AusschlieBlicher Lizenzvertrag liber Schutzrechte mit Kaufoption

Zwischen der

XXX

—im Folgenden , Lizenzgeber” genannt —
und

YYY

—im Folgenden , Lizenznehmer” genannt —

Praambel

Der Lizenzgeber ist Inhaber von Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldungen bzw. erteilten Patenten
oder Gebrauchsmustern und verfiigt in diesem Zusammenhang liber umfangreiches Know-How.

Mit dem vorliegenden Vertrag erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Lizenz nach MaRgabe
der nachfolgenden Bestimmungen und raumt diesem eine Kaufoption ein.

1. Vertragsgegenstand
11 Vertragsgegenstand sind die Vertragsschutzrechte und das Know-How.
1.2 Vertragsschutzrechte

Die Vertragsschutzrechte ergeben sich aus Anlage 1 zu diesem Vertrag [und umfassen im
Ubrigen eventuelle Schutzrechtsanmeldungen und Schutzreche fiir Fortentwicklungen der

Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber gemaR Ziff. 10.1L _ - 7| Kommentiert [SC[1]: s. Kommentar zu 10.1. Wenn eine

solche Lizenz an Weiterentwicklungen nicht erteilt werden

. . . . . . I, i i il hi l6schen. falls i
Die Vertragsschutzrechte des Lizenzgebers sind nicht mit Rechten Dritter belastet. sell, e eitesar et it a0 [essiem, @egaieemEb i
auch eine Referenz auf 10.2 aufzunehmen, s. Kommentar

Anderweitige Lizenzen sind nicht erteilt worden. dort.

13 Know-How

\Know—How ist die Gesamtheit der technischen Kenntnisse und Erfahrungen des Lizenzgebers,

die
i) geheim, das heiRt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zuganglich sind,
ii) wesentlich, das heiRt das fiir die Ausfiihrung der Vertragsschutzrechte zwingend || Kommentiert [SC[2]: Da die Konkretisierung des Know-
erforderliche nicht schutzfahige technische Wissen und Material, und ! i d'? Erﬂ"””"% it Yemages von RS
/| Bedeutung ist, sind diese nicht geschitzten Rechte genau zu
iiii) identifiziert sind, das heiBt umfassend genug beschrieben sind, so dass Gberpruift /| beschreiben. Hierbei muss die Geheimniseigenschaft des
werden kann, ob die Merkmale ,geheim“ und , wesentlich” erfillt sind, /| Know-hows und dessen Eignung, das lizenzierte Patent
/ besser zu nutzen, erkennbar werden. Das Know-How wird
wie sie nach Abschnitt 5 in Anlage 2 definiert sind. J/ nach den hiesigen Formulierungen erst nach Vertragsschluss
””””””””””””” ubergeben und dann in Anlage 2 konkretisiert. Es ist auch
denkbar, bereits eine allgemeine Beschreibung des Know-
Hows dem Vertrag in einer Anlage 2 a beizufiigen. Dann ist in
2. Vertragsprodukte Anlage 2 a allgemein ohne Offenlegung von Geheimissen zu
beschreiben, worum es geht und Anlage 2b enthalt dann die
eigentlichen Geheimnisse. S. auch Kommentar zu Ziff. 5 und
Anlage 2.
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4.2
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4.4

4.5

Vertragsprodukte im Sinne dieses Vertrages sind alle vom Lizenznehmer unter Verwertung
der Lizenz an dem Vertragsgegenstand hergestellten Produkte \im Bereich von [KONKRETES
ANWENDUNGSGEBIET ERGANZEN, WENN NICHT DAS PATENT IN JEGLICHER HINSICHT

LIZENZIERT WERDEN SOLL].‘ -

Vertragsgebiet

Vertragsgebiet ist [RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICH DER LIZENZ ERGANZEN, D.H. DIE
LANDER, IN DENEN DIE LIZENZ GELTEN SOLL. WENN DER GESAMTE GELTUNGSBEREICH DER
VERTRAGSSCHUTZRECHTE GELTEN SOLL, IST ZU FORMULIEREN: ,,der vollstéandige
Geltungsbereich der Vertragsschutzrechte“].

Lizenz

Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine ausschliefliche Lizenz an den
Vertragsschutzrechten sowie an dem Know-How im Vertragsgebiet zur Herstellung, zum
Gebrauch und zum Vertrieb der Vertragsprodukte.

Im Falle des Wegfalls eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte in einem oder mehreren
zum Vertragsgebiet gehdrenden Staaten besteht die AusschlieRlichkeit, bis auch in dem
betreffenden Staat das letzte Vertragsschutzrecht ablauft bzw. ungiiltig wird und solange das
Know-How oder wesentliche Teile hiervon noch geheim sind.

lUngeachtet des vorstehenden Ausschlielichkeitscharakters der Lizenz nach Ziff. 4.1 bleibt
Lizenzgeber berechtigt, die Vertragsschutzrechte auch im Vertragsgebiet weiterhin

unentgeltlich im Rahmen von Forschung und Lehre zu nutzen. Diese Berechtigung erfolgt
unentgeltlich, ist jedoch nicht auf Dritte ubertragbar.\ 4

i. S. von §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen“] bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Lizenzgebers.

Der Lizenznehmer ist [gegebenenfalls ,nicht” erganzen, je nachdem, ob dies gewiinscht ist

Mitteilung des Know-How

Die Mitteilung des Know-How erfolgt durch Ubergabe aller Unterlagen, wie Dokumente,
Pldne, Protokolle, Disketten oder anderen Tragern des Know-How. Die Ubergabe erfolgt
spatestens nach Ablauf von zwei Wochen nach der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die
Ubergabe erfolgt unter Beifiigung eines Ubergabeprotokolls mit einer Auflistung aller
Uibergebenen Unterlagen. \Das Ubergebene Know-How wird in Anlage 2 zu diesem Vertrag
aufgefihrt|

Lizenzgebiihr
Der Lizenznehmer zahlt an den Lizenzgeber die folgenden Lizenzgebihren:

Einstiegszahlung .

Kommentiert [SC[3]: Wenn die lizenzierte Technologie
zur Herstellung verschiedener Produkte geeignet ist und
dem Lizenzgeber als Schutzrechtsinhaber
AusschlieBungsrechte hinsichtlich mehrerer vom Schutzrecht
erfasster Produkte zustehen, muss eindeutig definiert
werden, welche Produkte vom Lizenznehmer hergestellt
und/oder vertrieben werden diirfen. Hiermit werden
zugleich andere Anwendungsmoglichkeiten abgegrenzt, die
dem Lizenzgeber oder anderen Lizenznehmern offenbleiben.
Sollte dies nicht der Fall sein, ist ,,im Bereich von ...“ zu
streichen.

Kommentiert [SC[4]: Auf diese Regelung kann auch
verzichtet werden, sie scheint jedoch gerade bei
universitaren Ausgrindungen geboten.

Kommentiert [SC[5]: Da die Lizenz eine besondere
Vertrauensbeziehung der Parteien bedeutet, sollte eine
Ubertragbarkeit der Lizenz ausdriicklich vereinbart werden.
Um dem Lizenznehmer eine hohe wirtschaftliche, dem
Lizenzgeber zumutbare Flexibilitdt zu gewahren, ist eine
Ubertragbarkeit innerhalb verbundener Unternehmen
sinnvoll.

Kommentiert [SC[6]: Ohne explizite Regelung ist der
Inhaber ausschlieBlicher Lizenzen berechtigt, Unterlizenzen
zu vergeben. Zur Klarstellung bietet es sich jedoch an, dies in
jedem Fall festzuhalten, wenn es gewiinscht ist. Ob der
Lizenznehmer berechtigt sein soll, Unterlizenzen zu
vergeben, hangt von den Interessen des Lizenzgebers ab.
Besteht kein Interesse, selbst die Erfindung auszuwerten,
und steht das Interesse an moglichst hohen
Lizenzeinnahmen im Vordergrund und bietet eine
Unterlizenzierung die Moglichkeit einer extensiven Nutzung,
so wird die Erlaubnis der Unterlizenzierung sinnvoll sein

Kommentiert [SC[7]: s. Kommentar zu 1.3. Wenn bereits
im Vertrag allgemein beschrieben werden soll, worum es bei
dem Know-How geht, ist hier zu formulieren: ,Das zu
tbergebende Know-How wird in Anlage 2 a zu diesem
Vertrag in allgemeiner Form beschrieben. Das wie
vorstehend tibergebene Know-How wird sodann als Anlage 2
b diesem Vertrag beigeftigt.”

