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ronale Netzwerke gegeneinander derart gegeneinander
»spielen“, dass das eine Netzwerk die Schwéchen des ande-
ren beobachtet und dabei auch die Risiken fiir den Persén-
lichkeitsschutz dokumentieren kénnte.

2. ,Epistemic Communities“ und die Gewaltenteilung in
der gesellschaftlichen Wissensordnung

Die der internen polizeilichen Rationalitit folgende strate-
gische Wissensgenerierung miisste dann von einer polizei-
externen Supervision darauf gepriift werden, ob durch den
Aufbau solcher Wissensbestinde die gesellschaftliche Ba-
lance zwischen dffentlichem und privatem Wissen oder
auch innerhalb des Staates die Verteilung des Wissens zwi-
schen seinen ,Abteilungen“ gestort werden konnte. Wenn
Daten auf unterschiedliche Weise codiert, recodiert, prozes-
siert und nach ganz unterschiedlichen Mustern und Rastern
durchsucht werden konnen®®, miisste aber fiir die ,episte-
mic community* und die technischen Supervisoren auch
ein Konzept der ,functional encryption“* denkbar sein,
das darauf zielt, die Daten in unterschiedliche ,Pakete“ zu
zerlegen und ,decryption“ nur durch mehrere Entscheider
zuzulassen. Bearbeitungen der Daten wiirden dann auto-
matisch dokumentiert, aber Namen und Internetadressen
u.d. personliche Daten blieben unlesbar. Es wire auch
denkbar, Kontakte zu ,riskanten Netzwerken“ zunichst
pseudonymisierten Avataren zuzuschreiben und diesen erst
bei einer Verdichtung des Verdachts durch einen einen
Klarnamen zu ersetzen. Dies wiren technologische Formen
des Datenschutzes, die die Nutzung der Daten nicht ver-
hindern wiirden. In deren Rahmen koénnten alle Bedenken,
die in der jetzigen Diskussion weitgehend fiktiv bleibende
Risiken fiir die individuelle Freiheit zum Gegenstand haben,
in einer anderen Perspektive, die auf die kollektive Form der
Wissensverteilung in der Gesellschaft eingestellt wire, un-
ter dem Gesichtspunkt der informationellen Gewaltentei-
lung zwischen Staat und Gesellschaft sowie innerhalb der
Gesellschaft reformuliert werden.

In dieser Konstellation kénnte sich die Fruchtbarkeit des auf
H. Ridder*® zuriickgehenden Ansatzes der Konstruktion von
~impersonalen Grundrechten“ bewéhren, die transsubjekti-
ve, eine Vielzahl von Individuen und Interessen betreffende
Bedingungen der Grundrechtsausiibung durch ein System
von sozialen, insbesondere prozeduralen Regeln und nicht
die Konstruktion quasi-raumlicher Handlungsbereiche ab-
sichern wiirden. Die Aufsicht {iber den Datenschutz wiirde
dann weitgehend auf eine ex post erfolgende Analyse umge-
stellt, sie wire dann aber nicht weniger wirksam als die

RA Prof. Dr. Nils Heide, Stuttgart®

bisherige ex ante erfolgende Steuerung.®' In Kooperation
mit der ,epistemic community“ der Polizei kénnte der Ge-
setzgeber dann innerhalb eines neuen Typus von Experi-
mentier- und Prozessgesetzen® in regelmiBigen Abstinden
Berichte verlangen und iiber die Anderung oder Erweiterung
der Teilziele und Methoden der Regulierung beraten und
entscheiden.”

VIII. Ausblick

Wir befinden uns lédngst in einer anderen ,Wissensverfas-
sung”, der Wissensordnung der ,,Gesellschaft der Netzwer-
ke, die sehr viel mehr Flexibilitit erlaubt, ja, verlangt. Das
deutsche Rechtsdenken ist immer noch stark von den For-
men der vor-digitalen Gesellschaft bestimmt. Dies ist nur
deshalb (noch) méglich, weil Deutschland und Europa auf
dem Weg in die digitale Gesellschaft nicht vorankommen.
Deshalb ist die Rechtskultur noch vor allem auf die (un-
leugbar bestehenden) Risken des Neuen fixiert. Ein ,schwa-
cher Staat im Netz“** kann die Realisierung der neuen ,Da-
tenumwelten® nicht nur nicht wirksam betreiben, er kann
die Entwicklung auch praktisch nicht verstehen.

In den USA muss sich anders als in Deutschland die Erhal-
tung von ,Privacy” gegeniiber der Dynamik des gesell-
schaftlichen Wissens verteidigen.*® In Deutschland zdhlen
in der Abwigung (fast) nur ,konkretisierte Gefahren® fiir
konturierbare ,Rechtsgiiter”. Die Erweiterung des gesell-
schaftlichen Wissens z&hlt nicht dazu. Sie ist selbst eine Ge-
fahr...

48 McDaniel et al., in: dies. (Hrsg.), Predictive Policing and Artificial
Intelligence, 2021, S. X, XIL.

49 Goldwasser et al., IACR Cryptology ePrint Arch. 2013, 727; Green-
emeier, http://blogs.scientificamerican.com/observations/2014/03/06
[howto-reconcile-big-data-and-privacy/.

50 Die soziale Ordnung des Grundgesetzes, 1975, S. 85 ff.; vgl. dazu fiir
andere Grundrechtsbereiche Augsberg, A6R 138 (2013), 493, 527; La-
deur, JZ 2015, 633, 635.

51 Diese hat ihre Grenzen. Deshalb wire es besser, auf die Identifikation
von moglichen Beeintrichtigungen zu setzen, Desai/Kroll, Harvard J.
of Law and Technology 31 (2017), 1, 10.

52 Vgl. Ladeur, JoR 69 (2021), 603, 616 f.; auch ders., RuP 2021, 159.

53 Vgl. auch zum Verfahren der wissensbasierten Kriminalitatsbekamp-
fung Zarsky, Science, Technology and Human Values 41 (2016), 118;
zum Parlament in der digitalen Gesellschaft allg. Ladeur, in: Broemel/
Pilniok (Hrsg.), Die digitale Gesellschaft und die Herausforderung des
Rechts in der Demokratie, 2020, S. 43, 53, 62.

54 So der Titel eines Buches tiber Versuche die technologische Infra-
struktur des Staats zu verdndern, 2018.

55 Cohen, Harvard Law Review 126 (2013), 1904, 1912.

Patent- und Know-How-Schutz in Open-Innovation

Forschungsmodellen

Mit der zunehmenden Komplexitit von Forschungs- und
Entwicklungsaufgaben wichst auch der Kooperationsdruck
fiir Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Unter der
Bezeichnung ,,Open Innovation“ haben sich in den letzten

Jahren Forschungsmodelle entwickelt, welche systematisch
auf eine Offnung unternehmensinterner Forschungs- und

*  Mehr tiber den Autor erfahren Sie auf Seite III.
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Innovationsprozesse fiir externe Entwicklungsbeitrige zie-
len, um eine Stimulierung und stirkere Bedarfsausrichtung
von Entwicklungsprozessen zu erreichen. Die Umsetzung
dieser Open Innovation Modelle fiihrt rechtlich zu neuen
Herausforderungen hinsichtlich der Handhabung des Pa-
tent- und Know-How-Schutzes sowie der vertraglichen
Ausgestaltung der Beziehung zu externen Entwicklungs-
partnern. Zudem wird die rechtliche Ausgestaltung von
Open Innovation Forschungsmodellen in die Diskussion zu
Open Patent und Open Source Ansdtzen in Forschungspro-
jekten eingeordnet. Diese Rechtsfragen und vertraglichen
Gestaltungsaufgaben sind Gegenstand des nachfolgenden
Aufsatzes.

I. ,Open Innovation“ als Gegenstand der
Innovationsforschung und der rechtlichen
Betrachtung

1. ,,Open Innovation“ vs ,,Closed Innovation“

Open Innovation Modelle finden seit vielen Jahren eine
besondere Aufmerksamkeit im Bereich der Forschungs-
und Entwicklungsplanung von Unternehmen.' Der Begriff
»0pen Innovation wird Henry Chesbrough zugerechnet,
der in seinem gleichnamigen Buch unter diesem Begriff
offene Innovationsprozesse untersuchte.” Im Innovations-
management sowie in der Unternehmenspraxis hat sich
dieser Begriff etabliert und wird dort als strategische Off-
nung des Innovationsprozesses und die planvolle Einbin-
dung Externer beschrieben.?

Der Begriff Open Innovation gewinnt eine stirkere Kontur,
wenn man ihn kontrastiert mit dem Begriff ,,Closed Inno-
vation“, welche als dominierende Methode der Unterneh-
mensforschung im 20. Jahrhundert beschrieben wird*, d. h.
Innovationsprozesse erfolgen in der eigenen Forschungs-
und Entwicklungsabteilung. Dieser organisatorisch abge-
schirmte Entwicklungsprozess war im besonderen Mafe
durch SchutzmaBnahmen gepragt. Der Patent- und Know-
How-Schutz war nicht nur ein Instrument dieser Abschir-
mung, sondern das gesamte Modell der ,,Closed Innovati-
on“ wurde vor allem durch den zu erzielenden Patent- und
Know-How-Schutz begriindet, da man in jeder Offnung des
Innovationsprozesse das Risiko eines Verlustes des recht-
lichen Schutzes und damit der rechtlich begriindeten Mo-
nopolposition sieht.> Den in der betriebswirtschaftlichen
empirischen Analyse der Open Innovation Modelle hervor-
gehobenen Vorteilen der Verbreiterung der Wissensquellen,
der Kostenreduzierung und der Effizienzsteigerung® steht
deshalb auch eine durchaus kritische Bewertung gegen-
iiber, welche auf den ungewollten Wissensabfluss ver-
weist.” Tatsdchlich liegt hier auch die wesentliche Befiirch-
tung beteiligter Unternehmen.?

2. ,,Open Innovation“, ,,Open Patent” und ,,Open
Source® - Zusammenhinge und Abgrenzungen

Die Diskussion zum Open Innovation Ansatz beinhaltet not-
wendigerweise auch eine Bewertung der etablierten Metho-
den des Patent- und Know-How-Schutzes in Innovations-
prozessen. Dies gilt insbesondere auch fiir die Frage, ob die
rechtlich formulierten Voraussetzungen noch mit neuen
Forschungs- und Entwicklungsmethoden im Unternehmen
vereinbar sind und ob die Ermdglichung eines kooperativen
Forschungs- und Innovationsprozesses durch mehrere Ak-

teure nicht notwendigerweise mit einer Begrenzung des Pa-
tent- und Know-How-Schutzes und offenen Lizenzmodellen
(Open Source etc.) oder einem Schutzverzicht einhergehen
muss. Die Diskussion zur Begrenzung des Patentschutzes im
Forschungs- und Entwicklungsbereich fokussiert sich teil-
weise auf die Patentierung von Forschungswerkzeugen’®, je-
doch wird der Patent- und Know-How-Schutz auch als Pro-
blem von Kooperationsmodellen identifiziert'® und es wird
eine ,Open Patent” Strategie von Unternehmen und For-
schungseinrichtungen zur Starkung der gemeinsamen Inno-
vationsbasis beschrieben." ,,Open Source“-Modelle waren in
ihren Urspriingen immer auf die Erleichterung gemeinsamer
Entwicklungsprozesse und Produktinnovationen gerichtet,"
d.h. auch hier ging es mittels der Open Source Lizenzierung
um die Realisierung von Open Innovation-Modellen in dem
zuvor definierten Sinne. Auch sog. ,Patent Pledges”, d.h.
freiwillige Verpflichtungen von Unternehmen, Patente nicht
gegen Entwickler durchzusetzen,” sowie defensive Verof-
fentlichungen zur Vermeidung eines Patentschutzes'* zielen
im Ergebnis darauf, den Patentschutz in der Erwartung zu

1 Braun, in: Braun/Eppinger/Vladova/Adelhelm (Hrsg.), Open Innova-
tion in Life Sciences, 2012, 3, 5; Dahlander/Wallin, Why now is the
Time for Open Innovation, Harvard Business Review, June 05, 2020,
abrufbar unter: https://hbr.org/2020/06/why-now-is-the-time-for-op
en-innovation (zuletzt abgerufen am 31.2.2023); Piller/West, in:
Chesbrough/Vanhaverbeke/West, New Frontiers in Open Innovation,
2017, 29 ff., Schmidt, GRUR Int. 2011, 30 ff.

2 Chesbrough, Open Innovation. The new Imperative for Creating and

Profiting from Technology, 2003.

Gassmann/Enkel/Chesbrough, R&tD Management (40), 2010, 213 ff.

Braun, in: Braun/Eppinger/Vladova/Adelhelm (Fn. 1), 3, 6.

5 Zur Entwicklung des rechtlichen Schutzes von Geschiftsgeheimnis-
sen siehe Ohly, GRUR 2014, 1 ff.; Keller, in: Keller/Schénknecht/Glin-
ke, GeschGehG, 2021, Einl. A Rn. 4 ff.; die Voraussetzung der Neuheit
nach § 3 PatG stehen einer Ver6ffentlichung von Entwicklungsergeb-
nissen bis zur Patentanmeldung entgegen, jedoch sichert gleichzeitig
der hieraus resultierende Schutz eine nachfolgende Offenbarung und
damit einer Wissensverbreitung, siche Haedicke, in: Haedicke/Tim-
mann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl. 2020, § 1 Rn. 7; zum Aus-
gleich zwischen dem Veroffentlichungsinteresse und dem wirtschaft-
lichen Verwertungsinteresse durch das Patentrecht siehe umfassend
Heide, Forschungsfreiheit im Innovationswettbewerb, 2008, 124 ff.

6 Reichwald/Piller, Interaktive Wertschépfung: Open Innovation, Indi-
vidualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung, 2009, 172.

7 Trott/Hartmann, International Journal of Innovation Management
(13) 2009, 715 ff.

8 Dahlander/Wallin (Fn. 1), welche darauf verweisen, dass in der Be-
fiirchtung des Verlustes von Erfindungen und Know-How eine we-
sentliche Hiirde fiir Unternehmen bei der Nutzung von Open Innova-
tion-Modellen liegt.

9 Lee, Harvard Journal of Law and Technology, 2005 (19), 80, 83 ff.

10 Van Overwalle, in: van Overwalle, Gene Patents and Collaborative
Licensing Models, 2009, 383 zu den Mdoglichkeiten der Auflésung
von Blockierungen durch Patente in der kooperativen Forschung;
Isaacson, Der Code Breaker, 2022, 309 ff. zur Behinderung von For-
schungskooperationen hinsichtlich der CRISPR-Technologie, durch
den Patentierungswettlauf; Contreras, The Genome Defense, 2021,
63 ff. zu den Auswirkungen des Patentschutzes auf DNA-Sequenzen
auf Innovations- und Kooperationsmodelle.

11 Umfassend zur ,Open Patent* Diskussion siehe Pregartbauer, Mitt.
2016, 486 ff.

12 Siehe zu den Motivationen und zur Entwicklung von Open Source
Modellen Jaeger/Metzger, Open Source Software, 5. Aufl. 2020, 1.
Kapitel, Rn. 17, die u.a. auch die schnelle Entwicklung und Verbrei-
tung des Betriebssystems ,,Android“ beschreiben.

