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WILLKOMMEN

Liebe Innovatorinnen, Erfinderinnen und Unternehmerinnen,
sehr geehrte Leserinnen!

Ist eine Zusammenarbeit schon eine Kooperation? Wann sind Kooperationen wirklich sinnvoll?
Gibt es Fangnetze, in denen man sich als Klein- und Mittelbetrieb verheddern kann?
Das sind einige der Fragen, die wir mit diesem Leitfaden beantworten wollen.

Universitaten, Forschungszentren, andere Unternehmen kdnnen fur Klein- und Mittelbetriebe
eine Chance sein neue Wege zu gehen, Innovationen zu entwickeln, neue Leistungen hervor-
zubringen. Wir méchten Ihnen Mut machen nach Kooperationen Ausschau zu halten, Sie darin
starken, Kooperationen einzugehen und wir mdchten Sie mit den Spielregeln wappnen.

Das WIFI Unternehmerservice der Wirtschaftskammer Osterreich sieht es als seine Aufgabe
Unternehmen zu unterstitzen, Entscheidungsgrundlagen zu bieten und fir neue Wege Wis-
senswertes bereitzustellen. Die Aufgabe des WIFI Unternehmerservice ist es, komplexe The-
men kompakt darzustellen.

Dieser Leitfaden ist in der WIFI Schriftenreihe entstanden, mit der wir seit mehr als 60 Jahren
praktische Information bieten - sowohl zu aktuellen Themen als auch zu Themen, die in Zu-
kunft wichtig werden.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg und gute Kooperationen!

uf.

KR Dr. Michael P. Walter
Kurator des WIFI Osterreich
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VORWORT DES AUTORENTEAMS

Erfolgreiche Kooperationen zeichnen sich dadurch aus, dass gemeinsam an einem klaren Ziel
gearbeitet wird und jeder der Partner seine individuellen Starken einbringt. Schon vor Beginn
sollte festgelegt werden, wer welche Leistungen einbringt und wie der Erfolg aufgeteilt wer-
den soll.

Insbesondere kleine Unternehmen haben oft Scheu davor, mit potentiellen Kooperationspart-
nern bereits im Vorfeld einer mdglichen Zusammenarbeit die rechtlichen Rahmenbedingungen
anzusprechen bzw. Vereinbarungen schriftlich festzuhalten, da personliche Beziehungen und
gegenseitiges Vertrauen dies obsolet erscheinen lassen. Aber gerade um die Beziehung lang-
fristig fir beide Seiten nutzbringend zu gestalten empfiehlt es sich, die wichtigsten (rechtli-
chen) Eckpunkte jedenfalls bereits im Vorfeld zu klaren und schriftlich niederzulegen. Dies
hat nichts mit mangelndem Vertrauen zu tun, sondern zeugt vielmehr von Professionalitat und
Sachkenntnis.

Die im Folgenden dargestellten Inhalte kdnnen keineswegs alle Eventualitaten abdecken. Im
Einzelfall wird daher empfohlen, rechtskundigen Beistand einzuholen. Der vorliegende Leitfa-
den soll im Prozess der Anbahnung, Planung und Umsetzung erfolgreicher Kooperationen be-
gleiten und Sie dabei unterstiitzen, sich vor unliebsamen Uberraschungen bereits im Vorfeld
zu schitzen.

Viel Erfolg bei lhren Kooperationen winscht lhnen

das Autorenteam
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WOZU KOOPERIEREN?

Kooperationen sind tberall dort zu finden, wo Unternehmen alleine nicht oder nur mit deut-
lich eingeschranktem Ergebnis ihre Ziele erreichen kdnnen. Kooperationen zwischen Unter-
nehmen, Institutionen der Forschung & Entwicklung, aber insbesondere zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft sind heute aus dem betrieblichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele
innovative Aufgaben wéren daher ohne Zusammenarbeit kaum mehr zu bewaltigen.

Es sei an dieser Stelle ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Ausfiihrungen
nur einen groben Uberblick darstellen. Im konkreten Fall empfehlen wir Rechtsexperten hin-
zuzuziehen, bevor Kooperationen eingegangen werden. Nur derart kann sichergestellt wer-
den, dass Vertrage, aber vor allem deren Auswirkungen auch das widerspiegeln, was die Ver-
tragspartner umsetzen wollen und die Besonderheiten des Einzelfalles bertcksichtigt werden.

Bei Kooperationen bleiben die Partner grundsatzlich rechtlich voneinander unabhangig. Sie
arbeiten meist auf bestimmte Zeit zusammen, um ein bestimmtes, genau definiertes Ziel
gemeinsam zu erreichen oder Teile eines grolReren Ganzen (z.B. Arbeitspakete oder Detail-
aufgaben in einem Projekt) arbeitsteilig zu I6sen.

Es kann grundsatzlich zwischen zwei Grundformen von Kooperationen unterschieden werden:

= Die additive Kooperation: In ihr wird etwas Neues geschaffen (z.B. bei F&E-Projekten:
Sonderanfertigungen, die einer alleine nicht bewerkstelligen kdnnte; bei Spezialprojekten,
in denen die Expertise unterschiedlicher Fachrichtungen erforderlich ist; bei multidis-
ziplinaren oder transdisziplinaren Projekten, seien sie nun grundlagennahe oder besonders
innovativ).

= Die synergetische Kooperation: Die Partner zielen auf eine Optimierung (Kosten, Zeit,
Effizienz) ab und fassen daher Prozesse oder Ablaufe zusammen (z.B. Kooperationen in der
Beschaffung, Maschinen-Pooling, etc.).
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Abbildung: Mdégliche Ziele von Kooperationen

Schlie3lich kann auch hinsichtlich der zeitlichen Komponente von Kooperationen unterschie-
den werden:
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= Kooperationen auf bestimmte Zeit;

= Kooperationen bis zur Erreichung bestimmter Ziele;

= Kooperationen auf unbestimmte Zeit mit wechselnden Zielen sowie

= Kooperationen auf unbestimmte Zeit, ohne Definition bestimmter Ziele.

Grundsatzlich gilt, dass Kooperationen immer dann besonders erfolgreich sind, wenn alle Teil-
nehmer einen Gewinn aus der Zusammenarbeit ziehen.

Die Motive fir Kooperationen kdnnen vielfaltig sein, z.B.:

= Beschleunigungsmotiv/zeitliche Grinde: Ein Unternehmen alleine wéare nicht schnell ge-
nug.

= Glaubwurdigkeitsmotiv: Ein Unternehmen allein ware ohne den entsprechenden theore-
tisch-wissenschaftlichen Hintergrund nicht glaubwirdig. In der Kooperation erfolgt eine
Klarstellung der unterschiedlichen sachlichen Schwerpunkte von mehreren Unternehmen
(z.B. produktionstechnischer Art, aber auch vertriebliche Komponenten).

= Objektiv-wissensgebundene Motive: Ein Unternehmen alleine verfiigt nicht Uber das noti-
ge Fachwissen. Daher werden zur Erreichung der Ziele die Kenntnisse von Fachexperten ge-
natzt.

= Synergetische Multidisziplinaritat: Gerade in Branchen oder Fachbereichen, deren Umfeld
immer komplexer wird, bemerkt man, dass das Fachwissen aus einer Disziplin oft nicht aus-
reicht, um aktuelle oder gar kinftige Aufgabenstellungen bzw. Probleme zu bewaltigen.
Zwar gibt es einige Querschnittsmaterien, in denen sich bereits Spezialisten etabliert haben
(z.B. in der Mechatronik), dennoch mussen viele Bereiche nach wie vor von mehreren Spe-
zialisten aus unterschiedlichen Bereichen gemeinsam, also synergetisch abgedeckt werden.

Die meisten Entwicklungs- oder Innovationskooperationen sind anlassbezogen, d.h. es gibt
einen bestimmten Anlass, einen operativ aktuellen Grund, um mit externen Partnern zusam-
menzuarbeiten. Dennoch ware es oft besser, Uber einen langeren Zeitraum hinweg zusam-
menzuarbeiten.

Gerade fir solche ad-hoc-Konstruktionen, die z.B. gebildet werden, weil ein entsprechender
Forder-Call publiziert wurde oder weil man ein gemeinsames Angebot fiir einen groReren Auf-
trag oder eine Ausschreibung legen muss, gilt oft, dass durch den Zeitdruck und die Konzent-
ration auf das Inhaltliche dem rechtlichen Rahmen sowie den Konsequenzen nicht genigend
Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ein Umstand, der im Nachhinein mit groRem Aufwand und
erheblichem Streit-Potenzial saniert werden muss.

KMUs finden sich in Kooperationen mit anderen, groReren Unternehmen, Universitaten und
Forschungsstellen oft in einer relativen Schwéacherstellung wieder. Oft fehlen Erfahrungen aus
anderen, ahnlich gelagerten Projekten. In vielen Fallen sind die mittelstandischen Unterneh-
men mit vorformulierten Vertragswerken konfrontiert und glauben, diese annehmen zu mus-
sen und haufig fehlt auch das Wissen Uber gestalterische Mittel, rechtliche und wirtschaftliche
Konsequenzen sowie Uber die Mdglichkeiten, seine eigenen Rechte auch durchzusetzen.
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KOOPERATIONSZIELE UND RECHTLICHE AUSWIRKUNGEN

Hinsichtlich des Kooperationszieles kénnen folgende Arten von Kooperationen unterschieden
werden:

= Entwicklungskooperationen

Ideenfindungs- und Probleml&sungs-Kooperationen

Einkaufs-Kooperationen

Produktions-Kooperation

Marketing-Kooperationen

Vertriebs-Kooperationen

Eine andere Art der Einteilung von Kooperationen erfolgt nach der Art der vertraglichen Rege-

lung zwischen den Partnern:

= Keine Vertragsbeziehung (z.B. loses Netzwerk)

= Eink&ufer-Verkaufer-Beziehung (i.d.R. klassischer Werkvertrag)

= Kurzfristig ausgerichtete ,,ad-hoc* Kooperationen

= Gleichberechtigte Innovationspartner mit unterschiedlichen Mitteln und/oder Ressourcen
und/oder Schwerpunkten, meist auf langere Zeit ausgerichtet

= Zusammenschluss zu einem Kompetenz-Netz oder Cluster

= Verbundene Unternehmen

Die rechtlichen Auswirkungen werden in der nachfolgenden Ubersicht vor allem in Hinblick auf
Haftung, Entscheidungsfindung, Bewertung von gemeinsamen Ergebnissen sowie auf finanziel-
ler Ebene beleuchtet:

Art der Kooperation | Rechtliche Auswirkungen

Loses Netzwerk In der Regel wird dadurch eine Gesellschaft burgerlichen Rechts
(meist ohne schriftli- | (GesbR)1 gegrindet. Diese Gesellschaftsform hat keine eigene
chen Vertragsab- Rechtspersonlichkeit, d.h. nicht die Gesellschaft, sondern die ein-
schluss) zelnen Mitglieder sind Trager aller Rechte und Pflichten.

Die GesbR ist ein auf Dauer angelegtes Schuldverhaltnis zwischen
den Gesellschaftern. Zweck der GesbR ist nicht der Austausch von
Leistungen zwischen den Mitgliedern, sondern dass die unter-
schiedlichen Beitrage (Geld, Know-How, Nutzungsrechte, Arbeits-
leistung, ...) einem gemeinsamen Zweck gewidmet werden. Be-
kanntestes Beispiel einer GesbR ist die ARGE (Arbeitsgemein-
schaft).

Haftungsauswirkungen: Zwischen Gesellschaftsvermdgen bzw. -
schulden und Privatvermdgen bzw. -schulden der Mitglieder der
GesbR ist zu unterscheiden. Grundsatzlich haftet das gesamte
Gesellschaftsvermogen. Reicht dieses jedoch zur vollstéandigen
Befriedigung der Glaubiger nicht aus, so haften die Gesellschaf-
ter unbeschrénkt mit ihrem Privatvermoégen, wobei sich ihr An-
teil nach ihrer Kapitaleinlage bemisst.

Da keine Verpflichtung besteht, eine Kapitaleinlage zu leisten,
sondern lediglich Arbeitsleistung in die GesbR eingebracht werden
kann, haften die Gesellschafter, die nur Arbeitsleistung einbringen
nicht, sofern die Arbeitsleistung nicht als Kapitalanteil angerech-
net wurde.

18§ 1175, - 1216 ABGB
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Art der Kooperation | Rechtliche Auswirkungen

Loses Netzwerk Die Gesellschafter haften laut Gesetz > grundsatzlich anteilig, wo-
(meist ohne schriftli- | bei dies von Literatur und Rechtsprechung nicht einheitlich gese-
chen Vertragsab- hen wird. Eine Solidarhaftung (Haftung des einzelnen fir die ge-
schluss) samte Schuld) tritt jedenfalls ein, wenn die geschuldete Leistung

nicht teilbar ist und daher auch nicht anteilig erfullt werden kann
(8 890 ABGB).

Die herrschende Rechtsprechung nimmt jedoch bei der GesbR ge-
nerell Solidarhaftung an, da mehrere Personen aufgrund eines ein-
heitlichen Vertrages eine Schuld eingehen. Da Gesellschafter einer
GesbR sowohl natirliche als auch juristische Personen sein kénnen,
kann z.B. auch ein Einzelunternehmer bzw. eine Privatperson ge-
meinsam mit einer GmbH eine GesbR bilden. Die GmbH ist dabei
im Vorteil, da sie juristische Person ist und ihre Gesellschafter so-
mit nicht persdnlich haften - im Gegensatz zum Einzelunternehmer
bzw. zur Einzelperson. Daher ist es wichtig abzuklaren, mit wem
man sich zu einer GesbR zusammenschliel3t und sich Uber die
Haftungsauswirkungen im Klaren zu sein.

Auch wenn keine gesetzlichen Formvorschriften bestehen (eine
GesbR kann also auch mindlich gegriindet werden), empfiehlt sich
jedenfalls, alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.

Entscheidungsfindung: Bei MalRnahmen der ordentlichen Verwal-
tung entscheidet die Anteilsmehrheit. Bei solchen der auflleror-
dentlichen Verwaltung gilt grundsatzlich das Einstimmigkeitsprin-
zip, wobei der Schutz der Minderheit zu beachten ist (88 833 ff
ABGB). Anderungen des Gesellschaftsvertrages erfolgen grundsatz-
lich einstimmig, wobei es aber auch anderslautende OGH Entschei-
dungen zu diesem Thema gibt.

Achtung: Gesellschafter einer GesbR haben fir jeden Verschul-
densgrad einzustehen (also auch fur leichte Fahrléssigkeit). Bei der
GesbR kann jener Gesellschafter, der im Innenverhaltnis (zwi-
schen den Gesellschaftern) mittels Mehrheitsbeschluss dazu er-
machtigt wurde fur die GesbR nach auf3en tatig zu werden alle
anderen Gesellschafter verpflichten, d.h. jeden einzelnen Ge-
sellschafter haftbar machen.

Finanzielles: Die Verteilung von Gewinnen und Verlusten kann frei
vereinbart werden. Es ist jedoch unzulassig, eine Beteiligung nur
am Verlust festzulegen.

Werkvertrag Zwar ist der Abschluss eines Werkvertrags nicht formgebunden, es
empfiehlt sich allerdings eine schriftliche Abfassung.

Beim Werkvertrag handelt es sich um ein sog. Zielschuldverhaltnis,
d.h. ein Vertragspartner verpflichtet sich zur Herstellung eines

Art der Kooperation | Rechtliche Auswirkungen

2§ 1203 Satz 2 ABGB: Forderungen und Schulden der Gesellschaft: ,,Ebenso hat aber bei gesellschaftlichen Forde-
rungen oder Schulden jedes Mitglied nur fiir seinen Anteil ein Recht oder eine Verbindlichkeit zur Zahlung, aufer in
dem Falle, welcher bei Handelsleuten vermutet wird, dass alle fir einen und einer fir alle etwas zugesagt oder
angenommen haben.”
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Werkvertrag bestimmten Erfolges und nicht bloR zu einem Bemihen um einen

Erfolg. Der Werkunternehmer kann auch Erfullungsgehilfen heran-
ziehen (Subunternehmer oder auch seine Angestellten).

Ist als zu lieferndes Werk eine Erfindung oder eine sonstige
geistig-kreative Leistung (z.B. ein Logo, ein Design, ein Slogan,
ein Software-Programm) geschuldet, so sollte jedenfalls abge-
klart werden, wer das geistige Eigentum (Patent udgl.) verwer-
ten darf und wer fir etwaige Folgekosten aufkommt.

Haftung: Gem. § 1167 ABGB gelten die allgemeinen Gewahrleis-
tungsvorschriften. Darliber hinaus sind ebenfalls die 8§ 922 ff ABGB
zu beriicksichtigen: der Ubergeber einer Sache leistet dafir Ge-
wahr, dass der Kaufgegenstand die bedungenen oder gewodhnlich
vorausgesetzten Eigenschaften hat und dass er der Natur des Ge-
schafts oder der geschlossenen Verabredung geméaR verwendet
werden kann. Eine Leistung ist demnach iSd § 922 ABGB mangel-
haft, wenn sie qualitativ oder quantitativ hinter dem Geschulde-
ten, das heilt dem Vertragsinhalt, zurtickbleibt). Daher sollte bei
Forderungsansuchen, die wesentlicher Bestandteil der vertragli-
chen Kooperation sind vorab geprift werden, ob Auftrags- bzw.
Werkvertragsentwicklungen férderungswirdig sind!

Kurzfristige  ad-hoc | In diesem Fall wird es sich idR um die Grindung einer GesbR han-
Kooperationen deln (z.B. wenn eine gemeinsame Anbotslegung mit zukinftigen

Partnerunternehmen vereinbart wird).

Auf langere Zeit aus- | Bei auf langere Zeit ausgerichteten Partnerschaften empfiehlt sich
gerichtete Innovati- | jedenfalls die schriftliche Abfassung eines entsprechenden Vertra-
ons-Partnerschaften ges, sofern dazu nicht bereits eine gesetzliche Verpflichtung be-

steht. In Frage kommt etwa ein ,,Entwicklungsvertrag* oder auch
die Grindung einer Personen- oder Kapitalgesellschaft.

Der Vertrag sollte folgende Bestandteile beinhalten: Gegenstand,
Entwicklungsergebnis, Haftung, Warnpflicht, Geheimhaltung, Ver-
tragsdauer, Vergitung, Vertragsstrafe, Schutzrechte, Kindigung,
Nichtangriffsklausel, Gerichtsstand und anwendbares Recht.

