tional anerkanntes elektronisches Archiv fir die Bereiche Mathematik,
Informatik und Biologie. Er wurde bereits 1991 aufgebaut und wird jetzt
von der Cornell University betrieben und weltweit gespiegelt. Dadurch, dass
dort vor allem Preprints, also Texte, die noch auf die Begutachtung fur eine
Zeitschrift warten, eingestellt werden, sind wissenschaftliche Ergebnisse
erheblich schneller fir die Offentlichkeit zuganglich als bisher.

Eine weitere Entwicklung, die zunehmend fir Open Access-Publikationen
relevant werden konnte, sind flexiblere Modelle des Urheberrechts. Neu-
artige Lizenzen ermoglichen, weitaus differenzierter Lesern Rechte an dem
verdffentlichten Texten zu Uberlassen. Dies kann z. B. dann interessant sein,
wenn mit einem Artikel auch die zugrunde gelegten Forschungsdaten
publiziert werden und explizit deren weitere Auswertung genehmigt wird.

19 Vgl. die standig aktualisierte Bibliographie zu dem Effekt von Open Access und Downloads auf
die Zitationshaufigkeit unter http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html.
20 http://arxiv.org.

12



Freier Zugang zu Wissen —
Publizieren in der Fraunhofer-
Gesellschaft

Das bekannteste Lizenzierungsmodell bietet Creative Commons, eine ame-
rikanischen Initiative, deren Lizenzen aber bereits fur den deutschen Rechts-
raum umgestaltet wurde.?' Fir Deutschland ist noch die »Digital Peer Publi-
shing«-Initiative von Nordrhein-Westfalen zu nennen.? Deren modular
aufgebaute Lizenz ist besonders fir das wissenschaftliche Publizieren kon-
zipiert worden.

Einige Punkte werden im Zusammenhang mit Open Access kritisch gesehen.?
Zum einen wadre hier die Frage der Qualitatssicherung zu nennen. Oftmals
hort man in der Diskussion, dass man im Internet an sich nur Minderwertiges
fande und ein ernsthafter Wissenschaftler dort nicht publizieren sollte. Dem
ist entgegenzuhalten, dass Qualitat keine Frage des Publikationsmediums ist.
Die meisten Open Access-Zeitschriften besitzen wie die konventionellen
Medien ein Qualitatssicherungsverfahren, bei dem Experten aus demselben
Fachkreis wie der Autor Uber die wissenschaftliche Qualitat des Geschrie-
benen befinden (Peer Reviewing). Das »Directory of Open Access Journals«
beispielsweise fuhrt nur Zeitschriften auf, die ein Verfahren zur Qualitatskon-
trolle vorsehen.? Im Februar 2007 waren dort bereits Gber 2 500 Zeitschrif-
ten registriert. Wird eine Publikation lediglich als Zweitveroffentlichung auf
einem Institutional Repository eingestellt, ergibt sich diese Frage nicht, da die
Publikation bereits durch ein solches Verfahren bestatigt wurde. Sie kann
daher ungepraft tbernommen werden.

Einen weiteren Problemkreis stellt die Frage der Finanzierung dar. Da der Zu-
gang fur die Leser frei ist, kann das Publizieren von Open Access-Veroffent-
lichungen nicht Gber den Kaufpreis finanziert werden. Das Bereitstellen der
Texte als Zweitvertffentlichung auf einem Institutional Repository verursacht
relativ geringe Kosten — es muss lediglich die technische Infrastruktur bereit-
gestellt werden und die Datenpflege gesichert sein. Reine Open Access-
Publikationen haben dagegen, abgesehen von den nicht mehr anfallenden
Druck- und Papierkosten, dhnliche Aufwendungen wie konventionelle

21 Vgl. http://www.creativecommons.org, fir die deutsche Version vgl.
http://de.creativecommons.org.

22 http://www.dipp.nrw.de/lizenzen.

23 Eine gute Zusammenfassung der Vorbehalte und den Argumenten dagegen findet sich unter
http://Awww.biomedcentral.com/openaccess/inquiry/myths/?myth=all.

24 http://www.doaj.org.
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Publikationen. Hier wird die Finanzierung entweder Uber Autorengebihren
oder durch Forschungseinrichtungen geleistet. Laut einer Umfrage unter
Verlegern und Wissenschaftseinrichtungen aus dem Jahr 2005 verlangen
momentan etwa die Halfte aller Open Access-Zeitschriften Gebuthren von
ihren Autoren.? Da bereits heute viele renommierte konventionelle Verlage
Druckkostenzuschusse von ihren Autoren fordern, ist die Umstellung nicht
sehr gravierend. Die Allgemeinheit profitiert jedoch von einem freien Zu-
gang zu Wissen. Trotzdem soll hier nicht verschwiegen werden, dass sich
noch kein eindeutiges Finanzierungssystem etabliert hat. Es wird z. B. auch
Uber Zeitschriftenmodelle nachgedacht, die rein werbefinanziert sind.

Viele Vorbehalte, die gegentber dem Open Access-Publizieren ebenfalls
geaduBert werden, richten sich grundsatzlich gegen das Medium Internet.
Mit der zunehmenden Etablierung des neuen Mediums im wissenschaft-
lichen Bereich wird sich zeigen, dass diese Beflrchtungen unberechtigt sind.
So wird beispielsweise angefiihrt, dass es damit leichter werde, Plagiate zu
erstellen. Dies ist aber nur auf den ersten Blick ein Problem: Plagiate lassen
sich Uber digitale Dokumentenvergleiche letztendlich sogar leichter als
bisher identifizieren. Es gibt bereits Software und Dienstleister, die einen
automatischen Volltextvergleich mit allen frei zuganglichen Internetressour-
cen anbieten.

Ein weiterer Vorbehalt gegentiber Open Access ist, dass Internet-Publika-
tionen zumeist bei der wissenschaftlichen Karriere nicht hilfreich seien. Nicht
ohne Grund erklarten sich beispielsweise die Unterzeichner der Berliner Er-
klarung dazu bereit, »daflr einzutreten, dass »Open Access«-Vertffent-
lichungen bei der Begutachtung von Forschungsleistungen und wissen-
schaftlicher Karriere anerkannt werden.« Das Problem, dass diese Publika-
tionen bisher nicht in ausreichendem MaB akzeptiert werden, gilt nattrlich
nur fur die »Golden Road«, da Zweitvertffentlichungen ja bereits in renom-
mierten Fachzeitschriften erschienen sind, bevor sie auf ein Institutional
Repository abgelegt werden. Die Selbstverpflichtungserklarung in der Ber-
liner Erklarung tragt jedoch bereits erste Friichte: Die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft DFG hat 2006 ihre Forderrichtlinien dahingehend modifiziert,

25 The facts about Open Access. A study of the financial and non-financial effects of alternative
business models for scholarly journals. Researchers: Kaufman-Wills Group, LLC [erschienen am
24.10.2005], URL: http://www.alpsp.org/ngen_public/article.asp?id=0&did=0&aid=270&st=
kaufman&oaid=0, hier S. 10 und 30. So auch im folgenden.
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dass »die mit ihren Mitteln finanzierten Forschungsergebnisse publiziert und
dabei moglichst auch digital veroffentlicht und fur den entgeltfreien Zugriff
im Internet (Open Access) verfligbar gemacht werden.«? Es ist zu erwarten,
dass diese Vorgabe wesentlich zu Verbesserung der Rezeption wissenschaft-
licher Text im Internet beitragen wird.

Ein letzter Themenkomplex ist die Langzeitarchivierung bei digitalen Me-
dien.” Losungen, die sicherstellen, dass digitale Inhalte dauerhaft sowohl im
Internet verfligbar gehalten werden als auch in 10 Jahren noch maschinen-
lesbar sind, sind alles andere als trivial. Die technischen Mittel, die eingesetzt
werden, um dieses Problem zu bewaltigen, sind bei weitem noch nicht aus-
gereift.® Immerhin gewabhrleistet bereits heute die Vergabe von so genann-
ten »Persistent Identifier«, eine Art von unveranderbarer Internetadresse,
dass Texte unabhangig von sich schnell &ndernden URLs dauerhaft wie-
dergefunden werden kénnen. In welchen Formaten die Daten am besten
aufbereitet sein sollen, um auch Fortentwicklungen in der digitalen Welt
gerecht zu werden, wird dagegen noch intensiv diskutiert. Entwicklungen
aus anderen Bereichen zeigen jedoch, dass dies nur eine Frage der Zeit ist.

26 http://www.dfg.de/aktuelles_presse/information_fuer_die_wissenschaft/andere_verfahren/
info_wissenschaft_04_06.html.

27 Eine kurze, allgemeinverstandliche Einfihrung bietet: Ute Schwens, Hans Liegmann: Langzeit-
archivierung digitaler Ressourcen, in: Grundlagen der praktischen Information und
Dokumentation, begr. von Klaus Laipsiepen, Ernst Lutterbeck und Karl-Heinrich Meyer-
Uhlenried, 5., vollig neu gefasste Ausgabe, Minchen 2004, S. 567-570; URL: http://nbn-
resolving.de/urn:nbn:de:0008-2005110800.

28 In Deutschland gibt es, geférdert vom Bundesministerium fur Bildung und Forschung, seit 2003
ein »Kompetenznetzwerk Langzeitarchivierung und Langzeitverfligbarkeit digitaler Ressourcen
in Deutschland, das sich genau mit diesen Fragen beschaftigt; vgl. http://www.langzeitarchi-
vierung.de.
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4 Open Access-Publizieren in der Fraunhofer-Gesellschaft®

Die Fraunhofer-Gesellschaft befurwortet das Open Access-Prinzip, weil sie
als Forschungseinrichtung auf den freien Zugang und Austausch von Wissen
angewiesen ist, um weiterhin innovativ forschen und entwickeln zu kénnen.
Aus diesem Grund will sie den Anteil von frei zuganglichen Publikationen im
Sinne der Berliner Erkldrung signifikant erhdhen. Da eine Ablésung der
klassischen Publikationswege auf breiter Front kurzfristig nicht zu erwarten
ist, wird die Fraunhofer-Gesellschaft zunachst schwerpunktmaBig auf den
»Grinen Weg« des Open Access setzen, also die Bereitstellung von bereits
publizierten Ergebnissen auf ihrem Institutional Repository fordern.

Die Infrastruktur fur eine solche zentrale Publikationsmoglichkeit bietet die
Fraunhofer-Gesellschaft mit dem Volltextserver Fraunhofer-ePrints.®® Er ist
als Teil der Publikations-Datenbank Fraunhofer-Publica Gber Suchmaschinen
(z. B. Google) und Fachportale (z. B. GetInfo der TIB Hannover oder OASE:
Open Access to Scientific Literature des Karlsruher Virtuellen Katalogs)*!
recherchierbar. Bis heute sind in Fraunhofer-ePrints 1 800 Volltexte erfasst.
Die Meldung der Publikation erfolgt normalerweise — nach Klarung der
rechtlichen Bedingungen und der Erlaubnis des Autors — durch den Fach-
informationsmanager am Institut. Eine einfache und Ubersichtliche Maske
ermdglicht es den Autoren aber auch, ihre Texte selbststandig bei ePrints
einzustellen.

Eine kleine Statistik belegt eindrucksvoll, welche bedeutend héhere Sicht-
barkeit die Fraunhofer-Gesellschaft durch die Bereitstellung von Volltexten
im Internet erlangen kann: Im dritten Quartal 2006 waren 93 500 Titel in
der Fraunhofer-Publica verzeichnet. Uber das Suchformular wurden in
diesem Zeitraum 65 000 Titel in der Datenbank recherchiert (ohne Such-
maschinen). Dem stehen 13 000 Zugriffe auf nur 1 660 Volltexte in Fraun-
hofer-ePrints gegenlber. Das bedeutet, dass trotz des bisher geringen
Bestands auf dem Volltextservers die bereitgestellten Volltexte bereits eine

29 Uber das Thema Open Access allgemein, aber auch Gber die Aktivitaten bei den anderen
groBen Forschungseinrichtungen informiert eine Spezialausgabe der Zeitschrift » Wissen-
schaftsmanagement« von 2006, URL: http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/
wissenschaftliche_infrastruktur/lis/aktuelles/download/special_open_access.pdf.

30 http://eprints.fraunhofer.de.

31 http://www.getinfo-doc.info/de und
http://Awww.ubka.uni-karlsruhe.de/kvvk.html.
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im Verhaltnis sehr hohe Aufmerksamkeit erhalten. Wenn man dann noch
berlcksichtigt, dass natdrlich diejenigen, die sich die Volltexte genauer
angesehen haben, in einem wesentlich htheren Mal3 Gber die Forschungs-
und Entwicklungsaktivitaten informiert sind, als wenn sie eine reine Titel-
recherche betrieben hatten, wird schnell deutlich, dass alle Beteiligten von
Open Access mehr als profitieren.

Wie bereits erwahnt, finden die Autoren in der Fraunhofer-Gesellschaft
vielfaltige UnterstUtzungen fur ihre Publikationsvorhaben bei den Fach-
informationsmanagern an den einzelnen Instituten. Diese helfen bei allen
rechtlichen und stilistischen Fragen. Sie sind die kompetenten Ansprech-
partner bei den einzelnen Schritten des Publizierens, wie z. B. bei der Litera-
turrecherche oder bei der Wahl des richtigen Publikationsmediums. Und
durch eine professionelle Dokumentation und inhaltliche ErschlieBung sowie
der Meldung an Fraunhofer-Publica — und soweit moglich an Fraunhofer-
ePrints — sorgen sie dazu fur eine weltweite Sichtbarkeit der Publikation.
Durch solche Unterstlitzungsangebote kann hoffentlich auch der Zeitauf-
wand, den, wie eingangs festgestellt wurde, das Verfassen einer Veroffent-
lichung kostet, optimiert werden.

Das Fazit am Ende muss somit lauten, dass es im Interesse jeder einzelnen
Wissenschaftlerin und jedes einzelnen Wissenschaftler liegt, seine For-
schungs- und Entwicklungsleistungen zu kommunizieren. Auf diese Weise
wird das eigene Fortkommen, aber auch die Forschungsarbeit am Institut,
gefordert. Gleichzeitig gibt es innerhalb des Instituts verschiedenen Stellen,
die die Wissenschaftler in ihren Bemihungen unterstitzen. Eine koordinierte
Zusammenarbeit von Marketing und Fachinformationsmanagement kann
es moglich machen, bestimmte Themen und Kompetenzen gezielt zu kom-
munizieren, verschiedenen fachlichen und sachlichen Anforderungen zu
geniigen und damit den Fraunhofer-Instituten auch in Zukunft die Offent-
lichkeit zu verschaffen, die es verdient.






Zur IP-Strategie von Forschungsorganisationen
und deren Durchsetzung in europaischen
Forderprojekten

Dr. Ulf Johann

1 Einleitung

Der zu Ehrende war bekanntermaBen viele Jahre als Vorstand Personal und
Recht der Fraunhofer-Gesellschaft unter anderem auch verantwortlich fur
die Abteilung Zuwendungen und EU-Projekte, deren juristische Mitarbeiter
sich zu einem bedeutenden Teil ihrer Zeit mit den rechtlichen Aspekten der
europaischen Forschungsférderung befassen. Bei den Voriberlegungen zu
diesem Beitrag wurde ein interessanter Umstand offenbar: Mit den recht-
lichen Rahmenbedingungen der fir alle in die Forschung involvierten Or-
ganisationen so wichtigen europdaischen Forschungsféorderung hat sich die
Jurisprudenz bisher eher sporadisch befasst'. Angesichts deren steigender
Bedeutung soll dies ein willkommener Anlass sein, ein wenig mehr Licht in
dieses akademische Dunkel zu bringen.

1.1 Forschungsférderung in Europa

Die Forschungsforderung spielt nicht erst seit dem Beschluss der Lissabon-
Agenda vom Marz 2000? in Europa eine Rolle von steigender Wichtigkeit.
Die EG fordert Forschung und Entwicklung in mannigfaltiger Weise mit einer
unubersehbaren Vielzahl von Férderprogrammen. Den mit Abstand bedeu-
tendsten Teil des Kuchens aber macht die Férderung durch die sukzessive
durchgefiihrten Forschungsrahmenprogramme aus, die seit 1984 alle vier

1 Vgl. Europdischer Rat: »Schlussfolgerungen des Vorsitzes: Europaischer Rat (Lissabon) 23.-24.
Marz 2000«. Die Lissabon-Agenda oder Lissabon-Strategie bezeichnet als inzwischen all-
gemein gebrduchliche Kurzformel den vom Europaischen Rat im Méarz 2000 in Lissabon
beschlossenen MaBnahmenkatalog mit dem Ziel, die EU bis 2010 zum wettbewerbsfahigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu entwickeln. Vgl. z. B.
Schneider/Spelten, »Reform der Lissabon-Strategie, in Wissenschaftliche Dienste des
Deutschen Bundestages (Hrsg.), »Der aktuelle Begriff« Nr. 10/05 vom 22.02.2005; Rodrigues,
»European Policies for a Knowledge Economy«, 2003, Elgar Verlag, S. 16 ff.

2 Eine Ubersicht, die die Daten der bisherigen Rahmenprogramme gegeniberstellt findet sich bei
Vorderwuhlbecke in Schwarze, »EU-Kommentar«, Art. 163, Rn. 9 ff. Informativ auch Konow in
Fldmig, Kimminich u.a., WissR, Beiheft 11 (FS Muller), 1993, S. 40 ff. Zur Geschichte von For-
schungs- und Entwicklungspolitik in Europa seit dem 2. Weltkrieg Bauer in Winkler, FS Meusel,
1996, Nomos Verlag.
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Jahre neu aufgelegt wurden und in groBer Bandbreite die politisch er-
winschten Forschungsfelder abdecken?. Zum Januar 2007 startete das
siebte Rahmenprogramm?, das sich erstmals nicht Gber vier, sondern tber
sieben Jahre erstreckt und ein Budget von rund 50 Mrd Euro umfasst®.
Angesichts der Bedeutung der Rahmenprogramme wird sich die weitere
Darstellung allein auf dieses und dessen Regeln beschranken. Mit den Jahren
und den Rahmenprogrammen hat sich der rechtliche Rahmen, den die EG
sich und den Teilnehmern fur Forderprojekte jeweils vorgibt, stetig weiter
entwickelt. Im Vergleich zum Ubergang vom fiinften zum sechsten Rahmen-
programm ist zu Beginn des siebten Rahmenprogramms eine relative
Kontinuitat zu erkennen. Wo nach dem finften Rahmenprogramm noch
bedeutende Anderungen, z. B. beim Umfang der Zugangsrechte, die sich
die Partner gegenseitig einrdumen mussten, eingeftihrt wurden, kann der
Ubergang vom sechsten zum siebten Rahmenprogramm eher mit dem
Etikett Evolution statt Revolution versehen werden. Dieser Umstand ist dem
Grundsatz nach zu begriBen, da er als Indiz dafur gesehen werden darf,
dass sich groBe Teile der im Laufe der vorherigen Rahmenprogramme stets
weiter entwickelten Rechtssatze als tragfahig und praxisfest erwiesen haben.
Inwieweit diese Kontinuitat sich in einer Ubertragung der im sechsten Rah-
menprogramm typischen Problemfelder in das siebte Rahmenprogramm
niederschlagen wird, soll unter anderem Gegenstand der folgenden nahe-
ren Betrachtungen sein.

3 Eine Ubersicht, die die Daten der bisherigen Rahmenprogramme gegeniiberstellt findet sich bei
Vorderwiihlbecke in Schwarze, »EU-Kommentar«, Art. 163, Rn. 9 ff. Informativ auch Konow in
Flamig, Kimminich u.a., WissR, Beiheft 11 (FS Muller), 1993, S. 40 ff. Zur Geschichte von For-
schungs- und Entwicklungspolitik in Europa seit dem 2. Weltkrieg Bauer in Winkler, FS Meusel,
1996, Nomos Verlag.

4 Entscheidung Nr. 1982/2006/EC des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 betreffend das siebte Rahmenprogramm der Europdischen Gemeinschaften
fur Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013), OJ 412 L,
30.12.2006, S. 1.

5 Inklusive EURATOM, vgl. die legislative EntschlieBung des Europaischen Parlaments zu dem
Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses des
Européischen Parlaments und des Rates Uber das Siebte Rahmenprogramm der Europaischen
Gemeinschaft fur Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013)
(12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD))
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1.2 Die Adressaten

Angesprochen von der Forschungsforderung sind im Prinzip samtliche juris-
tischen und natdrlichen Personen, die zu dem obersten Ziel der Férderung,
namentlich der Forderung des européischen Wirtschaftsraums, beitragen
koénnen®. Neben Industriekonzernen, kleinen und mittleren Unternehmen,
den Universitaten und Forschungsorganisationen sind dies auch naturliche
Personen, die etwa durch die so genannten Marie-Curie-Aktionen’ zur
individuellen Férderung exzellenter junger Forscher unterstitzt werden.
Hinsichtlich des Volumens und der Auswirkungen auf die Forschungsland-
schaft von wesentlich hoherer Bedeutung sind allerdings die Projektarten
fur die zuerst genannten juristischen Personen. Die erwahnten Kategorien
decken dabei den wesentlichen Teil der an den meisten kooperativen For-
schungsprojekten Beteiligten sowohl von der tatsachlichen Teilnehmerzahl
als auch von den zu unterscheidenden Interessenlagen her ab. Die ver-
schiedenen Interessenlagen dieser Beteiligten sind es, die im Folgenden
naher beleuchtet werden sollen, wobei der Fokus auf den Interessen der
Forschungsorganisationen wie der Max-Planck-Gesellschaft oder der
Fraunhofer-Gesellschaft in Deutschland, CNRS in Frankreich, VTT in Finn-
land, TNO in den Niederlanden und weiteren, ahnlichen Organisationen
im Vergleich zu insbesondere den Industriepartnern liegt.

6 In aller Klrze zu den Zielen der europdéischen Forschungsférderung Mickel/Bergmann,
»Handlexikon der Europdischen Union, 3. Auflage 2005, unter dem Stichwort »Forschungs-
und Technologiepolitik«.

7 Vgl. fur néhere Informationen hierzu die Marie Curie Actions Website unter http://ec.europa.
eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html bzw. die Marie Curie Actions Homepage
unter http://cordis.europa.eu/mariecurie-actions/. Die entsprechenden Inhalte werden im
7. Rahmenprogramm unter dem Forderschwerpunkt »Menschen« weiter gefordert, vgl. die
entsprechende CORDIS-Website http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html.
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2 Besonderheiten von Forschungsprojekten unter dem
EG-Rahmenprogramm

Auftragsforschung findet, im Unterschied zur Forschung in Projekten des EG-
Rahmenprogramms, in der Regel bilateral statt oder doch mit einer klaren
Rollenverteilung zwischen Auftrageber und Auftragnehmer. Ein Auftragsfor-
schungsprojekt zeichnet sich dadurch aus, dass es von vorneherein spezifisch
auf die Interessen des Auftraggebers zugeschnitten wird. Der Auftrageber
definiert seine Bedurfnisse ohne Riicksicht auf Allgemeininteressen. Von all-
gemeinen gesetzlichen Vorgaben abgesehen, haben Dritte keine Einfluss-
maoglichkeit. Bei den Projekten im Rahmenprogramm besteht eine ganz
andere Situation. Die EG veroffentlicht unter den thematischen Schwerpunk-
ten des Rahmenprogramms Ausschreibungen, auf die sich Konsortien mit
konkreten Projektideen bewerben kénnen. So ergreift also in aller Regel
nicht ein unternehmerisch handelnder Auftraggeber, sondern (naturlich auf
Anregung der Kommission) ein Forscher mit einer Idee die Initiative, stellt ein
Konsortium zusammen, schreibt mit seinen Partnern einen Projektvorschlag
und st6Bt damit das Projekt an, das von der EG evaluiert und gegebenenfalls
mit Fordergeldern teilfinanziert wird. So stehen sich dann die EG als Forder-
geber und das Forschungskonsortium, das bei einem typischen Projekt aus
mindestens drei Partnern aus drei verschiedenen Mitgliedsstaaten oder
assoziierten Staaten bestehen muss®, gegentber. Daneben ist das Innenver-
haltnis der Konsortialpartner untereinander von Bedeutung. Zweiteres ist
hinsichtlich der Betrachtung von Fragen der geistigen Eigentumsrechte von
groBerer Bedeutung. Denn die EG als Fordergeber macht zwar einige Vor-
gaben, um die Erreichung der mit der Forderung bezweckten Ziele sicher-
zustellen. Sie lasst sich aber keine oder nur unwesentliche Rechte, nament-
lich gewisse »Notrechte«, zur Veroffentlichung und zur Anmeldung von

8 Vgl. fur das siebte Rahmenprogramm Art. 5 der Beteiligungsregeln, Verordnung (EC) Nr.
1906/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006, OJ 391 L,
30.12.2006, S. 1. Die Beteiligungsregeln fir das siebte Rahmenprogramm werden im
Folgenden referenziert als »Beteiligungsregeln FP7«.
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Schutzrechten®, wenn der Entwickler im Projekt oder das Konsortium selbst
eine solche nicht vornehmen wollen, aber keine substanziellen Nutzungs-
oder Verwertungsrechte an den Forschungsergebnissen einrdumen. Zur
Bedingung macht die EG aber die Pramissen der europaischen Forschung,
deren prominenteste diejenige ist, den europdischen Wettbewerb, mithin die
Wirtschafts- und Innovationskraft der EG im Vergleich zum Rest der Welt zu
starken™. In konkreten Handlungsanweisungen driickt sich dies im Wesent-
lichen wie folgt aus'":

a) Die Projektteilnehmer verpflichten sich, die Ergebnisse soweit méglich als
Schutzrechte anzumelden.

b) Weiter sind sie verpflichtet, die Ergebnisse einer wirtschaftlichen Nutzung
zuzuftihren® — die wirtschaftliche Nutzbarkeit der geplanten Ergebnisse
und ihr Einfluss auf die Wirtschaft sind naturlich schon bei der Projekt-
evaluation wichtige Faktoren.

) Die Partner mussen sich gegenseitig Mindestzugangsrechte einrdumen,
die auch bei Rechtelbertragungen gewahrleistet werden mussen.

Das Verhaltnis des Konsortiums zur EG wird, anders als bei nationaler For-
derung, die in der Regel per Verwaltungsakt vergeben wird, durch einen
Fordervertrag geregelt, den die EG mit den Konsortialpartnern schliet. Er
basiert auf einem Mustervertrag, den die Kommission per Entscheidung™
verabschiedet. Dieser geht zurlck auf die Beteiligungsregeln, welche per

9 Vgl. Annex I, Art. 11.30.1, S. 2 sowie Art. 11.28.3 des Model Grant Agreements zum siebten
Rahmenprogramm, zu verabschieden durch Entscheidung der Kommission. Die Entscheidung
lag bei Fertigstellung dieses Beitrags noch nicht vor und wird vermutlich, wie die Ent-
scheidungen Uber die vorherigen Mustervertrage, nicht veroffentlicht. Im Folgenden wird das
Model Grant Agreement zum siebten Rahmenprogramm als »MGA FP7« referenziert die all-
gemeinen Projektbedingungen in dessen Annex Il als »Art. Il.[Ziffer] MGA FP7«. Zur adminis-
trativen Kompetenz der Kommission insoweit vgl. Hilf in von der Groben/Schwarze, Kom-
mentar zum EU-/EG Vertrag, 6. Auflage 2003, Rn. 41 ff. zu Art. 167.

10 Vgl. Godt in Dauses (Hrsg.), »Handbuch des Wirtschaftsrechts«, Band 2, Stand August 2006,
Kapitel N, Rz. 12. Ausfuhrlich zur Weiterentwicklung der Politikziele européischer Forschungs-
forderung Edler/Kuhlmann/Behrens (Hrsg.), »Changing Governance of Research and Tech-
nology Policy — The European Research Area«, 2003, Elgar Verlag.

11 Die Angaben gelten fur das siebte Rahmenprogramm.

12 Vgl. Art 11.28.1 MGA FP7.

13 Vgl. Art. 11.29.1. MGA FP7.

14 Vgl. oben Fn. 9.
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Verordnung von Rat und Parlament' erlassen wurden und beinhaltet in
seinem Kerntext die essentialia negotii der Férderung, also die Teilnehmer,
die maximale Férdersumme und die Projektdauer™. Als Annex enthalt er
daneben die allgemeinen Projektbedingungen, welche die Grundregeln
Uber die administrative Handhabung der Finanzierung, Regress und Rick-
erstattung, Geheimhaltung und alle weiteren wichtigen Elemente der For-
derung enthalten. Zu diesen weiteren Aspekten gehoren auch die Mindest-
regeln Uber geistige Eigentumsrechte, die bereits oben angesprochen
wurden.

Der Vertrag regelt trotz seiner stattlichen Lange allerdings nur die Aspekte
in ausreichender Detailtiefe, die das Verhaltnis der EG zum Konsortium
betreffen. Da, wie bereits angedeutet, die EG sich keine weit reichenden
Rechte an den Ergebnissen der Forschung und Entwicklung einrdumen l&sst,
sondern nur recht allgemein deren wirtschaftliche Nutzung anordnet,
werden konsequenter Weise nahere Regelungen tber die Rechte an den
Ergebnissen im vorgegebenen Rahmen den Konsortialpartnern tberlassen.

Exkurs: Dogmatische Einordnung der allgemeinen Projektbedingungen.
Die Entscheidung der Kommission, mit der das Model Grant Agreement als
Muster verabschiedet wurde, wird nicht veréffentlicht. Vermutlich richtet
sich die Entscheidung nur an die Kommission selbst, hat also eine rein selbst-
bindende Wirkung. Die allgemeinen Projektbedingungen im Annex Il des
Model Grant Agreements sind aber zum groBen Teil verankert in den Betei-
ligungsregeln, welche als Verordnung erlassen wurden, die allgemeine Gel-
tung hat und unmittelbar anwendbar ist”. Im Bereich der geistigen Eigen-
tumsrechte sind die allgemeinen Projektbedingungen weitgehend wort-
gleich mit Art. 47 ff der Beteiligungsregeln FP7. Insoweit muss man die
Regelungen im Model Grant Agreement als nur deklaratorisch ansehen;
selbst wenn der Annex Il nicht Teil des einzelnen Fordervertrages ware,
galten die Regeln als Gemeinschaftsrecht, welches dem jeweils anwend-
baren nationalen Recht vorgeht, unmittelbar.

15 Vgl. oben Fn. 8.

16 Zu Gestaltung und Durchfiihrung des Fordervertrages vgl. Hilf in von der Groben/Schwarze,
Kommentar zum EU-/EG Vertrag, 6. Auflage 2003, Rn. 49 ff. zu Art. 167 und Godt in Dauses
(Hrsg.), »Handbuch des Wirtschaftsrechts«, Band 2, Stand August 2006, Kapitel N, Rz. 26 ff.

17 Vgl. dazu auch Hoeren, in Festschrift fur Bartenbach, 2004, S. 286 f.
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3 IP-Strategie der Forschungsorganisationen
3.1 Forschungsorganisationen

Als Forschungsorganisationen werden im folgenden Zusammenhang ins-
besondere solche verstanden, die direkt als staatliche Organisation oder als
privatrechtlich organisiert, aber mit staatlicher Unterstitzung und im 6ffent-
lichen Interesse die Forschung vorantreiben. Im weiteren Sinne kann man
auch Hochschulen unter diese Definition subsumieren und sicherlich haben
die Forschungsorganisationen im engeren Sinne und die Hochschulen in
vielen Bereichen ahnliche Interessen. Es gibt aber auch Unterschiede, so ins-
besondere im organisatorischen Bereich, so dass beide doch regelmaBig als
grundsatzlich zu unterscheidende Interessengruppen betrachtet werden
mussen. Nicht als Forschungsorganisationen betrachtet werden sollen
Unternehmen oder deren Forschungseinheiten, deren primares Ziel die Pro-
duktion und/oder Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen ist,
auch wenn sie zu diesem Zweck erhebliche Forschungs- und Entwicklungs-
leistungen erbringen'®.

3.2 IP-Strategie in der Auftragsforschung

Beispielhaft soll die Darstellung anhand der Fraunhofer-Gesellschaft zur
Forderung der angewandten Forschung e.V., ihres Zeichens eine der groen
deutschen Forschungsorganisationen in Deutschland und Europa und lang-
jahrige Wirkungsstatte des zu Ehrenden, vollzogen werden. Die Fraunhofer-
Gesellschaft hat sich als satzungsgemaBen Zweck bekanntlich die ange-
wandte, also méglichst praxisnahe Forschung auf die Fahnen geschrieben
und ist damit in besonderer Weise Adressat fur die Ziele der europaischen
Forschungsforderung.

18 Zur Abgrenzung der verschiedenen Interessengruppen s.a. Charles/Howells, » Technology
Transfer in Europe, Belhaven Press 1992, S. 23 ff.
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Die Fraunhofer-Gesellschaft hat im Laufe des Jahres 2006 im Rahmen eines
Projekts mit dem Ziel einer integrierten, ganzheitlichen IP- und Vertrags-
strategie, die ihre Position auf dem Markt der Forschung und Entwicklung
starken und ihr Profil weiter scharfen soll und zu deren Zweck eine Uber-
prafung der IP-Strategie fir die Vertragsforschung vorgenommen wurde,
eine Broschire herausgegeben, in der die ihrer Zielsetzung immanenten
Grundsatze im Umgang mit geistigem Eigentum dargestellt werden. Die
Uberschrift der Broschiire lautet » Wettbewerbsfahigkeit — heute und in
Zukunft«. Sie adressiert in erster Linie die Auftragsforschung, welche fur die
Fraunhofer-Gesellschaft, deren Finanzierung zu einem wesentlichen Teil
durch die erwirtschafteten Industrieertrage, eben durch Auftragsforschung
bestimmt wird, eine herausgehobene Bedeutung hat™.

»Der generelle Ansatz im Umgang mit IP ist, eine mdglichst fundierte
Wissensbasis zu schaffen und zu sichern sowie eine méglichst breite
Nutzung zu ermoglichen. Deshalb kommt fur die Fraunhofer-Gesellschaft
nur eine Vergabe von Rechten an IP in Betracht, die diese Aspekte be-
rucksichtigt und auch langfristig ihre Position als attraktiver Forschungs-
partner sicherstellt«.?

Dieser Grundsatz basiert auf dem so genannten »Intellectual-Property-
Prinzip«, nach welchem die Fraunhofer-Gesellschaft gerade wegen der
breiten Wissensbasis, die zur Verfigung gestellt werden kann, als wertvoller
Partner fir Forschungs- und Entwicklungsarbeit gilt?'. Erfolgreiche Entwick-
lungsarbeit ist nach diesem Credo nur moglich auf der Basis eines groBen,
nicht durch Drittrechte belasteten Pools an geistigen Eigentumsrechten,

aus dem umfanglich fir neue Entwicklungen geschépft werden kann?. Es
handelt sich dabei um einen Kreislauf, der sich immer weiter perpetuieren
muss, damit die Organisation weiter ihre Aufgabe erfillen kann. Demge-
maB gelten folgende Maximen flr Forschungsergebnisse:

19 Anders etwa als die Max-Planck-Gesellschaft, welche bestimmungsgemaB hauptsachlich
Grundlagenforschung betreibt, die einer industriellen Nutzung wenig zugéanglich ist, weshalb
die Finanzierung der Gesellschaft zum ganz Uberwiegenden Teil aus staatlicher, nicht unmittel-
bar zweckgebundener Grundfinanzierung bestritten wird.

20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e.V., » Wettbewerbsfahig-
keit — heute und in Zukunft«, Broschire, 2006.

21 So setzen z. B. Charles/Howells, »Technology Transfer in Europe«, Belhaven Press 1992, S. 18
ff. bei der Auflistung der Griinde, derentwegen die Industrie mit Hochschulen und Forschungs-
organisationen in Sachen FuE kooperiert, »the tapping of scarce scientific expertise« an erste
Stelle.
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— Das Eigentum an Hardware, wie Prototypen, Produkten etc. wird umfang-
lich auf den Auftraggeber Ubertragen, da insoweit eine unmittelbare
Gegenleistung in Form der Vergttung geleistet wird.

— An den Erfindungen, also den im Projekt entstehenden geistigen
Eigentumsrechten, insbesondere soweit sie einer Anmeldung als Schutz-
recht zuganglich sind, werden Verwertungsrechte eingeraumt, Eigentums-
rechte und das Recht zur Schutzrechtsanmeldung verbleiben aber bei der
Gesellschaft®. Die Rechte werden fir die vom Auftraggeber gewiinschte
Nutzungsart eingerdumt, allerdings unter folgenden wichtigen Vor-
behalten:

_Verwertungsrechte werden zwar weitgehend fur eine vom Auftrag-
geber gewlinschte Nutzung eingerdumt, dies aber grundsatzlich nicht
pauschal, sondern jeweils anwendungsbezogen. Damit wird das oben
genannte Ziel anvisiert, die Rechte soweit wie mdoglich frei zu halten, um
bei zuklnftigen Gelegenheiten zur Auftragsforschung nicht unnétig
eingeschrankt zu sein und damit auch weitere Projekte mit dritten Auf-
traggebern durchfihren zu kénnen.

_Umso genauer der Anwendungsbezug definiert ist, desto eher konnen
die diesbezlglich zu vergebenden Rechte exklusiv eingerdaumt werden.
Uneingeschrankte Exklusivrechte sowie eine Vollrechtstibertragung
mussen bei dem oben dargestellten System hingegen die Ausnahme
bleiben, da die Einrdumung solcher Rechte fur die Gesellschaft buch-

22 Zur Entwicklung dieses Ansatzes und zu den Nachteilen des »Open Science Models«, welche
zu diesem flhrten, vgl. Generaldirektion Forschung der Europaischen Kommission (Hrsg.),
»Expert Group Report — Guidelines for the Management of Intellectual Property in Publicly-
funded Research Organisations«, 2004, S. 30 ff. Zum Einsatz von geistigen Eigentumsrechten
der 6ffentlichen Forschungsorganisationen im Verhaltnis zur Industrie s.a. Europaische
Kommission / Osterreichisches Ministerium fir Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.), Final Report der
Studie »Benchmarking Industry-Science Relations — The Role of Framework Conditions,
2001Kapitel C.2.3 (S. 375 ff.).

23 Dieses Vorgehen entspricht z. B. auch der Empfehlung der Expertengruppe in Generaldirektion
Forschung der Européischen Kommission (Hrsg.), »Expert Group Report — Guidelines for the
Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research Organisations«, 2004, Kapitel
4.3, 5. 33ff.
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stablich hieBe, den Ast abzusdgen, auf dem sie sitzt?*. Man stelle sich
einen viel versprechenden neuen Forschungszweig vor, in dem Poten-
zial fur wertvolle Entwicklungen und Patente sowie entsprechende Ver-
wertungsmaoglichkeiten bestehen. Wirde nun an einer hierzu am An-
fang der Bearbeitung dieses Feldes oder auch spater gemachte zentrale
Entwicklung uneingeschrankt exklusiv an einen Partner vergeben, dann
waére eine weitere Forschung auf diesem Feld in andere Richtungen aus-
geschlossen oder doch zumindest stark eingeschrankt.

3.3 Anwendbarkeit der Prinzipien auf EG-geférderte Projekte

Da es sich bei einem Forderprojekt der EG um kein Austauschgeschaft mit
einem Auftraggeber handelt, in dem die eine Seite ein Entgelt fur die Er-
bringung der Forschungsleistung durch die andere Seite entrichtet, sollte
man in der Regel damit rechnen kénnen, dass aus einem solchen Projekt
weitgehend unbelastetes IP generiert werden kann. Dem entgegen stehen
bis zu einem gewissen Grad die in den Beteiligungsregeln und den all-
gemeinen Projektbedingungen vorgeschriebenen Mindestzugangsrechte,
welche sich die Partner einzurdumen verpflichtet sind. Der Umfang dieser
Rechte ist allerdings aus gutem Grund beschrankt auf das notwendige
MindestmaB, so dass, wenn sich die Partner an diese Vorgaben halten, die
Ergebnisse am Ende des Projekts im Vergleich zu Ergebnissen aus der Auf-
tragsforschung durchaus nicht prohibitiv belastet sind und in das IP-Portfolio
aufgenommen werden kénnen. Man kann im Sprachgebrauch der IP-Stra-
tegie von einer sachlich beschrankten Exklusivitat mit Entgeltoption spre-
chen. Gemeinschaftsprojekte unter dem Rahmenprogramm eignen sich von
den rechtlichen Grundlagen her also ungleich viel besser als Projekte der
Auftragsforschung oder auch national geférderte Projekte fur die Schaffung
von IP, welches als Basis fur eine investitionsorientierte Unternehmenspolitik
bendétigt wird. Trotz nicht vollstandiger Finanzierung des eigenen Aufwands
sind europaische Forderprojekte daher im Prinzip lohnende Vorhaben, die
sich gut in das System der Fraunhofer-Gesellschaft einfligen lassen.

24 Fur die Frage, wann eine voll exklusive Lizenz an einem Gegenstand maoglich ist, gelten
gewisse, im Einzelnen festgelegte Kriterien. »Entscheidend dafur ist der Wert fur das Patent-
und Technikportfolio der Institute.« S. Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der angewandten
Forschung e.V., »Wettbewerbsfahigkeit — heute und in Zukunft«, Broschure, 2006.
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Dieser einfachen Uberlegung stehen nun im Einzelfall die im Folgenden
naher zu betrachtenden Interessenkonflikte mit anderen Partnern entgegen.
Insbesondere Partner, die bei der Auftragsforschung als Auftraggeber in
Frage kommen, haben auch an Férderprojekte ahnliche Erwartungen®.
Soweit sich also die Vertragsverhandlungen um die entsprechenden Problem-
kreise drehen, kénnen auch die daflr geltenden Grundsdtze Anwendung
finden, natdrlich unter Beachtung der Einschrankungen, die die Beteiligungs-
regeln und die allgemeinen Projektbedingungen vorschreiben.

25 Sehr plakativ dargestellt durch Lorenz, »Vergabe von Entwicklungsvertragen aus der Sicht der
Industrie«, in Nicklisch (Hrsg.), Forschungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und
Technik, 2003 Beck Verlag, S. 29 ff., vgl. z. B. auf S. 32: »Sollte die Firma (...) dem Institut
zusatzlich zu «cost plus profit» auch eine Lizenzgebuhr fur die Benutzung der vorhandenen
Konzepte zahlen? Mitnichten!...« usw. Diese Aussage bezieht sich auf die Auftragsforschung;
sie ist z. B. mit den Zugangsregeln fur Pre-existing Know-how des sechsten Rahmenprogramms
nicht vereinbar.
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4 Interessenunterschiede zu anderen Beteiligten

Die verschiedenen Interessenlagen der Partner in einem EG-Konsortium
kaprizieren sich in der Regel auf einige wenige Punkte, wobei die folgende
Diskussion keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit erhebt?; im Einzelfall kann
praktisch jede Klausel und jede Regelung Gegenstand von Meinungsver-
schiedenheiten sein. Im Folgenden wird auf systemtypische und in der Praxis
haufige Konflikte im Bereich der geistigen Eigentumsrechte eingegangen,
soweit sie den Bereich der oben genannten Strategieelemente betreffen.
Alle diese Problempunkte waren tbrigens auch Ende 2006 Themen bei den
Verhandlungen fur einen Musterkonsortialvertrag fur das siebte Rahmen-
programm. An den Verhandlungen nahmen Vertreter aller relevanten
Gruppierungen teil, mithin solche von Universitaten, Forschungsorgani-
sationen und Industrie?’.

4.1 Umfang der Rechtseinrdumung

Die Grundregeln fir européische Forderprojekte sehen vor, dass sich die
Partner zwangslaufig gewisse Rechte einrdumen?. Gewahrleistet werden
soll, dass die Durchfiihrung der Arbeiten der einzelnen Partner sowie auch
die Nutzung der Ergebnisse nicht unmaoglich werden. Als nétig, aber ebenso
ausreichend erachtet wird insoweit, dass die jeweils eigenen Ergebnisse ge-
nutzt werden kénnen. Ziel eines Forderprojekts ist es hingegen nicht, anders
als zum Teil in der Auftragsforschung oder anderen Projektarten, allen Par-
teien alle Ergebnisse unbeschrankt verfiigbar zu machen. Das schlieBt na-
turlich eine weitgehende Zur-Verfigung-Stellung nicht aus; erforderlich
oder notwendig ist sie dem Grundsatz nach aber nicht.

26 Allgemein zu Kooperationen zwischen Academia und Industrie Europaische Kommission /
Osterreichisches Ministerium fur Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.), Final Report der Studie
»Benchmarking Industry-Science Relations — The Role of Framework Conditions«, 2001,
Kapitel C.2.3 (S. 375 ff.); Charles/Howells, »Technology Transfer in Europe«, Belhaven Press
1992, insbesondere zu typischen Interessenkonflikten S. 174 f.

27 Das DESCA (DEvelopment of a Simplified Consortium Agreement for FP7) Konsortialvertrags-
muster wurde am 17. Januar 2007 der Offentlichkeit vorgestellt und ist u.a. abrufbar auf der
Homepage der Initiative unter <www.desca-fp7.eu>. ErwartungsgemaR konnten, wie schon
liber das gesamte sechste Rahmenprogramm hinweg, nicht alle Probleme in Ubereinstimmung
mit allen Partnern aufgel6st werden. Da es sich jedoch dennoch um das einzige Muster
handelt, an dessen Entwicklung Parteien aus allen maBgeblichen Interessenrichtungen beteiligt
waren, durfte das DESCA-Muster im siebten Rahmenprogramm eine bedeutende Rolle spielen.

28 Vgl. Art. 11.31.ff MGA FP7.
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Hier kristallisiert sich aber der erste typische, grundlegende Interessenkon-
flikt zwischen den Partnern heraus: Industriepartner, insbesondere die GroB-
industrie, sind es z. B. aus der Auftragsforschung oder aus Projekten, an
denen ausschlieBlich Industriepartner teilnehmen, gewohnt, dass am Ende
samtliche Ergebnisse unbeschrankt allen Partnern zur Verfligung stehen?.
Solche sehr homogen besetzten Projekte stehen aber unter einer ganz
anderen Pramisse:

— Die Interessenlage der Beteiligten ist gleich, alle wollen die Ergebnisse vor
allem intern, etwa in der Produktion, nutzen, eine Veroffentlichung bzw.
die kommerzielle Nutzung per Lizenzvergabe wird dagegen nicht
angestrebt.

— Die Projektanteile sind in der Regel sowohl hinsichtlich eingebrachten
Know-hows als auch Entwicklungs- und Finanzaufwands einigermaBen
vergleichbar. Ebenso ist der fur jeden Beteiligten zu erwartende Nutzen
angesichts der vergleichbaren Interessenlage ahnlich.

Bei Forderprojekten sind dagegen Projektanteile oftmals sehr unterschiedlich.
Budgetanteile, die sich um den Faktor 10 oder mehr unterscheiden, sind
keine Seltenheit. Die Einbringung von gleichwertigen Anteilen ist keine Pra-
misse, im Gegenteil, es ist eher Heterogenitat gefragt. Erwtnscht und erfolg-
reich sind oftmals gerade die Projekte, an denen Partner in verschiedenen
Wirtschaftsstufen des Entwicklers, der Produzenten und der Anwender teil-
nehmen. Gerade Industriepartner sind an Projekten oft eher in der Rolle des
potenziellen Anwenders oder als Lieferant von Eckdaten, innerhalb derer
eine Entwicklung sinnvollerweise fur eine spatere industrielle Nutzung zu
laufen hat, beteiligt, und nicht so sehr als Know-how-Trager oder Entwickler
im engeren Sinne. Im Bereich sensibler eigener Technologien beteiligen sich
Industriepartner oftmals von vornherein nicht, wenn sie beflrchten mussen,
unerwinschten Zugang einrdumen zu mussen. Andererseits wird die Betei-
ligung der Industrie von der Kommission nattirlich gerade in der Rolle als
Anwender erwartet, um eine Gewahr fir die nutzbringende Verwertung der
Ergebnisse zu haben.

29 Vgl. Charles/Howells, »Technology Transfer in Europe«, Belhaven Press 1992, S. 176.
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Daneben, und das ist der noch wichtigere Aspekt, ist selbst dann, wenn die
Beitrage der einzelnen Teilnehmer objektiv etwa gleichen Wert haben, der
Nutzen, den die Partner aus allen Ergebnissen ziehen kénnen, nicht ver-
gleichbar. So kann etwa ein Forschungsunternehmen, das seine Aufgabe vor-
rangig darin hat, Forschung und Entwicklung zu betreiben, nicht ohne Wei-
teres einen kommerziellen Nutzen aus den Rechten ziehen, die im Rahmen
eines Projekts unter dem Rahmenprogramm eingerdumt werden. Die all-
gemeinen Projektbedingungen sehen in Art. 11.32.5 namlich vor, dass die ein-
zurdumenden Zugangsrechte nicht das Recht zur Unterlizenzierung enthal-
ten. Dieser Grundsatz wird, mit der Ausnahme von Software, fir die in der
Regel Sonderregeln vereinbart werden, ausnahmslos und ohne Diskussion
auch in den individuellen Vereinbarungen der Partner zur Konkretisierung
der Zugangsrechte aufrecht erhalten. Ein Partner, der also aus der internen
Nutzung von Projektergebnissen der anderen Partner keinen direkten Nut-
zen ziehen kann, weil er zum Beispiel weder Produktion noch Vertrieb von
Produkten oder Dienstleistungen betreibt, profitiert von einem uneinge-
schrankten Zugriff auf Ergebnisse der anderen Partner kaum. Fir Forschungs-
organisationen bedeutet mithin die Einrdumung vollumfanglicher Nutzungs-
rechte an allen Projektergebnissen keinen brauchbaren Vorteil. Die eigenen
Ergebnisse ohne Not so pauschal mit Drittrechten belasten zu missen, steht
dem hingegen als gravierender Nachteil gegentber. Der Wert der Ergebnisse
fur andere, auch projektfremde, Einsatzzwecke sinkt, obwohl unter Um-
standen die Partner von ihren Rechten spater gar keinen Gebrauch machen
werden, weil sie auf dem Feld des Arbeitspakets der entwickelnden For-
schungsorganisation im Projekt ohnehin keine Interessen haben oder etwa,
was immer wieder vorkommt, wéhrend der Projektlaufzeit auf Grund einer
unternehmerischen Entscheidung ihr Geschaftsfeld andern oder aus ande-
ren Grinden die Entwicklung fir sie nicht von Interesse ist™®.

4.2 Entgeltlichkeit von Zugangsrechten

Dieser Aspekt schlagt in dieselbe Kerbe wie der unter 1. genannte. Indus-
trielle Partner sehen in erster Linie den Vorteil, ohne administrativen Auf-
wand Gesamtpakete, an deren Entwicklung sie beteiligt waren, einer mog-

lichst uneingeschrankten industriellen Nutzung zuzufihren. Die Erbringung
von Forschungsleistungen fir Dritte und die Nutzung ihres eigenen geistigen

30 Vgl. auch Charles/Howells, »Technology Transfer in Europe«, Belhaven Press 1992, S. 177.
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Eigentums Uber Vergabe entgeltlicher Lizenzen ist nicht ihr Geschaft; im
Zweifel wird der exklusiven Eigennutzung und der damit erzielten tech-
nischen und innovativen Alleinstellung Vorrang eingeraumt. Folglich favo-
risieren diese Partner einen unentgeltlichen Zugriff aller Partner auf alle
Ergebnisse fur die kommerzielle Nutzung der Projektergebnisse. Argumen-
tiert wird auch, dass eine Abrechnung der erforderlichen konzernweiten
Nutzung mangels entsprechender Infrastruktur nicht durchfuhrbar oder
zumindest nicht rentabel sei.

Betrachtet man aber die oben beschriebene Interessenlage von Forschungs-
institutionen und ebenso von Universitaten, dann wird klar, dass diese
Aspekte fur diese Partner wiederum keine greifbaren Vorteile darstellen,
denn eine eigene, interne Nutzung ist allenfalls in geringem Umfang in einen
finanziellen Nutzen umzumunzen. Bestehende Drittrechte schmalern die
Verflgbarkeit und Einsatzmoglichkeiten des eigenen IP-Pools. Je mehr
Rechte pauschal Dritten eingerdumt werden, um so weniger kénnen fur die
Zukunft interessante Pakete geschniirt werden, mit denen innovative Ent-
wicklungen vorangetrieben werden kénnen, die dann wiederum von der
Industrie nachgefragt werden.

Geht man von dem oben beschriebenen Gefélle in der kommerziellen Nutz-
barkeit von Ergebnissen fir die Partner aus, dann stellt sich also die Frage,
wie aus Sicht der Industrie ein unentgeltlicher Zugriff anders gerechtfertigt
werden koénnte. Kein Argument ist in diesem Falle die gemeinsame Projekt-
durchftihrung an sich, denn die Projekte stellen gerade keinen Austausch von
Leistungen unter den Partnern dar. Die Forderung bemisst sich anhand der
konkret und ausschlieBlich fir das Projekt angefallenen Kosten des jewei-
ligen Partners. Diese beziehen sich allein auf die eigenen Arbeiten. Streng
wirtschaftlich betrachtet stellt sich die Situation damit so dar, dass jeder
Partner eine gewisse Entwicklung betreibt, von deren Kosten einen Teil die
Projektférderung abdeckt. Samtliche verbleibenden Kosten tragt, vorbehalt-
lich zusatzlicher Gber das Projekt hinausgehender Vereinbarungen, der ent-
wickelnde Projektpartner allein. Der Vorteil der gemeinsamen Projektarbeit
liegt nicht in diesem finanziellen Bereich; er ist eher auf der Ebene der wis-
senschaftlichen Exzellenz zu suchen, die nur durch die Kooperation der auf
allen Ebenen besten Beteiligten zu erreichen ist.

Die Grundregeln des Rahmenprogramms sehen, wie oben bereits angerissen,
ein MindestmaR an Zugangsrechten vor. Sinn dieser Regelungen ist aber
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wiederum auch nur, dass Ergebnisse tatsachlich erarbeitet und genutzt
werden kénnen, mithin der Erhalt und die Steigerung der eingesetzten
Mittel. Nicht erreicht werden soll eine Umverteilung von Mitteln. Setzt ein
Partner Mittel ein, um ein Ergebnis zu erzielen, und ist ein Ausgleich allein
durch die Nutzung der Projektergebnisse nicht gegeben, dann bleibt alleine
ein finanzieller Ausgleich als faire Lésung. Der oben unter lll. erlduterte IP-
Pool stellt, wenn man so will, eine Mischung aus IP-assets und dem Ver-
mogen des Inhabers dar. Ziel einer Forschungseinrichtung muss es sein,
diesen Pool standig zu erhalten bzw. zu erweitern. Werden Rechte ent-
nommen, muss ein entsprechender Mittelfluss dies ausgleichen, anderen-
falls findet ein langsamer » Ausverkauf« statt.

Fur eingebrachtes Know-how sehen die allgemeinen Projektbedingun-
gen dies im sechsten Rahmenprogramm alternativios vor?'. Im siebten Rah-
menprogramm wird dieser Punkt offen gelassen®, so dass auch eine unent-
geltliche Zur-Verfugung-Stellung vereinbart werden kénnte. Dies wider-
sprache allerdings der weithin unbestrittenen und bewahrten bisherigen
Praxis sowie der Empfehlung der Expertengruppe in der EG-Studie » Guide-
lines for the Management of Intellectual Property in Publicly-funded
Research Organisations«®, nach der fur den Fall, dass Backgroundwissen
der Forschungsorganisation einen kommerziellen Wert hat, deren Nutzung
auch vergUtet werden sollte. Die Anpassung der Wortwahl in den allgemei-
nen Bedingungen ist hier wohl eher dem Versuch einer als Vereinfachung
verstandenen Vereinheitlichung mit der Formulierung fur den Zugriff auf
Ergebnisse geschuldet denn der Begegnung eines akuten Problems. In der
Praxis wird von der Méglichkeit der Unentgeltlichkeit kaum Gebrauch

31 Vgl. Annex II, Art. 11.35.3.a, Satz 3 des Model Contracts zum sechsten Rahmenprogramm. Der
Muster-Fordervertrag inklusive der allgemeinen Projektbedingungen in seinem Annex Il wurde
per Beschluss der Kommission C(2003)799/1 vom 10. Marz 2003, geandert durch
C(2003)799/2 vom 12. Mé&rz 2003 und C(2003)3834 vom 23. Oktober 2003 (alle nicht ver-
offentlicht) verabschiedet. Im Folgenden wird der Model Contract zum sechsten Rahmenpro-
gramm als »Model Contract FP6« referenziert die allgemeinen Projektbedingungen in dessen
Annex Il als »Art. II.[Ziffer] Model Contract FP6«.

32 Vgl. Art11.34.2, Satz 2 MGA FP7.

33 Generaldirektion Forschung der Europaischen Kommission (Hrsg.), »Expert Group Report —
Guidelines for the Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research
Organisations«, 2004, S. 35: »...when the background IPR of the PRO [Public Research
Organisation, d. Verf.] has commercial value and/or is protected by patents, financial
compensation for the opportunity loss of not being able to grant exclusive licenses to other
parties may be justified and should be negotiated explicitly in the research agreement before
commencing the research.«
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gemacht werden; so wurde denn auch im Vorfeld des siebten Rahmenpro-
gramms auch von Seiten der Industrie selbiges nur vereinzelt gefordert. In
aller Regel dirfte dieser Punkt daher keine bedeutende Rolle in den Vertrags-
verhandlungen zwischen den Konsortialpartnern spielen.

Fur die Projektergebnisse sind die Méglichkeiten hier prinzipiell offener.
Unentgeltliche Verfugbarkeit der Ergebnisse im Rahmen der angesprochenen
Notwendigkeit zur Nutzung der eigenen Ergebnisse war im sechsten Rah-
menprogramm als Ruckfallregel im Annex Il vorgesehen®, falls keine ander-
weitige Regelung getroffen wurde. Da, wie dargestellt, bei substantieller
Beteiligung akademischer Partner sich diese Praxis als of wenig interessen-
gerecht herausgestellt hat, wurde hiervon meist abgewichen, vorausgesetzt,
diese Partner konnten sich in den Vertragsverhandlungen durchsetzen.
Wohl auch als Konsequenz hieraus hat die EG fur das siebte Rahmenpro-
gramm die Regeln offener gestaltet und insoweit keine Praferenz mehr aus-
gesprochen®. Interessant wird damit die Frage, was gelten wird, wenn keine
ausdruckliche Regelung vereinbart wird. Geht man von der Situation aus,
dass hier eine Leistung versprochen und dabei die Frage einer Gegenleistung
offen gelassen wird, dann dirfte nach dem allgemeinen Rechtsgedanken,
dass fir eine geldwerte Leistung im Zweifel auch eine adaquate Vergitung
zu zahlen ist®, wohl ein angemessenes Entgelt geschuldet sein. Rekurriert
man, teleologisch an die Materie herangehend, auf die Frage nach der wohl
gewollten Rechtsnatur der Verfigung, stellen sich die Alternativen der Kauf-
oder der Schenkungsnatur. Beurteilt nach dem tblichen Empféngerhorizont
durfte im Ergebnis wenig fir eine schenkweise Einrdumung von Nutzungs-
rechten sprechen. Die Expertengruppe in der EG-Studie » Guidelines for the
Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research Organi-
sations«*” empfiehlt ebenfalls eine faire Beteiligung an dem durch die Indus-
triepartner aus den Ergebnissen der Forschungsorganisationen gezogenen
Nutzen.

34 Vgl. Art. 11.35.3.a, Satz 2 Model Contract FP6.

35 Vgl. Art. 11.34.1, Satz 2 MGA FP7.

36 Der Rechtsgedanke findet z. B. in den insoweit vergleichbaren Situationen im Dienst- und
Werkvertragsrecht des deutschen Burgerlichen Gesetzbuchs nach 8§ 612 Abs. 1 und 2, 632
Abs. 1 und 2 BGB seinen Ausdruck.

37 Generaldirektion Forschung der Europaischen Kommission (Hrsg.), »Expert Group Report —
Guidelines for the Management of Intellectual Property in Publicly-funded Research
Organisations«, 2004, S. 36.
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Auch eine Betrachtung der einschlagigen Regeln des Wettbewerbsrechts
spricht fur dieses Ergebnis. Der aktuelle, Ende 2006 neu eingefihrte Ge-
meinschaftsrahmen fir Forschung, Entwicklung und Innovation?® sieht fur
Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Art.
3.2.2(3) ausdrtcklich vor, dass nur, wenn gewahrleistet ist, dass der Indus-
triepartner eine angemessene, marktibliche Vergtungen fir die Nutzung
der Ergebnisse des Forschungspartners entrichtet, eine Forderung des Pro-
jekts keine unzulassige staatliche Beihilfe fir das Industrieunternehmen dar-
stellt. Dies gilt um so mehr, als der Forschungspartner oftmals, wie etwa die
Fraunhofer-Gesellschaft, 6ffentliche Gelder zur Finanzierung seiner For-
schungsaktivitaten einsetzt. Obwohl der Gemeinschaftsrahmen direkt nur
auf nationale Férderung anwendbar ist, kann man wohl kaum umhin, die-
sen Grundsatz auch fur eine europaische Férderung als jedenfalls dem Sinn
nach anwendbar anzuerkennen. Auch hier wiirden unentgeltliche Lizenzen
zu einer verdeckten Bevorzugung einzelner Unternehmen fuhren, die das
Wettbewerbsrecht gerade vermeiden will.

In der Praxis wird dieser duBerst wichtige Punkt in aller Regel prominenten
Raum bei den Verhandlungen Uber einen Konsortialvertrag einnehmen; er
mag in vielen Fallen gar erst der Anlass sein, einen solchen Vertrag Uber-
haupt zu schlieBen, wo manch einer ihn in vielerlei anderer Hinsicht viel-
leicht als entbehrlich betrachten wirde.

4.3 Administrative Voraussetzungen fiir Zugangsrechte

Die Frage, welche administrativen Voraussetzungen man an die Einrau-
mung von Lizenzen gemaB den pauschal zu vereinbarenden Zugangsrech-
ten knipft, entspringt wiederum demselben Problemkreis wie die bereits
benannten Probleme. Aus Sicht eines Industrieunternehmens, das unein-
geschrankten und unentgeltlichen Zugriff aller Partner auf alle Ergebnisse
wlnscht, ohne dass Unterlizenzen vergeben werden durfen, scheint es
oberflachlich nur konsequent, auf jeglichen administrativen Aufwand
ebenfalls zu verzichten.

38 Der aktuelle »Gemeinschaftsrahmen fur staatliche Beihilfen fur Forschung, Entwicklung und
Innovation« gilt seit dem 1. Januar 2007; er ist abrufbar auf der Website der europaischen
Kommission unter http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/rdi_de.pdf.
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Die allgemeinen Bedingungen des sechsten Rahmenprogramms sehen dem-
gegenUber allerdings eine schriftliche Anfrage vor. In der Praxis wurden von
der Industrie oft Umgehungsklauseln in den Konsortialvertrdgen verlangt
und auch durchgesetzt. Inwieweit ein Verzicht auf eine solche Formalie

nun Uberhaupt wirksam ist, da er ja einen Verstol3 gegen Annex Il des Art.
11.35.1.a, Satz 1 Model Contract FP6 und Art. 25.1 Satz 1 der Beteiligungs-
regeln FP6* darstellt, ist, wie die meisten anderen Fragen in diesem Bereich,
bisher nicht gerichtlich geklart. Eine Erérterung der Frage, unter welchen
Umstanden eine solche Klausel der Disposition der Vertragsparteien zugdng-
lich ist, wirde hier zu weit fiihren und soll daher dahingestellt bleiben.

Unabhangig davon bestehen gewichtige Interessen an einer solchen schrift-
lichen Anfrage. Denn insbesondere, aber beileibe nicht nur, fir einen Partner,
der von der Verwertung seines geistigen Eigentums Uber Lizenzen lebt, ist

es natrlich von groBer Wichtigkeit zu wissen, wer von diesem in welcher
Weise Gebrauch macht. Dabei geht es weniger um Details, also etwa Pro-
duktionszahlen oder dhnliche Einzelheiten der kinftigen Nutzung, als viel-
mehr um einige wenige Basisinformationen, namentlich die Tatsache, ob
und zu welchem Zweck geistiges Eigentum von einem Anderen eingesetzt
wird. Hiervon wird der Wert des geistigen Eigentums auf den entsprechen-
den Markten entscheidend beeinflusst.

In der Verpflichtung zur schriftlichen Anfrage ist auch kein unzumutbarer
administrativer Aufwand erkennbar. Die Frist, innerhalb derer die Einrgu-
mung von Lizenzen auf Grund der Zugangsrechte in einem Projekt im
sechsten Rahmenprogramm beantragt werden muss, betragt zwei Jahre
nach Projektende. Innerhalb dieser Frist misste also ein Partner, der ent-
sprechende Rechte eingerdumt bekommen mochte, ein formloses Schrei-
ben an den Rechtsinhaber richten. In der Praxis durfte dies, insbesondere in
dem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem Projekt, ohnehin der
Realitat entsprechen, vor allem dann, wenn der Nutzer, wie haufig, ohne
Zutun des Inhabers gar nicht zur Nutzung in der Lage ist, weil ihm nicht
alle nétigen Informationen in der notigen Detailtiefe vorliegen. An einem
schriftlichen Antrag auf Gewahrung von Zugangsrechten geht damit kein
Weg vorbei. Fir das siebte Rahmenprogramm gilt insoweit bis auf die Frist

39 Verordnung (EC) Nr. 2321/2002 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2002, OJ L 355, 30.12.2002, S. 23. Die Beteiligungsregeln fur das sechste Rahmen-
programm werden im Folgenden referenziert als »Beteiligungsregeln FP6«.
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zur Geltendmachung, die auf 12 Monate verkirzt wurde®, dasselbe; die
einschlagigen Regelungen sind inhaltlich nicht verdandert worden®*'.

4.4 Ubertragbarkeit von Ergebnissen

Vorrangig stellt sich diese Frage im Zusammenhang mit Konzernunterneh-
men; dieser Zusammenhang wird sogleich unter Punkt 5 noch naher dis-
kutiert werden. Dartber hinaus wird die Frage aber, wenn auch bei weitem
nicht durchgangig, von Industrieseite gegentiber den Interessen der aka-
demischen Partner beziiglich einer formlosen Ubertragbarkeit tiber die
Konzernstrukturen hinaus kontrovers diskutiert. Insbesondere, aber beileibe
nicht nur im Bereich der Softwareindustrie kommen derlei Forderungen vor.
Ziel der Forderungen ist es, ohne Zustimmung der Partner und ohne ent-
sprechende Informationen geben zu mussen, Projektergebnisse auf Dritte
Ubertragen zu kénnen. Als Grund wird angegeben, dass in der Praxis bei der
Arbeit mit den Ergebnissen eine »Quasi-Vermischung« (untechnisch) mit
anderen Informationen in Know-how-Paketen stattfinde, so dass eine Nach-
vollziehbarkeit der gezogenen Nutzungen aus einzelnen (Fremd-)Ergebnissen
nicht moglich sei und nach Einrdumung der Lizenz keine Moglichkeit mehr
bestehe, sicherzustellen, dass bestehende Informationsrechte berlcksichtigt
wurden. Daneben wird auf konzerninterne Strukturen verwiesen, die eine
automatische Ubertragung von generiertem Wissen auf z. B. den Mutter-
konzern vorschreiben und mit den Vorgaben der allgemeinen Bedingungen
nicht vereinbar seien. Darlber hinaus sei man vielfach durch cross licensing
agreements mit anderen Unternehmen verpflichtet, ohne weitere adminis-
trative Anforderungen vorhandenes IP zur Verfigung zu stellen.

Das sechste Rahmenprogramm sieht in Art 11.32.4 Satz 2 Model Contract
FP6 vor, dass die Partner sowie die EG von der Ubertragung des Eigentums
an Projektergebnissen mindestens sechs Wochen vorab informiert werden
mussen. Fur den Fall, dass die Partner ihre Zugangsrechte gefdhrdet sehen,
haben sie ein Einspruchsrecht. Die Regelung sieht eigentlich keine Aus-
nahmen vor, jedoch hat sich in der Praxis des ¢fteren als Kompromiss eine
Konstruktion durchgesetzt, nach welcher ein Partner vorab angab, an wen
er seine Ergebnisse zu Ubertragen gedachte; im Gegenzug verzichteten die

40 Vgl. Art. 11.34.4 MGA FP7.
41 Vgl. Art. 11.32.1 MGA FP7.
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Partner dann auf eine individuelle Benachrichtigung beztglich der einzelnen
Ergebnisse. Angesichts des eingeschrankten Zwecks der Informationspflicht
und des Einspruchsrechts, namlich der Sicherstellung der Zugangsrechte,
war diese Regelung fur alle Seiten ein akzeptabler Kompromiss. Eine Ab-
weichung von derselben Pflicht gegenutber der EG jedoch konnte selbstver-
standlich nicht durch Vereinbarung der Partner untereinander erreicht
werden.

Im siebten Rahmenprogramm wurden die Regelungen hier lockerer gestal-
tet. Zwar gilt weiterhin eine Vorab-Informationspflicht von mindestens 45
Tagen®, allerdings kénnen die Partner nun ausdricklich auf ihr Recht ver-
zichten, soweit der Dritte, auf den die Rechte Ubertragen werden sollen,
ausdrucklich benannt wird. AuBerdem kann eine andere Frist als diese 45
Tage vereinbart werden. Eine Information der EG ist nicht ausdrtcklich vor-
geschrieben, jedoch hat die EG fur gewisse Transfers ein Einspruchsrecht,
Art. 11.27.4.

Fur Forschungsorganisationen stellt sich das Problem eher selten, soweit sie
eine Politik verfolgen, wie sie oben fur die Fraunhofer-Gesellschaft beschrie-
ben wurde. Soweit die Zugangsrechte an sich sowie die Greifbarkeit der
jeweils zustandigen Ansprechpartner gewahrt bleiben, ist eine solche Rege-
lung mit den genannten Grundsatzen nicht unvereinbar. Dennoch kann eine
Aufweichung der Informationspflicht immer nur als zweitbeste Lésung an-
gesehen werden, weil dadurch tendenziell die so wichtige Kontrolle Gber
die eigenen Rechte und Berechtigungen verwassert wird. Die neue Regelung
des siebten Rahmenprogramms ist jedenfalls deshalb zu begriBen, weil sie
eine Konstruktion, die schon im sechsten Rahmenprogramm oftmals Realitat
war, nunmehr ausdricklich als legale Moglichkeit anbietet, was ein Plus an
Rechtssicherheit bedeutet.

4.5 Rechte fiir Konzerngesellschaften
Die oben gestellten Fragen hinsichtlich der Einrdumung von Zugangsrechten
und Ubertragbarkeit von Ergebnissen stellen sich vor allem dann, wenn ein

Industriepartner Teil einer Ubergeordneten Konzernstruktur ist. Diese Struk-
turen erfordern es oftmals, dass die Industriepartner anderen Konzerngesell-

42 Vgl. Art. 11.27.2 MGA FP7.
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schaften gewisse Rechte einrdumen, um eine wirtschaftliche Nutzung ihrer
Ergebnisse zu ermdglichen. Forschungseinrichtungen sind in der Regel nicht
nach solchen Konzernstrukturen aufgebaut. Angesichts ihres Interesses,
Drittrechte moglichst Gberschaubar zu halten, widerspricht die Einrdumung
pauschaler Rechte auch fir Konzerngesellschaften daher ihren Interessen.
Gerade bei Universitaten hat sich aber gelegentlich ein teils vergleichbares
Phanomen entwickelt, welches auf dem Vormarsch ist: Immer 6fter haben
Universitaten angegliederte oder auch extern betriebene Verwertungspart-
ner fur ihre Ergebnisse®. Soweit es moglich ist, die Rechte fiir Konzerngesell-
schaften und solche Verwertungspartner unter einen Hut zu bringen, kann
es also auch vorkommen, dass die Partner insoweit an einem Strang ziehen.
Hinsichtlich der Fraunhofer-Gesellschaft kénnte man hier an deren viele Aus-
grindungen denken, die nicht die Qualitadten von Konzerngesellschaften
erreichen, die aber naturlich in ihrem Spezialgebiet weit gehende Rechte an
den Projektergebnissen der Gesellschaft oder gar der anderen Teilnehmer
bendtigen.

4.5.1 Zugangsrechte fiir Konzernunternehmen/TTOs

Im sechsten Rahmenprogramm hat sich mit der Zeit eine eher resignative
Akzeptanz gegentber der Forderung nach Zugangsrechten fur Konzern-
unternehmen breit gemacht, da insbesondere internationale GroBkonzerne
eine solche Rechteeinrdumung zur conditio sine qua non fur ihre Teilnahme
an Projekten machten und zumindest zu einem gewissen Grad tatsachlich
ein Bedarf fur solche Rechte anerkannt werden muss.

