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Kooperationen zwischen Hochschulen bzw. au3eruni-
versitaren Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men stellen einen wichtigen Innovationsfaktor dar.
Deshalb hatte im Jahr 2007 der Rat fir Innovation
und Wachstum beim Bundeskanzleramt empfohlen,
eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Unternehmen,
auBeruniversitdren Forschungseinrichtungen und
Hochschulen beim Bundesministerium fiir Wirtschaft
und Technologie einzurichten. Diese hatte sich die
Aufgabe gestellt, Mustervereinbarungen fir For-
schungs- und Entwicklungskooperationen zu erstel-
len, die eine praxistaugliche Hilfestellung fiir Unter-
nehmen ebenso wie fiir Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen bieten sollten.

Die Arbeitsgruppe konstituierte sich, erarbeitete
Vertragsmuster und hat seitdem die praktische Um-
setzung der Vertragsmuster verfolgt. Nach etwa zwei

Jahren hat sich die Arbeitsgruppe wieder zusammen-
gefunden, um die Umsetzung ihrer Muster nachzuvoll-
ziehen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschlage
aufzugreifen. Dabei wurden neben Erfahrungen aus
der Umsetzung in den ersten Jahren insbesondere
Anderungen infolge der Novelle des Gesetzes iiber
Arbeitnehmererfindungen besprochen. Hierbei geht
es unter anderem um den Wegfall der Trennung zwi-
schen beschréankter und unbeschréankter Inanspruch-
nahme sowie die Einfiihrung einer Inanspruchnahme-
fiktion (§ 6 ArbEG). Dariiber hinaus hat die Arbeits-
gruppe die Mitteilung der EU-Kommission zum
Gemeinschaftsrahmen fir staatliche Beihilfen fiir For-
schung, Entwicklung und Innovation (2006/C/323/01)
gepriift und in ihre Uberlegungen zur Praxistauglich-
keit der Mustervereinbarungen einbezogen. Zu die-
sem Punkt finden sich nunmehr einige ausdriickliche
Erkldrungen und Hinweise in der Fibel.



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.
Professoren, Dozenten und wissenschaftliche Ange-
stellte an Hochschulen (hierunter werden sowohl
Universitaten als auch Fachhochschulen verstanden)
diirfen seitdem nicht mehr frei tiber ihre Erfindungen
verfiigen, sondern miissen diese - genau wie Arbeit-
nehmer 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 Forschungs-
ergebnis auf ihn tibergehen. Verwertet der Dienst-
herr die Erfindung, erhalten die Hochschulbeschéf-
tigten im Gegenzug dafiir den gesetzlich festgelegten
Vergiitungsanspruch in Héhe von 30 Prozent aus den
mit der Erfindung erzielten Bruttoerlésen.

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 Umstdnden
zusdtzliche Einnahmen generieren.

Fir die auBeruniversitdren Forschungseinrichtun-
gen brachte die Novellierung des ArbEG keine Ver-
dnderung, da deren Mitarbeiter nicht in den Anwen-
dungsbereich des § 42 ArbEG fallen.

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft kann sich in unterschiedlichen Formen voll-
ziehen. Man kann zwischen beauftragten Forschungs-
tatigkeiten und Forschungskooperationen unterschei-
den. Ein Forschungsauftrag, bei dem die Industrie die
Forschung quasi an die Hochschulen/auBeruniversita-
ren Forschungseinrichtungen auslagert und die vol-
len Kosten tibernimmt, zeichnet sich dadurch aus,
dass zielorientiert und ergebnisoffen, aber mit klar
definiertem Weg hinsichtlich der Umsetzung ge-
forscht wird. Bei einer Kooperation bringen beide
Partner spezifische Beitrdge 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 fest-
geschrieben. Eine dritte Form der Zusammenarbeit
wird schlieBlich durch den so genannten Werk-/
Dienstvertrag abgebildet, der sich durch ein eindeu-
tiges und bekanntes Ziel auszeichnet und bei dem
ferner der Weg der Ausfiithrung 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 gesehen die Situation der Wirtschaft als auch
die der Hochschulen/auBeruniversitaren Forschungs-
einrichtungen durch ein hohes Ma83 an Diversitat
gekennzeichnet ist. So reicht beispielsweise bei Hoch-
schulen das Spektrum von der gro3en 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 ver-
schiedener Hochschularten und GréBenklassen das
Bewusstsein fiir die Nutzung von Erfindungen durch
die Anmeldung von Patenten duBerst unterschiedlich
ausgepragtist. Ahnliches kann auch auf Seiten der
Wirtschaft beobachtet werden. Denn unterschied-
liche Branchen und Mérkte erfordern jeweils auf die
konkrete Situation bezogene Handlungsweisen der
Unternehmen. Dementsprechend ist die administra-
tive Betreuung dieses Aufgabenfeldes in unterschied-
lichemn MaBe gewdhrleistet. Daraus resultiert eine
Vielfalt an Vertragsgestaltungen fiir Kooperationen
mit der Industrie, die hdufig bei jeder Verhandlung
neue Varianten erfahrt.

Es war daher das Ziel und Auftrag der Experten-
gruppe, die komplexe Materie moglichst weitgehend
zu vereinfachen - denn noch nicht bei allen Beteilig-
ten wurde das notwendige Wissen fiir die Zusammen-
arbeit von Wissenschaft und Wirtschaft aufgebaut.

Mit den hier vorgestellten Mustervereinbarungen
soll insbesondere kleinen und mittleren Hochschulen
ebenso wie kleinen und mittleren Unternehmen die
Maoglichkeit gegeben werden, ohne grof3en juristischen



Aufwand rechtssichere und praktikable Vereinbarun-
gen Uber verschiedene Arten der FuE-Zusammenar-
beit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft schlieBen
zu kénnen.

GroBunternehmen und groBe Universitdten haben
die Moglichkeit, die Verhandlungen tiber Einzelver-
trage auf dieser Basis strukturierter und damit effi-
zienter 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 potentieller Streitpunkt
zwischen den Parteien.

Bevor die von der Expertengruppe erarbeiteten
Mustervereinbarungen naher vorgestellt und einzel-
ne Regelungen eingehender erldutert werden, soll im
Folgenden ein kurzer Uberblick iiber die méglichen
Interessenlagen der Beteiligten gegeben werden. Der
Schwerpunkt soll dabei auf die besonders eingehend
diskutierten Fragen nach der Rechtezuordnung an
den Forschungsergebnissen und der Vergiitung
gelegt werden.



Rechtezuordnung

Position der Wissenschaft

» Grundsatzlich ist das Entstehen von Erfindungen
nicht geschuldet

» Erfindungen stellen einen iiber 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: Visibilitat)
darstellen zu kénnen, streben Hochschulen
zumindest eine Mitanmelderschaft an

» Ein eigenes Patentportfolio aufzubauen ist not-
wendig, um fiir neue Auftrége ,interessant“ zu sein

> Esist Aufgabe und dementsprechend Politik der
Hochschulen, Existenzgriindungen zu erméglichen
und so zur Schaffung innovativer Arbeitsplédtze in
neuen Unternehmen beizutragen. Deswegen
(insb. auch im Hinblick auf Venturecapital) miis-
sen Hochschulen ein hinreichendes Portfolio an
Schutzrechten haben

Position der Wirtschaft

» Bei Werk- oder Dienstvertrdagen (so genannte ver-
langerte Werkbank) sind der zu leistende Vertrags-
gegenstand und die anzuwendenden Arbeits-
schritte klar definiert

» Das Ergebnis wird deshalb geschuldet
> Alle Ergebnisse gehoren dem Auftraggeber

» Bei Forschungsauftragen ist der Vertragsgegen-
stand ebenfalls vorab definiert

» Esistjedoch anzuerkennen, dass auch unvorher-
sehbare Ergebnisse anfallen konnen

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

> Esistzu kldren, welche Rechte (z. B. fiir Forschungs-
zwecke) die Hochschulen an diesen Erfindungen
zuriickbehalten

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

Aufzdhlung und nicht als Gegeniiberstellung zu verstehen.



Vergiitung

Position der Wissenschaft Position der Wirtschaft

> Den Hochschulen steht eine angemessene » Bei Forschungsauftrdgen bezahlt der Industrie-

Gegenleistung zu partner weder fiir die einzelnen Erfindungen
zusatzlich zum Auftragsentgelt, noch geht er

» Angemessenheit liegt dann vor, wenn sich die direkte Verpflichtungen gegentiber den Hoch-
Gegenleistung am Erfindungswert orientiert schul-Erfindern ein

» Esistdeshalb sinnvoll, Verhandlungen tiber die » Die Anzahl der tatsdchlich generierten Erfindun-
Gegenleistung erst nach Entstehung der Erfin- gen soll nachtrédglich keinen Einfluss auf die Hohe
dung zu beginnen der vereinbarten Auftragssumme haben

» 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

Anm.: Die Darstellung der hier formulierten Interessen erhebt keinen Anspruch auf Vollstindigkeit und ist als
Aufzdhlung und nicht als Gegeniiberstellung zu verstehen.



Die vorn BMWi auf Bitte des ,,Rats fiir Innovation und
Wachstum*® zusammengestellte Expertengruppe
bestand aus Unternehmensvertretern und Vertretern
der Hochschulen als auch der auBBeruniversitdren
Forschungseinrichtungen. Als Moderator konnte
Herr Prof. Dr. Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert
Anwaltssozietdt, Miinchen, Past President von LES
International, gewonnen werden. Die Formulierung
und Redaktion der Vertrags-Modelle lag in den Han-
den von Herrn Dr. Christian Czychowski, Boehmert &
Boehmert Anwaltssozietdt, Berlin. Sekretariat und
Koordination der Expertengruppe lag beim BMW]i,
Referat VII A 4 - Normung, Patentpolitik, Erfinder-
férderung.

» 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, Hochschulrektoren-
konfernz
Herr Thomas A. H. Schock, Kanzler der FAU
Erlangen-Nurnberg

» AuBeruniversitiare Forschungseinrichtungen
Herr Dr. Friedrich Riickert, Karlsruher Institut fiir
Technologie
Herr Dr. Helmut Schubert, Fraunhofer-Gesellschaft
Herr Christian Low, Max-Planck-Gesellschaft

» Patentverwertungsagenturen
Herr Alfred Schillert | Frau Ursula Haufe,
Vorstand der Technologieallianz e. V.

