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Abstract (DE)

Der einerseits geforderte und viel beschworene, andererseits in der akademischen Welt
beklagte und gefurchtete Verwertungsdruck auf Forschungsergebnisse gilt nicht nur far
Technik und Naturwissenschaften. Grundsétzlich sind alle Wissenschaften davon betroffen,
besonders Sozialwissenschaften mit praktischem Wirkungsanspruch — was keineswegs neu
ist. Z. B. hat schon 1845 Karl Marx den Philosophen vorgehalten, sie hatten die Welt bisher
nur interpretiert, es kdme aber darauf an sie zu verdndern'. Neu hingegen ist, dass die
Anforderungen ,verwertbares” Wissen herzustellen ungeahnte AusmaBe erreicht haben, und
dadurch die Diskrepanzen zwischen verwertungsrechtlich stark geschitzten Innovationen in
der Technik (Patentrecht) und schwach geschitzten Innovationen in der Gesellschaft
(allgemeines Urheberrecht) zugleich enorme soziale Widersprtiche aufzeigen.

Das vorliegende ZSI Discussion Paper vermittelt einen nicht flr Juristinnen geschriebenen,
sondern gerade flr Sozialwissenschafterinnen gut lesbaren Uberblick Uber ,Geistige
Eigentumsrechte®. Uninformiertheit und Wissensdefizite in diesen Belangen sind angesichts
zunehmend komplexer werdender Vertragswerke (besonders in EU-Projekten und anderen
internationalen oder trasndisziplindren Forschungskooperationen) auBerst nachteilig. Vor
allem Teil 1 dieses Papers kann diesbeziglich helfen, einige ,blinde Flecken® in
sozialwissenschaftlichen Forschungs-Communities zu beseitigen.

Im Teil 2 geht es um ,Intellectual Property Policies* und verschiedene Empfehlungen dazu
seitens OECD, EK und &sterreichischer Quellen. Weiters werden wissenschaftliche Studien
zu IP-Politik kurz zusammengefasst. Daraus entsteht u. a. eine differenzierte Reflexion des
sogenannten ,Europaischen Paradoxons® (Hoher Ausbildungsstand und gute Forschung,
aber schlechte Umsetzung bzw. Verwertung): Verschiedene Studien und Daten zeigen an,
dass der Rickstand europaischer gegeniber amerikanischen Universitaten in Bezug auf
erfolgreichen Wissenstransfer bislang vermutlich systematisch tiberschatzt wurde.

Abstract (EN)

Increasing pressures to use scientific knowledge and research economicly pertain to all
domains of science, particularly including social sciences aiming at efficacy and impact in
society. In fact, this is not new at all. However, the magnitude and pace of change towards a
new mode of producing knowledge® is unique and without historic precedence. In the wake of
these developments, discrepancies widen between well protected innovations concerning
technologies (patent law) on the one hand, and rather weakly protected innovations in
society (copyright, intellectual property rights in general). This at the same time reveals
serious social disaccords.

The paper provides an overview — written for social scientists — regarding intellectual
property rights and related issues. Moreover it also presents information on intellectual
property policies, and provides briefings based on scientific literature. In this context a debate
may be initiated on the topic of the so-called ,European paradoxon® (good education and
research side-by-side with under-utilisation of science and research results). Some studies
and data indicate that the leeway of European vs. American universities in transfer and use
of knowledge appears overestimated.

' "11. Feuerbach-These”; von Friedrich Engels im Anhang zu "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der deutschen
Philosophie" erstmals 1888 publiziert.

2 Gibbons M. Et al. (1994): The New Poduction of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in
Contemporary Societies; Sage, London
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Einleitung

Wissenschaft und Forschung dienen — vor allem in wissensintensiven Branchen — immer
mehr als Quelle fir Innovationen und erlangen daher wachsende Bedeutung fir die
Wirtschaft. Damit einhergehend gewinnen Regelungen und politische MaBnahmen bezuglich
des Umgangs mit dem durch 6&ffentlich finanzierte Forschung geschaffenen Wissens
ebenfalls an Bedeutung. Die 6konomischen und sozialen Nutzenerwartungen an offentlich
geférderte Forschungseinrichtungen haben sich vor diesem Hintergrund seit den 1980er-
Jahren generell in Richtung direktem Wissens- und Technologietransfer von &ffentlicher zu
privater Seite gewandelt’. Neben entsprechenden gesetzlichen Regelungen wird dabei v. a
auf eine aktive Intellectual Property (IP)-Politik der &ffentlichen Forschungseinrichtungen
selbst besonderes Augenmerk gelegt — unter anderem auch aufgrund der entsprechenden
Anstrengungen der Europaischen Kommission (EK) in diesem Bereich.

Kern der IP-Politik ist der Umgang der 6ffentlichen Forschungseinrichtungen mit geistigem
Eigentum. Offentliche Forschungseinrichtungen verfolgen dabei als nicht im klassisch
wirtschaftlichen Wettbewerb stehende Akteure* mit dem Schutz ihres geistigen Eigentums

andere Interessen und Ziele als Unternehmen, wie zum Beispiel’ :

e Zusatzliche Einnahmen durch Lizenzvertrage mit Unternehmen

e Grundung von Spin-off-Betrieben

e Lizenzvertrage fur Nachfolgeauftrage zur Weiterentwicklung der Erfindung

e Signalwirkung fir Kooperationsprojekte mit Industriepartnern

e Anreizsetzung fUr zusatzliches Einkommen far Wissenschafterlnnen
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Bedeutung von Geistigen Eigentumsrechten
(Intellectual Property Rights, IPR) fur 6ffentliche Forschungseinrichtungen widmet sich die
gegenstandliche Arbeit in einem ersten Teil den forschungspolitisch relevanten rechtlichen
Regelungen zum Schutz von Geistigem Eigentum in Osterreich. Im zweiten Teil dieser Arbeit

geht es vor allem um MaBnahmen und Empfehlungen auf politisch-administrativer Ebene

zum Themenkomplex ,Geistiges Eigentum und Universitaten®.

® vgl. Schibany, A., Streicher, G. & Nones, B. (2008): Geistige Eigentumsrechte an Hochschulen: Evaluierung
des programms uni:invent (2004-2006). InTeReg Research Report Nr. 74-2008. Wien.

* Universitaten stehen — gerade vor dem Hintergrund ihrer Unabhéngigkeit — zwar auch in einer Form von
Konkurrenz, welche sich aber klar von der im klassischen Wettbewerbsfeld der Unternehmen unterscheidet.

% Vgl. Schibany, Streicher & Nones, 2008
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1. Geistige Eigentumsrechte

Die gesetzlichen Regelungen zum Schutz von geistigem Eigentum werden im Folgenden
relativ ausfihrlich behandelt, da sie nicht nur die Grundlage fir den Umgang mit geistigem
Eigentum darstellen, sondern weil durch sie geistiges Eigentum erst geschaffen bzw.
definiert wird. Neues Wissen ist in gewisser Weise allgegenwartig, da es nicht wie z. B. ein
physisches Gut verwahrt werden kann und somit immer und Uberall von anderen
aufgegriffen, nachgeahmt und auch ,gestohlen® werden kann. Unter bestimmten
Voraussetzungen kommen aber besondere rechtliche Regelungen zum Tragen, welche es

ermdglichen, an sich freie Gedanken zu schiitzen und in Form von Eigentum zu besitzen.

Da Wissen, Ideen, Erfindungen und wirtschaftliche Tatigkeiten im Gegensatz zu nationalen
Gesetzen grenzibergreifend sind und die Inhaber von geistigem Eigentum ihre Erfindung auf
Auslandsmarkten ebenfalls geschitzt wissen wollen, gibt es auch entsprechende
MaBnahmen auf internationaler Ebene. Diese werden, nachdem sich der gegenstandliche
Bericht ausfihrlich den Osterreichischen gesetzlichen Regelungen widmet, ebenfalls kurz
dargestellt. Zuvor missen aber die wesentlichen rechtlichen Begriffe vorgestellt werden.

11 Definitionen

Erfindung®;

Der Begriff ,Erfindung“ ist sowohl national als auch international nicht naher geregelt.
Allerdings sind die Voraussetzungen, wann eine Erfindung patentiert werden kann, definiert.
Demnach muss jede Erfindung eine gewisse Neuheit aufweisen. Jedes Patent setzt eine

Erfindung voraus, wenngleich nicht jede Erfindung zu einem Patent fUhrt.

Gebrauchsmuster’:

... schitzt technische Erfindungen, Produkte und Verfahren. Im Unterschied zum Patent wird
das Gebrauchsmuster eingetragen, ohne dass das Patentamt inhaltlich prift, ob der
Anmeldung wirklich eine neue technische Neuerung zugrunde liegt. Das Gebrauchsmuster
wird daher wesentlich schneller erteilt als das Patent. Das Gebrauchsmuster dient vor allem
dazu, schnell zu einem gewerblichen Schutzrecht zu kommen. Es eignet sich vor allem fir
schnelllebige Guter, kann aber auch einen rasch erreichbaren, vorlaufigen Schutz fir eine
Erfindung bieten, die gleichzeitig zum Patent angemeldet wird.

® Vgl. Kucsko, Guido (2003): Geistiges Eigentum. Markenrecht, Musterrecht, Patentrecht, Urheberrecht. Eine
Expedition durch den unsichtbaren Dschungel des Immaterialgtiterrechts. Wien.
7 Vgl. http://www.erfinder.at/lexikonpatentrecht.php#Patentrecht id4
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Der Inhaber eines Patents, Gebrauchsmusters oder Urheberrechts hat die Méglichkeit, seine
Rechte ganz oder teilweise durch die Vergabe einer Lizenz zu ibertragen. Uber Art, Umfang,
Dauer und Konditionen der Lizenz, sowie die an den Patentinhaber zu zahlende
Lizenzgeblhr besteht Vertragsfreiheit. Die Vergabe einer Lizenz stellt fur einen Erfinder, der
sein Patent nicht selbst nutzen kann oder will, die bedeutendste Art der Verwertung dar.

Marke:

...ist laut Markengesetz (MarkenG) ein Zeichen, das geeignet ist die Ware oder
Dienstleistung eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu
unterscheiden. Grundsatzlich kénnen alle grafisch darstellbaren Zeichen Marken im Sinn
dieses Gesetzes sein, sofern sie der Unterscheidung der eigenen Waren oder

Dienstleistungen von denjenigen der Konkurrenz dienen.

(Geschmacks-) Muster®:

.. meint eine Art ,Designschutz®. Voraussetzungen fir die Erlangung eines durchsetzbaren
Geschmacksmusters sind u. a. die Neuheit, die &sthetische Wirkung, die relative und
objektive Eigentliimlichkeit (die nicht durch die Technik oder den Gebrauchszweck bestimmt
ist), und die Reproduzierbarkeit. Das Geschmacksmuster hat eine Laufzeit von 25 Jahren ab
Anmeldung. Da das Geschmacksmuster ein ungepriftes Schutzrecht ist, wiirde ahnlich dem
Gebrauchsmuster erst in einem entsprechenden Prozess geklart werden, ob die Schutz-

voraussetzungen tatsachlich vorliegen.

Patent'®:

...ist ein vom Staat gewéahrtes Schutzrecht flr eine bestimmte Form einer geistigen Leistung
mit einer Zeitdauer von bis zu 20 Jahren. Es wird dem Erfinder im Austausch gegen eine
Offenbarung der Erfindung in einem gedruckten Dokument erteilt. Die patentierbare Idee/
Erfindung muss in einem Produkt, einem Verfahren oder einer Vorrichtung verwirklichbar,
wirtschaftlich verwertbar und neu sein, sowie auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen. Ein
Patent verleint das Recht, Unberechtigten das Nachahmen der Erfindung zu verbieten und
gegebenenfalls Schadenersatz zu fordern.

8 Ebd.
® Ebd.
10 Epg.
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Patentfamilie:

Patentschriften in allen Landern, die dieselbe Erfindung betreffen, bilden eine ,Patentfamilie®.
Die Mitglieder einer Patentfamilie beziehen sich auf ein gemeinsames Prioritatsdatum.

