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Einleitung
Dr. Uwe Kleinkes

Das geistige Eigentum eines Unternehmens, die ,,Intellectual Property (IP)*, ist der
Schliissel fiir die internationale Wettbewerbsfihigkeit von kleinen und mittelstindi-
schen Unternehmen. Das Patent schiitzt im besten Fall Weltkonzerne und Start-ups
im gleichen Mafle. Deshalb hat IVAM im Herbst 2004 den Arbeitskreis ,,Patente &
Intellectual Property* gegriindet. Ausloser der Aktivititen war die Nachfrage, ob
IVAM Muster fiir ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrage* zur Verfiigung stellen
konnte. Insbesondere gegeniiber groen Unternehmen befinden sich die kleinen in
einer oftmals schwécheren Verhandlungsposition.

Fiir den Schutz des geistigen Eigentums gibt es keine Patentrezepte. Aber mit
diesem Leitfaden mochten wir allen IVAM-Mitgliedern Hilfestellung geben und
stellen darin Ergebnisse und Gedanken zu den Themen ,,Patentstrategie®,
,.Haftung* und ,,Vertragsgestaltung* zur Verfiigung. Besonderer Dank gilt
Patentanwalt Dr. Robert Harrison, der uns seit Beginn des Arbeitskreises mit
seiner Fachkompetenz und grofem Engagement begleitet hat.

Fiir Akademiker ist es ein regelrechter Kulturschock, wenn sie von der Universitit
in den rauen Firmenalltag geworfen werden und sich mit Fragen nach dem Schutz
des geistigen Eigentums beschiftigen miissen. Wihrend es auf der Universitit
wichtig war, eine technologische Neuigkeit moglichst schnell zu publizieren, ist es
fiir die kommerzielle Nutzung wichtig, das Wissen so lange fiir sich zu behalten,
bis man die Patenturkunde in Hianden hilt. Dartiber hinaus verlangt das Patentamt,
dass die technologische Neuerung eine gewerbliche Nutzung ermdglicht.

Fiir ,,Neulinge“ und ,,alte Hasen* erldutern Dr. Robert Harrison und Matthias
Seyboth in ihrem Aufsatz Grundsitzliches zu Patenten und Patentverfahren.

IVAM Ehrenprisident Dr. Hanns Rump erklirt in seinem Beitrag, auf welche Art
und Weise man mit Patenten und Lizenzen Geld verdienen kann: Schnelligkeit
gehort zu den Erfolgsfaktoren. Beispiel hierfiir ist die Erfindung des Telefons, eine
spannende Kriminalgeschichte, die die oft trocken wirkende ,.Juristerei bereithilt.
Dariiber hinaus erfahren Sie in seinem Aufsatz, mit welcher Strategie und Taktik
Sie sich bereits in der Gegenwart den Marktzugang fiir Ihr Produkt sichern kénnen.



Zwei weitere Themen beschiftigten die Arbeitskreisteilnehmer: Die Gestaltung
von ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrigen* (F&E-Vertridge) und das Thema
Haftung. Wir haben ,,Forschungs- und Entwicklungsvertriage* in Anfiihrungs-
zeichen gesetzt, da es juristisch gesehen keine F&E-Vertrige gibt, sondern nur
Dienst- oder Werkvertrige. Da bei der Vertragsgestaltung jeweils der Einzelfall
entscheidet, haben wir uns dagegen entschieden, unseren Mitgliedern Musterver-
triage zur Verfiigung zu stellen. Wissenswertes zum Thema Haftung, zu den
Grundlagen der Vertragsgestaltung und eine Checkliste finden Sie im Beitrag des
Rechtsanwalts Daniel Balzert. Er hat eine Checkliste erstellt, damit Sie bei der
Gestaltung Threr Vertrige grundsitzliche Fehler moglichst vermeiden konnen.
Selbstverstidndlich ersetzt diese Checkliste nicht das Gespridch mit einem Rechts-
bzw. Patentanwalt Thres Vertrauens.

Unsere Beschiftigung mit dem Thema Haftung hat uns dazu veranlasst, auch
unserem Leitfaden einen ,,Disclaimer hinzuzufiigen. Wir weisen ausdriicklich
darauf hin, dass bei allen Rechtsgeschiften versierte (Patent-)Anwilte hinzu-
gezogen werden sollten.

Die Beschiftigung mit (patent-)rechtlichen Themen kann den wirtschaftlichen
Erfolg eines Unternehmens begriinden und Schaden von ihm abwehren. Dabei darf
der Fokus nicht nur auf nationalem Recht liegen. Welche umfassende Spannbreite
internationale Rechtsauslegungen besitzen, illustrieren folgende Beispiele: In den
USA erwerben findige Patentanwiilte Patente auf Geschiftsideen und warten darauf,
dass jemand diese Schutzrechte verletzt, damit sie ihn auf Schadensersatz verklagen
konnen. Beispielsweise liel sich jemand in den USA die Idee patentieren, in einer
Bankfiliale Kaffee an wartende Kunden auszuschenken (vgl. VDI nachrichten Nr. 3
18, 6. Mai 2005). Wihrend in den USA Patentverletzungen sehr streng geahndet
werden, ist die Durchsetzung der Schutzrechte in Asien am anderen Ende der Skala
oft noch schwach ausgeprigt. Die Auswirkungen reichen bis nach Deutschland.
Auf der Hannover Messe 2005 hat ein chinesisches Unternehmen Plagiate der
Getriebe und Antriebe eines deutschen Unternehmens ausgestellt. Und zwar in der
gleichen Halle, wie das deutsche Unternehmen. Selbst Datenblitter mit den Produkt-
spezifikationen waren lediglich auf den Kopierer gelegt und als eigene ausgegeben
worden. Die FAZ vom 13. April 2005 sprach von der ,,Produktpiraterie” am ,, Tatort
Messe*.



Die Arbeitskreisteilnehmer haben vor Ihren Treffen vereinbart, Fallbeispiele, die
wihrend der Sitzungen besprochen werden, nicht weiterzutragen. Deshalb konnen
wir sehr interessante Fille, die Praktiker und Fachleuten wihrend der Treffen
diskutiert haben, an dieser Stelle nicht veroffentlichen. Wir laden deshalb interes-
sierte IVAM-Mitglieder ein, sich personlich an unserem Arbeitskreis ,,Patente &
Intellectual Property* zu beteiligen.

Der IVAM-Arbeitskreis ist ein Beweis fiir ein erfolgreiches Netzwerk. Wir freuen
uns, wenn junge Unternehmer von ,,alten Hasen® profitieren konnen und Unter-

nehmen Thr Wissen miteinander teilen und voneinander profitieren.

Foto: Dr. Kleinkes

Dr. Uwe Kleinkes ist Mitglied
der Geschiftsfiihrung IVAM e. V.




Patente — Eine Einfiihrung
Dr. Robert Harrison, Dipl. Phys. Matthias Seyboth

Die Bedeutung von Patenten nimmt in einer Gesellschaft, in der Information und
Know-how zu den wichtigsten Ressourcen gehoren, zu. Wir geben einen kleinen
Uber- und Einblick in die Materie, der insbesondere auch die praktischen Seiten
darstellt. Naturgemif kann ein solcher Uberblick niemals vollstindig sein.

Mit unseren Informationen wollen und kdnnen wir den Kontakt mit den Fachleuten
des Patentrechts nicht ersetzen. Bei konkreten Fragestellungen empfehlen wir
Thnen Kontakt mit Patentdmtern, Beratungsstellen oder Patentanwiélten aufzu-
nehmen. Einige Kontaktadressen haben wir am Ende des Textes angegeben.