13 Contreras, The Evolving Patent Pledge Landscape, Centre for Interna-
tional Governance Innovation (CIGI) Paper Series No. 166 (April
2018), 2 ff., abrufbar unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?
abstract_id=3157572 (zuletzt abgerufen am 31.3.2023); siehe zum
Google Open Patent Non Assertion Pledge: https://www.google.com/
patents/opnpledge/ (zuletzt abgerufen am 31.3.2023).

14 Zu dieser Strategie der Vermeidung einer Patentierung im Bereich der
Entwicklung von KI-Methoden siehe Heinze/Engel, in: Ebers/Heinze/
Kriibel/Steinrétter, Kiinstliche Intelligenz und Robotik - Rechtshand-
buch, 1. Aufl. 2020, § 10 Rn. 93.

W
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begrenzen, dass damit Kooperationen zur Hervorbringung
von Innovationen erleichtert und beschleunigt werden.

Auch wenn teilweise eine Begriffsverwirrung zu beobach-
ten ist, so sind die Begriffe ,Open Innovation®, ,,Open Pa-
tent” und ,,Open Source” streng voneinander zu unterschei-
den und es wird nachfolgend auch im Einzelnen erértert,
dass die Realisierung eines Open Innovation Models nicht
von der Umsetzung von ,,Open Patent* und ,Open Source*
Prinzipien abhingig ist, sondern dass ,Open Innovation®“-
Modelle durch einen Patent- und Know-How-Schutz gefor-
dert werden kénnen.

3. Patent- und Know-How Schutz in Open Innovation
Modellen

Der Schutz des geistigen Eigentums in Open Innovation-
Modellen wurde vor dem Hintergrund der zuvor skizzierten
Diskussion bereits hédufig als Problem und Regelungs-
gegenstand identifiziert.” Zielsetzung der nachfolgenden
Betrachtung ist insbesondere auch eine Erdrterung der
praktischen rechtlichen Umsetzungsprobleme und vertrag-
lichen Ausgestaltungen von Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, welche Open Innovation-Modelle
unter Aufrechterhaltung der Moglichkeiten eines Patent-
und Know-How-Schutzes realisieren wollen. Dabei geht es
durchaus auch um die Frage, ob die zuvor erérterten Stim-
men Recht behalten, welche - aus jeweils unterschiedlicher
Perspektive - eine Unvereinbarkeit beider Ansitze anneh-
men. Grundsitzlich ist auch bei Unternehmen und For-
schungseinrichtungen, welche sich fiir Open-Innovation-
Modelle entscheiden, ein Schutzinteresse anzunehmen. So
zeigt ein Blick auf die Unternehmenspraxis unterschied-
liche Grade der C)ffnung, die auch als ,Permeabilititsori-
entierung” bezeichnet werden.'® Diesbeziiglich erfolgte die
Analyse, dass mit der eigenen Forschungsintensitit und der
technologischen Ambitioniertheit die Offenheit fiir Open
Innovation-Forschungsmodelle steigt.'” Hieraus kann ab-
geleitet werden, dass gerade Unternehmen, welche ein be-
sonderes Interesse an Patent- und Know-How-Schutz ha-
ben, nicht reflexartig zu Schutzmechanismen greifen, son-
dern sich in besonderer Weise auch fiir Open Innovation-
Modelle o6ffnen. Umgekehrt sind natiirlich gerade
Unternehmen, die {iber keine umfangreichen eigenen For-
schungs- und Entwicklungskapazititen verfiigen, in beson-
derer Weise dazu veranlasst, unternehmensexterne Quellen
zu nutzen.

Die Zusammenarbeit mit externen Partnern im Forschungs-
und Entwicklungsprozess findet bei vielen Unternehmen
unterschiedlichster Grofenordnung statt, jedoch spricht
man nur dann von gezielten Open Innovation-Modellen,
sofern systematisch Strukturen implementiert und auch
vertraglich ausgestaltet werden. Hier liegt die rechtliche
Regelungsaufgabe, die einer genaueren Betrachtung unter
Beriicksichtigung der involvierten rechtlichen Interessen
und des rechtlichen Regelungsrahmens verlangt.

4. Entwicklung von Open Innovation Modellen in der
Unternehmenspraxis

Bestimmte Industriezweige, wie z.B. die Automobilindus-
trie, haben eine lange Tradition in der Verlagerung von
Forschungs- und Entwicklungsprozessen in die Zulieferer-
kette.”® Die Notwendigkeit der Sicherung einer Konnektivi-
tit im Bereich Connected Cars fiihrte zur weiteren Zusam-

menarbeit mit unternehmensexternen Partnern, um abge-
stimmte Losungen und Schnittstellen zu entwickeln.” Viele
Branchen, welche mit IoT-Lésungen, Smart Factories oder
Smart Farming Losungen befasst sind, sehen sich mit be-
sonderen Entwicklungsanforderungen konfrontiert, welche
die eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitdten
iiberschreiten, sodass der Druck zur Integrierung unterneh-
mensexterner Partner stetig gewachsen ist.”®

Open Innovation-Modelle entwickelten sich auch beson-
ders schnell in der Pharmaforschung und Biotechnologie,
da die Komplexitit des Innovationsprozesses und die Ein-
beziehung neuer Forschungszweige dort ebenso zu einem
Anpassungsdruck fiihrten wie der Rationalisierungsdruck
durch den verstarkten Kostenwettbewerb.*'

In der praktischen Umsetzung finden sich Open Innovati-
on-Gestaltungen in der Form von Ideenwettbewerben und
Ideenplattformen®” oder es findet eine Lieferantenintegra-
tion statt, das hei3t Open Innovation-Modelle werden in
Beschaffungsvorginge einbezogen. Teilweise wird hierfiir
der Begriff ,,Advanced Sourcing” verwendet.”? Zudem wer-
den Open Innovation Modelle hdufig auch in Unternehmen
implementiert, um agilere Entwicklungsprozesse zu schaf-
fen, welche sich schneller und stirker an dem Kunden-
bedarf orientieren, das heifit die Open Innovation-Modelle
sehen eine Integrierung von potentiellen Abnehmern vor.**
Insoweit ist die wachsende Bedeutung von Open Innovati-
on-Modellen darauf zuriickzufiihren, dass Entwicklungs-
prozesse weniger linear von der Erfindung bis zur Markt-
einfiihrung erfolgen, sondern simultane Entwicklungspro-
zesse stattfinden, welche sich an kundenspezifischen Riick-
meldungen und externen Impulsen orientieren.>

Als Griinde fiir die verstirkte Nutzung in Open Innovation-
Modellen werden nicht nur der steigende Bedarf an nur
unternehmensextern vorhandenem Spezialwissen genannt,

15 Brem/Nylund/Hitchen, Management Decision, 30.5.2017, abrufbar
unter https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MD-04
-2016-0223/full/html (zuletzt abgerufen am 31.3.2023); Chesbrough/
Ghafele, in: Chesbrough/Vanhaverbeke/West (Fn. 1), 191 ff.; Da Silva,
Journal of Innovation and Knowledge (4), Oct./Nov. 2019, 248 ff. ab-
rufbar unter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S244
4569X18300386?via%3Dihub (zuletzt abgerufen am 31.3.2023);
Ghafele, Managing IP under Open Innovation Perspective, 22.6.2020,
KluwerlPLaw, abrufbar unter https://patentblog.kluweriplaw.com/20
20/06/22/managing-ip-under-an-open-innovation-perspective/ (zu-
letzt abgerufen am 31.3.2023); Perkmann/Walsh, International Jour-
nal of Management Review (9) 2007, 295; Schmidt, GRUR Int. 2011,
30 ff.

16  Hughes/Wareham, R€&D Management (40) 2010, 324 ff.

17  Lichtenthaler/Ernst, R&D Management (39) 2009, 38, 49.

18 Mit der wachsenden Bedeutung von IT-Komponenten in der Fahr-
zeugtechnik wéchst die Bedeutung externer Forschungs- und Ent-
wicklungsdienstleister und damit die Abhéngigkeit von Lizenzmodel-
len, siehe z.B. Barazza, Journal of Intellectual Property Law and
Practice 2023 (18), 1 ff.

19 Zu den Beispielen im Bereich Connected Cars siehe Kiihne, in Kiihne/
Nack, Rechtshandbuch Connected Cars, 2022, S. 4 ff.

20 Siehe hierzu Golks/Breitenbach/Wurzer, Mitt. 2020, 386, 391.

21 Adelhelm/Braun, in: Braun/Eppinger/Vladova/Adelhelm (Fn. 1),
25ff.; Schuhmacher/Gassmann/Bieniok/Hinder/Hartl, Drug Dis-
covery Today (27) 2022, 2395 ff. abrufbar unter: https://www.scienc
edirect.com/science/article/abs/pii/S1359644622002094?via %3Dihu
b (zuletzt abgerufen am 31.3.2023).

22 Piller/Walcher, R&D Management (36) 2006, 307 ff.; West, in: Ches-
brough/Vanhaverbeke/West (Fn. 1), 71 ff.

23 Schiele, R&D Management (40) 2010, 138 ff.

24 Insoweit ergeben sich in der Unternehmenspraxis auch Uberschnei-
dungen von Design Thinking-Konzepten sowie neuen Modellen des
Prototyping.

25 Vanhaverbeke/Chesbrough/West, in: Chesbrough/Vanhaverbeke/West
(Fn. 1), 2017, 281, 283 ff.
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sondern insbesondere auch das zunehmende Angebot von
Forschungsdienstleistern.”® Tatsdchlich hat sich mittlerwei-
le ein ,Forschungsmarkt* entwickelt, in dem Hochschulen,
Forschungseinrichtungen, Forschungsdienstleister und
Startup-Unternehmen agieren.

Die vertragliche Ausgestaltung der Open Innovation-Mo-
delle ist bei Unternehmen in allen Technologiefeldern da-
von abhingig, ob das Unternehmen (auch) in eine aktive
Interaktion mit den externen Partnern eintritt, das heif3t
eine arbeitsteilige Entwicklung durchfiihren will, oder ob
das Unternehmen sich vornehmlich als Umsetzer von un-
ternehmensexternen Ideen betrachtet. In Abhidngigkeit von
dem Grad der Interaktion mit externen Partnern ist zu
differenzieren zwischen Modellen, die sich auf ein reines
unternehmensexternes Vorschlagswesen beschrinken und
den Modellen, welche auf einer groBeren Interaktion in der
Entwicklung, Evaluierung und Verwertung beruhen. Die
vertraglichen Regelungsmodelle haben nicht nur die Kana-
lisierung der Ideengebung zu erfassen, sondern auch die
Evaluierung und Selektion der Ergebnisse und die nach-
gelagerte Transferphase, welche die Rechtezuordnung und
Nutzungsrechte fiir die Verwertung betrifft.

Die stetig wachsende Prominenz von Open Innovation-
Konzepten in der Unternehmenspraxis fiihrt zu der Frage,
ob es sich hierbei lediglich um eine Umdeklarierung der seit
Jahrzehnten praktizierten Zusammenarbeit in bilateralen
und multilateralen Forschungsprojekten handelt. So geho-
ren arbeitsteilige Forschungskooperationen und auch die
auf eine einseitige Forschungsdurchfiihrung gerichteten
Forschungsauftrige zu den etablierten Werkzeugen der ex-
ternen Wissensbeschaffung in Unternehmen, die sowohl
auf EU-Ebene als auch nationaler Ebene durch Projektfor-
derungen stimuliert und vertraglich durch die jeweiligen
Zuwendungsbedingungen gelenkt werden.”” Die Open In-
novation-Konzepte unterscheiden sich von diesen projekt-
spezifischen Zusammenarbeitsformen durch die breitere
und systematische Offnung der Innovationsprozesse fiir
externe Ideengeber, wobei die etablierten projektspezifi-
schen Kooperations- und Auftragsprojekte sowohl ein Aus-
gangspunkt als auch ein Instrument fiir die breitere Inte-
grierung des externen Partners in Open Innovation-Model-
le werden kdénnen, d.h. bei vielen Open Innovationen-Mo-
dellen im Unternehmen handelt es sich um eine
konsequente Ausweitung der Zusammenarbeit mit Start-
ups®®, externen Forschungspartnern und Wissenslieferan-
ten durch die Einbeziehung neuer Akteure und vor allem
durch die Erweiterung der Formen der Einbindung.

II. Rechtliche Organisationsformen von Open
Innovation-Modellen

Bei einer systematisierenden Betrachtung lassen sich in der
Umsetzungspraxis insbesondere die nachfolgend erdrterten
Open Innovation-Modelle ermitteln, die zunédchst nur hin-
sichtlich der wesentlichen rechtlichen Organisationsform
dargestellt seien, bevor dann nachfolgend modelliibergrei-
fend die hieraus resultierenden spezifischen Rechtsfragen
behandelt werden.

1. Open Innovation-Wetthewerbe

Bei Open Innovation Wettbewerben erfolgt unternehmens-
seitig die Einwerbung von externen Entwicklungsbeitrigen

durch die Ausschreibung von Preisen fiir besondere Inno-
vationsleistungen. Die Ausschreibung kann in der Form
erfolgen, dass allgemein Innovationen auf einem bestimm-
ten technischen Gebiet pramiert werden, oder es erfolgt die
Formulierung bestimmter technischer Aufgaben fiir deren
Losung man dann Preise auslobt. Diese Modelle bediirfen
unabhingig von der rechtskonformen transparenten Aus-
gestaltung der Teilnahmebedingungen auch einer Regelung
zu dem Umgang mit jeweils teilnehmerseitig bereitgestell-
ten Ergebnissen. Dies gilt sowohl fiir die Bewertungsphase,
in deren Rahmen das Unternehmen eine Identifizierung der
technischen Relevanz der Vorschlige vornimmt, als auch
fiir die der Auswahlentscheidung nachgelagerten Phase, da
sowohl der Umgang mit primierten als auch mit nicht
pramierten Entwicklungsergebnissen geregelt werden
muss. Dies gilt fiir die Ausgestaltung von Geheimhaltungs-
regelungen und Regelungen zur Ergebnisinhaberschaft und
Nutzung.

2. Open Innovation-Plattformen

Viele Unternehmen etablieren auch Open Innovation-Platt-
formen, welche dazu dienen, externe Beitrige zu sammeln
und zu kanalisieren. Diese Plattformen sind zumeist allge-
mein zuginglich und nicht auf bestimmte Akteure (Zulie-
ferer, Hochschulen etc.) ausgerichtet. Die Ausgestaltung
solcher Plattformen zielt hiufig darauf, in groBeren Kon-
zernen die externe Kontaktaufnahme zu erleichtern. Recht-
lich ergibt sich bei solchen Open Innovation-Plattformen
die Aufgabe, die Bedingungen der Vorschlagsiibermittlung
zu regeln, das heiBt ob und unter welchen Voraussetzungen
diese eingebracht werden kénnen. Weiterhin finden sich
dort auch Regelungen zum weitergehenden unternehmens-
internen Umgang und zu den Entscheidungsprozessen. Ins-
besondere sind solche Open Innovation-Plattformen auch
so auszugestalten, dass ,Infizierungen® mit Rechten Dritter
vermieden werden und keine Verpflichtungen zur schutz-
rechtlichen Sicherung und Geheimhaltung aufgedringt
werden.

