16.06.2016 — Erfurt ALICANTE

BERLIN
BRATISLAVA
BUDAPEST
BUKAREST
DRESDEN
DUSSELDORF
FRANKFURT/M.
. . . . LONDON
htlich lichk d MOSKAU
Rechtliche Moglichkelten un ol
NEW YORK

Grenzen bei Ausgrindungen aus PRAG
Hochschulen N

NOERR.COM

Prof. Dr. Sebastian Windisch, LL.M.

g 1 U 1 1 TECHNISCHE
@ UNIVERSITAT
2 DRESDEN
. \ Forschungsforderung &
INSTITUT FUR GEISTIGES EIGENTUM >
| WETTBEWERBS- UND MEDIENRECHT Technologietransfer

e \O2rr




Agenda
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m Rahmenbedingungen von Rechtsgeschafte mit Ausgriindungen
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Hintergrund

2009 Gutachten zur Beteiligung von Hochschulen an wissenschaftlichen
Ausgrindungen von Fraunhofer I1SI und Noerr im Auftrag des Bundes-
ministeriums fur Wirtschaft und Technologie

Aktuell ,Wissenschaftsfreiheitsgesetz® (Gesetz zur Flexibilisierung von
haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen aul3eruniversitarer
Wissenschaftseinrichtungen vom 5. 12. 2012, BGBI. | S. 2457)

,Beteiligungen an Ausgrindungen und Grindung gemeinsamer
Unternehmen mit der Industrie sind neben der Patentverwertung und
gemeinsamen Entwicklungsprojekten mit der Wirtschaft ein wichtiges
strategisches Instrument bei der Verwertung von Spitzentechnologien durch
Hochschulen.” (BT-Drucks. 17/10037 v. 19. 06. 2012, S. 13 1))



Ausgangslage / Entwicklungen

Bislang nur vereinzelt Beteiligungsaktivitaten der Hochschulen zu
verzeichnen

Ursachen:
— Unsicherheit hinsichtlich der zu beachtenden rechtlichen Regeln
— Komplexe Querschnittsmaterie aus:

— Hochschulrecht

— Haushaltsrecht

— Gesellschaftsrecht

— Steuerrecht

— Beihilfenrecht

— Kartellrecht

— Recht des geistigen Eigentums



Vorgaben der Landeshochschulgesetze

Zustandigkeit der Lander — 16 verschiedene Rechtsgrundlagen

Ubliche Anforderungen:

- Rechtfertigung der Ausgrindung durch 6ffentlichen Zweck
— Leistungsfahigkeit der Hochschule

-~ Angemessener Einfluss der Hochschule

-~ Haftungsbeschrankung

— Priufungsrecht der Landesrechnungshofe

-~ Genehmigungsvorbehalt



Agenda

m Rahmenbedingungen der Beteiligung von Hochschulen an
Ausgrindungen

m Rahmenbedingungen von Rechtsgeschafte mit Ausgriindungen

m Einzelfragen bei Ausgrindungen

No2rr



Verkauf von Schutzrechten an Beteiligung

Bareinlage der Hochschule und anschlie3ende Erteilung einer
Exklusivlizenz an das Beteiligungsunternehmen

— Vorteil: Umgehung von mit Sacheinlage verbundenen Bewer-
tungsproblemen

— Aber: sog. , wenn sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang zwischen Lizenzerwerb und
Griindungsvorgang

— Folgen: - Hochschule wird nicht von Einlageschuld frei (§ 19 Abs. 4
Satz 1 GmbHG)

- Wert des eingebrachten Patents wird lediglich angerechnet
(§ 19 Abs. 4 Satz 3 GmbHG)

- evtl. Strafbarkeit des Geschaftsfiihrers wegen falscher
Angaben bei Eintragung (§ 82 Abs. 1 Nr. 1 GmbHG)



Hochschul- und Haushaltsrechtliche Aspekte

Technologietransfer ist Aufgabe der Hochschule, interne
Zustandigkeiten, Vertretungsberechtigung

Haushaltsrecht, zB. Art. 63 Abs. 3 BayHO ,Veraulierung von
Vermogensgegenstanden®

(3) Vermdgensgegenstande durfen nur zu ihrem vollen Wert ver-aul3ert
werden. 2Ausnahmen kénnen im Haushaltsplan zugelassen werden,
soweit Art. 81 der Verfassung nicht entgegenstent.

(5) Fur die Uberlassung der Nutzung eines Vermodgensgegenstands
sowie anderer Leistungen gelten die Absatze 2 bis 4 entsprechend.


https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=81&g=BayVerf

Beihilfenrechtliche Aspekte

Beihilfenrelevanter Sachverhalt (wirtschaftliche Betatigung)

Beeintrachtigung des zwischenstaatlichen Handels (,Binnen-
marktbezug” erforderlich, fraglich (allenfalls) bei rein lokalen
Tatigkeiten)

De-minimis-Beihilfen (Die Gesamtsumme der einem Unter-
nehmen gewéahrten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von
drei Steuerjahren EUR 200.000 nicht Ubersteigen)

Unionsrahmen flar Forschung, Entwicklung und Innovation —
Technologietransfer als interne und damit nicht-wirtschatftliche
Tatigkeit?
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Unionsrahmen 2014 Beihilfenrechtliche Aspekte

Fallen Hochschulen noch unter Beihilfenbegriff? 20% Regel!

Technologietransfer an Ausgriundungen als wirtschaftliche/
nicht-wirtschaftliche Tatigkeit?

Sonstige Zusammenarbeit mit Ausgrindungen?
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Einfluss von EXIST Fdrderung

Coaching vs. Beratung

Nutzungsvereinbarung und Ergebnisse

— Phase I: Vereinbarung zwischen Hochschule und Forscherteam zur
Nutzung der geistigen Eigentumsrechte

— Phase ll: Kauf-, Lizenz- oder Beteiligungsvertrag uber Schutzrechte aus
Phase | zu marktmaRigen Gepflogenheiten



Agenda

m Rahmenbedingungen der Beteiligung von Hochschulen an
Ausgrindungen

m Rahmenbedingungen von Rechtsgeschafte mit Ausgrindungen

m Einzelfragen bei Ausgriindungen

No2rr



Transfer

Lehre
Verkauf

Hochschule

v

Lizenzierung

Einbringung in Spin-offs
§ 43 UrhG § 42 ArbNErfG

Ubertragung im Zuge von F&E
Auftragen

Akquisition von F&E Auftragen

Erfinder Verdffentlichung




Zugriff der Hochschule auf IP Rechte

Schopferprinzip des Immaterialgtterrechts
Voraussetzung des Technologietransfers ist Rechtsinhaberschaft

Unterschiedliche Rechtsvorschriften fur die Ubertragung der Rechte an
urheberrechtlich geschutzten Werken (Software) bzw. patent- oder
gebrauchsmusterrechtlich schutzfahigen Erfindungen

Erfindungen: Zugriff nach § 42 ArbNErfG

Urheberrecht/Software:
- Keine analoge Anwendung des § 42 ArbNErfG
— Professoren: kein Zugriff

— wiss. Ass. und Mitarbeiter: Zugriff nur innerhalb der
weisungsgebundener Tatigkeit

— Doktoranden / Diplomanden / Studenten idR kein Zugriff



Vielen Dank!

Prof. Dr. Sebastian Windisch, LL.M.
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