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Gewerblicher Rechtsschutz

und das 6. Forschungsrahmenprogramm
der EU 2002-2006

Uberlegungen zu Schutz und Verwertung von Erfindungen
durch Patente und Gebrauchsmuster im FP 6

THOMAS HOEREN

Den Jubilar literarisch zu ehren, fillt schwer. Er zihlt zu den internationalen
Koryphien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, in Theorie und Pra-
xis. Fiir thn etwas iiber das Arbeitnehmerfinderrecht zu schreiben, wire Fulen
nach Athen zu tragen. Denn Bartenbach kennt alles und weifl noch viel mehr.
Deshalb sei hier der Versuch unternommen, einmal iiber etwas zu schreiben,
was einen Bezug zum Jubilar hat, vielleicht aber doch nicht zum Mainstream
des gewerblichen Rechtsschutzes gehdrt: das 6. Forschungsrahmenprogramm
der EU und dessen Auswirkungen im Bereich des Immaterialgiiterrechts. Der
Verfasser kann hier auf gemeinsame Seminare mit dem Jubilar zum Thema
F&E zuriickgreifen und gleichzeitig auf mehrjihrige Erfahrungen als Co-
Leiter des IPR-IHelpdesks zuriickgreifen. Das IPR-Helpdesk ist dic zentrale
Informations- und Beratungsinstitution der Europaischen Kommission fiir die
rechtlichen Regeln des FP6. Das Thema ist nebulés, denn die normativen
Hintergriinde des FP6 sind unklar. Umso mehr also ein goter Grund, das
Thema dem Jubilaren zu dedizieren.!

A. ZIELE UND GRUNDPRINZIPIEN
DES 6. FORSCHUNGSRAHMENPROGRAMMS

Die Forschungsrahmenprogramme dienen der Erreichung des im Amsterda-
mer Vertrag (Artikel 163) festgelepten Ziels, »die wissenschaftlichen und tech-
nologischen Grundlagen der Industrie der Gemeinschaft zu stirken und die
Entwicklung ihrer internationalen Wettbewerbsfihigkeit zu férdern sowie alle

1 Fulnoten beschrinken sich auf das Notwendigste. Im Vordergrund soll die Akzen-
tuierung wichtiger Probleme der Beteiligungsregeln stehen.
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Forschungsmafinahmen zu unterstiitzen, die aufgrund anderer Kapitel diege,

Vertrags fiir erforderlich gehalten werden«.

Im Zentrum des 6. Rahmenprogramm 2002-2006 steht dabei die Schaffung
des. Europiischen Forschungsraums durch eine verstirkte und elfizienter,
Biindelung europaischer Forschungsanstrengungen und ~kapazititen? Zie] i,
es, eine bessere Koordinierung der nationalen Politiken ohne zusitzliche By
rokratie und héhere Kosten zu garantieren, indem eine grenziiberschreitend,
Forschungspolitik in Europa auf Grundlage einer besseren Zusammenarbe;j,
zwischen Forschern in den cinzelnen Mitgliedstaaten begriindet werden soll.
Dem Vorschlag der Kommission liegen drei wesentliche Prinzipien zugrunde,
Konzentration der Mittel auf eine begrenzte Zahl von Themenbereichen, Ejy.
satz neuer Forderinstrumente, die etne strukturierende Wirkung auf simtliche
europiischen Forschungs-, Technologie- und Entwicklungstitigkeiten haben,
sowie Vereinfachung der Verwaltung, Flexibilitit und Autonomie fiir die Teil-
nahme am neuen Rahmenprogramm. Das Konzept eines Europiischen For-
schungsraums soll zur gemeinsamen Nutzung von wissenschaftlichen Ressoug-
cen in Europa fithren sowie auf lingere Sicht Arbeitsplitze schaffen und die
Wettbewerbstahigkeit Europas stirken.?

FP 6 1st ua. nach folgenden Grundsitzen ausgerichret:

- grundsitzliche Offnung der Projekte fiir neue Teilnehmer;*

— flexible Bedingungen fir ihre Arbeitsweise, auch durch Aufnahme newer
Titigkeiten;

- weitgehende Eigenstindigkeit bei der Durchfithrung, wobei die Teilnehmer
ihre Arbeitsbedingungen gréftenteils selbst bestimmen und die Vereinba-
rungen treffen, die eine ordnungsgemifle Projektfithrung am besten ge-
wahrleisten.

Die Beteiligungs- und Verwertungsregeln, die das Europiische Parlament und
der Rat als Verordnung erlassen haben, steflen eines der Rechtsinstrumente zur
Durchfiihrung des Forschungsrahmenprogramms dar. Als Verordnung haben

2 Beschluss Nr. 1513/2002/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
27. Juni 2002 iiber das sechste Rahmenprogramm, §. 2

3 Mitteilung der Europiischen Kommission vom 18.1.2000 »Hin zu einem etropii-
schen Forschungsraume.

4 »Teiinchmer« ist eine Rechtsperson, die einen Beitrag zu einer indirckten Mafinzhme
leistet und die aufgrund des 6. FP oder des Vertrags Rechte und Pflichten gegentiber
der Gemeinschaft hat. »Rechtsperson« ist eine natiitliche oder cine juristische Person,
die nach dem an ihrem Sitz geltenden innerstaatlichen Recht, nach Gemeinschzfts-
recht oder nach internationalem Recht gegriindet worden ist, Rechtspersénlichkeit
besitzt und in eigenem Namen Inhaber von Rechten und Pflichten sein kann, »Ver-
trag« meint hier eine Vereinbarung zwischen der Europiischen Kommission einerseits
und den Teilnehmern andererseits tiber einen Zuschuss zur Durchfithrung einer indi-
rekten Mafinahme, die wechselseitige Rechte und Pflichten der Gemeinschaft und der
Teilnehmer der indirekten Mafinahme begriindet.
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die Regeln mn allen Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung, sind also verbindlich,
ohne dass es einer Umsetzung durch die einzelnen Mitglieder bedarf. Ziel der
: Verordnung ist es, die Regeln fiir die Beteiligung an Porschungsprogrammen
und fiir die Verbreitung der Projektergebnisse an den Geist und die Besonder-
heiten des neuen Rahmenprogramms, insbesondere an die fiir die vorgeschla-
genen Interventions- und Unterstiitzungsformen geltenden Grundsitze, anzu-
‘passen und eine Vereinfachung und Stratfung der Vorschriften gegeniiber den
bisherigen Regeln zu bewirken. Im Gegensatz zum Ffinften Forschungsrah-
menprogramm werden die Beteiligungsregeln nicht durch eine Durchfijh-
rungsverordnung erginzt, um so die einfache Zuginglichkeit zu gewihrleisten.
In den Beteiligungs- und Verwertungsregeln finden sich auch die Grundlagen
fiir den Schutz und die Verwertung geistigen Eigentums. Auch diese Vor-
“schriften @iber das geistige Figentum wurden erheblich vereinfacht. Sie sind