3. Open Innovation in der Form von Befragungen und
Scouting

Eine aktivere Rolle nimmt das Unternehmen bei Open In-
novation-Modellen ein, die ein ,Scouting” nach unterneh-
mensexternen Innovationen vorsehen. Dies kann die Suche
auf Fachsymposien oder Besuche von Forschungslaboren
und Startups umfassen. Externe Aktivitdten erfolgen eben-
falls bei Kundenbefragungen, die sich bei Open Innovation-
Modellen nicht auf die Bewertung von bereits in den Ver-
kehr gebrachten technischen Lésungen beschrénken, son-
dern auf die Einbeziehung von Kundenanregungen in den
Entwicklungsprozess. Auch hier geht es in den flankieren-
den vertraglichen Regelungen darum, die einbezogenen
Kunden nicht nur auf die Geheimhaltung, sondern auch

26 Braun, in: Braun/Eppinger/Vladova/Adelhelm (Fn. 1), 3, 7.

27 Grundlegend zur rechtlichen Ausgestaltung und Lenkungswirkung
der Forderung der Auftrags- und Gemeinschaftsforschung: Ullrich,
Privatrechtsfragen der Forschungsfoérderung in der Bundesrepublik
Deutschland, 1984; zur Interessenslage bei der Auftragsforschung
und Gemeinschaftsforschung siehe Heide, InTeR 2013, 1ff.; Lorenz,
in: Nicklisch (Hrsg.), Forschungs- und Entwicklungsvertrige in Wis-
senschaft und Technik, 2004, 29 ff.

28 Ausgriindungen und Startups spielen in diesen Open Innovation-Mo-
dellen aus Sicht etablierter Unternehmen eine besondere Rolle, siehe
hierzu jiingst Bettenmann, R&D Management (53), 2023, 1 ff.
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auf die Ergebniszuordnung zu verpflichten. Da es sich um
eine niedrigschwellige Kontaktaufnahme handelt, ergeben
sich besondere Anforderungen, da einerseits eine rechts-
sichere Regelung gefunden werden muss und andererseits
keine Abschreckung durch eine Regelungskomplexitit er-
folgen darf.

4. Open Innovation und Partnering

Viele Open Innovation-Modelle basieren auf einer weiter-
gehenden Ausgestaltung der Zusammenarbeit mit den je-
weiligen externen Partnern. Auch tiber die zuvor erdrterten
Open-Innovation-Wettbewerbe oder die auf Open Innova-
tion-Plattformen initiierten Kontakte miinden teilweise di-
rekt in weitergehende Partnering-Modelle, welche nachfol-
gend erdrtert seien:

a) Forschungs- und Entwicklungsvertrige

So werden insbesondere in den Féllen, in denen die von den
externen Partnern présentierten Konzepte eine Weiterent-
wicklung verlangen, auch haufig Forschungsvertriage ab-
geschlossen. Deren Ausgestaltung orientiert sich zumeist
an der Verteilung der Forschungs- und Entwicklungsauf-
gaben im Rahmen der Entwicklung beziehungsweise Wei-
terentwicklung der identifizierten technischen Losungen:

aa) Auftragsforschung

Unternehmen vergeben in Open Innovation-Modellen For-
schungs- und Entwicklungsauftrige an unternehmens-
externe Partner, soweit diese aufgrund ihrer technischen
Expertise oder Entwicklungskapazititen in besonderer
Weise geeignet sind, die Forschung- und Entwicklungsauf-
gabe zu l6sen. Hiervon zu unterscheiden sind dabei werk-
vertraglich kategorisierte Forschungs- und Entwicklungs-
auftrige und Vertrige, welche nach der Vertragstypisierung
dienstvertraglich ausgestaltet sind.?> Denkbar sind im Ub-
rigen auch Mischformen in Abhingigkeit von Leistungs-
inhalten oder Leistungsphasen. Eine werkvertragliche Er-
folgsbindung wird auf Seiten der unternehmensexternen
Partner zumeist nur akzeptiert, soweit ein geringes Prog-
noserisiko besteht. Im Ubrigen wird man mit Blick auf die
forschungsimmanente Unsicherheit der Zielerreichung zu-
meist von einer dienstvertraglichen Reichweite der Ver-
pflichtung ausgehen konnen. Haufig wird jedoch auch bei
dienstvertraglich ausgestalten Forschungs- und Entwick-
lungsvertriagen ein Erfolgselement durch die Verkniipfung
mit bestimmten erfolgsbezogenen Vergiitungselementen
vorgesehen.

Mit Blick auf den kooperativen Ansatz vieler Open Innova-
tion-Modelle finden sich auch im Rahmen von Auftrags-
entwicklungen zumeist keine strengen Haftungsregime,
welche das Nichterreichen von Entwicklungsmeilensteinen
mit Vertragsstrafen verkniipfen. Die Zuordnung der Ent-
wicklungsergebnisse unterliegt der Vertragsautonomie,
wobei man insbesondere bei werkvertraglich strukturierten
Vertriagen ein Zugriffsrecht des Auftraggebers in Bezug auf
die Ergebnisse annehmen kann, das entweder auf die Inha-
berschaft oder ein Nutzungsrecht gerichtet ist.>° Zu bertick-
sichtigen ist in jedem Fall auch eine Absicherung der moég-
lichen Nutzungsrechte an vorvertraglich vorhandenen oder
parallel hervorgebrachten Entwicklungen (zumeist ,Back-
ground” genannt), welche fiir die Nutzung der im Projekt
hervorgebrachten Ergebnisse (,Foreground“) erforderlich
sind. Solche Abhéngigkeiten sind friihzeitig zu identifizie-

ren, um mogliche Nutzungsrechtsregelungen hierzu zu
treffen. Ein Auftraggeber wird sich auch in Open Innovati-
on Modellen nicht ohne weiteres auf einen Nutzungs-
anspruch verlassen kénnen, sondern hat eine vertragliche
Regelung zu treffen, um diese Abhdngigkeit aufzuldsen.

bb) Gemeinschaftsforschung

Soweit sich das Unternehmen, welches im Rahmen des
Open Innovation-Modells einen weiteren Entwicklungs-
bedarf identifiziert hat, an der Durchfiihrung der Entwick-
lung selbst beteiligen will beziehungsweise die Einbindung
Dritter beabsichtigt, kommt eine Forschungs- und Entwick-
lungskooperation in Frage, welche eine arbeitsteilige
Durchfiihrung regelt.*’ Hier sind die jeweiligen Entwick-
lungsaufgaben und deren Koordinierung zu bestimmen.
Regelungsgegenstand sind notwendigerweise auch die Er-
gebniszuordnungen sowie die Nutzungsrechte. Soweit das
Unternehmen, welche tiber das Open Innovation-Modell
Zugriff hierauf nehmen mochte, an den Ergebnissen keine
Alleininhaberschaft oder zumindest Mitinhaberschaft er-
langen kann, bedarf es zumindest einer Regelung zu exklu-
siven oder nicht exklusiven Nutzungsrechten.?” Dabei ist in
Open Innovation-Modellen die Reichweite des jeweiligen
Nutzungsrechtes in Abhingigkeit vom Entscheidungspro-
zess hinsichtlich der Integrierung in den unternehmens-
internen Innovationsprozess zu beriicksichtigen, welche
den Regelungsinhalt wesentlich prigen koénnen. Hierauf
sei nachfolgend noch weiter eingegangen.

Sowohl fiir Forschungsauftrige als auch fiir Forschungs-
kooperationen sind die kartellrechtlichen Grenzen zu be-
ricksichtigen, welche den Regelungsrahmen bilden.** Ins-
besondere sind die Vorgaben der in diesem Jahr neu in
Kraft tretenden Gruppenfreistellungsverordnung For-
schung und Entwicklung relevant.**

b) Lizenzvertrige

Zu den wesentlichen Instrumenten in Open Innovation-
Modellen gehoéren unternehmensseitige Lizenzvertrige,
welche entweder zur ersten Evaluierung der extern angebo-
tenen Technologie abgeschlossen werden oder auch die
Grundlage fiir alle Verwertungshandlungen bilden, soweit
der externe Partner nicht zur Ubertragung bereit ist oder
unternehmensseitig eine Lizenzierung als hinreichend be-
trachtet wird. Lizenzvertrage gehoren zu den Grundinstru-
menten der Erlangung und Verwertung neuer Techno-
logien.*® Der Regelungsinhalt von Lizenzvertridgen in Open
Innovation-Modellen unterscheidet sich zumeist nicht von
anderen Technologielizenzen®®, wobei Besonderheiten in
Bezug auf die Gewéhrleistungs- und Haftungsregime be-
stehen konnen, da es sich bei den im Rahmen von Open

29 Lieb/Hans, GWR 2016, 329 ff.; Oschmann, MPR 2007, 9 ff.; Ullrich,
in: FS-Fikentscher, 1998, 298 ff.

30 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl. 2020, § 6
Rn.20 m.w.N.

31 Zur vertraglichen Ausgestaltung von Forschungskooperationen und
nutzungsrechtlichen Regelungen siehe umfassend Heide, InTeR,
2013, 2 ff.; Wiindisch, in: Rosenberg/Wiindisch (Hrsg.), Vertrige tiber
Forschung und Entwicklung, 3. Aufl. 2017, 47 ff.

32 Zur nutzungsrechtlichen Ausgestaltung siehe auch die instruktiven
Ausfiihrungen von Ullrich, GRUR 1993, 338 ff.

33 Siehe Amschewitz/Wandel, NZKart 2021, 96, 97 ff.

34 Die neue Gruppenfreistellungsverordnung fiir Forschung und Ent-
wicklung sollte urspriinglich zum 1.1.2023 in Kraft treten und ersetzt
die bestehende Verordnung (EU) Nr. 127/2010

35 Hilty, GRUR Int. 2021, 419 ff.

36 Zum Regelungsinhalt siehe beispielsweise GrofB, Der Lizenzvertrag,
12. Aufl. 2020, A Rn. 25 ff.; Mes, PatG, 5. Aufl. 2015, § 15 Rn. 33.
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Innovation Modellen angebotenen Innovationen zumeist
nicht um erprobte Technologien handelt und die Lizenzie-
rung in einem frithen Stadium erfolgt.’” Moderate Gewahr-
leistungs- und Haftungsregelungen hinsichtlich der tech-
nischen Realisierbarkeit werden jedoch hiufig mit strenge-
ren Regelungen zur Verfligungsberechtigung verbunden,
da sich hierzu besondere Unsicherheiten in Open Innovati-
on-Modellen ergeben, auf welche noch weiter eingegangen
werden soll.

c) Technologiekaufvertrige

Soweit die Parteien sich auf eine Ubertragung der angebo-
tenen Entwicklungen einigen, kann eine vollstindige oder
selektive Ubertragung erfolgen.*® Ebenso wie bei der Lizen-
zierung ist auch hierbei im Rahmen von Open Innovation-
Modellen die exakte Bestimmung des konkreten Ubertra-
gungsgegenstandes mafBgeblich. Dies gilt insbesondere
dann, wenn Erfindungen tibertragen werden, die noch nicht
in einer Patentanmeldung konkretisiert wurden. Als kon-
fliktanfillig erweisen sich auch unscharfe Know-How-Be-
stimmungen, die keine trennscharfe Abgrenzung erlauben.*
Ebenso wichtig sind auch in Technologiekaufvertragen die
Gewihrleistungen hinsichtlich der Verfiigungsberechti-
gung, da das Unternehmen bei Open Innovation-Modellen
zumeist keine detaillierte Kenntnis hinsichtlich der Ergeb-
nishervorbringung hat. Problematisch erweist sich bei Open
Innovation-Modellen beziiglich Technologiekaufvertragen
héufig die Bestimmung der Gegenleistung, da die betroffene
Technologie sich iiberwiegend noch in einem frithen Ent-
wicklungsstadium befindet und eine Wertbestimmung bei-
derseits risikobehaftet ist. Vor diesem Hintergrund finden
sich hiufig sogenannte Earn-Out-Modelle, bei denen wei-
tergehende Kaufpreiszahlungsraten vom Verwertungserfolg
abhingig sind.

d) Kooperationsvertrige

In Abhéngigkeit von dem Umfang der Integrierung des
externen Partners in die eigenen Innovationsprozesse wer-
den hiufig auch Kooperationsvertriage abgeschlossen, wel-
che eine weitergehende Zusammenarbeit im Bereich der
technischen Implementierung oder des Vertriebes umfassen
konnen. Dies gilt insbesondere dann, wenn erkennbar ist,
dass die unternehmensinterne Umsetzung weitergehende
Unterstiitzung verlangt oder der iiber das Open Innovation-
Modell identifizierte Partner auch in Zukunft wesentliche
Beitrige leisten kann, welche zum Gegenstand eines Opti-
onsrechtes oder anderer vertraglicher Regelungen gemacht
werden sollen.

e) Joint Ventures oder Erwerb von Unternehmensanteilen

Die Offenheit der Verwendung des Begriffes ,,Open Innova-
tion* in der Unternehmenspraxis fiithrt dazu, dass darunter
auch Modelle einer weitergehenden rechtlichen Integrie-
rung von Innovationslieferanten subsumiert werden. Dies
betrifft die Griindung von Joint Ventures oder Akquisitio-
nen. Diese auch in der rechtlichen Ausgestaltung weiter-
gehende Einbeziehung kann der Einsicht des Unterneh-
mens folgen, dass die selektive Ubertragung beziehungs-
weise Lizenzierung von Patenten, Know-How, Software
und sonstigen Entwicklungen nicht hinreichend ist, son-
dern auch eine gesellschaftsrechtliche Verflechtung ge-
wiinscht ist.

aa) Joint Venture

Bei einem Joint Venture Vertrag erfolgt die Einbringung
von Technologien und Finanzmitteln in eine gemeinsame
Gesellschaft, welche dann Rechteinhaber wird.*° Ein Joint
Venture zielt auf die Integrierung der jeweiligen Beitrdge in
ein separates Unternehmen, dessen Innenverhiltnis durch
eine gemeinsam vereinbarte Satzung und den Joint Venture
Vertrag geprigt wird. Die Griindung von Joint Venture
erlaubt den Unternehmen die Biindelung der Aktivititen
fir ein Forschungs- oder Innovationsprojekt in einer
selbststindigen Rechtsform ohne Verlust der eigenen
Selbststéndigkeit.*!

bb) Erwerb von Unternehmensanteilen

Insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Startup-Unter-
nehmen, deren Technologie als erfolgsversprechend bewer-
tet wurde, kommt auch der Erwerb von Unternehmens-
anteilen infrage. Ein Erwerb aller Anteile oder der Mehrheit
der Anteile bei Aufrechterhaltung der Gesellschaft zielt auf
die Integrierung in die Unternehmensgruppe mit der Absi-
cherung des gesellschaftsrechtlich vermittelten Einflusses
bei gleichzeitiger Separierung. Der Erhalt der organisatori-
schen Selbststindigkeit kann auf den Erhalt der innovati-
onsférdernden Unabhingigkeit oder auf die gezielte (auch
haftungsrechtlich motivierte) Abgrenzung gerichtet sein.

f) Open Innovation Labs

Auf eine weitergehende Institutionalisierung von Open In-
novation-Modellen zielen unternehmensseitig eingerichte-
te Inkubatoren, welche sich hinsichtlich des Grades der
(riumlichen und inhaltlichen) Ndhe zum Unternehmen
und auch der vertraglichen Ausgestaltung wesentlich un-
terscheiden kénnen. Mit Blick auf die Zielsetzung in Open
Innovation-Modellen weisen die entsprechenden Vertrige
mindestens jedoch gestaffelte Regelungen hinsichtlich des
Erstzuganges zu neuen Ergebnissen und mogliche Options-
regelungen im Gegenzug fiir die Bereitstellung der Infra-
struktur und Beratungsleistungen auf. Open Innovation
Labs richten sich gezielt an Ausgriindung und sonstige
Startups, die zumeist auch im Mittelpunkt der zuvor be-
schriebenen vertraglichen Bemithungen von Unternehmen
zur Einbindung Externer stehen.*?

