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Kreativitdt und Erfindergeist sind Grundvorausset-
zungen fiir Wohlstand und Beschéftigung. Deutsch-
land ist nicht allzu reich an natiirlichen Rohstoffen.
Deshalb ist es umso wichtiger, die Ressourcen der
Wissensgesellschaft optimal zu nutzen. Forschung
und Entwicklung spielen als Triebfedern fiir wirt-
schaftliche Dynamik dabei eine kaum zu unterschat-
zende Schliisselrolle. Denn immer kiirzere Innova-
tionszyklen stellen Unternehmen vor neue Herausfor-
derungen. Die sich verdndernde Wirtschaftswelt
verlangt von Unternehmen, die ihre Marktposition
ausbauen und behaupten wollen, dass sie ihre inno-
vativen Produkte frither am Markt platzieren als die
Wettbewerber.

Innovationspotenziale und das vorhandene
Know-how in Hochschulen und auBeruniversitdren
Forschungseinrichtungen in Zukunft noch stéarker
zu nutzen - das ist ein erfolgreicher Weg, diese Her-
ausforderungen zu meistern. Bislang steht allerdings
der juristische und administrative Abstimmungsbe-
darf oft auBBer Verhéltnis zu dem Nutzen der Zusam-
menarbeit. Dies gilt vor allem fiir kleinere und mitt-
lere Unternehmen ebenso wie fiir kleinere
Hochschulen.

Dieses Problem hat der von Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel einberufene ,Rat fiir Innovation
und Wachstum*® aufgegriffen. Der Rat hat eine Exper-
tenrunde beauftragt, Mustervereinbarungen und
Vertragsbausteine fiir die Ausgestaltung der Ver-
tragsverhéltnisse zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft zu entwickeln. Dies soll dazu beitragen, den

Aufwand bei der Vertragsgestaltung zu minimieren,
rechtliche Unsicherheiten bei den Vertragspartnern
zu vermeiden und so den Transfer von geistigem
Kapital in marktfédhige Produkte zu vereinfachen.

Diese Broschiire stellt die unterschiedlichen Muster-
vereinbarungen vor, die von der Expertengruppe
erarbeitet worden sind. Sie richtet sich sowohl an
Unternehmen, die mit der Wissenschaft kooperieren
wollen, als auch an die Wissenschaft, die sich der
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 6ffnen mochte.

——

Michael Glos
Bundesminister fiir Wirtschaft und Technologie
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Im Januar 2007 bin ich durch das Bundesministerium
fiur Wirtschaft und Technologie (BMW1i) gebeten
worden, eine aus Vertretern der Politik, der Industrie
und diverser Forschungsinstitutionen, insbesondere
auch aus dem universitaren Bereich, bestehende
Arbeitsgruppe zu leiten, die im Auftrag des ,Rates fir
Innovation und Wachstum® Mustervereinbarungen
fur Forschungskooperationen zwischen Industrie
und 6ffentlichen Forschungseinrichtungen ausarbei-
ten sollte.

Ziel der Arbeitsgruppe war es, eine Sammlung
von Vertragsbausteinen zu entwickeln, die es betei-
ligten Unternehmen, insbesondere auch solchen aus
dem mittelstandischen Bereich, und Forschungsein-
richtungen ermoglichen, in groBter Flexibilitdt, je
nach den Erfordernissen des Einzelfalls, eine verlass-
liche vertragliche Grundlage fiir Forschungskoopera-
tionen unterschiedlichster Art zu erstellen, ohne im
Regelfall individuelle rechtliche Beratung in Anspruch
nehmen zu mussen.

Das Ziel erschien mir als sehr ehrgeizig. Dank der
unermidlichen Einsatz- und Kompromissbereitschaft
der Beteiligten ist es der Arbeitsgruppe jedoch gelun-
gen, das gesteckte Ziel zu erreichen, jedenfalls, ihm
sehr nahe zu kommen. Hierzu meinen Teil beigetragen
zu haben, war mir eine grof3e Freude.

Mein Dank gilt allen Beteiligten, insbesondere
den Mitarbeitern des BMWi, ohne deren antreibende
Forderung das Unternehmen letztlich wohl nicht
gelungen wére. Meinem , Assistenten®, Herrn
Dr. Christian Czychowski, der meine Bemiihungen
als Leiter der Arbeitsgruppe in aufopfernder Zu-
arbeit begleitet hat, gilt mein besonderer Dank.

Minchen, den 14. August 2007

Prof. Dr. Heinz Goddar



Durch Gesetz vom 18. Januar 2002 ist § 42 des Arbeit-
nehmererfindungsgesetzes (ArbEG) novelliert worden.
Mit der Anderung wurde das bis dahin geltende so
genannte Hochschullehrerprivileg abgeschafft. Pro-
fessoren, Dozenten und wissenschaftliche Angestellte
an Hochschulen (hierunter werden sowohl Universi-
taten als auch Fachhochschulen verstanden) diirfen
seitdem nicht mehr frei tiber ihre Erfindungen ver-
fiigen, sondern miussen diese — genau wie Arbeitneh-
mer in der Privatwirtschaft - unverziiglich ihrem
Arbeitgeber melden. Dieser kann die Erfindung in
Anspruch nehmen, was zur Folge hat, dass dann alle
kommerziellen Verwertungsrechte an dem For-
schungsergebnis auf ihn tibergehen. Verwertet der
Dienstherr die Erfindung, erhalten die Hochschul-
beschéftigten im Gegenzug dafiir den gesetzlich fest-
gelegten Vergiitungsanspruch in Héhe von 30 Prozent
aus den mit der Erfindung erzielten Bruttoerldsen.

Die Hochschulen werden somit in die Lage ver-
setzt, zum einen die ihnen obliegende Aufgabe des
Technologietransfers umfassender und effektiver zu
erledigen. Zum anderen kénnen sie durch die Ver-
wertung der Forschungsergebnisse unter Umstédnden
zusdtzliche Einnahmen generieren.

Fiir die auBeruniversitdren Forschungseinrich-
tungen brachte die Novellierung des ArbEG keine
Verdnderung, da deren Mitarbeiter nicht in den An-
wendungsbereich des § 42 ArbEG fallen.

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft kann sich in unterschiedlichen Formen
vollziehen. Man kann zwischen beauftragten For-
schungstatigkeiten und Forschungskooperationen
unterscheiden. Ein Forschungsauftrag, bei dem die
Industrie die Forschung quasi an die Hochschulen/
auBeruniversitdren Forschungseinrichtungen aus-
lagert und die vollen Kosten tibernimmt, zeichnet
sich dadurch aus, dass zielorientiert und ergebnis-
offen, aber mit klar definiertem Weg hinsichtlich
der Umsetzung geforscht wird. Bei einer Kooperation
bringen beide Partner spezifische Beitrage fiir den
Projekterfolg ein. Die genaue Umsetzung der ziel-
und ergebnisoffenen Forschung ist nicht im Detail
definiert und auch der Anwendungszweck nicht im
Detail bekannt oder festgeschrieben. Eine dritte Form
der Zusammenarbeit wird schlieBlich durch den sog.
Werk-/Dienstvertrag abgebildet, der sich durch ein
eindeutiges und bekanntes Ziel auszeichnet und bei
dem ferner der Weg der Ausfithrung bekannt ist.

Besonders hinsichtlich der rechtlichen Ausgestal-
tung der Auftragsforschung und Forschungskoope-
ration besteht oftmals insbesondere bei kleineren
und mittleren Unternehmen ebenso wie bei kleine-
ren Hochschulen erheblicher Abstimmungsbedarf.

Denn man muss sich vor Augen fithren, dass ins-
gesamt besehen die Situation der Wirtschaft als auch
die der Hochschulen/auBeruniversitdren Forschungs-
einrichtungen durch ein hohes Ma# an Diversitét ge-
kennzeichnet ist. So reicht beispielsweise bei Hoch-
schulen das Spektrum von der groen Hochschule
mit eigenen Vertrags- und Patentexperten bis zur
Hochschule mit wenigen Lehrenden und Studieren-
den, in der das Vertragswesen organisatorisch nicht
verankert ist. Hinzu kommt, dass auch innerhalb
verschiedener Hochschularten und Grofenklassen
das Bewusstsein fir die Nutzung von Erfindungen
durch die Anmeldung von Patenten du3erst unter-
schiedlich ausgeprigt ist. Ahnliches kann auch auf
Seiten der Wirtschaft beobachtet werden. Denn
unterschiedliche Branchen und Mérkte erfordern
jeweils auf die konkrete Situation bezogene Hand-



lungsweisen der Unternehmen. Dementsprechend ist
die administrative Betreuung dieses Aufgabenfeldes
in unterschiedlichem MaBe gewdahrleistet. Daraus
resultiert eine Vielfalt an Vertragsgestaltungen fir
Kooperationen mit der Industrie, die hdufig bei jeder
Verhandlung neue Varianten erfahrt.

Es war daher Ziel und Auftrag der Expertengrup-
pe, die komplexe Materie moéglichst weitgehend zu
vereinfachen - denn noch nicht bei allen Beteiligten
wurde das notwendige Wissen fiir die Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut.

Mit den hier vorgestellten Mustervereinbarun-
gen soll insbesondere kleinen und mittleren Hoch-
schulen ebenso wie kleinen und mittleren Unterneh-
men die Moglichkeit gegeben werden, ohne gro8en
juristischen Aufwand rechtssichere und praktikable
Vereinbarungen tiber verschiedene Arten der FuE-
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft schlieBen zu kénnen.

GroBunternehmen und grof3e Universitaten ha-
ben die Méglichkeit, die Verhandlungen tiber Ein-
zelvertrage auf dieser Basis strukturierter und damit
effizienter abzuwickeln.

Alle Beteiligten sollten sich dabei im Klaren sein,
dass gut fiinf Jahre nach dem Inkrafttreten der Novel-
lierung des § 42 ArbEG die Phase der Eintibung der
neuen Rechtslage noch keineswegs abgeschlossen ist.

Fiir die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft &nderte sich durch die Novellierung des
§ 42 ArbEG zum einen, dass nun auch der an der
Hochschule beschéftigte Erfinder und gegebenen-
falls sein Team in die Vertragsbeziehung zwischen
Hochschule und Wirtschaft einbezogen werden
muss. Zum anderen blieb die Frage der Zuordnung
der Rechte an entstehenden Erfindungen ebenso
wie die Frage der Vergiitung ein potenzieller Streit-
punkt zwischen den Parteien. Um diese Fragen zu
16sen oder zumindest den administrativen Arbeits-
aufwand fiir die Zusammenarbeit zu minimieren,
entstanden in der Folgezeit mehrere so genannter
,Mustervertrdge®. Genannt seien hier nur die be-
kanntesten: Die ,Berliner Vertragsbausteine®, die
,Kommentierten Diisseldorfer Bausteine fiir einen
Forschungs- und Entwicklungsvertrag“ und der
,2Hamburger Vertrag®. Auf diese Vertrédge soll hier
im Einzelnen nicht eingegangen werden. Die jewei-
ligen Bezugsmaoglichkeiten sind im Anhang zusam-
mengestellt.

Bevor nun die von der Expertengruppe erarbeite-
ten Mustervereinbarungen ndher vorgestellt und ein-
zelne Regelungen eingehender erldutert werden, soll
im Folgenden ein kurzer Uberblick iiber die mégli-
chen Interessenlagen der Beteiligten gegeben werden.
Der Schwerpunkt soll dabei auf die besonders einge-
hend diskutierten Fragen nach der Rechtezuordnung
an den Forschungsergebnissen und der Vergtiitung
gelegt werden.



Rechtezuordnung

Position der Wissenschaft

» Grundsatzlich ist das Entstehen von Erfindungen
nicht geschuldet

» Erfindungen stellen einen tiber die vertragliche
vereinbarte Forschungs- und Entwicklungsleis-
tung hinausgehenden Wert dar

> Ausgangspunkt muss sein, dass der Gesetzgeber
den Hochschulen die Rechte an den Erfindungen
zugeschrieben hat

» Insofern muss das Recht an Erfindungen bei den
Hochschulen und den Forschungseinrichtungen
verbleiben

» Interesse der Unternehmen, daran sichere und
exklusive Rechtsposition zu erlangen, wird aner-
kannt (z. B. durch Einrdumung eines Erstverhand-
lungsrechts)

» Lizenzvergabe (auch Exklusivlizenzen) soll jeder-
zeit moglich sein

» Um ,,Wissensbilanzen® (Stichwort: Visibilitét)
darstellen zu konnen, streben Hochschulen zu-
mindest eine Mitanmelderschaft an

» Ein eigenes Patentportfolio aufzubauen ist not-
wendig, um fir neue Auftrdge ,interessant® zu
sein

» Esist Aufgabe und dementsprechend Politik der
Hochschulen, Existenzgrindungen zu ermaog-
lichen und so zur Schaffung innovativer Arbeits-
platze in neuen Unternehmen beizutragen. Des-
wegen (insb. auch im Hinblick auf Venture capital)
miissen Hochschulen ein hinreichendes Portfolio
an Schutzrechten haben

Position der Wirtschaft

» Bei Werk- oder Dienstvertrdgen (so genannte
verldngerte Werkbank) sind der zu leistende
Vertragsgegenstand und die anzuwendenden
Arbeitsschritte klar definiert

» Das Ergebnis wird deshalb geschuldet

» Alle Ergebnisse gehéren dem Auftraggeber

> Bei Forschungsauftragen ist der Vertragsgegen-
stand ebenfalls vorab definiert

» Esist jedoch anzuerkennen, dass auch unvorher-
sehbare Ergebnisse anfallen kénnen

» Da die Finanzierung allein durch den Auftrag-
geber erfolgt, sollen grundsétzlich auch hier alle
Rechte beim Industriepartner liegen

» Es ist zu kldren, welche Rechte (z. B. fir For-
schungszwecke) die Hochschulen an diesen
Erfindungen zurtiickbehalten

» Das Risiko, ob der Gegenstand des Forschungs-
vorhabens realisiert wird und zur Anwendung
kommt, liegt beim Industriepartner

Anm.: Die Darstellung der hier formulierten Interessen erhebt keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit und ist als

Aufzdhlung und nicht als Gegentiberstellung zu verstehen.



Vergiitung

Position der Wissenschaft

» Den Hochschulen steht eine angemessene
Gegenleistung zu

» Angemessenheit liegt dann vor, wenn sich die
Gegenleistung am Erfindungswert orientiert

» Esist deshalb sinnvoll, Verhandlungen tiber die
Gegenleistung erst nach Entstehung der Erfin-
dung zu beginnen

» Der Wirtschaftspartner muss dem Umstand
Rechnung tragen, dass Hochschulen gegentiber
ihren Mitarbeitern eventuell ihre Fiirsorgepflicht
verletzen, wenn sie deren Erfindungen einem
Unternehmen zu unangemessen ginstigen
Bedingungen tiberlassen wiirden

Position der Wirtschaft

» Bei Forschungsauftragen bezahlt der Industrie-
partner weder fiir die einzelnen Erfindungen
zusatzlich zum Auftragsentgelt noch geht er
direkte Verpflichtungen gegeniiber den Hoch-
schul-Erfindern ein

» Die Anzahl der tatsédchlich generierten Erfindun-
gen soll nachtraglich keinen Einfluss auf die
Hohe der vereinbarten Auftragssumme haben

Anm.: Die Darstellung der hier formulierten Interessen erhebt keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit und ist als
Aufzdhlung und nicht als Gegentiberstellung zu verstehen.
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Die auf Bitte des ,Rats fiir Innovation und Wachstum*
zusammengestellte Expertengruppe bestand aus
Unternehmensvertretern und Vertretern der Hoch-
schulen als auch der auB3eruniversitaren Forschungs-
einrichtungen. Als Moderator konnte Herr Prof. Dr.
Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert Anwaltssozie-
tat, Miinchen, Past President von LES International,
gewonnen werden. Die Formulierung und Redaktion
der Vertrags-Modelle lag in den Hdnden von Herrn
Dr. Christian Czychowski, Boehmert & Boehmert An-
waltssozietdt, Berlin. Sekretariat und Koordination
der Expertengruppe lag beim BMWi, Referat VITA 4 -
Patentpolitik, Erfinderférderung.

» Unternehmen
Herr Ingo A. Briickner, DaimlerChrysler AG
Herr Dr. Bernhard Fischer, SAP AG
Herr Peter Karge [ Herr Uwe Schriek, Siemens AG
Frau Prof. Dr. Christine Lang,
Organobalance GmbH
Herr Dr. Lothar Steiling, Bayer AG

» Hochschulen
Herr Bernhard M. Lippert,
Hochschulrektorenkonferenz
Herr Thomas A. H. Schéck,
Kanzler der FAU Erlangen-Nirnberg

» AuBeruniversitdre Forschungseinrichtungen
Herr Dr. Friedrich Riickert,
Forschungszentrum Karlsruhe
Herr Dr. Helmut Schubert,
Fraunhofer-Gesellschaft
Herr Michael TruchseB,
Max-Planck-Gesellschaft

» Patentverwertungsagenturen
Herr Alfred Schillert,
Vorsitzender der Technologieallianz e. V.

» Bundesministerium fiir Bildung und Forschung
Frau Bettina Litpher, Z 24 - Foérderverfahren;
Projekttrager

Da die moéglichen Vertragsbeziehungen zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft sehr verschiedenartig
sein konnen, ist es ausgeschlossen, eine fiir alle denk-
baren Partner und Vertragssituationen passende
einheitliche Vertragsgestaltung zu entwickeln. Ziel
der Verhandlungen zwischen Vertretern der Indus-
trie, der Hochschulen und der auBeruniversitaren
Forschungseinrichtungen konnte es deshalb nur sein,
maoglichst einfache und transparente Formulierungs-
vorschldge zu machen und deren Variationsmdog-
lichkeit durch Hinweise auf die damit verbundenen
Konsequenzen zu versehen.

Die Mitglieder der Expertengruppe sind dabei
ausschlieBlich aufgrund ihrer persénlichen Sachkunde
und Erfahrung tétig geworden und nicht als Repré-
sentanten oder Vertreter ihrer jeweiligen Organisa-
tion. Die Mustervereinbarungen sind daher ein Vor-
schlag der Expertengruppe zur Arbeitserleichterung
und keine von den jeweiligen Unternehmen, For-
schungseinrichtungen oder deren Vertretungsor-
ganisationen gebilligte Version.

Die Mustervereinbarungen sind ein Angebot an
potenzielle Nutzer aus Forschung und Wirtschaft,
um die Zusammenarbeit bei FuE-Projekten zu verein-
fachen. Die Verwendung der Mustervereinbarungen
oder Teilen davon geschieht ausschlieB3lich in der
alleinigen Verantwortung der Nutzer. Eine Haftung
der Autoren und/oder des BMWi ist ausgeschlossen.



Die vorgelegten Mustervereinbarungen unterschei-
den zwischen der Auftragsforschung, der Koopera-
tionsforschung und dem Werk-/Dienstvertrag als
Formen der méglichen Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Wirtschaft im Bereich von Forschung und
Entwicklung. Die Expertengruppe hat sich in diesem
Punkt die Unterscheidungskriterien, wie sie in den
,Berliner Vertragsbausteinen® vorgesehen sind, zu
eigen gemacht.

Die folgende Ubersicht zeigt die in den bereits
bestehenden ,Mustervereinbarungen® gewdahlten
Abgrenzungskriterien. Diese sollen dabei weder alter-
nativ noch kumulativ, sondern lediglich als Indizien
verstanden werden. Dabei ist auch zu beachten, dass
eine eindeutige Abgrenzung unter Umstanden nicht
immer moglich sein wird.

n
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Berliner Vertragsbausteine

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Auftragsforschung

» Zielorientiert, ergebnisoffen

» Definierter Weg der Umsetzung

» Definierter Zweck der Unter-
suchung

» Hochschule beansprucht
Vollkostentibernahme

» Interpretation von Daten
oder Ergebnissen durch den
Forscher notwendig

» Interesse des Auftraggebers an

einem kurzfristigen oder
terminplantreuen Ergebnis

» Publikationsinteresse der
Universitat

» Erfolg nicht geschuldet

» Wissenstransfer von der Wissen-

schaft in die Unternehmen

» Hochschule fiihrt Projekt allein
durch

» Zielorientiert

Kooperationsforschung

» Zieloffen, ergebnisoffen

» Umsetzung nicht im Detail
definiert

» Anwendungszweck nicht im
Detail bekannt oder festge-
schrieben

> Beitrdge beider Partner

» Mittel- bis langfristiges Inte-
resse des Auftraggebers am

Ergebnis

> Hohes ggf. gemeinsames
Publikationsinteresse

» Erfolg nicht geschuldet

» Austausch von Wissen und/
oder gemeinsame Forschung

> Arbeitsteilige, gemeinschaft-
liche Entwicklung

» Zieloffen

Werk-/Dienstvertrag

» Eindeutiges, bekanntes Ziel

» Definierter Weg der Ausfiih-
rung

» Hochschule beansprucht
Vollkostenibernahme

» Keine Interpretation von
Daten oder Ergebnissen durch
den Forscher notwendig

» Kein Publikationsinteresse

» Erfolg geschuldet

» Ist Vertrag erfolgsgebunden,
handelt es sich um einen
Werkvertrag

» Ist der Vertrag tatigkeitsge-
bunden, handelt es sich um
einen Dienstvertrag



IHK Hessen & NRW

Diisseldorfer Vertragsbausteine

Auftragsforschung

> (Tendenziell) einseitiger
Wissenstransfer in Bezug auf
das zu entwickelnde Wissen

» Gerichtet auf ein spezifisches
Projekt

» Das Unternehmen tritt allein
als Auftraggeber auf

» Die Hochschule ist Auftrags-

empfanger, die den Hochschul-
lehrer als Projektleiter einsetzt

Kooperationsforschung

» Gerichtet auf Austausch von
Erfahrungen, Wissen,
Know-how im Allgemeinen

oder

> Gerichtet auf arbeitsteilige,
gemeinschaftliche Entwick-
lung

> Gemeinsames Ziel wird in
arbeitsteiliger Zusammen-
arbeit angestrebt

Werk-/Dienstvertrag

» Ist Vertrag erfolgsgebunden,
handelt es sich um
Werkvertrag

» Indiz: erfolgsabhéngige
Vergitung

» Ist der Vertrag tatigkeits-
gebunden, handelt es sich
um einen Dienstvertrag

» Indiz: unwahrscheinlicher
Erfolgseintritt

13
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zwischen

*** vertreten durch ***, ***, [individuell auszufiillen|

und

-nachfolgend ,Industriepartner” genannt —

*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]

-nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt -

sowie [soweit nicht au8eruniversitdre Forschungseinrichtung als Vertragspartner)
Frau/Herrn Professor ***, *** [individuell auszufiillen]

Praambel

—-nachfolgend ,Projektleiter genannt -

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und ihr Projektleiter wollen auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner

(im Folgenden alle alternativ auch ,,Vertragspartner®) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen)

1. Definitionen

Schutzrechte

Know-how

Ergebnisse

Altrechte

Neurechte

Vertragsgegenstand

Vertragsgebiet

Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeug-
nissen, erganzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir die
solche Zertifikate erlangt werden konnen, und Sortenschutzrechte sowie Urheber-
rechte und verwandte Schutzrechte

Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und
Versuche gewonnen werden und die geheim, das hei3t nicht allgemein bekannt und
nicht leicht zugénglich sind, wesentlich, das hei3t fiir den Vertragsgegenstand von
Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heit umfassend genug
beschrieben, so dass gepriift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim“ und ,wesent-
lich® erfiillen

Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und
unter den Vertragsgegenstand fallen

Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet (§ 5 ArbEG) oder verof-
fentlicht wurden, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor Inkraft-
treten dieses Vertrages entstandenes Know-how

Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG)
Erfindungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte und/oder nach

Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse

In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags, schliet auch eine Definition des
Anwendungsgebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden kénnen, ein

*** [individuell auszufiillen - im geografischen Sinne zu verstehen)
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Vertragsgegenstand

21

22

Gegenstand des Vertrages ist die Durchfithrung der folgenden Auftragsforschung ***. [individuell sehr
genau (u. a. wegen der Bedeutung fiir die Ergebnisse i. S. d. Vertrages) auszufiillen].

