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Vorwort

Der weltweite Wettbewerb um Technologien intensiviert
sich in rasanter Geschwindigkeit. Dies macht eine zielge-
richtetere Innovationspolitik in Deutschland und Europa
sowie ein noch engeres Zusammenspiel von Wissenschaft
und Wirtschaft erforderlich. Zudem stellen Schliissel-
technologien wie Kiinstliche Intelligenz auch die Syste-
matik geistiger Schutzrechte vor neue Herausforderungen.
Es ist daher hochste Zeit, das System geistiger Schutz-
rechte weiter zu starken. Denn Patente, Marken, Designs,
Urheberrechte und Geschéftsgeheimnisse sind die Weg-
bereiter - und gerade nicht die Stolpersteine - fiir mehr In-
novation und Wettbewerbsfahigkeit.

Der Standort Deutschland, die #InnoNation, ringt ange-
sichts paralleler digitaler und griiner Transformationen
und geopolitischer Umbriiche um seine Stellung im glo-
balen Innovationswettbewerb. Laut Innovationsindikator
2023 verharrt Deutschland im Vergleich mit 34 weiteren
Innovationsstandorten auf dem zehnten Platz; ein bes-
seres IP-Management ist deshalb auch Bestandteil des
Pflichtenhefts. Ein ibergeordnetes Konzept fir den Schutz
und die Nutzung der Rechte des geistigen Eigentums ist
damit Standortfaktor. Bessere Anreize, um Innovationen
hervorzubringen und geschaffene Innovation angemessen
zu schiitzen, sind dringend notwendig. Richtige rechtliche
und politische Rahmenbedingungen miissen gewéhrleisten,
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Mitglied der Hauptgeschaftsfliihrung
Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

dass der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wert des
geistigen Eigentums in der Praxis angemessene Wirkung
entfaltet.

Andere Staaten haben dies langst erkannt und ent-
sprechend nationale IP-Strategien verabschiedet. Auch
die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) be-
tont, dass eine nationale IP-Strategie die Féhigkeit eines
Standorts starkt, wirtschaftlich wertvolle geistige Eigen-
tumsrechte zu schaffen, zu schiitzen und zu verbreiten.
Sie fordere ein giinstiges Umfeld, um das innovative und
kreative Potenzial eines Landes zu nutzen.

EsistanderZeit,dass auch die Bundesregierung den Wert
geistiger Eigentumsrechte fiir Wirtschaft und Gesellschaft
ausdriicklich anerkennt - durch eine ressortiibergreifende,
kohérente IP-Strategie fiir Deutschland, die dann auch kon-
sequent in einem ambitionierten Zeitplan umgesetzt wird.

Ein praxistaugliches Gesamtkonzept fiir [P kann nurunter
Einbeziehung der Expertise und praktischen Erfahrungen
der Wirtschaft und Rechtsanwender erfolgen. BDI und
TaylorWessing wollen mit diesen Eckpunkten einer
IP-Strategie fir Deutschland einen inhaltlichen Impuls fir
die Entwicklung eines ,Masterplans“ der Bundesregierung,
leisten.
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Geistiges Eigentum (Intellectual Property — ,,IP“) und des-
sen Schutz sind das Fundament fiir Innovation® und damit
fur die deutsche und europdische Wettbewerbsfahigkeit.
Kreativitdt und Erfindungsreichtum sind besondere Star-
ken der deutschen Wirtschaft und die Voraussetzungen
fur ihren Erfolg in einer wissensbasierten und zukunfts-
orientierten Gesellschaft. Der Schutz von IP dient dabei
nicht nur der Sicherung von Investitionen, sondern unter
anderem auch dem Transfer von Wissen und Technologien
in gesellschaftsrelevante Zukunftsfelder, der Entwicklung
innovativer kleinerund mittlerer Unternehmen (KMU) und
der Erreichung iibergeordneter gesellschaftlicher Ziele.

Der Wandel von der klassischen Industrie hin zu einer
wissensbasierten Industrie- und Dienstleistungsgesell-
schaft erfordert einen ,Masterplan®, um geistiges
Eigentum als Ankerpunkt der Wissensgesellschaft zu
etablieren. Nur mit Hilfe politischer, wirtschaftlicher und
regulativer Rahmenbedingungen zur Forderung des Ein-
satzes und zum Schutz geistigen Eigentums kann es auch
kiinftig gelingen, die geopolitischen, gesellschaftlichen und
technologischen Herausforderungen zum Wohle der Ge-
sellschaft zu meistern.

Hier ist zunéchst die nationale Politik gefordert. An poli-
tischen Strategien, die Innovationen am Standort Deutsch-
land betreffen, mangelt es nicht. So hat die Bundesregierung
unter anderem die Start-up-Strategie, die Datenstrategie,
die Digitalstrategie und auch die Zukunftsstrategie For-
schung und Innovation verabschiedet. Eines haben sie

gemeinsam: Sie lassen — trotz der kaum zu negierenden

Sachnéhe zum geistigen Eigentum - koordinierte Ziele und

Vorschlage fir MaBnahmen zur strategischen und systema-
tischen Nutzung von IP zur Férderung von Innovation und

gesellschaftlichem Wohlstand vermissen.

Vor diesem Hintergrund ist es deshalb unerlésslich, eine
nationale IP-Strategie zu entwickeln, die die Innovati-
ons- und Wettbewerbsfdhigkeit Deutschlands und Euro-
pas starkt und die technologische Souveranitét des Stand-
orts sichert. Erforderlich ist insoweit ein ganzheitliches
IP-Konzept, das innerhalb samtlicher Politikbereiche und
Strategien stets als wesentliches Element mitgedacht
wird. Auch die Weltorganisation fiir geistiges Eigentums
(World Intellectual Property Organization, WIPO) be-
tont die Bedeutung und Notwendigkeit von nationalen
IP-Strategien.

1 Vgl. BDI-Mission Statement ,Geistiges Eigentum
— Motor flr Innovation, Wettbewerbsfahigkeit und
gesellschaftlichen Wohlstand“ v. 10.10.2022.
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Anlass fiir die Erarbeitung dieser nationalen Strategie bietet
schlieBlich auch der Intellectual Property Action Plan der
Europdischen Kommission. Auf die daraus entwickelten
Vorschldge der Kommission ist mit einem nationalen Im-
puls zu reagieren, der die Interessen der deutschen Indus-
trie deutlich berticksichtigt und IP schwachende Tenden-
zen auf europdischerund internationaler Ebene adressiert.

Vor diesem Hintergrund hat der BDI Eckpunkte einer
»IP-Strategie fir Deutschland“ entwickelt und daraus
Kernbotschaften abgeleitet. Sie betreffen Aspekte, die aus
Sicht des BDI auf nationaler, aber auch auf européischer
und internationaler Ebene in dieser Strategie aufgegriffen
werden miissen, um den Standort Deutschland in Europa
auf der Basis starken geistigen Eigentums langfristig re-
silient, souverdn, innovations- und wettbewerbsfahig zu
halten und zwar gerade wegen neuer handelspolitischer
und geookonomischer Herausforderungen und Krisen. Es
werden vier Handlungsfelder identifiziert, auf denen die
Politik aktiv werden muss. Einzelheiten werden durch die
insgesamt 16 Kernbotschaften konkretisiert.


https://www.bmwk.de/SUS/start-up-strategie-der-bundesregierung.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung/datenstrategie-2023-2216620
https://digitalstrategie-deutschland.de/
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/zukunftsstrategie_node.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/zukunftsstrategie/zukunftsstrategie_node.html
https://www.wipo.int/en/web/national-ip-strategies
https://www.wipo.int/en/web/national-ip-strategies
https://bdi.eu/publikation/news/geistiges-eigentum-wettbewerb-patent-innovationen
https://bdi.eu/publikation/news/geistiges-eigentum-wettbewerb-patent-innovationen
https://bdi.eu/publikation/news/geistiges-eigentum-wettbewerb-patent-innovationen
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property_en?prefLang=de

IP-KERNBOTSCHAFT 1
IP-Intelligenz - Schaffung eines Bewusstseins fiir IP

e  Forderung einer besseren und breiteren Ausbildung
zum Thema geistiges Eigentum fur eine Gesellschaft,
die Innovationen und IP schétzt und Innovatoren
hervorbringt;

e Forderung der IP-Kompetenz im Unternehmen fiir
eine Wirtschaft, die den Wert von IP und Know-how
kennt und nutzt.

IP-KERNBOTSCHAFT 2

IP-Schutz - Innovationen leichter schiitzen
Erleichterung des faktischen Zugangs zum IP- und
Know-how-Schutz durch

e  Unterstitzung von KMU durch Schulungen und
finanzielle Forderung bei Patentanmeldungen;

° gesetzgeberische Klarstellungen im Bereich des
Geschaftsgeheimnisschutzgesetzes.

IP-KERNBOTSCHAFT 3
IP-Kooperationen — Besser gemeinsam forschen
Vereinfachte Kooperation durch

e  verbesserte Rahmenbedingungen im beihilferecht-
lichen Bereich und

e  praxisndhere Gestaltung des Kartellrechts.




IP-KERNBOTSCHAFT 4
IP-Schutz als Chance nutzen

e  Verbesserung der offentlichen Wahrnehmung von
IP-Schutzrechten mit dem Fokus auf deren Nutzen;

e  Forderung von Innovation statt Beschrankung von
IP-Schutz.

IP-KERNBOTSCHAFT 5
Schutz von Geschiftsgeheimnissen erhalten

e  Keine Aushohlung des Geheimnisschutzes durch
tberbordende Transparenz- oder Informations-
pflichten.

IP-KERNBOTSCHAFT 6
IP-Ziele fiir Schliisseltechnologien entwickeln

e Identifizierung technologischer Schwerpunkte und
gezielte Forderung von F&E-Tatigkeiten sowie
Schutzrechtsanmeldungen in diesen Bereichen.

IP-KERNBOTSCHAFT 7
IP-Steuerpaket zur Investitionsférderung

° Steigerung der Attraktivitit von Investitionen in
Forschung und Entwicklung am Standort Deutsch-
land durch Ausbau der Steuererleichterungen der
deutschen Industrie im Bereich der Forschungs-
forderung.

IP-KERNBOTSCHAFT 8
IP-Rechtssicherheit auch international

° Starkung der Rechtssicherheit und Wettbewerbs-
fahigkeit durch internationale Harmonisierung von
Kernbereichen des materiellen Patentrechts;

° angemessene Beriicksichtigung der Belange der deut-
schen Industrie bei Harmonisierungsverhandlungen.




IP-KERNBOTSCHAFT 9
IP-Schutz mit dem technischen Fortschritt
mitfithren

. Sicherstellung, dass IP-Schutzrechte auch die Inno-
vationen in neuen Technikgebieten erfassen konnen
und das Patentsystem nicht den Anschluss an den
technischen Fortschritt verpasst;

. Gesetzgebung mit AugenmaB, die von einer Uber-
regulierung absieht und sich nicht innovations-
hemmend auswirkt.

IP-KERNBOTSCHAFT 10
IP-Infrastruktur durch starke deutsche Amter und
Gerichte

e Bestmdogliche personelle und sachliche Ausstattung
nationaler IP-Institutionen;

e  Erhalt bewéhrter Priufungskompetenzen, damit die
Anmeldung von IP-Schutzrechten in Deutschland
Teil unternehmerischer IP-Strategie bleibt.

IP-KERNBOTSCHAFT 11
Sicherstellung der Patentqualitat fiir
rechtsbestindige Patente

e Verbesserung der Prifungsqualitit und Validitét
der von deutschen und europdischen Patentdmtern
erteilten Patente durch angemessene personelle
Ausstattung, Priferschulung und -Incentivierung;

. Stéarkung der Rechtssicherheit fiir Patentinhaber
und Marktteilnehmer durch qualitativ hochwertige
Patente.

IP-KERNBOTSCHAFT 12
Mitwirkung an der Setzung globaler Standards

e  Sicherstellung der Sprechfahigkeit der deutschen
Industrie im Rahmen der Standardisierung;

° starkere Beteiligung der deutschen Industrie an der
Normsetzung und deren finanzielle Férderung.



IP-KERNBOTSCHAFT 13
IP-Rechte durchsetzen - Ausgewogene und
effiziente nationale Verfahren

e  Sicherung eines fairen und effektiven Patent- und
Patentgerichtssystems in Deutschland;

e  weitere Synchronisierung der Patentverletzungs-
und Nichtigkeitsverfahren, um die Durchsetzung
vernichtungsreifer Patente zu verhindern.

IP-KERNBOTSCHAFT 14
Lizenzierung standardessenzieller Patente
effizienter gestalten

e  Rechtssicherheit durch weitere Konkretisierung der
wechselseitigen Obliegenheiten im Rahmen eines
kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands;

e  QGestaltung der Leitlinien fiir die Feststellung
von FRAND-Bedingungen (Fair Reasonable and
Non-Discriminatory) und die Berechnung von
FRAND2

IP-KERNBOTSCHAFT 15

Technologietransfer starken — Rechtssicherheit bei
der Lizenzierung

Rechtssicherheit bei der Lizenzvergabe und -nahme

e durch kartellrechtliche Regelung fiir die Freistellung,
von IP-Plattformen® und

° die Erleichterung der Lizenzierung gemeinschaft-
lich gehaltener Patente.

IP-KERNBOTSCHAFT 16
IP zur Unternehmensfinanzierung -
Portfoliobewertung unterstiitzen

e Forderung IP-basierter Finanzierungsmoglichkeit;

e  Unterstiitzung von KMU und Start-ups durch
erschwingliche IP-Bewertungen.

2 Diese Position wird von einzelnen Mitgliedern eines
BDI-Mitgliedsverbands nicht mitgetragen.
3 Vgl Fn. 2.







Eine smarte Gesellschaft als Ndhrboden fiir [P - ohne diese

Grundlage lasst sich Innovation nicht sinnvoll vorantreiben.
Das Wissen um IP als Wirtschaftsgut darf kein Sonder-
wissen sein, sondern muss gesamtgesellschaftlich vorliegen.
Denn Innovationstatigkeiten bilden die Grundlage fiir den

unternehmerischen Erfolg und die Wettbewerbsfahigkeit
der Standorte Deutschland und Europa. Sie bediirfen eines

fordernden Rahmens und eines effektiven Schutzes. Dabei

konnen sie von einer positiven gesellschaftlichen Wahr-
nehmung profitieren, die Innovation und ihre Wirkme-
chanismen versteht und schétzt, gegebenenfalls an ihnen

mitwirkt und dabei IP als Wirtschaftsgut anerkennt. Inso-
fern ist es unerlisslich, dass sich die Gesellschaft mit dem

Wirtschaftsfaktor IP befasst.

Hierzu gehort, dass die Skepsis gegeniiber geistigen Eigen-
tumsrechten abgebaut wird. Hinsichtlich technischer
Schutzrechte gilt es etwa, ihre Bedeutung fur den techni-
schen Fortschritt in den Vordergrund zu stellen. Ebenso
ist eine vermehrte Wertschétzung der Ergebnisse nicht-
technischer Kreativitat wiinschenswert. Derer bedarf es
etwa vor dem Hintergrund der Nutzung illegaler Musik-
downloadportale ebenso wie der bei Konsumenten héufig
bestehenden Toleranz gegentiber Produktpiraterie.