Kommentiert [SC[8]: Eine solche Einstiegszahlung ist
optional. Gegebenenfalls kann dieser Abschnitt komplett
gel6scht werden.




6.2

7.1

7.2

Der Lizenznehmer zahlt flr den Abschluss dieses Lizenzvertrags eine Einstiegszahlung in Hohe
von € [BETRAG ZU ERGANZEN] (in Worten: Euro [BETRAG ZU ERGANZEN]). Diese ist nach
Unterzeichnung dieses Lizenzvertrags und nach Rechnungsstellung seitens des Lizenzgebers
zuzliglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer innerhalb von 30 Tagen fallig. \Die Einstiegszahlung
ist auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle des vorzeitigen

Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber Umsatz-Lizenzgebiihren. Diese berechnen sich aus
den Netto-Verkaufspreisen abziglich aller vom Lizenznehmer gewéahrter gesondert
ausgewiesener Rabatte, Kosten fiir Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufssteuern, Zélle
und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlose) in
Bezug auf die Vertragsprodukte.

bemessenen Umsatz.

Der Anspruch entsteht mit der Auslieferung der Vertragsprodukte durch den Lizenznehmer.
‘Nimmt der Lizenznehmer bereits ausgelieferte Vertragsprodukte zuriick, so bleibt er zur

wird am 1. Februar fur das zurtickliegende Jahr fillig. Bereits geleistete Umsatz-
Lizenzgebiihren gemaR Ziff. 6.1.2 werden angerechnet. \
Alle Zahlungen gemaR diesem Vertrag sind zuziglich ggf. anfallender Umsatzsteuer auf ein
vom Lizenzgeber zu benennendes Konto zu leisten.

Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebiihr

ab. Die Abrechnung enthalt vollstandige Angaben zu den im Vorjahr erzielten
Verkaufserldsen i. S. von Ziff. 6.1.2 sowie samtlichen innerhalb des Vorjahres an Abnehmer
gelieferten Mengen der Vertragsprodukte sowie Namen und Adressen der Abnehmer. Der
Lizenznehmer wird die schriftliche Abrechnung binnen eines Monats nach Jahresende
vorlegen. Die sich aus der Abrechnung ergebende Lizenzgebihr ist binnen eines Monats nach
Abrechnung zur Zahlung fallig.

Hat der Lizenzgeber seine Zustimmung zur Erteilung von Unterlizenzen gegeben, wird der
Lizenznehmer dem Lizenzgeber lber die Umséatze der Unterlizenznehmer eine Abrechnung
entsprechend 7.1 vorlegen und die sich hieraus gemaR 6.1.2 zu errechnenden
Lizenzgebiihren an den Lizenzgeber zahlen.

\
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Kommentiert [SC[9]: Dies kann gegebenenfalls angepasst
werden.

Kommentiert [SC[10]: Auch hier ist eine abweichende
Regelung denkbar.

|
|

Kommentiert [SC[11]: Auch die Umsatz-Lizenzgebiihr ist
optional und kann gegebenenfalls entfallen. Alternativ ist
auch eine Stucklizenz maoglich, bei der fir jedes verkaufte
Vertragsprodukt ein bestimmter Betrag zu zahlen ist.

Kommentiert [SC[12]: Alternativ kann man auch eine

/| gestaffelte Umsatz-Lizenzgebiihr vorsehen. Dann ist hier wie

folgt zu formulieren:

,,Die Umsatz-Lizenzgebiihren berechnen sich auf Basis des
vorgenannt bemessenen Umsatzes nach folgender Staffel:
Die Lizenzgebihren betragen bei
Quartals[GEGEBENENFALLS ANPASSEN]Jumsatzen
a) bis [BETRAG zU ERGANZEN] zu EUR [PROZENTSATZ ZU
ERGANZEN] %
b) bis [BETRAG ZU ERGANZEN] zu EUR [PROZENTSATZ ZU
ERGANZEN] %
c) dariiber: [PROZENTSATZ ZU ERGANZEN] %.“

Kommentiert [SC[13]: Dies kann abweichend geregelt
werden.

Kommentiert [SC[14]: Bei Unterlizenzen an verbundene
Unternehmen ist eine Verschiebung von Umsatz durch
unangemessen niedrige Lizenzgebiihren denkbar. Wenn der
Lizenzgeber auf einer Verhinderung einer solchen
Moglichkeit besteht, ware folgende Klausel denkbar:
,Umsatze aus an mit dem Lizenznehmer i. S. von §§ 15 ff.
AktG verbundene Unternehmen erteilte Unterlizenzen oder
aus Verkaufen von Vertragsprodukten an diese zahlen bei
der Berechnung des Nettoumsatzes nicht mit, soweit es sich
bei den verbundenen Unternehmen nicht um Endkunden der
Vertragsprodukte handelt. Stattdessen wird bei der
Berechnung der Lizenzgebiihren der Nettoumsatz
berticksichtigt, der durch die verbundenen Unternehmen mit

) dem Verkauf an unabhangige Dritte erzielt wird.

Kommentiert [SC[15]: Diese Mindestlizenzgebiihr ist
optional. Gegebenenfalls kann dieser Abschnitt komplett

) geldscht werden.

Kommentiert [SC[16]: Alternativ kann hier auch eine
Staffel vorgesehen werden, bspw:

,[BETRAG ZU ERGANZEN] € im ersten Jahr:

[BETRAG ZU ERGANZEN] € im zweiten Jahr

[BETRAG ZU ERGANZEN] € im dritten Jahr

[BETRAG ZU ERGANZEN] € im vierten und den

|| folgenden Jahren”

Kommentiert [SC[17]: Sollte das Know-How wéhrend der
Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ist, je nach
Bedeutung des Know-How, denkbar, die Lizenzgebuhren
anzupassen. Dann ist wie folgt in einem eigenen Absatz zu

|| ergdnzen: ,Sollte das Know-How wéhrend der Laufzeit[ (1]

Kommentiert [SC[18]: Es sind auch andere
Abrechnungszeitraume denkbar, bspw. quartalsweise oder
monatlich. Die zeitlichen Bezlge sind dann entsprechend
anzupassen.
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10.1

Buchfiihrungs- und Berichtspflicht

Der Lizenznehmer wird lber die Verkdufe der Vertragsprodukte sowie liber Verkaufserldse
und Uber Unterlizenzen Buch fiihren.

Der Lizenzgeber ist berechtigt, in angemessenen Abstanden, letztmalig ein Jahr nach
Vertragsbeendigung alle Blicher, Konten, Rechnungen und sonstige Unterlagen, die
unmittelbar oder mittelbar mit der Lizenzgebiihrenrechnung zusammenhéangen, durch einen
unabhéangigen, auch gegenlber dem Lizenzgeber zur Verschwiegenheit verpflichteten

Steuerberater oder Buchprifer priifen zu lassen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf die !

Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte

Soweit ein Vertragsschutzrecht noch nicht eingetragen ist, wird der Lizenzgeber darauf

hinwirken, dass die jeweilige Anmeldung ohne Verzégerung weiterbetrieben und so schnell
wie moglich eine Erteilung des beantragten Schutzrechts herbeigefiihrt wird. ‘Die in diesem
Zusammenhang entstehenden Kosten hat der Lizenzgeber zu tragen.‘

MUnscht der Lizenznehmer die Anmeldung und Lizenzierung eines weiteren Schutzrechtesin |
solche Anmeldung jedoch durch den Lizenzgeber nicht beabsichtigt, so ist der Lizenzgeber
dennoch auf ausdriickliche Aufforderung durch Lizenznehmer verpflichtet, eine solche
Anmeldung durchzufiihren. In diesem Fall tragt der Lizenznehmer die mit der Anmeldung
verbundenen Kosten. Das jeweilige Schutzrecht wird dann Vertragsschutzrecht und das
Vertragsgebiet wird um das jeweilige Territorium dieses Schutzrechtes erweitert.