Die zuvor beschriebene Bandbreite der moglichen recht-
lichen Regelungsformen illustriert auch die Grenzen einer
Vereinheitlichung der rechtlichen Organisationsformen

37 Grundsitzlich haftet der Lizenzgeber fiir die technische Ausfiihrbar-
keit und Brauchbarkeit der Erfindung, BGH, 28.6.1979 - X ZR 13/78,
GRUR 1979, 768 - Mineralwolle, jedoch liegt die Darlegungs- und
Beweislast fiir die fehlende Ausfiihrbarkeit im Streitfall beim Lizenz-
nehmer, siehe LG Miinchen I, 20.8.2008, 21 O 19128/05, InstGE 9,
257 - Meerwasserentsalzungsanlage.

38 Zu den Formen der Patentiibertragung und rechtlichen Einordnung
siehe Haedicke, in: Haedicke/Timmann (Fn.5), § 11 Rn. 48 ff.

39 McGuire, GRUR 2016, 1000, 1006 zur Bestimmung des Schutzgegen-
standes.

40 Gaitan, GRUR Int. 2021, 427; Weitnauer, GWR 2019, 173, 176; Du-
toit, IIC 1989, 439 ff. zur Handhabung von gewerblichen Schutzrech-
ten in Joint Ventures.

41 Gaitan, GRUR Int. 2021, 427, 432.

42 Es besteht eine auffillige Diskrepanz zwischen der allgemeinen po-
sitiven Einschatzung hinsichtlich der Bedeutung der Zusammenarbeit
mit Startups und der statischen Bewertung des Erfolges. Siehe hierzu
die Studie von Ddrner/Flototto/Henz/Stralin, McKinsey Digital, You
can’t buy Love — Reimagining Corporate Startup Partnership in the
DACH Region, 2020, abrufbar unter https://www.mckinsey.com/capa
bilities/mckinsey-digital/our-insights/cant-buy-love-corporate-start
-up-partnerships-in-the-dach-region (zuletzt abgerufen am 31.3.
2023).
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und Ausgestaltung, wobei die meisten der zuvor herausge-
arbeiteten rechtlichen Probleme vom Open Innovation-Mo-
dell in Bezug auf die Patent- und Know-How-Positionen
bei allen Ausgestaltungsvarianten zumindest in einzelnen
Umsetzungsphasen auftreten.

III. Bestimmung des rechtlichen Regelungsrahmens in
heterogenen Teilnehmerkreisen

Ein auch in der rechtlichen Betrachtung relevanter Unter-
schiede von Open Innovation-Forschungsmodellen gegen-
tiber Closed Innovation-Modellen liegt in der Komplexitét
der AuBenbeziehung, die nicht allein als Managementauf-
gabe betrachtet wird, sondern als rechtliches Regelungs-
problem. So erhoht sich bei Open Innovation-Modellen im
Vergleich zu unternehmensinternen Entwicklungsprozes-
sen nicht nur die Anzahl der Akteure, sondern diese unter-
liegen in ihrer jeweiligen rechtlichen Kategorisierung auch
unterschiedlichen Regelungen:

1. Offnung von Open Innovation-Plattformen und Open
Innovation Wettbewerbe fiir unternehmensinterne
und unternehmensexterne Teilnehmer

Viele Open Innovation-Plattformen und Open Innovation-
Wettbewerbe richten sich an einen allgemeinen Adressa-
tenkreis und es erfolgt in Open Innovation Workshops und
Nutzerbefragungen oftmals eine ausdriicklich gewiinschte
Vermischung von unternehmensinternen und unterneh-
mensexternen Teilnehmern.*® Fiir die unternehmensinter-
nen Arbeitnehmer gelten die Bestimmungen des Arbeitneh-
mererfindergesetzes (ArbnErfG) und die gesetzlich nicht
zur Disposition der Parteien stehenden Regelungsvorgaben
des ArbnErfG erlauben auch dann keine Nivellierung auf
einheitliche Standards fiir alle Teilnehmer von Open Inno-
vation-Projekten. Gleiches gilt fiir urheberrechtliche Be-
stimmungen (z.B. § 69b UrhG) oder arbeitsvertragliche Re-
gelungen. In der praktischen Umsetzung bedeutet dies, dass
der Vereinheitlichung von Open Innovation-Modellen so-
wohl hinsichtlich der anwendbaren Bedingungen als auch
hinsichtlich der konkreten organisatorischen Abwicklung
durch die fiir die einzelnen Akteure geltenden unterschied-
lichen Regelungen Grenzen gesetzt sind. Hierzu gehoren
beispielsweise die MaBgaben nach § 22 ArbnErfG, wonach
Regelungen zu Ungunsten des Arbeitnehmers, welche vor
der Anmeldung einer Diensterfindung getroffen werden,
nichtig sind.** Die Unabdingbarkeit der Regelung steht z.B.
Teilnahmebedingungen entgegen, welche einen unmittel-
baren Ubergang der Diensterfindung ohne Inanspruchnah-
me begriinden.** Ebenso sind Einschriankungen hinsichtlich
der Anmeldungsrechte beziehungsweise Rechte zur Fort-
flihrung von Inlands- und Auslandsanmeldungen nach
§§ 13, 14 und 16 ArbnErfG vor der Meldung einer Dienst-
erfindung nicht zuléssig.*® Unabhingig davon steht auch
die Unbilligkeitsschwelle nach § 23 ArbnErfG nicht zur
Disposition der Parteien und ist bei der Ausgestaltung zu
beriicksichtigen. Zudem ist fiir diese Gruppe eine Paralleli-
tdt der Open Innovation-Bedingungen und der arbeitsver-
traglichen Regelungen zu Entwicklungsergebnissen bezie-
hungsweise zur Handhabung von Erfindungen und Know-
How zu vermeiden, da sich hieraus Kollisionen hinsichtlich
der anwendbaren Bestimmungen ergeben kénnen, die auch
dann problematisch sind, wenn kein zwingendes Recht be-
troffen ist, da die Vorrangregelung unklar bleibt. Der Ver-

such einer Kategorisierung der Teilnahme an Open Innova-
tion-Modellen als Forschung und Entwicklung auBerhalb
des Arbeitsverhiltnisses wird nicht gelingen.*” Insoweit
wird man im Regelfall vorsehen miissen, dass die Teilnah-
mebedingungen nur fiir Unternehmensexterne gelten und
Mitarbeiter den im Arbeitsverhiltnis geltenden Regelungen
unterworfen bleiben.*®

2. Besondere Bindung der unternehmensexternen
Partner

Besondere Probleme kénnen sich auch durch bestehende
rechtliche Bindungen der unternehmensexternen Partner
ergeben. Da Hochschulwissenschaftler durch den recht-
lichen Regelungsrahmen des § 42 ArbnErfG*, den Vor-
gaben fiir die Ausiibung einer Nebentitigkeit® und - in
ihrer Funktion in staatlich finanzierten Hochschulen - auch
den beihilferechtlichen MaBgaben - besonderen Regelun-
gen unterliegen, kommt es fiir die beteiligten Unternehmen
bei der Integrierung von Hochschulwissenschaftlern in
Open Innovation-Plattformen, Open Innovation-Wett-
bewerben und sonstigen Projekten auf die Klarung der Fra-
ge an, ob der Hochschulwissenschaftler beziehungsweise
die dahinterstehende Hochschule Vertragspartner wird.
Die Gestaltung mit der Hochschule erweist sich nicht selten
deshalb als problematisch, weil die zuvor erérterten Orga-
nisationsformen sich nicht ohne weiteres in das etablierte
Vertragsgefiige der Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen einfiigen, welches auf klassische Forschungsauftra-
ge beziehungsweise Forschungskooperationsprojekte fo-
kussiert ist. Die engen Grenzen des Nebentétigkeitsrechtes
lassen es gleichwohl zumeist geboten erscheinen, eine ver-
tragliche Regelung mit der Hochschule beziehungsweise
der Forschungseinrichtung und nicht mit dem Einzelwis-
senschaftler zu suchen.”

Hochschulen und staatlich finanzierte Forschungseinrich-
tungen unterliegen hinsichtlich der Verwertung der Ergeb-
nisse der Eigenforschung sowie auch der Ausgestaltung der
Auftragsforschung und Gemeinschaftsforschung zudem
den Vorgaben des EU-Beihilferechtes, welches im Rahmen
der Bestimmung der Gegenleistungen zu berticksichtigen
ist.>?

Auch bei der Integrierung von Startups finden sich unter-
schiedliche rechtliche Sensibilititen in Abhédngigkeit da-
von, ob es sich um eine Ausgriindung aus einer Hochschule

43 Die gezielte Vermischung, die in unterschiedlichen Phasen der Reali-
sierung des Open Innovation Modells stattfinden kann, ist haufig
darauf gerichtet, die angestrebte Offnung interner Innovationsprozes-
se auch organisatorisch zu realisieren, um einerseits das interne ,not
invented here* Syndrom zu begrenzen und andererseits eine starkere
Ausrichtung auf den unternehmensindividuellen Bedarf zu sichern.

44  Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver (Fn. 30), § 22 Rn. 10.

45 Bartenbach, in: Bartenbach/Volz, ArbnEG, 6. Aufl. 2019, § 22 Rn. 26.

46 Schiedsstelle, Arb.Erf. 9/16, Mitt. 2018, 356, 359.

47 Zur Bestimmung des Anwendungsbereiches siehe Boemke, in: Kur-
sawe/Boemke, Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen, 2015, § 1
Rn. 20 ff.

48 Die Komplexitit steigt dann, soweit Open Innovation-Wettbewerbe
oder Open Innovation-Plattformen in internationalen Konzernen
etabliert werden, in denen ein durch die arbeitnehmererfindungs-
rechtlichen Bestimmungen gepragtes Regelungsverhéltnis nur gegen-
iiber der Konzerngesellschaft gelten, die als Arbeitgeber fiir den Teil-
nehmer agieren.

49 Heide (Fn.5), 136 ff.

50 Girditz, in: Gérditz/Pahlow (Hrsg.), Hochschul-Erfinderrecht, 2011,
35, 44 ff.; Peter, Mitt. 2004, 396 ff.

51 Peter, Mitt. 2004, 396 ff.

52 Schwendinger, GRUR 2013, 447, 448.



Heide, Patent- und Know-How-Schutz in Open-Innovation Forschungsmodellen

InTeR 2/23 59

oder Forschungseinrichtung handelt, in welcher durch die
Integrierung vorbestehender Entwicklungsergebnisse noch
hochschulspezifische Regelungen fortwirken.

Unabhingig davon sind bei Teilnehmern an Open Innova-
tion Projekten mogliche weitere Verpflichtungen aus beste-
henden Arbeitsverhéltnissen zu beriicksichtigen. Dies gilt
nicht nur fiir Geheimhaltungsverpflichtungen, sondern
auch flir mogliche Ergebniszugriffsrechte. So kann auch
ein unternehmensexterner Teilnehmer an die arbeitneh-
mererfindungsrechtlichen Anbietungspflichten gegeniiber
seinem Arbeitgeber gebunden sein, wenn er sich an Open
Innovation-Wettbewerben eines anderen Unternehmens
beteiligt oder dort iiber Plattformen Vorschlige einbringt.
Dies gilt auch bei der zuvor dargestellten Teilnahme an
Befragungen, in welche teilweise die Zulieferer- oder Ab-
nehmerkette einbezogen wird, deren Mitglieder selbst im
Innenverhéltnis gebunden sind. Soweit es sich um soge-
nannte Erfahrungserfindungen handelt, unterliegen diese
der Anbietungspflicht nach dem ArbnErfG*, sodass ein in
dieser Form in das Open Innovation eingebrachtes Ergebnis
mit dem Recht des Arbeitgebers des externen Teilnehmers
belastet ist.

IV. Geheimhaltungsregelungen in Open
Innovation-Modellen

1. Bei allen zuvor herausgearbeiteten Erscheinungsformen
von Open Innovation-Modelle spielen Geheimhaltungs-
regelungen eine wesentliche Rolle, soweit das Open Inno-
vation-Modell nicht ausnahmsweise durch den zuvor er-
orterten Verzicht auf einen rechtlichen Schutz geprigt ist.
Auch in den in der praktischen Handhabung dominieren-
den Modellen gibt es jedoch keine Interessenskongruenz
hinsichtlich des Umfangs der Geheimhaltung. So kann auf
Seiten der beteiligten Unternehmen durchaus die Befiirch-
tung bestehen, durch aufgedringtes geheimes Know-How
»infiziert* zu werden. Dies gilt insbesondere bei Open In-
novation-Plattformen, Open Innovation-Wettbewerben be-
ziehungsweise Entwicklungsprojekten. Dahinter steht zu-
meist die Uberlegung, dass das Unternehmen selbst auf
dem technischen Gebiet oder angrenzenden Gebieten titig
ist und die unternehmensexterne Bereitstellung von Know-
How unter einer Geheimhaltungsverpflichtung Abgren-
zungsprobleme oder zumindest einen zusitzlichen Doku-
mentationsaufwand zur Separierung des vorbestehenden
Wissens verlangt. Zudem befiirchtet man eine erhéhte Dar-
legungs- und Beweislast dafiir, dass neue Projekte auf dem
betreffenden Gebiet unabhingig von dem Wissen des ex-
ternen Partners begonnen wurden.>* Wéhrend es bei der
Abwicklung der zuvor erdrterten Forschungs- und Ent-
wicklungsvertrage projektspezifisch moglich ist, einzelfall-
bezogene Mechanismen zur Abgrenzung zu etablieren, so
kann das Unternehmen bei Open Innovation-Plattformen
oder Open Innovation-Wettbewerben die Ubermittlung
nicht kontrollieren oder selektiv gestalten. Eine Regelung,
welche eine Geheimhaltungsverpflichtung einseitig aus-
schlieBt, diirfte unabhingig von Wirksamkeitsbedenken
ein entsprechendes Open Innovation-Modell auch un-
attraktiv machen, da die Teilnehmer dann einen einseitigen
Verlust des rechtlichen Schutzes als Geschiftsgeheimnis zu
befiirchten haben. Zudem wiirden solche allgemeinen Be-
dingungen zu Open Innovation-Plattformen und Open In-
novation-Wettbewerben auch mit nachfolgenden eigenen

Schutzrechtsanmeldungsinteressen des ausrichtenden Un-
ternehmens kollidieren, weil das Unternehmen in den eige-
nen Open Innovation-Bedingungen die Moglichkeit einer
offentlichen Zuginglichkeit zugestanden hétte.**