Checkliste ,,Kooperationsgrundlagen*

o0 O O0000| "

Ist das Ziel der Kooperation geklart?

Wer sind die Vertragspartner?

Sind die Unterzeichnenden auch zeichnungsberechtigt?

Sind die Haftungsregelungen allen Partnern klar und von diesen auch akzeptiert?

Sind die Regelungen Uber die Entscheidungsfindung (ordentliche Geschafte, auBeror-
dentliche Geschafte?) klar und von allen akzeptiert?

Gibt es eine grundsatzliche Regelung dartiber, wer an den Verwertungsergebnissen in
welcher Form partizipieren soll?

Wer tragt evtl. Folgekosten und in welchem Ausmaf3?

Ist klargestellt, wer jene Kosten tragt, die zu Beginn der Kooperation noch nicht be-
kannt oder unklar sind?
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OHNE GEMEINSAME VISION UND ZIELE GEHT GAR NICHTS

,.Wenn man gemeinsam ein Schiff bauen will, dann sollte man nicht mit Planen argumentie-
ren, sondern die Sehnsucht nach dem Meer wecken.“
Antoine de Saint-Exupéry

Kooperationen im Innovationsbereich leiden unter einem oft unterschatzten Problem: Es wird
zu frih Uber (technische) Details nachgedacht, bevor noch eine gemeinsame Vision, gemein-
same Ziele vorhanden sind. Das ,,gemeinsame grof3e Bild* fehlt und muss dann im Laufe des
Projekts (meist mit hohem Aufwand) fertig gestellt werden.

Die Vision beschreibt die idealisierte, langfristige Richtung eines Projekts oder eines Unter-
nehmens. Dabei geht es weniger darum, technische Details, Zahlen, konkrete Ausformungen
oder gar die Wege, die zu diesem idealen Endresultat fiihren kdnnen, zu beschreiben, sondern
vielmehr darum, einen idealisierten Zustand tUberhaupt erstmals zu beschreiben.

Aus dieser Vision leiten sich dann jene Schritte ab, die notwendig sind, um diesen gewtinsch-
ten Endzustand (zumindest annéhernd) erreichen zu kénnen.

i a .' '-'..' ‘\.
heutige =
IST-Situation N

Abbildung: Wege zur Vision

In der strategischen Planung werden in der Folge jene Wege definiert, die am ehesten bzw.
am besten dazu geeignet sind, die Vision zu erreichen. Ebenso werden mogliche Barrieren auf
diesem Weg identifiziert sowie Uberlegungen angestellt, wie diese Hindernisse Giberwunden
werden kdnnen.

Checkliste ,,Visionen und Ziele*

Ist eine Vision vorhanden, die den gewlinschten idealen Zustand am Ende des Projekts
bzw. bei langfristiger Betrachtung zu einem Zeitpunkt in der Zukunft beschreibt?

Wird diese Vision von allen verstanden und inhaltlich geteilt?

Ist sichergestellt, dass diese Darstellung der Vision einerseits ausreichend Information
dartiber gibt, was erreicht werden soll, ohne zuviel Uber das ,,Wie* zu offenbaren (um
Neuheitsschadlichkeit hinsichtlich der Rechte geistigen Eigentums zu vermeiden)?

Ist die Vision den Projekt-Mitgliedern ein persénliches Anliegen?

Ist sie allen relevanten Interessenspartnern (Stakeholdern) in geeigneter, leicht ver-
standlicher Form kommuniziert?

[0 Ist sichergestellt, dass andere Interessenten sich Uber die Vision informieren kénnen?

o0 0O|®

aoagd
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GEPLANTE ERGEBNISSE RECHTZEITIG DEFINIEREN

Im nachsten Schritt sollten fur das Gesamtprojekt Ziele definiert werden. Hier wird - je nach
ProjektgroRe und strategischer Bedeutung des Projekts - zu definieren sein, wie detailliert
eine solche Planung stattfinden soll. Als Faustregel gilt, dass auch kleine Projekte zumindest
einer grundsatzlichen Planung bedurfen, insbesondere, wenn mehrere Unternehmen daran
beteiligt sind.

Die Zieldefinition sollte zumindest die folgenden Punkte beinhalten:

= Klare Definition dessen, was erreicht werden soll (WAS?)

= Definition der MessgroRen und wie diese gemessen werden (IN WELCHEM AUSMASS?)

= Wer ist wofur zustandig (WER?)

= Bis wann sind die Ziele zu erreichen (WANN?)

= Welche Ressourcen sind dafiir notwendig bzw. abgesprochen (mit WELCHEM Aufwand?)
= Bei welchen Abweichungen ist wer in welcher Form zu informieren?

= Wer hat Entscheidungen zu treffen und wem sind diese, in welcher Form, mitzuteilen?

Als Richtlinie kann gelten: Auch bei noch so kleinen Projekten ist die optimale Menge an Pro-
jektmanagement und -dokumentation groRer als Null. Projektmanagement kann dabei wie
folgt definiert werden: ,,Projektmanagement ist die Gesamtheit von Flhrungsaufgaben, -
organisation, -techniken und -mitteln fur die Abwicklung eines Projektes* (DIN 69901).

Bei groBeren Projekten ist es demnach meist zielflUhrend, das Gesamtprojekt in kleinere,
Uberschaubare Einheiten zu teilen, die idealer Weise in definierter, zeitlicher Abfolge ablau-
fen sollten (sogenannte Arbeitspakete), wobei jedes Arbeitspaket wiederum mit Zielen und
Ergebnissen (,,Deliverables®) hinterlegt sein sollte.

Zur Aufteilung der Ziele und zur Ermdglichung eines Projektcontrollings (im Sinne von Steue-
rung) empfiehlt es sich, Meilensteine zu definieren. Meilensteine sind Punkte im Projekt, de-
nen eine besondere Bedeutung zugeordnet wird, sei es, weil Teilziele erreicht werden, sei es,
weil Freigaben zu erfolgen haben oder sei es, weil an diesem Punkt eine Reflexion der bishe-
rigen Ergebnisse vorgenommen werden soll.

Grafische Darstellungen in einem Netzplan oder einem GANTT-Diagramm kénnen dabei helfen,
komplexere Projekte gut im Uberblick darzustellen.

Als Untergrenze empfiehlt sich ein einfacher Projektplan mit folgenden Mindestinhalten:

Checkliste ,,Kooperationsergebnisse**

Geplantes Endresultat

Meilensteine, die zum Erreichen dieses Endresultats fihren

Die geplanten Ergebnisse bei Erreichung der Meilensteine und woran diese Ergebnisse
gemessen werden

Arbeitspakete

Zustandige fir die Arbeitspakete (gegebenenfalls Teilprojektleiter)

Zeitplan

Kosten- und Ressourcen-Plan

Zustandige fir die Gesamt-Projektleitung (gegebenenfalls aufgeteilt auf inhaltliche
Projekt-Leitung und organisatorisches Projekt-Management)

oooooOo O00|™
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GRUNDSATZLICHE INHALTE VON KOOPERATIONSVERTRAGEN

Es empfiehlt sich bei jeder Art von Kooperation fir Vereinbarungen das Prinzip der Schrift-
lichkeit einzuhalten. Dies ist keineswegs ein Zeichen fur Misstrauen, sondern gibt vielmehr
allen Partnern die Sicherheit zu wissen, wie das Projekt durchgefihrt werden soll, wer wofir
verantwortlich ist, wie und wann Zahlungen in welcher Hohe zu leisten bzw. zu erwarten sind.
Daruber hinaus erfolgt damit die Klarung von Haftungsfragen und die weitere Verwertung von
Ergebnissen.

Die im Folgenden dargestellten Punkte stellen Minimalanforderungen dar, um spatere Strei-
tigkeiten zu vermeiden. Im Einzelfall kénnen (und sollen) diese Vereinbarungen selbstver-
standlich wesentlich umfangreicher ausfallen. Klaren und einfachen ,,Spielregeln* ist gegen-
uber verstrickten und verschachtelten Regelungen der Vorzug zu geben.

Zweck von Kooperationsvertragen ist es ublicherweise,

= die Organisation der Arbeit zwischen den Vertragspartnern naher zu beschreiben;

= die Nutzungs- und Verwertungsrechte der erarbeiteten Inhalte zu klaren;

= die Rechte und Pflichten der Vertragspartner zu bestimmen;

= Regelungen dariiber zu treffen, was geschehen soll, wenn einzelne Vertragspartner lhre
Aufgaben nicht oder nur teilweise erfiillen;

= die Zahlungsstrome zu regeln sowie

= die Dauer des Vertrages zu definieren.

Die einzelnen Vertragsinhalte

Zunachst sollten alle Vertragspartner namentlich und mit lhrer klagsfahigen Adresse (ev. Fir-
menbuchnummer) aufgelistet werden. Zu beachten ist, dass die Unterschriften am Ende des
Vertrages von einer unterschriftsberechtigten Person des Unternehmens bzw. der Institution
geleistet werden muissen. Es empfiehlt sich, die Zeichnungsberechtigung im Firmenbuch nach-
zupriufen bzw. sich vom Partner schriftlich bestatigen zu lassen.

Zur Erleichterung der Lesbarkeit des Vertrages kdnnen auch Kirzel fur die Vertragspartner
vereinbart werden, diese sollten an dieser Stelle festgehalten werden (z.B. XY GmbH, im Fol-
genden ,,XY“ genannt).

Praambel

In der Prdambel (Einleitung) sollen die Motive, die Ziele und Absichten der Vertragspartner
genannt werden. Die Prdambel, die Ublicherweise dem eigentlichen Vertragswerk vorange-
stellt wird, soll also den Basis-Konsens der Partner darstellen.

Die Prdambel sollte beinhalten,

= welche Zielsetzungen die Kooperation verfolgt;

= was mit dem Kooperationsvertrag geregelt werden soll und

= welchen inhaltlichen und wirtschaftlichen Zielsetzungen dieser entsprechen soll.

Somit ist in der PrAambel zumindest ansatzweise festgehalten, was die Vertragspartner mit
der Regelung bezwecken wollen. Der Inhalt der Praambel kann auch mit den Ergebnissen der
im Themenbereich ,,Vision* erarbeiteten Inhalte angereichert werden.
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Ziel, Inhalt und Dauer der Kooperation

Sofern eine Person flr das Kooperationsprojekt als interne(r) Leiterin definiert wird, sollte im
Vertrag diese Person vom Unternehmen namentlich genannt werden und diese Ermachtigung
zur Vertretung der Institution innerhalb des Projekts ebenso firmamaRig (etwa im Annex des
Vertrages) bestéatigt werden. Um sicherzustellen, dass auch der/die in das Projekt Delegierte
die Vertragsinhalte kennt, empfiehlt es sich, sofern nicht andere Griinde dagegensprechen,
dass auch diese Person gemeinsam mit dem/den Unterschriftsberechtigten den Vertrag unter-
fertigt bzw. an dieser Stelle eine Unterschriftsprobe abgibt.

Die Kooperation wird tblicherweise fir ein bestimmtes Projekt oder einen bestimmten Zweck
vereinbart. Um sicherzustellen, dass alle vom gleichen Projekt sprechen, sollte dieses einen
klaren, eindeutigen Titel sowie eine Kurzbeschreibung erhalten, die an dieser Stelle schrift-
lich festgehalten werden.

Darlber hinaus sollten auch die Ziele der Kooperation bzw. das Kooperationsprojekts de-
finiert werden. Auch wenn dies mitunter bei der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages
noch nicht erschépfend geregelt werden kann, empfiehlt sich zumindest eine grobe Beschrei-
bung sowie eine Definition, wann und in welcher Form die detaillierten Ziele konkret verein-
bart werden sollen.

Ebenso sollte der Zweck der Kooperation definiert werden (z.B. ,,Die Vertragspartner beab-
sichtigen bei der [Férderstelle] einen Antrag auf Forderung des gemeinsamen Projekts [Pro-
jektnamen] einzureichen.*).

Hier empfiehlt es sich, die Beschreibung der Organisationsform der Projektbearbeitung aufzu-
nehmen, auch wenn dazu an anderer Stelle im selben Vertrag oder in einem anderen Vertrag
Details vereinbart werden.

SchlieRlich sollte die Dauer sowie die Beendigung des Vertrages geregelt werden. Grund-

satzlich kdnnen solche Vertrage

= auf unbestimmte Zeit oder

= bis zur Erreichung bzw. zum Ablauf eines bestimmten Datums bzw. einer bestimmten Zeit-
spanne oder

= bis zur Erreichung eines bestimmten Zieles

geschlossen werden.

Ebenso ist es sinnvoll, die Bedingungen fur eine vorzeitige Auflosung des Vertrages samt Defi-
nition des daraus resultierenden Handlungsbedarfs zu festzuhalten.

Beispiel - Vertrag einer ARGE zur Einreichung eines F&E-Projekts bei der Forderstelle:

Die Vertragspartner vereinbaren als ARGE ein namentlich genanntes und inhaltlich zumin-
dest ansatzweise beschriebenes Projekt einzureichen. Dazu sollte auch die Foérderstelle
namentlich genannt sein.

Der Vertrag kann auch unter der Bedingung der Annahme des Forderprojektes durch die
Forderstelle geschlossen werden, was bedeutet, dass bei Ablehnung die Kooperation auto-
matisch endet (eventuelle Geheimhaltungsvereinbarungen, die in der Vorphase bereits un-
terfertigt wurden, aber dennoch weiter Gultigkeit besitzen).

Wird ein Vertrag zur Grindung einer ARGE zur Einreichung eines F&E-Projekts bei der For-
derstelle geschlossen, sollte jedenfalls auch geregelt werden, was geschieht, wenn der
Fordervertrag vorzeitig beendet wird und daher Fordergelder (anteilig oder gesamt) an die
Forderstelle zu refundieren sind (Regelung dariiber, wer diese Fordergelder in welchem
Ausmal zuriickbezahlt).

Achtung: Zu bedenken ist, dass die herrschende Rechtsprechung fiur solche ARGEs generell
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Solidarhaftung annimmt, das heifl3t, dass jeder Gesellschafter fiir die gesamte Schuld einzu-
stehen hat und nicht blo anteilig. Zwar kann sich der leistende Gesellschafter bei seinen
Mitgesellschaftern fir deren anteilige Schuld schadlos halten, das Risiko der Zahlungsfahig-
keit der anderen Partner liegt jedoch beim Leistenden.
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PROJEKTMANAGEMENT UND AUFGABEN DES PROJEKTMANAGERS

Auch fir kleinere Projekte sollte eine Person zum Projektmanager bzw. Projektmanagerin
bestimmt werden. Die Aufgaben des Projekt-Managements sind typischerweise folgende:

= Verwaltung und Vorbereitung von Protokollen;

= Terminkoordination zwischen Projektpartnern, Forderstellen sowie Dritten;

= Sicherstellung der laufenden internen und externen Kommunikation;

= gegebenenfalls die Information von Férderstellen tber den Fortschritt der Tatigkeiten sowie
Uber (Teil-)Ergebnisse;

= Sammlung und Verteilung aller projektrelevanten Unterlagen und somit die Sicherstellung
der Information der Projektpartner mit allen fiir die Erreichung der Ziele erforderlichen Un-
terlagen sowie

= die Einforderung, Sammlung und Weitergabe der notwendigen Abrechnungsunterlagen.

In bestimmten Fallen Gbernimmt das Projekt-Management zuséatzlich folgende Aufgaben:

= Vorkontrolle der Abrechnungsunterlagen (,,first level control*), insbesondere hinsichtlich
der Nachvollziehbarkeit, der Zuordenbarkeit zu den jeweiligen Arbeitspaketen sowie die
Durchfiihrung von Soll-Ist-Vergleichen;

= Information des Konsortiums sowie der Projektleitung im Falle von wesentlichen Abwei-
chungen;

= das Vorschlagen sowie gegebenenfalls das Einleiten von Malnahmen im Falle von Abwei-
chungen, um sicherzustellen, dass die Projektziele dennoch erreicht werden kénnen.

Fur grolRe Projekte empfiehlt sich darlber hinaus die Trennung in ein organisatorisch-
finanzielles Projekt-Management sowie ein inhaltlich-fachliches Projekt-Management.

Gegebenenfalls kann auch ein Projekt-Organigramm zur Beschreibung der Kommunikations-
flisse und -befugnisse nach innen und aufl’en angefihrt werden. Dies wird tberall dort zielfih-
rend und notwendig sein, wo an einzelnen Projektschritten unterschiedliche oder wechselnde
Personen beteiligt sind (wie dies z.B. bei Projekten mit universitarer Beteiligung oft der Fall
ist).

Tipp: Fur die meisten Projekte empfiehlt es sich, gleich zu Beginn ein kurzes, 2 bis 3-
seitiges und fur die Offentlichkeit bestimmtes Papier zu erstellen, in welchem Ziele, Be-
teiligte sowie Ansprechpartner des Projekts dargestellt werden. Dieses Papier dient einer-
seits Marketing- und PR-Zwecken und soll dariiber hinaus sicherstellen, dass fir alle Projekt-
partner nach aufl’en eine einheitliche Sprachregelung besteht.

Rechte und Pflichten der Vertragspartner

Durch die Definition der Rechte und Pflichten der einzelnen Vertragspartner wird er-
reicht, dass alle Beteiligten wissen, was von ihnen erwartet wird und sich diese auch dazu
bekennen, ihre Pflichten zu erfullen. Ebenso soll fur alle Beteiligten klar definiert sein, wel-
che Rechte sich aus der Kooperation ergeben. Vor allem gilt es die Rechte der Verwertung zu
beschreiben (siehe dazu auch spater).

Auch wenn die Verantwortlichkeiten zu Beginn einer Kooperation unter Umstéanden noch
nicht vollstandig definiert werden kdnnen, sollte zumindest die Hauptverantwortung fir die
jeweiligen Bereiche oder Arbeitspakete sowie die Verantwortung fir das Erreichen bestimm-
ter Ergebnisse aufgelistet werden.