Priorit&t"":
Die zeitlich friheste Anmeldung einer Erfindung nennt man Prioritat. Mit ihr erh@lt der

Anmelder das Recht der Prioritat flr seine Erfindung und hat daher gegentber jeder spater

angemeldeten gleichen Erfindung Vorrang.

Urheberrecht:

Das Urheberrecht (Copyright ©) entsteht durch die Schaffung des Werkes selbst (Literatur,
Tonkunst, bildende Kiinste, Film, Datenbanken, Computerprogramme, etc.), und muss bei
keinem Amt angemeldet werden. Allein der Akt des Schaffens gendgt, um ein Urheberrecht
an diesem Werk zu bekommen. Der Urheber muss sich daher im Zweifelsfall aber auch
selbst darum kiimmern, seine Urheberschaft nachweisen zu kénnen. Dies kann z. B. durch

Hinterlegung eines Schriftstlickes bei einem Notar oder Rechtsanwalt geschehen.'

1.2  Geistige Eigentumsrechte in Osterreich

1.2.1  Grundstrukturen'

Der Begriff ,Geistiges Eigentum* umfasst immaterielle, also nicht materielle, nicht physische
Guter. Er beschreibt durch Geisteskraft geschaffene Leistungen (und sei es, dass man einen
Zufall erkannt hat), an denen ein bestimmtes Eigentumsrecht besteht. Mit dem Begriff
werden also z. B. Marken, Designs, erfinderische ldeen flr neuartige technische Lésungen

und kreative kinstlerische Leistungen assoziiert.

Ein Immaterialgut ist in gewisser Weise allgegenwartig und grundsatzlich ,6ffentlich“. Es
kann nicht wie ein physisches Gut verwahrt (und so etwa vor Diebstahl geschiitzt) werden.
Da Ideen allgemein leicht zugénglch sind, kénnen ImmatrialgUter leicht kopiert oder
~.gestohlen® werden (z. B. durch Nachahmung oder Plagiate), weswegen es hier besonderer

" 'vgl. Kucsko, 2003

'2 Der Lesbarkeit von juridisch mafBgeblichen Formulierungen und Begriffen wegen werden in diesem Paper

%endergerechte Formulierungen nicht in allen Féllen, sondern eher selektiv in spateren Textstellen verwendet.
Ebd.

10




Bernhard Elias — ZSIDP 11 Dezember 2008

rechtlicher Regelungen bedarf. Prinzipiell gilt, dass die Ubernahme eines fremden
Gedankens grundsétzlich frei ist, es sei denn, dieser ist durch entsprechende Regelungen
geschitzt.

Derartige rechtliche Regelungen sind durch das Immaterialgiiterrecht verwirklicht. Es sieht
im Kern ein AusschlieBungsrecht vor, d. h. der Inhaber eines Rechtes an einem bestimmten
Immaterialgut kann andere von der Nutzung dieses geistigen Guts ausschlieBen. Das
Wesen des Immaterialglterrechts ist daher primér nicht durch die Gewahrung der Nutzung
der Idee/ Erfindung gekennzeichnet, sondern durch das entsprechende AusschlieBungsrecht
des Rechtsinhabers. Gleichzeitig erméglichen die immaterialrechtlichen Regelungen auch
die Verkehrsfahigkeit des geistigen Eigentums, etwa durch Lizenzen oder die Méglichkeit der

VerauBerung des gesamten Schutzrechtes.

Immaterialgiterrechtliche Regeln folgen (je nach Art des Rechts in verschieden starker
Auspragung) mehreren Logiken und stellen daher immer eine Art Kompromiss dieser
Logiken dar. Einerseits soll mit dem immaterialguterrechtlich gewéahrten Schutz ein Anreiz
geschaffen werden, entsprechende geistige Guter zu schaffen. Das (verschieden
ausgestaltete) Recht an einem Immaterialgut stellt quasi eine Art ,Belohnung® fir das
Erschaffen dieses Gutes dar. Andererseits wird durch das Immaterialgtterrecht auch daftr
gesorgt, dass die Gesellschaft von einem Immaterialgut profitieren kann, da fir den Erhalt
jedes ImmaterialgUterrechts eine Offenbarung des geistigen Eigentums zwingend notwendig
ist. So ist gewahrleistet, dass der 6ffentlich zugangliche Stand des Wissens bzw. der Technik
einer Gesellschaft erweitert wird, was wiederum den Boden fir weitere Ideen, Erfindungen

und darauf aufbauende Produkte oder Dienstleistungen bereiten kann.

In Osterreich bestehen zum Schutz von Immaterialgiitern im Wesentlichen folgende
Gesetze:

o Markenschutzgesetz (MSchG)

o Musterschutzgesetz (MuSchG)
o Patentgesetz (PatQG)

o Gebrauchsmustergesetz (GMG)
o Halbleiterschutzgesetz (HISchG)
o Sortenschutzgesetz (SortSchG)
o Schutzzertifikatsgesetz (SchZG)
o Urheberrechtsgesetz (UrhG)

11
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AuBerhalb dieser gesetzlichen Regelungen besteht prinzipiell Nachahmungsfreiheit.
Allerdings ist in diesem Kontext auch das Lauterkeitsrecht zu beachten'. Dies beinhaltet
eine Generalklausel, die ganz allgemein ein gegen die guten Sitten verstoBendes
Wettbewerbsverhalten untersagt. Damit wird auch dort ein gewisser Schutz vor der
Ausbeutung fremder Leistung gewahrt, wo verabsdumt wurde entsprechende immaterial-

guterrechtliche Regelungen zu treffen.

Die Regelungen des ImmaterialgUterrechts sind Bundessache und unterliegen der
Uberpriifung am MaBstab der Grundrechte. So ,sticht* z. B. in bestimmten Fallen das

Grundrecht auf Meinungsfreiheit den Urheberrechtsschutz.

Das Immaterialgtterrecht ist vom Territorialprinzip gepragt, d.h. jedes Land regelt sein
ImmaterialgUterrecht autonom bzw. gelten diese Regeln immer auch nur fir das
entsprechende nationale Gebiet. Dies steht natirlich im Widerspruch zu dem Umstand, dass
Ideen, Erfindungen und wirtschaftliche Tatigkeiten sehr wohl grenzibergreifend sind. Der
Inhaber eines Immaterialguts will seine Erfindung / sein Produkt folglich auch auf
Auslandsmarkten geschitzt wissen. Derzeit herrschen noch betrachtliche immaterialguter-
rechtliche Unterschiede zwischen den Landern. Vor diesem Hintergrund wurden daher schon
bisher verschiedene MaBnahmen gesetzt, um eine gewisse Harmonisierung des
Immaterialgterrechts zu erreichen, z. B. durch internationale Abkommen wie die WIPO oder
das TRIPS-Abkommen der WTO (s. dazu unten, Abschnitt 1.3).

1.2.2 Patentrecht'®

Neue Erfindungen, Ideen und Innovationen sind fir Unternehmen — v. a. flr jene im
technischen Bereich — von groBer Bedeutung um ihr langfristiges Uberleben am Markt zu
gewahrleisten bzw. um dem immer schnelllebigeren Konkurrenzdruck gewachsen zu sein.
Gleichzeitig besteht auch ein Interesse der Offentlichkeit am wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt. Dies erhoht erstens den Wissensstand der Allgemeinheit, zweitens
kénnen so Doppelerfindungen und damit — volkswirtschaftlich betrachtet — Vergeudung von

Arbeitszeit vermieden werden.

" Vgl. Kucsko, 2003
% ygl. PatG & Kucsko (2003)
'® Das Patentrecht ist im Wesentlichen durch das PatG geregelt.

12
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Vor diesem Hintergrund schldgt das Patentgesetz einen vermittelnden Weg zwischen den
Interessen der Erfinder bzw. der Unternehmen auf der einen, und den Interessen der
Offentlichkeit auf der anderen Seite ein: Erfinder und Erfinderinnen bekommen durch ein
zeitlich befristetes AusschlieBungsrecht die Mdglichkeit, ihr Immaterialgut wirtschaftlich zu
verwerten; gleichzeitig muss aber zur Erlangung des Patentschutzes auch die Idee bzw. die

Erfindung offen gelegt werden.

Patente kdnnen erteilt werden flr Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, wenn sie neu
sind, sich fir Expertlnnen nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben,
und gewerblich anwendbar sind (§1 Abs 1 PatG). Sind diese Voraussetzungen kumulativ

I'” besteht oder dieses enthlt,

erflllt, kann auch ein Erzeugnis das aus biologischem Materia
patentiert werden. Die Voraussetzung fir jedes Patent ist eine entsprechende
Antragsstellung beim Osterreichischen Patentamt. Erfinderinnen miissen zwar nicht wissen,
warum die Erfindung funktioniert; sie missen aber darlegen kénnen, wie die Lésung erreicht

wird, denn eine patentierbare Erfindung muss ausflhrbar und wiederholbar sein.

Der Begriff ,Erfindung” ist gesetzlich nicht naher definiert. Jedenfalls muss aber durch eine
patentierbare Erfindung Neues geschaffen werden, d. h. dadurch wird der Bestand an
geistigen Gutern erweitert. Im Gegensatz zum Begriff der Erfindung sind die Vorraus-
setzungen, unter denen eine Erfindung patentierbar ist, genauer festgelegt.

o Die Erfindung muss auf einem Gebiet der Technik liegen: Aufgabe der Technik ist
grundsétzlich, auf Naturkrafte und Werke so einzuwirken, dass sie fir menschliche
Bedirfnisse nutzbar werden. Der Begriff ,Technik® wird in der Praxis weit ausgelegt

und umfasst auch Bereiche der Biologie, Landwirtschaft und Chemie.

o Gewerbliche Anwendbarkeit: Diese Erfordernis bereitet in der Praxis kaum Probleme,
da nahezu immer eine gewerbliche Anwendbarkeit flr eine Erfindung begriindet
werden kann. Ob der Vertrieb des entsprechenden Produkts gesetzlich erlaubt ist'®,
ist fur dieses Erfordernis nicht relevant.

o Neuheit: Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehért. Zu
diesem gehdrt alles, was vor dem Anmeldetag durch schriftliche oder mindliche
Beschreibung, durch Benitzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden
war. Ob der Erfinder entsprechende Veréffentlichungen kannte, ist dabei irrelevant.

' Material, das genetische Informationen enthélt und sich selbst reproduzieren kann oder in einem biologischen
System reduziert werden kann.
'® Stichwort Gentechnik.

13
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Jede vorherige Offenbarung der Erfindung vor der Patentanmeldung (auch durch den
Erfinder selbst) steht dessen Patentierbarkeit im Weg. Es gibt allerdings gewisse
Ausnahmen von diesem Offenbarungsverbot, namlich dann wenn die Offenbarung
der Erfindung erstens nicht frilher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung
erfolgt ist, und zweitens auf offensichtlichen Missbrauch zu Lasten des Anmelders
zurickzufihren ist, oder auf bestimmten ,amtlichen oder amtlich anerkannten

Ausstellungen” zur Schau gestellt wurde.

Erfindungshéhe: Eine patentierbare Erfindung muss eine gewisse Erfindungshéhe
aufweisen, d.h. es muss neues Wissen geschaffen werden. Als neu gilt dabei alles,
was fir den ,Durchschnittsfachmann® im Sinn des PatG — gemessen am Stand der
Technik — nicht naheliegend ist (dazu kann u. U. auch die Ubertragung bestimmter

technischer Lésungen auf ein anderes technisches Fachgebiet zahlen).

Gewisse Leistungen sind jedoch ausdrlcklich durch das PatG von der Patentierung

ausgeschlossen:

@)

e}

O

e}

e}

O

Entdeckungen

Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden

Asthetische Formschdpfungen

Plane, Regeln und Verfahren fir gedankliche Tatigkeiten, Spiele oder geschéaftliche
Tatigkeiten

Programme fur Datenverarbeitungsanlagen

Die Wiedergabe von Informationen

Diese in §1 Abs 2 enthaltene Aufzéhlung ist demonstrativ. § 2 PatG listet weiters gewisse

grundsétzliche Ausnahmen von der Patentierfahigkeit auf:

O

Erfindungen, deren Verdffentlichung oder Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten' verstoBen wiirde (z. B. Einbruchswerkzeuge)

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen
oder tierischen Kérpers oder Diagnoseverfahren®

Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur
Zlichtung von Pflanzen oder Tieren.