» Bundesministerium fiir Bildung und
Forschung

Da die moglichen Vertragsbeziehungen zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft sehr verschiedenartig
sein konnen, ist es ausgeschlossen, eine fiir alle denk-
baren Partner und Vertragssituationen passende ein-
heitliche Vertragsgestaltung zu entwickeln. Ziel der
Verhandlungen zwischen Vertretern der Industrie,
der Hochschulen und der auB8eruniversitaren For-
schungseinrichtungen konnte es deshalb nur sein,
moglichst einfache und transparente Formulierungs-
vorschldge zu machen und deren Variationsmaog-
lichkeit durch Hinweise auf die damit verbundenen
Konsequenzen zu versehen.

Die Mitglieder der Expertengruppe sind dabei
ausschlieBlich aufgrund ihrer persénlichen Sach-
kunde und Erfahrung titig geworden und nicht als
Reprdsentanten oder Vertreter ihrer jeweiligen Or-
ganisation. Die Mustervereinbarungen sind daher ein
Vorschlag der Expertengruppe zur Arbeitserleich-
terung und keine von den jeweiligen Unternehmen,
Forschungseinrichtungen oder deren Vertretungs-
organisationen gebilligte Version.

Die Mustervereinbarungen sind ein Angebot an
potentielle Nutzer aus Forschung und Wirtschaft, um
die Zusammenarbeit bei FuE-Projekten zu vereinfachen.
Die Verwendung der Mustervereinbarungen oder
Teilen davon geschieht ausschlieBlich 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 Wis-
senschaft und Wirtschaft im Bereich von Forschung
und Entwicklung. Die Expertengruppe hat sich in die-
sem Punkt die Unterscheidungskriterien, wie sie in
den ,Berliner Vertragsbausteinen® vorgesehen sind,
zu eigen gemacht.

Die folgende Ubersicht zeigt die in den bereits
bestehenden ,Mustervereinbarungen® gewéhlten
Abgrenzungskriterien. Diese sollen dabei weder
alternativ noch kumulativ, sondern lediglich als In-
dizien verstanden werden. Dabei ist auch zu beachten,
dass eine eindeutige Abgrenzung unter Umstdnden
nicht immer maoglich sein wird.
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Berliner Vertragsbausteine

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Auftragsforschung

» Zielorientiert, ergebnisoffen

» Definierter Weg der
Umsetzung

» Definierter Zweck der
Untersuchung

» 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
Wissenschaft in die

Unternehmen

» Hochschule fiihrt Projekt allein
durch

» Zielorientiert

Kooperationsforschung

» Zieloffen, ergebnisoffen

» Umsetzung nicht im Detail
definiert

» Anwendungszweck nichtim
Detail bekannt oder fest-
geschrieben

» Beitrdge beider Partner

» Mittel- bis langfristiges
Interesse 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
Ausfiithrung

» Hochschule beansprucht
Vollkostentibernahme

» Keine Interpretation von Daten
oder Ergebnissen durch den
Forscher notwendig

» Kein Publikationsinteresse

» Erfolg geschuldet

» Ist Vertrag erfolgsgebunden,
handelt es sich um
Werkvertrag

» Istder Vertrag téatigkeitsgebun-
den, handelt es sich um einen
Dienstvertrag



IHK Hessen & NRW

Dusseldorfer 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 Hoch-
schullehrer als Projektleiter
einsetzt

Kooperationsforschung

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

oder

» Gerichtet auf arbeitsteilige,
gemeinschaftliche Entwicklung

» Gemeinsames Ziel wird in
arbeitsteiliger Zusammen-
arbeit angestrebt

Werk-/Dienstvertrag

» Ist Vertrag erfolgsgebunden,
handelt es sich um Werk-
vertrag

» Indiz: erfolgsabhédngige
Vergiitung

» Istder Vertrag téatigkeitsge-
bunden, handelt es sich um
einen Dienstvertrag

» Indiz: unwahrscheinlicher
Erfolgseintritt

n
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zwischen
*** vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
-nachfolgend ,Industriepartner” genannt -
und
*** Hochschule[Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen)
-nachfolgend ,,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt —
sowie [soweit nicht auBeruniversitare 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 alternativ auch ,Vertragspartner) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen]

Ziel dieser Vereinbarung tiber Auftragsforschung ist die Férderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich gepriifte Leitlinie dienen und soweit méglich, sicherstel-
len, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaf reduziert wird, damit die
Vereinbarung auch fiir kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen
einfach verwendbar ist.

Diese Vereinbarung stellt einen Vorschlag bzw. an einigen Stellen gangbare Varianten von Vorschldgen dar, bei
dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im
Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Dabei verbleiben Resultate, die bei Durchfithrung des
Vertrages entstehen und die unter den Vertragsgegenstand und in das Anwendungsgebiet des Vertrages (Ziff. 1
u. 2) fallen sowie entsprechende Schutzrechte nach dieser Vereinbarung, sofern nicht anders geregelt, grundsétz-
lich beim Auftrag gebenden Industriepartner. Fiir die Wissenschaft ist deren Interesse gleichwohl gesichert, die
Forschungsireiheit zu erhalten und durch schnelle Veréffentlichung die Weiterentwicklung zu férdern.

Fiir die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten pla-
nungssicher umsetzen zu kénnen. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen
Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist
jederzeit moglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.

Insbesondere aufgrund der in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Vertragspartner kommt den
Ergebnissen (Ziff. 1) und einem klar definierten Vertragsgegenstand (Ziff. 2) besondere Bedeutung zu.

1. Definitionen

Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeug-
nissen, erganzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir die
solche Zertifikate erlangt werden kénnen 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 heiB3t nicht allgemein bekannt und
nichtleicht zugédnglich sind, wesentlich, das hei3t fiir den Vertragsgegenstand von
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Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heiBt umfassend genug
beschrieben, so dass gepriift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim“ und
~wesentlich® erfiillen

Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfiihrung dieses Vertrages entstehen
und unter den Vertragsgegenstand sowie in das Anwendungsgebiet fallen

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

Neurechte Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG)
Erfindungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte und/oder nach
Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse

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

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

2. Vertragsgegenstand

21 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 Tdtigkeitsgebiet
des Industriepartners genannt werden|

2.2 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 geméf 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 bloe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: In dem MalRe, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spdteren gewerblichen Verwer-
tung 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

31 Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter wird die Arbeiten nach besten
Kréften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwen-
dung vorhandener und/oder wahrend der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kennt-
nisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchfiihren.
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842

33

34

35

3.6

3.7

Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle fiir die Durchfithrung
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 fuir die Durch-
fihrung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen Vertrags-
partner auf dessen Wunsch zuriickzugeben.

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 Zu-
stimmung des Industriepartners Dritte mit der Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu ver-
treten oder fiir andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Ver-
tragspartnern moglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche
Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insge-
samt rechtskréftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben, es sei denn,
esistin diesem Vertrag ausdricklich geregelt.

Mitteilungen und Erkldrungen

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

Industriepartner: *** [individuell auszufiillen)

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufiillen)

Projektleiter: *** [individuell auszufiillen]

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

Leistungsdnderungen

Sollte sich wéhrend der Durchfiihrung des Vertrags herausstellen, dass gegeniiber dem Forschungs-
plan Leistungsdnderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforder-
lich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.71 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungsande-
rungen zu vertreten, wird sie ihre/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
einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlan-
gen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung und der Termin-



15

anderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unver-
andert.

3.7.3 Inallen anderen Féllen kénnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter
vor einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsver-
einbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatzvergiitung und der Termin-
anderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unver-
dndert.

3.7.4 Furdie Falle 3.7.2. und 3.7.3. wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/
organisatorischer 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
schriftlich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die
Verschiebung des Zeitplans, Qualitdtsunterschiede und gegebenenfalls eine zusétzliche
Vergiitung festzuhalten sind.

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

Termine

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

51

5.2

B

Die Altrechte verbleiben grundsétzlich beim jeweiligen Inhaber.

Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend tiber derartige Altrechte einschlief3lich
solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfiigungsmacht sind (z. B., weil sie einer Patent-
verwertungsagentur der Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der
erforderlichen Sorgfalt, vollstdndig, soweit diese voraussichtlich fiir die Nutzung der Ergebnisse er-
forderlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information dartiiber, ob und inwieweit der
jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser Altrechte, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter, be-
schrankt ist. Hinsichtlich des Industriepartners gilt die vorgenannte Verpflichtung nur nach entspre-
chender Anforderung der Hochschule/Forschungseinrichtung und soweit die Altrechte bereits der
Offentlichkeit zugédnglich sind.

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



16

5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner raumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf
die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschlie$3-
liches Nutzungsrecht fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der
Nutzung des betreffendes Altrechts nicht beschréankt ist.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter Inhaber
von Altrechten sind 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 Industriepartner 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 in der Nutzung von Altrechten beschrankt sind, tragen diese
im Rahmen der vorstehenden Rechteeintriumungen durch geeignete rechtliche oder tatsach-
liche Vorkehrungen, soweit ihnen dies tatsachlich und rechtlich méglich ist (nach bestem
Bemiihen), auch dafiir Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse hiervon unbe-
rithrt bleibt. Im Fall von Anpassungen und Beschrankungen stimmen sich die betroffenen
Vertragspartner gegenseitig ab.

Das fiir die Einrdumung dieser Altrechte vorgesehene Entgeltist in den Regelungen zur Ver-
glitung in Ziff. 12 enthalten, im Falle einer Leistungsdnderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3
vereinbarten Zusatzvergiitung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsdnderung zur
Durchfiihrung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich tiber
die Einbeziehung in diesen Vertrag verstandigen.

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 erfor-
derlich 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 Vertragspar-
teien iiber eine angemessene Neuregelung im Hinblick auf die Altrechte erneut verstdndigen.

Neurechte

6.1

6.2

6.3

6.4

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

Daher iibertragt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses
Vertrags im Voraus sdmtliche 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 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
Erfindungen und, mit Wirksamwerden des Freiwerdens, an etwa freiwerdenden Erfindungen.



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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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
jetztlegen die Vertragspartner die fiir die Durchfiihrung des Vertrages vorgesehenen Beschéaftigten
der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fallen, in
Anlage 4 fest. Entsprechende Erklarungen 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
Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters aus diesem Vertrag sinngemaf iibernom-
men haben, und vor allem die entsprechende Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf den
Industriepartner sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegeniiber den
Vertragspartnern sichergestellt haben.