Der Lizenzgeber wird wahrend der Dauer dieses Vertrages die Vertragsschutzrechte ‘auf "‘

eigene Kosten aufrechterhalten.
\Die Entscheidung Uber die Abgabe von Erkldrungen eines Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 sowie
eines Opt-in nach Art. 83 Abs. 4 des Ubereinkommens iiber ein einheitliches Patentgericht
stehen allein dem Lizenznehmer zu. Der Lizenzgeber verpflichtet sich nach Vorgabe des
Lizenznehmers entsprechende Erklarungen abzugeben\. /

Weiterentwicklungen

\Der Lizenzgeber ist auch in Zukunft bemiiht, die Fortentwicklung des Vertragsgegenstandes
zu fordern. Er ist hierzu nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenznehmer eventuelle
Verbesserungen und Fortentwicklungen der Vertragsschutzrechte mitteilen und im Rahmen
dieses Vertrages lizenzieren. Die Mitteilung fortentwickelten Know-Hows erfolgt
entsprechend Abschnitt 5 durch Ubergabe von Unterlagen, auf denen das fortentwickelte
Know-How dokumentiert und identifiziert wird. Die Unterlagen sind zu kennzeichnen und der
Zeitpunkt der Ubergabe zu notieren. Sollten Fortentwicklungen durch den Lizenzgeber als
Schutzrecht angemeldet oder darauf Schutzrechte erwirkt werden, gewahrt der Lizenzgeber
dem Lizenznehmer hieran eine unmittelbare und unentgeltliche Lizenz, im Ubrigen im
Umfang der Lizenzerteilung gemafR Abschnitt 4. U

Kommentiert [SC[19]: Oft wird gefordert, dass bei
bestimmten Abweichungen der Lizenznehmer die Kosten
tragt. In diesem Fall bietet sich folgende Erganzung an:

., €s sei denn, dass die die Prifung eine Abweichung
zuungunsten des Lizenznehmers von mehr als 5% (in
Worten: fiinf Prozent) ergibt. In diesem Fall tragt der
Lizenznehmer die Kosten der Prifung”.

Ublich sind dabei Satze zwischen 3 und 8 Prozent, so dass 5
Prozent bereits ein Mittelwert darstellt

| Kommentiert [SC[20]: Wenn der Lizenznehmer die
| Kosten tragen soll, ist dieser Satz zu streichen und ein

eigener Absatz, wie im Kommentar zu Ziff. 9.3 dargelegt, zu
erganzen.

Kommentiert [SC[21]: Innerhalb eines Jahres kann

'| aufbauend auf der Patentanmeldung in einem Land in

anderen Landern eine Prioritat in Anspruch genommen
werden, d.h. der Antrag wirkt dann zeitlich auf das Datum
des ersten Antrags zurtick. Es scheint an dieser Stelle
geboten, dass bei der Anmeldung nur wegen des
ausdriicklichen Wunsches des Lizenznehmers dieser die
Kosten tragen muss.

Kommentiert [SC[22]: Es ist umstritten, wer ohne

‘(‘ eindeutige Regelung die Kosten einer Aufrechterhaltung

tragen muss, so dass dies in jedem Fall geregelt werden
sollte. Alternativ zur Kostentragung durch den Lizenzgeber,
der die Finanzierung durch die Lizenzeinnahmen
sicherstellen kann, kann auch eine Finanzierung durch den
Lizenznehmer vereinbart waren.

Dann waére ,auf eigene Kosten” an dieser Stelle zu I6schen
und erganzend wie folgt in einem zusatzlichen Absatz zu
formulieren: ,Der Lizenznehmer verpflichtet sich, samtliche
nach Vertragsschluss féllig werdenden Kosten fur die
Anmeldung, Erwirkung und Aufrechterhaltung der
Vertragsschutzrechte fiir die Dauer des Lizenzvertrages zu
tbernehmen.”

Kommentiert [SC[23]: Das europaische Ubereinkommen
tber das Einheitliche Patentgericht sieht vor, dass ein
Einheitlichen Patentgericht (EPG) gegriindet werden soll,
dass dann fur Europdische Patente und Patentanmeldungen
zustandig sein soll. Die nationalen Gerichte verlieren dann
ihre Zustandigkeit. Patentinhaber konnen aber, wahrend
einer mindestens 7 Jahre dauernden Ubergangszeit ihre
Europdischen Patente/Patentanmeldungen von der
Zustandigkeit des EPG durch ein sogenanntes Opt-out
auszunehmen und so wieder dem herkémmlichen Syst{ _ [2]

Kommentiert [SC[24]: In aller Regel wird es auch im
Interesse des Lizenzgebers sein, das Vertragsprodukt auf
dem jeweiligen Stand der Technik zu halten, um auf diese
Weise eine optimale Verwertung zu erreichen und tber die
Umsatzlizenz am wirtschaftlichen Erfolg zu profitieren.
Dennoch wird der Lizenzgeber in der Regel keine Pflicht zur
Fortentwicklung ibernehmen wollen. Wenn aber eine [ 3]

Kommentiert [SC[25]: Soweit der Lizenznehmer
Fortentwicklungen des Vertragsgegenstandes durchfiihrt, die
zu einer eigenen Schutzrechtsanmeldung fiihren, wird er
dem Lizenzgeber diese Fortentwicklungen mitteilen. Der
Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst im Umfang der Ziff.
4.3 zu nutzen.
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Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den
Lizenznehmer schutzrechtsfahige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, ist allein der
Lizenznehmer zur Anmeldung von Schutzrechten befugt, jedoch sind der Lizenzgeber bzw.
seine Mitarbeiter berechtigt, in Abhangigkeit der eigenen Beteiligung an der Fortentwicklung
als Miterfinder genannt zu werden. Der Lizenzgeber wird die Anmeldungen des
Lizenznehmers unterstiitzen und, soweit erforderlich, die Erfindungen nach § 6 ArbnErfG in
Anspruch nehmen. Der Lizenznehmer verpflichtet sich insoweit, die Vergiitungen, die der
Lizenzgeber nach dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen bzw. nach vergleichbaren
Rechtsvorschriften an seine(n) Arbeitnehmer zu leisten hat zu ersetzen, ausgenommen sind
dabei aber weitergehende Vergiitungsanspriiche der Mitarbeiter des Lizenzgebers, die sich
aus einer ersten Erstattung der Arbeitnehmererfindervergitung durch den Lizenznehmer

Verteidigung der Vertragsschutzrechte

Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch
Nichtigkeitsklage und/oder Léschungsantrag, selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die
Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebiihren bleibt unberihrt. Er wird den
Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstUtzenL 77777777777777777777777777777
\Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten wird jede Partei wird
jede ihr bekannt werdende Verletzung der Vertragsschutzrechte der anderen Partei

mitteilen. Die Parteien werden sich dann lber etwaige Verteidigungshandlungen der
Vertragsschutzrechte abstimmen und sich unverziglich dariiber absprechen, ob und wie
gegen einen Verletzer vorgegangen und wie ein solches Vorgehen finanziert werden soll.

Kommt ein Einvernehmen nach Ziffer 11.2 nicht oder nicht rechtzeitig fir eine effektive
Verteidigung des oder der betroffenen Vertragsschutzrechte zustande, kann jede
Vertragspartei gegen den bzw. die jeweiligen Verletzer allein und auf eigene Kosten
vorgehen. In diesem Falle flieBen ihr alle etwaigen Schadensersatzbetrage allein zu. Sofern
der Lizenznehmer alleine die effektive Verteidigung des oder der betroffenen Schutzrechte
beabsichtigt, wird Lizenzgeber dem Lizenznehmer die Klagebefugnis aus- und die
Prozessstandschaft fiir das oder die betroffenen Schutzrechte einrdumen.

Sofern eine Vertragspartei begonnen hat, alleine gegen Verletzer vorzugehen, bleibt es der
jeweils anderen unbenommen, dem Rechtsstreit auf eigene Kosten beizutreten. Tragen die
Parteien die damit verbundenen Kosten jeweils anteilig, sind sie auch berechtigt, einen

etwaigen Erl6s auch anteilig zu vereinnahmen.‘

Mird der Lizenznehmer infolge der Benutzung des Vertragsgegenstandes von Dritten wegen
Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so wird er den Lizenzgeber hiervon unverziglich
unterrichten und ihm Gelegenheit geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu

beteiligen. Der Lizenzgeber ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er hat jedoch den
Lizenznehmer bei der Flihrung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstiitzen. |

Méngelanspriiche

Der Lizenzgeber haftet nur fliir Rechtsmangel des Vertragsgegenstandes oder der ihm
zugrundeliegenden Vertragsschutzrechte und des Know-hows, die bei Abschluss des

\

Kommentiert [SC[26]: Diese Regelung geht davon aus,

| dass bei Ausgriindungen in der Regel kein eigenes

Verwertungsinteresse der Universitat oder der Einrichtung
besteht, so dass die fortentwickelten Schutzrechte dem
Lizenznehmer zustehen.

Es sind aber auch Abweichungen und Erganzungen denkbar:

1.Moglich ist die Erganzung: ,Der Lizenzgeber ist
berechtigt, die nach dieser Ziff. 10.2 angemeldeten
Schutzrechte selbst im Umfang der Ziff. 4.3 zu nutzen.”