Wenn eine abschlieBende Regelung noch nicht getroffen werden kann (weil z.B. eine Detail-
lierung des Arbeitsplanes erst nach einer anfanglichen Recherche- oder Forschungsrunde er-
folgen kann), so sollte festgehalten werden, bis zu welchem Zeitpunkt die detaillierten Rech-
te und Pflichten ausgearbeitet werden (z.B. im Arbeitspaket ,,Lastenheft und Pflichtenheft*).
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Dazu empfiehlt sich die Aufteilung des Projektes in Arbeitspakete sowie eine Zuordnung der
Vertragspartner sowie deren Beitrage zu den einzelnen Arbeitspaketen.

Bei Anderungen oder Anpassungen des Arbeitsplanes im Fortlauf eines Projektes sollte wie-
derum die Schriftform eingehalten werden und es empfiehlt sich auch eine schriftlich abge-
zeichnete Annahme der Anderungen durch die Projektleitung und/oder durch das Projekt-
Management sowie die Weiterleitung der abgednderten Fassung an alle Kooperationspartner.

Hier kdnnen (eventuell als Anlage) der Projektplan sowie die Inhalte der Arbeitspakete beige-
fugt werden (inklusive der erwarteten Ergebnisse -,,deliverables®, der Kosten und Ressourcen
der einzelnen Projektschritte, der handelnden Personen bzw. Institutionen, der Verantwort-
lichkeiten, eventueller Meilensteine, gegebenenfalls der Teilprojektleitung, ...).

Zahlungen, Kosten, Finanzierung

Gerade die Bereiche Auszahlungen und Kostentragung erweisen sich bei Kooperationsprojek-
ten haufig als Knackpunkt. Insbesondere gilt dies fur Forderprojekte, bei denen sich die Aus-
zahlung der Fordergelder durch den Akten- und Pruflauf verzégern kann (bei nationalen Pro-
jekten dauert dies von wenigen Wochen bis zu einigen Monaten, bei internationalen Projekten
von wenigen Monaten bis zu 2 Jahren).

In lhrer Kostenrechnung bzw. Finanzplanung sollten Sie daher in jedem Fall auch berucksichti-
gen, wie die Zwischenfinanzierung fir diese Wartezeit zu erfolgen hat. In den meisten Forder-
fallen werden nur jene Kosten anerkannt, fir welche auch die entsprechenden Zahlungsstro-
me nachgewiesen werden kénnen. Das bedeutet, dass Sie zunachst 100% der Kosten zu tragen
haben, die Refundierung des Forderanteils dann entsprechend spater erfolgt.

Daruber hinaus empfiehlt es sich Regelungen dariber zu treffen, wie beim Nicht-Anerkennen
von Kosten durch die Forderstelle oder die Projektleitung vorzugehen ist.

Zur Transparenz der Projektabrechnung konnen folgende Punkte hilfreich sein:

= Errichtung eines eigenen Kontos fir das Projekt, tber das alle projektrelevanten Zahlun-
gen laufen.

= Definition der Auszahlungszeitpunkte, idealer Weise in Abhangigkeit von Zahlungseingan-
gen durch die Forderstelle (sofern dies durch den Fordervertrag geregelt werden kann).
Anmerkung: Oft ist bei Projekten mit universitdrer Beteiligung eine Eigenleistung (Sach-
oder Geldleistung) durch die Universitaten nicht moglich. Diese Bedingungen sind im Vor-
feld mit der Forderstelle sowie den zustandigen Stellen beim Forschungspartner schriftlich
abzuklaren, da sie erfahrungsgemall immer wieder zu Problemen wéhrend der Abwicklung
flhren.

= Insbesondere sollten Regelungen tber die folgenden Bereiche getroffen werden:

- Auszahlung von Anzahlungen (z.B. anteilig an die Partner nach Projektfortschritt der
jeweiligen Teil-Arbeitspakete; zu bestimmten Meilensteinen; ab Einlangen).

- Vorgehensweise bei verzdgerten Auszahlungen durch die Forderstelle: Aus der Sicht
der KMUs sollte versucht werden, das Risiko von verspateten Auszahlungen auf alle Pro-
jektpartner gleichmaRig zu verteilen, also zu vereinbaren, dass alle Zahlungen erst je-
weils nach Einlangen der Fordergelder durch die Forderstelle erfolgen.

- Vorgehensweise bei Nichterreichen von erwarteten Projektzielen (von der Nachfrist-
setzung bis zur ev. kostenpflichtigen Ersatzvornahme, wobei hier auch Pdnalen vereinbart
werden kdnnen).

- Einbehaltung einer Ricklage bis zur endgtitigen Fertigstellung des gesamten Projektes.

- Weitere Bedingungen fir Auszahlungen.
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Vertraulichkeit, NDAs®, bestehende Rechte

Haufig werden Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in Zusammenhang mit
der Entwicklung neuer oder verbesserter Produkte bzw. Verfahren eingegangen. Daher spielt
das Thema Vertraulichkeit und Geheimhaltung eine spezielle Rolle.

Der Sicherstellung von Vertraulichkeit und Geheimhaltung vor Projektbeginn, wahrend des
Projekts bzw. nach Projektende sowie die Weitergabe von Informationen an Projektmitarbei-
ter, an andere Personen aus den beteiligten Einheiten, gegenuber Forderstellen sowie der
interessierten Offentlichkeit kommt besondere Bedeutung zu.

Im Vertrag sollte demnach das Thema ,,Vertraulichkeit* in einem eigenen Vertragspunkt gere-
gelt werden, in welchem festgelegt ist, wer, wann, welche Informationen an wen und unter
welchen Bedingungen weitergeben darf. Die Verpflichtung der Vertragspartner, vor Weiterga-
be von Informationen an Dritte, NDAs von diesen unterzeichnen zu lassen ist entsprechend zu
vereinbaren.

Ziele von Vertraulichkeitsvereinbarungen sind insbesondere:

= Sicherstellung, dass Projektergebnisse oder Teilergebnisse nicht frihzeitig publiziert wer-
den (da dies Folgen bis zur Schadigung eines eigenen kinftigen Patentanspruches haben
kann, da die ,,Neuheit* nicht mehr gegeben ist);

= Schutz vor frihzeitiger Information des Mitbewerbs sowie

= Schutz von verfriihter Prasentation an potenzielle Kunden.

»vertraulichkeit” bedeutet, dass die als solche gekennzeichneten oder aufgrund ihrer Natur
offensichtlich als solche zu erkennende Informationen wie Betriebsgeheimnisse zu werten und
auch wie solche zu behandeln sind. Dies bedeutet, dass diese weder nach innen und noch
nach aulRen kommuniziert werden durfen und besondere Sicherheitsvorkehrungen fur die Auf-
bewahrung zu treffen sind. Es empfiehlt sich die Aufbewahrung der entsprechenden Unterla-
gen in einem versperrten Safe bzw., wenn eine datentechnische Speicherung vorgenommen
wird, zumindest die Verschlisselung der Datei(en).

Vor allem hinsichtlich notwendiger Information externer Kreise fuhren folgende Punkte haufig

zu Problemen:

= Die Information von bzw. Einblicksrechte fur Forderstellen: Mit allen Vereinbarungen ist
sicherzustellen, dass Forderstellen zumindest so weit informiert werden kdnnen, dass sie
der Aufgabe der Uberprufung des Projektfortschrittes sowie der zweckgemaRen Verwen-
dung der Fordermittel nachkommen kénnen. Die Nicht-Information der Forderstelle unter
Berufung auf die Geheimhaltung kann zu berechtigter Einstellung bzw. sogar Riuickforderung
der Fordermittel fihren.

= Ebenso kann im Falle der geférderten Beratung die Pflicht zur Vorlage von Berichten an die
beratungsfinanzierende Stelle bestehen. Auch in diesem Fall ist eine entsprechende Rege-
lung zu treffen.

= Eigentimer oder Projekt-(Zwischen)-Finanzierer sind in geeigneter Form Uber den Pro-
jektfortschritt sowie Teilergebnisse zu informieren.

= Es ist sicherzustellen, dass allen relevanten Gesetzen, sonstigen Vorschriften und verwal-
tungsrechtlichen Anordnungen jederzeit und von jedem Kooperationspartner entsprochen
wird. Die Auswirkung dieser Regelung kann nur im Einzelfall geprift werden und sollte da-
her diese in jedem Fall mit einem Rechtsbeistand ausgearbeitet werden.

Besonders wichtig ist sicherzustellen, wer die Haftung fir die Verletzung von Rechten Dritter
Ubernimmt. Insbesondere gilt dies fur das Einbringen von Teilen zu einem spateren gemein-
samen Werk. Ublicherweise wird vereinbart, dass jeder fiir seine eigenen Teile die Haftung
Ubernimmt und eventuell Ubergebene Inhalte, wie Texte, Bilder, Videos, Zeichnungen, Pro-
grammteile oder Tonfolgen, aber auch Konzepte, Ideen oder Designs entweder vom Uberbrin-

3 non-disclosure agreement*
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ger selbst stammen bzw. dieser die uneingeschrankten Nutzungsrechte dafir eingeholt hat,
sofern er/sie nicht ausdricklich auf das Fehlen der entsprechenden Rechte hinweist. Idealer-
weise sollte dafur eine entsprechende Schad- und Klagloshaltung vereinbart werden. Hinsicht-
lich der konkreten und vertragskonformen Weitergabe von Informationen sollten jedenfalls
die wissenschaftlich anerkannten Zitierregeln berticksichtigt werden.

Darlber hinaus sollte eine Fahrlassigkeitsvereinbarung getroffen werden, wobei zumindest fir
Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit der weitergebende Vertragspartner die vollstandige Haftung
ubernehmen sollte. In einigen Fallen wird die Haftung mit der Hohe der ibernommenen Teil-
leistungen aus der Kooperation begrenzt, was aber nicht immer mit der Zielsetzung der dies-
bezuglichen Vereinbarung in Einklang zu bringen ist (gerade bei Erfindungen kénnten die For-
derungen ja ein Vielfaches ausmachen und daher ist vom Projektleiter eine solche Begrenzung
ublicherweise abzulehnen).

Geheimhaltung vor Beginn der Kooperation

Schon vor Beginn der Kooperationen sollte zwischen den kiunftigen Kooperationspartnern
eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnet werden. Zu definieren ist dabei auch,
welche Dokumente, Zeichnungen, Funktionsmodelle oder Prototypen Ubergeben bzw. gezeigt
wurden und wie mit diesen umzugehen ist. Im Besonderen gilt dies fur Elemente, beziglich
derer ein gewerbliches Schutzrecht angestrebt wird und daher eine Veroffentlichung schutz-
rechtsschadlich ware. Speziell bei Projekten, bei denen mehrere Personen, Unternehmen,
Institutionen oder Organisationen an der Entwicklung oder Weiterentwicklung arbeiten, sollte
gemeinsam festgehalten werden, welcher Wissens- bzw. Entwicklungsstand schon vor Beginn
der gemeinsamen Arbeit bei den Partnern gegeben ist.

Ebenso sollte schon vor Beginn der Kooperation festgehalten werden, wie in weiterer Folge

mit vertraulichen Informationen umgegangen werden soll. Vertraulich sind, als Minimalansatz,

demnach alle Informationen, die

= klar als vertraulich gekennzeichnet sind;

» zum Zeitpunkt der (mindlichen) Ubermittlung vom Ubermittelnden als ,,vertraulich® be-
nannt werden sowie

= offensichtlich vertraulicher Natur sind.

Fur die praktische Handhabung sollten daher sicherheitshalber kritische Dokumente als ver-
traulich gekennzeichnet werden bzw. ausdricklich auf die Vertraulichkeit hingewiesen und
dies im Protokoll entsprechend vermerkt werden. Fur solche vertraulichen Informationen gel-
ten die Regelungen, die im Punkt ,,Vertraulichkeit* getroffen werden.

Achtung Falle!

Oft passiert es, dass im ,,Eifer des Gefechts* zu frih publiziert wird. Eine Veréffentlichung
ist in vielen Fallen ,,neuheitsschadlich*, was bedeutet, dass die verdffentlichten Inhalte
eben nicht mehr neu sind und ein Patent daher nicht erteilt werden kann. Dies gilt auch fir
Publikationen auf der eigenen Homepage oder einer Projekthomepage, aber auch fur Publi-
kationen im Rahmen von Programm- oder Projektprasentationen durch z.B. die Forderstel-
le, sofern dies vor einem gréReren Publikum stattfindet. Im Zweifelsfall sollte diesbezliglich
mit einem Patentanwalt Ricksprache gehalten werden!
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Vertraulichkeit wahrend der Kooperation

Im Vertrag sollte geregelt sein, wie mit Vertraulichkeit wahrend der Kooperation umzugehen
ist. Insbesondere gilt dies fur Projekt-(Teil-)-Ergebnisse und wie diese an wen und in welcher
Form kommuniziert werden dirfen.

Hier sollte auch darauf eingegangen werden, welche Informationen neu in ein Kooperations-
unternehmen kommende Personen Uber das Projekt und die Fortschritte des Projekts bekom-
men sollen. In vielen Féallen hat es sich bewahrt, hier im Entwicklungsteam in regelmé&Rigen
Abstanden akkordierte und freigegebene Fortschrittsberichte zu verfassen und zu versenden.

Daruiber hinaus kdénnen die Unterlagen in ¢ffentliche Informationen (allgemein zugénglich),
teilweise offentliche Informationen (mit definiertem Personenkreis) und verschlossene Infor-
mationen (mit definiertem Personenkreis) unterteilt werden. Ebenso gehért es zur guten Pra-
xis, dass ein abgestuftes Berechtigungssystem definiert wird, eine Klarung der Schreib-, Lese-
und Loschberechtigungen erfolgt sowie eine klare Regelung Uber die Versionierung und die
Freigabe neuer Versionen von Dokumenten oder sonstigen Inhalten getroffen wird.

Darlber hinaus sollte die Kommunikation mit Férderstellen, Projektbeteiligten sowie der inte-
ressierten Offentlichkeit geregelt werden. Dies beinhaltet den Zeitpunkt der Kommunikation,
die Vorgehensweise zur Freigabe von Inhalten, die Verantwortlichkeiten fur die Einhaltung
zeitlicher Deadlines sowie die Verantwortlichkeit fir das Zusammenstellen der notwendigen
Inhalte (z.B. Sammlung von Projektaufzeichnungen, Sammlung und Zusammenstellung von
Dokumentationen, Sammlung und Zusammenstellung von Stundenaufzeichnungen, Kostenauf-
stellungen, ...).

Vertraulichkeit nach Beendigung der Kooperation

Es sollte definiert werden, wie lange nach Beendigung der Kooperation die Projektergebnisse
der Geheimhaltung unterliegen. Diese Regelung sollte in jedem Fall auch jene Ergebnisse um-
fassen, die nicht direkt einer Verwertung zugefuhrt wurden, aber eventuell spater in anderer
Hinsicht von Interesse sein kdnnten.

M Checkliste ,,Vertraulichkeitsvereinbarung*

[0 Ist eine unterschriebene Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen den Kooperationspart-
nern vorhanden, in der definiert ist, dass alle Punkte als Betriebsgeheimnisse zu be-
trachten und zu behandeln sind, auch dann, wenn sie nicht ausdricklich als solche be-
nannt wurden?

[0 Gibt es eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die von Dritten, mit denen die Kooperati-
onspartner in Kontakt treten, zu unterfertigen ist, bevor Informationen an diese wei-
tergegeben werden?

[0 Ist sichergestellt, dass diese Vereinbarungen auch fur eine gewisse Zeit nach Beendi-
gung der Kooperation gilt?

[0 Ist sichergestellt, dass dies auch fir jene Ideen gilt, die wahrend der Kooperation nicht
aufgegriffen wurden, dem Sinne nach aber aus dieser entstanden sind?

[0 Ist sichergestellt, dass diese Vereinbarungen auch auf alle beteiligten Mitarbeiter inkl.
eventueller Subunternehmer Uberbunden wird und von diesen unterzeichnet wurde?
Hier sollte zumindest das Prinzip der Schriftlichkeit, idealer Weise gepaart mit einer
entsprechenden Unterweisung Uber die moglichen Folgen, gelten. In Unternehmen, wo
erstmals solche Vereinbarungen oder Kooperationen eingegangen werden, kann man
,»aus der Not eine Tugend machen* und diesen Umstand auch gleich fur die Durchfih-
rung einer Mitarbeiterschulung nutzen.
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VERWERTUNGSRECHTE FUR GEMEINSAME WERKE UND ERFINDUNGEN

Bei vielen Kooperationsprojekten kann oder soll im Verlauf der gemeinsamen Arbeit eine Er-

findung, ein Entwurf, ein Werk oder ein sonstiges Immaterialgut entstehen. Es sollten daher in

jedem Falle entsprechende Vertragsregelungen dariiber getroffen werden,

= wem diese Rechte in weiterer Folge zustehen und wer welche Nutzungsrechte daran hat;

= wer die Kosten fiir die Absicherung und Aufrechterhaltung dieser Rechte tragt

= wer die Kosten fur die Weiterentwicklung tragt und wem in Folge Rechte gehdren, die auf
dem gegenstandlichen Recht basieren oder aus ihm hervorgehen

= wie mit Ideen bzw. Ergebnissen umzugehen ist, die aufgrund von Diskussionen und Assozia-
tionsketten wahrend der Projektarbeit entstehen und bei denen letztendlich schwer verifi-
ziert werden kann, wer welchen Beitrag dazu geleistet hat;

= welche Rechte die anderen Partner der Kooperation haben (Option auf den Erwerb, Ein-
stiegsrechte, Nutzung flr eigene Zwecke, Nutzung fur Forschung und Lehre, wissenschaftli-
che Publikation, ...);

= wie die Verwertungserlose auf die Partner aufgeteilt werden sowie aufgrund welcher Gro-
Renordnungen bzw. Bemessungsgrundlage die dem jeweiligen Partner zustehenden Anteile
am Verwertungserlos ermittelt werden.

Good Practice bei Verwertungsrechten

An sich sollte gelten, dass der Auftraggeber bzw. die wesentlichen Partner in einer Kooperati-
on auch diejenigen sind, die die Vorteile aus der Verwertung und Weiterentwicklung ganz
oder Uberwiegend lukrieren. Insbesondere gilt das fir all jene Falle, in denen ein Partner das
Risiko des Scheiterns der Entwicklung wirtschaftlich Gberwiegend zu tragen hat; gerade dann
ist davon auszugehen, dass die vollstandige oder mehrheitliche Zurechnung der mdglichen
Verwertungserldse gerade der Abdeckung dieses hohen anfanglichen Risikos (technischen bzw.
Marktumsetzungsrisikos) dient. In jedem Fall sollte eine schriftliche Regelung dazu erfolgen®.