Patente, Gebrauchsmuster, Marken, ...

sind alles so genannte gewerbliche Schutzrechte. Sie sollen dazu dienen, das
,.geistige Eigentum* im Wirtschaftsleben zu schiitzen. Patente schiitzen technische
Entwicklungen. Gebrauchsmuster sind eine Art ,,Minipatent®. Auch wenn man es
gelegentlich liest: Marken werden genauso wenig patentiert wie die ,,Original
Niirnberger Rostbratwurst™ (eine geschiitzte ,,Geographische Herkunftsangabe*),
auch wenn das Deutsche Patent- und Markenamt fiir diese Schutzrechte ebenfalls

zustindig ist.
Von der Idee zum Patent

Am Anfang steht meist eine Idee, wie man ein Problem 16sen konnte oder wie

man etwas vollig Neues machen konnte. Wie die Losung aber genau aussieht, ist J
noch ziemlich unklar. Manchmal stolpert man auch einfach iiber etwas,

von dem man denkt, dass es fiir einen bestimmten Zweck gut zu gebrauchen wire. In

diesem Stadium ist es hdufig schwierig, eine ,,gute* Patentanmeldung

vorzunehmen.

In einem Forschungs- oder Entwicklungsprozess konkretisiert sich die Idee. Es wird
klarer, wie man vorgehen kann, welche Wege zum Ziel fithren und es wird deutlich,
was nicht funktioniert: Aus der Idee wird eine Erfindung. Dies ist der Zeitpunkt, zu
dem eine Patentanmeldung erfolgen sollte. Das prinzipielle Vorgehen fiir die
Erfindung ist bekannt. Fiir ein verkaufsfiahiges Produkt ist zwar noch viel Optimie-

rungsbedarf vorhanden, aber die Grundziige der konkreten Erfindung sind klar.
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Die Erfindung wird beschrieben und definiert und diese Beschreibung wird bei

einem Patentamt als Patentanmeldung eingereicht.

Das Patentamt priift nun, ob alle Formalien bei der Einreichung der
Patentanmeldung erfiillt wurden. Erst auf einen gesonderten Antrag hin priift das
Patentamt die Patentanmeldung inhaltlich! Diese inhaltliche Priifung wird, da sie
mit weiteren Kosten verbunden ist, hdufig erst beantragt, wenn bereits klarer ist, ob
man mit dem Patent ,,etwas anfangen kann*. Bei der inhaltlichen Priifung wird
iberpriift, ob die Voraussetzungen fiir eine Patenterteilung erfiillt sind.

Ein Patent wird nur dann erteilt, wenn das Patentamt diese Voraussetzungen als
erfiillt ansieht. Manchmal sind dazu auch einige Diskussionen zwischen dem
Antragsteller und Patentamt oder Anderungen in der Patentanmeldung notwendig.

Patente sollten zwar so friith wie moglich angemeldet werden, um sich den Schutz
zu sichern. Allerdings sollten Patente aber auch so spét wie notig angemeldet
werden, um wirklich zu wissen, was fiir das Patent relevant ist. Das erteilte Patent
kann nun bis zu zwanzig Jahre in Kraft bleiben. Auf Grund des Patents kann ande-
ren, z.B. konkurrierenden Unternehmen, verboten werden die Erfindung zu nutzen.

Voraussetzungen fiir den Patentschutz

Bekommt man nur fiir bahnbrechende Ideen ein Patent? Oder braucht man eine
grundlegende Idee, wie z.B. die Gliihbirne, um ein Patent zu bekommen?

Allein in Deutschland wurden 2004 etwa 58.000 Patentanmeldungen eingereicht.
Nach Priifung durch das Deutsche Patent- und Markenamt wurden im Jahr 2003
circa 17.000 Patente erteilt. Vermutlich waren unter den erteilten Patenten auch
einige, die unser aller Leben in Zukunft beeinflussen werden. Die meisten Patente

werden jedoch fiir Verbesserungen oder Modifikationen von Bekanntem erteilt.

Damit ein Patent fiir eine Erfindung erteilt werden kann, muss die Erfindung neu,
erfinderisch und gewerblich nutzbar sein. Patente sollen nur fiir Erfindungen, die
neu sind, gewihrt werden. Es soll schlieB3lich nicht der Ideenklau sondern die

Kreativitit belohnt werden.

Die Erfindung darf daher nicht bereits ,,Stand der Technik* sein. Stand der Technik
sind alle Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag schriftlich oder miindlich oder auch
durch Benutzung der Offentlichkeit bekannt gemacht wurden. Der Anmeldetag

spielt hierbei eine zentrale Rolle: Deshalb sollten Patente so frith wie moglich



angemeldet werden. Eine Veroffentlichung der Erfindung in einem chinesischen
Wissenschaftsjournal vor der Patentanmeldung oder eine 6ffentliche Verwendung
der Erfindung in Siidamerika — beides fiihrt dazu, auch wenn der Erfinder nichts
davon weil}, dass ein Patent in Deutschland nicht mehr erteilt werden kann.

Nun soll ein Patent auch nicht erteilt werden, wenn es sich vom Stand der Technik
nur marginal unterscheidet und die ,,Erfindung® eigentlich der nahe liegende Weg
ist. Diese Offensichtlichkeitshiirde wird im Patentrecht als erfinderische Tatigkeit
bezeichnet. Fiir den auf einem Fachgebiet titigen Wissenschaftler, den Experten,
kann die fiir eine Patenterteilung notwendige erfinderische Tétigkeit manchmal

iiberraschend gering sein.

Die Voraussetzung der gewerblichen Nutzbarkeit stellt nur in seltenen Fillen eine
Hiirde bei der Patenterteilung dar. Therapieverfahren im Bereich der Medizin

werden auf Grund dieser Voraussetzung vom Patentschutz ausgeschlossen.

Anmeldeverfahren national und international

Patente konnen bei nationalen Patentimtern, wie z.B. dem Deutschen Patent- und
Markenamt, eingereicht werden. Fiir bestimmte Regionen gibt es auch regionale
Organisationen, wie z.B. das Europiische Patentamt. Im Laufe der letzten
hundert Jahre haben sich internationale Systeme und Organisationen herausgebil-
det, die Patentanmeldungen iiber Staatengrenzen hinweg vereinfachen. Der fiir
Patentanmeldungen wichtigste internationale Vertrag ist der ,,Vertrag iiber die
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens* (Patent
Cooperation Treaty — PCT), der fiir 126 Mitglieder ein vereinfachtes Anmelde-
verfahren regelt. Dies ist allerdings kein Genehmigungsverfahren, in dem Patente
erteilt werden. Ein Weltpatent gibt es nicht! Selbst Europidische Patente stehen,
genau betrachtet, am Ende einer Reihe von nationalen Patenten.

Das Anmeldeverfahren kann hier nicht wirklich detailliert beschrieben werden.
Es gibt drei besonders wichtige Zeitspannen im Anmeldeverfahren:

e Zwolf Monate hat man nach einer ersten Patentanmeldung Zeit, in anderen
Léndern dieselbe Patentanmeldung zu tétigen. Die Anmeldung wird dort gepriift,
als ob sie zum Zeitpunkt der ersten Anmeldung eingegangen wire. Man nennt
diese zwolf Monate Prioritétsfrist. Eine Veroffentlichung, die z.B. in diesem
Zeitraum stattfindet, schadet nicht bei der Priifung auf Neuheit oder
erfinderische Tatigkeit.




e Achtzehn Monate nachdem eine Patentanmeldung eingereicht wurde, wird sie
als ungepriifte Anmelde —oder Offenlegungsschrift veroffentlicht. Ab dann ist
die Erfindung bekannt.