Teilweise wird angenommen, dass eine Geheimhaltungs-
regelung erst in der Transferphase erforderlich ist*°, jedoch
vernachlassigt dies nicht nur die patentrechtlichen Schutz-
anforderungen, welche fiir die der Patentanmeldung vor-
gelagerten Handlungen einen Geheimhaltungsschutz ver-
langt, sondern es vernachldssigt auch das Schutzinteresse
der unternehmensexternen Teilnehmer. Ohne eine abwei-
chende vertragliche Regelung wird man auch rechtlich von
einer berechtigten Erwartung der Teilnehmer ausgehen
konnen, dass die iiber die Plattformen oder Wettbewerbe
eingebrachten Vorschldge der Geheimhaltung unterliegen.
Dafiir spricht bei Open Innovation-Modellen die Einbet-
tung in den Forschungs- und Entwicklungsbereich.*” Dies
gilt nur dann nicht, wenn in Erweiterung des Open Innova-
tion Konzeptes ausdriicklich und fiir die Teilnehmer er-
kennbar auf den offenen Informationsaustausch ohne Ver-
traulichkeit hingewiesen wird.*®

Gegeniiber intern abgeschirmten Forschungs- und Ent-
wicklungsprozessen drohen bei allen zuvor dargestellten
Open Innovation Organisationsmodellen Know-How-Ver-
luste, soweit nicht vertragliche und organisatorische
SchutzmaBnahmen etabliert werden. Als Schutzgegenstand
zu unterscheiden ist hier die Geheimhaltung der unterneh-
mensextern eingebrachten Ergebnisse zum Zwecke der Si-
cherung nachfolgender Schutzrechtsanmeldungen und
wirtschaftlicher Verwertungen einerseits und der Schutz
der unternehmensseitig bestehenden Entwicklungen, die
zuvor bereits zusammenfassend als ,Background* definiert
wurden, andererseits.*°

53 MaBgeblich fiir die Feststellung einer Diensterfindung ist das Beste-
hen eines Arbeitsverhiltnisses und nicht die Hervorbringung wih-
rend der Arbeitszeit (sieche § 4 Abs. 2 S. 1 ArbnErfG) und als Ankniip-
fungspunkt fiir die Qualifizierung als Diensterfindung reicht, dass die
Erfindung maBgeblich auf Erfahrungen des Betriebes beruhen (§ 4
Abs. 2 Nr. 2 ArbnErfG); der Begriff ,Erfahrungen” ist dabei weit aus-
zulegen, Schiedsstelle v. 22.5.2001 - Arb.Erf. 75/98.

54 Zur Bestimmung der Inhaberschaft bei gemeinschaftlichen Entwick-
lungen siehe auch Glinke, in: Keller/Schonknecht/Glinke (Fn.5), § 2
Rn. 114.

55 Fiir eine neuheitsschadliche Offenbarung ist die Moglichkeit der
Kenntnisnahme durch beliebige Dritte hinreichend, d.h. es kommt
nicht auf die tatsdchliche Kenntniserlangung an, BGH, 8.6.1962 -
1ZR 9/61, GRUR 1962, 518 ff.- Blitzlichtgert.

56 Braun/Eppinger, in: Braun/Eppinger/Vladova/Adelhelm (Fn. 1), 37,
44

57 BGH, 9.2.1993 - X ZB 7/92, GRUR 1993, 466 - Fotovoltaisches Halb-
leiterbauelement; BGH, 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747 -
Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem.

58 Allein aus der Deklarierung als Open Innovation Projekt wird man
trotz des einleitend beschriebenen breiteren Begriffsverstindnisses
keine allgemeine Intention zur breiten Zuginglichmachung ableiten
konnen. So folgt auch aus den Begriffen ,Open Source* oder ,,Open
Science” keine allgemeine Preisgabe, sondern nur eine besondere
Form der Nutzungsberechtigung an geschiitzten Entwicklungen, sie-
he Jaeger/Metzger (Fn.12), 1. Kapitel A. 4; Kreutzer/Lahmann,
Rechtsfragen bei Open Science, 2. Aufl. 2021, 57 ff.

59 Eine weitere Differenzierung ergibt sich durch die Kategorisierung der
schutzbediirftigen Informationen in konkrete technische Lésungen
einerseits und Entwicklungsziele andererseits. Auch Forschungs-
und Entwicklungsstrategien eines Unternehmens kénnen grundsitz-
lich die Anforderungen nach § 2 Nr. 1 GeschGehG erfiillen: Aufgrund
der Gleichstellung technischen und kommerziellen Wissens (siehe
hierzu Harte-Bavendamm, in: Harte-Bavendamm/Ohly/Kalbfus,
GeschGehG, 2020, § 2 Rn. 15) schlieBt die bei Entwicklungszielen
relevante Einbettung in Unternehmensstrategien die Qualifizierung
als geschiitzte Information nicht aus, soweit die Ziele hinreichend
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2. Bei der Integrierung von Startups in Open Innovation-
Prozessen besteht zumeist das Problem, dass die beteiligten
Unternehmensgriindungen einen unkontrollierten Know-
How-Abfluss flirchten. Zur Losung wird in der vertrag-
lichen Ausgestaltung héufig eine iterative Know-How-Be-
reitstellung vorgesehen, bei der der Umfang des Know-
How-Flusses von den Verhandlungsfortschritten und dem
»Need-to-Know“-Prinzip abhingig gemacht wird.

Beim Umgang mit Startups kann sich jedoch auch das
Problem eines umgekehrten Know-How-Abflusses durch
eine missverstandene Forderung ergeben, der insbesondere
dann droht, wenn im Open Innovation Modell ein ,Inkuba-
tor*-Ansatz gepflegt wird, der auch durch eine undifferen-
zierte Know-How-Unterstiitzung im technischen Bereich
geprégt ist. Sowohl bei der Realisierung der zuvor beschrie-
benen gemeinsamen Kooperation als auch bei der Einbet-
tung von Startup-Unternehmen in den erdrterten Open In-
novation-Labs ist nicht nur auf eine hinreichende vertrag-
liche Geheimhaltungsregelung, sondern auch auf eine
schrittweise Know-How-Bereitstellung zu achten, welche
berticksichtigt, dass diese Schritte zumeist einer finalen
Verwertungsregelung vorgelagert sind und jederzeit eine
Beendigung der Zusammenarbeit droht.

V. Patentschutz und sonstige Schutzrechtsformen in
Open Innovation-Modellen

Jede Biindelung von Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
titen wirft Fragen der Zuordnung der hervorgebrachten
Ergebnisse auf, die zumeist einer vertraglichen Regelung
bediirfen, da der gesetzliche Regelungsrahmen nicht not-
wendigerweise interessensgerechte Antworten liefert.*

Die Entscheidung zur Erlangung eines Patentschutzes oder
einer sonstigen schutzrechtlichen Absicherung in Open In-
novation-Modellen bereitet haufig Probleme, wobei zu dif-
ferenzieren ist zwischen konkreten Umsetzungshiirden und
allgemeinen Vorbehalten:

1. Verpflichtung oder Berechtigung zur Erlangung von
Schutzrechten?

Regelungsbediirftig sind die bereits in der ersten Kontakt-
aufnahme oder in der Evaluierungsphase identifizierten
rechtlichen Schutzliicken, das heilt wenn erkannt wird,
dass keine oder keine in sachlicher und territorialer Hin-
sicht hinreichende schutzrechtliche Abdeckung der Ergeb-
nisse besteht. Dann stellt sich die Frage nach der Kosten-
tragung und Inhaberschaft fiir einen rechtlichen Schutz.
Auch hier ergibt sich im Vergleich zu etablierten ,Closed
Innovation“-Systemen das Problem, dass die Entscheidung
iiber das ,,ob“ beziehungswiese das ,wie“ einer schutzrecht-
lichen Sicherung mit unternehmensexternen Partnern ko-
ordiniert werden muss. Dies erfolgt in einer Phase, in der
moglicherweise noch keine finale Verwertungsentschei-
dung getroffen ist, das heifit beide Partner trifft ein Prog-
noserisiko.

Bei Open Innovation-Modellen, die zur Mitteilung von Ver-
besserungsvorschligen und sonstigen Entwicklungsergeb-
nissen anregen, stellt sich die Frage, ob dem Unternehmen,
welches diese Mitteilung veranlasst, eine Verantwortung
hinsichtlich der Absicherung der Ergebnisse iibertragen
wird. Man wird nicht von der Anwendung des Rechts-
gedankens nach § 13 ArbnErfG® ausgehen kénnen, da die

bloBe Mitteilung keine Pflicht zur Ausschépfung recht-
licher Schutzmechanismen begriindet. Wie zuvor heraus-
gearbeitet, wird man ohne abweichende Regelung eine Ge-
heimhaltungsverpflichtung annehmen kénnen, jedoch er-
gibt sich keine weitergehende rechtliche Schutzpflicht. Von
der Verpflichtung zur Schutzrechtsanmeldung zu unter-
scheiden ist die Berechtigung hierzu, welche sich wiederum
nach der Zuordnung des jeweiligen Entwicklungsergebnis-
ses richtet. In den zuvor erdrterten Forschungsvertragen
erfolgt zumeist eine ausdriickliche Regelung hinsichtlich
der Zuweisung der Inhaberschaft und der Berechtigung
zur Einreichung von Schutzrechtsanmeldungen. Im Rah-
men von Open Innovation-Plattformen oder Open Innova-
tion-Wettbewerben oder auch Nutzerbefragungen erfolgt
indes nur eine Ermittlung, ob der Unternehmensexterne
fir die prisentierte Entwicklung bereits Schutzrechts-
anmeldungen getitigt hat, wobei dies im Regelfall nicht
als Voraussetzung fiir die Teilnahme formuliert wird. Aus
der Teilnahme wird man auf Grundlage der im Immaterial-
giiterrecht geltenden Zweckiibertragungslehre auch keine
Berechtigung zur Anmeldung von Schutzrechten im Na-
men des Unternehmens beziehungsweise des Teilnehmers
ableiten konnen.** Soweit mit der Teilnahme an Open In-
novation-Modellen noch kein Verlust der Verfligungs-
berechtigung des Teilnehmers verbunden ist, steht es die-
sem auch frei, hiertiber zu disponieren und eigene Schutz-
rechtsanmeldungen zu titigen. Dies gilt zumindest dann,
wenn dem Teilnehmer noch nicht wirksame Koordinie-
rungs- oder Geheimhaltungsverpflichtungen hinsichtlich
der in das Open Innovation-Modell eingebrachten Ergeb-
nisse auferlegt wurden, welche der mit einer Schutzrechts-
anmeldung verbundenen Offenlegung im Wege stehen. Auf
die iterativen nutzungsrechtlichen Regelungen sei unter
Punkt VII.2 weiter eingegangen.

2. Open Innovation und Open Source-/Open
Access-Modelle

a) Die erhohte Komplexitit der Zuordnungs- und Nut-
zungsrechtsregelungen in Open Innovation Modellen sowie
der einleitend bereits erdrterte Ansatz einer innovations-
fordernden Wirkung von ,,Open Patent” und anderen pa-
tentbeschrinkenden Konzepten fiihrt zu der Uberlegung,
ob bei Open Innovation-Modellen nicht in voller Konse-
quenz ein Verzicht auf den Patentschutz erkldrt werden

konkret sind und ein wirtschaftlicher Wert besteht (zur niedrigen
Schwelle siehe Ohly, GRUR 2019, 441, 443). Die in Open Innovation-
Wettbewerben, auf Innovation-Plattformen oder Scouting-Bemiihun-
gen erfolgende Offenlegung von Entwicklungszielen lésst sich nur
jedoch schwer vermeiden, soweit das betreffende Unternehmen in
diesem Rahmen Aufgaben formuliert, die einem breiten Adressaten-
kreis zuginglich gemacht werden. Fiir den Schutz konkreter tech-
nischer Aufgabenstellungen oder fiir die Prasentation erster Proto-
typen im Rahmen von Kundenbefragungen sind insoweit ausdriick-
liche Geheimhaltungsverpflichtungen erforderlich.

60 Zum gesetzlichen Regelungsrahmen der Ergebniszuordnung und zur
Auslegung siehe Czarnitzki/Hussinger/Schneider, R&D Collaboration
with uncertain Intellectual Property Rights, ZEW-Discussion Paper
No. 11-010 (January 2011), 3 ff.; Dreyfus, Collaborative Research:
Conflicts on Authorship, Ownership and Accountability, 53 Vand. L.
Rev. 1161, 1168 ff.; Heide, InTeR 2013, 1, 9 m.w.N.; Ullrich, GRUR
1993, 338, 342.

61 § 13 ArbnErfG begriindet eine Pflicht des Arbeitgebers zur schutz-
rechtlichen Sicherung einer Erfindung, wobei die Pflicht die gesamte
gemeldete erfinderische Lehre umfasst (BGH, 29.11.1988 -
X 7ZR 63/87, GRUR 1989, 205, 207 - Schwermetalloxidationskataly-
sator).