' Hierfur ~geniigt” es allerdings nicht, wenn eine Erfindung durch Rechtsvorschriften verboten ist (vgl.
Gentechnik).
? Dies gilt aber nicht fir Erzeugnisse, die in derartigen Verfahren verwendet werden kdnnen.

14
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Das PatG richtet sich nach dem Schépferprinzip, d. h. das Recht an einer Erfindung entsteht
durch den Realakt der (gedanklichen) Schaffung der Erfindung. Es steht daher unmittelbar
dessen Schopfer oder der Schépferin (Erfinderln) zu. Wenn jemand bloB Anregungen fir
eine Erfindung gibt, so macht das aus ihm noch keinen Erfinder. Fir den Fall, dass mehrere
Personen unabhéangig voneinander eine Erfindung gemacht haben (,Doppelerfindung®), hat
zunachst jeder das Recht an der Erfindung. Das entsprechende Patent kann aber nur die
Person erhalten, die es als erstes anmeldet. Dem Doppelerfinder, dem ein anderer mit der
Anmeldung zuvor gekommen ist, kann unter Umstanden ein Vorbenutzungsrecht eingerdumt

werden.

Den Anspruch auf ein Patent hat nur der Erfinder (oder dessen Rechtsnachfolger). Eine
Osterreichische Staatsbirgerschaft ist fir ein Osterreichisches Patent nicht Vorraussetzung.
Der Anspruch auf ein Patent muss durch eine entsprechende Anmeldung geltend gemacht
werden. Das PatG geht automatisch davon aus, dass der erste Anmelder auf ein Patent
auch dessen Erfinder ist, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird. Daher wird im
Patenterteilungsverfahren auch die Frage, ob der Anmelder der tatsédchliche Erfinder ist,
nicht behandelt. Real wird folglich in Osterreich dem Status des ,Anmelders® Vorrang vor

jenem des ,Erfinders” eingeraumt.

Jeder Erfinder hat den uniUbertragbaren, unverzichtbaren und unvererbbaren Anspruch auf
Nennung als Erfinder im Patentregister (,Erfinderehre®). Ein gesetzlicher Anspruch auf
Nennung auf dem Erzeugnis selbst ist nicht vorgesehen.

Das PatG enthalt Regelungen flir Arbeitnehmerlnnen, die Erfindungen im Rahmen von
Dienstverhéltnissen machen (§7 PatG). Demnach haben Dienstnehmer flr Erfindungen, die
wahrend eines Dienstverhéltnisses zustande kommen, grundsatzlich Anspruch auf die
Erteilung des entsprechenden Patents. Dem Arbeitgeber stehen nur dann Ansprlche zu,
wenn es innerbetrieblich vertragliche Vereinbarungen gibt, oder wenn es sich um ein
offentlich-rechtliches Dienstverhaltnis handelt. Im letztgenannten Fall hat der Dienstgeber ein
JAufgriffsrecht beziglich der Diensterfindung des Dienstnehmers, muss es aber nicht in
Anspruch nehmen. Jedenfalls haben Dienstnehmerlnnen Diensterfindungen®' unverziiglich
mitzuteilen. Dies gilt auch fUr privatrechtliche Vereinbarungen, wenn die Erfindung eine

Diensterfindung ist und von den entsprechenden vertraglichen Regelungen umfasst wird.

2" Jede patentierbare Erfindung, die von einem Dienstnehmer gemacht wurde, wenn sie ihrem Gegenstand nach
in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fallt und das Unternehmen an dessen Zustandekommen nicht
unwesentlich beteiligt war (z.B. wenn vom Unternehmen entsprechende Anregungen kamen oder die Entdeckung
der Erfindung durch das Unternehmen wesentlich erleichtert wurde).
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Flr jede Uberlassene Diensterfindung ist dem Dienstnehmer eine ,angemessene Vergltung*®
zu gewahren. Werden von einem Unternehmen Entwicklungsauftrage an unabhangige
Auftragnehmer vergeben, so kdnnen etwaige Rechte an einer patentierfahigen Erfindung nur
durch den Inhalt der vertraglichen Beziehung zwischen Auftraggeber und -nehmer geldst
werden. Zumeist werden entsprechende Regelungen (im Allgemeinen zugunsten des
Auftraggebers) bereits im Vorhinein getroffen. Zum ,Aufgriffsrecht” im universitdren Kontext
S. unten, Abschnitt 1.2.6.

Das Patenterteilungsverfahren obliegt dem &sterreichischen Patentamt. Die Patent-
anmeldung muss beim Patentamt eingebracht werden. Sie muss schriftlich erfolgen und eine
entsprechende Beschreibung samt Erlduterungen und einen (oder mehrere) Patent-
anspriche enthalten. Ein ,Patentanspruch® umschreibt Schutzbereich und -umfang des
Patents, also was genau durch das jeweilige Patent geschitzt werden soll. Mit der
Anmeldung wird das Patenterteilungsverfahren eingeleitet und der Anmelder erlangt mit
diesem Tag das Recht der Prioritidt. Dies bedeutet, dass der Anmelder gegentber jeder
spater angemeldeten gleichen Erfindung Vorrang hat. Nach dem PCT (Patent Cooperation
Treaty, s. unten, Abschnitt 1.3) kann innerhalb eines Jahres die gleiche Erfindung in allen
Mitgliedstaaten des PCT mit Wirkung des nationalen Prioritatstages angemeldet werden.

Im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens fihrt das Patentamt sowohl eine Prifung der
formellen Ebene als auch der inhaltlich-materiellen Ebene (v. a. hinsichtlich Neuheit und
Erfindungshéhe) der Patentanmeldung durch. 18 Monate nach der Anmeldung wird die
Patentanmeldung veréffentlicht. Ab diesen Zeitpunkt kann jedermann Einwande gegen das
Patent erheben. Danach wird, im Regelfall ohne dass es Einwendungen gibt, die
Registrierung beschlossen. Mit der anschlieBenden Eintragung des Patents in das
Patentregister wird das Patentrecht an einer Erfindung wirksam. Ein erteiltes Patent wird
weiters im Patentblatt und durch eine entsprechende Patentschrift publiziert. Die Kosten des
Anmelders fir ein nationales Patentverfahren werden fir zehn Jahre Laufzeit auf ca. 2000 €
geschatzt (davon 50 € Anmeldegeblhr plus 130 € fr die Verdffentlichung der Anmeldung).

Die wesentliche Wirkung eines Patentrechts entfaltet sich in einem entsprechenden
AusschlieBungsrecht. Der Patentinhaber kann andere davon ausschlieBen, den Gegenstand
der Erfindung betriebsmaBig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feil zu halten (gilt als
Vorbereitungshandlung fir das entgeltliche Inverkehrbringen), zu den genannten Zwecken
zu gebrauchen oder zu besitzen. Ist das Patent fur ein Verfahren erteilt, so gilt das Patent
auch far die durch dieses Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.
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GemaB §22 Abs 1 PatG erstreckt sich die ausschlieBende Wirkung eines Patents nicht ,auf
Studien und Versuche (...), soweit sie fir die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen
Genehmigung, Zulassung oder Registrierung fir das Inverkehrbringen erforderlich sind*.
Expertinnen bestatigen, dass private und wissenschaftliche Nutzung von Patenten erlaubt
sind®, da die ausschlieBende Wirkung des Patentrechts die gewerbliche Nutzung betrifft.

Wird ein Patent an mehrere Personen erteilt (weil sie es gemeinsam geschaffen haben), so
kénnen sie darUber nur gemeinsam verflgen. Allerdings ist jeder einzelne dazu befugt,

Patentverletzungen gerichtlich zu verfolgen.

Entsprechend dem Territorialprinzip gilt ein dsterreichisches Patent nur in Osterreich. Ein
Patentinhaber kann sich nicht auf sein Patentrecht berufen, um den Import geschitzter
Produkte aus einem anderen EU-Staat abzuwehren, wenn die betreffende Ware von ihm
selbst oder mit seiner Zustimmung in diesem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht wurde.
Uberdies gelten fiir KFZ weitere Sonderregelungen (wenn KFZ nur vorilbergehend im Land
sind, wirkt das Patent nicht auf sie).

Patente sind frei Ubertragbar; der Anspruch auf Nennung als Erfinder hingegen nicht. Ein
Patent kann vom Inhaber durch ausschlieBliche oder nicht-ausschlieBliche Lizenzierungen
lizenziert werden. Im Interesse der Offentlichkeit bestehen auch Regelungen fiir die

zwangsweise Lizenzierung von Patenten.

Um ein Patent aufrecht zu erhalten, muss jahrlich eine Gebihr entrichtet werden®. Die
maximale Schutzdauer betrdgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Fir Arzneimittel oder
Pflanzenschutzmittel ist mit Hilfe sog. ,Schutzzertifikate” eine Verlangerung der Schutzdauer
um bis zu finf Jahre méglich. Ein Patent erlischt durch Ablauf der maximalen Schutzdauer,
durch nicht rechtzeitige Einzahlung der Jahresgebihr, durch Verzicht, Ricknahme,
Nichtigerklarung (wenn z. B. festgestellt wird, dass die Erfindung doch nicht neu ist),
Aberkennung, oder erblosen Tod des Inhabers.

Patentverletzungsverfahren regelt in Osterreich ausschlieBlich das Handelsgericht Wien;
Strafverfahren das Landesgericht fir Strafsachen Wien. In zivilrechtlichen Fallen kann bei
Patentverletzungen auf Unterlassung geklagt werden. In der Bundesverwaltung ist fir das
Patentamt das BMVIT (Bundesministerium fir Verkehr und Innovation) zustandig.

?2 \gl. DLA Piper & “Mason Hayes + Curran” (2007): Draft Report to the Commission (DG Research), Monitoring
and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use, Publishing vs. Patenting;
unter:_http://www.eutechnologytransfer.eu/deliverables/publishing patenting.pdf

% Diese steigt von Jahr zu Jahr, beginnt mit 65 € und endet mit 1.744 €.
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1.2.3 Gebrauchsmuster®

Fur ,kleine Erfindungen” kann ein dem Patent &hnliches ,Gebrauchsmuster” angemeldet
werden. Als Gebrauchsmuster kénnen Erfindungen geschiitzt werden, die zwar nicht die fir
eine Patenterteilung erforderliche Erfindungshdhe haben, aber zumindest einen bestimmten
serfinderischen Schritt“ aufweisen. Im entsprechenden Anmeldeverfahren wird im Gegensatz
zum Patenterteilungsverfahren auf eine Neuheitsprifung verzichtet, weshalb das
Anmeldeverfahren einfacher und kiirzer ist. Dafiir ist aber auch die Rechtsbestandigkeit®
beim Gebrauchsmuster geringer und dessen Schutzdauer kiirzer.

Das Schutzrecht des Gebrauchsmusters ist insbesondere fir schnelllebige Wirtschaftsglter
gedacht, fir die eine Patentanmeldung wenig erfolgversprechend scheint, die aber doch
einen schnell zu erlangenden effizienten Schutz bendétigen. Zielgruppe des
Gebrauchsmusters sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmungen (KMU). Oft soll
mit dem Gebrauchsmuster auch ein rasch erreichbarer, vorlaufiger Schutz flr eine Erfindung

erreicht werden, die gleichzeitig zum Patent angemeldet wird.

Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschitzt, die neu sind, auf einem erfinderischen
Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Vom Schutz durch ein Gebrauchsmuster
ausgeschlossen sind — wie im PatG — bestimmte Leistungen (Entdeckungen, &sthetische
Formschépfungen, etc.) bzw. gibt es auch hier grundsatzliche Ausnahmen (Verfahren zur
chirurgischen und therapeutischen Behandlung; VerstoB gegen die guten Sitten;
Pflanzensorten und Tierarten). Die ,Programmlogik® (Logik, die Programmen fir
Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt) hingegen ist beim Gebrauchsmuster nicht vom

Schutz ausgenommen.