Ebenso gehort es zur guten Praxis, dass eine entsprechende Regelung Uber jene Ansatze und
Ideen getroffen werden, die nicht in die engere Wahl genommen werden und somit auch kei-
ner weiteren Bearbeitung innerhalb der Kooperation zugefuhrt werden. Oft befinden sich
auch unter diesen Ideen und Entwicklungen (manchmal irrefiihrend als ,,Innovationsmull* be-
zeichnet) solche, die dennoch betrachtliches Potenzial in sich tragen. Gerade in mittelstandi-
schen Unternehmen kénnen solche ,,zweitrangigen* ldeen oft aus Ressourcengriinden gar
nicht oder zumindest nicht gleichzeitig mit den ,,besten* Ideen verfolgt werden und laufen
somit Gefahr, in weiterer Folge im Tagesgeschaft unterzugehen und ohne weitere Bericksich-
tigung ,,schubladisiert* zu werden.

Fazit:

Es sollten mdglichst samtliche Verwertungsrechte vor Beginn der Kooperation definiert
werden bzw. im Falle des Entstehens von Schutzrechten, die vorher nicht abschatzbar wa-
ren, jeweils ein gesonderter Verwertungsvertrag abgeschlossen werden. Als generelle
Grundlinie gilt, dass an den Verwertungserlésen jeweils jene Partner beteiligt sind, die sich
an den Investitions- und Verwertungskosten entsprechend beteiligt haben.

* Einen Sonderfall stellen Diensterfindungen dar, die an anderer Stelle gesondert erdrtert werden.
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Veroffentlichungen

Unbeschadet jeder Geheimhaltungspflicht empfiehlt sich eine Regelung dariber zu treffen,
wie mit Veroffentlichungen umgegangen wird.

Als gute Praxis hat es sich erwiesen, dass in allen Ver6ffentlichungen sowohl auf die anderen
Projektpartner und im Falle der Férderung, auch auf die jeweiligen Forderstellen hingewiesen
wird. Ebenso sollte die Ubermittlung von Verdffentlichungen im Original an alle Kooperations-
partner, bei digitaler Veroffentlichung, sofern mdglich und rechtens, auch auf Datentrager
vereinbart werden.

Von der Vereinbarung eines Zustimmungsrechts der Vertragspartner zu Verdffentlichungen
sollte eher Abstand genommen werden, da dies Ublicherweise Prozesse der Vertffentlichung
verlangsamt.

Meist wird es wohl zielfihrend sein, die Entscheidung Uber Verdffentlichungen dem Projekt-
leiter bzw. demjenigen Partner mit dem hochsten wirtschaftlichen Risiko zu Ubertragen (un-
ter den im vorigen Absatz genannten Rahmenbedingungen). Sehr wohl kann ein Zustimmungs-
bzw. Vetorecht des Leading Partners zu Winschen der anderen Partner definiert werden bzw.
sollte jede Publikation zundchst vom Leading Partner behandelt werden.

Im Falle der Mitarbeit wissenschaftlicher Institutionen ist auch eine Regelung Uber die Ver-
wendung von (Teil-)Ergebnissen in Forschung und Lehre zu treffen.

Haftung der Vertragspartner und Haftungsbegrenzung

In diesem Punkt sollte geregelt werden, wofiir die Partner haften, wo die Haftung endet und
wie im Haftungsfalle zu verfahren ist. Dazu ist zunachst zu klaren, wie mit leichter Fahrlassig-
keit umgegangen wird (d.h. ob im Falle der leichten Fahrlassigkeit eine Haftung ausgeschlos-
sen werden soll oder nicht). Ebenso ist zu definieren, bis zu welcher Hohe die Vertragspartner
haften.

Oft wird vereinbart, dass die Partner nur bis zur Hohe ihres Projektanteils haften. Ob dies aus
Sicht der anderen Kooperationspartner annehmbar oder gar rechtlich zuléssig ist, muss im
Einzelfall unter Berucksichtigung von moéglichem Schaden, Art der Kooperation (ARGE, Kapi-
tal- oder Personengesellschaft usw.), moglichen Folgeschdden und -anspriichen etc. sowie
hinsichtlich unabdingbarer gesetzlicher Vorschriften geprift werden.

Dariiber hinaus sollten in diesem Abschnitt der Vereinbarung auch folgende Punkte geklart

werden:

= Vereinbarung fir den Fall der Nichterfillung oder Schlechterfillung (hier wird oft nach der
Setzung einer angemessenen Nachfrist ein Aufgriffsrecht der anderen Projektpartner ver-
einbart, manchmal auch Ponalen oder die Moglichkeit zur Ersatzvornahme);

= Vorgehensweise im Falle von Verspatungen bzw. des Verzugs (liblicherweise erfolgt die Set-
zung einer angemessenen Nachfrist, danach eine Pdnale und/oder die, meist entgeltliche
Ersatzvornahme);

= Regelungen dariber, was passiert, wenn Rechte Dritter verletzt werden;

= Regelungen tber eventuelle Folgeschaden sowie

= Regelungen Uber Schaden im Falle der Verletzung von Geheimhaltungspflichten u.&.

Vertragsbeendigung

Es sollte geregelt werden, wie und wann der Kooperationsvertrag beendet werden kann, wo-
bei die ordentlichen sowie die aulierordentlichen Beendigungsgriinde bzw. -bedingungen de-
monstrativ oder taxativ aufgelistet werden sollten.
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Ordentliche Beendigungsgriinde:

= Erreichung des Zieles
= Zeitablauf
= sonstige vorher definierte ordentliche Beendigungsgriunde

AuBerordentliche Beendigungsgriinde bzw. vorzeitige Kindigung (mit sofortiger Wirkung oder
mit Kiindigungsfrist):

= Nichteinhaltung von Vereinbarungen aus dem Vertrag (insbesondere hinsichtlich vereinbar-
ter Ergebnisse oder Geheimhaltungsvorschriften)

= Zahlungsunfahigkeit, Ausgleich oder Konkurs

= Tod

= Sonstige zu definierende auerordentliche Beendigungsgriinde

Die Vereinbarung tUber die Beendigung der Kooperation sollte auch die etwaig einzuhaltenden
Kindigungsfristen sowie die aus der Beendigung resultierenden Konsequenzen beinhalten.

Es empfiehlt sich weiters zu klaren, wie bei vorzeitiger Beendigung mit noch offenen Arbeits-
paketen bzw. -teilen umzugehen ist und wer die entsprechenden Kosten zu tragen hat.

Haufig kommt es vor, dass sich Vertragspartner nach Unterfertigung des Kooperationsvertra-
ges wieder aus diesem zurtickziehen mochten, etwa weil sie sich an zu vielen Projekten in der
Einreichphase beteiligt haben und schlie8lich mit einer gréReren Anzahl an Projektzusagen als
urspriinglich angenommen konfrontiert sehen, womit die erforderlichen Ressourcen nicht
mehr zur Verfligung stehen.

Da dies gerade in Forderféallen sogar zur nachtraglichen Aberkennung einer bereits zugesagten
Forderung fuhren kann, sollte der Kooperationsvertrag in jedem Fall eine Klausel beinhalten,
die es den Partnern untersagt, sich aus dem Kooperationsvertrag bzw. dem Projekt zurtickzu-
ziehen (aulRer Partner und Forderstelle stimmen diesem Rickzug zu und es ergibt sich daraus
keine wie auch immer geartete Schlechterstellung fur einen der anderen Projektpartner).

Eine wichtige Regelung betrifft den Umgang mit der Insolvenz einzelner Partner. Hier sollte
geregelt werden, welche rechtlichen Konsequenzen fir die Kooperation aus der Insolvenz ei-
nes Partners resultieren und im Falle einer Kapitaleinlage des insolventen Kooperationspart-
ners ein Aufgriffsrecht bzw. eine Ubernahmepflicht mit Betragsbeschrankung einzelner oder
aller Partner vereinbart werden.

Stimmrechte und Entscheidungsfindung wahrend des Projekts

Die Parameter der Entscheidungsfindung wahrend eines Projekts werden gerade zu Beginn der
Zusammenarbeit, oft auch in der Euphorie Uber die gemeinsame ldee, gerne tbersehen und
daher nicht geregelt.

Spatestens im Falle inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten oder zeitlicher Verzégerungen,
insbesondere aber bei technischen oder wirtschaftlichen Umsetzungsproblemen (tblicherwei-
se allesamt antizipierbare Phdnomene bei Innovationsprojekten), stellt dieser Punkt einen der
haufigsten Grunde fur das Scheitern von Kooperationen dar.

Daher sollte schon vor Beginn der Kooperation definiert sein, wie die Stimmrechte verteilt
und wie Entscheidungen getroffen werden.

Zu vermeiden sind dabei alle Regelungen, die zu Patt-Situationen fihren kénnen. Im Konkre-
ten bedeutet dies, dass anstelle von 50:50 Paritaten besser 49:49:2 Paritaten hergestellt wer-
den sollten, wobei die letzten 2% z.B. einem Anwalt, Treuh&nder, Schiedsrichter oder sonsti-
gem Neutralen zur Verwaltung Gbergeben werden sollten.
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Ebenso sollte definiert werden, wie im Falle von Streitigkeiten vorzugehen ist. So kann z.B.
vereinbart werden, dass vor Anrufung der ordentlichen Gerichtsbarkeit ein Schiedsgericht
konsultiert werden muss, was in der Regel Zeit- und Kostenersparnis bedeutet.

Interne Kommunikation und Mitteilungen

Grundsatzlich sollte die interne Kommunikation so weit wie mdglich schriftlich erfolgen, um
Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Informationsflisse zu gewahrleisten. Hierbei kénnen
etwa auch e-Mails als gultige Schriftform vereinbart werden (idealer Weise in signierter oder
sonstig authentifizierter Form). In jedem Fall sollte geregelt werden, wie das Empfangen von
Mails Uberpruft wird.

Jedenfalls in schriftlicher und unterzeichneter Form sollten alle Mitteilungen vorliegen, die zu
einer Veranderung des Vertragsinhaltes fihren bzw. die Dokumentation zu wichtigen Zwi-
schenschritten, wie Teilabnahmen oder Meilensteine.

Auch sollte in diesem Vertragspunkt festgehalten werden, dass Besprechungsprotokolle
schriftlich zu verfassen und von allen Beteiligten zu unterfertigen sind und an alle Partner
versandt werden. Die Zeichnungspflicht aller Beteiligten ist jedenfalls dann zu empfehlen,
wenn wesentliche Schritte erreicht wurden (z.B. Meilensteine, Teilabnahmen). Dies kann auch
in den Protokollen entsprechend festgehalten werden. Ansonsten sollte man vereinbaren, dass
Protokolle mit deren Aussendung als zugegangen anzusehen sind.

Regelungen, gemal denen einem Protokoll bei Nicht-Beeinspruchung automatisch zugestimmt
wurde, fihren manchmal zu ungewollten Konsequenzen. Um diese zu vermeiden, kann z.B. zu
Beginn einer neuen Sitzung als erster Punkt abgefragt werden, ob Erganzungen oder Abande-
rungen des letzten Protokolls gewiinscht werden, sodann die Beschlussfahigkeit der Anwesen-
den gepruft und die Tagesordnung beschlossen wird.

Die Vereinbarung, dass bei Beschlussfassungen Gegenstimmen (zumindest auf Wunsch) na-
mentlich angefiuhrt werden, sichert die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsfindung, selbst
wenn aufgrund der Mehrheitsbestimmungen ein Beschluss jedenfalls gefasst werden kann.

Wird gewiinscht, dass Stundenlisten gefuhrt werden (wie dies z.B. bei geférderten Projekten
oft Voraussetzung fir die Férderbarkeit ist), sollte im Vertrag festgehalten werden, dass diese
Listen vom jeweiligen Mitarbeiter personlich und mit Datum versehen zu unterzeichnen sind®.
Ebenso sollte die Anbringung eines Prifungsvermerks durch den jeweiligen Vorgesetzten und
schliel3lich durch den Projektleiter des jeweiligen Unternehmens bzw. der jeweiligen Institu-
tion vereinbart werden. Bei grofReren Projekten wird oft eine Gesamtstundenliste (Jahres-
stundenliste) vereinbart bzw. von Forderstellen verlangt. Es empfiehlt sich, eine solche auch
dann vorzulegen, wenn sie nicht ausdricklich vereinbart oder verlangt wird, um die Nachvoll-
ziehbarkeit des Projektfortgangs zu erhdhen.

Sonstiges

Es sollte geregelt und angesprochen werden, dass mit dem Kooperationsvertrag alle Beziehun-
gen zwischen den Partnern geregelt sind und keine sonstigen Nebenabreden zwischen den
Kooperationspartnern bestehen. Fiir Anderungen sollte die Schriftform und wiederum die Un-
terfertigung durch alle Vertragsparteien vereinbart werden.

Ublich und empfehlenswert ist auch die Aufnahme einer sog. “Salvatorischen Klausel*. Darun-
ter versteht man eine Vertragsbestimmung, in der geregelt ist, welche Rechtsfolgen eintreten
sollen, sollte sich herausstellen, dass einzelne Vertragsbestandteile unwirksam oder undurch-
fuhrbar sind oder Vertragsbestimmungen tberhaupt fehlen. Die Klausel hat den Zweck, einen

® Um sicherzustellen, dass es sich um das Original und keine Kopie handelt, empfiehlt sich die Verwendung von
blauem Kugelschreiber.
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teilweise unwirksamen oder undurchfiihrbaren Vertrag, insbesondere aber den wirtschaftli-
chen Erfolg, den der Vertrag bewirken soll, so weit wie méglich aufrecht zu erhalten.

4]

Checkliste ,,Kooperationsvereinbarung“

O

aoagd

Sind alle Partner (interne als auch externe) in der Vereinbarung berucksichtigt? Sind
alle Unterzeichnenden zeichnungsberechtigt?

Ist durch eine Praambel oder eine ahnliche Erklarung sichergestellt, dass die Zielset-
zung (Intention) der Vereinbarung ausreichend beschrieben ist, und zwar so, dass sie
fur AuRenstehende verstandlich ist und auf sie im Zweifelsfalle zuriickgegriffen werden
kann?

Ist die Dauer der Vereinbarung ausreichend definiert (Zeitpunkt, Zeitraum, Zielerrei-
chung, ...)?

Ist definiert, wer fir das Projektmanagement zustandig ist und welche Rechte und
Pflichten daraus erwachsen?

Sind die Rechte und Pflichten der Vertragspartner ausreichend definiert? Ist klarge-
stellt, dass jeder Partner weif3, was von ihm erwartet wird und welche Leistung er zu
erbringen hat?

Sind alle Punkte hinsichtlich Zahlungen und Zahlungsstromen klar? (z.B. eigenes Konto
fur das Projekt, Einblicksrechte, Zeitpunkt der Auszahlungen, Vorgehensweise bei ver-
spateten Auszahlungen durch die Forderstelle, ...)

Ist sichergestellt, wie mit den Themen ,,Vertraulichkeit* und ,,Intellectual Property
Rights* umgegangen wird?

Ist geregelt, wem am Ende des Projekts die Eigentums-, Nutzungs- und Verwertungs-
rechte zustehen, wer kunftig fur die Aufrechterhaltung des momentanen Status und fur
die Weiterentwicklung zustéandig ist und wer welche Kosten dafir zu tragen hat? Wird
diese Losung als ,,gerecht empfunden?

Ist die Haftung der Vertragspartner geregelt (insbesondere im Falle der Nicht- oder
Schlecht-Erfullung, im Falle von Verspatungen oder der Verletzung von Schutzrechten
Dritter)?

Ist geklart, was nach Beendigung des Vertrages geschieht?

Ist geklart, wie die Entscheidungsfindung fir die gewoéhnliche Geschéaftstatigkeit, fur
auRerordentliche Geschafte, bei Abstimmungen sowie bei Anderungen erfolgen soll,
welche Kommunikationsformen dafiir eingesetzt werden und wie im Falle von Streitig-
keiten vorgegangen werden soll?
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SCHUTZ VON GEISTIGEM EIGENTUM® UND VON DIENSTENTWICKLUNGEN

In diesem Abschnitt wird auf eine Auswahl von Schutzrechten des geistigen Eigentums einge-
gangen sowie dargestellt, was grundsatzlich gilt, wenn Dienstnehmer Erfindun-
gen/Entwicklungen hervorbringen.

Geregelt werden soll durch die Vergabe von gewerblichen Schutzrechten insbesondere:
= der Schutz von Erfindungen;

= der Schutz von Unterscheidungskennzeichen (z.B. Marken) sowie

= der Schutz von Designs.

Ideen, Geschéaftsmethoden, Theorien und neue Dienstleistungen sind grundsatzlich nicht
schitzbar. Wenn auch nicht formalrechtlich schiitzbar, so kann dennoch tber die Weitergabe
von Wissen Uber praktische bzw. geschaftsbezogene Inhalte (Know-how) ein Vertrag geschlos-
sen werden - ein sog. ,,Know-how-Lizenzvertrag*“. Dieser Vertragstyp ist gesetzlich nicht gere-
gelt” und basiert daher entsprechend dem Grundsatz der Vertragsfreiheit auf den allgemeinen
Regeln Uber Vertragsabschlisse (88 861 ff ABGB). Der Know-how-Lizenzvertrag ist auch in der
Judikatur anerkannt.

Patent

Das Patent ist ein Schutzrecht, das dem Inhaber nach einem Registrierungsverfahren das aus-
schlieBBliche und zeitlich begrenzte Recht einrdumt, eine Erfindung gewerblich zu nutzen und
andere von der Nutzung auszuschliel3en.

Die Erfindung muss

= neu sein, d.h. sie darf nicht zum ,,Stand der Technik*“ gehdren (,,Stand der Technik* um-
schreibt den gesamten Wissensstand, der der Offentlichkeit vor dem Anmeldedatum des Pa-
tents zuganglich gemacht worden ist);

= eine gewisse Erfindungshthe aufweisen, d.h. sie darf sich fir den Fachmann nicht in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben;

= gewerblich anwendbar sein, darf nicht gegen die ¢ffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstofRen und

= technisch moglich sein.

Nach Anmeldung eines Patents prift das Patentamt den Stand der Technik in dem betreffen-
den Gebiet, die Neuheit der Erfindung und ob die erforderliche Erfindungshéhe gegeben ist.
Auch wird gepruft, ob die Patentanspriche, die den Schutzumfang des Patents bestimmen,
ausreichend klar und genau abgefasst sind.