Maéglich sind folgende Anderungen, bei denen auch die
Erstattung der Arbeitnehmererfindungsvergtitung angepasst
werden sollte:

2. Es ware eine Umkehrung des Verhaltnisses moglich:
,Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung
durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer
schutzrechtsfahige Erfindungen im Bereich der
Vertragsprodukte, ist allein der Lizenzgeber zur
Anmeldung von Schutzrechten befugt, jedoch sind der
Lizenznehmer bzw. seine Mitarbeiter berechtigt, in
Abhangigkeit der eigenen Beteiligung an der
Fortentwicklung als Miterfinder genannt zu werden. Der
Lizenznehmer wird die Anmeldungen des Lizenzgebers
unterstltzen und, soweit erforderlich, die Erfindungen
nach § 6 ArbnErfG in Anspruch nehmen. Der Lizenzgeber
verpflichtet sich insoweit, die Vergltungen, die der
Lizenznehmer nach dem Gesetz tiber
Arbeitnehmererfindungen bzw. nach vergleichbaren
Rechtsvorschriften an seine(n) Arbeitnehmer zu leisten
hat zu ersetzen, ausgenommen sind dabei aber .. [4]

Kommentiert [SC[27]: Diese Aufgaben sind zwingend vom
Lizenzgeber zu Gbernehmen, da er als Inhaber des
Schutzrechtes immer Gegner eines solchen Vorgehens ist.

| Kommentiert [SC[28]: Anders als bei der Verteidigung
'| gegen Angriffe ist bei der Verfolgung von Verletzungen durch

Dritte sowohl ein Vorgehen des Schutzrechtsinhabers als
auch des ausschlieRlichen Lizenznehmers moglich. In aller
Regel wird eher der Lizenznehmer das Verfahren
kontrollieren und steuern wollen, da er allein verwertet. Es
spricht dennoch viel dafur, sich umfassend zu koordinieren.
Diese Regelungen hier lassen den Parteien den
groRtmoglichen Spielraum bei einer Verfolgung.

Kommentiert [SC[29]: Ein solches Recht, dem Verfahren
beizutreten, ist im Interesse der Lizenzgebers, da fir die
Dauer einer Untersagung der Nutzung des
Vertragsgegenstandes auBer eventuell vereinbarten
Mindestlizenzgebiihren keine Lizenzgebiihren zu zahlen sind.

Kommentiert [SC[30]: Die Haftungsregelungen
entsprechen allgemeiner Praxis. Trotz tiefgehender
vorheriger Recherche kann vor allem oft nicht abschlieRend
geklart werden, ob bereits entgegenstehende Schutzrechte
Dritter bestehen. In aller Regel wird daher eine umfassende
Gewabhrleistung, dass keine Mangel bestehen, nicht
tubernommen werden und scheint auch nicht angemessen.
Anders sieht dies aus, wenn dem Lizenzgeber Mangel
bekannt sind. Hier kommen als Rechtsméangel bspw. bereits
bestehende anderweitige Lizenzen in Betracht. Wahrend die
hiesige Rechtsmangelhaftung voraussetzt, dass die
Benutzung der Lizenz beeintrachtigt wird, wére im Fall [ [5]




Vertrages vorhanden sind und die der Lizenzgeber kennt oder die ihm infolge grober
Fahrlassigkeit unbekannt geblieben sind, soweit hierdurch dem Lizenznehmer die
Verwertung der Lizenz ganz oder teilweise entzogen oder erschwert wird.

Wird ein Vertragsschutzrecht rechtskraftig fur nichtig erklart, hat der Lizenznehmer das
Recht, innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung tGber die Nichtigkeit
des Vertragsschutzrechts eine angemessene Kiirzung der Lizenzgebiihr, insbesondere einer
eventuell vereinbarten Mindestlizenzgebiihr, zu verlangen oder aber den Vertrag zu
kiindigen. Bezahlte Lizenzgebiihren kénnen nicht zuriickverlangt werden.

Der Lizenzgeber haftet ferner fiir technische Ausfiihrbarkeit und Brauchbarkeit der den
Vertragsschutzrechten zu Grunde liegenden Erfindungen, soweit ihm die die Ausfiihrbarkeit
und Brauchbarkeit beeintrachtigenden Mangel bei Abschluss des Vertrages bekannt waren
oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben sind.

Im Ubrigen ist eine Haftung fiir Sach- oder Rechtsméngel ausgeschlossen, soweit gesetzlich
zuldssig. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt. i

Kaufoption L

Der Lizenznehmer ist nach den Regelungen dieses Abschnitts 13 berechtigt, durch einseitige /1

Erklarung gegeniiber dem Lizenzgeber samtliche oder einzelne der Vertragsschutzrechte I
kauflich zu erwerben. ‘Diese Erklarung kann wahrend der gesamten Laufzeit der Vereinbarung | |

Mit Austibung der Kaufoption verpflichtet sich der Lizenznehmer, dem Lizenzgeber einen ‘
Kaufpreis zu zahlen. \Dieser Kaufpreis betrdgt [BETRAG ERGANZEN] EUR zuziiglich etwaiger |
Umsatzsteuer in der gesetzlichen Hohe. Die Zahlung des Kaufpreises ist innerhalb von

[ANZAHL DER TAGE ERGANZEN] nach Abgabe der Erklarung durch den Lizenznehmer nach I
Ziff. 13.1 auf das nach Ziff. 6.2 benannte Konto zu bewirkenL |

Lizenznehmer seine gesamten Rechte an den Vertragsschutzrechten nach MalRgabe des in !
Anlage 3 dieses Vertrages aufgefiihrten Ubertragungsvertrags zu tibertragen und das ‘\‘
gesamte Know-how gemaR ziff. 5 mitzuteilen, soweit nicht bereits geschehen. Das Eigentum \
an allen Unterlagen, die im Zusammenhang mit den Vertragsschutzrechten und dem Know-
how stehen, geht mit der Ubertragung nach Anlage 3 automatisch an den Lizenznehmer

Gber.

Mit erfolgter Ubertragung nach Ziff. 13.3 werden die Ziffern 2 bis 4 sowie 6 bis 11 dieses
Vertrages gegenstandslos.

Rechte an den Vertragsschutzrechten zuzustimmen. Er verpflichtet sich ferner, die dafiir \
bendtigten Unterlagen dem Kaufer zu Gbergeben und alle erforderlichen Unterschriften zu
leisten.

‘Im Fall der Auslibung der Kaufoption gewahrt der Kaufer dem Verkaufer nach erfolgtem
Inhaberwechsel eine unentgeltliche, nicht exklusive Lizenz zur Lehre und Forschung an den

Kommentiert [SC[31]: Dieser Satz ist gegebenenfalls
anzupassen. Er kann zeitlich befristet werden oder erst ab
einem bestimmten Datum erlaubt werden.

'l 'ungewdshnlich, denkbar, eine fortlaufende Zahlung zu leisten.

Kalenderjahres, den erzielten Umsatz, den der Lizenzng _ [g)

Kommentiert [SC[32]: Die Zahlung eines festen
Kaufpreises stellt den Regelfall dar. Es ist auch eine
Staffelung moglich und, es ist auch, wenngleich

Fortlaufende Zahlungen widersprechen an sich dem
Gedanken eines Kaufvertrages, mit dem das Recht
vollumfanglich Ubergeht, so dass eher zu einem festen
Kaufpreis geraten wird. Dennoch kann eine fortlaufende
Zahlung gewtlinscht sein.

Bei einer Staffelung ist wie folgt anzupassen:

,Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber eine
Einstandszahlung in Hohe von XXX EUR. Diese ist bis
spatestens zum [DATUM ERGANZEN] auf das Konto
[KONTOVERBINDUNG ERGANZEN] zu bewirken. Des
weiteren zahlt der Lizenznehmer weitere [ANZAHL DER
RATEN ERGANZEN] Raten. Die erste Rate ist am [DATUM
ERGANZEN] fillig, die zweite

Rate ist am [DATUM ERGANZEN] fallig [usw.], jeweils auf das
vorbenannte Konto. Die Zahlung erfolgt jeweils zuzliglich
Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Hohe.”

Bei einer zusatzlichen fortlaufenden Zahlung kann wie folgt
in weiteren Absatzen formuliert werden:

,13.3 Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber zusatzlich zu
den Betragen nach Ziff. 13.2 eine Umsatzbeteiligung in Hohe
von [PROZENTSATZ ZU ERGANZEN] % . Sie berechnet sich
aus den Netto-Verkaufspreisen abzlglich aller vom
Lizenznehmer gewahrter gesondert ausgewiesener Rabatte,
Kosten fur Verpackung und Fracht, etwaiger
Vorkaufssteuern, Z6lle und Versicherungen sowie Skonti und
Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserlose) aus der
Verwertung der Vertragsschutzrechte.