Beim Gebrauchsmuster gilt wie beim PatG das Schépferprinzip. D. h. dem Erfinder bzw.
dessen Rechtsnachfolger steht der Gebrauchsmusterschutz zu. Aber auch hier wird
automatisch davon ausgegangen, dass der Anmelder tatsachlich der Erfinder ist, solange
nichts Gegenteiliges bewiesen ist. Ebenfalls hat der Erfinder das Recht auf Nennung als
Erfinder. Die patentrechtlichen Sonderregelungen flr Diensterfindungen gelten sinngeman
auch beim Gebrauchsmuster, ebenso die zivil- und strafrechtlichen Sanktionen.

Die Anmeldung fir ein Gebrauchsmuster ist schriftlich beim Patentamt einzubringen und
muss entsprechende Anspriiche, fir die das Schutzrecht gelten soll, enthalten. Mit dem Tag

# Vgl. GMG & Kucsko, 2003.
#% S0 kann z.B. jedermann eine Nichtigerklarung wegen fehlender Neuheit beantragen.
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der Anmeldung erhédlt der Anmelder das Prioritdtsrecht an diesem Schutzrecht. Im
entsprechenden Anmeldeverfahren wird nur die formale Ebene, nicht jedoch die inhaltliche
Ebene geprift. Wird ein Gebrauchsmuster gewahrt, ist die Erfindung zu offenbaren.

Das GMG gewahrt dem Inhaber ein Verbietungsrecht, das jenem des PatG entspricht. Auch
hier kann der Inhaber andere davon ausschlieBen, den Gegenstand der Erfindung
betriebsméaBig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feil zu halten oder zu gebrauchen. Bei
Verfahren sind auch die unmittelbar dadurch hergestellten Erzeugnisse durch die Wirkung
des Gebrauchsmusters erfasst. Das Verbietungsrecht richtet sich also gegen wiederholbare
wirtschaftliche Tatigkeiten von gewisser Dauer, nicht aber gegen eine private oder wissen-

schaftliche Nutzung des Gebrauchsmusters durch andere.

Das Gebrauchsmuster kann durch ein Vorbenutzungsrecht eingeschrankt werden, es kann

Ubertragen und lizenziert werden.

Der Gebrauchsmusterschutz beginnt mit dem Tag der entsprechenden amtlichen
Veréffentlichung und endet spatestens zehn Jahre nach dem Ende des Monats, in dem das
Gebrauchsmuster angemeldet worden ist. Ein Gebrauchsmuster erlischt mit Erreichen der
Hoéchstdauer, bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Jahresgebihr, bei Verzicht oder infolge
Nichtigerklarung.

Zusammengefasst hat das Gebrauchsmuster folgende Vorteile gegentiber dem Patent:
o Rascheres Verfahren und beschleunigte Registrierung
o Sechsmonatige Neuheitsschonfrist
o Programmlogik und Verfahren zur Behandlung von Tieren sind erfasst

o Niedrigere Jahresgebuhren.

Die Nachteile gegentuber dem Patent sind:
o Kein gepriiftes Recht
o Geringere Rechtssicherheit und Schutzdauer
o Mikroorganismen sind nicht erfasst
o Keine steuerrechtlichen Beglnstigungen wie beim Patent mdglich

Das GMG orientiert sich stark am PatG. Vor diesem Hintergrund sind sowohl Umwandlungen
von Patentanmeldungen zu Gebrauchsmusteranmeldungen als auch umgekehrt mdéglich.
Auch die Abzweigung einer Gebrauchsmusteranmeldung aus einer Patentanmeldung ist
maoglich. Einen internationalen Gebrauchsmusterschutz gibt es bisher nicht.
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1.2.4 Halbleiterschutzgesetz®®

Mit dem HISchG kénnen Topographien von Halbleitererzeugnissen, also ,dreidimensionale
Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen® geschutzt werden, sofern sie
eine bestimmte Eigenart aufweisen. Auch hier gilt das Schépferprinzip, d. h. das Schutzrecht
kommt der physischen Person zu, die das Schutzrecht geschaffen hat. Diese Person kann
das Schutzrecht Ubertragen oder lizenzieren. Wurde die Topographie aber im Rahmen eines
Dienstverhaltnisses oder im Auftrag eines anderen geschaffen, so steht der Schutzanspruch
nach dem HISchG dem Dienstgeber oder Auftraggeber zu.

Der Inhaber eines Halbleiterschutzrechtes erhélt ein AusschlieBungsrecht, welches sich
allerdings nur gegen Dritte, die die geschltzte Topographie in geschaftlichen Verkehr
bringen wollen, richtet. Das AusschlieBungsrecht findet daher beim Erwerb, Besitz oder

Gebrauch der geschitzten Topographie durch Dritte keine Anwendung.

FOr den Halbleiterschutz ist das Gsterreichische Patentamt zustandig. Die Anmeldung ist
schriftlich beim Patentamt einzubringen, welches die Anmeldung nur in formeller Hinsicht
prift. Die Registrierung erfolgt im Halbleiterschutzregister. Die Entscheidungen in
Verletzungsverfahren unterliegen dem Handelsgericht Wien (zivilrechtlich) und dem

Landesgericht fir Strafsachen Wien (strafrechtlich).

Der Halbleiterschutz entsteht mit dem Tag der erstmaligen nicht nur vertraulichen
geschaftlichen Verwertung der Topographie, sofern diese innerhalb von zwei Jahren beim
Patentamt gemeldet wird — oder mit dem Tag der Anmeldung beim Patentamt, wenn die
Topographie zuvor noch nicht (oder nur vertraulich) geschéftlich verwertet wurde. Die
maximale Schutzdauer endet mit dem Ablauf des 10. Kalenderjahres nach dem Jahr des
Schutzbeginns, sowie durch Verzicht, Nichtigerklarung oder Aberkennung.

1.2.5 Urheberrechtsgesetz®’

Das Urheberrecht schiitzt bestimmte, jedoch sehr verschiedene geistige Leistungen, namlich
u. a. folgende: Kunstwerke im klassischen Sinn (Literatur, Tonkunst, bildende Kunste, Film);
Datenbanken; Computerprogramme; Lichtbildnisse, die nicht als Werke der Kunst gelten;
Leistungen der Schalltragerhersteller, etc. Vor diesem Hintergrund ist erkennbar, dass mit
dem UrhG eine Fllle von Leistungen erfasst sind, die teilweise sehr unterschiedlich sind. Je

%6 \/gl. HISchG & Kucsko, 2003.
#7 Vgl. UrhG & Kucsko, 2003
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nach Leistung und entsprechenden technischen Rahmenbedingungen entfaltet das UrhG
verschiedene Wirkungen. Im Folgenden sollen v. a. jene Aspekte des UrhG hervorgehoben
werden, die fir den wissenschaftlichen Betrieb von Bedeutung sind, wie z. B. Schutz von
literarischen Werken. Auch Computerprogramme kdnnen, als Ergebnis wissenschaftlicher

Tatigkeit, als Werke der Literatur klassifiziert werden.

Mit dem UrhG kann ein ,Werk" geschitzt werden. Damit sind ,eigentimliche geistige
Schoépfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Kiinste und der
Filmkunst“ gemeint. Die wesentliche Vorraussetzung dabei ist die Eigentiimlichkeit, also eine
individuell eigenartige Leistung, die sich vom Alltdglichen abhebt. Es gibt allerdings auch

gewisse ,freie” Werke, die vom Urheberrechtsschutz ausgeschlossen sind, z. B. Gesetze.

Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat. Haben mehrere Personen gemeinsam ein
Werk erschaffen, so steht das Urheberrecht den Urhebern gemeinsam zu. Ein Urheberrecht
kann auch darin begriindet sein, dass mehrere von anderen stammende Werke in
eigentimlicher Weise kombiniert werden (z. B. in Form der Herausgeberschaft flir einen
Sammelband oder ein Studienbuch). In diesem Fall erlangen die Urheber der einzelnen
Werke keine Miturheberschaft, sondern eine Teilurheberschaft.

Das UrhG enthélt keine generellen Regelungen fir Werke, die im Rahmen eines Dienst-
oder Auftragsverhaltnisses geschaffen wurden. Allerdings ist i.d.R. von einer
stillschweigenden entsprechenden Rechtseinrdumung bzw. Werknutzungsbewilligung
auszugehen. Nur fur Computerprogramme und Datenbankwerke enthalt das UrhG spezielle
Regelungen. Bei diesen steht dem Dienstgeber ein uneingeschranktes Werknutzungsrecht

zu sofern nichts anderes vereinbart wurde.

Das Urheberrecht entsteht automatisch mit dem Realakt der Schaffung des Werks. Eine
Registrierung oder Ahnliches wie z. B. beim Patent ist nicht erforderlich. Das Urheberrecht ist
vererblich und kann auch durch Vermachtnis Ubertragen werden. Ansonsten ist das
Urheberrecht untbertragbar. Der Urheber kann aber anderen Lizenzen zur Nutzung erteilen.

Das Urheberrecht gewahrt dem Urheber — mit bestimmten Ausnahmen — das ausschlieBliche
Recht, sein Werk gemaB UrhG zu verwerten. Zu diesen Verwertungsrechten gehéren u.a.
Bearbeitungs- und Ubersetzungsrecht, Vervielfaltigungsrecht, Verbreitungsrecht, Sende- und
Vortragsrecht und das Verdffentlichungsrecht (ob, durch wen und wie das Werk der
Offentlichkeit zugénglich gemacht werden soll).
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Da die Verwertungsrechte nur dem Urheber zustehen, sind andere davon ausgeschlossen.
Dieses AusschlieBungsrecht des Urhebers richtet sich aber nicht gegen die Endnitzer,
sondern gegen Werkvermittler. Das AusschlieBungsrecht stellt die wirtschaftliche Nutzung
eines Werkes durch Dritte unter Sanktion. Dem Endnutzer ist hingegen die freie
Werknutzung erlaubt, da dies ja keine wirtschaftliche Tatigkeit ist. Der Endnutzer darf zwar
das Werk benitzen, ist aber auch zur Einhaltung bestimmter Regelungen zum Schutz der

ideellen Rechte des Urhebers verpflichtet (z. B. Quellenangaben).

Die Schutzfrist fur das Urheberrecht betragt im Allgemeinen 70 Jahre nach dem Todesjahr
des letztlebenden Miturhebers. Unter bestimmten Umstanden knipft der Fristenlauf aber

direkt an den Zeitpunkt der Veroéffentlichung eines Werkes an.

Das Urheberrecht ist ebenfalls vom Territorialitatsprinzip gepragt, d. h. das UrhG gilt nur in
Osterreich. Es gibt aber einige wichtige internationale Vertrage, die als Basis fiir einen
weltweiten Schutz dienen (z.B. TRIPS-Abkommen, vgl. unten, Abschnitt 1.3). Im Bereich der
EU kam es durch mehrere Harmonisierungsrichtlinien bereits zu einer relativ weit gehenden

Vereinheitlichung nationaler Urheberrechte.

1.2.6 Universitaten und Geistiges Eigentum

Die Durchfuhrung von Forschungstétigkeiten ist eine der wesentlichen Aufgaben von
Universitaten. Da Forschung und Forschungsergebnisse immer mit entsprechenden
geistigen Leistungen verbunden sind, stellt sich unweigerlich die Frage des geistigen
Eigentums an diesen Leistungen. Zu beachten ist dabei, dass Universitaten und ihre
Forscherlnnen i.d.R. weniger an wirtschaftlichen Verwertungen von Forschungsergebnissen
interessiert sind, als vielmehr an einer Steigerung ihres akademischen ,Wertes“ durch
entsprechende wissenschaftliche Leistungen. Angesichts dieser Voraussetzung bestehen flr
Universitaten spezielle Regelungen bezlglich geistigen Eigentums.