4.5.2 Ubertragung von Ergebnissen auf Konzernunternehmen/TTOs

Die bereits zu Punkt 4 genannten Erwagungen spielen hier eine tragende
Rolle; die Erleichterungen fir Rechtelbertragungen, die im siebten Rahmen-
programm eingefihrt wurden*, sind sicherlich in erster Linie auf den Bedarf
von Konzernunternehmen sowie Technology Transfer Organisations zuge-
schnitten worden.

43 Oftmals als Technology Transfer Organisations (TTO) oder Knowledge Transfer Organisations
(KTO) bezeichnet. Vgl. dazu Charles/Howells, »Technology Transfer in Europe«, Belhaven Press
1992, S. 112 ff.; Ausfuhrlich zur Einrichtung von KTOs Generaldirektion Forschung der
Europdischen Kommission (Hrsg.), »Expert Group Report — Guidelines for the Management of
Intellectual Property in Publicly-funded Research Organisations«, 2004, Kapitel 6, S. 49 ff.

44 \Vgl. Art. 11.27.2 MGA FP7.
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4.6 Nutzung, Unterlizenzvergabe und Ubertragung bei
gemeinschaftlichen Ergebnissen

Die bisher geschilderten Fragen stellen sich in etwas abgewandelter Weise in
den Fallen, wo Erfindungen und Entwicklungen in so enger Zusammenarbeit
entstehen, dass die Ergebnisse, etwa zum Zweck der Schutzrechtsanmel-
dung, nicht in einzelne, allein schutzrechtsfahige Beitrage getrennt werden
kénnen. In diesen Fallen schreiben die allgemeinen Projektbedingungen
gemeinschaftliches Eigentum vor®. Offen bleiben im sechsten Rahmenpro-
gramm die weiteren Detailfragen Uber Vorrausetzungen fur Verfigungen
Uber das gemeinschaftliche Recht. Die Partner sind aufgerufen, eine Indivi-
dualvereinbarung Uber das entsprechende IP zu treffen. Unstimmigkeiten
ergeben sich in diesem Zusammenhang dann Uber die auch fur solitares IP
genannten Fragen.

4.6.1 Interne Nutzung

Die eigene, interne Nutzung soll, insoweit besteht meist noch Einigkeit,
ohne vorherige Zustimmung des Miteigners moglich sein. Dieses Ergebnis
entspricht Gbrigens auch den Regeln des BGB Uber die Nutzung von Ge-
meinschaftseigentum, vgl. § 743 Abs. 2 BGB. Unterschiedlich sind aber die
Interessen dann, wenn es um eine Vergiitung geht. Die Situation ist hier
anders als bei den Zugangsrechten (s.0.), da es hier ja um eigenes IP geht,
an dem aber ein Partner gleiche Rechte besitzt. Unabhdngig von eventuell
verschiedenen Interessen von Industrie und Academia ist hier abzuwdagen
zwischen dem Vergitungsinteresse einerseits und dem administrativen Auf-
wand, der mit einer Entgeltvereinbarung verbunden ware andererseits.
Immerhin muss, wenn ein Entgelt vereinbart wird, auch eine regelmaBige
Abrechnung erstellt werden, die einen, je nach Vergitungsmodell, recht
intensiven Einblick in interne Vorgange des Nutzenden bedeuten kann.
Daher wird auch auf akademischer Seite oftmals vertreten, dass eine unent-
geltliche Nutzung praktikabler und daher zu bevorzugen ist.

45 Vgl. Art. 11.32.2 Model Contract FP6, Art. 11.26.2 MGA FP7.
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4.6.2 Lizenzvergabe - Zustimmungserfordernis

Anders dagegen bei der Frage der Erteilung von Lizenzen. Diese stellen, um
noch einmal die Rechtslage nach deutschem Burgerlichen Recht zur Ver-
deutlichung zu bemdhen, als Disposition Uber das Gesamtgut im Ganzen
ein Geschaft dar, das die Eigentimer nur gemeinschaftlich bewerkstelligen
kénnen, § 744 Abs. 1 BGB. Auch hier stellt sich aus pragmatischen Griinden
die Frage, ob nicht eine Ermachtigung zur ungefragten Vergabe von Lizen-
zen vereinbart werden soll. Aus Sicht des akademischen Partners ergibt sich
erfahrungsgeman das Problem, dass es mit zunehmender Dauer schwieriger
wird, bei einem Konzern den richtigen Ansprechpartner zu finden, da IP
moglicherweise intern den »Besitzer gewechselt« oder der Eigentimer
durch Formwandel oder Umstrukturierung gewechselt hat. Letztlich schlagt
daher auch hier das Pendel oftmals zu Gunsten der einfachen Handhabung
aus, so dass die Lizenzvergabe ohne Zustimmung moglich sein sollte. Dies
musste dann im sechsten Rahmenprogramm ausdrtcklich im Konsortialver-
trag vereinbart werden, da es sich, wie bereits angedeutet, um eine Abwei-
chung von dem oben genannten Grundsatz handelt. Das siebte Rahmenpro-
gramm sieht mit Art. 11.26.2 der allgemeinen Projektbedingungen hingegen
neuerdings ein Default-regime vor, das die vorherige Zustimmung durch die
anderen Eigentimer vorsieht, so dass ebendieses gilt, wenn nichts ausdruick-
lich geregelt wird. Sollte also in einem Projekt im siebten Rahmenprogramm
kein Zustimmungserfordernis gewiinscht sein, dann ware dieses ausdriick-
lich im Konsortialvertrag zu vereinbaren.

Als Minus zum Zustimmungserfordernis kann insoweit eine rein nachtrag-
liche Informationspflicht angesehen werden. Zwar stellt sich auch hier das
Problem, dass der Berechtigte nur schwer aufzufinden sein kann. Jedoch
schrankt eine Informationspflicht, die auch nachtraglich erfullt werden kann,

46 Eine Ausnahme kann allenfalls in Fallen gelten, in denen die Lizenzierung als das typische
Geschaft fir gewisse Ergebnisse anzusehen ist und die Lizenzierung z. B. als Endkunden-
geschaft ein Massengeschéft ist. Bei massenhafter Lizenzvergabe sinkt der praktische
Informationsgehalt fir den Mitinhaber umgekehrt proportional zum steigenden Aufwand fur
den Lizenzgeber. Eine solche Situation ist vor allem beim Endkundengeschaft mit Software
denkbar. In diesen Fallen ware im Konsortialvertrag dann eine an die fur Software ohnehin
abweichenden Regeln angepasste Regelung zu treffen. Zu beachten ist, dass dann zwar die
massenhafte Vergabe von Endnutzerlizenzen von der Informationspflicht ausgenommen
werden sollte, dass dies aber nicht fur die Vergabe von Lizenzen gelten soll, die ihrerseits das
Recht zur Vergabe weiterer Unterlizenzen enthalt.
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nicht die Handlungsfahigkeit des Inhabers ein; letzten Endes trifft den
Informationsberechtigten im Rahmen seiner vertraglichen Nebenpflichten
eine gewisse Obliegenheit, sich als Adressat der Information zur Verfigung
zu halten. Bei einer Adress- oder internen Zustandigkeitsanderung musste er
also seine Kontaktdaten weitergeben. Tut er das nicht, ist dem Informations-
verpflichteten eine erfolglose Zustellung der Information nicht vorwerfbar.
Insoweit droht also kein unzumutbarer Aufwand, eine Informationspflicht
sollte daher vereinbart werden“.

Die Bedeutung dieser Frage relativiert sich im Bezug auf spezifische Ergeb-
nisse interessanterweise immer dann, wenn diese derart auf bereits beste-
hendem Vorwissen? basieren, dass eine von diesem Basis-Know-how ge-
trennte Nutzung nicht moglich ist, so etwa bei der Weiterentwicklung von
Software. In diesem Fall gilt, wie bereits erortert, relativ unbestritten, dass
Zugang nur im Rahmen einer individuellen Lizenzabrede und gegen ein
angemessenes Entgelt einzurdumen ist. Dies gilt ohne Unterschied fur Zu-
gangsrechte, die zur Nutzung der eigenen Ergebnisse notwendig sind, ob sie
nun im Alleineigentum oder im Gemeinschaftseigentum mit dem Nachfrager
der Zugangsrechte stehen. Ist aber fir diesen notwendigen Teil des Lizen-
zierungsgegenstandes ohnehin eine Vereinbarung zu treffen, dann hilft ein
fur die einen Partner nicht einfach zu akzeptierender Verzicht denjenigen, die
ihn im Prinzip favorisieren, auch nicht wirklich weiter. In den Fallen, in denen
sich die Projektergebnisse aller Voraussicht nach in der Weiterentwicklung
bestehenden Know-hows erschopfen oder aus sonstigen Grinden die Ergeb-
nisse ohnehin nicht unabhdngig vom Know-how des Miteigentiimers
genutzt werden kénnen, kdnnte also am ehesten auf eine Informations-
pflicht verzichtet werden; an ihr sollte aus Griinden der Einheitlichkeit und
Klarheit dennoch fur alle Falle festgehalten werden.

4.6.3 Lizenzvergabe - Entgelt

Dartber hinaus kann die Frage gestellt werden, ob es der Pragmatismus auch
erfordert, auf das grundsatzlich bestehende Interesse an der Teilhabe des aus
dem (eigenen!) IP generierten Nutzens zu verzichten. Diese Frage wird
keinesfalls einheitlich beantwortet. Hier kommt es wiederum eher auf den

47 Im sechsten Rahmenprogramm: »Pre-existing Know-howx, vgl. die Definition in Art. 11.1.18
Model Contract FP6.
Im siebten Rahmenprogramm: »Background, vgl. die Definition in Art. I1.1.4 MGA FP7.
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Einzelfall an. Abwagungsrelevant sind Fragen wie unterschiedliche Markt-
zugangschancen der Gemeinschaftseigentimer, Wert der zu erwartenden
Gemeinschaftsentwicklung und dergleichen mehr. Grundsatzlich stehen sich
hier die Fronten letztlich wieder nach dem typischen Muster gegeniber:
Akademische Partner missen zusehen, dass ihre Entwicklungsarbeit und ihr
eingebrachtes Know-how entsprechend vergltet werden, damit sie keinen
Verlust erleiden; Industriepartner sehen im Vordergrund die unproblema-
tische Nutzbarkeit ohne zusatzlichen Aufwand. Im siebten Rahmenpro-
gramm hat man, wohl auf Grund der Erwagung, dass durch die Regeln des
Rahmenprogramms keine Verschiebung von Werten unter den Partnern
erreicht werden soll, eine Defaultregel hierzu eingefthrt, nach welcher man-
gels abweichender Regelung durch die Partner eine Verglitung an den Mit-
entwickler und -Inhaber zu zahlen ist. Die genaue Bestimmung der Ver-
gltungsart bleibt den Beteiligten tberlassen. Damit wird den Interessen der
Forschungsorganisationen Vorschub geleistet, jedoch haben z. B. die an den
DESCA-Verhandlungen® beteiligten Industrieunternehmen bereits deutlich
gegen die standardmaBige Anwendung dieser Klausel opponiert, was darin
resultierte, dass das DESCA-Muster, das fir sich in Anspruch nimmt, weitest
maoglich die verschiedenen Interessen abzudecken, sowohl eine entgeltliche
als auch eine unentgeltliche Option anbietet®. An der Praxis aus dem
sechsten Rahmenprogramm, dass dieser Punkt regelmaBig Gegenstand kon-
troverser Diskussionen war, wird sich daher wohl auch in den Projekten des
siebten Rahmenprogramms nicht viel andern.

4.6.4 Ubertragbarkeit von Miteigentumsanteilen

Die Ubertragung des Eigentumsanteils eines Teileigentiimers ist, anders als
die Vergabe von Lizenzen, keine Disposition Uber das Gesamtgut im Ganzen.
Daher ist sie auch nicht grundsatzlich an die Zustimmung aller Mit-
eigentimer gebunden (Im BGB ist parallel hierzu ebenfalls geregelt, dass eine
Ubertragung des Anteils ohne Mitwirkung der anderen Miteigentiimer
maoglich ist, § 747 BGB). Mangels anderweitiger Einigung ware damit die

48 Vgl. oben FuBnote 23.

49 Wogegen das durch Vertreter der Telekommunikationsindustrie erstellte »EICTA« Muster
alternativios das Default-Regime fir unanwendbar erklart; eine Folge des Verzichts auf die Ein-
beziehung anderer Interessengruppen, was dazu fihrte, dass das »EICTA« Muster allein die
Interessen der EICTA Mitglieder bertcksichtigt und daher fur die Zusammenarbeit mit den aka-
demischen Partnern kaum eine brauchbare Basis darstellt.
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Ubertragung ohne Zustimmung oder Information der Miteigentiimer
moglich. Die allgemeinen Projektbedingungen sowohl des sechsten als auch
des siebten Rahmenprogramms enthalten keine dezidierte Regelung zur
Ubertragung von gemeinschaftlichem Eigentum. Jedoch gelten die
Regelungen tber die Ubertragung von Projektergebnissen® genau wie bei
anderen Ergebnissen. Eine dogmatische Besonderheit ergibt sich bei
naherem Hinsehen dadurch, dass die nach dieser Regel erforderliche Vorab-
Information tber die Ubertragung der Eigentumsrechte allein dem Zweck
dient, den anderen Partnern ihre Zugangsrechte zu erhalten. Streng
genommen ist dies fur einen Miteigentimer nicht erforderlich, weil er auf
Zugangsrechte zu dem ja auch in seinem Eigentum stehenden Ergebnis
naturlich nicht angewiesen ist. Daraus ergibt sich das skurrile Ergebnis, dass,
soweit nichts anderes geregelt wird, der Miteigentimer der einzige ware,
dem eine Ubertragung des anderen Miteigentumsanteils nicht wenigstens
anzuzeigen ware.

Neben der Tatsache, dass es fir einen Miteigentiimer kaum einen unzumut-
baren Aufwand bedeuten kann, auch seinen Miteigentimer neben den
anderen Partnern von der Ubertragung seines Anteils zu unterrichten, steht
auch dessen gesteigertes Interesse fiir eine Mitteilung der Ubertragung.
Kenntnisse Uber die Berechtigten zur Lizenzvergabe sollte man aus Kontroll-
grinden haben, s. dazu bereits die Ausfihrungen oben bei b). In einer Art
Erst-Recht-Schluss kann daher, ohne dass es insoweit einer ausdrickliche
Anweisung in den allgemeinen Projektbedingungen bedarf, davon aus-
gegangen werden, dass eine Pflicht zur Information Uber die Ubertragung
des eigenen Anteils auch gegentber dem Miteigentiimer besteht. Von der
Vereinbarung eines ausdricklichen Verzichts ist aus denselben Grinden
abzuraten, die gegen einen Verzicht auf die Information Uber die Ein-
raumung von Lizenzen spricht®'.

50 Vgl. Art. I1.27 MGA FP7.
51 Vgl. Kapitel 6.b.
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4.7 Ausschluss/Definition von zur Verfligung stehendem Know-how
4.7.1 Negativliste

Im sechsten Rahmenprogramm wurde erstmals ein Recht eingefiihrt, Know-
how, das projektrelevant sein kdnnte, das der Eigentiimer aber von den quasi
automatisch entstehenden Zugangsrechten nach den allgemeinen Projekt-
bedingungen schiitzen méchte, von den Zugangsrechten auszunehmen®.
Um einem zu pauschalen Gebrauch von dieser Méglichkeit vorzubeugen und
damit eine Geféhrdung der Projektdurchfihrung zu vermeiden, sollte der
Ausschluss nur bzgl. »spezifischen« Know-hows méglich sein. Dies fuhrte zu
einem von der Kommission sicherlich nicht abgesehenen Konflikt, bei dem
wiederum der Graben zwischen den »klassischen« Konfliktpartnern mit den
Industriepartnern auf der einen und den akademischen Partnern auf der
anderen Seite verlauft. Anlass ist wiederum die Sorge der Industriepartner,
dass der Zugriff auf IP in einer Weise eingeschrankt werden kénnte, die die
Nutzung der Projektergebnisse behindern kénnte. Dem gegentiber stehen
die Interessen der Universitaten und Forschungseinrichtungen, Kontrolle Gber
ihre wertvollen geistigen Eigentumsrechte zu behalten und deren anderwei-
tige Nutzbarkeit moglichst wenig unnétig einzuschranken. Hinzu kommt
zumindest bei manchen Organisationen eine organisatorische Besonderheit:
Wenn etwa, wie bei der Fraunhofer-Gesellschaft, die in den Projekten tatigen
Institute oder Abteilungen rechtlich abhangige, aber wirtschaftlich unab-
hangig nach auBen auftretende Einheiten sind, dann steht, den allgemeinen
Projektbedingungen folgend, das Know-how der gesamten Organisation zur
Disposition, da diese als Rechtsperson Projektteilnehmer ist und sich der
Zugriff auf all ihr relevantes Know-how bezieht. Daneben ist ein umfassen-
der, spezifischer Ausschluss relevanten Materials Uber alle Institute hinweg
mit vertretbarem Aufwand nicht moglich. Aus diesem Grunde gingen diverse
Organisationen dazu Uber, einschrankende Formulierungen in die Konsortial-
vertrage aufzunehmen, um das nach dem gesunden Menschenverstand
richtige Ergebnis in Einklang mit den Projektregeln zu bringen. Das zur Ver-
fligung zu stellende Material wurde auf dasjenige der beteiligten Einheit
beschrankt. Obwohl aus teleologischer Sicht kein Grund ersichtlich ist, diese
Einschréankung als contra legem zu betrachten, wurde in vielen Verhand-
lungen im sechsten Rahmenprogramm tber den Konsortialvertrag sehr kon-

52 Vgl. Art. 11.35.1.d Model Contract FP6.
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trovers Uber diese Klauseln gestritten. Entgegengehalten wurde ihr zum
einen, dass es sich dabei nicht um eine zuldssige »spezifische« Einschran-
kung der Zugangsrechte im Sinne des Art. 11.35.1.d Model Contract FP6
handele, zum anderen sei die Einschradnkung so schwammig, dass keine
Klarheit mehr herrsche, welches Material nun zur Verfigung stehe und
welches nicht. Das zweite Argument ist jedenfalls dann unzutreffend, wenn
die Einheit, auf die der Zugriff beschrénkt wird und das ihr zuzuordnende

IP klar von dem Rest der Organisation abgegrenzt werden kann. Bis zum
Ende des sechsten Rahmenprogramms blieb dieser Punkt ein steter Quell fur
Kontroversen.

4.7.2 Positivliste

Bereits im sechsten Rahmenprogramm wurde wegen der soeben geschilder-
ten Probleme gelegentlich mit Positivlisten gearbeitet, in denen abschlieBend
aufgezahlt wurde, welches Know-how dem Projekt zur Verfligung stehen
sollte; alles nicht gelistete war automatisch als ausgeschlossen zu behandeln.
Soweit alle Partner diese Liste ordnungsgemaR und wahrheitsgetreu aus-
fullten, stellte dies tatsachlich eine vergleichsweise elegante Losung des Pro-
blems dar. Ihr entgegen gehalten wurde jedoch zu Recht das Problem, dass
es flr hartleibige Partner keinen Anlass gab, Uberhaupt einen Eintrag zu der
Liste zu leisten, denn jeder Eintrag bedeutete nur eine Erweiterung der
Rechte der anderen Partner auf Zugriff auf das eigene Know-how. AuBBerdem
wurde dieser Losung ebenso vorgehalten, sie verstoBe gegen die allgemei-
nen Projektbedingungen, weil hier naturlich kein allein zuldssiger »spezi-
fischer« Ausschluss vorliege.

Mit dem siebten Rahmenprogramm hat sich hier eine deutliche Anderung
ergeben. Dessen allgemeine Projektbedingungen enthalten namlich eine
wesentlich groBzlgigere Regelung als noch das sechste Rahmenprogramm:
Enthalten ist nunmehr in Art. 11.31 MGA FP7 das Recht der Partner, das zur
Durchfuhrung des Projekts notwendige Know-how zu definieren, was letzt-
lich die Zulassigkeit der oben beschriebenen Positivliste bedeutet. Das Pro-
blem des spezifischen Know-how-Ausschlusses durfte sich mit dieser Neue-
rung jedenfalls erledigt haben. Die Méglichkeit, das benétigte Know-how
abschlieBend zu definieren, hinterldsst praktisch keine Einschrankungen der
Freiheit der Partner, Gegenstande pauschal oder spezifisch auszuschlieBen
oder einzubringen. Das Problem, dass die Partner dazu gebracht werden
mUssen, eine brauchbare Eintragung zu machen, wird in der Praxis noch
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geldst werden missen. Sollten die Konsortien unter dem siebten Rahmen-
programm keinen sinnvollen Ansatz fur die Umsetzung dieser neuen Freiheit
finden, kénnten sich am Ende diejenigen bestatigt finden, die schon immer
gegen Moglichkeiten zum Ausschluss von Zugangsrechten argumentiert
haben. Insbesondere die Vertreter von Universitdten und Forschungsorgani-
sationen sind insoweit aufgerufen, hier umsichtige und maBvolle Lésungs-
ansatze zu entwickeln, damit sich die zuvor allem zu ihren Gunsten einge-
flhrte Freiheit nicht mittelfristig zu ihrem Nachteil auswirken wird.

4.8 Sideground

Ein aus den neuen allgemeinen Bedingungen eventuell neu entstehendes
Problem kdnnte sich um den sogenannten »Sideground« entwickeln. Als
Sideground wird solches Know-how bezeichnet, welches wahrend der Pro-
jektlaufzeit von einem Partner entwickelt wird, ohne dass allerdings diese
Entwicklungsarbeit unter das Projekt fiele. Im sechsten Rahmenprogramm
war solcher Sideground per definitionem Teil des bestehenden Vorwissens
(»Pre-existing Know-how«) und damit den entsprechenden Zugangssregeln
unterworfen. Dies fuhrte immer wieder im Zusammenhang mit der Moglich-
keit, nur »spezifisches« Know-how von den Zugangsrechten auszunehmen®,
zu Problemen, weil namlich diese Ausschlussliste, um wirksam zu sein, vor
der Unterschrift unter den Férdervertrag, mithin vor Projektbeginn, abschlies-
send vereinbart sein musste. Nach der neuen Definition des nunmehr »Back-
ground« genannten bestehenden Know-hows ist Sideground nun nicht mehr
Teil dessen. Es unterfallt damit Gberhaupt nicht den Zugangsrechten nach
den allgemeinen Projektbedingungen. Damit besteht nattrlich die Gefahr,
dass in der Praxis nicht seltene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in
dem Projekt ahnlichen Gebieten dazu genutzt werden, eigentlich im Zusam-
menhang mit dem Projekt entwickelte Ergebnisse dem Projekt zu entziehen,
indem sie als Parallelentwicklungen deklariert werden. Jedoch werden sich
solche Umtriebe wohl vielfach von selbst regeln, da die Kooperationspartner
natlrlich anhand der vereinbarten Arbeitsbeschreibung in etwa die zu erwar-
tenden Ergebnisse abschatzen kdnnen und Missbrauch nicht akzeptieren
werden. Projektteilnehmer sollten jedoch rechtzeitig fur solche neuen Miss-
brauchsmdglichkeiten sensibilisiert werden.

53 Vgl. Art. 11.35.1.d Model Contract FP6, siehe oben Kapitel 7.a.
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5 Schlussbetrachtung

Aus Sicht der Forschungspartner kann das Regelwerk des siebten Rahmen-
programms hinsichtlich IP als Konsolidierung einiger wichtiger Grundsatze
und teilweise auch als weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen be-
trachtet werden, insbesondere da, wo die Méglichkeiten der fairen Vergi-
tung fur die Nutzung von wertvollen Ressourcen gestarkt wurde. Es kann
gesagt werden, dass sich Gemeinschaftsprojekte unter dem Rahmenpro-
gramm bei der Einhaltung gewisser Grundregeln sehr gut fur die Schaffung
von weit gehend unbelastetem IP eignen, welches als bedeutendste Grund-
lage fur eine investitionsorientierte Unternehmenspolitik wie die der Fraun-
hofer-Gesellschaft benotigt wird. Angesichts der relativ geringen Belastung
der Ergebnisse mit Rechten durch die EG selbst und vergleichsweise schlan-
ker sonstiger Rahmenbedingungen eignen sich Gemeinschaftsprojekte unter
dem Rahmenprogramm daneben auch besser als etwa national geforderte
Projekte dazu, Lizenzeinnahmen zu erzielen.

AbschlieBend sei noch gesagt, dass die Lage hier, soweit eine recht pauscha-
le Aufteilung in »Industrieinteressen« und »akademische Interessen« vor-
genommen wurde, eine die Realitat oftmals verzerrende Vereinfachung dar-
stellt. So haben kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oft andere Interes-
senschwerpunkte als die GroBindustrie, und auch innerhalb dieser verschie-
ben sich die Interessen deutlich, verschiedene Ansichten herrschen etwa in
unterschiedlichen Sektoren wie IT, Chemie etc., oftmals je nachdem, wie weit
die Unternehmen selbst in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und
Patentanmeldungen investieren. Ein Unternehmen, das selbst viel Aufwand
in Entwicklungen steckt, rickt in gewissen Aspekten in erstaunliche Nahe zu
den Forderungen der akademischen Partner, um den Schutz und die ada-
quate Verwertung seiner eigenen Leistungen zu gewahrleisten.

Unabhangig von solchen Unscharfen hat die erfolgte Betrachtung aber ge-
zeigt, dass es einige notorische Kontroversen zwischen den typisiert dar-
gestellten Interessengruppen gibt, die sich Uber das sechste Rahmenpro-
gramm hinweg im siebten fortsetzen werden. Dass diese in den neuerlich
fur das siebte Rahmenprogramm vollumfénglich zur Disposition gestellten
und Uberarbeiteten Projektbedingungen nicht ausgemerzt wurden, kann der
EG-Legislative allenfalls zum Teil angelastet werden. Zu einem guten Teil
mussen Streitpunkte in einem System mit so unterschiedlichen Teilnehmern,
wie sie es in den Forschungsrahmenprogrammen waren und sein werden,
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als systemimmanent hingenommen werden. Eine Lésung gewisser Probleme
wird auch bei bester Vorbereitung auf der Rahmenebene nur im individuel-
len Fall im Angesicht der konkreten Sach- und Interessenlage maoglich sein.
Die Beteiligten werden mithin auch in den Projekten des siebten Rahmenpro-
gramms um Kompromisse ringen mussen, die allen Parteien die Verwirk-
lichung ihrer — so unterschiedlichen wie berechtigten — Interessen ermdglicht.
Neben einigen »Altlasten«, werden durch die Neuregelungen aber sicher
auch einige neue Streitpunkte hinzutreten, die auf Problemen basieren wer-
den, die momentan noch gar nicht abzusehen sind; ein Beispiel konnte die
unter 4.8 genannte Problematik des Sideground sein.

Als Schlusssatz kann dem aus seiner aktiven Laufbahn scheidenden zu
Ehrenden nach alledem die trostliche Nachricht mit auf den Weg gegeben
werden, dass ihm um eine ausreichende Beschaftigung der verbleibenden
Mitarbeiter, die sich schwerpunktmaBig um die rechtlichen Probleme im
Rahmen zukunftiger européischer Forderprojekte kimmern, nicht bange
sein muss.
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Zur Entwicklung eines Rechtsgebiets

Dr. Markus Zirkel

1 Einleitung

Der Jubilar steht nunmehr fast zwei Jahrzehnte dem Vorstandsbereich Per-
sonal und Recht der Fraunhofer-Gesellschaft vor. Diese 1949 als gemein-
nutziger Verein auf Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministeriums und
der Industrie gegrtindete Einrichtung ist heute Europas fihrende Trager-
organisation fiir angewandte Forschung.

Der Weg der Fraunhofer-Gesellschaft hierhin verlief nicht geradlinig'. In
ihren Anféangen vermittelte sie zunachst Fordermittel fir Einzelprojekte der
angewandten Forschung?. Erst Mitte der 50er Jahre entstanden die ersten
Institute in Baden-Wurttemberg und Bayern. Entscheidend fur die Entwick-
lung der Fraunhofer-Gesellschaft war, dass aufgrund einer Empfehlung des
Wissenschaftsrats im Jahre 1965 die Fraunhofer-Gesellschaft ab 1968 in die
institutionelle Férderung durch das Bundesforschungsministerium auf-
genommen wurde, um so die Lucke zwischen der zweckfreien Grundlagen-
forschung und der hdufig zu stark produktbezogenen Forschung der Indus-
trie zu schlieBen®. Diese institutionelle Forderung (Grundfinanzierung) er-
maoglichte es der Gesellschaft, die Vertragsforschung durch strategische
Eigenforschung zu erganzen®. Der Ausbau der Fraunhofer-Gesellschaft zur
Tragerorganisation fur die angewandte Forschung in Deutschland erfolgte
nach einer Umstrukturierung Anfang der 70er Jahre mit der Einfihrung des
so genannten »Fraunhofer-Modells«, das die staatliche Grundfinanzie-
rung vom Umfang der eingeworbenen Industrieauftradge abhdngig machte.

Neben zukunftsrelevanten Forschungsprojekten, die im Auftrag und mit der
Forderung durch Ministerien und Behorden des Bundes und der Lander
durchgefihrt werden, stammt etwa ein Drittel des Forschungsbudgets der
Fraunhofer-Gesellschaft aus der so genannten Auftragsforschung. Damit ist
die Fraunhofer-Gesellschaft wesentlicher Akteur im Bereich der Auftrags-
forschung und der damit in Zusammenhang stehenden Rechtsfragen, die

1 Zur Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft vgl. etwa Trischler/von Bruch, Forschung fir den
Markt — Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft.

2 Polter in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, 2. Auflage, S. 1301.

3 Meusel, AuBeruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, 2. Auflage, S. 86 f.

4 Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisierung,
S.438f.
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lange Zeit trotz der wirtschaftlichen Bedeutung® in Rechtsprechung und der
juristischen Literatur ein Schattendasein gefihrt haben. Erst mit der Ent-
scheidung des BGH vom 16.7.2002° ist der Forschungs- und Entwicklungs-
vertrag als besonderer Vertragstypus ins Bewusstsein der Fachwelt geriickt’.
Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend zunachst der Frage nachgegangen
werden, worin der Vorteil der angewandten Forschung zu sehen ist und
woraus sich die staatliche Forderung rechtfertigt, was exemplarisch am Bei-
spiel der Fraunhofer-Gesellschaft dargestellt werden soll. Daran anschlieBend
soll die Frage behandelt werden, wie die Vertragsforschung rechtlich zu
bewerten ist.

5 Im Jahr 2001 lag das deutsche Forschungsbudget bei 54,2 Mrd Euro, vgl. Bundesbericht
Forschung 2004.

6 BGHVv. 16.7.2002 — X ZR 27/01, MDR 2003,144 f. = BB 2002, 2039 f. = ITBR 2003, 24 = NJW
2002, 3323 ff. =JZ 2003, 369 mit Anm. Roth. Zuvor nur LG Hannover v. 13.7.1998 - 20 O
200/97, NJW-RR 1999, 1655 f.

7 Vgl. nunmehr Beaumart in Forschungs- und Entwicklungsvertrage in: Wissenschaft und Tech-
nik, S. 39 ff.; SchmeiBer/Zirkel MDR 2003, 849 ff.; Roth JZ 2003, 371 f.; Nicklisch in For-
schungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Technik, S. 5 ff.; Rosenberger, Ver-
trage Uber Forschung und Entwicklung, insb. S. 219 ff.; Aus der Kommentarliteratur:
Bamberger/Roth — Voit, § 631 Rn. 16; Erman — S. Edenfeld , 11. Aufl.,, § 611 Rn. 51; MiKom-
Busche, 4. Aufl., 8 631 Rz. 260; Palandt-Sprau, 66. Aufl. Einf. v. § 631 BGB Rz. 23. Vorher ins-
besondere Ullrich in: FS fur Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298 ff.; fir das
schweizer Recht: Stori, Forschungs- und Entwicklungsvertrage, S 106 ff.
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2 Zweck der angewandten Forschung und
ihrer staatlichen Férderung

Forschung und Entwicklung ist mit groBen Unwagbarkeiten verbunden. Dies
wird besonders deutlich, wenn man sich die Irrwege und Fehlschlage bei-
spielsweise in der medizinischen Forschung im Bereich HIV vor Augen fuhrt.
Uberspitzt wird formuliert, dass »in der Forschung immer mindestens die
Halfte des Geldes zum Fenster hinausgeworfen werde, man zu Beginn nur
nie wisse welche«®. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen scheuen
daher oft das mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten verbundene
finanzielle Risiko. Dieses ist gerade bei innovativen Vorhaben sehr grof3.

Allerdings werden allgemein Innovationen als zentrale Triebfeder fur die
Steigerung der Wettbewerbsfahigkeit einer Volkswirtschaft begriffen, die
mittelbar zu einer hdheren Beschaftigung fuhren®. Daher gewinnt in einer
globalisierten Welt die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleis-
tungen immer starker an Bedeutung. Die Ausgaben einer Volkswirtschaft fur
Forschung und Entwicklung sind ein wichtiger Indikator fir den Innovations-
willen und das Innovationsvermogen eines Landes. Gerade die Erfahrung
zeigt, dass Lander, die sich stark im Bereich Bildung, Forschung und Ent-
wicklung engagieren auch ein hoheres Wirtschaftswachstum erreichen.
Forschung verspricht erst technischen und vor allem 6konomischen Nutzen
durch eine gewerbliche, soziale oder politische Anwendung der Forschungs-
ergebnisse™. Ohne Bildung fehlen die Fachkrafte, ohne Forschung die Ideen

8 SchmeiBer/zirkel, MDR 2003, 849, 850; vgl. auch Kaiser in: Schneider/v. Westphalen, Soft-
ware-Erstellungsvertrage, S. 961.

BT-Drucks. 15/3300 — Bundesforschungsbericht 2004, S. VIII, abrufbar unter:
http://dip.bundestag.de/btd/15/033/1503300.pdf (Stand Juli 2006).; Stoéri, Forschungs- und
Entwicklungsvertrage, S. 2 f.; Ruttgers in: Bullinger, Dienstleistungen — Innovation fir Wachs-
tum und Beschéftigung, S. 3, 4 ff.; vgl. Ch. Leitl in: H. W. Schneider, Steuerliche Beglnstigung
von Forschung und Entwicklung, S. V; vgl. Ullrich, Mehr Initiative, mehr Innovation, Mitteilung
der deutschen Patentanwalte 1997, 80, 83; kritisch Stille/Bitzer in: Beschaftigung, S. 15 ff. ins-
besondere S. 56, da eine empirische Bestatigung der positiven Beschaftigungswirkung bisher
nur eingeschrankt vorliege, die aber trotzdem Innovationsaktivitaten fur erforderlich halten,
um die Beschaftigungsmoglichkeiten zu sicher. Richtig hieran ist, dass die Beschaftigungs-
wirkung von Innovationen nicht nur von der Entwicklung neuer Technologien abhangt,
sondern vielmehr auch fur die Entwicklung neuer Méarkte maBgeblich ist, wie sich am Beispiel
von Telekommunikation und Multimedia zeigen lasst (vgl. Lehner/Baethge/Kuhl/Stille in:
Bullinger, Dienstleistungen — Innovation fur Wachstum und Beschaftigung, S. 463, 485 ff.).
Trischler/von Bruch, Forschung fur den Markt — Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft,

S. 316 f.

e}

1

o

53



Dr. Markus Zirkel

fur die Innovationen und damit fur die Produkte von morgen. Erst in diesem
Fall wird aus der Erfindung Innovation. Diese wiederum bildet die Grundlage
fur zuktnftige Arbeitsplatze und damit die Grundlage fur nachhaltigen
Wohlstand und sozialen Frieden'.

Daher gehorte es zu den wesentlichen Instrumenten der wirtschaftspoli-
tischen Strategie, die Wettbewerbsfahigkeit der eigenen Volkswirtschaft,
Forschung und Entwicklung privater Unternehmen wie auch staatlicher
Institutionen zu férdern. Forschungsférderung ist damit eine zentrale Auf-
gabe des Staates. Die Forschungsférderung findet auf verschiedenen Grund-
lagen und auf sehr unterschiedliche Art und Weise statt. Zu den Instru-
menten der Forschungsférderung gehoren zunachst finanzielle Anreize, wie
indirekte und direkte Forschungsforderung; des weiteren das Vorhalten einer
innovationsorientierten Infrastruktur (Erméglichung des Technologietrans-
fers) wie Erfinderberatung oder Schaffung von Forschungs- und Entwick-
lungsnetzwerken, als auch die institutionelle Férderung, beispielsweise der
auBeruniversitaren Forschungseinrichtungen'. Hier hat sich gezeigt, dass es
wichtig ist, neben der zweckfreien Grundlagenforschung die anwendungs-
orientierte Forschung zu férdern, die anders als die industrielle Forschung
nicht ausschlieBlich produktbezogen ist, da das wirtschaftliche Wachstum
vor allem auf der Innovationskraft der wissenschafts- und technikintensiven
Wirtschaftszweige beruht®.

Allerdings gentigt es nicht allein lediglich die Forschungsdienstleistung
anzubieten und darauf zu vertrauen, dass die betreffende Institution sich
von selbst tragen wirde. Vielmehr ist eine institutionelle Férderung not-
wendig, wie dies insbesondere auch das Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft
zeigt", die gemaB Art. 91b GG eine Grundfinanzierung erhélt. Erst durch die
institutionelle Forderung wird es den Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft
ermdglicht, eine vorbereitende und unabhangige Grundlagenforschung

11 BT-Drucks. 15/3300 — Bundesforschungsbericht 2004, S. VIII, abrufbar unter: http://dip.bundes-
tag.de/btd/15/033/1503300.pdf (Stand Februar 2007); vgl. auch Warnecke, in: Kunststtck
Innovation — Praxisbeispiele aus der Fraunhofer-Gesellschaft, S. 1.

12 H. W. Schneider, Steuerliche Begtinstigung von Forschung und Entwicklung, S. 5.

13 Trischler/von Bruch, Forschung fur den Markt — Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft, S. 256.

14 Vgl. Polter in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, 2. Auflage, S. 1301 f.

15 Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisierung,

S. 438 f.; BT-Drucks. 15/3300 — Bundesforschungsbericht 2004, Teil I, S. 80, abrufbar unter:
http://dip.bundestag.de/btd/15/033/1503300.pdf (Stand Februar 2007).
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sowie eine am Markt orientierte Vorlaufsforschung durchzufihren™. Dabei
dynamisiert das »Fraunhofer-Modell«'® die institutionelle Férderung des
Staates, indem es die Hohe dieser Forderung an die der eingeworbenen
Drittmittel ankntpft. So kommt es zu einer Drittelfinanzierung aus Grund-
finanzierung, offentlicher Projektférderung und eingeworbenen Forschungs-
auftragen aus der Wirtschaft. Die erfolgsabhdngige Grundfinanzierung fuhrt
zu einer an den volkswirtschaftlichen Beddirfnissen ausgerichteten For-
schungsarbeit der Institute und zu einem effizienten Technologietransfer in
die Wirtschaft. Gleichzeitig sichert sie eine gewisse Unabhéngigkeit gegen-
Uber dem Staat und auch der Wirtschaft'.

Vor diesem Hintergrund betreibt die Fraunhofer-Gesellschaft — jedoch nicht
nur diese' — anwendungsorientierte Forschung zum unmittelbaren Nutzen
fir Unternehmen und zum Vorteil der Gesellschaft, indem sie die Erkennt-
nisse der Grundlagenforschung mit den Bedurfnissen der Wirtschaft nach
neuen Verfahren und Produkten verbindet und so zur Wettbewerbsfahigkeit
der Region, Deutschlands und Europas beitragt. Dabei zielen die Fraunhofer-
Institute an Uber 40 Standorten in ganz Deutschland auf eine wirtschaftlich
erfolgreiche, sozial gerechte und umweltvertragliche Entwicklung der Gesell-
schaft ab™. Sie deckt somit auch den Bedarf an Forschungsleistung aus der
Wirtschaft, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU),
die oftmals Uber keine speziellen Forschungskapazitaten verfigen kénnen.
Diese sind daher darauf angewiesen ihren Bedarf durch den Zukauf externer
Forschungsdienstleistung zu decken. Gerade bei gréBeren Forschungs-
einrichtungen, die ein breites Spektrum an Forschungsleistung anbieten,
erhalt der Auftraggeber die Méglichkeit, auf eine Vielzahl von Experten
zugreifen zu kénnen. Gerade im Zugang zu diesem hochqualifiziertem Per-
sonal und dessen zeitlich begrenztem Einsatz fur ein bestimmtes zeitlich
begrenztes Projekt liegt auch der volkswirtschaftliche Vorteil der Vertrags-

16 Zur Entstehung des Modells vgl. Hohn/Schimank, Konflikte und Gleichgewichte im Forschungs-
system der Bundesrepublik Deutschland, S. 223 ff.

17 Trischler/von Bruch, Forschung fiir den Markt — Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft, S. 398
f.; Trute, Die Forschung zwischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisierung,
S. 439.

18 Auch bei den Hochschulen bildet die Vertragsforschung mehr und mehr den Schwerpunkt der
vertraglichen Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft, vgl. Sandberger in Nick-
lisch, Forschungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Technik, S. 17, 19.

19 Das Fraunhofer-Haus — Wissenschaft und Offentlichkeit, S. 11; Trischler/von Bruch, Forschung
fir den Markt — Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft, S. 319.
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forschung. Kleinen und mittleren Unternehmen ist es nicht moglich, die fur
ihre Forschungs- und Entwicklungsprojekte erforderlichen Wissenschaftler
zu rekrutieren oder gar einen Pool von Wissenschaftlern auszuhalten, die
darUber hinaus eventuell auch nur fur ein einziges spezifisches Problem im
Projekt benotigt werden?. Welcher Spezialist lieBe sich schon auf einen auf
zwei Monate begrenzten Arbeitsvertrag ein, ohne dass ihm die Perspektive
einer dauerhaften Anstellung in Aussicht gestellt wiirde? Der Vorteil fur
den Auftraggeber liegt somit — gerade bei groBen wissenschaftlichen Ein-
richtungen — darin, dass Wissenschaftler aller méglichen Fachrichtungen fur
das beauftragte Projekt hinzugezogen werden kénnen und sich somit aus
Sicht des Auftraggebers die Chancen fur das Erreichen des mit dem Projekt
angestrebten Erfolgs erhthen?.

GestUtzt auf die institutionelle Finanzierung durch Bund und Lander wurde
es der Fraunhofer-Gesellschaft ermdglicht, sich zu einem der wesentlichen
Akteure der bundesdeutschen Vertragsforschung zu entwickeln. Diese
Entwicklung, die ihren Anfang in den 60er Jahren nahm, hat die Fraun-
hofer-Gesellschaft bis heute zu Europas gréBter Tragerorganisation fur die
angewandte Forschung — und damit der Vertragsforschung — gemacht.
Dieser Umstand macht es fur die Fraunhofer-Gesellschaft notwendig, sich
seit den 70er Jahren mit den zivilrechtlichen Fragen der Vertragsforschung
auseinanderzusetzen. Den diesbeziglichen Fragen soll im Folgenden nach-
gegangen werden.

20 Vgl. Stori, Forschungs- und Entwicklungsvertrage, S. 1 f.
21 Trischler/von Bruch, Forschung fur den Markt — Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft, S. 258.

56



Innovation durch Vertragsforschung

3 Der BGH und der Forschungs- und Entwicklungsvertrag —
Die Entwicklung vor der Schuldrechtsreform

Die seit Anfang der 70er Jahre von der Fraunhofer-Gesellschaft durchge-
fahrte Vertragsforschung findet auf der Grundlage von so genannten For-
schungs- und Entwicklungsvertragen (im folgenden: »FuE-Vertrage«) statt.
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass auch die konkrete Projekt-
férderung zum Teil auf der Grundlage von so genannten FUE-Vertragen?
stattfinden kann. Dieser Typus des Fuk-Vertrags soll jedoch bei der weite-
ren Betrachtung auBer Acht bleiben, da es sich um Zuwendungsvertrage
handelt, die nicht unmittelbar auf Leistung und Gegenleistung abzielen, wie
dies fur die Vertragsforschung wesentlich ist. Da der Begriff des FuE-Vertrags
keine festen Konturen hat und im Einzelfall sehr unterschiedliche Fallgestal-
tungen bezeichnet?, soll zunachst eine Begriffsbestimmung des FUuE-Vertrags
vorgenommen werden, der die Grundlage fur die weiteren Ausfihrungen
bildet.

3.1 Was ist ein FuE-Vertrag — Versuch einer Definition

Um nicht in einen unproduktiven Disput Uber Begrifflichkeiten zu geraten,
erscheint mir folgende Erkenntnis wichtig: Fur die jeweils vorgenommene
Begriffsbestimmung ist die Funktion maBgeblich, die der Begriff in dem kon-
kreten Kontext erfullen soll. Damit ist es durchaus méglich, dass die vor-
geschlagene Definition des Begriffs in einem Zusammenhang sinnvoll sein
kann, in einem anderen Zusammenhang jedoch nicht.

Vorliegend ist Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung der FUE-Ver-
trag und insbesondere die Frage nach seiner vertragstypologischen Einord-
nung, da hierdurch maBgeblich die Rechte und Pflichten der Vertragspar-
teien bestimmt werden.

22 Vgl. hierzu Stori, Forschungs- und Entwicklungsvertrage, S. 23 ff.

23 Vgl. hierzu beispielsweise Rosenberger, Vertrage tUber Forschung und Entwicklung, Kap. 1 Rn.
15; f.; Meusel, AuBeruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, 2. Aufl., Rn. 541; Sand-
berger in: Nicklisch, Forschungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Technik, S. 17,
19 1.
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In diesem Zusammenhang wird in der Literatur teilweise die Ansicht ver-
treten, dass es maBgeblich darauf ankomme, ob Gegenstand des Vertrags
eine Forschungs- oder eine Entwicklungsleistung sei**. Zu Recht wird darauf
hingewiesen, dass diese Definition nicht sinnvoll erscheint, da beide Begriffe
sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen®.

Andere wiederum meinen, dass der FuE-Vertrag nur Leistungen auf natur-
wissenschaftlichem oder technischem Gebiet umfassen konne®. Auch diese
Beschrankung scheint fur die vorliegende Fragestellung zu weitgehend.
Innovation und die ihr vorausgehende Forschung und Entwicklung ist nicht
auf den Bereich der Technik und Naturwissenschaft beschrankt. Innovation
findet auch durch neue Dienstleistungsangebote oder beispielsweise durch
neue Strukturen und Abldufe in den Unternehmen statt?, ist also nicht auf
das Technische oder Naturwissenschaftliche beschrankt.

Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, in einer ersten Annaherung, den Fuk-
Vertrag als einen Vertrag zu beschreiben, durch den der Auftragnehmer sich
zur Durchfiihrung des vertragsgegenstandlichen Forschungs- und Entwick-
lungsprojekts im primaren Interesse des Auftraggebers verpflichtet und der
Auftraggeber an den Projektergebnissen ein irgendwie geartetes Nutzungs-
recht erhalt®.

Folglich enthalt ein FUuE-Vertrag Regelungen zum Vertragsgegenstand, die
zumeist in einer Aufgabenbeschreibung niedergegangen sind. In dieser
Aufgabenbeschreibung wird blicherweise die Aufgabenstellung im Hinblick
auf den konkreten Anwendungszweck, den Inhalt und Umfang der durch-
zufiihrenden Arbeiten, der Bearbeitungszeitraum sowie allgemein das ange-
strebte Forschungs- und Entwicklungsziel beschrieben. Diese Beschreibung
enthalt oftmals auch einen kurzen Abriss des derzeitigen Stands der Technik
beziehungsweise des betreffenden Fachgebiets®. Des weiteren wird die
Frage behandelt, wer in welchen Umfang die Projektergebnisse nutzen darf

24 Sandberger in: Nicklisch, Forschungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Technik,
S. 17, 19; sowie Moffert, Munchner Vertragshandbuch, Band 2, 5. Aufl,, VIII. 1, S. 907.

25 Rosenberger, Vertrage Uber Forschung und Entwicklung, Kap. 1 Rn. 5.

26 Rosenberger, Vertrage Uber Forschung und Entwicklung, Kap. 1 Rn. 15.

27 Wanecke in: Warnecke/Bullinger, Kunststick Innovation, S. 1.

28 So Stori, Forschungs- und Entwicklungsvertrage, S. 38; vgl. auch GroB, Forschungs- und Ent-
wicklungsvertrag, 2. Aufl., S. 15 ff.

29 Vgl. GroB, Forschungs- und Entwicklungsvertrag, 2. Aufl., S. 5 sowie S.17; Rosenberger, Ver-
trage Uber Forschung und Entwicklung, Kap. 7, Rn. 39 ff.
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und inwieweit der Auftraggeber Zugriff auf bereits bestehende Schutzrech-
te oder Know-how des Auftragnehmers erhalt. Auch werden Regelungen
Uber die Geheimhaltung ausgetauschter Informationen sowie der Vertffent-
lichung und der Werbung mit den Projektergebnissen oder dem Projekt an
sich getroffen. Einen weiteren Punkt stellen die Vergttung und die Ausge-
staltung der Zusammenarbeit der Vertragsparteien dar sowie insbesondere
die gegenseitigen Informationspflichten. Je nach Konstellation werden noch
weitere Regelungen getroffen®. Fur die Vertragsgestaltung entscheidend ist
die Frage nach der vertragstypologischen Einordnung des FuE-Vertrags, da
insoweit vom BGB die Rechte und Pflichten in erheblichem Umfang vorge-
geben werden®' und diese wiederum MaBstab fur die rechtliche Beurteilung
von Allgemeinen Geschaftsbedingungen darstellen, § 307 Abs. 2 BGB=2,

3.2 Die Rechtsnatur des FuE-Vertrags

Entgegen einer zum Teil in der Literatur vertretenen Ansicht® ergibt sich aus
der Definition des FuE-Vertrags nicht schon das Vorliegen eines bestimmten
Vertragtypus. Es gibt daher keine allgemeine Regel nach der ein Forschungs-
vertrag als Dienstvertrag und der Entwicklungsvertrag als Werkvertrag zu
qualifizieren ist. Mit dem BGH?** ist vielmehr davon auszugehen, dass es fur
die vertragstypologische Einordnung des FuE-Vertrags, insbesondere fur die
Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag, allein auf den im Vertrag zum
Ausdruck kommenden Willen der Parteien ankommt. Es ist also zu prufen,
ob auf Vertragsgrundlage eine Dienstleistung als solche oder ein Arbeits-
ergebnis und dessen Erfolg geschuldet sein soll.

Soweit eine ausdrickliche Festlegung fehlt oder den Vertragsparteien eine
ausdruckliche Regelung nicht gelungen ist, sind bei der tatrichterlichten Fest-
stellung, was den Vertragsgegenstand des jeweiligen FuE-Vertrags bildet, die
gesamten Umstande des Einzelfalls zu berlcksichtigen. Diese Grundsatze

30 Zum Ganzen vergleiche etwa GroB, Forschungs- und Entwicklungsvertrag, 2. Aufl.; Rosen-
berger, Vertrage Uber Forschung und Entwicklung, Kap. 7

31 Zu den Unterschieden zwischen Werk- und Dienstvertrag vgl. Ortker/Maultzsch, Vertragliche
Schuldverhaltnisse, S. 366.

32 Ullrich in: Festschrift fir Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298, 299 f.; vgl. PWW —
KP Berger, 2. Aufl., 8§ 307 BGB Rn. 21; SchmeiBer/Zirkel, MDR 2003, 849, 853.

33 So Sandberger in: Nicklisch, Forschungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Tech-
nik, S. 17, 19; Moffert, Minchner Vertragshandbuch, Band 2, 5. Aufl., VIII. 1, S. 907.

34 BGH v. 16.7.2002 — X ZR 27/01, NJW 2002, 3323.
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gelten auch fur Vertrage, in denen sich der Auftragnehmer zur Erbringung
von Forschungs- oder Entwicklungsleistungen verpflichtet. Beide Arten von
Leistungen kénnen sowohl Gegenstand eines Dienstvertrags als auch eines
Werkvertrags sein. Im ersteren Fall schuldet der Auftragnehmer lediglich ein
den Regeln der Wissenschaft und Technik entsprechendes Vorgehen, im
letzteren Fall die Herbeifiihrung eines Erfolgs. Dieser Erfolg kann in einem
bestimmten Arbeitsergebnis oder auch nur in der ordnungsgemaBen Durch-
fihrung von Untersuchungen und der Anfertigung von Berichten bestehen.

Interessant ist, dass sich die Rechtswissenschaft mit der Frage des Leistungs-
erfolgs und der entsprechenden Risikoverteilung in zielgerichteten For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben lange Zeit nicht beschéaftigt hat und
zundchst die schweizerische rechtswissenschaftliche Lehre sich mit Proble-
men des FuE-Vertrags auseinandergesetzt hat®. In Deutschland kommt hier
insbesondere Ullrich* eine Vorreiterrolle zu, der zu Recht bemangelte, dass
der Lehre der FuE-Vertrag trotz seiner erheblichen wirtschaftlichen Bedeu-
tung lange Zeit ganz tUberwiegend fremd geblieben ist*.

Auch die Rechtsprechung hatte bis in die 90er Jahre, soweit ersichtlich, nicht
die Gelegenheit, sich mit der Fragestellung der Vertragsforschung aus-
einanderzusetzen. Zwar finden sich Entscheidungen des Reichsgerichts, die
sich im Dunstkreis der Rechtsprobleme von zielgerichteten Forschungs- und
Entwicklungsleistungen verorten lassen, jedoch betreffen diese alle die Frage
der Zuordnung der geistigen Forschungs- und Entwicklungsleistung und
nicht die Frage der Leistungs- und Vergtungspflicht im Fall des Scheiterns
des Forschungs- und Entwicklungsprojekts®. Die ersten Entscheidungen

des BGH, die Forschungs- und Entwicklungsleistungen betreffen, datieren
aus dem Jahr 1992, Der Grund fur die lange Zurtickhaltung mag darin
liegen, dass den an der Vertragsforschung beteiligten Parteien bewusst

35 Nebel, Les contrats de recherche scientifique et technique (1973); Stori, Forschungs- und Ent-
wicklungsvertrage (1979).

36 Ullrich, Privatrechtsfragen in der Bundesrepublik Deutschland (1984); derselbe in: FS fur
Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298 ff. Daneben noch Plander/Schiek, RdA
1990, 219 ff.; Ulsenheimer, Die zwischenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungskoope-
ration (2001).

37 Ullrich in: FS fur Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298, 307.

38 RGv. 30.11.1932, RGZ 139, 52 ff.; RG v. 10.7.1920, RGZ 100, 35 ff.; vgl. Ullrich in: FS fur
Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298, 301 f.

39 BGH v. 5.5.1992, CR 1993, 85 = NJW-RR 1992, 1141 sowie BGH v. 11.11.1992 - VIII ZR
238/91, NJW 1993, 335 1.
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war, dass Forschung und Entwicklung ein Wagnis darstellt und das Risiko
des Scheiterns vom Auftraggeber zu tragen ist. So weisen die Allgemeinen
Bedingungen fur die Entwicklung von Datenverarbeitungsprogrammen in
der Fraunhofer-Gesellschaft aus dem Jahr 1984 ausdriicklich darauf hin,
dass das in der Aufgabenbeschreibung enthaltene Entwicklungsziel lediglich
»angestrebt« wird und nur fur die » Anwendung wissenschaftlicher Sorgfalt
und die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik« eingestanden
werden soll. Die Allgemeinen Bedingungen fir Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen aus dem Jahr 1987 sind in diesem Punkt noch deutlicher,
da hier explizit formuliert ist, dass keine Gewahr fiir das »tatsachliche Er-
reichen des angestrebten Forschungsziels« tbernommen wird. Allerdings
schwand dieses Einvernehmen in den 90er Jahren unter der Vorstellung

des »shareholder value« und des starker werdenden globalen Wettbewerbs,
der die finanziellen Handlungsspielrdume oftmals kleiner und mittlerer Unter-
nehmen zusehends einschrankte. Dementsprechend verminderte sich auch
die Neigung der Auftraggeber von zielgerichteten Forschungs- und Entwick-
lungsleistung, das Risiko des Scheiterns eines Projekts oder gar nur die wirt-
schaftliche Verwertbarkeit des Entwicklungsergebnisses eines erfolgreichen
Projekts zu Gbernehmen und dieses stattdessen dem Vertragspartner zu
Ubertragen.

Vor diesem Hintergrund hatte sich die Rechtsprechung mit der Frage aus-
einanderzusetzen, ob bei einem FuE-Vertrag der Erfolg geschuldet wird.
Allerdings ist an anderer Stelle bereits nachgewiesen worden, dass durch die
»Erfolgsbezogenheit« des Werkvertrags sich dieser nicht befriedigend vom
Dienstvertrag begrenzen lasst, da jegliche menschliche Tatigkeit, insbeson-
dere die forschende und die entwickelnde, final ausgerichtet sind“. Daher
bedarf es eines anderen Kriteriums, um die aufgeworfenen Fragen beant-
worten zu kénnen. Um sich dieser MUhe nicht unterwerfen zu mussen,
wurde vorgeschlagen, den FuE-Vertrag im Zweifel als Vertrag »sui generis«
mit unterschiedlichen schuldrechtlichen Elementen aufzufassen und sich
den vom BGB vorgesehenen Vertragsformen nach Art eines Baukasten zu
bedienen*'. So reizvoll der Ansatz insbesondere dem Dogmatiker erscheinen
mag, 16st er doch die mit den Vertragstypen des BGB erreichte Rechtssicher-

40 Ganten in: FS fur Reinhold Thode zum 65. Geburtstag, S. 21, 22 ff.

41 Konkret fur den FUuE-Vertrag hat dies Meusel, AuBeruniversitare Forschung im Wissenschafts-
recht, S. 489 f. erwogen. In diese Richtung auch LG Hannover, Urt. v. 17.7.1998 - 20 O
200/97, NJW-RR 1999, 1655, 1656. Vgl. allgemein auch Thode, NZBau 2002, 360 f.
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heit fir die Praxis auf®?. Dementsprechend konnte sich diese Sichtweise nicht
durchsetzen, so dass man sich mit dem Gedanken abfinden muss, dass ein
Vertrag regelmaBig nur ganz oder gar nicht einem bestimmten Vertragstyp
des BGB unterworfen sein kann*. Vor diesem Hintergrund soll nachfolgend
in groben Zigen die Entwicklung der Rechtsprechung zum FuE-Vertrag nach-
gezeichnet und die zur Abgrenzung verwendeten Kriterien und Indizien
herausgearbeitet werden.

3.2.1 BGH, Urt. v. 11.11.1992 - VIl ZR 238/91*

In der Sache hatte sich der BGH mit der Frage zu befassen, inwieweit ein
Wissenschaftler, der sich gegentiber dem Auftraggeber zur Beratung in allen
»betrieblichen Belangen technischer und technisch-wissenschaftliche Art,
die mit der Entwicklung und Produktion chemischer Baustoffe verbunden
sind, insbesondere die Entwicklung neuer und die Optimierung bestehender
Punkte«, verpflichtet hat, seine Haftung durch allgemeine Geschéaftsbedin-
gungen auf grobe Fahrlassigkeit beschranken kann.

Diese Frage stellte sich, da der BGH mit den Vorinstanzen den abgeschlos-
senen Beratungsvertrag als Dienstvertrag einstufte®. Aus dem Wortlaut des
Vertrags und auch sonst habe im Vertrag das vom Klager vorgebrachte
Interesse, den Beklagten zu einer »erfolgsbezogenen Mitarbeit zu verpflich-
ten« keinen Niederschlag gefunden. Auch wenn sich dieses Interesse daraus
begriindet, dass ein »kleines Familienunternehmen es sich nicht leisten
konne, einen derart qualifizierten Mitarbeiter lediglich mit Forschungsauf-
gaben« ohne Erfolgsbezug zu betreuen, misse dieses wenigstens andeu-
tungsweise im Vertrag berlcksichtigt werden. Die bloBe Kenntnis der Inte-
ressenlage des Vertragspartners genlige nicht.

42 Hierauf weist Ganten in: Festschrift fir Reinhold Thode zum 65. Geburtstag, S. 21, 24 zu Recht
hin.

43 Fur den Dienstvertrag BGH v. 11.5.2006 — IX ZR 63/05, DB 2006, 1422 f.; vgl. hierzu BGH EiWR
2007, 103 (Naujok/Rode); Ganten in: FS fur Reinhold Thode zum 65. Geburtstag, S. 21, 23 f.
fur den Werkvertrag.

44 Veroffentlicht in NJW 1993, 335 f.

45 BGH, Urt. v. 11.11.1992 - VIII ZR 238/91, NJW 1993, 335 unter Punkt II, 1.

46 BGH, Urt. v. 11.11.1992 — VIII ZR 238/91, NJW 1993, 335 unter Punkt I, 1.
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Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts verwehrte der BGH dem
Wissenschaftler jedoch, sich auf die in seinen Allgemeinen Geschaftsbedin-
gungen enthaltene Haftungsbeschrankung zu berufen, da der mit dem Ver-
trag verfolgte Zweck, seinen wissenschaftlichen und technischen Sachver-
stand fur die Herstellung von Produkten zu nutzen, unterlaufen wirde, wenn
der Beklagte hierbei die gebotene Sorgfalt bis zur Grenze der groben Fahr-
lassigkeit sanktionslos vernachlassigen kénnte®.

Damit stellt der BGH in dieser Entscheidung maBgeblich darauf ab, ob in
dem zwischen den Parteien geschlossenen FuE-Vertrag das Risiko des Schei-
terns der Forschungs- und Entwicklungsleistung dem Auftraggeber oder dem
Auftragnehmer zugewiesen wurde. Dabei mag den BGH bei seiner Ent-
scheidung geleitet haben, dass durch die Versagung des AGB-maBigen
Haftungsausschlusses die vertraglichen Interessen wieder ins Lot gebracht
wlrden?,

Bevor wir uns der Leitentscheidung des BGH zum FuE-Vertrag zuwenden,
sollen noch kurz drei weitere Entscheidungen von Instanzgerichten be-
trachtet werden.

3.2.2 LG Hannover, Urt. v. 06.04.1999-6 S 71/98*

Das LG Hannover musste im Jahr 1998 tber die Zahlungsklage entscheiden,
der ein FuE-Vertrag im Rahmen eines 6ffentlich geférderten Projekts zu-
grunde lag, der unter anderem die Regeln der VOL/B miteinbezog. Der Auf-
traggeber erhielt also einen Teil der vom Auftragnehmer abgerechneten
Kosten vom Bundesministerium fur Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie (im folgenden: BMBF)* erstattet. Das Landgericht Hannover
stellte zunachst fest, dass der FUE-Vertrag keinem gesetzlich geregelten Ver-
tragstypus zuzuordnen sei. Da sich weder aus dem Vertrag noch aus den ein-
bezogenen Regelungen der VOL/B eine ausdruckliche Festlegung ergebe,
mussten die anwendbaren gesetzlichen Regelungen jeweils aus der Natur der
Vertragspflichten entnommen werden®'. Hinsichtlich der Forschungsleistung

47 BGH, Urt. v. 11.11.1992 - VIIl ZR 238/91, NJW 1993, 335, 336.

48 So Ullrich in: Festschrift fir Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298, 302 Fn. 8.

49 LG Hannover, Urt. v. 17.7.1998 — 20 O 200/97, NJW-RR 1999, 1655 f.

50 Zur 6ffentlichen Férderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten siehe Kaiser in:
Schneider/v. Westphalen, Software-Erstellungsvertrage, S. 961 ff.

51 LG Hannover, Urt. v. 17.7.1998 — 20 O 200/97, NJW-RR 1999, 1655, 1656.
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kam das LG Hannover zu dem Ergebnis, dass ein Dienstvertrag vorliege. In
der Verpflichtung zur Vorlage eines Schlussberichts handelte es sich nach der
Vorstellung des LG Hannover um einen Werkvertrag®.

Entgegen der Ansicht des BGH®, der Vertrage regelmaBig nur ganz oder gar
nicht einem bestimmten Vertragstyp des BGB unterwirft, geht das LG
Hannover von einem Vertag »sui generis« aus. Hinsichtlich der FUE-Leistung
unterstellt es Dienstvertragsrecht, wobei sich das Gericht unausgesprochen
von dem im Forschungsprojekt enthaltenen Risiko leiten lasst und wohl auch
berlcksichtigt, dass ein Teil des vom Auftraggeber tbernommenen For-
schungsrisikos durch die Férderung des BMBF von der Allgemeinheit mit-
getragen wird.

3.2.3 OLG Miinchen, Urt. v. 24.11.1998 - 25 U 2169/98

Deutlicher wird das OLG Munchen in seiner unvertffentlichten Entscheidung
aus dem Jahr 1998, die einen Vertrag tber die Entwicklung eines neuartigen
Oxyvenierungsgerats (Prototyp) zum Gegenstand hatte und die Frage be-
handelte, ob der Auftragnehmer wegen verspateter Fertigstellung des Ent-
wicklungsergebnisses aus Verzug haftet. Das OLG Muinchen wies darauf hin,
dass unabhéangig von den vertraglichen Festlegungen schon aus Sinn und
Zweck eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens folge, dass »einem
solchen Vorhaben immanent sei, dass nicht sichergestellt werden kann, dass
am Ende der Forschung tatsachlich ein verwendbares Ergebnis steht«*. Vor
diesem Hintergrund gelangt das OLG folgerichtig zur Annahme eines Dienst-
vertrags.

Wie beim LG Hannover ist fir die Entscheidung des OLG Miinchen das mit
dem Projekt verbundene Forschungs- und Entwicklungsrisiko maBgeblich,
d. h., das Risiko des Scheiterns, von dem dass OLG Minchen meint, dieses
redlicherweise nicht dem Auftragnehmer aufblrden zu kénnen.

52 LG Hannover, Urt. v. 17.7.1998 — 20 O 200/97, NJW-RR 1999, 1655, 1656.

53 Fur den Dienstvertrag BGH v. 11.5.2006 — IX ZR 63/05, DB 2006, 1422 f.; vgl. hierzu BGH EiWR
2007, 103 (Naujok/Rode); Ganten in: FS fir Reinhold Thode zum 65. Geburtstag, S. 21, 23 f.
fur den Werkvertrag.

54 OLG Mlnchen Urt. v. 24.11.1998 — 25 U 2169/98, S. 6 f.
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3.2.4 LG Miinchen, Urt. 21.12.1999 - 28 O 13967/99

Mit einer in diesem Zusammenhang stehenden weiteren Differenzierung
hatte sich das LG Minchen ein Jahr spater zu beschaftigen. Es stellte sich die
Frage, ob eine dem eigentlichen Entwicklungsauftrag vorausgehende Mach-
barkeitsstudie, die vertragliche Risikoverteilung des FuE-Vertrags nicht dahin-
gehend verschiebt, dass der Auftraggeber nunmehr fir den Erfolg der Ent-
wicklung einstehen musse. In dieser Pauschalitat folgte das LG Minchen®
nicht dem Vortrag des Auftraggebers, der mit der Klage die Riickzahlung
bereits geleisteter Abschlagszahlungen verlangte. Denn entscheidend war fur
das LG Minchen, dass in der Machbarkeitsstudie der Auftraggeber darauf
hingewiesen wurde, dass weiterhin Entwicklungsrisiken bestiinden, die durch
die bisherigen Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden kénnten. Da
der Auftragnehmer gemaB den vertraglichen Regelungen des FuE-Vertrags
das Risiko nicht Gbernehmen wollte, war der Vertrag weiterhin als Dienstver-
trag einzustufen®®.

3.2.5 BGH, Urt. v. 16.07.2002 - X ZR 27/01*

Die Leitentscheidung zum zielgerichteten Forschungs- und Entwicklungsver-
trag stammt vom 10. Senat des BGH und stellt den Wendepunkt fur den
FuE-Vertrag dar, da er in der Folge als eigenstédndiges Problemfeld von der
rechtswissenschaftlichen Literatur wahrgenommen wurde®®. Gegenstand des
Verfahrens war ein FuE-Vertrag, durch den sich ein Universitatsinstitut zur
Entwicklung eines Diagnoseverfahrens zum Nachweis von PBC-Antikdrpern
verpflichtete und fur die der Auftraggeber vom BMBF eine Forderung erhielt.
Das Projekt untergliederte sich in sechs Meilensteine, fur die jeweils ein Ter-
min vereinbart worden war, und korrespondierende FuE-Auftrage. Nachdem
in der Vertragslaufzeit die entsprechenden Arbeiten nicht abgeschlossen
werden konnten und vom Auftragnehmer eine kostenneutrale Verlangerung

55 LG Munchen, Urt. v. 21.12.1999 - 28 O 13967/99, S. 6.

56 LG Munchen, Urt. v. 21.12.1999 — 28 O 13967/99, S. 6.

57 Veroffentlicht in NJW 2002, 3323 = MDR 2003, 144 = ITBR 2003, 23 = JZ 2003, 369, mit
Anmerkung Roth, S. 371.

58 Nunmehr beschéftigen sich mit Fragenstellungen des FuE-Vertrags, Beaumart in: Forschungs-
und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Technik, S. 39 ff. (2004); SchmeiBer/Zirkel MDR
2003, 849 ff.; Roth JZ 2003, 371 f.; Nicklisch in: Forschungs- und Entwicklungsvertrage in
Wissenschaft und Technik, S. 5 ff. (2004); PWW- Lingemann, § 611 BGB Rn. 15 (2006); Rosen-
berger, Vertrage Uber Forschung und Entwicklung (2006); vorwiegend kartellrechtlich, Winzer,
Forschungs- und Entwicklungsvertrage (2006).
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des Projekts abgelehnt wurde, forderte der Auftraggeber nach Kindigung
des FuE-Vertrags die entrichtete Vergtung zurtick.

Der BGH* stellte zunachst fest, dass Forschungs- und Entwicklungsleis-
tungen Gegenstand eines Dienstvertrags wie auch eines Werkvertrags sein
kénnen und behandelt, anders als beispielsweise das LG Hannover®, nicht
jede der einzelnen Leistungen gesondert. Wie bereits in der Entscheidung
aus dem Jahr 1993 ist im Hinblick auf die Vertragsautonomie zunachst die
ausdrickliche vertragliche Regelung mafBgeblich®'.

Sofern der Vertrag keine ausdruckliche Regelung enthalt, kann fur dessen
Auslegung eine Vielzahl von Umstanden von Bedeutung sein. Fir das Vor-
liegen eines Werkvertrags kann nach Ansicht des BGH sprechen, dass die
Parteien die zu erledigende Aufgabe und den Umfang der Arbeiten konkret
festlegen oder eine erfolgsabhéngige Vergutung vereinbaren®. MaBgeblich
stellt der BGH fiir die Abgrenzung auf die Risikobereitschaft der Vertragspar-
teien ab. Denn nach Ansicht des BGH ist fr die Frage, ob der Auftragneh-
mer fur den Einritt eines Erfolgs einstehen will, maBgeblich, mit welcher
Wahrscheinlichkeit nach der Vorstellung der Parteien mit dem Eintritt eines
Erfolgs gerechnet werden kann®. Die Zuordnung eines konkreten Vertrags
ist nur unter Berlicksichtigung und Abwdgung aller insoweit bedeutsamen
Gesichtspunkte des Einzelfalls moglich®. Hier spielen Indizien wie die Ver-
gutung, die eine »Risikopramie« enthalten kann oder die rechtliche Stellung
des Auftragnehmers eine Rolle. Da es an den entsprechenden Feststellungen
fehlte, wurde die Sache zurlickverwiesen®.

Aufgrund der Ausfihrung des BGH wird vielfach angenommen, dass der
FuE-Vertrag dem Regime des Werkvertragsrechts unterfallt, soweit die Leis-
tungen konkret beschrieben werden®. Allerdings wird Gbersehen, dass der
BGH ein wenig spater bei der konkreten Anwendung der von ihm zuvor

59 BGH, NJW 2002, 3323.

60 LG Hannover, Urt. v. 17.7.1998 — 20 O 200/97, NJW-RR 1999, 1655, 1656.

61 BGH, Urt. v. 16.7.2002 — ZR X 27/01, NJW 2002, 3323, 3324, |. Spalte.

62 BGH, Urt. v. 16.7.2002 — ZR X 27/01, NJW 2002, 3323, 3324, |. Spalte.

63 BGH, Urt. v. 16.7.2002 — ZR X 27/01, NJW 2002, 3323, 3324, |. Spalte.

64 BGH, Urt. v. 16.7.2002 — ZR X 27/01, NJW 2002, 3323, 3324.

65 BGH, Urt. v. 16.7.2002 — ZR X 27/01, NJW 2002, 3323, 3325 f.

66 Bartenbach/Volz, in: FS 50 Jahre VPP, S. 225, 231; Fikentscher/Heinemann, Schuldrecht, 10.
Aufl., Rn. 1131.
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aufgestellten Pramisse unter Ziffer Il. 3b dann feststellt, dass die konkrete
Beschreibung des Entwicklungsziels bzw. die Festlegung von Meilensteinen
»allein kein hinreichendes Indiz fiir die Annahme eines Werkvertrags« sei.
Nach Ansicht des BGH sei vielmehr »im Einzelfall unter Bertcksichtigung aller
relevanten Umstande zu ermitteln, welche Bedeutung einer im Vertrag ent-
haltenen Aufgabenbeschreibung zukommt®.« Ein zwingendes Bekenntnis
zum Werkvertrag im Falle einer konkreten Aufgabenbeschreibung ist diesen
Ausfuhrungen mithin nicht zu entnehmen®. Die Gegenansicht Ubersieht
weiter, dass es im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit des FuE-Ergebnisses
auch bei einem Dienstvertrag erforderlich sein kann, genau festzulegen, wie
und mit welchen konkreten Schritten das Projekt bzw. die Dienstleistung
durchgefiihrt werden soll und welche Arbeiten im einzelnen hierfur erfor-
derlich sind®. Und selbst wenn man beim Vorliegen einer konkreten Auf-
gabenbeschreibung ein, wenn auch ein schwaches, Indiz fur die Ubernahme
einer Gewahr fur den Erfolgseintritt sehen will, ist damit noch nichts Gber
den Umfang der Gbernommen Erfolgsgewdhrleistung ausgesagt.