Nur wenn eine gemeinsame [P-Intelligenz vorherrscht,
wird das erprobte Schutzrechtssystem auch fiir Neuein-
steiger nutzbar und damit attraktiver. Deshalb darf auch
im Bereich des unternehmerischen Handelns effektiver IP-
Schutz nicht denjenigen vorbehalten sein, die eine eigene
IP-Abteilung vorhalten kénnen. Vielmehr miissen auch
kleine und mittlere Unternehmen (KMU #) und Start-ups
dafiir sensibilisiert werden, in welchen Unternehmens-
bereichen es zur Schaffung von IP kommen kann und wel-
che Voraussetzungen fiir die Erlangung von Schutzrechten
gelten. Ferner gilt es, durch informiertes Handeln einem
Verlust der eigenen Rechte vorzubeugen. Insofern erscheint
es erforderlich, das Wissen um die Bedeutung des Geheim-
nisschutzes weiter auszubauen.

Ein funktionierendes IP-Okosystem setzt auch voraus, dass
ein Wissensaustausch erfolgt. Kooperationen verschiedener
Art — asymmetrisch, divers — zwischen Wissenstrédgern
bilden daftir eine Grundlage. Kooperationspartnern muss
dafiir ein interessengerechter und praxisnaher Rechts-
rahmen zur Verfiigung stehen, der insbesondere auch die
Besonderheiten der weiter zunehmenden Forschungs-
kooperationen zwischen der Industrie und Forschungs-
einrichtungen adressiert.

4 In diesem Positionspapier werden Unternehmen, deren Tétigkeit
im Wesentlichen auf die Verwertung von Patenten beschrankt ist
(,non-practising entity“[NPE]), nicht durch den Begriff KMU erfasst.

Smarte Gesellschaft - ein Okosystem fiir IP

1.1. IP-Intelligenz - Schaffung eines
Bewusstseins fir IP

Ein hoher IP-1Q fiir Deutschland

Fir den Aufbau des Bewusstseins fiir und die Wert-
schitzung des geistigen Eigentums in der Gesellschaft sind
folgende MaBnahmen zu ergreifen:

1.1.1 Bessere und breitere Ausbildung zum Thema
geistiges Eigentum

e  Schaffung eines Bewusstseins fir geistige Schutz-
rechte bereits im Rahmen der Schul- und beruflichen
Ausbildung

Patente, Marken, Gebrauchsmuster, eingetragene
Designs / Geschmacksmuster, Urheberrechte und ver-
wandte Schutzrechte sowie Schutzvorschriften fiir
Geschiftsgeheimnisse bieten das rechtliche Grund-
system fiir Wissenserwerb und -transferund damit fiir
unternehmerisches Handeln. Um von den Vorteilen
des IP-Schutzsystems zum Gesamtwohl aller noch
mehr profitieren zu konnen, muss das Wissen um
IP und seinen gesellschaftlichen Nutzen stirker ver-
ankert werden. Dies beginnt mit Anforderungen an
das Bildungssystem. Dort muss das Bewusstsein dafiir
geschirft werden, dass in der Wissensgesellschaft
nicht nur Sachgiiter werthaltig sind, sondern die im-
materiellen Werte an Bedeutung gewinnen. Letztere
werden tber den Erfolg des Wirtschaftsstandorts
und damit auch tiber unsere Geschéftsmodelle ent-
scheiden. Die Wertschitzung fiir das in Deutschland
bestehende System an IP-Schutzrechten muss friih-
zeitig vermittelt werden, da es fiir die Innovations-
forderung wesentlich ist.

. Erganzung des Curriculums in natur- und ingenieur-
wissenschaftlichen Ausbildungsberufen und Stu-
diengdngen sowie im rechtswissenschaftlichen
Studiengang um vertiefte Kenntnisse im Bereich IP

Wihrend die vermehrte Akzeptanz fiir geistiges
Eigentum in der gesamten Gesellschaft férderungs-
wilrdig ist, sollten insbesondere Personen, die natur-
oderingenieurwissenschaftliche Berufe erlernen oder
entsprechende Studiengédnge absolvieren, zu den
Voraussetzungen, besonderen Herausforderungen
und Vorteilen des IP-Schutzes und der Bedeutung
technischen Know-hows geschult werden. Ebenso
sollte es mehr Angebote im Themenbereich ,,Gewerb-
licher Rechtsschutz® im Studium der Rechtswissen-
schaften geben.
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. Starkung der Berufsbilder der im gewerblichen
Rechtsschutz Tatigen

Die Berufsbilder des Patentanwalts, des Patent-
anwaltsfachangestellten, des Patent- und Marken-
prifers, des Patentrechercheurs, des Patent-
koordinators und des Richters und Rechtsanwalts
im gewerblichen Rechtsschutz miissen als berufliche
Perspektive bekannter werden.

1.1.2 Forderung der IP-Kompetenz im Unternehmen

e Bessere Schulungsangebote fiir Start-ups/KMU zum
[P- und Know-how-Schutz

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) beziehungs-
weise Unternehmensgriinder miissen mit Blick auf
die bestehenden Moglichkeiten des IP- und Geheim-
nisschutzes geschult werden, d. h. betreffend der
Schaffung und Nutzung geistigen Eigentums. Inso-
weit nimmt das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMA) eine besondere Rolle ein. Denn seit der Ein-
fithrung des § 26a Absatz 1 Patentgesetz (PatG) ist das

DPMA verpflichtet, ,die Offentlichkeit, insbesondere

auch kleine und mittlere Unternehmen, in allgemeiner
Formtiber Rechte des geistigen Eigentums und deren

Schranken sowie iiber die Wahrnehmung und Durch-
setzung dieser Rechte zu informieren®. Dabei sollen

weder Rechtsdienstleistungen noch individualisierte

Beratung angeboten werden, sondern Unternehmer
fiir den mit geistigen Eigentumsrechten verbundenen

wirtschaftlichen Nutzen sensibilisiert werden. Ins-
besondere KMU, die kein eigenes Personal fur Schu-
lungen vorhalten kdnnen, sollten dadurch unterstiitzt

werden.

Die Schulungen sollten auch konkrete Umsetzungs-
maBnahmen beinhalten, etwa die zur Schaffung
eigener Marken erforderlichen Schritte. Die Unter-
nehmen sollten auBerdem tiber die unterschiedlichen
Moglichkeiten des Schutzes ihrer Innovationen auf-
geklart werden. Sie miissen in die Lage versetzt wer-
den, eine kompetente Entscheidung zu treffen, ob sie
ihre Innovationen durch die Anmeldung, technischer
Schutzrechte oder durch ihre Geheimhaltung schiit-
zen wollen. Mit Blick auf das Unternehmens-Know-
how miissen insbesondere die Dokumentation in-
haber- oder mitarbeiterbezogenen Know-hows sowie
die Einrichtung erforderlicher Geheimhaltungsmaf3-
nahmen selbstverstidndlich werden.

o Vertiefte Kenntnisse im Bereich IP fiir Mitarbeitende
Wer in einem natur- oder ingenieurwissenschaft-

lichen Beruf tétig ist, muss im Bereich IP regelmaRig
geschult werden. Auch insoweit ist es notwendig,
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dass das DPMA entsprechende Schulungsangebote
vorhélt. Die vorgeschlagenen Schulungen sollten
Unternehmen auch in die Lage versetzen, vor der
Entscheidung fiir die Investition in eigene Innova-
tionen zu beurteilen, ob eine Technologie bereits im
veroffentlichten Stand der Technik vorhanden ist.
Der Riickgriff auf den Datenbestand der Patent- und
Markendmter — wohl die gro3te technische Bibliothek
der Welt - sollte dazu selbstverstidndlicher werden.
Dies erfordert das Wissen um die Vielzahl der dort
veroffentlichten Bestandschutzrechte technischer wie
nichttechnischer Natur sowie die Féhigkeit, die ge-
suchten Informationen aufzufinden beziehungsweise
auffinden zu lassen. Durch die friithzeitige Kenntnis
der relevanten Bestandschutzrechte lédsst sich das
Risiko von Fehlinvestitionen verringern. Die auch
insoweit verstirkte Offentlichkeitsarbeit des DPMA
nach § 26a Absatz 1 PatG ist ein erster Schritt in die
richtige Richtung. Hier darf jedoch nicht verharrt
werden. Zur Herstellung eines level playing field fur
in Deutschland anséssige Unternehmen im inter-
nationalen Vergleich sind zusétzlich umfangreiche
finanzielle FordermaBnahmen erforderlich,um einen
nachhaltigen und spiirbaren Innovationsschub zu be-
wirken. Fiir KMU haélt der BDI insoweit Schulungen
von Mitarbeitenden in Unternehmen im Bereich der
Patentrecherche, verglinstigten Zugang zu Patent-
recherchen und Voucher zur Inanspruchnahme von
Dienstleistungen des DPMA fiir zielfithrend. Erfolgt
eine Personalschulung auf anderem Wege — etwa
durch die Beauftragung eines niedergelassenen
Patentanwalts - sollten steuerliche Vergiinstigen oder
Zuschiisse Anreize fiir die betreffenden KMU schaffen.

1.2. IP-Schutz - Innovationen leichter
schiitzen

Das Bewusstsein fiirIPzuweckenund dieunternehmerische
[P-Kompetenz zu stérken sind Grundvoraussetzungen
fur die Verbesserung des Zugangs fir Unternehmen zu
IP. Es gilt dartiber hinaus, faktische Zugangshiirden ins-
besondere von KMU zur Erlangung gewerblicher Schutz-
rechte zu beseitigen.

Deshalb miissen vor allem KMU bei der Anmeldung eigener
Schutzrechte unterstiitzt werden. Neben Schulungen durch
das DPMA im Rahmen des Auftrags nach § 26a Absatz 1
PatG miissen - iiber bereits auf EU-Ebene bestehende hi-
naus - finanzielle Anreize geschaffen werden, damit KMU
ihre Innovationen zur Anmeldung bringen kénnen.

Soweit die Unternehmen ihre Innovationen als Geschéfts-
geheimnisse schiitzen wollen, ist dies in der Praxis eben-
falls mit erheblichen Unwégbarkeiten fiir sie verbunden.
Insbesondere die bestehende Rechtsunsicherheit stellt sie



vor groBe Herausforderungen: Fiir die Auslegung des im
Jahr 2019 in Kraft getretenen Geschiftsgeheimnisschutz-
gesetzes fehlt es derzeit noch an verlésslichen Fallgruppen.
Deshalb besteht ein besonderes Risiko, dass ein Gericht
das durch ein Unternehmen nach bestem Wissen prakti-
zierte System zur Schaffung und Wahrung ,,angemessener
GeheimhaltungsmaBnahmen” gegebenenfalls im Nach-
hinein als unzureichend einordnet und der zu schiitzenden
Information den Geschéftsgeheimnischarakter aberkennt.
Dies ist nicht nur fir KMU ein untragbarer Zustand. Der
erforderliche Aufwand an Ressourcen zur Einschitzung
und Herstellung — vermeintlich — angemessener Geheim-
haltungsmaBnahmen stellt eine Zugangshiirde zu effekti-
vem Geheimnisschutz dar.

Zur Gewahrleistung eines einfacheren und zuverlédssigeren
[P-Schutzes schldgt der BDI folgende MaBBnahmen vor:

o Schulungen fiir KMUim Bereich Patentanmeldungen

Vergleichbar mit den vorgeschlagenen Maf3nahmen
zugunsten KMU mit Blick auf Recherchetétigkeiten
im Vorfeld der Entscheidung tiber eine Investition in
Innovation bediirfen KMU, die diese Innovation selbst
fur eigene Produkte nutzen und deren hauptsich-
liche Tétigkeit nicht in der Verwertung von Patenten
besteht, im Rahmen der Anmeldung von Patenten
konkreter Hilfestellung. Speziell mit Blick auf Patent-
anmeldungen und damit einhergehender Patent-
recherche sollten KMU durch das DPMA geschult
werden.

e  Finanzielle Unterstiitzung far KMU bei Patent-
anmeldungen

Dies betrifft einerseits die Absenkung von Recher-
che-, Anmeldungs- und Priiffungsverfahrenskosten,
zumindest fiir die ersten Patentanmeldungen sowie

Voucher fiir KMU zur Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen des DPMA. Ferner sollte die patent-
anwaltliche Beratung von KMU in Vorbereitung einer
Patentanmeldung zum Beispiel - tiber die bereits auf
EU-Ebene bestehenden Fordermoglichkeiten hinaus-
gehend — mit Beratungsgutscheinen gefordert werden.
Auch im Nachgang der Anmeldung miissen finanzielle

Anreize geschaffen werden, beispielsweise betreffend

die steuerliche Berticksichtigung angefallener patent-
anwaltlicher Beratungskosten. Auch Investitionen in

den Know-how-Schutz sollten eine attraktive steuer-
liche Berticksichtigung erfahren.

Smarte Gesellschaft - ein Okosystem fiir IP

° Gesetzgeberische Klarstellungen im Bereich des Ge-
schiftsgeheimnisschutzgesetzes

Zur Erlangung von Rechtsklarheit und -sicherheit
sollte der Gesetzgeber einen nicht abschlieBenden
Katalog von auch fir KMU umsetzbaren Geheim-
haltungsmaBnahmen aufstellen, die je nach , Wertkate-
gorie“ des Geschiftsgeheimnisses als ,,angemessen”
im Sinne des Geschéftsgeheimnisschutzgesetzes gel-
tenund deren Erfiillung den (rechtlichen) Schutz von
Geschiftsgeheimnissen absichert.

1.3 IP-Kooperationen - besser
gemeinsam forschen

Fir die deutsche Industrie ist eine partnerschaftliche und
unbiirokratische Zusammenarbeit von Unternehmen mit
Forschungsinstituten und Hochschulen fester Bestandteil
einer smarten Gesellschaft. Ein Teil der IP-Rechte wird
von Unternehmen und Forschungsinstituten beziehungs-
weise Hochschulen gemeinsam generiert. Die Bedeutung
gemeinsamer Forschungskooperation wird auch in Zukunft
zunehmen. So hat die gegenwartige Bundesregierung im
Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie ,,soziale und techno-
logische Innovationen insbesondere an den HAW [Hoch-
schulen fiir Angewandte Wissenschaften] und kleinen und
mittleren Universititen in Zusammenarbeit u. a. mit Start-
ups, KMU sowie sozialen und dffentlichen Organisationen®
fordern mochte.

Vor diesem Hintergrund ist ein praxisnaher und klarer
gesetzlicher Rahmen fiir Forschungskooperationen ent-
scheidend. Den gesetzlichen Rahmen fiir Forschungs-und

Entwicklungs-Kooperationen (F&E) bilden im Kern neben

dem Zivilrecht das EU-Beihilfe- und Kartellrecht.
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1.3.1 Beihilferahmen modernisieren

Der Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) verbietet

grundsétzlich staatliche Beihilfen, soweit diese den Wettbewerb verfdlschen

oder zu verfélschen drohen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten be-
eintrichtigen (Artikel 107 Abs. 1 AEUV). Nach Artikel 107 Abs. 2 und 3 AEUV
sind aber Ausnahmen moglich.