Das Urheberrecht schitzt geistige Leistungen, sobald sie in Form eines Werkes geschaffen
werden. D. h. sobald ein/e Wissenschafter/in seine/ihre Gedanken niederschreibt, erwirbt er
oder sie daran ein Urheberrecht. Fir den universitaren Forschungsbereich bestimmt § 106
Abs 1 Universitatsgesetz 2002 allgemein, dass jede/r Universitadtsangehdrige das Recht hat,
eigene wissenschaftliche oder kunstlerische Arbeiten selbstandig zu veréffentlichen.
Mitautoren (Personen, die einen eigenen wissenschaftlichen oder kunstlerischen Beitrag

dazu geleistet haben) sind zu nennen.
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Des Weiteren bestehen spezielle gesetzliche Regelungen, um Patentanmeldungen fir
Universitaten attraktiver zu machen. So enthdlt § 106 UG 2002 far den universitaren
Forschungsbereich ein Aufgriffsrecht auf Diensterfindungen, die an einer Universitat im
Rahmen eines offentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungs-
verhéltnisses zum Bund, oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhaltnisses zur
Universitat gemacht werden. D. h. dass die Universitat das Recht auf eine im Rahmen eines
entsprechenden Dienstverhaltnisses geschaffene patentierbare Erfindung in Anspruch
nehmen kann. Aus diesem Grund ist dem Rektorat jede Diensterfindung unverziglich zur
Kenntnis zu bringen. Die Universitat muss dem Erfinder dann innerhalb von drei Monaten
mitteilen, ob sie das Recht auf die Diensterfindung aufgreift. Ansonsten bleibt dieses Recht

beim Erfinder bzw. bei der Erfinderin.

Im universitdren Kontext ist besonders zu beachten, dass ein/e Erfinder/in selbst die Neuheit
der Erfindung zerstéren kann, z. B. durch die Verdffentlichung der entsprechenden
Forschungsergebnisse in einer Fachzeitschrift.

1.3 Internationale Regelungen

Das ImmaterialgUterrecht ist vom Territorialprinzip gepragt, d. h. jedes Land regelt sein
Immaterialgiterrecht autonom bzw. gelten diese Regeln immer auch nur fir das
entsprechende nationale Gebiet. Dies steht natirlich im Widerspruch zu dem Umstand, dass
Ideen, Erfindungen und wirtschaftliche Tatigkeiten sehr wohl grenzibergreifend sind und
wirken. Der Inhaber eines Immaterialguts will daher die Erfindung oder das Produkt auch auf
Auslandsmarkten geschitzt wissen. Derzeit herrschen allerdings noch betréchtliche
immaterialguterrechtliche Unterschiede zwischen den Landern. In der Praxis bedeutet das,
dass fUr den rechtlichen Schutz von geistigem Eigentum alle entsprechenden Regelungen in
den Landern, in denen der Schutz des geistigen Eigentums bestehen soll, von Relevanz
sind.

Um eine gewisse Harmonisierung des Immaterialgiterrechts zu erreichen, wurden vor
diesem Hintergrund bereits einige internationale Vereinbarungen getroffen und einschlagige

Organisationen geschaffen.
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TRIPS-Abkommenr?®: Das ,Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights* ist ein Abkommen im Rahmen der WTO (World Trade Organization) mit dem Ziel der
weltweiten Verstarkung und Harmonisierung des geistigen Eigentums. Das Abkommen
umfasst u. a. die Bereiche Urheberrecht, Patente, gewerbliche Muster, und Topographien
integrierter Schaltkreise.

WIPO?: Die ,World Intellectual Property Organisation®, der Osterreich seit 1973 angehért,
zielt auf eine weltweite Férderung des geistigen Eigentums ab. Insbesondere ist sie fir die
Verwaltung und Koordinierung des durch das PCT geschaffenen Verbandes und der

entsprechenden Sonderabkommen zustandig.

PCT: Im Rahmen des PCT (,Patent Cooperation Treaty®; Vertrag Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) ist es mdglich, mit einer einzigen
Anmeldung in einer Vielzahl oder in allen PCT-Vertragsstaaten gleichzeitig um Erteilung
eines (jeweils nationalen) Patents anzusuchen. Alle Staatsangehérigen eines PCT-
Vertragsstaats sowie Personen oder Institutionen, die in einem der PCT-Vertragsstaaten Sitz
oder Wohnsitz haben, sind berechtigt, eine internationale Patentanmeldung einzureichen.
Nach dem PCT kann jede/r Osterreichische Patentinhaber/in innerhalb eines Jahres die
gleiche Erfindung in allen Mitgliedstaaten des PCT mit Wirkung dieses &sterreichischen

Prioritatstages anmelden.

Europédisches Patent. Nach dem europdischen Patentiibereinkommen (EPU) vom
europdischen Patentamt in Minchen erteilte Patente werden als ,Europaisches Patent"
bezeichnet. Das européische Patent hat in jedem Vertragsstaat, flr den es erteilt worden ist,
dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes
nationales Patent. Das europaische Patent kann fir einen, mehrere oder alle
Vertragsstaaten beantragt werden und besteht im Wesentlichen aus den einzelnen
nationalen Patenten. Das bedeutet auch, dass es in die jeweiligen nationalen Amtssprachen
(ibersetzt werden muss. Mit dem EPU wurden einheitliche materiellrechtliche Regelungen
und ein einheitliches europdisches Recherche- und Patenterteilungsverfahren geschaffen.
Die Laufzeit betragt 20 Jahre ab dem Anmeldetag. Die Kosten flir den Patentinhaber liegen
bei einer Laufzeit von 10 Jahren und einer Wirkung in 8 Landern bei ca. 30 000 €.%. Das
~Europaische Patent ist nicht zu Verwechseln mit dem ,Gemeinschaftspatent®.

*8 \gl. Kucsko, 2003

2% Ebd.

% vgl. Werner, Johannes (2007): Patente & Co: die Praxis; unter:
http://www2.wu-wien.ac.at/informationsrecht/Lehre/GK IP/SS%2007/werner07.pdf
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London Agreement’’. Das sogenannte ,London Agreement* ist ein fakultatives
Ubereinkommen (ber die Anwendung des Artikels 65 EPU. Es zielt auf eine Senkung der
Ubersetzungskosten fiir europaische Patente ab. Im Londoner Ubereinkommen wird
unterschieden zwischen Staaten, deren Amtssprache ident mit einer der Amtssprachen des
Europaischen Patentamtes ist (Deutsch, Englisch und Franzdsisch), und Staaten, deren
Amtssprache(n) nicht mit einer der Amtssprachen des EPA ident sind. Erstere verzichten auf
die in Artikel 65(1) EPU vorgesehenen Ubersetzungserfordernisse. Zweitere verzichten auf
diese Ubersetzungserfordernisse, wenn das europdische Patent in der von diesem Staat
vorgeschriebenen Amtssprache des EPA erteilt oder in diese Sprache Ubersetzt worden ist.
Diese Staaten kénnen allerdings verlangen, dass eine Ubersetzung der Patentanspriiche in
einer ihrer Amtssprachen eingereicht wird. Das Londoner Ubereinkommen ist am 1. Mai
2008 in Kraft getreten und wurde bisher von folgenden Staaten ratifiziert: DK, D, F, ISL,
KRO, LV, FL, LUX, NL, S, CH, SLO, GB, Monaco.

Auch bezlglich der Harmonisierung von Immaterialgitern war die EU nicht untatig. So gibt
es z. B. durch die BiotechnologieRL vom 6. Juli 1998 einen Schutz fir biotechnologische
Erfindungen. Ein wesentlicher Schritt zur Harmonisierung, das Gemeinschaftspatent, konnte
aber bisher noch nicht erreicht werden.

Gerade im Zusammenhang mit dem EPU und dem PCT ist ersichtlich, dass fiir den Schutz
von geistigem Eigentum Uber nationalen Grenzen hinweg die entsprechenden Regelungen
aller Staaten, in denen ein bestimmtes geistiges Eigentum geschitzt werden soll, von

Relevanz sind.

Einen Uberblick (ber die nationalen IPR-Regelungen verschiedener Lander bietet die
folgende Publikation: OECD (2003): Turning Science into Business. Patenting and Licensing
at Public Research Organisations, Paris; S. 24-26.

Ausfihrlichere Berichte zu den jeweiligen nationalen |IPR-Regelungen der EU-Mitglied-

staaten sind unter http://www.eutechnologytransfer.eu/downloads.php zu finden.

31 http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/london-agreement _de.html
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2.

Intellectual Property (IP) — Politik

Der direkte Wissens- und Technologietransfer vom &ffentlichen in den privaten Sektor ist seit

den 1980er Jahren politische Zielsetzung vieler Staaten. Insbesondere zeigte sich in den

letzten Jahren ein Trend in Richtung Verwertung der Ergebnisse von Forschungstatigkeiten

offentlicher Einrichtungen durch die jeweilige Institution selbst. Damit einher ging eine

Abschwachung von entsprechenden personenbezogenen Regelungen (nach denen die

Eigentumsrechte an Forschungsergebnissen 6ffentlicher Forschungseinrichtungen bei den

Forscherlnnen selbst bleiben). Begriindet wurde dieser Wandel hin zu einer aktiven IP-Politik

der 6ffentlichen Forschungseinrichtungen u. a. mit folgenden Argumenten®:

O

Die Kosten einer Patentanmeldung (Anwaltshonorare, Ubersetzungskosten,
Amtsgebihren fur die Aufrechterhaltung in den einzelnen L&ndern, ...) und das
Risiko einer erfolglosen Verwertung kénnen i. d. R. von Institutionen eher getragen
werden als von Privatpersonen (obwohl im Fall personenbezogener Regelungen
theoretisch der individuelle Anreiz zur Verwertung und Patentierung von Forschungs-
ergebnissen héher scheint).

Eigentumsrechte in Handen von Einrichtungen bieten eine bessere rechtliche
Garantie fur Firmen, die an der Nutzung von Forschungsergebnissen — meist in Form

von (Exklusiv-)Lizenzen — interessiert sind.

Basierend auf Eigentumsrechten in akademischer Hand kénnten Spin-Offs gegriindet

werden (mit der akademischen Institution als Teilinhaber).

Durch starker institutionalisierte und effizientere Kanédle fir Wissens- und
Technologietransfer kénnen Transaktionskosten fir die Partner der &ffentlichen
Forschungseinrichtungen gesenkt werden.

Durch die mit der Patentierung verbundene Offenlegung des Wissens kann dieses
schnell (in der Wirtschaft) verbreitet werden® und kann Uberdies Doppelforschung

vermieden werden.

Offentliche Forschungseinrichtungen kénnen zusétzliche Einnahmen aus der

Lizenzierung von Forschungsergebnissen lukrieren.

%2 Vgl. Schibany, Streicher & Nones, 2008 & Verspagen, Bart (2006): University Research, Intellectual Property
Rights and European Innovation Systems. Journal of Economic Surveys Vol. 20 No. 4

33 Dahinter steht der Gedanke, dass gerade in der mittelstdndischen Industrie die Ressourcen fehlen, die
Entwicklungen in Fachzeitschriften mitzuverfolgen (Schibany, Streicher & Nones, 2008).
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o Eine aktives IP-Management der 6ffentlichen Forschungseinrichtungen schafft in der
Einrichtung selbst mehr Aufmerksamkeit fir wirtschaftlich verwertbares Wissen.

Ein wesentlicher Treiber dieser Trends war der Bayh-Dole-Act in den USA. Dieses in den
USA im Jahr 1980 verabschiedete Gesetz ermdglichte den US-amerikanischen Universitaten
eine Vermarktung der Ergebnisse aus offentlich geférderter Forschung. Da es aufgrund
dieses Gesetzes zu einer deutlichen Steigerung amerikanischer Patentmeldungen kam (s.

Abbildung 1), entfaltete dieses Gesetz eine Vorbildwirkung fir viele andere Staaten.

Der damalige Anstieg der Patentanmeldungen muss allerdings im Gesamtkontext betrachtet
werden. Neben dem Bayh-Dole Act sehen Mowery et al. (2001)* u. a. folgende Griinde als
relevant fir den Anstieg der Patentierungsaktivitdten US-amerikanischer Universitaten in den
1980er Jahren :

o Einige Eliteuniversitdten waren bereits zuvor sehr aktiv in der Verwertung ihres

Wissens.

o Die Entwicklung neuer Technologien (v. a. Biomedizin) haben den Wissenstransfer
Richtung Industrie erheblich beeinflusst.

