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1.  Einleitung

Forschung wird nicht selten teilweise, mitunter auch iiberwiegend oder vollumfanglich durch
offentliche Mittel getragen — etwa durch Forschungsférderung, staatliche Auftragsforschung oder
in Gestalt staatlicher Forschungsinstitute. Zum Teil bedient sich der Bund auch eigens zur Inno-
vationsforderung geschaffener Agenturen in privatrechtlicher Rechtsform.’

Gefragt wird in diesem Kontext, wie bei Bedarf gewihrleistet werden kann, dass der Staat an
durch seine Unterstiitzung neu entstehendem geistigen Eigentum und der hiermit gegebenenfalls
verbundenen Wertschopfung hinreichend partizipieren kann.

2.  Grundsitzliche Allokation von Rechten des geistigen Eigentums

Unter dem Begriff geistiges Eigentum — englisch Intellectual Property — werden die verschiede-
nen Immaterialgiiterrechte zusammengefasst: Patent- und Gebrauchsmusterschutz, Halbleiter-
schutz, Sortenschutz, Geschmacksmuster- und Designschutz, Kennzeichenschutz und Urheber-
rechtsschutz.? Beim forschungsbezogenen Innovationsschutz kommt aus diesem Bereich vor al-
lem den technischen Schutzrechten Relevanz zu, und hierbei wiederum zuvorderst dem Patent-
und Gebrauchsmusterschutz.?

GemadlD § 1 PatG* werden Patente ,,fiir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern
sie neu sind, auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.* Das
Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger (§ 6 Satz 1 PatG). Haben meh-
rere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaft-
lich zu (§ 6 Satz 2 PatG).

Gemadl § 1 Absatz 1 GebrMG® werden als Gebrauchsmuster Erfindungen geschiitzt, die neu sind,
auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die im Wesentlichen
in den §§ 11 bis 14 GebrMG geregelten Wirkungen des Gebrauchsmusterschutzes entsprechen
weitgehend denen des Patentschutzes.®

1 Vgl. etwa die Bundesagentur fiir Sprunginnovationen (SPRIN-D, Informationen abrufbar unter
https://www.sprind.org/de/) und die Cyberagentur (Agentur fiir Innovation in der Cybersicherheit, Informatio-
nen abrufbar unter https://www.cyberagentur.de/). Stand dieser und nachfolgender Internet-Quellen:

30.08.2022).
2 Ann, Patentrecht, 8. Auflage 2022, § 2 PatG Rn. 1 {., 10.
3 Zur Systematik vgl. Ann, Patentrecht, 8. Auflage 2022, § 2 PatG Rn. 10.
4 Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBI. 1981 I S. 1), das zuletzt durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 30. August 2021 (BGBI. I S. 4074) gedndert worden ist.

5 Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986 (BGBL. I S. 1455), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. I S. 3490) gedndert worden ist.

6 Osterrieth, in: Osterrieth, Patentrecht, 6. Auflage 2021, Teil 12. Gebrauchsmusterrecht, Rn. 1311.
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Fiir die Stellung als Erfinder und die daraus abgeleiteten Rechte ist grundsétzlich irrelevant, wo-
her die Mittel stammen, unter deren Einsatz die Erfindung gemacht wurde.

2.1. Individualvertragliche Regelungen

Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent
konnen jedoch beschrankt oder unbeschréankt auf andere iibertragen werden sowie ganz oder
teilweise Gegenstand von ausschlieflichen oder nicht ausschlieBlichen Lizenzen sein (§ 15
PatG). Dies gilt auch hinsichtlich kiinftiger Erfindungen:

»Auch kiinftige, erst entstehende Rechte an einer Erfindung sind verdulBerbar, vorausgesetzt,
sie sind hinreichend bestimmbar (RGZ 75, 225 (228); BGH GRUR 1955, 286 (289) — Kopierge-
riat; BGHZ 9, 237 (238)). Dabei kann der Erfinder iiber Rechte an einer kiinftigen Erfindung
eine (dinglich wirkende) Vorausverfiigung treffen (BGH GRUR 1955, 286 (289) — Kopiergeriit;
OLG Diisseldorf GRUR-RS 2022, 2267 Rn. 61 — Schienentransportsystem), sodass der Rechts-
erwerb zugunsten des Erwerbers nach Vollendung der Erfindung ohne weiteren Ubertra-
gungsakt eintritt; derartige Abreden konnen ausdriicklich oder auch stillschweigend getroffen
werden. Statt einer Vorausverfiigung kann ausdriicklich oder stillschweigend auch die Ver-
pflichtung zur Ubertragung kiinftiger Erfindungen mit der Folge begriindet werden, dass nach
Vollendung der Erfindung der Erwerber lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch auf
Ubertragung hat (BGH GRUR 1955, 286 (289) — Kopiergerit). (...) . Die Ubertragung kann auch
so ausgestaltet werden, dass sie sich sowohl auf die Rechte aus der Patentanmeldung als auch
auf die aus dem kiinftig entstehenden Patent erstreckt (vgl. BGH GRUR 1994, 602 (603) — Ro-
tationsbiirstenwerkzeug). Dies ist bei geschlossenen Vertrdgen durch Auslegung zu ermitteln.
Ubertragbar sind auf der Grundlage eines Vertrages auch mehrere Patente (Patentfamilien) o-
der -anmeldungen, bis hin zu ganzen Patentportfolios. Bei der Ubertragung (dem Verfiigungs-
geschitft, ...) ist jedoch das sachenrechtliche Bestimmtheitsgebot zu beachten.*”