Die Forschungs- und Lehrtétigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters
bleibt von diesem Vertrag unberiihrt. Daher stehen diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschlief3-
liches, nicht-iibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tatigkeiten zu. Unberiihrt hiervon bleiben die
vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungs-
einrichtung 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 Industrie-
partner 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, rdumt der Industriepartner hiermit der Hochschule/Forschungsein-
richtung eine unwiderrufliche, kostenfreie, ausschlieBliche/einfache/Allein- [Alternative wihlen)
Ricklizenz 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 erkléren, ob sie das entsprechende Schutz-
recht ibernimmt. Fiir diesen Fall verpflichtet sich der Industriepartner, unverziiglich alle hierzu not-
wendigen Erkldrungen abzugeben. AuBert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht inner-
halb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betref-
fenden 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
Bedingungen, die auch eine Regelung des sachlichen und rdumlichen Bereichs der Lizenz enthalten,
anbietet.

[fakultativ] Beabsichtigt der Industriepartner einzelne Neurechte, die auch unter den vorgenannten
Absatz fallen, ganz oder in einzelnen Landern aufzugeben, bietet er die auf die Hochschule zuriickge-
henden Erfindungsanteile der Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur kosten-
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freien Ubernahme unter Riickbehaltung einer kostenlosen Lizenz an. Die Hochschule/Forschungs-
einrichtung wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erkléren, ob sie das ent-
sprechende Schutzrecht iibernimmt. Fiir diesen Fall verpflichtet sich der Industriepartner, unverziig-
lich alle hierzu notwendigen Erklirungen abzugeben. Die Kosten fiir die Ubertragung trigt die Hoch-
schule. AuBert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das
Ubernahmerecht.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

71

7.2

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

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projekt-
leiter ein Interesse daran hat, 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 veréffentlichen oder Dritten, etwa
im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, zuganglich zu machen, solange die Ergebnisse der Ge-
heimhaltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflichteten sich die Hochschule/Forschungs-
einrichtung und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veroffentlichung
vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veréffentlichung oder diesem Vortrag dem
Industriepartner zur Priifung vorzulegen.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser
mitteilt, dass er durch die Veréffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen be-
riihrt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die Ver-
offentlichung und/oder den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners
geheimhaltungsdiirftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veréffentlichung und/
oder 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 d&uB3ert.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfithrung 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

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



8.2

8.3

8.4

Binnen *** Tage [individuell auszufiillen] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner
wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang
er die Einreichung einer prioritétsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. AuBert sich der Industrie-
partner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Rechtetibertragung, stehen die materiellen
Rechte an der betreffenden Erfindung abschlieBend der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und
werden vom Industriepartner an sie zuriick ibertragen. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfin-
dung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung
nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/Forschungseinrichtung in einem solchen Fall
die Erfindung nicht frei, gewéhrt sie dem Industriepartner ein nicht-ausschlieBliches, weltweites,
unwiderrufliches, nicht-tibertragbares, aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden
Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Fiir den Fall, dass eine solche Erfindung spé-
ter wieder frei wird, gewdhren dieses Recht der Projektleiter bzw. dem Industriepartner ein nicht-aus-
schlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-tibertragbares Nutzungsrecht an der betreffen-
den Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Fiir den Fall, dass eine solche Erfindung
spater frei wird, gewdahren dieses Recht sowohl der Projektleiter als auch die weiteren Beschéftigten
der Hochschule/Forschungseinrichtung, die Erkldrungen zur Uberleitung der Rechte nach Ziff. 6.3.
unterzeichnet haben. 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
Vertragsschluss:]

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird
die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tiber die Inanspruch-
nahmefiktion nach § 6 Abs.2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintre-
ten bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird der Indus-
triepartner die die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritatsbegriindende Erstanmeldung
unverziiglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der
Hochschule/Forschungseinrichtung 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 prioritdtsbegriitndende Erstanmeldung wiinscht, wird
die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern iiber die Inanspruch-
nahmefiktion nach § 6 Abs.2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintre-
ten bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule/
Forschungseinrichtung die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung unverziiglich im Namen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 9). Die Hochschule/For-
schungseinrichtung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemas Ziff.
8.2 Satz1zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Die Par-
teien stimmen sich tiber die Auswahl eines Patentanwalts und tiber den Inhalt der Anmeldung ab.

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

19
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10.

1.

12.

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.

Anmelderstellung, ggf. Treuhandverhaltnis

9.1 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 Industrie-
partner. Die prioritdtsbegriindende Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder européische
Schutzrechtsanmeldung.

9.2 Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung lediglich als Treuhdnder fiir den
Industriepartner inne. Im Innenverhdltnis steht das Recht auf das Neurecht ausschlief3lich dem
Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industrie-
partners hinsichtlich der Ausiibung der Rechte aus der Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten
Neurecht befolgen.

93 Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungsein-
richtung dem Industriepartner unverziiglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betref-
fende Neurecht bereits erteilt ist, an dem Neurecht iibertragen und wird dazu alle notwendigen
Erkldrungen abgeben.

Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen
Landern

10.1 Der Industriepartner nimmt weitere, auf der prioritatsbegriindenden Erstanmeldung beruhende
Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechtsvalidierungen im eigenen Namen vor. Er entscheidet
nach eigenem Ermessen, wie und fir welche Ldnder er derartige Schutzrechtsanmeldungen oder
Schutzrechtsvalidierungen durchfiihrt.

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.

Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der
Neurechte trdgt der Industriepartner, es sei denn, dieser hat sein materielles Recht an diesen geméas

Ziffer 8.2 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zurtick tibertragen.

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 Ma3gabe der Anlage 6.



13. Vergiitung von Erfindungen

13.1  Die Vergiitung nach Ziff. 11 umfasst auch die das Entgelt fiir die Einrdumung der Nutzungsrechte an
den Altrechten und fiir die Ubertragung der Neurechte. Bei der Festlegung des Entgelts werden bran-
chenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der
bei der Durchfiihrung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschlieBlich der in
der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls tiblicher Lizenzsatze berticksichtigt.

13.2  Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu
Bedingungen tibertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fithren, dass die vereinbarte
Vergiitung (Ziff. 11) unter Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungs-
einrichtung zu dem Industriepartner in einem auffalligen Missverhdltnis im Sinne einer wesentlichen
Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten Ertridgen und Vorteilen aus der Nutzung des Neu-
rechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag der-
gestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstdnden nach angemes-
sene Beteiligung gewédhrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages ein-
tretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entféllt der Anspruch.

14. Mediation, Schiedsgericht

14.1  Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spiterer Anderungen dieses Vertrags erge-
ben oder sich auf diesen beziehen, einschlieBlich (ohne Einschrdnkung hierauf) dessen Entstehung,
Gultigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchfiihrung, Verletzung oder Beendigung sowie auf3er-
vertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 1312.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem sol-
chen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind geméaf den Regeln fiir das Schlichtungsverfahren der
WIPO dem Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** [indivi-
duell auszufiillen] sein. In dem Schlichtungsverfahren soll die *** [individuell auszufiillen] Sprache ver-
wendet 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 geméf den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem
Schiedsgerichtsverfahren zu unterwerfen und endgtiltig 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 gemaf den Regeln fiir
das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgiiltig
im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern
bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Schieds-
gerichtsverfahren 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] Dartiber hinaus verpflichten sich die Vertrags-
partner, sdmtliche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugénglich werdenden Informationen, die
als vertraulich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umstdnden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse
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16.

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 auszu-
fiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse
unterlassen.

/ * KK

Rechts- und Sachmangelhaftung

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 bestmdog-
licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

16.2 In dem Falle etwaiger Gewéhrleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungsein-
richtung zundchst Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fithrt Auftragsforschung im Bereich der angewandten
Forschung durch und erschlie3t technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhal-
ten, dass Forschungs- und Entwicklungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstdndig 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
Nichtigerkldrung eines oder mehrerer Schutzrechte beriihrt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages.
Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertrags-
partner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kiindigung dieses Vertrages. Anspriiche auf Ruicktritt
und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

16.5 AuBer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlédssiger Unkenntnis haftet der jeweilige Ver-
tragspartner nach diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen
bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichermafen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fir
beeintrdchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahr-
lassig unbekannt geblieben sind.

16.6  Auch haftet der jeweilige Vertragspartner auf3er im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlédssiger
Unkenntnis nicht fiir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfiihrbarkeit oder
Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht firr die wirtschaftliche Verwertbarkeit
des Schutzrechtes.

16.7  Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfénglicher objektiver Unmaéglichkeit oder
Qualitdtsméngeln 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 Dievorgenannten Haftungsbeschrdnkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des
Korpers und der Gesundheit sowie fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz.



17.

18.

19.

Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

171  Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der MaBgabe der Regelungen in Ziff. 9 verpflichtet,
die Neurechte wahrend der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfiir tragt der
Industriepartner im Fall der Ubertragung oder einer Lizenz, die nicht auf Anwendungsgebiete
beschrankt ist, sondern vollumfanglich das jeweilige gesamte Schutzrecht erfasst.

17.2  Die Vertragsparteien werden einander von ihnen bekannt werdenden Verletzungen der Neurechte
unterrichten und sich iber eine Reaktion auf etwaige Angriffe sowie eine Verteidigung der Schutz-
rechte fallweise abstimmen.

[Alternative: ausfiihrliche individuelle Regelung zur Zustdndigkeit 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

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 Verldn-
gerung der Zusammenarbeit vereinbaren.

19.2  Einevorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus
wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach moglich. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Bertick-
sichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls und unter Abwégung der Interessen beider Ver-
tragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle einer
solchen wirksamen Kiindigung kann der kiindigende Vertragspartner die Ubertragung und/
oder die Ruickiibertragung der Neurechte des gekiindigten Vertragspartners auf den kiindi-
genden Vertragspartner verlangen. Fiir diesen Ubergang zahlt der kiindigende Vertrags-
partner an den anderen Vertragspartner die nachgewiesenen entstandenen Kosten fiir die
Erlangung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte. An den Altrechten des gekiindigten
Vertragspartners erhélt der kiindigende Vertragspartner ein kostenloses nicht-ausschlieB3-
liches Nutzungsrecht an den Alt- und Neurechten des gekiindigten Vertragspartners auf dem
Anwendungsgebiet, soweit keine anderweitigen Verpflichtungen entgegenstehen. Ist der
kiindigende Vertragspartner die Hochschule/Forschungseinrichtung, erhalt diese das Recht,
die Altrechte im Rahmen der Auftragsforschung zu lizenzieren;

19.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhiltnissen oder
Verdnderungen in der Besetzung der Geschéftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen,
dass ein Festhalten des anderen Vertragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;
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19.3

19.2.3 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.