Wozu berechtigt ein Patent?

Gemal § 31/1 PatG (Patentgesetz) kann der Patentinhaber die Erfindung ab dem Tag der Be-
kanntmachung der Erteilung des Patents in dem sich aus der Patentschrift ergebenden
Schutzumfang gewerbsmaliig austben. Er muss dazu keine Gewerbeberechtigung einholen.
Seine Rechte umfassen die Herstellung, das In-Verkehr-Bringen und das Feilhalten des Gegens-
tandes der Erfindung. Wenn es sich bei der Erfindung um ein Verfahren handelt, so berechtigt
ihn dies zum Gebrauch des Verfahrens. Patente gelten nur in jenen Staaten, fur die sie erteilt
wurden, das heifl3t sie sind territoriale, nationale Schutzrechte.

Anmerkung: Es gibt kein in einem einzigen Verfahren erlangbares Weltpatent. Zur Vereinfa-
chung des Anmeldungsvorgangs gibt es jedoch in der Europdischen Union die Moglichkeit z.B.

® = Intellectual Property Rights (IPR): Die Behandlung der IPR in dieser Broschiire ist nicht vollstandig, es wird le-
diglich ein Uberblick iiber die wichtigsten Schutzrechte gegeben.

’ Gesatztes Recht beziiglich Know-how findet sich etwa auf Ebene des Gemeinschaftsrechts in der TT-VO (Techno-
logietransfer-Verordnung).
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ein sog. PCT-Patent anzumelden, bei dem ein Patent mittels eines einzigen Anmeldevorgangs
in mehreren européischen Landern erlangt werden kann. Aufgrund der Komplexitat der Mate-
rie kann hier auf die unterschiedlichen Mdglichkeiten zur Patentanmeldung in Europa nicht
naher eingegangen werden, es wird die Konsultation eines Patentanwalts empfohlen.

Die maximale Schutzdauer eines Patents betragt 20 Jahre, nach Ablauf dieser Schutzdauer
kann jedermann das ausgelaufene Patent frei nutzen.

Gebrauchsmuster

Gemall § 1/1 GMG (Gebrauchsmustergesetz) sind als Gebrauchsmuster grundsatzlich schiitz-
bar: Erfindungen die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich
anwendbar sind.

Im Unterschied zum Patent gilt: Eine Veroffentlichung, die maximal 6 Monate vor der Anmel-
dung zum Gebrauchsmusterschutz erfolgt ist, schadet der Neuheit des Gebrauchsmusters
nicht (sog. Neuheitsschonfrist).

Das Gebrauchsmuster ist ein gewerbliches Schutzrecht fir technische Erfindungen, bei dem
die Anforderungen an die erfinderische Leistung geringer sind als beim Patent. Im Unter-
schied zum Patent erfolgt bei einer Gebrauchsmusteranmeldung keine Prifung auf Neuheit,
erfinderische Hohe und gewerbliche Anwendbarkeit. Zur Erhéhung der Rechtssicherheit wird
jedoch fir jede Gebrauchsmusteranmeldung der relevante Stand der Technik recherchiert.
Der Recherchenbericht wird mit der Gebrauchsmusterschrift verdffentlicht. Die Verfahrens-
dauer bei einer Gebrauchsmusteranmeldung ist wesentlich kiirzer als bei einer Patentanmel-
dung. Auch das Gebrauchsmuster gilt nur in jenen Landern, fur die es angemeldet und regist-
riert wurde.

Der Gebrauchsmusterschutz ist nicht Rechtsordnungen verankert und bietet daher nur einge-
schrankten Schutz.

Das Gebrauchsmuster wird auch ,,kleines Patent* genannt. Es bietet sich vor allem dann an,
wenn die Erfindungshthe geringer ist als fir ein Patent gefordert. Da die Einreichung eines
Gebrauchsmusters einfacher ist als die eines Patents, und spater auf ein Patent ,,upgegradet*
werden kann (es gilt fur die spatere Patenterteilung der Einreichstichtag des Gebrauchsmus-
ters), werden Gebrauchsmuster auch z.B. deshalb angemeldet, um sich rasch die Erfinder-
schaft zu einem bestimmten Tag zu sichern und erst nachfolgend eine detaillierte Patentein-
reichung vorzunehmen.

Die maximale Schutzdauer eines Gebrauchsmusters betragt 10 Jahre.

Geschmacksmuster®

Durch den Geschmacksmusterschutz wird die aul’ere Erscheinungsform eines Erzeugnisses
oder eines Teils davon, die sich aus den Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachen-
struktur, den Werkstoffen und/oder seiner Verzierung ergibt, geschutzt.

Erzeugnisse, deren Gestalt sich ausschlie3lich aus deren technischer Funktion ergibt, sind dem
Musterschutz jedoch nicht zuganglich.

Voraussetzung ist wiederum, dass die Form neu und nicht verwechslungsfahig mit bereits
bestehenden, vertffentlichten Produkten ist. Eine vorhergehende Verdffentlichung nimmt
dem Muster jedoch dann nicht die geforderte Neuheit, wenn das Geschmacksmuster binnen
eines Jahres nach Verdffentlichung angemeldet wird (sog. Neuheitsschonfrist). Dies ermdg-
licht dem Anmelder zuerst die Markttauglichkeit des Produktes zu evaluieren, bevor er in den

8 Meist kurz ,,Muster* genannt.
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Musterschutz investiert. Nicht vom Schutz umfasst sind die dahinterstehende Erfindung, die
Idee sowie das Herstellungsverfahren.

Neben der Moglichkeit ein Muster lediglich fur Osterreich anzumelden, kénnen Muster auch
EU-weit geschutzt werden (Gemeinschaftsgeschmacksmuster). Ein Osterreichisches Muster ist
beim Osterreichischen Patentamt anzumelden, das Europaische Muster kann sowohl (iber das
Osterreichische Patentamt als auch beim Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (HABM) in
Alicante (Spanien) angemeldet werden. Dartber hinaus kénnen Muster auch in Nicht-EU-
Staaten angemeldet werden.

Musteranmeldungen werden von den zustandigen Amtern lediglich auf die Erfillung der for-
malen Kriterien hin gepruft, nicht aber in Hinblick auf ihre Neuheit. Daher sollte vor einer
Musteranmeldung genau recherchiert werden, ob verwechslungsfahige Produkte nicht schon in
der Offentlichkeit bekannt sind.

Wird von der Anmeldung eines 6sterreichischen Musters bzw. der Anmeldung eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters Abstand genommen, so genielt das Werk unter Umstanden Urhe-
berrechtsschutz bzw. den Schutz durch das ,,Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacks-
muster*. Das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewahrt grundsatzlich zwar
die selben Rechte wie das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, hat jedoch den
Nachteil, dass es nur dann die Benutzung des Musters zu gewerblichen Zwecken durch Dritte
verbietet, wenn die Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung ist. Kein Schutz besteht also,
wenn das Erzeugnis das Ergebnis eines selbstéandigen Entwurfs ist - ein anderer etwa die glei-
che ldee hatte und diese entsprechend umgesetzt hat. Das nicht eingetragene Gemeinschafts-
geschmacksmuster schiitzt daher lediglich vor Nachahmung, die gewahrte Schutzdauer be-
tragt Gberdies nur 3 Jahre, beginnend mit dem Tag, an dem es der Offentlichkeit innerhalb
der Gemeinschaft erstmals zugéanglich gemacht wurde.

Der Inhaber des Musters hat u.a. das ausschlieBliche Recht der Herstellung, des Anbietens
sowie des Inverkehrbringens des Musters.

Sowohl das Osterreichische also auch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster kénnen in Abstan-
den von 5 Jahren auf eine maximale Schutzdauer von 25 Jahren verlangert werden.

Halbleiterschutz

Unter Halbleitern versteht man Festkorper, die in Bezug auf ihre elektrische Leitféhigkeit
sowohl als Leiter als auch als Nicht-Leiter angesehen werden kénnen, da ihre Leitfahigkeit
z.B. je nach Temperatur variiert.

Schutzgegenstand des HISchG (Halbleiterschutzgesetz) sind die dreidimensionalen Strukturen
(Topographien) von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen wenn sie Eigenart aufweisen,
d.h. die Herstellung muss auf geistiger Arbeit beruhen und darf keine blolRe Nachbildung einer
anderen Topographie sein. Der Schutz umfasst sowohl die Topografie als auch das Halbleiter-
erzeugnis selbst. Sind die Formalerfordernisse fir eine Eintragung ins Halbleiterschutzregister
erfillt, so erfolgt die Eintragung, ohne dass jedoch eine weiterreichende Recherche und Pri-
fung durch das Patentamt erfolgt.

Halbleiterprodukte kdnnen auch dann eingetragen werden, wenn sie geschéaftlich bereits ver-
wertet wurden und innerhalb der darauf folgenden 2 Jahre die Anmeldung beim Patentamt
erfolgt. Die Schutzdauer beginnt in diesem Fall mit dem Tag der erstmaligen geschaftlichen
Verwertung. Bei Halbleiterprodukten, die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht 6ffentlich
verwertet wurden, beginnt der Schutz mit dem Anmeldetag. Die Schutzdauer betragt maximal
10 Jahre.
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Dienstnehmererfindungen und -entwicklungen
Diensterfindungen bei Patenten und Gebrauchsmustern®

Grundsétzlich steht jedem Erfinder das Recht zu, seine Erfindung zum Patent anzumelden und
die Frichte daraus zu ziehen. Das PatG bestimmt jedoch, dass unter gewissen Umstanden
dem Dienstgeber des Erfinders diese Rechte gegen angemessene Entschadigung des Dienst-
nehmers zustehen.

Eine Diensterfindung liegt vor, wenn die Erfindung ihrem Gegenstand nach ins Arbeitsgebiet
des Unternehmens fallt und entweder

= die Tatigkeit, die zu der Erfindung fuhrt zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstneh-
mers gehort oder

= der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine berufliche Tatigkeit bekom-
men hat oder

= die Erfahrungen oder Hilfsmittel des Unternehmens die Entwicklung der Erfindung wesent-
lich erleichtert haben

In der Regel ist es jedoch gleichgultig, ob die Erfindung in der Freizeit oder Arbeitszeit zu-
stande kam.

Grundsétzlich gilt (8§ 6 Patentgesetz), dass Dienstnehmer auch fir die von ihnen wéahrend ei-
nes aufrechten Dienstverhaltnisses gemachten Erfindungen Anspruch auf die Erteilung eines
Patentes haben, wenn nicht durch Vertrag (Schriftform vorgeschrieben!) bzw. Kollektivver-
trag anderes vereinbart ist. Dies gilt jedoch nicht fur 6ffentlich-rechtliche Dienstverhaltnisse:
Bei diesen bedarf es keiner vertraglichen Vereinbarung, sondern die Diensterfindungen stehen
ex lege dem Dienstgeber zu (8 7 Abs. 2 Patentgesetz).

Liegt eine Diensterfindung vor, so trifft den Dienstnehmer eine unverzugliche Anzeige-
pflicht gegeniiber dem Dienstgeber (auler es handelt sich offenbar nicht um eine Dienster-
findung). Der Dienstgeber hat sodann 4 Monate Zeit zu erklaren, ob er die Erfindung als
Diensterfindung fir sich in Anspruch nimmt. Unterldsst der Dienstnehmer die Meldung, so
kann es zu Schadenersatzanspriichen des Dienstgebers kommen, wobei der Dienstnehmer dem
Dienstgeber auch fir den entgangenen Gewinn haftet. AuRert sich hingegen der Dienstgeber
nicht binnen 4 Monaten, so verbleibt die Erfindung beim Dienstnehmer. Dienstgeber und
Dienstnehmer sind ex lege zur Geheimhaltung Uber die gegenstandliche Erfindung verpflichtet
(8 13/1 PatG).

Der Dienstnehmer hat grundsatzlich ein Recht auf angemessene Verglutung fur seine Dienst-
erfindung, auler er ist ausdrticklich zur Erfindertatigkeit angestellt.

Es ist jedenfalls zu beachten, dass auch nach Auflésung des Dienstverhéaltnisses die vorer-
wahnten Rechte und Pflichten aufrecht bleiben.

Gemal § 6 Abs 2 PatG sind unter Dienstnehmern Angestellte und Arbeiter jeder Art zu verste-
hen. Dies umfasst unter Umstatnden auch Werkvertragnehmer und freie Dienstnehmer (in
diesem Bereich bestehen unterschiedliche Rechtsmeinungen). Daher sollte man etwa mit
Werkvertragsnehmern die Abtretung der Patentrechte schriftlich vereinbaren. Bei Zusammen-
arbeit mit Universitaten ist zu beachten, dass Studierende nicht als Dienstnehmer der Univer-
sitat gelten und daher Patentrechte von Studierenden nicht automatisch der Universitat zu-
stehen. In diesem Zusammenhang sollte jedenfalls vertraglich geklart werden, wer mit der
Entwicklung an der Universitat betraut ist und sichergestellt werden, dass die betreffenden

° Da in § 7/2 GMG die Regelungen des PatG iibernommen wurden gilt das fir die Diensterfindung im Patentrecht
gesagte ebenso fir Gebrauchsmuster, die von Dienstnehmern im Zusammenhang mit lhrer beruflichen Téatigkeit
entwickelt werden.
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Personen eine Vereinbarung unterzeichnen, die klart, wem und in welchem AusmaR etwaige
Immaterialguterrechte zustehen.

Diensterfindung bei Geschmacksmustern

Gemal § 7/1 MuSchG (Musterschutzgesetz) steht der Anspruch auf Musterschutz grundsatzlich
dem Schépfer des Musters zu.

§7 Abs 2 MuSchG trifft jedoch eine Sonderregelung fur Muster eines Arbeitnehmers: Fallt ndm-
lich das Muster in das Arbeitsgebiet des Unternehmens und hat die Tatigkeit, die zu dem Mus-
ter gefihrt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Arbeitnehmers gehdrt oder ist das
Muster aulRerhalb eines Arbeitsverhaltnisses im Auftrag geschaffen worden, so steht der An-
spruch auf Musterschutz, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, dem Arbeitgeber bzw.
dem Auftraggeber oder seinem Rechtsnachfolger zu.

Diensterfindungen bei Halbleitern

8 37/2 HISchG bestimmt, dass der Anspruch auf Halbleiterschutz dem Dienstgeber oder Auf-
traggeber zusteht, wenn die Topografie im Rahmen eines Dienstverhaltnisses oder Auftrages
geschaffen und nichts anderes vereinbart wurde.

Marke

Gemal 81 Markenschutzgesetz sind als Marken grundséatzlich alle Zeichen schitzbar, die sich
graphisch darstellen lassen. Insbesondere sind dies Worter (einschliel3lich Personennamen),
Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung von Waren. Voraussetzung
ist immer, dass diese Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Marken kdnnen dementsprechend unterteilt werden in:

= Wortmarken (Buchstaben, Zahlen oder Kombination beider)

= Bildmarken (rein grafische Information)

Wort-Bild-Marken (Kombination aus den beiden vorhergenannten)

Marken, mit denen Farben/Farbkombinationen geschitzt werden

3D-Marken

Klang-Marken (da der Klang in Form von Notenschrift grafisch darstellbar ist)

Um Markenschutz zu erlangen, muss die Marke beim Osterreichische Patentamt angemeldet
werden, worauf ein Prufungsverfahren hinsichtlich der Erfullung der formalen Kriterien als
auch hinsichtlich des Nicht-Vorliegens von absoluten Eintragungshindernissen (etwa mangeln-
de Unterscheidungskraft) folgt. Auch wird eine Ahnlichkeitspriifung hinsichtlich alterer oster-
reichischer Marken derselben Waren- und Dienstleistungsklassen durchgefihrt, wobei diese
nur der Information des Anmelders dient und das Patentamt sogar identische Marken bei Vor-
liegen der sonstigen Erfordernisse eintragen muss. Das Markenrecht entsteht mit der Eintra-
gung ins Markenregister.

Der oOsterreichische Markenschutz ist zeitlich nicht begrenzt und kann mittels Entrichtung von
Verlangerungsgebiihren jeweils in Abstéanden und fir die Dauer von zehn Jahren verlangert
werden.

10 7u regeln sind etwa: Gegenstand des Vertrages, Geheimhaltung, Entwicklungsergebnis, Haftung, Warnpflicht,
Umgang mit Unterlagen, Vertragsdauer, Vergltung, Vertragsstrafe, Schutzrechte (eigene und Dritter), Kiindigung,
Gerichtsstand und anwendbares Recht
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GemalR § 4 Abs 1 Markenschutzgesetz kann eine Marke nicht geschitzt werden, wenn sie z.B.:

= Keine Unterscheidungskraft besitzt;

= sie ausschlieBlich aus Staatswappen/Staatsfahnen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen
oder aus Wappen inlandischer Gebietskorperschaften besteht;

= ausschliefllich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung der
Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Her-
kunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder
zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kénnen;

= im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und standigen Verkehrsgepflogenhei-
ten Ublich geworden ist;

= gegen die 6ffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoRen

" u.v.m.

In bestimmten, gesetzlich taxativ aufgezahlten Fallen kann die Marke auch nachtraglich Un-
terscheidungskraft aufgrund ihrer Benutzung erlangen, wodurch bestimmte Eintragungshin-
dernisse Uberwunden werden kdnnen und die Marke letztendlich doch noch dem Markenschutz
zuganglich wird.

Spéatestens 5 Jahre nach der Registrierung sollte die Marke auch tatsachlich benutzt werden,
da widrigenfalls Dritte die Loschung der Marke beantragen kénnen.

Der Markeninhaber hat - unter im Gesetz differenzierten Voraussetzungen (in bestimmten
Fallen muss z.B. Verwechslungsgefahr beim Publikum vorliegen, siehe §§8 10 ff Markenschutz-
gesetz) im Wesentlichen das ausschlielRliche Recht, Dritten zu untersagen, die Marke oder
ahnliche Zeichen im geschéaftlichen Verkehr fur Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, fir
welche die Marke geschitzt wurde oder die diesen &hnlich sind (sofern er dieser Benutzung
nicht zugestimmt hat).

Neben der Markeneintragung in Osterreich ist hier insbesondere auch auf die Moglichkeit hin-
zuweisen, eine sog. ,,Gemeinschaftsmarke* der Europaischen Union anzumelden.