Der »Erfolg« im Rechtssinn kann nach Ansicht der Rechtsprechung und
Literatur auch in der ordnungsgemaBen Durchfiihrung der beschriebenen
Untersuchung und der Anfertigung eines Berichts bestehen™. Eine derartige
werkvertragliche Leistung unterscheidet sich von der dienstvertraglichen
Leistungspflicht lediglich insoweit, als dass der Verlust der Vergtung beim
Werkvertrag in diesem Fall dann droht, soweit die Durchfiihrung der be-
schriebenen Untersuchung nicht ordnungsgemaB erfolgte und somit der
geschuldete Erfolg nicht eingetreten ist. Im Fall des Dienstvertrags verliert der
Auftragnehmer seinen Vergtungsanspruch nur dann, wenn ihm hinsichtlich
der fehlerhaften Durchfiihrung der geschuldeten Arbeiten Verschulden zu
Last fallt und der Vergttungsanspruch als Schadensposition im Rahmen von
§ 280 Abs. 1 BGB vom Auftraggeber geltend gemacht werden kann. Der
Unterschied zwischen Dienstvertrag und Werkvertrag dessen Erfolg auf die

67 BGH, NJW 2002, 3323, 3325, r. Spalte.

68 Roth, JZ 2003, 371, 372; vgl. Ganten, in: FS fir Thode, 21, 27 f.; a.A Ullrich, in: Festschrift fur
Fikentscher, S. 298, 205; Plander/Schliek, RdA 1990, 219, 223.

69 BGH NJW 2003, 3323, 3325 r. Sp.; SchmeiBer/Zirkel MDR 2003, 849, 851; Roth JZ 2003, 371,
372; im Ergebnis ebenso S. Edenfeld in Erman, 11. Aufl., § 611 Rn. 51. Zu Recht weist Ganten
in: Festschrift fur Thode, S. 21, 25 darauf hin, dass samtliche im Rechtsleben geforderte
menschliche Tatigkeit final orientiert sei.

70 LG Berlin vom 12.05.2005 - 5 O 299/04, S. 5.; BGH NJW 3323, 3324, Bartenbach/Volz in FS
50 Jahre VPP, S. 225, 231.
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ordnungsgemaf durchgefiihrte Leistung gerichtet ist, liegt also in der ver-
schuldensunabhangigen bzw. verschuldensabhangigen »Preisgefahr«:
Waéhrend im Dienstvertragsrecht der Auftragnehmer seinen Vergiitungs-
anspruch lediglich im Falle verschuldeter Schlechtleistung verliert, ist im Fall
des Werkvertragsrechts die Haftung des Auftragnehmers auch bei unver-
schuldeter Schlechtleistung gegeben.

Allerdings wird damit die in der Praxis weit verbreitete Vorstellung ent-
tauscht, dass mit der Anwendung des Werkvertragsrechts zwangslaufig die
Ubernahme des Risikos fiir den gewiinschten Forschungs- und Entwicklungs-
erfolg durch den Auftragnehmer verbunden sei. Diese Einschatzung liegt
dann nahe, wenn in der Erfolgsgewahrleistung der eigentliche volkswirt-
schaftlich Vorteil der Auftragsforschung gesehen wird”'.

Indes wird bei dieser Sicht der Dinge vernachlassigt, dass der volkswirtschaft-
liche Vorteil des Auftraggebers insbesondere im Zugang zu hoch qualifizier-
tem Personal und dessen zeitlich begrenztem Einsatz fur ein bestimmtes
zeitlich begrenztes Projekt liegt. Bereits oben” wurde darauf hingewiesen,
dass es insbesondere so genannten KMU nicht méglich ist, die fur ihre For-
schungs- und Entwicklungsprojekte erforderlichen Wissenschaftler zu rekru-
tieren oder gar einen Pool von Wissenschaftlern auszuhalten, die dartber
hinaus eventuell auch nur fir ein einziges spezifisches Problem im Projekt
benotigt werden”. Der Vorteil fir den Auftraggeber liegt somit — gerade bei
groBen wissenschaftlichen Einrichtungen — darin, dass Wissenschaftler aller
moglichen Fachrichtungen fir das beauftrage Projekt hinzugezogen werden
kénnen und sich somit aus Sicht des Auftraggebers die Chancen fir das
Erreichen des mit dem Projekt angestrebten Erfolges erhéhen.

Mit anderen Worten ergibt sich hieraus, dass der Auftraggeber, wie im Fall
der Durchfihrung eines FUuE-Projekts durch eigene Mitarbeiter auch, grund-
satzlich das MiBerfolgsrisiko tragt. Mit einem solchen Ergebnis ist deshalb
auch kein volkswirtschaftlicher Nachteil verbunden, zumal die Ubernahme
einer Gewabhr fur den Erfolg durch Universitaten und andere 6ffentlich gefor-
derte Forschungseinrichtungen zu einem Abwalzen des Erfolgsrisikos auf die

71 So Ullrich in: FS fir Wolfgang Fikentscher zum 70. Geburtstag, S. 298, 310.
72 Siehe oben unter Ziffer 2.
73 Vgl. Stori, Forschungs- und Entwicklungsvertrage, S. 1 f.
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Allgemeinheit fihren wiirde, was nicht zuletzt auch unter beihilferechtlichen
Gesichtspunkten jedenfalls der ndheren Begriindung bedurfte™.

Mit dieser Entscheidung des BGH hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass
far die typologische Einordnung des FuE-Vertrags die jeweilige Risikobereit-
schaft der Vertragsparteinen entscheidend ist”, die insbesondere auch durch
das mit dem Projekt verbundenen Risiko des Scheiterns bestimmt wird. Fur
den Bereich der Forschung und Entwicklung l3sst sich dieses Risiko durch
den jeweiligen Stand der Technik bzw. des betreffenden Fachgebiets be-
schreiben’. Jenseits dieses Standes der Technik ist die Leistung fir den Auf-
tragnehmer nicht mehr beherrschbar und damit auch das Ergebnis nicht
mehr vorhersehbar. Der Auftraggeber der Forschungs- und Entwicklungsleis-
tung kann grundsatzlich ohne ausdrtckliche Regelung im FuE-Vertrag red-
licherweise nicht davon ausgehen, dass der Auftragnehmer dieses Risiko fir
ihn tragt. Der Aufgabenbeschreibung kommt dem gegeniber, entgegen
einer weit verbreiteten Ansicht, erheblich geringere Bedeutung zu.

3.2.6 LG Berlin, Urt. v. 12.05.2005 - 5 O 299/04

Gegenstand des Verfahrens war eine vom Beklagten gelieferte Versuchs-
anordnung zum Backen von Fertig-Pizzen. Im Rahmen der Projektdurch-
fahrung entstand der Kl&gerin ein Schaden in Hohe von 227 151,- Euro, den
sie mit der Klage geltend machte. Das LG Berlin wies zunachst darauf hin,

74 Zu bertcksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass viele Musterregelungen Zuwendungs-
geber fur Unterauftrage vorsehen, (z. B. § 11 und § 12 der BEBF-ZE 98 abrufbar unter
http://www.kp.dIr.de/profi/easy/bmbf/pdf/0370b.pdf — Stand Februar 2007), sodass der Auf-
tragnehmer evtl. entstehende Erfindungen dem Auftraggeber zu tibertragen hat und somit der
wirtschaftliche Nutzen im Fall des Erfolgs allein dem Auftraggeber zuflieBt. Vor diesem Hinter-
grund geht das LG Hannover bei 6ffentlich geforderten Projekten zu Recht von einer dienstver-
traglichen Leistung des Auftragnehmers aus (NJW-RR 1999, 1655 f.). Zudem handelt es sich
bei derartigen Regelungen auch um AGB, die somit der der Kontrolle gemaB § 307 BGB
unterliegen (vgl. LG Rottweil v. 18.11.2004 — 3 O 307/03, S. 9).

75 Ebenso Ganten in: Festschrift fur Thode, S. 21, 25 sowie 28; Oetker/Maultzsch, Vertragliche
Schuldverhaltnisse, S. 398 f.; Over, Zivilrechtliche Haftung fur Fehlleistungen in der Forschung,
S. 83.

76 Ausfihrlich hierzu SchmeiBer/zirkel, MDR 2003, 849, 851f.
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dass es keine allgemeine Regel gebe, dass der Forschungsvertrag als Dienst-
vertrag und der Entwicklungsvertrag als Werkvertrag zu qualifizieren sei”.
Ausgehend von der Rechtsprechung des BGH?® stellte das LG Berlin zunédchst
fest, dass der Forschungs- und Entwicklungsvertrag sowohl Dienst- als auch
Werkvertrag sein kénne. Da es an einer ausdrlcklichen Regelung fehlte,
seien samtliche Umstande des Einzelfalls zu berlcksichtigen, um zu ermit-
teln, wer das Erfolgsrisiko tragen soll und kam im vorliegenden Fall zur An-
nahme eines Dienstvertrags, da lediglich eine Versuchsanordnung und die
gemeinsame Durchfihrung von Versuchen geschuldet gewesen sei. Dem
Versuch sei aber die Méglichkeit des Scheiterns immanent, so dass der Auf-
traggeber von vornherein mit erheblichen Schaden hatte rechnen missen.

Fur die Beratungspraxis bedeutsam sind die weiteren Indizien, die das LG
Berlin fr die dienstvertragliche Natur des Vertrags anfuhrt. Hier nennt das
LG Berlin insbesondere den Umstand, dass Gegenstand des Auftrags eine
Einzelanfertigung gewesen sei”, ein geringer Preis vereinbart war und ledig-
lich 7 Prozent USt® in Rechnung gestellt wurden. Dartber hinaus stellte das
LG Berlin auch auf das Vorgehen der Kldgerin im Rahmen der Schadensbe-
hebung ab. Diese hatte das Versuchsmodell nach dem Schadensverdacht
selbst abgebaut und untersucht, anstatt lediglich die Mangel zu rigen und
Mangelbeseitigung unter Fristsetzung zu verlangen®'. Das Verhalten legte
damit den Schluss nahe, dass der Klager selbst davon ausging, dass der Auf-
tragnehmer das Erfolgsrisiko nicht tbernommen hatte.

Im Ergebnis kommt das LG Berlin im vorliegenden Fall daher zu Recht zur
Annahme eines Dienstvertrags und steht insoweit auch im Einklang mit der
Rechtsprechung des BGH. Will der Auftraggeber in den dhnlich gelagerten
Fallen die Ubernahme der Erfolgsgewahrleistung durch seinen Auftrag-
nehmer sicherstellen, so ist ihm zuzumuten, dass er dieses Risiko dem Auf-
tragnehmer ausdricklich auferlegt und wohl auch gesondert vergutet.

77 LG Berlin v. 12.05.2005 - 5 O 299/04, S. 6; MiiKom — Busche, 4. Aufl., § 631 BGB Rn. 260;
Bartenbach/Volz in: FS 50 Jahre VPP, S. 225, 230; a.A. wohl Sandberger in: Nicklisch, For-
schungs- und Entwicklungsvertrage in Wissenschaft und Technik, S. 17, 19; Moffert,
Minchner Vertragshandbuch, Band 2, 5. Aufl., VIIl. 1, S. 907, ohne auf die abweichende BGH-
Rechtsprechung hinzuweisen!

78 BGH v. 16.7.2002 — X ZR 27/01 = MDR 2003,144 f. = NJW 2002, 3323, 3324.

79 LG Berlin, v. 12.05.2005 - 5 O 299/04, Seite 7.

80 Kritisch zur Bemessung der Vergtitung Bamberger/Roth — Voit, § 631 Rn. 6.

81 LG Berlin vom 12.05.2005 — 5 O 299/04, Seite 8.
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4 Der Einfluss des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes

Die Entscheidung des BGH erging noch zum alten Recht und hatte daher
die zum 1.1.2002 in Kraft getretenen Anderungen des Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetzes nicht zu beachten. Als erstes Gericht hatte das LG
Berlin® hier die Moglichkeit zu dieser Frage Stellung zu nehmen, was es
aber nicht tat.

Wie bereits oben beschrieben, war Gegenstand des Verfahrens eine vom
Beklagten gelieferte Versuchsanordnung zum Backen von Fertig-Pizzen. Im
Rahmen der Projektdurchfihrung entstand der Klagerin ein Schaden in Hohe
von 227 151,- Euro, den sie mit der Klage geltend machte. Ausgehend von
der Rechtsprechung des BGH® stellt das LG Berlin zunachst fest, dass der
Forschungs- und Entwicklungsvertrag sowohl Dienst- als auch Werkvertrag
sein kédnne und kam im vorliegenden Fall zur Annahme eines Dienstver-
trags, da lediglich eine Versuchsanordnung und die gemeinsame Durch-
fuhrung von Versuchen geschuldet gewesen sei. Dem Versuch sei aber
gerade die Moglichkeit des Scheiterns immanent, so dass der Auftraggeber
von vorn herein mit erheblichen Schaden hatte rechnen mussen.

Da die Rechtslage des Falls allerdings nach Inkrafttreten der Schuldrechts-
modernisierung am 01.01.2002 zu entscheiden war, hatte das LG Berlin

§ 651 BGB n.F. bertcksichtigen mussen, der Artikel 1 Abs. 4 der Verbrauchs-
glterrichtlinie (1999/44/EG) umsetzt®. Danach kann im Fall der Erfolgsge-
wahrleistung® durch den Auftragnehmer auch Kaufrecht auf den FuE-Ver-
trag Anwendung finden soweit (auch) die Lieferung herzustellender oder
zu erzeugender beweglicher Sachen geschuldet ist. Fir den FuE-Vertrag
konnte daher Kaufvertragsrecht Anwendung finden, wenn das Ergebnis
bzw. die zu erledigende Aufgabe sich beispielsweise in einem Prototyp oder
einer Versuchsanordnung, d. h. in einer beweglichen Sache verkérpert. Die
Abgrenzung zwischen Werk- und Kaufvertrag ist trotz der Anndherung des
Kaufrechts an das Werkvertragsrecht nach wie vor von Bedeutung, da bei-
spielsweise dem Besteller gemaB § 637 BGB das Recht zur Selbstvornahme

82 LG Berlin vom 12.05.2005 - 5 O 299/04.
BGH v. 16.7.2002 — X ZR 27/01 = MDR 2003,144 f. = NJW 2002, 3323, 3324.
83 Mankowski MDR 2003, 854, 855; Zirkel, NZBau 2006, 412, 414.
84 Vgl. PWW — Leupertz, 2. Aufl., § 651 Rn. 4.
85 Im Einzelnen vgl. hierzu PWW — Leupertz, 2. Aufl., § 651 BGB Rn. 2.
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gegen Kostenerstattung zusteht. Im Gewahrleistungsrecht betragt dieses
Recht gemaB §§ 651, 437, 438 Abs. 2 BGB zwei Jahre ab Ubergabe und
nicht wie nach §§ 634a Abs. 1 Nr. 3, 199 BGB drei Jahre ab dem Schluss des
Jahres in dem der Mangel dem Besteller bekannt wird®.

Zum Teil wird davon ausgegangen, dass bei Serienprodukten grundsatzlich
die §§ 433 ff. BGB zur Anwendung gelangen und ein Werkvertrag dann vor-
liegt, wenn die vertragsgegenstandliche Sache speziell fir den Abnehmer
hergestellt wurde®. Diese Ansicht differenziert daher in Anlehnung an das
alte Recht danach, ob es sich um eine vertretbare oder nicht vertretbare Sa-
che (vgl. § 91 BGB) handelt. Sie Ubersieht dabei jedoch, dass die dem § 651
BGB zugrundeliegende Verbrauchsgtterkaufrichtlinie gar nicht zwischen
vertretbaren und unvertretbaren Sachen unterscheidet®.

Andere wollen daher Werkvertragsrecht lediglich in den Fallen anwenden, in
denen der wirtschaftliche Schwerpunkt der versprochenen Leistung auf der
Werkleistung und nicht auf der Verschaffung der Sache liegt®, da beispiels-
weise in Fallen der Erstellung von Individualsoftware das Augemerk des Auf-
traggebers nicht auf die Sache, die CD-ROM, auf der das Programm ver-
korpert ist liegt, sondern allein auf der geistigen Leistung®. Fur diese Ausle-
gung konnte die erhebliche Parallelitat der Verbrauchsguterkaufrichtlinie mit
dem UN-Kaufrecht (CISG)*' sprechen. Das CISG stellt ebenfalls auf die Lie-
ferung der Ware ab. In Art. 3 Abs. 2 CISG nimmt dieses allerdings Vertrage
von der Anwendung aus, in denen das Tatigkeitsmoment im Vordergrund
steht. Diese Ausnahmen hat Art. 1 Abs. 4 der Verbrauchsguterkaufrichtlinie
nicht nachvollzogen und kann daher auch nicht der Auslegung des § 651
BGB zugrunde gelegt werden®.

86 Im Einzelnen vgl. hierzu PWW — Leupertz, 2. Aufl., 8 651 BGB Rn. 2.

87 Vgl. OLG Hamm, 10.3.2006 — 12 U 58/05 = MDR 2007, 22 — RA Micro; B. Grunewald, Kauf-
recht, § 3 Rn. 18. und 21.

88 Makowski, MDR 2003, 854, 855; vgl. Miklitz, EuZW 1999, 485 f.; vgl. Thewalt, CR 2002, 1, 2.

89 Palandt — Sprau, 66. Aufl., 8 651 Rn. 4; PWW — Wirth, § 651 Rn. 9; Leupertz, BauR 2006,
1648, 1650; Oetker/Maultzsch, Vertragliche Schuldverhaltnisse, S. 414; B. Grunewald, Kauf-
recht, § 3 Rn. 18. und 21; Thewalt, CR 2002, 1, 4 f.

90 Thewalt, CR 2002, 1, 4;PWW — Leupertz, 2. Aufl. § 651 BGB Rn. 10.

91 Staudenmayer NJW 1999, 2393, 2394.

92 Mankowski, MDR 2003, 854, 855 und 857; vgl. auch Staudenmayer in: Europaische Kauf-
gewadbhrleistungsrecht, S. 27, 31 f.
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Demgegentber wollen daher andere in jedem Fall § 651 BGB anwenden,
soweit sich das Entwicklungsergebnis in kérperlicher Weise manifestiert®.
Dieser Ansicht ist zuzugeben, dass Art. 1 Abs. 4 der Verbrauchsguterkauf-
richtlinie und somit § 651 BGB n.F. fur die Abgrenzung zwischen Kauf- und
Werkvertrag allein auf den Tauschvorgang abstellt, d. h., die Lieferung des
verkdrperten Guts, die damit auch werkvertragliche Leistungen erfasst®.

§ 651 BGB dehnt diese Wertung auch auf den Bereich auBerhalb des Ver-
brauchguterkaufs aus®. Dahinter steht die Erwagung, dass es unter sozio-
okonomischen Gesichtspunkten fir den Erwerber keine Rolle spielt, ob das
Gut, das Gegenstand dieses Tauschvorganges ist, vom Vertragspartner selbst
hergestellt oder von dritter Seite erworben wurde®. Allerdings bedarf dieser
Ansatz noch einer einschrankenden Konkretisierung, da nach der amtlichen
Gesetzesbegriindung geistige Leistungen, wie beispielsweise Planungsleis-
tungen oder Gutachten, die sich zu ihrer Perpetuierung in Sachen verkdrpern
nicht von § 651 BGB erfasst werden sollten””. DemgemaB wird das Werkver-
tragsrecht gegentiber dem Kaufrecht zurlickgedrangt und kommt in diesen
Fallen lediglich dann noch uneingeschrankt zur Anwendung, wenn eine
geistige Leistung den Schwerpunkt des jeweiligen FuE-Auftrags bildet. Die
Leistung muss also so im Vordergrund stehen, dass die weiteren Leistungs-
teile von der zu erbringenden geistigen Leistung vollkommen tberlagert
werden. Die Verkorperung der geistigen Leistung dient damit allein ihrer Per-
petuierung und hat nicht den Zweck, sie zum Gegenstand eines (massen-
haften) Umsatzgeschafts zu machen®. Es ist aber daran zu erinnern, dass

§ 651 nur insoweit eingreift, als der Auftragnehmer vertraglich fir den Erfolg
einsteht. Andernfalls wére Dienstvertragsrecht einschlagig.

93 So insb. Mankowski MDR 2003, 854, 855; Brandi-Dohrn in Erganzungsheft N 10 EUuE-Vertrage
zu Rohricht/Westphalen, HGB-Kommentar; Schweinoch/Roas, CR 2004, 327; Haas in:
Haas/Medicus/Rolland/Schéfer/Wendtland, Das neue Schuldrecht, 6. Kapitel Rn. 70.

94 Grundmann/Bianca- Serrano, EU-Kaufrechts-RL, 1. Aufl. 2002, Art. 1 Rz. 16; MUKom — Busche,
4. Aufl. 2005, § 651 BGB Rn. 2; Roth, in: Schuldrechtsmodernisierungsgesetz 2002, 67 f.

95 Mankowski MDR 2003, 854, 855; AnwK-BGB/Raab, 1.Aufl., 2005, § 651 Rn. 3; Thewalt, CR
2002, 1.

96 Vgl. Mankowski, MDR 2003, 854, 855; Schneider, Handbuch des EDV-Rechts, 3. Aufl. 2003, D
Rz. 1328 f.; Grundmann/Bianca- Serrano, EU-Kaufrechts-RL, 1. Aufl. 2002, Art. 1 Rz. 16, der
auch darauf hinweist, dass dies der italienischen Dogmatik entspricht.

97 Vgl. amtliche Begriindung des Gesetzesentwurfs, BT-Drucks. 14/6040, S. 268; Ott, MDR 2002,
361, 362; vgl. Mankowski, MDR 2003, 854, 856; fir das Gutachten eines Sachverstandigen
(Werkvertrag) nun BGH, Urt. v. 4.4.2006 — X ZR 122/05, MDR 2007, 75.

98 Vgl. Marly, Softwareuberlassungsvertrage, Rz. 61; AnwK-BGB/Raab, § 651 Rn. 10; MiKom-
Busche, 4. Aufl., §. 651 Rn. 12; Zirkel NZBau 2006, 412, 414 (insb. Fn. 37); a.A. wohl
Mankowski MDR 2003, 854, 857.
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5 Resiimee

Der FuE-Vertrag lasst sich als Vertragstypus zu beschreiben, durch den sich
der Auftragnehmer zur Durchfuhrung des vertragsgegenstandlichen For-
schungs- und Entwicklungsprojekts im primaren Interesse des Auftraggebers
verpflichtet und der Auftraggeber an den Projektergebnissen ein irgendwie
geartetes Nutzungsrecht erhalt®. Hierin und im Zugang zu hoch qualifi-
ziertem Personal und dessen zeitlich begrenztem Einsatz fur ein bestimmtes
zeitlich begrenztes Projekt liegt der volkswirtschaftliche Nutzen der Vertrags-
forschung und nicht in der Ubernahme samtlicher Vertragsrisiken durch den
Auftragnehmer. Hieraus rechtfertigt sich auch die institutionelle Férderung
der anwendungsorientierten Forschung neben der zweckfreien Grundlagen-
forschung, die anders als die industrielle Forschung, nicht ausschlieBlich
produktbezogen ist und es so beispielsweise der Fraunhofer-Gesellschaft
ermaoglicht, eine vorbereitende und unabhangige Grundlagenforschung
sowie eine am Markt orientierte Vorlaufsforschung durchzufiihren. Durch
das in den 70er Jahren hierzu entwickelte »Fraunhofer-Modell« erlangt die
Fraunhofer-Gesellschaft die notwendige Unabhangigkeit, einerseits von der
Wirtschaft und andererseits vom Staat und konnte sich so zu einer der
fihrenden Tragerorganisationen fur Vertragsforschung entwickeln.

Zivilrechtlich wird die Vertragsforschung tber den FuE-Vertrag abgewickelt.
Bei zivilrechtlicher Erfassung des FUE-Vertrags stellt die Rechtsprechung maB-
geblich auf den Umstand ab, wie nach Auffassung der Parteien in dem kon-
kreten FuE-Vertrag die Risikoverteilung hinsichtlich des Scheiterns des Pro-
jekts verteilt wird, wobei die gewlinschte Risikoverteilung wenigstens andeu-
tungsweise seinen Niederschlag in den vertraglichen Unterlagen gefunden
haben muss. Die maBgeblichen Kriterien wurden vom BGH im Jahr 2002 vor-
gegeben und fur den FuE-Vertrag dahingehend konkretisiert, dass sich das
Risiko des Scheiterns durch den jeweiligen Stand der Technik bezlglich des
betreffenden Fachgebiets beschreiben l&sst'™. Jenseits dieses Stands der
Technik ist die Leistung fur den Auftragnehmer nicht mehr beherrschbar und
damit auch das Ergebnis nicht mehr vorhersehbar. Durch das Schuldrechts-
modernisierungsgesetz im Jahr 2002 hat sich zusatzlich das Problem erge-
ben, wie der Werkvertrag vom Kaufvertrag abzugrenzen ist, da § 651 BGB

99 So Stori, Forschungs- und Entwicklungsvertrage, S. 38; vgl. auch GroB, Forschungs- und
Entwicklungsvertrag, 2. Aufl., S. 15 ff.
100 Ausfuhrlich hierzu SchmeiBer/zZirkel, MDR 2003, 849, 851f.

74



Innovation durch Vertragsforschung

nunmehr auch Werkvertrage erfasst. Diese Frage stellt sich allerdings nur,
wenn der Auftragnehmer vertraglich fur den Erfolg einsteht. Hierzu hat sich
die Rechtsprechung fir den FuE-Vertrag noch nicht geduBert. Man darf
daher auf die weitere Entwicklung gespannt sein.
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Kein Forschungsprivileg im Markenrecht?
Welchen Schutz genieBen die Projektnamen von
Forschungsvorhaben?

Miriam Pross

1 Einleitung

Namen sind nur Schall und Rauch, heiBt es im Volksmund, andererseits aber
schon bei Cervantes »ein guter Name ist mehr wert als Reichtum«'. In dem
heutigen tiefgreifenden Strukturwandel von der Industriegesellschaft zur
Wissensgesellschaft ist Information als Ware und Wissen, als strategisches
Gut zu sehen?. Gerade dann mussen aber die Information und das Wissen
benannt werden kénnen, also einen Namen haben, und zwar schon bevor
sie in einem Produkt angewendet, als Ware zu kaufen sind. Ein guter, ein-
pragsamer Name ist dann viel wert. So sind durch das Internet, das zum
Katalysator einer gigantischen Globalisierung der Information geworden ist,
Informationen Uber neue Technologien prinzipiell fur jedermann verfigbar
und langst kein unzugangliches Expertenwissen mehr®. Die neue Tech-
nologie und die Projekte, in denen sie entstehen kénnten, brauchen aber
einen Namen, um erst einmal im Internet gefunden zu werden, bevor
andere Wissenschaftler die neue Technologie verstehen und sich von ihr
inspirieren lassen kénnen.

Forschungsprojekte, unabhangig davon, ob sie von &ffentlicher Hand gefor-
dert werden oder ob es sich um Auftragsforschung durch industrielle Auf-
traggeber handelt, haben einen Namen, eine Projektbezeichnung. Diese
leitet sich meist in irgend einer Weise aus der Langversion des Forschungs-
vorhabens ab. Bei EU-Projekten wird nicht nur irgendeine Benennung,
sondern sogar ein Akronym von Seiten des Zuwendungsgebers gefordert?,
d. h. ein Initialwort, das aus den zusammengertickten Anfangsbuchstaben
gebildet ist.

Der Drang etwas erforschen und entdecken zu wollen, beinhaltet meist
auch den Stolz und das Recht, das Entdeckte benennen® und dartber
berichten zu kédnnen. Dies hat sich auch bei den heutigen Forschern nicht
geandert. Die Benennung der Projekte dient nicht nur dem Zwecke der
Unterscheidung von anderen Projekten, fir die rein innerbetriebliche

Miguel de Cervantes, in Don Quijote de la Mancha, Kapitel 33.

Bullinger, Technologiefthrer, Grundlagen, Anwendungen, Trends, S. V.

Bullinger, Technologiefthrer, Grundlagen, Anwendungen, Trends, S. V.

Vgl. dazu ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/documents_r5/natdir0000037/
s_4992005_20051007_142650_2061en.pdf.

5 So beispielsweise schon Guadeloupe, Montserrat, Antigua und Nevis von Columbus,
Patagonien von Magellan, Cook Islands, etc.
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Benennung in der Forschungseinrichtung selbst , fir die Zuwendungsgeber,
fur die Auftraggeber aus der Industrie, sondern auch der durch die Namens-
gebung erleichterten Information der Offentlichkeit, mit welchen For-
schungsprojekten sich die jeweilige Einrichtung befasst.

Je nach Thema, Beteiligten, Dauer, Ergebnis und Offentlichkeitsarbeit sind
die Bezeichnungen mal mehr und mal weniger bekannt.

Doch welchen Schutz genieBen diese Projektnamen? Kann man ihn ver-
teidigen oder muss man furchten, ihn aufgeben zu missen oder kann man
sogar andere abwehren und ihnen verbieten, den Projektnamen zu ver-
wenden?

Diese Frage stellt sich spatestens dann, wenn das betreffende/betroffene
Institut feststellt, dass nach der CeBIT oder einer anderen Messe, bei der die
Forschungsprojekte vorgestellt wurden, samtliche Domains, egal mit welcher
Toplevel-Domain, vergeben wurden oder die Abomahnung mit strafbewehrter
Unterlassungserklarung des Anwalts eines Markeninhabers ins Haus kommt.

Die Verteidigung von Projektnamen hat insbesondere nach der INMAS-Ent-
scheidung des Landgerichts Hamburg® eine neue Bedeutung bekommen. Das
Landgericht vertritt dort die Auffassung, dass bereits eine Presseerklarung
Uber die Teilnahme an einem EU-Forschungsvorhaben auf den Internseiten
der Forschungseinrichtung eine Erstbegehungsgefahr durch die Benutzung
der Bezeichnung des Projekts im geschaftlichen Verkehr begriinde und Ver-
wechslungsgefahr mit einer Marke gegeben sei. Demnach sei die Bezeich-
nung fur das (schon vor der gerichtlichen Auseinandersetzung umbenannte)
Forschungsvorhaben zu unterlassen und die Kosten des Rechtstreits inklusive
Anwalts- und Patentanwaltkosten von der Forschungseinrichtung zu tragen.
Die Forschungseinrichtung verwende die Projektbezeichnung im geschaft-
lichen Verkehr, da nicht ganzlich auszuschlieBen sei, dass ein Ergebnis bei
dem Forschungsprojekt herauskommen kénne’. Mit anderen Worten aus-
gedriickt bedeutet dies, dass nur bei einem ersichtlich erfolglosen Projekt
kein Handeln im geschéftlichen Verkehr vorliegt.

6 LG Hamburg, 315 O 142/06 v. 14.06.2006, noch nicht rechtskraftig.
7 LG Hamburg, 315 O 142/06 v. 14.06.2006, noch nicht rechtskraftig.
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2 Verteidigung von Projektbezeichnungen

Um den Projektnamen fur ein Forschungsvorhaben erfolgreich verteidigen
und damit in Zukunft weiter verwenden zu kénnen, ist Voraussetzung, dass
in der Bezeichnung fur ein Forschungsvorhaben entweder schon gar kein
markenrechtlicher VerstoB vorliegt oder die Forschungseinrichtung selbst
Inhaber eines &lteren Rechtes, sei es einer alteren Marke oder &lteren Titel-
schutzes, ist.

2.1 Kein Vorbenutzungsrecht

Problematisch ist dabei, dass dem Markenrecht, im Gegensatz zum Patent-
recht, ein Vorbenutzungsrecht fremd ist. Im Patentrecht darf man, selbst
wenn die Herstellung des Erzeugnisses oder das Verfahren von einem
Dritten® als Patent angemeldet wurde, diese auch danach weiterbenutzen,
wenn man nachweisen kann, dass man diese Technik fir die Erzeugnisse
oder das Verfahren schon vor dieser Anmeldung zum Patent selbst benutzt
hat. Das Vorbenutzungsrechts im PatG steht dem Sinn und Zweck des
Patentrechts, namlich die Weiterentwicklung und Vervollkommnung der
Technik, nicht entgegen, im Gegenteil. Anders als im Patentrecht existiert im
Markenrecht kein so genanntes Vorbenutzungsrecht. So kann selbst der
Inhaber einer jingeren Marke, jedem (der kein alteres Recht hat) verbieten,
ein mit der Marke verwechslungsfahiges Zeichen im geschéftlichen Verkehr
zu verwenden, auch wenn dieser die Bezeichnung schon vor der Marken-
anmeldung benutzt hat. Einzige Ausnahmen sind die Bésglaubigkeit oder
sonst sittenwidriges Handeln des Markeninhabers gema3 § 8 Abs. 2 Nr. 10
MarkenG, § 3 UWG.

Wenn die Forschungseinrichtung keinen Schutz fur die Projektbezeichnung
hatte, mit diesen aber am geschaftlichen Verkehr teilnehmen wurde, lage
eine untragbare Rechtsunsicherheit fir jede Projektbezeichnung vor. Jeder
spatere Markeninhaber, unerheblich ob vor, wahrend oder sogar nach der
Projektlaufzeit des Forschungsvorhabens, hatte dann die Moglichkeit auf
Unterlassung und gegebenenfalls Schadensersatz zu klagen.

8 Der »Dritte« ist bei den Juristen bereits jeder andere; also auch schon der »Zweite«.
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2.2. Forschungsprivileg im Markenrecht?

Diese Moglichkeit wiirde aber dann nicht bestehen, wenn in einer For-
schungstatigkeit gar kein markenrechtlicher VerstoB gesehen wirde, da die
Forschung auch im Markenrecht privilegiert werden wirde.

Privilege fur die Forschung gibt es im Urheberrecht und auch im Patentrecht.
Zum Interessenausgleich zwischen Urheber und schutzwdirdiger Belange der
Allgemeinheit sieht das Urheberrecht Schranken fur die Rechte des Urhebers
in den §§ 44 a ff. UrhG vor. Zu den »schutzwirdigen Belangen der All-
gemeinheit«® zdhlen u. a. die Belange der Informationsfreiheit und die
Erleichterung der Berichterstattung, der Freiheit des geistigen Schaffens, das
Interesse der Allgemeinheit an erleichtertem Zugang zu bestimmten 6ffent-
lichen Wiedergaben, die Privilegierung des privaten und sonstigen eigenen
auch wissenschaftlichen Gebrauchs. Gemeinsam ist diesen Belangen, dass
»der Urheber insbesondere dort im Interesse der Allgemeinheit freien
Zugang zu seinen Werken gewahren muss, wo dies unmittelbar der For-
derung der geistigen und kulturellen Werte dient, die ihrerseits Grundlage
fur sein Werkschaffen sind'«. Angesichts der Bedeutung digitaler Quellen
fir Wissenschaft und Forschung werden in der heutigen Informationsgesell-
schaft noch weitere Ausweitungen der Schrankenbestimmung gefordert',
wie z. B. die Ermdglichung begrenzter vergttungspflichtiger Wiedergaben
von Werken an elektronischen Lesepldtzen in 6ffentlichen Bibliotheken oder
die Zulassung des Kopienversands auf Bestellung in begrenztem Umfang'.

Im Patentrecht gibt es ein so genanntes Forschungsprivileg. Vor der Einfuh-
rung des Forschungsprivilegs waren lediglich solche Benutzungen einer
patentierten Erfindung frei, die nicht gewerbsmaBig erfolgten. Das mitt-
lerweile in § 11 Abs. 2 PatG. geregelte Forschungsprivileg stellt nun klar, dass
die grundrechtlich gewahrleistete Freiheit von Wissenschaft, Forschung und

9 Amtl. Begriindung, BT-Drucks. IV/270, Ziffer A.Il.5.

10 Amtl. Begrindung, BT-Drucks. IV/270, Ziffer vor § 45.

11 Gottinger Erklarung zum Urheberrecht fur Bildung und Wissenschaft v. 05.07.2004 unter
http://www.urheberrechtsbuendnis.de, die auch von der Fraunhofer-Gesellschaft unterzeichnet
wurde; vgl. auch Sieber/Hoeren, Urheberrecht fir Bildung und Wissenschaft, S. 12 ff; sowie
Sieber MMR 2004, 715. Siehe hierzu 8§ 52 b und 53 a des RefE fr ein Zweites Gesetz zur
Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft v. 27.09.2004.
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Lehre und das Ziel des Patentrechts, namlich die Weiterentwicklung und
Vervollkommnung der Technik, zu einer Ausdehnung der erlaubten Benut-
zung von Patenten im Bereich der Forschung fuhrt®. Spatestens seit der
BGH-Entscheidung »Klinische Versuche« im Jahre 1995 steht damit fest, dass
dies unabhdngig davon ist, ob Uber den reinen Forschungscharakter hinaus
auch wirtschaftliche Interessen im Hintergrund stehen™.

Fur das Markenrecht ist fraglich, ob es eines Forschungsprivilegs bedarf,
sodass die Bezeichnung fir ein Forschungsprojekt trotz bestehender Marke
im Forschungsbereich keine Markenverletzung darstellt. Dies ware bereits
dann nicht erforderlich, wenn der Anwendungsbereich der Markenverlet-
zung schon gar nicht gegeben ware, weil in der reinen Forschungstatigkeit
kein geschéftlicher Verkehr vorliegt. Der markenrechtliche Schutz und ent-
sprechend der Tatbestand der markenrechtlichen Benutzung setzt namlich
voraus, dass ein Zeichen zum Zwecke des Inverkehrbringens einer Ware ver-
wendet wird. Gerade dies ist aber beim Vorliegen eines Forschungsprojektes
nicht der Fall. Ein Forschungsprivileg ware dann hier schon gar nicht
notwendig. Die Verwendung der Bezeichnung fur ein Forschungsprojekt
stinde dem Sinn und Zweck des Markenrechts, namlich die Waren und
Dienstleistungen auf dem freien Warenverkehr von denen anderer
Unternehmen zu unterscheiden', dann nicht entgegen.

2.3 Forschung als Handeln im geschaftlichen Verkehr?

Zwar ist der Begriff des Handels im geschéftlichen Verkehr nach standiger
Rechtsprechung weit auszulegen'. Umfasst wird dabei jede wirtschaftliche
Betatigung, mit der in Wahrnehmung oder Férderung eigener oder fremder

12 Siehe hierzu 8§ 52 b und 53 a des RefE flr ein Zweites Gesetz zur Regelung des Urheberrechts
in der Informationsgesellschaft v. 27.09.2004.

13 BGH, GRUR 1996, 109 und Mitt. 1997, S. 253 Klinische Versuche | und II.

14 BGH, GRUR 1996, 109 und Mitt. 1997, S. 253 Klinische Versuche | und II; vgl. Schubert, Nut-
zung von Patenten zu Versuchszwecken, unter http://www.erfinderberatung.uni-
erlangen.de/beratung/versuchsprivileg.htm.

15 Vgl. 10. Erwéagungsgrund zur MarkenRichtlinie sowie St.Rspr, vgl. zB EuGH GRUR 2005, 1042,
1043 (Nr. 23 f) THOMPSON LIFE; GRUR 2003, 55, 57 (NR. 48, 49) Arsenal FC.

16 Vgl. BGH GRUR 1987, 438, 440 Handtuchspender; BHG GRUR 2004, 860, 863 Internet-Ver-
steigerung.
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Geschéftsinteressen am Erwerbsleben teilgenommen wird"”. Gewinnabsicht,
Entgeltlichkeit oder ein Wettbewerbsverhaltnis sind insoweit nicht
erforderlich®.

Bei Gewerbetreibenden wird das Handeln im geschaftlichen Verkehr ver-
mutet. Bei der Fraunhofer-Gesellschaft, einem gemeinnitzigen Verein,
handelt es sich aber gerade um keinen Gewerbetreibenden™. Eine Ver-
mutung kann daher nicht angenommen werden. Es missen daher konkrete
Anhaltspunkte dafur vorliegen, dass in der Forschungstatigkeit unter der Pro-
jektbezeichnung ein Handeln im geschaftlichem Verkehr vorliegt.

2.3.1 BGH, Urt. v. 24.01.1991 - | ZR 60/89 - Visper®

Der BGH hatte in seiner Entscheidung im Jahre 1991 darUber zu entscheiden,
ob in der Benutzung eines Namens fur das Ergebnis eines Forschungspro-
jektes eine Markenverletzung vorliegen kann. Dort hatte eine Universitat ein
Sprachvisualisierungsgerat bestehend aus Hardware und Software ent-
wickelt, das fur Gehorlose das gesprochene Wort in leicht erfassbare
optische Signale umwandelt. Abgeleitet aus den Begriffen »Visible Speech in
Realtime« verwendete die Universitat hierfir den Namen »Visper« und
wurde daher von dem Inhaber der Marke »VISPER« u. a. flr Datenver-
arbeitungsprogramme verklagt.

Die Universitat brachte vor, dass ihr Gerat nur ein Unikat sei, lediglich fur For-
schungszwecke eingesetzt und nicht zur Produktionsreife entwickelt und ver-
auBert werden sollte.

Der BGH stellte in seiner Entscheidung fest, dass es in der bloBen For-
schungshandlung schon an der markenrechtlichen Voraussetzung fehle, dass
das Zeichen zum Inverkehrbringen einer Ware verwende?'. Der zeichenrecht-
liche Schutz erstrecke sich eben nicht auf jedwede Verwendung der Marke,

17 Vgl. EUGH GRUR 2003, 55, 57 (Nr. 40) Arsenal FC; BGH GRUR 2004, 241, 242 GeDIOS.

18 BGH GRUR 1987, 438, 440 Handtuchspender; noch zu § 16 UWG aF: BGH GRUR 1960,
550,551 Promonta.

19 LG Minchen | 10HK O 17006/04 vom 09.11.2004.

20 Veroffentlicht in GRUR 1991, 607.

21 BGH GRUR 1991, 607 — VISPER.
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sondern entsprechend seiner Funktion nur auf eine solche Benutzung, die
zum Zweck des Inverkehrsetzens der so gekennzeichneten Ware erfolge®.

Laut BGH fehle es damit an einer Handlung, durch die die gekennzeichnete
Ware dem geschaftlichen Verkehr zugefihrt werden solle, weshalb deren
namentlicher Bezeichnung nicht die zeichenrechtlich bedeutsame Funktion
zukommen kann, sie in ihrer Herkunft von gleichen oder gleichartigen Waren
anderer Hersteller oder Vertriebsstatten zu unterscheiden. Dies gelte nicht
nur fir eine betriebsinterne Kennzeichnung, sondern selbst bei der nament-
lichen Benennung eines der Offentlichkeit présentierten Ergebnisses wissen-
schaftlicher Forschung. Da es sich um ein nicht produktionsreifes und nicht
zum Verkauf bestimmtes Forschungsergebnis handele, also nicht um eine fur
den Handelsverkehr bestimmten Sache, scheide ein kennzeichenrechtlicher
Schutz aus, und zwar auch dann, wenn die namentliche Verwendung der
Offentlichkeit gegeniiber erfolge®.

Auch die bis zum Zeitpunkt der Entscheidung lediglich rein abstrakte
Maoglichkeit einer spateren wirtschaftlichen Verwertung des Forschungs-
ergebnisses durch die Vergabe einer Lizenz steht dieser Beurteilung nach
dem BGH nicht entgegen. Es liegen keine fur die Begrindung einer Erstbege-
hungsgefahr notwendigen, konkreten Anhaltspunkte? vor. Insbesondere
wenn schon keine verkehrsfahige Ware vorhanden ist, kann nicht ohne wei-
teres davon ausgegangen werden, dass eine Benutzungshandlung ernsthaft
zu beflrchten sei®.

2.3.2 Urt. des EuGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00 —
Offizielles Euro-Symbol

Der EuGH hatte in seiner Entscheidung »Offizielles Euro-Symbol«? dartber
zu entscheiden, ob den Klagerinnen Schadensersatz zustehe, der dadurch
entstanden sein soll, dass die Kommission das offizielle Euro-Symbol
beschlossen, verwendet und beworben hat, das angeblich im Wesentlichen

22 So laut BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER schon das RG GRUR 1926, 216, 219.
23 BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER.

24 Vgl. BGH GRUR 1990, 687, 689 — Anzeigenpreise II.

25 BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER.

26 Urt. des EUGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00 — Offizielles Euro-Symbol.
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identisch mit einer fur die Klagerin eingetragenen Bildmarke ist. Der EuGH
hat in seiner Entscheidung »Offizielles Euro-Symbol«? darauf hingewiesen,
dass ein mit der Marke identisches Zeichen im geschaftlichen Verkehr
benutzt wird, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen
wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tatigkeit erfolgt?. Weiter
heil3t es, dass nach der Zehnten Begriindungserwagung der Ersten Marken-
richtlinie der durch die eingetragene Marke gewahrte Schutz insbesondere
den Zweck habe, die Wirkungsfunktion der Marke zu gewabhrleisten. Denn
nach der standigen Rechtsprechung bestehe die Hauptfunktion der Marke
darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitat der
gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm
ermaoglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von
Waren oder Dienstleistungen anderer betrieblicher Herkunft zu unterschei-
den®. Die Marke kann ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems
eines unverfalschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag errichten will, nur
dann erfullen, wenn sie die Gewdhr bietet, dass Waren und Dienstleistungen,
die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens
hergestellt oder erbracht worden sind, das fur ihre Qualitat haftet®.

2.3.3 Urt. des EuGH vom 10.05.2006, Rechtssache T-279/03 - Galileo

In seiner Entscheidung Galileo® hatte der EuGH daruber zu entscheiden,

ob durch die Benutzung der Kennzeichnung »Galileo« von der Kommission
fur einen vorgestellten Standard, der dem bereits operierenden GPS-Stan-
dard vergleichbar ist, ein markenrechtlicher VerstoB vorliegt. Diese Sys-

teme weisen nicht auf ein Unternehmen hin, welches hinter dem Zeichen
»Galileo« steht. Es handelt sich vielmehr um einen Operationsstandard fur
Satellitennavigation. In dieser Entscheidung »Galileo« heiBt es gerade, dass
keine Benutzung im geschaftlichen Verkehr vorliegt, wenn keine Waren oder

27 Urt. des EUGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00 — Offizielles Euro-Symbol.

28 Vgl. Urt. des EUGH vom 12.11.2002, Rechtssache C-206/01, (Nr. 48, 49) — Arsenal FC, GRUR
2003, 55, 57.

29 Vgl. z. B. EuGH GRUR 2005, 1042, 1043 (Nr. 23 f) THOMPSON LIFE; Urt. des EuUGH vom
12.11.2002, Rechtssache C-206/01, (Nr. 48, 49) — Arsenal FC, GRUR 2003, 55, 57.

30 Urt. des EuGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00, (Nr. 93 und 94) — Offizielles Euro-Sym-
bol; Urteile des EuUGH vom 17.10.1990, Rechtssache T-C-10/89, HAG GF (Nr. 13 und 14) sowie
Canon (Nr. 28).

31 Urt. des EuGH vom 10.05.2006, Rechtssache T-279/03 — Galileo.
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Dienstleistungen markiert werden, sondern sich die Benutzung der Kenn-
zeichnung im Bereich der Forschung, Entwicklung und Projektentwicklung
erschopft?.

2.3.4 INMAS-Entscheidung des Landgerichts Hamburg

Die Frage, ob man durch die Bezeichnung eines Forschungsprojektes eine
Markenverletzung begehen kann, wurde nun aber in der INMAS-Entschei-
dung des Landgerichts Hamburg vom 14.06.2006 bejaht.

Das Landgericht Hamburg vertritt dort die Auffassung, dass bereits eine
Presseerklarung Uber die Teilnahme an einem EU-Forschungsvorhaben auf
den Internetseiten der Forschungseinrichtung eine Erstbegehungsgefahr
durch die Benutzung der Bezeichnung des Projekts im geschéaftlichen Verkehr
begriinde und Verwechslungsgefahr mit einer bestehenden Marke gegeben
sei, da nicht ganzlich auszuschlieBen sei, dass bei dem Forschungsprojekt ein
Ergebnis herauskommen kénne.

Es lag der Entscheidung folgender Sachverhalt zugrunde: Die Forschungs-
einrichtung ist Mitglied eines EU-Konsortiums fir das Forschungsvorhaben
»Intelligent Networked Manufacturing System«, abgektrzt mit dem
Akronym »INMAS«.

Das Forschungsvorhaben ist eine Ausschreibung der EU-Forschungsprioritat
IST (Information Society Technologies) und NMP (Nanotechnology and
Nanosciences, Knowledge-based Multifunctional Materials New Prouduction
Processes and Devices)®.

Bei diesem Projekt sind lediglich ausldndische Industriepartner als Projekt-
partner beteiligt. Deutsche Firmen sind lediglich als so genannte assoziierte
Partner einbezogen. Diese bekommen weder Geld noch Rechte wahrend der
Laufzeit des Projektes oder danach. Sie gehoren auch nicht zum Projektteam,
haben jedoch Interesse an dem Projekt bekundet und kénnen freiwillig
beratend tatig sein. So kénnen sie Verbindung zur Forschung erhalten und

32 Urt. des EuGH vom 10.05.2006, Rechtssache T-279/03 (Nr. 113 — 127) — Galileo.
33 Siehe http://cordis.europa.eu/en/sitemap.htm.
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Informationen dartiber bekommen, wer was macht (beitragt) und kann. Die
Projektpartner erteilen sich lediglich wahrend der Laufzeit des Vertrages laut
EU-Muster-Vertrag gegenseitig nichtausschlieBliche Nutzungsrechte an den
entstehenden Forschungsergebnissen. Ziel des Forschungsvorhaben ist es,
(mehr) Know-how zum Thema zu entwickeln, wie durch eine virtuelle Soft-
wareplattform mit so genannter lernender Steuerung, unterschiedliche
Maschinen und Computer in der Produktion angesteuert werden, um die an
der Produktion beteiligten Mitarbeiter zu unterstitzen, sie z. B. von Routine-
aufgaben zu befreien. Welche genauen Anforderungen dabei diese Plattform
haben kénnte, wird gerade erst im Forschungsvorhaben durch die Industrie-
partner herausgearbeitet. Diese Anforderungen werden fir keinen der betei-
ligten Projektpartner gemacht, vielmehr handelt es sich um eine Plattform fur
eine nicht existierende Firma mit fiktiven Anforderungen. Ergebnis des For-
schungsvorhabens ist der Forschungsbericht und bei erfolgreichem Projekt-
verlauf ein »Prototyp« von der Softwareplattform fur ein fiktives Unterneh-
men mit fiktiven Anforderungen. Inwieweit ein Ergebnis erreicht werden
kann, also ob die Softwareplattform den aufgestellten Anforderungen ent-
spricht, insbesondere, ob bzw. in welchem Umfang die so genannte lernende
Steuerung funktionieren wird, steht noch nicht fest und kann wohl erst am
Ende des Projektes beantwortet werden. Sicher ist lediglich, dass keine ver-
kaufsfertigen Ergebnisse herauskommen werden. Es handelt sich zwar um
keine zweckfreie Grundlagenforschung, aber auch um keine ausschlieBlich
produktbezogene Forschung, wie industrielle Forschung. Die Plattform ist,
selbst bei erfolgreichem Abschluss des Forschungsprojektes, lediglich ein Pro-
totyp und nicht lizenzierbar, da es schon kein Unternehmen gibt, das genau
diese Anforderung benétigt.

Uber die Teilnahme an dem EU-Forschungsvorhaben berichtete die For-
schungseinrichtung in einer Pressemitteilung auf Ihren Internetseiten. Die
Pressemitteilung hatte die Uberschrift: »INMAS: Plattform fur intelligente
Produktionc.

Dagegen wandte sich der Antragsteller. Er betreibt ein Dienstleistungs-
unternehmen, welches auf die Beratung und Bereitstellung von deutschen
und europaischen Normen spezialisiert ist. Er ist Inhaber der als deutsche
Marke eingetragenen Geschaftsbezeichnung »INMAS« u. a. fir Software.

Der Antragsteller hat die Forschungseinrichtung abgemahnt, da er in der
Benutzung der Projektbezeichnung sein Markenrecht verletzt sehe. Nach der
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Abmahnung wurde dem Antragsteller mitgeteilt, dass man die Bezeichnung
gar nicht im geschéftlichen Verkehr benutze. Nichtsdestotrotz wurde ihm
bestatigt, dass die Bezeichnung fur das Forschungsprojekt von der For-
schungseinrichtung in Zukunft nicht mehr verwendet werden wiirde. Der
Antrag auf Anderung des Namens des Projektes bei der zustandigen Stelle
der EU-Kommission wurde gestellt.

Die Forschungsgesellschaft informierte auch die auslandischen Industrie-
partner davon, dass die Marke »INMAS« in der BRD fur Software bereits
geschitzt sei. Die Internetseite der Forschungseinrichtung mit der Presseer-
kldrung der Teilnahme an dem EU-Vorhaben wurde vom Netz genommen.

Die vom Landgericht Hamburg erlassene einstweilige Verfigung wurde
durch Urteil im einstweiligen Rechtsschutz vom 14.06.2006 bestatigt.
Danach ist es der Forschungsgesellschaft verboten im geschéftlichen Verkehr
auf eine softwaregestltzte Plattform zur Produktionssteuerung unter der
Kennzeichnung »INMAS« hinzuweisen, insbesondere wie in der Pressemittei-
lung erfolgt. Bereits eine Presseerklarung Gber die Teilnahme an einem EU-
Forschungsvorhaben auf den Internetseiten der Forschungseinrichtung
begriinde eine Erstbegehungsgefahr durch die Benutzung der Bezeichnung
des Projekts. Die Verwendung der Bezeichnung erfolge im geschaftlichen
Verkehr, da nicht ganzlich auszuschlieBen sei, dass ein Ergebnis bei dem For-
schungsprojekt herauskommen kénne*.

Die BGH-Entscheidung Visper wird zwar zitiert. Der Fall hier sei aber anders
zu beurteilen. Das Landgericht fuhrt hierzu aus, dass im vorliegenden For-
schungsvorhaben ein Ergebnis nicht ganzlich auszuschlieBen sei. AuBerdem
habe die Forschungseinrichtung wie am Beispiel der MP3-Technik ersichtlich,
gezeigt, dass sie lizenzierbare Ergebnisse bringen kann®. SchlieBlich musse
auch berticksichtigt werden, dass die Forschungseinrichtung stets darauf
angewiesen sei, Fordermittel fur ihre Projekte einzuwerben und daher ihre
Tatigkeit zu diesem Zwecke werbewirksam darzustellen®.

34 Urt. v. LG Hamburg vom 14.06.2006, 315 O 142/06 — INMAS.
35 Urt. v. LG Hamburg vom 14.06.2006, 315 O 142/06 — INMAS.
36 Urt. v. LG Hamburg vom 14.06.2006, 315 O 142/06 — INMAS.
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2.4 Rechtliche Bewertung

Nicht nur die Entscheidung VISPER des BGH wird vollig auBer acht gelassen.
Auch die neuere Rechtsprechung des EuGH wird vom Landgericht Hamburg
nicht bericksichtigt.

Dieser hat bereits in seiner Entscheidung »Offizielles Euro-Symbol«* darauf
hingewiesen, dass ein mit der Marke identisches Zeichen im geschaftlichen
Verkehr benutzt wirde, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer
auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten gewerblichen Tatigkeit erfolgt.
In seiner Entscheidung »Galileo« heiBt es gerade, dass keine Benutzung im
geschaftlichen Verkehr vorliege, wenn keine Waren oder Dienstleistungen
markiert werden, sondern sich die Benutzung der Kennzeichnung im Bereich
der Forschung, Entwicklung und Projektentwicklung erschopft®.

Aber auch im Einzelnen vermoégen die vom Landgericht neu aufgestellten
Kriterien fur die Beurteilung eines Vorliegens von geschaftlichem Verkehr bei
der Bezeichnung eines Forschungsvorhabens nicht zu Gberzeugen.

2.4.1 auBeruniversitdre Forschung

Der vorliegende Fall ist nicht dadurch anders zu bewerten, dass es sich um
auBeruniversitare Forschung handelt. Ebenso wie fr eine Universitat die
gesetzliche Aufgabe gilt, Forschungsergebnisse der breiten Offentlichkeit
vorzustellen, gilt dies auch fur die Forschungseinrichtung fir angewandte
Forschung. Zwar handelt es sich bei dem von der Forschungseinrichtung und
ihren Vertragspartnern beantragten und genehmigten EU-Projekt INMAS um
keine zweckfreie Grundlagenforschung, sondern vielmehr um eine markt-
orientierte Vorlaufforschung und eben nicht um rein produktbezogenen
industrielle Forschung®. Daran andert sich auch nichts durch den Umstand,
dass Industriepartner an dieser durch die EU ausgeschriebene Vorlauffor-
schung beteiligt sind. Die Forschungseinrichtung selbst ist als gemeinnitzi-
ger Verein nicht gewerblich tatig und vertreibt ebenso wie Universitaten
auch keine Waren.

37 Urt. des EuGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00 — Offizielles Euro-Symbol
38 Urt. des EuGH vom 10.05.2006, Rechtssache T-279/03 - Galileo.
39 Polter in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, 2. Auflage, S. 1301.
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2.4.2 (Noch gar) kein Ergebnis

Dem Landgericht Hamburg ist zuzustimmen, dass der von ihm zu entschei-
dende Fall anders liegt als in der Visper-Entscheidung des BGH. Dort gab es
bereits ein Forschungsergebnis, dass der Offentlichkeit prasentiert werden
sollte. Im Fall INMAS hingegen wird die Bezeichnung lediglich fir die For-
schungshandlung benutzt. Es gibt zum Zeitpunkt der Abmahnung keinerlei
wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse. Abgesehen vom Forschungsbericht,
der am Ende des Projektes geschrieben wird, gibt es bislang keine begrin-
denden Hinweise, dass es bei dem Projekt Gberhaupt lizenzierbare Ergebnisse
geben kénnte, noch dass irgendetwas aus dem Projekt unter der Bezeich-
nung »INMAS« jemals in den geschaftlichen Verkehr gelangen kénnte. In-
wieweit das verfolgte Ziel erreicht werden kann, also ob die Softwareplatt-
form den aufgestellten Anforderungen entspricht, insbesondere, ob bzw. in
welchem Umfang die so genannte lernende Steuerung funktionieren wird,
steht noch nicht fest und kann wohl erst am Ende des Projektes beantwortet
werden. Es handelt sich vielmehr gerade um ein Forschungsprojekt, bei dem
von Anfang an klar ist, dass keine verwertbaren, schutzrechtsfahigen Ergeb-
nisse herauskommen werden, da — selbst wenn erfolgreich — die Software-
plattform lediglich fur ein fiktives Unternehmen mit fiktiven Anforderung
erstellt wird. Die fur die Forschungseinrichtung brauchbaren Ergebnisse des
Projektes werden Erkenntnisse tber die so genannte lernende Steuerung
sein. Es entsteht somit Erfahrungswissen, sprich Know-how bei den am Pro-
jekt beteiligten Mitarbeitern.

2.4.3 Firmen im Ausland - deutsche Marke

Das Landgericht Hamburg hat in seiner Entscheidung auch nicht darauf
geachtet, wo die am EU-Projekt beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben.
Es handelt sich bei INMAS lediglich um eine Deutsche Marke. Keiner der
anderen Vertragspartner hat seinen Sitz in Deutschland. Die Forschungs-
einrichtung selbst vertreibt keine Waren. Der markenrechtlich relevante,
geschaftliche Verkehr musste aber im Inland vorliegen.

2.4.4 Antwort auf Abmahnung
Daran kann sich auch dann nichts andern, wenn die Forschungseinrichtung

dem Markeninhaber nach der Abmahnung geschrieben hat, dass man seine
Beflrchtungen verstehe, dass die an dem Projekt beteiligten auslandischen
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Industriepartner spater ein Produkt entwickeln und dieses gegebenenfalls
INMAS nennen kénnten und die Industriepartner daher schon jetzt
informieren werden, dass in Deutschland Markenschutz fur die Bezeichnung
INMAS besttinde.

Darin ist lediglich der Hinweis zu sehen, dass die Firmen ihren Sitz im Aus-
land haben und dass irgendein entsprechenden Produkt, das nach Pro-
jektende noch zu entwickeln ware, moglicherweise spater einmal im Ausland
diesen Namen tragen kénnte. Dabei ist jedoch auch zu beachten, dass die
Einrdumung von nicht ausschlieBlichen Nutzungsrechten an im Rahmen des
Forschungsprojektes entstehenden Forschungsergebnissen lediglich fur die
Dauer des Projektes gilt. Nach Ende der Projektlaufzeit hat jeder Vertrags-
partner ohne zusatzliche Lizenzvertrage lediglich seine Ergebnisse zur Ver-
figung. Fir zukunftige, nicht absehbare Handlungen Dritter im geschaft-
lichen Verkehr, die zudem im Ausland vorgenommen werden, kann die
inlandische Forschungseinrichtung entgegen der Ansicht des Landgerichts
Hamburg nicht verantwortlich sein.

2.4.5 »Lizenzierbares Ergebnis nicht ganzlich auszuschlieBen«

Die Differenzierung des Landgerichts Hamburg danach, ob bei dem kon-
kreten Forschungsvorhaben ein lizenzierbares Ergebnis nicht ganzlich aus-
zuschlieBen sei, vermag nicht zu Uberzeugen. Bei der BGH-Entscheidung
VISPER lag bereits eine Ergebnis, d. h. ein Prototyp in Form von Hard- und
Software vor, der auf einer Messe der Offentlichkeit prasentiert werden soll-
te. Der Prototyp wurde sogar schon auf einem geplantem Faltblattkatalog
auf der CeBIT 1988 vorgestellt. Trotzdem lehnte der BGH ein Handeln der
Universitat im geschéftlichen Verkehr mit der Begrindung ab, dass es sich
nicht um ein produktionsreifes und nicht zum Verkauf bestimmtes For-
schungsergebnis handeln wiirde, und nicht um eine fur den Handelsverkehr
bestimmte Sache. Dies gilt auch dann, wenn die namentliche Verwendung
der Offentlichkeit gegenber erfolgt®. Ein erfolgreicher Abschluss des Pro-
jektes mit einem verwertbaren Ergebnis wird in der VISPER-Entscheidung des
BGH nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern liegt bereits vor. Trotzdem ver-
wirft der BGH ein Verletzung der klagenden Marke.

40 BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER.
41 Urt. v. LG Hamburg 315 O 142/06 — INMAS.
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Im Gegensatz dazu stellt aber das Landgericht Hamburg darauf ab, dass es
zumindest nicht ganzlich auszuschlieBen sei, dass ein irgendwie verwertbares
Ergebnis entsteht. Es nimmt eine Markenverletzung bereits dann und gerade
deswegen an, wenn nicht ganzlich ausschlieBen ist, dass aus den Ergeb-
nissen des Forschungsvorhaben am Ende etwas wirtschaftlich Verwertbares,
ein Prototyp, etwa eine Software — online oder auf Datentrdgern oder etwas
lizenzierbares, entwickelt werden kann*'.

2.4.5.1 Rechtsnatur des Forschungsvertrags

Nicht ohne Stolz und Verwunderung nimmt man diese richterliche Beurtei-
lung zur Kenntnis. Die Forschungseinrichtung ist immerhin unter den Top 10
Patentanmeldern in Deutschland*. Die Abkirzung »FhG« steht eben gerade
nicht fur »fast hatt'mers geschafft!« Im Umkehrschluss bedeutet die Ansicht
des Landgerichts Hamburg aber, dass nur, wenn ein Erfolg génzlich aus-
zuschlieBen sei, kein geschéftlicher Verkehr und damit keine Markenverlet-
zung vorliegen wirde. Dem kann aber nur entgegengehalten werden, dass
dann auch gar kein Forschungsvertrag vorliegt.

Grundsatzlich wird in der Rechtsprechung eher darlber gestritten, ob bei ei-
nem Forschungsvertrag ein Erfolg geschuldet ist, also ein Werkvertrag, oder
eher ein Dienstvertrag®, bei dem lediglich die Anwendung wissenschaftlicher
Sorgfalt geschuldet ist, vorliegt*. Schon aus dem Sinn und Zweck eines For-
schungs- und Entwicklungsvorhabens ergebe sich, dass einem solchen Vor-
haben immanent sei, dass gerade nicht sichergestellt werden kann, dass am
Ende der Forschung tatsachlich ein verwertbares Ergebnis steht*. So heiBt es
auch im Urteil des Landgerichts Berlin, dass dem Versuch gerade die M&g-
lichkeit des Scheiterns immanent sei*. Fur die Differenzierung der vertrag-
lichen Risikoverteilung im Rahmen eines FUE-Projeketes fur die der BGH maB-
geblich das Risiko des Scheiterns heranzieht, wird zur Konkretisierung dieses
Risikos in der Literatur zutreffend auf den Stand der Technik im betreffenden

42 Jahresbericht des DPMA 2005 S. 10 unter http://dpma.de/veroeffentlichungen/jahres-
bericht05/dpma_jb_2005.pdf

43 LG Hannover, Urt. v. 06.04.1999 - 6 S 71/98.

44 Zur Einordnung eines Forschungs- und Entwicklungsvertrages, vgl. Zirkel in: Festschrift fur
Polter, S. 51, 59 ff. mit weiteren Hinweisen.

45 OLG Munchen, Urt. V. 24.11.1998 - 25 U 2169/98f.

46 LG Berlin, Urt. v. 12.05.2005 - 5 O 299/04
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Fachgebiet hingewiesen®. Forschung ist aber nicht nur das Risiko des
Scheitern immanent, Sinn und Zweck eines FuE-Vertrages ist es eben gerade
einen, wenn auch nur vage moglichen, Erfolg zu erzielen. Daher muss die
Moglichkeit eines Erfolges bestehen bzw. darf nie ganzlich ausgeschlossen
sein.

Die Forschung beinhaltet aus der Natur der Sache die Mdglichkeit von Fehl-
schlagen, wie die Mdglichkeit von Erfolgen. Daran mag es wohl liegen, dass
es Uberspitzt formuliert heiBt: »In der Forschung wird immer die Halfte des
Geldes zum Fenster hinausgeworfen. Leider wisse man zu Beginn nur nie,
welche Halfte«®.

2.4.5.2 Gelungener Fehlversuch

Das Landgericht Hamburg verkennt dabei, dass die Erkenntnisse aus einem
Forschungsvorhaben immer brauchbar sind und wenn lediglich die neue
Erkenntnis gewonnen wird, dass etwas eben gerade so nicht funktioniert.
Insoweit ist es immer erfolgreich. So spricht auch Warnecke vom »gelun-
genen Fehlversuch«*. Auch an die Entdeckung des Penizillins durch
Alexander Flemming sei erinnert®. Ahnlich wie bei der Definition des
Versuchs im Patentrecht®', muss auch fur ein Forschungs- und Entwicklungs-
vorhaben ein planmaBiges Vorgehen zur Gewinnung von neuen Erkennt-
nissen vorliegen.

2.4.5.3 Wechselndes Kriterium

Es kann auch schon allein deswegen nicht darauf ankommen, ob ein
Ergebnis ganzlich auszuschlieBen ist oder nicht, da sich dies im Laufe des
Projektes mehrmals andern kann und erst am Ende der Projektlaufzeit fest-

47 Vgl. SchmeiBer/Zirkel, MDR 2003, 849, 851f.

48 SchmeiBer/Zirkel, MDR 2003, 849, 850; vgl. auch Kaiser in: Schneider/v. Westphalen, Software-
Erstellungsvertrage, S. 961.

49 Als gerade im Beisein etlicher, hochrangiger Industrievertreter bei einer groB angelegten
Demonstration der vollautomatischen Fabrik etwas schief lief. Durch den tblen Streich, den
ihm die Roboter bei der missglickten Prasentation spielten, kam es zu einer neuen
Betrachtungsweise der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine. Anstatt der vorher
angedachten vollautomatischen Fabrik entstand dadurch das Konzept des "Fraktalen Unter-
nehmens", siehe KreBirer, Im Portait: Hans-Jirgen Warnecke, S. 5 ff.

50 Siehe dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Penicillin, 26.03.2007.

51 BGH, GRUR 1996, 109 und Mitt. 1997, S. 253 Klinische Versuche | und II.
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steht, ob das FuE-Projekt erfolgreich war. Was ware dann, wenn sich bei Pro-
jektende oder eine Woche nach der Gerichtsentscheidung herausstellt, dass
das Ziel des Forschungsprojektes, z. B. eine Software, ein urheberrechtlich
geschitztes Werk, nicht erreicht werden kann? Was wenn die im Vorhaben
entstandene Erfindung von der Forschungseinrichtung nicht als Patent
angemeldet wird oder wenn das Deutsche Patent- und Markenamt diese
Erfindung nicht als Patent eintrdgt? Hat man dann nachtréglich nicht mehr
am geschaftlichen Verkehr teilgenommen? Darf man sich dann wieder der
Projektbezeichnung bedienen? Was genauso wenig ganzlich ausgeschlossen
werden kann, wie die Erfahrung zeigt, ist dass rein zufallig ein Patent in
einem ganz anderen Bereich als dem eigentlichen Bereich des konkreten For-
schungsprojektes entsteht.

2.4.6 Vorangegangene Erfolge bei anderen Projekten; MP3

Der Hinweis des Gerichts, dass die MP3-Technik beispielhaft aufzeigt, dass
die Forschungseinrichtung im Rahmen von Forschungsprojekten lizenzierba-
re Ergebnisse bringen kann, ist ungeeignet eine markenmaBige Benutzung
fdr den hier vorliegenden Fall zu bejahen. Denn auch vorangegangene Er-
folge in anderen Forschungsprojekten kénnen nichts an der Bewertung an-
dern. So mag es sein, dass die beklagte Forschungseinrichtung bereits For-
schungsergebnisse lizenziert hat®2. Nur weil eine Forschungseinrichtung
schon einmal erfolgreiche Ergebnisse aus der Forschung lizenziert hat, heiB3t
das nicht, dass sie mit jeder Bezeichnung eines Forschungsprojektes am
geschéftlichen Verkehr teilnimmt. Es kommt immer auf den konkret zu be-
urteilenden Einzelfall an.

Selbst wenn sich am Ende des Forschungsvorhabens herausstellt, dass ein
wirtschaftlich verwertbares Ergebnis herauskommt, das lizenziert werden
kann, heiBt das nicht zwingend, dass der Projektname daflr verwendet wird.
Gerade der Hinweis des Landgerichts Hamburg auf MP3 verlduft ins Leere:
So existierte gar kein Forschungsprojekt mit dem Namen »MP3«. Das seiner-
zeitige, der Entwicklung vorausgegangene vom EU geférderte Forschungs-
vorhaben aus dem Jahre 1988 trug die Bezeichnung »DAB«.

52 Die Lizenzertrage im Geschaftsjahr 2005 betrugen laut Jahresbericht 2005 der Fraunhofer-
Gesellschaft 134 Mio Euro.
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Auch die Ergebnisse aus dem EU-Projekt »Carrouso« werden nicht unter der
Bezeichnung »Carrouso« lizenziert. Vielmehr sind die Forschungsergebnisse
aus dem Gebiet der Wellenfeldsynthese weiterentwickelt worden und
werden, nachdem man spater Vermarktungsreife erlangt hat, von der
IOSONO GmbH unter der als Marke geschiitzten Bezeichnung »IOSONO«
auf den Markt gebracht.

2.4.7 Lizenzierbarkeit

Der Hinweis des Landgerichts, dass nicht ganzlich auszuschlieBen sei, dass
aus den Ergebnissen des Forschungsvorhaben am Ende etwas wirtschaftlich
Verwertbares, ein Prototyp, etwa eine Software — online oder auf Daten-
tragern oder von etwas anderem Lizenzierbaren, entwickelt werden kann®,
ist auch unter dem Aspekt der Lizenzierbarkeit zweifelhaft.