nun fiir alle Teilnehmer gleich und konzentrieren sich auf wenige Grundsitze
und Bestimmungen.

B. ANWENDBARES RECHT

- In den Projekt- und Konsortialvertrigen, die die Teilnehmer abschliefen, fin-
“den sich in der Regel sog. Rechtswahlklauseln. Diese bestimmen, dass belgi-
‘sches, luxemburgisches oder sonstiges nationales Recht zur Anwendung kom-
“men soll. Diese Rechtskleusel hat auf den Schutz des geistigen Figentums nur
bedingt Auswirkungen. Fin Patent oder ein Gebrauchsmuster stellt ein staat-
ich gewihrtes Recht zum Schutz von Erfindungen dar. Der staatliche Akt der
Erteilung des Patentes oder Gebrauchsmusters in Bezug auf eine Erfindung
begriindet den Schutz dieser Erfindung. Als Ake des hoheitlichen Fandelns
‘kann die Patent-/ Gebrauchsmustererteilung nur territorial beschrinke inner-
‘halb des Hoheitsgebietes, fiir das der Schuts, gewihrt wird, Wirkung entfalten.
Mit anderen Worten, ein Staat kann ein Schutzrecht wie ein Patent oder ein
Gebrauchsmuster nur mit Wirkung im eigenen Land erteilen, er kann jedoch
niche iiber die Wirksamkeir in einem anderen Staat entscheiden. Dieser Grund-
satz der Territorialitit im Parentrecht fithrt dazu, dass der Erfinder, wenn er
von der Wirkung des Patentschurzes in allen angestrebten Mirkten profitieren
will, entweder eine internationale Anmeldung beim Europiischen Patentamt
vornehmen muss, bei der er die fiir den Schutz in Betracht kommenden einzel-
-nen Staaten ausdriicklich benennt, oder eine Vielzahl von nationalen Patenten
-1 den jeweiligen Staaten anmelden muss, die sich nach den nationalen Be-
“stimmungen richten. Die Frage des Erwerbs von Rechten und des Schutzum-
- fangs richtet sich dabei immer nach der Rechtsordnung des Staates, fiir den ein
+ Schutz begehrt wird {Schutzland). Eine Rechtswahl ist nichr moglich. Die Fra-
~ge des anwendbaren Rechts entscheidet sich somit nicht nach der von den
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Projektteilnehmern gewihlien oder der in den Vertriigen bestimmten Rechts.
ordnung, sondern richtet sich nach dem nationalen Recht des jeweiligen
Schutzlandes. Nach dem Grundsatz der Unabhingigkeit der Patente unterlje.
gen die fir ein- und dieselbe Erfindung in verschiedenen Hoheitsgebieten gy,
gemeldeten Patente grundsitzlich einem individuellen Schicksal. So kanp eine
Erfindung in einem Mitgliedstaar die Voraussetzungen fiir eine Patentanme.
dung erfiillen, in einem anderen Staat jedoch gleichzeitig den Anforderungen
nicht gerecht werden. Von grofier praktischer Bedeutung sind daher die Unter-
schiede der nationalen Patentrechisgesetzgebung in Bezug auf Ausschlusseat.
bestinde, Schutzdauer, Zwangslizenzen, Schutzumfang etc.

II. IPR nnd Arbeitnebmererfindungen

Im Rahmen der FPé taucht auch die Frage auf, was ein Teilnehmer einer indi-
rekten Maflnahme des FP 6 beachten muss, wenn eine fir thn titig werdende
Person Kenntnisse im Rahmen des Projektes erfangt. Wie schon im FP 5 triffe
jeden Teilnehmer die Verpilichtung, wenn eine von ithm beschaftigte Person
Rechte an einer Erfindung geltend machen kann, die erforderlichen Schritte zy
unternchmen oder angemessene Vereinbarungen zu schliefien, damit diese
Rechte in einer Weise ausgeiibt werden kénnen, die mit seinen Verpﬂichtungen
aus dem Beschlufl und dem Vertrag zu vereinbaren ist (Art. 21 Abs. 5 der Be-
teiligungsregeln) Die Erfinderrechte stehen zundchst dem Erfinder selbst 21,
Dieser kann Dritten das Recht cinrdumen, auf seine Erfindung ein Patent an-
zumelden. Die Frage, wie Arbeitnehmererfindungen zu handhaben sind, kann
— sofern ein Staat tiberhaupt spezielle Vorschriften dazu erlisst — einerseits in
den Normen zum Arbeitsrecht oder andererseits beim Tmmaterialgiiterrecht
(wie dem Patent- oder Gebrauchsmusterrecht) geregelt werden. So haben z.B.
Frankreich, Griechenland, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Osterreich
und Spanien in ihrem Patent- und/oder Gebrauchsmusterrecht Regelungen in
Bezug auf Diensterfindungen getroffen. Das belgische Recht enthilt keinerlei
Regelungen beziiglich Erfindungen, die von Arbeitnehmern gemacht werden.
Demzufolge sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer angehalten, vertragliche Re-
gelungen zu treffen, die bestimmen, wem die Rechte an Diensterfindungen zu-
stehen.