13.4 Die Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 13.3 des
Lizenznehmers gegeniiber der XXX bestehen solange, bis das
letzte Vertragsschutzrecht ausgelaufen oder fallen gelassen
worden ist oder das Know-How ohne Verschulden der
Vertragsparteien offenkundig geworden ist. [AN DIESER
STELLE WARE ZU UBERLEGEN, OB DAS IN DIESER
ABSOLUTHEIT GEWOLLT IST. MAN KONNTE BSPW. DANACH
DIFFERENZIEREN, OB DAS KNOW-HOW WENIGER RELEVANT
IST, SO DASS ES NUR AUF DIE SCHUTZRECHTE ANKAME,
ODER OB EINE STAFFELUNG BEI WEGFALL EINZELNER
SCHUTZRECHTE VORGENOMMEN WERDEN SOLLTE. HIER
HANGT VIELES VOM EINZELFALL AB, DA DIE FORTLAUFENDE
ZAHLUNG OHNEHIN EINEN UNUBLICHEN FALL DARSTELLT,
WARE KONKRET AM PARTEIWILLEN ORIENTIERT ZU
FORMULIEREN].

13.5 Der Lizenznehmer wird zum Ende eines jeden

Kommentiert [SC[33]: Wenn Staffeln oder fortlaufende
Zahlungen vereinbart sind, ware hier von der
,Einstandszahlung” zu sprechen, s. Kommentar zu 13.2

Kommentiert [SC[34]: Wenn eine Staffel vorgesehen ist,
oder wenn laufende Zahlungen erfolgen sollen, s.
Kommentar zu Ziff. 13.2, ist hier anzupassen: ,Leistung der
Einstandzahlung”.
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14.2

14.3

14.4

14.4.1

14.4.2

14.4.3

Vertragsschutzrechten. Diese Lizenz erfasst auch das Recht zur Forschung im Rahmen von
Kooperationen und Auftrégen[.

Bei Auslibung der Kaufoption ist der Kaufer ist verpflichtet, alle nach Ausiibung der
Kaufoption fallig werdenden Kosten und Gebuihren im Zusammenhang mit den
Vertragsschutzrechten zu tragen. Darunter fallen auch die Kosten fir die Umschreibung nach
Ziff. 13.5. Nach Auslbung der Kaufoption ist der Verkaufer verpflichtet, bis zur Umschreibung
der Rechte an den Vertragsschutzrechten, diese aufrechtzuerhalten und sie gegentiber
Angriffen Dritter zu verteidigen. Der Kaufer tragt die hierzu erforderlichen Kosten.

beheimhaltuné

Llede Partei verpflichtet sich, das Know-How sowie samtliche sonstigen

oder ,,Geheimnisinhaber”) mitgeteilt worden sind oder die sie sonst bei dem
Geheimnisinhaber durch Einsicht in Unterlagen, oder auf sonstige Weise im Zusammenhang
mit der Durchfiihrung dieses Vertrages gewonnen hat, streng geheim zu halten. Zur
Ausilibung der rechtmaRigen Kontrolle Gber Geschaftsgeheimnisse ist ausschlieBlich der
Geheimnisinhaber berechtigt.

Geschaftsgeheimnisse sind die im Zusammenhang mit dem Geschaftsbetrieb des
Geheimnisinhabers stehenden Informationen, die weder insgesamt noch in der genauen
Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die
Ublicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne
Weiteres zuganglich und daher von wirtschaftlichem Wert sind. Sie sind Gegenstand von den
Umstdnden nach angemessenen GeheimhaltungsmaRnahmen durch ihren rechtmaRigen
Inhaber. \Das Know-How gilt ab dem Zeitpunkt der Mitteilung nach Abschnitt 5 als
Geschaftsgeheimnis sowohl des Lizenzgebers als auch des Lizenznehmers.\

Keine Geschaftsgeheimnisse sind Informationen, die i) zum Zeitpunkt des Empfangs der
Information dem Empfanger bereits bekannt waren, ii) ohne eine Verletzung dieser
Geheimnisschutzvereinbarung durch die zur Geheimhaltung verpflichtete Partei allgemein
zuganglich werden, iii) der Empfanger rechtmaRig ohne Verletzung von
Vertraulichkeitspflichten von einem Dritten erlangt hat, iv) vom Empfanger ohne
Verwendung von Informationen des Geheimnisinhabers unabhangig entwickelt werden.

Die Parteien verpflichten sich:

\die Geschaftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei nur fiir die Zwecke dieses Vertrages zu
nutzent

die Geschaftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei nur gegenuber solchen Vertretern offen
zu legen, die auf die Kenntnis dieser Informationen fir die Durchfihrung dieses Vertrages
angewiesen sind, vorausgesetzt, sie sicherstellen, dass ihre Vertreter diese Vereinbarung
einhalten, als waren sie selbst durch diese Vereinbarung gebunden;

die Geschéaftsgeheimnisse der jeweils anderen Partei durch angemessene
GeheimhaltungsmaBnahmen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte zu sichern und bei
der Verarbeitung der Vertraulichen Informationen die gesetzlichen und vertraglichen

!

Kommentiert [SC[35]: Insbesondere im universitiaren
Umfeld scheint eine solche Riicklizenz teilweise
wiinschenswert. Diese Regelung kann aber ohne Weiteres
entfernt werden. Sie kann auch so eingegrenzt werden, dass
Kooperationen und Auftrége nicht erfasst sind.

Kommentiert [SC[36]: Die Geschiftsgeheimnisse gliedern
sich in zwei Bestandteile. Zum einen in das Know-How, zum
anderen in sonstige Geschaftsgeheimnisse der Parteien.
Sonstige Geschaftsgeheimnisses werden in der Regel von
einer Partei an die andere offenbart und es hat dann
regelmaRig nur die Offenlegende Partei ein
Geheimhaltungsinteresse an diesen Informationen. Bei
Know-How ist das anders. Das Know-How wird vom
Lizenzgeber an den Lizenznehmer offengelegt und es hat
dann der Lizenznehmer ein vorrangiges Interesse, dass das
Know-How nicht bekannt wird. Auch der Lizenzgeber wird
weiterhin ein Interesse daran haben, dass das Know-How
nicht 6ffentlich bekannt wird. Die nebenstehenden Klauseln
gehen daher davon aus, dass Know-How Geschaftsgheimnis
beider Parteien sind und beide Parteien einander
verpflichtet sind, das Know-How geheim zu halten.

Sollte hingegen der Lizenzgeber kein
Geheimhaltunginteresse am Know-How haben und der
Lizenznehmer frei daruber verfiigen kénnen, sind
abweichende Formulierungen maglich. Auch ist eine
abweichende Konstellation denkbar, wenn der Lizenzgeber
das Know-How weiterhin fir bestimmte Zwecke intern
nutzen kénnen soll. Die jeweiligen Formulierungsvorschlage

| finden sich in den Kommentaren.
\

Kommentiert [SC[37]: Wenn nur der Lizenzgeber zur
Geheimhaltung des Know-How verpflichtet werden soll, ist
hier wie folgt anzupassen:

,,Der Lizenzgeber verpflichtet sich, das Know-How streng
geheim zu halten. Im Ubrigen verpflichten sich jede Partei,
sonstige Geschaftsgeheimnisse, die ...“

Kommentiert [SC[38]: Wenn nur der Lizenzgeber zur
Geheimhaltung des Know-How verpflichtet werden soll, ist
hier wie folgt anzupassen: ,, Abweichend davon ist das Know-
How ab dem Zeitpunkt der Mitteilung nach Abschnitt 5
Geschaftsgeheimnis nur des Lizenznehmers.”

Kommentiert [SC[39]: Wenn der Lizenzgeber das Know-
How auch fir andere Zwecke nutzen kénnen soll, ist hier zu
erganzen:

,, Allerdings darf der Lizenzgeber das Know-How auch fur
folgende Zwecke nutzen: ...