Abgesehen vom Forschungsbericht, der am Ende des Projektes geschrieben
wird, gibt es bislang keine begriindenden Hinweise, dass es bei dem Projekt
Uberhaupt schutzrechtsfahige Ergebnisse geben konnte. Der »Erfolg« im
rechtlichen Sinne kann nach Ansicht des Landgerichts Berlin zwar schon in
der ordnungsgemaBen Durchfiihrung der beschriebenen Untersuchung und
der Anfertigung eines Berichtes bestehen**. Der Forschungsbericht wird am
Ende des Forschungsprojektes gemaf den Richtlinien der EU veroffentlicht.
Eine Lizenzierung ist daher sehr unwahrscheinlich. Als wirtschaftlich verwert-
bares Ergebnis durfte er wohl nicht zu sehen sein.

Selbst wenn, bei erfolgreichem Projektverlauf, die Softwareplattform den
aufgestellten Anforderungen entspricht, ist schon fraglich, wer diese
lizenzieren mochte. Ein Unternehmen, dass diese Anforderungen benétigt,
existiert gar nicht.

Sinn und Zweck dieses Forschungsvorhabens ist es neues Erfahrungswissen,
sprich Know-how, Uber die so genannte lernende Steuerung zu kreieren.
Know-how ist in den Kopfen der Mitarbeiter und Idsst sich damit nicht mehr
von bereits vorhandenen Know-how sowie dem spater hinzukommenden

53 Urt. v. LG Hamburg 315 O 142/06 — INMAS.
54 LG Berlin, Urt. v. 12.05.2005 — 5 O 299/04; vgl. auch BGH in NJW 3323, 3324.
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trennen. Im Idealfall ist davon auszugehen, dass es in ein spateres Projekt in
demselben Forschungsbereich einflieBt. Ob allerdings auch der jeweilige Pro-
jektname des Projektes in dem das Know-how generiert wurde, in einen Pro-
jekt mit einflieBt erscheint schon fraglich, ebenso ob das betreffende Know-
how zu einem spateren Zeitpunkt Gberhaupt noch dem jeweiligen Projekt
zugeordnet werden kann.

Know-how ist nicht unmittelbar schutzrechtsfahig. Nur weil es keinen
erfinderischen oder sonst schutzrechtsfahigen Wert hat, heiBt das aber nicht,
dass es wertlos ist. Know-how ist reflexartig durch die Beschréankung des
Zugang (Zugangshirde) geschitzt. Der Zugang ist deshalb beschréankt, weil
das Erfahrungswissen geheim ist, wenn es bekannt ist, hat man keine
Schutz®® . Aber auch fir Know-how gibt es einen Technologietransfer. Im
Gegensatz zu den Schutzrechten gibt es hier entweder Technologietransfer
durch Lizenzvertrage oder Technologietransfer durch Képfe, namlich durch
den Wechsel der Mitarbeiter, die ihr Erfahrungswissen mitnehmen. Zwar wird
bei der Fraunhofer-Gesellschaft versucht, mit herausfordernden Aufgaben
und guten Arbeitsbedingungen, Motivation, Leistung und Zufriedenheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu steigern®. Letztendlich ist die Abwan-
derung von Wissenschaftlern von der angewandten Forschung in die Indus-
trie typisch fur eine Forschungseinrichtung und gehort mit zu ihren Auf-
gaben.

Fur die Annahme eines Know-how-Lizenzvertrages tber die Erkenntnisse des
Forschungsvorhabens liegen aber derzeit schon mangels neuer Erkenntnisse
keinerlei konkrete Anhaltspunkte vor.

AuBerdem reicht, wie der BGH in seiner Entscheidung VISPER klarstellt, die
reine Moglichkeit der Lizenzierung selbst bei bestehendem Prototyp nicht
aus. Ist eine verkehrsfahige Ware nicht vorhanden, kann nicht ohne weiteres
davon ausgegangen werden, eine zeichenrechtswidrige Benutzungshand-
lung sei ernsthaft zu beflrchten®’.

55 Vgl. zum Schutz von Know-how Ann GRUR 2007, 39, 40, wobei der Aspekt des Technologie-
transfers gemaB Art 1 Abs. 1 (i) GFVO-TT Nr. 772/2004 ungehandelt bleibt.

56 Polter in: Jahresbericht 2005 der Fraunhofer-Gesellschaft, S. 9.

57 BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in der reinen Forschungstatigkeit
kein Handeln im geschéftlichen Verkehr vorliegt. Eine Markenverletzung ist
daher nicht gegeben. Die Projektbezeichnung darf dann weiter benutzt
werden. Es bleibt abzuwarten, wie das OLG und die weiteren Instanzen ent-
scheiden werden.

2.5. Bestehen alterer Rechte aus Projektbezeichnung

Wenn in der Forschungstatigkeit ein Handeln im geschaftlichen Verkehr vor-
liegen wirde, ware weiter die Frage, ob und wie man die Projektbezeich-
nung gegen eine Marke verteidigen kdnnte. Dies ware lediglich dann der
Fall, wenn man aus der Projektbezeichnung ein alteres Recht herleiten kénn-
te. In Betracht kommt flr die Bezeichnung des Forschungsvorhabens ledig-
lich das Bestehen von Titelschutz oder einer Marke.

2.5.1 Titelschutz

Fraglich ist, ob fir die Projektbezeichnungen von Forschungsvorhaben Titel-
schutz fur sonstige vergleichbare Werke gema3 § 5 Abs. 3 MarkenG besteht.
Bislang gibt es fur die Bezeichnungen von Forschungsprojekten noch keine
Entscheidung in der Rechtsprechung. Aber auch sonst liegen wenige Ent-
scheidungen zum Schutzumfang des Titelschutzes vor. Die Funktion des
Werktitels besteht darin, geistige Leistungen, soweit sie nach der Verkehrs-
auffassung bezeichnungsfahig erscheinen, namensmaBig zu benennen und
von anderen Leistungen geistiger Art unterscheidbar zu machen®®.

2.5.1.1 Werkbegriff

Der Werkbegriff des Markengesetzes ist nach einhelliger Ansicht nicht mit
dem Werkbegriff des Urheberrechts identisch®. Es kommt nicht darauf an,
ob das Werk die fur das Urheberrecht erforderliche Gestaltungshohe auf-
weist. Andererseits spricht die an den Werkkatalog des Urheberrechts
angelehnte Aufzahlung in § 5 Abs. 3 MarkenG dafur, dass Erzeugnisse, die
dem Urheberrecht wenigstens ihrer Art nach zuganglich sind, auch mégliche

58 BGH GRUR 1993, 767, 768 — Zappel-Fisch.
59 Siehe Amtl. Begr. S 61; Fezer § 15, Rdnr. 154a; Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage,
§ 5 Rdnr. 73.
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Objekte des Titelschutzes sind, soweit im Verkehr das Beddrfnis besteht, sie
zum Zwecke der Individualisierung zu bezeichnen®.

2.5.1.2 Studien, Ergebnisbericht und Software
Fur Studien und den Ergebnisbericht ist zweifelsfrei Titelschutz gegeben.

Inzwischen ist auch anerkannt, dass Titelschutz fur Software besteht®, so
dass damit der Schutz der Projektbezeichnungen tber die mit der Projektbe-
zeichnung gleich lautende Software gegeben ist. Fraglich ist aber, ob es
auch als ausreichend anzusehen ist, wenn eine bereits bestehende Software
lediglich angepasst wird und dann den Namen des Projektes erhdlt. Dies
dirfte vergleichbar sein mit Zeitschriften oder Sendereihen, die ein und
dasselbe Format haben, aber mit unterschiedlichen Inhalten gefullt sind, und
daher auch eigene Titel haben. Der Schutz dirfte daher auch hier gegeben
sein, da durch die Vergabe des Titels die wenn auch lediglich minimalen
Unterschiede des Inhaltes kenntlich gemacht werden. Es ist daher anzuraten,
vorerst jeder Softwarekonfiguration einen eigenen Namen zu geben.

2.5.1.3 In Hardware integrierte Software

Ob jedoch ein softwaregesteuerter Prototyp einer Maschine mit der
Bezeichnung ausreichend sein durfte, in dem die gleichlautende Software
enthalten ist, durfte fraglich sein. Problematisch wurde gerade der Fall
gesehen, bei dem ein in Hardware integriertes Programm vorlag, z. B. ein auf
einer »Playstation« fest installiertes Computerspiel. Hier muss in jedem
Einzelfall festgestellt werden, »ob die Hardware mit ihren korperlichen
Merkmalen dominiert, oder ob es dem Kaufer auf das Spiel als geistiges
Werk ankommt«®. Ob diese Unterscheidung einen Sinn macht, kann hier
aber dahin stehen. Softwaregesteuerte Maschinen, die aus den Forschungs-
vorhaben entstehen, bearbeiten meist durch die Software bestimmte
Anforderungen, wie z. B. mittels Erkennungssoftware bestimmte
Fremdkorper, um Produktionsfehler im Produktionsablauf zu erkennen. Ohne

60 Hacker in Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 5 Rdnr. 73.

61 Vgl. BGH GRUR 1993, 767 — Zappel-Fisch; BGH GRUR 1998, 155 PowerPoint; BGH GRUR
1997, 902 FTOS; BGH GRUR 1998, 1010 — WINCAD.

62 Ingerl/Rohnke 2. Auflage, § 5 Rdnr. 77 mit Hinweis auf OLG Hamburg CR 1999, 184, 185
— emergency.de.
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diese Software ware der Prototyp nicht von Nutzen, sodass es hier gerade
auf die Software ankommt und damit in diesen Fallen Titelschutz vorliegen
durfte.

2.5.1.4 Datenbank

Im Hinblick auf § 4 Abs. 2 UrhG wird auch fur Datenbanken, Sammeln von
Daten und Bereitstellen von Wissen als geistiges Werk, Titelschutz gemaf
§ 5 Abs. 3 MarkenG zu bejahen sein®.

2.5.1.5 Forschungsprojekt an sich

Fur Forschungsvorhaben in denen keine Software entsteht, ist die Moglich-
keit des Titelschutzes noch nicht geklart. Eine groBe Anzahl von Forschungs-
projekten beinhaltet gerade nur das Schaffen von Wissen und neuen Er-
kenntnissen. Zwar besteht fir das Forschungsprojekt, das Bedurfnis fur eine
individualisierende Bezeichnung, das Vorhaben selbst ist allerdings nicht
urheberrechtsfahig und damit nicht als bezeichnungsfahiges Werk anzu-
sehen®. Es liegt hier kein Werk, sondern ein Handeln, namlich das Forschen,
Vor.

Wenn es sich um Forschungsprojekte handelt, die lediglich das Schaffen von
Wissen und neuen Erkenntnissen zum Inhalt haben, wiirde dann grund-
satzlich kein Titelschutz fur die Projektbezeichnung vorliegen.

Dagegen konnte jedoch einzuwenden sein, dass der Titelschutz sich auch auf
die geistige Leistung des Forschens an sich beziehen kénnte. Anders als bei
Musikveranstaltungen liegt hier nicht lediglich die Organisation wie Anmie-
ten des Ortes, Engagieren der Kinstler, Verkauf von Eintrittskarten, etc. im
Vordergrund. Bei einem Forschungsvorhaben sollen durch die geistige Leis-

63 Noch nicht entschieden, so aber auch Hacker in Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 5 Rdnr. 77,
Ingerl/Rohnke § 5 Rdnr. 77

64 Dies durfte eben nicht vergleichbar sein, mit der vom BGH bereits entschiedenen Entscheidung
zur Veranstaltung eines Musikfestivals; dieses wurde nicht als Werk, sondern als Dienstleistung
eingestuft. BGH GRUR 1989, 626, 627 — Festival Europdischer Musik; vgl. Hacker in:
Strébele/Hacker, 8. Auflage, 8 5 Rdnr. 79. Einer Absicherung als Marke durften hier allerdings
die fehlende Unterscheidungskraft und die lediglich rein beschreibende Art der Veranstaltung
und die Inhaltsangabe entgegenstehen.
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tung, der Performance des Forschens, weitere geistige Leistungen, wie z. B.
der Forschungsbericht, Studien oder Software entstehen. Eine gedankliche
Leistung mit kommunikativen Inhalt, wie der BGH es fordert, ist vorhanden.®
Nicht schutzfahig sind nach Hacker auch Rezepturen, Konzepte, Diatpro-
gramme usw., da diese als solches lediglich auf realen Nachvollzug angelegt
sind, nicht aber auf eine gedankliche Umsetzung®. Bei Forschungsvorhaben
soll gerade eine geistige Umsetzung erfolgen. Der Erkenntnisgewinnungs-
prozess in einem Forschungsvorhaben ist gerade durch die gedankliche Leis-
tung mit kommunikativen Inhalt der beteiligten Wissenschaftlern gepragt.
Dieser ist keineswegs durch die Natur der Dinge vorgegeben, wie die moder-
ne Wissenschaftstheorie lehrt, da die vermittelte Erkenntnis Resultat der per-
sonlichen Interpretation der ausgewahlten Daten und empirischen Befunde
des jeweiligen Wissenschaftlers ist, die dieser in Forschungsprojekten zur
Erzielung des angestrebten Forschungsziel mit den anderen austauschen
muss.®” Somit stellt der Erkenntnisgewinnungsprozess durchaus eine per-
sonliche geistige Leistung des Wissenschaftlers dar.

Bis es hier eine Entscheidung gibt ist, sollte allerdings aus Grinden der
Rechtssicherheit davon ausgegangen werden, dass grundsatzlich nur die
Ergebnisse des Forschungsprojektes titelschutzrechtsfahig sind und auch nur
dann, wenn sie selbst urheberrechtsfahig sind, wie Studien, Berichte, Soft-
ware und Datenbanken.

2.5.1.6 Erweiterung des Schutzbereichs

Es konnte jedoch eine Erweiterung des Schutzbereichs fir den Schutz des
Projekttitels geben, in dem zuséatzliche Erzeugnisse erstellt werden. So
genieBt beispielsweise ein Aufsatz, in dem die Projektergebnisse vorgestellt
werden, Titelschutz®.

Titelschutz ist also dann gegeben, wenn ein Artikel Gber das Forschungsvor-
haben mit dem gleich lautenden Titel in einer Fachzeitschrift oder im Internet
veroffentlicht wird. Es ist daher jedem Projektleiter zu raten, wenn er den

65 BGH GRUR 1993, 767, 768 — Zappel-Fisch.

66 Hacker in: Strébele/Hacker § 5 Rdnr. 78

67 Zirkel, Das Recht des Angestellten Urhebers und des EU-Rechts, S. 145 f.; Engel in GRUR 1982,
705; Haberstumpf in UFITA 95 (1983), S. 221, 238; Plander in UFITA 76 (1976), S. 25, 37 ff.

68 »Makabere Erlebnisse« zum Schutzbereich eines juristischen Aufsatzes hat dazu Hoeren erlebt:
siehe Hoeren, Internetskript, S. 28 FuBnote 69 unter http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/skript_Maerz2007.pdf.

99



Miriam Pross

Projektnamen schiitzen mochte, es damit zu versuchen, einen Artikel mit
dem Projektnamen als Titel zu veréffentlichen®.

Zu denken ware auch daran, durch die schon meist von den Zuwendungs-
gebern geforderte Homepage des Forschungsprojektes, Titelschutz fur den
Domainname zu erlangen. Zwar ist mittlerweile anerkannt, dass sich aus der
bloBen Anmeldung und Benutzung einer Domain kein Recht herleitet, ins-
besondere kein Immaterialgiterrecht™. Die Domain ist lediglich ein schuld-
rechtlicher Anspruch gegen die Vergabestelle auf Konnektierung sowie eine
faktische Sperrposition’'. Fur die Aufnahme eines Unternehmenskennzei-
chens oder eines Werktitels missen weitere Umstande hinzukommen?. Der
Werktitelschutz wird dann bejaht, »wenn der unter dem Domainname ab-
rufbare Website-Inhalt als solcher (d. h. auch auBerhalb des Internets) titel-
schutzfahig ware«”. Dies dirfte bei der Prasentation des Forschungsvor-
habens im Internet, insbesondere wie oft verbunden durch einen kostenlosen
Newsletter, der Uber die Fortschritte des Projektes informiert, gegeben sein.

2.5.1.7 Beginn des Titelschutzes

Problematisch ist allerdings, dass ein Titelschutz erst mit der Ingebrauch-
nahme des Titels fir ein bestimmtes Werk im nach auBen gerichteten
geschaftlichen Verkehr beginnt™.

2.5.1.8 Geschaftlicher Verkehr von Werktiteln

Fraglich ist, ob der geschaftliche Verkehr fir Werktitel derselbe, wie der mar-
kenrechtliche ist. Dafur wirde sprechen, dass es sich um dieselben Begriffe in

69 Siehe dazu Brandt, in: Festschrift ftr Polter, S. 1, 7 ff.

70 BGH GRUR 2002, 622, 626 — shell.de.

71 Vgl. zum Schutz von Domains Hoeren, Internetskript, S. 24 ff unter http://www.uni-
muenster.de/Jura.itm/hoeren/materialien/Skript/skript_Maerz2007.pdf;
mit zahlreichen Hinweisen.

72 Fur die Annahme eines Unternehmenskennzeichens oder eines Werktitels missen weitere
Umstande hinzukommen; siehe hierzu LG Frankfurt a.M CR 1999, 190 — warez.de; LG
Munchen | GRUR 2000, 800 fnet.de; BGH Urt. v. 22.07.2004 -1 ZR 135/01 - soco.de; ebenso
Hacker in: Strobele/Hacker § 5 Rdnr. 48 sowie Rdnr. 77; Ingerl/Rohnke, Markenrecht, nach
§ 15 Rdnr. 121 ff und Rdnr. 124 ff.

73 Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 5 Rdnr. 77; vgl. auch OLG Munchen GRUR 2001, 522
— Kuecheonline.

74 Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 5 Rdnr. 88; Ingerl/Rohnke 2. Auflage, § 5 Rdnr. 78.
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ein und demselben Gesetz handelt. Die reine Forschungstatigkeit und auch
das Prasentieren der Ergebnisse in der Offentlichkeit ist aber gerade kein
markenrechtlich relevantes Handeln im geschaftlichen Verkehr”. Fir den
Werktitelschutz wiirde dies hier bedeuten, dass eine Benutzung im geschaft-
lichen Verkehr erst vorliegt, wenn eine konkrete Lizenzierung des betreffen-
den Ergebnisses vorliegen wirde. Selbst die im Projekt angefertigten Studien
und die Forschungsberichte waren dann aber wohl gar nicht titelschutzfahig,
da sie verdffentlicht werden und daher meist nicht lizenziert werden. Sinn
und Zweck des Werktitelschutzes sind aber die geistigen Leistungen, soweit
sie nach der Verkehrsauffassung bezeichnungsfahig erscheinen, namens-
maBig zu benennen und von anderen Leistungen geistiger Art unterscheid-
bar zu machen und zwar dem Inhalt nach und nicht nach ihrer Herkunft aus
einem bestimmten Betrieb’. Eine zu enge Auslegung des Begriffes wirde
den tatsachlichen Gegebenheiten im heutigen Internetzeitalter, insbesondere
der in der Informationsgesellschaft wichtigen Bewegung des Open Access,
nicht gerecht werden. »Open Access« bezeichnet das Ziel, wissenschaftliche
Literatur und Materialien im Internet frei (kostenlos und ohne Lizenzbe-
schrankungen) zuganglich zu machen”. Auch die Bedingungen der »Digital
Peer Publishing Lizenz« (DPPL)” sollen der wissenschaftlichen Kommunika-
tion dienen. Die Zitierfahigkeit, dauerhafte Auffindbarkeit sowie Integritat
und Authentizitat der Inhalte, sollen durch die Nutzungsbedingungen ge-
wahrleistet werden, auch wenn auf eine Lizenzgebihr verzichtet wird. Die
Zitierfahigkeit und die Auffindbarkeit waren aber stark eingeschrénkt, wenn
fr unter Open Access veroffentlichte Artikel gar kein Titelschutz gegeben
ware. Daher ist in der heutigen Informationsgesellschaft, insbesondere unter
dem Aspekt des Open Access, fur den Werktitelschutz das Erfordernis des
Vorliegens eines 'geschaftlichen' Verkehrs im Sinne des Markenrechts wohl
abzulehnen, ausreichend durfte der Verkehr bzw. das Inverkehrbringen sein.
Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Rechtsprechung dieses Problem |6sen
wird. Noch weiter geht das OLG Dusseldorf. Demnach ist es ausreichend,
wenn das Werk fertig gestellt, aber noch nicht in Verkehr gebracht worden
ist’°. Dies durfte aber wohl als zu weitreichend anzusehen sein, da z. B. die

75 Siehe oben: BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER; Urt. des EuGH vom 10.04.2003,
Rechtssache T-195/00 — Offizielles Euro-Symbol; Urt. des EUGH vom 10.05.2006,
Rechtssache T-279/03 - Galileo.

76 BGH GRUR 1993, 767, 768 — Zappel-Fisch.

77 http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Access, Stand 26.03.2007.

78 Siehe http://www.dipp.nrw.de (Stand Marz 2007).

79 OLG Dusseldorf WRP 1985, 638 — Madchen hinter Gittern.
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Titel von Biichern erst unmittelbar vor dem Benutzen im Verkehr endgtiltig
festgelegt werden. Auch fur den ohnehin schwer zu recherchierenden Soft-
warebereich kénnte diese weite Auslegung fir Rechtsunsicherheit sorgen.

2.5.1.9 Computerprogramme und andere Werke

Zu beachten ist, dass Voraussetzung fur den Titelschutz ein fertig gestelltes
Werk ist®. Nach dem BGH zahlt bei Computerprogrammen der Vertrieb an
Pilotkunden noch zur Herstellungsphase, so dass eine Titelschutz begrin-
dende Benutzungsaufnahme mangels eines fertig gestellten Werkes aus-
scheidet®. Fraglich ist aber, ob der Begriff »fertig gestellt« auch beinhaltet,
dass Software reibungslos funktioniert oder ob ein nicht serienreifer Prototyp
ausreicht. So wird auch einem schlechten Buch oder einem schlechten Auf-
satz in einer Festschrift der Titelschutz nicht abgesprochen werden kénnen.
Nicht nur bei Software, sondern bei vielen Werken liegt ein stufenweiser Ent-
stehungsprozess vor, sodass erst Prototypen oder erste Versionen entstehen,
die dann spater Uberarbeitet werden®. Ein Schutz ist allerdings schon fur die
erste Version notwendig.

Fraglich ist auch, ob man fur die Software, die im Forschungsprojekt ent-
steht, Titelschutz fur den Projektnamen erhalt, wenn nicht klar ist, unter
welchen Namen die Software, sollte sie spater einmal lizenzreif werden,

vemarktet werden warde.

2.5.1.10 Vorverlagerung durch Forschungsprojekt als
'Titelschutzanzeige'

Problematisch ist allerdings die spate Entstehung des Titelschutzes bei For-
schungsvorhaben im Hinblick auf Domain- und Markenanmeldungen durch
Dritte. Denkbar ware hier, dass bei Forschungsprojekten und das Présentieren
des Projektes in der Offentlichkeit, bereits vor dessen Ablauf, der Titelschutz
fur die moglicherweise entstehenden Ergebnisse, z. B. einer Software vorver-
lagert werden kénnte.

80 Anders der urheberrechtliche Schutz fir Software: Hier ist sogar schon das Entwurfsmaterial
der Software ausdrticklich geschutzt, siehe § 69a Abs. 1 UrhG ; die dann aber keinen Namen
hat!

81 BGH GRUR 1997, 902, 903 - FTOS; a.A.Ingerl/Rohnke 2. Auflage, § 5 Rdnr. 81.5

82 Ingerl/Rohnke 2. Auflage, § 5 Rdnr. 81.
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Grundsatzlich ist lediglich bei Titelschutzanzeige eine Vorverlagerung des
Titelschutzes moglich. Diese ist jedoch lediglich bei Blichern und Zeitschrif-
ten Ublich.

Der BGH setzt fur die Vorverlagerung des Schutzes strenge Anforderungen
voraus. Zwar hat er in seiner FTOS-Entscheidung fiir Software eine der Aus-
lieferung des fertigen Produktes unmittelbar vorausgehende werbende An-
kiindigung noch fir zulassig gehalten, jedoch das Versenden einer »Pilotver-
sion« nicht ausreichen lassen®. In der Entscheidung » WINCAD« allerdings
fordert er fur die Vorverlagerung des Titelschutzes, dass es dem interessierten
Mitbewerber zumindest méglich sein musse, von derartigen Ankiindigungen
auf einfachem Wege Kenntnis erlangen zu kénnen; er soll nicht gezwungen
sein, in der allgemeinen Presse oder in anderen Medien nach entsprechen-
den Ankindigungen zu recherchieren®. Diese enge Auffassung des BGH
wird aber nicht der Gefahr gerecht, dass nach den laut BGH nicht zum
Schutz fuhrenden Ankindigungen von neuen Werken ein Dritter diese als
Marke schitzen lassen konnte.® Nicht zeitgemaB erscheint die Einschatzung
des BGH Uber die Recherchierbarkeit in der Presse oder in anderen Medien.
Im heutigen Internetzeitalter sind fast alle Zeitungen und Zeitschriften online
mit umfassenden Recherchetools verfligbar. Durch die allgemeinen Inter-
netsuchmaschinen wie Google, Yahoo, etc. sind damit Informationen, auch
Uber die (geplante) Verwendung von Begriffen als Titel, Gber die so genannte
Volltextsuche weltweit verflgbar. » Google« ist als Suchmaschine so popular
geworden, dass der Rechtschreib-Duden das Verb »googeln« 2004 in die 23.
Auflage mit aufnahm. Dabei steht das Wort nicht nur fur die Suche mit
»Google«, sondern teilweise schon allgemein als Synonym fir Websuche mit
beliebigen anderen Suchmaschinen (vgl. Wiktionary, LEO Dictionary).® So
sind durch das Internet nicht nur Informationen tber neue Technologien
prinzipiell fur jedermann verfigbar, sondern auch leicht recherchierbar. Wei-
terhin wird in der Literatur gegen die zu enge Auslegung des BGH aufge-
fuhrt, dass auch im Recht der Unternehmenskennzeichnung nicht auf die
Recherchierbarkeit in bestimmten Medien abgestellt wird, vielmehr reicht

83 BGH GRUR 1997, 902, 903 — FTOS.

84 BGH GRUR 1998, 1010, 1012 — WINCAD.

85 Der Nachweis von Bosglaubigkeit oder sonst sittenwidrigen Handelns des Markeninhabers
gemaB § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, § 3 UWG ist meist schwer zu erbringen.

86 http://de.wikipedia.org/wiki/Google, 26.03.2007 (Stand Marz 2007).
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hier die Benutzungsaufnahme im geringen Umfang®, teilweise auch schon
die Vorbereitungshandlungen, wie Anmietung des Ladenlokals, Schaltung
des Telefonanschlusses, Versendung von Prospekten an potenzielle Ge-
schaftspartner®.

Nach Ansicht des BGH reicht eine branchentbliche Veroffentlichung der
Titelschutzanzeige mit der Moglichkeit einer breiten Kenntnisnahme durch
die interessierten Konkurrenten aus®. Prasentation von Forschungsprojekten
und die darin méglicherweise entstehende Software im Internet sind bran-
chentblich. Zu bedenken durfte aber sein, dass der Erfolg des Forschungs-
vorhabens erst am Ende der Laufzeit feststeht und die Lange des Forschungs-
vorhabens meist Uber den fur Titelschutzanzeigen angemessenen Zeitraum
hinausgehen kénnte. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass auch eine Titel-
schutzanzeige nicht zwingend zu einer Buchveroffentlichung mit diesem
Titel fuhrt, vielmehr werden mehrere Titel als Vorrat angemeldet. Die Lange
von Forschungsvorhaben durfte der Vorverlagerung auch nicht entgegen-
gehalten werden, da diese nun mal dblich sind.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Vorliegen eines Titelschutzes fiir
Forschungsvorhaben ungewiss ist. Fur urheberrechtliche Ergebnisse ist frag-
lich, ab wann er besteht. Wenn keine Vorverlagerung des Schutzbeginns
angenommen wird, besteht bis zum Inverkehrbringen der Ergebnisse, die
Gefahr, dass ein Dritter sich die Rechte an der Bezeichnung durch eine
Markenanmeldung sichert. Bésglaubigkeit oder sonst sittenwidriges Handeln
dieses Markeninhabers gemaB § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG, § 3 UWG drfte
kaum nachzuweisen sein. Faktisch ware damit der Forschungsbereich recht-
los gestellt.

2.5.2 Aus Marke

Ein alteres Recht kdnnte auch durch eine Marke bestehen. Als Marke werden
die Bezeichnungen von Forschungsprojekten jedoch selten geschitzt.
SchlieBlich ist wahrend der Laufzeit des Projektes oft nicht absehbar, ob
tatsachlich spater daraus ein Produkt entstehen kénnte und als Forschungs-

87 Ingerl/Rohnke 2. Auflage, § 5 Rdnr. 86.
88 Ingerl/Rohnke 2. Auflage, § 5 Rdnr. 56.
89 BGH GRUR 1998, 1010, 1012 — WINCAD.
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einrichtung vertreibt die Fraunhofer-Gesellschaft selbst keine Waren. Sie
betreibt nicht nur produktbezogene Vertragsforschung fur industrielle Auf-
traggeber , sondern — durch die gesicherte finanzielle Férderung ermoglicht,
auch strategische Eigenforschung, Grundlagen- und Vorlaufforschung.*

2.5.2.1 Stimmigkeit mit Sinn und Zweck des Markenrechts?

Sinn und Zweck des Markenrechts ist es im freien Waren- und Dienstleis-
tungsverkehr dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentitat
der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie
ihm ermdglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr
von Waren oder Dienstleistungen anderer betrieblicher Herkunft zu unter-
scheiden®'. Die Marke kénne ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des
Systems eines unverfalschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag errichten
will, nur dann erfillen, wenn sie die Gewahr bietet, dass Waren und Dienst-
leistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen
Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das fur ihre Qualitat
haftet2. Die Forschungseinrichtung produziert selbst keine Waren. Die unter
dem Projektnamen angebotene Forschungshandlung wird von den betei-
ligten Verkehrskreisen nicht als Ware oder Dienstleistung im geschaftlichen
Verkehr erkannt.

2.5.2.2 Anmeldung bei absehbaren Erfolg unter anderem Namen

Aber selbst wenn ein Erfolg absehbar oder schon entstanden ist, wird nicht
zwingend der Projektname dafir verwendet, sondern eine neue Bezeichnung
fur die Lizenz bzw. fur das spatere Produkt gewahlt. So existierte beispiels-
weise nie ein Forschungsprojekt mit dem Namen »MP3«®. Meist wird jedoch
die Wahl und der markenrechtliche Schutz der Produktbezeichnung fur Pro-
dukte, in denen die Ergebnisse aus erfolgreich abgeschlossenen Forschungs-
projekten einflieBen, einfach dem Lizenznehmer Uberlassen.

90 Vgl. dazu Polter, in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, 2. Auflage, S. 1301; sowie Zirkel, in
Festschrift fur Polter, S. 51,ff

91 Vgl. z. B. EuGH GRUR 2005, 1042, 1043 (Nr. 23 f) THOMPSON LIFE; Urt. des EUGH vom
12.11.2002, Rechtssache C-206/01, (Nr. 48, 49) — Arsenal FC in GRUR 2003, 55, 57.

92 Urt. des EuGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00, (Nr. 93 und 94) — Offizielles Euro-Sym-
bol; Urteile des EUGH vom 17.10.1990, Rechtssache T-C-10/89, HAG GF (Nr. 13 und 14),
sowie Canon (Nr. 28).

93 Siehe oben.
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2.5.2.3 Offentlich geférderte Forschung

Bei Forschung, die 6ffentlich gefordert ist, ware schon fraglich, ob der
Zuwendungsgeber Uberhaupt eine Markenanmeldung des Projektnamens
des von ihm geforderten Projektes mdchte, denn dies hatte zur Folge, dass es
ausschlieBliche Nutzungsrechte an dem Projektnamen gibt.

AuBerdem sind bei 6ffentlich geférderten Forschungsvorhaben oft mehrere
Partner beteiligt. Diese haben allerdings nur wahrend der Laufzeit des Ver-
trages ein nichtausschlieBliches Nutzungsrecht an dem Ergebnis der jeweili-
gen anderen Partner, d. h. das Nutzungsrecht erlischt mit Projektende. Selbst
wenn man unterstellt, dass das Forschungsvorhaben so erfolgreich ist, dass
alle Vertragspartner aus der Industrie ein eigenes Ergebnis erzielt haben, dass
unmittelbar in die Produktion einer neuen Ware einflieBen konnte, die in
einem zeitlich sehr engen Zusammenhang mit der Serienreife eines Produkts
zusammenhangt, stellt sich die Frage: Wer hatte nun Anspruch darauf die
Marke anzumelden? Oder sollen alle beteiligten Vertragspartner spater ihre
aus dem Projekt entwickelten Waren unter dem Projektnamen anbieten dir-
fen? Selbst wenn die Partner aus unterschiedlichen Bereichen kommen und
daher, erfolgreicher Abschluss des Projektes fur alle vorausgesetzt, spater
unterschiedliche Produkte aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes her-
gestellt und auf den Market gebracht werden kénnten, liefe eine einheitliche
Bezeichnung dem Sinn und Zweck des Markenrechts zuwider. Die Herkunfts-
funktion des Markenrechts soll nicht historisch auf die Entstehungsgeschich-
te der Ware, aus welchem Forschungsprojekten die Ergebnisse kommen, die
in die spater entwicklete Ware eingeflossen sind, sondern auf den konkreten
Hersteller hinweisen. Auch eine Kollektivmarke erscheint hier, da die Projekt-
partner aus den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Bereichen kommen,
nicht passend.

Aber auch aus Marketing-Gesichtspunkten ist es fur die Forschungspartnern
besser, dass man sich untereinander abgrenzt und nach der Kooperation fir
das spatere eigene Produkt einen eigenen Namen entwickelt.

Darlber hinaus wirden sich die Zuwendungsgeber freuen, wenn jeder
Antrag der Forschungseinrichtung, die auf Basis von Selbstkostenerstattung
abrechnet, nun mindestens 300 Euro fur eine Markenanmeldung beinhalten
wirde. Zwar kann man, wie das Landgericht Hamburg fur das Forschungs-
vorhaben INMAS festgestellt hat, nicht von vorneherein ausschlieBen, dass
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das Forschungsvorhaben ein verwertbares Ergebnis hat. Allerdings durfte
eine Markenanmeldung fur jedes Forschungsvorhaben tbertrieben sein, ins-
besondere da der Verkehr die Unterscheidung zwischen Waren- und Dienst-
leistungen im freien Warenverkehr und einem Forschungsprojekt sehr wohl
erkennen kann und spatestens nach Ablauf der Nichtbenutzungsschonfirst
gemaB § 26 Abs. 5 MarkenG nach funf Jahren, der Schutz gegeniiber
Dritten aufgeweicht wird.

2.5.2.4 Schutz fiir Forschung und Entwicklung?

Zwar kann dem entgegengehalten werden, dass es gerade in der Klasse 42
die Dienstleistung, Forschung und Entwicklung gibt. Fraglich ist aber, ob
denn die Dienstleistung, Forschung und Entwicklung auf dem Markt unter
der Projektbezeichnung angeboten wird. Vielmehr ist wohl anzunehmen,
dass diese Dienstleistung unter dem Namen der Forschungseinrichtung
und/oder auch ihrer Institute, also unter »Fraunhofer«, der Abkurzung
»FhG« und der Institutsnamen wie »IAO«, »IPK«, etc. erbracht wird.

Der Name des Forschungsprojektes ist ja bereits vergeben und schon an ein
bestehendes Projekt mit bestehenden Vertragspartnern gebunden. Bei
offentlich geférderten Projekten an das Forschungsprojekt des Zuwendungs-
gebers, bei Auftragsforschung an den Industriepartner. Etwas anderes wirde
lediglich dann gelten, wenn man unter dem Projektnamen auf dem For-
schungsmarkt erst den Auftraggeber suchen wirde. Wenn erneut Forschung
auf diesem Gebiet erbracht werden soll, so erhalt das neue Projekt zur
Unterscheidung einen anderen Namen.

Darlber hinaus ist zu bedenken, dass die Bezeichnung von vornherein auf
das Forschungsvorhaben beschrankt ist. Nach Ablauf des Forschungspro-
jektes wird unter dieser Bezeichnung nicht mehr geforscht, eine die For-
schungsdienstleistung also gar nicht mehr erbracht®.

Etwas anderes kann auch nicht dann gelten, wenn bei erfolgreichem
Abschluss das Ergebnis der Offentlichkeit — auch werbewirksam — prasentiert

wird, um damit zu zeigen dass man Know-how in diesem Bereich erlangt
hat. Zwar gilt in der heutigen Informationsgesellschaft, wie bereits fest-

94 Man konnte insoweit von einer Verbrauchs- oder Ablaufmarke sprechen.
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gestellt, Wissen als Ware und Information als strategisches Gut®, dies gilt
aber nicht im markenrechtlichen Sinne. So findet man bei der Datenbank des
Deutschen Patent- und Markenamtes keine passende Waren- und Dienstleis-
tungsklasse, wenn man Wissen bzw. Vermittlung von Wissen in die Daten-
bank eingibt®.

2.5.2.5 Reine Sperrmarken

Die Ergebnisse fallen nicht mehr unter Forschung, sondern wiirden fir den
Fall, dass sie weiter verwendet werden kénnen, in den jeweiligen Waren-
klassen geschitzt werden mussen. Da die Fraunhofer-Gesellschaft keine
Waren vertreibt, ist allerdings klar, dass es sich dann vorerst erst einmal um
reine Sperrmarken handelt, die lediglich verhindern sollen, dass jemand
anderes sie benutzt. Immerhin muss einem Markenanmelder die Moglichkeit
offen stehen, sowohl durch Anmeldung von Vorratsmarken einen zukinf-
tigen Markenbedarf zu decken, als auch den groBtmaoglichen Schutzbereich
fur seine jeweiligen Zeichen zu benutzen®. Eine unlautere Behinderungs-
absicht gemaB § 4 Nr. 10 UWG, der neben dem Markengesetz anwendbar
ist®, liegt hier nicht vor, da weder in Kenntnis eines schutzwrdigen Besitz-
standes eines Vorbenutzers die Marke angemeldet wird, noch die an sich mit
der Eintragung der Marke entstehende, wettbewerbsrechtlich an sich unbe-
denkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes
eingesetzt wird®

2.5.2.6 Waren- und Dienstleistungsklassen

Eine Markenanmeldung fur die Forschungsprojekte zu fordern, 16st das Pro-
blem aber lediglich zum Teil. Fraglich ist bereits, fir welche Waren- und
Dienstleistungsklassen die Marke anzumelden ware, da die Forschungsgesell-
schaft keine Waren vertreibt und wohl vor Beendigung des Forschungsvor-
haben noch nicht feststehen kann, ob spater Gberhaupt und vor allem mit

95 Bullinger, Technologieftihrer, Grundlagen, Anwendungen, Trends, S. V.

96 Siehe unter http://dpma.de/suche/wdsuche/suchen.html (Stand Mé&rz 2007).

97 Vgl. Strobele in Strobele/Hacker, 8. Auflage, §8 8 Rdnr. 430.

98 Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 2 Rdnr. 59 ff.

99 Vgl. dazu BGH GRUR 2005, 414, 417 Russisches Schaumgeback; sowie Hacker in
Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 2 Rdnr. 62.
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welchen Namen etwas in den geschaftlichen Verkehr eingebracht wird.
Lediglich die Dienstleistung Forschung und Entwicklung anzumelden, die
ohnehin schon nicht mehr unter dieser Bezeichnung angeboten wird,
erscheint nicht ausreichend.

Ein Problem stellt die Frage nach den Waren- und Dienstleistungsklassen ins-
besondere deswegen dar, da das Ergebnis eines Forschungsvorhabens, ins-
besondere bei nicht produktbezogener Vorlaufforschung, in allen moglichen
Bereich eingesetzt werden kann. Zwar ist mittlerweile entschieden, dass
keine Unterscheidung mehr zwischen Software und so genannter For-
schungssoftware, was immer das war (darstellen mag), gemacht werden
konne. Grundsatzlich ist aber wohl zu verneinen, dass selbst der marken-
rechtliche Schutz fir Forschung in einem bestimmten Warenbereich ver-
wechslungsfahig mit der Ware selbst ist. Die Ahnlichkeit von Waren und
Dienstleistungen kann nur dann angenommen werden, wenn der Verkehr zu
der Auffassung kommt, dass die miteinander in Beriihrung kommenden
Waren und Dienstleistungen auf einer selbstandigen gewerblichen Tatigkeit
desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen
kann™. Abgesehen davon, dass es schon an der gewerblichen Tatigkeit fehlt,
wurde dies bedeuten, dass eine Marke fur alle Bereiche, in denen das Ergeb-
nis spater einmal eingesetzt werden kénnte, geschitzt werden misse. Dabei
ist auch zu beachten, dass die Ahnlichkeit von Vorprodukten grundsatzlich
verneint wird und dieser Grundsatz der Unahnlichkeit von Vor- und Fertig-
produkten lediglich in Ausnahmefallen bei Vorliegen von so genannter mit-
telbarer Ahnlichkeit gebrochen wird™'. Es missten daher auch Warenklassen
von denjenigen Waren geschiitzt werden, in denen die Vorprodukte ein-
flieBen kénnten. Das fur einen umfassenden Schutz sorgende Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis ware umfangreich.

Diese Marken kénnen aufgrund der Nichtbenutzung durch die Forschungs-
einrichtung allerdings lediglich bis zum Ablauf der so genannten Nichtbenut-
zungsschonfrist gemaB § 26 Abs. 5 MarkenG, funf Jahre nach Eintragung,
verteidigt werden. Danach lediglich dann, wenn die Benutzung durch einen
Lizenzvertrag aufgenommen worden ist. Wenn man schon den Erfolg eines

100 BGH GRUR 1999, 731, 733 Canon II; Hacker in Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 9 Rdnr. 83.
101 Vgl. Hacker in Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 9 Rdnr. 80 und 90.
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Projektes nicht voraussehen kann, ist die Frage, ob man dann hinterher daftr
einen Lizenznehmer findet, noch schwieriger zu beantworten.

Fur den Fall, dass auch bei Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der
Schutzumfang des Titelschutzes eng gesehen wird, ist allerdings die Marken-
anmeldung die einzige Méglichkeit um zumindest bis zum Ablauf der Nicht-
benutzungsfrist, Schutz fur die Bezeichnung zu erlangen.
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3 Abwehren von Trittbrettfahrern

Die Zahl der Domainanmeldungen mit Projektbezeichnungen, aber auch der
Markenanmeldungen fur die spater einschldagige Waren- und Dienstleis-
tungen der vorgestellten Ergebnisse und Prototypen, ist in den letzten Jahren
deutlich gestiegen. Der Nachweis der Kenntnis des Domainanmelders oder
Markenanmelders von der vorherigen Benutzung durch die Fraunhofer-
Gesellschaft fur ein Forschungsprojekt oder einen Prototypen gelingt kaum.
Ein Rechtstreit oder der Versuch einer gutlichen Einigung ist meist sehr kost-
spielig'®.

3.1 Abwehr von Domains

Um mit den Projektnamen solche Trittbrettfahrer'®, die eine Domain mit der
Projektbezeichnung registrieren lassen, abwehren zu kénnen, muss man
(altere) Rechte haben. Denn ein Domain-Name als solcher stellt kein Recht
dar'™®, insbesondere kein Immaterialglterrecht'®. Daher reicht es aus, ein
Recht, auch ein jingeres, herleiten zu kénnen, um gegen den Inhaber der
Domain vorgehen zu konnen. Wenn bei der gegnerischen Domain jedoch ein
Unternehmenskennzeichen oder ein Werktitel durch Vorliegen weiterer
Umstande angenommen werden kann, muss ein alteres Recht bestehen.

Dies ist bei Bestehen einer Marke zumindest fUr den Zeitraum der Nicht-
benutzungsschonfrist gegeben.

102 Bei Besuchern aus der Industrie ist es wohl einhellige Meinung auf diversen Markenforen,
dass z. B. eine .eu-Domain, die einem fir 2 000,- bis 3 000,- Euro angeboten werde, nach
kurzer Kosten-Nutzen-Analyse (Anwaltskosten, Gerichtskosten bzw. Schiedsgericht, eigener
Arbeits aufwand, Zeitfaktor etc.) einfach abgekauft wird. Die Schmerzgrenze fir einen Pro-
jekttitel durfte bei den meisten Fraunhofer-Instituten deutlich geringer sein.

103 Von sogenanntem Domaingrabbing wird dann gesprochen, wenn durch einen Dritten eine
Domain, deren Bestandteile eine bestehende Marke beinhaltet, angemeldet wird.

104 Fur die Annahme eines Unternehmenskennzeichens oder eines Werktitels missen weitere
Umsténde hinzukommen; siehe hierzu LG Frankfurt a.M CR 1999, 190 — warez.de; LG
Munchen | GRUR 2000, 800 — fnet.de; BGH Urt. v. 22.07.2004 -1 ZR 135/01.Soco.de; ebenso
Hacker in: Strobele/Hacker § 5 Rdnr. 48 sowie Rdnr. 77; Ingerl/Rohnke, Markenrecht, nach
§ 15 Rdnr. 121 ff und Rdnr. 124 ff.

105 BGH GRUR 2002, 622, 626 - shell.de; siehe hierzu umfassend Hoeren, Internetrecht,

Stand Juni 2006, S. 39 ff herunterzuladen unter http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/
material/Skript/skript_Juni2006.pdf; ebenso Hacker in: Strobele/Hacker § 5 Rdnr. 48 sowie
Rdnr. 77; Ingerl/Rohnke, Markenrecht, nach § 15 Rdnr. 37; vgl. v. Schultz Markenrecht
Anhang zu § 5 Rdnr. 1 ff; OLG Dusseldorf, Urteil vom 21. November 2006 - I-20 U 241/05

— peugeot-tuning.
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Als schwierig erweist sich aber das Problem, wenn der gegnerische Domain-
inhaber die Domain gar nicht oder lediglich privat nutzt'®, und sei es mit
dem Text, wie groBartig doch das Forschungsprojekt ist'”.

Als ausreichend fir die Abwehr von Domains dirfte auch der Titelschutz
gesehen werden'®, wenn er denn besteht. Problematisch ist, dass dieser
meist erst nach Projektende entsteht, auBer, es wurde vorher in einem
Fachbericht veroffentlicht oder die Domain des Projektes selbst geniefBt Titel-
schutz.

Der Titelschutz reicht allerdings grundsatzlich lediglich gegen Domains mit
thematischer Ahnlichkeit'.

3.2 Abwehren einer Marke

Um eine jingere Marke eines Dritten hingegen abwehren zu k&nnen, muss
schon ein alteres Recht vorliegen, um die Projektbezeichnung behalten zu
durfen und gegen die Marke vorgehen zu kénnen. Dies ist unproblematisch
bei Bestehen einer alteren verwechslungsfahigen Marke fir ein Forschungs-
vorhaben gegeben, sofern die Nichtbenutzungsschonfrist noch nicht abge-
laufen ist.

Unproblematisch durfte auch der Fall sein, wenn Titelschutz fir Software
besteht und die Marke auch fir Software eingetragen wurde.

Fraglich ist aber, ob sonst das Bestehen von Titelschutz einer spateren Marke,
selbst in den einschldgigen Waren- und Dienstleistungsklassen, entgegen-
gehalten werden kann. Selbst wenn man bejaht, Titelschutz an der
Bezeichnung des Forschungsvorhabens durch Fachartikel, Newsletter
und/oder auch Internetseiten erreicht zu haben, ist namlich fraglich, wieweit

106 Interessant und wohl zu bejahen, aber noch nicht entschieden, durfte die Frage
der GeschaftsmaBigkeit bei Verwendung von Google-Adsense-Werbung sein, siehe
http://www.google.de/services/adsense_tour/./ (Stand: Méarz 2007).

107 Vgl. LG KoéIn, Beschluss vom 29.12.2006 — 84 O 161/06, "InHaus-nrw.de", hier gab es
Links zu Unternehmen und anderen WerbemaBnahmen fir Dritte.

108 Siehe oben und vgl. Ingerl/Rohnke 2. Auflage, nach § 15 Rdnr. 111 mit weiteren
Hinweisen.

109 Siehe oben und vgl. Ingerl/Rohnke 2. Auflage, nach § 15 Rdnr. 111.
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dieser Titelschutz reicht. Da Werktitel das gekennzeichnete Objekt lediglich
nach seinem Inhalt und nicht nach seiner betrieblichen Herkunft individua-
lisieren, ist ein Schutz grundsatzlich lediglich gegen titelméaBige Verwendun-
gen gegeben, d. h., der Benutzung der Bezeichnung zur Unterscheidung
eines Werkes von anderen Werken seinem Inhalt nach'®. Daher ist ein Schutz
nur gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr im engeren Sinne einer
Werkverwechslungsgefahr gegeben''. Ein dartber hinausgehender Schutz
setzt eine erhdhte Bekanntheit des Titels voraus'?. Fir eine solche, mittel-
bare Verwechslungsgefahr und einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne
wird daher vorausgesetzt, dass der Verkehr in dem betreffenden Titel nicht
nur ein auf den Werktitel bezogenes Individualisierungsmerkmal sieht, son-
dern mit ihm zusatzlich eine bestimmte betriebliche Herkunftsvorstellung
verbindet'”. Dieses ist bei den einzelnen Forschungsprojekten von Fall zu Fall
zu entscheiden, kénnte aber zu bejahen sein, da es dem Verkehr gerade bei
Forschungsvorhaben darauf ankommt, wer mit dem Forschungsvorhaben
beschaftigt ist. Gerade im Technologiebereich ist fir die pragenden Bestand-
teile einer Marke entschieden worden, dass dem Verkehr die genaue Her-
kunft des Produkts wichtig erscheint und er daher auf die Herkunft achtet'.
Es bleibt abzuwarten, wie die Rechtssprechung in einem solchen Fall ent-
scheiden wird. Letztendlich wird man sich bei Vorliegen von Titelschutz
eventuell verteidigen und zumindest die Bezeichnung des Forschungspro-
jektes beibehalten kdnnen. Man sollte sich aber darauf einstellen, dass man
den Inhaber einer spateren Marke in dem betreffenden Waren- und Dienst-
leistungsbereich, der dann die fertigen Produkte herstellt, nicht unbedingt
daran hindern kann, diese zu benutzen.

110 BGH GRUR 1994, 908, 910 — Wir im Stidwesten; BGH GRUR 2000, 70, 72 - Szene.
111 Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 15 Rdnr. 17.

112 Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 15 Rdnr. 18.

113 Hacker in: Strobele/Hacker, 8. Auflage, § 15 Rdnr. 81.

114 EuGH GRUR 2005, 1042, 1043 (Nr. 23 f) THOMPSON LIFE.
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4 Zusammenfassung

Das Landgericht Hamburg verkennt, dass in einer Forschungstatigkeit kein
Handeln im geschaftlichen Verkehr vorliegt. Sinn und Zweck des Markenge-
setzes besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprung-
sidentitdt der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren,
indem sie ihm ermaoglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechs-
lungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer betrieblicher Herkunft
zu unterscheiden'. Die Marke kann ihre Aufgabe als wesentlicher Bestand-
teil des Systems eines unverfalschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag
errichten will, nur dann erftillen, wenn sie die Gewahr bietet, dass'"® Waren
und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines ein-
zigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das fur ihre
Qualitat haftet. Bei einem Forschungsvorhaben liegt aber kein Verkehr von
Waren- und Dienstleistungen und damit gerade kein Handeln im
geschaftlichen Verkehr vor. Eine Privilegierung von Forschung in dem Sinn
nicht nur Erfahrungs- und Wissensbildung, sondern auch deren Verbreitung
zum Wohle der Allgemeinheit zu férdern, ist dann im Markenrecht nicht
notwendig.

Dabei kann keine Unterscheidung zwischen Universitaten und auBeruniver-
sitdren institutionell geférderten Forschungseinrichtung gemacht werden, die
die Lucke zwischen Grundlagenforschung und haufig zu stark pro-
duktbezogener, industrieller Forschung schliet'”. Ebenso wie fir die Univer-
sitat die gesetzliche Aufgabe gilt, Forschungsergebnisse der breiten Offent-
lichkeit darzubieten, gilt auch fir Forschungseinrichtung fur angewandte
Forschung, dass in der Bezeichnung der Forschungshandlung, in deren
Berichterstattung sowie in dem Vorstellen der Ergebnisse kein geschaftlicher
Verkehr vorliegt. Dies ist unabhangig davon, ob daneben auch gleichrangige
wirtschaftliche Interessen bestehen''. Ein Forschungsprojekt wird vom Ver-
kehr nicht mit einer Ware oder Dienstleistung aus dem freien Warenverkehr
verwechselt werden, da der Verkehr davon ausgeht, dass es sich um etwas

115 Vgl. z. B. EUGH GRUR 2005, 1042, 1043 (Nr. 23 f) THOMPSON LIFE; Urt. des EuGH vom
12.11.2002, Rechtssache C-206/01, (Nr. 48, 49) — Arsenal FC in GRUR 2003, 55, 57.

116 Urt. des EuGH vom 10.04.2003, Rechtssache T-195/00 — Offizielles Euro-Symbol.

117 VVgl. dazu Meusel, AuBeruniversitare Forschung im Wissenschaftsrecht, 2. Auflage, S. 86 f;
Polter in: Handbuch des Wissenschaftsrechts, 2. Auflage, S. 1301.

118 BGH GRUR 1991, 607, 608 — VISPER.
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anderes handelt. Auch die bloBe Mdéglichkeit der Lizenzierbarkeit eines vor-
handenen Ergebnisses reicht dafr nicht aus'. Abwegig erscheint die An-
sicht des Landgerichts Hamburg, dass ein Handeln im geschaftlichen Verkehr
gegeben sei, wenn ein verwertbares Ergebnis nicht ganzlich ausgeschlossen
werden koénne. Sinn und Zweck eines Forschungsvorhabens ist es gerade,
einen —wenn auch nur vage maglichen — Erfolg zu erzielen. Forschung bein-
haltet zwar das Risiko des Scheiterns, setzt aber die Méglichkeit des Erfolges
voraus. Andernfalls liegt gar keine Forschung vor. Erst bei der Lizenzierung
vorhandener Schutzrechte unter einer Bezeichnung kénnte eine Markenver-
letzung vorliegen, wenn dann Waren unter dieser Bezeichnung auf den
Markt gebracht werden. An dieser Einschatzung andert sich auch dann
nichts, wenn bei dem durch BMBF oder EU geftrderten Forschungsvorhaben
Industriepartner beteiligt sind, denn die Partner erhalten nach den Standard-
mustern per se keinerlei Rechte nach Ablauf des Projektes.

Wichtig ist aber im heutigen Internetzeitalter nicht nur die Bezeichnung des
Forschungsprojektes beibehalten zu dirfen, sondern diese auch gegen Tritt-
brettfahrer verteidigen zu kénnen. Bei Vorliegen von Titelschutz gemal3 § 5
MarkenG kénnen zumindest in gewissem Umfang Domainanmeldungen
Dritter abgewehrt werden. Ob es allerdings zur Abwehr von spater einge-
tragenen Marken ausreicht, ist jedoch fraglich. Ansonsten ist festzustellen,
dass das Markenrecht, insbesondere die Anmeldung von Marken fr die Pro-
jektbezeichnungen, nicht ganz passt, da die Forschungseinrichtung niemals
selbst Waren vertreiben wird, also auf dem Warenmarkt tatig sein wird. Im
Gegensatz zum friiheren Warenzeichenrecht gibt es im Markenrecht aber die
Moglichkeit, Vorratsmarken anzumelden. Der Schutz, den eine solche Marke
genieBt, gilt allerdings uneingeschrankt nur flr die Dauer der Nichtbenut-
zungsschonfrist. Trotzdem sollte man nach wirtschaftlicher Abwagung zwi-
schen der Gebuhr fur die Markenanmeldung einerseits und den Anwalts-
kosten, Gerichtskosten, Arbeitsaufwand sowie Umbenennung des For-
schungsvorhabens andererseits die Mdglichkeit der Vorratsmarke aus-
zunutzen. Dabei handelt es sich zwar vorerst um eine bloBe Sperrmarke,
aber nur so kann verhindert werden, dass jemand anderes sich die aus-
schlieBlichen Nutzungsrechte an dem Begriff sichert.

Wissen ist als Ware wertlos, wenn es nicht benannt werden und daher, ins-
besondere im Internet, nicht gefunden werden kann.

119 BGH GRUR 1991, 607 — VISPER.
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Forschungsférderung und Technologietransfer in
Russland — Rechtliche Grundlagen'

Nikolai SchmeiBer

Als Vorstandsmitglied der Fraunhofer-Gesellschaft fur die Bereiche Personal
und Recht hatte Herr Dr. Dirk-Meints Polter fur viele Jahre auch die Verant-
wortung fur die internationalen Beziehungen der Fraunhofer-Gesellschaft.
Zu Beginn seiner Amtszeit als Vorstand der Fraunhofer-Gesellschaft durfte
der Autor ihn in diesem Bereich bei einer Reihe von Projekten unterstiitzen
und begleiten. In besonderer Erinnerung geblieben ist ihm dabei die mit
vielen Verhandlungen in Paris verbundene Griindung der »European Asso-
ciation for Contract Research Organizations« (EACRO), einem Verein nach
franzosischem Recht, der Herrn Dr. Polter nach der Grindung zu seinem
ersten Generalsekretar berufen hat. Die EACRO war der direkte Vorlaufer der
heutigen »European Association of Research and Technology Organizations«
(EARTO). Ein wichtiges Ziel dieser von einer franzosischen Forschungseinrich-
tung initiierten Grindung war die Vertretung und die Wahrung der Interes-
sen von Einrichtungen der angewandten Forschung gegendber den Institu-
tionen der Europdischen Gemeinschaften (Kommission und Parlament) ins-
besondere bei der Ausgestaltung von neuen Forschungsprogrammen. Ein
besonderes Interesse an der Mitarbeit in internationalen Projekten ist dem
Verfasser? seither erhalten geblieben und hat dazu gefthrt, dass er nach der
Wende, d. h. seit Anfang der 90er Jahre, als Berater in verschiedenen Pro-
jekten des Transformprozesses u.a. bei der Umgestaltung von Forschungs-
einrichtungen im Hinblick auf die Einfihrung marktwirtschaftlicher
Strukturen in den Landern Mittel- und Osteuropas tatig war.

1 Anmerkungen anlasslich der Verabschiedung des 4. Teils des Zivilgesetzbuchs der Russischen
Foderation zur Neuregelung des Rechts der ImmaterialgUterrechte (Patente,
Urheberrechte/Datenbanken, Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster, Domainnamen und
Know-how). Das Original des von der Staatsduma verabschiedeten, von Préasident Putin
unterzeichneten und im Gesetzblatt der Russischen Foderation veroffentlichten Gesetzestextes
ist im Internet unter der Adresse http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_49.html abrufbar.

2 Als Mitarbeiter der Fraunhofer Patentstelle und Rechtsanwalt hat der Autor im Rahmen des
von der EU geférderten TACIS-Twinning-Beratungsprojekts unter der Projektleitung des
Bundesministeriums fir Bildung und Forschung (BMBF) und des Bundesministeriums fur Wirt-
schaft und Arbeit (BMWA) im Rahmen des Work-Package 5 mit der Bezeichnung »Verwertung
geistigen Eigentums« zusammen mit einem deutschstammigen und flieBend russisch
sprechenden Partner des Moskauer Buros der weltweit aktiven Anwaltskanzlei Baker
McKenzie, Herrn Rechtsanwalt Max Gutbrod, das Ministerium fur Bildung und Wissenschaft
der Russischen Foderation (MON) bei der interministeriellen Vorbereitung und Abstimmung der
Gesetzgebung zu Kapitel 77 im 4. Teil des Zivilgesetzbuchs der Russischen Foderation mit der
Uberschrift »Recht auf Nutzung der Ergebnisse einer geistigen Tétigkeit im Rahmen einer Dual-
Use-Technologie« beraten.
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1 Die russische Forschungspolitik bis 2010

Im Hinblick auf die ungebrochene Attraktivitat der russischen Forschung, die
sich z. B. in der aktiven und erfolgreichen Arbeit des Internationalen Wissen-
schafts- und Technologiezentrums (WTZ) in Moskau, der im internationalen
Vergleich erfolgreichen Beteiligung Russlands an Projekten der Europaischen
Stiftung zur Férderung der Wissenschaften in den GUS-Staaten (INTAS) und
dem regen internationalen Expertenaustausch zeigen (russische Experten
sind die groBte Gruppe auslandischer Wissenschaftler in Deutschland), ha-
ben sowohl die Europaische Union als auch Deutschland ein elementares
Eigeninteresse, das groBe Potenzial an exzellenten Wissenschaftlern durch
die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen in Russland, insbesondere
auch fur zivile Forschungskooperationen mit westeuropdischen Partnern, zu
erhalten und auszubauen.

Die russische Forschungspolitik stand bereits seit den vom Kabinett im Jahr
2002 verabschiedeten »Grundlagen der Politik der Russischen Foderation auf
dem Gebiet von Wissenschaft und Technologie bis 2010 und fir die weitere
Perspektive« vor einem schrittweisen, aber tiefgreifenden Umbruch.? In dem
Grundlagenpapier der russischen Regierung wird als Ziel der staatlichen For-
schungspolitik der Ubergang zu einer innovativen Entwicklung des Landes
mit dementsprechenden Prioritaten bei der Starkung von Wissenschaft und
Technologie festgelegt. Der dazu erforderliche Reformprozess wurde in dem
Papier von der Regierung in drei wesentliche Aufgabenbereiche unterteilt:

— Reorganisation der wissenschaftlichen Forschung, um die Gebiete zu
erhalten und auszuweiten auf denen die russische Forschung auch jetzt
noch international fihrend ist (eine fuhrende Rolle wird dabei der Russi-
schen Akademie der Wissenschaften, den Universitaten und staatlichen
Forschungszentren zugewiesen). Die Finanzierung dieser Aufgabe soll im
Wesentlichen durch Umverteilung und Konzentration der vorhandenen
Mittel erfolgen, wobei wenig perspektivreiche Forschungseinrichtungen
geschlossen werden sollen.

3 Wolfgang Thieme, Das russische Innovationssystem — eine Momentaufnahme, Gutachten im
Auftrag des BMBF vom Juli 2004.
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— Aufbau eines nationalen Innovationssystems und Vermarktung von Wis-
sen. Darunter wird zum einen eine bessere organisatorische Verknupfung
vorhandener Strukturen wie Technologie-Transferzentren, Pilot-Produkt-
ionszonen oder VC-Fonds verstanden. Mit Blick auf die begrenzten Res-
sourcen will man sich auf wenige, aber zukunftstrachtige Technologie-
bereiche konzentrieren. Dabei ordnet man dem Schutz geistigen Eigen-
tums eine auBerst wichtige Rolle zu. Zum anderen will man die Verbindung
von Wissenschaft und Industrie verbessern durch Schaffung einer ent-
sprechenden Kette von der Entwicklung neuer Technologien Gber die Pro-
duktion bis hin zur Vermarktung innovativer Produkte.

— Modernisierung der Industrie auf der Basis von Innovationen. Im engen
Zusammenwirken zwischen Staat, Wissenschaft und Business soll hier an
beispielhaften GroBprojekten, die einen kompletten Innovationszyklus
umfassen, demonstriert werden, dass die Umsetzung von Forschungs-
ergebnissen und die Einfiihrung neuer Technologien Katalysatorwirkung
hat und einen effektiven Weg zur Modernisierung der Industrie darstellt.

Die formalen Voraussetzungen fiir einen erfolgreichen Reformprozess sind
vorhanden, da Russland tber gut ausgebildetes und qualifiziertes wissen-
schaftlich-technisches Personal sowie zukunftstrachtige Forschungsergebnis-
se in fast allen Bereichen der modernen Technologien verfugt. In der Russi-
schen Foderation existieren fast 70 Wissenschaftsstadtchen, die eine Art von
GroBforschungseinrichtung darstellen und ca. 60 staatliche Forschungszen-
tren mit haufig mehreren tausend Beschaftigten. Es gibt derzeit ca. 50 Inno-
vations- und Technologiezentren und eine Vielzahl sog. Technoparks sowie
erste Technologie-Transferzentren.* Mit Ausnahme der Technoparks, welche
in aller Regel an eine Universitat oder ein Forschungszentrum angebunden
sind, gibt es fiir die Bezeichnung der verschiedenen Innovationszentren in
Russland keine klare Struktur und Zuordnung zu bestimmten Typen. Nur
wenige von ihnen haben bisher die angestrebte Funktion — Firmengriindun-
gen im Hightech-Bereich zu férdern — tatsachlich erfallt. Griinde dafur sind
u.a., dass zum einen die staatliche Unterstitzung bzw. Férderung von Unter-
nehmensgrindungen bislang nur auf vergleichsweise kurzfristige Effekte
ausgerichtet war und ist und es zum anderen in Russland bislang an einer

4 Wolfgang Thieme, Das russische Innovationssystem — eine Momentaufnahme, S. 5.
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reellen wirtschaftlichen Basis fur die Entwicklung von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) in nennenswertem Umfang fehlt.

Die Erkenntnis, dass das bloBe Vorhandensein eines beeindruckenden
wissenschaftlich-technischen Potenzials und interessanter Forschungsergeb-
nisse noch nichts tUber deren 6konomischen Nutzen aussagt und noch lange
kein in sich schlussiges Innovationssystem darstellt, ist allerdings erst
neuesten Datums.® Die russische Administration hatte in der Vergangenheit
keinen funktionierenden Weg gefunden, vermarktungsfahige Forschungs-
ergebnisse in groBerem Umfang fur die Wirtschaft des Landes nutzbar zu
machen. Allerdings unternimmt die russische Regierung seit dem Jahr 2001
ernsthafte und splrbare Anstrengungen, den durch Abwanderung quali-
fizierten Personals ins Ausland eingetretenen Verfall in Wissenschaft und
Technik (zwischen 1990 und 1998 sind ca. 56 Prozent hochqualifizierte Fach-
kréfte ins Ausland oder in die einheimische Wirtschaft abgewandert) zu
stoppen und die staatliche Finanzierung der Forschung, zusammen mit einer
nachdricklichen Konzentration auf das Machbare, deutlich zu erhéhen.®

»Wir reden heute viel von der wissensbasierten Gesellschaft und von der
wissensbasierten Wirtschaft. Inzwischen tauchen die modernen, in der Ver-
gangenheit aber teilweise schon fast vergessenen Begriffe wie ‘'Innovations-
tatigkeit' und 'Innovationen' wieder auf. Wir haben gelernt sie zu verwen-
den, sind uns allerdings noch lange nicht immer Uber den tieferen Sinn, der
dahinter steht, im Klaren. Insbesondere mussen wir lernen, mit unserem
Wissen, mit unseren Képfen Geld zu verdienen — sowohl flir uns selbst, als
auch fir die eigene Einrichtung und auch fir das Land. In allen wirtschaftlich
entwickelten Landern werden die Ergebnisse einer schépferischen intellek-
tuellen Tatigkeit zunehmend zum Fundament der wissensbasierten Oko-
nomie«.” Das sagte der russische Forschungsminister A. Fursenko Ende April
2004 in Moskau und beschreibt damit die aktuelle Situation Russlands. Er
ging dabei insbesondere auch auf die Sphare des geistigen Eigentums ein. Er
ist Uberzeugt davon, dass Russland solide wissenschaftliche Voraussetzungen

5 Aus einer Rede W. Putins im Februar 2004 vor dem Nationalen Sicherheitsrat zu Fragen der
Entwicklung eines nationalen Innovationssystems www.poisknews.ru (zitiert nach W. Thieme,
a.a.0., S. 32).

6 Das Potenzial der russischen Wissenschaften, www.rfbr.ru (zitiert nach W. Thieme, a.a.0.,

S. 32).
7 »Gern, aber nicht teuer«, http:/stra.teg.ru (zitiert nach Wolfgang Thieme, a.a.0., S. 35).
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hat, dass aber Wissenschaftler, Business und Okonomie jeweils nur fir sich,
d. h. praktisch nebeneinander her existieren.®

Da Russland sich mit den genannten Programmen nunmehr auch ganz
offiziell den Ubergang zur wissensbasierten Okonomie auf die Fahnen
geschrieben hat, stand und steht das Land vor der dringenden Aufgabe, ein
solides System des Schutzes von geistigem Eigentum aufzubauen, wie Boris
Simonoy, Leiter des neuen (reaktivierten) foderalen Amts flr geistiges
Eigentum, Patente und Warenzeichen bereits im April 2004 sagte.® Genau in
dieser Frage aber hatten sich die Probleme namlich angestaut.

8 Das Forschungsministerium versucht, die Entwicklungen von Wissenschaftlern dem kom-
merziellen Kreislauf zuzufihren, www.courier.com.ru (zitiert nach W. Thieme, a.a.0., S. 35).

9 Boris Simonov, Das Fundament der wissensbasierten Okonomie in Russland muss der Schutz
geistigen Eigentums werden, http://stra.teg.ru (zitiert nach Wolfgang Thieme, a.a.O., S. 35).
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2 Neuordnung des Gewerblichen Rechtsschutzes im ZGB

Der von der Staatsduma verabschiedete 4. Teil des Zivilgesetzbuches der
Russischen Foderation (ZGB) mit dem Titel »Rechte auf die Resultate der
intellektuellen Tatigkeit und Individualisierungsmittel« soll dazu beitragen,
die Probleme zu l6sen, welche es in der praktischen Umsetzung des Schut-
zes von geistigem Eigentum aufgrund der russischen Rechtstraditionen
bisher gab.

2.1 Historische Entwicklung

Russland ist ein Land mit einer groBen Zivilrechtstradition. Das System des
russischen Privatrechts' basiert auf der Tradition des aus Deutschland
stammenden sog. Pandektenrechts", dessen Basis wiederum das fur ganz
Kontinentaleuropa pragende rémische Recht war. Bereits das Russland in der
zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts veranderte sich aufgrund der gegen
Ende des Jahrhunderts mit Macht einsetzenden Industrialisierung grund-
legend, so dass schon damals die sozialen Spannungen aufgrund neuer Wirt-
schaftsformen wuchsen. Bereits im Jahr 1882 wurde daher eine Kommission
fur die Erstellung eines Zivilgesetzkodex gebildet. Zu dieser Zeit fand vor dem
oben genannten Hintergrund ein reger Austausch mit deutschen Rechts-
gelehrten statt. Die Kommission legte bis zum Jahr 1905 zwei Entwirfe vor.
In dem letzten »Entwurf eines Blrgerlichen Gesetzbuches fir das Russische
Kaiserreich« fanden sich auch noch viele Parallelen zum deutschen BGB. Im
Mittelpunkt dieser ersten Entwirfe stand bereits damals eine vollige Neu-
regulierung der Wirtschaftsbeziehungen. Durch den Ausbruch des ersten

10 Unter den Begriff des Privatrechts fallen alle diejenigen Rechtsgebiete, welche die Beziehungen
von rechtlich gleichgestellten Rechtssubjekten (nattrlichen oder juristischen Personen) regeln.
Das Privatrecht steht insoweit neben dem 6ffentlichen Recht, welches alle diejenigen Rechts-
gebiete umfasst, in denen das Verhéltnis von Tragern &ffentlicher Gewalt und einzelnen Privat-
rechtssubjekten geregelt wird. Das Privatrecht sieht, anders als das ¢ffentliche Recht, die aus
der Idee der Privatautonomie abgeleitete Freiheit des Willens vor, die es dem Einzelnen grund-
satzlich ermaglicht, mit anderen freiwillig in eine Rechtsbeziehung einzutreten oder auch
darauf zu verzichten. Eines der wichtigsten rechtlichen Gestaltungsmittel des Privatrechts ist
daher der Vertrag.

11 Yuri Lubimoyv, Einfiihrung in das russische Zivilrechtsystem, www.iall.org/iall2006/
Yuri_Lubimov.htm; das Pandektensystem hat das Zivilrecht historisch in funf Teilbereiche einge-
teilt: Allgemeiner Teil (idR mit Personenrecht), Schuldrecht, Sachenrecht, Erbrecht und Familien-
recht. In das neue russische Zivilgesetzbuch (ZGB) sind davon nur die ersten drei Teile Uber-
nommen worden, da das Erb- und das Familienrecht in einem eigenen Gesetzbuch geregelt
wurden.
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Weltkrieges Uberschritt dieses Projekt aber nie das Entwurfsstadium, was
jedoch nicht bedeutet, dass diese Entwirfe ohne Einfluss auf die weitere
Rechtsentwicklung geblieben waren.™

Nachdem der Marxismus davon ausgeht, dass die Art des Wirtschaftens die
Politik und das Leben einer Gesellschaft bestimmt, entstand nach der
Revolution von 1917 in Russland ein vollig neues Zivilrecht. Das Sowjetrecht
Ubernahm nur einige relativ wertneutrale Begriffe und Vorschriften des
zaristischen Entwurfs eines Burgerlichen Gesetzbuches, wie beispielsweise
den Begriff des Rechtsgeschafts (Art. 26 ZGB 1922 und Art. 41 ZGB 1964),
die Bedingung (Art. 41-43 ZGB 1922 und Art. 61 ZGB 1964) und das
Darlehen als Realvertrag (Art. 208 ZGB1922 und Art. 269 ZGB 1964)."