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 Schutzrechts die Belas-
tungen durch diese Lizenz vom Ubernehmer des Schutzrechts mit {ibernommen werden.

21. Schlussbestimmungen

21.1  Mindliche 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.

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 Vertrags-
partner durch solche neue, giltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten ent-
sprechen.

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

214 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieB3-
lich deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den ,den
Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner Projektleiter
Anlagen:
Anlage1: Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 3: Muster Beitrittserklarung der Hochschulangehorigen
Anlage4: Liste Hochschulangehorige/Angehorigen der Forschungseinrichtung
Anlage 5: Lénder, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage 6: Vergitung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage7: Muster Erklarung der Hochschulangehorigen



Anlage 3: Muster Erklarung der Hochschulangehérigen

KK

Bezug: Vertrag

Ich, ,nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschaftigter der Hoch-
schule 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 Zusammenarbeit mit dem
Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zugénglich werden. Ich verpflichte mich daher, *** [branchen-
spezifische 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-
rihrt. Soweit und sobald solche Altrechte fiir die Verwertung der Ergebnisse erforderlich sind und keine ent-
gegenstehenden Rechte Dritter bestehen, rdume 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 Forschungsergebnissen, sofern es sich um freie Erfindungen handelt.

3. Mirverbleibt dartiber hinaus ein nicht-ausschlieBliches, nicht-tibertragbares Recht zur Nutzung der For-
schungsergebnisse fiir meine Forschungs- und Lehrtétigkeit. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen
Regelungen zur Geheimhaltung der Forschungsergebnisse. Ferner darf ich meine Forschungsergebnisse im
Rahmen der Forschung fiir oder mit Dritten nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners ver-
wenden. Der Industriepartner sichert mir zu, dass er diese Zustimmung nicht unbilligerweise, nach den
Grundsatzen von Treu und Glauben, verweigern wird. Ausgenommen hiervon sind Altrechte, vor Vertrags-
abschluss vorliegendes Know-how oder nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstdnde.

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 Forschungsergebnisse gegeniiber
dem Industriepartner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.

6. Ichverpilichte mich gegeniiber dem Industriepartner, Forschungsergebnisse nicht ohne schriftliche Zu-
stimmung des Industriepartners zu vertffentlichen oder anderweitig Dritten — auch im Vorverfahren einer
Veroffentlichung - zu offenbaren, so lange die Forschungsergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser
Vereinbarung unterliegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur miind-
lichen Veroffentlichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Verdffentlichung) 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 Ver-
offentlichung Geheimhaltungsinteressen bertiihrt, werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Veroéffentlichung
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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10.

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-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 Neuschutz-
rechten unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erklarungen zeitgerecht und sachlich richtig abge-
ben. Sie werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neuschutz-
rechten schédlich 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 nédher bezeichneten Kooperation.

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

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

,den ,den

Industriepartner Hochschulangehoriger
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zwischen
*** vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
-nachfolgend ,Industriepartner” genannt -
und
*** Hochschule[Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen)
-nachfolgend ,,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt —
sowie [soweit nicht auBeruniversitare 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 alternativ auch ,Vertragspartner) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen]

Ziel dieser Vereinbarung tiber Auftragsforschung ist die Férderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich gepriifte Leitlinie dienen und so weit méglich sicher stellen,
dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestma@ reduziert wird, damit die Verein-
barung auch fiir kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach
verwendbar ist.

Diese Vereinbarung stellt einen Vorschlag bzw. an einigen Stellen gangbare Varianten von Vorschldgen dar, bei
dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im
Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Dabei verbleiben nach diesem Vertrag alle Resultate, die
bei Durchfiihrung des Vertrages entstehen, sofern nicht anders geregelt, grundsétzlich bei der Hochschule [ For-
schungseinrichtung und hierbei entstehende Schutzrechte werden an den Industriepartner auf dem Anwendungs-
gebietim Vertragsgebiet (Ziff. 1u. 2) fiir die Dauer der Schutzrechte ausschlieBlich lizenziert. Fiir die Wissenschaft
bedeutet dies insbesondere die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Verdéffentlichung die Weiter-
entwicklung zu férdern. Fur die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen auf
dem Anwendungsgebiet im Vertragsgebiet in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu kénnen. Bei einer her-
vorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner
profitieren. Insbesondere aufgrund der in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Vertragspartner,
kommt den Ergebnissen (Ziff. 1) und einem klar definierten Vertragsgegenstand (Ziff. 2) besondere Bedeutung zu.

1. Definitionen

Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleiter-
erzeugnissen, ergdnzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte,
fiir die solche Zertifikate erlangt werden kénnen, und Sortenschutzrechte sowie
Urheberrechte und verwandte Schutzrechte

Know-how Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Ver-
suche gewonnen werden und die geheim, das hei3t nicht allgemein bekannt und nicht
leicht zugéanglich sind, wesentlich, das heif3t fiir den Vertragsgegenstand von Bedeu-
tung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heit umfassend genug beschrieben,
so dass gepriift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim® und ,,wesentlich® erfiilllen
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Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und
unter den Vertragsgegenstand sowie in das Anwendungsgebiet fallen

Altrechte Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemacht, gemeldet (§ 5 ATbEG)
oder veroffentlicht wurden, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor
Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how

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

Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse

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

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

2. Vertragsgegenstand

21 Gegenstand des Vertrages ist die Durchfithrung der folgenden Auftragsforschung ***. [individuell sehr
genau (u. a. wegen der Bedeutung fiir die Ergebnisse . S. d. Vertrages) auszufiillen]. Die Ergebnisse der
Letzteren kénnen in folgendem Gebiet Anwendung (im Folgenden: Anwendungsgebiet) finden:

*** [individuell sehr genau auszufiillen, beispielsweise kann hier auch das Tcétigkeitsgebiet des Industrie-
partners genannt werden)

2.2 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 geméf gemeinsam von den
Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspart-
nern unterschrieben sein muss, gultig. Soweit allerdings Leistungsdnderungen erforderlich werden,
die mehr sind als eine bloBe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: In dem MalRe, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spdteren gewerblichen Verwer-
tung 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) erforderlich.]

3. Durchfiihrung der Arbeiten

31 Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter wird die Arbeiten nach besten
Kréften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwen-
dung vorhandener und/oder wéhrend der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kennt-
nisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchfiihren.

32 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 iiberlassene Unterlagen, Gegenstande
oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfiigung gestellt. Sie sind ausschlieBlich fiir die
Durchfiihrung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen
Vertragspartner auf dessen Wunsch zurtickzugeben.
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3.6

3.7

29

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 Zu-
stimmung des Industriepartners Dritte mit der Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu ver-
treten oder fiir andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Ver-
tragspartnern maoglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche
Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt
rechtskréftig zu vertreten oder fur diese rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben, es sei denn, es ist
in diesem Vertrag ausdriicklich geregelt.

Mitteilungen und Erkldrungen

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

Industriepartner: *** [individuell auszufiillen)

T3

Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufiillen)

Projektleiter: *** [individuell auszufiillen]

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

Leistungsdnderungen

Sollte sich wéhrend der Durchfiihrung des Vertrags herausstellen, dass gegentiber dem Forschungs-
plan Leistungsdnderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforder-
lich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.71 Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungs-
anderungen 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, kénnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Anderung
einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen,
in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzverguitung und der Termindnderung
zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverandert.

3.7.3 Inallen anderen Féllen kénnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter
vor einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsver-
einbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatzvergiitung und der Termindnde-
rung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unverdndert.
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3.7.4

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/
organisatorischer 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
schriftlich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die
Verschiebung des Zeitplans, Qualitdtsunterschiede und gegebenenfalls eine zuséatzliche
Vergiitung festzuhalten sind.

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

Die Termine fiir den Ablauf der Arbeiten einschliefSlich 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

5.2

5.3

Die Altrechte verbleiben grundsatzlich beim jeweiligen Inhaber.

Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend tiber derartige Altrechte einschlielich
solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfiigungsmacht sind (z.B., weil sie einer Patent-
verwertungsagentur der Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der
erforderlichen Sorgfalt, vollstdndig, soweit diese voraussichtlich fiir die Nutzung der Ergebnisse erfor-
derlich sind. Die Informationspflicht umfasst auch die Information dartiber, ob und inwieweit der
jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser Altrechte, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter,
beschrankt ist.

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

5.31

5.3.2

Der jeweils berechtigte Vertragspartner rdumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf
die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschlie$3-
liches Nutzungsrecht fiir die Durchfiihrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der
Nutzung des betreffendes Altrechts nicht beschrankt 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
Industriepartner erforderlich sind, rdumen die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder
der Projektleiter dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an die-
sen 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 beschrankt sind, tragen diese
im Rahmen der vorstehenden Rechteeinrdumungen durch geeignete rechtliche oder tatséach-
liche Vorkehrungen, soweit ihnen dies tatsachlich und rechtlich méglich ist (nach bestem Be-
mihen), auch dafiir Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse hiervon unbertiihrt
bleibt. Im Fall von Anpassungen und Beschrankungen stimmen sich die betroffenen Vertrags-
partner gegenseitig ab.

Das fiir die Einrdumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Ver-
glitung in Ziff. 12 enthalten, im Falle einer Leistungsdnderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3
vereinbarten Zusatzvergiitung. Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsanderung zur
Durchfithrung dieses Vertrages erforderlich werden, werden die Vertragspartner sich tiber
die Einbeziehung in diesen Vertrag verstandigen.

5.3.3 Dielizenz an den Altrechten ist beschrankt auf Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur Durch-
fiihrung dieses Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich 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
ausiibt, die Verwertung der Altrechte unbillig erschwert, werden sich die Vertragsparteien
iiber 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 raumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner mit Abschluss dieses
Vertrags eine ausschlieBliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwendungsgebiet und im Ver-
tragsgebiet fiir die Dauer der Schutzrechte ein. Das Entgelt fiir die ausschlieBliche Lizenz an den Neu-
rechten 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
Ergebnissen auf die Hochschule/Forschungseinrichtung zum Zwecke der Lizenzierung an den Indus-
triepartner sichergestellt ist.

Die Forschungs- und Lehrtétigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters
bleibt von diesem Vertrag unbertihrt. Daher steht diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschlief3liches,
nicht-tibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tétigkeiten zu. Unberiihrt hiervon bleiben die ver-
traglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungsein-
richtung und/oder der Projektleiter die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen ge-
werblichen oder nicht-gewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wol-
len, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zuldssig. Der Industriepartner
darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den Grundsétzen von Treu und Glauben, ver-
weigern.