Gemeinschaftsmarke

Die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bietet den Vorteil, aufgrund eines einheitlichen
Eintragungsverfahrens Markenschutz fiir die gesamte Europaische Union zu erlangen, wobei es
nicht mdglich ist, den Schutz auf einzelne Mitgliedsstaaten zu beschranken. Ist die Eintragung
blof in einzelnen europaischen Staaten gewtinscht, so besteht die Moglichkeit, in diesen Staa-
ten nationale Marken anzumelden. Da hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke bereits das Vorlie-
gen eines Eintragungshindernisses auch nur in einem Mitgliedsstaat die Eintragung der Ge-
meinschaftsmarke verhindert, ist auch fur diesen Fall die Anmeldung nationaler Marken in
ausgewahlten Staaten zu Uberlegen.

Eine Kennzeichnung der Marke mittels des Symbols ® bzw. des Zusatzes ,,TM* ist zul&ssig,
jedoch nicht verpflichtend.

Urheberrecht und Copyright

Im Zentrum des Urheberrechts steht das ,,Werk*. Darunter versteht man persénliche geistige
Schépfungen in den Bereichen Literatur (inkl. Sprachwerke, einschlielich Computerprogram-
me), Tonkunst, bildende Kiinste oder der Filmkunst.

Rein innere Vorgange, wie ldeen, erfullen noch nicht den Werksbegriff; die schopferische Ta-
tigkeit muss in einer aulReren Form Ausdruck finden. Geschitzt sind nur Werke, die etwas
Neues und Originelles darstellen und Ausdruck der Individualitat des Schopfers sind.
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Das Urheberrecht entsteht automatisch mit der Schaffung des Werkes und bedarf keiner An-
meldung oder Eintragung in ein Register.

Das Urheberrecht gewahrt dem Urheber das Recht

= zur Bearbeitung (inkl. Ubersetzung)

= zur Vervielfaltigung

= zur Verbreitung

= zum Vermieten und Verleihen

= zur Sendung uber Rundfunk oder ahnliche Art

= zu Vortrag, Auffihrung und Vorfihrung sowie

= zur offentlichen Zurverfiigungstellung (der Offentlichkeit so zur Verfugung stellen, dass es
ihr von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zuganglich ist).

Fur bestimmte Félle sieht das Urheberrecht jedoch Einschrankungen der Rechte vor, die es
Dritten gestatten, das Werk dennoch zu nutzen - sog. ,,freie Werknutzung* - wobei die erlaub-
te freie Werknutzung je nach Werkgattungen unterschiedlich gestaltet ist. So ist es z.B. er-
laubt, Werke im Interesse der Rechtspflege und der Verwaltung zu nutzen, ebenso ist die Ver-
vielfaltigung zum eigenen und privaten Gebrauch erlaubt. Auch im Interesse der Informations-
, Vortrags,- und Zitatfreiheit ist die Werknutzung gestattet, ohne dass daraus ein Vergutungs-
anspruch des Urhebers entsteht.

Im allgemeinen betréagt die Schutzfrist 70 Jahre ab dem Todesjahr des Urhebers, bei Werken
ohne Urheberbezeichnung 70 Jahre nach ihrer Schaffung bzw. nach ihrer Erstverdffentlichung.
Leistungsschutzrechte, wie bei einfachen Lichtbildern, erldschen 50 Jahre nach der Erstvertf-
fentlichung oder Darbietung, der Schutz von Datenbanken 15 Jahre nach der letzten Ande-
rung.

Copyright ist nicht gleich Urheberrecht!

Bis 1989 musste ein Werk, das etwa in den USA Schutz genieRRen sollte, ebendort registriert
werden, um das Copyright zu erlangen. Seit Abschluss der ,,Berner Ubereinkunft*“ (einem
internationalen Urheberrechtsabkommen) besteht auch in den USA keine Registrierungs-
pflicht mehr. Eine freiwillige Registrierung bleibt jedoch auch weiterhin méglich.

Das Urheberrecht bietet dem Schopfer des Werkes Schutz. Der aus dem Angelsachsischen
stammende Begriff ,,copyright“ hingegen schiitzt denjenigen, der das Recht zur wirtschaft-
lichen Nutzung des Werkes hat und der nicht mit dem Schopfer identisch sein muss (z.B.
auch Kapitalgesellschaften).

Da etwa die Voraussetzungen fur den Schutz, der Schutzumfang und das Schutzsubjekt bei
Copyright und Urheberrechtsschutz nicht identisch sind ist es grundsatzlich ratsam, sowohl
einen copyright- als auch einen Urhebervermerk auf dem Werk anzubringen.
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INNOVATION UND RECHERCHE

Innovation ist ein wesentlicher Motor unserer Wirtschaft. Mit der Hilfe neuer Ideen sollen auch
neue Markte erschlossen werden. Doch, wenn alle etwas Neues machen, dann ist es nahe lie-
gend, dass einige sehr &hnliche Produkte entwickeln oder sehr nahe liegende Ziele verfolgen.
Am freien Gutermarkt gibt es auch die Konkurrenz vieler &hnlicher Produkte, die um die
Gunst der Kunden werben.

Wesentlich schwieriger ist die Situation aber bei neuen Entwicklungen, fur die ein Schutz be-
stehen kann. Schutzrechte gibt es fir:

= die Bezeichnung des Produkts als Marke;

= die technische L6sung, wobei der neue Gedanke in Form einer ausfuhrlichen Beschreibung,
mit erganzenden Zeichnungen, dargestellt wird, als Patent oder Gebrauchsmuster und als

= Schutz der speziellen Gestalt, als Designschutz oder Geschmacksmuster.

Die Schutzrechte haben den Sinn, dass die vom Erfinder, Designer und Marketingexperten
geschaffene Bezeichnung, der Gegenstand oder die technische Ldsung exklusiv genutzt
werden kénnen. Mit der ExKlusivitat soll ein finanzieller Ausgleich fir die Entwicklungsleis-
tung, die Offenlegung und die Kreativitat erreicht werden.

Durch die vollige Veradnderung der Medien, speziell das Internet, gibt es heute an fast allen
Orten der Welt einen Zugang zu sehr vielen Informationen. Ein neues Produkt, in den USA
oder Japan entworfen, ist in wenigen Monaten weltweit verfligbar. Strategien, wie noch vor
einem Jahrzehnt, bei denen die Welt in einzelne Zonen mit unterschiedlicher Verflgbarkeit
von neuen Produkten aufgeteilt worden ist, gibt es nicht mehr. Der Markt ist nunmehr global.

In diesen letzten 10 Jahren hat sich aber auch der Bestand an Patenten und Anmeldungen von
35 Millionen seit Beginn des Patentwesens auf 60 Millionen fast verdoppelt. Einige Staaten wie
Kanada, Australien, China, Taiwan, USA, in jlngster Zeit auch Spanien, Brasilien, Polen und
Russland, setzen Patentanmeldungen bewusst als strategisches Instrument der Wirtschaftspo-
litik ein. Seit langem werden Patente von Unternehmen als Instrumente ihrer Marktprasenz
benutzt, um sich ganze Segmente als zukiinftige Geschéaftsfelder abzustecken oder, um Ent-
wicklungen durch ein Sperrpatent zu unterbinden.

Jede Innovation muss heute an diesen globalen Vorgaben gemessen werden. Und jeder Ent-
wickler bzw. Unternehmer ist gut beraten, sich sehr genau lber sein Forschungsgebiet, seine
Markenstrategie, seine Designs zu informieren und die des Mitbewerbs zu beobachten.

Die Recherche ist durch zwei Entwicklungen deutlich erleichtert worden: Das Internet ist fast
Uberall verfugbar und viele Regierungen und Betreiber von Patentamtern haben sich dazu ent-
schlossen, ihren Bestand an Schriften mit Hilfe von Datenbanken in der Regel kostenfrei
zuganglich zu machen.

Zwei sehr wichtige Zugange werden vom Deutschen und dem Europdaischen Patentamt angebo-
ten, wobei umfassendste Datenbanken mit Originaldokumentenverfugbar sind. Die Kunst des
Rechercheurs besteht jetzt darin, mit wenigen Suchbefehlen die gewlnschten Dokumente zu
finden und dem Auftraggeber zur Verfigung zu stellen.

Bei Innovationen und Investitionen in neue Technologien stehen viele Fragen an, die den Un-
ternehmer oft Uberfordern. ,,Ist die Idee wirklich weltweit neu oder nur fir uns?* ist eine
der ersten Fragen, die mit Hilfe von Datenbanken und einer Recherche geklart werden
kann. Bei einer guten Recherche sollte der Rechercheur seinen Eindruck von der Situation
anhand der gefundenen Unterlagen und den Unterschieden zu der Idee schriftlich festhalten,
da oft die Gesamtschau tber mehrere Patente und Anmeldungen die Grenzen der Innovation
zeigt, wahrend die Einzelbilder zu kurz greifen.
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Es ist auch sehr sinnvoll, wenn die mit der Entwicklung verbundenen Personen selbst die Da-
tenbanken nutzen. Auch wenn die personliche Recherche manche Liicken haben wird, so lie-
fert sie viele Ideen fur weitere Losungen.

Eine weitere, wesentliche Frage betrifft den Zeitpunkt der Suche. Wann soll die erste Re-
cherche gestartet werden? Am besten schon bei der Ideenfindung, was Uberhaupt neu ent-
wickelt werden soll. Die Informationen interessieren nicht nur den Techniker und Entwickler,
sondern auch die Geschaftsleitung: Die Recherche zeigt nicht nur die technischen Neuheiten,
sondern auch, welche Unternehmen und Personen sich mit dem Bereich befassen und wie der
Markt bereits aufgeteilt ist. Denn selbst eine gute Idee hat nur geringe Chancen, wenn bei-
spielsweise ein Konzern bereits an derselben Thematik arbeitet. Ein Newcomer wird sich in
diesem Fall sehr schwer tun und trotz einer vielleicht hervorragenden technischen Losung
keinen Durchbruch schaffen.

Vollig anders ist die Situation zu bewerten, wenn eine mittelmafige Idee von groRen Gruppen
getragen wird. Viele heute eingesetzte Losungen basieren auf nicht so umwalzenden Ideen,
die aber von einer Lobby getragen wurden und jetzt etabliert sind.

Beratung, Weiterentwicklung, Anpassung an die Winsche des Kunden sind die Elemente,
die eine Idee zum Erfolg bringen kénnen. Die richtige Positionierung kann groRe Méarkte
aufschliel3en, wie sich bei den Beratungen immer wieder zeigt. Manche schaffen es, inner-
halb von wenigen Jahren einen voéllig neuen Artikel zu einem Welterfolg zu bringen.

Was hat der Unternehmer von einer Beratung mit einem Innovationsspezialisten? Ziel der
ersten Runde ist, eine Reihenfolge in die Vielzahl an Fragen und Unsicherheiten zu brin-
gen, die mit der Entwicklung zu tun haben. Natirlich sind alle Schritte untereinander ver-
netzt, aber deshalb ist es notwendig, dieses Netz mit einem erprobten Fahrplan immer wie-
der zu prifen, um Schwéchen rechtzeitig zu erkennen. Haufig stellt sich die Frage ,,rasche
oder durchgeplante Entwicklung®, etwa weil ein Wettlauf mit dem Mitbewerb vermutet wird.
Die ,,schnelle Entwicklung* hat aber mehrere Schwachstellen:

= Schnelle, nicht durchgeplante Entwicklungen und ebenso schnelle Anmeldungen fiihren nur
zu einem Wildwuchs und zur Unlenkbarkeit.

= In der Regel missen zum schnellen ersten Patent weitere Patente angemeldet werden, weil
die Entwicklung nicht abgeschlossen war.

= Mit einer zu frihen Anmeldung, ohne Kapazitaten fur die Umsetzung des Produkts, bleibt
die Ehre des Vordenkers, aber die Gewinne machen andere mit oft geringen oder sogar oh-
ne Schutzrechte.

= Die ersparten Tage in der Ausarbeitung der Strategie und der Prifung des Vorhabens stellen
sich in der Regel als die teuersten Tage eines Unternehmens heraus.

Eine gut Uberlegte Strategie schafft auch bei einer spateren Anmeldung Vorteile, da bereits
andere Mdglichkeiten in die Anmeldung aufgenommen werden kénnen. Die Kosten kdnnen
gering gehalten werden und der gesamte Entwicklungsprozess bleibt fir alle Beteiligten tber-
schaubar. Die Notwendigkeit einer sehr schnellen Anmeldung ist nur dann gegeben, wenn tat-
sachlich ein Wettlauf besteht, die Losung ziemlich klar vorliegt und der Weg fir die wirt-
schaftliche Nutzung unbedingt frei gehalten werden soll.

Bei allen langeren Innovationen sollte die laufende Anmeldetéatigkeit durch Recherchen beo-
bachtet werden. Es sind dann Trends erkennbar, wer welche Ldsungen bevorzugt und es hilft,
die Strategie und laufende Entwicklung zu steuern. So kann es durchaus sinnvoll sein, mit der
Anmeldung etwas zu warten, weil sich z. B. bei den Versuchen die Notwendigkeit einer grund-
legenden Anderung oder Erweiterung gezeigt hat.

Innovation ist ein komplexes Thema, das eigenen Regeln unterliegt. Ein Alleingang ohne Er-
fahrung fuhrt haufig zu Enttauschungen und Verlusten, die durch Recherchen und Beratungen
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vermieden werden kénnen. Die Angebote gibt es und der Aufwand steht in keinem Verhaltnis
zu den Ersparnissen. Und, als Unternehmer sollte man einen ganz zentralen Punkt nicht tber-
sehen: Ein Patent ist ein Wirtschaftspapier, kein Selbstzweck. Wer nur bis zur Anmeldung und
bis zum Patent denkt, hat die sehr wichtigen Schritte zur Umsetzung und Nutzung nicht ge-
klart. Die Anmeldung mag sogar ein Patent werden, wieder eines mehr zu den 95% an nicht
genutzten Patenten. Wenn hingegen der gesamte Vorgang von der Entwicklung Uber die
Markteinfiihrung und Fertigung vorbereitet ist, liegt die Erfolgsrate tber 50%.
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STEUERLICHE BEHANDLUNG VON FORSCHERN UND ERFINDERN IN OSTERREICH

Die nachfolgenden Ausfiihrungen geben einen Uberblick iiber steuerrechtliche Regelungen und
Forderungen bei inlandischen Erfindungen von in Osterreich ansassigen natirlichen Personen
und Gesellschaften mit Sitz bzw. Geschaftsleitung in Osterreich.

Internationale Aspekte, z.B. Erfindungen von grenziberschreitenden Forschungsarbeitsge-
meinschaften, werden dabei aus Platzgriinden weitgehend aufler Acht gelassen (auch weil
diese jeweils im Einzelfall betrachtet werden sollten).

Dieser Beitrag kann lediglich einen allgemeinen Uberblick lber die umfangreichen Bestim-
mungen des Osterreichischen Steuerrechtes geben. Wir empfehlen daher die Beiziehung eines
Steuerberaters bei konkreten Fragestellungen.

Uberblick Uber die Steuerarten

Grundséatzlich bestehen fir die Tatigkeit als Forscher und Erfinder mehrere Steuerarten. Im

Wesentlichen sind die folgenden Abgaben zu beachten:

= Ertragsteuern: Erzielte Gewinne aus Forschungsergebnissen, Patentrechtsiiberlassungen
u.a. unterliegen einer Einkommensbesteuerung (Einkommensteuer bei nattrlichen Personen
und Personengesellschaften, Kdrperschaftsteuer bei Kapitalgesellschaften).

= Umsatzsteuer: Umsatze aus Erfindungen bzw. von Forschungsergebnissen unterliegen zu-
meist der Umsatzsteuer.

= Gebuhren, sozialversicherungsrechtliche Aspekte: Sind im Einzelfall zu beachten, kénnen
in diesem Rahmen aber nicht behandelt werden.

Einkommensbesteuerung bei naturlichen und juristischen Personen

Sowohl natirliche Personen (als Einzelunternehmer oder als Gesellschafter von Personenge-
sellschaften) als auch juristische Personen unterliegen der Einkommensbesteuerung. Die fol-
gende Grafik verdeutlicht dies:

Mdgliche Rechtsformen fur Forscher und Erfinder

Form Einzelpersonen: Personengesellschaften: | Kapitalgesellschaften:
» Einzelunternehmen | = OG = GmbH
= Privatpersonen = KG = AG
= GesbR = Genossenschaft
= ARGE = Verein
_ = Stille Gesellschaft
Y
Steuerart Einkommensteuer Korperschaftsteuer
Was wird Unterschied: alle Einkinfte der
besteuert Betriebliche <> auBerbetriebliche Einklinfte Kapitalgesellschaft
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Einkommensteuersatz bei natirlichen Personen

Der Einkommensteuersatz bei Besteuerung natirlicher Personen ist wie folgt aufgebaut:

Einkommen (EK) in € Berechnungsformel Grenzsteuersatz

bis 10.000 Keine Besteuerung 0,00%

(Einkommen — 10.000) x 5.750

N - 0
Uber 10.000 bis 25.000 15.000 38,33%
N . (Einkommen — 25.000) x 11.335 .
Uber 25.000 bis 51.000 26.000 + 5.750 43,60%
uber 51.000 (Einkommen x 0,5) — 8.415 50,00%

Diesen Steuersatzen ist das gesamte Einkommen nach Ausgleich mit eventuellen laufenden
Verlusten aus anderen Einkunftsarten, Verlustvortragen, Sonderausgaben, auRergewdohnli-
chen Belastungen, etc. zu unterziehen.

Begunstigungen fur Erfinder beim Steuersatz

Bestimmte Einkinfte sind durch einen halben Durchschnittssteuersatz gemall § 38 EStG be-
gunstigt. Darunter fallen u.a. Einkiinfte eines Erfinders aus der Verwertung patentrechtlich
geschutzter Erfindungen.

Unter ,,Verwertung* versteht das Steuerrecht dabei sowohl die Vergabe von Lizenzen zur Nut-
zung als auch die VerauRerung des Patentes selbst. Wesentlich ist weiters, dass nur der Erfin-
der selbst begunstigt ist und die Erfindung durch andere Personen als die des Erfinders ver-
wertet werden muss.