In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts kam dann bereits eine neue Dis-
kussion zur Reform des Zivilrechts auf. Bereits vorhandene marktwirt-
schaftliche Ansatze des Zivilrechts sollten neu belebt und reformiert werden,
wobei zum damaligen Zeitpunkt noch das Primat der KPdSU und der
»sozialistische Rechtskreis« erhalten bleiben sollten. Die daraufhin im Mai
1991 verabschiedeten »Grundlagen der birgerlichen Gesetzgebung der
UDSSR und der Unionsrepubliken« waren ein erster Schritt in diese Richtung.
Es war vorgesehen, dass sie im Januar 1992 in Kraft treten sollten. In der
Folge des Augustputsches von 1991, der genau am Tag des vorgesehenen
Inkrafttretens des Gesetzes stattfand, existierte dann aber der Staat nicht
mehr, dessen Parlament diese Grundlagen erlassen hatte, weshalb auch
diesen Grundlagen jegliche Legitimitat entzogen war. Damit war dann auch
die Diskussion um eine Reformierbarkeit des ZGB von 1964 beendet und
der Weg fur eine véllige Neukodifizierung bereitet."

Die wirtschaftlichen Reformen Russlands seit Beginn der 90er Jahre, welche
alle die Einfihrung marktwirtschaftlicher Strukturen zum Ziel hatten, haben
in Ankntpfung an die vorrevolutiondren Rechtstraditionen eine umfassende
Modernisierung des Zivilrechts beinhaltet. Begonnen wurde die Zivilrechts-
reform im Jahr 1994 mit der Einfihrung des 1. Teils des ZGB, in welchem

12 Dazu Martin Finke, Das neue Zivilgesetzbuch der Russischen Foderation unter
www.jura.uni-passau.de/fakultaet/lehrstuehle/Finke/ostrecht/semac.htm.

13 Martin Finke, a.a.0. (Fn. 12).

14 Zum Ganzen siehe Martin Finke, a.a.0. (Fn. 12).
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grundlegende Regeln und Prinzipien der neuen russischen Zivilrechtsgesetz-
gebung festgelegt wurden. Im Jahr 1996 folgte dann zunachst der 1109
Artikel umfassende 2. Teil und im Jahr 2001 der 3. Teil.

Das moderne Zivilgesetzbuch der Russischen Féderation (ZGB) beruht auf
einem um wirtschaftliche Belange erweiterten Zivilrechtskonzept, d. h. das
ZGB umfasst daher sowohl das Zivilrecht als auch das Handelsrecht. Der
russische Gesetzgeber hat sich ganz bewusst dafiir entschieden, diese beiden
Gebiete nicht separat zu regeln. In der Sowjetunion war das Wirtschaftsrecht
in stark administrativ gepragten Spezialgesetzen geregelt, das ZGB galt hin-
gegen nur subsidiar. Man wollte nicht, dass dieses vorherige Wirtschaftsrecht
unter dem Deckmantel des Handelsrechts neu auferstehen kénnte. Das
jetzige ZGB gilt dagegen fur alle gleichermaBen. Es enthalt fr unternehme-
risch tatige Personen lediglich gewisse Sonderbestimmungen.'

In Art. 3 Abs. 2 des ZGB ist klarstellend und als ein fur Russland neuer
Grundsatz festgelegt, dass es sich beim ZGB um das zivilrechtliche Gesetz
obersten Ranges handelt. Der Art. 3 ZGB legt weiter fest, dass die Zivilgesetz-
gebung in die Zustandigkeit der Foderation fallt, was Gberhaupt Zivilgesetz-
gebung ist und inwieweit die Exekutive zivile Rechtsverhaltnisse tberhaupt
noch regeln darf. In Art. 3 Abs. 3 ZGB wird auch erstmals in der Geschichte
des russischen Rechts festgeschrieben, dass der Begriff der Zivilgesetzgebung
nur das ZGB und foderale Gesetze, aber nicht Akte der Exekutive umfasst.
Das widersprach vollig dem bis dahin vorherrschende Verstandnis, welches
samtliche Akte der Exekutive, also Ukase'™ des Prasidenten, Regierungsver-
ordnungen, Instruktionen, Ordnungen und sonstige Akte, die in irgendeiner
Form allgemeinverbindliche Bestimmungen enthielten, als Zivilgesetzgebung
ansah, womit nicht nur faktisch, sondern auch begrifflich und juristisch
Legislative und Exekutive bei der Regelung von Rechtsbeziehungen véllig
gleichgestellt waren. Damit konnten in der Vergangenheit gesetzliche
Bestimmungen jederzeit durch Verordnungen oder Ukase eines Exekutiv-

15 Roggemann, Grundztge und Entwicklung des Zivilrechts der Russischen Foderation, 1994 und
Martin Finke, a.a.0.

16 Ein Ukas (Edikt oder Dekret) war im alten Russland ein Erlass der Regierung des Zaren bzw. der
orthodoxen Kirchenfuhrung (Patriarch) mit Gesetzeskraft. Nach der Verfassung der Russischen
Foderation von 1993 ist ein Ukas ein Dekret des Prasidenten mit Gesetzeskraft, welches aber
bestehende Gesetze nicht auBer Kraft setzen kann, sofern der Ukas nicht vom russischen Par-
lament (der Duma) gebilligt wurde.

17 Martin Finke, a.a.0. (Fn 12).
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organs ausgehohlt oder vollig ausgeschaltet werden. Dagegen wendet sich
die Regelung im neuen Art. 3 Abs. 3 ZGB."”

Seit der Verabschiedung des neuen ZGB ist fur alle Rechtsanwender klar-
gestellt, dass Regelungen der Exekutive (Prasident und Regierung) dem ZGB
und den foderalen Gesetzen entsprechen missen, da sie anderenfalls nicht
angewandt werden mussen. Zum anderen mussen aber auch foderale
Gesetze den Regelungen des ZGB entsprechen (Art. 3 Abs. 5 ZGB). Aus dem
Art. 3ZGBi.V.m. Art. 115 Abs. 3 der Verfassung der Russischen Foderation
ergibt sich damit nunmehr folgende klare Normenhierarchie:

ZGB
féderale Gesetze
Ukase des Prasidenten
Verordnungen der Regierung
von Ministerien und Amtern ergehende Regelungen

Das ZGB stellt damit eine Art von 'Grundgesetz' fir das russische Zivilrecht
dar und hat damit Uber seine unmittelbaren Regelungsmaterien hinaus eine
herausgehobene Bedeutung fir den gesamten Bereich der durch das
Zivilrecht geregelten wirtschaftlichen Belange von Privatpersonen.™ Fiir das
Verstandnis der russischen Gesetzgebung und Rechtsanwendung generell
auch wesentlich ist es zu verstehen, dass man im Allgemeinen in Russland
nach wie vor von einem Vorrang der Politik, d. h. dem klaren Vorrang der
Interessen des Staats vor den Interessen des Einzelnen ausgeht. Gerade
dieser Punkt ist aus westeuropaischer Sicht immer nur sehr schwer nach-
zuvollziehen, steht doch unser ganzes modernes Rechtsdenken unter der
Pramisse, dass der Staat dem Menschen dienen soll und nicht der Mensch
dem Staat.”

18 Viktor B. Kozlov, Das neue russische ZGB von 1994, Rom 1996, S. 4 unter
http://www.uniroma1.it/idc/centro/publications/2 1kozlov.pdf.
19 Martin Finke, a.a.0. (Fn 12).
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Das ZGB regelt daher stets durch eindeutige Formulierung des Gesetzes-
textes, ob eine Norm zwingendes oder nachgiebiges Recht enthalt. Ist eine
Vorschrift abdingbar, wird immer eine entsprechende Formulierung vor-
handen sein. Fehlt diese, ist stets von der Unabdingbarkeit der Vorschrift
auszugehen.?®

2.2 Systematik und Regelungsgegenstand des 4. Teils

Der neue 4. Teil des ZGB vereinigt nunmehr in sich sechs bereits am Anfang
der 90er Jahre entstandene Gesetze zum Urheber-, Patent-, Marken-, Sorten-
und Halbleiterschutz sowie zum Schutz von Computerprogrammen und
Datenbanken und kodifiziert damit das russische ImmaterialgUterrecht auf ei-
ne vollig neue Weise. Es wird hier weltweit erstmals der Versuch unternom-
men, alle mit dem Thema geistiges Eigentum und gewerblicher Rechtsschutz
verbundenen Rechtsmaterien in einem Gesetzeswerk zu vereinigen. Ein den
4. Teil einleitender 'Allgemeiner Teil' fasst dazu auch die allen geschutzten
RechtsgUtern gemeinsamen Regelungen zusammen. Die geschiitzten Ob-
jekte des geistigen Eigentums werden dort abschlieBend u.a. wie folgt be-
nannt: Wissenschaftliche, literarische und kinstlerische Werke, Computer-
programme, Datenbanken, Geschmacks- und Gebrauchsmuster, Know-how,
Geschéaftsbezeichnungen sowie Marken- und Domainnamen. Bei Know-how
und Domainnamen handelt es sich um in das russische Recht vollig neu ein-
geflihrte Schutzguter.

Man muss diesen historisch-rechtlichen Hintergrund vor Augen haben, wenn
man die intensiven Diskussionen in Russland vor der Einfligung des vollig
neuen 4. Teils in das ZGB zum Thema Immaterialgtterrechte verstehen will.
Aus russischer Sicht litt namlich der gesamte Bereich von in Spezialgesetzen
zum jeweiligen Thema verstreuten Rechtsnormen zu Rechten am »Geistigen
Eigentum« bisher an einer gewissen Zersplitterung (Patent-, Urheber-,
Markengesetz etc.).?" In der Rechtspraxis der Gerichte wurden Normen aus
dem Bereich der Rechte an geistigem Eigentum mangels einer ent-
sprechenden Rechtstradition zudem haufig nicht als Teil der Zivilrechtsord-
nung angesehen. Das fuhrte in der Praxis zu Problemen bei der haufig
notwendigen Anwendung von allgemeinen und daher im ZGB geregelter

20 Martin Finke, a.a.0. (Fn 12).
21 Yuri Lubimov, Einflihrung in das russische Zivilrechtsystem,
www.iall.org/iall2006/Yuri_Lubimov.htm
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Normen zur Lésung von Fragen, die in den jeweiligen Spezialgesetzen (wie
z.B. Patent-, Urheber-, Markengesetz etc.) schon aus rechtssystematischen
Grunden nicht geregelt wurden und sinnvollerweise auch in anderen Rechts-
ordnungen nicht in solchen Spezialgesetzen geregelt werden.

Die im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung rasant zunehmende Bedeutung
der Rechte am geistigen Eigentum fir die weitere Entwicklung des Landes
lieB es dem Gesetzgeber daher nunmehr offensichtlich unumgéanglich er-
scheinen, die bisher in verschiedenen Spezialgesetzen geregelten Materien
des gewerblichen Rechtsschutzes im ZGB an herausgehobener Stelle zusam-
menzufihren und damit insbesondere auch klarzustellen, dass die in den
anderen Teilen des ZGB bereits bestehenden Regelungen zum wirtschaft-
lichen Handeln Privater, wie insbesondere die ganz allgemeinen Regelungen
zu juristischen Personen, zum Gesellschafts-, Vertrags und Schuldrecht von
den Gerichten und allen anderen Rechtsanwendern kunftig auch zur Lésung
von Problemen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes unmittelbar
anzuwenden sind.?

Der Gesetzgeber will mit der Ergdnzung des ZGB um den Bereich des ge-
werblichen Rechtsschutzes zugleich auch die bisher in der Praxis offensicht-
lich bestehenden Probleme bei der rechtssystematisch richtigen Einordnung
einer Ubertragung von Rechten, der Pfandung von Rechten, des Schutzes
von Autoren sowie von Eigentiimern ausschlieBlicher Rechte an neuen
Schutzgltern wie Know-how, Datenbanken und Domainnamen I6sen so-
wie ganz allgemein zumindest mittelfristig die gerichtliche Durchsetzung und
Verteidigung solcher Rechte gegen Verletzungen starken sowie den aus
internationalen Vereinbarungen resultierenden Verpflichtungen (Berner
Ubereinkunft, WTO, TRIPS etc.) besser als bislang nachkommen.

Die Erganzung des ZGB um einen véllig neuen 4. Teil zu den Immaterialguter-
rechten erfolgte gegen die starken Bedenken der US-Regierung, der Euro-
paischen Union und auch gegen den Rat vieler Urheberrechtsexperten. Als
besonders problematisch wird von diesen u.a. angesehen, dass das Zivil-
gesetzbuch aufgrund seines Charakters als eines 'Grundgesetzes' der Zivil-
rechtsordnung nur sehr schwer abzuandern und zu erganzen sein wird, so
dass alle dort einmal fest integrierten Rechtsmaterien, die in vielen Fallen

22 Yuri Lubimoyv, a.a.0. (Fn. 21).
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neue und sich entwickelnde Technologien regeln, in ein prinzipiell wenig
flexibles Gesetz integriert wurden. Dartber hinaus wurde kritisiert, dass der
neue 4. Teil des ZGB in seiner gegenwartigen Fassung immer noch nicht den
Anforderungen von TRIPS und den WIPO-Vertréagen zu digitalen Rechten ent-
spricht.

Die heftige Kritik an diesem Vorhaben wurde offensichtlich insbesondere
durch die Tatsache verstarkt, dass man bei der ministeriellen Vorbereitung
der Gesetzgebung, anders als dies in westlichen Demokratien Gblich ist, die
sog. »Interessierten Kreise« der Anwender und Betroffenen nicht in den Pro-
zess der Abfassung des Gesetzesentwurfs zum 4. Teil des ZGB eingebunden
hat. Insbesondere im Bereich des Urheberrechts, in dem es wegen der hohen
Zahl von Verletzungen durch Piraten bereits seit mehreren Jahren einen er-
heblichen Druck insbesondere der amerikanischen Film- und Phonoindustrie
auf die russische Regierung gibt, den Schutz in diesem Bereich massiv zu ver-
starken, rief die geplante Gesetzesanderung heftige Proteste hervor. Die
Interessenvertreter der Film-, Musik-, Verlags- und Softwareindustrie der Ver-
einigten Staaten haben sich hier vielfach artikuliert.?? Die Befurchtungen der
Kritiker gehen insbesondere dahin, dass es im Hinblick auf die mit der Ein-
fihrung des 4. Teils des ZGB verbundene umfassende Reform des gesamten
Gebiets des gewerblichen Rechtsschutzes bei den Praktikern und Gerichten
vor Ort zunachst einmal mit groBer Wahrscheinlichkeit zu erheblicher Ver-

23 Der US-Handelsbeauftragte (USTR) ist gemaB Section 182 des US-Handelsgesetzbuchs von
1974 in der Fassung des sog. '‘Omnibus Trade and Competitiveness Act' von 1988 sowie des
‘Uruguay Round Agreements Act' von 1994 aufgrund der sog. »Special 301« Bestimmungen
verpflichtet, Lander zu identifizieren, die aus Sicht der Vereinigten Staaten keinen adaquaten
und effektiven Schutz geistigen Eigentums sowie fairen und gleichwertigen Marktzutritts fur
US-Gesellschaften gewahrleisten, die IPR Schutz suchen. Diese fallen dann ggf. unter die
»Spezial 301« Bestimmungen, was bedeutet, dass diese Lander entweder auf die sog. 'Priority
Watch List' gesetzt werden, wenn sie nach Auffassung der USA keinen adaquaten Schutzlevel
fur den Schutz und die Durchsetzung von IPR bzw. den Marktzutritt von Personen
ermdglichen, die dafur den Schutz fur IP bendtigen bzw. auf die sog. ‘Watch List' wenn sie aus
Sicht der USA bilaterale Aufmerksamkeit im Hinblick auf die Adressierung von IPR Problemen
bendtigen.

Im Jahr 2006 hat der Jahresbericht zu »Special 301« die Angemessenheit und Effizienz des
Schutzes von IPR in 87 Landern untersucht. Der USTR hat 48 Lander identifiziert, die entweder
auf der 'Priority Watch List' oder der 'Watch List' stehen oder unter Section 306 fallen, wobei
Letzteres die Uberwachung bzw. Verletzung bilateraler Vereinbarungen zum Schutz von IP
betrifft.
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wirrung und damit wiederum zu einer deutlichen Schwachung bei der
praktischen Durchsetzung des gewerblichen Rechtsschutzes kommen wird.?

Von den Kritikern wird vor allem als unglicklich betrachtet, dass sowohl die
russische Regierung als auch das Parlament die gesamte Aufmerksamkeit in
diesem Bereich im Verlauf des Jahres 2006 auf den Ersatz der bestehenden
(und nach Auffassung der Beobachter zumeist ausreichenden) Gesetze im
Hinblick auf den Erlass des neuen 4. Teils des ZGB gerichtet haben. Diese
Ablenkung der Aufmerksamkeit und auch von Ressourcen von der aus Sicht
von Praktikern wesentlich wichtigeren Aufgabe einer Steigerung der Effizienz
bei der Durchsetzung von IP-Rechten und einer dazu erforderlichen Ande-
rung des Vollstreckungsrechts wurde nicht als sehr gltcklich betrachtet.

Die Frage, wie man den in Russland blihenden Diebstahl geistigen Eigen-
tums (Marken-, Software-, Musik-, Filmpiraterie usw., oft noch als Kavaliers-
delikt angesehen) verhindern kann, wurde sehr aktiv diskutiert.> Vor allem in
den Behorden scheint sich bisher die Erkenntnis erst sehr langsam durchzu-
setzen, dass alles dafiir getan werden muss, den Diebstahl geistigen Eigen-
tums zu verhindern. Neben den gesetzlichen Grundlagen muss hierftr noch
viel 6ffentlichkeitswirksame Aufklarungsarbeit geleistet werden und es muss
damit im 6ffentlichen Bewusstsein erst noch der Boden dafur bereitet wer-
den, dass der rechtliche Rahmen dann auch in den verschiedenen Bereichen
der Gesellschaft tatséchlich greifen kann.

Auch im Jahr 2006 waren namlich die Félle von Piraterie bei optischen Da-
tentragern inakzeptabel hoch, die strafrechtliche Verfolgung von Féllen der
Piraterie insgesamt schwach und im Hinblick auf die Inhaber der Produktions-
statten und das organisierte Verbrechen in keiner Weise abschreckend. Die
Internetpiraterie bezlglich der illegalen Verbreitung von Filmen, Musik,
Videospielen und Bichern steigt weiterhin an, wobei die Piraten straflos

und bislang ganz offensichtlich ohne merklichen staatlichen Verfolgungs-
druck in Russland basierte Server benutzen kénnen?.

24 Olga Ametistova und Ekaterina Golubeva in Ost-West-Contact Nr. 11, S. 66; Coalition for
Intellectual Property Rights unter www.cipr.org; Olga Barannikova, An Intellectual Property
Rights Headache, St. Petersburg Times, March 21, 2006

25 Gern, aber nicht teuer, http://stra.teg.ru (zitiert nach Wolfgang Thieme, a.a.0. — Fn 3, S. 35);
Boris Simonov, Das Fundament der wissensbasierten Okonomie in Russland muss der Schutz
geistigen Eigentums werden, http://stra.teg.ru (zitiert nach W. Thieme, a.a.0. —Fn 3, S. 35)

26 Vgl. dazu beispielsweise die Domain allofmp3.com
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Das Fehlen eines umfassenden und effizienten Systems zur Aufklarung der-
artiger Verletzungshandlungen und die sowohl zivil- als auch strafrechtlich
mangelhafte Verfolgung derartiger Delikte hat dazu gefthrt, dass Russland
und die USA am 19.11.2006 vor dem Hintergrund des geplanten WTO-
Beitritts Russlands ein bilaterales Abkommen zum Thema IPR (»Side-Letter«)
abgeschlossen haben, in dem sich Russland verpflichtet hat, ganz konkrete
Schritte zur Lésung der sich im Zusammenhang mit der illegalen Herstellung
von optischen Datentrdgern ergebenden Probleme zu unternehmen.?

Die 'International Intellectual Property Alliance' (IIPA) verfasst vor diesem Hin-
tergrund bereits seit mehreren Jahren fir Russland, welches entsprechend
den in der Fn. 19 genannten Regelungen der sog. »Special 301« Bestimmun-
gen auf der 'Priority Watch List' des USTR steht, einen 'Special 301 Report'.
In ihrem letzten Bericht fur das Jahr 2007 wird bereits das auf dem Side-
Letter beruhende bilaterale Abkommen zwischen Russland und den USA
bericksichtigt, in welchen sich Russland nunmehr verpflichtet hat, nicht
zuletzt auch im Hinblick auf den geplanten WTO-Beitritt Russlands bis Mitte
2007, MaBnahmen zu ergreifen, die eine bedeutsame Verbesserung bei der
Durchsetzung von Urheberrechten und anderen gewerblichen Schutzrech-
ten beinhalten. Man muss dies vor dem Hintergrund sehen, dass Russland
von den USA als eines der Lander mit dem groBten Urheberrechtsverlet-
zungspotenzial betrachtet wird (allein fir das Jahr 2006 wird von einem
geschatzten Verlust von 2 Milliarden US-Dollar aus der Verletzung von Film-
und Musikrechten, Geschafts- und Unterhaltungssoftware sowie Verlags-
rechten durch Raubkopien ausgegangen). Als die IIPA 1996 das Problem der
Piraterie bei optischen Datentragern erstmals sowohl bei der russischen als
auch bei der amerikanischen Regierung angesprochen hat, gab es in Russ-
land zwei Fabriken, die solche Datentrdger herstellen konnten. Bis zum Jahr
2006 war diese Zahl auf 54 Herstellungsorte fur optische Datentrager
angewachsen.

Die russische Regierung hat aber in dem schon genannten Side-Letter-Ver-
trag mit der US-Regierung vom November 2006 anerkannt, dass das ZGB in
seiner derzeitigen Form noch nicht allen Anforderungen von TRIPS, der WCT

27 Weiterfihrende Informationen hierzu sind unter http://www.iipa.com/countryreports.html und
http://www.ustr.gov/Trade Sectors/Intellectual Property/Russia/Section Index.html abrufbar.

28 Vgl. die Nachweise unter http://www.ustr.gov/Trade Sectors/Intellectual Property/Russia/Section
Index.html.
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und der WPPT entspricht und daher gegentiber den USA verbindlich zu-
gesagt, die notwendigen Erganzungen der Gesetzgebung bis zum 1. Juni
2007 vorzunehmen.

Fur die effektive Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten in der Praxis
bedarf es namlich nach Auffassung der Experten tber das Zivilrecht hinaus
zusatzlich auch einschneidender Anderungen im Strafrecht, im Strafprozess-
recht, im Verwaltungsrecht und im Zollrecht. Beispielsweise den Erlass von
Regelungen, die eine Beschlagnahme der Verletzungsprodukte und der
Maschinen zu ihrer Herstellung anlasslich unangektndigter Inspektionen
ermoglichen. Die Inspektionen sollten im Allgemeinen in Zusammenarbeit
mit den Rechteinhabern durchgeftihrt werden missen. Es muss beispiels-
weise eine gesetzliche Verpflichtung von Herstellern zur Fiihrung von nach-
prufbaren Auftrags-, Herstellungs- und Lieferunterlagen eingefihrt werden
und eine Verpflichtung zur Anbringung von Herkunftsidentifikations-Codes,
die eine Ruckverfolgung illegal hergestellter optischer Datentréager ermég-
lichen. Es bedarf dartiber hinaus der Einfihrung spurbarer strafrechtlicher
Sanktionen fur die Verletzung dieser Bestimmungen und eine effiziente Kon-
trolle des Imports von zur Herstellung der Verletzungsprodukte erforderlichen
Rohmaterialien. All dies gehort zu den nach Auffassung der Kritiker und
gemaB den Verpflichtungen nach dem Side-Letter vom russischen Gesetz-
geber bisher noch nicht erfillten Aufgaben im Bereich des Schutzes geisti-
gen Eigentums.®

Die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen und Urheberrechtsverletzern
muss nach Auffassung vieler Kritiker der aktuell bestehenden Zustande
kinftig zu einer »6ffentlichen« Angelegenheit gemacht werden, d. h. es
darf nicht langer nur bei einer formalen Klage des Rechteinhabers bleiben,
sondern die strafrechtliche Verfolgung durch Polizei und Staatsanwalt-
schaften sowie eine splrbare strafrechtliche Verurteilung von Verletzern
muss wesentlich deutlicher als bislang geschehen ins 6ffentliche Bewusstsein
gebracht werden. Die verantwortlichen Manager von juristischen Personen,
denen Urheberrechtsverletzungen nachgewiesen werden kénnen, muissen
kinftig auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kénnen,
wenn ihnen bei Aufsicht und Kontrolle des Unternehmens ein personliches
Verschulden nachzuweisen ist. Bisher ist eine eigene Verantwortlichkeit der

29 Vgl. den Bericht der IIPA fir 2006 unter http://Awww.iipa.com/countryreports.html.
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gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen fir die Verletzung von
gewerblichen Schutzrechten nur im Zivilrecht (Art. 1253 ZGB) und im Ver-
waltungsrecht, aber eben noch nicht im Strafrecht vorgesehen.

132



Forschungsférderung und
Technologietransfer in Russland

3 Forschungsférderung in Russland

Die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs erfordern, dass Russland
den Ubergang von einer Rohstoff- zu einer Innovationswirtschaft schafft,
weil die sich im Rahmen der Globalisierung entwickelnden Markte einen
wesentlich hoheren Bedarf an anwendungsorientierter Forschung und
innovativen Produkten bzw. Dienstleistungen haben. Dazu bedarf es eines
gesamtheitlichen nationalen Innovationssystems, welches eine entwickelte
Infrastruktur, einen zivilisierten Technologiemarkt und den rechtlichen Schutz
der Ergebnisse geistiger Tatigkeit umfasst. Vor diesem Hintergrund wurde im
November 2001 auf seine Anordnung hin beim Prasidenten der Russischen
Foderation ein »Rat fur Wissenschaft und Hochtechnologien« geschaffen, zu
dessen Hauptaufgabe es gehort, die wichtigsten Richtungen der wissen-
schaftlich-technischen Politik des Staats und MaBnahmen zu deren Um-
setzung festzulegen sowie Gutachten zu Entwirfen foderaler Gesetze und
ahnlicher Dokumente zu liefern, die diese Politik betreffen.

Bereits im Marz 2002 wurde auf einer gemeinsamen Sitzung dieses Rats

fir Wissenschaft und Hochtechnologien des Prasidiums des Staatsrats und
des russischen Sicherheitsrats ein Dokument mit dem Titel »Grundlagen

der Politik der Russischen Foderation auf dem Gebiet von Wissenschaft und
Technologie bis 2010 und fir die weitere Perspektive« verabschiedet. Als
eine der Hauptaufgaben des Staats fir die nachsten Jahre wird dort die
»Formierung eines nationalen Innovationssystems« genannt. Innovative
kleine Unternehmen sollen danach mit den aus einer SchlieBung ineffizienter
Forschungsinstitute und Labors freiwerdenden Mitteln gefordert werden.

In dieser Sitzung wurde u. a. festgelegt, dass auf der Basis einer zunachst
vollstandigen Inventarisierung aller staatlichen Wissenschaftsorganisationen
und einer Reform der Russischen Akademie der Wissenschaften (RAW)
kinftig auch Teile des foderalen Eigentums freigegeben werden kénnen.
Bereits kurze Zeit spater, namlich schon im November 2002, stellte das
russische Forschungsministerium erste Konzepte fur die Entwicklung einer
Venture-Industrie in Russland vor. Gleichzeitig wurden staatliche Fordermal-
nahmen zur Aktivierung des Hochtechnologiesektors vorgesehen, mit denen

30 Wolfgang Thieme, Das russische Innovationssystem — eine Momentaufnahme, S. 28;
Der innovative Imperativ, http://stra.teg.ru (zitiert nach W. Thieme, a.a.0., S. 36).
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zusatzliche Investitionen ausgel®st werden sollen. Beispielsweise wurden
spezielle Technologietransfer-Agenturen und Seed-Capital Fonds zur
Stimulierung der Griindung neuer innovativer Firmen gebildet. Der Staat hat
dabei Uber einen Venture-Innovationsfond die Hauptlast der Finanzierung
Ubernommen.?'

Das geschilderte Vorgehen beinhaltete einen grundlegenden Umbruch in der
vom Staat gestalteten Forderung des wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts sowie seines Verhaltnisses zu den vorhandenen akademischen
Strukturen. Entsprechend dem im Dezember 2002 vom damaligen Minister-
prasidenten Kasjanov verabschiedeten Papier mit dem Titel »Grundlagen der
Politik der Russischen Foderation auf dem Gebiet von Wissenschaft und
Technologie« soll die Forderung von wissenschaftlich-technischen Produkten
durch den Staat kiinftig nicht mehr nur Gber staatliche Bewaffnungspro-
gramme und den Verteidigungsauftrag, sondern auch tber foderale Zielpro-
gramme geregelt werden. Das Forschungsministerium, das Finanz- und das
Wirtschaftsministerium wurden dementsprechend beauftragt, rechtliche
Mechanismen zu entwickeln, die eine Ubertragung der in staatlichem Besitz
befindlichen Rechte an geistigem Eigentum an Investoren ermdglichen
sollen, die dieses geistige Eigentum dann in den Wirtschaftskreislauf ein-
bringen.*

31 Vgl. zum Ganzen W. Thieme, a.a.0., S. 29 ff.
32 Vgl. zum Ganzen W. Thieme, a.a.0. (Fn. 30), S. 29 ff.
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4 Ziele des TACIS-Projekts

Die Europaische Union (EU) hat im Rahmen ihres seit 1991 laufenden Pro-
gramms zur technischen Hilfe in den Landern Osteuropas und Zentralasiens
TACIS (Technical Aid to the Commonwealth of Independent States), mit
dem der Prozess eines Ubergangs zur Marktwirtschaft und der Demokrati-
sierung in den Gesellschaften dieser Lander geférdert werden soll, Ende
2004 fur die Russische Foderation im Rahmen einer Verwaltungspartner-
schaft des Bundesministeriums fur Bildung und Forschung (BMBF) und des
Bundesministeriums fur Wirtschaft und Technologie (BMWi) mit dem Minis-
terium fur Bildung und Wissenschaft der Russischen Foderation (MON) ein
Projekt mit dem Titel »Innovations and Strategy in the use of Intellectual
Property« bewilligt.

TACIS-Projekte dienten bisher insbesondere der Unterstitzung der gefér-
derten Lander bei institutionellen Gesetzes- und Verwaltungsreformen, der
Forderung einer allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und des privatwirt-
schaftlichen Sektors. Diese Unterstitzung des Transformprozesses in den
Landern des ehemaligen Ostblocks durch TACIS wird kinftig durch das sog.
Europdische Nachbarschafts- und Partnerschafts-Instrument (ENPI) fort-
gesetzt.

Wesentliches Ziel der Zusammenarbeit in dem konkreten TACIS-Projekt war
es, das MON bei der Entwicklung von Instrumenten und Verfahren zur
Innovationsférderung in Russland zu unterstltzen. Dabei waren inhaltliche
Schwerpunkte, u. a. ein Vergleich der staatlichen Innovationspolitik und ihrer
Forderinstrumente in Deutschland und der Russischen Foderation, die Kon-
zeption moderner staatlicher Férderungsprogramme am Beispiel der opti-
schen Technologien, Ziele und Instrumente der Evaluierung von Forschungs-
instituten, rechtliche Fragen zur Regelung des geistigen Eigentums, die For-
derung technologieorientierter KMU durch Technologietransfer- und Busi-
ness-Zentren, der Aufbau von Clustern am Beispiel der Biotechnologie sowie
die Internationalisierung der russischen Forschung.

Dazu setzte es im Frihjahr 2005 mit einer Gesamtlaufzeit von 1,5 Jahren,
einem Projektvolumen von 750 000 Euro und einer Beteiligung von 40
deutschen Experten aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaftsver-
waltung und des Technologietransfers an. Nachdem es zunachst gewisse
Anlaufschwierigkeiten gegeben hatte (ein altes russisches Sprichwort dazu

135



Nikolai SchmeiBer

besagt: »Die Russen spannen lange an, fahren dann aber umso schneller.«)
wurde das Projekt nach einem Zusammentreffen des russischen Forschungs-
ministers A. Fursenko und der deutschen Forschungsministerin E. Bulmahn
im Rahmen der deutsch-russischen Regierungskonsultationen im Frihjahr
2005 begonnen und im Herbst 2006 erfolgreich beendet.

Im Sinne der strategischen deutsch-russischen Partnerschaft auf den Gebie-
ten Bildung, Forschung und Innovation kénnen die im Projekt erzielten Er-
gebnisse, sowie die neu entstandenen oder vertieften Kontakte einen wicht-
igen Beitrag zu einem besseren deutsch-russischen Verstandnis auf dem
Gebiet der Innovationspolitik, zu einem besseren Zugang zu interessanten
russischen Forschergruppen sowie zum Ausbau der bilateralen Beziehungen
leisten. Durch den expliziten Ruckgriff auf deutsche Erfahrungen kann mittel-
fristig durchaus ein Wettbewerbsvorteil fir europaische Partner in der Zu-
sammenarbeit mit russischen Forschungseinrichtungen daraus erwachsen.

Dem Projekt wurde vor dem geschilderten Hintergrund sowohl von russischer
Seite als auch auf EU-Ebene ein sehr hoher inhaltlicher und politischer Stel-
lenwert beigemessen, was sich zum einen in der Beteiligung des Staats-
sekretars und stellvertretenden russischen Forschungsministers, Herrn Prof.
D. Livanov, an den gemeinsamen Sitzungen des Projektsteuerungskomitees,
einer Beteiligung seines personlichen Assistenten und stellvertretenden
Abteilungsdirektors, Herrn E. Balashov als Projektleiter eines Work-Package
und nicht zuletzt in der Teilnahme dieser beiden und des stellvertretenden
Leiters der EU-Delegation an der Abschlussveranstaltung zur Ubergabe und
Prasentation der Projektergebnisse in den Rdumen der EU-Delegation in
Moskau ausdrickte, zu der insgesamt ca. 100 Experten aus Wissenschaft,
offentlicher Verwaltung und Wirtschaft eingeladen waren.

Die in dem TACIS-Projekt erreichten Ergebnisse weisen insgesamt wesentlich
Uber die urspriinglich geplanten Ziele hinaus. Aufgrund der in weiten Teilen
hervorragenden fachlichen und inhaltlichen Zusammenarbeit von russischen
und deutschen Experten entwickelte sich aus der zunachst beabsichtigten
punktuellen Beratung in zunehmendem Male eine Systemberatung zum
strategischen Gesamtansatz des MON, zu Gesetzesvorlagen und konkreten
Forderinstrumenten. Dabei hat sich die russische Seite intensiv mit den
deutschen Erfahrungen befasst und auseinandergesetzt.
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5 Aktuelle Fortschreibung der russischen FuE-Politik

In Fortschreibung der oben unter Ziff. 3 genannten Regierungsprogramme
hat das MON im Verlauf des Jahres 2005 ein Strategiepapier mit dem Titel
»Strategie der Russischen Foderation im Bereich der Wissenschafts- und
Innovationsentwicklung bis 2010« erstellt, zu dem dessen Vertreter von den
deutschen Experten im Rahmen des TACIS-Projekts noch vor der geplanten
Verabschiedung durch die russische Regierung Ende 2005 eine Stellung-
nahme erbeten hatten.

Das russische Strategiepapier beinhaltete zunachst eine systematische Uber-
prafung der Forschungslandschaft im Hinblick auf deren Innovationspoten-
ziale. In diese Betrachtung werden dann, ausgehend von der Grundlagen-
forschung, sowohl die Wirtschaft als auch der Staat als Auftraggeber an-
wendungsorientierter Forschung einbezogen. Es werden sodann einzelne
Instrumente zur Stimulierung der Innovationstatigkeit, ein dazu gehérender
MaBnahmeplan und die Planung zur Erarbeitung der dafir erforderlichen
Rechtsgrundlagen vorgestellt. Es wird in diesem Zusammenhang auch darauf
verwiesen, dass im Rahmen einer kinftigen Innovationspolitik insbesondere
die bislang unzureichende Effizienz der staatlich finanzierten anwendungs-
orientierten Forschung verbessert werden muss. Die Umsetzung soll durch
einen Ausbau der Innovationsinfrastruktur, den systematischen Aufbau einer
Innovationskultur sowie die Schaffung der dafir erforderlichen gesetzlichen
Rahmenbedingungen erreicht werden.

Letzteres war daher auch ein Thema, welches innerhalb des TACIS-Projekts
zu bearbeiten war, und dort insbesondere im Rahmen des Work-Package 5
unter dem Titel »Nutzung geistigen Eigentums« behandelt wurde. Der
Schutz geistigen Eigentums und die Schaffung von Rechtssicherheit sind
auBerordentlich wichtig fur eine effektive Innovationspolitik. Dabei ist vom
Gesetzgeber tunlichst darauf zu achten, dass sich ein neu geschaffener
Normenkomplex stets auf das notwendige MindestmaB beschrankt und man
sich grundsatzlich um moglichst einfache Regelungen bemuiht.

Im Hinblick auf die zu erwartende wirtschaftliche Starkung Russlands und
seiner Industrie, die einhergehen wird mit dem Aufbau eines Mittelstands
und innovationsorientierten Unternehmen sowie der Entwicklung einer
Finanzierungskultur fur innovative Projekte durch private Geldgeber, wird
sich die staatliche Einflussnahme auf Innovationspolitik kiinftig zunehmend

137



Nikolai SchmeiBer

auf die Schaffung innovationsfreundlicher rechtlicher Rahmenbedingungen,
von Anreizen fur die Griindung von innovativen Unternehmen sowie die
Schaffung einer Infrastruktur fur die Uberleitung von Forschungsergebnissen
in marktreife Produkte konzentrieren mussen.

Fur den Gesamterfolg der Projektarbeit leistete diese substantielle Kom-
mentierung des Entwurfs einer Kabinettsvorlage durch die deutschen
Experten einen bedeutsamen Beitrag. Nach Auffassung der am Projekt betei-
ligten Experten sollten zu den herauszuhebenden Aktionsfeldern der kinf-
tigen russischen Forschungspolitik insbesondere eine mittel- und langfristig
verlassliche und klare Linie der Forschungspolitik gehéren, effiziente For-
schungseinrichtungen, geeignete institutionelle Strukturen, eine ausrei-
chende Finanzierung von Forschung und Entwicklung sowie eine effiziente
Administration der Fordermittel, die gezielte Nachwuchsférderung in der
Wissenschaft, Mechanismen zur Verzahnung von Kompetenzen, Forder-
instrumente fur KMU im HighTech-Bereich, eine deutliche Verstarkung der
internationalen Zusammenarbeit, eine wesentlich engere Verbindung zwi-
schen Forschung und Industrie sowie ein erheblicher Ausbau des Schutzes
und eine in der Praxis wesentlich verstarkte Nutzung von Rechten aus dem
geistigen Eigentum.
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6 Bilanzierung von geistigem Eigentum

Was die Verwertung bereits vorhandenen geistigen Eigentums anbelangt,
wurde in dem zur Kommentierung vorgelegten urspriinglichen Entwurf des
MON fir das Strategiepapier die Notwendigkeit einer kiinftigen Bilanzierung
des geistigen Eigentums der einzelnen Forschungseinrichtungen betont, mit
dem Ziel, das dieses bilanzierte geistige Eigentum dann kunftig als Vermo-
gensgegenstand in deren Bilanz eingehen sollte. Dartiber hinaus wurde in
dem Papier der Aufbau von Transfereinrichtungen zur besseren Kapitali-
sierung des geistigen Eigentums fir notwendig erachtet. Ein offener Punkt
waren zu diesem Zeitpunkt noch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die
einen rechtlich abgesicherten Technologietransfer aus 6ffentlich finanzierten
Forschungseinrichtungen Uberhaupt erst erméglichen wirden.

In ihrer ersten Stellungnahme wiesen die deutschen Experten ihre russischen
Partner zunachst darauf hin, dass eine Bilanzierung des in einer Forschungs-
einrichtung vorhandenen geistigen Eigentums in Form eines bezifferbaren
Geldwerts serids nicht als machbar erscheint. Dazu wurde deutlich gemacht,
dass der Wert eines Schutzrechts in erster Linie aus seinem zukUnftigen
Nutzen fur den jeweiligen Schutzrechtsinhaber resultiert, der sich aber bei
Forschungseinrichtungen, anders als bei Unternehmen, nur in den damit
moglicherweise zu akquirierenden FuE-Projekten (Drittmitteln) und auf der
Grundlage der fur solche Schutzrechte moglicherweise abzuschlieBenden
Verwertungsvereinbarungen und den daraus dann zu erwartenden finan-
ziellen Uberschiissen (abziiglich des Aufwands fur die Patentierung und das
Patentmanagement) ausdriicken lasst. Dabei ist dann auch der zeitlich
begrenzte Schutz eines Patents zu beriicksichtigen.

Praktisch durchfthrbar ist eine Bilanzierung von Schutzrechten in marktwirt-
schaftlichen Strukturen daher nur bei selbst produzierenden Unternehmen,
die die in ihrem Haus entstandenen Schutzrechte dann auch selbst unmittel-
bar verwerten kénnen (z. B. in Form von verbesserten/verbilligten Produkten),
wobei fur eine solche Bilanzierung dann u.a. Faktoren wie die materielle Sub-
stanz des Unternehmens, dessen Innovationskraft, die Einsatzmoglichkeiten
des Schutzrechts und die Stellung des Unternehmens am Markt beriick-
sichtigt werden mussen.

Nachdem Forschungseinrichtungen aber in aller Regel keine solchen direkten
Marktteilnehmer sind, ist es bei ihnen aus den angefiihrten Grinden
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ungleich schwerer bzw. praktisch unméglich, das wirtschaftliche Potenzial
eines Schutzrechts abzuschatzen, zumindest solange noch kein konkret an
einem bestimmten Schutzrecht interessierter Lizenznehmer bekannt ist. Eine
abstrakte Abschatzung des wirtschaftlichen Potenzials eines Schutzrechts
muss allerdings auch im Rahmen von Vertragsverhandlungen mit Lizenz-
nehmern vorgenommen werden. In der Praxis wird daher oft mit Optionsver-
trdgen gearbeitet, da am Beginn einer neuen Entwicklung eine sichere Zu-
kunftsprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung eines Schutzgegenstands
zumeist schwierig ist und es fur die Beantwortung der Frage nach Erfolgsaus-
sichten einer kommerziellen Verwertung nicht zuletzt auch auf eine aus-
reichend gute und klare Formulierung des Schutzrechts(-gegenstands)
ankommt.
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7 Schaffung eines Verwertungsbewusstseins

In dem zur Kommentierung durch die deutschen Experten vorgelegten Ent-
wurf fir eine Fortschreibung des Strategiepapiers der russischen Regierung
war im Ubrigen auch zunachst keine bzw. keine hinreichend klare Unter-
scheidung gemacht worden zwischen Instrumenten zum Aufbau von Ein-
richtungen mit dem Schwerpunkt auf Grundlagenforschung, angewandter
Forschung und (stark produktbezogener) Industrieforschung.

Im weiteren Verlauf der Diskussion konnte deutlich gemacht werden, dass es
fur die Entwicklung von Innovationsprozessen im FuE-Bereich sinnvoll und
notwendig ist, eine Differenzierung zu férdern, die zwischen Abteilungen
oder Instituten, welche angewandte Forschung anbieten und denjenigen
unterscheidet, die sich mehr oder weniger ausschlieBlich mit Grundlagen-
forschung befassen. Hintergrund dieser Differenzierung ist die Erfahrung,
dass Ergebnisse aus der Grundlagenforschung in aller Regel nicht ohne wei-
tere Entwicklungsschritte unmittelbar gewerblich nutzbar sind. Es wurde
daher empfohlen, in den in Russland jeweils sehr groBen staatlichen For-
schungseinrichtungen Uber entsprechende Férderprogramme einen Prozess
mit dem Ziel anzustoBen, am Ende eine auch im AuBenraum klar erkennbare
und in den Markt bzw. gegenuber den potenziellen Kunden von Forschungs-
leistungen kommunizierte Ausdifferenzierung von solchen Bereichen bzw.
Instituten mit jeweils eigenen Ansprechpartnern zu haben, die sich vor-
nehmlich bzw. ausschlieBlich mit angewandter Forschung befassen.

Zur Begriindung wurde auf die Erfahrung verwiesen, dass vornehmlich auf
Themen der Grundlagenforschung hin orientierte Wissenschaftler sich im All-
gemeinen nicht durch eine besondere Kundenorientiertheit auszeichnen. Fur
erfolgreiche Kooperationen mit Partnern aus dem Mittelstand und der Indus-
trie ist es jedoch von groBter Bedeutung, dass Wissenschaftler, die an den
Verhandlungen Uber den fachlichen Inhalt eines geplanten Forschungsvor-
habens teilnehmen, Erfahrungen mit den Bedurfnissen und Befurchtungen
ihrer Ansprechpartner in den Unternehmen haben, die in der Regel selbst
keine Wissenschaftler sind.
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8 Finanzielle Anreize fiir die Erfinder und
die Forschungseinrichtungen

Ein wichtiger Faktor fur den Erfolg eines erfolgreichen Technologietransfers
von der Forschung in die Wirtschaft ist eine starke Kundenorientierung der
Forschungseinrichtung insgesamt und damit auch der fir sie tatigen Wissen-
schaftler. Hierfur ist nicht zuletzt eine flexible und ztigige Handhabung aller
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Ubertragung von Rechten an
den Forschungsergebnissen auf den Arbeitgeber notwendig. Um das zu
erreichen, bedarf es geeigneter finanzieller Anreizsysteme fir die Urheber
der Technologie, die Erfinder. Das bedeutet, dass Erfinder von ihrem Arbeit-
geber/Institut in irgendeiner Form eine angemessene Vergttung fur diejeni-
gen Erfindungen erhalten mussen, die von ihrem Arbeitgeber oder einem
Lizenzgeber kommerziell verwertet werden. Dazu mussen die Forschungs-
einrichtungen die Moglichkeit haben, im Rahmen von Lizenzvertragen und
durch die VerauBerung von Patenten und anderen aus dem geistigen Eigen-
tum resultierenden Schutzrechten Geld zu verdienen, welches ihnen dann
zunachst selbst unmittelbar zugute kommt.

Erst wenn Forschungseinrichtungen und Erfinder ein direktes monetares
Interesse an der Forderung des Technologietransfers die Wirtschaft haben,
weil sie sich davon einen unmittelbaren Vorteil fr sich selbst und ihre Arbeit
bzw. Arbeitsbedingungen versprechen, indem sie etwa eine qualitativ bes-
sere oder neuere Ausrtstung fur ihr Labor kaufen kénnen oder weil damit
eine merkliche Aufbesserung ihres Gehalts verbunden ist, ist abzusehen, dass
die Fragen des Technologietransfers auch an praktischer Bedeutung gewin-
nen werden, da die Betroffenen ein direktes Interesse an der Verbesserung
ihrer personlichen und beruflichen Situation haben. Daraus folgt, dass Zu-
wendungsempfanger grundsatzlich Inhaber der Rechte des geistigen Eigen-
tums, die im Rahmen 6ffentlich finanzierte Vorhaben geschaffen werden,
sein sollten. Erst wenn innerhalb einer bestimmten Frist (in der Regel zwei
Jahre nach Abschluss eines Vorhabens) keine kommerzielle Verwertung
durch den Zuwendungsempféanger erfolgt, sollte der Zuwendungsgeber das
Recht bzw. die Mdglichkeit haben, die in dem von ihm geférderten Projekt
entstandenen Rechte selbst in Anspruch zu nehmen und sie einem daran
interessierten Dritten Ubertragen zu kénnen.
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9 Férderung des Unternehmergeistes und der Patentierungskosten

Wissenschaftliche Institute mussen in die Lage versetzt werden, auf dem
Markt fur Forschung und Technologietransfer unternehmerisch tatig zu sein.
Die Marktkrafte missen genutzt werden, um o6ffentlich geférderten wissen-
schaftlichen Einrichtungen die Méglichkeit zu geben von der Vermarktung
ihres geistigen Eigentums zu profitieren. Die Vorbildfunktion solcher erfolg-
reich am Forschungsmarkt agierender wissenschaftlicher Einrichtungen fur
andere Wissenschaftsinstitute darf dabei nicht unterschatzt werden.

Die Forschungseinrichtungen haben darber hinaus derzeit praktisch Gber-
haupt kein Geld, um selbst im Falle einer im Hinblick auf ihre wirtschaftliche
Verwertbarkeit positiven Evaluierung einer Technologie daftir aus eigener
Kraft internationale Patentanmeldungen in die Wege leiten zu kénnen. Es
wurde daher im Rahmen der Beratung darauf hingewiesen, dass es kunftig
auch hier zumindest fur eine Periode von ca. 15 Jahren gezielter finanzieller
Unterstiitzung durch den Staat bedarf, um fir eine Ubergangssituation den
daran interessierten Forschungsinstituten in einer zentralen Einrichtung
hinreichend qualifiziertes Personal zur Be- und Verwertung ihrer Schutzrechte
zur Verfligung stellen zu kénnen.

Dabei war deutlich zu machen, dass sich der Erfolg einer Forschungseinrich-
tung nicht nur am absoluten Umfang ihrer Patentierungsaktivitaten messen
|dsst, sondern es vornehmlich um eine sinnvolle Selektion von wirtschaftlich
interessanten Erfindungen und um die Konzentration auf die Anmeldung
praktisch brauchbarer und damit auch wirtschaftlich verwertbarer Patente
gehen muss. Wesentlich dafur ist zum einen eine realistische Abschatzung
des Marktpotenzials einer Erfindung und zum anderen die Abschatzung, ob
der Aufbau eines Patentportfolios als Basis fur die Weiterentwicklung in
bestimmten Forschungsbereichen sinnvoll ist, so dass auf diesem Weg tber
eine bestimmte Zeitachse hinweg ein Alleinstellungsmerkmal der For-
schungseinrichtung erreicht werden kann. Eine Gefahr besteht namlich auch
im Aufbau zu groBer Patentportfolios, insbesondere, wenn in dem zuneh-
menden internationalen Austausch auch internationale Patente mit
Regionalisierung aufgebaut werden, die letztlich dann auch sehr teuer
werden kénnen (GroBenordnung 50 000 Euro/Patent).

Generell wurde von deutscher Seite deutlich gemacht, dass es fir die weitere
wirtschaftliche Entwicklung der russischen Forschungseinrichtungen drin-
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gend notwendig ware, Uber entsprechende Informationen und Fort-
bildungen das Patentbewusstsein bei allen Wissenschaftlern zu férdern, um
im Laufe der Zeit aus einem moglichst groBen Fundus von an eine zentrale
Stelle gemeldeten Erfindungen (nicht Patenten!) schépfen zu kénnen. Dazu
bedarf es der nétigen Sachmittel und personellen Ressourcen sowie aus-
reichendes professionelles Potenzial in den Forschungseinrichtungen, wobei
die Patentberater dann als sog. »Goldgraber« in den Forschungseinrichtun-
gen agieren und dabei das Thema einer »wirtschaftlichen Verwertung« von
Forschungsergebnissen standig neu in den Kopfen der Wissenschaftler ver-
ankern missten, da diese auch heute noch (wie im Ubrigen nicht wenige
ihrer westlichen Kollegen auch) haufig nur um der reinen Erkenntnis willen
forschen, ohne dabei auf das moglicherweise unmittelbar praktisch umsetz-
bare Anwendungspotenzial ihrer Arbeiten zu achten. Diese Anderung in der
Verwertungskultur ist nach allen dazu auch im Westen vorliegenden Erfah-
rungen sowohl inhaltlich als auch zeitlich aufwandig. Der Umgang mit geis-
tigem Eigentum ist deshalb stets ein langfristiges Geschaft, das bei allen
Beteiligten einen langen Atem braucht. Von der Erfindungsmeldung bis zum
Verwertungsvertrag vergehen haufig mehrere Jahre. Mittel- und langfristig
muss aber auch in Russland durch geeignete Anreizmechanismen erreicht
werden, dass junge Menschen in ausreichender Anzahl gentigend Anreize
haben, sich auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Tech-
nologietransfers zu qualifizieren.
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10 Qualifiziertes Personal fiir den gewerblichen Rechtsschutz

Fur den unternehmerischen Erfolg von Forschungseinrichtungen und den
langfristigen Erfolg von FérdermaBnahmen im Bereich des Transfers wissen-
schaftlicher Erkenntnisse von der Forschung in die Wirtschaft bedeutsam

ist der Aufbau eines Bestands an qualifiziertem Personal in den Bereichen
Management geistigen Eigentums und Technologietransfer. Gegentber den
Vertretern des russischen Forschungsministeriums wurde darauf hingewie-
sen, dass es derzeit in zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen Russlands
an einer ausreichenden Zahl von qualifizierten Beratern fehlt, welche die
Interessen der Forschungseinrichtung bei der Verhandlung von Forschungs-
und Lizenzvertragen mit Kunden aus der Wirtschaft wahren kénnen und die
im Bereich der Vertragsforschung dringend erforderliche juristische Unter-
stitzung geben konnen.

Darlber hinaus bedarf es aber auch qualifizierter Beratung durch in der wirt-
schaftlichen Verwertung von Schutzrechten erfahrenes Personal bezlglich
der Entscheidung, ob und in welchem Umfang es sich Gberhaupt lohnt, eine
Patentanmeldung oder sonstige Schutzrechtsanmeldung im nationalen bzw.
internationalen Rahmen auf Kosten des Instituts durchzuftihren. Nachdem
eine nationale Patentanmeldung bislang in Russland noch sehr billig ist (ca.
50 Euro), gibt es bislang Uberhaupt keinen wirtschaftlichen Anreiz, Uber die
Bedeutung eines Patents im Hinblick auf seine kommerziellen Verwertungs-
maoglichkeiten nachzudenken und dafir entsprechend qualifiziertes Personal
einzustellen, welches dann beispielsweise auch Kenntnisse im Bereich
internationaler Patentanmeldungen haben musste.

Dazu ist aber auch erforderlich, dass im Gerichts- und Rechtswesen Russ-
lands in den kommenden Jahren ein System zum Schutz des geistigen
Eigentums aufgebaut wird, das sich zum einen auf im Bereich des gewerb-
lichen Rechtsschutzes besonders qualifizierte Richter und zum anderen auf
fachlich qualifizierte Patentanwalte und einschldgig spezialisierte Rechts-
berater sowohl in der Industrie als auch in Forschungseinrichtungen und
Technologietransferagenturen stitzt. Ohne ein solches, sich selbst verbes-
serndes System, das einerseits einen wirksamen Schutz bietet und sich
andererseits auf qualifiziertes Personal auf allen Ebenen sttitzen kann
(Gerichte und Anwalte sowie Berater in den Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen) wird ein Technologietransfersystem nie mit der erforderlichen
Qualitat arbeiten. Dies wiirde dann jedoch auch den Aufbau der
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notwendigen internationalen Beziehungen in einem sich globalisierenden
Forschungsmarkt behindern, durch die allein die russischen Forschungs-
einrichtungen sich im Wege der Kooperation auf internationaler Ebene auch
kinftig ihre Chancen auf Teilhabe an den sich sténdig weiter internationali-
sierenden Markten wahren kénnen.
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11 Anreize fiir Investitionen der Industrie

In den Stellungnahmen der Experten wurde ebenfalls darauf hingewiesen,
dass eine Hauptmotivation fir die Investitionsbereitschaft innovativer Unter-
nehmen in Forschungs- und Entwicklungsauftrage die Aussicht auf eine
moglichst erfolgreiche wirtschaftliche Verwertung der dabei erzielten Ergeb-
nisse und die damit verbundene Realisierung von Gewinnen ist, die dann
wiederum zur Deckung des Risikos neuer innovativer Entwicklungen dienen
kénnen. Die Erlose aus einer wirtschaftlichen Verwertung von Forschungs-
ergebnissen muss der Zuwendungsempfanger daher grundsatzlich behal-
ten durfen.

Vor diesem Hintergrund wurde den Vertretern des russischen Forschungs-
ministeriums im Rahmen des TACIS-Projekts deutlich gemacht, dass die von
ihnen urspriinglich in ihrem Strategiepapier dargelegte Absicht, dem Staat
fur Schutzrechte, welche in von ihm geférderten Projekten entstanden sind,
stets ein kostenloses Nutzungsrecht einzurdumen, sich zu einem Innovations-
hemmnis entwickeln kénnte (insbesondere in Projekten, bei denen der Staat
nur eine anteilige Finanzierung der Kosten tbernommen hat und daran
beteiligte Industriepartner eigene Mittel bzw. Ressourcen einbringen).

Von den deutschen Experten wurde deshalb mehrfach darauf hingewiesen,
dass aufgrund entsprechender Erfahrungen in den aktuellen Férderbestim-
mungen des BMBF nur noch geregelt ist, dass der Zuwendungsempfanger
mit BMBF-Forderung erarbeitete Forschungs- und Entwicklungsergebnisse
schutzrechtlich absichern und wirtschaftlich verwerten muss. Hierzu erhalt
er allerdings vom staatlichen Zuwendungsgeber auch die notwendige recht-
liche Bewegungsfreiheit. Ergebnisse gehoren daher nach den aktuellen
deutschen Zuwendungsbestimmungen grundsatzlich dem Zuwendungsemp-
fénger. Sie sind von diesem fur Innovationen zu nutzen, d. h. der Zuwen-
dungsempfanger hat insoweit eine ihm vom Zuwendungsgeber auferlegte
Austibungs- bzw. Verwertungspflicht. Zur Konkretisierung dieser Verwer-
tungspflicht dient der Verwertungsplan, der Teil jedes neuen Projektantrags
ist und vom Zuwendungsempfanger mit den Zwischenberichten und dem
Abschlussbericht im Laufe des Projekts fortzuschreiben ist. In diesem Plan
legt der Zuwendungsempfanger dar, auf welche Weise er die Verwertung
des Forschungsergebnisses vornehmen will. An dem Verwertungsplan wird
er dann auch vom Zuwendungsgeber (BMBF) gemessen, wenn es darum
geht, die Erflllung der vertraglich fixierten Verwertungspflicht nachzuprifen.
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12 Rechtsgrundlagen des Technologietransfers

Ungeachtet der bisherigen gesetzgeberischen Aktivitdten waren die recht-
lichen Fragen, die sich ergeben im Zusammenhang mit dem Transfer und der
Nutzung von geistigem Eigentum und von Ergebnissen einer wissenschaft-
lich-technischen Tatigkeit, die unter Verwendung staatlicher Mittel erzielt
wurden, bis zu der nunmehr im Kap. 77 des 4. Teils des ZGB erfolgten
Normierung nicht geregelt. Der Vizeprasident der Russischen Akademie der
Wissenschaften vertrat daher véllig zu Recht noch im April 2004 die
Meinung, dass im Bereich der Innovationstatigkeit die rechtlichen Fragen
praktisch vollig ungeklart seien.*

Es gab daher entsprechend ausfiihrliche Diskussionen zu den Fragen des
geistigen Eigentums, dessen Schaffung mit Budgetmitteln finanziert wurde.
Bislang gab es jedoch keine klaren, insbesondere keine gesetzlichen Regeln,
wie damit zu verfahren ist. Zu Sowjetzeiten gab es schon ideologiebedingt
den Begriff des geistigen Eigentums nicht, da er ein typisches Instrument der
Marktwirtschaft ist. Erst 1992 wurde daher in Russland ein neues Patent-
gesetz verabschiedet, in dem dieser und andere fur das Land neue Begriffe
verankert wurden. Das Gesetz wurde sorgfaltig und unter Nutzung von
Erfahrungen der westlichen Gesetzgebung erarbeitet — aber unbertcksichtigt
geblieben war dabei genau die Frage, wie mit den Ergebnissen von For-
schungsarbeiten umzugehen ist, die mit staatlichen Mitteln finanziert
wurden. Dies betrifft in Russland auch heute noch bis zu 80 Prozent der For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten.*

Am kompliziertesten gestalten sich dabei die rechtlichen Verhaltnisse
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, wenn der Staat Fordermittel
oder Subventionen fir Forschungs-, Entwicklungs- oder technologische
Arbeiten an wissenschaftliche Einrichtungen vergeben hat.* Dies ist in Russ-
land bislang der Regelfall. Deshalb erfordert die Ausbildung eines Markts fur
geistiges Eigentum in Russland dringend die Losung von Aufgaben im
Bereich der Gesetzgebung, aber auch im Bildungswesen und in der Wirt-

33 Aktivitatsengpass, www.poisknews.ru (zitiert nach W. Thieme, a.a.0., S. 35).

34 Vgl. zum Ganzen W. Thieme, a.a.O. (Fn. 30), S. 25 ff.

35 Basis des Innovationssystems in Russland mussen nachindustrielle Technologien sein,
http://stra.teg.ru (zitiert nach W. Thieme, a.a.0., S. 36).
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schaft.®* Im Jahre 1998 lie3 der damalige russische Forschungsminister ei-
ne Abschatzung durchfiihren, wie hoch der Wert des gesamten geistigen
Eigentums ist, dass in der Sowjetunion und danach in Russland geschaffen
wurde. Dabei ergab sich der fantastische Wert von 400 Milliarden US-Dollar.
Mit dieser Zahl wurde lange Zeit argumentiert. Zu realen Einktnften fr das
Land fuhrte dieser fiktive Schatz jedoch nicht. Der Staat, dem dieses geistige
Eigentum gehort, ist nicht in der Lage, daraus reale Werte zu schaffen, der
»Schatz« blieb daher bislang ungenutzt.

Die Schaffung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen durch den offent-
lichen Zuwendungsgeber ist eine notwendige, aber bei weitem noch keine
hinreichende Voraussetzung fir einen erfolgreichen Technologietransfer von
der Forschung in die Wirtschaft. Die rechtlichen Rahmenbedingungen bezlg-
lich der Vergabe von ¢ffentlichen Forschungsmitteln und den damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Rechten der Zuwendungsempfanger war
zum Zeitpunkt der ersten Gesprache mit Vertretern des MON noch ver-
wirrend und die gesetzlichen Regelungen haben einander zum Teil wider-
sprochen.

Fur eine erste Diskussion aus der Sicht eines 6ffentlichen/staatlichen Geld-
gebers notwendigen rechtlichen Schritte war es daher zunachst notwendig,
eine gemeinsame Basis des Verstandnisses der damit verbundenen juris-
tischen Probleme herzustellen. Zum Umgang von ¢ffentlich geforderten For-
schungseinrichtungen mit ihrem geistigen Eigentum in Deutschland ist in der
Diskussion mit den Vertretern des russischen Forschungsministeriums daher
zunachst auf die Regelungen in den §§ 23 ff. und 44 ff. der Bundeshaus-
haltsordnung (BHO) verwiesen worden, die in der Bundesrepublik den grund-
legenden Rechtsrahmen fir den Umgang mit 6ffentlichen Geldern vorgeben.

In diesem Zusammenhang wurde von deutscher Seite erldutert, dass von
offentlichen/staatlichen Stellen ausgereichte Zuwendungen aus staatlichen
Mitteln nach deutschem Rechtsverstandnis im Rahmen der sog. Leistungsver-
waltung auf der Grundlage von begunstigenden Verwaltungsakten gewahrt
werden. Solche Verwaltungsakte kédnnen von der sie erlassenden staatlichen
Stelle/Behorde mit Auflagen versehen werden, in denen dann jeweils die

36 A. Fursenko, Die Formierung des Markts fur geistiges Eigentum in Russland erfordert die
Lésung einer Reihe von gesetzgeberischen Aufgaben, http://stra.teg.ru (zitiert nach W. Thieme,
a.a.0.,S. 36).
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naheren Umstande der erlaubten Mittelverwendung und des vom Empféanger
der Mittel zu erbringenden Verwendungsnachweises geregelt sind. Zur Ver-
einfachung des Prozedere bei der Vergabe von Zuwendungen und mit Blick
auf den von der Verwaltung zu beachtenden Gleichheitsgrundsatz und die
damit unmittelbar verbundene gleichmaBige Ermessensaustibung hat die
Verwaltung in Deutschland auf Bundes- und auf Landerebene sog. Allge-
meinen Nebenbestimmungen fur die Projektférderung (ANBest-P) und far
die institutionelle Forderung (ANBest-1) erlassen, auf die in einer staatlichen
Zuwendung fur FuE-Projekte stets verwiesen wird. Der Vorteil dieser Vor-
gehensweise liegt darin, dass es in der BHO nur ganz grundlegende Fest-
legungen zum Umgang des Staats mit 6ffentlichen Geldern gibt, die dann
erst in den fir verschiedene Bereiche erlassenen Verwaltungsvorschriften, zu
denen auch die angesprochenen Allgemeinen Nebenbestimmungen fur die
Forschungsférderung gehdéren, konkretisiert werden. Wesentlicher Vorteil
dieser Vorgehensweise ist, dass die genannten Verwaltungsvorschriften in
einem vereinfachten Verfahren von der Exekutive ohne die stets aufwandige
Beteiligung des Gesetzgebers geandert und an neue Situationen angepasst
werden kénnen.

Im Verlauf der Diskussion dieser rechtlichen Aspekte bei der Vergabe ¢ffent-
licher Mittel stellte sich heraus, dass es in Russland aufgrund der historischen
Entwicklungen nach der Oktoberrevolution bislang eine der westlichen Ver-
waltungswissenschaft entsprechende Entwicklung des 6ffentlichen Rechts
nicht gegeben hat, so dass sich dort ein ausdifferenziertes 6ffentliches Recht
im westlichen Sinn bisher nicht entwickelt hat und daher auch Begriffe wie
Leistungs- oder Eingriffsverwaltung und die damit verbundenen grund-
legenden Rechtsinstitute, wie insbesondere der belastende bzw. begtins-
tigende Verwaltungsakt nicht bekannt sind. Es konnte aber im Verlauf der
Diskussion mit den Vertretern des Forschungsministeriums dahingehend
Einigkeit erzielt werden, dass es fir eine effiziente Verwaltung und Kontrolle
offentlicher Forschungsmittel von wesentlicher Bedeutung ist, im Hinblick
auf die Mittelvergabe und Mittelverwendung eine klare Trennung zwischen
dem langwierigen und mihsamen sowie auf die Regelung von Grundsatz-
fragen zu beschrankenden Gesetzgebungsprozess und dessen ministerieller
Umsetzung in die Praxis vorzunehmen.
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13 Technologietransfer aus 6ffentlichen Forschungseinrichtungen

Am 19.12.2006 hat Prasident Putin das zuvor am 24.11.2006 von der Staats-
duma, dem Parlament der Russischen Foderation, verabschiedete Gesetz zur
Erganzung des russischen Zivilgesetzbuchs um einen neuen Teil IV mit dem
Titel »Rechte auf die Resultate der intellektuellen Tatigkeit und Individua-
lisierungsmittel« unterzeichnet. Damit hat ein angesichts der GréBe der Auf-
gabe sehr kurzer und mit viel Kritik vor allem auslandischer Beobachter®’
begleiteter Gesetzgebungsprozess sein vorlaufiges Ende gefunden. Dieser
neue 4. Teil des Zivilgesetzbuchs der Russischen Foderation (ZGB) soll kiinftig
alle derzeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes noch vorhan-
denen Einzelgesetze der Russischen Foderation zum Schutz des geistigen
Eigentums ersetzen. Es handelt sich in diesem Sinne also um eine umfassen-
de Kodifizierung des Themas gewerblicher Rechtsschutz, wie sie in dieser
Form bisher nicht ihresgleichen kennt.

Der wegen der Schaffung von notwendigen Ausfihrungsbestimmungen und
erganzenden Gesetzesanpassungen erst am 01.01.2008 in Kraft tretende

4. Teil des russischen Zivilgesetzbuchs besteht aus 326 Artikeln (Art. 1225 —
1551), die wiederum in insgesamt neun Kapitel, beginnend mit dem Kapitel
69 mit dem Titel »Allgemeine Bestimmungen« (Kap. 70 — Urheberrechte,
Kap. 71 — Verwandte Rechte, Kap. 72 — Patente, Kap. 73 — Sortenschutz-
rechte, Kap. 74 — Halbleiterschutz, Kap. 75 — Geschaftsgeheimnisse/Know-
how, Kap. 76 — Marken- und Domainrecht und dem abschlieBenden Kap. 77
— Recht auf Nutzung der Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit im Rahmen
einer Dual-Use-Technologie) unterteilt sind.

Das letzte Kapitel mit dem etwas sperrig klingenden Titel »Recht auf Nut-
zung der Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit im Rahmen einer Dual-Use-
Technologie« umfasst insgesamt 9 Artikel, ndmlich von Art. 1542 — Art.
1551. Die Einfugung dieses Kapitels in die Gesetzesnovelle beruht auf einer
Initiative des russischen Forschungsministeriums (MON) und hat zum Ziel, im
Zusammenwirken mit einem in diesem Kapitel des ZGB zwar bereits

37 Vgl. dazu die Stellungnahme der International Intellectual Property Alliance in ihrem 2007
Special 301 Report unter http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301RUSSIA.pdf; Olga Ame-
tistova und Ekaterina Golubeva in Ost-West-Contact Nr. 11, S. 66; Coalition for Intellectual
Property Rights unter http://www.cipr.org; Olga Barannikova, An Intellectual Property Rights
Headache, St. Petersburg Times, March 21, 2006.
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angesprochenen aber im laufenden Jahr 2007 erst noch zu schaffenden
»Gesetz zur Ubertragung féderaler Technologien« erstmals in Russland die
rechtlichen Voraussetzungen und Randbedingungen fir den Transfer von
Technologien zu regeln, die mit 6ffentlichen Mitteln geschaffen wurden. Die
Regelungen dieses Kapitels und der dieses erganzenden Vorschriften haben
fur Russland insoweit Pioniercharakter. Sie zielen in ihrer Gesamtheit darauf
ab, eine Balance zwischen den Interessen des Staats einerseits und denen der
an einem Projekt beteiligten Forschungseinrichtungen, der daran beteiligten
Wissenschaftler und Investoren sowie der an den daraus resultierenden kon-
kretem Projektergebnissen interessierten Wirtschaft, andererseits herzu-
stellen.

Im Rahmen des TACIS-Projekts wurde zu diesem Kapitel 77 der Gesetzes-
novelle mit den Vertretern des russischen Forschungsministeriums ein in-
tensiver und fruchtbarer Dialog gefuhrt, der zu einer Reihe von wesent-
lichen Erganzungen und einzelnen Prazisierungen in der vom Parlament
letztendlich verabschiedeten Fassung des Gesetzes gefuihrt hat, welche die
damit im Zusammenhang stehende Aufgabe, den Technologietransfer von
ganz Uberwiegend 6ffentlich geférderten Forschungseinrichtungen in die
Wirtschaft anzustoBen, im Gesamtergebnis am Ende hoffentlich deutlich
erleichtern werden.

Wie der Autor aus vielen Vortragen vor russischen Wissenschaftlern inner-
halb der letzten 10 Jahre sowohl aus dem Bereich der Forschung als auch
aus der Industrie zu den Themen »Instrumente zum Schutz geistigen Eigen-
tums«, »Forschungs- und Entwicklungsvertrage«, »Lizenzvertrage« und
»Forschungskooperationsvertrage« weiB, gab es dazu bislang bei den
Wissenschaftlern und sonstigen Akteuren in der »Scientific Community«
eine groBe Verunsicherung, weil es weder gesetzliche noch verwaltungstech-
nische Regelungen zu dem gesamten damit zusammenhadngenden Fragen-
komplex gab. Insofern war die Einfihrung dieses Kapitels und der dazu noch
zu erlassenden erganzenden Vorschriften in die fur die Gesetzgebung zu den
Rechten an Immaterialgitern wesentliche Kodifikation im ZGB ein wichtiger
Schritt, um die bei der groBen Mehrzahl der russischen Wissenschaftler dies-
bezlglich bestehenden Unsicherheiten und daraus resultierenden Hemmnis-
se fur einen Technologietransfer zu beseitigen.