* Bis zu dreiflig Monate ab einer ersten Anmeldung hat man Zeit zu entscheiden,
in welchen Lidndern man eine Patentanmeldung machen will, wenn man das

Verfahren des ,,Patent Cooperation Treaty* (PCT) nutzt.

Nationale Rechte und internationale Vertrdge bieten jedoch eine Vielzahl von
Moglichkeiten zur weiteren Verkomplizierung. Fiir den Erfinder bleibt ein grofer
Teil der Aktivititen in der Regel unsichtbar, da sie von Patentanwilten oder den

Patentabteilungen von Unternehmen iibernommen werden.
Aufbau einer Patent- oder Offenlegungsschrift

Ebenso wie fiir eine wissenschaftliche Verodffentlichung gibt es fiir Patentschriften
Regeln zu Aufbau und Gliederung. Typischerweise hat eine Patentschrift folgende
Abschnitte:

e Zusammenfassung
e Patentbeschreibung mit Stand der Technik, Kurzbeschreibung, Beispielen
¢ Anspriiche

e Zeichnungen

Die Zusammenfassung dient, wie der Abstract bei wissenschaftlichen Veroffent-
lichungen, der schnellen Ubersicht. Bei einer Recherche sieht man in der Regel
von der Patentschrift als erstes die Zusammenfassung und entscheidet auf dieser
Grundlage, ob die Patentschrift von Interesse ist. Verschiedene Recherchedaten-

banken ermdglichen die Schlagwortsuche in den Zusammenfassungen.

Am Anfang der Patentbeschreibung steht meist ein Uberblick iiber den Stand der
Technik. Darin wird das Umfeld skizziert, in dem die Erfindung steht.

Dieser Abschnitt bereitet auf die eigentliche Beschreibung der Erfindung vor.
Hiufig werden hierbei bereits veroffentlichte Patentschriften als Vergleich zitiert

und die Nachteile und Probleme der darin beschriebenen Erfindungen erlédutert.

Die eigentliche Beschreibung der Erfindung sollte die Vorteile der Erfindung
erklédren. In einer Kurzbeschreibung konnen die wichtigsten Anspriiche und ihre
Vorteile abgehandelt werden. Das Problem, das die Erfindung 16st, wird darge-



stellt. Die Erfindung wird anhand von Beispielen erldutert. Der Text der Beispiele
verweist dann auf die Zeichnungen, die fiir das Verstidndnis der Erfindung oft

unentbehrlich sind.

Der fiir den Schutzumfang der Patentschrift wichtigste Abschnitt sind die Anspriiche!
Wihrend in allen anderen Teilen der Patentschrift sehr viel Zusatzinformation
gegeben wird, miissen die Anspriiche klar machen, welche Erfindung eigentlich
geschiitzt werden soll. Leider geschieht dies in einer sehr eigenen, juristischen
Sprache. Wenn man aber wissen will, wofiir ein Patent erteilt wurde, so muss man
dies anhand der Anspriiche herausfinden. Am wichtigsten sind hierfiir die Haupt-
anspriiche — dies sind Anspriiche, die sich nicht auf andere Anspriiche beziehen.

»1he aim of the game” — oder: Was kann man mit Patenten eigentlich anfangen?

Ist der Prozess von der Idee bis zum Patent (eventuell erst nach mehreren Jahren)
durchlaufen, so kann der Patentinhaber vor allem eines: er kann anderen verbieten,
die durch das Patent geschiitzte Erfindung zu nutzen. Ein Patent ist in erster Linie
das, was Juristen als Verbietungsrecht bezeichnen. Mit dem Patent kann anderen
z.B. die Herstellung oder der Verkauf eines geschiitzten Produkts oder der Einsatz
eines geschiitzten Verfahrens verboten werden. Das Verbietungsrecht ist auf die

Lander beschrinkt, in denen das Patent besteht.

Ein Patent kann bis zu zwanzig Jahre in Kraft bleiben. Dieser Zeitraum wird vom

Tag der Patentanmeldung aus gerechnet, so dass der Zeitraum von der Anmeldung

bis zur Erteilung des Patents von der effektiven Schutzdauer abgezogen wird.

Wiihrend der Schutzdauer miissen vom Patentinhaber so genannte Jahresgebiihren

bezahlt werden, um das Patent aufrecht zu erhalten. Die Jahresgebiihren erhhen 9

sich wihrend der Laufzeit des Patents.

Ein Patentinhaber ist nicht automatisch auch berechtigt, die geschiitzte Erfindung
selbst zu nutzen! Betrachten Sie die folgende Situation: Eine bereits patentierte
Erfindung wird von einem anderen weiter verbessert. Fiir diese Verbesserung wird
ebenfalls ein Patent erteilt. Der Patentinhaber der Verbesserung kann jetzt jedem
verbieten, die Verbesserung zu nutzen, er kann sie aber nicht selber einsetzen, da er
dann das Patent der Ausgangserfindung verletzen wiirde. Der Patentinhaber der
Ausgangserfindung darf seine Erfindung, nicht jedoch die Verbesserung, verwen-
den. Es gibt also niemanden, der berechtigt ist, die Verbesserung zu nutzten. In

dieser Situation kommt es dann héufig zu Lizenzvereinbarungen.



Patentinhaber wollen oder konnen ihre Patente oft nicht selbst nutzen. Dies kann
rechtliche Griinde haben (siche oben), eventuell hat der Patentinhaber aber auch
nicht die finanziellen oder technischen Moglichkeiten. Ein Patentinhaber kann sein
Patent verkaufen oder einen Lizenzvertrag abschlieBen. Auf diese Weise kann
Kreativitit auf technischen Feldern wirtschaftlich genutzt werden.

Neben den eigentlichen Funktionen eines Patents kann dieses auch vollig andere
Zwecke erfiillen. Patente konnen z.B. als Werbeinstrumente oder als Sicherheit fiir

eine Finanzierung eingesetzt werden.
Patentrecherchen: “freedom to operate or freedom to patent”?

Veroffentlichte Patentanmeldungen, so genannte Offenlegungsschriften, sowie
erteilte Patente konnen in Online-Datenbanken recherchiert werden.

Bei Patentrecherchen kann man zwischen drei Fragestellungen unterscheiden:

e Ist eine Erfindung patentierbar? — ,,freedom to patent*?
* Verletzt eine Technologie ein Patent? — , freedom to operate*?
e Allgemeine Technologierecherchen

Allen Patentrecherchen gemeinsam ist das Problem, dass Patentanmeldungen erst
nach achtzehn Monaten verdffentlicht werden. Eine gewisse Unsicherheit ldsst sich

also nicht vermeiden.

Die Frage ,,Ist eine Erfindung patentierbar?* stellt sich spitestens bei der
Entscheidung, ob eine Patentanmeldung getitigt werden soll. Es ist aber auch
niitzlich, bereits zum Beginn eines Entwicklungsprozesses zu wissen, ob die
Ergebnisse geschiitzt werden konnen. Beantwortet werden muss dafiir die Frage
,.Ist das Ergebnis der Entwicklung neu und erfinderisch?“. Nur wenn man dies
bejaht, hat man die Moglichkeit selbst ein Patent zu erhalten: ,.freedom to patent*.