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

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

71

7.2

Der Projektleiter verpflichtet sich gegeniiber dem Industriepartner, seine Diensterfindungen der
Hochschule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu
melden. Er verzichtet gegentiiber dem Industriepartner in Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltend-
machung seines in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrechtes. [Satz 2 dieses Absatzes
Ist - soweit der Vertrag mit einer au8eruniversitdren Forschungseinrichtung geschlossen wird - nicht erfor-
derlich]

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der
Projektleiter ein Interesse daran hat, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veréffentlichen. Sie wollen
diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der
gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berticksichtigen. Daher verpflichten
sich die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter gegeniiber dem Industriepartner,
die Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu verodffentlichen oder
Dritten, etwa im Rahmen von so genannten Peer-Reviews, zugdnglich zu machen, solange die Ergeb-
nisse der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 14 unterliegen. Daher verpflichteten sich die Hochschule/
Forschungseinrichtung und der Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Ver-
offentlichung vorgesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veroffentlichung oder die-
sem Vortrag dem Industriepartner zur Priifung vorzulegen.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser
mitteilt, dass er durch die Veréffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen be-
rihrt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter entweder die
Veroffentlichung und/oder den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepart-
ners geheimhaltungsdirftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veréffentlichung
und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mah-
nung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen
sich gegentiiber der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder dem Projektleiter nicht &uBert.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

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

8.1

8.2

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

Binnen *** Tage [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 Industrie-

partner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ zu einer Rechtetibertragung, stehen die materiellen

Rechte an der betreffenden Erfindung abschlieBend der Hochschule/Forschungseinrichtung zu. Die



9.

8.3

8.4

8.5

Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu ver-
einbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/
Forschungseinrichtung in einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewahrt sie dem Industrie-
partner ein nicht-ausschlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-iibertragbares Nutzungs-
recht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Fir den Fall, dass
eine solche Erfindung spéter frei wird, gewdhren dieses Recht sowohl der Projektleiter als auch die
weiteren Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die Erkldrungen zur Uberleitung der
Rechte nach Ziff. 6.3. unterzeichnet haben. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen Erfin-
dungen ist auf die Nutzung der Ergebnisse dieses Vertrages auf dem Anwendungsgebiet beschrankt.

Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hochschule/
Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tiber die Inanspruchnahmefiktion
nach § 6 Abs.2 ArbEG daftr sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten bzw. die
Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungs-
einrichtung die prioritatsbegriindende Erstanmeldung unverziiglich im Namen der Hochschule/
Forschungseinrichtung vornehmen.

Die Parteien stimmen sich tiber die Auswahl eines Patentanwalts und tiber den Inhalt der Anmeldung ab.
Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neu-

rechten zu unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erkldarungen und Unterschriften zeitge-
recht 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
erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Vertrages zuganglich sind, zu offenbaren,
sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Ubermittlung der Informationen gegeniiber der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheimhaltung entsprechend den
Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

Auslandsanmeldungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Ldndern

9.1

O

Innerhalb von zehn (10) Monaten nach dem Anmeldetag wird der Industriepartner der Hochschule/
Forschungseinrichtung mitteilen, ob er die Prioritédt, und wenn ja, fiir welche Lander in Anspruch ge-
nommen 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, tiber-
tragt sie dem Industriepartner das Recht, in den Landern der Anlage 3 unter Inanspruchnahme der
Prioritdt Schutzrechtsanmeldungen durchzufiihren, sofern der Industriepartner dies wiinscht.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich nach Kraften bemiihen, die Rechte des Projekt-
leiters nach §§ 14, 16 ArbEG durch eine pauschale Einigung nach Erfindungsmeldung abzul6sen.

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

10. 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 tibertragen oder die Lizenz erfasst vollumfénglich das jeweilige gesamte Schutzrecht.

11. Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhalt von dem Industriepartner fiir die Durchfiihrung der Auftrags-
forschung einschlieBlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwen-
digen Einrichtungen eine Vergiitung nach MaB3gabe der Anlage 4. Diese Anlage enthdlt auch die Bedingun-
gen fir die Einrdumung der Nutzungsrechte an den Alt- und Neurechten.

12. Vergiitung von Erfindungen

12.1

12.2

Die Vergiitung nach Ziff. 11 umfasst auch das Entgelt fiir die Einrdumung der Nutzungsrechte an den
Alt- und Neurechten. Bei der Festlegung des Entgelts werden branchenspezifische Besonderheiten
und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfithrung des Ver-
trages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschlieBlich der in der betreffenden Branche bei
Lizenzierung anderenfalls tiblicher Lizenzsatze berticksichtigt.

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. 11) unter Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungs-
einrichtung zu dem Industriepartner in einem auffélligen Missverhaltnis 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 der-
gestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstdnden nach angemes-
sene Beteiligung gewdahrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschlu3 des Vertrages eintre-
tenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entféllt der Anspruch.

13. Mediation, Schiedsgericht

13.1

13.2

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spiterer Anderungen dieses Vertrags erge-
ben oder sich auf diesen beziehen, einschlielich (ohne Einschrdnkung hierauf) dessen Entstehung,
Giltigkeit, bindende Wirkung, Auslegung, Durchfiihrung, Verletzung oder Beendigung sowie auf3er-
vertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der Ziff. 12.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem sol-
chen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind gemé&f den Regeln fiir das Schlichtungsverfahren der
WIPO dem Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** [indivi-
duell auszufiillen] sein. In dem Schlichtungsverfahren soll die *** [individuell auszufiillen] Sprache ver-
wendet werden.

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 gemédf den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem
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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 gemaf3 den Regeln fir
das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgultig im
Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern beste-
hen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Schiedsge-
richtsverfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung
deutschen 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 Vertragspartner, samt-
liche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugénglich werdenden Informationen, die als vertraulich
bezeichnet werden oder nach sonstigen Umsténden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertrags-
partners 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 sons-
tigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet | *** Jahre [individuell auszufiillen] jede eigene Verwertung
oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen.

15. Rechts- und Sachméangelhaftung

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 bestmdog-
licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

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

15.3  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 vollstdndig erreicht werden.
In keinem Fall ibernimmt die Hochschule/Forschungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherun-
gen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

154 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerklarung von Schutzrechten bewusst. Die
Nichtigerklarung eines oder mehrerer Schutzrechte bertihrt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages.
Der Eintritt der Rechtskraft eines Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertrags-
partner 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 fahrlassiger Unkenntnis haftet der jeweilige Ver-
tragspartner nach diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen
bestimmten Schutzbereich desselben. Gleichermafen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fiir
beeintrdchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahr-
lassig unbekannt geblieben sind.
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16.

17.

18.

15.6

15.7

15.8

159

Auch haftet der jeweilige Vertragspartner auf3er im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrldssiger Un-
kenntnis nicht fiir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfiihrbarkeit oder Brauch-
barkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht fiir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des
Schutzrechtes.

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

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

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

16.1

16.2

Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der Magabe der Regelungen in Ziff. 9 verpflichtet,
die Neurechte wahrend der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfiir tragt der
Industriepartner im Fall der Ubertragung oder einer Lizenz, die nicht auf Anwendungsgebiete be-
schréankt 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 Zustdndigkeit und zur Kostentragung sowie zur Mit-
wirkung 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

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 Verlan-
gerung der Zusammenarbeit vereinbaren.

Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus
wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach moglich. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn

18.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Beriick-
sichtigung aller Umstdnde des Einzelfalls und unter Abwédgung der Interessen beider
Vertragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann. Im Falle einer



18.3

solchen wirksamen Kiindigung erhélt der kiindigende Vertragspartner ein nicht-ausschlie$3-
liches Nutzungsrecht an den Alt- und Neurechten des gekiindigten Vertragspartners auf dem
Anwendungsgebiet;

18.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhéltnissen oder
Veranderungen 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 unterstitzt.

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

19. Rechtsnachfolge

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

20. Schlussbestimmungen

20.1 Mindliche 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.

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 Vertrags-
partnern durch solche neue, giiltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten ent-
sprechen.

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

20.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlief3-
lich deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den ,den
Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner Projektleiter
Anlagen:
Anlage1: Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage 2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Anlage 3: Lander, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)

Anlage 4:

Vergtitung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

37
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zwischen
*** vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
-nachfolgend ,Industriepartner” genannt -
und
*** Hochschule[Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen)
-nachfolgend ,,Hochschule/Forschungseinrichtung“ genannt —
sowie [soweit nicht aulSeruniversitdre 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 alternativ auch ,Vertragspartner) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen]

Ziel dieser Vereinbarung tiber Forschungskooperation ist die Forderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich gepriifte Leitlinie dienen und soweit moglich sicher-
stellen, dass bei der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein MindestmaB reduziert wird, damit die
Vereinbarung auch fiir kleinere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen
einfach verwendbar ist. Auch die getroffene Zuordnung der Rechte im Falle von Gemeinschaftserfindungen
unterstiitzt dieses Anliegen in besonders vorteilhafter Weise.

Diese Vereinbarung stellt einen Vorschlag bzw. an einigen Stellen gangbare Varianten von Vorschldgen dar, bei
dem zum Teil schwierig in Einklang zu bringende Ziele und Restriktionen von Wissenschaft und Wirtschaft im
Wege eines fairen Interessenausgleiches geregelt werden. Fiir die Wissenschaft bedeutet dies, insbesondere die
Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Verdffentlichung die Weiterentwicklung zu férdern. Fir die
Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten planungs-
sicher umsetzen zu konnen. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen For-
schungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist jeder-
zeit moglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.

Insbesondere aufgrund der in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Vertragspartner kommt den
Ergebnissen (Ziff. 1) und einem klar definierten Vertragsgegenstand (Ziff. 2) besondere Bedeutung zu.