In Deutschland richtet sich das Verhiltnis von Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer 1n Bezug auf eine Erfindung des Arbeitnehmers nach dem Arbeitnehmer-
erfindergesetz. Danach muss der Arbeitnchmer dem Arbeitgeber die von thm
gemachte Erfindung melden; dieser kann sie in Anspruch nehmen und zum
Patent/Gebrauchsmuster anmelden. Im Gegenzug erhilt der Arbeitnehmerer-
finder eine Vergltung. Auch Dinemark, Finnland und Schweden verfligen
iiber vergleichbare Regelungen. Um den ihnen aus den Vertrigen und den Be-
teiligungsregeln obliegenden Pflichten gerecht zu werden, wird es dennoch zur
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- Absicherung ratsam sein, dass der jeweilige Teilnehmer mit den im Projekt an-
gestellien Personen (schriftliche) Vereinbarungen wifft, wonach diese die
Rechte an den von ihnen geschaffenen Erfindungen auf den Teilnehmer zur
Verwertung im Rahmen der Beteiligungsregeln, des Projekt- und des Konsor-
tialvertrags iiberiragen. Dabel sollte méglichst genau bezeichnet werden, fiir
welche Zwecke die Ubertragung von Rechten erfolgt.

- Solche Vereinbarungen sollten aber nicht nur mit fest bei dem Teilnehmer
beschiftigten Personen abgeschlossen werden, sondern vor allem auch mit ex-
ternen Mitarbeitern, die im Rahmen von Werkvertrigen oder in sonstiger Wei-
se Erfindungen im Zusammenhang mit dem Projekt hervorbringen. Zwar fin-
det in solchen Fillen zum Teil ein stillschweigender Rechtsiibergang statt, der
sich nach dem Zweck der jeweiligen Vereinbarung richtet. Da dieses aber sehr
unsicher ist, sollten in diesen Fillen schriftliche Vereinbarungen getroffen wer-
~ den, in denen die Reichweite der Rechteiibertragung eindeutig bestimmt ist,

111, IPR und Vertragsverletzungen

" Bei der Frage des Erwerbs eines Patentes oder Gebrauchsmusters ist das Recht
desjenigen Landes einschligig, in dem das Schutzrecht angemeldet wird. Es
fragt sich, welche Rechtsordnung Anwendung findet, wenn ein Teilnehmer
seine Pflichten aus den Vertrigen verletzt. Bei Verletzungen der in den Beteili-
‘gungsregeln, den Projekt- oder Konsortialvertrigen begriindeten Pflichten
durch einen Teilnehmer, das heiflt, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer sich ent-
gegen seiner vertraglichen Verpflichtungen nicht die Rechte an Kenntnissen si-
. chert, beurteilen sich die Rechtsfolgen einer solchen Vertragsverletzung nach
dem von den Teilnehmern gewihlien Recht. Die sog. Rechtswahlklauseln in
~den Vertrigen finden in diesen Fillen Anwendung und bestimmen die ein-
- schliagige Rechtsordnung. Die Parteien kdnnen dabei grundsitzlich jedes belie-
~bige Recht wihlen und miissen keine Beziehung zu dem gewihlten Recht ha-
- ben oder ein besonderes Interesse an dem gewihlten Recht vorweisen. Wenn
“sich also in den Vertrigen Verweise auf belgisches oder luxemburgisches Recht
. finden, haben diese Geltung.

C. EIGENTUM AN ERFINDUNGEN IM RAHMEN VON FP ¢

1. Zuordnung des Eigentums

' Die Grundlagen fiir den Schutz und die Verwertung geistigen Figentums im
- Rahmen des FP 6 finden sich in den Beteiligungsregeln, die das Furopiische
Parlament und der Rat als Verordnung erlassen haben und die somit in allen
Migliedstaaten unmittelbare Geltung haben. Diese Vorschriften iiber das geis-
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tige Eigentum wurden im Vergleich zum FP 5 erheblich vereinfachr. $ie sind
nun fiir alle Teilnehmer gleich und konzentrieren sich auf wenige Grundsi,
und Bestimmungen. Die Vorschriften wurden so gefasst, dass sie einen rei-
bungslosen Ablauf auch der Projekte gewihrleisten, die eine grofere Anzahf
von Teilnechmern aufweisen und in denen die Zusammensetzung der Partrier.
schaften sich dndern kann. Die Beteiligungsregeln sollen zum einen die kop.

~ krete Verwertung von Projektergebnissen férdern und zum anderen den Teil-

nehmern mehr Rechrtssicherheit und eine Vereinfachung bieten.
Eingefithrt wurden u.a. folgende Neuerungen:

- Die Verpflichiung der Teilnehmer, alle mic dem Projekt verbundenep
Kenntnisse durch einen Rechrstitel zu schiitzen, wurde gelockert (A, 2.

- Den Projektteilnchmern wurde die Moglichkeit eingerdumt, einen Teil jhreg
bereits bestehenden Know-hows von der Verpflichtung, anderen Teilnel,.
mern hierzu Zugang zu gewihren, auszunchmen (Art. 25).

— Das Recht eines Teilnehmers auf Zugang zu den von anderen Teilnehmern
erworbenen Kenntnissen wurde auf jene Kenntnisse begrenzt, die zur Nyt
zung der von ihm selbst erworbenen Kenntnisse notwendig sind.

Die Beteiligungsregeln und die Projekt- und Konsortialvertrige legen zwar dje
Rechte und Pilichten der Teilnehmer einer indirekten Mafinahme fest, sie kin-
nen sich jedoch nicht {iber zwingende gesetzliche Vorschriften wie die Vor-
schriften zum gewerblichen Rechtsschutz hinwegsetzen. Die Zuordnung der
Rechte beurteilt sich daher nicht allein nach den Beteiligungsregeln und den
Vertrigen.

Die Beteiligungsregeln (Art. 21 Abs. 2) setzen fest, dass »Kenntnisse, die bei
Arbeiten im Rahmen von indirekten Mafinahmen erworben werden, Eigentum
der Teilnehmer sind, die die Arbeiten, bel denen die Kenntnisse erworben
wurden, durchgefihrt haben«. Hierdurch wird zwar das Eigentum an den je-
weiligen Kenntnissen einem Teilnehmer zugeordnet, dieses heiflt jedoch nicht,
dass die Eigentumsrechte dann automatisch diesem Teilnehmer aufgrund der
Beteiligungsregeln zustehen. Die Zuordnung der Ergebnisse ergibt sich viel-
mehr zunichst aus den allgemeinen Vorschriften zum Gewerblichen Rechts-
schutz und dem Urheberrecht.