Zur Beantwortung der Frage nutzt man die Patentdatenbanken als Sammlungen
technischen Wissens, die den Stand der Technik wiedergeben. Alles, was man in
den vorhandenen Patentschriften findet, ,,gibt es schon®, ist also nicht mehr neu.
Ob die eigene Entwicklung erfinderisch ist, bemisst sich am Unterschied zu den
in der Recherche gefundenen Losungen. Insbesondere bei Entwicklungen im
Hochtechnologiebereich sollten zusétzlich wissenschaftliche Publikationsdaten-

banken hinzugezogen werden.



Die Ergebnisse einer solchen ,,freedom-to-patent*“-Recherche sind sehr hilfreich
beim Abfassen der Patentanmeldung. Sie geben einen guten Uberblick iiber den
Stand der Technik. Eine vergleichbare, aber umfassendere Recherche, wird auch
von den Patentdmtern bei der inhaltlichen Priifung der Patentanmeldung durch-
gefiihrt. Bei dieser Priifung werden auch noch nicht verdffentlichte
Patentanmeldungen miteinbezogen.

Gelegentlich fiihrt man eine sehr dhnliche Recherche, wie bei der Frage nach der
Patentierbarkeit, auch im Nachhinein durch. Bei Streitigkeiten iiber ein Patent
versucht man nachzuweisen, dass dieses tiberhaupt nicht hitte erteilt werden
diirfen. Fiir einen solchen Nachweis wird dann nochmals eine sehr griindliche
Recherche durchgefiihrt. Die Rechercheergebnisse sollen dann zeigen, dass der
Inhalt des Patents zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht mehr neu oder nicht
erfinderisch war; beim Auffinden von relevanten Ergebnissen wird das Patent fiir

nichtig erklirt.

Am Anfang eines Entwicklungsprozesses oder vor der Aufnahme der Herstellung
eines Produktes kann die Patentsituation entscheidende Bedeutung bekommen:
Ist das beabsichtigte Produkt eventuell bereits durch Patente von anderen, eventuell

von Konkurrenten, geschiitzt? Darf man das Produkt iiberhaupt herstellen?

Bei der Recherche dazu sind die Anspriiche der gefundenen Patente entscheidend!
Ebenso wichtig ist der Rechtsstatus der Patente: Sind die Patente iiberhaupt noch
in Kraft? In welchen Léndern wurde patentiert? Bei gefundenen Offenlegungs-
schriften von Patentanmeldungen muss abgeschitzt werden, wie hoch die
Wabhrscheinlichkeit der Patenterteilung ist! Eventuell kann bei entsprechendem

Zeitablauf eine Patenterteilung auch bereits ausgeschlossen sein. 11

Der durch die Anspriiche der entgegenstehenden Patente definierte Schutzbereich
ist das, was man nicht darf. Auflerhalb des durch Patente geschiitzten Bereichs darf
man agieren — hat man ,,freedom to operate®, kann also herstellen oder verkaufen.

Fillt das Ergebnis einer Entwicklung jedoch in den Schutzbereich, so waren
eventuell die gesamten Entwicklungsausgaben vergebens, weil der Konkurrent
ein entsprechendes Produkt verbieten kann. Im schlimmsten Fall steht das

fertige Produkt bereits zum Verkauf und muss ,,aus den Regalen entfernt werden®.
Zum finanziellen Schaden kommt noch ein Imageschaden.



Die Patentdatenbanken stellen eine enorme Quelle von technischem Wissen dar.
Dieses Wissen kann natiirlich nicht nur im Patentumfeld genutzt werden.

Mit Recherchen in den Datenbanken kann der Entwicklungsstand (natiirlich mit
achtzehnmonatiger Verzogerung) eines technischen Gebiets herausgefunden
werden. Unternehmen, die auf dem Gebiet aktiv sind, kénnen gefunden werden.
Es ldsst sich auch historisch eine Entwicklung nachvollziehen: wann wurden die
ersten, wann die meisten Patente zu einem Thema eingereicht?

Niitzliche und kostenfreie Datenbanken fiir Patentrecherchen:

» die Datenbank ,,Espacenet” des Europdischen Patentamts
http://ep.espacenet.com

e die Datenbank ,,Depatisnet” des Deutschen Patent- und Markenamts
http://www.depatisnet.de

¢ die Datenbank des US-Patentamts
http://www.uspto.gov/patft/

Kostenpflichtige Datenbanken fiir Patentrecherchen

Dartiiber hinaus gibt es kommerzielle Anbieter von kostenpflichtigen Datenbanken.
Diese Datenbanken bieten allerdings erweiterte Recherchemdglichkeiten:

Der Anbieter Thomson Derwent z.B. bietet eine ganze Reihe von Patentinforma-
tionsprodukten an, unter anderem eine Volltextrecherche und den
Derwent-World-Patent-Index:

¢ Thomson Derwent

http://thomsonderwent.com/
Weitere Informationen (iber Patente, Patentrecht und Patentrecherchen

Eine gute Informationsquelle zu Patenten sind die Patentimter. Mit ihrem
Internetauftritt, mit Broschiiren aber auch mit Beratungsangeboten stehen sie

Erfindern zur Verfiigung:

* Informationen des Europédischen Patentamts
http://www.european-patent-office.org

¢ Informationen des Deutschen Patent-und Markenamts:
http://www.dpma.de



¢ Informationen der Deutschen Patentanwaltskammer
http://www.patentanwalt.de

Einige Industrie- und Handelskammern sowie Patentinformationszentren konnen

Sie ebenfalls bei Fragen zu Patenten oder bei Patentrecherchen unterstiitzen:

* Die gemeinsame Startseite der deutschen Patentinformationszentren
http://www.patentinformation.de
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Robert Harrison hat Physik und Elektrotechnik in
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Rechtsschutzes titig. Herr Harrison ist Patentanwalt

bei der Kanzlei Rouse Patents in Miinchen.
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Matthias Seyboth hat in Ulm Physik studiert und hat
im Fachbereich Ingenieurwissenschaften auf dem
Gebiet der optoelektronischen Halbleiter geforscht.

Herr Seyboth ist Scientific Consultant bei Rouse

Patents in Miinchen.
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Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum
Dr. Hanns Rump

Jede Innovation ist am Anfang ein Produkt aus Phantasie und Kénnen und steht
zuerst in den Sternen und erst viel spater auf dem Papier. Ob sich wirtschaft-
licher Erfolg einstellt, steht nicht nur in den Sternen, sondern ist auch von der
gewahlten Patent-Strategie abhéngig.

Es gibt tausende von Geschichten, die davon berichten, dass Erfinder eine Idee
hatten, die vor ihnen bereits ein anderer zum Patent gebracht hatte.

Die Enttduschung und der materielle Verlust haben zahlreiche Erfinder zerbrochen,
die sich um die Friichte ihrer Arbeit betrogen sahen. Darum gibt es eine Grund-
regel fiir jeden Forscher und Erfinder, bevor er mit grofiten Anstrengungen und
finanziellem Aufwand eine Idee zu Reife bringt: Ist bereits iiberpriift, ob die Idee
schon bekannt ist und als geschiitztes Patent einem Dritten gehort?

Wenn das Entwicklungsziel und die angestrebte technische Losung klar sind,
miissen umfassende Patentrecherchen erfolgen. Heute konnen online-Recherchen
auch von Laien relativ einfach durchgefiihrt werden. Komplexe Recherchen zu
technischen Stichworten bediirfen allerdings einiger Erfahrung.

Hier sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. Erst wenn die
Recherche griines Licht gibt, darf Aufwand fiir die Weiterentwicklung betrieben
werden.