Im ,,Unionsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung, Ent-
wicklung und Innovation“ (FEI-Rahmen), zuletzt (iberarbeitet 2022, hat die
Europédische Kommission Voraussetzungen fiir die Vereinbarkeit staatlicher
Beihilfen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Innovation mit Ar-
tikel 107 AEUV festgelegt. Beihilfen konnen insbesondere dann zuléssig sein,
wenn F&E aufgrund von Marktversagen ohne dffentliche Férderung gar nicht
durchgefiihrt werden wiirde.

Die Voraussetzungen, nach denen eine ,Zusammenarbeit” zwischen Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen nicht zu mittelbaren Beihilfen fiir die
Unternehmen fiihrt, zihlt die Europdische Kommission im FEI-Rahmen® auf.
Hier bleiben jedoch viele Fragen offen, zu denen die Europdische Kommission
entsprechende Klarstellungen vornehmen sollte. Neben der Frage, ob eine bei-
hilferechtliche Priifung erforderlich ist, ergeben sich Konsequenzen fiir die Ver-
teilung der geistigen Eigentumsrechte zwischen Unternehmen und Forschungs-
einrichtung.®

5 Vgl. Rn. 25 ff. FEI-Rahmen.
6 Zu beihilferechtlichen Einzelheiten vgl. BDI-Positionspapier zum FEI-Beihilferahmen v. 08.06.2021.

Damit der Schutz geistigen Eigentums seine
optimale Wirkung entfalten kann, miissen
IP-Kooperationen zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft erleichtert und Zugangs-
hiivden fiir den Mittelstand sowie Startups
dringend abgebaut werden. Nur so konnen
Okosysteme fiir neue Technologien erfolg-
reich aufgesetzt werden.”

Dr. Alissa Zeller

Vorsitzende BDI-Ausschuss flir Gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht (Senior Vice President IP, BASF SE)
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Abbildung 1: Problemfelder im FEI-Rahmen

Quelle:BDI

Auftragsforschung
Abgrenzung,
problematisch

Auslegungshilfe
erforderlich

Unklare Definition
Marktpreis

Intransparenz
beziglich
Vollkosten

Zusammenarbeit mit
Unternehmen

Beihilferechtliche
Einordnung der

Verwendung der
Forschungsergebnisse
durch Unternehmen
unsicher

17



IP-bezogene Forderungen aus dem BDI-Positionspapier
zum FEI-Beihilferahmen sind insbesondere:

18

Der FEI-Rahmen besitzt bei Kooperationen zwi-
schen Unternehmen und offentlich gefoérderten
Einrichtungen hohe Praxisrelevanz, da er die Regeln
vorgibt, nach denen gepriift wird, ob ein Unter-
nehmen, das mit einer offentlichen Einrichtung
kooperiert, mittelbar eine staatliche Beihilfe erhilt.
Dabei wird zwischen der ,,Auftragsforschung” und
der ,Zusammenarbeit mit Unternehmen” unter-
schieden. Um in diesem Kontext Rechtssicherheit
fur alle Beteiligten zu gewéhrleisten, muss ins-
besondere das Kapitel 2.2 (,Mittelbare staatliche
Beihilfen, die Unternehmen iiber offentlich geforderte
Einrichtungen fiir Forschung und Wissensverbreitung
und Forschungsinfrastrukturen gewdhrt werden®)
praxisnédher gestaltet werden.

Die Europdische Kommission sollte konkrete
Beispielsfille oder eine klare Auslegungshilfe des
FEI-Rahmens zur Verfiigung stellen, um rechts-
sicher zwischen der ,Auftragsforschung® und der
»Zusammenarbeit mit Unternehmen” unterscheiden
zu konnen. Denn die Unterscheidung hat erhebliche
Folgen fur die beihilferechtliche Bewertung und im
Hinblick darauf, wie mit der Verteilung der aus der
F&E hervorgehenden Arbeitsergebnisse umzugehen
ist. Es ldsst sich beobachten, dass Forschungs-
institute und Hochschulen flexibel dazu tendieren,
entweder von einer ,, Auftragsforschung” oder einer
y,Zusammenarbeit® auszugehen, je nachdem, ob
der eigene Fokus auf dem Mittelzufluss (dann Auf-
tragsforschung) oder der Zuweisung von Rechten
des geistigen Eigentums (dann Zusammenarbeit)
liegt. Dartiber hinaus wiren Klarstellungen auch
fur andere Formen der gemeinsamen Forschungs-
aktivitdt zwischen Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen hilfreich.

Eine der Voraussetzungen, damit im Falle von Auf-
tragsforschung oder Forschungsdienstleistungen
durch  (staatlich  geférderte) Forschungsein-
richtungen keine mittelbare Beihilfe an ein Unter-
nehmen vorliegt, ist, dass die Forschungsdienst-
leistung ,zum Marktpreis erbracht wird. Da der
Begriff nicht klar definiert ist, haben Unternehmen
und Forschungsinstitute/Hochschulen hiufig sehr
unterschiedliche Vorstellungen tiber die Hohe des
Marktpreises. Unternehmen koénnen ex ante auch
nur schwer einschétzen, ob das Forschungsergeb-
nis Uberhaupt zu realistischen kommerziellen
Bedingungen vermarktet werden kann, was zu
unkalkulierbaren Risiken fithrt. Die Europdische
Kommission sollte daher den Begriff des ,Markt-
preises® klarer beschreiben und definieren, sodass

eine rechtssichere Auslegung in der Praxis moglich
ist.

Sofern sich kein Marktpreis ermitteln ldsst, kann
die Forschungseinrichtung oder Forschungsinfra-
struktur stattdessen auf Vollkostenbasis arbeiten,
ohne dass das beauftragende Unternehmen von einer
staatlichen Beihilfe i. S. d. Artikel 107 AEUV profi-
tiert. Bei der Berechnung der Gesamtkosten setzen
die Forschungseinrichtungen oder Forschungs-
infrastrukturen in der Regel Kostenpauschalen fiir
Miete, Energie, Verwaltung usw. an. Hier weichen
die angesetzten Pauschalbetrdge fiir grundséatzlich
vergleichbare Leistungen teilweise erheblich von-
einander ab und kénnen zu betréachtlichen Zusatz-
kosten fiir die beteiligten Unternehmen fiithren. Die
Europdische Kommission sollte klarstellen, dass
sich die Kostenpauschalen nur auf die jeweilige
Projektleistung beziehen und keine projektfremden
Sachverhalte (z. B. Lehre) beinhalten. Zudem sollte
die Europdische Kommission eine einheitliche Ober-
grenze fiir Kostenpauschalen, z. B. von 30 Prozent
priifen. Es konnte auch angedacht werden, standort-
spezifische Gemeinkosten (z. B. anteilige Kosten ftr
Strom, Raumkosten, Geriitenutzung etc.) konkret zu
berechnen und keine Kostenpauschalen anzusetzen.

Unklarheiten ergeben sich auch hinsichtlich der
Frage, ob die Verwendung der Forschungsergeb-
nisse durch ein Unternehmen als Vorteil im Sinne
des Beihilferechts gewertet werden kann.” In den
meisten europdischen Rechtsordnungen ist es
jedem Mitinhaber eines Patents erlaubt, das Patent
zu nutzen, solange er die individuellen Rechte der
anderen Mitinhaber nicht beeintrachtigt. Wenn eine
solche Regelung zwischen einem Unternehmen und
einer Forschungseinrichtung gilt, konnen beide Par-
teien die gemeinsame Erfindung nutzen. Es bedarf
einer Erginzung dahingehend, dass die Nutzung
von durch die Kooperationspartner gemeinsam er-
arbeiteten Forschungsergebnissen keinen Vorteil im
Sinne des Beihilferechts fiir das Unternehmen dar-
stellt. Im Falle von Ergebnissen, die das Unternehmen
allein hervorgebracht hat, sollte die Einraumung von
Zugangsrechten — auch zu Forschungszwecken - zu
diesen Ergebnissen durch das Unternehmen gegen-
uber der Forschungseinrichtung einen Ausgleich
fur die Zugangsrechte darstellen, die umgekehrt die
Forschungseinrichtung dem Unternehmen einrdaumt.
Letzteres stellt keinen einseitigen Vorteil fiir das
Unternehmen dar.

7 Vgl. Rn. 29 FEI-Rahmen.



1.3.2 Kartellrecht praxisnaher gestalten

Artikel 101 Absatz1 AEUV untersagt Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschliisse von Unternehmens-
vereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu
beeintrachtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Ein-
schrankung oder Verfalschung des Wettbewerbs innerhalb
des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken.

Gemeinsame F&E (einschlieBlich Auftrags-F&E) zwi-
schen Industrieunternehmen und Forschungsinstituten

beziehungsweise Hochschulen (F&E-Kooperationen) kon-
nen ebenfalls unter das Kartellverbot fallen, wenn diese Be-
schrankungen des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken.
Eine Einzelfreistellung solcher F&E-Kooperationen - in

der Regel in Form einer Auftrags-F&E - vom Kartellverbot
setzt den Nachweis der Freistellungsvoraussetzungen des

Art. 101 Absatz 3 AEUV voraus. Da der Nachweis dieser
Voraussetzungen in der Praxis schwierig sein kann, ver-
suchen die Beteiligten hédufig, die Voraussetzungen fur
eine Gruppenfreistellung vom Kartellverbot nach der Ver-
ordnung (EU) 2023/1066 der Europiischen Kommission

vom 1. Juni 2023 iiber die Anwendung des Artikels 101
Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europai-
schen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen

iber Forschung und Entwicklung (F&E-GVO) zu erfiillen.
Dies gilt selbst dann, wenn die F&E-Kooperation — etwa im

Bereich der Grundlagenforschung — schon gar nicht wett-
bewerbsbeschriankend ist, weil auch das Vorliegen einer
Wettbewerbsbeschrankung oft nicht eindeutig ist.

Vor diesem Hintergrund gibt die FRE-GVO in der Praxis

den kartellrechtlichen Rahmen fir F&E-Kooperationen

vor. Gleichzeitig stellt sie Anforderungen, die oft kaum mit
den wirtschaftlichen Realitdten vereinbar sind. Die Voraus-
setzungen der F&RE-GVO sollten daher praxisndher aus-
gestaltet werden, um den legitimen wirtschaftlichen Inte-
ressen der Beteiligten Rechnung zu tragen.

e Haufig  betreffen  F&E-Kooperationen  von
Industrie und Forschungsinstituten / Hochschulen
Grundlagenforschung. Gemeinsame Grundlagen-
sforschung beschrankt grundsitzlich den Wett-
bewerb nicht, sodass in diesem Fall auch keine (Grup-
pen-)Freistellung vom Kartellverbot erforderlich ist.
Deshalb ist Grundlagenforschung ohne gemeinsame
Verwertung im Rahmen der verbindlichen F&RE-GVO
vom Kartellverbot freizustellen, sofern die Parteien
die Marktanteilsschwelle nicht iiberschreiten und
keine Kernbeschrankungen oder nicht freigestellten
Beschréankungen vereinbaren. Die weiteren Voraus-
setzungen fureine Gruppenfreistellung,insbesondere
Zugang zu ,Foreground-IP“ und Know-how und
»Background Know-how®, miissen jedoch im Falle
von Grundlagenforschung nicht vorliegen.

Smarte Gesellschaft - ein Okosystem fiir IP

AuBerdem sollte die Europdische Kommission in der
F&E-GVOfestlegen, dass es zumindest im Falle einer
Auftrags-F&E nicht erforderlich ist, die Ergebnisse
der F&E-Kooperation mit der beauftragten Partei
zu teilen. Grundsétzlich missen die Parteien bei
Abschluss der F&E-Vereinbarung festlegen, dass alle
Parteien uneingeschrankten Zugang zu den End-
ergebnissen einschlieBlich Rechten des geistigen
Eigentums und Know-how einer F&E-Kooperation
haben. Dies gilt sowohl fiir die Zwecke weiterer F&E
auBerhalb der Kooperation als auch fiir die Zwecke
der Verwertung der Ergebnisse. In der Praxis sind
diese Erfordernisse groBe Hiirden fiir F&E-Koope-
rationen. Insbesondere im Falle einer Auftrags-F&E,
die von einem Unternehmen finanziert wird, kon-
nen namlich die beauftragten Forschungsinstitute,
Hochschulen oder Unternehmen die Forschungs-
ergebnisse nutzen, um auf dieser Grundlage wei-
tere FRE mit Wettbewerbern der finanzierenden
Partei durchzufiihren. Unternehmen werden somit
gezwungen, mittelbar die F&E-Vorhaben ihrer
Wettbewerber mitzufinanzieren und fremden Wett-
bewerb zu fordern.

Zudem sollte die Europdische Kommission die in
der F&E-GVO vorgesehene Verpflichtung, allen
Forschungspartnern Zugang, zu Background Know-
how zu gewéhren, ersatzlos streichen. Es ist dem
finanzierenden Auftraggeber nicht zuzumuten,
dem Auftragnehmer unbeschrinkten Zugang zu
Background Know-how zu gewdhren, das der Auf-
tragnehmer im Wettbewerb gegen den Auftraggeber
nutzen konnte — so aber in Artikel 4 F&E-GVO
vorgesehen, falls keine gemeinsame Verwertung
der Forschungsergebnisse vereinbart ist. Die Euro-
paische Kommission sollte Artikel 4 F&E-GVO
streichen, zumindest aber eine Ausnahme fiir Auf-
trags-F&E aufnehmen.
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IP muss eine zentrale Komponente der Standort- und
Innovationspolitik sein. Ohne die Beriicksichtigung von
IP-Fragestellungen konnen Innovationsstrategien nicht
retissieren. Denn wer den IP-Schutz auBer Acht lésst,
vernachldssigt ein weichenstellendes Kriterium der Ent-
scheidung fiir die Investition in Innovationen. Dazu muss
die Politik IP Gibergreifend in allen relevanten Bereichen
,mitdenken®,

Geistiges Eigentum und dessen Schutz sind das Funda-
ment fiir Innovation und damit fiir die Wettbewerbsfahig-
keit Deutschlands und Europas. Um Deutschland als
Innovationsstandort zu stiarken, darf das bewidhrte Sys-
tem zum Schutz des geistigen Eigentums nicht weiter ge-
schwécht werden. Statt auf vermeintliche Risiken zu fo-
kussieren, miissen die fiir Wirtschaft und Gesellschaft mit
[P-Schutz verbundenen Chancen wahrgenommen werden.®

In einer Industrielandschaft, in der immer stirker wissens-
basierte Produkte und Dienstleistungen das Wachstum
bestimmen, sind auch die Groe und das Verhiltnis der
ein-und ausgehenden IP-Lizenzgebithrenstrome ein Grad-
messer fir die Wettbewerbsfahigkeit der deutschen In-
dustrie. Daher sind MaBBnahmen zur Steigerung der Wert-
haltigkeit der durch die deutsche Industrie aufgebauten,
gehaltenen und lizenzierten IP-Portfolios von besonderer
Bedeutung.