Im Hinblick auf die ganz offensichtlich nach wie vor groBe Bedeutung,
welche die Forschung mit einem militdrischen Hintergrund im Rahmen der
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Vergabe von 6ffentlichen Forschungsmitteln in Russland hat, hat dieses
Kapitel den Titel »Recht auf Nutzung der Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit
im Rahmen einer Dual-Use-Technologie«. Der erste Artikel in diesem Kapitel
mit der urspriinglich recht sperrigen Uberschrift »Rechte von Personen, die
mit Mitteln aus dem féderalen Haushalt eine Technologie entwickelt haben,
auf Nutzung der zu dieser Technologie gehdrenden Ergebnisse einer
geistigen Tatigkeit« hatte zunachst folgenden Wortlaut:

Eine Person, die ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem foderalen Haus-
halt eine in erkennbarer Form vorliegende Technologie entwickelt oder
deren Entwicklung organisiert hat, welche ganz oder teilweise gemaB den
Regeln dieses 4. Teils schutzpflichtige Erfindungen, gewerbliche Muster,
Geschmacksmuster, EDV-Programme oder andere Ergebnisse einer intellek-
tuellen Tatigkeit beinhaltet und als verfahrenstechnische Grundlage fur
eine gewisse praktische Tatigkeit im militarischen oder zivilen Bereich
(Dual-Use-Technologie) dienen kann, erwirbt das Recht auf Nutzung der
vorstehend genannten Ergebnisse der geistigen Tatigkeit in Verbindung
mit dieser Technologie (Recht auf die Technologie) mit Ausnahme der Félle,
da dieses Recht gemaB den Regeln dieses Gesetzbuches der Russischen
Foderation zusteht.

Zu einer Dual-Use-Technologie kénnen auch die Ergebnisse einer geistigen
Tatigkeit (Informationen, technische Angaben u.a.) gehoren, welche auf-
grund der Regeln dieses 4. Teils keinem Schutz unterliegen.

Bei der Diskussion dieses Artikels mit den Vertretern des russischen Wissen-
schaftsministeriums war zunachst die sich einem westlichen Leser als erstes
aufdrdngende Frage zu klaren, warum in den neuen 4. Teil des russischen
Zivilgesetzbuchs Uber die Immaterialgtterrechte ein eigenes Kapitel (77) auf-
genommen werden soll, welches sich mit der Regelung von Nutzungsrechten
an Ergebnissen befasst, die entsprechend der oben wiedergegebenen sehr
allgemeinen Definition einer sog. »Dual-Use-Technologie« zuzuordnen sind,
wobei der Begriff »Dual-Use-Technologie« an keiner anderen Stelle des
Gesetzbuches eine prazisere Definition erfahrt.

In seinen Gesprachen mit den russischen Partnern war vom Verfasser wieder-
holt darauf hingewiesen worden, dass aufgrund der geplanten Vorschriften
aus rechtlicher Sicht nicht klar ist, warum man fur eine Regelung zum
Eigentum an Rechten einer Technologie an staatlich (mit-)finanzierten For-
schungsergebnissen den sowohl rechtlich als auch technisch nur schwer
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abgrenzbaren Begriff der »Dual-Use-Technologie« benétigt. Nachdem es
sich entsprechend der in der westlichen Welt allgemein tblichen Definition
fur »Dual-Use-GUter« immer um Dinge/Technologien handelt, die sowohl
militarisch als auch zivil genutzt werden kénnen, ware es, wenn man denn
schon seitens des russischen Gesetzgebers offensichtlich der Auffassung ist,
explizit nur fur solche Guter im ZGB eine Regelung zu den Rechten an den
Ergebnissen einfihren zu mussen, aus Griinden der rechtlichen Klarheit und
der fur die praktische Umsetzung auch notwendigen Rechtssicherheit
erforderlich gewesen, eine moglichst klare definitorische Abgrenzung zu
allen anderen, nur rein zivil nutzbaren Technologien zu treffen. Als abschre-
ckendes Beispiel fur die damit dann aber verbundenen Schwierigkeiten war
vom Autor die sehr umfangliche und komplexe Regelung der Europaischen
Union (EU) zum Thema »Dual-Use-Guter« angefuhrt worden.

Die Kommission der Europdische Union, als das fur diesen Bereich zustan-
dige Organ, hat die rechtstechnisch sehr schwierige Abgrenzung von unter
den Begriff »Dual-Use« fallenden Technologien in einer eigenen Verordnung
(VO) der EU Nr. 1334/2000 vom 22.06.2000 Uber Regelungen zur Ausfuhr-
kontrolle von Gutern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
getroffen. Diese EU-Verordnung verweist in ihrem Art. 3 Abs. 1 auf einen
derzeit 162 Seiten starken Anhang |, der wiederum die fur eine Ausfuhr
genehmigungspflichtigen Dual-Use-Technologien/Produkte unterteilt in
zehn verschiedene Technologiefelder, technisch prazise auflistet. Eine ver-
gleichbare Regelung gibt es sicherlich auch fur die Russische Foderation, da
einige Verpflichtungen daraus auf volkerrechtlichen Vertragen beruhen,
deren Vertragspartner unter anderem auch Russland ist. Mit einem Verweis
auf diese Regelungen hatte man dann seitens des Gesetzgebers zumindest
die fur die Rechtsanwenderpraxis erforderliche Klarheit Uber den sachlichen
Gehalt des in dem Kapitel verwendeten Begriffs der » Dual-Use-Technologie«
geschaffen.

Von deutscher Seite wurde im Verlauf der weiteren Diskussion auch darauf
hingewiesen, dass die Verwendung dieser speziellen Begrifflichkeit » Dual-
Use-Technologie« und die daraus im Sinne der oben dargestellten Argu-
mente sich aus Sicht der Berater ergebende Notwendigkeit eines Verweises
auf umfangreiche und einem standigen Wandel unterliegenden Verord-
nungen das praktische Handeln beim Technologietransfer innerhalb Russ-
lands ganz erheblich erschweren wiirde. Die Normadressaten dieser Bestim-
mung (Wissenschaftler eines Forschungsinstituts) massten sich dann nam-
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lich bereits zur Kldrung der Frage, ob die von ihnen entwickelte Technologie
Uberhaupt unter den Anwendungsbereich dieses Kapitels (»Dual-Use-Tech-
nologie«) fallt, der professionellen Hilfe eines Spezialisten im AuBenwirt-
schaftsrecht bedienen, der fur sie vorab diese Zuordnungsfrage klart. Die
richtige Zuordnung einer neuen Technologie zu den ristungsrelevanten
Gutern ist in der Praxis hochst diffizil. In allen westlichen Landern muss daher
eine solche im Einzelfall stets aufwandige Prifung nur im Fall des Exports von
HochtechnologiegUtern in bestimmte, fur die militérische Sicherheit des
jeweils eigenen Territoriums als problematisch angesehene Lander geprift
werden.

In der weiteren Diskussion der Thematik wurde von den Beratern immer
wieder versucht deutlich zu machen, dass es vor dem geschilderten Hinter-
grund fir einen Technologietransfer vor allem innerhalb des Territoriums der
Russischen Foderation an dort ansassige Unternehmen nach westlichem
Rechtsverstdandnis keine Notwendigkeit ersichtlich ist, in einem doch eigent-
lich fur alle denkbaren Falle gedachten Zivilgesetzbuch ein eigenes Kapitel
nur zur Regelung der Rechte an Ergebnissen von so genannten »Dual-Use-
Gutern« aufzunehmen.

Aufgrund der Uberragenden Bedeutung, welche die sowohl historisch als
auch aktuell noch ganz Gberwiegend auf militérische Bedurfnisse aus-
gerichtete offentlich finanzierte bzw. geférderte Forschung in Russland hat,
hat der Gesetzgeber es aber offensichtlich fiir zwingend notwendig erachtet,
in dem 'Grundgesetz' des Zivilrechts und damit einer fur die russischen
Rechtsanwender besonders hervorgehobenen Stelle insbesondere die Rechte
an Technologien zu regeln, die einen »Dual-Use-Effekt« haben kénnen. Das
die im Gesetz nunmehr verankerte Definition im Artikel 1542 Abs. 1 ZGB,
wonach »als Dual-Use-Technologie ... die in erkennbarer Form vorliegenden
Ergebnisse wissenschaftlich-technischer Forschung anerkannt (werden),
welche ... als verfahrenstechnische Grundlage fur eine gewisse praktische
Tatigkeit im militarischen oder zivilen Bereich dienen kénnen« aufgrund der
sehr allgemeinen und unscharfen Formulierung nicht zuletzt auch mit ganz
erheblichen Rechtsunsicherheiten bezlglich der Frage belastet ist, welche
Technologien in der Praxis denn darunter fallen, hat man trotz der sehr aus-
fuhrlichen Diskussion des Themas offensichtlich bewusst in Kauf genommen.
Im Endergebnis ist es jedenfalls leider nicht zur vorgeschlagenen Streichung
des fur einen effizienten Technologietransfer sehr problematischen Begriffs
»Dual-Use« und der stattdessen vorgeschlagenen Regelung fur alle Arten
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von Technologien gekommen. Die notwendigen Regelungen sollen nunmehr
in dem als ein Erfolg der Diskussion im Art. 1546 Abs.5 ZGB angesprochenen
»Gesetz zur Ubertragung féderaler Technologien« erfolgen.

Ergebnis der sehr ausfuhrlichen Diskussion an dieser Stelle war zum einen
eine deutliche Kiirzung der Uberschrift des Artikels zum Titel »Recht auf die
Technologie« und zum anderen die Herausnahme und Verlagerung der
Regelung in den gesetzessystematisch »richtigeren« Art. 1544 Abs. 1 ZGB,
wonach eine [juristische oder nattrliche] Person (nur) »... das Recht auf Nut-
zung der vorstehend genannten Ergebnisse (d. h. der Dual-Use-Technologie)
der geistigen Tatigkeit in Verbindung mit dieser Technologie ... mit Aus-
nahme der Félle, da dieses Recht gemaB den Regeln dieses Gesetzbuches
der Russischen Foderation oder einer Einrichtung der Russischen Fédera-
tion® zusteht« erwirbt.

Ein weiteres Ergebnis der im Forschungsministerium zum Thema Dual-Use-
Technologien gegebenen Hinweise war, dass man in den Art. 1551 Abs. 1°S.
2 ZGB ergéanzend eine Bestimmung aufgenommen hat, wonach Rechte auf
eine Technologie mit Billigung des staatlichen Auftraggebers oder des Haus-
haltstitelverwalters (nur) entsprechend den Rechtsvorschriften zur AuBen-
wirtschaftstatigkeit zur Verwertung in das Hoheitsgebiet eines auslandischen
Staats weitergegeben werden kénnen.

Fur die praktische Durchfhrung von Technologietransfer problematische
Regelungen enthalt auch die ebenfalls leider unverandert beibehaltene Fas-
sung der Vorschrift des Art. 1547 Abs. 1 ZGB zur VerauBerung von Rechten
an Technologien, die aufgrund von Férdermitteln der Russischen Foderation
zustehen. Dort ist vorgesehen, dass spdtestens innerhalb eines Zeitraums von
sechs Monaten nach dem Tag des Erwirkens von Rechten an den Ergebnissen
einer geistigen Tatigkeit durch die Russische Foderation eine VerduBerung
dieser Rechte an eine Person erfolgt sein muss, die an der wirkungsvollen
praktischen Anwendung der Technologie interessiert ist und die nachweislich
Uber reale Moglichkeiten zu ihrer praktischen Anwendung verflgt.

Im Rahmen der Beratungen haben die westlichen Experten versucht, deutlich
zu machen, dass nach den Erfahrungen westlicher Technologietransferagen-

38 Der hervorgehobene Passus wurde neu in den Normtext eingefugt.
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turen angesichts des frilhen Stadiums, in dem sich von Forschungseinrich-
tungen neu entwickelte Technologien in aller Regel befinden, die gesetzliche
Festlegung einer Frist von sechs Monaten flr das Auffinden eines Verwer-
tungspartners aus der Wirtschaft deutlich zu kurz ist. Hier wurde fur die
gesetzliche Regelung ein Zeitraum von wenigstens zwei, besser aber noch
drei Jahren als wesentlich realistischer empfohlen. Ebenfalls offen bleiben
sollte bei einer derartigen gesetzlichen Regelung die konkrete Art der Ver-
wertung, d. h. es sollte beispielsweise nicht festgeschrieben werden, dass das
Recht (nur) an eine an der praktischen Nutzung der Ergebnisse interessierte
Person verauBert werden kann. Es wurde vielmehr empfohlen, dass der
Gesetzgeber hier lediglich eine Pflicht der Forschungseinrichtung zur wirt-
schaftlichen Verwertung der Ergebnisse innerhalb eines angemessenen
Zeitraums von ca. zwei bis drei Jahren festschreibt.

Dabei kann vom Gesetzgeber allerdings durchaus verlangt werden, wie dies
auch schon in dem Entwurf des Gesetzes stand, dass derjenige, dem die
Rechte Ubertragen werden, nachweislich Uber die erforderlichen sachlichen
und/oder finanziellen Méglichkeiten zu ihrer wirtschaftlichen
Verwertung/praktischen Umsetzung verfigen sollte.

Ein weiteres, im ersten Entwurf des Gesetzes nach Auffassung der Berater
nicht mit der erforderlichen Klarheit geregeltes Problem stellte dartiber
hinaus auch die Behandlung von Rechten an Technologien dar, die von
mehreren Personen gemeinschaftlich entwickelt worden sind, was heute, im
Zeitalter komplexer technologischer Fragestellungen und Losungen, ja
praktisch den Regelfall darstellt.

Im ersten Absatz der Bestimmung des jetzigen Artikels 1549 wird zunadchst
geregelt, dass das »Recht auf die Technologie« (vgl. dazu die Definition in
Art. 1542 Abs. 3 ZGB), die teilweise mit Mitteln aus dem féderalen Haushalt
und weiterer Investoren entwickelt worden ist, gleichzeitig der Russischen
Foderation, (neu eingefligt:) einer Einrichtung der Russischen Foderation,
den weiteren Investoren des Projekts, in dessen Verlauf die Technologie ent-
wickelt wurde, sowie der [juristischen oder natlrlichen] Person, welche die
Technologie entwickelt oder deren Entwicklung veranlasst hat oder einem
anderen Rechtsinhaber zustehen kann. Um welchen Rechtsinhaber es sich im
letzteren Fall handelt bzw. nach welchen Kriterien er sich bestimmt, war
nach Meinung der Berater aufgrund der insoweit vollkommen allgemein
gehaltenen Formulierung im Gesetz viel zu unbestimmt und offen, was in
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der spateren Anwendung des Gesetzes nur zu dann durch die Gerichte mih-
sam zu beseitigenden Rechtsunsicherheiten fihren wirde. Zu denken ware
hier allenfalls an Dritte Schutzrechtsinhaber, deren Schutzrechte im Verlauf
der Entwicklung einer neuen Technologie von der Forschungseinrichtung zur
Erzielung eines bestimmten Ergebnisses mit herangezogen werden mussen.
Im Zuge der Diskussion dieser Regelung wurde von den Beratern auch darauf
hingewiesen, dass derartige Konstellationen, allein schon wegen der daraus
sich haufig ergebenden Abhangigkeiten (Stichwort: abhangige Schutzrechte)
grundsatzlich vermieden werden sollten, in jedem Fall aber aufgrund der
damit verbundenen komplexen rechtlichen Fragestellungen ohnehin einer
individuellen vertraglichen Regelung bedurfen und daher im Rahmen einer
gesetzlichen Regelung nicht explizit angesprochen werden sollten.

In jedem Fall aber hatte die gesetzliche Regelung zur Inhaberschaft der
mehreren gemeinsam gehdrenden Rechte in Art. 1549 ZGB im Hinblick auf
die hier notwendige rechtliche Klarheit entweder eines gesetzlichen Ver-
weises auf die an anderer Stelle des ZGB geregelten Bestimmungen zur
Rechtsgemeinschaft oder auf die Regelungen zur einfachen zivilrechtlichen
Gesellschaft bedurft. Es wurden insoweit eine Reihe von Regeln vor-
geschlagen, die nach den Erfahrungen der Berater mit Problemen bei einer
gemeinschaftlichen Inhaberschaft von Rechten an Forschungsergebnissen
das dafur erforderliche Minimum regelungsbeddrftiger Punkte darstellen.

Dazu gehorten insbesondere eine Regelung zur Verteilung der finanziellen
Lasten unter den Inhabern im Fall von notwendigen ErhaltungsmaBnahmen,
Regelungen zur ordnungsgemafRen Verwaltung und Benutzung des gemein-
schaftlichen Rechts, eine explizite Regelung des Rechts zur Einrdumung von
Lizenzen und eine Aufteilung der daraus entstehenden Ertrédge sowie letzt-
lich die Verpflichtung zur Tragung der mit dem jeweiligen Recht verbun-
denen Lasten der Aufrechterhaltung (Patentierungskosten etc.) entsprechend
dem jeweiligen Anteil des Einzelnen an dem Recht.

Zuletzt wurde noch vorgeschlagen, dass die in dem Gesetzesentwurf vor-
geschlagene Regelung zu Modalitaten fur den Export von Rechten an mit
Mitteln der 6ffentlichen Hand entwickelten Technologien dahingehend
modifiziert wird, dass der Rechteinhaber fir den Fall, dass es ihm innerhalb
eines vorgegebenen Zeitraums nachweislich nicht gelungen ist, seine Rechte
innerhalb der Russischen Foderation einer wirtschaftlichen Verwertung
zuzufuhren, beim staatlichen Auftraggeber einen Antrag auf Verwertung der
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Technologie im Ausland stellen kann. Zur Beschleunigung der damit verbun-
denen administrativen Prozesse wurde vorgeschlagen, dass ein Antrag, der
nicht innerhalb eines Zeitraums von vier bis sechs Monaten nach Zugang
beim staatlichen Auftraggeber verbeschieden ist, als genehmigt gilt. Fur den
Fall, dass die Pflicht zur vorherigen Einholung einer Genehmigung missachtet
wird und eine Technologie ohne Genehmigung durch Rechtsgeschéaft auBer-
halb der Grenzen der Russischen Foderation zur wirtschaftlichen Verwertung
Uberlassen wird, stehen die damit erzielten Erl6se der Russischen Foderation
zu oder sie kann die Gelder, mit denen die Entwicklung der Technologie von
ihr finanziert wurde, zurlckfordern.

Letzterem wurde der Vorzug vor der schon im Entwurf vorgesehenen und im
jetzt vorliegenden Gesetz in Art. 1551 Abs. 2 S. 2 ZGB leider beibehaltenen
Nichtigkeit des Rechtsgeschafts gegeben, weil eine im ZGB gesetzlich an-
geordnete Nichtigkeit im Ergebnis dazu fuhrt, dass ein im Ausland ansassiger
Nutzer der Technologie, mit welchem entgegen den gesetzlichen Bestim-
mungen im Kapitel 77 des ZGB ein Kauf-, Nutzungs- bzw. Lizenz- oder sons-
tiger Vertrag zur Uberlassung von Technologien abgeschlossen wurde, an die
in dem Vertrag mit ihm enthaltenen Regelungen zur Zahlung von Nutzungs-
entgelten bzw. Geheimhaltungsverpflichtungen seinerseits im Hinblick auf
die gesetzlich angeordnete Nichtigkeit des Vertrages nicht mehr gebunden
ware und andererseits, mangels entsprechender Machtbefugnisse des russi-
schen Staats im Ausland, nicht gezwungen werden kénnte, die Nutzung der
Technologie im Ausland einzustellen, zumindest in den Féllen, in denen die
betreffende Technologie im Ausland nicht durch dort wirksame Schutzrechte
geschitzt ist.

Nachdem hiermit aufgelistet wurde, welchen Empfehlungen der Berater man
nicht gefolgt ist, soll am Ende nicht verschwiegen werden, dass die Beratung
zu den rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Technologietransfer
im Rahmen des TACIS-Projekts dessen ungeachtet auch eine ganze Reihe von
duBerst positiven Auswirkungen auf das Gesetzgebungsverfahren hatte.

Zum einen hat der Gesetzgeber im Sinne einer bewussten Dezentralisierung
von Verantwortung, auf deren Notwendigkeit fir einen erfolgreichen Tech-
nologietransfer im Rahmen der verschiedenen Gesprache vielfach hingewie-
sen wurde, in das Kapitel 77 Regelungen neu aufgenommen, wonach nicht
nur die Russische Foderation selbst (und damit der oftmals schwerféllige
und von den konkreten Problemen weit entfernte Apparat der staatlichen
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Verwaltung in Moskau), sondern auch die Leitung von Einrichtungen der
Russischen Fdderation vor Ort, d. h. insbesondere die Leitung von staatlichen
Forschungsinstituten selbst Entscheidungen zur Verwertung der Rechte
zumindest an solchem Technologien treffen kann, welche die Einrichtung mit
Mitteln aus dem eigenen, ihr vom Start global zugewiesenen Haushalt
finanziert hat (vgl. dazu die in das Gesetz diesbezlglich neu aufgenom-
menen Regelungen in den Art. 1543 Abs.1 S. 1, 1544 Abs.1, 1546 Abs.2-5
und 1549 Abs.1 ZGB).

Als ein weiterer ganz wesentlicher Erfolg der Beratung zu den rechtlichen
Fragen des Technologietransfers ist jedoch insbesondere die Tatsache anzu-
sehen, dass in das Zivilgesetzbuch in den Artikeln 1546 Abs. 5S. 2 und 1547
Abs. 2 S. 3 explizit ein Verweis auf ein noch vor dem Inkrafttreten des neuen
4. Teils des ZGB am 01.01.2008, d. h. noch im Laufe des Jahres 2007 zu
erlassendes »Gesetz zur Ubertragung féderaler Technologien« auf-
genommen wurde.

In diesem Gesetz sollen dann sowohl fur Dual-Use als auch fur »sonstigex,
d. h. rein zivile Technologien, die keine »Dual-Use« Bedeutung haben, dem
Sinne nach Regelungen getroffen werden, wie sie sich in Deutschland inhalt-
lich vor allem in den Vorschriften der §§ 23 (Zuwendungen), 24 (gréBere
Entwicklungsvorhaben), 26 (Zuwendungsempfanger), 44 (Zuwendungen)
und 63, 64 (Erwerb und VerduBerung von Vermogensgegenstanden) der
Bundeshaushaltsordnung (BHO) und den diese erganzenden allgemeinen
Verwaltungsvorschriften (Allgemeine Nebenbestimmungen zur Projektfor-
derung — ANBest-P, Allgemeine Nebenbestimmungen zur institutionellen
Forderung — ANBest-l) finden, in denen sich die grundlegenden Bestim-
mungen fir den Umgang von Zuwendungsempfangern mit staatlich finan-
zierten Forschungsergebnissen befinden. Den Vertretern des russischen For-
schungsministeriums wurden im Rahmen des Projekts diese in der Bundes-
republik Deutschland zum Handling von staatlich finanzierten Forschungs-
ergebnissen bestehenden Bestimmungen als Modell und Vorlage zuganglich
gemacht.

Im Rahmen der dazu gefuhrten Beratungsgesprache, insbesondere zu der
Frage des Ineinandergreifens von Regelungen in der Bundeshaushaltsord-
nung (formliches Gesetz) und den dazu in Form von Verwaltungsvorschriften
ergangenen 'Allgemeinen Nebenbestimmungen', war es ein wesentliches
Ziel, den Vertretern des Ministeriums klarzumachen, dass es notwendig und
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sinnvoll ist, die gesetzlichen Regelungen dazu mdglichst abstrakt und kurz
zu halten, weil es in der spateren Praxis wesentlich einfacher ist, dazu ergan-
gene Verwaltungsvorschriften (wie z. B. Regierungsverordnungen, Ukase
etc.) auch kurzfristig an die einem mehr oder weniger hdufigen Wandel
unterliegenden Bedurfnisse und Erfahrungen der Praxis anzupassen. Darlber
hinaus wurde versucht, den Gesprachspartnern nahezubringen, dass er fur
den Erfolg des Technologietransfers von wesentlicher Bedeutung ist, sowohl
die Verantwortung fur als auch den Erfolg von Verwertungsbemihungen
maoglichst nahe beim Entwickler einer neuen Technologie zu belassen.

Konkret wiirde dies bedeuten, dass man sowohl die Modalitaten (Verkauf
oder Lizenzierung) eines konkreten Technologietransfers, als auch ein daraus
resultierendes finanzielles Ergebnis, zumindest bis zu einer gewissen Hohe in
der alleinigen Verantwortung der fur die Entwicklung verantwortlichen For-
schungseinrichtung beldsst. Dies ware fur das ebenso wie beispielsweise
Frankreich sehr zentralistisch und hierarchisch ausgerichtete Russland ein
groBer Fortschritt. Soweit dies in den Gesprachen erkennbar war, ist dieser
Gedanke zumindest auf positive Resonanz gesto3en, was sich nicht zuletzt
schon in der Aufnahme der Regelungen in Art. 1546 Abs. 2 ZGB und den
weiteren Regelungen im Kapitel 77 des Zivilgesetzbuches zu den Rechten der
Einrichtungen der Russischen Foderation an sog. Dual-Use-Technologien
niedergeschlagen hat.

Der durch das TACIS-Projekt angestoBene Diskussionsprozess westlicher
Experten mit Vertretern des russischen Forschungsministeriums hat im Hin-
blick auf die gesetzliche Regelung eines Technologietransfers aus 6ffentlich
finanzierten Projekten im russischen Zivilgesetzbuch selbst im Endergebnis
leider noch nicht in vollem Umfang zu der wiinschenswerten Prazisierung
und Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen gefiihrt. Es besteht
aber die nicht ganz unberechtigte Hoffnung, dass in dem noch zur Ver-
abschiedung anstehenden »Gesetz zur Ubertragung féderaler Technologien«
eine Reihe der im Zivilgesetzbuch bislang noch offen gebliebenen Fragen
einer Regelung zugefuhrt werden.

Es bleibt daher nunmehr nur noch zu hoffen, dass die dann bis Ende 2007
vorliegende erstmalige gesetzliche Regelung des gesamten Fragenkomple-
xes des Umgangs mit staatlich finanzierten Forschungsergebnissen fiir das
Staatsgebiet der Russischen Foderation bei den interessierten Verkehrskreisen
in Zukunft zu einer deutlichen Starkung der Bereitschaft fihren wird, sich
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verstarkt mit der interessanten, aber in ihren konkreten Einzelheiten stets
schwierig bleibenden Materie des Technologietransfers von 6ffentlich
finanzierter Forschung in die sich allmahlich ausbildende Privatwirtschaft zu
befassen.

Mit der grundsatzlichen Regelung dieses Fragenkomplexes sowohl im
russischen Zivilgesetzbuch als auch in dem dieses erganzenden 'Gesetz zur
Ubertragung féderaler Technologien' ist dann ab dem Jahr 2008 ein
wichtiger Anfang fur die weitere Entwicklung marktwirtschaftlicher
Strukturen auch im Bereich der staatlichen Forschung gemacht worden. Es ist
dann an den Vertretern der Wissenschaft, die damit gewonnenen Mdéglich-
keiten wirtschaftlichen Handelns zum Wohl ihrer jeweiligen Einrichtung zu
nutzen und damit im Idealfall schon kurzfristig zumindest aber mittelfristig
auch die Chancen fir eine Starkung und Intensivierung der internationalen
Zusammenarbeit mit Einrichtungen aus der Europaischen Union und anderen
Partnern aus Forschungseinrichtungen in westlichen Demokratien deutlich zu
verbessern.
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Forschungsférderung und
Technologietransfer in Russland

14 Rechtsrahmen fiir die internationale Zusammenarbeit

Die nationale russische Forschungslandschaft kann sich vor dem Hinter-
grund der laufenden Ausgestaltung eines europaischen Forschungsraums
mit partnerschaftlichen Verflechtungen von russischen und europaischen For-
schungseinrichtungen im Rahmen der europdischen Nachbarschaftspolitik
und den diesbezuglichen Sonderbeziehungen zwischen Russland und der
Europaischen Union nur erfolgreich entwickeln, wenn europaische und
internationale Beziehungen integraler Bestandteil des russischen Innovations-
systems werden.

Fur eine signifikante Entwicklung des nationalen Innovationssektors bedarf
es kunftig Strukturen, die eine aktive internationale Zusammenarbeit ermog-
lichen. Dabei kommt es insbesondere auf eine eigenverantwortliche interna-
tionale Vernetzung von Forschungseinrichtungen und innovativen Unter-
nehmen an. DafUr sollen staatlicherseits regulative und finanzielle Vorausset-
zungen zur Erhéhung der internationalen Mobilitat russischer Wissenschaft-
ler geschaffen werden (z. B. Uber ein DAAD-Modell). Zugleich sollen spezi-
fische Forderprogramme fir die Steigerung der internationalen Zusammen-
arbeit durch die russische Regierung aufgelegt werden. Daftir soll jedes
staatliche Zielprogramm um eine internationale Dimension erganzt werden.
Gleichzeitig mUssen regionale Prioritaten flr die Zusammenarbeit definiert
werden. Folgende Hauptzielregionen sind naheliegend: Européaische Union,
Asien (China/Japan/Indien/Stidkorea) und Amerika (USA/Kanada). Fur jede
dieser Zielregionen muss eine spezifische Kooperationsstrategie definiert
werden.

Eine erfolgreiche Anbahnung von Kooperationen setzt auch auf interna-
tionaler Ebene stets sog. »\Win-Win«-Situationen voraus. Bei Forschungs-
kooperationen muss jeder der Partner seine wissenschaftlichen Erkenntnisse
im Rahmen und fur Zwecke der Kooperation bereitstellen. Dabei sind stets
Spielregeln fur den Schutz des geistigen Eigentums zu definieren, die den
Interessen aller Partner gerecht werden und zugleich wissenschaftliches
Arbeiten nicht behindern. Neben nationalen Patenten ist daher auch eine
internationale Verwertung wichtig, d. h. die Vergabe von Lizenzen an inter-
nationale Partner. Hierfur ist im Hinblick auf einen schrittweisen Aufbau eine
zunachst zentrale Bereitstellung entsprechend qualifizierten Personals zur
Beratung von Forschungseinrichtungen unerlasslich, um zum einen das
Bewusstsein und die Kenntnisse der russischen Wissenschaftler Uber inter-
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nationale Patentierungsverfahren und die damit verbundenen Verwertungs-
wege zu erhéhen und zum anderen rechtliche Fallgruben bei der Verhand-
lung der stets notwendigen Kooperationsvertrage zu vermeiden.

AbschlieBend mochte ich nicht versdumen nochmals hervorzuheben, dass
das vorliegende TACIS-Projekt, welches zunachst, wie Ubrigens recht viele
internationale Projekte, einen etwas mihsamen Start hatte, schon sehr bald
bei allen russischen Projektpartnern bis in die politische Spitze des For-
schungsministeriums der Russischen Foderation auf eine sehr positive
Resonanz gestoBen ist und damit einen nicht hoch genug einzuschatzenden
Beitrag Deutschlands zur weiteren Entwicklung des wichtigen Themas »Tech-
nologietransfer— aus 6ffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen und
Forschungsprojekten in Russland geleistet hat. Die damit angestoBene Ent-
wicklung wird aller Voraussicht nach schon in naher Zukunft dazu fihren,
dass die bislang zu diesem Thema immer noch vorhandene Verunsicherung
bei vielen Akteuren in der Forschungslandschaft mehr und mehr schwinden
wird und damit auch der Boden fur eine kiinftig wesentlich verstarkte
internationale Zusammenarbeit russischer Forscher und Forschungs-
einrichtungen bereitet ist.
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Teil 4 des Zivilgesetzbuchs der Russischen
Foderation in der Fassung vom 18.12.2006
(Art. 1225 — 1551 — ImmaterialgUterrechte)

KAPITEL 77
Recht auf Nutzung der Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit im Rahmen
einer Dual-Use-Technologie

Artikel 1542
Recht auf die Technologie

1. Als Dual-Use-Technologie im Sinne dieses Kapitels werden die in erkennbarer Form vor-
liegenden Ergebnisse wissenschaftlich-technischer Forschung anerkannt, welche in der
einen oder anderen Zusammenstellung gemaB den Bestimmungen dieses 4. Teils schutz-
pflichtige Erfindungen, gewerbliche Muster, Geschmacksmuster, EDV-Prongramme oder
andere Ergebnisse einer intellektuellen Tatigkeit beinhalten und als verfahrenstechnische
Grundlage fur eine gewisse praktische Tatigkeit im militarischen oder zivilen Bereich dienen
kénnen (Dual-Use-Technologie).

Zu einer Dual-Use-Technologie koénnen auch die Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit
(Informationen, technische Angaben u.a.) gehoren, welche auf Grund der Bestimmungen
dieses 4. Teils keinem Schutz unterliegen.

2. Exklusivrechte an den zu einer Dual-Use-Technologie gehérenden Ergebnissen einer
geistigen Tatigkeit werden gemaB den Regeln dieses Gesetzbuchs anerkannt und geschitzt.

3. Das Recht am Ergebnis einer geistigen Tatigkeit im Rahmen einer Dual-Use-Techno-lo-gie,
welches Bestandteil eines zusammengesetzten Objekts nach Art. 1240 dieses Gesetzbuches
ist, steht der Person zu, welche diese Technologie selbst entwickelt hat (Recht auf die Tech-
nologie), deren Entwicklung veranlasst oder dieses auf Grund von Vertrdgen mit den
Inhabern von exklusiven Rechten an der Technologie erworben hat. Zu einer Dual-Use-Tech-
nologie kénnen auch die einem Schutz unterliegenden Ergebnisse der geistigen Tatigkeit
einer Person gehoren, welche die Entwicklung einer Dual-Use Technologie veranlasst hat
oder die von ihr anlasslich der Entwicklung erzielt wurden.
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Artikel 1543
Anwendungsbereich der Regeln
beziiglich des Rechts auf eine Technologie

1. Bezlglich des Rechts auf eine Technologie finden die Regeln dieses Kapitels immer dann

Anwendung, wenn die Technologien ziviler, militdrischer, spezieller oder Dual-Use-Ver-
wendung ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem féderalen Haushalt oder mit Mitteln aus
dem Haushalt von Einrichtungen der Russischen Foderation entwickelt wurden, wobei diese
Mittel zur Bezahlung von Arbeiten im Rahmen von staatlichen oder anderen Vertragen, zur
Finanzierung gemaB Einnahmen- und Ausgabenplanen sowie als Zuwendungen zur Ver-
flgung gestellt werden kénnen.
Die Regeln dieses Kapitels finden keine Anwendung, wenn die Finanzierung der Entwick-
lung einer Dual-Use-Technologie ganz oder teilweise aus dem foderalen Haushalt oder dem
Haushalt einer Einrichtung der Russischen Foderation in Form eines riickzahlbaren Haus-
haltskredits erfolgt ist.

Artikel 1544
Exklusivrechte auf zu einer Dual-Use-Technologie gehérende
Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit

1. Die Person, die ganz oder teilweise mit Mitteln des foderalen Haushalts oder mit Mitteln aus
dem Haushalt einer Einrichtung der Russischen Foderation eine Dual-Use-Technologie ent-
wickelt oder deren Entwicklung veranlasst hat, erwirbt das damit verbundene Recht auf Nut-
zung der Ergebnisse der geistigen Tatigkeit (Recht auf die Technologie) mit Ausnahme der
Falle, da dieses Recht gemaB Art. 1546 Abs. 1 dieses Gesetzbuches der Russischen
Foderation oder der Einrichtung der Russische Féderation zusteht.

2. Eine Person, die eine Dual-Use-Technologie entwickelt oder ihre Entwicklung veranlasst hat
und der gemaB Absatz 1 dieses Artikels das Recht auf die Technologie zugesprochen wird,
ist verpflichtet, unverzuglich die rechtlich vorgesehenen MaBnahmen zu ergreifen, um sich
den Schutz der Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit, welche Bestandteil einer Dual-Use-Tech-
nologie sind, zu sichern und zu erhalten, (Antrag auf Patenterteilung und auf staatliche
Registrierung der Ergebnisse der geistigen Tatigkeit stellen, die Geheimhaltung der ent-
sprechenden Informationen sicherstellen, Vertrage tber VerauBerung des Exklusivrechts auf
die Technologie und Lizenzvertrdge mit Exklusivrechtsinhabern auf Ubertragung von den
entsprechenden Ergebnissen ihrer geistigen Tatigkeit schlieBen und sonstige MaBnahmen
ergreifen), falls diese MaBnamen nicht bereits vorher oder schon wahrend der Entwicklung
der Technologie ergriffen worden sind.

3. Sollten Rechtsvorschriften unterschiedliche Verfahren zur Sicherung der Rechte auf Ergeb-
nisse einer geistigen Tatigkeit zulassen, welche Bestandteil einer Dual-Use-Technologie sind,
so wahlt die Person, welcher die Technologie gehort, das Verfahren zur Sicherung dieser
Rechte, welches weitestgehend ihren Interessen entspricht und die wirkungsvollste
Umsetzung der Technologie in die Praxis sicherstellt.

169



L=

170

Cramea 1545
CRIRIENDETL IPAKTIFIECKDTD [IPEYIESE [ER L0114 TEUHWI6TIEH

S, KoTOpa sy & COOTRETCTANE <0 £TaTkell 1354 nacToamiers Boaesca npunLiesm
NpaRs H1 TCNHOAOMID, CHA12M0 CCFEICCTHIATSE O NPIKTENICCRCE  [PISIENeH
I T

TowyH A SOA1IHHCC T HECCT JR0o: KL, KOTCp0My DEpEIec I K KoTopoary
TIZPEX DIIT T PEA0 @ COOTRETSTAIN & NPANINAsI ncToaero Keaesca

il O aHHGETI RBSIDEITA TEXINTI, CRoeril, Mpemie Yetnkae il nopaied
IENomEINg  ¥ToR olAlecT,  TRCTROCTANA ©F BRICNCIEE B YO0k
npspatenne cupeaesneten Npasireassmoa Peconieenii eacpamm.

Cramem 1546
M oeciilerall  elepagiig i chiciTe
ACCHACKHE  CIEPALNH L TEXHE

Tjupa B0 Texinmore, SmIicH & coeT G0 ¢ @GEisicsmey  epepem
(e praLTonD 0 meeT, IpEsmanneET Foccnicso il Me1spanin & oy Korn:

1] eaba TELHCOOTIE  HEMCCPEeIReliiG Sl ¢ cloeneisssy  oigsib i
Beraneenosme Pecaiicsall Meaepauing;

11 Foscniizkan MogemonisE [ cenasnn eiinai Tesiaaeonm nnn B oesiesyigEs
npnels ool filiLaeiipon s pahoT N0 Sonslouse clsecd Texiaerne 1o
LTI NPIETIMEC ECTE IPHYi2 e,

31 DCECTHITE R He OGS eieT Ao CTENEE IECT Sicalicd Mecie OEaiiiiig |:l.'|ﬁ|:lT
N0 CORIAH IS SN0 Te e LOBIPIDEIHINE BO2X aeRcTnnn, HECSxOnNVEDs 1
NECINaseE 1 His II|'|II|.|’5]'|¢|1|.TH|I.l FEETHIITEALHMY B N3 ROV EsTaETH
IIIITI'LI'LIIEI.'I"_I.'ﬁﬂI.IIl'l" TEATENREATI, KOTORKWE BNOEAT I S0ETak TEXHMECTHME

Tlpapa ma TEXNOECIEHY, CORIAHNYEE 38 SUET 10T £ CEHIBEEHIDY Cp2Ocm SHuEem
epiibekma Poccndercdl denepaipes, mpeeneant yibekry Peceiificendi deegegaiiii p
CITVROEX, KOF1h

11 syiisewt Focniicsoll Deiepasmm ur sodadis sgnnoii resHssmmm s n
TG TEY KD TEZEEAN 103 £ iAo Bse Palor 110 121G TEXmean i
[0 CTRLFH AEAETIMECRDTD TN THEIIA,



Artikel 1545
Verpflichtung zur praktischen Anwendung einer
Dual-Use-Technologie

1. Eine Person, der gemaB Art. 1544 dieses Gesetzbuchs das Recht auf eine Technologie
zugesprochen worden ist, ist verpflichtet, fur ihre wirkungsvolle Umsetzung in die Praxis zu
sorgen.

Die gleiche Verpflichtung hat jede Person, der dieses Recht gemaB den Regeln dieses Gesetz-
buchs tbertragen wird oder auf die dieses Ubergeht.

2. Der Inhalt der Verpflichtung zur Umsetzung der Technologie in die Praxis, die Fristen, andere
Modalitdten und das Verfahren zur Umsetzung dieser Verpflichtung, die Folgen ihrer Miss-
achtung und die Modalitdten fur eine Beendigung werden durch die Regierung der
Russischen Foderation festgelegt

Artikel 1546
Das Recht der Russischen Foderation und ihrer
Einrichtungen auf eine Technologie

1. Das Recht auf eine Technologie, die ganz oder teilweise mit Mitteln aus dem foderalen
Haushalt entwickelt wurde steht der Russischen Féderation zu, wenn:

1) die Dual-Use-Technologie mit der Landesverteidigung oder der Sicherheit
der Russischen Foderation verbunden ist;

2) die Russische Foderation vor der Entwicklung einer Technologie oder im Anschluss
daran die Finanzierung der Arbeiten zur Weiterentwicklung der Technologie bis zu
deren praktischen Einsatzfahigkeit tbernommen hat;

3) die Person, die die Technologie entwickelt oder deren Entwicklung veranlasst hat, vor
Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der Arbeiten zu ihrer Entwicklung nicht fur
die Ausftihrung aller erforderlichen Schritte gesorgt hat, damit ihr die Exklusivrechte
auf die Ergebnisse der im Rahmen der Technologie geleisteten geistigen Tatigkeit
zuerkannt oder von ihr erworben werden kénnen.

2. Das Recht auf eine Technologie, die ganz oder teilweise mit Mitteln einer Einrichtung der
Russischen Foéderation entwickelt wurde steht dieser Einrichtung zu, wenn:

1) die Einrichtung der Russischen Foderation bereits vor Entwicklung der Technologie oder

im Anschluss daran die Finanzierung der Arbeiten zur Weiterentwicklung der Technologie
bis zu deren praktischen Einsatzféhigkeit tbernommen hat;
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2) die Person, welche die Technologie entwickelt oder deren Entwicklung veranlasst hat,
nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss der Arbeiten zu ihrer Entwicklung
fur die Ausfiihrung aller erforderlichen Schritte gesorgt hat, damit ihr die Exklusivrechte
an den Ergebnissen der geistigen Tatigkeit, welche Bestandteil einer Technologie sind,
zuerkannt oder von ihr erworben werden kénnen.

. In den Féllen, da das Recht auf Nutzung der Ergebnisse einer geistigen Tatigkeit im Rahmen
einer Technologie nach Absatz 1 und 2 dieses Artikels der Russischen Foderation oder einer
ihrer Einrichtungen zusteht, ist die Person, welche die Technologie entwickelt oder deren Ent-
wicklung veranlasst hat, gemaB Art. 1544 Abs. 2 verpflichtet, durch den Abschluss ent-
sprechender Vereinbarungen alle Rechte an vorstehend genannten Ergebnissen der geistigen
Tatigkeit zu erwerben oder deren Erwerb zur anschlieBenden Ubertragung an die Russische
Foderation oder eine ihrer Einrichtungen sicherzustellen.

. Die Verwaltung der Rechte an Technologien der Russischen Foderation erfolgt nach einem
von der Regierung der Russischen Foderation festzulegenden Verfahren.
Die Verwaltung der einer Einrichtung der Russischen Foderation zustehenden Rechte an einer
Technologie erfolgt nach einem von der Leitung der entsprechenden Einrichtung der
Russischen Foderation festzulegenden Verfahren.

. Die Verfiigung Uber die der Russischen Foderation oder einer Einrichtung der Russischen
Foderation zustehenden Rechte an einer Technologie erfolgt nach den Regeln dieses 4. Teils.
Die Besonderheiten der Verfligung Uber der Russischen Foderation zustehende Rechte auf
eine Technologie erfolgt nach dem Gesetz zur Ubertragung féderaler Technologien.

Artikel 1547
VerauBerung des Rechts auf eine der Russischen Féderation
oder einer ihrer Einrichtungen zustehende Technologie

. Inden durch Art. 1546 Abs. 1 Ziff. 2) und 3) und Abs. 2 vorgesehenen Fallen muss spatestens

mit Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag des Erwirkens der Rechte auf die Ergebnisse
einer geistigen Tatigkeit, die flr eine praktische Nutzung dieser Ergebnisse im Rahmen einer
Dual-Use-Technologie erforderlich sind, das Recht auf die Technologie durch die Russische
Foderation oder eine Einrichtung der Russischen Foderation an die Person verduBert werden,
die an der wirkungsvollen praktischen Umsetzung der Technologie interessiert ist und die
Uber reale Moglichkeiten zu ihrer praktischen Umsetzung verflgt.
In den im Art. 1546 Abs. 1 Ziff. 1) vorgesehenen Fallen muss das Recht auf die Technologie
im Fall einer Freigabe unverziglich an die Person verduBert werden, die an einer wirkungs-
vollen praktischen Umsetzung der Technologie interessiert ist und die tber reale Moglich-
keiten zu ihrer praktischen Umsetzung verftgt.
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2. Die durch die Russische Foderation oder eine ihrer Einrichtungen vorgenommene Ver-
auBerung des Rechts auf diesen zustehenden Technologien an Dritte erfolgt nach den all-
gemeinen Regeln entgeltlich gemaB den Ergebnissen einer Ausschreibung.

Soweit die der Russischen Foderation oder einer ihrer Einrichtungen zustehenden Rechte auf
eine Technologie nicht im Wege einer Ausschreibung verduBert werden kénnen, werden
diese entsprechend dem Ergebnis einer dann durchzufiihrenden Auktion Gbertragen.

Das Verfahren fur die Durchfihrung von Ausschreibungen und Auktionen zur VerauBerung
von der Russischen Foderation oder ihren Einrichtungen zustehenden Rechten auf die Tech-
nologie sowie das Verfahren zur Ubertragung von Rechten auf eine Technologie der
Russischen Foderation oder ihrer Einrichtungen ohne Ausschreibung oder Auktion wird durch
das Gesetz zur Ubertragung féderaler Technologien geregelt.

3. Bei sonst gleichen Voraussetzungen haben diejenigen Personen, deren Ergebnisse geistiger
Tatigkeit Bestandteil einer Dual-Use-Technologie sind, ein Vorrecht auf den Abschluss eines
Vertrags tUber den Erwerb des Rechts an der Technologie mit der Russischen Foderation oder
ihrer Einrichtung.

Artikel 1548
Vergltung fur das Recht auf eine Technologie

1. Das Recht auf eine Technologie wird in den Fallen der Art. 1544 und 1546 Abs. 3 dieses
Gesetzbuchs unentgeltlich gewahrt.

2.InFallen, in denen das Recht auf eine Technologie auf Grundlage eines Vertrages oder gemai
den Ergebnissen einer Ausschreibung oder Auktion verauBert wird, werden Hohe, Regeln
und Modalitaten der Auszahlung der Vergttung fur dieses Recht durch die Vereinbarung der
Parteien festgelegt.

3. In Féllen, in denen die praktische Umsetzung der Technologie von groBer sozialer und wirt-
schaftlicher Bedeutung oder von groBer Wichtigkeit fir die Landesverteidigung oder die
Sicherheit der Russischen Foderation ist und die Hohe der Aufwendungen, die fur ihre
praktische Umsetzung erforderlich sind, einen entgeltpflichtigen Erwerb der Technologie
unwirtschaftlich machen, kann die Ubertragung des Rechts auf eine solche Technologie an
einen Interessenten durch die Russische Foderation, ihre Einrichtung oder andere Rechts-
inhaber, die das entsprechende Recht ihrerseits unentgeltlich erhalten haben, ebenfalls
unentgeltlich erfolgen. Die Félle, in denen eine unentgeltliche Ubertragung des Rechts auf
eine Technologie zuldssig ist, werden durch die Regierung der Russischen Foderation fest-
gelegt.
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Artikel 1549
Recht auf eine Technologie, die mehreren
Personen gemeinschaftlich gehort

Das Recht auf eine Technologie, die mit Mitteln aus dem foderalen Haushalt und weiterer
Investoren entwickelt worden ist, kann gleichzeitig der Russischen Fdderation, einer
Einrichtung der Russischen Foderation, den weiteren Investoren eines Projekts, in dessen Ver-
lauf die Technologie entwickelt wurde, der Person, welche die Technologie entwickelt oder
deren Entwicklung veranlasst hat, oder einem anderen Rechtsinhaber zustehen.

. Wenn das Recht auf eine Technologie mehreren Personen zusteht, so tben sie dieses Recht

gemeinsam aus. Die Verfligung tber das Recht auf die Technologie, das mehreren Personen
gemeinsam zusteht, erfolgt einvernehmlich durch diese Personen.

. Ein Rechtsgeschaft, welches eine Verfligung tber das Recht an einer Technologie zum Gegen-

stand hat und das nur durch eine der Personen, denen dieses Recht an der Technologie
gemeinschaftlich zusteht, abgeschlossen worden ist, kann auf Verlangen der tibrigen Rechts-
inhaber mit der Begrtindung der fehlenden erforderlichen Befugnis seitens der Person, die
das Rechtsgeschaft abgeschlossen hat, nur in dem Fall fir ungtiltig erklart werden, dass nach-
gewiesen werden kann, dass die andere Partei bei Abschluss des Rechtsgeschafts von der
fehlenden Befugnis wusste oder vorab hatte Kenntnis haben mussen.

. Ertrage aus dem Recht zur Nutzung einer Technologie, die mehreren Rechtsinhabern zusteht,

sowie aus der Verfugung Uber dieses Recht werden zwischen den Rechtsinhabern ent-
sprechend der zwischen ihnen geschlossenen Vereinbarung aufgeteilt.

. Hat ein Teil einer Technologie eine eigenstandige Bedeutung, so kann durch einen Vertrag

zur Entwicklung der Technologie, einen Vertrag tber die Beschaffung staatlicher Haushalts-
mittel oder eine andere Vereinbarung zwischen den Rechtsinhabern festgelegt werden,
welches Recht jedem der Rechtsinhaber an welchem Teil der Technologie zusteht. Ein Teil
einer Technologie kann eine eigenstandige Bedeutung haben, wenn er unabhéngig von den
anderen Teilen dieser Technologie verwendet werden kann. Soweit die Vereinbarung
zwischen den Rechtsinhabern nichts anderes vorsieht, ist jeder von ihnen berechtigt, seinen
entsprechenden Teil der Technologie, der eine eigenstandige Bedeutung hat, nach seinem
eigenen Ermessen zu verwenden. Dabei wird das Recht auf die Technologie als Ganzes sowie
die Verfigung Uber das Recht an ihr gemeinschaftlich durch alle Rechtsinhaber ausgetibt.
Ertrage aus der Nutzung eines Teils der Technologie flieBen der Person zu, die tber die Rechte
an diesem Teil der Technologie verfugt.
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Artikel 1550
Allgemeine Bedingungen fiir die Ubertragung
des Rechts auf eine Technologie

Soweit dieses Gesetzbuch oder ein anderes Gesetz nichts anderes vorsehen, kann die Person,
die Uber das Recht auf die Technologie verfugt, Uber dieses Recht nach eigenem Ermessen
durch partielle oder vollstandige Ubertragung desselben an andere Personen kraft Vertrages
oder eines anderen Rechtsgeschéfts verfigen, darunter auch durch einen Vertrag tber die
VerauBerung dieses Rechts, durch einen Lizenzvertrag oder kraft jedes anderen Vertrages,
der Elemente eines Vertrages Uber die VerauBerung des Rechts oder eines Lizenzvertrags
enthalt.

Das Recht auf eine Technologie wird gleichzeitig beziglich aller Ergebnisse der geistigen
Téatigkeit, die Bestandteil einer Dual-Use-Technologie sind, als einheitliches Ganzes Uber-
tragen. Die Ubertragung von Rechten an einzelnen dieser Ergebnisse (einer Teiltechnologie)
ist nur in den Fallen moglich, in denen der Bestandteil einer Dual-Use-Technologie selb-
standigen Wert gemaB Art. 1549 Abs. 5 haben kann.

Artikel 1551
Modalitaten fir den Export von Dual-Use-Technologien

1. Dual-Use-Technologien sind vorwiegend auf dem Hoheitsgebiet der Russischen Foderation
praktisch umzusetzen.
Das Recht auf eine Technologie kann mit Billigung des staatlichen Auftraggebers oder des
Haushaltstitelverwalters entsprechend den Rechtsvorschriften zur AuBenwirtschaftstatigkeit
zur Verwertung in das Hoheitsgebiet eines auslandischen Staats weitergegeben werden.

2. Rechtsgeschafte, die die Verwendung einer Dual-Use-Technologie auBerhalb der Grenzen der
Russischen Foderation vorsehen, bedurfen der staatlichen Registrierung bei dem dazu
befugten foderalen Amt fir geistiges Eigentum.

Die Missachtung der Forderung nach staatlicher Registrierung des Rechtsgeschafts bewirkt
dessen Nichtigkeit.

Moskau, Kreml, 18. Dezember 2006
Prasident der Russischen Foderation
Wiladimir Putin

Ubersetzung aus dem Russischen: Anna Tsatsenkina, Dr. Ruben Keoschkerjan
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Die Vorsteuerabzugsberechtigung einer
gemeinnitzigen Forschungseinrichtung unter
Beriicksichtigung der Veranstaltung von Seminaren

Jochen Fiedler

1 Einfiihrung

GemeinnUtzige Forschungseinrichtungen treten in der Regel als Unterneh-
mer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes auf. Dies bedeutet, dass sie bei Ein-
gangsleistungen den Vorsteuerabzug geltend machen und bei Ausgangsleis-
tungen den erméaBigten Steuersatz in Rechnung stellen, was im Ergebnis zu
einem Vorsteuertberhang fihrt. In Zeiten leerer 6ffentlicher Kassen weckt
das entsprechende Begehrlichkeiten der Finanzverwaltung. Sowohl auf der
allgemeinen Ebene der Vorsteuerabzugsberechtigung als auch in Detail-
fragen wird hier immer wieder der Versuch unternommen, an den Mitteln
der gemeinnitzigen Forschungseinrichtungen zu partizipieren. Der folgende
Beitrag soll zeigen, dass diese VorstoBe der Finanzverwaltung nicht gerecht-
fertigt sind.

2 Vorsteuerabzugsberechtigung bei
gemeinniitzigen Forschungseinrichtungen

2.1 Unternehmereigenschaft als Voraussetzung
fiir die Vorsteuerabzugsberechtigung

Die Vorsteuerabzugsberechtigung ist in § 15 UStG geregelt’. Danach kann
ein Unternehmer Vorsteuerbetrage von Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen abziehen, die von einem anderen Unternehmer fir sein Unterneh-
men ausgefihrt worden sind. Erhélt eine gemeinnttzige Forschungsein-
richtung also eine Rechnung, in der Umsatzsteuer ausgewiesen ist, so ist sie
dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn sie Unternehmer ist und die Ein-
gangsleistung auch fur den unternehmerischen Bereich bestimmt ist. Es
kommt fir die Vorsteuersteuerabzugsberechtigung somit ausschlieBlich auf
die Unternehmereigenschaft im Sinne des Umsatzsteuergesetzes an. Der
Status der GemeinnUtzigkeit spielt — anders als bei der durch die gemein-
nitzige Einrichtung in Rechnung gestellte Umsatzsteuer? — in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle.

1 Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage hierfur findet sich in Art. 17 RL 77/388/EWG.
2 Hier kntpft § 12 Abs. 2 Nr. 8 a UStG fur die Anwendung des ermaBigten Steuersatzes daran
an, ob Leistungen von gemeinnltzigen Einrichtungen erbracht werden.
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lhre gesetzliche Regelung findet die Frage der umsatzsteuerlichen Unterneh-
mereigenschaft in § 2 UStG?. Hiernach ist Unternehmer, wer eine gewerb-
liche oder berufliche Tatigkeit* selbstandig austibt. Gewerblich oder beruflich
ist dabei jede nachhaltige Tatigkeit zur Erzielung von Einnahmen, auch wenn
die Absicht, Gewinn zu erzielen, fehlt. Fir die Klarung der Vorsteuerabzugs-
berechtigung stellt sich somit im Kern die Frage, ob eine gemeinnitzige For-
schungseinrichtung nachhaltige Tatigkeiten entfaltet, die der Erzielung von
Einnahmen dienen, und ob alle Eingangsumsatze der gemeinnutzigen For-
schungseinrichtung auch diesen Tatigkeiten zugeordnet werden kénnen. Im
Gegensatz zur teilweise in der Finanzverwaltung vertretenen Auffassung ist
diese Frage im Ergebnis zu bejahen.

2.2 Staatliche Zuwendungen als Besonderheiten bei
gemeinniitzigen Forschungseinrichtungen

Die Finanzierung einer gemeinnUtzigen Forschungseinrichtung setzt sich in
der Regel aus verschiedenen Bereichen zusammen. Zum einen sind dies
Zuwendungen der 6ffentlichen Hand in Form von institutioneller Férderung
sowie Projektférderung, zum anderen Ertrage aus der Auftragsforschung
fur die Industrie®.

Zweifelsfrei lasst sich fir den Bereich der Auftragsforschung feststellen, dass
eine Forschungseinrichtung hier unternehmerisch tatig ist. Denn gerade
durch die Bearbeitung von eingeworbenen Forschungsauftragen fir die
Industrie und die anschlieBende Ubergabe der Forschungsergebnisse
entfaltet die Forschungseinrichtung eine nachhaltige Tatigkeit, die der
Erzielung von Einnahmen dient.

Demhingegen betrachtet die Finanzverwaltung den Bereich der institu-
tionellen Férderung und der Projektférderung kritisch. Sie ist teilweise der
Ansicht, dass die Einnahmen aus Zuwendungen der &ffentlichen Hand in
keinem Zusammenhang mit Tatigkeiten stehen, die der Erzielung von Ein-
nahmen dienen. Daher wirde Forschungseinrichtungen in den Bereichen

3 Art. 4 RL 77/388/EWG.

4 Die RL 77/388/EWG spricht hier von sog. wirtschaftlichen Tatigkeiten.

5 Gem. § 68 Nr. 9 AO muss setzt die Gemeinnitzigkeit der Auftragsforschung eine tber-
wiegende Finanzierung der Einrichtung aus Zuwendungen der 6ffentlichen Hand voraus. Bei
der Fraunhofer-Gesellschaft machen die drei Bereiche Institutionelle Forderung, Projektfor-
derung und Auftragsforschung jeweils ca. ein Drittel der Einnahmen aus.
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der institutionellen Férderung und der Projektférderung die Unternehmer-
eigenschaft fehlen und die Vorsteuerabzugsberechtigung sei diesbezuglich
zu versagen. Diese Auffassung der Finanzverwaltung verkennt jedoch die
wahren Verhéltnisse im Bereich der Forschung. Eine kinstliche Aufspaltung
der Forschungstatigkeit in verschiedene Bereiche ist in der Praxis nicht durch-
fuhrbar. Vielmehr sind die Bereiche institutionelle Férderung, Projektfér-
derung und Auftragsforschung untrennbar miteinander verknipft. Alle
grund- bzw. projektfinanzierten Forschungstatigkeiten stellen eine Vor-
bereitungshandlung hinsichtlich der Auftragsforschung dar und kénnen
daher nicht aus dem unternehmerischen Bereich ausgeschieden werden.
Dieser Auffassung folgen auch die Umsatzsteuerrichtlinien. Wortlich heiBt es
in Abschnitt 22 Abs. 1 S. 5 UStR: »Der unternehmerische Bereich umfasst die
gesamte zur Ausfihrung der entgeltlichen Leistungen entfaltete Tatigkeit
einschlieBlich aller unmittelbar hierfir dienenden Vorbereitungen.« Beson-
dere Bedeutung kommt hierbei dem Beispiel 7 in Abschnitt 22 UStR zu.
Danach ist es schon ausreichend, wenn eine Forschungseinrichtung durch
die Vergabe von Lizenzen eine nachhaltige Tatigkeit zur Erzielung von Ein-
nahmen ausibe. Vorausgegangene Forschungstatigkeiten wirden mit der
Lizenzvergabe in unmittelbarem Zusammenhang stehen, sie wirden eine
Vorbereitungshandlung fur die unternehmerische Verwertung der Erfindung
darstellen. Auf das Verhéltnis der echten Zuschisse zu den Lizenzeinnahmen
komme es bei dieser Beurteilung nicht an.

2.3 Unternehmereigenschaft der Fraunhofer-Gesellschaft

Fur die Fraunhofer-Gesellschaft darf dies im Ergebnis nichts anderes bedeu-
ten, als dass sie in vollem Umfang unternehmerisch tatig und somit vor-
steuerabzugsberechtigt ist. Gerade aufgrund der Tatsache, dass Satzungs-
zweck der Fraunhofer-Gesellschaft die angewandte Forschung ist?, sind alle
grund- und projektfinanzierten Forschungstatigkeiten als Vorbereitungshand-
lung der unternehmerischen Auftragsforschung anzusehen. Anderenfalls
wurde die Fraunhofer-Gesellschaft hier satzungswidrig handeln.

Beispielhaft lasst sich die Untrennbarkeit der unternehmerischen Auftrags-
forschung von der grund- und projektfinanzierten Forschung anhand der

6 § 1 der Satzung: Die Fraunhofer-Gesellschaft verfolgt den Zweck, die angewandte Forschung
zu fordern. Sie fuhrt in diesem Rahmen frei gewahlte Forschungsvorhaben, von Bund und
Landern Ubertragene Aufgaben und Vertragsforschung durch.
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Entwicklung der weiBen Leuchtdiode aufzeigen. Diese sorgt inzwischen fir
die Innenbeleuchtung verschiedener Pkws und verrichtet ihren Dienst in
Leuchtposten an schwedischen Autobahnen. Hiermit hat der Weg der
Umsetzung in die Auftragsforschung jedoch gerade erst begonnen. In
Zukunft werden die energetisch sehr ineffizienten Glihbirnen wohl vom
Markt verschwinden und von der weiBen Leuchtdiode ersetzt werden. Bevor
es soweit kommen konnte, waren jedoch umfangreiche Vorbereitungshand-
lungen im Rahmen der grund- und projektfinanzierten Forschung notwen-
dig. Voraussetzung fur die weiBe Leuchtdiode war ndmlich zunachst einmal
eine umfangreiche Erfahrung mit sogenannten Fluoreszenz- und Lumines-
zenzkonvertern. Erst diese Erfahrungen konnten in Verbindung mit der Ent-
wicklung blauer Leuchtdioden dazu fihren, dass die weiBe Leuchtdiode
geschaffen wurde, die es von nun an zu optimieren galt.

Fur den Bereich der unternehmerischen Vergabe von Lizenzen und der damit
in unmittelbarem Zusammenhang stehenden grund- und projektfinanzierten
Forschung kann die Entstehungsgeschichte der erfolgreichen mp3-Patente
als beispielhaft herangezogen werden. Hier fand Grundlagenforschung auf
dem Gebiet der Audiocodierung bereits 1983 an der Universitat Erlangen-
NUrnberg statt. Die Forschungstatigkeit der Fraunhofer-Gesellschaft auf
diesem Gebiet begann im Jahr 1987 mit einem vom Bund geférderten
EUREKA-Projekt mit dem Titel »Digital Audio Broadcasting«, bei dem euro-
paische Standards fir die Datenreduktion und Datentbertragung im Bereich
des Rundfunks entwickelt werden sollten. Parallel hierzu trieb die Fraunhofer-
Gesellschaft die Entwicklung auch in mehreren aus der institutionellen For-
derung finanzierten Eigenforschungsprojekten voran. Erste Patente auf diese
Forschungsergebnisse meldete die Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 1989 an,
1992 erfolgte die fur den Erfolg notwendige ISO-Standardisierung. Im Jahr
1995 wurde dann mp3 formell geboren, erste Lizenzeinnahmen hieraus flos-
sen der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2000 zu, der Héhepunkt wurde in
den Jahren 2005/2006 erreicht.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine gemeinnUtzige Forschungseinrichtung
dann im vollem Umfang vorsteuerabzugsberechtigt ist, wenn sie im Rahmen
von Auftragsforschung oder der Vergabe von Lizenzen unternehmerisch ta-
tig ist. Auf der Verhéltnis der Einnahmen aus den Zuwendungen zu den Ein-
nahmen aus der Auftragsforschung/Lizenzvergabe kommt es dabei aus-
dricklich nicht an, solange ein unmittelbarer Zusammenhang gegeben ist.
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3 Sonderfall: Veranstaltung von Seminaren
3.1 Die Regelung des § 4 Nr. 22. a) UStG

Eine Besonderheit hinsichtlich der Vorsteuerabzugsberechtigung ist fur ge-
meinnUtzige Forschungseinrichtungen bei der Veranstaltung von Seminaren
zu beachten. Gemaf § 4 Nr. 22. a) UStG’ sind Vortrage, Kurse und andere
Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die von Einrich-
tungen durchgefihrt werden, die gemeinnitzigen Zwecken dienen, dann
steuerfrei, wenn die Einnahmen tberwiegend zur Deckung der Kosten ver-
wendet werden. Dadurch sind regelmaBig alle Seminare, die eine gemein-
nutzige Forschungseinrichtung veranstaltet, von der Umsatzsteuer befreit®,

Unstreitig bedeutet dies jedoch auch, dass hinsichtlich der direkt zu den
Seminaren zuordenbaren Eingangsumséatze wie z. B. Miete der Seminar-
raume, Druckkosten, Honorare, Catering etc. eine Vorsteuerabzugsberech-
tigung aufgrund § 15 Abs. 2 Nr. 1 UStG ausgeschlossen ist. Gerade im Hin-
blick auf die Aufstellung eines Finanzplanes fur eine entsprechende Veran-
staltung ist hier also darauf zu achten, dass man trotz der allgemeinen Vor-
steuerabzugsberechtigung bei Seminaren die Aufwendungen immer zum
Bruttowert ansetzen muss.

3.2 Vorsteueraufteilung gemaB § 15 Abs. 4 UStG bei
gemischter Verwendung

§ 15 Abs. 4 UStG® regelt den Fall, dass eine bezogene Eingangsleistung zur
Ausfuhrung von sowohl steuerpflichtigen als auch steuerfreien Ausgangsleis-
tungen verwendet wird. In diesem Fall darf bei der bezogenen Eingangsleis-
tung die Vorsteuer nicht in voller Hohe abgezogen werden, sondern nur
anteilig. Insofern findet hier eine Vorsteueraufteilung statt, bei der als Auftei-
lungsmalBstab eine sachgerechte Schatzung in Betracht kommt.

7 Die gemeinschaftsrechtliche Grundlage hierfur findet sich in Art. 13 Teil A Abs. 1) RL
77/388/EWG.

8 Zur teilweise ebenfalls anwendbaren Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 21 UStG vgl.
Engelsing/Latsch, Non-Profit-Organisationen als Seminaranbieter, NWB 2006, S. 1917 ff.

9 Art. 17 Abs. 5 RL 77/388/EWG.
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3.3 Keine Vorsteueraufteilung bei den Seminaren
der Fraunhofer-Gesellschaft

Die Finanzverwaltung ist teilweise der Ansicht, dass auf eine gemeinnitzige
Forschungseinrichtung, die auch Seminare veranstaltet, die Grundsatze des
§ 15 Abs. 4 UStG anzuwenden sind. Sie begrindet dies damit, dass die
Erkenntnisse aus der allgemeinen Forschungstatigkeit nicht nur den steuer-
pflichtigen Ausgangsleistungen der Auftragsforschung zuzurechnen sind,
sondern auch den steuerfreien Seminaren. Demnach msse bei allen Ein-
gangsleistungen eine Vorsteueraufteilung erfolgen. Als AufteilungsmalBstab
hierfur mochte die Finanzverwaltung das Verhaltnis der steuerpflichtigen
Ausgangsleistungen zu den steuerfreien Seminaren heranziehen.

Dieser Ansicht der Finanzverwaltung ist nicht zu folgen. Eine Anwendung
des § 15 Abs. 4 UStG setzt ndmlich voraus, dass Eingangsumsatze zum Teil
zur Ausfihrung von Ausgangsumsatzen verwendet werden, die den Vor-
steuerabzug ausschlieBen™. Bei der Zuordnung von Eingangsumsatzen zu
entsprechenden Ausgangsumsatzen kommt es darauf an, ob eine direkte
und unmittelbare Verbindung zu einem Ausgangsumsatz besteht''. Eine
solche direkte und unmittelbare Verbindung zu steuerfreien Umsatzen ist —
abgesehen von den Eingangsumsatzen, die den Seminaren direkt zuorden-
bar sind'? — vorliegend jedoch gerade nicht gegeben. Eingangsumsétze ste-
hen ausschlieBlich mit den zum Vorsteuerabzug berechtigenden Ausgangs-
leistungen der Auftragsforschung direkt und unmittelbar in Verbindung.
So setzt die Fraunhofer-Gesellschaft ihre Mittel daflr ein, frei gewahlte,
steuerpflichtige Forschungsvorhaben zu betreiben, nicht jedoch zur Ver-
anstaltung von Seminaren. Vielmehr sind Seminare lediglich eine logische
Folge der steuerpflichtigen Auftragsforschung, um entsprechende Ergebnis-
se der Allgemeinheit zuganglich zu machen. Eine solche Verknipfung
zwischen der steuerpflichtigen Auftragsforschung und den steuerfreien
Seminaren ist allerdings nicht ausreichend, um einen Eingangsumsatz (teil-
weise) den steuerfreien Seminaren zuzuordnen'.

Dieses Ergebnis korrespondiert auch mit der Tatsache, dass in Abschnitt 203
Abs. 1'S. 8 UStR bei der Zuordnung von Eingangsumsatzen regelmaBig die

10 Wagner in Solch/Ringleb, Umsatzsteuer, EL 56, § 15 Rz. 654 ff.
11 vgl. EuGH-Urteil vom 6. April 1995, BLP Group, Slg. 1995, 1-983.
12 vgl. hierzu oben Ziffer IIl.1.
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erste Leistung, in welche die bezogene Leistung Eingang findet, maBgeblich
ist. Diese erste Leistung besteht bei der Fraunhofer-Gesellschaft in der steuer-
pflichtigen Auftragsforschung und nicht in den steuerfreien Seminaren. Ab-
schnitt 203 Abs. 3 S. 3 UStR lasst im Einzelfall die Zuordnung von Eingangs-
umsatzen an mehrere gleichwertig nebeneinander stehende Ausgangsum-
satze zu. Ein solcher Fall liegt hier aber gerade nicht vor, denn die steuer-
pflichtige Auftragsforschung und die steuerfreien Seminare stehen eben
gerade nicht gleichwertig nebeneinander, vielmehr steht die Auftragsfor-
schung immer im Vordergrund, wahrend die Seminare lediglich deren logi-
sche Folge sind, mit denen die Ergebnisse der Allgemeinheit zuganglich
gemacht werden.

Weiterhin ist fir eine Zuordnung von Eingangsumsatzen zu bestimmten Aus-
gangsumsatzen auch entscheidend, ob der Eingangsumsatz als Kostenele-
ment Bestandteil des Ausgangsumsatzes geworden ist™. Bei den Seminaren
der Fraunhofer-Gesellschaft sind die in Frage stehenden Eingangsumsatze
jedoch gerade kein Kostenelement der Seminare, anderenfalls mussten Se-
minare wesentlich teurer angeboten werden.

Im Ergebnis ist somit auch eine (teilweise) Zuordnung der Eingangsumsatze

zu den steuerfreien Ausgangsumsatzen und eine damit verbundene Vor-
steueraufteilung gemaB § 15 Abs. 4 UStG abzulehnen.

13 vgl. auch BFH-Urteil vom 31. Juli 1987, V R 148/78.
14 vgl. Wagner in Solch/Ringleb, Umsatzsteuer, EL 56, § 15 Rz. 574.
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4 Zusammenfassung

Die Untersuchung hat gezeigt, dass die VorstoBe der Finanzverwaltung, die
Vorsteuerabzugsberechtigung von gemeinnttzigen Forschungseinrichtungen
einzuschranken, unberechtigt sind. Die Forschungseinrichtungen sind voll-
umfanglich unternehmerisch tatig und damit vorsteuerabzugsberechtigt.
Auch hinsichtlich der Frage einer Vorsteueraufteilung bei Seminaren ist der
Ansicht der Finanzverwaltung nicht zu folgen und eine entsprechende Ein-
schrankung der Vorsteuerabzugsberechtigung zu verneinen.
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Verwertung von Patenten mit mehreren Inhabern
Auswirkung der neuesten BGH-Rechtsprechung auf
staatlich geférderte Forschungseinrichtungen

Dr. Michael Weishaupl, Michael Dorfler

1 Ausgangssituation

Forschungs- und Entwicklungskooperationen sind seit Beginn der 90er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts als Reaktion auf die Globalisierung der
Markte Kennzeichen innovativen Unternehmertums'. Da die Entwicklung
immer starker durch wissensbasierte Technologien gepragt wird, ist die
Beherrschung der wissenschaftlichen Grundlagen entscheidend fir die Pro-
duktentwicklung. Deshalb werden Kooperationen mit staatlich geférderten
Forschungseinrichtungen zunehmend interessant. Insbesondere anwen-
dungsnahe Forschungseinrichtungen bieten ihre personellen und fachlichen
FuE-Kapazitaten zur Losung aktueller, technischer Problemstellungen auf
ausgewahlten Forschungsgebieten an. Durch eine Zusammenarbeit von
Unternehmen mit derartigen Forschungsinstituten werden zusatzliche Kosten
far den Aufbau eigener Kapazitdten vermieden und die Teilhabe an bereits
vorhandenem externem Know-how ermaéglicht?. Zweck solcher Koope-
rationen ist auch, getrennt erworbenes Wissen und die bei den jeweiligen
Partnern gesammelten Erfahrungen auszutauschen um die Losung eines
technischen Problems schneller oder Gberhaupt zu finden?.