Die Ergebnisse der letzteren konnen in folgendem Gebiet Anwendung (im Folgenden: Anwendungs-
gebiet) finden: *** [individuell sehr genau auszufiillen, beispielsweise kann hier auch das Tédtigkeitsgebiet des
Industriepartners genannt werden]

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung
durchzufiihrenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigefiigten Forschungsplan
beschrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen geméafB gemeinsam von den
Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen
Vertragspartnern unterschrieben sein muss, giiltig. Soweit allerdings Leistungsanderungen erforder-
lich werden, die mehr sind als eine bloBe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: In dem Ma£Re, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spéteren gewerbliche Ver-
wertung von urheberrechtlich geschiitzten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design, Datenbanken
oder Software) liegt, ist eine Ergdnzung um entsprechende Regelungen (z. B. Erarbeitung eines Pflichtenheftes,
Regelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten) erfor-
derlich.]

Durchfiihrung der Arbeiten

3.1

3.2

&3

34

3.5

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter wird die Arbeiten nach besten Kréaf-
ten unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung
vorhandener bzw. wahrend der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfah-
rungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchfiithren.

Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle fiir die Durchfiihrung
der Arbeiten erforderlichen Auskiinfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durch-
fiihrung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner iiberlassene Unterlagen, Gegenstdnde oder
sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfiigung gestellt. Sie sind ausschlieBlich fiir die Durchfiih-
rung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner
auf dessen Wunsch zurtickzugeben.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter werden dem Industriepartner auf
Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden Ergebnisse geben.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter sind nicht berechtigt, ohne Zustim-
mung des Industriepartners Dritte mit der Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu vertre-
ten oder fiir andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Vertrags-
partnern moglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche Gruppen
sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechts-
kraftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben, es sei denn, es ist in die-
sem Vertrag ausdriicklich geregelt.
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3.6 Mitteilungen und Erkldrungen

3.7

Alle erforderlichen oder zuldssigen Willenserkldrungen und sonstigen Mitteilungen, die nach diesem
Vertrag einem Vertragspartner gegeniiber abzugeben sind, miissen schriftlich tibermittelt werden, und
zwar an die nachstehenden Adressen:

E2 T3

Industriepartner: *** [individuell auszufiillen]

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufiillen)

Projektleiter: *** [individuell auszufiillen)

Bei Nichteinhaltung dieser Regelung gilt die Mitteilung und/oder Willenserkldrung als nicht zugegangen.
Leistungsdnderungen

Sollte sich wdhrend der Durchfithrung des Vertrages herausstellen, dass gegeniiber dem Forschungs-
plan Leistungsanderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforderlich
werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.7.1 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungsdnde-
rungen zu vertreten, wird sie ihre/er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.

3.7.2 InFillen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsdnderung zu vertreten hat,
konnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Anderung einzel-
ner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen, in der
insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der Termindnderung zu
regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverdndert.

3.7.3 Inallen anderen Fillen kénnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter
vor einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abinderungsverein-
barung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der
Termindnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand
unverdndert.

3.7.4 Furdie Félle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organi-
satorischer Hinsicht.

- Danach sind die Auswirkungen der Anderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die
Qualitét, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten darzustellen.

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schrift-
lich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des
Zeitplans, Qualitatsunterschiede und gegebenenfalls eine zusétzliche Vergiitung festzuhalten
sind.

- Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn sie von allen Vertragspartnern unterschrieben wird.
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Termine

Die Termine fiir den Ablauf der Arbeiten einschlieflich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen
ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefiigten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den
Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

Altrechte

51

5%

5k

Die Altrechte verbleiben grundsétzlich beim jeweiligen Inhaber.

Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend tiber derartige Altrechte einschlies3-
lich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfligungsmacht sind (z. B., weil sie einer
Patentverwertungsagentur der Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung
der erforderlichen Sorgfalt und vollstandig, soweit diese Altrechte voraussichtlich fiir die Nutzung der
Ergebnisse erforderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information dariiber, ob und
inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser Altrechte, etwa durch Nutzungsberechtigungen
Dritter, beschrénkt ist. Hinsichtlich des Industriepartners gilt die vorgenannte Verpflichtung nur nach
entsprechender Anforderung der Hochschule/Forschungseinrichtung und soweit die Altrechte bereits
der Offentlichkeit zugénglich sind.

Fiir diejenigen Altrechte, die fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages oder fiir die kommerzielle Nutzung
der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:

5.3.1 Derjeweils berechtigte Vertragspartner rdumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die
Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschlieBliches
Nutzungsrecht fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung
des betreffenden Altrechts nicht beschrankt ist.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter Inhaber von
Altrechten ist und in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht
beschrankt ist und soweit diese fiir die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch den Indus-
triepartner erforderlich sind, rdumen die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der
Projektleiter dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an diesen
Altrechten eine unwiderrufliche, unterlizenzierbare, nicht-ausschlieliche Lizenz fir die Dauer
des Altrechts auf dem Anwendungsgebiet im Vertragsgebiet ein.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter in der Vergabe von
Rechten an Altrechten und/oder der Nutzung von Altrechten beschrédnkt sind, tragen diese im
Rahmen der vorstehenden Rechteeinrdumungen durch geeignete rechtliche oder tatsédchliche
Vorkehrungen, soweit ihnen dies tatsdchlich und rechtlich méglich ist (d. h. nach bestem Be-
miihen), auch dafiir Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse hiervon unberiihrt
bleibt. Im Fall von Anpassungen und Beschrdnkungen stimmen sich die betroffenen Vertrags-
partner gegenseitig ab.

Das fur die Einrdumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergi-
tung in Ziff. 13 enthalten, im Falle einer Leistungsénderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3 ver-
einbarten Zusatzvergiitung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsdnderung zur
Durchfiihrung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich iiber die
Einbeziehung in diesen Vertrag verstidndigen.
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5.3.3 Dielizenz an den Altrechten ist beschrankt auf Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur
Durchfiihrung dieses Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforder-
lich sind.

Wird der Hochschule/Forschungseinrichtung nach *** Jahren [individuell auszufiillen] seit
Vertragsschluss dadurch, dass der Industriepartner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht
austibt, die Verwertung der Altrechte unbillig erschwert, werden sich die Vertragsparteien tiber
eine angemessene Neuregelung im Hinblick auf die Altrechte verstandigen.

Neurechte

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Die Ergebnisse stehen materiell dem Industriepartner zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im
Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten nach au8en Abweichendes regeln.

Daher tibertragt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses
Vertragesim Voraus sémtliche Rechte an den kiinftig entstehenden Ergebnissen.

Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich die Hochschule/Forschungs-
einrichtung, etwaige Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenenfalls unbeschrankt in Anspruch
zu nehmen.

Dartiber hinaus tibertragt der Projektleiter dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrages im
Voraus samtliche ihm zustehenden Rechte an nicht schutzrechtsfdhigen Ergebnissen, freien Erfindun-
gen und, mit Wirksamwerden des Freiwerdens, an etwa freiwerdenden Erfindungen.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter verpflichten sich, weitere Beschéftigte der
Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG fallen, in den
Vertragsgegenstand erst dann einzubeziehen, wenn sie die Pflichten aus diesem Vertrag durch eine
Erkldrung entsprechend dem als Anlage 3 beigefiigten Muster mitiibernommen haben. Bereits jetzt
legen die Vertragspartner die fiir die Durchfithrung des Vertrages vorgesehenen Beschéftigten der
Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fallen, in Anlage 4
fest. Entsprechende Erkldrungen dieser Beteiligten nach Anlage 3 liegen dem Vertrag bei.

Dartiber hinaus verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter, dass sie
Dritte an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken lassen, wenn diese die Verpflichtungen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters aus diesem Vertrag sinngemaés tibernommen
haben und vor allem die entsprechende Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf den Industrie-
partner sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegentiiber den Vertrags-
partnern sichergestellt haben.

Die Forschungs- und Lehrtatigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters
bleibt von diesem Vertrag unberiihrt. Daher stehen diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschlieBliches,
nicht-tibertragbares Recht zur Nutzung fir diese Tatigkeiten zu. Unberiihrt hiervon bleiben die vertrag-
lichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung
und/oder der Projektleiter die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen
oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies
nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zuldssig. Der Industriepartner darf diese Zu-
stimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundséitzen von Treu und Glauben, verweigern.
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6.8 Alternative 1: Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegen-
stand betreffenden Gebieten gemacht werden, rdumt der Industriepartner hiermit der Hochschule/For-
schungseinrichtung eine unwiderrufliche, kostenfreie, ausschlieBliche/einfache/Allein- [Alternative
wdhlen] Rucklizenz ein.

Beabsichtigt der Industriepartner einzelne Neurechte, die auch unter den vorgenannten Absatz fallen,
ganz oder in einzelnen Landern aufzugeben, bietet er diese der Hochschule/Forschungseinrichtung
zwei (2) Monate zuvor zur kostenfreien Ubernahme an. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird
sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erkldren, ob sie das entsprechende Schutz-
recht ibernimmt. Fiir diesen Fall verpflichtet sich der Industriepartner, unverziglich alle hierzu notwen-
digen Erklirungen abzugeben. AuBert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb
dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

Alternative 2: Soweit bei der Durchfithrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand
betreffenden Gebieten gemacht werden, stehen diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zu, wobei
aber die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungs-
interesse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht-ausschlieBliche Lizenz zu angemessenen Be-
dingungen, die auch eine Regelung des sachlichen und rdumlichen Bereichs der Lizenz enthalten,
anbietet.

6.9 [fakultativ zu Ziff. 6.8 Alternative 2] Beabsichtigt die Hochschule/Forschungseinrichtung einzelne Neu-
rechte, die unter Ziff. 6.8 fallen, ganz oder in einzelnen Lidndern aufzugeben, bietet sie die auf den
Industriepartner zuriickgehenden Erfindungsanteile dem Industriepartner zwei (2) Monate zuvor zur
kostenfreien Ubernahme unter Riickbehaltung einer kostenlosen Lizenz an. Der Industriepartner wird
sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erkléren, ob er das entsprechende Schutz-
recht iibernimmt. Fir diesen Fall verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, unverziiglich
alle hierzu notwendigen Erkldrungen abzugeben. Die Kosten fiir die Ubertragung trigt der Indus-
triepartner. AuBert sich der Industriepartner nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

7.1 Der Projektleiter verpflichtet sich gegentiber dem Industriepartner, seine Diensterfindungen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu melden.
Er verzichtet gegeniiber dem Industriepartner in Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltendmachung sei-
nesin § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrechtes. [Satz 2 dieses Absatzes ist — soweit der
Vertrag mit einer au8eruniversitdren Forschungseinrichtung geschlossen wird — nicht erforderlich)

7.2 Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projekt-
leiter ein Interesse daran haben, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veroéffentlichen. Sie wollen diesem
Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenen-
falls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, beriicksichtigen. Daher verpflichten sich die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter gegeniiber dem Industriepartner, die Ergebnisse
ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veroffentlichen oder Dritten, etwa im
Rahmen von so genannten Peer-Reviews, zuganglich zu machen, solange die Ergebnisse der Geheim-
haltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrich-
tung und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Verdffentlichung vorgese-
hen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Verdffentlichung oder diesem Vortrag dem Industrie-
partner zur Priifung vorzulegen.
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Soweit der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mit-
teilt, dass er durch die Verdffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen bertihrt
sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die Veroffent-
lichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhal-
tungsbediirftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veréffentlichung bzw. zum Vor-
trag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die
Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegentiber der
Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter nicht &uBert.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfiihrung des Vertrages bestrebt, die Ergebnisse durch Schutzrechte
abzusichern. Dies bertihrt nicht die grundsétzliche Dispositionsfreiheit des Industriepartners im Hinblick auf
die Ergebnisse. Werden Anmeldungen der Neurechte eingereicht, gelten folgende Regeln:

8.1

8.2

8.3

Nach Erhalt einer aus Sicht der Hochschule/Forschungseinrichtung vollstdndigen Erfindungsmeldung
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung den Industriepartner unverziiglich von dem Inhalt der
Erfindungsmeldung in Kenntnis setzen.

Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner
wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er
die Einreichung einer priorititsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. AuBert sich der Industriepart-
ner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Rechtetibertragung, stehen die materiellen Rechte
an der betreffenden Erfindung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und werden vom Industrie-
partner an sie zuriick Uibertragen. In einem solchen Fall gewéhrt die Hochschule/Forschungseinrich-
tung und/oder der Projektleiter dem Industriepartner ein nicht-ausschlieBliches, weltweites, unwider-
rufliches, nicht-tibertragbares, aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung
und den daraus resultierenden Schutzrechten. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen
Erfindungen ist auf die Nutzung der Ergebnisse dieses Vertrages auf dem Anwendungsgebiet beschrankt.

[Fiir die Abwicklung der Anmeldung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertrags-
schluss:]

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die
Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend unbeschrankt in Anspruch nehmen.
Daraufhin wird der Industriepartner die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung unverziglich selbst
oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der Hochschule/For-
schungseinrichtung und im eigenen Namen vornehmen. Der Industriepartner ist Herr des Verfahrens
und hat das Recht, alle Texte und Anspriiche zu formulieren sowie Priifungsverfahren durchzufiihren.

Alternative 2: Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die
Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend unbeschrénkt in Anspruch nehmen.
Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung
unverziiglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Industriepartners vornehmen
(ziff. 9). Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der
Mitteilung gemd8 Ziff. 8.2 Satz 1 zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu
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8.4

8.5

beauftragen. Hat der Industriepartner in der Mitteilung gema#B Ziff. 8.2 Satz 1 keinen Rechts- oder Patent-
anwalt benannt, wahlt die Hochschule/Forschungseinrichtung einen Rechts- oder Patentanwalt aus.
Uber den Inhalt der Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neu-
rechten zu unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erkldarungen und Unterschriften zeitgerecht
und sachlich richtig abzugeben und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Ubrigen alles unter-
lassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schédlich sein konnte.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen, statt ihrer mit
der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit
erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zugénglich sind, zu offenbaren, sofern
das Verwertungsunternehmen sich vor Ubermittlung der Informationen gegeniiber der Hochschule/
Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmun-
gen dieses Vertrages verpflichtet hat.

Anmelderstellung, ggf. Treuhandverhaltnis

9.1

9.2

N

Anmelder der prioritdtsbegriindenden Erstanmeldung sind die Hochschule/Forschungseinrichtung
und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn, die Hochschule/Forschungseinrichtung verzichtet
hierauf bis zur AuBerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2 schriftlich gegeniiber dem Industriepart-
ner. Die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder europdische Schutz-
rechtsanmeldung.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung lediglich als Treuhénder fiir den
Industriepartner inne. Im Innenverhdltnis steht das Recht auf das Neurecht ausschlieBlich dem Indus-
triepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industriepartners
hinsichtlich der Ausiibung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten Neurecht
befolgen.

Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungseinrich-
tung dem Industriepartner unverziglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betreffende
Neurecht bereits erteilt ist, an dem Neurecht tibertragen und wird dazu alle notwendigen Erklarungen
abgeben.

Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen
Landern

10.1 Der Industriepartner nimmt weitere, auf der prioritdtsbegriindenden Erstanmeldung beruhende

Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechtsvalidierungen im eigenen Namen vor. Er entscheidet
nach eigenem Ermessen, wie und fiir welche Lander er derartige Schutzrechtsanmeldungen oder
Schutzrechtsvalidierungen durchfihrt.

10.2 Der Industriepartner ist jederzeit frei, Neurechte ganz oder in einzelnen Landern aufzugeben oder das

Anmeldeverfahren im Ausland nicht weiter zu verfolgen. Ziff. 6.8 ist zu beachten.
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11. Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der
Neurechte trédgt der Industriepartner, es sei denn, dieser hat sein materielles Recht an diesen gemaB Ziff. 6.8
oder Ziff. 8.2 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zurtick iibertragen.

12. Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhélt von dem Industriepartner fiir die Durchfithrung der Auftrags-
forschung einschlieBlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwen-
digen Einrichtungen eine Vergiitung nach MaBBgabe der Anlage 5.

13. Vergiitung von Erfindungen

13.1 Die Vergiitung nach Ziff. 12 umfasst auch die Entgelte fiir Alt- und Neurechte. Bei der Festlegung des
Anteils der vorgenannten Vergiitung, der die Alt- und Neurechte betrifft, werden branchenspezifische
Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durch-
fiihrung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschlieBlich der in der betreffen-
den Branche bei Lizenzierung anderenfalls tiblichen Lizenzsétze, beriicksichtigt.

13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu
Bedingungen iibertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fithren, dass die vereinbarte
Vergiitung (Ziff. 12) unter Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu dem Industriepartner in einem auffélligen Missverhéltnis im Sinne einer wesentlichen
Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten Ertrdgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neu-
rechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag derge-
stalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstédnden nach angemessene
Beteiligung gewédhrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden
Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfallt der Anspruch.

14. Mediation, Schiedsgericht

14.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrages oder spiterer Anderungen dieses Vertrages erge-
ben oder sich auf diesen beziehen, einschlielich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung,
Giltigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchfithrung, Verletzung oder Beendigung, sowie auf3er-
vertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 13.2 vorliegt bzw. wie hoch in einem solchen Fall
die angemessene Beteiligung ist, sind gemé&f den Regeln fiir das Schlichtungsverfahren der WIPO dem
Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** [individuell auszufiil-
len] sein. In dem Schlichtungsverfahren soll die *** [individuell auszufiillen] Sprache verwendet werden.

14.2 Falls und insoweit solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Schlich-
tungsverfahrens aufgrund des Schlichtungsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung
eines Schiedsantrags einer Partei gemaf den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem
Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgiltig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden.
Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von sechzig (60) Tagen eine Partei versdumt, sich an
dem Schlichtungsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Schlichtungsverfahren teilnimmt,
die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei gemal den Regeln fiir
das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgtiltig im
Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern beste-
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hen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Schiedsgerichts-
verfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung deut-
schen Rechts entschieden werden

Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszuftillen]
besteht fort/wird aufgehoben. [nicht zutreffendes streichen] Dariiber hinaus verpflichten sich die Vertragspart-
ner, saimtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zuganglich werdenden Informationen, die als
vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umstdnden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse
eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, unbefristet, Jahre [individuell auszufiillen] geheim
zu halten und sie - soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten — weder aufzuzeichnen noch
weiterzugeben oder zu verwerten. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den fiir sie tatigen
Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/ *** Jahre [individuell auszu-
fiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse

/ LTS

unterlassen.
Rechts- und Sachméngelhaftung

16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage
der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausfiihrung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmég-
licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

16.2 In dem Falle etwaiger Gewahrleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrich-
tung zundchst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fithrt Auftragsforschung im Bereich der angewandten For-
schung durch und erschlie3t technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass
Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstédndig erreicht werden. In
keinem Fall ibernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen
hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

16.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerkldrung von Schutzrechten bewusst. Die Nich-
tigerkldrung eines oder mehrerer Schutzrechte beriihrt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der
Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner
nach diesem Vertrag auch nicht zur Kiindigung dieses Vertrages. Anspriiche auf Riicktritt und/oder
Schadensersatz sind ausgeschlossen.

16.5 AuBerim Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrldssiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertrags-
partner nach diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen be-
stimmten Schutzbereich desselben. GleichermaBen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fiir beein-
trachtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlédssig
unbekannt geblieben sind.

16.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner au3er im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlassiger Un-
kenntnis nicht fiir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfithrbarkeit oder Brauchbar-
keit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht fiir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutz-
rechtes.
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17.

18.

19.

16.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfénglicher objektiver Unmoglichkeit oder
Qualitdtsméangeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrankt.

16.8 Wechselseitige Schadensersatzanspriiche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schdden
beschrankt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschrédnkun-
gen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit eines Vertragspartners.

16.9 Die vorgenannten Haftungsbeschrankungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Korpers und der Gesundheit sowie fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Jenseits der Regelungen tiber die Anmelderstellung und die technische Abwicklung der Anmeldungen
(Ziff. 8 und 9) ist der Industriepartner im Hinblick auf die Verteidigung der Schutzrechte und etwaige Reak-
tionen auf Angriffe auf die Schutzrechte frei.

Beide Vertragspartner werden sich aber einander von samtlichen ihnen bekannt werdenden Verletzungen
oder Angriffe Dritter auf die Schutzrechte unterrichten.

Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich dariiber ab, ob und in welchem Umfang beim Marketing etwaiger Produkte
und Dienstleistungen, die auf Ergebnisse aus diesem Vertrag zuriickgehen, in angemessenem Umfang auf
die Zusammenarbeit mit der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Projektleiter hingewiesen wird.

Vertragslaufzeit und Regelungen fiir die Zeit nach Beendigung des Vertrages

19.1 Dieser Vertrag tritt zum ***, [individuell auszufiillen] spatestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit in
Kraft und hat eine Laufzeit bis zum ***. [individuell auszufiillen] Sollte der Vertragsgegenstand zu diesem
Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine Verldngerung der
Zusammenarbeit vereinbaren.

19.2 Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus wich-
tigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach méglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, auf Grund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Beriicksichti-
gung aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwagung der Interessen beider Vertragspartner
die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle einer solchen wirksa-
men Kiindigung kann der kiindigende Vertragspartner die Ubertragung und/oder die Riickiiber-
tragung der Neurechte des gekiindigten Vertragspartners auf den kiindigenden Vertragspartner
verlangen. Fiir diesen Ubergang zahlt der kiindigende Vertragspartner an den anderen Vertrags-
partner die nachgewiesenen entstandenen Kosten fiir die Erlangung und Aufrechterhaltung der
Schutzrechte. An den Altrechten des gekiindigten Vertragspartners erhdlt der kiindigende Ver-
tragspartner ein kostenloses nicht-ausschlieBliches Nutzungsrecht auf dem Anwendungsgebiet,
soweit keine anderweitigen Verpflichtungen entgegenstehen. Ist der kiindigende Vertragspart-
ner die Hochschule/Forschungseinrichtung, erhélt diese das Recht, die Altrechte im Rahmen der
Auftragsforschung zu lizenzieren;
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19.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhéltnissen oder
Verdnderungen in der Besetzung der Geschéftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen,
dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;

19.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte angreift oder Dritte bei einem solchen
Angriff unterstiitzt.

19.3 Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages tiber die Vertragslaufzeit hinaus,
bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der Vertragslaufzeit wirksam.

Rechtsnachfolge
Sofern Schutzrechte nach diesem Vertrag lizenziert werden, steht der jeweils lizenzierende Vertragspartner

dafiir ein, dass bei einer etwaigen Ubertragung des der Lizenz zugrunde liegenden Schutzrechtes die Belas-
tungen durch diese Lizenz vom Ubernehmer des Schutzrechtes mit iibernommen werden.

21. Schlussbestimmungen

21.1 Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Giiltigkeit. Ergdnzungen und An-
derungen dieser Vereinbarung bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir die
Anderung dieser Schriftformklausel.

21.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die
Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner
durch solche neue, giltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

21.3 Erfiillungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fiir
Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO)]

21.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieBlich
deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner Projektleiter
Anlagen:
Anlagel:  Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage3: Muster Beitrittserkldrung der Hochschulangehorigen
Anlage4: Liste Hochschulangehoérige/Angehorigen der Forschungseinrichtung

[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage5: Vergitung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
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Anlage 3: Muster Erklarung der Hochschulangehérigen

* kK

Bezug: Vertrag

Ich, ,nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschéftigter der
Hochschule im Sinne von § 42 Nr. 2 ArbEG an der Durchfiihrung der vertraglich vereinbarten Arbeiten teil.

Der Vertrag zwischen der Hochschule und dem Industriepartner enthélt auch Regeln tiber die Geheimhaltung
von technischen Kenntnissen und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit dem Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zugénglich werden. Ich verpflichte mich daher,
*** [branchenspezifische Geheimhaltungsklauseln)

Dartiber hinaus tibernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

1. Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und der darauf
angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (im Folgenden: Altrechte) bleibt von dieser Vereinbarung unbe-
rithrt. Soweit und sobald solche Altrechte fiir die Verwertung der Ergebnisse erforderlich sind und keine ent-
gegenstehenden Rechte Dritter bestehen, raume ich dem Industriepartner an diesen Rechten eine nicht-aus-
schlieBliche Lizenz ohne weiteres Entgelt ein.

2. Mit Vertragsschluss tibertrage ich dem Industriepartner im Voraus sdmtliche Rechte an kiinftig entstehen-
den Ergebnissen, sofern es sich um freie Erfindungen handelt.

3. Mir verbleibt dartiber hinaus ein nicht-ausschlieBliches, nicht-iibertragbares Recht zur Nutzung der Ergeb-
nisse fiir meine Forschungs- und Lehrtdtigkeit. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur
Geheimhaltung der Ergebnisse. Ferner darf ich meine Ergebnisse im Rahmen der Forschung fiir oder mit
Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners verwenden. Der Industriepartner sichert
mir zu, dass er diese Zustimmung nicht unbilligerweise, nach den Grundsatzen von Treu und Glauben, ver-
weigern wird. Ausgenommen hiervon sind Altrechte, vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder
nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegensténde.

4. Ichverpilichte mich gegentiber dem Industriepartner, der Hochschule alle Diensterfindungen nach § 5 ArbEG
zu melden und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen.

5. Ichverzichte in Bezug auf alle im Zusammenhang mit dem Vertrag erzielten Ergebnisse gegeniiber dem
Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.

6. Ichverpflichte mich gegeniiber dem Industriepartner, Ergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des
Industriepartners zu veréffentlichen oder anderweitig Dritten — auch im Vorverfahren einer Veroffent-
lichung - zu offenbaren, so lange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unter-
liegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur miindlichen Veroffent-
lichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Veréffentlichung) mindestens sechs (6) Wochen vor der Weitergabe
des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Priifung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Verof-
fentlichung Geheimhaltungsinteressen beriihrt, werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Veroffentlichung
unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbediirftigen Informationen gestrichen
werden. Die Zustimmung zur Veréffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der
Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf
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die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegeniiber mir und/oder
der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht duBert.

Nimmt die Hochschule nach einem etwaigen in dem Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartner
geregelten Riickfall der Rechte die Erfindung nicht in Anspruch, gewéhre ich dem Industriepartner ein
nicht-ausschlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-iibertragbares Nutzungsrecht an der betref-
fenden Erfindung und den daraus resultierenden Neurechten.

Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten
unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erklarungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Sie
werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schid-
lich sein konnte.

Diese Vereinbarung wird fiir die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff ndher bezeichneten Forschungs-
projekt abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen
enden mit dem Ablauf des ldngstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheim-
haltungsverpflichtungen und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefristet/ *** Jahre
[individuell auszufiillen] nach Beendigung Ihrer Mitwirkung an der im Betreff ndher bezeichneten
Kooperation.

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die

Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Parteien durch solche
neue, gultige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

,den ,den

Industriepartner Hochschulangehoriger

27
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zwischen

E133

und

, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]

-nachfolgend ,Industriepartner” genannt —

*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]

-nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt -

sowie [soweit nicht au8eruniversitdre Forschungseinrichtung als Vertragspartner)
Frau/Herrn Professor ***, *** [individuell auszufiillen]

Praambel

—-nachfolgend ,Projektleiter genannt -

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und ihr Projektleiter wollen auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner
(im Folgenden alle alternativ auch , Vertragspartner®) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen)

1. Definitionen

Schutzrechte

Know-how

Ergebnisse

Altrechte

Neurechte

Vertragsgegenstand

Vertragsgebiet

Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeug-
nissen, erganzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir die
solche Zertifikate erlangt werden konnen, und Sortenschutzrechte sowie Urheber-
rechte und verwandte Schutzrechte

Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und
Versuche gewonnen werden und die geheim, das hei3t nicht allgemein bekannt und
nicht leicht zugédnglich sind, wesentlich, das hei3t fiir den Vertragsgegenstand von
Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heit umfassend genug be-
schrieben, so dass gepriift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim® und ,wesent-
lich® erfiillen

Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und
unter den Vertragsgegenstand fallen

Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet (§ 5 ArbEG) oder veréffent-
licht wurden, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor Inkrafttreten
dieses Vertrages entstandenes Know-how

Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfin-
dungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte und/oder nach Inkrafttreten

dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse

In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags: schliet auch eine Definition des Anwen-
dungsgebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden kdnnen, ein

*** [individuell auszufiillen - im geografischen Sinne zu verstehen)
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Vertragsgegenstand

21

22

Gegenstand des Vertrages ist die Durchfithrung der folgenden Auftragsforschung ***. [individuell sehr
genau (u. a. wegen der Bedeutung fiir die Ergebnisse i. S. d. Vertrages) auszufiillen]. Die Ergebnisse der letzte-
ren kénnen in folgendem Gebiet Anwendung (im Folgenden: Anwendungsgebiet) finden: *** [indivi-
duell sehr genau auszufiillen, beispielsweise kann hier auch das Tdtigkeitsgebiet des Industriepartners
genannt werden)

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung
durchzufiihrenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigefiigten Forschungsplan
beschrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen geméafB gemeinsam von den
Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspart-
nern unterschrieben sein muss, giiltig. Soweit allerdings Leistungsdnderungen erforderlich werden,
die mehr sind als eine bloBe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: In dem Ma£Re, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spédteren gewerblichen Ver-
wertung von urheberrechtlich geschititzten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design, Datenbanken
oder Software) liegt, ist eine Ergdnzung um entsprechende Regelungen (z. B. Erarbeitung eines Pflichtenheftes,
Regelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten) erfor-
derlich.]

Durchfiihrung der Arbeiten

3.1

3.2

&3

34

Bi5

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter wird die Arbeiten nach besten Kréaf-
ten unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vor-
handener bzw. wahrend der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfah-
rungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchfiihren.

Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle fiir die Durchfiihrung
der Arbeiten erforderlichen Auskiinfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durch-
fihrung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner tiberlassene Unterlagen, Gegenstdnde oder
sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfiigung gestellt. Sie sind ausschlieBlich fiir die Durchfiih-
rung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner
auf dessen Wunsch zurtickzugeben.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter werden dem Industriepartner auf
Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden Ergebnisse geben.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter sind nicht berechtigt, ohne
Zustimmung des Industriepartners Dritte mit der Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu vertre-
ten oder fiir andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Vertrags-
partnern moéglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche Gruppen
sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechts-
kraftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben, es sei denn, es ist in die-
sem Vertrag ausdriicklich geregelt.
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3.6 Mitteilungen und Erkldrungen

3.7

Alle erforderlichen oder zuldssigen Willenserkldrungen und sonstigen Mitteilungen, die nach diesem
Vertrag einem Vertragspartner gegeniiber abzugeben sind, miissen schriftlich tibermittelt werden, und
zwar an die nachstehenden Adressen:

E2 T3

Industriepartner: *** [individuell auszufiillen]

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufiillen)

Projektleiter: *** [individuell auszufiillen)

Bei Nichteinhaltung dieser Regelung gilt die Mitteilung und/oder Willenserkldrung als nicht zugegangen.
Leistungsdnderungen

Sollte sich wdhrend der Durchfithrung des Vertrages herausstellen, dass gegeniiber dem Forschungs-
plan Leistungsanderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforderlich
werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.7.1 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungsdnde-
rungen zu vertreten, wird sie ihre/er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.

3.7.2 InFéllen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsénderung zu vertreten hat,
konnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Anderung ein-
zelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abédnderungsvereinbarung verlangen, in der
insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der Termindnderung zu
regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverdndert.

3.7.3 Inallen anderen Fillen kénnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor
einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abinderungsverein-
barung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der
Termindnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand
unverdndert.

3.7.4 Furdie Félle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisa-
torischer Hinsicht.

- Danach sind die Auswirkungen der Anderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die
Qualitat, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten darzustellen.

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schrift-
lich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des
Zeitplans, Qualitatsunterschiede und gegebenenfalls eine zusédtzliche Vergiitung festzuhalten
sind.

- Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn sie von allen Vertragspartnern unterschrieben wird.
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Die Termine fiir den Ablauf der Arbeiten einschlieflich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen
ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefiigten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den
Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

Altrechte

5.1 Die Altrechte verbleiben grundsatzlich beim jeweiligen Inhaber.

5.2 Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend tiber derartige Altrechte einschlie3-
lich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfiigungsmacht sind (z. B., weil sie einer
Patentverwertungsagentur der Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung
der erforderlichen Sorgfalt und vollstandig, soweit diese Altrechte voraussichtlich fiir die Nutzung der
Ergebnisse erforderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information dariiber, ob und
inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser Altrechte, etwa durch Nutzungsberechtigungen
Dritter, beschrénkt ist.

D

Fiir diejenigen Altrechte, die fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages oder fiir die kommerzielle Nutzung
der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:

5.31

5.3.2

Der jeweils berechtigte Vertragspartner rdiumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die
Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nich-tausschlieBliches
Nutzungsrecht fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung
des betreffenden Altrechts nicht beschréankt ist.

Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter Inhaber von
Altrechten ist und in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht
beschrankt ist und soweit diese fiir die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch den Indus-
triepartner erforderlich sind, rdumen die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der
Projektleiter dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an diesen
Altrechten eine unwiderrufliche, unterlizenzierbare, nicht-ausschlieBliche Lizenz fir die Dauer
des Altrechts auf dem Anwendungsgebiet im Vertragsgebiet ein.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter in der Vergabe von
Rechten an Altrechten und/oder in der Nutzung von Altrechten beschrénkt sind, tragen diese im
Rahmen der vorstehenden Rechteeinrdumungen durch geeignete rechtliche oder tatsachliche
Vorkehrungen, soweit ihnen dies tatsdchlich und rechtlich mdéglich ist (d. h. nach bestem Bemii-
hen), auch dafiir Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse hiervon unbertiihrt bleibt.
Im Fall von Anpassungen und Beschrédnkungen stimmen sich die betroffenen Vertragspartner
gegenseitig ab.

Das fiir die Einrdumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergt-
tung in Ziff. 12 enthalten, im Falle einer Leistungsdnderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3 ver-
einbarten Zusatzvergiitung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsdnderung zur
Durchfiihrung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich iiber die
Einbeziehung in diesen Vertrag verstandigen.
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5.3.3 Dielizenz an den Altrechten ist beschrankt auf Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur
Durchfiihrung dieses Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforder-
lich sind.

Wird der Hochschule/Forschungseinrichtung nach *** Jahren [individuell auszufiillen] seit Ver-
tragsschluss dadurch, dass der Industriepartner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht aus-
ubt, die Verwertung der Altrechte unbillig erschwert, werden sich die Vertragsparteien tiber
eine angemessene Neuregelung im Hinblick auf die Altrechte verstandigen.

Neurechte

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Die Ergebnisse verbleiben bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.

Allerdings rdumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses
Vertrages eine ausschlieBlliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwendungsgebiet und im Vertrags-
gebiet fiir die Dauer der Schutzrechte ein. Das Entgelt fiir die ausschlieBliche Lizenz an den Neurechten
auf dem Anwendungsgebiet ist in den Regelungen zur Vergiitung in Ziff. 12 enthalten.

Die Hochschule[Forschungseinrichtung verpflichtet sich, dass sie Dritte, die nicht bei ihr angestellt sind,
an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken lassen, wenn die Ubertragung ihrer Rechte an den Ergeb-
nissen auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zum Zwecke der Lizenzierung an den Industriepart-
ner sichergestellt ist.

Die Forschungs- und Lehrtatigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters
bleibt von diesem Vertrag unberiihrt. Daher steht diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschlieBliches,
nicht-tibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tatigkeiten zu. Unbertiihrt hiervon bleiben die vertrag-
lichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung
und/oder der Projektleiter die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen
oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies
nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zuldssig. Der Industriepartner darf diese
Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsétzen von Treu und Glauben, verweigern.

Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffen-
den Gebieten gemacht werden, stehen diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zu, wobei aber die
Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse
seitens des Industriepartners besteht, eine nicht-ausschlieliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen
anbietet. Sachlicher und rdumlicher Umfang der Lizenz sowie die Lizenzkonditionen sind in einem
gesonderten Vertrag zu regeln.

Negative und positive Publikationsfreiheit

71

7.2

Der Projektleiter verpflichtet sich gegentiber dem Industriepartner, seine Diensterfindungen der
Hochschule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu mel-
den. Er verzichtet gegeniiber dem Industriepartner in Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltendmachung
seines in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrechtes. [Satz 2 dieses Absatzes ist — soweit
der Vertrag mit einer au8eruniversitdren Forschungseinrichtung geschlossen wird — nicht erforderlich]

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projekt-
leiter ein Interesse daran haben, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veroffentlichen. Sie wollen diesem



Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebe-
nenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berticksichtigen. Daher verpflichten sich die
Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter gegentiber dem Industriepartner, die Ergeb-
nisse ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu verdffentlichen oder Dritten, etwa
im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, zuganglich zu machen, solange die Ergebnisse der Geheim-
haltungspflicht nach Ziff. 14 unterliegen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung
und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veroffentlichung vorgesehen
sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veroffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepart-
ner zur Priifung vorzulegen.

Soweit der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mit-
teilt, dass er durch die Veroffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen bertihrt
sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die Veroffent-
lichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhal-
tungsbediirftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veréffentlichung bzw. zum Vor-
trag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die
Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegeniiber der
Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter nicht &uf3ert.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfithrung des Vertrages bestrebt, die Ergebnisse durch Schutzrechte
abzusichern. Fir die Anmeldung dieser Neurechte gelten folgende Regeln:

8.1

8.2

8.3

Nach Erhalt einer aus Sicht der Hochschule/Forschungseinrichtung vollstdndigen Erfindungsmeldung
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung den Industriepartner unverziiglich von dem Inhalt der
Erfindungsmeldung in Kenntnis setzen.

Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner
wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er
die Einreichung einer prioritéitsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. AuBert sich der Industriepart-
ner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Schutzrechtsanmeldung, stehen die materiellen
Rechte an der betreffenden Erfindung abschlieBend der Hochschule/Forschungseinrichtung zu. Nimmt
die Hochschule/Forschungseinrichtung in einem solchen Fall die Erfindung in Anspruch, gewéhrt sie
dem Industriepartner ein nicht-ausschlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-iibertragbares,
aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden
Schutzrechten. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen Erfindungen ist auf die Nutzung
der Ergebnisse dieses Vertrages auf dem Anwendungsgebiet beschrankt.

Wenn der Industriepartner eine prioritatsbegriitndende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hochschule/
Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend unbeschrénkt in Anspruch nehmen. Daraufhin
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung unverziiglich
im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung vornehmen.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner einigen sich auf einen Rechts- oder
Patentanwalt, der mit dieser Anmeldung betraut wird. Uber den Inhalt der Anmeldung stimmen die
Vertragspartner sich ab.
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10.

1.

8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neu-
rechten zu unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erklarungen und Unterschriften zeitgerecht
und sachlich richtig abzugeben und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Ubrigen alles unter-
lassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schéddlich sein kénnte.

8.5 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen, statt ihrer mit
der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit
erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zuganglich sind, zu offenbaren, sofern
das Verwertungsunternehmen sich vor Ubermittlung der Informationen gegeniiber der Hochschule/
Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmun-
gen dieses Vertrages verpflichtet hat.

Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen,
Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ldndern

9.1 Innerhalbvon zehn (10) Monaten nach dem Anmeldetag wird der Industriepartner der Hochschule/
Forschungseinrichtung mitteilen, ob er die Prioritat, und wenn ja fiir welche Lénder, in Anspruch
genommen wissen will.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung im Anschluss an diese Mitteilung des Industriepartners
die Prioritét in einem vom Industriepartner gewiinschten Land nicht in Anspruch nehmen will,
ubertragt sie dem Industriepartner das Recht, in den Ldndern der Anlage 3 unter Inanspruchnahme
der Prioritédt Schutzrechtsanmeldungen durchzufiihren, sofern der Industriepartner dies wiinscht.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich nach Kraften bemiihen, die Rechte des Projektleiters
und weiterer bei ihr angestellter Arbeitnehmererfinder nach §§ 14, 16 ArbEG durch eine pauschale
Einigung nach Erfindungsmeldung abzulésen.

9.2 Beabsichtigt die Hochschule/Forschungseinrichtung einzelne Neurechte ganz oder in einzelnen Landern
aufzugeben, bietet sie diese dem Industriepartner vier (4) Monate zuvor zur Ubernahme auf dessen
Kosten an. Der Industriepartner wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erkldren,
ob er das entsprechende Neurecht ibernimmt. Fiir diesen Fall verpflichtet sich die Hochschule/For-
schungseinrichtung, unverziiglich alle hierzu notwendigen Erkldrungen abzugeben. AuBert sich der
Industriepartner nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neu-
rechte tragt die Hochschule/Forschungseinrichtung, es sei denn, diese hat ihr materielles Recht an diesen auf
den Industriepartner ibertragen oder die Lizenz nach Ziff. 6.2 ist nicht auf Anwendungsgebiete beschrankt,
sondern erfasst vollumfanglich das jeweilige gesamte Schutzrecht.

Vergiitung der Arbeiten
Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhélt von dem Industriepartner fiir die Durchfithrung der Auftrags-

forschung einschlieBlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfithrung dieses Vertrages notwen-
digen Einrichtungen eine Vergiitung nach MaBgabe der Anlage 4.



12. Vergiitung von Erfindungen

12.1 Die Vergiitung nach Ziff. 11 umfasst auch die Entgelte fiir Alt- und Neurechte. Bei der Festlegung des
Anteils der vorgenannten Vergiitung, der die Alt- und Neurechte betrifft, werden branchenspezifische
Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durch-
fiihrung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschlieBlich der in der betreffen-
den Branche bei Lizenzierung anderenfalls tiblichen Lizenzsétze, beriicksichtigt.

12.2 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu
Bedingungen iibertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fithren, dass die vereinbarte
Vergiitung (Ziff. 11) unter Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu dem Industriepartner in einem auffélligen Missverhéltnis im Sinne einer wesentlichen
Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten Ertrdgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neu-
rechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag derge-
stalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstédnden nach angemessene
Beteiligung gewédhrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden
Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfallt der Anspruch.

13. Mediation, Schiedsgericht

13.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrages oder spéiterer Anderungen dieses Vertrages erge-
ben oder sich auf diesen beziehen, einschlieBlich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung,
Giltigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchfiithrung, Verletzung oder Beendigung sowie au3er-
vertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 12.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem solchen
Fall die angemessene Beteiligung ist, sind geméaB den Regeln fiir das Schlichtungsverfahren der WIPO
dem Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** [individuell
auszufiillen] sein. In dem Schlichtungsverfahren soll die *** [individuell auszufiillen] Sprache verwendet
werden.