Bei einer solchen Erlaubnis fur den Lizenzgeber ist allerdings
sehr sorgfaltig und umsichtig zu verfahren, um zu
verhindern, dass das Know-How nicht doch 6ffentlich
bekannt wird. Man kénnte zum Beispiel formulieren, dass
das Know-How auch fiir Zwecke der Forschung und Lehre
verwendet werden darf. Damit wird das Know-How aber
schnell 6ffentlich bekannt und der Zweck der Geheimhaltung
wird konterkariert. Man kénnte auch formulieren, dass das
Know-How auch an Dritte lizenziert werden darf, soweit
sichergestellt ist, dass es nicht zur Herstellung von Produkten
eingesetzt wird, die mit den Vertragsprodukten im
Wettbewerb stehen. Auch hier ist allerdings Vorsicht walten
zu lassen. Bei einem weiteren Lizenznehmer ware bspw.
denkbar, dass durch Reverse Engineering Informationen
erlangt werden kdnnen, die dann auch auf die
Vertragsprodukte angewandt werden kénnen. Insgesal 7




14.4.4

14.5

14.6

15

16

Vorschriften zum Datenschutz einzuhalten. Dies beinhaltet auch dem aktuellen Stand der
Technik angepasste technische Sicherheitsmafnahmen (Art. 32 DS-GVO) und die
Verpflichtung der Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit und die Beachtung des Datenschutzes
(Art. 28 Abs. 3 lit. b DS-GVO);

sofern eine Partei aufgrund geltender Rechtsvorschriften gerichtlicher oder behérdlicher
Anordnungen oder aufgrund einschldgiger borsenrechtlicher Regelungen verpflichtet ist,
teilweise oder sdimtliche Vertraulichen Informationen der anderen Partei offenzulegen, die
andere Partei (soweit rechtlich moglich und praktisch umsetzbar) hiertiber unverziglich
schriftlich zu informieren und alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um den
Umfang der Offenlegung auf ein Minimum zu beschrdnken und der anderen Partei
erforderlichenfalls jede zumutbare Unterstltzung zukommen zu lassen, die eine
Schutzanordnung gegen die Offenlegung samtlicher Vertraulicher Informationen oder von
Teilen hiervon anstrebt.

Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht liber die Laufzeit dieses Vertrages hinaus und gilt
flr Know-How bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Know-How offenkundig geworden ist.

‘Die Vertragspartner haben das Recht, auf den Abschluss dieses Vertrags 6ffentlich
hinzuweisen|

Laufzeit

Der Vertrag tritt zum XX.XX.XXX in Kraft und endet mit Entfallen des letzten
Nertragsschutzrechts.‘ 777777777777777777777777777777777777777777
Hiervon unberihrt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu
kiuindigen. \Die Parteien sind sich dariiber einig, dass ein wichtiger Grund insbesondere dann
vorliegt, wenn der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von
Lizenzgebiihren trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von sechs Wochen

LSofern eine wirtschaftliche Verwertung nicht mehr aussichtsreich ist, sollen sich die Parteien
untereinander abstimmen, ob eine wirtschaftliche Verwertung durch Vertragsanpassungen
oder anderweitig ermoglicht werden kann. Ab dem XX.XX.XXX kann jede Partei im Fall des
Scheiterns einer solchen Abstimmung mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende den
Vertrag kundigenL 77777777777777777777777777777777777777777777
Im Falle einer Kiindigung des Vertrages darf der Lizenznehmer die noch vorhandenen
Vertragsprodukte innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsende zu den vereinbarten
Bedingungen verkaufen bzw. sdmtliche vor Beendigung des Lizenzvertrages abgeschlossenen
Geschafte ausfuhren. Alle fur diese Geschafte falligen Lizenzgeblhren gemdR Abschnitt 6

sind weiterhin zu zahlen.

Sonstiges

Erfullungsort ist der Sitz des Lizenznehmers.

\
\

\

Kommentiert [SC[40]: Diese Regelung ist nicht zwingend.

'| Aber bei Ausgriindungen liegt ein solches Recht in der Regel

im Interesse beider Parteien.

| Kommentiert [SC[41]: Wenn zu diesem Zeitpunkt noch
/| Know-How besteht, wire denkbar, wie folgt zu ergénzen:

,,---5 sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt das Know-How
noch geheim ist. In diesem Fall besteht der Vertrag als Know-
How-Lizenzvertrag weiter, er endet in diesem Falle jedoch
nach Ablauf von zehn Jahren nach Unterzeichnung des
Vertrages, der Lizenznehmer darf danach das Know-How
unentgeltlich weiterbenutzen)”. Der Zusatz in Klammern ist
nicht zwingend. Insbesondere die Laufzeit kann beliebig
angepasst werden.

Wenn der Vertrag als Know-How-Lizenz weiterlaufen soll,
stellt sich die Frage, ob die Vergltung anzupassen ist.

Man konnte hier erganzen: ,Bei einem Fortbestehen als
reine Know-How-Lizenz entféllt die Verglitung nach Ziff. 6.“
Denkbar ware auch, dass man formuliert: ,Bei einem
Fortbestehen als reine Know-How-Lizenz entfallt die
Mindestlizenzgebuhr nach Ziff. 6.1.3 und die
Umsatzlizenzgebiihr nach Ziff. 6.1.2 wird auf XX % reduziert.”

Die konkrete Gestaltung hangt ganz entscheidend davon ab,
ob der Wert des Vertragsgenstandes eher auf dem Know-
How oder auf den Schutzrechten basiert.

Kommentiert [SC[42]: Zahlungsverzug kann immer einen
wichtigen Grund zur Kiindigung darstellen. Um hier nicht den
Gerichten zu Uberlassen, wann die Schwelle des wichtigen
Grundes bei Zahlungsverzug erreicht ist, bietet es sich an,
dies zu definieren, aus Sicht des Lizenznehmers sollte dabei
groRziigig vorgegangen werden.

Kommentiert [SC[43]: Vor dem Hintergrund, dass es sich
bei Ausgrindungen um Start-Ups handelt und oft ein
wirtschaftlicher Erfolg schwer zu prognostizieren ist, scheint
es angemessen, dass einerseits der Lizenznehmer sich vom
Vertrag |6sen kann, vor allem, wenn Mindestzahlungen nach
Ziff. 6.1.3 zu leisten sind. Anderseits besteht auch beim
Lizenzgeber ein legitimes Kiindigungsinteresse, wenn
aufgrund der mangelnden Verwertbarkeit keine Umsatz-
Lizenzgebuhren nach 6.1.2 erfolgen. Sollten hingegen
entweder Mindestgebiihr oder Umsatzlizenzgebiihr gar nicht
vereinbart werden, so sollte das Kiindigungsrecht
entsprechend auf die eine oder andere Partei begrenzt
werden.




16.2  Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Fiir die
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Gerichtsstand am Sitz des Lizenznehmers.

16.3  Sind einzelne Vertragsbestimmungen nichtig, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam. Die
Vertragsparteien sind verpflichtet, an die Stelle der unwirksamen Bestimmung diejenige
Regelung schriftlich zu treffen, die sie in Kenntnis der Unwirksamkeit nach Treu und Glauben
zuldssigerweise getroffen hatten.

16.4  Dieser Vertrag enthalt samtliche Vereinbarungen in Bezug auf den Gegenstand dieses
Vertrages und ersetzt alle bisherigen Bestimmungen, die zwischen den Parteien vereinbart
wurden in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages. Nebenabreden zu diesem Vertrag
sind nicht getroffen.

Fur den Lizenzgeber: Fir den Lizenznehmer:

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift



Anlage 1 — Vertragsschutzrechte

1.

Das [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGANZEN, BSPW. ,deutsche" oder
~europdische"] Patent [REGISTERNUMMER ERGANZEN] betreffend [BEZEICHNUNG DER
ERFINDUNG ERGANZEN], angemeldet am [ERGANZEN] und erteilt am [ERGANZEN][BEI
EINEM EUROPAISCHEN PATENT IST ZU ERGANZEN, IN WELCHEN BESTIMMUNGSLANDERN
ES GILT, D.H.: ,,das in den folgenden Bestimmungslandern gilt:...""]

das [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGANZEN, BSPW. ,deutsche" oder
~europadische"] Gebrauchsmuster [REGISTERNUMMER ERGANZEN] betreffend
[BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGANZEN], angemeldet am [ERGANZEN] und erteilt am
[ERGANZEN]

die [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGANZEN, BSPW. ,deutsche" oder
Leuropdische"] Patentanmeldung [REGISTERNUMMER ERGANZEN] betreffend
[BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGANZEN], angemeldet am [ERGANZEN]. [BEI EINER
EUROPAISCHEN PATENTANMELDUNG IST ZU ERGANZEN, IN WELCHEN
BESTIMMUNGSLANDERN ES GELTEN SOLL, D.H.: ,,das in den folgenden
Bestimmungsléndern gelten und vom Lizenzgeber zur Eintragung gebracht werden soll:...""]

die [LAND BZW. TERRITORIUM DER ANMELDUNG ERGANZEN, BSPW. ,deutsche™ oder
~europdische"] Gebrauchsmusteranmeldung [REGISTERNUMMER ERGANZEN] betreffend
[BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG ERGANZEN], angemeldet am [ERGANZEN]

Alle die Prioritat der vorstehenden Vertragsschutzrechte in Anspruch nehmenden Patent-
/Gebrauchsmusteranmeldungen und/oder erteilten Patente/Gebrauchsmuster

Kommentiert [SC[44]: Die folgenden Formulierungen
stellen Konstellationen dar, aus denen ein Schutzrecht
bestehen kann. Es ist jeweils entsprechend anzupassen und
aus den zutreffenden Konstellationen zu wahlen.