2.2. Arbeitnehmererfindungen

Auch wenn keine individualvertraglichen Absprachen getroffen werden, kann sich fiir ange-
stellte Erfinder eine gegeniiber dem o. g. Grundsatz modifizierte Zuordnung der Rechte an ihren
Erfindungen aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG)® ergeben. Gemal § 4 Absatz 2
ATbNETr{G gelten patent- oder gebrauchsmusterfahige Erfindungen, die von Arbeitnehmern wéh-
rend der Dauer des Arbeitsverhéltnisses gemacht werden als gebundene Erfindungen bzw. Diens-
terfindungen, wenn sie

— wihrend der Dauer des Arbeitsverhéltnisses gemacht werden und entweder

— aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der 6ffentlichen Verwaltung obliegenden Ta-
tigkeit entstanden sind oder

7 BeckOK PatR/Loth/Hauck, 24. Ed. 15.4.2022, PatG § 15 Rn. 2h.

8 Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 422-1, verof-
fentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 7. Juli 2021 (BGBI. I S. 2363)
gedndert worden ist.
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— malgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der 6ffentlichen Verwaltung
beruhen.

Dies gilt entsprechend auch fiir Erfindungen von Beamten und Soldaten (§ 3 Absatz 4 ArbNEr{G).
Fiir solche Diensterfindungen trifft den Erfinder eine Meldepflicht: Der Arbeitnehmer, der eine
Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverziiglich dem Arbeitgeber gesondert in
Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfin-
dung handelt (§ 5 Absatz 1 ArbNErfG). In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Auf-
gabe, ihre Losung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben; vorhandene
Aufzeichnungen sollen beigefiigt werden, soweit sie zum Verstdndnis der Erfindung erforderlich
sind (§ 5 Absatz 2 ArbNErfG). Der Arbeitgeber kann die Diensterfindung sodann durch Erkldarung
gegeniiber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen (§ 6 Absatz 1 ArbNErfG). Geméal § 6 Absatz 2
ATbNETrfG gilt die Inanspruchnahme als erklédrt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht
bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemafen Meldung gegeniiber dem
Arbeitnehmer durch Erkldrung in Textform freigibt. Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermo-
genswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber tiber (§ 7 Absatz 1 ArbNErfG). Der
Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber im Gegenzug einen Anspruch auf angemessene Vergii-
tung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat (§ 9 Absatz 1 Arb-
NErfG).

Liegen die oben dargestellten Voraussetzungen einer gebundenen Erfindung nicht vor, handelt es
sich um eine so genannte freie Erfindung. Auch bei einer solchen Erfindung und dem Nichtvor-
liegen individualvertraglicher Regelungen ist der Erfinder allerdings nicht etwa vollig frei in der
Verwertung der Erfindung. Vielmehr hat der Arbeitnehmer grundsatzlich auch eine solche Erfin-
dung seinem Arbeitgeber unverziiglich mitzuteilen (§ 18 Absatz 1 ArbNEr{G).® Bevor ,,der Arbeit-
nehmer eine freie Erfindung wéhrend der Dauer des Arbeitsverhéltnisses anderweitig verwertet,
hat er zundchst dem Arbeitgeber mindestens ein nichtausschlieBliches Recht zur Benutzung der
Erfindung zu angemessenen Bedingungen anzubieten, wenn die Erfindung im Zeitpunkt des An-
gebots in den vorhandenen oder vorbereiteten Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers
fallt“ (§ 19 Absatz 1 ArbNErfG).

Bis auf Vereinbarungen iiber Diensterfindungen nach ihrer Meldung, iiber freie Erfindungen und
iiber technische Verbesserungsvorschldge nach ihrer Mitteilung ist die Geltung des Arbeitneh-
mererfindungsgesetzes im Arbeitsverhéltnis einseitig zwingend; Abweichungen zuungunsten des
Arbeitnehmers sind daher nicht moglich (§ 22 ArbNErfG).