13.2 Falls und insoweit solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Schlich-
tungsverfahrens aufgrund des Schlichtungsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung
eines Schiedsantrags einer Partei geméf den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem
Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgiiltig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden.
Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von sechzig (60) Tagen eine Partei versdumt, sich an
dem Schlichtungsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Schlichtungsverfahren teilnimmt,
die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei gemé&f den Regeln fiir
das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgtiltig im
Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern beste-
hen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Schiedsgerichts-
verfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung deut-
schen Rechts entschieden werden.

14. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufiillen]
besteht fort/wird aufgehoben. [nicht zutreffendes streichen] Dariiber hinaus verpflichten sich die Vertrags-
partner, simtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zuganglich werdenden Informationen, die
als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umstdnden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse
eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, unbefristet/ *** Jahre [individuell auszufiillen] geheim
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15.

zu halten und sie - soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten — weder aufzuzeichnen noch
weiterzugeben oder zu verwerten. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den fiir sie tétigen
Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/ *** Jahre [individuell auszu-
fiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse
unterlassen.

Rechts- und Sachmangelhaftung

15.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage
der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausfiihrung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmég-
licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

15.2 In dem Falle etwaiger Gewéhrleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrich-
tung zundchst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

15.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fiithrt Auftragsforschung im Bereich der angewandten For-
schung durch und erschlie3t technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass
Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstdndig erreicht werden. In
keinem Fall iibernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen
hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

15.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerkldrung von Schutzrechten bewusst. Die Nich-
tigerklarung eines oder mehrerer Schutzrechte bertihrt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der
Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner
nach diesem Vertrag auch nicht zur Kiindigung dieses Vertrages. Anspriiche auf Riicktritt und/oder
Schadensersatz sind ausgeschlossen.

15.5 AuBerim Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrldssiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertrags-
partner nach diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen
bestimmten Schutzbereich desselben. GleichermaBen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fiir beein-
trachtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrldssig
unbekannt geblieben sind.

15.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner au3er im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlassiger Un-
kenntnis nicht fiir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfithrbarkeit oder Brauchbar-
keit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht fiir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutz-
rechtes.

15.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfénglicher objektiver Unmoglichkeit oder
Qualitdtsmangeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrankt.

15.8 Wechselseitige Schadensersatzanspriiche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schdden
beschrankt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese
Einschrankungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit eines Vertragspartners.

15.9 Die vorgenannten Haftungsbeschrankungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Korpers und der Gesundheit sowie fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz.
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16. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

17.

18.

16.1

16.2

Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der MaBgabe der Regelungen in Ziff. 8 und 9 verpflich-
tet, die Neurechte wihrend der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfiir tragt der
Industriepartner im Fall der Ubertragung oder einer Lizenz nach Ziff. 6.2, die nicht auf Anwendungs-
gebiete beschrankt ist, sondern vollumfénglich das jeweilige gesamte Schutzrecht erfasst.

Die Vertragsparteien werden einander von ihnen bekannt werdenden Verletzungen der Neurechte
unterrichten und sich tiber eine Reaktion auf etwaige Angriffe sowie eine Verteidigung der Schutz-

rechte fallweise abstimmen.

[Alternative: ausfiihrliche individuelle Regelung zur Zustandigkeit und zur Kostentragung sowie zur
Mitwirkung bei Angriff und Verteidigung]

Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich dariiber ab, ob und in welchem Umfang beim Marketing etwaiger Produkte
und Dienstleistungen, die auf Ergebnisse aus diesem Vertrag zuriickgehen, in angemessenem Umfang auf
die Zusammenarbeit mit der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Projektleiter hingewiesen wird.

Vertragslaufzeit und Regelungen fiir die Zeit nach Beendigung des Vertrages

18.1

18.2

18.3

Dieser Vertrag tritt zum ***, [individuell auszufiillen] spatestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit in
Kraft und hat eine Laufzeit bis zum ***. [individuell auszufiillen] Sollte der Vertragsgegenstand zu diesem
Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine Verldngerung der
Zusammenarbeit vereinbaren.

Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus wich-
tigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach méglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
vor, wenn

18.2.1 Tatsachen gegeben sind, auf Grund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Berticksich-
tigung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwagung der Interessen beider Vertragspartner
die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle einer solchen wirk-
samen Kiindigung erhélt der kiindigende Vertragspartner ein nicht-ausschliefliches Nutzungs-
recht an den Alt- und Neurechten des gekiindigten Vertragspartners auf dem Anwendungsgebiet;

18.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhéltnissen oder
Verdnderungen in der Besetzung der Geschéftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen,
dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;

18.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte angreift oder Dritte bei einem solchen
Angriff unterstiitzt.

Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages tiber die Vertragslaufzeit hinaus,
bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der Vertragslaufzeit wirksam.



38

19. Rechtsnachfolge

Sofern Schutzrechte nach diesem Vertrag lizenziert werden, steht der jeweils lizenzierende Vertragspartner
dafiir ein, dass bei einer etwaigen Ubertragung des der Lizenz zugrunde liegenden Schutzrechts die Belas-
tungen durch diese Lizenz vom Ubernehmer des Schutzrechts mit iibernommen werden.

20. Schlussbestimmungen

20.1 Mindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gultigkeit. Ergdnzungen und
Anderungen dieser Vereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir die
Anderung dieser Schriftformklausel.

20.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die
Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner
durch solche neue, giiltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

20.3 Erfilllungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fir
Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO)]

20.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlielich
deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner Projektleiter

Anlagen:

Anlagel:  Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage3: Lander, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen
[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage4: Vergiitung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)



zwischen
*** vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen)
-nachfolgend ,Industriepartner” genannt —
und
*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen)
-nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt -
sowie [soweit nicht au8eruniversitdre Forschungseinrichtung als Vertragspartner)
Frau/Herrn Professor ***, *** [individuell auszufiillen]
—-nachfolgend ,Projektleiter genannt -

Praambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und ihr Projektleiter wollen auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner
(im Folgenden alle alternativ auch , Vertragspartner®) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen)

*K K

1. Definitionen

Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeug-
nissen, erganzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir
die solche Zertifikate erlangt werden konnen, und Sortenschutzrechte sowie Urheber-
rechte und verwandte Schutzrechte

Know-how Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und
Versuche gewonnen werden und die geheim, das hei3t nicht allgemein bekannt und
nicht leicht zugénglich sind, wesentlich, das heif3t fiir den Vertragsgegenstand von
Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heit umfassend genug be-
schrieben, so dass geprift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim* und , wesentlich®
erfiillen

Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfiithrung dieses Vertrages entstehen und
unter den Vertragsgegenstand fallen

Altrechte Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet (§ 5 ArbEG) oder verof-
fentlicht wurden, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor Inkrafttre-
ten dieses Vertrages entstandenes Know-how

Neurechte Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfin-
dungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte und/oder nach Inkrafttreten

dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse

Vertragsgegenstand In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags: schlieft auch eine Definition des Anwen-
dungsgebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden kdnnen, ein

Vertragsgebiet *** [individuell auszufiillen - im geografischen Sinne zu verstehen)

39
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2. \Vertragsgegenstand

21

22

Gegenstand des Vertrages ist die Durchfithrung der folgenden Auftragsforschung ***. [individuell sehr
genau (u. a. wegen der Bedeutung fiir die Ergebnisse i. S. d. Vertrages) auszufiillen]. Die Ergebnisse der letzte-
ren koénnen in folgendem Gebiet Anwendung (im Folgenden: Anwendungsgebiet) finden: *** [individuell
sehr genau auszufiillen, beispielsweise kann hier auch das Tatigkeitsgebiet des Industriepartners genannt
werden]

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung
durchzufiihrenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigefiigten Forschungsplan be-
schrieben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen geméaB gemeinsam von den Ver-
tragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern
unterschrieben sein muss, gultig. Soweit allerdings Leistungsdnderungen erforderlich werden, die
mehr sind als eine blo3e Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: In dem MalRe, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spdteren gewerblichen
Verwertung von urheberrechtlich geschiitzten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design,
Datenbanken oder Software) liegt, ist eine Ergdnzung um entsprechende Regelungen (z. B. Erarbeitung eines
Pflichtenheftes, Regelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen
Nutzungsrechten) erforderlich.]

3. Durchfiihrung der Arbeiten

3.1

3.2

&3

34

3.5

Die Vertragspartner werden die Arbeiten nach besten Kraften unter Zugrundelegung des neuesten
Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener bzw. wahrend der Dauer der
Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt miteinander
durchfiihren.

Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle fiir die Durchfiihrung
der Arbeiten erforderlichen Auskiinfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durch-
fihrung der Arbeiten von einem anderen Vertragspartner tiberlassene Unterlagen, Gegenstdnde oder
sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfiigung gestellt. Sie sind ausschlieBlich fiir die Durchfiih-
rung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner
auf dessen Wunsch zuriickzugeben.

Die Vertragspartner werden einander auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden
Ergebnisse geben.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, Dritte ohne Zustimmung des anderen Vertragspartners mit
der Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu vertre-
ten oder fiir andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erklérungen abzugeben. Die von den Vertrags-
partnern moglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder d4hnliche Gruppen
sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechts-
kraftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben, es sei denn, es ist in die-
sem Vertrag ausdriicklich geregelt.
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3.6 Zur Koordination und Steuerung der Durchfiihrung dieses Vertrages sowie zur friithzeitigen Erkennung,
Vermeidung und Losung von Problemen bilden die Vertragspartner ein gemeinsames Steuerungs-
gremium, welches in regelméfBigen Zeitabstdnden die Lage des Gesamtprojektes diskutiert. Es fiihrt ein
Projekttagebuch, das aus

- Protokollen der Sitzungen und gewechselter Korrespondenz
— Abnahmeprotokollen
- ***[individuell auszufiillen]

besteht.

Vereinbarungen, die zwischen den Vertretern der Vertragspartner im Rahmen der Steuerungsgre-
miumsversammlung getroffen werden, sind Bestandteil dieses Vertrages, sofern sie schriftlich nieder-
gelegt und von den Mitgliedern des Steuerungsgremiums unterschrieben werden.

Jeder Vertragspartner wird zunéchst das Steuerungsgremium zur Losung von etwaigen Konflikten anrufen.
Das Steuerungsgremium besteht aus folgenden Personen:

*** [individuell auszufiillen]
lindividuell auszufiillen]
*** [individuell auszufiillen]
*** [individuell auszufiillen]

* k¥

Alle Mitglieder des Steuerungsgremiums sind gegentiber der jeweils anderen Vertragspartner berech-
tigt, alle im Rahmen dieses Vertrages notwendigen Erklarungen abzugeben, fachliche und sonstige
Zusagen zu erteilen und verpflichtet, Auskiinfte zu geben, die verbindlich sind.

3.7 Leistungsdnderungen

Sollte sich wahrend der Durchfiihrung des Vertrages herausstellen, dass gegentiber dem Forschungs-
plan Leistungsdnderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforderlich
werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.71 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungsan-
derungen zu vertreten, wird sie ihre/wird er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend
anpassen.

3.7.2 InFéllen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsdnderung zu vertreten hat,
konnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Anderung einzel-
ner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen, in der
insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergutung und der Termindnderung zu
regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverandert.

3.7.3 Inallen anderen Féllen kdnnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter
vor einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsverein-
barung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der
Termindnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand
unverandert.
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3.74

Termine

Fur die Félle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisa-
torischer Hinsicht.

- Danach sind die Auswirkungen der Anderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die Qua-
litét, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten darzustellen.

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schrift-
lich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des
Zeitplans, Qualitatsunterschiede und gegebenenfalls eine zusétzliche Vergiitung festzuhalten
sind.

- Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn sie von allen Vertragspartnern unterschrieben wird.

Die Termine fiir den Ablauf der Arbeiten einschlieBlich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen
ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefiigten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den
Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

Altrechte

5.1 Die Altrechte verbleiben grundsétzlich bei dem jeweiligen Inhaber.

5.2 Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend tiber derartige Altrechte einschlies3-
lich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfigungsmacht sind (z. B., weil sie einer
Patentverwertungsagentur der Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung
der erforderlichen Sorgfalt und vollstandig, soweit diese Altrechte voraussichtlich fiir die Nutzung der
Ergebnisse erforderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information dariiber, ob und
inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser Altrechte, etwa durch Nutzungsberechtigungen
Dritter, beschrankt ist.

B

Fiir diejenigen Altrechte, die fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages oder fiir die kommerzielle Nutzung
der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:

531

5.3.2

Der jeweils berechtigte Vertragspartner réumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die
Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschlieBliches
Nutzungsrecht fiir die Durchfithrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung
des betreffenden Altrechts nicht beschréankt ist.

Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter Inhaber
von Altrechten ist und in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung
nicht beschrankt ist, die fiir die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepart-
ner erforderlich sind, rdumen die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter
dem Industriepartner an diesen Altrechten eine nicht-ausschlieBliche Lizenz im Rahmen des
Vertragsgegenstandes zu angemessenen Bedingungen ein.
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6. Neurechte

6.1

6.2

6.3

6.4

Die Ergebnisse (insb. aus der Kooperation entstehende Schutzrechte bzw. Know-how) stehen materiell
den Vertragspartnern je nach Aufteilung ihrer Erfindungsanteile bzw. schépferischen Beitrdge nach
den folgenden Regeln zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im Hinblick auf die
Anmelderstellung bei Schutzrechten nach Au3en Abweichendes regeln.

6.1.1 Industriepartner-Ergebnisse

Industriepartner-Ergebnisse sind solche, die ausschlieBlich von Mitarbeitern des Industriepart-
ners erarbeitet wurden (im Folgenden: Industriepartner-Ergebnisse). Diese stehen ausschlielich
dem Industriepartner zu.

6.1.2 Gemeinschaftsergebnisse

Gemeinschaftsergebnisse sind solche, die von Beschéftigten der Hochschule/Forschungseinrich-
tung gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen der
Erfindungsanteil der Hochschulbeschéftigten 50 Prozent oder weniger ist (im Folgenden:
Gemeinschaftsergebnisse). Samtliche materiellen Rechte an diesen Ergebnissen stehen ungeach-
tet der Regelung in Ziff. 8 iber die Anmeldung von Schutzrechten ausschlieBlich dem Industrie-
partner zu.

6.1.3 Hochschul-Ergebnisse

Hochschul-Ergebnisse sind solche, die ausschlieBlich oder zu mehr als 50 Prozent Erfindungsan-
teil von Beschéftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung erarbeitet wurden (im Folgenden:
Hochschul-Ergebnisse). Diese stehen ausschlieBlich der Hochschule/Forschungseinrichtung zu.

Der jeweils nach Ziff. 6.1 verpflichtete Vertragspartner iibertragt an den anderen Vertragspartner mit
Abschluss dieses Vertrages im Voraus samtliche Rechte an den betroffenen Ergebnissen. Fiir den Pro-
jektleiter gilt diese Ubertragung im Hinblick auf nicht schutzrechtsfihige Ergebnisse, freie Erfindungen
und, bezogen auf den Zeitpunkt des Freiwerdens, fiir etwa frei werdende Erfindungen.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung réumt dem Industriepartner mit Abschluss des Vertrages eine
ausschliefliche Option fiir eine ausschlieBliche, weltweite und unbegrenzte Lizenz (mit dem Recht zur
Unterlizenzierung) zur Nutzung der Hochschul-Ergebnisse im Rahmen des Vertragsgegenstandes ein.
Der Industriepartner kann diese Option durch schriftliche Erkldrung gegentiiber der Hochschule/For-
schungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von zehn (10) Monaten nach Anmeldung eines Schutz-
rechtes fiir das entsprechende Hochschul-Ergebnis ausiiben, und die Vertragspartner werden dann
unter Beriicksichtigung der Grundsétze von Treu und Glauben einen Lizenzvertrag zu den in Ziff. 13 fest-
gelegten Bedingungen aushandeln. Der Industriepartner kann von der Hochschule/Forschungseinrich-
tung eine Verldngerung der Optionsfrist zu angemessenen Bedingungen verlangen, die im Einzelfall

zu vereinbaren sind.

Damit die Zuordnungen nach Ziff. 6.1 wirksam werden, verpflichtet sich jeder Vertragspartner, etwaige
Erfindungen nach den Regeln in Ziff. 8 gegebenenfalls unbeschrénkt in Anspruch zu nehmen.
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6.5

6.6

6.7

6.8

Der Projektleiter verpflichtet sich, weitere Beschéftigte der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in
den Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG fallen, in den Vertragsgegenstand erst dann einzubezie-
hen, wenn sie seine Pflichten aus diesem Vertrag durch eine Erkldrung entsprechend dem als Anlage 3
beigefiigten Muster mit iibernommen haben. Bereits jetzt legen die Vertragspartner die fiir die Durch-
fiihrung des Vertrages vorgesehenen Beschaftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die § 42
ArbEG unterfallen, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erklirungen nach Anlage 3 dieser Beteiligten lie-
gen dem Vertrag bei.

Dartiber hinaus verpflichten sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter, dass sie
Dritte, die nicht in den Anwendungsbereich des ArbEG fallen, an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken
lassen, wenn diese die Verpflichtungen des Projektleiters aus diesem Vertrag sinngemaf iibernommen
haben und vor allem die unmittelbare Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegen-
uber den Vertragspartnern sichergestellt haben.

Die Forschungs- und Lehrtétigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters blei-
ben von diesem Vertrag unberiihrt. Daher stehen diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschlieBliches,
nicht-iibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tatigkeiten zu. Unbertiihrt hiervon bleiben die vertrag-
lichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung
und/oder der Projektleiter die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen
oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies
nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zuldssig. Der Industriepartner darf diese Zu-
stimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsétzen von Treu und Glauben, verweigern.

Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffen-
den Gebieten gemacht werden, stehen diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zu, wobei aber die
Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse
seitens des Industriepartners besteht, eine nicht-ausschlieSliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen
anbietet.

Negative und positive Publikationsfreiheit

71

7.2

Der Projektleiter verpflichtet sich gegeniiber dem Industriepartner, seine Diensterfindungen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu melden.
Er verzichtet gegeniiber dem Industriepartner in Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltendmachung
seinesin § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrechtes. [Satz 2 dieses Absatzes ist - soweit
der Vertrag mit einer au8eruniversitdren Forschungseinrichtung geschlossen wird — nicht erforderlich]

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projekt-
leiter ein Interesse daran haben, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veroffentlichen. Sie wollen diesem
Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebe-
nenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berticksichtigen. Daher verpflichten sich die
Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter gegentiber dem Industriepartner, die
Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veroffentlichen oder Dritten,
etwa im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, zuganglich zu machen, solange die Ergebnisse der
Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflichten sich die Hochschule/Forschungs-
einrichtung und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veréffentlichung
vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Verdffentlichung oder diesem Vortrag dem
Industriepartner zur Priifung vorzulegen.
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Soweit der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mit-
teilt, dass er durch die Veroéffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen bertihrt sieht,
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die Veroffentlichung
bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsbe-
durftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Verdffentlichung bzw. zum Vortrag gilt
allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des
Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegeniiber der Hochschule/-
Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter nicht auBert.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfiihrung des Vertrages bestrebt, die Ergebnisse durch Schutzrechte
abzusichern. Dies bertihrt nicht die bei bestehender materieller Berechtigung nach Ziff. 6 grundséatzliche
Dispositionsfreiheit des Industriepartners im Hinblick auf die Ergebnisse. Fiir die Anmeldung dieser Neu-
rechte gelten folgende Regeln:

Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig unverziiglich tiber die bei ihnen eingegangenen voll-
stdndigen Erfindungsmeldungen. Nach Abstimmung der Erfindungsanteile der jeweiligen Vertragspartner
unterliegen die Schutzrechtsanmeldungen folgenden Regeln:

8.1 Neurechte an Industriepartner-Ergebnissen
Die Anmeldung von Neurechten an Industriepartner-Ergebnissen obliegt allein dem Industriepartner.
8.2 Neurechte an Gemeinschaftsergebnissen

8.2.1 Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industrie-
partner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in wel-
chem Umfang er die Einreichung einer prioritdtsbegriitndenden Erstanmeldung wiinscht.
AuBert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, stehen die Eigentums-
rechte an der betreffenden Erfindung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und werden
vom Industriepartner an sie zuriickiibertragen. Nimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung
in einem solchen Fall die Erfindung in Anspruch, gewéhrt sie dem Industriepartner ein nicht-
ausschlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-iibertragbares, aber unterlizenzierba-
res Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten
zu angemessenen Bedingungen. Andernfalls gewéhrt der Projektleiter dem Industriepartner
ein solches Nutzungsrecht.

8.2.2 [Fiir die Abwicklung der Anmeldung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei
Vertragsschluss:|

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht,
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend unbeschréankt in An-
spruch nehmen. Daraufhin wird der Industriepartner die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung
unverziiglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im
Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und im eigenen Namen vornehmen. Der Indus-
triepartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Anspriiche zu formulieren
sowie Priifungsverfahren durchzufiihren.
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8.3

8.4

8.5

Alternative 2: Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht,
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend unbeschrénkt in An-
spruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritatsbegriin-
dende Erstanmeldung unverziiglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des
Industriepartners vornehmen (Ziff. 9). Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich,
einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gema# Ziff. 8.2.1Satz 1 zu benennenden
Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Hat der Industriepartner in
der Mitteilung gemapB Ziff. 8.2.1 Satz 1 keinen Rechts- oder Patentanwalt benannt, wahlt die
Hochschule/Forschungseinrichtung einen Rechts- oder Patentanwalt aus. Uber den Inhalt der
Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

Neurechte an Hochschul-Ergebnissen

8.3.1 Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Information iber die Erfindungs-
meldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich
mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritdtsbegriindenden Erstan-
meldung wiinscht. AuBert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ,
steht es im Belieben der Hochschule/Forschungseinrichtung, die betreffende Erfindung in An-
spruch zu nehmen.