Kenntnisse im Sinne von FP 6 sind dabei Ergebnisse der direkten oder indi-
rekten Mafirahmen, Informationen, gleich, ob sie schutzfihig sind oder nicht,
sowie das Urheberrecht oder die mit den genannten Ergebnissen verbundenen
Rechte aufgrund der Beantragung oder eventuellen Erteilung eines Patents, ei-
nes Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster- oder Sortenschutzes, eines ergin-
zenden Schutzzertifikates oder einer dhnlichen Form des Schutzes (Art.2
Nr. 22 der Beteiligungsregeln).

Die bei der Durchfithrung von indirekten Mafinahmen erworbenen Kennt-
nisse stehen grundsdtzlich im Eigentum der Teilnehmer, die die Arbeiten
durchgefthrt haben (Art. 21 der Beteiligungsregeln),
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Nur wenn sich nicht feststellen lisst, welcher Teilnehmer welchen Anteil an
einer gemeinsamen Arbeit geleistet hat, steht das Figentum an den Kenntnissen
diesen Teilnehmern gemeinsam zu (»joint ownership<). Anders als im FP 5 ist
»joint awnership« im FP 6 verpflichtend vorgeschrieben. Die Verteilung und
die Einzelheiten der Ausiibung dieser Rechte regeln die Teilnehmer jedoch
untereinander (Art. 21 Abs. 3). Kenntnisse, die bei Arbeiten im Rahmen von
Kooperations- oder Kollektivforschungsprojekten erworben werden, sind je-
doch wie auch im FP 5 gemeinsames Eigentum der KMU oder der Unterneh-
mensgruppierungen, fir die die Arbeiten von einem RTD Performer durch-
gefithrt wurden. Die Verteilung der Eigentumsrechte an den Kenntnissen und
die Einzclheiten der Ausiibung dieser Rechte werden insbesondere im Kon-
sortialvertrag in Ubercinstimmung mit der Beteiligungsverordnung vnd dem
Projektvertrag geregelt {Art. 21 Abs. 4).

11. Gemeinschaftliches Eigentum (»joint ownership«)

Bei gemeinsam durchgefithrien Arbeiten innerhalb eines Projektes stehen die
Rechte an den Kenntnissen den Teilnchmern gemeinschaftlich zu, wenn sich
~der jeweilige Anteil daran nicht eindeutig zuordnen lisst. Wenn mehrere Per-
sonen gemeinschaftlich Inhaber eines Patentes/Gebrauchsmusters sind, hat je-
‘der der (Mit-)Inhaber die Moglichkeit und die Berechtigung zur gemeinsamen
Nutzung der Erfindung. Bei indirekten Mafinahmen im FP 6 treffen unter-
schiedliche Gruppen wie Unternehmen der unterschiedlichsten Gréfen,
Hochschulen, Forschungszentren etc. in den Projekten aufeinander. Es ist da-
her ratsam fiir die Teilnechmer - méglichst schon im Vorfeld eines Projektes —
Regelungen fiir den Fall des gemeinsamen Eigentums an Kenntnissen zu tref-
fen und dieses gemeinschafiliche Eigentum entsprechend den - persdnlichen
Anforderungen an die konkreten Gegebenheiten anzupassen und zu gestalten.
Die Teilnehmer sollten frithzeitig Vereinbarungen untereinander treffen, um
Kontlikte, die im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Eigentum an ei-
ner Erfindung und deren Nutzung auftreten kénnen, zu vermeiden. Der Kon-
sortialvertrag bietet sich in der Regel als Rahmen fiir derartige Vereinbarungen
an. Unter anderem folgende Aspekte weisen hiufig Regelungsbedarf auf und
gewihren den Teilnehmern zahlreiche individuelle Gestaltungsméglichkeiten:
So kann z.B. geregelt werden, ob ein Schutzrecht (Patent-/ Gebrauchsmuster)
fiir eine Erfindung im Namen aller Berechtigten angemeldet werden soll oder
-ob nur ein Miteigentiimer als Schutzrechtsinhaber eingetragen werden soll.
= Da die Moglichkeit besteht, dass einzelne Partner Kenntnisse vorerst noch
- geheim halten méchten, um sich eine mégliche Patent-/Gebrauchsmusteran-
:meldung noch offen zu halten, sollten Vertraulichkeits- und Geheimhal-
.- tungsvereinbarungen unter den Teilnehmern und méglicherweise Regelun-
- gen fiir den Fall der Verletzungen der Vertraulichkeit getroffen werden.
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- Es kann im Interesse der Parteien sein, Regelungen fiir den Fall deg Aus-
scheidens eines der beteiligten Unternehmen zu treffen. So kann belspiels.
weise vereinbart werden, dass in diesen Fillen die Anteile in gleichen Teile,
auf die iibrigen Figentiimer {tbergehen und nicht an Dritte veriufery werden
kénnen.

= Es sollten Regelungen getroffen werden, ob und inwieweit die einzelnen
Teilnehmer berechtigt sind, Lizenzen zu vergeben.

— Auch Vereinbarungen iiber eine mégliche Kostenteilung unter den Partnery
sind empfehlenswert. Dieses betrifft sowohl die Kosten, die bei eine,
Schutzrechtsanmeldung anfallen, als auch die laufenden Kosten und Gebiih-
ren, die zur Aufrechterhaltung ecines Patentes/Gebrauchsmusters zu tragen
sind.

~ Ls st ratsam zu vereinbaren, wie mégliche Rechtsverletzungen untereinan-
der gehandhabt werden sollen, das heiflt, es sollte geregelt werden, wer be;
Verletzungen der Regeln iiber das gemeinschaftliche Eigentum durch einep
Miteigentiimer dic Moglichkeit hat, gegen diesen Teilnehmer auf welche
Weise vorzugehen. In jedem Fall ist es sinnvoll, wenn sich die Miteigentii-
mer bereits im Vorfeld tiber die anzuwendende Rechtsordnung elnig sind
und somit eine Rechtswahl treffen. Auch sollten die Tetlnehmer aus Verein-
fachungsgriinden eine Gerichtsstandsvereinbarung treffen, das heifit einen
Ort bzw. ein Gericht wihlen, an dem jede gerichtliche Auseinandersetzung
ausgetragen werden sofl> Zudem sollte eine magliche Unterwerfung unter
die Schiedsgerichtsbarkeit in Betracht gezogen werden.