Mit den vielfaltigen Kooperationen nehmen auch Gemeinschaftserfindungen
zwischen Arbeitnehmern verschiedener Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen zu. So sind beispielsweise etwa ein Drittel aller bei der Fraun-
hofer-Gesellschaft gemeldeten Erfindungen Gemeinschaftserfindungen mit
Dritten.

Bezlglich der Verwertung von Gemeinschaftserfindungen sind zwei Interes-
senlager zu unterscheiden: Dem einen Interessenlager gehéren die Mit-
inhaber an, die die Miterfindung selbst kommerziell verwerten wollen (und
konnen). Hier sind insbesondere Wirtschaftsunternehmen zu nennen, die
Uber ausreichende eigene Kapazitaten und Ressourcen, also Uber eigene
Produktionsstatten verfugen, um die Erfindung ihren Interessen entspre-
chend zu verwerten.

1 Siehe hierzu Homma, Der Erwerb des Miterfinderrechts, S. 11.
2 Homma, a.a.0., S. 15.
3 Niedzela-Schmutte, Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen, S. 145.
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Demgegeniber stehen die Mitinhaber, die Miterfindungen nicht selbst kom-
merziell verwerten kénnen (oder wollen). Diese sind primér daran interes-
siert, an der Verwertung der Erfindung durch Dritte zu partizipieren®. Die
Lizenzierung der Erfindung ist hier das gebotene Mittel. Zu dieser Gruppe
zahlen insbesondere staatlich geférderte Forschungseinrichtungen und
Hochschulen. Treffen beide Interessenlager bei einer Gemeinschaftserfin-
dung aufeinander, stellt sich regelméaBig die Frage, ob eine Verwertungs-
regelung gefunden werden kann, die beiden Interessen gerecht wird.

Haufig besteht eine Verwertungsregelung schon vor Entstehung der Erfin-
dung. Dies ist der Fall, wenn in einem FuE-Vertrag eine Regelung Uber die
Rechte an den Forschungsergebnissen festgelegt wurde. Nicht selten ent-
stehen aber Erfindungen in einem Stadium, in dem beide Partner noch keine
vertraglichen Bindungen eingegangen sind, etwa bei unverbindlichen
Messegesprachen oder im Vorfeld einer Forschungskooperation. In diesem
Stadium existieren allenfalls Geheimhaltungsvereinbarungen. Wie bei ande-
ren Zufallserfindungen verschiedener Partner bilden die Patentinhaber dann
eine Bruchteilsgemeinschaft gemal3 §§ 741 ff. BGB®.

Bei Konzeption der Regelung der Bruchteilsgemeinschaft wurde an Gemein-
schaftserfindungen nicht gedacht. Daraus ergeben sich Schwierigkeiten bei
der Anwendung der im BGB vorgesehenen Regelung® — dies wird noch
durch den Umstand verscharft, dass nur wenig hochstrichterliche Rechtspre-
chung zur Anwendung der §§ 741 ff. BGB bei Gemeinschaftserfindungen
existiert. Vielfach wurde in der Literatur die Behauptung aufgestellt, dass die
Regeln der Bruchteilsgemeinschaft fur die Miterfindergemeinschaft unpas-
send sind’.

Die Teilhaber der Bruchteilsgemeinschaft nach §§ 741ff. BGB haben je einen
ideellen Anteil an dem gemeinschaftlichen Recht, d. h. jeder Teilhaber hat
Anteil an der ganzen Erfindung®.

Homma, a.a.0., S. 21.

Vgl. Hihnerbein, Rechtsvergleichende Untersuchung der Miterfinderschaft, S. 10
KraBer, Patentrecht, 5. Aufl. § 19V b) 2.

Niedzela-Schmutte, a.a.0., S. 161 mit weiteren Nachweisen.

KraBer, a.a.0.,§ 19V b) 1.

0 ~N oYU

190



Verwertung von Patenten mit
mehreren Inhabern

Gemal § 743 Abs. 1 BGB steht jedem Teilhaber ein Anteil an den Ertragen,
wortlich »Frichten«, des Gemeinschafts-Schutzrechts zu. Jeder Teilhaber ist
zum Gebrauch des Gemeinschaftsschutzrechts befugt (§ 743 Abs. 2 BGB);
das Recht auf einen seinem Anteil entsprechenden Bruchteil der Nutzungen
darf nicht ohne seine Zustimmung beeintrachtigt werden (§ 745 Abs. 3 S. 2
BGB). Im Gegenzug ist jede Partei verpflichtet, gemal § 748 BGB anteils-
maBig die Kosten der Erhaltung und Verwaltung des gemeinschaftlichen
Gegenstands zu tragen (im Fall von Schutzrechten insbesondere die Kosten
fur die Erwirkung und Verteidigung). Eine Verfiigung tber den gemeinschaft-
lichen Gegenstand im Ganzen kann nur durch gemeinschaftliche Verfigung
der Teilhaber erfolgen (§ 747 S. 2 BGB). Beispielsweise erfordert die Vergabe
einer ausschlieBlichen Lizenz an einem Schutzrecht die Zustimmung aller
Schutzrechtsinhaber.

2 Nutzungsmoglichkeiten von Gemeinschaftsschutzrechten
durch staatlich geférderte Forschungs-Einrichtungen

Vor dem Hintergrund der vorstehend genannten Regelungen zur Bruchteils-
gemeinschaft stellt sich die Frage, welche Nutzungsmaglichkeiten fur Part-
ner, die die Miterfindung nicht selbst kommerziell verwerten kénnen, beste-
hen und welchen Randbedingungen sie unterliegen.

Die Nutzung fur eigene Forschungs- und Entwicklungsauftrage und -projekte
ist grundsatzlich moglich. Dies gilt jedoch aufgrund des Forschungsprivilegs
gemaB § 11 PatG im Regelfall auch fur die Nutzung von Fremdschutzrech-
ten. Voraussetzung hierfdr ist, dass mit der Forschung ein Erkenntnisgewinn
Uber den Gegenstand der Erfindung einhergeht (oder zumindest beabsichtigt
ist)°. Es ist allerdings zu bedenken, dass die Verwendung des Ergebnisses
haufig in den Schutzbereich eines so genutzten Patents eingreift und der
Auftrageber eines FuE-Projektes am Auftragsergebnis generell Nutzungs-
rechte erwerben will. Die Nutzung von Gemeinschaftsschutzrechten fir FUE-
Projekte Dritter ist daher fur Forschungseinrichtungen nur dann maéglich,
wenn an diesen auch Nutzungsrechte vergeben werden kénnen. Dies
spiegelt sich in vielen FuE-Vertragen dahingehend wider, dass der Auftrag-
geber nach Projektabschluss an bereits bei der Forschungseinrichtung vor-

9 Vgl. BGH, GRUR 1996, 109 Klinische Versuche I.
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handenen Schutzrechten, so genanntem Background IP, ein Nutzungsrecht
zu marktublichen Bedingungen erhalt.

Es stellt sich daher die zentrale Frage, unter welchen Umstanden eine Lizenz-
vergabe am Gemeinschaftsschutzrecht moéglich ist; unter welchen Bedingun-
gen also Dritten die Erlaubnis gegeben werden kann, die Erfindung in einer
den Patentinhabern vorbehaltenen Weise zu nutzen'. Nach herrschender
Meinung ist eine Lizenzvergabe ohne Zustimmung des Mitinhabers nicht
moglich'. Diese Meinung wird damit begriindet, dass gem. § 747 Satz 2
BGB nur gemeinsam Uber den Gegenstand als Ganzes verfiigt werden kann.
So hatte das LG Leipzig bereits 1940 die Vergabe einer nicht-ausschlieBlichen
Lizenz an einem Gemeinschaftspatent fir unzulassig erklart'?. Es wird
allerdings auch die Meinung vertreten, dass Anteilslizenzen (d. h. Lizenzen,
bei denen allein der »ideelle« Anteil eines Mitinhabers lizenziert wird) zu-
l&ssig sind™.

Unter Berlicksichtigung der bisherigen Rechtsprechung ist davon auszuge-
hen, dass bei »Vergabe« einer nicht-ausschlieBlichen Lizenz ohne Zustim-
mung des Mitinhabers tatsachlich keine rechtswirksame Lizenz vergeben
wird', weil kein glltiger Lizenzvertrag entstanden ist. Dies stellt ein unbe-
friedigendes Ergebnis dar, da der Mitinhaber im Regelfall keine Zustimmung
erteilen wird; der Mitinhaber, der die Moglichkeit zur kommerziellen Nut-
zung besitzt, wird sich in seiner Monopolstellung nicht beschréanken wollen
und versuchen, die Gewinnchance, die ihm das Patent bietet, alleine zu
realisieren’™. Damit entfallt die wichtigste Nutzungsmaoglichkeit des Gemein-
schaftsschutzrechts fur die Forschungseinrichtung.

Eine weitere Verwertungsmoglichkeit stellt der Verkauf des Anteils am Ge-
meinschaftsschutzrecht an einen Dritten dar. Im Unterschied zur Lizenzierung
ist dies moglich, da gem. § 747 S. 1 BGB jeder Teilhaber Gber seinen Anteil

10 KraBer, a.a.0., § 40 V.

11 Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Rdn. 646 mit weiteren Nachweisen; Melullis in Benkard,
Patentgesetz, 10. Aufl. § 6 PatG Rdn. 35e mit weiteren Nachweisen.

12 LG Leipzig, GRUR 1940, 355.

13 Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Rdn. 695 und Rdn. 659 mit weiteren Nachweisen; Henke,
InteressengemaBe Erfin-dungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, GRUR 2007, 89, 95.

14 van Venrooy, Der partiell rechtlose Patentlizenzgeber, GRUR 2000, 26 mit weiteren Nach-
weisen; anderer Auffassung N. Huhnerbein, a.a.O., S. 33 ff.

15 Vgl. Homma, a.a.0., S. 24.
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verfligen kann. Allerdings ist ein Verkauf, bei dem der Verkaufer neben dem
Erwerber benutzungsberechtigt bleibt, ist nicht statthaft's; es kann nur der
gesamte Anteil an einen Dritten verkauft werden. Beim Verkauf sind die
Ubrigen Mitinhaber zu informieren, ein gesetzliches Vorkaufsrecht der Mit-
inhaber besteht aber nicht". Der Verkauf des Schutzrechtsanteils stellt fur
Forschungseinrichtungen haufig keinen gangbaren Weg dar. Mit dem Ver-
kauf bleiben keine eigenen Nutzungsrechte mehr bestehen und sind auch
nicht mehr lizenzierbar. Dadurch wird die eigene Forschung blockiert. Die fur
eine Forschungseinrichtung typische Verwertung durch Vergabe von Lizenzen
an mehrere Lizenzpartner auf verschiedenen sachlichen Anwendungs-
gebieten wird durch den Verkauf ebenfalls unméglich. Lediglich im Fall der
Ubertragung des Schutzrechtsanteils auf Ausgriindungen kann diese Vari-
ante eine Rolle spielen.

SchlieBlich kann eine Verwertung des Gemeinschaftsschutzrechts auch noch
dadurch erfolgen, dass — bei Benutzung durch den Mitinhaber — ein An-
spruch auf Ausgleichszahlung geltend gemacht wird. Dabei handelt es sich
um eine Art Lizenzvergabe an den Mitinhaber®. Uber einen derartigen Sach-
verhalt hatte der BGH jingst zu entscheiden'.

3 Die BGH-Entscheidung »Gummielastische Masse ll«

Dem Urteil des BGH lag eine Konstellation zugrunde, bei der ein Unterneh-
men zu 40 Prozent und ein Einzelerfinder zu 60 Prozent Inhaber eines
Schutzrechts waren. Nachdem keine vollstandige Regelung tber die Ver-
waltung und Benutzung der Erfindung abgeschlossen wurde, erhob der
Einzelerfinder Klage gegen die Mitanmelderin und beanspruchte unter
anderem die Zahlung einer Lizenzgebdihr, da ihm ein Ausgleichsanspruch fur
die Nutzung durch die Mitanmelderin zustiinde.

16 KraBer, a.a.0., § 19V b) 8.

17 Huhnerbein, a.a.0., S. 35 mit weiteren Nachweisen; ein Vorkaufsrecht wurde aber vor-
geschlagen: von der Griin, Die rechtliche Stellung von Miterfindern, S. 92.

18 Vgl. hierzu Hihnerbein, a.a.0., S. 41 mit weiteren Nachweisen.

19 BGH, GRUR 2005, 663 — Gummielastische Masse Il; BGH, GRUR 2006, 401 — Zylinderrohr.
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Der X. Zivilsenat des BGH fuhrte in der Begriindung seiner Entscheidung aus,
dass ein Anspruch gegenliber dem Mitinhaber auf anteiligen Ausgleich fur
gezogene Gebrauchsvorteile nur unter bestimmten Bedingungen besteht:

— Far die Verwertung eines Schutzrechts ist demnach zunéchst § 743 Abs. 2
BGB mafgeblich. Damit ist jeder Mitinhaber zum Gebrauch des Schutz-
rechts insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der tGbrigen Mitinhaber
beeintrachtigt ist. Diese Regelung gilt auch in Abweichung von § 743 Abs.
1 BGB, der regelt, dass jedem Teilhaber ein seinem Anteil entsprechender
Bruchteil der Friichte gebuhrt. § 743 Abs. 2 BGB setzt erst dann eine
Schranke, wenn durch den Gebrauch eines Teilhabers die Gebrauchs-
befugnis der Ubrigen Teilhaber beeintrachtigt wird. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn der nutzende Teilhaber anderen Teilhabern den tat-
sachlichen Mitgebrauch verweigert oder die Nutzung der anderen Teil-
haber stort. Andernfalls besteht auch keine Ausgleichspflicht fur die er-
zielten Gebrauchsvorteile, obwohl durch die Nutzung durch einen Teil-
haber immer eine Nutzung der Anteile der anderen Teilhaber stattfindet.

— Um die Konsequenzen des § 743 Abs. 2 BGB abzuwenden, kann aller-
dings gem. § 745 BGB eine Regelung Uber die Verwaltung und Benutzung
des gemeinschaftlichen Schutzrechts beschlossen bzw. verlangt werden.
Zunachst besteht hier die Moglichkeit, gem. § 745 Abs. 1 BGB durch
Stimmenmehrheit eine ordnungsmaBige Verwaltung und Benutzung zu
beschlieBen. Ist kein Mehrheitsbeschluss erfolgt und auch keine andere
Regelung zwischen den Mitinhabern getroffen worden, so kann gemaf
§ 745 Abs. 2 BGB jeder Mitinhaber eine Regelung verlangen, die dem
Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entspricht. Wann eine Ver-
einbarung diese Kriterien erfullt, 1asst der BGH offen. Wie die Interessen-
abwdgung vorzunehmen ist, bleibt daher vom BGH bisher ungeklart®.
Fest steht jedenfalls, dass gemaB § 745 Abs. 2 BGB ein Anspruch auf Aus-
gleich der durch den Mitinhaber gezogenen Nutzungen dem Grunde nach
dann entsteht, wenn erstmalig eine Benutzungsregelung beansprucht
wird. Ein tatsdchlicher Ausgleich in Geld wird aber erst féllig, wenn es dem
Interesse aller Inhaber des Schutzrechts nach billigem Ermessen entspricht.
Welche Bedingungen hierfur erfillt sein mssen, lasst der BGH ebenfalls
offen.

20 Vgl. Henke, Die Erfindungsgemeinschaft, Rdn. 397.
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— SchlieBlich weist der BGH darauf hin, dass jedem Teilhaber auch die
Maoglichkeit offen steht, den ihm zustehenden Anteil am wirtschaftlichen
Wert des Gemeinschaftsschutzrechts dadurch zu realisieren, dass er nach
§ 749 Abs. 1 BGB die Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft verlangt,
was letztlich zu einer Versteigerung des Schutzrechts fuhrt. Ob es sich
hierbei tatsachlich um eine geeignete Verwertung handelt, darf bezweifelt
werden. Im Ergebnis wird die Aufhebung der Gemeinschaft leicht zu einer
Verschleuderung der Schutzrechte fihren?'. In der Literatur wird deshalb
die Auffassung vertreten, dass es sich bei den Regelungen tber die Auf-
hebung und Teilung der Gemeinschaft um einen »véllig geistlosen Mecha-
nismus« handle??. Das Damokles-Schwert der Aufhebung der Gemein-
schaft sollte alle Teilhaber, fir die eine Nutzung des Schutzrechts wesent-
lich ist, ermahnen, im eigenen Interesse schnellstmdglich eine Verein-
barung zur Verwaltung und Benutzung des Schutzrechts abzuschlieBen.

4 Auswirkung des Urteils »Gummielastische Masse ll«
auf staatlich geférderte Forschungseinrichtungen

Als wesentliches Ergebnis ist hier bereits festzuhalten, dass Forschungsein-
richtungen (die keine eigene Nutzung vornehmen kénnen, also selbst keine
Produktion Uber den ForschungsmaBstab hinaus durchftihren dirfen) so
frihzeitig wie méglich von den Mitanmeldern eine Benutzungsregelung
fordern sollten.

Der folgende Abschnitt untersucht, ob aufgrund der besonderen rechtlichen
und 6konomischen Situation staatlich gefoérderter Forschungseinrichtungen
weitergehende Schlussfolgerungen aus dem Urteil des BGH gezogen werden
kénnen. Primar wird die Frage diskutiert, unter welchen Bedingungen eine
Ausgleichspflicht besteht; weiterhin soll aber auch erortert werden, inwie-
weit das Urteil Ruckschlisse auf die Moglichkeit der Vergabe von Anteils-
lizenzen zuldsst. § 743 Abs. 2 BGB legt fest, dass jeder Teilhaber zum Ge-
brauch des gemeinschaftlichen Gegenstands insoweit befugt ist, als nicht
der Mitgebrauch der tbrigen Teilhaber beeintrachtigt wird. Hieraus folgert

21 Vgl. Henke, InteressengeméBe Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, a.a.0., S.
91 mit weiteren Nachwei-sen; anderer Auffassung Kasper, Urteilsanmerkung zu » Gummi-
elastische Masse Il«, Mitt. 2005, 488, 489.

22 Isay, GRUR 1924, S. 27, zitiert in Niedzela-Schmutte, a.a.0., S. 166.
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die Rechtsprechung, dass jeder Mitinhaber das Patent selbst nutzen drfe,
etwa in dem er patentgeschiitzte Gegenstdnde herstellt und vertreibt.

Kern eines Patents ist aber das Verbietungsrecht gegentber Dritten, welches
dem Patentinhaber ein Monopol verleiht. Der wirtschaftliche Wert eines
Patents liegt ganz wesentlich in der Moglichkeit, aus dem Monopol erziel-
baren Gewinn abzuschopfen. Wenn einer der Teilhaber patentgeschitzte
Gegenstande herstellt und vertreibt, verbleibt dem anderen zwar grund-
satzlich die Moéglichkeit, dies auch zu tun. Dann stehen beide Patentinhaber
im Wettbewerb und die Méglichkeit, den maximal mdglichen Gewinn zu
schopfen, kann keiner realisieren. Insofern kann jede Nutzung durchaus eine
Beeintrachtigung des Mitgebrauchs der tbrigen Teilhaber bedeuten. Unge-
achtet vorstehender Uberlegungen soll im Weiteren von der Prémisse aus-
gegangen werden, dass jeder Teilhaber zu eigenen Benutzungshandlungen
uneingeschrankt berechtigt sein soll.

Ist die jeweilige Forschungseinrichtung Inhaber der groBeren Anteile an der
Erfindung, so bietet sich die Mdglichkeit eines Mehrheitsbeschlusses durch
die Forschungseinrichtung an. Zu bertcksichtigen ist hierbei allerdings, dass
eine wesentliche Veranderung des Gegenstands — was z. B. die Vergabe einer
ausschlieBlichen Lizenz ware — nicht beschlossen werden kann (§ 745 Abs. 3
S. 1 BGB). Die Wesentlichkeit der Veranderung bestimmt sich hierbei danach,
wie einschneidend sie in die Rechtsgemeinschaft einwirkt. Vor allem die Auf-
bringung der Mittel gemaB § 748 BGB (also die Beteiligung der Partner an
den Kosten fur die Erwirkung und Aufrechterhaltung des Schutzrechts) hat
dabei entscheidendes Gewicht?. Wenn auch die Urteile, auf denen diese
Aussage fuBt, zu Bruchteilsgemeinschaften im Bereich der Immobilien erlas-
sen wurden, lasst sich an dieser Stelle bereits festhalten, dass sich bei Or-
sationen, die nicht selbst kommerziell verwerten kénnen?, die Konsequenz
ergibt, dass durch die Beteiligung an den anfallenden Schutzrechtskosten ein
Anspruch auf eine Ausgleichszahlung oder auf die Vergabe einer Anteils-
lizenz bei einer ordnungsmaBigen Benutzung bestehen sollte.

Was fir eine Regelung gilt, die mittels eines Mehrheitsbeschlusses getroffen
wird, sollte auch fur die Falle gelten, in denen vom Schutzrechtsmitinhaber

23 Schmidt in Mtnchner Kommentar zum Birgerlichen Gesetzbuch,4. Aufl. §§ 744, 745, Rdn.
25.
24 Naheres hierzu im Ubernachsten Absatz
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eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Ver-
waltung verlangt wird. Fir eine Regelung nach billigem Ermessen gelten die
vorstehenden Ausfuhrungen zur ordnungsmaBigen Regelung bei einem
Mehrheitsbeschluss sinngemaB®. Bei der ordnungsméBigen Regelung sollten
nicht nur die Belange der Minderheit, sondern auch und erst recht die der
Mehrheit zu berlcksichtigen sein. Fir einen Schutzrechtsteilhaber, der nicht
kommerziell verwerten kann, sollte daher eine Regelung nach billigem Er-
messen stets beinhalten, dass eine Ausgleichszahlung fir gezogene Nut-
zungen verlangt werden kann und/oder die Zustimmung zur Vergabe von
Anteilslizenzen einzurdumen ist. Es spricht Einiges dafur, dass im Fall einer
Forschungseinrichtung (die nicht selbst kommerziell verwerten kann) bereits
der vom BGH als bestimmende Zuweisungsnorm definierte § 743 Abs. 2
BGB einen Anspruch auf Ausgleich der gezogenen Nutzungen darstellt.

Eine eigene kommerzielle Verwertung ist bei Forschungseinrichtungen in der
Regel nicht moglich. Beispielsweise ist die Fraunhofer-Gesellschaft eine nach
Art. 91 b GG geforderte Forschungseinrichtung. Dementsprechend ist in der
Satzung niedergelegt, dass die Fraunhofer-Gesellschaft ausschlieBlich und
unmittelbar gemeinnutzige Zwecke verfolgt. Insbesondere durfen die Mittel
der Gesellschaft nur fur die satzungsgemaBen Zwecke verwendet werden?.
Die eigene kommerzielle Verwertung von Schutzrechten ist somit aus-
geschlossen.

Wie erlautert, ist der nutzende Teilhaber zum Gebrauch des gemeinschaft-
lichen Schutzrechts nur insoweit befugt, als nicht der Mitgebrauch der
Ubrigen Teilhaber beeintrachtigt wird. Wenn aber der Mitinhaber, der selbst
kommerziell verwertet, keine Zustimmung zur Vergabe von Lizenzen durch
die Forschungseinrichtung erteilt, kann eine Verwertung durch die For-
schungseinrichtung nicht mehr erfolgen. Damit wird aber der Mitgebrauch
der Forschungseinrichtung substantiell beeintrachtigt. Somit ergibt sich im
Gegenzug eine Ausgleichspflicht fur den nutzenden und die Zustimmung zur
Lizenzierung verweigernden Mitinhaber.

Dies erscheint auch sachgerecht, da andernfalls eine aus staatlichen Mitteln
gewahrte Beihilfe zur Beguinstigung des selbst kommerziell nutzenden Mit-

25 Schmidt in Minchner Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, 4. Aufl. , §§ 744, 745, Rdn.
37.
26 Vgl. Zirkel in Festschrift Polter, Innovation durch Vertragsforschung, Kapitel 2.
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inhabers fuhren wirde, die nach Art. 87 Abs. 1 EG-Vertrag nicht zuldssig ist.
Die Beglnstigung wiirde bereits dadurch erfolgen, dass der Mitinhaber nur
einen Teil des Kostenrisikos tragt und der andere Teil »aus 6ffentlichen
Mitteln« durch die staatlich geforderte Forschungseinrichtung finanziert
wird. Vor allem aber wirde die erfinderische Leistung des Mitarbeiters der
Forschungseinrichtung, die nach ArbEG der Forschungseinrichtung zusteht,
dem kommerziell nutzenden Mitinhaber zukommen, ohne dass dieser hier-
flr einen angemessenen Ausgleich leisten wirde.

Hieraus folgt, dass fr einen Mitinhaber, der selbst keine kommerzielle Nut-
zung realisieren kann, eine Vergabe einer allein auf den Anteil des Mitinha-
bers bezogenen einmaligen Lizenzvergabe ohne Zustimmung des anderen
Mitinhabers méglich sein sollte. Zwar stellt eine Lizenzvergabe nach Mei-
nung Vieler eine Verfiigung tber den gemeinschaftlichen Gegenstand im
Ganzen dar und bedarf daher der Zustimmung aller Mitinhaber?. Allerdings
liegt dem Urteil »Gummielastische Masse ll« der Standpunkt zugrunde, dass
der Miterfinder nicht besser gestellt werden darf als ein Alleinerfinder eines
nicht gemeinschaftlichen Schutzrechts und daher eine aktive Verwertung
des Gemeinschaftsschutzrechts die Grundlage fir ein Profitieren an dem mit
dem Schutzrecht erzielten Gewinnen bildet®. Der BGH will dem passiven
Mitinhaber keinen automatischen Vorteil zukommen lassen. Damit ergibt
sich aber fur einen Mitinhaber, der nicht selbst kommerziell nutzen darf,
dass ihm eine sinnvolle aktive Verwertung des Schutzrechts nicht verwehrt
sein darf und fur ihn die Lizenzvergabe an Dritte — als einzige wesentliche
Verwertungsmaoglichkeit — mdglich sein musste. Dies wird insbesondere
relevant, wenn der Mitinhaber das Gemeinschaftsschutzrecht als Sperrpatent
verwendet, also das Schutzrecht nur als Verbietungsrecht gegentber seinen
Konkurrenten nutzt, obwohl ihm selbst eine kommerzielle Nutzung und
damit ein Einsatz der geschitzten Technologie moglich ware.

Dieser Schlussfolgerung steht allerdings die weiter oben genannte Auffas-
sung entgegen, dass eine Lizenzvergabe ohne Zustimmung des Mitinhabers
die Folge hat, dass der Lizenzvertrag mit dem vermeintlichen Lizenznehmer

27 Anderer Auffassung Schmidt in Minchner Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch, 4. Aufl.
§§ 747, Rdn. 3.

28 So Henke in InteressengemaBe Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber, GRUR
2007, 89, 92.
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rechtlich unwirksam ist*. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass auch eine
VerduBerung des gesamten Anteils an Dritte moglich ist und die Interessen
der anderen Teilhaber hierdurch &hnlich tangiert werden wie durch die Ver-
gabe einer Anteilslizenz*°.

SchlieBlich darf noch die Frage aufgeworfen werden, ob nicht auch eine Ver-
flgung Uber den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen vorliegt, wenn
eine eigene kommerzielle Nutzung durch einen Teilhaber erfolgt, und der
andere Teilhaber nicht kommerziell nutzen darf*'. Zieht man den Vergleich

zu den Verfigungsmoglichkeiten des einzelnen Teilhabers bei Immobilien-
Bruchteilsgemeinschaften?, so scheint auch deshalb ein Anspruch auf finan-
ziellen Ausgleich oder auf zustimmungsfreie einmalige Vergabe einer Anteils-
lizenz die einzig sachgerechte Losung zu sein, wenn die Benutzungsbefugnis-
se das billige Ermessen im Interesse aller Teilhaber erfillen sollen.

5 Fazit

Mit der Entscheidung » Gummielastische Masse Il« stellte der BGH fest, dass
grundsatzlich kein Ausgleichsanspruch zwischen Mitinhabern eines Schutz-
rechts besteht. Bei Forschungseinrichtungen, die nicht selbst kommerziell
verwerten kénnen, andert sich die Sachlage aber bereits durch die Ver-
weigerung des Mitinhabers, Zustimmung zu einer Anteilslizenz zu geben.
Diese Verweigerung sollte automatisch zu einem Anspruch auf Ausgleich
gezogener Nutzungen fuhren.

Aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse, die fir Gemeinschaftsschutz-
rechte aus der Anwendung der Regelungen Uber die Bruchteilsgemeinschaft
gem. §§ 741 ff. BGB resultieren, wird es auch in Zukunft unabdingbar sein,
zeitnah zur Anmeldung des Schutzrechts eine Vereinbarung mit dem Mit-
inhaber dartber zu treffen, wie das gemeinschaftliche Schutzrecht zuktnftig
verwertet wird. Die besondere Situation staatlich geférderter Forschungs-
einrichtungen sollte hierbei dahingehend ihren Niederschlag finden, dass
entweder eine generelle Ausgleichspflicht des nutzenden Mitinhabers fur
gezogene Nutzungen oder eine generelle Zustimmung zur Vergabe von

29 Siehe oben Kapitel 3.

30 So Henke, Die Erfindungsgemeinschaft Rdn. 685.

31 Obwohl es hierbei natdrlich nicht um eine Verfligung im juristischen Sinne handelt.
32 z. B. ist hier Vermietung oder Verpachtung moglich.
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nicht-ausschlieBlichen Lizenzen durch die staatlich geférderte Forschungs-
einrichtung vereinbart wird. Da der Forschungseinrichtung die eigene kom-
merzielle Verwertung verwehrt ist, sollte der Forschungseinrichtung im Hin-
blick auf Sperrpatente ein Wahlrecht zwischen Lizenzvergabe und Aus-
gleichspflicht zustehen.

Eine Forschungseinrichtung, die aufgrund der staatlichen Férderung zur an-
gemessenen und sparsamen Haushaltsfihrung verpflichtet ist, kann nur
dann eine Erfindungstatigkeit ihrer Wissenschaftler gutheiBen und fordern,
wenn diese auch der Finanzierung der Forschungseinrichtung zugute kommt.
Konsequenz eines Festhaltens an einer Rechtsauslegung, die staatlich gefor-
derte Forschungseinrichtungen systematisch benachteiligt, ware daher, dass
die Wissenschaftler von Forschungseinrichtungen eingeschrénkte Anreize an
der Generierung von Gemeinschaftserfindungen mit kommerziell selbst
nutzenden Partnern hatten. Dies ist weder im Sinne des Patentgesetzes noch
im Sinne der Forschungspolitik, die ausdricklich Anreize zu Erfindungen
geben will.

Es mag eingewandt werden, dass es letztlich der Forschungseinrichtung
selbst zuzuschreiben sei, dass ein Verbot der eigenen kommerziellen Nutzung
besteht. Solange jedoch die Krafte des freien Markts die angewandte For-
schung nicht in ausreichendem MaBe zu stimulieren vermogen, ist eine
offentliche Forschungsférderung unverzichtbar. Hierzu ist die institutionelle
Forderung von Forschungseinrichtungen ein wichtiger Bestandteil. Eine wirt-
schaftliche Betatigung, etwa Produktion und Vertrieb von patentgeméaBen
Gegenstanden in einem den Forschungsmalstab Uberschreitenden Maf
durch eine institutionell geférderte Einrichtung wirde aber den Wettbewerb
zu Lasten der Mitbewerber beeintrachtigen und ist daher gemaB Art. 87
Abs. 1 EG-Vertrag nicht gestattet. Das Verbot eigener kommerzieller Nut-
zung ist Ausfluss der Wirtschaftsordnung und kann daher nicht der For-
schungseinrichtung zur last gelegt werden.

Im Sinne der Rechtssicherheit bleibt zu hoffen, dass der BGH bald Gelegen-

heit erhalt, auch Uber die Méglichkeit der Lizenzvergabe und Konstellatio-
nen, bei denen ein Mitinhaber nicht benutzen darf, zu entscheiden.

Die Verfasser danken Herrn Dr. Helmut Schubert, Leiter der Abteilung Patente und Lizenzen der
Fraunhofer-Gesellschaft, fir wertvolle Hinweise.
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Silja Krekel

1 Einleitung

Forschung und Entwicklung nehmen in der heutigen Volkswirtschaft einen
mabBgeblichen Stellenwert ein. Der Faktor Wissen, die Fahigkeit Wissen zu
schaffen, zu organisieren, anzuwenden und weiterzugeben, sowie Qualifi-
kationen machen einen zentralen Faktor der technologischen Leistungsfahig-
keit einer Volkswirtschaft aus und determinieren ganz wesentlich ihre Ent-
wicklungsmaglichkeiten und ihre internationale Wettbewerbsposition. Jede
Industrienation ist daher auf Erfinder und ihre schopferischen Leistungen
angewiesen.’

Seit jeher bestehen daher in der Politik und Offentlichkeit Forderungen, For-
schung, Ausbildung, Lehre und Praxis zu vernetzen, um so die verfligbaren
Personal- und Sachmittel auf diesen Gebieten bestmoglich zu nutzen und die
Forschungslandschaft in Deutschland zu optimieren.

Um eine Abspaltung auBeruniversitarer Forschungseinrichtungen von den
Hochschulen zu vermeiden und Synergien zwischen diesen zu schaffen, hat
der Bund 1995 einen Entwurf flr eine Mustervereinbarung fur gemeinsame
Berufungen von Wissenschaftlern? an Hochschulen und auBeruniversitaren
Forschungseinrichtungen? erarbeitet, aufgrund derer es Wissenschaftlern
erleichtert werden soll, gleichzeitig an einer auBeruniversitaren Forschungs-
einrichtung und an einer Hochschule tatig zu sein. Dieser Entwurf fuhrt die
Voraussetzungen und Modalitaten auf, unter denen der Bund gemeinsamen
Berufungen von Leitungspersonal an auBeruniversitare Forschungseinrich-
tungen zustimmt und enthalt somit Vorgaben fir mogliche Modelle, nach
denen eine gemeinsame Berufung eines Wissenschaftlers an eine Hochschule
und eine auBeruniversitare Forschungseinrichtung erfolgen kann.

1 Vgl. Faktenbericht 1998 zum Bundesbericht Forschung BT-Drucks. 13/11091 vom 19.06.1998
S. 59, abrufbar unter http://www.dip.bundestag.de/btd/13/110/1311091.pdf (Stand Méarz
2007); Faktenbericht Forschung 2002 BMBF, 323f, abrufbar unter http://www.bmbf.de/pub/
faktenbericht_forschung_2002.pdf.

2 Soweit Amter und Funktionen nur in der mannlichen Form bezeichnet werden, ist dies
geschlechtsneutral zu verstehen.

3 Mustervereinbarung tber die Zusammenarbeit zwischen Universitat und Forschungseinrichtung.

201



Silja Krekel

Auf Grundlage dieses Entwurfs beriet der Ausschuss »Forschungsforderung«
der Bund-Lénder-Kommission in den Jahren 1996 und 1997 wiederholt tGber
das Zusammenwirken von Hochschulen und auBeruniversitaren Forschungs-
einrichtungen bei gemeinsamen Berufungen von Wissenschaftlern an auBer-
universitare Forschungseinrichtungen und Hochschulen und fasste im Jahr
1997 Uber die genauen Modalitaten bei der Anwendung der Musterverein-
barung einen Beschluss.*

Durch diesen formalen Beschluss der Bund-Lander-Kommission konnten so-
mit allgemeine Vorgaben bzw. Modelle fir gemeinsame Berufungen ge-
schaffen werden und so eine Vereinheitlichung und strukturelle sowie recht-
liche Erleichterungen bei der Handhabung erreicht werden. Heute kédnnen
daher gemeinsame Berufungen an staatlich finanzierte bzw. teilfinanzierte
Einrichtungen der auBeruniversitaren Forschung in der ganzen Bundesrepub-
lik Deutschland zu &hnlichen Bedingungen erfolgen.

Auch die Fraunhofer-Gesellschaft wendet diese von der Bund-Landerkom-
mission vorgegebenen Modelle fir gemeinsame Berufungen an, um Wissen-
schaftlern die Mdglichkeit zu geben, einerseits in der angewandten For-
schung an einem Fraunhofer-Institut tatig zu sein, andererseits aber auch
Lehr- und/oder Forschungstatigkeiten an einer Hochschule wahrnehmen zu
kénnen. Sie kann auf diese Weise auch ihre Ressourcen in der Grundlagen-
forschung erganzen und wissenschaftlichen Nachwuchs gewinnen.® In der
Regel ist sogar mit der Berufung eines Institutsleiters an einem Fraunhofer-
Institut (FhI) auch eine Berufung an eine benachbarte Universitat verbunden.
Nur in wenigen Ausnahmefallen konnte bislang keine gemeinsame Aus-
schreibung einer Universitat und der Fraunhofer-Gesellschaft erfolgen.

Macht ein in einer derartigen Doppelposition tatiger Wissenschaftler (Hoch-
schulprofessor und Institutsleiter an einem Fraunhofer-Institut) im Rahmen
seiner dienstlichen Téatigkeit allein oder zusammen mit anderen Miterfinder
eine Erfindung, kann diese Erfindung rechtlich sowohl der Hochschule, der
Fraunhofer-Gesellschaft oder auch beiden gemeinsam zuzuordnen sein, je

4 Beschluss des Ausschusses »Forschungsférderung« vom 21./22. April 1997 F 97.08.Drs und
vom 08./09. September 1997 F 97.19. Drs.

5 Vgl. auch Bundesbericht Forschung 2006, S. 59, abrufbar unter http://www.bmbf.de/
pub/bufo2006.pdf.
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nachdem, bei welcher Tatigkeit, welchem Auftrag oder auf welcher Grund-
lage die technische Neuerung entwickelt wurde.

Fur den Wissenschaftler selber wird es aufgrund seiner an der Hochschule
und dem Fraunhofer-Institut korrespondierenden Tatigkeitsfeldern, sowie
unterschiedlicher vertraglicher Regelungen mit der Fraunhofer-Gesellschaft
und der Hochschule hinsichtlich seiner Erfindungen oft schwierig sein, zu
entscheiden, ob die Erfindung eher der Hochschule, oder der Fraunhofer-
Gesellschaft zuzuordnen ist.

Gerade die Zuordnung der Erfindung entweder an die Hochschule oder die
Fraunhofer-Gesellschaft ist aber zum einen fur den Wissenschaftler selber

u. a. aufgrund seiner Meldungs- und Offenbarungspflichten, als auch fur die
betreffende Universitat und die Fraunhofer-Gesellschaft wegen der mit der
rechtlichen Zuordnung verbundenen Rechtsfolgen und Rechte von ent-
scheidender Bedeutung.

Dieser Beitrag befasst sich daher mit der Frage der Zuordnung von Erfindun-
gen bei gemeinsamen Berufungen. Er versucht anhand der Modelle der ge-
meinsamen Berufung Kriterien aufzustellen, anhand derer eine — zumindest
priméare — Einordnung der Erfindung vorgenommen werden kann um so fur
den Erfinder und die Fraunhofer-Gesellschaft den praktischen Umgang mit
dieser Problematik zu erleichtern.Dazu werden zunachst die Modelle gemein-
samer Berufung dargestellt und anschlieBend die hinter der Anwendung und
Durchfthrung dieser Modelle liegenden rechtlichen Rahmenbedingungen,
insbesondere die des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbNErfG) erlautert.
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2 Modelle gemeinsamer Berufung

Die von der Bund-Landerkommission erarbeiteten Empfehlungen bzw. Mo-
delle der gemeinsamen Berufung (vgl. Einleitung) unterscheiden sich einer-
seits in ihren unterschiedlichen vertraglichen Ausgestaltungen zwischen
Hochschule und auBeruniversitarer Forschungseinrichtung sowie zwischen
Hochschule und Wissenschaftler, andererseits in den unterschiedlichen Auf-
gabenfeldern, die der Wissenschaftler bei der Hochschule bzw. der auBer-
universitaren Forschungseinrichtung tGbernimmt. Die drei Berufungsmodelle,
die hauptsachlich Anwendung finden, sind das so genannte »Julicher
Modell«, das »Berliner Modell« und das »Karlsruher Modell«.

Die in der Fraunhofer-Gesellschaft vorherrschenden Modelle der gemeinsa-
men Berufung sind das Karlsruher und das Berliner Modell. Diese Modelle
entsprechen auch aufgrund ihrer sehr viel engeren Einbindung und Vernet-
zung des Wissenschaftlers in die Hochschule durch eine umfangreichere
Wahrnehmung von Lehr- und Forschungstatigkeiten mehr den Interessen
der Fraunhofer-Gesellschaft an personeller und fachlicher Zusammenarbeit
mit der Hochschule als das Julicher Modell.

Die Modelle im Einzelnen:
2.1 Jiilicher Modell
2.1.1 Berufung

Erfolgt eine gemeinsame Berufung nach dem Julicher Modell, wird der
Wissenschaftler an eine Universitat berufen, gleichzeitig aber zur Wahr-
nehmung der Tatigkeit am Fraunhofer-Institut zur Fraunhofer-Gesellschaft
beurlaubt.

Die Berufung des Wissenschaftlers in das Amt eines Professors an die
betreffende Universitat erfolgt — je nach vertraglicher Vereinbarung —
entweder auf Lebenszeit oder nur auf Zeit.

Die Fraunhofer-Gesellschaft schlieBt mit dem berufenen Wissenschaftler
einen privatrechtlichen Anstellungsvertrag. Er wird als Wissenschaftler bei
der Fraunhofer-Gesellschaft angestellt und ihm werden Leitungsfunktionen
am Fraunhofer-Institut Gbertragen.
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2.1.2 Vergiitung und Anwartschaften

Die Beurlaubung des Wissenschaftlers fur die Austibung der Leitungsfunk-
tion am Fraunhofer-Institut erfolgt ohne die Zahlung von Beztigen. Die
Fraunhofer-Gesellschaft tritt daher im Rahmen des Anstellungsvertrags in die
von der Hochschule in der Berufungsvereinbarung mit dem Wissenschaftler
festgelegte Vergutung ein.

Der Wissenschaftler erhélt folglich im Rahmen und fur die Dauer des Anstel-
lungsvertrages mit der Fraunhofer-Gesellschaft von dieser eine Gesamtver-
gltung in Hohe der Bezuge (einschlieBlich Sonderzuwendungen, Beihilfen,
Trennungsgeld etc.), die ihm ohne die Beurlaubung als Landesbeamter auf
Grundlage der Berufungsvereinbarung zustehen wurde.

Die Anwartschaft auf lebenslangliche Versorgung und Hinterbliebenenver-

sorgung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften wird — bei Beamten auf
Lebenszeit — durch diese Regelung nicht berthrt und bleibt fur den Berufe-
nen erhalten. Die Fraunhofer-Gesellschaft zahlt dem Land fir die Dauer des
Anstellungsvertrags einen Versorgungszuschlag, dessen Hohe sich nach der
im Beamtenversorgungsrecht festgesetzten Hohe® errechnet.

2.1.3 Aufgaben und Mittel an der Hochschule und
im Fraunhofer-Institut

Die Rechte des Berufenen in der Hochschule sind reduziert. Er kann zwar zu
allen Gremien der Hochschule mit beratender Stimme hinzugezogen werden,
fur die Dauer seiner Beurlaubung kann er jedoch kein Amt in hochschul-
internen Gremien wahrnehmen.

Der berufene Wissenschaftler Gbernimmt im Umfang von in der Regel zwei
Semesterwochenstunden’ eine Lehrverpflichtung an der Hochschule. hm
steht in der Hochschule aber keine Ausstattung mit R&umen, Personal und
Geratschaften zur Verfugung.

6 Derzeit 32 Prozent der ruhegehaltsfahigen Dienstbeziige.
7 Die genaue Anzahl der Semesterwochenstunden wird in der Kooperationsvereinbarung
zwischen der Hochschule und der Fraunhofer-Gesellschaft vereinbart.
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Bei der Fraunhofer-Gesellschaft, bei der der Berufene als Wissenschaftler an-
gestellt ist, stehen ihm fur seine Forschungstatigkeit die personellen, raum-
lichen und sachlichen Ressourcen des Fraunhofer-Instituts zur Verfligung.

2.2 Berliner Modell
2.2.1 Berufung

Das Berliner Modell beinhaltet die Berufung des Wissenschaftlers an eine
Hochschule mit gleichzeitiger Zuweisung an das Fraunhofer-Institut zur
Wahrnehmung von Forschungsaufgaben und Ubernahme von Leitungsfunk-
tionen.

Die Berufung erfolgt in der Regel im Beamtenverhaltnis und ist — je nach ver-
traglicher Vereinbarung — unbefristet oder befristet. Die Hochschule legt die
Dienstpflichten sowie die Besoldung einschlieBlich der (Leistungs-) Zulagen
des Berufenen in der Berufungsvereinbarung fest.

Die Rechte und Pflichten des Berufenen in der Fraunhofer-Gesellschaft wer-
den in einem Dienstvertrag zwischen dem Berufenen und der Fraunhofer-
Gesellschaft geregelt.

2.2.2 Vergiitung und Anwartschaften

Der Berufene erhalt vom Land die in der Berufungsvereinbarung mit der
Hochschule festgelegten Bezlige (einschlieBlich Sonderzuwendungen, Bei-
hilfen, Trennungsgeld etc.) Eine zusatzliche Vergutung durch die Fraunhofer-
Gesellschaft erhalt er nicht. Die Fraunhofer-Gesellschaft erstattet jedoch der
Hochschule/dem Land die Kosten fur die Besoldung des Berufenen ein-
schlieBlich der Zulagen, sowie der sonstigen Personalaufwendungen, abzig-
lich eines Ausgleichs fur die zu erbringende Lehrtatigkeit, soweit sie 2
Semesterwochenstunden Ubersteigt. Dariber hinaus zahlt die Fraunhofer-
Gesellschaft dem Land einen Versorgungszuschlag dessen Hohe sich nach
der im Beamtenversorgungsrecht festgesetzten Hohe® errechnet.

8 Derzeit 32 Prozent der ruhegehaltsfahigen Dienstbeziige.
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2.2.3 Aufgaben und Mittel an der Hochschule und
am Fraunhofer-Institut

Der Berufene hat an der Hochschule die gleichen Rechte und Pflichten wie
andere Professoren. Art und Umfang der Aufgabe beim Fraunhofer-Institut,
insbesondere die Leitungsfunktionen im Fraunhofer-Institut kénnen aller-
dings bei der Bemessung der Lehr- und Priifungsverpflichtungen und bei der
Ubernahme von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung an der Hoch-
schule auf Wunsch des Berufenen in gleicher Weise berticksichtigt werden
wie vergleichbare Funktionen an der Universitat, d. h. der Berufene kann in
entsprechendem Umfang von den Pflichten zur Mitwirkung in der akade-
mischen Selbstverwaltung an der Universitat befreit werden.

Die Verpflichtung des Berufenen zur Forschung wird auch der Hochschule
gegenUber durch seine Forschungstatigkeit und Austibung der Leitungsfunk-
tion im Fraunhofer-Institut erfullt, d. h. er kann, muss aber nicht in der Hoch-
schule forschen. Seine Lehrverpflichtung kann — je nach Vereinbarung — von
einer vollen Lehrverpflichtung bis hin zu einer Lehrverpflichtung von zwei
Semesterwochenstunden reichen.

Die Hochschule gewéhrleistet dem Berufenen diejenige Ausstattung, die zur
Erfullung der Ubertragenen Verpflichtungen in den Rdumen der Hochschule
notwendig ist. Die zur Verfligung gestellte Ausstattung kann demnach — je
nach Ubertragener Verpflichtung — im Einzelfall sehr unterschiedlich aus-
gestaltet sein und von der Gestattung zur Mitbenutzung der gemeinsamen
Raumlichkeiten, Einrichtungen und wissenschaftlich technischen Hilfsmittel
bis hin zur Verfigungstellung eigener Raumlichkeiten und eigenen Personals
variieren.

Am Fraunhofer-Institut ist der Berufene als Wissenschaftler im Rahmen eines
Dienstvertrags angestellt. Er wird auBerdem im Rahmen des gemeinsamen
Berufungsverfahrens zum Leiter des Fraunhofer-Instituts bestellt. Fir seine
Forschungstatigkeit am Fraunhofer-Institut stehen dem Berufenen alle per-
sonellen, rdumlichen und sachlichen Ressourcen des Fraunhofer-Instituts zur
Verfligung.
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2.3 Karlsruher Modell
2.3.1 Berufung

Beim Karlsruher Modell wird der Wissenschaftler auf eine im Stellenplan der
Fakultat vorhandene Professur berufen.

Seine Leitungs- und Forschungsaufgaben im Fraunhofer-Institut tbt der
Berufene ausschlieBlich in Nebentatigkeit aus. Er schlieBt mit der Fraunhofer-
Gesellschaft einen entsprechenden Nebentatigkeitsvertrag.

2.3.2 Vergiitung und Anwartschaften

Die Vergltung sowie die Versorgung des Berufenen erfolgt aus einer etati-
sierten Professorenstelle, die zu 100 Prozent von der Hochschule getragen
wird.

Von der Fraunhofer-Gesellschaft erhélt der Berufene zusatzlich entsprechend
seinem Vertrag mit der Fraunhofer-Gesellschaft eine Nebentatigkeitsver-
gUtung.

2.3.3 Aufgaben und Mittel an der Hochschule und
am Fraunhofer-Institut

Der Berufene nimmt alle Rechte und Pflichten in der Universitat uneinge-
schrankt wahr. Art und Umfang der Aufgabe beim Fraunhofer-Institut, ins-
besondere die Leitungsfunktionen im Fraunhofer-Institut kénnen allerdings
bei der Bemessung der Lehr- und Priifungsverpflichtungen und bei der Uber-
nahme von Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung an der Hoch-
schule auf Wunsch des Berufenen in gleicher Weise beriicksichtigt werden
wie vergleichbare Funktionen in der Universitat, d. h. der Berufene kann in
entsprechendem Umfang von den Pflichten zur Mitwirkung in der akademi-
schen Selbstverwaltung an der Universitat befreit werden.

Der Berufene hat in der Regel eine volle Lehrverpflichtung an der Hoch-
schule, die auch die Verpflichtung zur Forschung umfasst. Die notwendige
Ausstattung des Fachgebiets an der Universitat stellt die Universitat zur Ver-
flgung. In der Regel steht dem Berufenen an der Universitat ein eigener
wissenschaftlicher Unterbau mit Assistenten, Doktoranden, Diplomanden,
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studentischen Hilfskraften, technischem Infrastrukturpersonal und eigenem
Labor bzw. Werkstatt-/Experimentierraumen zur Verfigung.

Die Rechte und Pflichten des Berufenen im Fraunhofer-Institut werden in
einem Dienstvertrag zwischen ihm und der Fraunhofer-Gesellschaft fest-
gelegt. Am Fraunhofer-Institut ist der Berufene als Wissenschaftler angestellt,
im Rahmen des gemeinsamen Berufungsverfahrens wird er auBerdem zum
Leiter des Fraunhofer-Instituts bestellt. Fir seine Forschungstatigkeit am
Fraunhofer-Institut stehen ihm alle personellen, raumlichen und sachlichen
Ressourcen des Fraunhofer-Instituts zur Verfiigung.

Der gemeinsam berufene Wissenschaftler ist somit nach allen Modellen
einerseits als Hochschulprofessor Beschaftigter der Hochschule, andererseits
als Institutsleiter an einem Fraunhofer-Institut, auch Angestellter der
Fraunhofer-Gesellschaft. Betreibt er Forschung, kénnen die dabei durch ihn
und seine Mitarbeiter entwickelten technischen Neuerungen zum einen auf
Erfahrungen und Aufgaben der Hochschule oder aber auch auf Erfahrungen
und Aufgaben der Fraunhofer-Gesellschaft zurtickzuftihren sein. Eine Erfin-
dung kann somit entweder eine Hochschulerfindung, eine Erfindung der
Fraunhofer-Gesellschaft, eine Gemeinschaftserfindung von beiden oder aber
eine freie Erfindung darstellen und somit rechtlich der Hochschule, der
Fraunhofer-Gesellschaft, beiden oder dem Erfinder bzw. der Erfindergemein-
schaft selber zuzuordnen sein. Die rechtlichen Rahmenbedingungen fir die
Zuordnung der Erfindungen oder Miterfindungen eines in einer derartigen
Doppelfunktion als Hochschullehrer und Institutsleiter tatigen Wissenschaft-
lers sowie die sich daran anknipfenden Rechtsfolgen ergeben sich primar
aus dem Arbeitnehmererfindergesetz, aber auch aus dem Kooperationsver-
trag zwischen der Universitat und der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Arbeits-
vertrag zwischen der Fraunhofer-Gesellschaft und dem Wissenschaftler sowie
dem Berufungsvertrag zwischen der Universitat und dem Wissenschaftler.
Die verschiedenen Regelungen sollen daher im Folgenden dargestellt wer-
den, um spater unter Einbeziehung dieser rechtlichen Grundlagen eine Ein-
ordnung der Erfindungen anhand der Modelle vornehmen zu kénnen.
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3 Rechtliche Rahmenbedingungen hinsichtlich der
Zuordnung der Erfindungen

3.1 ArbNErfG

Das Arbeitnehmererfindergesetz statuiert in § 42 eine Sonderregelung fur
Hochschulerfindungen. Von den Privilegierungen des § 42 ArbNErfG (vgl.
unten) umfasst sind allerdings nur Beschaftigte an einer Hochschule. Der per-
sonlichen Anwendungsbereich des § 42 ArbNErfG erstreckt sich daher nicht
auf Wissenschaftler und sonstige Angehérige von auf3eruniversitaren For-
schungseinrichtungen, seien es Bundes- oder Landesforschungseinrichtun-
gen oder privatrechtlich organisierte Forschungseinrichtungen wie die
Fraunhofer-Gesellschaft.® Fur Diensterfindungen des Hochschulprofessors
und fur Diensterfindungen eines Mitarbeiters der Fraunhofer-Gesellschaft
gelten daher zwei unterschiedliche Regelungen. Fur die Erfindungen des
Hochschulbeschaftigten die Regelung des § 42 ArbNErfG mit ihren Privi-
legien in Nr. 1-4 und fur die Erfindungen des bei der Forschungseinrichtung
angestellten Arbeitnehmers die allgemeinen Regelungen §8§ 1 ff ArbNErfG
flr Arbeitnehmer im privaten Dienst.

Neben den dadurch sich allein aus dem ArbNErfG ergebenen unterschied-
lichen Regelungen fir die Handhabung der Erfindung, z. B. fur die Meldung
und Offenbarung der Diensterfindung, der Innehabung eines Nutzungs-
rechts sowie der Geltung besonderer Vergutungsregelung, ist nattrlich auch
fur die Hochschule und die Fraunhofer-Gesellschaft wegen der damit ver-
bundenen Rechtsfolgen von entscheidender Bedeutung, wer Inhaber der
Rechte an der Erfindung des bei beiden »beschaftigten« Wissenschaftlers ist.
Im Folgenden werden daher beide Regelungen dargestellt. Zunachst die all-
gemeinen Regelungen der §§ 1 ff ArbNErfG fur Arbeitnehmer im privaten
Dienst und anschlieBend die Sonderregelungen fur Erfindungen von Hoch-
schulbeschaftigten. Danach wird kurz auf die Problematik des Umgangs mit
Doppelarbeitsverhaltnissen eingegangen.

9 Schiedstelle 17.03.2005 BIPMZ 2005, 324f; vgl. auch Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn
20 und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 66; kritisch Fleuchaus/Braitmayer GRUR
2002, 653, 656f, die sich fur eine Anwendung des § 42 ArbNErfG auch auf auBerhochschu-
lische, von der &ffentlichen Hand geférderte Forschungseinrichtungen aussprechen.
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3.1.1 Erfindungen eines Arbeitnehmers im privaten Dienst
3.1.1.1 Diensterfindungen und freie Erfindungen

Das Arbeitnehmererfindergesetz unterscheidet hinsichtlich der schutzfahi-
gen Erfindungen zwischen gebundenen Erfindungen (Diensterfindung) und
freien Erfindungen (§ 4 Abs. 1 ArbNErfG). Die beiden Arten der Erfindungen
unterliegen hinsichtlich ihrer Behandlung und Rechtsfolgen unterschiedlichen
Regelungen. Den umfassenden Bindungen, sowie Rechten des ArbNErfG,
unterliegen wegen ihrer engen Bindung zum Betrieb des Arbeitgebers nur
die Diensterfindungen.

Freie Erfindungen, die dem auBerbetrieblichen Lebensbereich des Arbeit-
nehmers zuzurechnen sind, unterliegen lediglich den Beschrankungen der
8§ 18 und 19 ArbNErfG.

3.1.1.1.1 Diensterfindungen

Diensterfindungen, sind nach § 4 Abs. 2 ArbNErfG wahrend der Dauer des
Arbeitsverhaltnisses getatigte Erfindungen, die entweder

— aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatigkeit entstanden
sind (Aufgabenerfindungen) oder

— maBgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruhen
(Erfahrungserfindungen).

3.1.1.1.1.1 Fertigstellung wahrend der Dauer des
Arbeitsverhaltnisses

Entscheidend fur beide Arten von Diensterfindungen ist, dass sie wahrend
der Dauer des Arbeitsverhaltnisses fertig gestellt werden, d. h. in der Zeit
vom rechtlichen Beginn des Arbeitsverhaltnisses bis zur Beendigung des
Arbeitsverhaltnisses im Rechtssinne.™ Da es hierbei grundsatzlich nur auf das
Bestehen von rechtlichen Bindungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer ankommt, ist es unerheblich, wann und wo der Arbeitnehmer die Erfin-

10 Vgl. z. B. Volmer /Gaul § 4 Rn 49; Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden
Rn 88, Reimer/Schippel/Schade § 4 Rn 16.
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dung entwickelt bzw. fertig gestellt hat, ferner, ob die Erfindung mit vom
Arbeitgeber zur Verfiigung gestellten Arbeitsmitteln oder mit privaten Hilfs-
mitteln des Arbeitnehmers bzw. Dritten erstellt wurde." Ohne Einfluss ist
weiter die Willensrichtung des Arbeitnehmererfinders, ob er fur das Unter-
nehmen oder sich selbst tatig werden wollte.™

3.1.1.1.1.2 Aufgabenerfindung

Fur die Beurteilung, ob eine Aufgabenerfindung vorliegt, kommt es auf die
arbeitsvertraglichen bzw. arbeitsrechtlichen Pflichten des Arbeitnehmers an.'

Eine Aufgabenerfindung liegt somit immer dann vor, wenn der Arbeitnehmer
arbeitsvertraglich oder kraft Direktionsrecht seines Arbeitgebers einen be-
stimmten Forschungs- und Entwicklungsauftrag erhalten hat und aus dieser
Tatigkeit eine Erfindung hervorgeht (Aufgabenerfindung im engeren Sinne).™
Die dem Arbeitnehmer obliegende Tatigkeit wird ferner neben der allgemei-
nen Tatigkeitsbeschreibung im Arbeitsvertrag auch durch seine tatsachliche
Stellung im Unternehmen bzw. durch den ihm tatséchlich im Unternehmen
zugewiesenen Arbeits- und Pflichtenkreis bestimmt (Aufgabenerfindung im
weiteren Sinne)."™

3.1.1.1.1.3 Erfahrungserfindung

Eine Erfahrungserfindung liegt vor, wenn der innere Stand der Technik des
Unternehmens in erheblichem MaBe zur Erfindung beigetragen hat."® Dabei
sind die Begriffe »Erfahrung« und » Arbeiten« grundsatzlich weit auszule-
gen."” Hierunter fallen z. B. im Unternehmen vorhandenes und dem Arbeit-
nehmer zugangliches Erfahrungswissen, Kenntnisse von Produktionsablau-

11 Schiedsstelle 01.10.1987 BIPMZ 1988, 221; vgl. auch Bartenbach/Volz Kommentar § 4 Rn 15

12 Schiedsstelle 01.10.1987 BIPMZ 1988, 221.

13 Vgl. z. B. Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 95ff.

14 Vgl. z. B. LG Dusseldorf 04.12.1973, GRUR 1974, 275 — Mischréhre, Amtliche Begriindung in
BT- Drucksache 11 /1648, Volmer/Gaul § 4 Rn 82.

15 Volmer/Gaul § 4 Rn 84, Reimer/Schippel/Schade § 4 Rn 8 und Bartenbach/Volz Kommentar § 4
Rn 23 m.w.N.

16 Schiedsstelle 01.10.1987 BIPMZ 1988, 221f.

17 H.M. Volmer/Gaul § 4 Rn 112ff; Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn
100, a.A. MUnchArbR/Sack § 101 Rn 12, der den Begriff der Erfahrungserfindung eng versteht
und nur betriebsinternen Erfahrungen des Betriebes, die Uber dem Stand der Technik liegen
Bedeutung fur die Erfahrungserfindung zukommen lassen will.
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fen und -methoden, Verfahrensweisen sowie Erkenntnisse aus dem Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen und Geschaftspartnern.

Fur die Zuordnung der Erfindung zum Arbeitgeber reicht jedoch eine bloBe
Ursachlichkeit der betrieblichen Erfahrung allein nicht aus. Vielmehr muss
der Beitrag des Unternehmens maBgeblich, d. h. von erheblichem Einfluss
auf die Erfindung gewesen sein. So z. B., wenn das betriebliche Erfahrungs-
gut in der Erfindung erkennbar seinen Niederschlag gefunden hat.™

3.1.1.1.2 Freie Erfindungen

Erfindungen, die der Arbeitnehmer wahrend der Dauer des Arbeitsverhalt-
nisses macht, und die nicht die Voraussetzung einer Diensterfindung gemaB
§ 4 Abs. 2 ArbNErfG erfillen, also weder aus der dem Arbeitnehmer oblie-
genden Tatigkeit entstanden sind, noch maBgeblich auf betrieblichen Erfah-
rungen oder Arbeiten beruhen, sind gemaB der Negativdefinition des § 4
Abs. 3 ArbNErfG freie Erfindungen.’ Fur freie Erfindung sieht das Gesetz in
§8§ 18 und 19 ArbNErfG nur sehr eingeschrankte Verpflichtungen des Arbeit-
nehmers vor, wie die schriftliche Mitteilung” und die Anbietung.?'

3.1.1.2 Verpflichtung zur Meldung der Diensterfindung

Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist gemaB § 5 Abs.
1S. 1 ArbNErfG verpflichtet, sie unverztglich dem Arbeitgeber schriftlich zu
melden. Die Meldung, die als Ausfluss der arbeitsrechtlichen Treuepflicht® zu

18 Amtliche Begriindung in BT- Drucksache Il /1648.

19 Freie Erfindungen sind schon zum Zeitpunkt der Entstehung frei und somit insbesondere von
freigewordenen (§ 8 ArbNErfG) und spéater aufgegebenen Diensterfindung (§ 16 ArbNErfG) zu
unterscheiden.

20 Die Mitteilungspflicht soll der Erhaltung des Arbeitsfriedens, dem Schutz des Arbeitnehmers
sowie den Interessen des Arbeitgebers dienen. Der Arbeitnehmer wird in vielen Fallen nicht mit
Sicherheit beurteilen konnen, ob es sich bei einer von ihm gemachten Erfindung um eine freie
Erfindung oder um eine Diensterfindung handelt. Der Arbeitgeber kann dies aufgrund der Mit-
teilung tberprifen. Amtliche Begriindung in BT- Drucksache 11 /1648, vgl. auch Reimer/Schade/
Schippel C. Einleitung, S. 101, § 18 Rn 2; Bartenbach/Volz Kommentar § 18 Rn 3.

21 Bevor der Arbeitnehmer die freie Erfindung anderweitig verwertet, muss er seinem Arbeitgeber
(mindestens) ein nicht ausschlieBliches Recht zur Benutzung der Erfindung anbieten. Diese
Anbietung trifft ihn jedoch nur wéhrend der Dauer seines Arbeitsverhaltnisses (vgl. 19 Abs. 1
S. 1 ArbNErfG).

22 BGH 18.3.2003, GRUR 2003, 702f — Geh&usekonstruktion.
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den elementaren Rechtspflichten des Arbeitnehmers aus dem Arbeitnehmer-
erfindergesetz gehoért, muss Angaben Uber die Beschreibungen der tech-
nischen Aufgabe, ihrer Loésung und des Zustandekommens der Diensterfin-
dung beinhalten.

Adressat der Meldung ist grundséatzlich der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber
kann aber kraft seines Direktionsrechts auch bestimmte Personen oder Abtei-
lungen seines Unternehmens zur Entgegennahme der Meldung bestimmen
und bevollmachtigen.?

Die Meldung dient dazu, den Arbeitgeber zum einen Uber durchgefihrte
Entwicklungsarbeiten und somit auch die Entwicklung der Diensterfindung
zu unterrichten und ihm zugleich eine Entscheidungsgrundlage fiir die Pru-
fung zu geben, ob er die Diensterfindung in Anspruch nehmen méchte
oder nicht.*

3.1.1.3 Das Recht zur Inanspruchnahme

Mit der Fertigstellung einer Diensterfindung erlangt der Arbeitgeber kraft
Gesetzes ein Recht auf ihre Inanspruchnahme; also die Befugnis zur Aneig-
nung der vermodgenswerten Rechte an der Erfindung (8§ 6, 7 ArbNErfG).
GemaB § 6 Abs. 1 ArbNErfG kann der Arbeitgeber die Diensterfindung
unbeschréankt oder beschrankt in Anspruch nehmen.

3.1.1.3.1 Die unbeschrankte Inanspruchnahme

Durch die unbeschrénkte Inanspruchnahme?® gehen alle vermogenswerten
Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber Uber (§ 7 Abs. 1 ArbNErfG).

23 Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 106; Reimer/Schippel/Schade § 5
Rn 12. Bei der Fraunhofer-Gesellschaft ist laut Vergltungsrichtlinie die Abteilung Patente und
Lizenzen zur Entgegennahme der Meldung bestimmt.

24 Amtliche Begriindung in BT- Drucksache 11 /1648; vgl. auch Bartenbach/Volz Kommentar § 5 Rn
1, Reimer/Schade/Schippel C. Einleitung, S, 94, Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen
Praxisleitfaden Rn 105, vgl. auch BGH 25.02. 1958 GRUR 1958, 334ff; BGH 17.01.1995 Mitt
1996, 17- Gummielastische Masse .

25 Die Inanspruchnahmeerklarung ist ein einseitig gestaltendes Rechtsgeschéft (OLG Nurnberg
29.4.1969 GRUR 1970, 135 — Kunststoffskimatte; OLG Dusseldorf 27.2.2003 Mitt 2004, 422 —
Hub-Kipp-Vorrichtung). lhre Wirkungen kénnen somit auch gegen den Willen des
Arbeitnehmers herbeigefihrt werden.
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Der Arbeitgeber wird unmittelbarer Rechtsnachfolger des Arbeitnehmers
hinsichtlich dieser Rechte an der Diensterfindung. Lediglich das Erfinderper-
sonlichkeitsrecht verbleibt beim Arbeitnehmererfinder. Der Arbeitgeber ist
nunmehr alleiniger Berechtigter. Er kann Uber die Diensterfindung frei ver-
fugen.”

3.1.1.3.2 Die beschrankte Inanspruchnahme

Im Falle der beschrénkten Inanspruchnahme (8 7 Abs. 2 ArbNErfG) erwirbt
der Arbeitgeber ein nicht ausschlieBliches, betriebsbezogenes Recht zur Be-
nutzung der Erfindung. Im Ubrigen wird die Erfindung frei. Das betriebsbezo-
gene Nutzungsrecht des Arbeitgebers ist inhaltlich einer einfachen Lizenz
gleichgestellt.” Es umfasst alle Nutzungsarten auf die sich auch ein erteiltes
Schutzrecht erstrecken wiirde?, gewahrt dem Arbeitgeber jedoch keine Be-
fugnis zur Ubertragung oder Unterlizenzierung.” Der Arbeitnehmererfinder
bleibt somit Inhaber der Rechte an der Erfindung und ist, abgesehen von
eventuell bestehenden Wettbewerbsverboten, nicht gehindert, die vom Ar-
beitgeber betriebene Schutzrechtsanmeldung fortzufihren, bzw. ein Schutz-
recht anzumelden, die Erfindung selbst zu nutzen, anderweitig Lizenzen zu
vergeben oder das Recht an der Erfindung zu verduBern.

Nimmt der Arbeitgeber die gemeldete Diensterfindung nicht (§ 8 Abs. 1

Nr. 1 ArbNErfG), nur beschrankt (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 ArbNErfG), oder nicht frist-
gerecht in Anspruch, so wird diese frei. Im Fall des Freiwerdens der Diens-
terfindung bleibt der Arbeitnehmer Inhaber der Erfindungsrechte.* Er ist

26 Amtliche Begriindung in BT- Drucksache Il /1648; Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen
Praxisleitfaden Rn 175; Bartenbach/Volz Kommentar § 7 Rn 6; Reimer/Schippel/Schade § 7
Rn 1,

27 BGH vom 23.04.1974 GRUR 1974, 464f — Anlagengeschaft.

28 Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Gegenstand der Diensterfindung selbst herzustellen oder
herstellen zu lassen, erfindungsgemaBe Produkte in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder
sonst wie zu gebrauchen (Amtliche Begriindung in BT- Drucksache 11 /1648.

29 Das Benutzungsrecht ist betriebsgebunden, d. h. es kommt allein dem Unternehmen zugute,
in dem es entstanden ist; BGH vom 23.04.1974 GRUR 1974, 464 — Anlagengeschaft.

30 Vgl. hierzu auch Rother FS Bartenbach, S. 159; Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen
Praxisleitfaden Rn 183.
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allein befugt ein Schutzrecht anzumelden, bzw. eine vom Arbeitgeber be-
triebene Schutzrechtsanmeldung fortzuftihren und Gber die Diensterfindung
frei zu verfligen. Die freie Verflgungsbefugnis hat jedoch ihre Grenzen,
wenn der Arbeitnehmer dadurch selbst in Konkurrenz zu seinem Arbeitge-
ber tritt.”'

3.1.1.4 Vergiitungsgrundsatz

Zum wirtschaftlichen Ausgleich des durch die Inanspruchnahme des Arbeit-
gebers bewirkten Rechtsverlustes, sehen die §§ 9, 10 ArbNErfG Vergutungs-
anspriche des Arbeitnehmers vor. Danach hat der Arbeitnehmer gegen den
Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergtitung, sobald der Arbeit-
geber die Diensterfindung unbeschrankt in Anspruch genommen hat (§ 9
Abs. 1 ArbNErfG). Ein angemessener VergUtungsanspruch steht dem Arbeit-
nehmer ebenso zu, wenn der Arbeitgeber eine beschrankt in Anspruch ge-
nommene Diensterfindung benutzt, § 10 Abs. 1 ArbNErfG. Als Faktoren fur
die Bemessung einer angemessenen Vergitung zahlt § 9 Abs. 2 ArbNErfG
einige nicht abschlieBende Kriterien auf. MaBgebend sind danach insbe-
sondere:

— die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung*
— die Aufgabe und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb* und
— der Anteil des Betriebs an dem Zustandekommen der Diensterfindung®.

31 Z. B. Verwertung im Arbeitsbereich des Arbeitgebers. Diese Beschrankung in der Verfligungs-
befugnis gilt zumindest solange der Arbeitnehmer noch beim Arbeitgeber angestellt ist oder
ihn noch nachvertragliche Wettbewerbsverbote treffen; vgl. hierzu ausfthrlich
Reimer/Schade/Schippel § 25 Rn 16ff; Bartenbach/Volz Kommentar § 8 Rn 52f; OLG vom
27.2.2003 Mitt 2004, 428 Hub-Kipp-Vorrichtung.

32 Die wirtschaftliche Verwertbarkeit ist jede Mdglichkeit der Verwertung. Sie umfasst: 1. die
tatsachliche Verwertung der Diensterfindung im Betrieb des Arbeitgebers, 2. die Verwertbar-
keit der Diensterfindung im Betrieb und 3. die Verwertbarkeit in anderen Betrieben im Rahmen
der gegebenen wirtschaftlichem Maoglichkeiten; vgl. Amtliche Begriindung in BT- Drucksache |l
/1648.

33 Bei der Bemessung der Vergtitung muss beriicksichtigt werden, ob die Diensterfindung im
Rahmen des Aufgabengebietes des Arbeitnehmers liegt oder ob sie tber das hinausgeht, was
von dem Arbeitnehmer nach der im Betrieb zugewiesenen Stellung billigerweise erwartet
werden kann; Nr. 33-36 der Vergutungsrichtlinie; Reimer/Schippel/Schade § 9 Rn 45.