Des Weiteren muss beachtet werden, dass die Patentierungsaktivitdten (auch) nach dem
Bayh-Dole-Act von einer hohen institutionellen Konzentration gekennzeichnet waren und
sind:

o Etwa 50% der akademischen Patente kommen von den Top 25 Universitaten (von
insgesamt ca. 200 US-Universitaten).

Mit den Lizenzen aus den Patenten konnten die US-amerikanischen Universitaten viel Geld

erwirtschaften:
o 2004 betrugen die Netto-Lizenzertrage ca. 1,285 Mrd. $.

o Der GroBteil der Einnahmen geht aber auf einige wenige ,Blockbuster-Erfindungen®

zurick.

o Nur mit ca. 40 % der Lizenzen lieBen sich Einnahmen erzielen und nur 0,6% der

Lizenzen konnten Ertrage (iber 1 Mio. $ erzielen.®

8 Mowery, D.C., Nelson, R.R., Sampat, B.N. & Ziedonis, A.A. (2001): The growth of patenting and licensing by
US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980; Research Policy 30, S. 99-119.
3 Schibany, Streicher & Nones, 2008; Verspagen, 2006
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Abb. 1: Patententwicklungen an US-amerikanischen Universitaten
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2.1 Empfehlungen der OECD

Seit der Jahrtausendwende haben sich u. a. die OECD und insbesondere die Europaische
Kommission (EK) mit dem Thema Wissens- und Technologietransfer in Zusammenhang mit
IP(R) auseinander gesetzt und entsprechende Empfehlungen abgegeben. Diese betrafen
nicht nur legislative MaBnahmen, sondern auch verschiedene BegleitmaBnahmen.

t36

In einem von der OECD initiierten Projekt™ wurde das Ziel verfolgt, gewisse Trends des sich

verandernden IPR-Regimes an 6éffentlichen Forschungseinrichtungen zu zeigen.

Daraus ergaben sich die folgenden Ergebnisse:

% OECD (2003): Turning Science into Business, Patenting and Licensing at Public Research Organisations, S.
24-26.
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Im gesamten OECD-Raum zeigte sich ein steigendes Interesse am Schutz und der
moglichen Verwertung von Geistigem Eigentum durch o6ffentliche Forschungs-

einrichtungen.

In den meisten OECD-L&ndern bedurfte es rechtlicher Bestimmungen, um Anreize fir

den ,Transfer” der mit 6ffentlichen Geldern finanzierten Forschung zu bieten.

In vielen Landern ist weiters flr einen effektiven Wissens- und Technologietransfer
ein kultureller Wandel und eine andere Einstellung der Forscherlnnen zu dieser

Frage nétig.

Hochqualifizierte Technologietransferbiiros mit engen Beziehungen zu Erfinderlnnen
und Instituten und mit freier Hand flr Personalrekrutierung (aus der Privatwirtschaft)

waren von Vorteil.

RegelmaBige Erhebungen Uber Patent- und Lizenzierungsaktivitdten kénnten durch
Leistungsvergleiche der 6ffentlichen Forschungseinrichtungen zu entsprechenden
Lernprozessen flhren, und auch die politische Ebene mit besseren Datengrundlagen

fr deren Entscheidungen unterstitzen.

Die wesentlichen politischen Empfehlungen des Projekts waren:

O

O

Foérderung der Kohdrenz in der nationalen IP-Politik (z. B. fur sollte fur alle
Universitaten eine einheitliche IP-Politik gelten).

Férderung der Erstellung und Umsetzung einer IP-Politik auf institutioneller Ebene
(Vorkehrungen treffen, damit nicht verwertetes geistiges Eigentum nicht verloren

geht; Vergabe von Exklusivlizenzen nach eigenem Ermessen, etc.).

Starkung der IP-Managementkapazitat in 6ffentlichen Forschungseinrichtungen (z. B.
durch entsprechend ausgestattete und relative autonome Technologietransferbiros).

Verbesserung der Datenerfassung und Austausch von best practices.

Da die diesem Projekt zugrundeliegenden Daten fir mehrere L&nder nicht vorlagen,

teilweise unvollstandig waren und unterschiedlich erhoben wurden, sollten die Ergebnisse

dieser Studie — abgesehen von gewissen allgemeinen ,Standardforderungen® — mit Vorsicht

betrachtet werden® . Nicht umsonst sprach die OECD selbst von einem ,Experiment*.

87 Verspagen, 2006 & Geuna, A. und Nesta, L.J.J. (2006): University Patenting and its effects on academic
research: The emerging European evidence. Research Policy 35, S. 790-806
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2.2 Empfehlungen der Europaischen Kommission

Europaische Universitdten meldeten und melden durchschnittlich deutlich weniger
Erfindungen und Patente an als nordamerikanische Universitdten. Entlang dem fir die

“% ortete die

europdische F&E-Politik paradigmenartig geltenden ,Europaischen Paradoxon
EK als wesentlichen Grund dafiir einen weniger systematischen und weniger professionellen
Umgang mit Wissen und Geistigem Eigentum an europdaischen Universitaten. Mit dem Ziel,
einen effizienteren Transfer von Wissen aus 6ffentlich finanzierter Forschung in Richtung
Wirtschaft zu ermdéglichen, fihrte die EK seit der Jahrtausendwende bereits mehrere
Arbeiten in diesem Kontext durch®.

Am 10. April 2008 nahm die Europaische Kommission eine ,Empfehlung fir den Umgang mit

geistigem Eigentum bei Wissenstransfertatigkeiten“ (

oftmals auch ,IP Charter" genannt) an.
Sie beruht auf Freiwilligkeit und richtet sich direkt an die Mitgliedstaaten und ihre
Universitédten bzw. o6ffentlichen Forschungseinrichtungen. Die Empfehlungen sollen trotz
ihres freiwilligen Charakters sowohl ein AnstoB zur Implementierung eines effizienteren
Wissenstransfers in Europa geben, als auch eine Orientierung fir entsprechende

MaBnahmen bieten.

Den Mitgliedstaaten empfiehlt die EK u. a. dafir Sorge zu tragen, dass die 6ffentlichen
Forschungseinrichtungen Wissenstransfer als langfristige strategische Aufgabe definieren,
und weiters den Ausbau der Kapazitaten fir Wissenstransfertatigkeiten in Offentlichen

Forschungseinrichtungen voranzutreiben.

% Demnach sei Europa zwar in der Forschung selbst sehr gut, jedoch die Verwertung dieses Wissens, also der
Wissenstransfer, seien im Vergleich mit Nordamerika mangelhaft.

% vgl. z. B. Expert Group Report (2004): Management of intellectual property in publicly funded research
organisations: Towards European Guidelines; Europdische Kommission (2007): Communication from the
Commission to the Council and the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Regions — Improving knowledge transfer between research institutions and industry across
Europe: embracing open innovation — Implementing the Lisbon agenda

0 Der vollstandige Titel lautet: ,Empfehlung der Kommission zum Umgang mit geistigem Eigentum bei
Wissenstransfertatigkeiten und fir einen Praxiskodex fiir Hochschulen und andere o&ffentliche
Forschungseinrichtungen®; C(2008) 1329
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An die 6ffentlichen Forschungseinrichtungen selbst richtet sich die EK u. a. mit folgenden

Empfehlungen:

(a) Grundsétze fiir eine interne Politik beztiglich des geistigen Eigentums (IP-Politik) erstellen

©)

Eine IP-Politik als Teil der langfristigen Strategie sollte entwickelt und sowohl

intern als auch extern vero6ffentlicht werden.

Sowohl finanzielle als auch Kkarrierespezifische Anreize fir eine aktive

Beteiligung bei Wissenstransfertatigkeiten sollen geschaffen werden.

Bewusstsein fir die Bedeutung von IP und Wissenstransfer sollte geschaffen

werden.

Eine Politik far die Veréffentlichung und Verbreitung von Forschungs-
ergebnissen soll ausgearbeitet werden; dabei sollte Open Access forciert und

Verzégerung wegen IPR mdglichst vermieden werden.

(b) Grundsétze flr eine Politik beziiglich des Wissenstransfers erstellen

O

O

Alle Verwertungschancen (Lizenzen, Spin-Offs) und alle mdglichen
Verwertungspartner sollten in Betracht gezogen werden (,Stakehoder-
Orientierung*), sowie eine Lizenz- und Spin-Off-Politik erarbeitet werden.

Forschungsergebnisse sollen flr den privaten Sektor sichtbarer gemacht

werden.

(c) Grundsétze beziiglich der Verbund- und Auftragsforschung erstellen

O

Entsprechende Regelungen sollen mit allen Vertragspartnern vereinbar sein

(kommerzielle Interessen vs. soziobkonomische Nutzenmaximierung).

Behinderungen der Verbreitung von F&E-Ergebnissen sollen reduziert

werden.

Fragen beziglich IP(R) sollen so frih als méglich auf der Managementebene
geklart werden; bei der Verbundforschung sollte das Eigentumsrecht an
neuen Erkenntnissen normalerweise bei der Partei bleiben, welche es
geschaffen hat; ,angemessene® Ausnahmen sollen durch vorherige
Vertragsvereinbarungen moglich sein; bei der Auftragsforschung sollen die
neuen Erkenntnisse der privaten Partei gehdren.
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2.3 IP-Politik in Osterreich

Die IP-Politik Osterreichs der letzten Jahre ist durch zwei MaBnahmen gekennzeichnet,
welche im generellen internationalen Trend liegen und somit auch im Sinne der
Empfehlungen von OECD und EK sind:

(1) Neuausrichtung des Rechtsrahmens
(2) Das Programm uni:invent

GemaB dem UG (Universitatsgesetz) 2002 erhielten die dsterreichischen Universitaten die
Méglichkeit, Diensterfindungen aufzugreifen und die Ergebnisse der Forschungsarbeiten von
Universitatsangehérigen selbstandig zu verwerten (§106 UG 2002). Die Universitaten
wurden somit in die Lage versetzt, ,als Motor im Verwertungsgeschehen zu fungieren“'.
Obwohl gemaB der alten Rechtslage das Aufgriffsrecht einer Diensterfindung beim Bund lag,
stellte das UG 2002 eine praktische Neuausrichtung des Rechtsrahmens dar, da der Bund
bis dahin die Verwertungsrechte aus budgetaren Griinden meist nicht in Anspruch nahm*

(vgl. oben, Abschnitt 1.2.6).

Sunicinvent (bzw. dessen Nachfolger ,uni:invent II) ist ein von aws (Austria Wirtschafts-
Service GmbH) im Auftrag von BMWF (Bundesministerium fiir Wissenschaft und Forschung)
und BMWA (Bundesministerium fur Wirtschaft und Arbeit) durchgefiihrtes Programm.

Ziel ist die Unterstiitzung und Mobilisierung von Patentaktivitdten und die Etablierung eines
IP-Managements an den Universitaten.

Konkret fordert uni:invent:
o Teilweise die Finanzierung der Patentanmeldungen von Universitaten
o Teilweise die Herstellung von Prototypen
o Entsprechende Beratungs- und Betreuungsleistungen

o Finanzierung von sogenannten ,Innovationsscouts®, welche an den Universitaten
selbst wirken und fir eine aktive Patent- und Lizenzierungspolitik an den

Universitaten sorgen sollen

4 Schibany, Streicher & Nones, 2008
2 Epd.
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2.4 Aktuelle Empfehlungen zur IP-Politik

Da fir die universitéare Forschung hohe 6ffentliche Summen aufgewendet werden, stellt sich
far politisch und institutionell Verantwortliche die Frage, wie die damit finanzierte Forschung
und deren Ergebnisse am besten zum Wohl der Gesellschaft beitragen kénnen. Daher wird
im Sinn einer effizienten wirtschaftlichen Verwertung von 6&ffentlichen Forschungs-
ergebnissen ein aktiver Wissenstransfer der Universitaten stark beflirwortet”. Um in diesem
Zusammenhang aktive Patentierungs- und Verdffentlichungspolitiken der Universitaten zu
bewerten bzw. zu verbessern, wird im 6. RP ein bis 2009 laufendes Forschungsprojekt
durchgefthrt, das sich u. a. mit dieser Frage beschaftigt ("Monitoring and analysis of

technology transfer and intellectual property regimes and their use”).