Zu einer erfolgreichen Innovationspolitik zéahlt auch, fiir
einen angemessenen Schutz von Geschéftsgeheimnissen
Sorge zu tragen. Dies beinhaltet ein Eintreten dafiir, dass
das bestehende Schutzniveau nicht durch gesetzliche
Datenteilungs- beziehungsweise Informationspflichten
konterkariert wird.

Im internationalen Wettlauf um die Kontrolle von Schliissel-
technologien bedarf es in Deutschland ferner gezielter
Forderungsmal3nahmen von als Schlisseltechnologien
identifizierter Bereiche. Mit Blick auf die Anmeldung von
Schutzrechten missen Anreize fiir diejenigen Unter-
nehmen geschaffen werden, die in diesen Bereichen in
Deutschland forschen und entwickeln. Die Entscheidung
far Deutschland als Forschungsstandort verlangt ferner
ein steuerlich attraktives Umfeld. Fiir die erheblichen fi-
nanziellen Anreize fiir die Investition in Innovation, die
in einigen Landern vorzufinden sind, muss ein Pendant
fur F&E-Investitionen in Deutschland geschaffen werden.

Eine zukunftsfahige Innovationspolitik verlangt auch im
IP-Bereich einen Blick iitber EU-Landergrenzen hinweg. Die
Exportorientierung der IP-gestiitzten Industrie erfordert
eine Harmonisierung der wesentlichen Grundsétze des
materiellen Patentrechts auf internationaler Ebene. Die

8 Vgl Fn. 1, a.a.0.
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Harmonisierungsbemiihungen miissen weiter fortgefiihrt
werden,um global gleichartige Wettbewerbsbedingungen
zu schaffen.

2.1 IP-Schutz als Chance nutzen

Nicht auf Risiken fokussieren,
sondern die Chancen von IP nutzen

Ein wirksamer Investitionsschutz fordert Investitions-
bereitschaft und Kreativitdt. Dazu gehort ein effizien-
ter IP-Schutz, mit dem sich eine Marktitbernahme durch
Nachahmer verhindern lisst, die unter Verzicht auf die
Investition in eigene Innovationstétigkeiten giinstigere
Produkte anbieten kénnen. Es gilt: Je starker der Schutz
kreativer Leistung, desto wahrscheinlicher ist die Wahr-
nehmung von Innovationschancen.

Deshalb miissen die dem Patentsystem zugrundeliegenden

Wirkmechanismen und Ziele wieder in den Vordergrund

geriickt werden. Patente sollen Ansporn und Belohnung

furtechnische Entwicklungen und deren Bekanntgabe sein

sowie schopferische Leistungen im technischen Bereich

wertschitzen und Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung fordern. Somit treiben Patente die Entstehung

und Verbreitung von Innovation voran. Davon profitiert die

gesamte Gesellschaft. Dem Ausgleich zwischen den Inter-
essen der Patentinhaber und dem Interesse der Allgemein-
heitan der Teilhabe am technischen Fortschritt wird durch

die zeitliche Beschrankung der Exklusivitdt und die dazu

existierenden Ausnahmen Rechnung getragen. Neben den

weiteren Registerschutzrechten wie dem Designschutz,
dem Markenschutz mit ihrer Herkunfts-, Qualitits-, Werbe-
und Investitionsfunktion bieten auch das Urheberrecht und

der Know-how-Schutz Mdglichkeiten fiir Unternehmen,
ihren Beitrag zum technischen Fortschritt zu schiitzen

und - beispielsweise durch Kooperationen, Lizenzierung
und Ubertragung — gemeinsam mit Dritten zu nutzen. Nur
wenn gewdhrleistet ist, dass sich Investitionskosten auch

unter Zuhilfenahme der bestehenden Schutzméglichkeiten

amortisieren lassen, kann der Standort Deutschland weiter-
hin innovativ bleiben. Dies bedeutet: Schutzrechte bergen

Chancen, die es in der Praxis zu nutzen gilt. Vor diesem

Hintergrund sind weitere iiberzogene Beschrankungen

wie beispielsweise von Patentinhabern etwa durch die

Einfiithrung eines Systems fiir Unionszwangslizenzen

oder Aussetzungen des internationalen Patenschutz-
rahmens, abzulehnen. Im Fokus sollte vielmehr die For-
derung von Innovationstétigkeiten stehen.

Insbesondere folgenden Fehlentwicklungen muss daher
aus Sicht des BDI entgegengesteuert werden:
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2.1.1 Keine EU-weite Einfiihrung von
Zwangslizenzen

Die Einfihrung eines EU-Regimes zur Erteilung von
Zwangslizenzen ist abzulehnen. Eine Ausweitung der
bestehenden Regelungen wiirde das bestehende Patent-
system erodieren und die zu férdernde Innovationsbereit-
schaftin Europa,d. h.auch in Deutschland, in Frage stellen.®

2.1.2 Keine technologie- oder anwendungsspezi-
fischen Beschriankungen von IP-Schutzrechten

Auch im Ubrigen sollten weitere technologie- oder an-
wendungsspezifische Beschrankungen von IP-Schutz-
rechten vermieden werden. Dies betrifft unter anderem
folgende Bereiche:

e  Keine Beschrinkungen der Patentierbarkeit im
Bereich der Biotechnologie

Die Biotechnologie ist nicht zuletzt von der Européi-
schen Kommission als eine der Schliisseltechnologien
fuir die Innovations-und damit die Wettbewerbsfahig-
keit der Europdischen Union identifiziert worden.
Patente spielen fiir den Schutz von Innovationen in
allen Bereichen der Biotechnologje eine existenzielle
Rolle. Technologiespezifische Einschrankungen der
Schutzfahigkeit von Erfindungen in der Biotechno-
logie und eine damit verbundene Offnung der Bio-
patentrichtlinie bergen die Gefahr, dass der mithsam
erzielte Kompromiss zu Fragen der Patentierbarkeit
von Erfindungen in der medizinischen, der indust-
riellen und der landwirtschaftlichen Biotechnologie
insgesamt aufgekiindigt wird. Dies wiirde zu erheb-
licher Rechtsunsicherheit und einer unmittelbaren
Gefdahrdung kiinftiger Innovationstétigkeiten in allen
Bereichen der Biotechnologie fiihren.

Die Biopatentrichtlinie in ihrer geltenden Fassung,
muss daher erhalten bleiben.

e  Antibiotika-Forschung braucht neue Wege der
kommerziellen Nutzung geistigen Eigentums

Mehr als sechs Millionen Menschen sterben der-
zeit jdhrlich an Infektionskrankheiten, weil die
zur Verfugung stehenden Antibiotika als Folge von
Resistenzbildung nicht mehr wirken. Benotigt wer-
den dringend neue, sehr spezifische Antibiotika fiir
einen gezielten Einsatz gegen resistent gewordene
Bakterien. Die besonderen Umsténde in diesem
Marktsegment erfordern neue Instrumente zur
Forschungsforderung und Erstattung neuer Anti-
biotika: staatliches Engagement bei der Grundlagen-

9 Zu Einzelheiten vgl. BDI-Stellungnahme zum EU-Kommissions-
vorschlag fir EU-Zwangslizenzverordnung v. 07.07.2023.
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forschung, Public-Private-Partnership-Modelle fiir
die Entwicklung der Arzneimittel und eine vom Ver-
kaufsvolumen weitgehend unabhéngige Erstattung,
begleitet von Antibiotic-Stewardship-Programmen,
die sicherstellen, dass Arztinnen und Arzte neue
Antibiotika streng, indiziert einsetzen, sodass ihre
Funktionstiichtigkeit lang erhalten bleibt.

Im Bereich des IP-Schutzes bietet die Einfithrung von

Gibertragbaren Exklusivitits-Gutscheinen (Trans-
ferable Exclusivity Vouchers, TEVs) einen geeigneten

Anreiz zur Entwicklung neuer Antibiotika, wenn sie

innovationsfreundlich ausgestaltet sind. Das wére

beispielsweise der Fall, wenn der Gutschein wahl-
weise verlangernd auf den Unterlagenschutz oder ein

erginzendes Schutzzertifikat (SPC) wirkt, weil das

die Zahl der in Frage kommenden Produkte, deren

Marktexklusivitit verlangert werden kann, nicht un-
notig eng begrenzen wiirde.

2.2 Geschaftsgeheimnisschutz
umfassend erhalten

Der deutsche Gesetzgeber hat im Jahr 2019 durch die Um-
setzung der EU-Geheimnisschutz-Richtlinie in das Ge-
setz zum Schutz von Geschéftsgeheimnissen Verbots-
tatbestdnde, Anspriiche bei Rechtsverletzungen und das

Verfahren in Geschéftsgeheimnisstreitsachen spezial-
gesetzlich geregelt. Diese Vorschriften, insbesondere die

Anforderungen an ,angemessene Geheimhaltungsmal3-
nahmen®, bergen ihrerseits noch Klarungsbedarf (siehe

oben unter Ziffer I, 2. letzter Absatz). Auch ist eine zu-
nehmende Tendenz erkennbar, den Schutz von Ge-
schiftsgeheimnissen durch gesetzliche Datenteilungs-
beziehungsweise Informationspflichten auszuhdhlen in

Gesetzgebungsvorhaben wie dem EU-Data Act. Diese legen

den Geheimnisinhabern Datenteilungs- beziehungsweise

Informationspflichten mit nur restriktiven Ausnahme-
moglichkeiten im Falle von Geschéiftsgeheimnissen auf,
sodass das (faktische) Risiko einer Offenbarung durch den

Informationsempfanger regelméBig droht. Hier ist zu be-
ricksichtigen, dass eine unkontrollierbare Preisgabe von

Geschiftsgeheimnissen unumkehrbar ist und zwangs-
laufig den irreversiblen Verlust deren Schutzféhigkeit und

damit die faktische Aufhebung des Schutzrechts zur
Folge hat."°

Der EU-Data Act sieht mit Blick auf die Verpflichtung der
Zurverfiigungstellung von Daten ein Regel-Ausnahme-Ver-
héltnis vor, wobei die Pflicht zur Offenlegung der Regel-
fall ist. Infolgedessen kann der Dateninhaber die Offen-
legung von Geschéftsgeheimnissen nur im Ausnahmefall

10 Vgl. BDI-Kernforderungen zum EU-Data Act v. 04.01.2023.
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Die Abgrenzung zu verschiedenen
Rechtsgebieten muss sauber erfolgen.
Konkurrierende Vorschriften wie
beispielsweise zwischen dem Data Act
und dem Schutz Geistigen Eigentums
erzeugen unnotige Belastungen fiir

Unternehmen.

Iris Ploger

Mitglied der Hauptgeschaftsfihrung, Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI)

verhindern. Dem Inhaber obliegt die Substantiierungs-
last fiir die Gefahrdung des Geheimnischarakters seiner
Daten. Auch enthdlt die Verordnung einerseits ein Verbot,
die vom Dateninhaber bereitgestellten Daten fiir die Ent-
wicklung eines konkurrierenden Produkts zu verwenden.
Die Entwicklung eines konkurrierenden Dienstes ist
andererseits nicht untersagt. Griinde fiir diese Differen-
zierung, insbesondere fiir die offenbar unterschiedliche
gewertete Schutzwiirdigkeit der Daten, werden nicht ge-
nannt. Auch fehlen Vorschriften, welche die Einhaltung
des Entwicklungsverbots gewéhrleisten. Deshalb ist es
erforderlich,

o den Geheimnisschutz als Regel und Mitteilungs-
pflichten nur als Ausnahme vorzusehen sowie

e  Bestimmungen betreffend die Kontrolle/Sicherstell-
ung der Einhaltung des Entwicklungsverbots konkur-
rierender Produkte und Dienste aufzunehmen.

Dieselben MaB3gaben miissen fir den B2B-, B2C- und
B2G-Kontext genauso gelten wie fiir den Austausch von
Forschungsdaten zwischen Wirtschaft und Wissenschatft.

Auch insoweit hat sich der BDI bereits positioniert.!"t Wenn-
gleich derZugang zuund die Nutzung von Forschungsdaten

durch die Industrie die Basis zur Losung gesellschaftlicher
Herausforderungen bilden, dem Ausbau der Innovations-
kraft und des Wirtschaftswachstums Deutschlands sowie

der Beschleunigung des wissenschaftlichen und industriel-
len Fortschritts dienen, muss deshalb auch im geplanten

Gesetzgebungsverfahren zum Forschungsdatengesetz der
Geheimnisschutz gewahrt werden. Folgendes ist daher es-
senziell:

e  Keine Datenteilungspflicht fiir Unternehmen und

e  Fokus auf tatsdchliche Hemmnisse bei freiwilligen
Datenkooperationen zwischen Wirtschaft und
Wissenschaft, insbesondere durch die Klirung
datenschutzrechtlicher Unklarheiten und der Imple-
mentierung einer ,echten“ Open-Data-Politik.

11 Vgl. BDI-Positionspapier ,Forschungsdaten — Ja zu
Forschungsdatennutzung fir private und &ffentliche Akteure.
Nein zur Datenteilungspflicht fir Unternehmen.” v. 16.11.2022.
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2.2.1 IP-Ziele fir
Schliisseltechnologien entwickeln

Zur Starkung des Innovationsstandorts Deutschland und
der Erhaltung seiner Wettbewerbsfahigkeit insbesondere
vordem Hintergrund der 6kologischen, 6konomischen und
sozialen Nachhaltigkeit, der Resilienz der Wertschopfungs-
und Lieferketten und digitalen Transformation von Wirt-
schaft und Gesellschaft ist es erforderlich, dass Techno-
logieschwerpunkte identifiziert und Investitionstétigkeiten
in Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen be-
sonders gefordert werden. Nur eine zielgerichtete und
wirkungsvolle Forderung kann es dem Standort Deutsch-
land ermdéglichen, mit der Geschwindigkeit des techno-
logischen Fortschritts im internationalen Wettbewerb mit-
zuhalten. Dazu miissen volkswirtschaftlich angestrebte
Schwerpunkte definiert, messbare IP-Ziele hierfiir ab-
geleitet, regelmaBig erfasst und publiziert werden. Den
Unternehmen muss eine geeignete Incentivierung an die
Hand gegeben werden, die zur Zielerreichung, beitragt.

In den vergangenen Jahren sind in den virulenten Techno-
logiebereichen Audiovisuelle Technik, Computertechnik,

Halbleiter und Datenverarbeitung die Anmeldezahlen aus

dem Ausland, insbesondere den Vereinigten Staaten, China,
der Republik Korea beziehungsweise Japan gestiegen'2. Es

uberrascht nicht, dass laut DPMA-Jahresbericht 2022 die

Zahlderaus China stammenden Patentanmeldungen sogar
um 23,6 Prozent zugenommen hat. Dortige Unternehmen

profitieren von einer starken Férderung in bevorzugten

Technologiebereichen. Hier darf deutsche Innovation nicht

weiter tiberholt werden. Dass sich der Riickwértstrend,
der im Jahr 2022 mit Blick auf die aus Deutschland stam-
menden Patentanmeldungen festzustellen war'®, im Jahr
2023 nicht fortgesetzt hat'4, gibt vor dem Hintergrund des

aktiven Anmeldeverhaltens ausldndischer Unternehmen

keine Entwarnung,

12 Vgl. DPMA-Jahresbericht 2022, abrufbar unter
Jahresbericht 2022 (dpma.de).

13 Vgl. DPMA-Jahresbericht 2022, a.a.O.

14 Vgl. DPMA-Pressemitteilung vom 5. Marz 2024
abrufbar unter https://www.dpma.de/service/presse/
pressemitteilungen/05032024/index.html.