%nlage 2- Know-HoM 7777777777777777777777777777777777777777777777 _ — - | Kommentiert [SC[45]: s. Kommentare zu 1.3 und 5. Wenn
. es eine Anlage 2 a und 2 b geben soll, ist hier Anlage 2 a
Wird nach Ubergabe gemaR Ziff. 5 des Vertrages hinzugefiigt. einzufiigen und Anlage 2 b als Platzhalter vorzusehen.




Anlage 3, Ubertragungsvertrag

\Ubertragungsvertraé 777777777777777777777777 ~ - | Kommentiert [SC[46]: Von dem Verpflichtungsgeschéft

ist das Verfuigungsgeschaft, also die eigentliche
Ubertragung der Schutzrechte, zu trennen. Die Wirksamkeit
des einen Geschéfts ist zundchst unabhéngig von der

Zwischen der Wirksamkeit des anderen Geschafts. Bei Wegfall des
Kaufvertrages wire gegebenenfalls diese Ubertragung
XXX separat riickabzuwickeln.
Wahrend ein deutsches Patent formlos tibertragen werden
—im Folgenden ,Verkaufer” genannt — kann, ist beim Europdischen Patent Schriftform erforderlich.
und
YYY

—im Folgenden ,Kaufer” genannt —

Praambel

(1) Der Verkaufer ist (bisheriger) alleiniger und verfigungsberechtigter Inhaber der folgenden
Vertragsschutzrechte (Im Folgenden ,Vertragsschutzrechte”):

[LISTE AUS ANLAGE 1 ERGANZEN]

(2) Der Kaufer hat am [DATUM ERGANZEN] eine Kaufoption liber die Ubertragung der

Vertragsschutzrechte unter der Bedingung der vollstandigen ‘Kaufpreiszahlung ‘ausgei]bt. Diese - 7| Kommentiert [SC[47]: Gegebenenfalls anpassen auf

Bedingung ist am [DATUM ERGANZEN] eingetreten. »Zahlung der Einstandszahlung nach Ziff. 3 des
Kaufvertrages®, s. dazu Ziff. 3 oben.

Daher vereinbaren die Parteien Folgendes:

1. Ubertragung

11 Der Verkaufer tibertragt hiermit die Inhaberschaft und seine gesamten vergangenen,
gegenwartigen und kinftigen, (bedingten und/oder befristeten) Anspriiche aus den
Vertragsschutzrechten, einschlieflich aber nicht beschrankt auf:
1.1.1 Schadensersatz- und Entschadigungsanspriiche,

1.1.2  Anspriche auf Rechnungslegung,

1.1.3  Auskunftsanspriiche tGber den Ursprung und den Vertrieb
rechtsverletzender/vertragsrechtsschutzrechtsverletzender Produkte, und

1.1.4 Vernichtungsanspriiche rechtsverletzender/ vertragsrechtsschutzrechtsverletzender
Guter.

1.2 Der Kaufer nimmt die Ubertragung hiermit an.



2. Zeitpunkt des Ubergangs der Rechte an den Vertragsschutzrechten
Die gesamten Rechte an den Vertragsschutzrechten und die gegenwartigen abgetretenen
Forderungen gehen mit Abschluss dieses Vertrags, alle kiinftig entstehenden abgetretenen
Forderungen jeweils mit ihrer Entstehung auf den Kaufer Gber.

3. Zustimmung zur Umschreibung

Der Verkaufer stimmt hiermit der Umschreibung der Rechte an den Vertragsschutzrechten

zu.
Fir den Verkaufer: Fir den Kaufer:
Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Unterschrift
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Sollte das Know-How wahrend der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ist, je nach Bedeutung des
Know-How, denkbar, die Lizenzgebiihren anzupassen. Dann ist wie folgt in einem eigenen Absatz zu ergdnzen:
»Sollte das Know-How wahrend der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, wird die Umsatz-
Lizenzgebihr/Mindestlizenzgebiihr wie folgt angepasst: ...“
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Das europaische Ubereinkommen (iber das Einheitliche Patentgericht sieht vor, dass ein Einheitlichen
Patentgericht (EPG) gegriindet werden soll, dass dann fiir Europaische Patente und Patentanmeldungen
zustandig sein soll. Die nationalen Gerichte verlieren dann ihre Zustandigkeit. Patentinhaber kénnen aber,
wiahrend einer mindestens 7 Jahre dauernden Ubergangszeit ihre Européischen Patente/Patentanmeldungen
von der Zustandigkeit des EPG durch ein sogenanntes Opt-out auszunehmen und so wieder dem
herkdmmlichen System des nationalen Rechtsschutzes unterstellen. Ebenso kann ein Europdisches Patent, flr
das bereits ein Opt-out erklart wurde, unter bestimmten Voraussetzungen wieder dem Rechtsschutzsystem des
EPG unterstellt werden. Zur Klarstellung sollte geregelt werden, wer diese Entscheidungen treffen darf. Die
nebenstehende Formulierung geht davon aus, dass der Lizenzgeber nur an der Einnahme von Geblihren
interessiert ist, so dass der Lizenznehmer mit den Erklarungen befugt sein soll.

Ist dies anders und soll der Lizenzgeber weitergehenden Einfluss behalten, kann diese Regelung auch
umgekehrt werden. Ist anders als im vorgeschlagenen Vertragstext gewollt, dass der Lizenzgeber
weitestgehend keinen Einfluss mehr auf die Durchsetzung der lizensierten Schutzrechte nimmt (weil er
ohnehin nur an der Einnahme von Lizenzgebiihren interessiert ist),

empfiehlt sich eine Angleichung der beiden Regelungen in die andere Richtung — sprich: dem Lizenznehmer
sollte vertraglich die Wahrnehmung der Optionen nach Art. 83 Abs. 3, 4 EPGU zugewiesen und ihm zugleich
ausdriicklich im Vertrag auch eine entsprechende Erméachtigung durch den Patentinhaber eingerdumt werde.
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In aller Regel wird es auch im Interesse des Lizenzgebers sein, das Vertragsprodukt auf dem jeweiligen Stand
der Technik zu halten, um auf diese Weise eine optimale Verwertung zu erreichen und tiber die Umsatzlizenz
am wirtschaftlichen Erfolg zu profitieren. Dennoch wird der Lizenzgeber in der Regel keine Pflicht zur
Fortentwicklung tibernehmen wollen. Wenn aber eine Fortentwicklung entsteht, entspricht es dem
mutmaRlichen Parteiwillen, dass der Lizenznehmer diese auch nutzen darf.

In der Regel ist namlich davon auszugehen, dass das verbesserte Produkt zu einem héheren Absatz fihrt und
damit der Lizenzgeber automatisch durch eine Erh6hung seiner Lizenzeinnahmen eine angemessene
Gegenleistung erhalt. Eine solche Regelung ist jedoch nicht zwingend.
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Diese Regelung geht davon aus, dass bei Ausgriindungen in der Regel kein eigenes Verwertungsinteresse der
Universitdt oder der Einrichtung besteht, so dass die fortentwickelten Schutzrechte dem Lizenznehmer
zustehen.

Es sind aber auch Abweichungen und Erganzungen denkbar:

1. Moglich ist die Erganzung: ,Der Lizenzgeber ist berechtigt, die nach dieser Ziff. 10.2 angemeldeten
Schutzrechte selbst im Umfang der Ziff. 4.3 zu nutzen.”