8.3.2 Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung die Erfindung entsprechend unbeschrankt in Anspruch nehmen.
Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritdtsbegriindende Erstanmel-
dung unverziglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung vornehmen. Die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner einigen sich auf einen Rechts- oder Pa-
tentanwalt, der mit dieser Anmeldung betraut wird. Uber den Inhalt der Anmeldung stimmen
die Vertragspartner sich ab.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neu-
rechten zu unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erkldrungen zeitgerecht und sachlich richtig
abzugeben und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die
Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schédlich sein konnte.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen statt ihrer mit der
Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem Verwertungsunternehmen daher, soweit erfor-
derlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zuganglich sind, zu offenbaren, sofern das
Verwertungsunternehmen sich vor Ubermittlung der Informationen gegeniiber der Hochschule/For-
schungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den Bestimmungen
dieses Vertrages verpflichtet hat.

Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen; Treuhandverhaltnis

9.1

Anmelder der prioritdtsbegriindenden Erstanmeldung von Gemeinschaftsergebnissen sind die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn, die Hochschule/For-
schungseinrichtung verzichtet hierauf bis zur AuBerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2.2 schriftlich
gegeniiber dem Industriepartner. Die Hochschule/Forschungseinrichtung erklart bereits jetzt ihren
Verzicht, soweit der Erfindungsanteil des Projektleiters und anderer bei der Hochschule/Forschungsein-
richtung Beschéftigten zwanzig (20) Prozent nicht tiberschreitet. Die prioritdtsbegriindende Erstanmel-
dung istin der Regel eine deutsche oder européische Schutzrechtsanmeldung.
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9.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen ledig-
lich als Treuhénder fiir den Industriepartner inne. Im Innenverhéltnis steht das Recht auf das Neurecht
ausschlieBlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen
des Industriepartners hinsichtlich der Ausiibung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus
dem erteilten Neurecht befolgen.

9.3 Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungseinrich-
tung dem Industriepartner auf Wunsch unverziglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das
betreffende Neurecht bereits erteilt ist, an dem Neurecht zu einem Gemeinschaftsergebnis tibertragen
und wird dazu alle notwendigen Erklarungen abgeben.

10. Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen,
Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Landern

10.1 Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen und Schutzrechtsaufgabe bei
Gemeinschaftsergebnissen

[Fiir diese Regelung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:)

[Alternative 1, insbesondere bei weltweit tdtigen Unternehmen): Der Industriepartner nimmt weitere, auf
der prioritdtsbegrindenden Erstanmeldung beruhende Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechts-
validierungen bei Gemeinschaftsergebnissen im eigenen Namen vor, es sei denn, der Industriepartner
hat die Rechte daran nach Ziff. 8.2.1 an die Hochschule/Forschungseinrichtung tibertragen. Er entschei-
det nach eigenem Ermessen, fiir welche Lander er derartige Schutzrechtsanmeldungen oder
Schutzrechtsvalidierungen durchfiihrt.

Der Industriepartner ist jederzeit frei, Neurechte zu Gemeinschaftsergebnissen ganz oder in einzelnen
Landern aufzugeben oder das Anmeldeverfahren im Ausland nicht weiter zu verfolgen.

[Alternative 2, insbesondere bei regional agierenden Unternehmen): Innerhalb von zehn (10) Monaten nach
dem Anmeldetag wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung mitteilen, ob er die
Prioritdt und wenn ja, fiir welche Lander in Anspruch nimmt.

Soweit der Industriepartner die Prioritdt nicht mindestens in den in Anlage 5 aufgefiihrten Lindern in
Anspruch nehmen will, tibertragt er der Hochschule/Forschungseinrichtung das Recht, in den anderen
Landern der Anlage 5 unter Inanspruchnahme der Prioritdt Schutzrechtsanmeldungen durchzufiihren,
sofern die Hochschule/Forschungseinrichtung dies wiinscht. In einem solchen Fall gewéhrt diese dem
Industriepartner ein nicht-ausschlieliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-iibertragbares,
aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden
Schutzrechten im Rahmen des Vertragsgegenstandes.

Beabsichtigt der Industriepartner, einzelne Neurechte ganz oder in einzelnen Landern aufzugeben, bie-
tet er diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur unentgeltlichen Ubernah-
me an. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser
Mitteilung erkléren, ob sie das entsprechende Schutzrecht ibernimmt. Fiir diesen Fall verpflichtet sich
der Industriepartner, unverziiglich alle hierzu notwendigen Erkldrungen abzugeben. AuBert sich die
Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.
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1.

12.

13.

10.2 Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen und Schutzrechtsaufgabe bei Hoch-

schul-Ergebnissen.

Weitere, auf der prioritdtsbegriindenden Erstanmeldung beruhende Schutzrechtsanmeldungen oder
Schutzrechtsvalidierungen und die Schutzrechtsaufgabe im Falle von Hochschul-Ergebnissen sind
Gegenstand der auszuhandelnden Bedingungen der Lizenz nach Ziff. 6.3 fiir den Fall der Optionsaus-
iibung. Ubt der Industriepartner die Option gemaB Ziff. 6.3 nicht aus, entscheidet die Hochschule/For-
schungseinrichtung nach eigenem Ermessen, fiir welche Lander sie derartige Schutzrechtsanmeldun-
gen oder Schutzrechtsvalidierungen durchfiihrt.

Kosten der Schutzrechte

111

11.2

11.3

Industriepartner-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der
Neurechte zu Industriepartner-Ergebnissen tragt der Industriepartner.

Gemeinschaftsergebnisse

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der
Neurechte zu Gemeinschaftsergebnissen tradgt der Industriepartner, es sei denn, er hat sein materielles
Recht an diesen gemaB Ziffer 8.2.1 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung iibertragen. Nach einer
solchen Rechteiibertragung tragt die Hochschule/Forschungseinrichtung die Kosten.

Hochschul-Ergebnisse

Die mit der Anmeldung verbundenen Kosten von auf Wunsch des Industriepartners angemeldeten
Neurechten zu Hochschul-Ergebnissen tragt der Industriepartner. Sollte der Industriepartner die Op-
tion nach Ziff. 6.3 ausiiben, trégt er alle ab Optionsausiibung anfallenden weiteren Kosten. Sollte der
Industriepartner keinen Wunsch zur Anmeldung nach Ziff. 8.3.1 duBern, er aber dennoch die Option
nach Ziff. 6.3 ausiiben, erstattet er der Hochschule/Forschungseinrichtung die bis zu diesem Zeitpunkt
angefallenen Kosten des entsprechenden Neurechtes und tragt ebenso alle weiteren Kosten fiir dieses
Neurecht und fir weitere Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechtsvalidierungen. Soweit die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner eine Verldngerung der Optionsfrist nach Ziff.
6.3 vereinbart haben, verpflichtet sich der Industriepartner, die Kosten fiir derartige Schutzrechtsan-
meldungen oder Schutzrechtsvalidierungen zu ibernehmen.

Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhélt von dem Industriepartner fiir die Forschungskooperation
einschlieBlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwendigen Ein-
richtungen eine Vergiitung nach MaBgabe der Anlage 6 sowie ggf. Ziff. 13 in Alternative 2.

Vergiitung von Erfindungen

1. Alternative: Gesamtvergiitungsmodell

131

Die Vergiitung nach Ziff. 12 umfasst auch die Entgelte fiir Alt- und Neurechte. Bei der Festlegung der
vorgenannten Vergutung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsicht-



lich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfiithrung des Vertrages voraussichtlich entstehen-

den Erfindungen, einschlieBlich der in der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls tiblicher

Lizenzsdtze, bertiicksichtigt.

13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu
Bedingungen Uibertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fithren, dass die vereinbarte
Vergiitung (Ziff. 12) unter Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu dem Industriepartner in einem auffélligen Missverhéltnis im Sinne einer wesentlichen
Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten Ertrigen und Vorteilen aus der Nutzung des Neu-
rechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag derge-
stalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstdnden nach angemessene
Beteiligung gewdhrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden
Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfdllt der Anspruch.

2. Alternative: Pauschalmodell

13.1 Industriepartner-Ergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung <50 Prozent)

13.1.1

13.1.2

Soweit der Erfindungsanteil der Beschéftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung weniger
als fiinfzig (50) Prozent betrdgt, zahlt der Industriepartner an die Hochschule/Forschungsein-
richtung *** Tage [individuell auszufiillen] nach der Erstanmeldung von Neurechten, spatestens
aber *** Monate [individuell auszufiillen] nach Mitteilung des Industriepartners nach Ziff. 8.2 Satz
1einen Betrag von € *** [individuell auszufiillen].

Bei einer kommerziellen Nutzung der der Erstanmeldung zugrunde liegende Erfindung, vergii-
tet der Industriepartner die Hochschule/Forschungseinrichtung zuséatzlich wie folgt:

[Fiir die Vergtitung gelten folgende Alternativen zur Wahl der Vertragspartner bei Vertragsschluss:)

[Alternative 1]: Der Industriepartner zahlt an die Hochschule/Forschungseinrichtung einen
Betrag von € *** [individuell auszufiillen] bei Aufnahme der kommerziellen Nutzung der
Erfindung pro Schutzrechtsfamilie. Der Betrag erhoht sich auf € *** [individuell auszufiillen],
wenn der Industriepartner die Nutzung spater als *** Jahre [individuell auszufiillen] nach der
Erstanmeldung aufnimmt. Letzteres kann der Industriepartner durch eine Zahlung der € ***
[individuell auszufiillen] an die Hochschule/Forschungseinrichtung vor Ablauf der *** Jahre [indi-
viduell auszufiillen] abl6ésen.

[Alternative 2]: Der Industriepartner verpflichtet sich, bei Erreichen folgender Umsatzschwellen
eine weitere Vergiitung pro Schutzrechtsfamilie zu bezahlen:

bis €[...] erfindungsgeméaBem Umsatz €]...]
von €[...] bis €[...] erfindungsgeméaBem Umsatz €]...]
von €[...] bis €][...] erfindungsgeméafBem Umsatz € [...]

[Alternative 3]: Nutzt der Industriepartner die Neurechte kommerziell, hat die Hochschule/For-
schungseinrichtung pro Schutzrechtsfamilie Anspruch auf eine angemessene Vergiitung, deren
Art, Hohe und Dauer die Vertragspartner zu gegebener Zeit in gegenseitigem Einvernehmen
festlegen werden.

49
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13.2

13.3

13.4

13.5

Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung und Industrie jeweils
50 Prozent)

Im Falle von Gemeinschaftsergebnissen mit einem Erfindungsanteil der Hochschule/Forschungsein-
richtung von fiinfzig (50) Prozent richtet sich die zu zahlende Vergiitung nach Ziff. 13.1.1und 13.1.2,
wobei die dort angesetzten Betrdge mit dem Faktor *** [individuell auszufiillen] multipliziert werden.

Hochschul-Ergebnisse

Im Falle von Hochschul-Ergebnissen und dem Abschluss eines Lizenzvertrages zahlt der Industriepart-
ner an die Hochschule/Forschungseinrichtung eine noch auszuhandelnde/folgende Vergiitung unter
Berticksichtigung des Erfindungsanteils: *** [ggf. vor Vertragsschluss schon konkret aufnehmen).

Die Vergiitung kann eine oder mehrere Pauschalzahlungen umfassen oder eine angemessene Lizenz-
gebiihr auf den Nettoumsatz, der aus Verkdufen der unter Nutzung der Hochschul-Ergebnisse herge-
stellten Produkte oder erbrachten Dienstleistungen vom Industriepartner oder dessen Unterlizenz-
nehmern erzielt wird. Die Hohe etwaiger Pauschalzahlungen oder der Lizenzgebiihr richtet sich nach
Art und Umfang der eingerdumten Nutzungsmoglichkeit und dem jeweiligen Finanzierungsbeitrag
der Vertragspartner am Forschungsprojekt unter Beriicksichtigung aller Umsténde.

Abrechnung

Der Industriepartner rechnet ab und zahlt im Falle eines Lizenzguthabens halbjdhrlich innerhalb von
sechzig (60) Tagen nach Ablauf des Kalenderhalbjahres (30.06. und 31.12.). Von Sublizenznehmern an
den Industriepartner abgerechnete und gezahlte Umsatzbeteiligungen werden innerhalb von zwei (2)
Monaten seit Eingang der entsprechenden Abrechnung und Zahlung beim Industriepartner, gegebe-
nenfalls unter Abzug hierauf entfallender Steuern, abgerechnet und im Falle eines Lizenzguthabens
gezahlt. Die Abrechnung hat folgende Mindesterfordernisse aufzuweisen: *** [individuell auszufiillen)

Zahlungen erfolgen in Euro. Von Sublizenznehmern des Industriepartners in auslandischer Wahrung
gezahlte Lizenzen werden unverziiglich nach Zahlungseingang beim Industriepartner gegebenenfalls
unter Abzug von Quellen- oder &hnlichen Steuern, welche in Verbindung mit dem Transfer aufgrund
Gesetzes, Verordnung aus sonstigen rechtlichen Griinden zu zahlen sind, zum Tageskurs in Euro umge-
rechnet. Der Industriepartner haftet nicht fiir verspéatete Abrechnung seiner Sublizenznehmer, sofern
es sich nicht um konzernverbundene Unternehmen handelt.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung kann innerhalb einer Frist von drei (3) Jahren nach Eingang der
betreffenden Abrechnung nach Vereinbarung eines Termins auf ihre Kosten die Abrechnungsunter-
lagen des Industriepartners an dessen Sitz durch einen zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten
Dritten einsehen lassen und gegebenenfalls Einspruch gegen die Richtigkeit der Abrechnung erheben.
Ergibt die Buchpriifung eine Abweichung zuungunsten der Hochschule/Forschungseinrichtung von
mehr als drei (3) Prozent, so trdgt der Industriepartner die Kosten der Buchpriifung. Dartiber hinaus ist
er verpflichtet, die Differenzsumme unverziiglich auszugleichen und mit einem Zinssatz von funf (5)
Prozent tiber dem Basiszinssatz seit Verzugsbeginn zu verzinsen.

Nutzung . S. d. Ziff. 13.1.2 und 13.3 versteht sich als tatsachlicher Einsatz der erfinderischen Lehre, insbe-
sondere in den Nutzungsformen des § 9 PatG. Falls die Nutzung darin besteht, dass das Schutzrecht/die
Schutzrechtsfamilie durch den Industriepartner lediglich im Rahmen eines Patentlizenztauschvertra-



ges auf einem breiten technischen Gebiet, bei dem die jeweils lizenzierten Schutzrechte nicht explizit
aufgefihrt sind, lizenziert wird, ermafigt sich die Vergiitung nach Ziff. 13.1.2 auf die Halfte.

13.6 Die Vertragspartner stehen dafiir ein, dass sie samtliche an den Ergebnissen beteiligten Erfinder, die bei
ihnen beschéftigt sind oder in einem sonstigen Vertragsverhéltnis zu ihnen stehen, entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen verguten.

14. Mediation, Schiedsgericht

14.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrages oder spiterer Anderungen dieses Vertrages erge-
ben oder sich auf diesen beziehen, einschlieBlich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung,
Giiltigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchfiihrung, Verletzung oder Beendigung, sowie auf3er-
vertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 13.2 vorliegt bzw. wie hoch in einem solchen Fall
die angemessene Beteiligung ist, sind gemé&f den Regeln fiir das Schlichtungsverfahren der WIPO dem
Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** [individuell auszufiil-
len]sein. In dem Schlichtungsverfahren soll die ***[individuell auszufiillen] Sprache verwendet werden.

14.2 Falls und insoweit als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des
Schlichtungsverfahrens aufgrund des Schlichtungsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einrei-
chung eines Schiedsantrags einer Partei gemaf den Regeln fir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO
dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgiiltig im Schiedsgerichtsverfahren zu entschei-
den. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist von sechzig (60) Tagen eine Partei versaumt,
sich an dem Schlichtungsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Schlichtungsverfahren teil-
nimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei geméaB den
Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und
endgiltig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schieds-
richtern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem
Schiedsgerichtsverfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter
Anwendung deutschen Rechts entschieden werden.

15. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufiillen]
besteht fort/wird aufgehoben. [nicht zutreffendes streichen] Dariiber hinaus verpflichten sich die Vertrags-
partner, simtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zuganglich werdenden Informationen, die
als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umstdnden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse
eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind, unbefristet/ *** Jahre [individuell auszufiillen] geheim
zu halten und sie - soweit nicht zur Erreichung des Vertragszwecks geboten - weder aufzuzeichnen noch
weiterzugeben oder zu verwerten. Sie werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den fiir sie tétigen
Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/ *** Jahre [individuell auszu-
fiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse
unterlassen.
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16. Rechts- und Sachmangelhaftung

17.

16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage
der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausfithrung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmég-
licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

16.2 In dem Falle etwaiger Gewdhrleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung
zundchst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fiihrt Forschung im Bereich der angewandten Forschung durch
und erschlieB3t technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs-
und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstdndig erreicht werden. In keinem Fall
iibernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des
Vertragsgegenstandes.

16.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerkldrung von Schutzrechten bewusst. Die Nich-
tigerklarung eines oder mehrerer Schutzrechte bertihrt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der
Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner
nach diesem Vertrag auch nicht zur Kiindigung dieses Vertrages. Anspriiche auf Riicktritt und/oder
Schadensersatz sind ausgeschlossen.

16.5 AuBer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrldssiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertrags-
partner nach diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen be-
stimmten Schutzbereich desselben. GleichermaBen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fiir beein-
trachtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrldssig
unbekannt geblieben sind.

16.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner auB3er im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrléssiger
Unkenntnis nicht fiir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfithrbarkeit oder Brauch-
barkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht fiir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des
Schutzrechtes.

16.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfénglicher objektiver Unmoglichkeit oder
Qualitdtsméangeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrankt.

16.8 Wechselseitige Schadensersatzanspriiche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schdden
beschrankt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschran-
kungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit eines Vertragspartners.

16.9 Die vorgenannten Haftungsbeschrankungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Korpers und der Gesundheit sowie fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz.

Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten
Jenseits der Regelungen tiber die Anmelderstellung und die technische Abwicklung der Anmeldungen (Ziff.

8 und 9) ist der jeweils berechtigte Vertragspartner im Hinblick auf die Verteidigung der Schutzrechte und
etwaige Reaktionen auf Angriffe auf die Schutzrechte frei.



18.

19.

Beide Vertragspartner werden sich aber einander von sémtlichen ihnen bekannt werdenden Verletzungen
oder Angriffe Dritter auf die Schutzrechte unterrichten.

Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich dartiber ab, ob und in welchem Umfang beim Marketing etwaiger
Produkte und Dienstleistungen, die auf Ergebnisse aus diesem Vertrag zuriickgehen, in angemessenem
Umfang auf die Zusammenarbeit mit der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Projektleiter hinge-
wiesen wird.

Vertragslaufzeit und Regelungen fiir die Zeit nach Beendigung des Vertrages

19.1 Dieser Vertrag tritt zum ***, [individuell auszufiillen] spatestens aber zum Beginn der Zusammenarbeit
in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum ***. [individuell auszufiillen] Sollte der Vertragsgegenstand zu
diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht sein, werden die Vertragspartner einvernehmlich eine Verldnge-
rung der Zusammenarbeit vereinbaren.

19.2 Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus wich-
tigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach méglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere
VOor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, auf Grund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Beriicksich-
tigung aller Umsténde des Einzelfalls und unter Abwédgung der Interessen beider Vertragspart-
ner die Fortsetzung des Vertrages nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle einer solchen,
wirksamen Kiindigung erhélt der kiindigende Vertragspartner ein nichtausschlieliches Nut-
zungsrecht an den Alt- und Neurechten des gekiindigten Vertragspartners im Rahmen des Ver-
tragsgegenstandes zu angemessenen Bedingungen;

19.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhéltnissen oder
Verdnderungen in der Besetzung der Geschéftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen,
dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;

19.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte angreift oder Dritte bei einem solchen
Angriff unterstiitzt.

19.3 Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages tiber die Vertragslaufzeit hinaus,
bleiben diese Vorschriften insoweit auch nach Ende der Vertragslaufzeit wirksam.

20. Rechtsnachfolge

Sofern Schutzrechte nach diesem Vertrag lizenziert werden, steht der jeweils lizenzierende Vertragspartner
dafiir ein, dass bei einer etwaigen Ubertragung des der Lizenz zugrunde liegenden Schutzrechtes die Belas-
tungen durch diese Lizenz vom Ubernehmer des Schutzrechtes mit ibernommen werden.
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21. Schlussbestimmungen

21.1 Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Giiltigkeit. Ergdnzungen und Ande-
rungen dieser Vereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir die
Anderung dieser Schriftformklausel.

21.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die
Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner
durch solche neue, giiltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

21.3 Erfillungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fir
Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO)]

21.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt]: Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieBlich
deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner Projektleiter

Anlagen:

Anlagel:  Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage3: Muster Beitrittserkldrung der Hochschulangehorigen
Anlage4: Liste Hochschulangehorige [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage5: Lander, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen
[liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 6:  Vergutung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)



Anlage 3: Muster-Erkldarung der Hochschulangehérigen
Bezug: Vertrag ***

Ich, ,nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschéftigter der
Hochschule im Sinne von § 42 ArbEG an der Durchfiihrung der vertraglich vereinbarten Arbeiten teil.

Der Vertrag zwischen der Hochschule und dem Industriepartner enthélt auch Regeln tiber die Geheimhaltung
von technischen Kenntnissen und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen der Zusam-
menarbeit mit dem Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zugénglich werden. Ich verpflichte mich daher,
*** [branchenspezifische Geheimhaltungsklauseln)|

Dartiber hinaus tibernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

1. Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und der darauf
angemeldeten oder erteilten Schutzrechte (im Folgenden: Altrechte) bleibt von dieser Vereinbarung unbe-
rithrt. Soweit Altrechte fiir die Nutzung der Ergebnisse, die ausschlieBlich von Mitarbeitern des Industrie-
partners erarbeitet wurden (im Folgenden: Industriepartner-Ergebnisse), der Ergebnisse, die von dem Pro-
jektleiter und anderen Beschéftigten der Hochschule gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners
erarbeitet wurden und bei denen der Erfindungsanteil der Hochschulbeschéftigten fiinfzig (50) Prozent oder
weniger ist (im Folgenden: Gemeinschaftsergebnisse) oder der aller anderen Ergebnisse (im Folgenden:
Hochschul-Ergebnisse) nach Ausiibung einer dem Industriepartner zustehenden Option erforderlich sind,
und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, rdume ich dem Industriepartner an diesen Altrech-
ten eine nicht-ausschlieBliche Lizenz zu marktiiblichen Bedingungen ein.