Abbildung 2: Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt

Quelle: DPMA, Jahresbericht 2023
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Abbildungen 3-7: Ausgewahlte Technikgebiete

Quelle: DPMA Jahresbericht 2022

Audiovisuelle Technik

|:N Computertechnik

=

Land 2021 2022 Veranderung Land 2021 2022 Verédnderung
Vereinigte Staaten 1.220 1.461 +19,8 % Vereinigte Staaten 5938 6.789 +14,3 %
China 1.044 1.119 +14,8 % China 2.022 2.298 +13,6 %
Japan 1.007 973 -3,4 % Deutschland 1.828 1.794 -1,9 %
Republik Korea 598 669 +11,9 % Japan 1.581 1.596 +0,9 %
Deutschland 619 575 -7,1 % Republik Korea 1.059 1.010 -4,6 %
Andere 1.102  1.095 -0,6 % Andere 3.077 3.357 +9,1 %
Gesamt 5.590 5.972 +6,8 % Gesamt 15.505 16.844 +8,6 %
Halbleiter El:
Land 2021 2022 Veranderung
. Vereinigte Staaten 879 1.095 +24.,6 %
Die Anmeldezahlen - o6 1071 +65%
aus dem AUSI and Republik Korea 782 770 -1,5%
. . Taiwan 683 611 -10,5 %
sind gestiegen. Deutschland W
Andere 1.086 1.325 +22,0 %
Gesamt 5.080 5.457 +7,4 %

Digitale Datenverarbeitungsverfahren fiir D{g
Kommunikationstechnik betriebswirtschaftliche Zwecke
Land 2021 2022 Veranderung Land 2021 2022 Veranderung
Vereinigte Staaten ~ 4.113  4.912 +19,4 % Vereinigte Staaten 984 960 -2,4 %
China 4286 4.635 +8,1 % Japan 361 403 +11,6 %
Republik Korea 1.174 1.284 +9,4 % Deutschland 375 338 -9,9 %
Schweden 1.266 1.260 -0,5 % China 131 142 +8,4 %
Japan 1.338 1.258 -6,0 % Republik Korea 102 124 +21,6 %
Andere 2954 3.019 +2,2% Andere 71 621 -12,7 %
Gesamt 15.132 16.368 +8,2% Gesamt 2.665 2.588 -29%
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Bei den Schlisseltechnologien steht Deutschland im
Gesamtvergleich mit anderen Volkswirtschaften nur auf
Rang sieben und hat im Zeitverlauf einige Rangplétze ein-
gebii3t. Deutschland droht vor allem bei digitaler Hard-
ware — wie mikro- und nanoelektronischen Bauteilen
- und neuen Materialien zuriickzufallen, weil andere Lin-
der starker investieren und sich stirker engagieren. Bei
digitaler Vernetzung, wie Kinstlicher Intelligenz (KI)
und Biotechnologie, ist Deutschland iiber den gesamten
Analysezeitraum lediglich im Mittelfeld der 34 Vergleichs-
ldnder angesiedelt.!®

15 BDI/Roland Berger (Hrsg.): Innovationsindikator 2023, S. 8-11.

Eine Vorreiterstellung Deutschlands etwa im Bereich er-
neuerbarer Energien, der nach Willen der Bundesregierung,
als zentrale Sdule der Energiewende weiter ausgebaut wer-
den soll, lasst sich ohne gezielte Forderung nicht realisieren.

Folgende MaBnahmen sind daher notwendig;

2.2.2 Identifizierung technischer Schwerpunkte

Es sollte eine transparente Abwégung zwischen ,,Techno-
logieoffenheit und ,Auswahl von Schliisseltechnologien”
erfolgen und fir die durch die deutsche Industrie als
Schliisseltechnologie identifizierten Technologiebereiche
Anreize fir Investitionen in diesen Bereichen gesetzt

Abbildung 8: Schliisseltechnologien:

Ranking und Indexwerte der Volkswirtschaften

Taiwan wird hier aufgrund fehlender Daten nicht ausgewiesen. Quelle: Innovationsindikator 2023

Rang Volkswirtschaft Rang Volkswirtschaft

1 Finnland 18 Belgien
2 Schweiz 19 Indien
3 Japan 20 Frankreich
4 Dé&nemark 21 Israel
5 China 22 Norwegen
6 Singapur 23 Portugal
7 Deutschland 24 Kanada
8 Schweden 25 Tschechien
9 Sudkorea 26 Polen
10 USA 27 Ungarn

11 Irland 28 Russland
12 Niederlande 29 Griechenland
13 GroBbritannien 30 Sudafrika
14 Osterreich 31 Indonesien

15 ltalien 32 Brasilien

16 Spanien 33 Trkei

17 Australien 34 Mexiko
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werden. In seinem Positionspapier zu Schliisseltechno-
logiedefinition hat der BDI auf Basis einer entwickelten
Definition von Schliisseltechnologie technische Schwer-
punktbereiche identifiziert und zugeordnet.®

2.2.3 MaBnahmenpaket zur Incentivierung von
F&E-Tatigkeiten und Schutzrechtsanmeldung

Esistelementar,das DPMA adidquat finanziell auszustatten,
um das Amt in die Lage zu versetzen, seine Aufgaben voll-

16 BDI-Positionspapier ,,Schliisseltechnologien der deutschen
Industrie — Definition flir Schllisseltechnologien sowie Einordnung
der Technologiearten und Handlungsbedarfe” v. 26.05.2023.
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umféanglich auszufithren, insbesondere die umfassende
hochqualitative, ziigige Prifung von Patentanmeldungen
zur Schaffung von rechtsbestdndigen Patenten zu gewdahr-
leisten. Zugleich sollte auf diese Weise die Ausstattung
des DPMA weiter modernisiert werden, um eine nieder-
schwellige digitale Kommunikation mit Schutzrechts-
anmeldern und anderen Patentamtern sowie die KI-unter-
stlitzte Recherche und Prifung zu gewédhrleisten.

Abbildung 9: Arten von Technologien und Beispiele

Quelle: BDI

Zukunfts-
technologien

Schliissel-
technologien

Ultrakurze Laserpulse, Synchrotron, Gravitationswellen, Neutrinooszillation,
neue genomische Techniken, 3D-Bioprinting, innovative Materialien,
innovative Batteriematerialien (z. B. Beyond Lithium-Ionen Batterien),
Click-Chemie, 6G

Edge Computing, Quantentechnologien, KI, 5G, Blockchain, 3D-Printing,
Mikroelektronik, Autonomes Fahren inkl. Sensoren (insb. Radar) und

Prozessoren (high performance / low power), Biotechnologie, Lithium-lonen
Batterien, Deep & Urban Mining, Windkraft, Photovoltaik

Basis-

technologien

Industrie 4.0, Photonik, Cloud Services, Apps, Smartphones,
Nanotechnologien, Dezentrales demokratisiertes Energiemanagement
(Schwarmkraftwerke), Battery Swap & Battery Recycling, Energy Security
Value Chain, eFuels oder Biofuels
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Mit Blick auf die identifizierten Technologieschwerpunkt-
bereiche kommt es auf Folgendes entscheidend an:

° glinstige Anmelde- und Jahresgebiihren beim
DPMA;

° ausreichende personelle Ausstattung des DPMA fiir
die oft mit zeitlichem Mehraufwand bei der Priifung
verbundenen und sich dynamisch entwickelnden
Technologiebereiche;

e die auf Antrag beschleunigte Priifung von Patent-
anmeldungen beim DPMA in Schliisseltechnologien
und

e  finanzielle Anreize fiir die Durchfithrung von
Patentanmeldungen durch KMU im Ausland und in
Schliisseltechnologien im In- und Ausland.

2.3 IP-Steuerpaket zur
Investitionsforderung

Die Bereitschaft von Unternehmen, am Standort Deutsch-
land in Forschung und Entwicklung zu investieren, wird
auch durch deren steuerliche Berticksichtigung beeinflusst.
Fir die Ansiedlung von forschenden und entwickelnden
Unternehmen sind aus einer Vielzahl européaischer Lan-
der Input-orientierte Steueranreize, welche an den F&E-
Aufwendungen ansetzen oder Output-orientierte Steuer-
anreize, welche an den Ertrédgen aus der Verwertung von
F&E-Aktivitdten ansetzen, wie sogenannte Lizenz- oder
[P-Boxen bekannt. Am F&E-Input orientierte steuerliche
Forderinstrumente konnen entweder aus einer Reduzie-
rung der Bemessungsgrundlage durch einen erweiterten
Betriebsausgabenabzug (,,Super-Abschreibung®) oder in
einer Steuergutschrift (,tax credit“) bestehen.

In Deutschland kénnen im Rahmen der Forschungszulage

als Inputforderung Lohne und Gehélter fur bestimmte For-
schungs- und Entwicklungsaktivitaten sowie Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der in einem beginstigten

F&E-Vorhaben verwendeten, abnutzbaren beweglichen

Wirtschaftsgiiter mit bis zu 25 Prozent (KMU 35 Prozent)

gefordert werden. Die Hochstbemessungsgrenze liegt bei

zehn Millionen Euro. Die Forschungszulage wird mit der
Korperschaftsteuer der Kapitalgesellschaften oder der Ein-
kommensteuer der Personenunternehmen verrechnet.

Um im internationalen und europédischen Wettbewerb als
Wirtschaftsstandort mithalten zu kénnenund Investitionen
in Deutschland zu halten, sollten die vorhandenen Steuer-
erleichterungen der deutschen Industrie im Bereich der
Forschungsforderung in Form der Inputforderung wei-
ter ausgebaut werden. Die bestehende Forderung sollte er-
hoht und vor allem in der Anwendung deutlich erleichtert
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werden, um die {iberbordende Biirokratisierung zu ver-
ringern. Es geht daherum die Ausweitung der bestehenden
Input-orientierten Steueranreize:

e  Sinnvoll wére eine attraktive Inputforderung fiir alle
Unternehmen. Die aktuelle Férderquote von 25 Pro-
zent fiir groBe Unternehmen bleibt unter der Anreiz-
schwelle, um Forschungsaktivitdten in Deutschland
den Vorzug gegeniiber anderen Léndern zu geben
beziehungsweise Forschungsaktivititen auszuldsen,
diesonst nicht durchgefithrt wiirden. Eine Anhebung
der Férderquote auch fiir groBe Unternehmen auf ein
im internationalen Vergleich attraktives Niveau von
mindestens 30 Prozent ist daher zwingend geboten.
EssollteauBBerdem keine betragsméfBige Obergrenze
bei der Forschungsforderung geben;

e Auftragsforschung mit Hochschulpartnern sollte zu
100 Prozent forderfahig sein;

° beim Einbezug der Sachkosten in die Forschungs-
zulage sollten auch Miet- und Leasingkosten sowie
Kosten fiir unbewegliche Wirtschaftsgiiter und Ver-
brauchsgiiter, die einem F&E-Vorhaben zugeordnet
werden konnen, aufgenommen werden;

e beider Priifung der Sachkosten sollte lediglich deren
Zweckdienlichkeit bei der Durchfithrung des F&E-
Vorhabens Maf3stab sein. Alle im Rahmen eines
Vorhabens durchgefiihrten MaBnahmen, welche ex
ante fur das Ziel des Vorhabens sinnvoll erschienen,
sollten forderungswiirdig sein;

° es sollte auch der zeitanteilige Einsatz von Wirt-
schaftsgiitern in einzelnen Vorhaben foérderungs-
wiirdig sein;

e  fir den Bescheinigungsantrag sollte nur eine zu-
sammenfassende inhaltliche Plausibilisierung der
erforderlichen Wirtschaftsgiiter, keine einzelne
Begriindung und insbesondere keine Kostenauf-
stellung erforderlich sein;

o es sollten keine Gebiihren bei mehr als einem
Vorhaben innerhalb eines Wirtschaftsjahres erhoben
werden;

° die Auszahlung der Forschungszulage sollte sofort
nach Erhalt des Bescheides gewéhrt werden.

2.4 IP-Rechtssicherheit auch
international

Um die Wettbewerbsfahigkeit der Inhaber deutscher und
in Deutschland validierter Schutzrechte zu gewéhrleisten,



ist die (weitere) Harmonisierung von Kernbereichen des

materiellen Patentrechts mit den Rechtsordnungen der tib-
rigen Industrienationen anzustreben. Fiir die Anmeldung,
und Durchsetzung von Schutzrechten sollten harmoni-
sierte Standards gelten, sodass die Erlangung eines Schutz-
rechts in einer Jurisdiktion nicht zugleich die Inkaufnahme

von Nachteilen beziehungsweise SchutzausschlieBungs-
griinden in einer anderen Jurisdiktion nach sich zieht. Des-
halb sind folgende Aspekte im Rahmen von Verhandlungen

zur Harmonisierung ausschlaggebend, wenn Handels-
partner ihrerseits Harmonisierungsschritte einleiten:

2.4.1 Neuheitsschonfrist

Soweit als Kompromisslosung und im Rahmen einer
ausbalancierten Harmonisierung erforderlich, ist unter
bestimmten Bedingungen die Einfiihrung einer Neu-
heitsschonfrist in klar reglementiertem Umfang einer so-
genannten safety net grace period einschlieBlich effektiver
SicherheitsmaBnahmen fiir Vorbenutzer vorzusehen. Dies

bedeutet, dass eigene Vorveroffentlichungen des Patentan-
melders beziehungsweise von diesen abgeleitete im Zeit-
raum von sechs Monaten vor dem Anmeldedatum vom

Stand der Technik ausgenommen werden kdnnen. Soweit
Dritte vor dem Anmeldetag rechtméfig Kenntnis von der
Erfindung erlangt haben, muss ihnen ein Vorbenutzungs-
recht eingerdumt werden. Zur Erh6hung der Transparenz

sollte fiir die Berechnung des Veroffentlichungsdatums der
relevanten Patentanmeldung nach 18 Monaten das Datum
der (frithesten) Vorveroffentlichung zugrunde gelegt wer-
den, fiir welche die Neuheitsschonfrist beansprucht wird.

2.4.2 Vorbenutzungsrechte

Zum Zwecke des Interessenausgleichs im Rahmen der Neu-
heitsschonfrist sowie dem Ziel einer Harmonisierung sollte
ein Vorbenutzungsrecht bei rechtméfig vom Anmelder er-
langter Kenntnis der Erfindung auch dann bestehen, wenn
die Kenntnisnahme wihrend der Neuheitsschonfrist er-
folgt ist. Fur die Gewédhrung und Ausgestaltung von Vor-
benutzungsrechten sind einheitliche Prinzipien notwendig.