Der richtige Zeitpunkt fiir die Patentanmeldung

Manche Patentanmeldungen beschreiben nicht nur den Grundgedanken der
Erfindung, sondern alle mogliche Anwendungen in allen Details. Hier liegt der
zentrale Erfindungsgedanke oft Jahre zuriick, aber niemand kam auf die Idee, ihn
zu analysieren und in seine patentrelevanten Facetten zu zerlegen. Erst das fast fer-
tige Produkt, die Nidhe zum konkreten Markt, veranlasste den Gang zum
Patentanwalt oder das Verfassen einer Patentanmeldung. Kostbare Zeit ist seit der
Ur-Erfindung ins Land gegangen. Und weil Ideen mitunter wirklich in der Luft
liegen und sich verbreiten wie Grippe-Viren, wichst die Gefahr, dass Konkurrenten
durch ein schnell gemachtes Patent den Erfolg verhindern.



Eine Kriminalgeschichte - Die Erfindung des Telefons

Die Arbeiten des Deutschen Johann Philipp Reis deuteten 1861 das technische Ziel an.
Aber da sie nicht praxisgerecht waren, fanden sie in der Offentlichkeit kaum Verbreitung
und waren nicht patentiert. Der Italoamerikaner Antonio Meucci hielt bereits 1871 ein
vorldufiges Patent auf ein Telefon-Verfahren, liefs es aber 1873 verfallen, weil er in
Geldnot war. Parallel — aber mehr oder weniger unabhdngig voneinander — versuchten
verschiedene US-Erfinder die Idee der ,, Telefonie* zu verwirklichen: Alexander Graham
Bell, der in den Werkstdtten Meuccis an seinen Ideen gearbeitet hatte, und Elisha Gray,
ein Physikprofessor aus Ohio. Am 14. Februar 1876 beantragte Bell ein Patent auf einen
Fernsprechapparat, das ihm bereits drei Wochen spdter amtlich erteilt wurde. Grays
Telefon hatte das gleiche technische Grundprinzip, war aber, was die Details betraf,
technisch deutlich reifer als Bells Fernsprecher. Bell kam Gray jedoch zwei Stunden bei
der Patenteinreichung zuvor. Zwei Stunden, die Alexander Graham Bell als Erfinder und
reichen Mann in die Geschichte eingehen liefSen, und die aus Elisha Gray einen norgeln-
den, enttiuschten und zum Schluss vollig verarmten Erfinder werden lief3en, der

Hunderte von Prozessen gegen Bell fiihrte, aber keinen entscheidend gewann.

Sobald eine Idee das Potenzial zeigt, Grundlage fiir marktfihige Produkte zu wer-
den, wird bei der ETR GmbH eine erste Patentanmeldung gemacht. Hierbei wird
der innovative Gedanke sorgfiltig herausgearbeitet und vom Stand der Technik
abgegrenzt. Ein gewerblich verwertbares Anwendungsbeispiel — vom Patentrecht
vorgeschrieben — wird mit technischer Phantasie und der gesammelten Erfahrung
beschrieben. Die Formulierung der Anspriiche wird so allgemein gehalten wie eben
moglich, weil zu eng gefasste Anspriiche geradezu dazu einladen, mit einer gering-

fligig anderen Methode umgangen zu werden.

(9}

Im Verlauf der technischen Reifung der Arbeiten werden weitere Patente nachge- 1
schoben, entweder als Erweiterung der urspriinglichen Anmeldung, oder unter

Zitieren des urspriinglichen Patentes als eigenstindiges Patent, welches diesmal

eine konkrete Applikation beschreibt. So kommt es, dass ein Thema von einem

oder zwei Dutzend Patenten, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmustern nach

dem Prinzip der ,,Palisadentaktik* patentrechtlich umfassend geschiitzt wird.

Die ein oder zwei Grundsatz-Patente, die dem ganzen das Fundament geben,

werden international zum Patent gefiihrt.

Weil ein in den wichtigsten Industriestaaten der Welt erteiltes Patent durchaus den
Gegenwert einer Luxus-Limousine (und mehr) darstellt, muss ein Unternehmen

genau iiberlegen, in welchen Lindern das Patent angemeldet wird.
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Es ist nicht auszuschlieBen, dass eine brillante technische Idee im Laufe der Zeit
von einer anderen Idee, die effektiver oder kostengiinstiger ist, iiberholt wird. Dann
ist der Einsatz fiir die Entwicklung und fiir das Patent verloren. Aber andere Ideen,
welche letztlich die wirtschaftliche Basis des Unternehmens sind, konnten gegen
Angriffe Dritter nur dank opulenter Patentlage verteidigt werden.

Patenthandel und Lizenzverwertung

In Europa und den Vereinigten Staaten hat sich die Zahl der Patentanmeldungen
in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, in Deutschland nahezu verdreifacht.
Hierzulande sind heute rund 372.000 Patente in Kraft, weltweit sind es iiber vier
Millionen. Doch das starke Wachstum bei der Zahl der zugelassenen Patente hat
einen Haken, denn ein grofler Teil des rechtlich geschiitzten Wissens bleibt
ungenutzt. Die Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe (TEG) ermittelte
noch 1999, dass, unabhingig von der Firmengrofle, vierzig Prozent aller Patente
weder verwertet noch aus strategischen Griinden gehalten werden. In einzelnen
Unternehmen sollen es sogar achtzig bis neunzig Prozent sein. Die Inhaber wollen
ihre Rechte nicht vermarkten — alle anderen diirfen es nicht. Manche Innovationen
werden so blockiert.

Wissen zu produzieren kostet Unternehmen viel Geld. Wissen zu verkaufen kostet
sie Uberwindung. Anders diirfte es kaum zu erkliren sein, dass viele Firmen
ungenutzte Patente jahrzehntelang verstauben lassen, anstatt sie anderen gegen
eine Lizenzgebiihr zur Nutzung zu iiberlassen oder sie sogar gewinnbringend zu
verkaufen. Mit dem Kauf von Patenten schnelleren und risikodrmeren Zugang zu
Mirkten zu erwerben, ist immer noch die Ausnahme, wobei in Deutschland
emotionale Barrieren hoher sind als zum Beispiel in anglo-amerikanischen
Mairkten. Zunehmend kommt der Markt fiir Patente und Lizenzen jedoch in
Bewegung.

Wie viel ist eine Idee wert?

Nach einer Studie des amerikanischen National Bureau of Economic Research
kostet die Anmeldung eines Patents in den Vereinigten Staaten etwa 15.000 bis
100.000 Dollar, in Europa sind es knapp 30.000 Euro. Der Wert von Patenten, der
den hohen Anmeldungskosten gegeniibersteht, ist schwer bestimmbar. Nur die
Forschungskosten oder der erwartete Nutzen aus dem Verkauf innovativer Produkte
konnen Anhaltspunkte geben. In diesem Punkt liegt auch das Hauptproblem bei der



Vermarktung der Patente und dem Handel mit Lizenzen: Preise und Werte konnen
allenfalls geschiitzt, nicht aber gemessen werden. Da es sich um Innovationen
handelt, brauchen Héndler prophetische Eigenschaften, um die kiinftigen Umsitze
abschitzen zu konnen. Oft werden daher Beteiligungen am spéteren Umsatz
vereinbart. Vielfach werden Mischformen aus so genannter ,,Lizenzvorauszahlung*
(,,down-payment*) und umsatzabhingigen Lizenzgebiihren vereinbart, um das
unternehmerische Risiko, das wihrend der Forschungs- und Entwicklungsphase
sowie zwischen Patentanmeldung und Patenterteilung einseitig beim Anmelder
liegt, zumindest zum Teil auf den Patenterwerber zu verlagern. Es gibt keine
verbindlichen Regeln fiir den Patentverkauf bzw. fiir Lizenzierungen, sondern nur

allgemeine Leitlinien.