Begunstigungen bei Diensterfindungen

Wahrend eines aufrechten Dienstverhaltnisses sind Pramien fir Diensterfindungen in Hohe
eines um 15% erhdhten Sechstels der jahrlichen Bezlige (,,Jahressechstels*) mit einem begiins-
tigten Steuersatz von 6% zu versteuern.

Falls das Dienstverhéltnis bereits beendet ist, ware die Begunstigung des § 38 EStG (halber
Durchschnittssteuersatz) anwendbar.

Einkommensteuersatz bei juristischen Personen

Kapitalgesellschaften werden mit dem fixen Kdrperschaftsteuersatz von derzeit 25% (2008)
besteuert. Es sind dabei jahrliche Mindeststeuern von 1.750,- Euro bei der GmbH bzw. 3.500,-
Euro bei der AG, unabhangig vom Jahresgewinn, zu entrichten. Die Mindeststeuern sind anre-
chenbar auf zukunftige Korperschaftssteuerbelastungen.

1 Eingeschrankt auf 75% der positiven Einkiinfte.
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Was wird besteuert?

Bei naturlichen Personen ist weiters zu unterscheiden, ob die Einklinfte aus Forschung bzw.
Erfindungen im Rahmen einer betrieblichen oder auBerbetrieblichen Tatigkeit erzielt werden.
Diese Unterscheidung ist insbesondere fir den zu besteuernden Umfang mafgebend:

AuBerbetrieblicher Bereich Betrieblicher Bereich nattrlicher
natdrlicher Personen Personen und Kapitalgesellschaften
Definition = Zufallserfindungen im Privat- » Einklnfte von natirlichen Personen
vermdogen bei nachhaltiger selbsténdiger For-
= Diensterfindungen, sofern schungstatigkeit
keine nachhaltige Tatigkeit » Einklnfte aus Kapitalgesellschaften,
begrindet wird die sich dauerhaft der Forschung

und Entwicklung widmen, z.B.
Pharma-, Automobilindustrie

Steuerliche Lizenzeinnahmen unterliegen Sowohl Lizenzeinnahmen als auch die
Folgen der Einkommenssteuer. Die Ver- | VeraufBerung des Rechtes selbst sind
auRerung der Rechte selbst ist steuerpflichtig.
nach Ablauf der Spekulationsfrist
steuerfrei.

Ortliche Abgrenzung der Einkiinfte

Bei in Osterreich ansassigen natiirlichen und juristischen Personen werden hierzulande gene-
rell die weltweit erzielten Einkiinfte besteuert, ausgenommen diese Einkiinfte werden in aus-
landischen Betriebsstatten erzielt.

Unter Betriebsstatten ist grundséatzlich jede feste ortliche Anlage zu verstehen, die auf Dauer
dem Betrieb dient (diese Definition reicht somit von einer auslandischen Wohnung eines For-
schers, in der auch tatsachlich geforscht wird, bis zum ausléndischen Labor). In diesen Fallen
sind insbesondere bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen zu beachten.

Gewinne auslandischer Unternehmen, die in osterreichischen Betriebsstatten erzielt werden,
sind grundsatzlich in Osterreich zu besteuern. Auch hier sind bilaterale Doppelbesteuerungs-
abkommen zu beachten.

Seite 39



WIFI UNTERNEHMERSERVICE LEITFADEN KOOPERATIONEN IN F&E 03]2008

Steuerliche Begunstigungen bei der Gewinnermittlung
Forschungsfreibetrage und -pramien

Fallt die Forschungstéatigkeit in den betrieblichen Bereich, kénnen sowohl im Rahmen der Ein-
kommensteuer (Einzelunternehmen, Personengesellschaft) als auch der Koérperschaftsteuer

(Kapitalgesellschaft) folgende Begunstigungen in Anspruch genommen werden:

Freibetrag

Art/Ho6he

Voraussetzungen

Beispiele fur forderbare
Aktivitaten

Forschungsfreibetrag |
(84 Abs 4 Z 4a EStG) -
FFB |

Grundsatzlich 25 % der
Aufwendungen; dar-
Uber hinaus 35% bei
Uberdurchschnittlicher
Forschung

Aufwendung zur Entwicklung oder
Verbesserung volkswirtschaftlich
wertvoller Erfindungen. Glaubhaft-
machung dieser Eigenschaft durch -
Patent- oder Gebrauchsmuster-
Urkunde oder Patentanmeldung oder
durch technischen Bericht Gber die
Erfindung, aus dem die Ldsung der
technischen Aufgabe nachvollziehbar
hervorgeht und schlissig erkennbar
ist, dass Neuheit vorliegt.

Das Vorliegen einer Erfindung und
deren volkswirtschaftlichen Wert
werden vom Bundesministerium fur
Wirtschaft und Arbeit beurteilt.

Siehe Seite 41 Wann liegt eine Erfin-
dung vor?

» Zugekaufte Forschung

= Prototyp

= Entwicklung und Be-
trieb von Pilotanlagen

Forschungsfreibetrag
Il (84 Abs 4 Z 4 EStG)
»Frascati“-FFB I

25% der Aufwendun-
gen bzw. Investitionen

systematische Forschung und experi-
mentelle Entwicklung unter Einsatz
wissenschaftlicher Methoden durch
das Unternehmen selbst (Eigenfor-
schung). Kein Nachweis erforderlich.

Zielsetzung muss sein, den Stand des
Wissens zu verbessern sowie neue
Anwendungen dieses Wissens zu erar-
beiten.

Zu den Kriterien liegt eine Verord-
nung des Finanzministers vor.

= Grundlagen- und an-
gewandte Forschung

= Forschung und expe-
rimentelle Entwick-
lung

* Prototyp und Bau so-
wie Betrieb von Pilot-
anlagen

» Industrial Design

= Datensammlung, Do-
kumentationen, Li-
zenzarbeiten wenn
unmittelbar fur ein
bestimmtes Entwick-
lungsprojekt

= Behandlung von Soft-
ware unterschiedlich
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Freibetrag, Pramie

Art/Hohe Voraussetzungen

Forschungsfreibetrag Aufwendung des Auftraggebers flr Forschung und experimentelle
(84 Abs 4 Z 4b EStG Entwicklung an bestimmte Einrichtungen (Fremdforschung).

25% der Aufwendun-

o Das beauftragte Unternehmen darf nicht unter beherrschendem
gen / Investitionen

Einfluss (Tochtergesellschaft) des Auftraggebers stehen oder Mit-
glied einer Unternehmensgruppe nach § 9 KStG sein. Kein Nach-
weis erforderlich.

Um eine doppelte Verwertung von begtinstigten Aufwendungen
auszuschlieBen, muss der Auftraggeber bis zum Ablauf eines Wirt-
schaftsjahres dem Auftragnehmer mitteilen, fir welche Aufwen-
dungen er selbst eine Forderung in Anspruch nimmt. Der Auftrag-
nehmer kann dann nur mehr fir den tbrigen Teil der Aufwendun-
gen die Forderung (FFB | bzw. FFB Il ) beanspruchen.

Begrenzt mit Euro 100.000 pro Jahr.

Forschungspramie Bemessungsgrundlage fir die Pramie sind die Aufwendungen im
(8108c EStG) Sinne der 84 Abs 4 Z 4 und Z 4a EStG*.

8% der Aufwendungen Kann alternativ zu den Freibetragen beansprucht werden, ein
bzw. Investitionen entsprechender Antrag ist zu stellen.

Wann liegt eine Erfindung vor?

Entsprechend den erlauternden Bemerkungen zum Patentgesetz ist flr das Vorliegen einer
Erfindung wesentlich, dass es sich um

= die LOsung einer technischen Aufgabe

= mit technischen Mitteln handelt,

= die einen Fortschritt gegentber dem Stand der Technik bedeutet

= und gewerblich verwertbar ist.

Nicht als Erfindung anzusehen sind nach den Bestimmungen des § 1/2 PatG 1970 seit der
PatRNov 1984:
= Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematischen Methoden;
= Asthetischen Formschépfungen
= Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten, fir Spiele oder fur geschaft-
liche Tatigkeiten sowie Programme fur Datenverarbeitungsanlagen;
= Die Wiedergabe von Informationen

Beurteilungskriterien fir den volkswirtschaftlichen Wert:

a) Aufnahme einer neuen Produktion im Inland (z.B. Erweiterung der Produktpalette, Beitrag
zur Erhéhung des Bruttoinlandsproduktes durch Umsatzerhéhung)

b) Ausweitung der Wertschopfung im Inland (z.B. Qualitatsverbesserung von Produkten, Kos-
tensenkung bei Material und Arbeit, Produktivitatssteigerung)

2 aufwendungen zur Forschung und experimentellen Entwicklung unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden und
Aufwendungen zur Entwicklung oder Verbesserung volkswirtschaftlich wertvoller Erfindungen.
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c¢) Entlastung der 6sterreichischen Leistungsbilanz durch Deviseneinnahmen aus Exporten,
Lizenzeinnahmen aus dem Ausland oder Deviseneinsparung infolge Importsubstitution
(gleichzeitig Verminderung der Importabhangigkeit)

d) Entspannung der Arbeitsmarktlage (z.B. Sicherung geféahrdeter oder Schaffung zusatzlicher
Arbeitsplatze, Erhohung der Arbeitsplatzqualitat)

e) Verbesserungen bei der Energie- oder Rohstoffversorgung (z.B. Energieeinsparung oder Re-
cycling)

f) Beitrdge zum Umweltschutz (z.B. Abfallvermeidung, -verminderung oder Wiederverwertung
von Alt- und Abfallstoffen)

g) Verminderung volkswirtschaftlicher Schéden (z.B. Einsparung von Sozialleistungen durch
rasche Wiedereingliederung von Kranken oder Verletzten in den Arbeitsprozess und Verkuir-
zung von Krankenstéanden bei Erwerbstatigen).

Diese Punkte brauchen nicht kumulativ vorzuliegen. Es handelt sich dabei lediglich um eine
demonstrative Aufzahlung. Natirlich steht jedem Antragsteller frei, hiezu seine eigene Argu-
mentation zu entwickeln.

Wirkung der Begiinstigungen

Forschungsfreibetrage wirken als fiktive Betriebsausgabe und reduzieren damit die Steuerbe-
messungsgrundlage.

Forschungspramien fiihren zu direkten Gutschriften auf dem Steuerkonto des Steuerpflichti-
gen; die Pramie selbst ist von einer Einkommensteuerbelastung ausgenommen.
Kombinationen verschiedener Freibetrage:

Grundsatzlich kann ein Unternehmen fur dasselbe Wirtschaftsjahr sowohl einen FFB | als auch
einen FFB Il geltend machen, allerdings muss sichergestellt werden, dass es zu keiner Doppel-
férderung desselben Aufwandes kommt.

Aufwendungen, die schon beim FFB | berticksichtigt wurden, dirfen daher beim FFB Il nicht
mehr angesetzt werden.
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Bemessungsgrundlage fiur Freibetrage bzw. Pramien

Materialeinzelkosten (direkt zurechenbare Kosten, wie z.B. die Lehne und die Sitzflache
bei einem Sessel)

+ Fertigungseinzelkosten (direkt zurechenbare Kosten, wie z.B. die Maschinenstunden)

+ Sonderkosten

= Einzelkosten der Erfindung

+ Materialgemeinkosten (nicht direkt zurechenbare Kosten, die daher ublicherweise
geschlisselt werden, wie beispielsweise die Menge des Lacks fir einen Sessel, die nicht
nach jedem einzelnen gefertigten Stick gemessen wird, sondern insgesamt ermittelt
und dann auf das einzelne Stiick geschlisselt wird)

+ Fertigungsgemeinkosten (nicht direkt zurechenbare Kosten, die daher Gber einen Schlis-
sel aufgeteilt werden, wie z.B. Wasserverbrauch)

+ Aufwendungen fir freiwillige Sozialeinrichtungen, betriebliche Altersvorsorge und Ab-
fertigung

+ Finanzierungskosten

= Steuerliche Herstellungskosten der Erfindung

- Abschreibung (FFB | und FFB II)

= Bemessungsgrundlage FFB |

+ Anteilige Gemeinkosten (z.B. Verwaltung des Unternehmens)

+ Investitionen

= Bemessungsgrundlage FFB I

Forschungsfreibetrag oder -pramie: was sollte beansprucht werden?

Bei natirlichen Personen ist auf Grund des progressiven Steuersatzes bei der Wahl zwischen
Forschungsfreibetrag und -pramie stets das Einkommen zu berucksichtigen. Bis zu einem Ein-
kommen von € 44.500,- ist idealtypisch der Forschungspramie der Vorzug zu geben.

Bei Kapitalgesellschaften ist stets die Forschungspramie giinstiger und sollte daher beantragt
werden.
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Falls Forschungsférderungen von offentlichen Stellen gewéhrt werden, sind unter Umsténden
auch die Voraussetzungen fir den Forschungsfreibetrag bzw. -pramie erfillt. Wesentliche
Unterschiede zwischen § 4/4/4a EStG und Fonds.

8 4/4/4a EStG Fonds

Indirekte Férderung durch Freibetrag Direkte Foérderung durch Zuschuss, Kredit,
Zinzzuschuss

Gesetzlicher Anspruch Kein Anspruch
Hbhe gesetzlich vorbestimmt Hohe je nach vorhandenen Mitteln
Erfindung zwingen vorgeschrieben Innovation gentigt

Erfindung ist engerer Begriff (Patentgesetz) Projekt ist weiter gefasst

Volkswirtschaftlich sinnvoll Betriebswirtschaftlich wertvoll

Antragszeitraum gleich wie Veranlagungsjahr | Abrechnungszeitraum wie Projekt (ein An-
(uU mehrere Antrage - mehrere Bescheini- trag, i.d.R. eine Abrechnung)
gungen

Weitere steuerrechtliche Forschungsforderungen

= Bezlige, Beihilfen und Zuwendungen aus 6ffentlichen Mitteln zur unmittelbaren Foérderung
von Wissenschaft und Forschung sind steuerfrei.

= Spenden an bestimmte Empfanger zur Durchfihrung von Forschungsaufgaben sind abzugsféa-
hig (8 4 Abs 4 Z 5 EStG).

= Wissenschaftlich genutzte Liegenschaften sind grundsteuerbefreit (§ 2 Abs 7 lit a und b
GrStG).

= Die Aufwendungen flr selbst erstellte unkdrperliche Wirtschaftsgiter (Patentrechte etc)
durfen steuerrechtlich (und handelsrechtlich) nicht aktiviert werden; diese Aufwendungen
kénnen/muissen daher sofort im entsprechenden Wirtschaftsjahr abgesetzt werden. Dies
fuhrt somit zu einer sofortigen Minderung der Steuerbemessungsgrundlage.

Steuerliche Behandlung bei gemeinsamer Forschung und Erfindung

Werden Forschungsprojekte in Gemeinschaftsarbeit durch verschiedene Rechtstrager (natrli-
che und/oder juristische Personen, Personengesellschaften) abgewickelt, liegt Ublicherweise
eine Personengemeinschaft vor (z.B. eine Gesellschaft blrgerlichen Rechts [etwa eine ARGE]).

Zwischen den Partnern ist zumeist ein Aufteilungsverhaltnis sowohl fur die Kostentragung als
auch fur kinftige Verwertungserldse vereinbart. Dieses Verhdltnis ist grundsatzlich auch fir
steuerliche Zwecke mafRgebend.

Im Rahmen eines Gewinnfeststellungsverfahrens der Personengemeinschaft wird das einheitli-
che steuerliche Ergebnis ermittelt und danach entsprechend dem vereinbarten Aufteilungs-
verhaltnis den beteiligten Partnern zugewiesen. Verfahrensrechtlich ist dabei wichtig, von
einzelnen Partnern zusatzlich getragene Kosten (,,Sonderbetriebsausgaben) bzw. erzielte
Ertrage (,,Sonderbetriebseinnahmen®) in die einheitliche Gewinnfeststellung aufzunehmen.
Unterbleibt die Berlicksichtigung in der einheitlichen Gewinnfeststellung, kénnen derartige
Kosten nicht mehr steuermindernd geltend gemacht werden.

Seite 44



WIFI UNTERNEHMERSERVICE LEITFADEN KOOPERATIONEN IN F&E 03]2008

Die einheitliche Gewinnfeststellung ist nicht erforderlich wenn eine Arbeitsgemeinschaft oder
GesbR lediglich den Zweck hat, einen einzigen Werkvertrag oder Werklieferungsvertrag auszu-
fuhren. In diesem Fall werden die Ergebnisse (Gewinne oder Verluste) steuerlich direkt bei
den einzelnen Partnern bericksichtigt.

Umsatzbesteuerung

Die Einraumung, Ubertragung und Wahrnehmung von Rechten, die sich aus urheberrechtlichen
Vorschriften ergeben, fallen unter die sonstigen Leistungen (§ 3a Abs 10 Z 1 UStG). Ist der
Empfanger dieser Leistung ein Unternehmer, wird sie dort ausgefiihrt, wo der Empféanger sein
Unternehmen betreibt. Ist der Empfanger daher ein 6sterreichisches Unternehmen, unterliegt
dieser Umsatz der osterreichischen Umsatzsteuer. Der Empfanger der Rechnung kann sich die
ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer wieder vom Finanzamt zuriickholen,
wenn er ein Unternehmer ist und die Leistung fir unternehmerische Zwecke bezogen wurde.

Unternehmer, deren Umsatze € 30.000,- nicht Ubersteigen, sind grundsatzlich umsatzsteuer-
befreit. Es konnen dann jedoch auch keine Vorsteuerbetrage geltend gemacht werden, so dass
fur diesen Fall der Wechsel zur ,,Regelbesteuerung* zu prufen ist.

Bei zufallserfindungen fallt bei der VerauRerung eines Rechts keine Umsatzsteuer an, da der
Erfinder nicht als Unternehmer, sondern als Privatperson einzustufen ist.

Erhalt der Erfinder laufende Lizenzeinnahmen aus der Verwertung der Zufallserfindung, ist er
nachhaltig unternehmerisch tatig und unterliegt der Umsatzsteuer, falls die jahrlichen Umsat-
ze die Grenze von € 30.000,- Ubersteigen.

Im Falle einer gemeinsamen Forschungs- bzw. Entwicklungsaktivitat ist die Gesellschaft bir-
gerlichen Rechtes zumeist ein eigenes Umsatzsteuersubjekt. Es werden daher eine eigene
Steuernummer und eine UID-Nummer erforderlich sein.