111 Abtretung von Eigentumsrechten an Dritte

Tritt ein Teilnehmer seine Eigentumsrechte an Kenntnissen, z.B. ein Patent, an
einen Dritten ab, muss er die erforderlichen Schritte oder Vereinbarungen
schlieflen, um auch seine Verpilichtungen, insbesondere hinsichelich der Ge-
wihrung von Zugangsrechten, der Verbreitung und Nutzung der Rechte aus
der Verordnung iiber die Verwertungs- und Beteiligungsregeln und dem Ver-
trag auf den Rechtsnachfolger zu iibertragen (Art. 21 Abs. 6 der Beteiligungs-
regeln). Diese sog. Klausel auf Gegenseitigkeit fand sich bereits in den Beteili-
gungsregeln zum FP 5 und wurde aufgrund positiver Erfahrungen iibernom-
men. Solange der Teilnchmer Zugangsrechte einriumen muss, hat er die Kom-
mission und die {ibrigen Teilnehmer derselben indirckten Mafinahme zuvor
iiber die geplante Abtretung und den Rechtsnachfolger zu unterrichten.
Sowohl die Kommission als auch die Teilnehmer der betreffenden indirekten
Mafinahme kénnen der Abtretung von Eigentumsrechten an Kenntnissen in-

5 Die Zuldssigkeit in Deutschland richtet sich nach § 38 ZPO.
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andere Regelung wiirde einem Teilnehmer faktisch

Em legitimes Interesse eine
kommerzielles Tnteresse sein

angemessen darstellr.

die freie Verbreitung von Ergebnissen oh
Gemeingue), sinnvoll sein kénnen,

s Projektteilnehmers,
kann, liegt vor, wenn

en der dibrigen Teilnehmer.
welches inshbesondere ein
der Teilnehmer nachweist,

ne jeden Schutz (als fre; verfiighares
sofern sich ein Schutz im Einzelfall als yn-
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Fiir die Teilnehmer einer indirekten Mafinahme, gerade auch fiir Universit;.
ten und andere 6ffentliche Forschungseinrichtungen, ist es in diesem Punks Wie
auch bei vielen anderen Fragestellungen sinnvoll, bereits vor Beginn des jewei.
ligen Projektes im Konsortalvertrag untereinander Regelungen zu treffen, wie
mit den Projektergebnissen umgegangen werden soll.

Teilnehmer einer indirekten Mafinahme sind nach den BeteiligungSregeln
verpflichtet, {iir einen angemessenen Schutz ihrer Erfindungen zu sorgen. Hilg
die Kommission den Schutz von Kenntnissen in einem bestimmten Land fiir
notwendig und wurde ein solcher Schutz nicht beantragt oder wurde auf ihy,
verzichtet, so kann die Kommission mit Zustimmung des betreffenden Te;|-
nehmers Schutzmafinahmen ergreifen (Art. 22 Abs. 2 der Beteiligungsregelﬂ)'
In diesem Fall tibernimmt die Gemeinschaft, soweit es das bestimmte Land
betrifft, anstelle des Teilnehmers die Verpflichtungen beziiglich der Einriy.
mung von Zugangsrechten. Der Teilnehmer darf seine Zustimmung nur ver-
weigern, wenn er nachweisen kann, dass seine legitimen Interessen erheblich
beeintrichtigt wiirden. Die legitimen Interessen sind dann erheblich beejn.
trichtigt, wenn der Teilnehmer nachweist, dass eine mangelnde Beriicksichri-
gung seines Interesses zu irgendeinem Zeltpunkt zu einem unverhiltnisméiﬁig
schweren, insbesondere kommerziellen, Schaden bei ithm fiihren wiirde,

Teilnehmer kénnen Daten tiber Kenntnisse, die thnen gehéren, oder Kennt-
nisse, die bet Arbeiten im Rahmen von Kooperations- oder Kollektivfor-
schungsprojekten gewonnen werden, auf jedem beliebigen Informationstriger
veroffentlichen oder deren Verdtfentlichung gestatten, es sei denn der Schuez
der Kenntnisse wird hierdurch beeintrichrigt (Art. 22 Abs. 3 der Beteiligungs-
regeln). Die Kommission und die {ibrigen Teilnehmer derselben indirekten
Mafinahme missen im Voraus von jeder geplanten Veroffentlichung schriftlich
unterrichtet werden, Eine Kopte dieser Daten wird ihnen auf Anirag innerhall
von 30 Tagen nach Auferung dieses Verlangens zur Verfigung gestellt. So-
wohl die Kommission als auch die Gbrigen Teilnehmer haben die Maglichkeit,
der Verdffentlichung innerhalb einer neuen Frist von 30 Tagen, gerechner ab
dem Erhalt dieser Daten, zu widersprechen, wenn sie der Auffassung sind, dass
sich die Verdffentlichung nachteilig auf den Schutz threr Kenntnisse auswirken
konne,

Wichtig ist es, vor einer Verdffentlichung sicherzustellen, dass hierdurch das
Erreichen eines gewerblichen Rechtsschutzes nicht vereitelt wird, da nach einer
Veréllendichung unter Umstinden das Neuheitserfordernis, das bei einer
Schutzrechtsanmeldung fiir eine Erfinding vorliegen muss, nicht mehr erfiillt
ist.
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F. ZUGANGSRECHTE

1. System der Zugangsrechte

weiten Teilen entsprechen die Zugangsrechte fiir Teilnehmer an indirekten
‘Mafinahmen im FP 6 denen, die im 5. FP fiir Hauptvertragspartner gelten.
Zugangsrechte zu bereits bestehendem Know-how und zu Kenntnissen wer-
_den auf schriftliche Aufforderung hin eingerdumt. Dabei kann die Emraumung
bhingig gemacht werden vom Abschluss spezieller Vereinbarungen, die si-
érstellen, dass die Rechte ausschlieBilich fir den vorgesehenen Zweck ver-
eridet werden, sowie vom Abschluss angemessener Vereinbarungen {iber eine
vertrauliche Behandlung

“Die Teilnehmer einer indirekten Mafinahme haben ein Zugangsrecht zu den
‘bei der Maflnahme erworbenen Kenntnissen und zu bereits bestehendem
Know-how, wenn dieses fiir sie zur Durchfithrung ihrer eigenen Arbeiten bei
dem Projekt erforderlich ist (vgl. Art. 26 der Beteiligungsregeln). Der Zugang
erfolgt in beiden Fillen unentgeltlich, es sei denn bzgl. des bestehenden Know-
ows ist im Vorfeld etwas anderes festgelegt worden.