Der Wert von Patenten wird von zwei Faktoren beeinflusst:

Direkter Ertragswert

Manche Patente betreffen ein bestimmtes Produkt. In diesem Fall kann der Markt
und der in den néchsten zehn Jahren realisierbare Umsatz abgeschitzt werden. Je
nach Markt werden zwei bis vier Prozent des Umsatzes als Riickzahlung fiir den
Patentbesitzer veranschlagt. Meist einigen sich Patentbesitzer und Kiufer auf eine
Mischform: Ein ,,down-payment™ ist eine Vorauszahlung auf zu erwartende
Lizenzzahlungen. Etwa ein Viertel der erwarteten Zahlungen, vermindert um eine
Abzinsung und um einen Risikoanteil, der vom Patentverkiufer auf den Patent-

kaufer iibergeht.

Umsatzabhéngige Lizenzzahlung

Die Hohe der Lizenzzahlung ist abhingig von der Qualitit der Idee und davon, ob

die Idee in der Lage ist, neue Mirkte zu schaffen. Auch wird beriicksichtigt, ob die

patentierte Idee wirtschaftliche Sekundireffekte beim Kéufer auslost, die ohne 17
Besitz des Patentes nicht zustande gekommen wiren — etwa wenn ein patentiertes

Einzelteil die Attraktivitit eines komplexen Produktes so beeinflusst, dass es zu

Verschiebungen an Marktanteilen kommt.

Im Bereich Hightech mit extrem hohen Entwicklungskosten und Entwicklungs-
risiken kann iiber derartig simple Modelle nicht erfolgreich verhandelt werden.
Es ist im Verkaufsfall exakt zu iiberpriifen, welche Wirkung der patentrechtliche
Schutz auf die Marktstellung des kaufenden Unternehmens bei Verwertung des
Patentes haben wiirde. Vereinfacht gesagt: Steigen die Aktien des kaufenden
Unternehmens aufgrund der Akquisition der Patente und inwieweit partizipiert
der Erfinder daran?



Den Ertragswert des Produktes isoliert zu betrachten, geniigt in diesen Fillen
nicht. Stattdessen sind die indirekten Auswirkungen einer hervorragenden und
patentrechtlich geschiitzten Marktstellung auf das Unternehmen in seiner
Gesamtheit zu berticksichtigen. Hier wird es rechtlich und kaufménnisch kompli-
ziert. Unabhidngige und professionelle Begleitung des Transfers sind sowohl fiir
den Verkédufer als auch fiir den Kiufer ein sinnvoller Rat.

Vorteile von Patentkiiufen/Lizenznahme

1. Eine fertige Idee liegt kaufménnisch und technisch priifbar vor.

. Risiken der Marktidentifizierung entfallen.

. Risiken und Kosten fiir Forschung und Entwicklung entfallen.

Fiir die Umsetzung gibt es keinen Zeitverzug, sie kann sofort beginnen.

. Weitere Kosten sind eindeutig berechenbar.

. In der Regel wird das unternehmerische Risiko der Verwertung zwischen
Verkéufer und Kiufer geteilt.

Vorteile von Patentverkiufen/Lizenzvergabe

Nach der risikoreichen Phase der Markt- und Problemidentifizierung,
Forschung und Entwicklung, Applikationsentwicklung und des Vorausmarke-
tings schlieft sich eine ebenso teure wie zeitaufwendige Vermarktungs- und
Produktionsphase an. Fiir den Patentbesitzer gilt es genau zu priifen, ob er
iiber die notwendigen Mittel und Féhigkeiten verfiigt, auch diese zweite Phase
erfolgreich zu bestehen oder ob es sinnvoller ist, zumindest Teile seiner
Rechte zu verkaufen, um damit Erldse zu erzeugen und seine Liquiditit zu
stiitzen. Die konzeptionelle und strategische Planung eines Patentverkaufes/
Lizenzierungsvertrages kann einem eventuellen Notverkauf aus einem
finanziellen Engpass heraus vorbeugen, weil der Patentinhaber im Falle eines

Notverkaufes nach aller Erfahrung mit einem Butterbrot abgespeist wird.

Patente, Know-how, und Intellectual Property sind Wirtschaftsgiiter. Ihr Erwerb
kann das Wachstum und damit die Sicherheit etablierter Unternehmen positiv
beeinflussen und beschleunigen. Das eigene Risiko sinkt, der ,,return of invest*

erfolgt schneller als bei eigenen Entwicklungen.



Verkauf von Know-how, Wissen, Patenten kann das Risiko der Verkdufer — aus der
weiteren Vermarktung kommend — mindern und Umsétze zeitlich zumindest teil-
weise vorverlegen. Wenn der Kéufer ein am Markt etabliertes Unternehmen ist, ist
das Verwertungsrisiko geringer als beim Versuch, eine eigene Realisierung und
Vermarktung zu versuchen.

Emotionale Vorbehalte fiir Lizenzierungen/Patentverkédufe gibt es sowohl bei
Verkidufern als auch bei Kédufern. Dies begriindet sich zum Teil aus ungentigender
Kommunikations- und Wissensbasis der beiden, mitunter sehr unterschiedlichen
Firmenkulturen. Patentinhaber/Erfinder beklagen zu Recht, dass — zumindest in
Deutschland — deren Sozialprestige eher gering ist und dass es als clever gilt,
intellektuelle Leistungen fiir ein Butterbrot ,,abzukaufen®.

Potentielle Patentkdufer beklagen ebenfalls zu Recht die mitunter sehr diirftige
Professionalitit der Patentverkdufer/Erfinder und die mitunter vollig tiberzogenen

Vorstellungen.
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Foto: Dr. Hanns Rump

Dr. Hanns Rump ist Geschéftsfiihrer
der ETR — Elektronik Technologie Rump GmbH
und Ehrenprésident von IVAM e.V.




Gestaltungsmaglichkeiten von ,,Forschungs- und Entwicklungsvertragen“
Daniel Balzert, L.L.M.

Der folgende Aufsatz beschiftigt sich mit den Grundlagen der Vertragsgestaltung
von ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrigen®. Zu beachten ist, dass die recht-
lichen Grundlagen fiir ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrige* trotz modernster
technischer Entwicklungen, internationaler Kooperationen und weltweit geschiitz-
ter Patente zum grofiten Teil auf dem Biirgerlichen Gesetzbuch aus dem Jahre 1900
beruhen. Trotzdem kann auch im Mikrotechnik-Zeitalter bei Beachtung der grund-
legenden Vorgehensweise ein Vertragswerk entwickelt werden, das fiir alle Parteien
ein grofftmogliches Mall an Rechts- und Planungssicherheit bereithélt.

Der Begriff ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrag* ist hier in Anfithrungszeichen
gesetzt, da es - juristisch betrachtet — keine Forschungs- und Entwicklungsvertrige

gibt, sondern nur Dienst- und Werkvertrige.

Da der Begriff Forschungs- und Entwicklungsvertrag als bloBer Oberbegriff eine
Vielzahl verschiedener vertraglicher Ausgestaltungen umfasst, ldsst sich eine ein-
zelfallbezogene Betrachtung im Rahmen dieses Aufsatzes jedoch nicht vornehmen.
Aus diesem Grund ist es unbedingt notwendig, im Rahmen der konkreten

Vertragsgestaltung anwaltlichen Rat einzuholen.