3.  Allokation bei Beteiligung der éffentlichen Hand

Fiir die Allokation der Erfinderrechte spielt es grundsétzlich keine Rolle, ob der Erfinder fiir ei-
nen 6ffentlichen oder aber privatwirtschaftlichen Arbeitgeber oder Auftraggeber tdtig wird. Ge-
mél den unter dem vorherigen Gliederungspunkt gemachten Ausfithrungen ist es vielmehr ent-
scheidend, welche Rechtsbeziehungen zwischen dem Erfinder und der involvierten, fiir die 6f-
fentliche Hand handelnden Stelle bestehen.

9 Ausnahme: Eine Verpflichtung zur Mitteilung freier Erfindungen besteht nicht, wenn die Erfindung offensicht-
lich im Arbeitsbereich des Betriebes des Arbeitgebers nicht verwendbar ist (§ 18 Absatz 3 ArbNErfG).
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Befindet sich der Erfinder in einem Anstellungsverhéltnis, greifen die o. g. Regelungen des Ar-
beitnehmererfindungsgesetzes mit der Folge, dass der Arbeitgeber bzw. der Dienstherr Zugriff auf
Diensterfindungen hat und sogar bei freien Erfindungen in der Regel die Moglichkeit besteht, die
Erfindung zu angemessenen Bedingungen zu nutzen.

Steht der Erfinder in keinem Anstellungsverhdéltnis, stehen die Rechte aus einer Erfindung ent-
sprechend dem Erfinderprinzip grundsétzlich ihm personlich zu — es sei denn, es wurden an-
derslautende vertragliche Vereinbarungen getroffen. Ist der Forscher nicht in der der 6ffentlichen
Hand zuzurechnenden mittelzuwendenden Stelle, sondern in einer fremden Einrichtung ange-
stellt, gilt wiederum, dass grundsétzlich bei Vorliegen der o. g. Voraussetzungen des Arbeitneh-
mererfindungsgesetzes dieser Einrichtung die jeweiligen Erfindungen zugute kommen. Eine Par-
tizipation der der 6ffentlichen Hand zuzurechnenden mittelzuwendenden Stelle setzt bei einer
solchen Konstellation eine vertragliche Vereinbarung mit der Beschéftigungsstelle des Erfinders
voraus. DemgemaB werden in praxi bei der Finanzierung extern lozierter Forschung regelmalig
umfassende vertragliche Regelungen auch zum geistigen Eigentum zu schliefen sein, um sicher-
zustellen, dass und gegebenenfalls inwiefern die mittelgebende Stelle zur Verwertung desselben
berechtigt ist oder Teilhabe an der Verwertung hat.

Der Inhalt entsprechender Vereinbarungen ist regelméfig hochkomplex und abhéngig vom jewei-
ligen Einzelfall. Beispiele fiir entsprechende Musterformulierungen lassen sich etwa dem Leitfa-
den Mustervereinbarungen fiir Forschungs- und Entwicklungskooperationen des Bundesminis-
teriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz entnehmen.' Diese Mustervereinbarungen wurden zwar
im Hinblick auf Forschungs- und Entwicklungskooperationen zwischen Hochschulen bzw.
auBeruniversitdren Forschungseinrichtungen und privatwirtschaftlichen Unternehmen ent-
worfen.™ Die grundsétzliche Konstellation, wonach mittelempfangende Forscher potentiell
geistiges Eigentum schaffen und sich insofern die Frage der Partizipation der mittelgebenden
Stelle an jenem stellt, ist jedoch hinsichtlich der Frage der Allokation geistigen Eigentums
grundsatzlich auch mit anderen Auftragskonstellationen vergleichbar. Die Musterbedingun-
gen enthalten beispielsweise bei der Konstellation Auftragsforschung fiir die Variante Li-
zenz folgende Formulierungen fiir ,nach Inkrafttreten des Kooperationsvertrages auf die Er-
gebnisse gemeldete Erfindungen, Schutzrechte oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages
entstandenes Know-how auf die Ergebnisse” (Neurechte):

,6. Neurechte
6.1 Die Ergebnisse verbleiben bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.
6.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung raumt dem Industriepartner mit Abschluss die-

ses Vertrags eine ausschlieBliche, entgeltliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwen-
dungsgebiet und im Vertragsgebiet fiir die Dauer der Schutzrechte ein. Das Entgelt fiir die

10 Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz, Mustervereinbarungen fiir Forschungs- und Entwick-
lungskooperationen, Ein Leitfaden fiir die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, 4. Auflage
2022, abrufbar unter https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/mustervereinbarungen-
fuer-forschungs-und-entwicklungskooperationen-2022.html (nachfolgend: Mustervereinbarungs-Leitfaden).