62 Heide, InTeR 2013, 1, 9.



Heide, Patent- und Know-How-Schutz in Open-Innovation Forschungsmodellen

InTeR 2/23 61

sollte. Unter dem Begriff Open Innovation wird teilweise
auch der Ansatz beschrieben, Patente zu vermeiden, d.h.
durch die Offenlegung von Entwicklungen die Anmeldung
von Patenten zu erschweren und durch eine aktive Patent-
lizenzierung patentgeschiitzte Monopole zu verhindern.*
Die abweichende Begriffsverwendung ist jedoch nicht Aus-
druck einer Mehrdeutigkeit, sondern allein einer breiteren
Verwendung des Gedankens offener Innovationsprozesse,
der sich einerseits auf die Offnung bewusst abgeschlossener
Entwicklungsprozesse im Unternehmen bezieht und ande-
rerseits auf die Aufgabe etablierter Prinzipien des recht-
lichen Ergebnisschutzes, d.h. Patente und Know-how. Der
Open Patent-Ansatz, der auf die Vermeidung eines Patent-
und Know-How-Schutzes zielt, ist eine mdgliche Fortset-
zung des Open Innovation Ansatzes, jedoch nicht notwen-
digerweise eine Voraussetzung, da ein Patentschutz und
Know-How-Schutz auch bei der Offnung von Entwick-
lungsprozessen erfolgen kann. Die mit dem Verzicht auf
den Patent- und Know-How-Schutz verbundene adminis-
trative Entlastung kann das mit Open Innovation-For-
schungsmodellen verbundene Ziel der Stimulierung von
Innovationsprozessen fordern, so dass eine teilweise Ziel-
iibereinstimmung besteht, jedoch kann der Verzicht auch
das mit dem Forschungsmodellen verbundene Ziel einer
quantitativen und qualitativen Steigerung rechtlich schutz-
wiirdiger Innovation torpedieren. Einleitend wurde bereits
herausgearbeitet, dass Open Innovation-Modelle weder be-
grifflich noch organisatorisch einen Verzicht auf Patent-
und Know-How-Positionen voraussetzen.** Zu beriicksich-
tigen ist, dass insbesondere der Patentschutz sogar die
Grundlage von Open Innovation-Modellen bilden kann,
da Patente fiir den Transfer von Ergebnissen genutzt wer-
den kdnnen. Insoweit stehen Patente nicht Open Innovati-
on-Modellen entgegen, sondern sie sind ein relevantes Ele-
ment solcher Systeme. Gerade die mit dem Patentschutz
verbundene Aussicht auf eine wirtschaftliche Gegenleis-
tung durch die langfristige Lizenzierung oder VerduBerung
einer geschiitzten Position wirkt innovationsstimulierend.
Sowohl auf Seiten der Unternehmen, welche eigene Inno-
vationsprozesse fiir unternehmensexterne Partner 6ffnen,
als auch auf Seiten der Partner, welche Innovationen be-
reitstellen, wirken Patente insoweit fordernd, als sie nicht
nur einen Anreiz schaffen und die Offenbarung ermog-
lichen, sondern auch zum Gegenstand der vertraglichen
Ubertragung und Nutzungsrechtsregelung werden.®> Sie
sind insoweit nicht das Uberbleibsel etablierter ,Closed In-
novation“ Ansitze, sondern ein wesentliches Instrument in
Open Innovation-Modellen. Unternehmen, welche eine
Open Innovation-Schutzrechtsstrategie praktizieren, miis-
sen nicht notwendigerweise eine Offnung von Entwick-
lungsprozesse vornehmen und umgekehrt miissen auch
Unternehmen, die Open Innovation Forschungsmodelle im-
plementieren, nicht notwendigerweise einen Patent- und
Know-How-Schutz begrenzen.

b) Gleichwohl kann es durchaus Gestaltungsmodelle geben,
welche Open Innovation-Konzepte mit Open Access-Re-
gimen verbinden. Dies gilt z.B. dann, wenn der Partner,
welcher die Innovation zugidnglich macht, die Rechte von
Open Source- beziehungsweise Open Access-Regelungen
abhingig macht. Denkbar ist jedoch auch, dass beide Part-
ner des Open Innovation-Modells bewusst eine entspre-
chende Ausgestaltung wihlen. Dies gilt insbesondere dann,
wenn man sich von dieser Ausgestaltung einen schnelleren

Fortschritt im Forschungs- und Entwicklungsprozess oder
im Verwertungsprozess verspricht. Wiahrend Open Source-
Modelle zu Beginn vornehmlich im Bereich der Software-
Entwicklung zu finden waren®®, ergab sich in den letzten
Jahren auch eine starke Verbreitung im Bereich der bio-
technologischen Forschung.®” Der zunehmende Einsatz von
KI Tools in der Forschung und Entwicklung und die Durch-
dringung unterschiedlichster technischer Bereiche durch
softwaregestiitzte Losungen fiihrt zu einer Prisenz von
»,0pen“ - Modellen nicht nur in Bezug auf Entwicklungs-
tools. Tatsdchlich kann die Patentierung von wesentlichen
Basisentwicklungen in bestimmten technischen Gebieten
auch als Blockierungsrisiko wahrgenommen werden.*® Bei
der bewussten Entscheidung fiir einen entsprechenden Ein-
satz ist jedoch zu beriicksichtigen, dass die durch die Ver-
wendung des Begriffes ,Open” suggerierte Offenheit nicht
notwendigerweise zu einer Reduzierung der Komplexitit
fiihren muss. Vielmehr wurde bereits am Beispiel der Er-
lauterung der Open Innovation-Konzepte deutlich, dass
durch die Einbindung unternehmensexterner Partner der
Regelungsaufwand im Vergleich zu geschlossenen Innova-
tionsprozessen deutlich erhoht werden kann. Auch im Zu-
sammenhang mit Open Source-Modellen in der Forschung
wurde kritisiert, dass der hieraus resultierende rechtliche
Regelungs- und Kontrollaufwand erheblich ist.®® Nur sofern
man so weit gehen sollte, den Innovationsprozess allge-
mein von rechtlichen Schutzformen zu befreien, wiirde sich
eine teilweise Reduzierung des administrativen Aufwandes
ergeben, wobei auch bei diesem Ansatz sowohl unterneh-
mensinterne als auch unternehmensexterne Akteure durch
komplexe Regelungen zur Aufgabe der ihnen nach dem
Gesetz zustehenden Schutzmechanismen bewegt werden
miissten. So entsteht die Erfinder- und Urheberrechtsposi-
tion aufgrund der jeweiligen gesetzlichen Regelungen und
der Verzicht auf die hieraus resultierenden Rechte unter-
liegt wiederum gesetzlichen Wirksamkeitsgrenzen. Gerade
bei einer Vielzahl von involvierten Akteuren kénnen sich
hieraus besondere Anforderungen ergeben.”

63  Schultz/Urna, Harvard Journal of Law €& Technology (26), 2012. 1,
3 ff.

64 Zur Abgrenzung des Open Innovation-Begriffes von anderen ,,Open*
-Modellen siehe insbesondere zuvor Abschnitt I. 1. sowie de Beer, in:
Calboli/Montagnani, Handbook on Intellectual Property Research,
2021, 714, 725 ff.; Feldman/Nelson, Northwestern Journal of Techno-
logy and Intellectual Property, May 2008, 2, abrufbar unter: https://p
apers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1127571(zuletzt abge-
rufen am 31.3.2023); Penin/Neicu, Journal of Innovation Economics
and Management 2018/1, 58, 60 ff.

65 Schmidtchen, in: Oberender (Hrsg.), Wettbewerb und geistiges Eigen-
tum, 2008, S.9, 17; zur Transferfunktion des Patentrechts siehe auch
Heide (Fn. 5), 145 ff.

66 Jaeger/Metzger (Fn. 12), 1. Kapitel B. Rn. 12 ff.

67 Hope, Open Source Genetics, in: Van Overwalle (Fn. 10), 171 ff.; Op-
derbeck, Harvard Journal of Law and Technology (18) 2004, 168,
181 ff.

68 Heide, InTeR 2021, 194, 197; Wang, Yale Journal of Law and Techno-
logy, 2008 (10), 251ff.; Zingg, in: Lee/Hilty/Chung Liu, Artificial
Intelligence & Intellectual Property, 2021, 75, 77.

69 Rai, in: Van Overwalle (Fn. 10), 213, 215.

70 So zeigen beispielsweise Entwicklungsprojekte unter Nutzung von KI
Tools in ihrer Verflechtung unterschiedlicher Akteure (Bereitsteller
von Rohdaten, Aufbereiter der Trainingsdaten, Entwickler der KI-Mo-
delle und Entwickler der auf Basis der KI Tools erstellten Entwick-
lungsergebnisse) die Komplexitit der Aufgabe hinsichtlich der Zuord-
nung und der jeweiligen Nutzungsrechte. Zum patentrechtlichen
Schutz der durch ein KI-Verfahren erzeugten Folgeentwicklung siehe
Heinze/Engel, in: Ebers/Heinze/Kriibel/Steinrétter (Fn.14), § 10
Rn. 90; die besondere Komplexitét ergibt sich jedoch insbesondere
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VL. Infizierung mit Verletzungsrisiken

Eine besondere Sensibilitit ergibt sich bei Open Innovati-
on-Modellen durch das gesteigerte Risiko einer Verletzung
von Rechten Dritter. Unternehmen sehen sich bereits im
Rahmen von Eigenentwicklungen mit der Aufgabe kon-
frontiert, entwicklungsbegleitend die Verletzung von Rech-
ten Dritter durch Freedom-to-Operate (FTO)-Analysen zu
priifen, um mégliche Schutzrechtsverletzungen im Rahmen
der Markteinfiihrung zu vermeiden. Im Rahmen von Open
Innovation-Modellen ergibt sich ergédnzend die Notwendig-
keit, unternehmensextern hervorgebrachte Entwicklungen
neu zu bewerten, an deren Hervorbringung sie nicht betei-
ligt waren. So besteht neben dem normalen Risiko einer
Verletzung ilterer oder parallel hervorgebrachter Schutz-
rechte das besondere Risiko, dass der unternehmensexterne
Partner moglicherweise nicht die Rechte fritherer Arbeit-
geber, Hochschulen oder Entwicklungspartner beriicksich-
tigt hat. Auch madgliche Freistellungsregelungen fithren
hier nicht zu einer Abschirmung des betreffenden Unter-
nehmens, das heit in Open Innovation-Modellen wéchst
das Risiko der Verletzung von Rechten Dritter.

Auf der ,Abnehmer“-Seite von Open Innovation-Modellen
bedarf es auch einer kritischen Analyse der jeweiligen Mo-
tivation der ,Anbieter“-Seite. So muss der Anbieter nicht
notwendigerweise nach einem Verwertungspotential fiir
eine Schliisseltechnologie suchen, sondern das Entstehen
eines Anbietermarktes fiir Patente und Know-How beruht
nicht selten auf aufgegebenen beziehungsweise umgelenk-
ten Eigenverwertungsprojekten.”” Zudem ist auch zu be-
riicksichtigen, dass Open Innovation-Modelle zum Einfalls-
tor fir ,Patenttrolle® werden koénnen, welche durch die
Lizenzierung von Patent- und Know-How-Positionen fiir
einzelne technische Losungen Abhdngigkeiten schaffen,
die darauf fiir Patentdurchsetzungen ausgenutzt werden.”

Rechtlich sensibel gestaltet sich auch die Integrierung von
Startups, welche mit anderen Unternehmen iiber Betei-
ligungen oder Kooperationsprojekte eng verflochten sind.
In beiden Fillen kann wiederum eine Know-How-Infizie-
rung drohen. Als besonders risikobehaftet erweisen sich
hier Open Innovation-Projekte, die fiir das Unternehmen
neue Technologiefelder erschlieBen sollen hinsichtlich de-
rer es an eigenem Know-How fehlt, da das Unternehmen
auf diesem Gebiet nicht nur tiber eingeschrankte Moglich-
keiten zur Eigenbewertung des technologischen Potentials,
sondern auch der Patentfidhigkeit und der Patentverlet-
zungsrisiken verfiigt.

VII. Iterative Regelung zur Ergebniszuordnung und
Nutzungsrechtsregelung

1. Evaluierung

Aus der vorangehenden Darstellung, welche die notwendi-
ge Filterung nach den méglichen rechtlichen Risiken und
dem rechtlichen Regelungsbedarf fiir die Akteure betrifft,
ergibt sich notwendigerweise eine Aufgliederung entspre-
chender Modelle in Phasen, welche eine Identifizierung
und Evaluierung erlauben. Dies gilt natiirlich nicht nur fiir
die rechtliche Bewertung, sondern auch fiir das technische
Potential und die Verwertungsaussichten. Die Ausgestal-
tung der Evaluierungsphase ist vom Umfang der als erfor-
derlich angesehenen MafBnahmen abhéngig und umfasst in
jedem Fall eine rechtliche Nutzungsrechtseinraumung fiir

diesen Evaluierungszweck. Soweit die Evaluierung tech-
nisch auch die Versuchsdurchfiihrung, Prototypenherstel-
lung und Ermittlung von potentiellen Anwendungen er-
fasst, ergibt sich auch die Notwendigkeit einer Regelung
der Zuordnung von in der Evaluierungsphase hervor-
gebrachten Ergebnissen. Die in der Rechtsprechung zur Zu-
ordnung von Ergebnissen von Forschungs- und Entwick-
lungsauftragen herangezogenen Grundsitze’® greifen bei
Evaluierungsvereinbarungen nicht, da es dort zumeist
nicht um ein werkvertragliches Auftraggeber-Auftragneh-
mer-Verhiltnis geht und das beteiligte Unternehmen ledig-
lich in die Lage versetzt werden soll, ein weitergehendes
Interesse zu iiberpriifen. Soweit sich das beteiligte Unter-
nehmen insoweit weitergehende Zugriffsrechte sichern
will, bedarf es ausdriicklicher Regelungen, die insbesondere
dann gerechtfertigt sein konnen, wenn die Evaluierung mit
erheblichen Investitionen (z.B. in Testkapazititen, Pilot-
anlagen etc.) verbunden sind oder die Hervorbringung
von Evaluierungsergebnissen in erheblichem Umfang auf
der Anwendung im Zusammenhang mit dem Background
des Unternehmens beruht.

Die Notwendigkeit der vertraglichen Regelung einer Eva-
luierungsphase reflektiert die Besonderheit von Open Inno-
vation-Modellen im Verhiltnis zu ,Closed Innovation®-
Konzepten, da bei Forschungs-, Entwicklungs- und Inno-
vationsprozessen, die allein unternehmensintern abge-
wickelt werden, eine kontinuierliche Bewertung im
geschiitzten eigenen Unternehmensumfeld erfolgen kann.
Demgegeniiber sehen sich die Akteure bei Open Innovati-
on-Modellen mit der Notwendigkeit konfrontiert, eine
technische, wirtschaftliche und rechtliche Bewertung un-
ternehmensextern hervorgebrachter Entwicklungen vorzu-
nehmen, wobei auf beiden Seiten eine Entscheidungsdruck
besteht, da das Unternehmen kontinuierlich zu bewerten
hat, ob die Option zur Erlangung der Inhaberschaft an den
Rechten oder zur Erlangung von exklusiv oder nicht-ex-
klusiven Nutzungsrechten ausgeiibt werden soll, wohin-
gegen der Innovationslieferant zu bewerten hat, ob das
interessierte Unternehmen {iber das notwendige Verwer-
tungspotential verfiigt. Insoweit werden in entsprechenden
Evaluierungsphasen hiufig Regelungen zu méglichen Ex-
klusivititen und deren Reichweite sowie zu Optionsrechten
und deren Bedingungen getroffen. Auch Unternehmen,
welche durch haufige Akquisitionen {iber Due Diligence-
Erfahrungen verfiigen, stehen hier vor neuen Herausforde-
rungen, da quasi eine innovationsbegleitende Evaluierung
erfolgt, das heift der zu bewertende Gegenstand ist zumeist
noch in der Entwicklung befindlich, und die Grenzen zwi-
schen einer Evaluierung und einer begleitenden Forschung
und Entwicklung kénnen verschwimmen.

auch mit Blick auf die fiir das Training der KI-Systeme verwendeten
Daten, siehe hierzu auch Rosenkranz/Scheufele, ZfDR 2022, 159,
162 ff.

71 Merges, Berkeley Technology Law Journal (35) 2020, 53, 73 ff. mit
Fallbeispielen zu Patentlizenzmodellen von Startups und etablierten
Unternehmen nach gescheiterten Entwicklungsprojekten bzw. ge-
scheiterten Unternehmensgriindungen.

72 Allgemein zur Vermischung von Startups und Patenttroll-Patentposi-
tionen siehe Chien, Stanford Technology Law Review (17), 2014, 461,
479 ff. Ein besonderes Risiko besteht bei Startups, bei denen investo-
renseitig eine Kompensation fiir gescheiterte Eigenverwertungs-
modelle gesucht wird.