Unabhéngig davon, ob es sich um einen Vertrag beim Autokauf oder um einen
Vertrag iiber hochwertige Entwicklungen bzw. um den Schutz geistigen Eigentums
(Intellectual Property) handelt: Vertrag ist juristisch gesehen zunichst einmal
Vertrag. Der Jurist versteht darunter, dass mindestens zwei Parteien iiber einen
bestimmten Vertragsgegenstand, eine einvernehmliche — also vom Willen beider
getragene — Regelung herbeifiihren und diese wie vertraglich vereinbart in die Tat
umsetzen. Dies gilt auch fiir ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrige®, fiir die es
im deutschen Recht allerdings keine besonderen gesetzlichen Grundlagen gibt.
Der Bundesgerichtshof hat im Jahr 2001 entschieden, dass ,,Forschungs- und
Entwicklungsvertrige” Bestandteile von Werk- und/oder Dienstvertrigen enthalten.
Damit sind Vertrage gemeint, die eine Diensterbringung beziehungsweise die
Herstellung eines Werkes regeln. Meist ist der ,,Forschungs- und Entwicklung-
svertrag® eine Mischung aus beiden Vertragsarten. Dies ist zu beachten, wenn man
nach deutschem Recht einen ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrag abschlielen
mochte.



Vom Gleichgewicht ins Ungleichgewicht

Im Rahmen von gegenseitigen Vertriagen stehen die vereinbarten Verpflichtungen
der vertragsschlieBenden Parteien grundsitzlich in einem Gleichgewicht. Bei
Vertridgen besteht grundsitzlich ein Abhingigkeitsverhiltnis. Das bedeutet, dass
jede Partei ihre Pflicht zur Leistung nur trifft, wenn auch die Gegenseite ihrerseits
der vertraglich festgesetzten Verpflichtung nachkommt.

Ein Ungleichgewicht kann dann entstehen, wenn ein Vertragspartner vorleistungs-
pflichtig ist wie etwa der Unternehmer, der zunichst einmal das bestellte Werk
entwickeln bzw. bauen muss, bevor er als vertragliche Gegenleistung seinen
(vollen) Werklohn erhiilt.

Immer wenn man einen Vertrag schliefft, der zunéchst eine ,,Vorleistung* einer der
Parteien erforderlich macht, sollte dies bereits bei der Vertragsgestaltung

Beriicksichtigung finden.

Im Rahmen von ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrigen* treten zum Beispiel
hiufig unerwartete Probleme auf, die ein starres Festhalten an Zeit- und
Vergiitungsabsprachen unpassend erscheinen lassen wiirden. Eventuell steht noch
nicht fest, ob das angestrebte Forschungsziel mit den vorgesehenen Mitteln tiber-
haupt oder zumindest in der vorgesehenen Zeit erreicht werden kann. Gerade dann
muss die Frage einer moglichen ,,Nachschusspflicht* geklart sein, da der Auftrag-
nehmer im Rahmen eines Werkvertrages grundsitzlich das versprochene Werk
unabhingig von Kosten und Miihen erbringen muss!

Fehlt es an einer individuellen Vereinbarung, kommen grundsétzlich immer die
gesetzlichen Regelungen zur Anwendung. Diese sind, wie gezeigt, gerade fiir den

Unternehmer/Auftragnehmer oft von Nachteil. 21
Spezielle Regelungen beziiglich Produkthaftung

Neben einer moglichst umfassenden Regelung iiber die Pflichten der jeweiligen
Vertragspartner sollte ein besonderes Augenmerk auf der Ausgestaltung der
Haftungsregelungen liegen. Denn: Es haftet grundsitzlich jeder fiir Produkte, die
er in Verkehr bringt, also verkauft oder auf andere Weise vertreibt. Es findet eine
Verteilung nach Risikosphéren statt. Dafiir wird zwischen der verschuldensabhin-
gigen, auch ,,vertraglichen* Haftung, und der verschuldensunabhingigen Haftung
unterschieden. Die verschuldensabhingige Haftung wird auch Gewihrleistung

genannt.
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Vertragliche Haftung/Gewahrleistung

Sie verlangt grundsitzlich, dass ein eingetretener Schaden auf ein Fehlverhalten
des Herstellers/Verkdufers zuriickzufiihren ist. Dies kann beispielsweise der Fall
sein, wenn ein fehlerhaftes Produkt hergestellt wird oder auf Seiten des Erwerbers
ein Produkt aufgrund fehlender oder falsch vermittelter Kenntnisse unsachgemif
verwendet wird. Wenn also die Mangelhaftigkeit aus der Sphire des Herstellers
stammt und er diese hitte vermeiden konnen. Im Rahmen von ,,Forschungs- und
Entwicklungsvertrigen kann gerade auch eine Gewihrleistung fiir die

Funktionsfihigkeit des Know-hows oder einzelner Lizenzen/Patente bestehen.
Die verschuldensunabhéngige Haftung

Sie steht losgeldst von jeglichem Fehlverhalten. Hier wird allein das Inverkehr-
bringen eines Produktes als so risikoreich angesehen, dass dies allein schon die
Pflicht zum Schadensersatz auslosen kann. Dies gilt auch fiir die vertragliche
Ubernahme einer Garantie, also der ausdriicklichen Zusicherung bestimmter
Eigenschaften des Vertragsgegenstands. Mittlerweile gilt dies sogar grundsétzlich
fiir Werbezusagen. Besonders problematisch ist dabei, dass auch gegeniiber
Dritten, zum Beispiel gegeniiber Endverbrauchern, die an dem eigentlichen Vertrag
nicht beteiligt sind, diese Verpflichtung entstehen kann. Der Hersteller kann eine
mogliche spitere Schadensersatzpflicht gegeniiber Dritten/Endkunden nicht ohne
weiteres vertraglich ausschlieflen, da er zu diesen Personen keinerlei Kontakt hat
und sie in vielen Rechtsordnungen oftmals einem besonderen Schutz unterliegen.
Dies ldsst sich immer wieder bei neuen Verbraucherschutzrichtlinien oder der

Rechtsprechung des Europdischen Gerichtshofs erkennen.

Damit droht eine Schlacht an zwei Fronten, da man sowohl von dem
Vertragspartner als auch von einem Dritten/Endkunden in Anspruch genommen
werden konnte. Um ihr zu entgehen, sollte sich der Unternehmer zunéchst auf die
vertragliche Haftung gegeniiber seinem direkten Vertragspartner konzentrieren, da
er diese unmittelbar selbst und weitestgehend frei gestalten kann. Denn gerade im
Rahmen von ,,Forschungs- und Entwicklungsvertrigen®, die in erster Linie die
(Weiter-)Entwicklung bzw. die Kooperation zweier Unternehmen im Bereich
Know-how, Lizenzen, Patente regeln sollen, ist es unumgénglich, die
Haftung/Gewiéhrleistung zu regeln. Gerade auch im Hinblick auf internationale
Kooperationen sind hierzu klare und eindeutige Formulierungen erforderlich, da

die einzelnen nationalen Gepflogenheiten sehr unterschiedlich sein kénnen.