“Vorbehaltlich seiner legitimen Interessen entbindet das Ausscheiden einen
“eilnehmer nicht von seiner Verpllichrung, den iibrigen Teilnehmern derselben
Jndirekten Mafinahme nach diesen Grundsitzen bis zum Ende der Maflnahme
Zigangsrechte zum Zwecke der Durchfithrung des Projektes einzuriumen.
Die Teilnehmer einer indirekten Mafinahme haben auch ein Zugangsrecht zu
den bei der Mafinahme erworbenen Kenntnissen und zu dem bereits bestehen-
‘den Know-how, wenn diese zur Nutzung ihrer eigenen Kenntnisse erforder-
Jich sind. Der Zugang zu den im Rahmen der Mafinahme erworbenen Kennt-
nissen ist dabei grundsitzlich kostenfrei. Den Teilnehmern steht jedoch im
Vorfeld die Méglichkeic offen, etwas anderes zu vereinbaren. Die Zugangs-
rechte zu bereits bestehendem Know-how hingegen werden zu fairen und
nicht diskriminierenden Bedingungen eingeriumt (Art. 27 Abs. 1).
Vorbehaltlich der berechtigten Interessen der Teilnehmer kénnen Zugangs-
rechte unter den oben genannten Bedingungen noch zwei Jahre nach Ende der
ndirekten Mafinahme oder nach dem Ausscheiden eines Teilnehmers, ; 3¢ nach-
dem, was friiher eintritt, eingefordert werden, sofern kein lingerer Zeitraum
vorgeschen und vereinbart ist.

‘Zugangsrechte sind Lizenzen und Nutzungsrechte in Bezug auf Kenntnisse
und bereits bestchendes Know-how. Bereits bestebendes Know-how {pre-
existing know-how) sind die Informationen, iiber die die Teilnchmer vor Ab-
schluss des Projektvertrags mit der Kommission verfitgen oder die sie paralle]
zum Vertrag erwerben, sowie die Urheberrechte oder die mit den genannten
Informationen verbundenen Rechte aufgrund der Beantragung oder Erteﬂung
" elnes Patents, eines Gebrauchs-, Geschmacksmuster- oder Sortenschutzes, ei-
nes erginzenden Schutzzertifikates oder einer dhnlichen Form des Schutzes.
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Die Regelungen tiber die Zugangsrechte (Art. 25 ff. der Beteiligungsrege]n)
sollen sicherstellen, dass die Teilnehmer so weit Zugang zu dem bereits begze.
henden Know-how und den durch die Forschung erworbenen Kenntnissen der
iitbrigen Teilnehmer erhalten, wie dies fiir die Durchfithrung der Forschungs.
arbeit oder die Nutzung der dabei erworbenen Kenntnisse notwendig g,
Gleichzeitig sollen sie den Schutz des intellektuellen Kapitals der Teilnehme,
gewihrleisten.

Zugangsrechte zu bereits bestehendem Know-how werden nur so weit ein-
geriumt, wie der betretfende Teilnehmer dazu berechtigt ist (Art. 25 Abs. 2 der
Beteiligungsregeln). Soweit z.B. ein Teilnehmer vor dem Projeke einem Drittey
eine ausschliefliche Lizenz an einer patentierten Erfindung eingeriumt hag
kann dieses Patent nicht mehr Gegenstand von Zugangsrechten innerhalb de;
Projektes sein. Mit der Einrdumung der ausschliefllichen Lizenz hat der Tejl-
nchmer die Berechtigung verloren, weitere Lizenzen zu erteilen. Tate er e
dennoch, wiirde er die Rechte des Dritten verletzen,

Des Weiteren kénnen die Teilnehmer bestimmtes bereits bestehendes Know-
how von der Verpilichtung, hierzu Zugang zu gewihren, ausnehmen. Dieges
muss explizit in einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Teilnehmern
vor Abschluss des Projekivertrages bzw. vor Eintritt eines neuen Mitgliedes in
das Projekt geschehen. Nachtriglich ist eine Einschrinkung in Bezug auf be-
reits bestehendes Know-how nicht mehr moglich. Die einzelnen Teilnehmer
miissen sich also schon im Vorfeld des Projektes Klarheit dariiber verschaffen,
welches Know-how sie in welchem Umfang zur Verfiigung stellen wollen bzw.
welches Know-how sie von den Zugangsrechten zugunsten der anderen Teil-
nehmer ausschlieflen wollen. Die anderen Teilnehmer kdnnen einer solchen
Ausschlussvereinbarung nur widersprechen, wenn sie nachweisen, dass hier-
durch die Durchfhrung des Projekts oder ihre berechtigten Interessen deut-
lich beeintrichtigt werden (Art. 25 Abs. 3},

Hinter dieser Regelung steht die Intention der Kommission, insbesondere
KMU und Firmenneugrindungen einen moglichst weitgehenden Know-how-
Schutz zu erméglichen. Zu beachten ist zudem, dass im Gegensatz zum FP 5
Zugangsrechee ohnehin nur noch dann bestehen, wenn sie fiir die eigenen Ti-
tigkeiten notwendig sind.