2.4.3 Kollidierende beziehungsweise
nachveréffentlichte Patentanmeldungen

Hinsichtlich der Handhabung kollidierender beziehungs-
weise nachveroffentlichter Patentanmeldungen ist die
europaische Praxis beizubehalten, gemaf3 der nachver-
offentlichte Patentanmeldungen mit Blick auf die Neuheits-
priifung relevant sind. Auch sollte es auch weiterhin keinen
Mechanismus zur Verhinderung der Selbstkollision geben.
Dies bedeutet, dass eigene vorveroffentlichte Anmeldungen,
fur die keine Prioritdt beansprucht wird, zum Stand der
Technik gehoren. Nachveroffentlichte PCT-Anmeldungen
sollten mit den bislang geltenden Einschriankungen als
neuheitsrelevanter Stand der Technik behandelt werden,

IP als integraler Bestandteil der Standort- und Innovationspolitik

d. h., wenn sie in die regionale beziehungsweise nationale
Phase eingetreten sind.

2.4.4 Forschungsprivileg

Ein etwaiger Kompromiss zugunsten der Einfithrung einer
Neuheitsschonfrist muss unter den weiteren Vorbehalt der
Harmonisierung der Rechtslage zum Forschungsprivileg
gestellt werden und die Einfiihrung eines an § 11 Nr. 2
Patentgesetz — unter Beriicksichtigung der Auslegung der
Vorschrift durch den Bundesgerichtshof (Klinische Ver-
suche 1. 1) — orientierten Privilegs insbesondere auch in
den USA beinhalten.

Schutzwiirdiges Wissen entsteht iiberall in unserer Ge-
sellschaft. Allerdings hinkt die Gesetzgebung der Ge-
schwindigkeit von Innovation und neuen Technologien
immer mehr hinterher, weil sich neue Technologien deut-
lich schneller entwickeln als das IP-Schutzrechtssystem.
Nur wenn [P-Schutzrechte auch Innovationen in neuen
Technikgebieten erfassen kénnen, wird in diese Innova-
tionen viel investiert und innovative Ideen auch kiinftig
mit der Gesellschaft geteilt werden. Innovationen diirfen
nicht durch Unzulédnglichkeiten der zur Verfiigung stehen-
den Schutzrechte ausgebremst werden. Der Anwendungs-
bereich von IP-Schutzrechten muss mit technischen Neue-
rungen Schritt halten. Gerade der innovationsaffine Bereich
des Patentrechts muss sich laufend diesem technischen
Fortschritt anpassen.

Internationale
Harmonisierung
von Kernbereichen
des materiellen
Patentrechts — aber
nicht um

jeden Preis
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Unbedingt miissen angemeldete beziehungsweise erteilte
Schutzrechte durch kompetent besetzte und angemessen
ausgestattete Amter und Gerichte gepriift werden. Das
Deutsche Patent- und Markenamt und die deutschen Ge-
richte gehoren weltweit zu den fithrenden [P-Institutionen
und sind Bestandteile der kritischen IP-Infrastruktur. Um
der Vorreiterstellung Deutschlands auch weiterhin gerecht
zu werden, muss die Téatigkeit bei den deutschen IP-In-
stitutionen attraktiv bleiben, gerade auch mit Blick auf
gegebenenfalls konkurrierende européische Institutionen.

Auf der Ebene des Deutschenund des Européischen Patent-
amts muss besonderes Augenmerk auf die Verbesserung der
Patentqualitdt gelegt werden. Méngel am Rechtsbestand
eines Patents sollten bereits die Erteilung verhindern und
nicht erst im nachgelagerten Einspruchs- oder Nichtig-
keitsverfahren zur (Teil-)Vernichtung fithren. Eine Ver-
besserung der Patentqualitét verbessert die Rechtssicher-
heit fiir Patentinhaberund Marktteilnehmerund hilft dabei,
die gesellschaftliche Wahrnehmung von Patenten weiter
zu verbessern.

SchlieBlich profitiert die Schaffung geistigen Eigen-
tums auch von der Mitwirkung der deutschen Indus-
trie an Standardisierungsprozessen. Denn Standards
beschleunigen Technologieakzeptanz und deren Er-
schwinglichkeit in einer vernetzten Welt.

Geistiges Eigentum schaffen

3.1 IP-Schutz mit dem technischen
Fortschritt mitfiihren

Zur Absicherung von Investitionen in den technologischen
Fortschritt muss ein Rechtsrahmen vorliegen, der sich Ver-
dnderungen in der Technik und den kreativen Berufen an-
passen kann. Neue Felder, in denen IP entsteht, werden
erschlossen oder gewinnen an Bedeutung, andere existie-
ren fort oder verlieren an Bedeutung, Die Schutzméglich-
keiten von IP missen diesen Verdnderungen technologie-
offen angepasst werden. Die der deutschen Industrie zur
Verfiigung stehenden Schutzrechte diirfen nicht hinter dem
technischen Fortschritt zuriickbleiben. Die insoweit er-
forderliche Gesetzgebung muss jedoch mit AugenmaR
erfolgen und darf sich nicht innovationshemmend aus-
wirken. Auch sollten unter anderem Priifungsrichtlinien
der Patentdmter angepasst werden, um die Erteilung von
Schutzrechten fiir neue Technologien zu vereinfachen. Re-
chercheund Priifung miissen mit der Geschwindigkeit des
technischen Fortschritts Schritt halten. Die tradierte Vor-
gehensweise des Abwartens einer Gerichtsentscheidung,
welche die betreffende Technologie fiir patentierbar er-
achtet, wird dem nicht gerecht.

Folgende Innovationen beziehungsweise technologische
Bereiche sind derzeit besonders betroffen:

Abbildung 10: IP-Schutz mit dem technischen Fortschritt mitfiihren

Quelle: BDI
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3.1.1 Bio-Patente

Der BDI setzt sich fiir den Erhalt der Biopatentrichtlinie in
ihrer geltenden Fassung ein (siehe oben, Ziffer II, Nr. 1 ¢).

3.1.2 Patentierbarkeit diagnostischer Verfahren

Dringend geboten ist die Aufhebung des Patentierungs-
ausschlusses gem. § 2a Absatz. 1, Nummer 2, 2. Alternative
PatG, Artikel 53, litera (), 2. Alternative des Europédischen
Patentiibereinkommens (EPU) fiir Diagnostizierverfahren,
d. h. Verfahren am lebenden menschlichen oder tierischen
Koérper zu medizinischen Zwecken, die der Erkennung,
Lokalisierung oder dem Ausschluss von pathologischen
(krankhaften) Zustinden dienen und deren Ergebnisse eine
Grundlage fur die weitere Therapie sein konnen.

Ziel muss es sein, die grundsétzliche Patentfahigkeit samt-
licher Erfindungen auf dem Gebiet der Diagnostik her-
zustellen und das Erteilungsverfahren einschlieBlich der
Formulierung von Patentanspriichen auf diesem Gebiet zu
vereinfachen. Um gleichwohl das intendierte Ziel der Privi-
legierung der drztlichen Diagnose zu gewéhrleisten, muss
diese MaBBnahme von einer entsprechenden gesetzlichen
Regelung flankiert werden, die eine Patentverletzung durch
das arztliche Verhalten ausschlieft, beispielsweise durch
die Erweiterung der in § 11 PatG genannten Fallgruppen,
um Handlungen von Arzten und Tierdrzten im Rahmen
der Diagnose von Patienten zu erweitern. Davon wiirden
insbesondere Unternehmen profitieren, die diagnostische
Tests, Kits, Reagenzien und Geréte anbieten und verkaufen.

3.1.3 Patentierbarkeit Kl-generierter Erfindungen

Bei der Anmeldung KI-generierter Erfindungen, d. h. Er-
findungen, die durch ein System kiinstlicher Intelligenz (KI)
vollstandig odertiberwiegend eigenstandig getatigt werden,
konnen derzeit in den meisten Jurisdiktionen nicht unter
(wahrheitsgeméBer) Nennung der Kl als (Mit-)Erfinder an-
gemeldet werden. Hintergrund ist das Konzept der Patent-
gesetze, dass es sich bei einem Erfinder (dem ,,Schopfer”
der technischen Lehre) um eine natiirliche Person handeln
muss. Thr kommen Erfinderpersonlichkeitsrechte und wei-
tere formelle Rechte an der Erfindung zu, welche eine KI
- mangels Rechtspersonlichkeit — (noch) nicht innehaben
und ausiiben kann.

Durch die fortschreitende Weiterentwicklung der KI und
ihrer Fahigkeit, eigenes Wissen zu generieren und neue
Konzepte zu entwickeln oder dazu beizusteuern, wird sich
jedoch zwangslaufig die Frage stellen, ob der die KI an-
leitende Mensch noch wahrheitsgemaf3 als Schopfer der
Kl-generierten Erfindung genannt werden kann. In dieser
Diskussion wird teilweise der Vorschlag geduBert, statt-
dessen die Kl als Erfinder zu nennen. Dies ist abzulehnen.
Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund der fehlenden
Rechtspersonlichkeit einer KI. Fiir die Erfindernennung,
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muss vielmehr eine an den wirtschaftlichen Gegeben-
heiten orientierte Losung gefunden werden, welche die
Beteiligung der in die KI investierenden Unternehmen an-
gemessen berticksichtigt.

Hier ist der Gesetzgeber aufgerufen, den entsprechenden
Rechtsrahmen zu schaffen. Die nationalen Entscheidungs-
trager miissen sich daher im Rahmen der politischen Dis-
kussionen fiir eine unternehmensfreundliche Lésung
stark machen.

3.1.4 Patentierbarkeit computerimplementierter
Erfindungen

Computerprogramme werden in der Entwicklung und beim
Test von nahezu allen technischen Produkten, Maschi-
nenund Werkzeugen in immer groBerem Umfang genutzt.
Dem Patentschutz sind nach Artikel 52 Absatz 2 litera
¢) EPU und § 1 Absatz 3, Nummer. 2 PatG Programme
fur Datenverarbeitungsanlagen als solche grundséatzlich
entzogen. Patentschutz kann allenfalls - als Ausnahme
zum generellen Patentierungsverbot — fiir die technische
Ausgestaltung sowie die Anwendung, von Programmen
fuir Datenverarbeitungsanlagen auf dem Gebiet der Tech-
nik erlangt werden. Die Beweislast fiir das Vorliegen einer
solchen Ausnahme wird dem Anmelderauferlegt. Dieenge
Auslegung der zur Patentierbarkeit fiihrenden Ausnahme-
tatbestdnde benachteiligen dabei den Anmelder. Die re-
striktive Praxis des DPMA und des EPA bei der Priifung
dieser Schutzvoraussetzung verursacht einen erheblichen
Mehraufwand bei der Beschreibung der Erfindung. Dieser
fithrt dazu, dass manche Investition in diese Innovationen
unterbleibt und Deutschland bei der Generierung von soft-
waregetriebenen Innovationen hinter anderen Lindern
zuriickféllt. Vor diesem Hintergrund ist hier die Beweis-
lastumkehr bei der Patentpriifung beziiglich der Techni-
zitit computerimplementierter Erfindungen angezeigt.

3.1.5 Patentierbarkeit digitaler Technologien

Viele neue Technologien auf dem Gebiet der Digitaltechnik
sind ausschlieBlich datengetrieben. Die Wertschopfung
liegt haufig, insbesondere in einer Reihe von Schliissel-
technologien, nicht mehr in hdndisch greifbaren chemi-
schen oder mechanischen Innovationen, sondern in der
Verarbeitung von Daten, der Generierung neuer Daten oder
der Extraktion von Wissen aus gro3en Datenmassen (Big
Data).

Die Anwendungsfille der neuen digitalen Technologien
sind mannigfaltig. Aktuelle Beispiele sind KI-gestiitzte
generative Verfahren wie etwa ChatGPT oder digitale Si-
mulationen, deren Vorhersagen fiir vorausschauende War-
tung oder die Entwicklung neuer Systeme genutzt werden.



Rechtsrahmen muss sich

Geistiges Eigentum schaffen

Veranderungen in der Technik
und den kreativen Berufen

anpassen konnen.

Allen digitalen Technologien ist gemein, dass sie heutzu-
tage mit Computerprogrammen realisiert werden. Zudem
lassen sich vor allem Kl-gestiitzte Verfahren besonders
gut mit Mathematik beschreiben. Die traditionell zu gro-
Ber Vorsicht und Zuriickhaltung neigenden Patentdmter
wenden deshalb bei digitalen Technologien aktuell die-
selben Ausschliisse an, wie bei Computerprogrammen und
Mathematik, obwohl beide nur Mittel zur Realisierung be-
ziehungsweise Beschreibung von digitalen Erfindungen
sind. Eine Korrektur dieser offensichtlich falschen Praxis
erfolgt nur hochst langsam tiber die Rechtsprechung,

Diese tradierte Praxis zur Handhabung des offenen
Technikbegriffs ist auf dem Gebiet der Digitaltechnik nicht
praktikabel. Sie fithrt dazu, dass neue Technologien erst
dann addquat geschiitzt werden konnen, wenn die Recht-
sprechung sie als Gebiet der Technik anerkennt. Bis dahin
unterbleibt auch der dringend bendtigte Aufbau von Re-
cherche- und Priifkompetenz bei den Amtern.

Auf dem Gebiet der Digitaltechnik ist daher eine progres-
sive Handhabung des offenen Technikbegriffs vorzu-
nehmen. Die Patentdmter miissten daher ihre Priiffungs-
richtlinien die Recherche und Priifung auf neuen Gebieten
der Technik betreffend rasch anpassen und umsetzen, an-
statt eine Entscheidung durch die Rechtsprechung abzu-
warten. Rein datengetriebene digitale Technologien sind
umfassend als eigenstéandige Gebiete der Technik anzu-
erkennen und ohne Einschrdnkung zu priifen. Es bedarf
einer groBeren Offenheit gegentiber neuen Entwicklungen.

3.1.6 Softwareentwicklung durch Kl

Auch das Urheberrecht kniipft fir die Schutzfahigkeit eines

Werks an das Vorliegen einer menschlichen Schépfung an.
Soweit die KI ohne menschliches Zutun eine Software ent-
wickelt, kann fiir sie derzeit kein Urheberrechtsschutz in

Anspruch genommen werden. Im Falle der Verdffentlichung
der Software besteht mithin derzeit das Risiko, dass die

Software und die darin enthaltenen Innovationen ohne

weiteres gemeinfrei werden. Dem technischen Fortschritt
und der Incentivierung von Investitionen in die Software-
entwicklung lauft dies entgegen.

Auch Kl-generierte Software muss dem Urheberrechts-
schutz oder einem &dquivalenten Schutz zugénglich sein.

Auch insoweit ist der Gesetzgeber gefordert, den ent-
sprechenden Rechtsrahmen zu schaffen.