1. Definitionen

Schutzrechte Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleitererzeug-
nissen, ergdnzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir die
solche Zertifikate erlangt werden kénnen, 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 hei3t fiir den Vertragsgegenstand von
Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das heiBt umfassend genug
beschrieben, so dass gepriift werden kann, ob es die Merkmale ,geheim® und ,,wesent-
lich® erfiillt



Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und

unter den Vertragsgegenstand sowie in das Anwendungsgebiet fallen

Altrechte Erfindungen, die vor Unterzeichnung dieses Vertrages gemeldet (§ 5 ArbEG) oder

veroffentlicht wurden, angemeldete oder erteilte Schutzrechte oder vor Unter-
zeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how

Neurechte Nach Unterzeichnung dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG)

oder veroffentlichte Erfindungen, darauf angemeldete oder erteilte Schutzrechte
oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die
Ergebnisse

Vertragsgegenstand In Ziff. 2 definierter Gegenstand der Kooperation, schliet auch eine Definition des

Anwendungsgebiets, in dem die Ergebnisse Anwendung finden kénnen, ein

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

2. Vertragsgegenstand

2.1

o

Gegenstand des Vertrages ist die gemeinsame Durchfiihrung der folgenden Forschungskooperation***.
[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: Anwendungsge-
biet) finden: *** [individuell sehr genau auszufiillen, beispielsweise kénnen hier auch die Interessen und
Kompetenzen der Kooperationspartner genannt werden]

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von den einzelnen Vertragspartnern durch-
zufiihrenden Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigefiigten Forschungsplan beschrie-
ben. Dieser Forschungsplan wird den laufenden Entwicklungen geméaB gemeinsam von den Vertrags-
partnern fortgeschrieben. Es ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern
unterschrieben sein muss, gultig. Soweit allerdings Leistungsdnderungen erforderlich werden, die
mehr sind als eine bloe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Gegenstand des Forschungsplans in erster Linie die gewerbliche Verwertung von urheber-
rechtlich geschiitzten Werken und verwandten Schutzrechten (etwa bei Design, Datenbanken oder Soft-
ware) ist, erfasst dies das vorliegende Muster nicht. Im Hinblick auf die urheberrechtlichen Regelungen ist
ggf. der Abschluss eines eigenen Vertrages oder einer Ergdnzung erforderlich]

3. Durchfiihrung der Arbeiten

31

32

Die Vertragspartner werden die Arbeiten nach besten Kréften unter Zugrundelegung des neuesten Standes
von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener bzw. wahrend der Dauer der Zusammen-
arbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt miteinander durchfithren.

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 iiberlassene Unterlagen, Gegenstiande
oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfligung gestellt. Sie sind ausschlieBlich fiir die
Durchfiihrung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der Arbeiten an den jeweiligen
Vertragspartner auf dessen Wunsch zurtickzugeben.

39
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3.6

3.7

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 ver-
treten oder fiir andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Ver-
tragspartnern maoglicherweise einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche
Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne Vertragspartner oder die Vertragspartner insge-
samt rechtskréftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben, es sei denn,
esistin diesem Vertrag ausdrucklich geregelt.

Zur Koordination und Steuerung der Durchfiithrung dieses Vertrages sowie zur frithzeitigen Erkennung,
Vermeidung und Losung von Problemen bilden die Vertragspartner ein gemeinsames Steuerungs-
gremium, welches in regelméfigen Zeitabstdnden die Lage des Gesamtprojektes diskutiert. Es fiihrt
ein Projekttagebuch, das aus

- Protokollen der Sitzungen und gewechselte Korrespondenz

- Abnahmeprotokolle

- ***[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 zundchst das Steuerungsgremium zur Losung von etwaigen Konflikten
anrufen.

Das Steuerungsgremium besteht aus folgenden Personen:
rx [individuell auszufiillen]

[individuell auszufiillen]

[individuell auszufiillen]

[individuell auszufiillen]

* K ¥
* KK

*K R

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

Leistungsdnderungen

Sollte sich wahrend der Durchfiihrung des Vertrags herausstellen, dass gegeniiber dem Forschungs-
plan Leistungsdnderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters erforder-
lich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.7.1. Hatdie Hochschule/Forschungseinrichtung oder der Projektleiter erforderliche Leistungs-
dnderungen zu vertreten, wird sie ihre/wird er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend
anpassen.
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3.7.2. InFillen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsdnderung zu vertreten
hat, konnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter vor einer Anderung
einzelner 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 unverandert.

3.7.3. Inallen anderen Féllen konnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter
vor einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsver-
einbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatzvergutung und der Termin-
dnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand unver-
andert.

3.74 Furdie Falle 3.7.2. und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, die die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/orga-
nisatorischer Hinsicht.

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

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das
schriftlich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die
Verschiebung des Zeitplans, Qualitdtsunterschiede und gegebenenfalls eine zusétzliche
Verguitung festzuhalten sind.

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

4. 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.

5. Altrechte
5.1 Die Altrechte verbleiben grundsétzlich bei dem 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 iibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung
der erforderlichen Sorgfalt, vollstédndig, soweit diese 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.

5.3 Fiir diejenigen Altrechte, die fiir die Durchfiithrung dieses Vertrages oder fiir die kommerzielle
Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:
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5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner raumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf
die Dauer und die Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht-ausschlie$3-
liches Nutzungsrecht fiir die Durchfithrung dieses Vertrages ein.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung Inhaberin von Altrechten ist und in
deren Nutzung nicht beschrénkt ist, die fiir die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse durch
den Industriepartner erforderlich sind, rdumt die Hochschule/Forschungseinrichtung dem
Industriepartner an diesen Altrechten eine nicht-ausschlieBliche Lizenz im Rahmen des
Vertragsgegenstandes zu angemessenen Bedingungen ein.

6. Neurechte

6.1

6.2

6.3

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 Anmelderstel-
lung bei Schutzrechten nach au3en Abweichendes regeln.

6.1.1 Industriepartner-Ergebnisse

Industriepartner-Ergebnisse sind solche, die ausschlieBlich von Mitarbeitern des Industrie-
partners erarbeitet wurden (im Folgenden: Industriepartner-Ergebnisse). Diese stehen aus-
schlieBlich dem Industriepartner zu.

6.1.2 Gemeinschaftsergebnisse

Gemeinschaftsergebnisse sind solche, die von Beschéftigten der Hochschule/Forschungsein-
richtung gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen
der Erfindungsanteil der Hochschulbeschéftigten 50 Prozent oder weniger ist (im Folgenden:
Gemeinschaftsergebnisse). Sémtliche materiellen Rechte an diesen Ergebnissen stehen unge-
achtet der Regelung in Ziff. 8 tiber die Anmeldung von Schutzrechten ausschlief3lich dem
Industriepartner zu.

6.1.3 Hochschul-Ergebnisse

Hochschul-Ergebnisse sind solche, die ausschlielich oder zu mehr als 50 Prozent Erfindungs-
anteil von Beschéftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung erarbeitet wurden (im Fol-
genden: Hochschul-Ergebnisse). Diese stehen ausschlieBlich der Hochschule/Forschungsein-
richtung zu.

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

Die Hochschule/Forschungseinrichtung rdumt dem Industriepartner mit Abschluss des Vertrages eine
ausschlieBliche 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 Erklarung gegentiber der Hochschule/
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6.6
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6.8

Forschungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von zehn (10) Monaten nach Anmeldung eines
Schutzrechtes fiir das entsprechende Hochschul-Ergebnis ausiiben, und die Vertragspartner werden
dann unter Berticksichtigung der Grundsétze von Treu und Glauben einen Lizenzvertrag zu den in
Ziff. 13 festgelegten Bedingungen aushandeln. Der Industriepartner kann von der Hochschule/For-
schungseinrichtung eine Verlangerung 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 in Anspruch zu nehmen.

Der Projektleiter verpflichtet sich, weitere Beschéftigte der Hochschule/Forschungseinrichtung, die
dem Anwendungsbereich des § 42 Nr. 2 ArbEG unterfallen, in den Vertragsgegenstand erst dann ein-
zubeziehen, 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 Durchfiihrung des Vertrages vorgesehenen Beschéftigen der Hochschule/Forschungseinrichtung,
die § 42 ArbEG unterfallen, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erkldarungen nach Anlage 2 dieser Betei-
ligten liegen 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 sinngemafs
iibernommen haben und vor allem die unmittelbare Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen
auf die Hochschule/Forschungseinrichtung sichergestellt haben.

Die Forschungs- und Lehrtétigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Projektleiters blei-
ben von diesem Vertrag unbertiihrt. Daher stehen diesen an den Ergebnissen ein nicht-ausschlief3liches,
nicht-tibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tétigkeit zu. Unberiihrt hiervon bleiben die vertrag-
lichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung
die Ergebnisse im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nicht-gewerblichen
Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden will, ist dies nur nach schriftlicher Zu-
stimmung 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 Verwertungs-
interesse seitens des Industriepartners besteht, eine nicht-ausschlieBliche Lizenz zu angemessenen
Bedingungen anbietet.

7. Negative und positive Publikationsfreiheit

71

Der Projektleiter verpflichtet sich gegeniiber dem Industriepartner, seine Diensterfindungen der
Hochschule/Forschungseinrichtung nach den Regelungen des Arbeitnehmererfindungsrechts zu
melden. Er verzichtet gegentiber dem Industriepartner im Bezug auf die Ergebnisse auf die Geltend-
machung seines in § 42 Nr. 2 ArbEG geregelten negativen Publikationsrechtes. [ Dieser Absatz ist — soweit der
Vertrag mit einer auSeruniversitéren Forschungseinrichtung geschlossen wird — nicht erforderlich]
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7.2

8.1

8.2

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung gesetzlichen Verpflich-
tungen unterliegt, die Ergebnisse ihrer Forschung zu veréffentlichen. Sie wollen diesem Interesse
Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebenenfalls an
einer Geheimhaltung interessiert sein muss, beriicksichtigen. Daher verpflichten sich die Hochschule/
Forschungseinrichtung und der Projektleiter gegeniiber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne
schriftliche Zustimmung des Industriepartners nicht zu veroffentlichen oder Dritten, etwa im Rah-
men von so genannten PeerReviews, zugédnglich zu machen, solange die Ergebnisse der Geheimhal-
tungspflicht nach Ziff. 14 unterliegen. Daher verpflichten sich Hochschule/Forschungseinrichtung
und Projektleiter, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veréffentlichung vorgesehen sind,
mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veréffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner
zur Priifung vorzulegen.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung der
Hochschule/Forschungseinrichtung mitteilt, dass er durch die Veroffentlichung oder den Vortrag
seine Geheimhaltungsinteressen bertihrt sieht, wird Hochschule/Forschungseinrichtung entweder
die Veroffentlichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industrie-
partners geheimhaltungsdiirftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veroffent-
lichung 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 nicht duBert.

8. Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfithrung des Vertrages bestrebt, die Ergebnisse durch Schutzrechte abzu-
sichern. Dies beriihrt nicht die bei bestehender materieller Berechtigung nach Ziff. 6 grundsétzliche Dispositions-
freiheit des Industriepartners im Hinblick auf die Ergebnisse. Fiir die Anmeldung dieser Neurechte gelten folgen-
de Regeln: Die Vertragspartner informieren sich gegenseitig unverziiglich tiber die bei ihnen eingegangenen
vollstdndigen Erfindungsmeldungen. Nach Abstimmung der Erfindungsanteile der jeweiligen Vertragspartner
unterliegen die Schutzrechtsanmeldungen folgenden Regeln:

Neurechte an Industriepartner-Ergebnissen
Die Anmeldung von Neurechten an Industriepartner-Ergebnissen obliegt allein dem Industriepartner.
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
welchem Umfang er die Einreichung einer prioritdtsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht.
AuBert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, stehen die Eigen-
tumsrechte an der betreffenden Erfindung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und
werden vom Industriepartner an sie tibertragen. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Er-
findung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechts-
anmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/Forschungseinrichtung in
einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewédhrt sie dem Industriepartner ein nicht-aus-
schlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht-tibertragbares Nutzungsrecht an der be-
treffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten zu angemessenen Bedin-
gungen. Andernfalls gewdhrt der Projektleiter dem Industriepartner ein solches Nutzungsrecht.



8.3

8.4

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

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine prioritatsbegriindende Erstanmeldung wiinscht,
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern iiber die
Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs.2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruch-
nahme eintreten bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch 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 Industriepartner ist Herr des
Verfahrens und hat das Recht, alle Texte und Anspriiche zu formulieren sowie Prifungsver-
fahren durchzufihren.

Alternative 2: Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriitndende Erstanmeldung wiinscht,
wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern iiber die
Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs.2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inan-
spruchnahme eintreten. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die priori-
tétsbegriindende Erstanmeldung unverziiglich im Namen der Hochschule/Forschungsein-
richtung und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 9). Die Hochschule/Forschungseinrich-
tung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemaB Ziff. 8.2 Satz 1
zu benennenden Rechts oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Hat der
Industriepartner in der Mitteilung gemaép Ziff. 8.2 Satz 1 keinen Rechts oder Patentanwalt be-
nannt, wahlt die Hochschule/Forschungseinrichtung einen Rechts- oder Patentanwalt aus.
Uber den Inhalt der Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

Neurechte an Hochschul-Ergebnissen

8.3.1

8.3.2

Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Information tiber die Erfindungs-
meldung beim Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schrift-
lich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einreichung einer prioritdtsbegriindenden
Erstanmeldung wiinscht. AuBert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder
negativ, steht es im Belieben der Hochschule/Forschungseinrichtung, die betreffende Erfin-
dung in Anspruch zu nehmen.

Wenn der Industriepartner eine prioritdtsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die
Hochschule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tiber die Inan-
spruchnahmefiktion nach § 6 Abs.2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruch-
nahme eintreten. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die prioritétsbe-
griindende 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.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neu-
rechten zu unterstiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erkldrungen zeitgerecht und sachlich rich-
tig abzugeben. Die Vertragspartner werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und
Aufrechterhaltung von Neurechten schédlich sein kénnte.
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8.5

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat das Recht, ein Verwertungsunternehmen (im Folgenden:
Verwertungsunternehmen), statt ihrer mit der Abwicklung der Anmeldung zu betrauen und diesem
Verwertungsunternehmen daher, soweit erforderlich, Informationen, die ihr im Rahmen dieses Ver-
trages zuganglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Ubermittlung
der Informationen gegeniiber der Hochschule/Forschungseinrichtung zur Geheimhaltung entspre-
chend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

9. Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen; Treuhandverhaltnis

9.1

9.2

93

Anmelder der prioritdtsbegriitndenden Erstanmeldung von Gemeinschaftsergebnissen sind die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn die Hochschule/
Forschungseinrichtung verzichtet hierauf bis zur AuBerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2.2
schriftlich gegeniiber dem Industriepartner. Die Hochschule/Forschungseinrichtung erklért bereits
jetzt ihren Verzicht, soweit der Erfindungsanteil des Projektleiters und anderer bei der Hochschule/
Forschungseinrichtung Beschéftigten 20 Prozent nicht tiberschreitet. Die prioritdtsbegriindende
Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder européische Schutzrechtsanmeldung.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen
lediglich als Treuhdnder fur den Industriepartner inne. Im Innenverhéltnis steht das Recht auf das
Neuschutzrecht ausschlieBlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird
daher Weisungen des Industriepartners hinsichtlich der Austibung der Rechte aus der Anmeldung
und der Rechte aus dem erteilten Neuschutzrecht befolgen.

Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungsein-
richtung dem Industriepartner auf Wunsch unverziiglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern
das betreffende Neuschutzrecht bereits erteilt ist, an dem Neuschutzrecht zu einem Gemeinschafts-
ergebnis tibertragen und wird dazu alle notwendigen Erkldrungen abgeben.

10. Auslandsanmeldungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Landern

10.1

Auslandsanmeldungen 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 die Aus-
landsanmeldungen bei Gemeinschaftsergebnissen im eigenen Namen vor, es sei denn, der Industrie-
partner hat die Rechte daran nach Ziff. 8.2.1an die Hochschule/Forschungseinrichtung tibertragen.
Er entscheidet nach eigenem Ermessen, fir welche Lédnder er Auslandsanmeldungen durchfiihrt.

Der Industriepartner ist jederzeit frei, Neurechte zu Gemeinschaftsergebnissen ganz oder in einzel-
nen 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 3 aufgefiihrten Lindern
in Anspruch nehmen will, ibertrégt er der Hochschule/Forschungseinrichtung das Recht, in den
anderen Ldndern der Anlage 3 unter Inanspruchnahme der Prioritét Schutzrechtsanmeldungen
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10.2

durchzufiihren, sofern die Hochschule/Forschungseinrichtung dies wiinscht. In einem solchen Fall
gewdhrt diese dem Industriepartner ein nicht-ausschlieBliches, weltweites, unwiderrufliches und
nicht-tibertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden
Schutzrechten im Rahmen des Vertragsgegenstandes.

Beabsichtigt der Industriepartner einzelne Neurechte ganz oder in einzelnen Ladndern aufzugeben,
bietet er diese der Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur unentgeltlichen
Ubernahme an. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich binnen eines Monats ab Eingang
dieser Mitteilung erklaren, ob sie das entsprechende Schutzrecht tibernimmt. Fur diesen Fall ver-
pilichtet sich der Industriepartner, unverziiglich alle hierzu notwendigen Erkldrungen abzugeben.
AuBert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Uber-
nahmerecht.

Auslandsanmeldungen und Schutzrechtsaufgabe bei Hochschul-Ergebnissen

Etwaige Auslandsanmeldungen und die Schutzrechtsaufgabe im Falle von Hochschul-Ergebnissen
sind Gegenstand der auszuhandelnden Bedingungen der Lizenz nach Ziff. 6.3 fiir den Fall der Options-
ausiibung. Ubt der Industriepartner die Option gemaB Ziff. 6.3 nicht aus, entscheidet die Hochschule/
Forschungseinrichtung nach eigenem Ermessen, fiir welche Lander sie Auslandsanmeldungen durch-
fahrt.

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 tragt der Industriepartner, es sei denn, er hat sein mate-
rielles Recht an diesen gemaB Ziffer 8.2.1 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung tibertragen.
Nach einer solchen Rechtetibertragung 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
Option nach Ziff. 6.3 ausiiben, tragt er alle ab Optionsausiibung anfallenden weiteren Kosten. Sollte
der Industriepartner keinen Wunsch zur Anmeldung nach Ziff. 8.3.1 du8ern, 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 trdgt ebenso alle weiteren
Kosten fiir dieses Neuschutzrecht und fiir die Auslandsanmeldungen. Soweit die Hochschule/For-
schungseinrichtung und der Industriepartner eine Verldngerung der Optionsfrist nach Ziff. 6.3 ver-
einbart haben, verpflichtet sich der Industriepartner, die Kosten fiir vereinbarte Auslandsanmel-
dungen zu iibernehmen.
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12. Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhélt von dem Industriepartner fiir die Forschungskooperation ein-
schlieBlich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfithrung dieses Vertrages notwendigen Einrich-
tungen eine Vergiitung nach MaB3gabe der Anlage 5 sowie ggfs. Ziff.13 in Alternative 2.

13. Vergiitung von Erfindungen

1. Alternative: Gesamtvergtitungsmodell

13.1

13.2

Die Vergiitung nach Ziff. 12 umfasst auch die Entgelte fiir Alt- und Neurechte. Bei der Festlegung der
vorgenannten Vergiitung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hin-
sichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfithrung des Vertrages voraussichtlich ent-
stehenden Erfindungen, einschlieBlich der in der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls
ublicher Lizenzsédtze, beriicksichtigt.

Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu
Bedingungen tibertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fithren, dass die vereinbarte
Vergiitung (Ziff. 12) unter Beriicksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungs-
einrichtung zu dem Industriepartner in einem auffdlligen Missverhdltnis im Sinne einer wesentlichen
Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten Ertrigen und Vorteilen aus der Nutzung des
Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Vertragspartners den Vertrag
dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstdnden nach ange-
messene Beteiligung gewdahrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages
eintretenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entféllt der Anspruch.

2. Alternative: Pauschalmodell

13.1

Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung <50 %)

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

13.1.2 Beieiner kommerziellen Nutzung der der Erstanmeldung zugrunde liegende Erfindung, ver-
gtitet der Industriepartner die Hochschule/Forschungseinrichtung zusatzlich wie folgt:

[Fiir die Vergiitung 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 Er-
findung pro Schutzrechtsfamilie. Der Betrag erhoht sich auf € *** [individuell auszufiillen],
wenn der Industriepartner die Nutzung spater als ***
Erstanmeldung aufnimmt. Letzteres kann der Industriepartner durch eine Zahlung der € ***
lindividuell auszufiillen] an die Hochschule/Forschungseinrichtung vor Ablauf der *** Jahre
[individuell auszufiillen] ablosen.

Jahre [individuell auszufiillen] nach der



13.2

13.3

13.4

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

bis €[...] erfindungsgemé&fBem Umsatz €]...]
von €[...] bis €[...] erfindungsgeméBem Umsatz €]...]
von €[...] bis €]...] erfindungsgemé&Bem Umsatz €]...]