11 Vgl. Mustervereinbarungs-Leitfaden, S. 5 (siehe vorhergehende Fulinote).


https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/mustervereinbarungen-fuer-forschungs-und-entwicklungskooperationen-2022.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/mustervereinbarungen-fuer-forschungs-und-entwicklungskooperationen-2022.html
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ausschlieBliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwendungsgebiet ist in den Regelungen
zur Vergiitung (...) enthalten.

6.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, dass sie Dritte, die nicht bei ihr
angestellt sind, an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken ldsst, wenn die Ubertragung ihrer
Rechte an den Ergebnissen auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zum Zwecke der Li-
zenzierung an den Industriepartner sichergestellt ist.

6.4 Die Forschungs- und Lehrtétigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung bleibt von die-
sem Vertrag unberiihrt. Daher steht dieser an den Ergebnissen ein nicht ausschliefliches,
nicht iibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tatigkeiten zu. Unberiihrt hiervon bleiben
die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/For-
schungseinrichtung die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen
oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden will, ist
dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zuldssig. Der Industriepartner
darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsétzen von Treu und Glau-
ben, verweigern.

6.5 Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand
betreffenden Gebieten gemacht werden, stehen diese der Hochschule/Forschungseinrichtung
zu, wobei aber die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall,
dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht ausschlieBli-
che Lizenz zu angemessenen und marktiiblichen Bedingungen anbietet. Sachlicher und rdum-
licher Umfang der Lizenz sowie die Lizenzkonditionen sind in einem gesonderten Vertrag zu
regeln.“"

Die Variante Ubertragung der Musterbedingungen zeigt demgegeniiber beispielhaft eine anders-
artige mogliche Regelung zum geistigen Eigentum bei Neurechten auf:

,,6. Neurechte

6.1 Die Ergebnisse, insbesondere die Neurechte, stehen materiell dem Industriepartner zu,
auch wenn die Vertragspartner (...) im Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten
nach auBlen Abweichendes regeln.

6.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung unterrichtet den Industriepartner iber Meldun-
gen von Diensterfindungen bzw. Mitteilungen von freien Erfindungen der seitens der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung an der Durchfiihrung dieses Vertrages mitwirkenden Personen
unverziiglich durch Ubersendung entsprechender Kopien der Meldungen/Mitteilungen nach
vollstandiger Meldung gem. ArbEG und bietet dem Industriepartner die Ubertragung der
Rechte an diesen Neurechten schriftlich an. Der Industriepartner kann dieses Angebot inner-
halb einer Frist von zwei (2) Monaten schriftlich annehmen. Fiir den Fall, dass der Industrie-
partner nicht reagiert, erinnert die Hochschule/Forschungseinrichtung einmalig schriftlich

12

Mustervereinbarungs-Leitfaden (siehe oben FuBnote 10), S. 15 f. (Hervorhebungen nicht im Original). In den
Ziffern 6.6 bis 6.7 sind auch Regelungen zu urheberrechtlich schutzfdhigen Ergebnissen, Know-how- und De-
signschutz enthalten.
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mit einer Frist von einem Monat. Bleibt eine Reaktion des Industriepartners auch dann aus,
wird vermutet, dass der Industriepartner das Angebot annimmt/[Alternative: gilt das Angebot
als nicht angenommen und die Hochschule/Forschungseinrichtung ist frei, die Erfindung
freizugeben bzw. selbst anzumelden]. Die jeweils fiir die Ubertragung zu zahlenden Entgelte
sind bei Annahme des Angebots und nach Rechnungsstellung durch die Hochschule/For-
schungseinrichtung fillig. Als Entgelt fiir die Ubertragung von Neurechten zahlt der Indust-
riepartner fiir jedes auf den Industriepartner iibertragene Neuschutzrecht ein Entgelt, das in
der Vergiitung (...) separat ausgewiesen wird, an die Hochschule/Forschungseinrichtung. Der
Industriepartner ist verpflichtet, unmittelbar nach Annahme des Angebots der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung alle notwendigen Angaben fiir eine Rechnungsstellung mitzu-
teilen.

An Neurechten der Hochschule/Forschungseinrichtung, an denen der Industriepartner das
Eigentum erwirbt, ist der Industriepartner oder ein von ihm benannter Dritter berechtigt,
diese im Namen des Industriepartners zum Schutzrecht anzumelden. (...)