2. Mit Vertragsschluss tibertrage ich dem Industriepartner im Voraus samtliche Rechte an kiinftig entstehen-
den Ergebnissen im Rahmen des Vertragsgegenstandes, sofern es sich um frei gegebene oder frei gewordene
Erfindungen handelt.

3. Mir verbleibt dartiber hinaus ein nicht-ausschlieBliches, nicht-iibertragbares Recht zur Nutzung der Ergeb-
nisse fiir meine Forschungs- und Lehrtdtigkeit. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur
Geheimhaltung der Ergebnisse. Ferner darf ich meine Ergebnisse im Rahmen der Forschung fiir oder mit
Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners verwenden. Der Industriepartner sichert
mir zu, dass er diese Zustimmung nicht unbilligerweise, nach den Grundséitzen von Treu und Glauben ver-
weigern wird. Ausgenommen hiervon sind Altrechte, vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder
nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegensténde.

4. Ichverpflichte mich gegeniiber dem Industriepartner, der Hochschule alle Diensterfindungen nach § 5
ArbEG zu melden und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen.

5. Ichverzichte in Bezug auf alle im Zusammenhang mit dem Vertrag erzielten Ergebnisse gegeniiber dem
Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.

6. Ichverpflichte mich gegeniiber dem Industriepartner, Ergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des
Industriepartners zu veréffentlichen oder anderweitig Dritten — auch im Vorverfahren einer Veroffent-
lichung - zu offenbaren, so lange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unter-
liegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur miindlichen Veroffent-
lichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Ver6ffentlichung) mindestens sechs (6) Wochen vor der Weiter-
gabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Priifung vorlegen.
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10.

Wenn der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Verof-
fentlichung Geheimhaltungsinteressen bertihrt, werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Veroffentlichung
unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbediirftigen Informationen gestrichen
werden. Die Zustimmung zur Verdffentlichung bzw. zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Indus-
triepartner nach einer weiteren Mahnung, in der die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf
die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen sich gegentiiber mir und/oder
der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht duBert.

Nimmt die Hochschule nach einem etwaigen in dem Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartner
geregelten Riickfall der Rechte die Erfindung nicht in Anspruch, gewéhre ich dem Industriepartner ein
nicht-ausschlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-tibertragbares Nutzungsrecht an der betref-
fenden Erfindung und den daraus resultierenden Neurechten.

Ich werde den nach dem Vertrag jeweils berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten
unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erklarungen zeitgerecht und sachlich richtig abgeben. Ich
werde im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schidlich
sein konnte.

Diese Vereinbarung wird fiir die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff ndher bezeichneten For-
schungsprojekt abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Rege-
lungen enden mit dem Ablauf des ldngstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes.

Die Geheimhaltungsverpilichtungen und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefris-
tet/ *** Jahre [individuell auszufiillen] nach Beendigung meiner Mitwirkung an der im Betreff nédher bezeich-
neten Kooperation.

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die

Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Parteien durch solche
neue, gultige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

,den ,den

Industriepartner Hochschulangehoriger
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, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]

-nachfolgend ,Industriepartner” genannt —

*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen)

Praambel

-nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt -

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und ihr Projektleiter wollen auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner
(im Folgenden alle alternativ auch ,Vertragspartner“) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen)

1

Definitionen

Schutzrechte

Know-how

Ergebnisse

Vertragsgegenstand

2.1 Gegenstand des Vertrages ist die Durchfiihrung des folgenden Werkauftrags

fiillen]

Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleiterer-
zeugnissen, erganzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte,
fur die solche Zertifikate erlangt werden kénnen, und Sortenschutzrechte sowie
Urheberrechte und verwandte Schutzrechte

Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und
Versuche gewonnen werden und die geheim, das hei3t nicht allgemein bekannt und
nichtleicht zugénglich sind, wesentlich, das hei3t fiir den Vertragsgegenstand von
Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heit umfassend genug
beschrieben, so dass gepriift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim“ und ,wesent-
lich* erfiillen

Resultate der Forschung, die bei der Durchfiithrung dieses Vertrages entstehen und
sich auf die im Auftragsplan enthaltene Aufgabe beziehen

2T

.[individuell auszu-

2.2 Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung
durchzufiihrenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigefiigten Auftragsplan beschrie-
ben. Dieser Auftragsplan wird den laufenden Entwicklungen geméfB gemeinsam von den Vertragspart-
nern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unter-
schrieben sein muss, giiltig. Soweit allerdings Leistungsdnderungen erforderlich werden, die mehr sind
als eine bloBe Anpassung des Auftragsplanes, gilt Ziff. 3.4.

[Anm.: In dem Ma£Re, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spédteren gewerblichen Ver-
wertung von urheberrechtlich geschiitzten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design, Datenban-
ken oder Software) liegt, ist eine Ergdnzung um entsprechende Regelungen (z. B. Erarbeitung eines Pflichtenheftes,
Regelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten) erfor-

derlich.]
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Durchfiihrung der Arbeiten

3.1

3.2

&3

34

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter werden die Arbeiten nach besten
Kréften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung
vorhandener bzw. wahrend der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfah-
rungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchfiithren.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter werden dem Industriepartner auf
Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden Ergebnisse geben.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter sind nicht berechtigt, ohne Zustim-
mung des Industriepartners Dritte mit der Durchfithrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Leistungsédnderungen

Sollte sich wdhrend der Durchfitihrung des Vertrages herausstellen, dass gegeniiber dem Auftragsplan
Leistungsanderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters erforderlich
werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.4.1 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungsdnde-
rungen zu vertreten, wird sie ihrefwird er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend an-
passen.

3.4.2 InFéllen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsdnderung zu vertreten hat,
konnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Anderung einzel-
ner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen, in der
insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der Termindnderung zu
regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverdndert.

3.4.3 Inallen anderen Fillen kénnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor
einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abinderungsverein-
barung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der
Termindnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand
unverdndert.

3.4.4 Furdie Falle von 3.4.2 und 3.4.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisa-
torischer Hinsicht.

- Danach sind die Auswirkungen der Anderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die
Qualitét, auf den Zeitplan und auf die Mehrkosten darzustellen.

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schrift-
lich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des
Zeitplans, Qualitatsunterschiede und gegebenenfalls eine zusétzliche Vergiitung festzuhalten
sind.

- Diese Vereinbarung ist erst wirksam, wenn es von beiden Vertragspartnern unterschrieben wird.



Termine

Die Termine fiir den Ablauf der Arbeiten einschlieflich des Abschlusstermins sowie die einzelnen Phasen
ergeben sich aus dem als Anlage 2 diesem Vertrag beigefiigten Terminplan. Dieser Terminplan kann von den
Vertragspartnern in gegenseitiger Abstimmung fortgeschrieben werden.

Schutzrechte und Know-how

5.1 Die Parteien gehen nicht davon aus, dass bei Durchfiihrung des Auftragsplans Ergebnisse entstehen, die
Schutzrechte oder Know-how gerade am Vertragsgegenstand entstehen lassen.

5.2 Sollte dies wider Erwarten doch der Fall sein, stehen diese Ergebnisse der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu.

Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhélt von dem Industriepartner fiir die Durchfithrung des Werkauf-
trags einschlieBlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwendigen
Einrichtungen eine Vergiitung nach MaBgabe der Anlage 3.

Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszuftillen]
besteht fort/wird aufgehoben. [nicht zutreffendes streichen)

Dartiiber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, simtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Ver-
trag zuganglich werdenden Informationen, die als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen
Umstdnden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offensichtlich erkennbar sind,
unbefristet/ *** Jahre [individuell auszufiillen] geheim zu halten und sie - soweit nicht zur Erreichung des
Vertragszwecks geboten — weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten. Sie werden durch
geeignete vertragliche Abreden mit den fiir sie tdtigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen,
dass auch diese unbefristet/ *** Jahre [individuell auszufiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Auf-
zeichnung solcher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen.

Rechts- und Sachméngelhaftung
8.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage
der anerkannten Regeln, dem ihr bei Ausfiihrung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmég-

licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

8.2 Indem Falle etwaiger Gewéhrleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrich-
tung zundchst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

8.3 In keinem Fall ibernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen
hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

8.4 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfanglicher objektiver Unmoglichkeit oder
Qualitdtsméngeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrankt.
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8.5 Wechselseitige Schadensersatzanspriiche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schdden
beschrankt. Der Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschréankun-
gen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit eines Vertragspartners.

8.6 Dievorgenannten Haftungsbeschrankungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Korpers und der Gesundheit sowie fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. Schlussbestimmungen
9.1 Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Giiltigkeit. Ergdnzungen und
Anderungen dieser Vereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir die
Anderung dieser Schriftformklausel.
9.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die
Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Vertragspartner

durch solche neue, giiltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

9.3 Erfullungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fir
Gerichtsstandsvereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO)]

9.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieBlich
deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner

Anlagen:

Anlagel:  Auftragsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage 3:  Vergutung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)



Vorbemerkung

Die Expertengruppe hat die aus ihrer Sicht wichtigs-
ten drei Vertragsvarianten fiir eine Regelung eines
Mustervertrages bei einer Zusammenarbeit zwischen
Hochschulen/Forschungseinrichtungen einerseits
und Industriepartnern andererseits herausgegriffen:
Néamlich solche Vertrége, die primadr eine Auftrags-
forschung zum Gegenstand haben, solche, die Koope-
rationen zwischen den angesprochenen Beteiligten
regen sowie schlieBlich reine Werkauftrage.

Die Mitglieder der Expertengruppe gingen bei
Werkvertrdgen davon aus, dass das zu Stande brin-
gen von nur gelegentlich der Auftragsdurchfiihrung
entstehenden Erfindungen, einschlieBlich Know-
how, in der Regel nicht Gegenstand des Auftrags ist,
und damit etwaige Schutzrechte ebenso wie das ent-
sprechende Know-how - anders als die Rechte in Be-
zug auf vertragsgegenstidndliche Ergebnisse — selbst
nicht dem Industriepartner, sondern demjenigen
Partner zugeordnet werden sollten, der diese entwik-
kelt hat. Demgegenitiber haben gerade die Vertrage
zur Auftragsforschung und zu Forschungskoopera-
tionen einen Schwerpunkt im Bereich der Zuordnung
der Schutzrechte und des Know-hows bzw. allgemein
der Resultate der Forschung, hier Ergebnisse genannt.
Die Expertengruppe hat sich im Zuge der Diskussio-
nen dazu entschlossen, im Bereich der Auftragsfor-
schung zwei gleichberechtigt nebeneinanderstehen-
de Varianten anzubieten, ndmlich eine Variante, in
der die Ergebnisse von der Hochschule/Forschungs-
einrichtung im Wesentlichen lizenziert werden,
sowie eine Variante, in der diese auf den Industrie-
partner iibertragen werden, jeweils einschlieBlich
etwaiger Schutzrechte, insbesondere Patente.

Vor diesem Hintergrund verstehen sich die fol-
genden Anmerkungen, die weniger als Kommentie-
rung im Sinne eines juristischen Kommentars zu ver-
stehen sind, sondern vielmehr als Erlduterung fiir

diejenigen, die die intensiven Diskussionen in der
Expertengruppe nicht miterleben konnten. Diese
Fibel will daher primar erldutern, was die einzelnen
Regelungen bedeuten und warum die Expertengruppe
sich fiir die entsprechende Regelung entschieden hat.

Vertragspartner

Die Anmerkungen zu den Vertragspartnern sind vo-
ran gestellt, um hervorzuheben, dass ihrer Bestim-
mung einige Bedeutung zukommt. Bei der Drittmit-
telforschung kénnen sich verschiedene Personen als
Vertragspartner gegeniiberstehen. Bei jedem Projekt
ist daher auf individuelle Besonderheiten der Betei-
ligten zu achten. Diese kdnnen etwa die Vertretungs-
befugnis des Industriepartners oder der Hochschule/
Forschungseinrichtung und die zu benennenden
Projektleiter betreffen oder konnen darauf beruhen,
dass mehrere Projektleiter zusammenarbeiten.

Erhohte Aufmerksamkeit ist der Bestimmung der
Vertragspartner auch deshalb zu schenken, weil ins-
besondere auf Seiten der Projektleiter sowohl ein-
fachgesetzliche als auch grundgesetzlich verbiirgte
Rechte zu beachten sind. Es stehen die Freiheit der
Hochschullehrer zur Forschung und Lehre aus Art. 5
Abs. 3 GG und die gesetzliche Neufassung des § 42
ArbEG dem Interesse der Industriepartner an einer
vertraglichen Bindung der Hochschullehrer gegenti-
ber. Wegen der grundgesetzlichen Freiheitsgarantie
haben die Hochschulen/Forschungseinrichtungen
nur ein beschranktes Weisungsrecht gegentiiber den
Lehrkorpern. § 42 ArbEG gewdhrleistet einfachge-
setzlich fiir alle Hochschullehrer das Recht auf nega-
tive Publikationsfreiheit. Wegen dieser Freiheiten ist
die vertragliche Bindung der Lehrenden ein nachvoll-
ziehbares Anliegen der Industriepartner: Die Indus-
triepartner sollten sich dessen bei der Wahl ihrer Ver-
tragspartner - mit Ausnahme der Fallgruppe des
Werkauftrags, fir die die folgenden Ausfithrungen
mangels Regelungen zu gewerblichen Schutzrechten
nicht gelten — bewusst sein.

Die Mitglieder der Expertengruppe haben her-
vorgehoben, dass die Vertrage tiber Drittmittelfor-
schungsprojekte nicht zwingend dreiseitig in einer
Vertragsurkunde geschlossen werden miissen. Es ist
vielmehr auch denkbar, dass zwei Vertragsurkunden
beziiglich desselben Projektes - die eine zwischen
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Industriepartner und Hochschule/Forschungseinrich-
tung, die andere zwischen Industriepartner und
Projektleiter - gezeichnet werden. Zu beachten ist,
dass die hier vorgeschlagenen Vertragsbausteine fiir
dreiseitige Vereinbarungen geschaffen wurden. Die
Expertengruppe hat sich hierzu entschlossen, um die
Formulierungen tibersichtlich zu halten. Nochmals
sei betont, dass der Industriepartner schon im Voraus
wissen sollte, welche Personen das Projekt leiten wer-
den, um im Anschluss daran insbesondere diese ver-
traglich zu binden. Ziel des Industriepartners ist
schlieBlich, die gewonnenen Projektergebnisse wirt-
schaftlich nutzen zu kénnen. Dafiir muss sicher-
gestellt sein, dass die Rechte an den Ergebnissen,
einschlieBlich derjenigen des Projektleiters, von der
Vereinbarung so weit wie moglich erfasst sind.

1. Definitionen

Die Expertengruppe hat sich dazu entschlossen, den
Mustervertrdgen Definitionen der wichtigsten Be-
griffe voranzustellen und insofern der Praxis auf EU-
Ebene und der des angelsidchsischen Rechtsraums in
Teilen zu folgen. Soweit diese Definitionen die Schutz-
rechte und das Know-how bertiihren, entstammen sie
der Gruppenfreistellungsverordnung zum Technolo-
gietransfer vom 27. April 2004 (EG Nr. 772/2004). Im
Ubrigen unterscheiden sie insbesondere die wichti-
gen Begriffe der Ergebnisse sowie der Neu- und Alt-
rechte und schlieBlich des Vertragsgegenstandes ein-
schlieBlich des (materiellen) Anwendungsgebietes
und des (territorialen) Vertragsgebietes.

An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass der
Umfang des Anwendungsgebietes, das im Detail in
Ziff. 2 zu bestimmen ist, bei der Verhandlung der Ver-
gltung in Ziff. 13 zu berticksichtigen ist.

2. \Vertragsgegenstand

Von kaum zu tiberschétzender Bedeutung ist die
exakte Formulierung des Vertragsgegenstandes. Die
Parteien sollten sich dartiber im Klaren sein, dass das
Projekt nur gelingen kann, wenn nicht nur in der
Sache erfolgreich zusammengearbeitet wird, sondern
das angestrebte Ergebnis des Projektes vor allem auch
detailliert beschrieben ist. Ein moglicher Vertrags-
gegenstand ist in Ziff. 2 der Vertragsbausteine exem-
plarisch formuliert. Dieser Vorschlag istin jedem Ein-
zelfall zu modifizieren. Empfehlenswert ist, die For-

mulierung des Vertragsgegenstandes als Anlage,
etwa in Form eines Forschungsplans, beizufiigen.

Die Vertragsbausteine sind derart formuliert,
dass sie in erster Linie solche Projekte betreffen, deren
Ergebnisse - falls sie schutzrechtsrelevant sind — Er-
findungen und Know-how sind. Der Grund, besonde-
re Mustervertrage gerade fir diese Konstellation vor-
zulegen, liegt einerseits in § 42 ArbEG, der tiberhaupt
nur bei Erfindungen greift, und andererseits in den
Besonderheiten, die bei Erfindungen von Arbeitneh-
mern im Verhéltnis zwischen Hochschule/Forschungs-
einrichtung und erfindendem Hochschullehrer gel-
ten. Forschungsprojekte konnen indes auch das Ziel
haben, urheberrechtlich geschiitzte Werke hervorzu-
bringen, wenn etwa Datenbanken oder Computer-
programme geschaffen werden sollen. Nur soweit
hierbei computerimplementierte und damit im
Grundsatz patentfihige Erfindungen bzw. Know-how
betroffen sind, sind diese von den Vertragsbausteinen
erfasst. Spezifische Vertrége tiber Werke, die den
Schutz des Urheberrechts genieB3en, sollen und miis-
sen insoweit von den Vorschldgen ausgenommen
werden; siehe hierzu die direkte Anmerkung in Ziff. 2.

Im Zusammenhang mit der Zuordnung der Rech-
te in den einzelnen Vertragstypen spielt das (mate-
rielle) Anwendungsgebiet fiir die Ergebnisse eine
besondere Rolle. Im Fall der Auftragsforschung soll-
ten die Vertragspartner besonderes Augenmerk auf
die Verhandlung dieses Punktes richten, da er unmit-
telbaren Einfluss auf die Zuordnung der Rechte hat
und damit natiirlich auch im Zusammenhang mit der
Vergiitung (Ziff. 13) steht. Je weiter das Anwendungs-
gebiet formuliert ist, desto mehr Rechte werden dem
Industriepartner eingerdumt, sei es im Wege der Uber-
tragung, sei es im Wege der Lizenz.

Auch das (territoriale) Vertragsgebiet ist im Ein-
zelnen zu definieren - weltweit, auf die Bundesrepu-
blik Deutschland beschrédnkt oder mit spezieller
Landerauswahl. Insbesondere beim Abschluss von
Lizenzvertrdgen ist diese Definition von erheblicher
Bedeutung.

3. Durchfiihrung der Arbeiten
Einen Hinweis will die Expertengruppe insbesondere

an kleinere und mittlere Industriepartner richten.
Neben den sogleich darzustellenden Bestimmungen



zu Alt- und Neurechten, also dem Herz der Vertrags-
bausteine, haben sich folgende Regelungen in Ver-
trdgen tiber Drittmittelforschungsprojekte bewdhrt:

» Regelungen zur Abwicklung des Forschungsvor-
habens, zum Projektmanagement und insbeson-
dere zu Anderungen des Forschungsplanes;

» Regelungen Giber Termine/Fristen und Folgen bei
Nichteinhaltung;

» Regelungen zur Zustdndigkeit im jeweiligen
Forschungsprojekt.

Die in den Vertragsbausteinen vorgeschlagenen
Texte verstehen sich nur als ein Vorschlag unter vie-
len Moglichkeiten. Im Grunde genommen wieder-
holt dieser Text nur die ohnehin im Wesentlichen im
BGB verankerten Grundlinien und ist zum Beispiel in
dem Punkt, dass ohne Einigung keine Anderung des
Forschungsplanes méglich ist, nur Ausfluss der allge-
meinen Vertragsireiheit. Es hat sich aber gezeigt, dass
das Festhalten derartiger Formalia fiir die alltdgliche
Abwicklung eines Projektes, insbesondere fiir die im
Tagesgeschaft betroffenen Beteiligten, hilfreich sein
kann.

4. Termine

Die Regelungen tiber Termine verweisen auf eine
Anlage, in der moglichst konkret die einzelnen
Meilensteine eines Projektes festgehalten werden
sollten.

5. Altrechte

Im Vorfeld eines Forschungsvorhabens missen sich
die Beteiligten tiberlegen, wie sie mit etwaigen Alt-
rechten, also bereits vor-existierenden Schutzrechten
und Know-how der jeweiligen Vertragspartner, um-
gehen wollen. Sowohl die Durchfiihrung des Projektes
als auch die Verwertung der Ergebnisse kénnen von
Altrechten betroffen und beeintréchtigt werden.
Insbesondere bei groBen Industriepartnern als
auch bei groBen Hochschulen/Forschungseinrichtun-
gen gibt es selten eine Wissensbiindelung an einer
zentralen Stelle. Haufig hat nicht (nur) der Projektlei-
ter Kenntnis tiber existierende Altrechte der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung. Vielmehr liegen die
Altrechte und damit auch die Kenntnis ihrer Existenz

in verschiedenen, hdufig rdumlich entfernt liegen-
den Instituten und Einrichtungen. Als Lésung schldgt
die Expertengruppe vor, dem jeweiligen Vertrags-
partner eine dieser Situation angemessene Informa-
tionspflicht aufzuerlegen. Dieser wird verpflichtet,
dem anderen Vertragspartner nach bestem Wissen
und Gewissen Auskunft tiber existierende Altrechte
zu erteilen. Soweit sich aus den Informationen, die
die Vertragspartner sich gegenseitig geben, Altrechte
ergeben, deren Nutzung fiir die Durchfithrung des
Vertrages und/oder fiir die kommerzielle Nutzung
erforderlich sind, enthalten die Vertragstypen For-
schungskooperation bzw. Auftragsforschung unter-
schiedliche Regelungen:
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Forschungskooperation

Ziffern 5.3.1 und 5.3.2 beziehen sich auf die Einrdu-
mung von Rechten an Altrechten. Die Expertengrup-
peist hier der Ansicht, dass eine ausgewogene
Losung dann erreicht wird, wenn zwischen der
Durchfiihrung des Projektes und der Verwertung
der Forschungsergebnisse unterschieden wird.
Soweit Altrechte eines Vertragspartners — das wird
héufig die Hochschule/Forschungseinrichtung
oder der Projektleiter sein — bei der Durchfiihrung
des Projektes tangiert werden, verpflichtet sich der
Rechteinhaber dazu, diese unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen. Eine solche wechselseitige
Rechtseinrdumung ist auf das Forschungsprojekt
beschrédnkt. Werden Altrechte hingegen (erst) bei
der Verwertung der Forschungsergebnisse rele-
vant, rdumt der Berechtigte dem Anderen eine
nicht ausschlieBliche Lizenz ein. Diese erteilt er zu
marktiblichen Bedingungen. Das vorgeschlagene
Modell ermoglicht es dem Berechtigten, die gewon-
nenen Ergebnisse umfassend zu verwerten, wah-
rend das Schutzrechtsportfolio des Rechtgebers
aufrechterhalten bleibt.