3.1.7 Zuverlassiger IP-Schutz und Durchsetzung in
Metaverse

Das Metaverse beziehungsweise virtuelle Welten stehen
noch am Anfang ihrer Entwicklung, werden jedoch - dif-
ferenziert nach den Bereichen des kommerziellen Meta-
verse, des Verbraucher-Metaverse und des industriellen
Metaverse - von der Industrie wie auch in der medialen
Offentlichkeit diskutiert. Die zu erwartende Fortent-
wicklung in den kommenden Jahren verlangt ein Agie-
ren mit Bedacht, auch soweit Fragen des IP-Schutzes
betroffen sind. Zwar ist das Metaverse kein rechtsfreier
Raum, denn bestehende IP-Schutzrechte und der recht-
liche Schutz von Geschéftsgeheimnissen bleiben auch im
Metaverse anwendbar. Es ist jedoch bereits zum jetzigen
Zeitpunkt anzuerkennen, dass die unterschiedlichen Aus-
gestaltungsmoglichkeiten des Metaverse eine Vielzahl von
Fragestellungen aufwerfen werden, welche durch die be-
stehenden Regelungen nicht vollumfanglich beantwortet
werden. Einige werden in der EntschlieBung des Européi-
schen Parlaments vom 17. Januar 2024 aufgefiihrt."” Sie
beinhalten beispielsweise Fragen der Durchsetzung von IP-
Schutzrechten, rechtliche Fragen im Zusammenhang mit
Non Fungible Token (NFT) und - auch hier - des Schutzes
KlI-generierter Erfindungen und Schopfungen.

Neuere Gesetzgebung auf EU-Ebene wie etwa der Digital
Services Act (DSA) und der Digital Markets Act (DMA)
sollten in den kommenden Jahren daraufhin evaluiert wer-
den, ob sie die besonderen Fragestellungen des Metaverse
angemessen adressieren. Sollte Nachbesserungsbedarf ge-
sehen werden, sollte dies maBvoll erfolgen und darf sich
nicht innovationshemmend auswirken.

Vor dem Hintergrund des grenziiberschreitenden Cha-
rakters des Metaverse ist eine deutsche wie europadische
Beteiligung an Gesetzgebungs- und Harmonisierungs-

17 Vgl. EntschlieBung des Européischen Parlaments vom
17. Januar 2024 Uber die Auswirkungen der Entwicklung
virtueller Welten auf die Politik — Fragen im Zusammenhang
mit dem Zivilrecht, dem Unternehmensrecht, dem Handels-
recht und dem Recht des geistigen Eigentums (2023/2062(INI)).
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bemithungen erforderlich. Dabei sollte fiir die Auf-
rechterhaltung des in Deutschland bestehenden hohen
Schutzniveaus eingetreten werden mit einem besonderen
Augenmerk darauf, dass Innovation in Deutschland ge-
fordert wird und eine etwaige Gesetzgebung nicht zu
einer Abwanderung von Industrieteilnehmern und /oder
Investoren fiihrt.

3.2 IP-Infrg_struktur durch starke
deutsche Amter und Gerichte

Neben Forderungen betreffend die Verbesserung des Ver-
fahrensablaufs und materieller Vorschriften gilt es weiter-
hin ausreichend kompetente Prifer und Richter fiir die
deutschen Amter und Gerichte zu gewinnen, da wett-
bewerbsfihige nationale Amter und Gerichte langfristig
neben europdischen Institutionen bestehen werden und
aufgrund ihrer intrinsischen Flexibilitdt und geringeren
Gebithren besonders auch fir Hochschulen, Forschungs-
institute und KMU von groBter Bedeutung sind. Hierfiir
schlagt der BDI folgende MaBnahmen vor:

3.2.1 DPMA

Nationale Schutzrechte (deutsche Patente, Gebrauchs-
muster) miissen neben dem Einheitspatent relevant bleiben.
Dies setzt unter anderem voraus, dass das DPMA in aus-
reichender Zahl durch kompetente Priifer besetzt ist. Um
diese - gerade mit Blick auf das konkurrierende, in Deutsch-
land anséssige EPA — zu gewinnen und zu halten, bedarf
es einer alle Technikbereiche abdeckenden Priiferstellen-

anzahl und eines attraktiven Vergiitungs- und Karriere-
modells, damit das DPMA als gleichwertiger Arbeitgeber
wertgeschatzt wird. Auch Investitionen in eine addquate
und dem Stand anderer Patentimter (EPA, USPTO, JPO)
entsprechende digitale Infrastruktur miissen in der finan-
ziellen Ausstattung des DPMA beriicksichtigt werden.

3.2.2 Bundespatentgericht

Es miissen ausreichende Ressourcen fiir das Bundespatent-
gericht (BPatG) zur Einstellung weiterer Richterinnen und
Richter, der Errichtung zusétzlicher Nichtigkeitssenate,
der Entwicklung neuer Konzepte fiir die Beschlussfassung,
und der Besetzung der Senate sowie der Verbesserung der
IT-Ausstattung vorgehalten werden.

Durch das Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts

hat die deutsche Gerichtsbarkeit in Patentstreitsachen eine

ernsthafte und wiinschenswerte Konkurrenz bekommen,
was die Anstellung von Richterinnen und Richtern betrifft.
Denn das Einheitliche Patentgericht bietet fiir juristisch

wie technisch ausgebildete Richterpersonlichkeiten (auch)
finanziell attraktive Posten. Deshalb gilt es nun besonders,
dass das Bundespatentgericht weiterhin ausreichend und

kompetent besetzt sein muss. Nur so kann die deutsche

Gerichtsbarkeit zur Durchsetzung nationaler Schutzrechte

(deutsche Patente und Gebrauchsmuster, Marken und De-
signs) der ausgewogenen und effizienten Rechtsdurch-
setzung dienen.

3.2.3 Verletzungsgerichte

Entsprechend den Ausfithrungen zum Bundespatent-
gericht missen auch die deutschen Verletzungsgerichte
—besonders vordem Hintergrund des Einheitlichen Patent-
gerichts — weiterhin attraktive Richterstellen bieten und
geniigend Richternachwuchs ausbilden kénnen.

Die Qualitdit der Patentpriifung hat bei
uns oberste Prioritdt; darauf konnen sich
unsere Anmelderinnen und Anmelder

verlassen.

Eva Schewior
DPMA-Préasidentin

anlasslich der Herbstsitzung 2023 des DPMA Nutzerbeirats
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3.3 Sicherstellung der Patentqualitat
fur rechtsbestandige Patente

Nicht nur vor den deutschen und européischen Patent-
amtern, sondern auch etwa in den USA, sind qualitative

Defizite bei erteilten Patenten zu beobachten. Dies ist mess-
bar anhand der gestiegenen Anzahl widerrufener Patente.
Fir Patentinhaber fiihrt dies ebenso zu Rechtsunsicher-
heiten wie fiir die wegen Patentverletzungen in Anspruch

genommenen Marktteilnehmer. Auch der finanzielle Auf-
wand eines Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens auf
Seiten des angeblichen Verletzers oder eventuelle Regress-
anspriiche gegen den Patentinhaber nach Vernichtung des

Klagepatents sind Unwégbarkeiten, an deren Vermeidung,
beiden Seiten liegt.

Als mogliche Grunde fur Defizite bei der Qualitét der er-
teilten Patente drdngen sich die fehlende Kapazitét bei

den Prifern, deren unzureichende Aus- und Fortbildung
sowie eine fehlsteuernde Incentivierung der Priifer auf. Zur
Uberwindung der Defizite bei der Patentqualitit bei DPMA
und dem EPA sind folgende Handlungsfelder in den Blick
zu nehmen:'®

o Stiarkung der Bedeutung des DPMA;

e Ausbau der langfristig notwendigen Recherche-und
Prifungsressourcen bei den Patentdmtern;

e  Verbesserung der Aus- und Weiterbildung der
Priifer durch fortlaufende Schulungen in Fragen der
Erteilungsvoraussetzungen und aktueller Recht-
sprechung;

o qualitdtsbezogene Priifermotivierung und -Incen-
tivierung orientiert am tatsachlichen Prafungsauf-
wand;

o Starkung der Qualitdtsmanagementstrukturen;

° Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Patent-
amtern;

o mittelfristig Austausch zwischen EPA-Priifern und
den Richterinnen und Richtern des Einheitlichen
Patentgerichts.

18 Vgl. BDI-Positionspapiere ,,Qualitdtsdefizite beim Europaischen
Patentamt” v. 10.10.2022 und ,,Patentqualitat beim
Deutschen Patent- und Markenamt* v. 15.03.2023.

Geistiges Eigentum schaffen

3.4 Mitwirkung an der Setzung
globaler Standards

Offene Mérkte fihren zu mehr Wettbewerb und zu an-
gemessenen Verbraucherpreisen. Diesem Wettbewerb in
Europa und dariiber hinaus hat sich die deutsche Indus-
trie in den letzten Jahrzehnten erfolgreich gestellt. Of-
fene Mérkte werden auch durch technische Normen und
Standards geschaffen. Diese Standards bieten wiederum
den Rahmen fur eine zielgerichtete und nachfragesichere
Innovationstédtigkeit der Industrie. Die deutsche Indust-
rie muss deshalb in die Lage versetzt werden, gro3eren
Einfluss auf die globale Normsetzung zu nehmen. Dazu
sind eine aktive Teilnahme an Normierungsprozessen
erforderlich, bei denen das vorhandene Wissen in die
Standardisierungsdiskussion eingebracht wird.

Damit die deutsche Industrie Beitrdge zur globalen Stan-
dardisierung leisten kann, muss sie auBerdem Forschungs-
und Entwicklungsleistungen in relevanten Technologie-
bereichen aufweisen konnen. Soweit dies derzeit noch nicht
moglich ist, miissen Investitionen gefordert werden, um
die deutsche Industrie sprech- und wettbewerbsfahig zu
machen.

Ferner muss fiir die Technologiebereiche, die Gegen-
stand globaler Normsetzungsprozesse sind, IP-Schutz
moglich bleiben und marktgerechte Verwertungs- und
Nutzungskonzepte fiir standardessenzielle Schutz-
rechte zu diesen Standards férdern. Diesem Zweck die-
nen die geforderte Mitfithrung des IP-Schutzes mit dem
technischen Fortschritt, die Entwicklung von IP-Zielen
ftr Schltsseltechnologien und die Investitionsforderung,
durch ein IP-Steuerpaket. Zuletzt gilt es, die Partizipa-
tion an Standardisierungsaktivitiiten (z. B.im Rahmen von
Standardisierungsorganisationen) durch eine finanzielle
Forderung zu unterstiitzen.
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eistiges Eigentum muss optimal nutzbar gemacht werden.



Bestmogliche Bedingungen fiir die Nutzung geistigen
Eigentums tragen zur Attraktivitdt des Industrie- und
Innovationsstandorts Deutschland bei. Ebenso vielféltig
wie die Nutzungsmoglichkeiten geistigen Eigentums sind
die Stellschrauben, die zu einer weiteren Optimierung, bei-
tragen konnen. Sie umfassen die schnelle Kommerzia-
lisierung im eigenen Unternehmen, in Joint-Ventures oder
anderen Kooperationsformen, in Standards sowie die Ver-
besserung der Rahmenbedingungen fiir Wissenstransfer
bei der Nutzung der Ergebnisse von F&E-Kooperationen
und zur Unternehmensfinanzierung, letztlich aber auch
die effiziente Durchsetzung von IP-Schutzrechten bei un-
berechtigter Benutzung durch Dritte.

Fir die Durchsetzung von IP-Schutzrechten kénnen die
deutschen Verletzungsgerichte in Anspruch genommen
werden, deren fachliche Kompetenz auch im inter-
nationalen Vergleich unumstritten ist. Bei Patentstreitig-
keiten konnen allerdings das patentrechtliche Trennungs-
prinzip und die unterschiedliche Verfahrensdauer bei den
Verletzungsgerichten und dem Bundespatentgericht dazu
fithren, dass einem Patentinhaber zunichst ein durchsetz-
bares Verletzungsurteil zugesprochen, das Patent aber im
Nachhinein vernichtet wird. Durch eine verbesserte Zu-
sammenarbeit zwischen den Gerichtszweigen sollen un-
erwiinschte Ergebnisse verhindert werden.

Bei der Nutzung geistigen Eigentums ermdoglichen Platt-
formen und Standards eine schnelle und umfassende Ver-
breitung von Technologie bei geringen Transaktionskosten.
Die Vereinfachung der Lizenzierung standardessenzieller
Patente wiirde dazu beitragen. Ferner wiirde die Ver-
breitung von Technologie von einer Verbesserung der kar-
tell-, beihilfe- und patentrechtlichen Rahmenbedingungen
mit Blick auf die Lizenzierung profitieren.

Bei der Nutzung von IP zur Unternehmensfinanzierung
kann das Angebot fachkundig erstellter und fiir KMU und
Start-ups erschwinglicher Bewertungen von IP-Portfolios
eine wichtige Stiitze sein. Die Einrichtung zertifizierter Be-
wertungsstellen wird deshalb angeregt.

4.1 IP-Rechte durchsetzen - Aus-
gewogene und effiziente nationale
Verfahren

Bei der Auswahl eines Forschungs- und Produktions-
standorts ist die Durchsetzbarkeit der dort registrierten
beziehungsweise validierten Schutzrechte von Bedeutung,
Um den Standort Deutschland fortwihrend zu stéirken, be-
darf es auch weiterhin einer ausgewogenen Rechtsdurch-
setzung vor den deutschen Gerichten. Dazu gehoren eine
ausbalancierte Anwendung materiellen Rechts und eine
hochkompetente, sachgerechte und effiziente Verfahrens-
fuhrung.

Geistiges Eigentum nutzen

4.1.1 Synchronisierung von Patentverletzungs- und
Nichtigkeitsverfahren

Der sogenannte injunction gap, d. h. der in Deutschland

regelméBig erhebliche Zeitraum zwischen dem erst-
instanzlichem Verletzungsurteil und der erstinstanzlichen

Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren, kann dazu

fithren, dass ein Patentinhaber zunéchst durch die (vor-
laufige) Vollstreckung des Verletzungsurteils bewirkt, dass

die als patentverletzend bewerteten Produkte vom Markt
genommen werden, obwohl sich im Nachhinein heraus-
stellt, dass das Patent nicht rechtsbesténdig war. Der Aus-
gleich des dem Beklagten in der Zwischenzeit entstandenen

Schadens durch den bestehenden Schadensersatzanspruch

wird in der Regel nicht als adéquate Kompensation erachtet.
Das seit Jahren zunehmende Problem des injunction gap

zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren ist

fiir die Industrie nicht hinnehmbar. Zur weiteren Ver-
kiirzung beziehungsweise SchlieBung des injunction gap

sind folgende MaBnahmen zielfithrend:

° Reform des Hinweisbeschlusses nach § 83 Abs. 1
Patentgesetz (PatG)

Die derzeit als Sollvorschrift ausgestaltete sechs-
monatige Frist zum Erlass des qualifizierten Hin-
weises betreffend Rechtsbestand des angegriffenen

Patents gemaf3§ 83 Absatz 1 Satz 2 PatG als zwin-
gende Vorschrift ausgestaltet werden, um dessen Be-
riicksichtigung durch das Verletzungsgericht im Ter-
min zur miindlichen Verhandlung zu ermoéglichen.
Ferner sollte der Hinweisbeschluss auch auf die im

Verletzungsverfahren geltend gemachte Anspruchs-
fassung bezogen und mit einer aussagekraftigen Be-
grindung versehen sein. Gleichzeitig darf dies nicht
zu einer Beeintrachtigung der hohen Qualitit der Be-
urteilung des Rechtsbestands durch den technischen

Sachverstand der Richter des Bundespatengerichts

fuhren. Die dafiir zwingend erforderlichen zuséitz-
lichen Ressourcen miissen geschaffen werden.