Méglich sind folgende Anderungen, bei denen auch die Erstattung der Arbeitnehmererfindungsvergiitung
angepasst werden sollte:



2. Es wire eine Umkehrung des Verhaltnisses moglich: ,,Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen
Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfahige Erfindungen im
Bereich der Vertragsprodukte, ist allein der Lizenzgeber zur Anmeldung von Schutzrechten befugt,
jedoch sind der Lizenznehmer bzw. seine Mitarbeiter berechtigt, in Abhadngigkeit der eigenen
Beteiligung an der Fortentwicklung als Miterfinder genannt zu werden. Der Lizenznehmer wird die
Anmeldungen des Lizenzgebers unterstitzen und, soweit erforderlich, die Erfindungen nach § 6
ArbnErfG in Anspruch nehmen. Der Lizenzgeber verpflichtet sich insoweit, die Verglitungen, die der
Lizenznehmer nach dem Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen bzw. nach vergleichbaren
Rechtsvorschriften an seine(n) Arbeitnehmer zu leisten hat zu ersetzen, ausgenommen sind dabei
aber weitergehende Verglitungsanspriiche der Mitarbeiter des Lizenznehmers, die sich aus einer
ersten Erstattung der Arbeitnehmererfindervergiitung durch den Lizenzgeber ergeben.”

3. In Ergdnzung zur Formulierung in Ziff. 2 kann gegebenenfalls auch der Umfang der Schutzrechte in Ziff.
1.2 um einen Verweis auf diesen Absatz zu erganzt werden, so dass diese auch nur durch den
Lizenznehmer genutzt werden kénnen.

4. Denkbar wiare auch folgende Formulierung: ,,Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung
durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer schutzrechtsfahige Erfindungen im Bereich der
Vertragsprodukte, so sind beide zur gemeinsamen Anmeldung entsprechender Schutzrechte
berechtigt. Etwaige Vergilitungen an Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz, die fir
diese Gemeinschaftserfindungen zu zahlen sind, Gbernimmt jede Partei fir sich.”

5. Die Anderung nach Ziff. 4 kénnte ebenfalls begleitet werden durch eine Ergdnzung in Ziff. 1.2 um
einen Verweis auf diesen Absatz, so dass diese auch nur durch den Lizenznehmer genutzt werden
kénnen.
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Die Haftungsregelungen entsprechen allgemeiner Praxis. Trotz tiefgehender vorheriger Recherche kann vor
allem oft nicht abschlieRend geklart werden, ob bereits entgegenstehende Schutzrechte Dritter bestehen. In
aller Regel wird daher eine umfassende Gewahrleistung, dass keine Mangel bestehen, nicht Glbernommen
werden und scheint auch nicht angemessen. Anders sieht dies aus, wenn dem Lizenzgeber Mangel bekannt
sind. Hier kommen als Rechtsmangel bspw. bereits bestehende anderweitige Lizenzen in Betracht. Wahrend
die hiesige Rechtsméangelhaftung voraussetzt, dass die Benutzung der Lizenz beeintrachtigt wird, ware im Fall
der Nichtigkeitserklarung der Schutzrechte nicht nachvollziehbar, dass weiterhin eine Vergiitung zu zahlen ist,
so dass insoweit eine Sonderregelung getroffen worden ist. Im Ubrigen haftet der Lizenzgeber fiir tatsachliche
Mangel nur unter dem Gesichtspunkt technischer Ausfiihrbarkeit und Brauchbarkeit. Fir kaufmannische
Brauchbarkeit haftet er nicht, dies fallt ausschlieflich in den Bereich des Lizenznehmers. Eine Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz wird eher selten sein, insbesondere bei reinen Patentlizenzen kommt sie nicht in
Betracht. Sie kann aber nicht ausgeschlossen werden, wenn der Lizenzgeber bspw. auch fertigungstechnisches
Know-how zur Verfligung stellt, so dass das Produkthaftungsgesetz ausdriicklich erwdhnt wurde.
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Die Zahlung eines festen Kaufpreises stellt den Regelfall dar. Es ist auch eine Staffelung moglich und, es ist
auch, wenngleich ungewdhnlich, denkbar, eine fortlaufende Zahlung zu leisten. Fortlaufende Zahlungen
widersprechen an sich dem Gedanken eines Kaufvertrages, mit dem das Recht vollumfanglich Gbergeht, so dass
eher zu einem festen Kaufpreis geraten wird. Dennoch kann eine fortlaufende Zahlung gewlinscht sein.

Bei einer Staffelung ist wie folgt anzupassen:

,Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber eine Einstandszahlung in Hohe von XXX EUR. Diese ist bis spatestens

zum [DATUM ERGANZEN] auf das Konto [KONTOVERBINDUNG ERGANZEN] zu bewirken. Des weiteren zahlt der
Lizenznehmer weitere [ANZAHL DER RATEN ERGANZEN] Raten. Die erste Rate ist am [DATUM ERGANZEN] fillig,
die zweite

Rate ist am [DATUM ERGANZEN] fillig [usw.], jeweils auf das vorbenannte Konto. Die Zahlung erfolgt jeweils
zuzliglich Mehrwertsteuer in der gesetzlichen Hohe.”



Bei einer zusatzlichen fortlaufenden Zahlung kann wie folgt in weiteren Absatzen formuliert werden:

»,13.3 Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber zusatzlich zu den Betragen nach Ziff. 13.2 eine
Umsatzbeteiligung in Hohe von [PROZENTSATZ ZU ERGANZEN] % . Sie berechnet sich aus den Netto-
Verkaufspreisen abziglich aller vom Lizenznehmer gewahrter gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten fiir
Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufssteuern, Zélle und Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni
und Provisionen (Verkaufserlése) aus der Verwertung der Vertragsschutzrechte.

13.4 Die Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 13.3 des Lizenznehmers gegeniiber der XXX bestehen solange, bis
das letzte Vertragsschutzrecht ausgelaufen oder fallen gelassen worden ist oder das Know-How ohne
Verschulden der Vertragsparteien offenkundig geworden ist. [AN DIESER STELLE WARE ZU UBERLEGEN, OB DAS
IN DIESER ABSOLUTHEIT GEWOLLT IST. MAN KONNTE BSPW. DANACH DIFFERENZIEREN, OB DAS KNOW-HOW
WENIGER RELEVANT IST, SO DASS ES NUR AUF DIE SCHUTZRECHTE ANKAME, ODER OB EINE STAFFELUNG BEI
WEGFALL EINZELNER SCHUTZRECHTE VORGENOMMEN WERDEN SOLLTE. HIER HANGT VIELES VOM EINZELFALL
AB, DA DIE FORTLAUFENDE ZAHLUNG OHNEHIN EINEN UNUBLICHEN FALL DARSTELLT, WARE KONKRET AM
PARTEIWILLEN ORIENTIERT ZU FORMULIEREN].

13.5 Der Lizenznehmer wird zum Ende eines jeden Kalenderjahres, den erzielten Umsatz, den der
Lizenznehmer

mit den Vertragsschutzrechten generiert hat, feststellen und unverziiglich, spatestens jedoch

bis Ende Mérz des darauffolgenden Jahres, an die Lizenzgeberin melden.

13.6 Die Einstandszahlung nach Ziffer 13.2 ist

auf die weiteren Zahlungen nach diesem Vertrag

nicht anrechenbar.

13.7 Die entsprechend der jeweiligen Abrechnung zu zahlenden Vergltungen nach Ziffer 13.3

sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungstellung durch die Lizenzgeberin auf das in der Rechnung

angegebene Konto zu Gberweisen."
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Wenn der Lizenzgeber das Know-How auch fiir andere Zwecke nutzen kénnen soll, ist hier zu ergénzen:
,» Allerdings darf der Lizenzgeber das Know-How auch fir folgende Zwecke nutzen: ...

Bei einer solchen Erlaubnis fir den Lizenzgeber ist allerdings sehr sorgfiltig und umsichtig zu verfahren, um zu
verhindern, dass das Know-How nicht doch 6ffentlich bekannt wird. Man kénnte zum Beispiel formulieren, dass
das Know-How auch fiir Zwecke der Forschung und Lehre verwendet werden darf. Damit wird das Know-How
aber schnell 6ffentlich bekannt und der Zweck der Geheimhaltung wird konterkariert. Man kdnnte auch
formulieren, dass das Know-How auch an Dritte lizenziert werden darf, soweit sichergestellt ist, dass es nicht
zur Herstellung von Produkten eingesetzt wird, die mit den Vertragsprodukten im Wettbewerb stehen. Auch
hier ist allerdings Vorsicht walten zu lassen. Bei einem weiteren Lizenznehmer ware bspw. denkbar, dass durch
Reverse Engineering Informationen erlangt werden konnen, die dann auch auf die Vertragsprodukte
angewandt werden kénnen. Insgesamt ist daher eine Formulierung nur im konkreten Einzelfall unter Abwagung
der gegenseitigen Interessen moglich.