Die Zugangsrechte schlieflen nicht das Recht ein, ohne die Zustimmung des
die Rechte einriumenden Teilnehmers Unterlizenzen zu vergeben (Art. 25
Abs. 4). Da die Vereinbarung zusitzlicher oder giinstigerer Zugangsrechte ge-
stattet ist (Art. 25 Abs. 1), kénnen die Teilnehmer allerdings zusitzliche Ver-
einbarungen Uber das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen schlieflen.
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11, Lizenzvertrige

In den Beteiligungsregeln wird ausdriicklich die Moglichkeit erwihnt, Zu-
gangsrechte auch Dritten zu gewihren, das heifit, Personen oder Unterneh-
_men, die nicht Teilnehmer der betreffenden indirekten MaBnahme sind, Ver-
bundene Unternchmen sind fiir die gegenseitige Befruchtung und den Wissens-
austausch im Interesse der Teilnehmer von grundlegender Bedeutung, so dass
sie speziell erwihnt werden. Sie spielen zudem hiufig fiir die Teilnehmer eine
entscheidende Rolle bei der Nutzung der Kenntnisse, die sich aus der indirek-
~'ten Mafinahme ergeben.

.7 beachten ist, dass simtliche Vereinbarungen beziiglich einer Beschrin-
kung der Zugangsrechte gegeniiber den anderen Projektteilnehmern bzw. einer
Vergiitung (Lizenzgebiihr) im Vorfeld einer Mafinahme, d.h. vor Abschluss
des Vertrages bzw. vor dem Eintritt eines neuen Teilnehmers, von den Teil-
nehmern untereinander geregelt werden miissen. Nachtriglich ist dieses nicht
mehr méglich.

- Die Einrdumung zusitzlicher Zugangsrechte an Dritte hingegen muss niche
notwendigerweise vor Unterschrift des Projektvertrages erfolgen. Die Kom-
“mission hat ein Widerspruchsrecht bzgl. der Einriumung von Zugangsrechten
an Dritte, insbesondere wenn diese nicht in einem Mitgliedstaat oder assozi-
ierten Staat ansdssig sind, und wenn die Einrdumung nicht im Einklang steht
‘mit dem Interesse, die Wettbewerbsfihigkeit der dynamischen wissensbasier-
ten europiischen Wirtschaft zu stirken, oder nicht mit ethischen Grundsitzen
~vereinbar ist.

- Wichtig ist es, bei der Einriumung von Zugangsrechten zu gewihrleisten,

‘dass dadurch eine Anmeldung der Erfindung, auf die sich die Zugangsrechte

beziehen, als Patent oder Gebrauchsmuster nicht vereitelt wird. Anders ausge-

“driickt muss eine Verdffentlichung oder Verbreitung der Kenntnisse durch den

Lizenznehmer vor einer mglichen Anmeldung verhindert werden, damit das

Erfordernis der Neuheit der Erfindung, und damit die Voraussetzung fiir eine

:Schutzrechtsanmeldung, nicht gefihrder werden. In den Lizenzvertrag sollten

daher Vertraulichkeitsvereinbarungen aufgenommen werden. So sollten bei-

spielsweise Vereinbarungen getroffen werden, nach denen sich der Lizenz-

‘nehmer verpflichtet, Informationen, die entweder als vertraulich gekennzeich-

net sind oder nach den Umstinden als vertraulich angesehen werden miissen,

vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte welterzugeben.

F. VERWERTUNG

Das FP 6 unterscheidet zwischen Nutzung und Verbreitung von Kenntnissen.
Nutzung ist die dirckte oder indirekte Verwendung von Kenntnissen in der
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Forschung oder zur Entwicklung, Schaffung und Vermarktung eines Produkeg
oder Verfahrens oder zur Schaffung und Erbringung einer Dienstleistung
{(Art. 2 Nr. 24 der Beteiligungsregeln). Der Begriff der Entwicklung wurde mit
der Begrindung eingefiigt, dass vor allem in der Grundlagenforschung aycl,
die Entwicklung ein Teil der Nutzung sein konne.

Verbreitung ist die Offenlegung von Kenntnissen durch jedes geeignete
Mittel mit Ausnahme von Verdtfentlichungen aufgrund der Formalititen zum
Schutz der Kenntnisse (Art. 2 Nr. 23).

Unter einer Verbreitung im Sinne der Beteiligungsregeln fillt demnach nichy
die Offenbarung einer technischen Lehre bei der Patent- oder Gebrauchsmus.
teranmeldung. Die Offenbarung der Erfindung ist notwendiger Bestandtei] dey
Anmeldung. Es handelt sich dabei um mehr als um ein rein formales Keiter;.
um; in dem Gebot der Offenbarung kommt der Grundgedanke des Patencwe.-
sens zum Ausdruck, dass der Erfinder nur im Gegenzug zu einer den Stand der
Technik zugunsten der Allgemeinheit bereichernden Veréttentlichung seiner
Erfindung ein zejtlich befristetes Monopol erhilt. In der Patent- bzw. Ge.
brauchsmusteranmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollstindig zu of-
fenbaren, dass ein Fachmann in der Lage ist, sie prakuisch auszufiihren, Die
Verbreitung im Sinne der Beteiligungsregeln verlangt eine Offenlegung der
Kenntnisse, die tiber die Offenbarung in einer Patentanmeldung hinausgeht,
z.B. an geeigneter Stelle im Internet oder tiber sonstige Distributionswege,

1. Nutzung

Die Gemeinschaft und die Teilnehmer sind verpflichtet, ihre Kenntnisse, die
bei indirekten und bei direkten Mafinahmen erworben wurden, in Uberein-
stimmung und unter Beriicksichtigung der Interessen der iibrigen Teilnehmer
zu nutzen oder fiir ihre Nutzung zu sorgen (Art. 23 Abs. 1 der Beteiligungsre-
geln). Die Einzelheiten der Nutzung missen dabei in detaillierter und iiber-
priitbarer Weise in Ubereinstimnung mit dem Projektvertrag und den Beteili-
gungsregeln von den Teilnehmern geregelt werden.
Die Nutzung muss im Einklang stehen mit dem
— Figeninteresse des nutzenden Teilnehmers und dem
- FPremdinteresse der anderen betroffenen Teilnchmer.