Ein erster Bericht** kam zu folgenden Ergebnissen:

o Sowohl Urheberrechte als auch Patente geben dem Inhaber exklusive Rechte, die

sich aber stark voneinander unterscheiden.

o Obwohl neue Kommunikationskanéle wie z.B. das Internet die 6ffentliche Verbreitung
von Forschungsergebnissen beschleunigen kénnten, kommt es an Universitaten
durch einen gesteigerten Fokus auf Patentierungsaktivitdten zu Verzdégerungen bei
der Verbreitung entsprechender Forschungsergebnisse.

o Forscher miussen oftmals mit der Veréffentlichung ihrer Forschungsergebnisse
warten bis das entsprechende Patent angemeldet ist, um mit ihrer Publikation keine

neuheitsschadliche Wirkung zu entfalten.

o Es wird daher eine europaweite ,general grace period“ vorgeschlagen, die es
erlauben soll Forschungsergebnisse zu veréffentlichen, ohne dass dies fir eine
spéatere entsprechende Patentanmeldung neuheitsschadlich wirkt, wenn die Patent-
anmeldung innerhalb der entsprechenden Frist geschieht.

“3 Leider bleiben solche Forderungen wie auch entsprechende Forderungen zumeist (wie im PatG vorgegeben)
auf Erfindungen und Patente ,im Bereich der Technik® und ihre wirtschaftliche Verwertung beschréankt. Dagegen
finden sozio-kulturelle Ideen, Erfindungen und soziale Innovationen ,im Bereich der Gesellschaft’ kaum jemals
Uberhaupt Beachtung; noch weniger wird fiir deren Verwertung getan oder gar geistiges Eigentum daran
geschiitzt. Ein kleiner Passus in dem von SPO und OVP am 23. November 2008 verabschiedeten
~Regierungsprogramm flir die XXIV. Gesetzgebungsperiode“ weist hier zwar in die richtige Richtung:
+Wissenschaft und Forschung sind nicht nur Wirtschaftsfaktor, sondern auch Teil des vielfaltigen kulturellen
Reichtums unseres Landes. Deshalb sollen in den néachsten Jahren die Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften gezielt geférdert werden®. Ob es sich dabei aber um mehr als ein nettes Ornament in Form
eines allerletzten Satzchens am Ende des Kapitels Uber ,Forschung, Technologie und Innovation* (S. 39-47)
handelt, gerade einmal geeignet in einer FuBnote zitiert zu werden, wird sich sehr bald weisen.

* Siehe DLA Piper & “Mason Hayes + Curran”, 2007
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Die inhaltliche Qualitat ist bei wissenschaftlichen Publikationen i. d. R. héher als bei
Patenten, da erstere durch ein Peer Review System laufen und Patente teilweise in
einer sehr formalen, schwer verstandlichen Sprache formuliert sind (auBerdem ist der
Hauptzweck eines Patents nicht die Wissensvermittlung).

Personen, die viel patentieren, publizieren meist auch sehr viel. In bestimmten Fallen

heiBt die Losung daher: patentieren und publizieren.

Patente kdénnen weiterfiihrende wissenschaftliche Entwicklungen blockieren, da die
Nutzung, insbesondere die Verwertung von entsprechendem Wissen, nur weiter-

geflhrt werden kann, wenn der Patentinhaber entsprechende Lizenzen erteilt.

Auch bei wissenschaftlichen Publikationen besteht ein gewisses Zugangsproblem, da
der Zugang zu den entsprechenden Journalen teuer ist und nur einer Minderheit zur

Verflgung steht.

Vor diesem Hintergrund ist die wesentliche Schlussfolgerung des Berichts, dass sich die

Universitaten — um dem Ziel der Verbreitung von Wissen naher zu kommen — mehr auf

Publikationstatigkeiten konzentrieren sollten als auf Patentierungstatigkeiten, und dass

insbesondere Open-Access-Modelle vorangetrieben werden sollten.

Im Rahmen der Konferenz ,Open Space for European Research* der FFG (Forschungs-

férderungsgesellschaft GmbH) am 2. April 2008 tagte ein Arbeitskreis zum Thema

.verwertung von Forschungs- und Technologieergebnissen®.

Die wesentlichen Erkenntnisse kdnnen kurz wie folgt zusammengefasst werden:

ad Verbesserung des Verwertungsservices an den Universitéten

O

Die erfolgreiche Etablierung von Patent- und Technologietransferstellen an den

Universitaten ist ein langwieriger Prozess, der kontinuierliche Unterstiitzung braucht.

Das Bewusstsein bei den Wissenschafterlnnen bzgl. der Wichtigkeit der Verwertung
muss noch gestarkt werden; universitdre Ressourcen stehen daflr nur in geringem

Ausma@B zu Verflgung.

Gerade die internationale Patentverwertung ist sehr teuer; fir frih angemeldete
Patente ist das volle Verwertungspotential oftmals erst nach 5—6 Jahren abschatzbar.

Durch die jahrlich steigenden Patentgebihren missen die Universitaten ihre Patente
oft zu niedrigen Preisen abgeben, weil die finanzielle Ausstattung keine andere

Alternative zulasst.
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ad Regelung der IPR Situation Wissenschaft-Wirtschaft
o Es gibt unterschiedliche Auffassungen, wem die Rechte an der Erfindung gehdren.

o Es gibt kein ausgearbeitetes Regelwerk, das genau in dieser Situation die bendétigte
Klarheit schafft. Vorgeschlagen wurde eine Orientierung an den EU-Richtlinien zur
Verwertung von geistigem Eigentum aus EU-Projekten und Best Practice Modellen.

Der Arbeitskreis auBerte einstimmig den Wunsch nach einem Férderprogramm fiir
Prototypen, das von Forschungseinrichtungen genutzt werden kénnte. AuBerdem solle die
offentliche Hand verstarkt als Demonstrationskunde flir heimische Innovationen zur

Verfligung stehen, was gerade firr Spin Offs und Start-Ups von Bedeutung ware.

2.5 Wissenschaftliche Grundlagen der IP-Politik

IP-politische MaBnahmen entstehen auf Basis von Daten und/oder theoretischen
Uberlegungen, denen zufolge zumindest eine Anderung des Status Quo erforderlich ist. Als
Begrindung fir die wesentlichen IP-politischen MaBnahmen der verschiedenen Lander in
den letzten Jahren (Anderung des Rechtsrahmens Richtung institutionelles Aufgriffsrecht,
sowie aktive Forderung eines institutionellen IP-Managments) galt vor allem der Rickstand
europdischer Universitaten bei den durchschnittlichen Patentanmeldungen im Vergleich zu
ihren US-amerikanischen Pendants. Hinzu kam die Annahme, dass eine institutionelle
Inhaberschaft von Patenten sich positiv auf den Wissenstransfer auswirke. Es gab auch
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit dem Themenkomplex ,IP-Politik® beschéaftigten,
welche allerdings keine durchgangigen Bestatigungen flr die genannten Begrindungen
lieferten. Bevor naher auf einige dieser Arbeiten eingegangen wird, werden der
Vollstdndigkeit halber noch kurz die wesentlichen Fakten zur &sterreichischen IP-Politik

vorgestellt.

2.5.1 Daten

Mit Daten zur IP-Politik sind in erster Linie Erfindungs- bzw. Patentanmeldungen und
entsprechende Erteilungen gemeint. Es sei dabei angemerkt, dass im folgenden Abschnitt
lediglich ein grober Uberblick (iber die realen Entwicklungen im Bereich des dsterreichischen
Patentwesens gegeben werden kann, da es teilweise erst seit ein paar Jahren ausreichend
detaillierte Daten dazu gibt.
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Der grundlegende Indikator fur Erfindungstétigkeiten in einem Land ist Anzahl der in diesem
Land erteilten Patente. Die Entwicklung der Patentaktivititen in Osterreich zeigt ab Mitte der
1990er einen robusten Anstieg in der Zahl der patentierter Erfindungen. Wahrend im
Zeitraum von 1988 bis 1995 die Zahl der Patenterfindungen pro Jahr bei etwa 700
stagnierte, kam es in den darauf folgenden Jahren zu einem relativ gleichmaBigen Anstieg
auf ca. 1.500 Patenterfindungen im Jahr 2005.*> Um eine Einschatzung dieser Entwicklung
zu ermdoglichen, wird in Abbildung 2 der Osterreichischen Entwicklung bei der Zahl der

Patenterfindungen jene von vergleichbaren Landern gegenuber gestellt.

Abb. 2: Zahl der Patenterfindungen verschiedener kleiner europaischer Lander
1985-2005, EPO
4.500 -
4.000 -
3.500 -
3.000 -
2.500 -
2.000 -

1.500 -

1.000 -

" | | | | | | | | |

W W~ 0w O O — N = : Lo : W~ 0 o O —~ o=t 19}
o0 o o0 o0 0 O a3 Oy O a Oy O O o O o o o O o
o Oy O . Oy O a Oy Oy O a Oy v O oy O o o o O (@]
— — — o — — o — - — — [aV] [aN] [a NI aN| od [N}
— = (Jsterreich Niederlande Schweiz
Finnland Schweden

Quelle: Osterreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2008

Einen weiteren Indikator fir die Erfindungsaktivititen Osterreichs stellen die
Erfindungsmeldungen (unabh&ngig davon, ob tatséchlich ein Schutzrecht gewahrt wurde)
von Osterreicherinnen am Osterreichischen Patentamt und beim Europdischen Patentamt
dar. Dem Osterreichischen Patentamt wurden 2007 insgesamt 3.543 Erfindungen gemeldet.

5 BMWF gem. Mit BMVIT und BMWA, Hg., 2008: Osterreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2008;
Wien — download: http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx bmwfcontent/ftb 2008.pdf
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2.672 dieser Anmeldungen betrafen Patente. In 871 Féllen wurden Gebrauchsmuster
beantragt. Von den 3.543 Erfindungsmeldungen beim Osterreichischen Patentamt waren
3.075 von Osterreicherlnnen. Zudem gab es 711 Anmeldungen von Osterreicherlnnen beim
Européischen Patentamt. Die Erteilungen von Schutzrechten durch das Osterreichische
Patentamt sind zwischen 2005 und 2007 um 16,2 % auf 1.611 gestiegen.

Im Jahr 2007 waren in Osterreich insgesamt 106.113 Erfindungsrechte aufrecht; davon
waren 15.133 Rechte in Osterreichischer Hand. Generell steigt die Anzahl der aufrechten
Schutzrechte fiir Osterreicherinnen als auch fiir Nicht-Osterreicherinnen konstant.

Die meisten Erfindungen stammen aus den Branchen Arbeitsverfahren/Transportieren
(25%), Taglicher Lebensbedarf (19%) und Maschinenbau (17%). Diese Branchen
entsprechen auch den in den vergangenen Jahren stérksten Bereichen. In der Sparte
Maschinenbau ist im Vergleich zu 2006 eine Steigerung um 2,5 % feststellbar.*

Weder die Zahl aller erteilten Patente noch jene aller Erfindungsmeldungen lassen
Rlckschlisse auf die Wissenstransfertatigkeiten von Universitdten zu. Die Erfindungs-
meldungen der Universitaten selbst werden erst seit dem letzten Quartal 2003 (aufgrund des
Beginns des Programmes uni:invent [2004-2006] und nachfolgend uni:invent Il) erhoben.

Abb. 3: Anzahl der Erfindungsmeldungen durch Universitaten
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Quelle: Schibany, Streicher & Nones, 2008

4 Vgl. Osterreichisches Patentamt (2008): Daten und Fakten 2007; unter:
http://www.patentamt.at/geschaeftsbericht2007/frames.html
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Im Zeitraum von Ende 2003 bis Ende 2006 wurden insgesamt 652 universitare
Erfindungsmeldungen von 15 Universitaten bzw. 405 Erfinderlnnen eingereicht. Mit fast
einem Drittel aller Meldungen ist die Biotechnologie dabei das deutlich wichtigste
Technologiefeld, mit einigem Abstand gefolgt von chemischer Verfahrenstechnik und Physik
(16 bzw. 13%). Nur 6 der 652 Meldungen betreffen Computerprogramme.