73 Siehe z.B. BGH, 16.7.2002 - X ZR 27/01, NJW 2002, 3323; BGH, 12.3.
2009 - Xa ZR 86/06, 657, GRUR 2009 - Blendschutzbehang; Schidfer,
in: Nicklisch (Fn. 27), 59, 62 ff.
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Vor diesem Hintergrund miinden auch viele Evaluierungs-
phasen nicht notwendigerweise in der Entscheidung fiir
eine Akquirierung oder Lizenzierung, sondern es erfolgt
zwischen der Evaluierung und der die Verwertung vor-
bereitenden Akquisition beziehungsweise der Lizenzierung
eine Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit, wel-
che vertraglich in der Form der zuvor erdrterten Auftrags-
forschung oder der ebenfalls erorterten Forschungskoope-
ration erfolgen kann. Denkbar ist auch, dass das Unterneh-
men die Berechtigung sichert, selbst eine Forschung und
Entwicklung zu betreiben (Eigenentwicklung). In allen drei
vorgenannten Vertragsgestaltungen stellt sich die Frage der
Zuordnung der in dieser Zusammenarbeit hervorgebrach-
ten Ergebnisse sowie der Nutzungsrechte hieran. Die dies-
beziiglich getroffenen Regelungen haben die Besonderheit
zu berlicksichtigen, dass es sich nicht um isolierte For-
schungs- und Entwicklungsprojekte handelt, sondern die
jeweilige Forschung und Entwicklung findet der eigent-
lichen Verwertungsentscheidung vorgelagert statt, das
heiit die Regelungen zur Inhaberschaft beziehungsweise
zur Nutzungsrechtseinrdumung an den Ergebnissen kon-
nen bereits Verhandlungspositionen fiir die nachgelagerte
weitere Zusammenarbeit zementieren. Unabhingig davon
stellt sich sowohl fiir die Evaluierungsphase als auch fiir die
mogliche nachgelagerte Entwicklungsphase die vertrag-
liche Regelungsaufgabe, mogliche ,Exit“-Konstellationen
zu reflektieren, das heit welche Nutzungsrechte an den
Ergebnissen bestehen, soweit eine Partei in der Evaluie-
rungs- oder Entwicklungsphase kein Interesse mehr an der
Fortsetzung hat. Auch hierzu ergeben sich unterschiedliche
Szenarien, die einer vertraglichen Abbildung bediirfen: So
gestaltet sich die Regelung einfach, soweit solchen Beendi-
gungsentscheidungen die beidseitige Einsicht hinsichtlich
des geringen Innovation-Potentials zugrunde liegt, jedoch
ergibt sich ein hoherer Regelungsbedarf, sofern unter-
schiedliche Bewertungen erfolgen oder projektexterne Fak-
toren, wie beispielsweise das Auftreten weiterer Verwer-
tungsinteressenten, greifen. Mit Blick auf die Natur einer
Evaluierungsvereinbarung, bei welcher die wirtschaftliche
Verwertung nur als ein mogliches Evaluierungsziel be-
schrieben wird, wird man aus dem Vertragszweck an sich
noch keine Nutzungsberechtigung der beteiligten Parteien
ableiten konnen, sodass beide Parteien an den der anderen
Partei zugeordneten Evaluierungsergebnissen nur ein Nut-
zungsrecht haben, soweit dies ausdriicklich vereinbart
wird. Im Regelfall ergibt sich in dieser Evaluierungsphase
auch keine gesellschaftsrechtliche Treuepflicht, welche bei-
spielsweise in Forschungskooperationen zur Begriindung
eines Nutzungsrechtes an den Forschungsergebnissen be-
ziehungsweise an dem Background der anderen Partner
herangezogen wird.”* Auch bei Forschungs- und Entwick-
lungskooperationen wird man hieraus allenfalls ein Nut-
zungsrecht zum Zwecke der Durchfiihrung des gemeinsam
anvisierten Forschungszieles ableiten konnen und nicht fiir
nachgelagerte Verwertungshandlungen, soweit die Zusam-
menarbeit erkennbar nicht auch auf eine Verwertung aus-
gerichtet ist. Bei einer Evaluierungsvereinbarung fehlt es
zumeist an der fiir die Anwendung der gesellschaftsrecht-
lichen Vorschriften notwendigen gesellschaftsdhnlichen
langerfristigen Biindelung von Interessen, die durch einen
gemeinsamen Informationsaustausch und Mitwirkungs-
pflichten geprégt ist. Der Anwendungsbereich der gesell-
schaftsrechtlichen Grundsitze kann dann er6ffnet sein,

wenn die Parteien in der der Evaluierungsphase nachgela-
gerten Fortschreibung des Open Innovation-Modells in die
oben erdrterten Kooperationsvertrige einmiinden oder gar
die ebenfalls oben erorterte Joint Venture-Struktur wéhlen.
Demgegeniiber wird man bei Evaluierungsvereinbarungen
ohne ausdriickliche Regelung kein iiber die Evaluierung
hinausgehendes Recht an den Evaluierungsergebnissen be-
ziehungsweise dem Background annehmen kénnen.

Die zuvor erérterte Evaluierungsphase spielt in allen Open
Innovation-Modellen eine wesentliche Rolle, da sowohl bei
den tber Open Innovation-Plattformen oder Open Innova-
tion-Wettbewerben als auch iiber das Scouting oder Part-
nering eingebrachten technischen Lésungen eine Ergebnis-
bewertung erforderlich ist, bevor eine Regelung zur Nut-
zung oder zur Ubertragung der Rechte getroffen werden
kann.

2. Gestaffelte Rechteregelung

Es verwundert deshalb nicht, dass in Open Innovation-Mo-
dellen zumeist eine gestaffelte Rechteregelung erfolgt:

a) Fir den Kreis der unternehmensexternen Teilnehmer
ergibt sich der gesetzliche Regelungsrahmen zunéchst aus
den anwendbaren Bestimmungen zur Zuordnung und zum
Schutz der jeweiligen Ergebniskategorien, das heif3t z.B.
nach § 6 PatG, §§ 7, 8 UrhG. Die unternehmensexternen
Teilnehmer, welche Entwicklungsergebnisse bereits vor
der Teilnahme an den Open Innovation-Modellen hervor-
gebracht haben und diese einbringen, indem sie beispiels-
weise an Open Innovation-Wettbewerben teilnehmen oder
diese iiber Open-Innovation-Plattformen bereitstellen,
konnen sich auf diese gesetzlichen Schutzformen berufen.”
Fiir die ausrichtenden Unternehmen entsteht damit eine
Regelungsaufgabe, da differenziert werden muss, ob und
in welchem Umfang bereits bestehende Rechte in das Open
Innovation-Modell einbracht werden. Soweit die unterneh-
mensexternen Teilnehmer die Ergebnisse erst im Rahmen
des Open Innovation-Modells hervorbringen, greifen ohne
eine gesonderte vertragliche Regelung ebenfalls die gesetz-
lichen Schutz- und Zuordnungsregelungen, da die Rechts-
beziehung zwischen dem Unternehmen und den Teilneh-
mern nicht durch rechtliche Zugriffsregelungen aus dem
Arbeitsverhiltnis gelenkt werden.”® Insoweit bedarf es einer
vertraglichen Regelung zur Zuordnung, soweit das Unter-
nehmen Rechte hieran erlangen will. Dies gilt beispielswei-
se fiir die betreffenden Forschungs- und Entwicklungsver-
trige, soweit der externe Partner in die erdrterten Auftrags-
oder Gemeinschaftsprojekte eingebunden wird. Dies kann
jedoch fiir Open Innovation-Modelle in der Form von den
erorterten erweiterten Kundenbefragungen beziehungswei-
se fiir die Kooperations- und Beratungsvertridge gelten,
welche alternativ oder jeweils phasenweise im Rahmen
der Ausweitung der Zusammenarbeit abgeschlossen wer-
den. Fiir das Unternehmen stellt sich zudem die Frage, ob

74 Heide, InTeR 2013, 1, 9 m.w.N.; Ullrich, GRUR 1993, 338, 342.

75 Zudem ist denkbar, dass Teilnehmer sich nicht nur auf nicht regis-
trierte gesetzliche Rechte berufen, sondern auch bereits schutzrecht-
lich gesicherte Ergebnisse einbringen.

76 Die lose Verbindung zu einem Unternehmen begriindet kein Arbeits-
verhiltnis im Sinne des ArbnErfG. So fiihrt beispielsweise die bloBe
Ermoglichung der Erstellung einer Doktorarbeit im Unternehmen un-
ter Nutzung betrieblicher Forschungsmittel und Einrichtungen nicht
zu einem arbeitnehmererfindungsrechtlichen Anspruch hinsichtlich
Erfindungen, siehe hierzu Bartenbach, in: Bartenbach/Volz (Fn. 45),
§ 1 Rn. 42.
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eine Ergebnisinhaberschaft oder ein reines Nutzungsrecht
beansprucht wird. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht
allein von der rechtlichen Ubertragbarkeit der jeweiligen
Ergebnisse’” und von der Bereitschaft der jeweiligen Teil-
nehmer zur weitgehenden Rechteilibertragung abhingig,
sondern maBgeblich ist auch die Projektphase, das heiBt
ob das Unternehmen in der ersten Anbietungs- oder Eva-
luierungsphase bereits eine Rechteiibertragung wiinscht
oder sich zu diesem Zeitpunkt bewusst auf ein Nutzungs-
recht beschrinkt. Dies gilt insbesondere dann, wenn der
inhaltliche Austausch des Open Innovation-Modells nicht
durch schwierige Verhandlungen belastet werden soll. Eine
generelle Rechtelibertragung als Teilnahmevoraussetzung
an Open Innovation-Wettbewerben oder Open Innovation-
Plattformen diirfte nicht allein mit Rechtswirksamkeits-
bedenken belastet sein, sondern auch den Teilnehmerkreis
beziehungsweise die Bereitschaft zur Mitteilung neuer Ent-
wicklungen reduzieren. Im Regelfall diirfte es aus Unter-
nehmenssicht auch hinreichend sein, zunachst nur ein Nut-
zungsrecht fiir die erorterte Evaluierung zu erlangen, so-
dass eine iterative Ausgestaltung der Zugriffsrechte in den
Phasen des Open Innovation-Modells geboten sein kann, da
auch teilnehmerseitig die Bereitschaft zur vollen Rech-
telibertragung von einer Verwertungsperspektive und einer
Kompensationsregelung abhingig gemacht wird. Insoweit
sehen Open Innovation-Modelle hdufig Nutzungsbedin-
gungen beziehungsweise sonstige vertragliche Regelungen
vor, die entsprechend der jeweiligen Projektphasen ange-
passt werden, das heifit in Abhédngigkeit von der Integrie-
rung der unternehmensextern angestoenen Entwicklungs-
arbeiten beziehungsweise der hervorgebrachten Entwick-
lungsergebnisse erfolgt eine Anpassung der ergebnisbezo-
genen vertraglichen Regelungen. Da bereits die Teilnahme
an den Open Innovation-Modellen fiir unternehmensexter-
ne Teilnehmer mit einer Preisgabe von geheimem Know-
How und der Einrdumung von ersten Rechten verbunden
ist, setzen zumindest institutionalisierte Open Innovation-
Modelle zumeist auf eine friihe Transparenz von Entschei-
dungsabldufen im Open Innovation-Modell, um auf diesem
Wege die Bereitschaft zur Teilnahme und der aktiven Preis-
gabe von moglichst umfangreichen Entwicklungsbeitrigen
zu sichern.

Gleichzeitig verbieten sich in einem solchen friithen Stadi-
um natiirlich Zusicherungen in Bezug auf den Schutz be-
ziehungsweise die Verwertung von Ergebnissen, welche im
Rahmen von Open Innovation-Modellen eingebracht bezie-
hungsweise entwickelt wurden.

In Bezug auf die Ergebniszuordnungs- und Nutzungsrechts-
regelung ergibt sich auch beim gestaffelten Vorgehen auf-
grund der notwendigen Differenzierung hinsichtlich der
einzelnen Ergebniskategorien (Erfindungen, urheberrecht-
lich geschiitzte Werke, Designentwicklungen etc.) eine
Komplexitit, welche héufig als administrative Last wahrge-
nommen wird. Dies gilt insbesondere unter Beriicksichti-
gung der bewusst niedrigschwelligen Ausgestaltungen von
Open Innovation-Modellen, welche auf einen ungestérten
Wissensaustausch und vorbehaltlose Preisgabe von Infor-
mationen ausgerichtet sind. Der rechtliche Regelungsbedarf
markiert den wesentlichen Unterschied zu ,,Open”“ Innovati-
on-Modellen und ,,Closed“ Innovation-Modellen, welche in
den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen dominieren
und auch etablierte Schutzrechts- und Know-How-Modelle
in Unternehmen prigen. Die stirkere Verflechtung von un-

ternehmensexternen und unternehmensinternen Entwick-
lungsprozessen stellt auch etablierte Prinzipien des Arbeit-
nehmererfinderrechtes sowie des GeschGehG in Frage, wel-
che darauf beruhen, dass Entwicklungen im Unternehmen
vornehmlich in linearen Entwicklungsprozessen unterneh-
mensintern hervorgebracht werden.”®

b) Hinsichtlich der Bestimmung der Gegenleistungen fin-
den sich in der Praxis der Open Innovation-Modelle unter-
schiedliche Ansitze. Teilweise erfolgt der Versuch einer
Etablierung einheitlicher Standards durch die Bezugnahme
auf arbeitnehmererfindungsrechtliche Vergiitungsgrund-
sdtze. Dieser Ansatz ist nicht nur mit Blick auf die héufig
unterschitzte Komplexitidt der hieraus resultierenden Be-
rechnungsmodelle ungeeignet, sondern es fehlt auch die
notwendige Differenzierung in unterschiedliche Ergebnis-
kategorien. Bei Open Innovation-Wettbewerben erfolgt die
Auslobung eines Preises, wobei unklar bleibt, ob diese Prei-
se als alleinige Gegenleistung fiir die Rechtelibertragung
beziehungsweise Nutzungsrechtseinrdumung intendiert
sind oder als erginzende Primie. Hieraus resultiert die
streitige Frage, ob der Urheber oder Erfinder neben der
Gewinnpramie noch einen Vergiitungsanspruch fiir die
Verwertung hat. Ohne eine ausdriickliche Regelung wird
man im Regelfall davon ausgehen konnen, dass mit der
Zahlung nur eine besondere Qualitit honoriert wird, jedoch
noch keine Rechteeinrdumung oder Rechteiibertragung.

VIII. Regelungen zur Implementierung und Beratung

Eine bei Open Innovation-Modellen hdufig unterschétzte
Problematik liegt in der dem Erwerb beziehungsweise der
Lizenzierung nachgelagerten Implementierung der extern
hervorgebrachten Entwicklungen. Dies gilt insbesondere
beim selektiven Erwerb von Lizenzergebnissen. Rechtlich
wird zwar teilweise auch ein Know-How-Transfer und eine
flankierende Unterstiitzungsleistung in der Form von Bera-
tung und Training vereinbart, jedoch ergeben sich nicht
selten durch das Wissensgefille bei unternehmensfremden
Technologien Grenzen hinsichtlich der technischen Umset-
zung und rechtlich sind diese Implementierungsverpflich-
tungen nur ausnahmsweise mit Zusicherungen hinsichtlich
der Erreichung bestimmter Leistungsparameter verkniipft,
da eine entsprechende Risikolibernahme von dem Innova-
tionslieferanten nicht akzeptiert wird.

