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Risiken bei der Gestaltung von F&E - Vertriagen

I. Typische Kooperationsformen

F&E-Projekte lassen sich in ihren Extremen als vertikale (Auftragsforschung) und horizon-
tale (gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte) Vertragsverhaltnisse verste-
hen. Das Spektrum reicht von umfangreichen Vertragswerken (,typische" F&E - Vertra-
ge) bis hin zur Grindung gemeinsamer Unternehmen (Vorteil: die Privilegierung bei der
Freistellung gemaB Art. 81 Abs. 3 EGV, selbst wenn die Voraussetzungen der Gruppen-
freistellungsverordnung — GVO - nicht erflllt werden.)

II. Ahwendung des Kartellrechts, insbesondere des Art. 81 EGV und der GVO
F&E ?!

Gem. Art. 81 Abs. 1 EGV sind Vereinbarungen, welche den Handel zwischen den Mitglied-
staaten der EG zu beeintrachtigen geeignet sind und eine Einschrankung des Wettbe-
werbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, mit dem Gemein-
schaftsrecht unvereinbar.

Reine Auftragsforschungs- bzw. Auftragsentwicklungsvertrége werden von diesem Verbot
grundsatzlich nicht erfasst, da es sich bei den Vertragspartnern regelmafBig nicht um
(konkurrierende) Wettbewerbsunternehmen handelt. Werden im Rahmen des For-
schungsauftrags jedoch auch die Verwertung etwaig entstehender Schutzrechte geregelt,
kénnen die Vertragsparteien zu Wettbewerbern werden. Der Anwendungsbereich des Art
81 Abs.1 ware damit grundsatzlich eréffnet. Allerdings werden nur ,splrbare® Wettbe-
werbsbeschrdankungen vom Verbot des Art. 81 Abs. 1 EGV erfasst. Eine splirbare Wett-
bewerbsbeschrankung liegt nicht vor, wenn der von den beteiligten Unternehmen insge-
samt gehaltene Marktanteil auf keinem der von der Vereinbarung betroffenen Markte 10
% Uberschreitet. (Bagatellbekanntmachung der Kommission, Ziff. 7, lit a.) Zudem wer-
den Vereinbarungen, an denen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) wie sie im An-
hang zur Empfehlung 96/82/EG der Kommission definiert sind, selten geeignet sein, den
zwischenstaatlichen Handel splrbar zu beeintrachtigen. Als KMU werden seit dem
1.1.2005 Unternehmen angesehen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben und deren Jah-
resumsatz 50 Mio. oder deren Bilanzsumme 43 Mio. € nicht Ubersteigt.

Sollte die Kooperation dennoch eine "spirbare" Wettbewerbsbeschrankungen bzw. Beein-
flussung zu staatlichen Handels darstellen, nimmt die GVO F&E Vereinbarungen zwischen
Unternehmen, die gemeinsam forschen, Verfahren bzw. Produkte entwickeln und diese
verwerten wollen, vom Verbot des Artikels 81 Abs. 1 EGV aus, vorausgesetzt, die Verein-
barungen erflllen die Anforderungen an die GVO F&E. Dynamisch wachsende Unterneh-
men kdnnen sehr rasch in Anwendungsbereich der GVO F&E fallen. Daher sollten bei der
Vertragsgestaltung die Vorgaben der GVO F&E in jedem Falle beriicksichtigt werden. Ins-
besondere ist darauf zu achten, dass die Vereinbarung keine sogenannten "schwarzen
Klauseln" i. S. des Art. 5 der GVO enthalt.
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III. Regelungen zur Risikotragung und Haftung