34 Bei der Bemessung der Vergtitung soll berticksichtigt werden, inwieweit der Arbeitnehmer auf
Erfahrungen und Arbeiten des Betriebes aufgebaut hat und inwieweit seine eigene
schopferische Leistung fur das Zustandekommen der Diensterfindung maBgebend ist. Amtliche
Begruindung in BT- Drucksache 11 /1648.
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Die aufgrund der Ermachtigung des § 11 ArbNErfG erlassenen amtlichen
Vergutungsrichtlinien® fullen den unbestimmten Rechtsbegriff der ange-
messenen Vergltung, namentlich die in § 9 Abs. 2 ArbNErfG genannten
Bewertungskriterien, aus und geben unverbindliche Anhaltspunkte fur die
Vergltungsberechung.®

3.1.2 Erfindungen eines Hochschulbeschiaftigten

Als Ausfluss der verfassungsrechtlich garantierten Wissenschaftsfreiheit (Art.
5 Abs. 3 GG) wurden die Erfindungen von Professoren, Dozenten und wis-
senschaftlichen Assistenten bei wissenschaftlichen Hochschulen friher durch
§ 42 ArbNErfG a.F. weitgehend von den Beschréankungen des ArbNErfG aus-
genommen und stellten daher grundsatzlich freie Erfindungen dar.

Nach der Gesetzesreform im Jahr 2002*” gelten nunmehr auch fur die Erfin-
dungen der an einer Hochschule Beschéftigten die allgemeinen Grundsatze
des ArbNErfG.> Zur Gewahrleistung der verfassungsrechtlich geschiitzten
Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) existieren nur noch im begrenzten
Umfang Sonderbestimmungen in den § 42 Nr. 1-3.* Damit unterliegen nun-
mehr im Ergebnis nahezu alle an Hochschulen anfallende Diensterfindungen
der Mdglichkeit der Inanspruchnahme.

35 Richtlinien fur die Vergtitung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli
1959 (Beil. BAnz. Nr. 156).

36 BGH 04.10.1988 GRUR 1990, 273 - Vinylchlorid; vgl. auch die Einleitung | der Richtlinien fur
die Vergttung von Arbeitnehmererfindungen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959
Die Vergutungsrichtlinien sind in 3 Teile aufgegliedert. In den beiden ersten Teilen werden die
mafBgeblichen Vergitungsparameter Erfindungswert (1. Teil Nr. 3-29) und Anteilsfaktor (2. Teil
Nr. 30-38) dargestellt. Der 3. Teil enthalt die Formel fur die rechnerische Ermittlung der Ver-
gltung (Nr. 39), Angaben zur Art der Zahlung der Vergtung (Nr. 40) und der Vergitungs-
dauer (Nr. 42, 43).

37 Gesetz zur Anderung des ArbNErfG vom 18.01.2002 (BGBI. | S. 414); fur Hintergrund-
informationen z. B.. zum Ziel der Neufassung vgl. die Amtliche Begriindung zum Gesetzent-
wurf der Koalitionsfraktionen vom 09.05.2001 in BT-Drucks. 14/5975 und auch
Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 4.

38 Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 5.

39 Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 6; zur VerfassungsmaBigkeit des § 42 Nr. 1
ArbNErfG vgl. OLG Braunschweig vom 10.11.2005 GRUR-RR 2006, 178ff -selbst-
stabilisierendes Kniegelenk.
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3.1.2.1 Diensterfindungen und freie Erfindungen

Die Abgrenzung zwischen gebundenen und freien Erfindungen i.S.d. § 4
ArbNErfG ist seit der Gesetzesanderung nunmehr auch im Hochschulbereich
von entscheidender Bedeutung.

3.1.2.1.1 Diensterfindungen

Fur die Kennzeichnung einer Erfindung als Diensterfindung gelten die all-
gemeinen Regeln des § 4 Abs. 2 ArbNErfG.* Diensterfindungen eines Hoch-
schulbeschaftigten, sind daher wahrend der Dauer der Beschaftigung bei der
Hochschule getatigte Erfindungen, die entweder

— aus der dem Hochschulbeschaftigten in der Hochschule obliegenden
Tatigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindungen) oder

— maBgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruhen
(Erfahrungserfindungen).

3.1.2.1.1.1 Fertigstellung wahrend der Dauer der Beschaftigung
an der Hochschule

Entscheidend ist auch hier fur beide Arten der Diensterfindungen, dass sie
wahrend der Dauer der Beschaftigung an der Hochschule fertig gestellt
werden. Eine Freistellung, etwa zu Forschungs- bzw. Entwicklungsaufgaben
(§ 43 Absatz 3 Satz 3 HRG) schlieBt daher wegen des Fortbestehens des
Dienstverhéltnisses das Vorliegen einer Diensterfindung nicht von vornher-
ein aus.”

3.1.2.1.1.2 Aufgabenerfindung

Forschung gehort bei Hochschullehrern zu den klassischen Dienstaufgaben
(8 43 HRG). Der Begriff »Forschung« beschreibt aber nur das Berufsfeld des
Wissenschaftlers, so dass dieser Begriff als Zuweisung eines nur allgemeinen
Aufgabenkreises fir die Begriindung einer Aufgabenerfindung i.S.d. § 4 Abs.
2 Nr. 1 nicht ausreicht. Hierzu ist vielmehr grundsatzlich die Zuweisung eines

40 Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, zu Art. 1 Nr. 2 des Entwurfs, S. 6, vgl. auch
Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 31.
41 Volmer/Gaul §26 Rn 37; Bartenbach/Volz Kommentar §4 Rn 14 und § 26 Rn 14.
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bestimmten Forschungs- oder Entwicklungsauftrages oder einer entspre-
chenden Tatigkeit erforderlich.2 Hochschullehrer nehmen jedoch die Wahr-
nehmung ihrer Dienstaufgaben weit gehend selbststéandig vor (vgl. § 43 Abs.
1 Satz 1 HRG). Zuweisungen von bestimmten Aufgaben sind daher selten,
so dass das Vorliegen einer Aufgabenerfindung bei Hochschullehrern eher
eine Ausnahme darstellen durfte.*

Eine Aufgabenerfindung ist jedoch auch bei Hochschullehrern bei einer ein-
vernehmlichen vertraglichen Einbeziehung bestimmter Forschungsaufgaben
bzw. -vorhaben in den dienstlichen Aufgaben- bzw. Tatigkeitsbereich des
Hochschullehrers denkbar oder wenn der Hochschullehrer eine bestimmte,
fest definierte Aufgabe der Hochschule Gbernimmt, so z. B. bei der Durch-
fiihrung eines Forschungsprojekt der Hochschule oder bei der Ubernahme
eines von der Hochschule Gbernommenen Forschungsauftrages.* Fur die
Bestimmung ob eine Aufgabenerfindung vorliegt, ist es dabei ohne Bedeu-
tung, ob der Gbernommene/durchgefihrte Forschungsauftrag mit Hoch-
schulmitteln oder aus Drittmitteln finanziert ist.*>

Ubernimmt der Hochschullehrer selbst als Vertragspartner einen Forschungs-
auftrag, so kann bei Drittmittelfinanzierung (i.S.d. § 25 HRG) auch die Durch-
fuhrung dieses Auftrags u.U. eine Aufgabenerfindung darstellen. Es ist aber
zu differenzieren: Der Hochschullehrer hat das Recht, im Rahmen seiner
dienstlichen Aufgaben Forschungsvorhaben mit Drittmitteln auszutben

(§ 25 Abs. 1 HRG). GemaB § 25 Abs. 1 Satz 2 HRG ist Drittmittelforschung
Teil der Hochschulforschung. Das Recht des Hochschulprofessors Drittmittel-

42 So auch Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 37 und § 4 Rn 22, 25; Peter Mitt 2004, 396,
397.

43 So auch Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 37, Peter Mitt 2004, 396, 397, a.A.
Falck/Schmaltz GRUR 2004, 469, 470 die aus dem allgemeinen Forschungsauftrag des Hoch-
schullehrers aus § 43 Abs. 1 Satz 1 HRG eine Aufgabenerfindung im weiteren Sinne herleiten
wollen.

44 Vgl. hierzu Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 37.

45 GemaB § 25 HRG sind die in der Forschung tatigen Hochschulmitglieder berechtigt, im
Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben auch Forschungsvorhaben durchzufiihren die aus Mitteln
Dritter finanziert werden. Die Durchfiihrung von Drittmittelvorhaben ist Teil der Hochschul-
forschung. Drittmittelforschung und Forschung aus Eigenmitteln stehen daher gleichberechtigt
nebeneinander und haben auf die vom Wissenschaftler von der Hochschule tibernommene
Aufgabe keinen Einfluss. Vgl. hierzu auch Lux, Rechtsfragen der Kooperation zwischen Hoch-
schule und Wirtschaft, S. 226; Peter Mitt 2004, 396, 397, Bohringer NJW 2002, 952, 953;
Falck/Schmaltz GRUR 2004, 469; Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 37 und Arbeit-
nehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 67.
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forschung durchzufthren bedeutet jedoch nicht, dass alle vom Hochschul-
lehrer selbst Gbernommenen und durch Drittmittel finanzierte Forschungs-
vorhaben automatisch eine dienstliche Aufgabe und somit eine Aufgaben-
erfindung darstellen. Diese Projekte kénnen vom Hochschullehrer vielmehr
auch auBerhalb seiner Dienstaufgabe z. B. in Nebentatigkeit durchgefuhrt
werden. Ubernimmt der Hochschullehrer daher ein Drittmittelprojekt auBer-
halb seiner Dienstaufgabe als Hochschullehrer, so handelt es sich trotz Dritt-
mittelfinanzierung bei einem aus diesem hervorgegangenen Schutzrecht
nicht um eine Aufgabenerfindung. Ist nicht die Hochschule Vertragspartner
und wird somit durch die Forderung nicht ausdrtcklich eine Férderung der
Hochschule angestrebt, sondern die Mittel dem Forscher persénlich zuge-
wandt, so ist dadurch in der Regel vielmehr eine Nebentatigkeit indiziert
und damit das Nichtvorliegen einer Auftragserfindung zugunsten der Hoch-
schule.®

An einer Aufgabenerfindung fehlt es regelmaBig immer dann, wenn der
Hochschullehrer im Rahmen einer wissenschaftlichen Nebentatigkeit auBBer-
halb seiner Dienstaufgabe tatig wird.¥” Unter Umstanden kann dann jedoch
eine Erfahrungserfindung vorliegen (siehe nachfolgend).

3.1.2.1.1.3 Erfahrungserfindung

Eine Erfahrungserfindung liegt dann vor, wenn die Erfindung maBgeblich auf
Erfahrungen oder Arbeiten an der Hochschule beruht. Bei einem Hochschul-

lehrer kann eine Erfahrungserfindung daher z. B. dann in Betracht kommen,

wenn seine Erfindung maBgeblich auf Forschungsergebnissen oder Beitragen
anderer Hochschulangehoriger oder Erfahrungen von Kooperationspartnern

oder Auftraggebern der Hochschule beruht.*

46 ahnlich auch Lux, Rechtsfragen der Kooperation zwischen Hochschule und Wirtschaft, S. 226,
vgl. auch Peter Mitt 2004, 396, 397 sowie Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 37, der
mit Hinweis auf § 25 Abs. 3 Satz 2, Abs. 6 HRG nur dann eine Diensterfindung als gegeben
ansieht, wenn die Forschungsvorhaben ausschlieBlich oder Gberwiegend in der Hochschule
gemaB § 25 Abs. 2 HRG durchgeftihrt werden. Anders aber BT-Drucks. 14/7573 vom
26.11.2001, S. 5, wo allein aufgrund der Einbeziehung der Drittmittelforschung in den dienst-
lichen Aufgabenkreis eine Diensterfindung begriindet werden soll.

47 Reimer/Schade/Schippel 8 4 Rn 9, Bartenbach/Volz Kommentar § 42 Rn 37, § 4 Rn 28; vgl.
auch Peter Mitt 2004, 396, 397.

48 vgl. Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 67 und Kommentar § 42 n.F.
Rn 39.
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Eine Erfahrungserfindung ist auch bei Hochschullehrer nicht auf seine Tatig-
keit im Hauptamt begrenzt. Erfahrungen aus der Hochschule, die der Hoch-
schullehrer im Rahmen einer Nebentatigkeit nutzt, konnen folglich auch das
Vorliegen einer Erfahrungserfindung begriinden.* Hierflr gentigt es in der
Regel jedoch nicht, wenn der Hochschullehrer sich bei seiner Tatigkeit auf
Erfahrungen stutzt, die er bei eigenen wissenschaftlichen Arbeiten erworben
hat, ebenso wenig, bei Erfahrungen von Kollegen, die nicht im Zusammen-
hang mit der Tatigkeit fur den fraglichen Dienstherrn/Arbeitgeber erworben
wurden.*®

3.1.2.1.2 Freie Erfindungen

Wie fur die Diensterfindung gelten auch fur die Feststellung, ob eine freie
Erfindung vorliegt, die allgemeinen Grundsatze.*'

Eine freie Erfindung ist somit nach § 3 Abs. 2 ArbNErfG, jede wahrend der
Beschaftigung an der Hochschule gemachte Erfindung, die keine Dienst-
erfindung darstellt. Dies sind somit insbesondere solche Erfindungen, die
auBerhalb des Aufgabenbereichs des Hochschulwissenschaftlers liegen oder
maBgeblich auf seinen eigenen Erkenntnissen und Aufgaben beruhen.

49 ausfuhrlich hierzu Peter Mitt 2004, 396, 397f; Bohringer NJW 2002, 952, 953;
Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 37, 39 und § 4 Rn 28 m.w.N.; vgl. hierzu auch
Amtliche Begriindung BT-Drucksache 14/5975: »Zu den Diensterfindungen gehéren ins-
besondere auch Erfindungen aus wissenschaftlicher Tatigkeit im Hauptamt. Frei sind die
Erfindungen, die der Wissenschaftler im Rahmen einer genehmigten Nebentatigkeit macht,
oder die privat, ohne dienstlichen Bezug getatigt werden«. Jedoch einschrankender die Emp-
fehlung des Rechtsausschusses BT-Drucksache 14/7573, S. 5: »Erfindungen, die der
Wissenschaftler im Rahmen einer Nebentatigkeit macht, sind frei, wenn sie keine Diens-
terfindungen i.S.d § 4 Abs. 2 darstellen.«

50 Vgl insoweit aufuhrlich Peter Mitt 2004, 396, 398f und Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F.
Rn 39 und ders. GRUR 2002, 743, 749.

51 Amtliche Begrtindung BT- Drucksache 14/5975, zu Art. 1 Nr. 2 des Entwurfs, S. 6.
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Auch die freien Erfindungen des Hochschulwissenschaftlers unterliegen
grundsatzlich der Mitteilungspflicht nach § 18 ArbNErfG und der Anbie-
tungspflicht nach § 19 ArbNErfG.*

3.1.2.1.2.1 Verpflichtung zur Meldung

Auch der Hochschulbeschéftigte ist grundséatzlich verpflichtet, die von ihm
getatigte Diensterfindung, gemaB § 5 Abs. 1 S. 1 ArbNErfG unverztglich
seinem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber schriftlich zu melden.

Die Sonderbestimmung des § 42 Nr. 2 ArbNErfG befreit jedoch als Ausfluss
der verfassungsrechtlich garantierten Wissenschaftsfreiheit den Hochschul-
wissenschaftler®® von der Meldepflicht des § 5 ArbNErfG, wenn und solange
er eine Veroffentlichung einer Diensterfindung aufgrund seiner Lehr- und
Forschungstatigkeit, also aus wissenschaftlich ethischen Griinden, ablehnt
(Negative Publikationsfreiheit).>

3.1.2.1.2.2 Recht zur Offenbarung

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, eine Diensterfindung so lange geheim zu
halten, als sie nicht frei geworden ist (§ 24 Abs. 2 ArbNErfG). § 42 Nr. 1
ArbNErfG befreit den Hochschulwissenschaftler von dieser Geheimhaltungs-
pflicht. Er ist berechtigt, seine Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und
Forschungstatigkeit zu offenbaren (Positive Publikationsfreiheit), wenn er
sein wissenschaftliches und nicht kommerzielles Publizitatsvorhaben recht-
zeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, dem Dienstherrn bzw. Arbeitgeber

53 vgl. Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 6.

Um Wertungswiderspruch zu vermeiden, will Bartenbach/Volz eine Mitteilungspflicht dort aus-
scheiden lassen, wo im Falle einer Diensterfindung von der Meldepflicht geméaB § 42 Nr. 2
abgesehen werden kénnte. Argumentum a maiore ad minus vgl. § 42 n.F. Rn 48. Der Hoch-
schulwissenschaftler misste weiter auch auf Grund seiner Lehr- und Forschungstatigkeit die
Offenbarung seiner freien Erfindung in Analogie zu § 42 Nr. 2 ablehnen dirfen sowie auch die
Anbietung (§ 19), wenn er seine freie Erfindung unter Verzicht auf eine eigene Schutzrechts-
anmeldung (neuheitsschadlich) analog § 42 Nr.1 offenbaren will, vgl.§ 42 n.F. Rn 48.

54 Die personliche Geltung der Ausnahmevorschriften des § 42 Nr. 1-3 ArbNErfG erfordern einen
Bezug zur Lehr- und Forschungstatigkeit. Sie sind damit auf Hochschulwissenschaftler, ins-
besondere Hochschullehrer beschrankt.

55 Vgl. Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 7, Fleuchaus/Braitmayer GRUR 2002,
653, 655f; Bohringer NJW 2002, 952, 953; Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 101ff
und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 67.
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mitteilt, damit dieser die Mdglichkeit hat, die Diensterfindung vor einer neu-
heitsschadlichen Offenbarung zum Schutzrecht anzumelden.*Die 2-Monats-
frist ist eine Regelfrist. Sie kann sich im Einzelfall unter Abwagung von Ver-
haltnismaBigkeit und Publikationsinteresse des Wissenschaftlers verklrzen
oder verlangern.*

3.1.2.1.2.3 Recht zur Inanspruchnahme

Auch mit der Fertigstellung einer Hochschulerfindung erlangt der Dienstherr/
Arbeitgeber kraft Gesetzes ein Recht auf ihre Inanspruchnahme; also die Be-
fugnis zur Aneignung der vermogenswerten Rechte an der Erfindung (§8§ 6,
7 ArbNErfG).

Nimmt der Dienstherr/Arbeitgeber die Diensterfindung des Hochschulwis-
senschafters unbeschrankt in Anspruch, verbleibt in Abweichung zu § 7
Abs. 1 ArbNErfG dem Hochschulwissenschaftler gemaB § 42 Nr. 3 ArbNErfG
ein nichtausschlieBliches Recht zur Benutzung seiner Erfindung im Rahmen
seiner Lehr- und Forschungstatigkeit. Bei diesem Recht zur Benutzung han-
delt es sich um eine einfache Lizenz zur Verwendung der Erfindung im wis-
senschaftlichen Bereich, also zu nicht kommerziellen Zwecken.>

3.1.2.1.2.4 Vergiitung

Entgegen der Ublichen Regelung in § 9 Abs. 2 ArbNErfG sieht das ArbNErfG
in 8 42 Nr. 4 ArbNErfG fur die Vergttung von Erfindungen von Hochschul-
beschéaftigten eine pauschale Vergtitungsbemessung vor. Danach betragt die
Hohe der Vergutung des Hochschulbeschaftigten stets 30 Prozent der durch

55 vgl. dazu Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 6 sowie OLG Braunschweig
06.10.2005 Mitt 2006, 41, 42f -selbststabilisierendes Kniegelenk II; Fleuchaus/Braitmayer
GRUR 2002, 653, 655; Bohringer NJW 2002, 952,953; Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F.
Rn 57ff und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 67.

56 OLG Braunschweig 06.10.2005 Mitt 2006, 41, 43 -selbststabilisierendes Kniegelenk II.

57 Das Benutzungsrecht ist an die Person des Hochschullehrers gebunden und weder tbertragbar
noch vererblich. Die Verwendung der Erfindung im wissenschaftlichen Bereich erlaubt nicht nur
eine Verwendung der Erfindung als Versuchsgegenstand, sondern auch deren Nutzung als
Arbeitsmittel im Rahmen der Lehr- und Forschungsbetriebs des Erfinders, vgl. Amtliche
Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 7; Bohringer NJW 2002, 952,953; Bartenbach/Volz
Kommentar § 42 n.F. Rn 131ff und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 67.
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die Verwertung erzielten Einnahmen.*® Die von § 9 ArbNErfG zur Angemes-
senheit vorgegebenen Bemessungskriterien, der Erfindungswert und der
Anteilsfaktor bleiben unberticksichtigt.®

Aus den gesetzlichen Regelung des ArbNErfG ergeben sich somit — je nach
Zuordnung der Diensterfindung zur Fraunhofer-Gesellschaft oder zur Hoch-
schule — zunachst folgende Unterschiede. Neben der rechtlichen Zuordnung
der Erfindung zu der Fraunhofer-Gesellschaft bzw. der Hochschule und der
damit verbundenen Maglichkeit der Uberleitung der Rechte an der Erfindung
auf die Fraunhofer-Gesellschaft bzw. die Hochschule, steht dem Wissen-
schaftler bei der Zuordnung der Erfindung zur Hochschule, anders als bei der
Zuordnung zur Fraunhofer-Gesellschaft, das Recht zu, im Rahmen seiner
Lehr- und Forschungstatigkeit seine Diensterfindung zu offenbaren, sofern er
dies der Hochschule zuvor mitteilt. Weiter ist er von der Meldepflicht seiner
Diensterfindung befreit, wenn er aufgrund seiner Lehr- und Forschungstétig-
keit die Diensterfindung nicht offenbaren will. Zudem verbleibt ihm bei
Inanspruchnahme der Erfindung durch die Hochschule ein einfaches Recht
zur Benutzung und die Bemessung seiner Vergitung erfolgt pauschaliert.

Der gemeinsam berufene Wissenschaftler ist einerseits Angestellter der
Fraunhofer-Gesellschaft andererseits steht er in einem Dienstverhaltnis zur
Hochschule/Land. Er ist daher gleichzeitig bei zwei Arbeitgebern beschaf-
tigt.®® Das ArbNErfG selber trifft keine Regelungen fur die Zuordnung von
Erfindungen, die in derartigen Doppelarbeitsverhaltnissen entstandenen sind.
Wie eine mogliche Zuordnung dennoch erfolgen kann soll im Folgenden
dargestellt werden.

58 Unter die bei der Verwertung erzielten Einnahmen fallen insbesondere die Einnahmen aus
Lizenzvergabe, bzw. aus dem Schutzrechtsverkauf. Fur detailliertere Ausfiihrungen zu der Ver-
gutungsbemessung vgl. Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn 166ff.

59 Amtliche Begriindung BT- Drucksache 14/5975, S. 7, Bartenbach/Volz Kommentar § 42 n.F. Rn
165ff und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 67.

60 Zum Begriff des Doppelarbeitsverhaltnisses vgl. Palandt/Putzo BGB Einf. v. § 611 Rn 36. Das
Ruhen eines Arbeitsverhaltnisses oder eine Freistellung fuhrt nicht zu einer rechtlichen
Beendigung des Arbeitsverhaltnisses und andert somit nichts an dem Vorliegen eines Doppel-
arbeitsverhaltnisses, vgl. Bartenbach/Volz Kommentar § 4 Rn 14 und § 26 Rn 16.
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3.1.3 Umgang mit Doppelarbeitsverhaltnissen

Nach Rechtsprechung und Literatur richtet sich die Zuordnung einer von
einem Arbeitnehmer geschaffenen Erfindung, der in einem Doppelarbeits-
verhaltnis steht danach, in welcher Eigenschaft bzw. auf welcher Grundlage
er die technische Neuerung entwickelt hat (Spharentheorie).®’ MaBgebend

ist dabei, wo vor dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung der Schwer-
punkt der Tatigkeit des Arbeitnehmers lag. Hiernach bestimmt sich die Kenn-
zeichnung als Diensterfindung, bzw. als freie Erfindung, ferner welchem
Arbeitgeber die Erfindung zu melden (§ 5 ArbNErfG) bzw. mitzuteilen ist (§
18 ArbNErfG) und wer zur Inanspruchnahme befugt ist (§ 6, 7 ArbNErfG).*

MaBgeblich fur die Abgrenzung ist daher, ob z. B. ein und welcher Arbeit-
geber die durch die Erfindung geloste Aufgabe gestellt hat, bzw. auf wessen
betrieblichen Erfahrungen die Erfindung entscheidend zurtickzufuhren ist
und ob der Erfinder dabei im Verhaltnis zu diesem als Arbeitnehmer tatig
geworden ist.®

Stellt sich die Erfindung im Verhaltnis zu jedem Arbeitgeber als Diensterfin-
dung dar, hat jedem gegeniber die Meldung (§ 5) zu erfolgen.* Die Rechte
an der Diensterfindung stehen dann allen Arbeitgebern nach jeweiliger Inan-
spruchnahme gemeinschaftlich zu (88 741 ff BGB entsprechend).® Ist die
Erfindung dagegen nur seitens eines Arbeitgebers eine Diensterfindung, so
muss sie nur diesem gegentber gemeldet werden. Dem anderen Arbeitgeber
wird sie aber entsprechen § 18 ArbNErfG mitzuteilen sein, um dessen Kon-
trollrecht aus § 18 Abs. 2 ArbNErfG zu wahren.®

61 vgl. z. B.. Schiedsstelle 5.7.1991, GRUR 1992, 499, 501 - einheitliches Arbeitsverhaltnis und
BGH vom 24.10.1989, GRUR 1990, 193, 194 — Autokindersitz; Bartenbach/Volz Kommentar
§ 1 Rn 20 und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 53, zum Doppelarbeitsverhéltnis
vgl. auch Volmer/Gaul § 1 Rn 48 und § 5 Rn 24f und Reimer/Schippel/Schade § 5 Rn 13.

62 Bartenbach/Volz Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 53.

63 Bartenbach/Volz Kommentar § 1 Rn 20 und Arbeitnehmererfindungen Praxisleitfaden Rn 53.

64 Bernhard/Krasser Lehrbuch des Patentrechts § 21 Ill 5a; Bartenbach/Volz Kommentar § 1
Rn 21.

65 Bartenbach/Volz Kommentar § 1 Rn 21; vgl. auch Volmer/Gaul § 1 Rn 48 und § 5 Rn 24f, die
die Erfindung primér unter dem Gesichtspunkt der Sachnahe dem Arbeitsverhaltnis zuweisen
das gegenstandlich der Erfindung am nachsten kommt und nur bei gleichartigen Aufgaben-
stellungen und wenn eine Zuordnung nicht maéglich ist die Erfindung beiden Arbeitgebern
zuordnen wollen.

66 Bartenbach/Volz Kommentar § 1 Rn 22.
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Rechtliche Rahmenbedingungen fir die Zuordnung der Erfindung und die
sich daran ankniipfenden Rechtsfolgen kénnen sich neben den gesetzlichen
Regelungen des ArbNErfG weiter auch aus vertraglichen Regelungen wie
dem Kooperationsvertrag zwischen der Uni und der Fraunhofer-Gesellschaft,
dem Arbeitsvertrag des Wissenschaftlers mit der Fraunhofer-Gesellschaft
sowie der Berufungsvereinbarung mit der Hochschule ergeben. Diese kénnen
jedoch mitunter sehr unterschiedlich ausgestaltet, weswegen hier insoweit
auch nur ein Rahmen fur mogliche Regelungen dargestellt werden kann.

3.2 Kooperationsvertrag zwischen Hochschule und
Fraunhofer-Gesellschaft

Der Kooperationsvertrag zwischen der Hochschule und der Fraunhofer-
Gesellschaft trifft Regelungen Uber die Ausgestaltung der sachlichen und
personellen Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Fraunhofer-
Gesellschaft. In der Regel werden Regelungen fur gemeinsame Berufungen
getroffen sowie Regelungen hinsichtlich Erfindungen, die im Rahmen der
Kooperation getatigt werden. Dabei wird meistens eine gegenseitige Informa
tionspflicht Hochschule—Fraunhofer-Gesellschaft/Fraunhofer-Gesellschaft—
Hochschule Uber die Meldung von Diensterfindungen, die im Rahmen der
Kooperation von Beschéftigten der Fraunhofer-Gesellschaft bzw. der Hoch-
schule gemacht wurden, vereinbart werden; weiter eine gegenseitige Mittei-
lungspflicht, ob jeweils Rechte an den Erfindungen erworben werden sollen.
Es werden sich dort Regelungen zur Inanspruchnahme der Erfindun-gen
durch die Fraunhofer-Gesellschaft bzw. Hochschule, zur Ubertragung von
Nutzungsrechten und zur Anmeldung der Erfindungen sowie deren Kosten-
tragung finden; auBerdem Regelungen zur Beteiligung bei der Verwertung
von Schutzrechten, zur Vergttung und der Aufgabe von Schutzrechten.

3.3 Arbeitsvertrag mit Fraunhofer-Gesellschaft

Die einzelnen Arbeitsvertrage der Wissenschaftler mit der Fraunhofer-Gesell-
schaft sind jeweils in ihrer Ausgestaltung an die einzelnen Modelle der
gemeinsamen Berufung angepasst und demnach als Dienstvertrag in Neben-
tatigkeit oder als »normaler« Dienstvertrag ausgestaltet. Neben allgemeinen
Regelungen zur Art der Tatigkeit, zur Verschwiegenheit etc. enthalten diese
in der Regel auch spezielle Regelungen zu Erfindungen, insbesondere zu Mit-
teilungs- und Meldepflichten sowie Informationspflichten Uber die Meldung,
als auch zu Fragen der Vergitung.
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3.4 Berufungsvereinbarung mit Hochschule

Die Berufungsvereinbarung mit der Hochschule wird zum einen, wie auch
der Arbeitsvertrag mit der Fraunhofer-Gesellschaft Regelungen zu Dienst-
pflichten, Vergltung etc des Berufenen enthalten, zum anderen aber auch
Regelungen bezlglich Erfindungen, die mit denen im Kooperationsvertrag
und dem Arbeitsvertrag mit der Fraunhofer-Gesellschaft korrespondieren, so
insbesondere zur Meldung und Mitteilung sowie zur Vergitung.

Aufgrund der sich aus dem Zusammenspiel dieser Regelungen ergebenden
praktischen Auswirkungen bei der Handhabung der wahrend der Koope-
ration getatigten Erfindungen, ist es zum einen fur den Wissenschaftler
selber -u.a. aufgrund seiner Melde- und Mitteilungspflichten- von Bedeutung
die Erfindung entweder der Hochschule oder der Fraunhofer-Gesellschaft
zuordnen zu kénnen, andererseits ist die Zuordnung aber naturlich auch
gerade fur die Fraunhofer-Gesellschaft bzw. die Hochschule wegen der damit
im Zusammenhang stehenden Rechte von entscheidender Bedeutung. Unter
Einbeziehung der soeben dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen soll
daher nun versucht werden an Hand der Modelle der gemeinsamen Beru-
fung erste Kriterien aufzustellen an Hand derer eine — zumindest primare-
Einordnung der wahrend der Kooperation zwischen der Hochschule und der
Fraunhofer-Gesellschaft getatigten Erfindungen getroffen werden kann.

Hierbei soll das Hauptaugenmerk auf eine Zuordnung der Erfindung ent-
weder an die Hochschule oder die Fraunhofer-Gesellschaft gelegt werden.
Eventuell auftretende Mischformen, die zwar durchaus moglich sind, gerade
auch in Form einer gemeinsame Zuordnung an die Fraunhofer-Gesellschaft
und die Hochschule, aber in der Praxis nicht allzu oft vorkommen, sollen der
Einfachheit und Ubersichtlichkeit halber auBer Acht gelassen werden.
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4 Zuordnung der Erfindung anhand der Modelle
4.1 Jilicher Modell

Der Wissenschaftler lehrt an der Hochschule i.d.R. 2 Semesterwochenstun-
den. Seine Tatigkeit an der Hochschule beschrankt sich allein auf diese Lehr-
tatigkeit. Seine Forschungsaktivitaten fuhrt er ausschlieBlich am Fraunhofer-
Institut aus, wo ihm auch die hierzu erforderliche technische Ausstattung,
Raume und Personal zur Verfigung steht.

Tatigt der Wissenschaftler folglich eine Erfindung, so wird es sich dabei
weder um eine Aufgabenerfindung noch um eine Erfahrungserfindung
hinsichtlich der Hochschule handeln, sondern diese wird sich vielmehr als
eine Erfindung der Fraunhofer-Gesellschaft darstellen. Einerseits ist eine
Aufgabenerfindung zugunsten der Hochschule aufgrund der selbstandigen
Wahrnehmung der Dienstaufgaben durch die Hochschullehrer ohnehin eher
selten (vgl. oben), weiter gehort aber auch beim Julicher Modell eine For-
schungstatigkeit des Wissenschaftlers nicht zu seinen Aufgaben und Pflich-
tenkreis und somit nicht zu seinen Dienstaufgaben an der Hochschule. Des-
wegen wird er auch fur die Hochschule keine Forschungsauftrage oder For-
schungsprojekte Gbernehmen bzw. betreuen. Weiter kann es sich bei einer
Erfindung auch nicht um eine Erfahrungserfindung hinsichtlich der Hoch-
schule handeln, da die Erfindung nicht maBgeblich auf seinen Erfahrungen
oder Arbeiten an der Hochschule beruhen wird. An der Hochschule lehrt
der Wissenschaftler nur mit einer relativ geringen Stundenzahl und ist nicht
auch zur Forschungstatigkeit berufen. Daher ist er auch nicht -bzw. zumin-
dest nicht stark- in die Hochschule eingebunden, wie auch nicht in For-
schungsprojekte sowie zu Kooperationspartnern und Auftraggebern der
Hochschule. Folglich ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass der Wissen-
schaftler Erfahrungen an der Hochschule sammelt, die eine Erfahrungserfin-
dung begrinden kénnten.

Da der Schwerpunkt der Tatigkeit des Wissenschaftlers vielmehr eindeutig
beim Fraunhofer-Institut liegt und er auch nur dort Forschungstatigkeiten
wahrnimmt, wird er die Erfindung daher ausschlieBlich in seiner Eigenschaft
als Mitarbeiter des Fraunhofer-Instituts und auf der Grundlage von Aufgaben
und/oder Erfahrungen aus dem Fraunhofer-Institut machen.
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Sofern es sich daher bei der Erfindung des Wissenschaftlers um eine Diens-
terfindungen iSd. § 4 Abs. 2 ArbNErfG handelt, so ist diese der Fraunhofer-
Gesellschaft zuzuordnen und unterfallt folglich nicht der Privilegierung des
§ 42 ArbNErfG.

Ist daher eine gemeinsame Berufung eines Wissenschaftlers auf Grundlage
des Julicher Modells erfolgt, so lasst sich allein durch das Julicher Modell vor-
gegebenen Struktur dessen Erfindung bereits der Fraunhofer-Gesellschaft
zuordnen.

4.2 Berliner Modell
4.2.1 Zuordnung anhand des Modells

Die Berufung des Wissenschaftlers umfasst an der Hochschule sowohl eine
Lehrtatigkeit als auch eine Forschungstatigkeit. An der Hochschule steht
dem Wissenschaftler eine eigene Ausstattung zur Verfigung. Der Umfang
dieser Ausstattung variiert jedoch abhangig von den Umstanden des Einzel-
falls sehr stark von der bloBen Gestattung zur Mitbenutzung der gemein-
samen Raumlichkeiten, Einrichtungen und wissenschaftlich technischen Hilfs-
mittel bis hin zur Verfiigungstellung eigener Raumlichkeiten und Personal.

Der Wissenschaftler forscht auch am Fraunhofer-Institut, wo ihm eine volle
technische Ausstattung samt Raume und Personal zur Verfigung stehen.

Allein auf Grund der vom Berliner Modell vorgegebenen Struktur wird daher
anders als beim Julicher Modell keine klare Zuordnung der Erfindung moglich
sein. Die Bestimmung eines Schwerpunktes der Tatigkeit des berufenen Wis-
senschaftlers ist namlich aufgrund dieser Vorgaben nicht eindeutig moglich,
sondern es wird hierbei wegen der unterschiedlichen vertraglichen und fak-
tischen Grundvoraussetzungen auf die konkrete Ausgestaltung im Einzelfall
ankommen. Die Lehrtatigkeit des Berufenen an der Hochschule wird in den
meisten Fallen, jedenfalls dann, wenn diese nur eine relativ geringe Anzahl
an Semesterwochenstunden ausgeibt wird, im Verhaltnis zur gesamten
Tatigkeit des Berufenen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Daher wird
es bei der Beurteilung vielmehr darauf ankommen mussen, wo der Schwer-
punkt der Forschungstatigkeit des Berufenen liegt. Dies ist jedoch wiederum
stark von der Auspragung des Berliner Modells im Einzelfall abhangig, ins-
besondere von den an der Hochschule bzw. Fraunhofer-Institut Gbernomme-
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nen Aufgaben, den Auftragen und Forschungsprojekten und nicht zuletzt
der technischen und personellen Ausstattung.

Es ist daher nach weiteren Kriterien zu suchen, die im Einzelfall alleine oder
in Kombination eine primare Einordnung der Erfindung ermdéglichen.

4.2.2 Weitere Kriterien

4.2.2.1 Vertragliche Vorgaben aufgrund des Berufungsvertrags
mit der Hochschule oder des Vertrages mit dem
Fraunhofer-Institut

Sofern im Vertrag mit der Hochschule oder im Vertrag mit dem Fraunhofer-
Institut die Ubernahme bestimmter Forschungsvorhaben oder Aufgaben als
Dienst- bzw. als Arbeitsaufgabe geregelt ist, so ist bei Durchfiihrung dieser
Forschungsvorhaben/Aufgaben davon auszugehen, dass sofern daraus eine
Erfindung hervorgeht, es sich um eine Aufgabenerfindung zugunsten der
Hochschule bzw. der Fraunhofer-Gesellschaft handelt, je nachdem wem
gegenlber das Vorhaben/die Aufgabe Gbernommen wurde. Da aber bei der
Hochschule eine Aufgabenwahrnehmung weit gehend selbstandig vor-
genommen wird, werden vertragliche Vorgaben durch die Hochschule eher
der Ausnahmefall sein und in einem derartigen Fall -bei entsprechender ver-
traglicher Ausgestaltung- eine Zuordnung meistens zur Fraunhofer-Gesell-
schaft erfolgen kénnen.

4.2.2.2 Durchfiihrung oder Betreuung eines Projekts fiir
Hochschule oder fiir Fraunhofer-Institut

Wird ein FUE Projekt bzw. Forschungsvorhaben ausschlieBlich fur die Hoch-
schule durchgefihrt oder betreut und geht aus diesem Vorhaben/Projekt eine
Erfindung hervor, so wird es sich dabei meist um eine Aufgabenerfindung
gegeniber der Hochschule handeln. Wird andererseits ein FuE Projekt bzw.
Forschungsvorhaben ausschlieBlich fir das Fraunhofer-Institut durchgefthrt
oder betreut und geht daraus eine Erfindung hervor, so wird es sich dabei um
eine Aufgabenerfindung gegentber dem Fraunhofer-Institut handeln.

Fur die Zuordnung der Erfindung zur Hochschule oder zum Fraunhofer-

Institut ist es dabei grundsatzlich ohne Belang, wann und wo die Erfindung
entwickelt bzw. fertig gestellt wurde, ob mit den von der Hochschule oder
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dem Fraunhofer-Institut zur Verfigung gestellten Arbeitsmitteln (vgl. oben).
Jedoch wird dann, wenn dem Wissenschaftler Arbeitsmittel im erheblichen
Umfang und vor allem auch sehr teure Gerate von der Hochschule oder der
Fraunhofer-Gesellschaft fir seine Forschungstatigkeit zur Verfligung gestellt
werden dies, wegen des erheblichen Anteils den die Hochschule bzw. die
Fraunhofer-Gesellschaft dann an der Ermdglichung der Forschungstatigkeit
tragt, auch bei der Zuordnung der Erfindung nicht ganz unbertcksichtigt
bleiben dirfen.*

In den meisten Fallen wird jedoch wahrscheinlich eine klare, eindeutige
Trennung der Projekte und Forschungsvorhaben nicht méglich sein. Gerade
die auch durch die Modelle gemeinsamer Berufung gewollte starke Vernet-
zung der Forschungseinrichtungen mit der Hochschule bedingt, dass FuE-
Projekte und Forschungsvorhaben auch gemeinsam vorgenommen werden
und gemeinsame Erfahrungen gemacht werden. Gerade in diesen Fall sind
weitere Kriterien erforderlich um eine primare Zuordnung der Erfindung vor-
nehmen zu kénnen.

4.2.2.3 Differenzierung nach Aufgabengebiet

Aufgrund des Sinn und Zwecks der gemeinsamen Berufung, die Forschung
von Hochschule und Fraunhofer-Institut miteinander zu vernetzen, werden
die Aufgabengebiete der Hochschule und des Fraunhofer-Instituts auf-
einander abgestimmt sein. Dies heilt jedoch nicht, dass sie identisch sein
mussen. Sofern somit das Aufgabengebiet bzw. Forschungsgebiet des
Wissenschaftlers an der Hochschule und am Fraunhofer-Institut unterschied-
lich ausgestaltet ist, kann eine primare Zuordnung der Erfindung danach vor-
genommen werden, in welches Aufgabengebiet/Forschungsgebiet diese eher
fallt. Fallt sie eher in das Forschungsgebiet/Aufgabengebiet des Lehrstuhls
bei der Hochschule, so wird eine Hochschulerfindung vorliegen, fallt sie hin-
gegen in das Aufgabengebiet/Forschungsgebiet des Fraunhofer-Institut, so
wird eine Erfindung der Fraunhofer-Gesellschaft vorliegen.

67 Vgl. BGH 27.09.1990, NJW 1991, 1480, 1483 — Grabungsmaterialien, wo der BGH eine
Anbietungspflicht gegentber der Universitat angenommen hat (allerdings fur das
Urheberrecht), weil der Professor bei seinen Projekten in erheblichem Umfang finanziell unter-
stUtzt worden war.
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Ein Hinweis fur die Zuweisung kann dabei auch sein, ob Grundlagenfor-
schung oder angewandte Forschung betroffen ist. An der Hochschule wird
traditionell eher Grundlagen orientierte Forschung betrieben. Satzungs-
gemaBe Aufgabe der Fraunhofer-Gesellschaft ist hingegen die angewandte
Forschung und die Umsetzung von Forschungsergebnissen in die Praxis.
Handelt es sich somit bei der Erfindung eher um eine Erfindung im Bereich
der Grundlagenforschung, so liegt es nahe, dass es sich bei dieser Erfindung
um eine Hochschulerfindung handelt. Liegt hingegen die Erfindung eher im
Bereich der angewandten Forschung, so wird es sich hierbei um eine
Erfindung der Fraunhofer-Gesellschaft handeln.

4.2.2.4 Differenzierung nach Miterfindern

Ein weiteres Kriterium fir die Abgrenzung der Hochschulerfindung zur Er-
findung der Fraunhofer-Gesellschaft kdnnte sein, auf etwaige Miterfinder
abzustellen. Kommen die Miterfinder ausschlieBlich oder Gberwiegend aus
den Reihen der Hochschule, so beruht die Erfindung ausschlieBlich oder
wesentlich auf Beitragen von Hochschulbeschaftigten und wird es sich da-
her bei der Erfindung um eine Erfahrungserfindung zugunsten der Hoch-
schule handeln. Kommen die Miterfinder hingegen ausschlieBlich oder Gber-
wiegend aus den Reihen der Fraunhofer-Gesellschaft, so wird die Erfindung
als Erfahrungserfindung der Fraunhofer-Gesellschaft zuzuordnen sein.

4.2.2.5 Umfang der Ausstattung

Fur die Zuordnung einer Erfindung ist es zunachst grundséatzlich unerheblich
wann und wo der Arbeitnehmer seine Erfindung entwickelt bzw. fertig stellt
und daher auch, ob er die Erfindung mit vom Arbeitgeber zur Verfiigung
gestellten Arbeitsmitteln oder mit seinen privaten Hilfsmitteln bzw. Hilfs-
mittel Dritter tatigt (vgl. oben).

Steht aber einem Wissenschaftler ein vollstandiger wissenschaftlicher Unter-
bau mit Personal, Raumen, Geratschaften etc. zur Verfigung, dann hat er
dort bessere Voraussetzungen seiner Forschungstatigkeit nachzukommen
und kann auch dort besser von Erfahrungen von Mitarbeitern und Kollegen
profitieren. Weiter wird es fir ihn viel leichter sein Projekte und Auftrage zu
generieren, sobald eine gewisse Infrastruktur vorgewiesen und damit auf-
gezeigt werden kann, dass Uberhaupt die Kapazitaten und Moglichkeiten
zur Durchfuhrung eines entsprechenden Projekts vorhanden sind.
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Umso weniger technische Ausstattung somit an der Hochschule vorhanden
ist und umso weniger Mitarbeiter dem Wissenschaftler dort zur Verfigung
stehen, umso geringer ist folglich die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hoch-
schulerfindung -zumindest eine Erfahrungserfindung- vorliegt. Steht dem
Wissenschaftler beispielsweise an der Hochschule nur ein Sekretariat zur Ver-
flgung, so wird seien Forschungstatigkeit sich priméar auf das Fraunhofer-
Institut erstrecken und somit mangels Erfahrungen an der Hochschule eher
keine Hochschulerfindung vorliegen. Hat er dagegen an der Hochschule eine
volle Ausstattung mit wissenschaftlichem Unterbau, so kann auch eine der
Hochschule zuzuordnende Erfahrungserfindung vorliegen. Die Ausstattung
in der Hochschule wird dann aber auch immer im Verhéltnis zur Ausstattung
und den Moglichkeiten im Fraunhofer-Institut zu sehen sein.

4.2.2.6 Drittmittelforschung

Aufgrund der Tatsache, dass ein Forschungsprojekt mit Drittmitteln finan-
ziert ist, kann allein noch keine Zuordnung der Erfindung zur Hochschule
oder zu Fraunhofer-Gesellschaft vorgenommen werden (vgl. oben). Hierbei
wird primar danach zu differenzieren sein, wer Vertragspartner ist, die Hoch-
schule, die Fraunhofer-Gesellschaft oder der Wissenschaftler selber. Ist die
Hochschule Vertragspartner, so wird gegebenenfalls eine Hochschulerfin-
dung vorliegen, sofern die Voraussetzunge fur eine Aufgabenerfindung vor-
liegen (vgl. oben), wenn die Fraunhofer-Gesellschaft Vertragspartnerin ist,
wird hingegen eine Aufgabenerfindung oder Erfahrungserfindung hinsicht-
lich der Fraunhofer-Gesellschaft nahe liegen. Ist der Wissenschaftler selbst
Vertragspartner, wird in den meisten Fallen eine Aufgabenerfindung im Hin-
blick auf die Hochschule ausscheiden (vgl. oben), so dass eine Erfindung,
die im Rahmen dieses Projekts getétigt wird der Fraunhofer-Gesellschaft
zuzuordnen sein wird, sofern sie sich nicht als freie Erfindung darstellt.

Die praktische Ausgestaltung des Berliner Modells orientiert sich in den
meisten Fallen eher am Julicher Modell als am Karlsruher Modell (d. h. Lehr-
tatigkeit in geringem Umfang und sehr kleiner wissenschaftlicher Unterbau
an der Hochschule), so dass sich in der Regel die Forschungsaktivitaten des
Wissenschaftlers aufgrund der wesentlich besseren Ausstattung und Mittel
die am Fraunhofer-Institut zur Verfigung stehen sich eher auf die Arbeit dort
konzentrieren wird als auf die Arbeit an der Hochschule. Bei Abwagung der
oben genannten verschiedenen Kriterien ist daher auch hier die Wahrschein-
lichkeit groBer, dass es sich bei den vom Wissenschaftler und seinen Mitar-

233



Silja Krekel

beitern im Rahmen der Kooperation getatigten Erfindungen um Erfindungen
der Fraunhofer-Gesellschaft handelt, als um Erfindungen der Hochschule.

4.3 Karlsruher Modell
4.3.1 Zuordnung anhand des Modells

Erfolgt eine gemeinsame Berufung des Wissenschaftlers nach dem Karlsruher
Modell, so hat dieser in der Regel eine volle Lehrverpflichtung an der Hoch-
schule sowie die Verpflichtung zur Forschung an der Hochschule. Von der
Hochschule bekommt er hierzu die notwendige Ausstattung mit eigenem
wissenschaftlichen Unterbau zur Verfigung gestellt. Aufgrund seiner Neben-
tatigkeitsvereinbarung mit dem Fraunhofer-Institut hat er auch der Fraun-
hofer-Gesellschaft gegentber als dort angestellter Wissenschaftler eine Ver-
pflichtung zur Forschung. Auch hier stehen ihm eine volle technische Aus-
stattung sowie Raume und Personal zur Verfligung.

Dem Wissenschaftler stehen daher sowohl bei der Hochschule als auch beim
Fraunhofer-Institut eine volle technische Ausstattung samt Raumen und Per-
sonal zur Verfligung. Er hat daher die Méglichkeit sowohl am Fraunhofer-
Institut als auch an der Hochschule seine Forschung zu betreiben.

Allein auf Grund der vom Karlsruher Modell vorgegebenen Struktur wird
daher, ebenso wie beim Berliner Modell, abstrakt keine klare Zuordnung der
Erfindung moglich sein. Zwar Ubt der Wissenschaftler die Tatigkeit bei der
Fraunhofer-Gesellschaft nur in Nebentatigkeit aus und kénnte daher, je nach
Umfang der Nebentatigkeit, rein vertraglich der Schwerpunkt seiner Tatigkeit
bei der Hochschule gesehen werden, jedoch l&sst sich diese Einordnung rein
tatsachlich nicht bestatigen. Denn dem Wissenschaftler stehen beim Fraun-
hofer-Institut, wie an der Hochschule auch, personelle, réumliche und sach-
liche Ressourcen zur Verfligung, die diejenige an der Hochschule in den
meisten Fallen sogar in GroBe und Umfang Ubertreffen. Weiter wird die Ver-
pflichtung des Berufenen zur Forschung auch der Hochschule gegentiber
durch seine Forschungstatigkeit am Fraunhofer-Institut und seine Austibung
der Leitungsfunktion am Fraunhofer-Institut erfillt. Folglich lasst sich ein
Schwerpunkt seiner Tatigkeit nicht allein an den arbeitsvertraglichen Bege-
benheiten, insbesondere an der dort vorgegebenen Stundenzahl, fest-
machen.
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Es sind daher auch hier weitere Kriterien zu suchen, die im Einzelfall alleine
oder in Kombination eine primdre Einordnung der Erfindung erméglichen.

4.3.2 Weitere Kriterien

Bezuglich der weiteren Kriterien ist hier auf die Ausfihrungen zum Berliner
Modell zu verweisen, die hier entsprechend herangezogen werden kénnen.
Anders als bei den anderen Modellen der gemeinsamen Berufung hat der
Wissenschaftler beim Karlsruher Modell eine volle Professur inne und ist beim
Fraunhofer-Institut nur in Nebentatigkeit beschaftigt. Aus dem Aspekt der
Nebentatigkeit kann hier aber kein weiteres Kriterium fur die Zuordnung der
Erfindung hergeleitet werden. Aufgrund des Sinn und Zwecks der gemein-
samen Berufung ist ndmlich auch hier die Nebentatigkeit eng mit dem
Hauptamt verbunden und ist daher nicht von vornherein eine klare Auf-
gabentrennung von Nebenamt und Hauptamt moglich, die eine direkte
Zuordnung der Erfindung ermoglichen wurde.

Auch beim Karlsruher Modell ist somit keine eindeutige Zuordnung der im
Rahmen der Kooperation getatigten Erfindung allein anhand des Modells
maoglich. Auch hier kommt es wieder wesentlich auf die praktische Aus-
gestaltung des Modells im Einzelfall an. Jedoch wird es auch beim Karlsruher
Modell fur die Zuordnung wesentlich darauf ankommen, fiir wen bzw. in
wessen Auftrag der Wissenschaftler den FuE Auftrag tbernimmt und wo die
Ausstattung an Personal und Raum ihm einen gréBeren Spielraum bietet.
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5 Ergebnis

Aufgrund der von der Struktur der Modelle vorgegebenen tatsachlichen
Begebenheiten ist eine eindeutige Zuordnung der Erfindung des gemeinsam
Berufenen Wissenschaftlers nur beim Julicher Modell méglich. Hier kann die
Erfindung -sofern es sich um eine Diensterfindung handelt- eindeutig der
Fraunhofer-Gesellschaft zugeordnet werden. Bei den anderen Modellen
kénnen sich abhangig von der tatsachlichen Ausgestaltung der Modelle ver-
schiedene Losungsmaglichkeiten ergeben und es kann daher anhand dieser
keine pauschale Zuordnung der Erfindung zur Hochschule oder zur Fraun-
hofer-Gesellschaft getroffen werden. Die aufgezeigten Kriterien kénnen aber
erste Anhaltspunkte bzw. Orientierungspunkte fur eine Zuordnung der
Erfindung geben. Eine genaue Einzelfallpriifung vermogen sie jedoch nicht
zu ersetzen. Gerade aus den individuellen Vertragsvereinbarungen und aus
den Besonderheiten des Einzelfalls konnen sich némlich auch von der pri-
maren Zuordnung abweichende, unterschiedliche Ergebnisse ergeben.
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Dr. Ulrich Pordesch

Einleitung

Die hochdynamische Entwicklung der Informationstechnik wirft viele Rechts-
fragen auf, deren Klarung die interdisziplindre Zusammenarbeit' zwischen
Technikern und Juristen erfordert. Der von Dr. Dirk-Meints Polter betreute
Vorstandsbereich Personal und Recht der Fraunhofer-Gesellschaft und seine
Mitarbeiter stellen sich dieser Entwicklung. Ein Beispiel hierfr ist die
Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum PKI und dem IT-Sicherheits-
koordinator bei elektronischen Geschéaftsprozessen und Signaturen, die der
folgende Beitrag behandelt. Hierbei geht esbeispielsweise um die Frage,
inwieweit die zeit- und arbeitsaufwandigen internen papiergebundenen
Geschaftsvorgdnge durch den Einsatz fortgeschrittener elektronischer Sig-
naturen vereinfacht werden kénnen und welche rechtlichen Vorgaben dabei
zu beachten sind.

Interne Geschaftsprozesse

Leistungen von Unternehmen und Verwaltungen werden in unserer fort-
geschrittenen Industrie- und Informationsgesellschaft stark arbeitsteilig
erbracht. Viele Stellen sind daran beteiligt, beauftragen Tatigkeiten, planen
sie, fihren sie durch, nehmen sie ab und Uberwachen sie. Dabei geht die
Tendenz stets in Richtung starkerer Formalisierung der damit verbundenen
Vorgange, was sich in einer , Flut von Formularen” auswirkt, die von
mehreren Beteiligten auszuftllen und zu unterschrieben sind. Dies gilt
besonders fir Organisationen wie die Fraunhofer-Gesellschaft, die als mit
offentlichen Mitteln gemaB Art. 91b GG geforderte Forschungseinrichtung
zahlreichen Nachweispflichten unterliegt und aufgrund ihrer GréBe und
raumlichen Verteilung stark arbeitteilig organisiert ist. Beispiele fur formular-
orientierte interne Geschaftsvorgange aus der Fraunhofer-Gesellschaft sind:

— Reiseantrage, Urlaubsantrage, Beschaffungsantrage
— Zeitaufschreibung

— Interne Leistungsverrechnung

— Kenntnisnahmeerklarungen

— Sitzungsprotokolle

1 Der Verfasser dankt Herrn Dr. Markus Zirkel, Abteilung Recht der Fraunhofer-Gesellschaft, fur
die wertvollen Hinweise.
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Dokumentation und Dokumentenaustausch erfolgen heute haufig noch per
Papier. Zwar werden Formulare zunehmend elektronisch bereitgestellt und
Dokumente am Rechner bearbeitet. Am Ende werden sie meist jedoch aus-
gedruckt, handisch unterschrieben, per Post oder Hauspost versendet, teil-
weise in administrative Datenbanksysteme neu eingegeben und schlieBlich
als Papieroriginalbeleg archiviert oder eingescannt. Wegen der Medien-
briche sind diese Verfahren mit langen Wegezeiten behaftet, arbeits-
aufwandig und fehleranfallig. Eine papierlose vollelektronische Realisierung
wadre daher erstrebenswert. Dieser stand jedoch bisher entgegen, dass Daten
spurenlos verfalschbar und die darauf basierenden Verfahren daher nicht
hinreichend sicher sind. AuBerdem wurde das Fehlen einer (Hand-)Unter-
schrift oder deren Kurzform als Paraphe als rechtlich bedenklich angesehen.

Die elektronische Signatur

Fur beide Probleme, namlich die Erfullung des Unterschriftserfordernisses
und die Sicherung vor spurenlosen Veranderungen bietet die elektronische
Signatur eine Losung. Als elektronische Signatur werden Daten bezeichnet,
die den Nachweis der Integritat (Unversehrtheit) eines elektronischen
Dokumentes ermdglichen und zudem zeigen, wer sie erzeugt hat. Elektro-
nische Signaturen werden programmmgesteuert aus den Dokumentdaten
und einem personlichen kryptographischen Schliissel erzeugt. lhre Uber-
prifung ist mit einem zum jeweiligen Signaturschlissel gehérenden offent-
lichen Signaturprifschlissel moglich. Anhand der durch ein Zertifikat
bestatigten Zuordnung des Signaturpriifschlissels zu einer bestimmten Per-
son, lasst sich die Urheberschaft der Signatur erkennen und nachweisen.

Werden Dokumentdaten elektronisch signiert, lasst sich prinzipiell deren
unbemerkte Verfélschung erkennen bzw. die Unverfélschtheit nachweisen
und zugleich ein Aquivalent zur herkdmmlichen Unterschrift oder Paraphe
erhalten. Inwieweit diese Ziele tatsachlich erreicht werden, hangt allerdings
insbesondere von der Sicherheit der zur Signaturerzeugung verwendeten
Algorithmen, der Geheimhaltung der persénlichen Schlissel und der ord-
nungsgemalen Zuordnung des Signaturprifschlissels zu seinem Inhaber.
Um hier Rechtssicherheit zu schaffen hat der Gesetzgeber im Signaturgesetz
Rahmenbedingungen fur Signaturen geschaffen und dabei vier Sicherheits-
niveaus fur Signaturen definiert:
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— Einfache Signaturen: Fir sie gelten keine besondere Sicherheits-
anforderungen.

— Fortgeschrittene Signaturen: Bei ihnen muss der Signaturschlissel ,, unter
alleiniger Kontrolle des Signaturschlisselinhabers” stehen und damit
besonders geschitzt werden.

— Qualifizierte Signaturen: Fur diese missen Schlissel verwendet werden,
die von Zertifizierungsdiensteanbietern erzeugt und verwaltet werden, die
hohe Sicherheitsanforderungen erfillen mussen. AuBerdem sollen die
Anwender sicherheitszertifizierte Komponenten fir die Signaturschlissel-
anwendung einsetzen.

— ,Akkreditierte” Signaturen: Dies ist ein in der Literatur (nicht im Gesetz)
verwendeter Begriff flr qualifizierte Signaturen auf der Basis von
Zertifikaten akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter, die ihren Betrieb
vorab und regelmaBig streng prufen lassen mussen.

Rechtsfolgen sind bisher nur fir mindestens qualifizierte Signaturen
gesetzlich festgelegt worden. GemaB § 126a BGB gilt, dass Dokumente mit
qualifizierter Signatur als ,, Elektronische Form” Papier und Unterschrift, d.h.
die herkdmmliche Schriftform, ersetzen kénnen, sofern das Gesetz nicht aus-
drucklich etwas anderes regelt. Zudem legt § 371a ZPO fest, dass aus dem
nachgewiesenen Vorliegen einer glltigen qualifizierten Signatur auf die Echt-
heit einer Erkldrung geschlossen werden darf.

Probleme der qualifizierten Signatur

Auf den ersten Blick legt die Gesetzeslage es nahe, auch im innerbetrieb-
lichen Formularwesen durchgangig qualifizierte Signaturen einzusetzen. Dem
stehen jedoch eine Reihe von Griinden entgegen:

— Kosten: Die nétigen zertifizierten technischen Komponenten (Sig-
naturkarten, Leser, Anwendungskomponenten) und Zertifizierungsdienste
externer Diensteanbieteranbieter sind teuer. So ist es in der Fraunhofer-
Gesellschaft kaum zu rechtfertigen, jeden auch nur kurzfristig

— Verfugbarkeit: Fur viele Anwendungsformate und Systemplattformen gibt
es noch keine zertifizierten Anwendungskomponenten. In der Fraunhofer-
Gesellschaft kommen jedoch viele Formate und nahezu jede Systemplatt-
form in jeder Version vor, die man nicht generell vereinheitlichen kann.
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— Sicherheit: Das fur qualifizierte Signaturen nétige Sicherheitsniveau der
Umgebung, in der Anwendungskomponenten betrieben werden, ist in
einem relativ offenen Forschungsumfeld flachendeckend kaum sicher-
zustellen.

Neben diesen technischen und 6konomischen Grunden gibt es auch recht-
liche Bedenken:

— Fraglicher Anschein: Der durch § 371a Abs. 1 S. 2 ZPO eingefihrte
Anschein der Echtheit eines in elektronischer Form vorliegenden
Dokuments, das in ihrer Beweiskraft einer Urkunde gleich steht?, ist
sachlich nicht gerechtfertigt. Hier hat der Gesetzgeber tbersehen, dass
auch die qualifizierte Signatur zunachst nur die Unverfalschheit einer Folge
von Bits beweist, nicht aber, wie diese Bitfolge korrekt darzustellen ist. Es
ist unklar, wie Gerichte urteilen werden, wenn ihnen die ersten
Dokumente prasentiert werden, die etwa aufgrund aktiver Inhalte
abhangig von Umgebungsparametern wie der Browsereinstellung
unterschiedliche Erkldrungsinhalte aufweisen.

— Fehlende Kontrolle: Gerade im innerbetrieblichen Umfeld kommt als Pro-
blem hinzu, dass der Rechner nicht vom signierenden Arbeitnehmer,
sondern von Administratoren gewartet werden. Fur die Sicherheit ist pro-
fessionelle Wartung zwar von Vorteil, der Mitarbeiter - und damit der auf
elektronischem Weg sich Erkldrende - hat aber keine Kontrolle dartber.
Der hypothetische Fall, dass ein Mitarbeiter auf seinem vom Arbeitgeber
manipulierten System die eigene Kiindigung signiert und dann beweisen
soll, dass sein System manipuliert war, um einen Anschein zu erschittern,
bringt dieses Dilemma zugespitzt zum Ausdruck.

— Akzeptanz: Die Befirchtung vor einer Umkehr der Beweislast zu Lasten
von Arbeitnehmern, sowie die bei qualifizierten Signaturen von Arbeit-

nehmern einzuhaltenden strengen Sicherheitsvorkehrungen sind auch
hinderlich fur deren Akzeptanz im betrieblichen Mitbestimmungsprozess.

2 Thomas/Putzo, Zivilprozessordung, 27. Aufl., § 371a ZPO Rn. 1
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— Verfigungsgewalt: Im innerbetrieblichen Umfeld stellt sich die Frage, wer
Eigentlmer der Karte ist (gesetzlich ist dies der Schlusselinhaber) und wer
Uber deren Verwendung und Sperrung entscheiden darf.

Diese und weitere Probleme und Rechtsfragen sind nicht unlésbar. So ist es
maoglich, dass in den nédchsten Jahren Karten fur die Erzeugung qualifizierter
Signaturen Uber Ausweiskarten wie Personalausweise, Gesundheits- oder
Bankkarten verbreitet werden, die man nach der Kldrung damit verbundener
Rechtsfragen auch betrieblich einsetzen kénnte. Zertifizierte Signatur-
anwendungsprodukte werden allméahlich auch fur immer mehr Plattformen
und Anwendungen bereitgestellt und die Plattformen, auf denen sie
betrieben werden, werden sicherer. SchlieBlich wird, wenn schon nicht der
Gesetzgeber, so doch die Rechtsprechung fur eine allmahliche Klarung der
rechtlichen und beweisrechtlichen Fragen sorgen.

Dies alles wird jedoch voraussichtlich noch etliche Jahre dauern. Bis dahin
fehlt dem breiten Einsatz qualifizierter Signaturen innerbetrieblich die Grund-
lage. Man setzt sie zunachst schrittweise an bestimmten Stellen im
Unternehmen (etwa Einkauf, Poststelle) ein, in denen Schriftform bzw. elek-
tronische Form vorgeschrieben ist - an einzelnen Arbeitspldtzen, die man gut
absichern kann und fur die man gesonderte Regelungen entwickeln kann.

Zwischenschritt: Fortgeschrittene Signatur

Auf den ersten Blick ist nicht ersichtlich, wieso die fortgeschrittene Signatur
diese Probleme l6sen soll, weist sie definitionsgemaB ein etwas niedrigeres
Sicherheitsniveau auf. Faktisch haben fortgeschrittene Signaturen jedoch
derzeit durchaus noch Vorteile:

— Fur fortgeschrittene Signaturen sind Sicherheitsanforderungen nur recht
allgemein beschrieben, so dass bei der Auswahl von technischen Kom-
ponenten groBe Freirdume verbleiben. Die erforderlichen Zertifizierungs-
dienste kdnnen prinzipiell auch innerbetrieblich erbracht und mit anderen
ohnedies erforderlichen Sicherheitsdiensten (etwa zur Erzeugung von Ver-
schlisselungsschlisseln oder Mitarbeiterausweisen) kombiniert werden.

— Das Sicherheitsniveau kann trotzdem sehr hoch und deutlich héher sein,
als bei Handunterschriften und Paraphen.
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— Far fortgeschrittene Signaturen gibt es keine Anscheinsbeweisregel, die
Gerichte binden und faktisch die Beweislast umkehren. Sie unterliegen wie
unsignierte Dokumente und die meisten andere Beweismittel der freien
richterlichen BeweiswUrdigung. Ihr Beweiswert ist deutlich héher als der
unsignierter Dokumente und in vielerlei Hinsicht auch der von Handunter-
schriften. Im Rechtsstreit kann jedoch jede Seite ihre Argumente vorbrin-
gen und diese sind dann ohne Einschréankungen abzuwagen.

— Die Kosten sind niedriger und die Akzeptanz unter den Mitarbeitern ist
mutmaBlich hoher.

Die fortgeschrittene Signatur ist also so gesehen geeignet, einen bedeuten-
den Schritt zur effektiveren und transparenteren Realisierung vollelektro-
nischer interner Geschaftsprozesse zu ermdéglichen. Doch ist ihr Einsatz recht-
lich auch zulassig?

Zulassigkeit und Akzeptanz

Grundsatzlich gilt in Verwaltungsverfahren das Prinzip der Nichtférmlichkeit.
Solange die elektronische Form oder die Schriftform mit Unterschrift nicht
vorgeschrieben sind, sind fortgeschrittene Signaturen gesetzlich nicht aus-
geschlossen - es kénnte theoretisch sogar ganz auf Signaturen verzichtet
werden. Voraussetzung ist, dass die allgemeinen Sicherungsanforderungen
erfullt werden kénnen, wie sie sich aus der Aktenfiihrungspflicht der Ver-
waltung, sowie (bei buchungsrelevanten Unterlagen) aus den Grundsatzen
ordnungsgemaBer DV-gestUtzter Buchbihrungssysteme (GoBS) ergeben .

Fur viele interne Formularvorgange wie die Leistungsverrechnung gibt es
keine Vorgaben einer bestimmten Form. Allgemeine Pflichten nachvollzieh-
baren Verwaltungshandelns, die sich fir die Fraunhofer-Gesellschaft unter
anderem aus der Pflicht zur wirtschaftlichen Mittelverwendung in
Zuwendungsbescheiden ergeben, sprechen jedoch ebenso wie Eigen-
interessen fur ein sichere und revisionsgeeignete Ausgestaltung des Ver-
fahrens. Die fortgeschrittene Signatur ist ein geeignetes Mittel hierfur.

3 Siehe Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 7.11.1995, Grundsatze ordnungs-
maBiger DV-gestUtzter Buchfihrungssysteme (GoBS), BStBI 1995-1-0738.
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Etwas anders sieht es beispielsweise fir die Zeiterfassung aus, d.h. die
Erfassung der tatsachlichen Arbeitszeit der einzelnen Mitarbeiter. Hier hat
insbesondere auch der Zuwendungsgeber das Recht, das Medium fiir den
Nachweis der abrechnungsféhigen Mitarbeiterstunden vorzugeben. Bisher
enthalten etwa die Nebenbestimmungen des Bundesministeriums fiir Bil-
dung und Forschung (kurz: BMBF) zwar bestimmte Vordrucke, die ausge-
druckt und ausgefullt werden kénnen. Zuwendungsgeber kénnen jedoch
auch andere Verfahren akzeptieren. Sie tun dies auch bereits, um die Zeit-
erfassung fur viele Einzelprojekte zu vereinfachen und dadurch den buro-
kratischen Aufwand zu begrenzen und eine wirtschaftliche Mittelverwen-
ung zu ermdoglichen. Vollelektronische Verfahren haben auch fur Revisoren
klare Vorteile, da sie wesentlich schnellere und umfassendere Prifungen
erméglichen - inhaltlich durch Ubernahme von Inhalten aus den Dokumen-
ten (per Cut and Paste) und formal, weil die Prifung von Signaturen im
Gegensatz zu der von Paraphen und Unterschriften ohne Sachverstandigen-
gutachten moglich ist. Voraussetzung der Akzeptanz vollelektronischer Ver-
fahren ist hier auch wieder die revisionseignete und sichere Ausgestaltung
des Verfahrens, die gegebenenfalls durch eine entsprechende Testierung von
einem Dritten nachgewiesen werden kann.

Sicherheit und Revisionseignung

Wie gezeigt kommt es auf die Sicherheit und Revisionsfahigkeit und eine
eventuelle diesbeziigliche Testierung der Verfahren an. Dies betrifft nicht nur
die eingesetzten Signaturverfahren, sondern auch deren Integration in
Anwendungsprogrammme und die Anwendungssicherheit insgesamt.

Hinsichtlich der Signaturen reicht der Verweis darauf, dass diese fortgeschrit-
ten seien, sicher nicht aus. Die Verfahren der Schliusselerzeugung, der ver-
wendeten Algorithmen, der Zuordnung von Schlisseln zu Personen in Zerti-
fikaten, der Sperrung von Schlusseln bzw. Zertifikaten, der Identifikation von
Nutzern bei der Schlisselausgabe usw. sind Uberzeugend sicher auszuge-
stalten und durch eine Dokumentation fur Dritte nachprifbar zu machen.
Die Erzeugung von Schlisseln durch geschulte Mitarbeiter auf einem PC mit
selbst installierter freier Software und deren Versendung als Datei gentgt
solchen Anforderungen sicher nicht. Ein gut dokumentierter rechenzen-
trumsahnlicher Betrieb mit zugangsgesicherten Bereichen, Sicherheitskon-
zepten und Dokumentation, der der regelméaBigen Auditierung unterliegt,
ist vielmehr erforderlich. Schlissel sollten zudem auf Hardwaretokens (spe-
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ziellen USB-Sticks oder Smartcards) sicher gespeichert werden, weil sie als
Dateien Uber Benutzerprofile in betrieblichen Netzwerken zirkulieren und
kaum unter , alleiniger Kontrolle des Schlisselinhabers” zu halten sind.

Neben der Sicherheit der Signaturen kommt es auch auf die Sicherheit der
Anwendungsumgebung an. So ist durch eventuell wiederum auf Kryptover-
fahren basierende Benutzerauthentisierung und gezielte Einschrankungen
bei der Vergabe von Zugriffsrechten sicherzustellen, dass Fehler- und Mani-
pulationsmoglichkeiten - etwa unbefugtes oder falsches Ausfillen von For-
mularfeldern - eingeschrankt werden. Gelegentliche Querprtfungen ver-
schiedener Datenquellen, etwa der von Formularen und von Datenbanken
kénnen Inkonsistenzen aufzeigen und zur Sicherheit der Verfahren beitragen.
Zu nennen ist auch die zeitnahe Ablage in sicheren Dokumentenmanage-
mentsystemen, wo sie nicht mehr verandert und geldscht werden kénnen.

Fazit und Ausblick

Vollelektronische interne Geschaftsprozesse haben gegentber herkdmm-
lichen papiergebundenen Verfahren zahlreiche Vorteile fur alle Beteiligten.
Sie sparen Kosten, sind deutlich weniger fehleranféllig, sicherer, trans-
parenter fur die Mitarbeiter und wesentlich besser kontrollierbar. Verfahren
auf der Basis fortgeschrittener Signaturen kénnen ausreichend sicher und
revisionsgeeignet ausgestaltet werden, um die Anforderungen erfullen zu
kénnen und auf Akzeptanz zu stoBBen. Sie sind ein notwendiger und sinn-
voller Zwischenschritt, bis die qualifizierte Signatur in einigen Jahren reif
auch fr den breiten unternehmensinternen Einsatz sein wird.
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