Dennoch sollten ebenfalls Vorkehrungen getroffen werden, die auch gegeniiber
Dritten im Rahmen der rechtlichen Moglichkeiten zuldssig sind. Gerade wenn
schon eine vertragliche Ausgestaltung iiber eine spétere Nutzung bei Marktreife ver-
einbart wird, sollte auf die Risiken der Hersteller- und Produzentenhaftung geachtet
werden. Hier kommen so genannte Regressregelungen mit dem Vertragspartner in
Betracht. Wie so oft kommt es auf den Einzelfall an. Je genauer und klarer man die
gemeinsamen Ziele formuliert, desto weniger Streitpunkte gibt es spiter.

Regress:

Durch eine Regressregelung tibernimmt ein anderer durch vertragliche
Vereinbarung die Pflicht zum Schadensersatz, die eigentlich den Schidiger
treffen wiirde, der das Produkt in Verkehr gebracht hat. Dies ldsst sich an
folgendem Beispiel illustrieren: Ein Unternehmer schliefit eine Produkthaft-
pflichtversicherung ab. Von diesem Moment an iibernimmt die Versicherung

die Schiden, fiir die eigentlich der Unternehmer aufkommen miisste.

Aus den oben dargestellten Anforderungen folgen die wesentlichen Elemente der

Vertragsstruktur. Vereinfacht ist diese Struktur hier als Checkliste dargestellt:

* Vertragstyp, handelt es sich um
- Dienst- oder Werkvertrag
- Kooperationsvertrag
- Gemeinschaftsunternehmen

e Priambel
In der Prdambel konnen Sie die Randbedingungen, Sinn und Zweck des Vertrags
erldutern und die Motive und die Vorstellungen der Vertragspartner zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses darstellen. So kann spiter noch die konkrete

Ausgangssituation ermittelt werden.

e Vertragspartner
Zu beachten bei Hochschulen und &ffentlichen Forschungseinrichtungen:
Projektleiter und/oder am Forschungsprojekt beteiligte Hochschulbeschiftigte
(1.S.d. § 42 ArbnEG) miissen laut den ,,Berliner Vertrigen* im Vertrag genannt
werden.



Allgemein zu beachten: Der Vertragspartner muss fiir das Industrieunternehmen
oder die Hochschule vertretungsberechtigt sein (z.B. ausgewiesen durch Prokura).

Vertragsgegenstand

Durchfiihrung und Ablauf sollten Sie in der Anlage detailliert schildern und
moglichst keine Nebenabreden treffen. Falls Sie sich doch dafiir entscheiden,
ist es vorteilhafter, Nebenabreden direkt im Hauptvertrag zu schildern.

Bei umfangreichen Vertréigen ist es jedoch iiblich, Anlagen zum Vertrag zu
erstellen, um dann auf diese Bezug nehmen zu kénnen.

Hauptleistungspflichten

Hauptleistungspflichten sind detaillierte Beschreibungen der gegenseitigen oder
einseitigen Verpflichtungen: Wann ist was wo abzuliefern/zu errichten?

Was ist die Gegenleistung?

Wann und wo, in welcher Wihrung wird sie entrichtet?

Bei streitiger Auseinandersetzung ist dies der wichtigste Anhaltspunkt fiir die
Ermittlung der zu erbringenden Leistungen bzw. fiir die Beurteilung der Frage,

ob ein Fehlverhalten einer Partei vorliegt.

Altschutzrechte

Wem gehort die Intellectual Property? Altschutzrechte kommen besonders im
Bereich Technologietransfer zum Tragen. Diese Schutzrechte, die beiden
Vertragsparteien vor Abschluss des Vertrages gehoren, sollten Sie im Vertrags-
anhang auflisten. Oft wird eine Lizenzvergabe zu marktiiblichen Bedingungen
vereinbart. Allerdings ist es in der Mikrotechnik-Branche schwierig, von
vergleichbaren Standards auszugehen.

Neuschutzrechte

Hier ist es vorteilhaft, die Rechte applikationsgebunden zu erteilen (z.B. fiir eine
spezielle Branche, etwa Medizintechnik). Dariiber hinaus ist es aus Sicht des
Anmelders zu iiberlegen, zwei Patente anzumelden — eins fiir das Verfahren und
das zweite fiir das Produkt. So kann der Anmelder ein Patent behalten.



Know-how (Arbeitsergebnisse, Copyright, Publikationen)

Hier sollten Sie detaillierte Absprachen treffen und entscheiden, inwieweit die
Vertragspartner das Know-how im Rahmen eines Entwicklungsprojektes und des
Marketings nutzen konnen. Dariiber hinaus sollten Sie auch festlegen, wem die
Rechte an zufillig gemachten Erfindungen wihrend der Entwicklungsphase

zustehen.

Haftung

Fiir USA-Aktivitidten sollten Sie immer einen amerikanischen Anwalt bzw. einen
auf USA-Aktivititen spezialisierten Anwalt zu Rate ziehen.

Um Schwierigkeiten weitgehend auszuschlieen, sollten Sie ein Produkt-Manual
fiir Ihren Vertragspartner anfertigen. Darin konnen Sie Ihr Produkt detailliert
erldutern, Handhabungs- und Sicherheitshinweise abgeben, Wissenswertes und
technische Daten schildern. Aulerdem sollte das Manual eine Unbedenklich-
keitserkldrung und die Garantiebestimmungen enthalten, falls eine Garantie
gegeben werden soll.

Finanzielle Gegenleistungen
Hier konnen Sie detailliert Zahlungsmodalitdten und Zahlungsziele auffiihren.
Beachten Sie die in- und auslidndische Steuergesetzgebung.

Leistungsstorungsrecht / Gewihrleistung

Hier konnen Sie auffiihren, welche Sanktionen bei einem festgestellten Verstof

(9}

folgen. Welche Rechte hat die Partei, wenn die Leistung nicht mehr erbracht 2
werden kann? Welche Rechte soll die andere Partei gerade nicht haben?
Wie kann das Risiko einer Inanspruchnahme durch Dritte verringert werden?

Regelungen iiber die Durchfiihrung des Vertrags, z.B. iiber die Vertragslaufzeit,
die Riickgabe von Betriebsmitteln bei Beendigung oder Kiindigung und die

Kiindigungsfristen

Geheimhaltung



¢ Schlussbestimmungen
enthalten die Salvatorische Klausel, den Gerichtsstand, Regelungen zum
Schiedsverfahren und iiber die Sprache des Vertrages.
Falls Sie keine Nebenabreden getroffen haben, sollten Sie vermerken
,.Nebenabreden wurden nicht getroffen*.
Den Gerichtsstand, die Rechtswahl und Schiedsgerichtsklausel sollten Sie je

nach Patentstrategie wéhlen.

Foto: Daniel Balzert

Daniel Balzert, L.L.M., ist Rechtsanwalt bei der
Kanzlei Krupp, Homborg & Partner in Essen.
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Disclaimer

Die Inhalte dieses Leitfadens stellen eine allgemeine Information dar.

IVAM iibernimmt keine Haftung fiir Schiaden, welcher Art auch immer, aufgrund 29
der Verwendung der darin angebotenen Informationen. Dariiber hinaus iibernimmt

IVAM keine Haftung fiir die Richtigkeit und Vollstidndigkeit des Inhalts des

Leitfadens. Bitte ziehen Sie grundsétzlich einen (Patent-)Anwalt Ihres Vertrauens

zu Rate. Die Verwertungsrechte verbleiben bei IVAM.

Die veroftentlichten Beitrdge sind urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck ist nur
mit Genehmigung der Redaktion und Quellenangabe gestattet. Die Verantwortung
fiir die Inhalte der einzelnen Beitrige liegt bei den jeweiligen Autoren.
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