F&E- Vertrage stellen keine eigene, gesetzlich definierte Kategorie dar. Es handelt sich
vielmehr um sogenannte Typenverschmelzungsvertrége, die Elemente des Dienst-, Werk
und gegebenenfalls auch Kaufrechts enthalten. Ob der Auftragnehmer hinsichtlich des
gesamten Vertrags oder einzelner Vertragsteile fir den Erfolg des Forschungs- bzw. Ent-
wicklungsprojektes einzustehen hat - dann Werkvertrag - oder aber mit Blick auf die
Vertragsziele nur ein sorgféltiges Bemihen schuldet — dann Dienstvertrag — hangt davon
ab, was die Parteien vereinbart haben. Gibt es keine konkreten Vereinbarungen, ist der
Vertrag unter Einbeziehung aller Umstande auszulegen. Dabei wird man Forschungsver-
trage grundsatzlich eher den Dienstvertrage, Entwicklungsvertréage eher den Werkver-
trage zuordnen. Gehoért das Forschungs- / Entwicklungsgebiet zu den technisch be-
herrschbaren Gebieten, spricht dies eher fiir eine werkvertragliche Einordnung. Gehort es
zu den nicht bzw. weniger beherrschbaren Gebieten, ist eher von einem Dienstvertrag
auszugehen. Zwingend sind diese Indizien indes nicht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs flir die Abgrenzung Werkvertrag -
Dienstvertrag (BGH NJW 2002,3323 AZ: X ZR 27/01) auf den erkennbaren Parteiwil-
len, fir den Erfolgseintritt einstehen zu wollen, abzustellen

,Fir die Abgrenzung von Dienst- und Werkvertrag ist der im Vertrag zum Aus-
druck kommende Wille der Parteien maBgebend. Es kommt darauf an, ob auf die-
ser Grundlage eine Dienstleistung als solche oder als Arbeitsergebnis deren Erfolg
geschuldet wird. Bei der tatrichterlichen Feststellung, was bei Fehlen einer aus-
driicklichen Regelung Vertragsgegenstand ist, sind die gesamten Umstandes an-
dernfalls zu berticksichtigen; die vertragliche Beschreibung eines Ziels ist allein
kein hinreichendes Indiz fiir die Annahme eines Werkvertrags.

... die Beschreibung von Entwicklungsziele alleine, etwa in Form sogenannter Mei-
lensteine, kann fiir die Annahme eines Werkvertrags nicht ausreichen. Es muss
stets festgestellt werden, ob die beschriebene Leistung durch den Auftragnehmer
als Erfolg versprochen ist."

Neben der mdglichst genauen Beschreibung des Vertragszieles und der Risikoverteilung
beziiglich der Zielerreichung sollte der Vertrag Haftungsregeln enthalten, die den Haf-
tungsmaBstab der Parteien in den einzelnen Arbeitsbereichen festlegen.

III. Intellectual property - Schutzrechte

Der F&E-Vertrag sollte Regelungen sowohl hinsichtlich der einzubringenden Schutzrechte
als auch der etwaig entstehenden Schutzrechte und ihrer spateren Nutzung enthalten.
Dabei ist auch die Behandlung/Regelung von Arbeitnehmererfindungen zu achten. Zu
priufen ist, ob die getroffenen Regelungen den Anforderungen - Stichwort: ,Schwarze
Klauseln™ - der GVO F&E gentigen.

IV. Geheimhaltungs- und Verteidigungsverpflichtungen.

Ein weitere wichtiger Regelungskreis sind die Geheimhaltungs- und Verteidigungspflich-
ten. Hierzu gehdren insbesondere
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- Verpflichtung zur Geheimhaltung des vom anderen Vertragspartner zur Verfligung
gestellten Know-hows und des geistigen Eigentums sowie des neu geschaffenen
Wissens

- Verbot der Konkurrenztatigkeit

- Nichtangriffsklauseln sowie Beistandsverpflichtungen zur Verteidigung der Schutz-
rechte

- Pflicht zur gegenseitigen Information (wichtig: Erstreckung auf Arbeitnehmer und
Subunternehmer !)

- Verbot der Parallelforschung

- Change of Control Klausel

Auch diese Regelungen sollten so formuliert werden, dass sie den Anforderungen der
GVO F&E gentigen.

V. Konfliktlésung

Zu guter Letzt sollten - neben den Regelungen zu ,Sonstiges — Rechtswahl etc." - Regeln
zur Konfliktlésung mitaufgenommen werden. Insbesondere ist dabei zu denken an:

- Regelungen zum Informationsaustausch, Verpflichtung zur Berichterstattung so-
wie regelmaBigen Treffen

- betriebliche Eskalationsregelung (Laborleiter — Abteilungsleiter - Geschéaftsfiih-
rung)

- Mediationsklausel, gegebenenfalls Schiedsklausel (auch fiir MaBnahmen des
einstweiligen Rechtsschutzes)
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