In allen Féllen, in denen der Industriepartner das oben genannte Angebot nicht innerhalb der
vorgenannten Frist annimmt, ist die Hochschule/Forschungseinrichtung berechtigt, nach
freiem Ermessen auf seinen Namen und auf seine Kosten Schutzrechte anzumelden oder
diese an die Erfinderinnen und Erfinder gem. ArbEG freizugeben.

6.3 Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung, etwaige Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenen-
falls in Anspruch zu nehmen.

6.4 Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, Beschéftigte der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG fallen,
in den Vertragsgegenstand erst dann einzubeziehen, wenn sie die Pflichten aus diesem Ver-
trag durch eine Erkldarung entsprechend dem als Anlage 3 beigefiigten Muster mit iibernom-
men haben. Dazu gehort insbesondere, aber nicht allein, der/die Projektleitende. Bereits jetzt
legen die Vertragspartner die fiir die Durchfiihrung des Vertrages vorgesehenen Beschiaftigten
der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fal-
len, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erklarungen dieser Beteiligten nach Anlage 3 liegen dem
Vertrag bei.

6.5 Dartiber hinaus verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, dass sie Dritte
an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken ldsst, wenn diese die Verpflichtungen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung aus diesem Vertrag sinngemél {ibernommen haben und vor
allem die entsprechende Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf den Industriepart-
ner sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegeniiber den Ver-
tragspartnern sichergestellt haben. (...)*"

13

Mustervereinbarungs-Leitfaden (siehe oben FuBnote 10), S. 32 f. (Hervorhebung nicht im Original).
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4, Gesellschaftsrechtliche Faktoren

Wird eine Gesellschaft — etwa eine GmbH — gegriindet, um Forschungsférderung zu betreiben,
kénnen auch bereits im Gesellschaftsvertrag Regelungen zu Fragen innovationsbezogener Wert-
schopfung niedergelegt sein. Entsprechende Festlegungen konnen gesellschaftsrechtlich etwa als
Regelungen zum Gesellschaftszweck oder auch als Festlegungen zum Unternehmensgegenstand
zu qualifizieren sein.

4.1. Gesellschaftszweck

Der Gesellschaftszweck (§ 1 GmbHG") ist das gemeinsame Ziel fiir den Zusammenschluss der
Gesellschafter und insofern fiir ihr Verhéltnis zueinander — das Innenverhiltnis — mal3gebend.”
Zuléssig ist dabei jeder Zweck, der weder gegen gesetzliche Verbote (§ 134 BGB') noch gegen die
guten Sitten (§ 138 BGB) verstoft.'” Die Vereinbarung eines Gesellschaftszwecks ist dabei zwar
unerldsslich — allerdings schreibt das Gesetz nicht vor, dass der Zweck auch ausdriicklich im Ge-
sellschaftsvertrag bezeichnet werden miisste.'® Wird insofern auf die explizite Nennung eines Ge-
sellschaftszwecks verzichtet, ist er aus dem Gesamtinhalt des Gesellschaftsvertrages — und hier-
bei insbesondere aus dem Unternehmensgegenstand — zu ermitteln.*

4.2. Unternehmensgegenstand

Der Unternehmensgegenstand bezeichnet konkret den Bereich und die Art und Weise der Betiiti-
gung der Gesellschaft*’, um das vom Gesellschaftszweck vorgegebene Ziel zu realisieren.** Der
Unternehmensgegenstand ist zwingend in der Satzung der Gesellschaft zu regeln und in das
Handelsregister einzutragen (§ 3 Absatz 1 Nr. 2i.V.m. § 10 Absatz 1 GmbHG). Ziel dieser Rege-

14 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschrdnkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 4123-1, verdffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 15. Juli
2022 (BGBL. I S. 1146) gedndert worden ist.

15 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 1 Rn. 5; Protz/Krome, in: Prinz/Winkel-
johann (Hrsg.), Beck'sches Handbuch der GmbH, 6. Auflage 2021, § 2 Rn. 60.

16 Biirgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I
S. 738), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Juli 2022 (BGBI. I S. 1146) gedndert worden ist.

17 Protz/Krome, in: Prinz/Winkeljohann (Hrsg.), Beck'sches Handbuch der GmbH, 6. Auflage 2021, § 2 Rn. 60.

18 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 1 Rn. 5; Protz/Krome, in: Prinz/Winkel-
johann (Hrsg.), Beck'sches Handbuch der GmbH, 6. Auflage 2021, § 2 Rn. 60.

19 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 1 Rn. 5.
20 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 1 Rn. 5.