Aus diesen 652 Meldungen entstanden 219 Patente. Die meisten Patente weisen dabei
(ebenso wie bei den Erfindungsmeldungen) die TU Graz, TU Wien, Uni Innsbruck und die

Medizinische Universitat Wien auf.

2.5.2 Wissenschaftliche Literatur zum Thema IP-Politik

In diesem Abschnitt folgen kurze Zusammenfassungen verschiedener wissenschaftlicher
Artikel zum Thema IP-Politik.

Bart Verspagen (2006) weist ebenso wie Geuna & Nesta (2006) darauf hin, dass die
Performance européischer Universitdten bei Wissenstransferaktivitdten in der Form von
Patenten unterschétzt werde. Europaische Universitaten waren zwar wesentlich seltener als
amerikanische als Patentanmelder aktiv; die universitdre Forschung bzw. einzelne
Forscherlnnen von Universitaten waren aber sehr wohl bei Patentanmeldungen von Firmen
beteiligt (oft im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen). Korrekterweise sollte man daher
nicht nur die von den Universititen angemeldeten Patente als Indikator fir ihre
Wissenstransferleistungen hernehmen, sondern auch Patente bei denen Forscherlnnen aus
Universitaten als (Mit-)Erfinder gelistet sind. Solche Patente sind i. d. R. das Ergebnis von
offentlich-privaten Forschungskooperationen und geradezu Paradebeispiele flr gelungenen
Wissenstransfer.

In einem Artikel von Crespi, Geuna & Verspagen (2006)*” wurde noch etwas ausfiihrlicher
darauf eingegangen. Die Autoren griffen fir ihre Untersuchungen auf die ,Patval-Studie”
zurlick, welche zwischen Juli 2003 und April 2004 durchgefthrt wurde und sich an die
ErfinderInnen von gewahrten européischen Patenten (1993-1997) aus D, F, I, NL, SP, und
GB richtete.

7 Crespi, G.A., Geuna, A. & Verspagen, B. (2006): University IPRs and Knowledge Transfer. Is the IPR
ownership model more efficient?, SPRU Electronic Working Paper Series No. 154
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Der GroBteil der Erfindungen in diesen Landern, an denen universitdre Forscherlnnen
beteiligt waren, sind nicht von den Universitdten selbst, sondern von den in den
entsprechenden Kooperationsprojekten beteiligten Firmen angemeldet worden. So sind nur
ca. 1/5 der Patente, an denen européische Universitadten beteiligt waren, selbst von ihnen
angemeldet worden. In den USA wurden hingegen ca. 2/3 der Patente, an denen

Universitaten beteiligt waren, von diesen selbst angemeldet.

Wenn daher Patente als Indikator fir Wissenstransferaktivitaten der Universitaten
angeommen werden, so sollten nicht nur die von Universitaten selbst angemeldeten Patente,
sondern auch jene gezahlt werden, die unter universitarer Beteiligung entstanden und von

Unternehmen angemeldet worden sind.

Laut Verspagen (2006) waren gegen Ende des 20. Jahrthunderts US-amerikanische
Universitaten fir ca. 2% der gesamten Patentierungstéatigkeiten in den USA verantwortlich.
Die Patentierungsaktivitaten europaischer Universitdten kommen laut Verspagen (2006)
inklusive der mit ihrer Hilfe entwickelten Patente (welche aber von privaten Firmen
angemeldet wurden) auf einen ahnlich hohen Prozentsatz. Vor diesem Hintergrund wird
erkennbar, dass der tatsédchliche Rdckstand européischer gegeniiber amerikanischen
Universitédten bei Wissenstransfertétigkeiten wesentlich geringer als angenommen ist. Aus
diesen Ergebnissen lasst sich keine unmittelbare Notwendigkeit flr neuerliche gesetzliche
Regelungsanderungen betreffend das ,universitare Aufgriffsrecht® (mit dem Zweck eines
gesteigerten Wissenstransfers) ableiten.

Crespi, Geuna & Verspagen (2006) versuchten weiters mit einer statistischen Analyse
herauszufinden, ob zwischen Patenten die von Universitdten angemeldet wurden, und jenen
die unter universitarer Beteiligung entstanden (aber von Firmen angemeldet wurden),
Unterschiede bezlglich ihrer Verwertung in der Wirtschaft und ihrem 6konomischen
Mehrwert bestehen. Die Autoren konnten dabei keine signifikanten Unterschiede feststellen.

Verspagen (2006) weist darauf hin, dass Universitaten mit aktiver IP-Politik (d. h. dass sie
Patente selbst anmelden) in einer Art ,Spannungsbogen” stehen. Denn einerseits sollen sie
als offentliche Einrichtung daflr sorgen, dass in der universitaren Forschung geschaffenes
Wissen so breit als mdglich in die Gesellschaft diffundiert, andererseits soll die Universitat
aber mit Patenten Einnahmen durch Lizenzen erzielen, wofiir entsprechend ,attraktive

Angebote” (haufig in Gestalt von Exklusivlizenzen) an die Wirtschaft notwendig werden.
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Unter Exklusivlizenzen leidet das sogenannte ,open science“-Modell, da in solchen Fallen
andere Akteure von der Nutzung des Wissens ausgeschlossen werden. Des Weiteren
besteht bei einer aktiven Patentierungstatigkeit von Universitaten die Gefahr, dass der offene
Zugang zu dem durch universitéare Forschung geschaffenen Wissen beeintrachtigt wird, weil
wegen der Patentierungen die entsprechenden Forschungsergebnisse nicht sofort in wissen-
schaftlichen Artikeln oder ahnlichen Formaten veréffentlicht werden dirfen.

Generell kritisiert Verspagen (2006), dass IP-politische MaBnahmen oft implizit vom ,linearen

Modell der Wissensgenerierung“*

gepragt sind, was in vielen Wissenschaftsbereichen nicht
mehr der Realitat entspricht. Durch diese Annahme wird auch Ubersehen, dass Universitaten
die Patentierungen forcieren sich vermehrt in Richtung angewandte Forschung entwickeln,
um moglichst mehr Patente anmelden zu kénnen (,cheap patents®). Verspagen weist darauf
hin, dass die Transferwirkung aktiven universitaren IP-Managements von Forschungsgebiet
zu Forschungsgebiet verschieden ist. In manchen Bereichen dient es dem Wissenstransfer,

in anderen behindert es ihn.

Geuna & Nesta (2006) kritisieren, dass die im generellen Trend liegenden politischen
Forderungen nach einem aktiven Patentierungsverhalten von Universitdten auf keinerlei
statistischen oder empirischen Beweisen beruhen, und mehr ein Mix aus Hoffnungen und
Erwartungen sind. Sie weisen darauf hin, dass gerade bei akademischen Spin-Offs die
(finanzielle) Erfolgsrate fur Universitaten relativ niedrig ist. Sie kommen zur Ansicht, dass
durch die Industrie finanzierte Forschung einerseits zwar tendenziell anwendungsorientierter
ist, andererseits diese Forscher aber nicht nur mehr Patente schaffen sondern auch mehr
publizieren. Die Autoren argumentieren weiters, dass ein starkerer Fokus auf
Patentierungsaktivitdten zwar die Forschungsaktivitdten nicht beeintrachtigt, daflr aber die
Lehrtétigkeiten des Universitatspersonals leiden wirden: Die Lehre erscheint fiir universitére
Karrieren oftmals nicht so relevant wie Forschung. Geuna & Nesta weisen auch darauf hin,
dass ein Anstieg der Patentierungsaktivitidten europaischer Universitaten nicht nur auf
entsprechende politische MaBnahmen, sondern nicht zuletzt auf das Aufkommen des
Forschungsbereichs der Biomedizin zurlickzufiihren ist. Sie betonen, dass kein kausaler
Zusammenhang zwischen einer geringen Patentierungsaktivitdt und einer geringen
Innovationsleistung von Universitaten besteht; d. h. eine geringe Patentierungsaktivitat einer
Universitat 1&sst keine Rickschlisse auf ihr tatsgchliches Innovationspotential zu.

*8 Universitat macht Grundlagenforschung als Input fir die angewandte Forschung/ Entwicklung der Firmen.
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Hellman (2005)*° vertritt die Ansicht, dass bei Kooperationsforschungsprojekten der
qualitative Beitrag der Universitat bzw. der Forscherlnnen zu diesem Projekt tendenziell
steigt, wenn ein aus diesem Projekt folgendes Patent bei der Universitat bleibt (mehr Nutzen
flr die Universitat durch mehr Motivation fiir Forscherlnnen). Hingegen ist in einem solchen
Fall zugleich die Hirde fir Unternehmen, an solchen Projekten teilzunehmen tendenziell
héher (weil ihr Nutzen geringer ist, da sie nicht das Patent sondern maximal eine Lizenz
bekommen). Andererseits wollen Firmen aber hochqualitative Forschung, und sind daher
bereit einen entsprechenden ,Preis® dafiir zu bezahlen. Vor diesem Hintergrund gesteht
Hellmann Wissenstransfereinrichtungen eine bedeutende Rolle zu, da sie in diesem Prozess
als effektive Vermittler zwischen den Interessen von Firmen und Universitaten agieren
kénnen und gebraucht werden. Aghion & Tyrole (1994)%° orten fiir den Fall dass ein Patent
aus Kooperationsforschung nicht bei der Universitat bleibt, eine Form von Marktversagen.
Denn in einer solchen Konstellation wirde die Motivation von Universitaten bzw. ihrer
Forscherlnnen zu qualitativ hdchstwertiger Forschung beeintréchtigt, weil sie keinen Nutzen

daraus ziehen kénnen.

Agrawal & Henderson (2002)°' beschéftigten sich mit dem Wissens- und Technologietransfer
am MIT (Massachusetts Institute of Technology). Sie kamen zu dem Schluss, dass MIT-
Mitarbeiterlnnen erstens Beratungsaktivitdten, Kooperationsforschung, Publikationen,
(wissenschaftliche) Netzwerke und die Ausbildung von Humanressourcen als die
wesentlichen Elemente des Wissenstransfers sehen, und zweitens fir sich selbst
Publikationen in renommierten wissenschaftlichen Journalen meistens einer maoglichen
Patentierung vorziehen. Die Autoren betonen aber auch, dass je nach Wirtschaftssektor bzw.
Forschungsbereich die Wege des Wissenstransfers bedeutend variieren.

Schibany, Streicher & Nones (2008) evaluierten das Programm uni:invent, welches Anfang
2004 startete. Mit Programmbeginn kam es zu einer deutlichen Steigerung der
Erfindungsmeldungen von d&sterreichischen Universitaten. Diese Steigerung ist aber
jedenfalls auf mehrere Faktoren zurlickzuflihren — v. a auf das UG 2002 — das mit dem
neuen Aufgriffsrecht fir die Universitaten ebenfalls zum damaligen Zeitpunkt wirksam wurde.

49 Hellman, T. (2005): The role of Patents for Bridging the Science to Market Gap; NBER Working Paper No.
11460.

%0 Aghion, P. & Tirole, J. (1994): The management of Innovation, Quarterly Journal of Economics Vol. 109.

5 Agrawal, A. & Henderson, R. (2002): Putting Patents into context: exploring knowledge transfer from MIT.
Management Science 48(1).
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Das finanzielle Ergebnis blieb bisher eher bescheiden. Die Einnahmen von &sterreichischen
Universitaten aus der Verwertung von Patenten liegen zwischen 250.000 € und 1 Mio. €. Es
ist dabei auch zu bedenken, dass die Kosten fir die Erhaltung von Patenten kontinuierlich
steigen werden und hohe Erlése aus Lizenzen — so zeigen es zumindest internationale
Erfahrungen — i. d. R. nur durch einige wenige ,Blockbuster“-Erfindungen lukriert werden
kénnen (und dies auch erst langfristig). Nichtsdestotrotz habe uni:invent wesentlich zu einem
professionelleren Umgang mit IPR und verstarkten IP-MaBnahmen an G&sterreichischen

Universitaten beigetragen.
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