Die Regelung in Ziff. 5.3.2 bedeutet natiirlich, dass
die beteiligten Parteien sich tiber die Details dieser
nicht-ausschlieBlichen Lizenz zu angemessenen
Bedingungen verstdndigen, also einen Lizenzver-
trag verhandeln miussen.

Auftragsforschung
Ubertragung und Lizenz

Ziffern 5.3.1und 5.3.2 beziehen sich auf die Einrdu-
mung von Rechten an Altrechten. Die Expertengrup-
peist der Ansicht, dass eine ausgewogene Losung
dann erreicht wird, wenn zwischen der Durchfiih-
rung des Projektes und der Verwertung der For-
schungsergebnisse unterschieden wird. Soweit Alt-
rechte eines Vertragspartners — das wird hdufig die
Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Pro-
jektleiter sein — bei der Durchfiihrung des Projektes
tangiert werden, verpflichtet sich der Rechtein-
haber dazu, diese unentgeltlich zur Verfiigung zu
stellen. Eine solche wechselseitige Rechtseinrdu-
mung ist auf das Forschungsprojekt beschrankt.
Werden Altrechte hingegen (erst) bei der Verwer-
tung der Forschungsergebnisse relevant, weicht die
Regelung in den Vertragsbausteinen zur Auftrags-
forschung von der fiir Forschungskooperationen ab.

Auch hier rdumt zwar die Hochschule/Forschungs-
einrichtung bzw. der Projektleiter dem Industrie-
partner eine nicht-ausschlieBliche Lizenz ein, die
insoweit nicht ,kostenlos® ist, als die Vergiitung fir
die Einrdumung dieser Lizenz in den Regelungen
zur Vergiitung in Ziff. 13 enthalten ist. Hinzu tritt
die Regelung in Ziff. 5.3.2 unter Absatz 2, dass bei
Beschréankungen der Hochschule/Forschungsein-
richtung bzw. des Projektleiters in Bezug auf die
Lizenzierung dieser Altrechte diese sich nach bes-
ten Krédften bemihen miissen, dass durch diese Be-
schrankung die kommerzielle Nutzung der Ergeb-
nisse durch den Industriepartner unberiihrt bleibt.

Wesentliches Komplementér dieser von den Vergu-
tungsregelungen in Ziff. 13 erfassten weiteren nicht-
ausschlieBlichen Lizenz ist dann allerdings die Re-
gelung in Ziff. 5.3.3, die die Expertengruppe emp-
fiehlt: Diese Lizenz an den Altrechten ist beschrénkt
auf die Anwendungs und Vertragsgebiete, die zur
Durchfiihrung des Vertrages und/oder der kommer-
ziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind.
SchlieBlich ist weiterer Teil des von der Experten-
gruppe vorgeschlagenen Kompromisses zu diesen
Regelungen, dass nach Unterabsatz 2 in Ziff. 5.3.3
eine Unbilligkeitsklausel aufgenommen wurde,



Forschungskooperation

6. Neurechte

Herzstiick eines jeden Forschungsvertrages ist die
Frage, wem die Ergebnisse, die im Rahmen der For-
schung entstehen, zustehen sollen. Ebenso wichtig ist
daneben nur noch, dass die Parteien regeln, wie die
eigentliche Arbeit ausgestaltet sein soll. Im Sinne
einer ausgewodgenen Zuordnung der Rechte hat die
Expertengruppe zum einen nach Vertragstypen ge-
trennt, zum anderen innerhalb der jeweiligen Vertra-
ge zwischen Fragen der materiellen Zuordnung der
Rechte (Ziff. 6) und Regelungen zur
Anmelderstellung und formellen Folgefragen (Ziff. 8
ff.) unterschieden.

Diese Unterscheidung wurde auch deshalb vor-
genommen, weil damit dem Interesse der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung an Visibilitdt im Hin-
blick auf ihre Schutzrechtsanmeldungen (Stichwort:
prioritdtsbegriindende Anmeldung durch Hoch-
schule, siehe Ziff. 8) besondere Achtung zu Teil wird.

Auftragsforschung
Ubertragung und Lizenz

die sicherstellt, dass die Hochschule/Forschungs-
einrichtung nach Ablauf einer im Einzelfall festzu-
legenden Anzahl von Jahren seit Vertragsschluss
erneut Anspruch auf Verhandlungen mit dem Ver-
tragspartner und eine Verstindigung daruber hat,
dass eine angemessene Neuregelung gefunden
wird, wenn der Industriepartner die bestehende
Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht ausiibt. Hintergrund ist,
dass in einem solchen Fall moglicherweise die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung an der Verwertung
ihres Schutzrechtsportfolios in Teilen unbillig, ndm-
lich ohne wirtschaftliche Kompensation, einge-
schrankt wiirde.

Einige Mitglieder der Expertengruppe legen Wert
auf die Feststellung, dass die Regelungen in Ziff.
5.3.3 Unterabsatz 1im Hinblick auf die Beschrédn-
kung der Lizenz an den Altrechten individuell auch
anders getroffen werden konnen.
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Forschungskooperation

Bei Forschungskooperationen
bringt sich die Hochschule/For-
schungseinrichtung in das Pro-
jektin ganz anderem MaB3e ein
als bei der Auftragsforschung.
Die Mitglieder der Expertengrup-
pe halten es deshalb fiir ange-
messen, differenzierter auf die
Forschungsergebnisse zu schau-
en, um eine dementsprechende,
interessengerechte Losung zu
finden. Drei Typen von For-
schungsergebnissen sind mog-
lich.

Soweit die Ergebnisse ausschlief3-
lich durch den Industriepartner
gewonnen werden, stehen die-
sem die Rechte uneingeschrankt
zu (Industriepartnerergebnisse).
Demgegeniber verbleiben die
ausschlieflich oder zu mehr als
50 Prozent von der Hochschu-
le/Forschungseinrichtung erar-
beiteten Ergebnisse bei dieser
(Hochschulergebnisse). Aller-
dings hat sie dem Industriepart-
ner eine ausschlieBliche Lizenz
einzurdumen, deren finanzielle
Bedingungen bereits im Voraus
festgelegt werden kénnen. Der
Vorschlag ermoglicht es, dem
Interesse beider Seiten gerecht
zu werden. Einerseits soll die
wirtschaftliche Verwertung fiir
den Industriepartner gesichert
sein, andererseits soll die
Inhaberschaft der Rechte der
Hochschule/Forschungseinrich-
tung sichergestellt werden, so-
weit die Ergebnisse allein von ihr
erarbeitet wurden.

Auftragsforschung
Ubertragung

Fur die Auftragsforschung ist es
kennzeichnend, dass die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
keine (quasi-)finanziellen Mittel
fir die Durchfiihrung des Pro-
jektes aufbringt. Als konsequent
erachtet es die Expertengruppe
deshalb, die Ergebnisse des For-
schungsprojekts materiell aus-
schlieBlich dem Industriepartner
zuzuordnen.

Dies und sich daran anschlieBen-
de Ubertragungsregeln sind Ge-
genstand von Ziff. 6. Die folgen-
den Ziffern betreffen Konstella-
tionen, in denen neben dem un-
terzeichnenden Projektleiter auf
Seiten der Hochschule/For-
schungseinrichtung Dritte am
Projekt beteiligt sind, die unter

§ 42 ArbEG fallen. Die Beitrittser-
klarung in Anlage 3 ist an dieser
Stelle zu beachten. Haufig beden-
ken die Vertragspartner nicht,
dass in vielen Fallen Dritte wie
etwa Diplomanden, Doktoranden
und Studenten an den Projekten
teilnehmen, die der Hochschule/
Forschungseinrichtung nicht
aufgrund eines Anstellungsver-
trages verpflichtet sind. Auf die
Notwendigkeit ihrer Einbezie-
hung sei hiermit besonders hin-
gewiesen. Entsprechende Rege-
lungen finden sich in Ziff. 6.6.

Ziff. 6.7 beschreibt, dass weder
der Projektleiter noch die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
das Rechtverliert, die Forschungs-
ergebnisse fiir die eigene Lehr-
und Forschungstéatigkeit zu nut-

Auftragsforschung
Lizenz

Fiir die Auftragsforschung ist es
kennzeichnend, dass die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
keine (quasi-) finanziellen Mittel
fiir die Durchfiihrung des Projek-
tes aufbringt. Als konsequent
erachtet es die Expertengruppe
deshalb, die Ergebnisse des For-
schungsprojektes materiell aus-
schlieBlich dem Industriepartner
zuzuordnen.

Anders als bei der Alternative
der Ubertragung geschieht dies
in diesemn Vertragstyp allerdings
im Wege einer ausschlielichen
Lizenz fiir die Anwendungsge-
biete und das Vertragsgebiet, die
zeitlich nur durch die Dauer des
Schutzrechtes begrenzt ist.

Anders als in der Variante Uber-
tragung bedarf es dann keiner
Regelung der Einbeziehung Drit-
ter im Sinne des § 42 ArbEG, son-
dern lediglich einer Verpflich-
tung der Hochschule/Forschungs-
einrichtung, Dritte, die gerade
nicht bei ihr angestellt sind, erst
nach Ubertragung der Rechte
mitwirken zu lassen (Ziff. 6.3).

Ziff. 6.4 beschreibt, dass weder
der Projektleiter noch die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
das Recht verliert, die For-
schungsergebnisse fiir die eige-
ne Lehr- und Forschungstatigkeit
zu nutzen. Diese Moglichkeit, die
sich aus dem Versuchsprivileg
von § 11 PatG ergibt, wird durch
die Drittmittelforschung nicht
beruhrt. Dadurch kann es zu



Forschungskooperation

Bei Gemeinschaftsergebnissen,
also solchen, die auf die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
und den Industriepartner
gemeinsam zuriickgehen, kann
es leicht zu Streit kommen. Die
Mitglieder der Expertengruppe
haben sich daher dazu entschlos-
sen, Gemeinschaftsergebnisse
nur einer Seite, namlich dem
Industriepartner, zuzuordnen.
Damit soll verhindert werden,
dass es fiir ein Schutzrecht meh-
rere Inhaber gibt. Denn in solch
einem Fall kdme es mangels
anderweitiger Regelung nach
der Rechtsprechung zu einer
Anwendung der §§ 705 ff. BGB.
Eine Abwicklung nach diesen
Regeln birgt ndmlich zahlreiche
formale Schwierigkeiten. In die-
sem Zusammenhang ist die De-
finition der Expertengruppe von
Gemeinschafts- und Hochschul-
ergebnissen zu beachten. Ge-
meinschaftsergebnisse sind sol-
che, an denen der Anteil der Be-
schaftigten der Hochschule/For-
schungseinrichtung weniger als
50 Prozent betragt. Hochschul-
ergebnisse sind solche, die aus-
schlieBlich oder zu mehr als 50
Prozent Erfindungsanteil auf die
Hochschule/Forschungseinrich-
tung zurtickgehen.

Dies setzt voraus, dass sich die
Parteien bei der Abwicklung und
Durchfiihrung des Vertrages je-
weils auf einen Anteil einigen.
Vorab wird man die konkreten
Anteile an den Erfindungen
(meist) nicht bestimmen kénnen.

Auftragsforschung
Ubertragung

zen. Diese Moglichkeit, die sich
aus dem Versuchsprivileg von

§ 11 PatG ergibt, wird durch die
Drittmittelforschung nicht be-
rithrt. Dadurch kann es zu Situa-
tionen kommen, in denen die
Ergebnisse des durchgefiihrten
Projektes ihrerseits bei weiteren
Drittmittelforschungen verwen-
det werden. Die Vertragsbaustei-
ne berticksichtigen diesen Son-
derfall, indem sie dem Industrie-
partner hierfiir ein Mitsprache-
recht geben. Um auch hier den
Interessen beider Parteien ge-
recht zu werden, darf die Zustim-
mung des Industriepartners
nicht unbilligerweise, nach den
Grundsatzen von Treu und Glau-
ben, verweigert werden.

Wegen der umfassenden Uber-
tragung in diesem Vertragstyp
wurde der Fall gesondert gere-
gelt, dass Erfindungen gemacht
werden, die nicht die vertraglich
vereinbarten Anwendungsge-
biete betreffen. Fiir diese raumt
der Industriepartner der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
eine unwiderrufliche, kostenfreie,
je nach Verhandlung ausschlief3-
liche, einfache oder Allein-Lizenz
im Wege einer so genannten
Rick-Lizenz ein (Ziff. 6.8 Alterna-
tive 1). Dariiber hinaus enthélt
der Unterabsatz 2 zu Ziff. 6.8 Alter-
native 1insofern die Moglichkeit
der Schutzrechtsiibernahme fiir
die Lander, in denen der Indus-
triepartner einzelne Neurechte
ganz oder teilweise aufgeben will.

Auftragsforschung
Lizenz

Situationen kommen, in denen
die Ergebnisse des durchgefiihr-
ten Projektes ihrerseits bei weite-
ren Drittmittelforschungen ver-
wendet werden. Die Vertrags-
bausteine berticksichtigen die-
sen Sonderfall, indem sie dem
Industriepartner hierfir ein Mit-
spracherecht geben. Um auch
hier den Interessen beider Partei-
en gerecht zu werden, darf die
Zustimmung des Industriepart-
ners nicht unbilligerweise, nach
den Grundsétzen von Treu und
Glauben, verweigert werden.

Ziff. 6.5 schlieBlich enthdlt eine
spezielle Regelung fiir Erfindun-
gen auf nicht den Vertragsge-
genstand betreffenden Gebieten
(die also insbesondere auB3erhalb
des Forschungsplanes liegen).
Fur diese raumt die Hochschule/
Forschungseinrichtung dem
Industriepartner auch tiber den
eigentlichen Vertrag hinaus bei
einem Verwertungsinteresse des
Industriepartners eine nicht-aus-
schlieBliche Lizenz zu angemes-
senen Bedingungen ein. Auch
hier ist (vergleichbar der Rege-
lung zu Altrechten in den For-
schungskooperationen, dort Ziff.
5.3.2) ein gesonderter Vertrag

zu schliefen.
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Forschungskooperation

Im Hinblick auf die Option fiir
den Industriepartner (Ziff. 6.3)
konnen die Vertragspartner dar-
uber nachdenken, den Industrie-
partner in angemessener Weise
an etwaigen Lizenzeinnahmen
der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu beteiligen, wobei die
~2Angemessenheit sich sowohl
auf den Erfindungs- als auch auf
den Finanzierungsanteil des
Industriepartners beziehen sollte.

Auftragsforschung
Ubertragung

Ziff. 6.8 Alternative 2 schlief3lich
enthaélt eine spezielle Regelung
fur Erfindungen auf nicht den
Vertragsgegenstand betreffen-
den Gebieten (die also insbeson-
dere auBBerhalb des Forschungs-
planes liegen). Fur diese réumt
die Hochschule/Forschungsein-
richtung dem Industriepartner
auch tiber den eigentlichen Ver-
trag hinaus bei einem Verwer-
tungsinteresse des Industriepart-
ners eine nicht-ausschlieBliche
Lizenz zu angemessenen Bedin-
gungen ein. Auch hier ist (ver-
gleichbar der Regelung zu Alt-
rechten in den Forschungsko-
operationen, dort Ziff. 5.3.2) ein

gesonderter Vertrag zu schlieBen.

Auftragsforschung
Lizenz



7. Negative und positive Publikationsfreiheit

Wenn Hochschulen/Forschungseinrichtungen und
Hochschullehrer ihre Forschungsergebnisse publizie-
ren wollen, miissen sie gesetzliche Verpflichtungen,
wie etwa § 25 Abs. 2 HRG, beachten. Zugleich sind
sowohl Forscher als auch Fachkreise im Allgemeinen
daran interessiert, die gewonnenen Ergebnisse als-
bald 6ffentlich zu machen, damit diese diskutiert
werden und der weiteren Forschung als Grundlage
oder richtungsweisender Aspekt dienen konnen.

Demgegentiber steht der Wunsch der Industrie,
die Veroffentlichung von Ergebnissen solange zu-
riickzuhalten, bis ihre Verwertung auch wirtschaft-
lich gesichert ist. In der Regel besteht das Geheim-
haltebediirfnis bis zur etwaigen Schutzrechtsanmel-
dung, ,schlimmstenfalls® bis zur Veréffentlichung
der Anmeldung und betrifft zumindest den Teil der
Ergebnisse, die der Schutzrechtsanmeldung unter-
fallen.

Ziffer 7.2 trdgt beiden Interessen Rechnung. Die
Expertengruppe kommt dem Veroéffentlichungs-
wunsch der Hochschule/Forschungseinrichtung da-
mit nach, dass die Hochschule/Forschungseinrich-
tung dem Industriepartner moglichst frithzeitig
kundtun soll, welche Ergebnisse sie verdffentlichen
will. Zugleich wird der Industrie die Moglichkeit
gegeben, ,im Notfall“ die Geheimhaltung durchzu-
setzen, zumindest fiir einen besonders sensitiven
Teil der Ergebnisse.

Grundsatzlich wird der Industriepartner den Ver-
offentlichungswunsch der universitdren Forscher
billigen. Er behélt sich aber das Recht vor, innerhalb
einer angemessenen Frist die Publikation dahinge-
hend zu tiberpriifen, ob und welche Inhalte aus sei-
ner Sicht geheimhaltebediirftig sind. Die Musterver-
einbarungen sehen vor, dass die Zustimmung als
erteilt gilt, wenn der Industriepartner nicht binnen
der genannten Frist der Veréffentlichung wider-
spricht. Dies hat den Zweck, den organisatorischen
Ablauf zu vereinfachen. Lange haben die Mitglieder
der Expertengruppe tiber die Fristen gerungen, die
natirlich auch individuell anders vereinbart werden
koénnen. Wichtig ist den Mitgliedern der Experten-
gruppe aber, dass die Zustimmung zur Veroffentli-
chung erst dann als erteilt gilt, jedenfalls im Bereich
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der Auftragsforschung, wenn der Industriepartner
sich nach einer weiteren Mahnung, in der auf die
Folgen des Schweigens hingewiesen wird, auf eine
weitere Fristsetzung nicht duBert.

Neben diese positive Publikationsfreiheit ist mit
der Einfihrung des § 42 ArbEG die negative Publika-
tionsfreiheit getreten. Sie betrifft zumindest das
Verhaltnis zwischen Hochschullehrer und anstellen-
der Korperschaft. Ob ein Verzicht auf die negative
Publikationsfreiheit direkt gegentiiber dem Industrie-
partner zuldssig ist, wurde bislang noch nicht héchst-
richterlich entschieden. Die Mitglieder der Exper-
tengruppe sind indes der Uberzeugung, dass durch
den Verzicht auf dieses Recht gegentiiber dem Indus-
triepartner einerseits das Schutzinteresse des Industrie-
partners gewédhrleistet und andererseits die grund
gesetzlich gebotene Publikationsfreiheit des Hoch-
schullehrers nicht unzuléssig eingeschrankt wird.
Hierzu dient Ziff. 7.1. Die Mitglieder der Experten-
gruppe haben sich hierbei von dem Gedanken leiten
lassen, dass die widerstreitenden Interessen der Ver-
tragssicherheit einerseits und des Projektleiters ande-
rerseits anders nicht in Ausgleich zu bringen sind,
da andernfalls ein Abschluss des darin liegenden bila-
teralen Vertrages zwischen Hochschullehrer und
Industriepartner wohl héchst unwahrscheinlich wére.
Hiervon unberiihrt soll das Verhéltnis zwischen
Hochschullehrer und seiner Hochschule/Forschungs-
einrichtung sein.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von
Schutzrechtsanmeldungen

Den Gleichlauf zwischen der Nutzung der Neurechte
und der technischen Abwicklung, insbesondere bei
der Auftragsforschung, bei der die Rechte weitestge-
hend auf den Industriepartner tibertragen werden,
stellen Ziff. 8 und 9 sicher. Berticksichtigt wird das
Interesse der Hochschule/Forschungseinrichtung,
ihre Mitwirkung an dem Forschungsergebnis kennt-
lich zu machen. Fiir den Fall, dass der Industriepart-
ner duBert, die von der Hochschule/Forschungsein-
richtung gewonnenen Ergebnisse (im Bereich der
Forschungskooperationen nur bei Gemeinschaftser-
gebnissen oder Hochschul-Ergebnissen) seien derart
aussichtsreich, dass er die Schutzanmeldung begehrt,
sehen die Vertragsbausteine in Ziff. 8 zwei Moglich-
keiten vor; im Detail:
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Zundchst einmal setzt die Konstruktion voraus,
dass sich der Industriepartner innerhalb der in Ziff.
8.2 bestimmten (zu verhandelnden) Frist - bzw. bei
Kooperationen in 8.2.1 und 8.3.1 geregelt - bei der
Hochschule/Forschungseinrichtung meldet und sei-
nen Wunsch, eine prioritdtsbegriindende Erstanmel-

dung vorzunehmen, erklért. Ist das geschehen, ist

Forschungskooperation

Wegen der unterschiedlichen
Zuordnung der Ergebnisse als
Industrie-, Hochschul- und Ge-
meinschaftsergebnisse, bieten
die Vertragsbausteine an dieser
Stelle drei Moglichkeiten:

Die Anmeldung erfolgt bei In-
dustrieergebnissen allein durch
den Industriepartner, bei Ge-
meinschaftsergebnissen gelten
die Ausfihrungen bei der Auf-
tragsforschung entsprechend.