21 Protz/Krome, in: Prinz/Winkeljohann (Hrsg.), Beck'sches Handbuch der GmbH, 6. Auflage 2021, § 2 Rn. 60.
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lung ist, vor allem nach auBlen den Schwerpunkt der Geschiftstitigkeit fiir die beteiligten Wirt-
schaftskreise hinreichend erkennbar zu machen.?* Aufgrund dessen muss die Angabe des Unter-
nehmensgegenstands in der Satzung fiir Dritte informativ, also entsprechend individualisiert
sein; sie muss den Tétigkeitsbereich der Gesellschaft in groben Ziigen erkennen lassen und ihre
Zuordnung zu einem Geschiftszweig als Sachbereich des Wirtschaftslebens bzw. eine entspre-
chende Einordnung im nichtwirtschaftlichen Bereich ermoglichen.? Dabei konnen die Gesell-
schafter das Betdtigungsfeld auf bestimmte Geschifte oder sogar auf die Durchfiihrung eines ein-
maligen Projekts beschrianken oder auch einzelne Vertriebsmethoden, Mérkte oder Produkte aus-
nehmen.** Durch die Bindung der Geschiiftsfiihrer an den Gesellschaftsvertrag sind die Angaben
zum Unternehmensgegenstand fiir jene verbindlich®: ,Die Geschéftsfiihrer iiben ihre Geschifts-
fiihrungsbefugnis innerhalb der durch den Gesellschaftsvertrag gezogenen Grenzen ... und damit
insbesondere in den Grenzen des Unternehmensgegenstands aus. Die Uberschreitung des Unter-
nehmensgegenstands ist grundsatzlich ebenso pflichtwidrig wie die Unterschreitung.“*® Insofern
folgt aus der Angabe des Unternehmensgegenstands ,.ein gewisser Schutz der Gesellschafter, ins-
besondere einer Minderheit, gegen willkiirliche Anderungen oder Ausweitungen des Gegen-
stands durch Bindung der Geschiftsfiihrer an den Gesellschaftsvertrag gemél § 37 Absatz 1
GmbHG.“#

Ein Praxisbeispiel fiir eine Beschreibung des Unternehmensgegenstands im Bereich Forschung
und Entwicklung, die auch einen potentiellen Bezug zum geistigen Eigentum aufweist, kann dem
Gesellschaftsvertrag zur Errichtung der Bundesagentur fiir Sprunginnovation (SPRIN-D)* ent-
nommen werden. Dieser benennt in § 2 Absatz 1 als ,,Gegenstand des Unternehmens” ,,die 6f-
fentliche Férderung von Sprunginnovationen im zivilen Bereich® und konkretisiert nachfolgend
im selben Absatz bestimmte ,, Kernaufgaben®. Von potentieller Relevanz fiir das geistige Eigen-
tum diirfte sich dabei § 2 Absatz 2 erweisen, demzufolge die Agentur ,,bei ihren Projekten und
sonstigen Aktivitdten auf eine angemessene Beteiligung des Bundes an den Ertrigen von erfolg-
reichen Sprunginnovationen” zu achten habe.?” Eine derartige Festlegung des Unternehmensge-
genstands diirfte unter Bertiicksichtigung der vorstehenden Ausfithrungen dahingehend wirken,
dass die betreffende Gesellschaft bzw. die fiir sie Handelnden bei der Fiihrung ihrer Geschéfte im

22 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 1 Rn. 5; § 3 Rn. 7.
23 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 1 Rn. 5.

24 Wicke, in: Miinchener Kommentar GmbHG, 4. Auflage 2022, § 3 Rn. 16.

25 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 3 Rn. 7.

26 Stephan/Tieves, in: Miinchener Kommentar GmbHG, 3. Auflage 2019, § 37 Rn. 53 (Hervorhebung nicht im Ori-
ginal).

27 Servatius, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Gesetz, 23. Auflage 2022, § 3 Rn. 7.

28 Abrufbar im gemeinsamen Registerportal der Lander unter HRB 36977 (https://www.handelsregis-
ter.de/rp web/welcome.xhtml).

29 Hervorhebung nicht im Original.
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Rahmen des Moglichen fiir solche Ausgestaltungen zu optieren haben, die fiir den Fall neu ent-
stehenden geistigen Eigentums Gewéhr dafiir bieten, dass die Gesellschaft nicht von einer Nut-
zung der entsprechenden Inhalte ausgeschlossen ist.