° Herabsetzung des AussetzungsmafBstabs (§ 148

ZPQ) im Verletzungsverfahren nach qualifiziertem
Hinweis des BPatG

Zugleich ist es erforderlich, dass im Falle eines be-
reits ergangenen qualifizierten Hinweises des BPatG,
der sich gegen den Rechtsbestand des Patents aus-
spricht, das entsprechende Patentverletzungsver-
fahren regelmafig ausgesetzt wird. Insoweit soll der
durch die Rechtsprechung entwickelte, herabgesetzte
AussetzungsmaBstab angelegt werden, der fiir eine
Aussetzung ,verniinftige Zweifel“ an der Rechts-
bestdndigkeit” gentigen lésst.
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Zunehmendes Problem des
injunction gap ist fir Industrie
nicht hinnehmbatr.

e Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen BPatG
und den Verletzungsgerichten

Zusatzlich sollte die Zusammenarbeit zwischen den Rich-
tern des BPatG und der Verletzungsgerichte weiter aus-
gebaut werden, um die Verzahnung der parallelen Verlet-
zungs-und Rechtsbestandverfahren widerzuspiegeln und
die Mitglieder der Spruchkorper fiir die Bediirfnisse des
Parallelverfahrens zu sensibilisieren.

4.1.2 Weiterhin Férderung des Einheitlichen
Patentgerichts

Das Inkrafttreten des Einheitlichen Patentgerichts (EPG)
zum 1. Juni 2023 und die Einfiihrung des Européischen Pa-
tents mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) und des
EPG waren gute Schritte, um Patentinhabern ein weiteres
strategisches Tool zur Durchsetzung ihrer Rechte zu bie-
ten. Anders als zunéchst erwartet sind auch die Bereiche
Biotechnologie und Medizinprodukte stark in Verfahren
vertreten. Die ersten Fallzahlen belegen ferner, dass auch
im EPG tiberwiegend die deutschen Gerichtsstandorte an-
gerufen werden und die mit deutschen Richtern besetzten
Kammern weiterhin fiir effektive Rechtsprechung stehen.
Das EPG sollte auch weiterhin politisch unterstiitzt werden.

4.2 Lizenzierung standardessenzieller
Patente effizienter gestalten

In Patentverletzungsverfahren wegen standardessenzieller
Patente kann die Erhebung eines Kkartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwands zu einem zeit- und Kkosten-
intensiven ,Verfahren im Verfahren“ fithren. Durch die
EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE und die nachfolgenden
Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (FRAND-Ein-
wand [, 1) sind gewisse Handlungsvorgaben im Sinne
wechselseitiger Obliegenheiten aufgestellt worden, die
aus einem Verletzungshinweis, der Lizenzwilligkeit des
Verletzers, einem FRAND-Lizenzangebot (Fair Reasona-
ble and Non-Discriminatory) des SEP-Inhabers und der
Reaktion des Verletzers nach Treu und Glauben bestehen.

Gleichwohl fithrt die entweder fehlende oder divergierende

Konkretisierung der wechselseitigen Obliegenheiten
stellenweise durch die Instanz- und hochstrichterlichen
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Gerichte fiir Patentinhaber wie fiir Implementierer weiter-
hin zu erheblichen Rechtsunsicherheiten. Bislang sind ei-
nige Fragestellungen im Rahmen des kartellrechtlichen
Zwangslizenzeinwands durch den EuGH und den BGH
nicht im Detail adressiert und durch die Instanzgerichte
lediglich einzelfallbezogenen konkretisiert worden. Die
Fragestellungen mit Klarungsbedarf umfassen etwa
den konkreten Inhalt des Verletzungshinweises, die An-
forderungen an die Lizenzwilligkeit des Verletzers, An-
forderungen an ein FRAND-Angebot beziehungsweise
Gegenangebot, die Voraussetzungen fiir die Sicherheits-
leistung des Verletzers und die Frage der zugrunde zu-
legenden Lizenzbasis (Gesamtvorrichtung oder Teil-
komponente) und des angemessenen Lizenzsatzes.

Insbesondere Implementierer weisen darauf hin, dass es
bis heute keine Entscheidung eines deutschen Gerichts
gebe, die eine angemessene und nichtdiskriminierende
(FRAND-)Lizenzgebiihr ermittelt und festlegt. Regel-
maBig wenden sich die Patentverletzungsgerichte nicht
dieser Aufgabe zu, weil die prozessuale Situation in deut-
schen Verletzungsverfahren, in denen der kartellrechtlicher
Zwangslizenzeinwand erhoben wird, grundsatzlich nicht
darauf ausgerichtet ist, die Vertragsbedingungen zu er-
mitteln, die FRAND sind, sondern die Bedingungen, die
nicht FRAND sind. Fiir den Implementierer sind ferner
die in Betracht zu ziehenden Lizenzsétze anderer Markt-
teilnehmer regelmiBig schwer (bzw. nach Abschluss einer
Vertraulichkeitsvereinbarung) oder — geheimhaltungs-und
kartellrechtsbedingt — gar nicht zuganglich.

Zur Verbesserung der Situation schlagen insbesondere Im-
plementierer Klarstellungen vor allem zur Berechnung der
FRAND-Bedingungen vor, die gerichtliche Auseinander-
setzungen obsolet werden lassen kénnen und die Trans-
parenz fiir alle Beteiligten fordern. Ferner schlagen sie die
Kodifizierung von Leitprinzipien insbesondere zur Ge-
staltung von FRAND-Bedingungen vor, die den beider-
seitigen Interessen Rechnung tragen.

Mit Blick auf die bislang ungekldrten Fragestellungen
ist eine ausgewogene Losung unter Beteiligung der be-
troffenen Kreise erforderlich, die das Ergebnis der Ver-
handlungen zum Vorschlag der Kommission fiir eine Ver-
ordnung zu standardessenziellen Patenten berticksichtigt.



Auch eine Harmonisierung mit den ausldandischen Rechts-
ordnungen ist wiinschenswert.

4.3 Technologietransfer starken -
Rechtssicherheit bei der Lizenzierung

4.3.1 Kartellrechtliche Freistellung von
IP-Plattformen'®

IP-Plattformen koénnen erheblich zur Verbreitung von IP
beitragen. Daher kdnnte man erwégen, sie nicht nur als
Annex von F&E und Technologietransfer aufzufithren, son-
dern sie einer eigenstdndigen Regelung zu unterstellen.

Abhéngig von der konkreten Umsetzung, insbesondere
vom Vorliegen einer Wettbewerbsbeschrankung, kdnnen
alle maBgeblichen IP-Plattformen (1. Technologiepools,
2. Lizenznehmer-Plattformen und 3. IP Clearing House-
Plattformen) in den Anwendungsbereich des Kartellverbots
des Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen. Bislang unterfallen
alle genannten Konstellationen je nach Ausgestaltung einer
Vielzahl unterschiedlicher Regelungsregime.?°

e  Technologiepools

Mittels Technologiepools, z. B. Patentpools, lizenzie-
ren Lizenzgeber multilateral ein [P-Paket an Lizenz-
nehmer. Patentpools zu standardessenziellen Paten-
ten (SEP) zihlen zu diesen Technologiepools.

Die Européische Kommission hat in den Leitlinien zur
Anwendung von Artikel 101 AEUV auf Technologie-
transfer-Vereinbarungen (TT-Leitlinien) einen Safe-
Harbour definiert, innerhalb dessen Vereinbarungen

iber die Grindung und Verwaltung von Technologie-
pools nicht unter das Kartellverbot fallen sollen. Die

Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der EU-Kommission

vom 21. Mérz 2014 {iber die Anwendung, von Artikel

101 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union auf Gruppen von Technologie-
transfer-Vereinbarungen (TT-GVO) soll in diesem

Fall ausdriicklich keine Anwendung finden, weil sie

sich nur auf bilaterale, nicht auf multilaterale Verein-
barungen bezieht. Standardisierungsverfahren und

Standardsetzung mit entsprechenden SEPs sind auch

Gegenstand der Leitlinien zur Anwendbarkeit des Ar-
tikels 101 AEUV auf Vereinbarungen tiber horizontale

Zusammenarbeit (Horizontal-Leitlinien) sowie der
kommenden SEP-Verordnung, die derzeit auf Ebene

der Europdischen Union verhandelt wird.

19 Vgl. Fn. 2.

20 Zu Einzelheiten vgl. BDI-Positionspapier zur Evaluierung
der Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung
und der dazugehoérigen Leitlinien v. 24.07.2023.

Geistiges Eigentum nutzen

Um Rechtssicherheit fiir Lizenzgeber und Lizenznehmer
in Europa zu schaffen und um Innovationen und Techno-
logietransfer innerhalb Europas und von und nach Europa
zu fordern, sollte man auch multilaterale Vereinbarungen
wie beispielsweise Technologiepools in den Anwendungs-
bereich der TT-GVO aufnehmen.

o Lizenznehmer-Plattformen

Eine andere Plattformvariante ist — als Gegenstiick
zu den Lizenzgeber-Plattformen — die der Lizenz-
nehmer-Plattformen, iiber die mehrere Lizenznehmer
eine Lizenz zu gleichen, zentral verhandelten Be-
dingungen von einem Lizenzgeber erhalten. Die Li-
zenzen haben zum Beispiel SEP als Gegenstand.

Zur Zulassigkeit von Einkaufskooperationen, die teil-
weise Ahnlichkeiten mit Lizenznehmer-Plattformen

aufweisen, duBert sich die Europdische Kommission

in den Horizontal-Leitlinien.?" Auf Lizenznehmer-
Plattformen, die SEP zum Gegenstand haben, passen

die Horizontal-Leitlinien fiir Einkaufskooperationen

allerdings nur eingeschrénkt, da SEP-Lizenzen zu

fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden

(FRAND-)Bedingungen an alle Marktteilnehmer ver-
geben werden miissen.

Fiir Lizenznehmer-Plattformen bestehen dhnliche
Probleme wie fir Lizenzgeber-Plattformen (siehe
oben). Allerdings werden Lizenznehmer-Platt-
formen nicht einmal in unverbindlichen Leitlinien,
insbesondere nicht den TT-Leitlinien, erwahnt.

Auch Lizenznehmer-Plattformen sollten spiegelbildlich
zu den Technologiepools in den Anwendungsbereich der
TT-GVO aufgenommen, zumindest jedoch in Leitlinien
der Européischen Kommission einer Regelung zugefiihrt
werden.

e [P Clearing House-Plattformen

IP Clearing House-Plattformen sind ein von Lizenz-
geber-und Lizenznehmer-Plattformen unabhédngiges
Konstrukt. Je nach Ausgestaltung stellen sie ein ge-
meinsames Forum fiir Lizenzgeberund Lizenznehmer
dar und ,vermitteln“ den Abschluss von Lizenzver-
tragen zwischen Lizenzgebern und Lizenznehmern.
IP Clearing House-Plattformen konnen z. B. IP-
Musterlizenzvertrdge anbieten, wobei der Vertrags-
abschluss letztlich bilateral zwischen Lizenzgeber
und Lizenznehmer erfolgt. Denkbar sind auch zusétz-
liche Dienstleistungen wie IP-bezogene Datenbanken,

21 Siehe Rn. 273 ff der Horizontal-Leitlinien der
EU-Kommission vom 01.06.2023.
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die Vermittlung und Mediation bei Verhandlungen
oder die Schlichtung im Streitfall.

IP-Clearing House-Plattformen setzen u. a. Muster-
vertrige auf, die allen Interessierten (d. h. nicht nur
den eigenen Mitgliedern) zur Verfiigung stehen. Im
Rahmen solcher Mustervertrdge koénnen die Be-
dingungen fiir die Vergabe von Lizenzen einheitlich
geregelt werden. Solche Mustervertrdge konnen so-
genannte Standardbedingungen darstellen, zu deren
Zuldssigkeit die Europdische Kommission ebenfalls
in den Horizontal-Leitlinien Stellung nimmt. Auf die
bilaterale Lizenzvereinbarung selbst (also jeweils zwi-
schen einem Lizenznehmer und einem Lizenzgeber)
konnte hingegen die TT-GVO Anwendung finden.

Die oben dargestellte mangelnde gesetzliche Rege-
lung der kartellrechtlichen Beurteilung von Lizenz-
geber- und Lizenznehmern-Plattformen betrifft
gleichermaBen IP Clearing House-Plattformen. Auch
insoweit ware es wiinschenswert, im Anwendungs-
bereich der TT-GVO, zumindest jedoch in Leitlinien
der Européischen Kommission einen sicheren Hafen
fiir IP Clearing House-Plattformen zu schaffen. Dabei
ist insbesondere zu beriicksichtigen, dass IP Clea-
ring House-Plattformen pro-kompetitiv wirken und
der Verbreitung von IP dienen, indem sie u. a. Ver-
handlungen von KMU mit gro3eren Unternehmen
durch Mustervertrage vereinfachen.

Die Europdische Kommission sollte die anstehende
Revision der TT-GVO und der TT-Leitlinien bis 2026
daftir nutzen, die oben aufgefiihrten Vorschldge um-
zusetzen.

4.3.2 Lizenzierung gemeinschaftlich gehaltener
Patente

Die Nutzung gemeinschaftlich gehaltener Patente, die aus
gemeinsamer F&E resultieren, kann durch Zustimmungs-
erfordernisse des beziehungsweise der iibrigen Mit-
inhaber(s) zur Lizenzvergabe erschwert werden. Zur Ver-
einfachung der Nutzung gemeinschaftlich gehaltener
Patente sollte eine Gesetzesanderung dahingehend erfol-
gen, dass die Erteilung einfacher (d. h. nicht-exklusiver)
Lizenzen ohne Zustimmung, des beziehungsweise der iib-
rigen Mitinhaber(s) erfolgen kann. Hieraus sollten keiner
Partei weitere materielle Ausgleichsanspriiche erwachsen.

4.4 Nutzung von IP zur
Unternehmensfinanzierung

Fir kleinere Unternehmen, insbesondere Start-ups, ist es
haufig essenziell, ihr werthaltiges IP fiir Finanzierungs-
zusagen nutzen zu konnen. Hierfiir ist eine unabhéngige
und transparente Bewertung des IPs notwendig. Zweck-
méBig ware die Schaffung eines Netzwerkes durch das
DPMA akkreditierter IP-Bewertungsstellen, deren Gut-
achten durch die Industrie fur die Erlangung IP-basierter
Finanzierungen herangezogen werden kénnen.
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