Auch wenn die Etablierung von Open Innovation-Modellen
den ,Handel” mit Patenten, Know-How und sonstigen In-
novationen stimulieren werden, so darf nicht dartiber hin-
weggesehen werden, dass die Integrierung von Open Inno-
vation-Modellen in Unternehmen nicht mit normalen Be-
schaffungsvorgingen gleichzusetzen ist. Dies ergibt sich
bereits aus der Natur des handelbaren Gutes, da patent-
geschiitzte Erfindungen und Know-How einer technischen
Umsetzung bediirfen und dariiber hinaus ein Patent- bezie-
hungsweise Know-How-Inhaber in den Lizenzbedingungen
komplexere Gestaltungsvorgaben vorsehen kann als bei der
Beschaffung eines gegenstindlichen Gutes.”” Soweit in

77 §29 Abs.1 UrhG schlieBt eine Ubertragbarkeit von Urheberrechten
nach dem deutschen Recht aus.

78 Beispielhaft ist hier die Diskussion zu den angemessenen Geheimhal-
tungsmaBnahmen nach § 2 (b) GeschiftsGehG zu nennen, siehe hier-
zu McGuire, in: FS Harte-Bavedamm, 2020, 367 ff.; Schonknecht, in:
Keller/Schénknecht/Glinke (Fn. 5), § 2 Nr. 1 Rn. 59 ff. m.w.N.

79 Merges, Berkeley Technology Law Journal (35), 2020, 53, 61 ff.
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Open Innovation-Modellen nur isoliert Einzelergebnisse er-
worben oder lizenziert werden und auch das unterneh-
mensinterne technische Potential zur Weiterentwicklung
fehlt, scheidet auch der Aufbau eines weitergehenden Pa-
tentportfolios aus.

Diese Aspekte fiihren in der vertraglichen Ausgestaltung
zum einen dazu, dass die erdrterten Kooperationsvertrage,
Joint Venture-Vertrige oder isolierte Beratungsvertrige ge-
wihlt werden, um erginzende Leistungen (Entwicklungen,
Engineering etc.) zu erfassen und langfristige Kooperatio-
nen mit dem externen Wissenslieferanten zu begriinden.
Zum anderen folgt hieraus auch fiir die Vertrage, welche
sich auf eine Lizenzierung oder den Erwerb der Technologie
beschrianken, dass notwendige Unterstiitzungsleistungen
ausdriicklich zu regeln sind. So besteht weder bei einer
kaufrechtlichen noch bei einer lizenzrechtlichen Regelung
ein Anspruch auf die Anbietung oder gar Nutzung von Ver-
besserungsentwicklungen, soweit sich hierzu nicht aus-
driicklich ein Ankniipfungspunkt findet.?® Man wird allen-
falls eine konkludente Nutzungsrechtseinriumung an vor-
bestehenden Entwicklungen annehmen kénnen, sofern die-
se fiir die Nutzung der lizenzierten Technologie erforderlich
sind und sich hierfiir Ankniipfungspunkte in den Verhand-
lungen ergeben.®' Eine Unterstiitzungspflicht im Rahmen
der Implementierung wird man ohne weitergehende Rege-
lung nur in dem Umfang annehmen kénnen, in dem dies zur
Ausfithrung der Erfindung und Ausiibung des positiven Be-
nutzungsrechtes erforderlich ist.*> Soweit Know-How Ge-
genstand der Ubertragung beziehungsweise Lizenzierung
ist, kommt es wiederum maBgeblich auf die Spezifizierung
der Inhalte, das heift der Herstellungsmethoden etc., an. Mit
Blick auf die haufig niederschwellige Ausgestaltung von
Open Innovation-Modellen, welche durch den Regelungs-
verzicht die Teilnahmebereitschaft erhhen wollen, ergeben
sich zumindest in den einleitenden Regelungen nur selten
Ankniipfungspunkte fiir die Geltendmachung weitergehen-
der Unterstiitzungspflichten, sodass auch dieser Regelungs-
bedarf in den nachgelagerten Phasen zu beriicksichtigen ist.
Dabei ergibt sich auch bei weitergehenden Kooperations-
modellen, wie z.B. einem Joint Venture, die Notwendigkeit
einer vertraglichen Konkretisierung der Unterstiitzungs-
und Mitwirkungspflichten, da sich auch die diesbeziiglichen
Einbringungspflichten nicht zu einer einseitigen Implemen-
tierungslast hinsichtlich der Technologie verdichten. Beziig-
lich des Leistungsstorungsrechtes wird man mit Blick auf
den Wagnischarakter des Erwerbes beziehungsweise der Li-
zenzierung einer Entwicklung im friithen Entwicklungssta-
dium von einer héheren Schwelle bei der Annahme von
Pflichtverletzungen ausgehen miissen.?” Da die wirtschaft-
liche Verwertung ohnehin dem Risikobereich des Erwerbers
beziehungsweise Lizenznehmers zuzuordnen ist, wird man
ohne ausdriickliche abweichende Regelung im Vertrag auch
keine Gewihrleistung des externen Partners hinsichtlich der
wirtschaftlichen Verwertung annehmen kénnen.

IX. Projektbegleitende Konfliktlosung

Verhandlungen zu Lizenz- oder sonstigen Verwertungsmo-
dellen sind hiufig dann bereits zum Scheitern verurteilt,
wenn im Rahmen der Evaluierungsphase keine oder unzu-
treffende Bewertungen erfolgen, das heift die Erfolgsaus-
sichten entsprechender Modelle insgesamt sind von einer
frithzeitigen Identifizierung von Konfliktpotentialen abhin-

gig. Die abweichende oder streitige Bewertung von techni-
schen Funktionalititen, Umsetzungsrisiken, insbesondere
auch Risiken der Verletzung von Rechten Dritter, sowie Um-
setzungslasten, flihren bei Open Innovation-Modellen zu
Spannungen, die auch nach projektbegleitenden Konfliktlo-
sungsmechanismen verlangen. Bereits bei Forschungsko-
operationen ergibt sich durch die entwicklungsimmanente
Prognoseunsicherheit ein erheblicher Bedarf fiir projektbe-
gleitende Streiterledigungsmechanismen.®** Bei Open Inno-
vation-Modellen kann ein gesteigerter Bedarf bestehen,
wenn die zuvor erdrterten gestaffelten Ergebnis- und Nut-
zungsrechtsregelungen Bewertungs- und Koordinierungs-
schritte voraussetzen. So erweisen sich schiedsgutachterli-
che Entscheidungsmechanismen dann als vorteilhaft, wenn
die Nichteinigung oder Verwertungsbedingungen, insbe-
sondere Lizenzgebiihren, zur Blockierung fithren wiirde.

X. Weitere rechtliche Entwicklungstendenzen

1. Einfluss von Open Innovation-Modellen auf den
Innovationsmarkt

Der durch Open Innovation-Modelle entstehende Markt fiir
Patente und Know-How erlaubt die niederschwellige
~Sammlung® von Technologien ohne den vollstindigen Er-
werb der jeweiligen Unternehmen, welche an der Techno-
logieentwicklung beteiligt sind.?®> Die Patent- und Know-
How-Lizenzierungspraxis in Open Innovation-Modellen
gerade von groBeren Technologiefiihrern in einzelnen Pro-
duktmirkten bedarf insoweit auch unter kartellrechtlichen
Gesichtspunkten einer kritischen Analyse in Bezug auf die
Zementierung marktbeherrschender Positionen durch die
Absorbierung von neuen Technologien und die in diesem
Zusammenhang auferlegten Bedingungen.

Obwohl der Begriff ,,Open Innovation“ in der Forschungs-
landschaft und Produktplanung eine erhebliche Verbreitung
gefunden hat, ist davon auszugehen, dass die Entwicklung
sich erst am Anfang befindet, da durch die Verbreitung von
Querschnittstechnologien in allen technischen Bereichen
ein erheblicher Druck auf die Unternehmen entsteht, externe
Innovationslieferanten und Forschungs- und Entwicklungs-
dienstleister einzubinden. Insoweit ist eine Ausweitung von
Open Innovation-Modellen zu erwarten. Dies gilt sowohl fiir
unternehmensindividuelle Angebote als auch fiir branchen-
spezifische Plattformen. Die ohnehin starke Eigenfor-
schungskapazitit groBer Unternehmen, welche auf dem In-
vestitionsvolumen und der héheren Risikostabilitit auch bei
der Initiierung komplexer Forschungsprojekte beruht, kann
durch die Entwicklung von Open Innovation-Plattformen
noch weiter verstarkt werden, da Patent- und Know-How-
Positionen sowie sonstige Innovationen in einem frithen
Stadium abgeschopft werden, das hei3t bevor deren Kom-
merzialisierung durch Startups oder kleinere Wettbewerber

80 GroB (Fn.36), D. Rn. 287.

81 BGH, 11.1.2005 - X ZR 20/02, GRUR 2005, 406 - Leichtflissigkeits-
abschneider.

82 GroB (Fn.36), D. Rn. 243.

83 Ein Wagnischarakter hat der BGH bei dem Verkauf von Patentanmel-
dungen (im Gegensatz zu erteilten Patenten) angenommen, siehe
BGH, 23.3.1982 - XZR 76/80, GRUR 1982, 481, 482 - Hartmetall-
kopfbohrer

84 Siehe hierzu umfassend Heide, InTeR 2013, 1, 10.

85 Merges, Berkeley Technology Law Journal (35) 2020, 53, 67 ff., der in
dieser Konstellation das erhohte Risiko einer Konzentration in
Technologiemérkten durch die ,The Winner takes it all“-Strategie
sieht.
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erfolgt. Diese Absorbierung von Patenten, Know-How und
sonstigen Entwicklungen fiihrt nicht notwendigerweise zu
einem Verlust und kann die schnelle Etablierung von Inno-
vationen auch stimulieren, jedoch besteht ein Risiko, dass
disruptive Technologien durch den Erwerb beziehungsweise
die exklusive Lizenzierung der Patente und des Know-Hows
dem Markt entzogen werden, soweit diese von dem Unter-
nehmen als Bedrohung fiir eigene etablierte Technologien
empfunden werden. Grundséatzlich erlauben die beschriebe-
nen Open Innovation Modelle {iber die zuvor beschriebenen
Lizenzierungen und Kooperationen auch eine Etablierung
und ein Wachstum von innovationsstarken Startups, jedoch
beschrénkt sich ihre Rolle auf die Funktion eines Innovati-
onslieferanten in der Form von Patenten, Know-How und
sonstiger Entwicklungen und auf der nachgelagerten Ver-
wertungsebene, das heifit den Produktmirkten, kann eine
Konzentration drohen.

2. Diversifizierung des universitiren und
auBeruniversitiren Technologietransfers durch Open
Innovation-Modelle

Auch wenn in den meisten Open Innovation-Modellen
Startup-Unternehmen eine prominente Rolle als Partner
spielen® so erfolgt unternehmensseitig auch eine gezielte
Ausrichtung auf die Forschungsinfrastruktur in der Form
von Hochschulen und auBeruniversitdrer Forschungsein-
richtungen. Hierfiir spricht deren Wettbewerbsferne und
die Verfiigbarkeit von relevanten Entwicklungskapazititen.
Dariiber hinaus entwickeln sich Open Innovation-Projekte
nicht selten aus Verbundforschungsprojekten beziehungs-
weise integrieren diese. Daneben erdffnet sich fiir die
Technologietransferabteilung der Hochschulen und For-
schungseinrichtungen durch die Open Innovation-Modelle
eine Verwertungsperspektive auch fiir die Ergebnisse der
Eigenforschung. Dabei wird die verstirkte Offnung von
Unternehmen fiir unternehmensexterne Innovationen
durchaus als Anreiz fiir die verstarkte Ausrichtung auf an-
wendungsorientierte Fragestellungen betrachtet.”

Die Technologietransferabteilung der Hochschulen und
Forschungseinrichtungen agieren dabei nach wie vor in
den etablierten Kategorien der Forschungsauftrige und
Forschungskooperationen, die haufig nicht ohne weiteres
mit neuen Open Innovation-Modellen von Unternehmen in
Deckung zu bringen sind. Insoweit entwickelt sich auch
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hier im Rahmen von Open Innovation-Modellen ein Expe-
rimentierfeld fiir neue vertragliche Zusammenarbeitsfor-
men, wobei diese zur Sicherung der Wirksamkeit den recht-
lichen Regelungsrahmen des § 42 ArbnErfG sowie die bei-
hilferechtlichen Vorgaben zu berticksichtigen haben.

XI. Fazit

Unternehmensseitig lisst sich einer Offnung bislang abge-
schirmter Forschungs- und Innovationsprozesse fiir externe
Partner beobachten. Die Etablierung dieser Open Innovati-
on-Konzepte fiihrt zu neuen vertraglichen Ausgestaltungen
zur Einbindung von extern hervorgebrachten Entwick-
lungsergebnissen oder Entwicklungsleistungen. Es wurde
dargelegt, dass dieser Offnungsprozess nicht notwendiger-
weise mit dem Verzicht auf den die rechtlichen Schutz von
Erfindungen und Know-How verbunden ist. Vor allem
wurde auch herausgearbeitet, dass der Begriff ,Open® in
Open Innovation Forschungsmodelle nicht zu verwechseln
ist mit der allgemeinen Zugianglichmachung und freien Li-
zenzierung von Entwicklungsergebnissen, sondern es geht
um die Offnung unternehmensinterner Forschungs- und
Entwicklungsprozesse bei gleichzeitiger Absicherung eines
rechtlichen Schutzes. Zu den herausgearbeiteten Befunden
gehort auch, dass der Patent- und Know-How-Schutz nicht
zum Hindernis, sondern eher zum Instrument wird, da gera-
de der rechtliche Schutz die jeweilige Offnungsbereitschaft
fordert und Verwertungsmodelle absichert. Gleichzeitig
wurde jedoch auch deutlich, dass sich im Vergleich zu der
allein unternehmensintern durchgefiihrten Forschung und
auch zu etablierten Forschungskooperationen, komplexere
vertragliche Regelungsanforderungen ergeben. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn es um Open Innovation Modelle geht,
die eine niederschwellige Biindelung von Forschungs- und
Innovationsanstrengungen erlauben sollen. Weiterhin
wurde untersucht, ob und in welchem Umfang Open Inno-
vation-Modelle auch Innovationsmérkte sowie die Techno-
logieinfrastruktur an Hochschulen und auBeruniversitiren
Forschungseinrichtungen beeinflussen kann.

86 Bettenmann, R&D Management (53), 2023, 1 ff.

87 Ouellette/Tutt, International Review of Law and Economics 61 (2020),
1, 5ff., welche auch datenbasiert eine verstirkte Ausrichtung auf
industrienahe Forschungsinhalte und die Patentierung beschreiben.

RechtmiBigkeit der Benutzung personenbezogener Daten zum
Trainieren kiinstlicher Intelligenz nach den Vorschriften der

Datenschutz-Grundverordnung

Die Entwicklung und Optimierung kiinstlicher Intelligenz,
insbesondere unter Verwendung des sog. maschinellen Ler-
nens, ist mit der Verarbeitung von Trainingsdaten verbun-
den. Weisen (potenzielle) Trainingsdaten einen Personenbe-
zug auf, muss jeder Verarbeitungsschritt datenschutzrecht-

lich gerechtfertigt werden. Bei Verletzung dieser Pflicht dro-
hen dem Verantwortlichen und gqf. Auftragsverarbeiter
Haftungsrisiken.

*  Mehr tiber den Autor erfahren Sie auf Seite III.