LIZENZVERTRAGE ZUR VERWERTUNG VON ERGEBNISSEN AUS ERFINDUNGEN

Fur die Verwertung von Erfindungen werden Ublicherweise Lizenzvertrage abgeschlossen. Je
nach dem Grad der Selbstbeschrankung des Lizenzgebers werden typischerweise drei Arten
von Lizenzen unterschieden:

= AusschlieBliche Lizenz: Der Lizenzgeber verpflichtet sich, im lizenzierten Bereich keine
weiteren Lizenzen zu vergeben und selbst keinerlei Benutzungshandlung vorzunehmen, wo-
bei diese Lizenz ortlich, zeitlich sowie nach dem Lizenzgegenstand beschrankt sein kann.

= Alleinlizenz: Auch in diesem Fall verpflichtet sich der Lizenzgeber, keine weiteren Lizen-
zen zu vergeben, es bleibt ihm jedoch unbenommen, eigene Benutzungshandlungen vorzu-
nehmen.

= Einfache Lizenz: Hier ist der Lizenzgeber keinerlei Beschrankungen unterworfen, kann also
weitere Lizenzen vergeben sowie Benutzungshandlungen setzen.

Der Geltungsbereich von Lizenzvertragen kann zeitlich, raumlich und sachlich beschrankt
sein, auch besteht die Moglichkeit von Sublizenzen, Naturallizenzen (Lizenztausch) sowie Gra-
tislizenzen.

In Hinblick auf die finanzielle Vergiitung kann unterschieden werden zwischen:

= Einmalzahlung: Die Abgeltung der Lizenzanspriiche durch den Lizenzgeber erfolgt durch die
Bezahlung einer einmaligen Abgeltung.

= Sticklizenz: Die Abgeltung der Lizenzanspriiche durch den Lizenzgeber erfolgt durch die
Bezahlung eines festgesetztes Betrages oder Prozentsatzes vom Verkaufserlds. Ublicherwei
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= se wird zur Kontrolle dazu ein Einblicksrecht in die Buchhaltung bzw. die Prifung durch
eine neutrale Stelle (z.B. einen Wirtschaftstreuhdnder) vereinbart. In einigen Fallen ist
auch die Vereinbarung von Lizenzbetragen als Prozentsatz vom Deckungsbeitrag bekannt,
wobei allerdings anzumerken gilt, dass der Lizenzgeber den Deckungsbeitrag tblicherweise
in keiner Weise beeinflussen kann. Dabei werden manchmal auch Mindestlizenzen verein-
bart, also Untergrenzen fiir die Einnahmen aus der Stiicklizenz.

= Jahreslizenz: Die Abgeltung der Lizenzanspruche durch den Lizenzgeber erfolgt durch die
Bezahlung von jahrlichen ,,Gebihren*. Dabei gilt es zu bericksichtigen, dass diese Jahresli-
zenzen Ublicherweise ansteigen werden mussen, um die steigenden Patentkosten abdecken
zu konnen.

= Mischformen aus den oben erwahnten Varianten.

Problemfall Exklusivitat

Im Zusammenhang mit Lizenzvertrdgen ist besonders darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich
territorialer und sonstiger Beschréankungen besonders auf kartellrechtliche Vorschriften und
EU-Wettbewerbsvorschriften Bedacht zu nehmen ist.

Mit der sog. TT-VO (Technologietransfer-Verordnung der Europaischen Kommission) wurde
festgelegt, dass das Kartellverbot auf bestimmte Gruppen von Patent- und Know-how-
Lizenzvereinbarungen nicht anwendbar ist, weshalb eine dem Lizenznehmer gewdahrte Aus-
schliefl3lichkeit - und in gewissen Grenzen auch der Gebietsschutz - zul&ssig sind.

Diesbeziiglich ist sachverstandige Beratung durch einen Patent,- oder Rechtsanwalt unbedingt
anzuraten.

Inhalte von Lizenzvertragen

Bevor Sie in konkrete Vertragsverhandlungen mit potenziellen Lizenznehmern eintreten, ma-
chen Sie sich zunachst Gedanken dariber, welche Inhalte ein solcher Vertrag aus Ihrer Sicht
haben sollte.

Die folgenden Checklisten bietet Ihnen dabei Hilfestellung. Die konkrete Ausgestaltung der
Lizenzvertrage sollte in jedem Fall unter Beiziehung eines Patent- oder Rechtsanwaltes erfol-
gen.
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Checkliste ,,Allgemeine Punkte**

O O O §

a

Ist der Lizenzgegenstand in einer klaren, einfachen und allgemein verstandlichen Art

beschrieben?

Sind Hinweise auf weiterfihrende Informationen (genannte Beilagen, die z.B. die De-

tails beschreiben) klar und eindeutig?

Wurden all diese Dokumente auf Stimmigkeit (z.B. letztgiltige Version?), Vollstandig-

keit und inhaltliche Richtigkeit (z.B. weil sich seit der Patentanmeldung etwas veran-

dert hat) gepruft?

Sind die Originale der Unterlagen an einem sicheren Ort aufbewahrt (idealerweise

nochmals in Kopie auRerhalb des Unternehmens)?

Sind Unterlagen fir potentielle Lizenznehmer vorhanden? Gibt es schriftliches Prasen-

tationsmaterial, Videos, Funktionsmodelle, Muster, Prototypen oder Prasentatoren?

Ist sichergestellt, dass Sie mit potenziellen Interessenten (vor allem, wenn Sie keine

oder wenig Erfahrung auf dem Gebiet haben) nicht alleine verhandeln, sondern bei

diesen Erstgesprachen mit dem Patentanwalt oder Unternehmensberater Ihres Ver-

trauens auftreten bzw. Sie den Erstkontakt Giber diese herstellen lassen?

Definieren Sie lhren Verhandlungsspielraum bei den Lizenzverhandlungen.

= Wie weit wollen Sie gehen?

= Wie weit gewahren Sie Mitspracherechte in die Produktgestaltung, das Marketing,
die Preisgestaltung?

= Welche Kontroll- und Einblicksrechte sind Sie bereit zu gewahren bzw. wollen Sie
sich ausbedingen (z.B. Einblicksrecht in die Buchhaltung, Kontrolle der Produktion
beim Lizenznehmer, ...)? Denken Sie auch an den damit verbundenen Kontrollauf-
wand bzw. die Machbarkeit.

= Welche Regelungen sollen fir Weiterentwicklungen getroffen werden? Wie sichern
Sie lhr bestehendes Know-How ab?

= Werden dafir Abgeltungen erwartet, und wenn ja, in welcher Form?

Sind Vorvertrage notwendig? (Vertraulichkeitsvereinbarungen, letter of intent, Opti-

onsvereinbarungen, ...)? Wenn ja: sind diese bereits ausgestaltet und von einem Exper-

ten geprift?
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M Checkliste ,,Wesentliche Punkte“

0 Ausreichende Definition des Vertragsgegenstandes sowie der gegenwartigen und zu-
kinftigen Rechte und Pflichten.

[0 Welche Rechte werden dem Lizenzpartner zugestanden (Herstellen, Gebrauchen, An-
bieten, Verkaufen, Weiterlizenzieren, ...).

O Die Absichten der Vertragspartner sollten beschrieben werden (z.B. in der PrAambel).

[0 Exakte Festlegung der Vertragsgebietes sowie eventueller Exklusivitaten (zeitlich,
raumlich), sofern diese nach EU-Recht zul&ssig sind.

O Sind die Rechte und Pflichten der Vertragspartner ausreichend definiert?
= |st klargestellt, was bei Pflichtverletzungen geschieht?
= Wer haftet fur Sachméangel?
= Wer haftet fur Rechtsméangel?

[0 Welches Procedere wird angewandt, wenn es zu Weiterentwicklungen des Vertragsge-
genstandes (durch den Lizenzgeber, durch den Lizenznehmer) kommt?

O Gibt es ein Recht auf die Vergabe von Unterlizenzen?

O Sind Vertragserweiterungen geplant bzw. mdglich?

OO Sind bestimmte Qualifikationen der Mitarbeiter des Lizenznehmers notwendig, und
wenn ja, sind diese entsprechend festgelegt?
= In welchen Abstdnden und unter welchen Bedingungen sind Rezertifizierungen erfor-

derlich?

0 Sind Qualitatsstandards und deren Einhaltung sichergestellt?
= |st definiert, wie und wie oft die Qualitatsstandards gemessen werden sollen?

O Definition der Zahlungen: Einmallizenz, Mindestlizenz, Stucklizenz, Mischformen,...
= Wann erfolgt die Lizenzabrechnung?
= Definition der Zahlungsziele.

O Klarung von Buchfiuhrung und Kontrolle samt Einsichtnahme in die Buchfiihrungsunter-
lagen (wenn nicht selbst, dann via Treuhander)

0 Wer tragt welche Kosten?

O Regelung dafir, was passiert, wenn einer der Partner seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht nachkommt.

0 Was passiert im Falle des Konkurses/Todes des Lizenzgebers oder des Lizenznehmers?

0 Wer ist fur die Aufrechterhaltung der zugrundeliegenden Schutzrechte (z.B. Patent,
Marke) zustandig und wer tragt die diesbeziiglichen Kosten? Gibt es Aufgriffs- oder Ein-
trittsrechte?

0 Definition von Mindest- bzw. Hdochstpreisen, sofern dies nach wettbewerbs- und/oder
kartellrechtlichen Vorschriften zulassig ist.

0 Definition der Aktivitaten der Partner hinsichtlich Werbung, Marketing und Vertrieb.

0 Definition dessen, wie und wenn ja zu welchen Preisen technischer Support durch den
Lizenzgeber geleistet wird.

O Vertragsdauer, Regelungen beziiglich allfalliger Anderungen des Vertrages; Kiindigungs-
fristen und -formen, Griinde fur auRerordentliche Kindigung.

0 Klarung von Gerichtsstand und anwendbarem Recht; Klarung der Sprache im Streitfall;
Anrufung eines Schiedsgerichts vor Anh&ngigmachung vor ordentlichem Gericht?

O Vor der Unterzeichnung des Vertrages kléaren: sind die unterzeichnenden Personen fur

solche Angelegenheiten Uberhaupt zeichnungsbefugt?
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M Checkliste ,,Sonstiges*

0 Wurden Geheimhaltungsvereinbarungen (auch fir die Phase nach Vertragsende) ge-
schlossen?

O Wie wird im Falle einer Schutzrechtsverletzung vorgegangen?
= Wer informiert wann in welcher Form?
= Wer ergreift die notwendigen rechtlichen Schritte?
= Was, wenn Rechte Dritter durch das eigene Schutzrecht verletzt werden?
= Wer tragt in diesem Fall welche Kosten?

0 Was gilt im Falle von Schadenersatzforderungen bzw. Forderungen aus dem Titel der
Produkthaftung?

[0 Ist eine salvatorische Klausel vorhanden?

Seite 49




WIFI UNTERNEHMERSERVICE LEITFADEN KOOPERATIONEN IN F&E 03]2008

ANNEX
Letter of Intent

Beim Letter of Intent (LOI) handelt es sich um eine Absichtserklarung, in der Folge einen Ver-
trag abzuschlielfen. Charakteristisch ist, dass die wesentlichen Vertragsinhalte noch nicht
feststehen und die Parteien nur ihren Willen bekunden, ernsthafte Vertragsverhandlungen
durchzufiuhren. Oft werden auch bestimmte Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen be-
schrieben, unter denen ein Eintritt in Verhandlungen bzw. eine Teilnahme am gegenstandli-
chen Projekt beabsichtigt wird.

Eine Verpflichtung zum nachfolgenden Vertragsabschluss wird durch die Unterzeichnung eines
LOI ublicherweise nicht begrundet. Ein LOI wird oftmals abgeschlossen, wenn der Projektstart
noch ungewiss ist, erst in der weiteren Zukunft liegt (z.B. Projektbegutachtung und -
genehmigung durch eine Forderstelle) oder viele potenzielle Vertragspartner vorhanden sind.

Beispiel flr ein Letter of Intent
Der Letter of Intent sollte zumindest die folgenden Inhalte umfassen

Wir, [NAME & KONTAKTDATEN DES PARTNERS], vertreten durch [NAME UND KONTAKTDATEN
DER VERTRETENDEN PERSON] sind bereit, am Projekt [PROJEKTTITEL] im Rahmen von [AKTI-
ON 7/ KATEGORIE] unter den folgenden Bedingungen teilzunehmen.

Wir werden insbesondere in den folgenden Arbeitspaketen unsere inhaltlichen Beitrage lie-
fern: [ARBEITSPAKETE]

Zur Finanzierung des Projekts tragen wir wie folgt bei:
= Finanzieller Beitrag in €,-; gegebenenfalls Zeitpunkte der Geldflisse festhalten.
= Sachleistungen (Auflistung, Rahmenbedingungen definieren, ...).

Verschwiegenheitserklarung

Mit einer Verschwiegenheitserklarung (Non Disclosure Agreement, NDA) verpflichten sich die
Vertragspartner zur vertraulichen Behandlung der im Zuge des Vertragsverhaltnisses bekannt
gewordenen Informationen, Daten, Unterlagen, Kundinnen und sonstigen Kenntnisse. Oft wird
ausdrucklich vereinbart, dass diese, wie Betriebsgeheimnisse hinsichtlich Aufbewahrung,
Speicherung und Zugriff, zu behandeln sind. Eine Geheimhaltungsvereinbarung kann alle In-
formationen und Unterlagen umfassen, die ausgetauscht werden oder sich nur auf einzelne,
gesondert als geheim gekennzeichnete Informationen beziehen.

Oft wird es zielfliihrend sein, diese Geheimhaltungsvereinbarung zum Bestandteil eines Letter
of Intent oder als Teil des eigentlichen Vertrages zu machen.

Wichtig ist es auch sicherzustellen, dass diese Vereinbarung auch auf involvierte Mitarbeiter-
Innen sowie externe Partner uberbunden wird.

Beispiel fur eine Verschwiegenheitserklarung

Die [NAME & KONTAKTDATEN DER PARTNER], vertreten durch [NAME UND KONTAKTDATEN

DER VERTRETENDEN PERSONEN] sowie die eventuell von ihnen eingesetzten und beauftragten

internen und externen Mitarbeiter bzw. Subunternehmer halten hiermit fest:

= Die Ubergebenen Informationen dienen ausschlieBlich der Verwendung im Projekt [PRO-
JEKTTITEL] im Rahmen von [AKTION / KATEGORIE] und sind daher weder zur Weitergabe
noch zur Veroffentlichung gedacht.

= Wir weisen darauf hin, dass im Falle der Forderung die Verpflichtung besteht, der Forder-
stelle einen Bericht zu tbergeben. Dieser wird vor der Ubersendung an die Forderstelle von
allen Partnern gelesen und schriftlich freigegeben.
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= Diese Vertraulichkeitsvereinbarung gilt auch fir den Fall, dass das gegenstandliche Projekt
nicht zustande kommt.

= Bei Projektende bzw. sollte das Projekt vorzeitig beendet werden oder gar nicht begonnen
werden, sind samtliche erhaltenen Unterlagen umgehend zu retournieren, solange nicht
gesetzliche Bestimmungen dagegen sprechen (insbesondere Aufbewahrungspflichten).

= Diese Vertraulichkeitsvereinbarung bleibt fir den Zeitraum von 3 Jahren nach Beendigung
des Projektes gultig.

= Die Partner verpflichten sich, gegebenenfalls diese Vertraulichkeits-Vereinbarung auch auf
Subunternehmer und externe Mitarbeiter zu Uberbinden.

= Fir eventuelle Streitféalle wird als Gerichtsstand [ORT] vereinbart.
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NUTZLICHE LINKS

Europdisches Patentamt: www.epo.org

Harmonisierungsamt fur den Binnenmarkt: www.oami.europa.eu
Osterreichische Patentanwaltskammer: www.oepak.at

Osterreichisches Patentamt: www.patentamt.at

Patentrecherche: www.espacenet.lu ; www.depatisnet.de; www.google.com/patents
Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes (RIS): www.ris.bka.gv.at
Wirtschaftskammer Osterreich: www.wko.at

Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit: www.bmwa.gv.at
Bundesministerium fiir Finanzen: www.bmf.gv.at

Osterreichische Rechtsanwaltskammer: www.oerak.at

Osterreichische Forschungsforderungsgesellschaft: www.ffg.co.at

Austria Wirtschaftsservice: www.awsg.at

ANSPRECHPARTNER IM UNTERNEHMERSERVICE-NETZWERK DER WIRTSCHAFTSKAM-
MERN OSTERREICHS, www.unternehmerservice.at

WIFI Unternehmerservice = WIFI Unternehmerservice
Teamleitung “Innovatives Unternehmen”

Mag. Claudia Scarimbolo Mag. Maria Cristina Moshammer
Tel.: (+43) 05 90 900-3647 Tel.: (+43) 05 90 900-4566

Email: claudia.scarimbolo@wko.at Email: cristina.moshammer@wko.at

WIFI Unternehmerservice

“Umwelt, Technik und Innovation™
DI Dr. Christian Spindelbalker

Tel.: (+43) 05 90 900-3065

Email: christian.spindelbalker@wko.at

Karnten: Servicezentrum = Steiermark: Unternehmerservice
Mag. Alfred Puff Dr. Leopold Strobl

Tel.: (+43) 05 90 904-744 Tel.: (+43) 0316/601-357

Email: alfred.puff@wkk.or.at Email: leopold.strobl@wkstmk.at
Niederdsterreich: TIP = Tirol: Servicepoint

DI Dr. Raimund Mitterbauer Ing. Mag. Dr. Peter Worgotter
Tel.:(+43) 02742/851-16500 Tel.: (+43) 05 90 905-1373

E-Mail: raimund.mitterbauer@wknoe.at Email: peter.woergoetter@wktirol.at
Oberosterreich: Servicecenter = Vorarlberg: Innovation

Ing. Anton Fragner Mag. Marco Tittler

Tel.: (+43) 05 90 909-3540 Tel.: (+43) 05522/305-395

Email: anton.fragner@wkooe.at Email: tittler.marco@wkv.at
Salzburg: Innovationsservice = Wien: Unternehmensentwicklung
Mag. Ferdinant Steger Mag. Alois Frank

Tel.: (+43) 0662/88 88-441 Tel.: (+43) 017476 77-466

Email: fsteger@wks.at Email: frank@wifiwien.at
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