Die Anmeldung bei Hochschul-
ergebnissen obliegt einzig der
Hochschule/Forschungseinrich-
tung. Dies ergibt sich als Konse-
quenz aus den Regelungen tiber
Lizenzen (Ziff. 6.3) und ist des-
halb zwingend. Gleichwohl wird
sichergestellt, dass der eigent-
lich materiell Berechtigte, ndm-
lich der Industriepartner, tiber
den Inhalt der Anmeldung ent-
scheidet.

Kleinere und mittlere Industrie-
partner, die weder eine eigene
Patentabteilung haben noch
regelmagig und auf Dauer mit
Patentanwalten zusammenar-
beiten, diirften fiir gew6hnlich
Interesse daran haben, die for-
male Aufgabe der Anmeldung
der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu tiberlassen.

Auftragsforschung
Ubertragung

Die Anmeldung erfolgt sowohl
im Namen der Hochschule/For-
schungseinrichtung als auch des
Industriepartners in Form einer
Gemeinschaftsanmeldung. Sie
kann im Grundsatz von jedem
beliebigen der beiden Vertrags-
partner vorgenommen werden.
Diese miissen sich unter Bertick-
sichtigung der Interessenlage
und der Moglichkeiten hinsicht-
lich einer Schutzrechtsanmel-
dung dartiber einigen, wer die
Anmeldung ,technisch® vor-
nimmt.

Kleinere und mittlere Industrie-
partner, die weder eine eigene
Patentabteilung haben noch
regelméafBig und auf Dauer mit
Patentanwaélten zusammenar-
beiten, dirften fiir gew6hnlich
Interesse daran haben, die for-
male Aufgabe der Anmeldung
der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu tiberlassen.

die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet,
die Erfindung in Anspruch zu nehmen. Sollte der
Industriepartner keinen entsprechenden Wunsch
duBern, ist zu seiner Sicherheit vorgesehen, dass er
die Ergebnisse wenigstens iiber ein nicht ausschlieB3-
liches Nutzungsrecht verwenden darf.

Auftragsforschung
Lizenz

Die Anmeldung erfolgt in diesem
Fall im Namen der Hochschule/
Forschungseinrichtung, was an-
gesichts der lediglich vorliegen-
den Lizenz im Verhdltnis zu der
Variante Ubertragung zwingend
ist. Allerdings ibernimmt die
Abwicklung der Anmeldung ein
vom Industriepartner zu benen-
nender Rechts- oder Patentan-
walt und die Parteien stimmen
sich Uiber den Inhalt der Anmel-
dung ab.



9. Anmelderstellung

Forschungskooperation

Die Ausfithrungen bei der Auf-
tragsforschung gelten fiir Gemein-
schaftsergebnisse in Forschungs-
kooperationen ebenfalls. Liegen
dagegen Industrie- und Hoch-
schulergebnisse vor, ist eine ge-
sonderte Regelung nicht erfor-
derlich. Einer solchen bedarf es
nach Ansicht der Expertengrup-
pe aber, bei Gemeinschaftsergeb-
nissen, wenn der Projektleiter
und andere auf Seiten der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
Beteiligte an der Erfindung einen
deutlich unter 50 Prozent liegen-
den Anteil haben. Namentlich
bei einer Beteiligung unter 20 Pro-
zent verzichtet die Hochschule/
Forschungseinrichtung auf ihre
Teilnahme an der Anmelderstel-
lung. Ein begriindetes Interesse
an Visibilitat ist dann ndmlich
nicht zu verzeichnen.

Auftragsforschung
Ubertragung

Die Anmelderstellung ist in

Ziff. 9 als Treuhandverhéltnis aus-
gestaltet. Damit wird verdeutlicht,
dass der Industriepartner mate-
riell berechtigtist, obwohl die An-
meldung sowohl im Namen der
Hochschule/Forschungseinrich-
tung (vgl. die entsprechende Va-
riante unter Ziff. 8) als auch im
Namen des Industriepartners,
also als Gemeinschaftsanmel
dung, erfolgt. Um Unstimmigkei-
ten zwischen den Parteien zuvor-
zukommen, bestimmt Ziff. 9
dartiber hinaus, dass die Erstan-
meldung eine deutsche oder
europdische Patentanmeldung
sein soll. Selbstverstdndlich kon-
nen die Parteien davon abwei-
chende Vereinbarungen treffen.
Im Hinblick auf das Kenntlich-
machen ihrer Beteiligung ist die
Hochschule/Forschungseinrich-
tung ausreichend geschiitzt,
wenn sie wahrend der ersten 18
Monate als Mitanmelder zu er-
kennen ist. Dies wird dadurch
sichergestellt, dass die Anmel-
dung auch unter ihrem Namen
erfolgt und veroffentlicht wird.
Die Vertragsbausteine sehen
nach Ablauf der 18 Monate eine
Ubertragung auf den Industrie-
partner vor, womit auch das
Treuhandverhéltnis erlischt.

Auftragsforschung
Lizenz

Hinweis: Ab dieser Regelung
unterscheiden sich die Vertrags-
typen auch in ihrer Nummerie-
rung, denn fiir die Variante Li-
zenz bedarf es keiner Regelung
der Anmelderstellung. Diese
liegt zwingend bei der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung.
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10. Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen,
Schutzrechtsaufgaben in einzelnen Landern

Forschungskooperation

Im Bereich der Forschungskoope-
ration bietet die Expertengruppe
zwel Varianten der Auslandsan-
meldung an, die individuell von
den Parteien zu vereinbaren sind:

Es besteht zum einen die Moglich-
keit, dass dem Industriepartner
weitestgehende Freiheit einge-
rdumt wird. Ausgenommen hier-
von sind Félle, in denen der Indus-
triepartner seine Rechte nach
Ziff. 8.2.1ibertragen hat. Die Al-
ternative betrifft Félle, in denen
die Hochschule/Forschungsein-
richtung ein eigenes Interesse an
der Auslandsanmeldung hat und
auch die Moglichkeit besteht,
dass sie das Anmeldungsproze-
dere organisatorisch begleitet.
Ferner konnten die Parteien Lan-
der bestimmen, in denen der
Industriepartner die Anmeldung
jedenfalls durchfiihren muss.
Sollte der Industriepartner an den
Schutzrechten in diesen oder an-
deren Landern kein Aufrechter-
haltungsinteresse mehr haben,
so erhélt die Hochschule/For-
schungseinrichtung die Option,
diese Anmeldungen/Patente zu
ibernehmen.

Hinweis: Die genannten Alter-
nativen beziehen sich jeweils nur
auf Gemeinschaftsergebnisse.
Auslandsanmeldungen, die Hoch-
schulergebnisse betreffen, sind
in gesonderten Lizenzvertragen
zuregeln.

Auftragsforschung
Ubertragung

Im Bereich der Auftragsforschung
ist ein Industriepartner, der die
Forschungsergebnisse, im Aus-
land anmelden will, vollig frei. Er
hat dabei weder Schutzrechts-
aufgaben zu beachten noch ist er
an die Restriktionen des Arbeit-
nehmererfindungsrechts gebun-
den, da die Hochschule/For-
schungseinrichtung dem Indus-
triepartner die entsprechenden
Rechte Uibertragen hat.

Auftragsforschung
Lizenz

Anders als bei der Variante der
Ubertragung im Bereich der
Auftragsforschung bedarf es bei
der Lizenz einer Abstimmung
zwischen den Parteien, wie mit
Auslandsanmeldungen bzw. der
Schutzrechtsaufgabe in einzel-
nen Landern zu verfahren ist. Die
Mitglieder der Expertengruppe
haben sich entschlossen, eine
moglichst einfache Regelung
vorzuschlagen, die eine in einer
gesonderten Anlage aufgefiihrte
Liste mit mindestens mit einer
Anmeldung zu ,.belegenden*
Landern enthalt. Fir die Lander
dieser Liste, in denen die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
keine Anmeldung durchfiihren
will, ibertrédgt sie dem Industrie-
partner die entsprechenden
Rechte.

Parallel hierzu lauft die weitere
Regelung, dass bei Schutzrechts-
aufgabe sinngemadB ebenso ver-
fahren wird.



11. Kosten der Schutzrechte

Forschungskooperation

Bei Kooperationsvertragen liegt
die Kostentragungslast bei dem
Industriepartner, soweit es um
Industrie- und Gemeinschaftser-
gebnisse geht - hiervon ausge-
nommen sind die Félle der Rechts-
ubertragung auf die Hochschu-

Auftragsforschung
Ubertragung

Als Kehrseite der materiellen
Schutzrechtsberechtigung hat
der Industriepartner bei der
Ubertragungsvariante grund-
satzlich die damit verbundenen
Kosten zu tragen. Siehe dazu

ebenso Ziff. 10 der Lizenzvariante.

len/Forschungseinrichtungen
gemaB Ziff. 6. Sofern der Indus-
triepartner bei Hochschulergeb-
nissen die Option auf einen Li-
zenzvertrag ausubt, hat er auch
in diesem Fall die Kosten zu tra-
gen. Erklart er hingegen, kein
Schutzrecht haben zu wollen,
oder duflert er sich hierzu nicht
(ziff. 8.2.1), hat er die Kosten
auch nicht zu tragen.

12. Vergiitung der Arbeiten

Die Vergiitung der Arbeiten hdngt stets vom jeweili-
gen Projekt ab und kann deshalb nur einzelfallbezo-
gen verhandelt werden. Die Vertragsbausteine ver-
weisen auf die gesondert zu erstellende und zu ver-
handelnde Anlage 5, die insbesondere auch fiir die
Vergiitung von Erfindungen nach der sogleich zu
besprechenden Ziff. 13 (respektive Ziff. 12 bei der Vari-
ante Lizenz) wesentliche Bedeutung hat und folgende
Details enthalten sollte: Summe, Meilensteine, Fallig-
keit, Meldepflicht und Nachrichtpflichten, Neben-
kosten, Grundlagen der Erfindervergiitung (Anteil).
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Auftragsforschung
Lizenz

Als Kehrseite der materiellen
Schutzrechtsberechtigung hat
der Industriepartner bei der
Ubertragungsvariante grund-
sitzlich die damit verbundenen
Kosten zu tragen. Siehe dazu
ebenso Ziff. 10 der Lizenzvariante.

13. Vergiitung von Erfindungen

Die Expertengruppe beschéftigte sich in ihren
Diskussionen eingehend mit der Vergiitung von
Erfindungen. Diese Frage korrespondiert mit der
Zuordnung der Rechte.
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Forschungskooperation

Die Mitglieder der Expertengruppe waren sich einig,
dass es, anders als bei einer Auftragsforschung, bei
Forschungskooperationen verschiedene Vergiitungs-
modelle geben kann. So erkldren sich die zwei Alter-
nativen, von denen an dieser Stelle nur die zweite
vorgestellt wird, da die erste dem Modell der Auf-
tragsforschung entspricht, das in der rechten Spalte
erldutert wird.

Da den Hochschulen/Forschungseinrichtungen be-
reits mit der Vorhaltung eines entsprechenden Er-
findungsmanagements Kosten entstehen, ist bereits
bei der ,Meldung*“ der Erfindung von den Industrie-
partnern ein zu vereinbarender Sockelbetrag zu
zahlen. Dieser ist nur dann zu leisten, wenn der In-
dustriepartner die Erfindung fiir schutzwiirdig
halt (Ziff. 8.2 und 8.3).

Dariiber hinaus und unabhéngig von dem vorste-
henden Absatz ist die Erfindung bei kommerzieller
Nutzung nach der Erstanmeldung zu verguten. Hier-
fur bieten die Vertragsbausteine drei Varianten an:
Alternative 1sieht eine Staffelung von Pauschalbe-
tragen vor, die sich je nach Nutzungsbeginn unter-
schieden; bei Alternative 2 legen die Parteien be-
reits bei Vertragsschluss Meilensteinzahlungen fest;
Alternative 3 lasst die konkrete Vergiitung bei Ver-
tragsschluss noch offen und enthélt lediglich eine
Formulierung tiber eine angemessene Vergiitung,
die den Parteien abverlangt, sich zu gegebener Zeit
uber Art, Hohe und Dauer der Vergiitung zu einigen.

Die Varianten ermdoglichen es den Vertragspartnern,
den oft sehr unterschiedlichen Praxen der jeweili-
gen Industriezweige Gentige zu tun. Im Vergleich
zur Automobilindustrie fallen beispielsweise in der
Pharmaindustrie pro marktfdhigem Produkt erheb-
lich weniger Erfindungen an.

Die Verguitungsregelungen werden durch die Defi-
nitionen der Nutzung und Vergutung fiir etwaige
Einrdumungen von einfachen Nutzungsrechten
abgerundet.

Auftragsforschung
Ubertragung und Lizenz

Die Mitglieder der Expertengruppe haben lange um
den Kompromiss gerungen, dass — anders als bei
Forschungskooperationen - bei Auftragsforschung
ein Vergiitungsgesamtmodell gefunden wird, das
alleine vorgeschlagen wird. Dieses Modell versteht
sich dahingehend, dass in der Vergiitung nach Ziff.
12 (respektive Ziff. 11 bei der Variante Lizenz) auch be-
reits die Entgelte fiir Alt- und Neurechte enthalten
sind. Den Parteien steht es frei, die entsprechenden
Anteile auszuweisen, die im Einzelfall auch einmal
eine Umsatzbeteiligung darstellen konnen. We-
sentlich ist, dass bei der Festlegung des Anteils der
vorgenannten Pauschalvergiitung, der die Alt- und
Neurechte betrifft, die branchenspezifischen Be-
sonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der
Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfiih-
rung des Vertrages voraussichtlich entstehenden
Erfindungen (vgl. den Text in Ziff. 13.1) berticksich-
tigt werden.

Dieses Entgegenkommen seitens der Hochschulen/
Forschungseinrichtungen korrespondiert mit der
Offnungsklausel in Ziff. 13.2, die wie eine ,Bestsel-
lerregelung® im Sinne des Urheberrechtes zu lesen
ist. Fur Erfindungen, bei denen nach den in Ziff. 13.2
geregelten Mechanismen die Ertrdge und Vorteile
in einem auffalligen Missverhéltnis zu den Pau-
schalvergiitungen nach den Anteilen der Pauschal-
verglitung nach Ziff. 12 stehen, miissen die Parteien
sich tiber eine angemessene Beteiligung der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung verstandigen. Be-
zuiglich der Durchsetzung des Anspruchs wird auf
den gewohnheitsrechtlich anerkannten Auskunfts-
anspruch verwiesen.



14. Mediation, Schiedsgericht

Um den Besonderheiten der Drittmittelforschung ge-
recht zu werden, halten es die Mitglieder der Exper-
tengruppe fiir sinnvoll, ein (ggf. stdndiges) Schiedsge-
richt einzurichten, das — nach vorangegangener Me-
diation — unter Berticksichtigung der Besonderheiten
des gewdhlten und ausformulierten Vertragstyps
eine auBergerichtliche Einigung zwischen den Par-
teien herbeizufiihren versucht, gegebenenfalls mit
»~zwingender® Vorschlagsklausel. Die Besetzung eines
derartigen Schiedsgerichtes, als auch die Auswahl
eines entsprechenden Mediators, werden besondere
Praxiserfahrung auf dem Gebiet der gegenstandli-
chen Kooperationen erfordern. Eine Mediation bzw.
eine schiedsgerichtliche Losung empfiehlt sich mog-
licherweise insbesondere fiir die Frage, ob ein Fall der
Offnungsklausel gemas Ziff. 13.2 vorliegt.

15. Geheimhaltung

Wie in allen vergleichbaren Vertrdgen tiblich, miis-
sen auch diese Vertragstypen eine Geheimhaltungs-
klausel enthalten, die - entsprechend der Ublichkei-
ten in der Praxis - gegebenenfalls auch auf eine schon
vorangehend abgeschlossene Geheimhaltungsabrede
Bezug nimmt und diese fortgelten ldsst oder aber
auch aufhebt, dann allerdings zwingend mit Regeln
vergleichbar den hier vorgeschlagenen zur weiteren
Geheimhaltung.

16. Rechts- und Sachméangelhaftung

Wie alle Vertrage mit Schutzrechtsbezug unterliegen
auch diese Vertragstypen Besonderheiten hinsicht-
lich der Rechts- und Sachméngelhaftung. Die Recht-
sprechung ordnet derartige Vertrdge nicht zu Un-
recht als Wagnisvertrége ein, so dass zum Beispiel die
Nichtigerkldrung eines Schutzrechtes nicht zur Un-
wirksamkeit des Vertrages fithren kann. Die tibrigen
Bestimmungen bemihen sich um einen angemesse-
nen Ausgleich im Hinblick auf die Haftung aus derar-
tigen Vertrdgen. Insbesondere wird nicht etwa eine
Freistellung durch die Hochschule/Forschungsein-
richtung gefordert (Ziff. 16.5).

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Die Regelungen zur Verteidigung von und Angriff aus
Schutzrechten nehmen jedenfalls in Lizenzvertragen
einen breiten Raum ein. Die Mitglieder der Experten-
gruppe haben sich bewusst darauf verstdndigt, es bei
Forschungskooperationen und der Variante Ubertra-
gung der Auftragsforschung bei einer rudimentéren
Regelung zu belassen, die lediglich von einer gegen-
seitigen Unterrichtungspflicht ausgeht. Nur bei der
Variante Lizenz muss der Vertrag eine Verpflichtung
der Hochschule/Forschungseinrichtung enthalten,
die Neurechte wahrend der Dauer des Lizenzvertrages
aufrecht zu erhalten und gewisse Verpflichtungen in
Bezug auf Angriffe aus Schutzrechten und Verteidi-
gung der Schutzrechte aufzunehmen (Ziff. 17.2).

Im Ubrigen sind die Parteien aufgefordert, in den
individuellen Vertragsverhandlungen diesen Punkt
gegebenenfalls wesentlich ausfiihrlicher zu regeln.

18. Marketing

Die Regelung zum Marketing bedarf keiner weiteren
Erlauterung. Individuell zu verhandeln ist, ob gege-
benenfalls wesentlich ausfiihrlichere Verpflichtun-
gen getroffen werden oder ob eine solche Regelung
insgesamt weggelassen wird.

19. Vertragslaufzeit und Regelungen fiir die Zeit
nach Beendigung des Vertrages

Da es sich jedenfalls bei dem Vertragstyp Auftragsfor-
schung um einen Vertrag handelt, der in wesent-
lichen Teilen werkvertraglichen Regelungen des BGB
unterliegen diirfte, bendtigt man hierfiir jedenfalls in
der Regel keine Definition der Vertragslaufzeit, was
nicht bedeutet, dass man nicht Sonderkiindigungs-
regelungen und Folgen der Beendigung des Vertra-
gesregeln sollte. Fiir den anderen Vertragstyp der
Forschungskooperation hingegen ist die Regelung
einer Vertragslaufzeit natirlich essenziell. Dariiber
hinaus istimmer eine Festlegung in Bezug auf Termi-
ne/Fristen (vgl. Ziff. 4) sinnvoll.

Wichtig ist die Regelung zur au8erordentlichen Kiin-
digung (Ziff. 19.2). Die dort enthaltene spezielle Rege-
lung in Ziff. 19.2.1 variiert nach den Vertragstypen.
Sowohl bei der Variante Ubertragung der Auftrags-
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forschung als auch im Hinblick auf Gemeinschaftser-
gebnisse bei der Forschungskooperation enthélt
diese die Moglichkeit des Rechtertickfalls in der dort
beschriebenen besonderen Konstellation. Im Fall der
Variante Lizenz fiir die Auftragsforschung regelt die
entsprechende Klausel (Ziff. 18.2.1) ein schon vorbe-
stimmtes nicht ausschlieBliches Nutzungsrecht. Diese
Regelungen sollen u. a. den Insolvenzfall gerade bei
kleinen und mittleren Unternehmen fiir die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung absicherbar machen.
Sie gehen auf die Ausfithrungen des Bundesgerichts-
hofs in dem Urteil vom 17.11.2005, IX ZR 162/04 =
GRUR 2006, 435) zurick.

20. Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen runden die Vertragstypen
ab und entsprechen den Ublichkeiten im internatio-
nalen Rechtsverkehr. Soweit die Hochschule/For-
schungseinrichtung wirksam Gerichtsstdnde verein-
baren kann, ist dies nach Ziff. 20.3 aufzunehmen, falls
gewiinscht. Wichtig ist, dass bei Abschluss des Vertra-
ges mit einem ausldndischen Vertragspartner gege-
benenfalls die Anwendung deutschen Rechts verein-
bart wird (Ziff. 20.4).

Hier finden Sie die Bezugsadressen weiterer Vertragsmuster und Leitfdden:

Der Berliner Vertrag kann abgerufen werden unter:
www.ipal.de/de/downloads_wissenswertes/
downloads|

Forschungs- und Entwicklungsvertrage zwischen
Unternehmen und Hochschulen - Ein Leitfaden mit
Mustertexten

Herausgegeben von den Industrie- und Handelskam-
mern in Nordrhein-Westfalen und der
Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und
Handelskammern

Erhaéltlich z. B. unter:
www.ihk-nrw.de/fileadmin/user_upload/
innovation_umwelt/Technologie/fue_hochschule_
unternehmen_042006.pdf

Forschungs- und Entwicklungskooperation - Ein
Leitfaden fiir die Zusammenarbeit zwischen Hoch-
schulen und Unternehmen

DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag.
Die Publikation kann beim DIHK bestellt werden.
www.dihk.de

Diisseldorfer Leitfaden zu Forschungs- und Entwick-
lungsvertragen zwischen Hochschulen und Industrie
Kurziiberblick und Bestellmoéglichkeit unter:
www.gewrs.de/files/leitfaden_duesseldorfer_
vertragswerkstatt.pdf

Informationen und Erlduterungen zum Hamburger
Vertrag finden sich bei Klawitter/Zintler,
Mitteilungen der Deutschen Patentanwdlte,

Heft 3/2006, S. 116 ff.
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