5. Beihilferechtliche Schranken

Die Frage der Allokation geistigen Eigentums kann auch Relevanz erlangen im Rahmen der bei-
hilferechtlichen Beurteilung von seitens der 6ffentlichen Hand (mit)finanzierten bzw. beauftrag-
ten Forschungsvorhaben. Das EU-Beihilfenrecht untersagt in Artikel 107 AEUV?* als mit dem
Binnenmarkt unvereinbar grundsétzlich staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewéhrte Beihil-
fen, die durch die Begiinstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb verfidlschen oder zu
verfdlschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeintrdchtigen — wobei der Un-
ternehmenscharakter nicht von der Rechtsform (6ffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder
dem wirtschaftlichen Charakter (gewinnorientiert oder nicht) des Beihilfeempfangers abhéingt,
sondern davon, ob er eine wirtschaftliche Téatigkeit austibt, d. h., ob er auf einem bestimmten
Markt Produkte oder Dienstleistungen anbietet®'.

Von vornherein nicht unter den Beihilfebegriff fdllt die 6ffentliche Finanzierung nichtwirtschaft-
licher Tétigkeiten.** Als nichtwirtschaftlich betrachtet die Kommission im Allgemeinen unab-
hédngige Forschung und Entwicklung zur Erweiterung des Wissens und Verstdndnisses sowie
weite Verbreitung der Forschungsergebnisse auf nichtausschlieBlicher und nichtdiskriminieren-
der Basis, zum Beispiel durch frei zugédngliche Datenbanken, allgemein zugédngliche Veroffentli-
chungen oder offene Software.**

Wenn der Anwendungsbereich von Artikel 107 Absatz 1 AEUV erdffnet ist, kann eine Beihilfe
gleichwohl gemal der in Artikel 107 Absatz 3 AEUV enthaltenen Ausnahmetatbestinde zuléssig
sein.’* Im Bereich von Forschung und Entwicklung ist in praxi insbesondere Artikel 107 Absatz 3

30 Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.2008,
zuletzt gedndert durch Art. 2 AndBeschl. 2012/419/EU vom 11.07.2012 (ABI. L 204 S. 131), konsolidierte Fas-
sung von 2016, ABL. 2016 C 202 S. 47, ber. ABL. C 400 S. 1.

31 Unionsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung, Entwicklung und Innovation, Mitteilung
der Kommission vom 27. Juni 2014, 2014/C 198/01, 2014/C 198/91 (nachfolgend: ,,FuEul-Rahmen*), abrufbar
unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:0J].C .2014.198.01.0001.01.DEU, Ziff. 2.1.
Nr. 17. Der FuEul-Rahmen wird derzeit iiberarbeitet, vgl. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-
tail/de/ip 21 1605.

32 FuEul-Rahmen Ziff. 2.1.1. Nr. 18.
33 FuEul-Rahmen Ziff. 2.1.1. Nr. 19.

34 Eine beihilferechtliche Zuléssigkeit staatlicher Férderung kann sich im Forschungsbereich grundsétzlich auch
aus der De-Minimis-Verordnung sowie der Gruppenfreistellungsverordnung ergeben. Vgl. hierzu Pricewater-
houseCoopers/Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wiirttemberg, Leitfaden EU-Beihil-
fenrecht, Band 4: Innovationspolitik — Beihilfen fiir Forschung, Entwicklung und Innovation sowie ausgewéhlte
beihilfenrechtliche Aspekte der EU-Strukturfondsforderung, 2017, S. 28 ff., abrufbar unter https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/service/publikation/did/leitfaden-eu-beihilfenrecht-band-4-innovationspolitik/.



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.198.01.0001.01.DEU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_1605
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lit. ¢ AEUV bedeutsam: ,,Als mit dem Binnenmarkt vereinbar konnen angesehen werden ... Bei-
hilfen zur Férderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, so-
weit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verdndern, die dem gemeinsamen Inte-
resse zuwiderlduft“.* Fiir die éffentliche Vergabe von Forschungs- und Entwicklungsdienstleis-
tungen gilt insofern:

Wird die 6ffentliche Vergabe im Wege eines offenen Ausschreibungsverfahrens im Einklang mit
den geltenden Richtlinien durchgefiihrt, geht die Kommission in der Regel davon aus, dass die
Unternehmen, die die betreffenden Dienstleistungen erbringen, keine staatlichen Beihilfen im
Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erhalten.*

In allen anderen Fillen einschlieBlich der vorkommerziellen Auftragsvergabe geht die Kommis-
sion davon aus, dass keine staatlichen Beihilfen fiir die betreffenden Unternehmen vorliegen,
wenn der fiir die einschldgigen Dienstleistungen gezahlte Preis vollstindig dem Marktwert des
von dem offentlichen Auftraggeber erzielten Nutzens und den Risiken der beteiligten Anbieter
entspricht (sog. Privatinvestortest®’).*® Dies ist nach Auffassung der Kommission insbesondere
dann der Fall, wenn samtliche der folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

— ,Das Auswahlverfahren ist offen, transparent und diskriminierungsfrei und stiitzt sich (auf)
vorab festgelegte objektive Auswahl- und Zuschlagskriterien.