Im Vergleich zum FP 5, bei dem lediglich das Interesse der Gemeinschaft als
Grenze fiir die Nutzung von geistigem Eigentum erwihnt wurde, sind beim
FP 6 auch die Interessen der iibrigen Teilnehmer explizic aufgefiihrt. Es ist
wichtig, dass das bei Forschungsprojekten gewonnene Know-how im Interesse
der Teilnehmer genutzt wird. Dabei darf aber der Einfluss der anderen Teil-
nehmer darauf, wie die Kenntnisse eines Partners genutzt werden, nicht zu
grofl werden. Dieses kiinnte nimlich zu Schwieriglkeiten bei der Verdffentli-
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hung von Forschungsergebnissen fithren, die Eigentum von 6ffentlichen For-
schungseinrichtungen sind. Indem das Recht der anderen Partner, iiber die
Nutzung der Kenntnisse anderer Teilnehmer zu bestimmen, auf ihre eigenen

Jegitimen Interessen begrenzt wird, werden sowohl die akademische Frejheit
‘als auch die kommerziellen Interessen geschiitzt,

Il Verbreitung

Wenn der Schutz oder die Nutzung einer Erfindung durch eine Verbreitung
nicht beeintrichtigt wird, sind die Teilnehmer verpilichtet fiir eine Verbreitung
innerhalb einer von der Gemeinschaft gesetzten Frist zu sorgen (Art. 23 Abs. 2
der Beteiligungsregeln).

Zu beachten ist, dass eine Verbreitung im Sinne dieser Vorschrift weiter geht
und mehr umfasst als die Offenbarung einer Erfindung im Rahmen einer Pa-
tent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

o Erfolgt eine Verbreitung durch die Teilnehmer nicht, kann die Kommission
selbst die Kenntnisse verbreiten. Dies ist jedoch nicht thre originire Aufgabe,
~sie kiimmert sich vielmehr nur darum, wenn die Teilnehmer die Nutzung oder
Verbreitung der Kenntnisse verweigern, die aus von Stevergeldern gezahlien
FTE-Taugkeiten erwachsen. Bei einer Verbreitung durch die Kommission sind
besonders zu berticksichtigen

= die Vorteile einer raschen Verbreitung, beispiclsweise um Doppelarbeit in
der Forschung zu vermeiden oder um Synergien zwischen indirekten Mafi-
nahmen zu schaffen,

- die Notwendigkeit, Rechte am geistigen Eigentum zu schiitzen,

die Vertraulichkeit und

- die legitimen Interessen der Teilnehmer.

Wichtig ist es, sowohl bei Nutzung und Verbreitung von Kenntnissen wie
‘auch bei der Verdffentlichung sicherzustellen, dass hierdurch das Erreichen e
nes gewerblichen Rechusschutzes nicht vereitelt wird. Das sowohl im Patent-
als auch im Gebrauchsmusterrecht bestehende Neuheitserfordernis darf nicht
‘durch die voreilige oder uniiberlegte Offenlegung einer Erfindung unméglich
gemacht werden. Im Zweifel gilt also der Grundsatz, erst fiir einen Schutz der
Erfindung zu sorgen und diesen sicherzustellen, bevor man mit der Erfindung
in irgendetner Form an die Offenclichkeir trict!

* Wichtig ist, um nach Abschluss eines Projektes die dort erzielten Ergebnisse
effektiv verwerten zu konnen, die entstandenen Rechte an den Kenntnissen zu
bindeln. Es liegt auf der Hand, dass in der Regel die im Rahmen einer indi-
rekten Mafinahme erworbenen Kenntnisse im Zusammenspiel einen wesentlich
héheren Nutzen ergeben, als wenn sie einzeln von Teilnehmern genutzL wer-
den. Sinnvoll ist es, schon wihrend des Projektes den genauen Verlauf zu do-
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kumentieren, um besser feststellen zu konnen, wem jéweils das Eigentumsrech
an Kenntnissen und Erfindungen zusteht. Den Teilnehmern einer indirekgey,
Mafinahme bieten sich verschiedene Maglichkeiten eines sinnvollen Rechte,.
nagements. Hilfreich ist dabei eine neu eingefithrte Vorschrift in den Betejj;.
gungsregeln (Art. 14 Abs. 3), nach denen die Kosten fiir das Management deg
Konsortiums zusitzlich zu den Kosten der indirekten Mafinahme bis zu ejner
Hohe von 100 % (bis max. 7 % des Gesamutetats) erstattet werden. Zu den e
stattungsfihigen Kosten zihlen dabei auch die auf der Ebene des Konsortiums
anfallenden Kosten fiir die Koordinierung und Verwaleung von Schutzrechten.
In Bezug auf die Biindelung der Rechte an Kenntnissen bietet sich den Tejl-
nehmern einer indirekten Mafinahme eine Vielzahl an Méglichkeiten. So kan-
nen sie die Nutzung der im Rahmen des Projekes entstandenen Erfindungen
untereinander vertraglich regeln. Es besteht die Méglichkeit der gegenseitigen
Nutzungseinraumung durch Lizenzvertrige, wobei die Grenzen und der Um-
fang der Nutzungsrechte bzw. der Umfang der Kenninisse, auf die sich die
Nutzung bezieht, genau festgelegt werden sollten. Zu bedenken ist allerdings,
dass — gerade bei Projekten mit einer Vielzahl von Teilnehmern — dieses in der
praktischen Umsetzung sehr kompliziert und aufwendig sein kann, wenn
simtliche Interessen der beteiligten Mitglieder angemessen berticksichtigt und
gegeneinander abgewogen werden miissen. Fine weitere Moglichkeit ist es, die
Nutzungsrechte gebiindelt auf einen Teilnehmer zu tibertragen, der sich dann
um eine effiziente Verwertung kiimmert. Des Weiteren besteht die Moglichkeit
der Griindung einer gemeinsamen Gesellschaft zur Verwertung von For-
schungsergebnissen, entweder nach nationalem Recht (z.B. englische Limited,
deutsche GmbH oder spanische S.L.} oder nach europiischem Recht. Europi-
ische Gesellschaften sind die Europiische Wirtschafthche Interessenvereini-
gung (EWIV) und ab Oktober 2004 die europiische Aktiengesellschaft (SE).
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