— Die geplanten vertraglichen Vereinbarungen, in denen alle Rechte und Pflichten der Ver-
tragspartner — u. a. hinsichtlich der Rechte des geistigen Eigentums — festgelegt sind, wer-
den allen interessierten Bietern vor Beginn des Ausschreibungsverfahrens zur Verfiigung
gestellt.

— Bei der Auftragsvergabe wird den beteiligten Anbietern bei der in kommerziellem Umfang
erfolgenden Bereitstellung der Endprodukte oder der Enddienstleistungen fiir einen 6ffent-
lichen Auftraggeber in dem jeweiligen Mitgliedstaat keine Vorzugsbehandlung zuteil.

— Eine der folgenden Voraussetzungen ist erfiillt:
- Alle Ergebnisse, fiir die keine Rechte des geistigen Eigentums begriindet werden, kénnen

weit verbreitet werden, zum Beispiel durch Veroffentlichung, Lehre oder Beitrag zu den
Normungsgremien in einer Weise, die andere Unternehmen in die Lage versetzt, sie zu

35 Vgl. Leitfaden EU-Beihilfenrecht, Band 4 (siehe vorhergehende Fufinote), S. 25.
36 FuEul-Rahmen Ziff. 2.3. Nr. 32.

37 Schwendinger, Beihilfenrechtskonformer Umgang mit geistigem Eigentum in der Auftragsforschung,
GRUR 2013, 447, 448.

38 FuEul-Rahmen Ziff. 2.3. Nr. 33.
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reproduzieren; alle Rechte des geistigen Eigentums werden dem 6ffentlichen Auftragge-
ber in vollem Umfang zugeordnet.“*

- Dienstleistungserbringer, denen die Ergebnisse, die Rechte des geistigen Eigentums be-
griinden, zugewiesen werden, sind verpflichtet, dem 6ffentlichen Auftraggeber kostenlos
unbegrenzten Zugang zu diesen Ergebnissen zu gewihren und Dritten, z. B. durch nicht-
exklusive Lizenzen, Zugang zu Marktbedingungen zu gewdhren.

Aus den letztgenannten Punkten folgt, dass in dieser Konstellation das EU-Beihilfenrecht sogar
ausdriicklich fiir eine Ausgestaltung des Verhiltnisses zwischen 6ffentlichem Auftraggeber und
Forschungsinstitution dahingehend sprechen kann, dass eine Partizipation desselben an den For-
schungsergebnissen ausdriicklich und weitgehend eingerdumt wird.

6. Fazit

Fiir eine hinreichende Partizipation der 6ffentlichen Hand an durch sie ermdoglichter Wertschép-
fung in Gestalt von aus Forschungstatigkeiten resultierenden geistigen Eigentumsrechten sind —
je nach Konstellation im Einzelfall — unterschiedliche Regelungsebenen potentiell relevant und
in Abhéngigkeit davon verschiedene Handlungsoptionen grundsatzlich denkbar. Im Wesentli-
chen gilt insofern Folgendes:

— Erfolgt die Forschung durch Angestellte 6ffentlich-rechtlicher Institutionen, greift grund-
sdtzlich das Arbeitnehmererfindungsgesetz unmittelbar und gewahrleistet auch ohne eine
gesonderte vertragliche Regelung von Schutzrechten die Partizipation der 6ffentlichen
Hand.

— Bei der Vergabe von Forschungsauftragen an Dritte diirften zur Gewahrleistung der Partizi-
pation regelmiBig vertragliche Regelungen beziiglich neu entstehenden geistigen Eigen-
tums zu treffen sein.

— Bedient sich die 6ffentliche Hand gesellschaftsrechtlicher Rechtsformen, kénnen schon im
jeweiligen Gesellschaftsvertrag Festlegungen grundsatzlicher Art zum Gesellschaftszweck
und zum Unternehmensgegenstand getroffen werden, die mittelbar Einfluss auf die Alloka-
tion neu entstehenden geistigen Eigentums haben.

— Um im Falle der Auftragsforschung Konformitdt mit EU-Beihilferecht zu erzielen, kann es

gangbar sein, alle Rechte des geistigen Eigentums in vollem Umfang vertraglich dem éffent-
lichen Auftraggeber zuzuordnen.

* k%

39 FuEul-Rahmen Ziff. 2.3. Nr. 33 Buchstaben a — d (Hervorhebung nicht im Original).
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