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

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

Im Falle von Gemeinschaftsergebnissen mit einem Erfindungsanteil von Hochschulen/Forschungsein-
richtungen von jeweils genau 50 Prozent richtet sich die zu zahlende Vergiitung nach 13.1.1 und 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 Industrie-
partner 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-
gebtihr 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 Lizenzgebtihr 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 halbjahrlich 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
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 ausldndischer Wahrung
gezahlte Lizenzen werden unverziiglich nach Zahlungseingang beim Industriepartner gegebenen-
falls unter Abzug von Quellen oder dhnlichen Steuern, welche in Verbindung mit dem Transfer auf-
grund Gesetzes, Verordnung aus sonstigen rechtlichen Griinden zu zahlen sind, zum Tageskurs in
Euro umgerechnet. Der Industriepartner haftet nicht fiir verspatete Abrechnung seiner Sublizenz-
nehmer, sofern es sich nicht um konzernverbundene Unternehmen handelt.
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13.5

13.6.

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

Nutzungi. S. d. Ziff. 13.1.2 und 13.3 versteht sich als tatsdchlicher Einsatz der erfinderischen Lehre, ins-
besondere in den Nutzungsformen des § 9 PatG. Falls die Nutzung darin besteht, dass das Schutzrecht/
die Schutzrechtsfamilie durch den Industriepartner lediglich im Rahmen eines Patentlizenztausch-
vertrages auf einem breiten technischen Gebiet, bei dem die jeweils lizenzierten Schutzrechte nicht
explizit aufgefiihrt sind, lizenziert wird, erméBigt sich die Vergiitung nach Ziff. 13.1.2 auf die Halfte.

Die Vertragspartner stehen dafiir ein, dass sie simtliche an den Ergebnissen beteiligten Erfinder, die
bei ihnen beschéftigt sind oder in einem sonstigen Vertragsverhdltnis zu ihnen stehen, entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen vergiiten.

14. Mediation, Schiedsgericht

14.1

14.2

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spiterer Anderungen dieses Vertrags erge-
ben oder sich auf diesen beziehen, einschlieBlich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung,
Gultigkeit, 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 geméaB den Regeln fiir das Schlichtungsverfahren der WIPO
dem Schlichtungsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Schlichtungsverfahrens soll *** sein. In dem
Schlichtungsverfahren soll die *** Sprache verwendet werden.

Falls und insoweit, als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des
Schlichtungsverfahrens aufgrund des Schlichtungsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Ein-
reichung eines Schiedsantrags einer Partei gemaf 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
versaumt, sich an dem Schlichtungsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Schlichtungs-
verfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei
gemadl den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unter-
worfen und endgtiltig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus
drei Schiedsrichtern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** sein. In dem Schieds-
gerichtsverfahren soll die deutsche Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung
deutschen Rechts entschieden werden.

15. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartner bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufiillen] besteht
fort/wird aufgehoben. [nicht zutreffendes streichen] Dariiber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, samt-

liche ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag zugdnglich werdenden Informationen, die als vertraulich

bezeichnet werden oder nach sonstigen Umsténden als Geschéfts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspart-



ners 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/

T3

Jahre [individuell auszufiillen] jede eigene Verwertung oder unbe-

fugte Aufzeichnung solcher Geschifts- und Betriebsgeheimnisse unterlassen.

16. Rechts- und Sachméangelhaftung

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

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 bestmog-
licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

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

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

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

AuBer im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlassiger Unkenntnis haftet der jeweilige Ver-
tragspartner nach diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen
bestimmten Schutzbereich desselben. GleichermaBen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fir
beeintréchtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahr-
lassig unbekannt geblieben sind.

Auch haftet der jeweilige Vertragspartner auBBer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrldssiger
Unkenntnis nicht fir Tauglichkeitsméangel, wie etwa fehlende technische Ausfithrbarkeit oder Brauch-
barkeit. Der jeweilige Vertragspartner haftet auch nicht fir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des
Schutzrechtes.

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

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

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

51



52

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Jenseits der Regelungen iiber 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 Reak-
tionen auf Angriffe auf die Schutzrechte frei.

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

18. 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.

19. 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 Verldn-
gerung der Zusammenarbeit vereinbaren.

19.2. Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus
wichtigem Grund bleibt den gesetzlichen Regelungen nach maoglich. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Bertiick-
sichtigung aller Umstande des Einzelfalls und unter Abwédgung der Interessen beider Ver-
tragspartner die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann. Imm Falle einer
solchen, wirksamen Kiindigung erhélt der kiindigende Vertragspartner ein nicht-ausschlies3-
liches Nutzungsrecht an den Alt und Neurechten des gekiindigten Vertragspartners im Rah-
men des Vertragsgegenstandes 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.



53

20. Schlussbestimmungen

20.1 Mindliche 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.

20.2 Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird
die Vereinbarung im tibrigen hiervon nicht beriithrt. Derartige Bestimmungen werden die Vertrags-
partner durch solche neue, giiltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten ent-
sprechen.

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

20.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlie3-
lich deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner Projektleiter

Anlagen:

Anlage 1: Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage 2: Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage 3: Muster Beitrittserkldrung der Hochschulangehorigen

Anlage 4: Liste Hochschulangehorige [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 5: Verguitung [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 Beschaftigter 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 zugéanglich werden. Ich verpflichte mich daher,
[-.-]1[branchenspezifische Geheimhaltungsklauseln)

Dariiber hinaus iibernehme 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-
ruhrt. 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 Projekt-
leiter und anderen Beschéftigten der Hochschule gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbei-
tet wurden und bei denen der Erfindungsanteil der Hochschulbeschéftigten 50 Prozent oder weniger ist (im
Folgenden: Gemeinschaftsergebnisse) oder der aller anderen Ergebnisse (im Folgenden: Hochschul-Ergeb-
nisse) nach Ausiibung einer dem Industriepartner zustehenden Option erforderlich sind, und keine entge-
genstehenden Rechte Dritter bestehen, rdume ich dem Industriepartner an diesen Altrechten eine nicht-aus-
schlieBliche Lizenz zu marktiiblichen Bedingungen ein.

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

3. Mirverbleibt dartiber hinaus ein nicht-ausschlieBliches, nicht-tibertragbares Recht zur Nutzung der Ergeb-
nisse fiir meine Forschungs- und Lehrtétigkeit. 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 Grundsitzen von Treu und Glauben ver-
weigern wird. Ausgenommen hiervon sind Altrechte, vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder
nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstdande.

4. Ichverpflichte mich gegentiiber 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. Ichverpilichte mich gegeniiber dem Industriepartner, Ergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des
Industriepartners zu verdifentlichen oder anderweitig Dritten — auch im Vorverfahren einer Veroffent-
lichung - zu offenbaren, so lange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung
unterliegen. Ich werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur miindlichen Ver-
offentlichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Ver6ffentlichung) mindestens sechs (6) Wochen vor der
Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur Prifung vorlegen.



10.

Wenn der Industriepartner binnen vier (4) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Ver-
offentlichung Geheimhaltungsinteressen bertihrt, werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Veroffentlichung
unterbleibt oder die aus Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbediirftigen Informationen gestrichen
werden. Die Zustimmung zur Veroffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der
Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf
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, gewédhre 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. 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 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 meiner Mitwirkung an der im Betreff ndher bezeichneten
Kooperation.

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

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

,den ,den

Industriepartner Hochschulangehériger
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zwischen

EE T3

und

, 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

Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Topographien von Halbleiter-
erzeugnissen, ergdnzende 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 heif3t 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
~wesentlich® erfiillen

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

21 Gegenstand des Vertrages ist die Durchfiihrung des folgenden Werkauftrags ***. [individuell auszu-

fiillen)

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 be-

schrieben. Dieser Auftragsplan wird den laufenden Entwicklungen geméf gemeinsam von den
Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils aktuellen Fassung, die von allen Vertragspart-
nern unterschrieben sein muss, gultig. Soweit allerdings Leistungsdanderungen erforderlich werden,
die mehr sind als eine bloBe Anpassung des Auftragsplanes, gilt Ziff. 3.4.

[Anm.: In dem MalRe, in dem der Schwerpunkt des Vertrages auf der Erstellung und ggf. spdteren gewerblichen 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, Re-
gelungen zum Quellcode, aber auch umfassendere Regelungen zu urheberrechtlichen Nutzungsrechten) erforderlich.]



Durchfiihrung der Arbeiten

3.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter werden die Arbeiten nach besten
Kréften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wissenschaft und Technik unter Ver-
wendung vorhandener bzw. wahrend der Dauer der Zusammenarbeit gewonnener eigener Kennt-
nisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durchfiihren.

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

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

34 Leistungsédnderungen

Sollte sich wahrend der Durchfithrung des Vertrages herausstellen, dass gegeniiber dem Auftragsplan
Leistungsdnderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder des Projektleiters erforderlich wer-
den, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

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

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

3.4.3 Inallen anderen Féllen kdnnen die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Projektleiter
vor einer Anderung einzelner Leistungen den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungs-
vereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage einer angemessenen Zusatzvergiitung
und der Termindnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertrags-
gegenstand unverdndert.

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

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/orga-
nisatorischer 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
schriftlich in der Abdnderungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die
Verschiebung des Zeitplans, Qualitdtsunterschiede und gegebenenfalls eine zusitzliche
Vergiitung festzuhalten sind.

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

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.

Schutzrechte und Know-how

5.1 Die Parteien gehen nicht davon aus, dass bei Durchfithrung 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 MafBgabe der Anlage 3.

Geheimhaltung

*K K

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

[individuell auszufiillen]

Dartiber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, sémtliche 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 tétigen 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 Sachméangelhaftung
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 bestmdog-

licher Ausnutzung des Standes der Wissenschaft erbringen.

8.2 In dem Falle etwaiger Gewédhrleistung 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 Zusicherun-
gen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

8.4 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfénglicher objektiver Unmdoglichkeit oder
Qualitdtsmangeln nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrénkt.

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

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

9. Schlussbestimmungen

9.1

Q)2

O

9.4

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.

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird
die Vereinbarung im Ubrigen hiervon nicht beriihrt. Derartige Bestimmungen werden die Vertrags-
partner durch solche neue, giiltige Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten ent-
sprechen.

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

[wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieB3-
lich deutsches Recht unter ausdriicklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.

,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner

Anlagen:
Anlage1:
Anlage 2:
Anlage 3:

Auftragsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen)
Vergiitung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
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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 Vertrédge, die primér 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
Bezug auf vertragsgegenstandliche Ergebnisse —
selbst nicht dem Industriepartner, sondern demjeni-
gen Partner zugeordnet werden sollten, der diese
entwickelt hat. Demgegeniiber haben gerade die
Vertrdge zur Auftragsforschung und zu Forschungs-
kooperationen 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 Diskussionen dazu entschlossen, im Bereich
der Auftragsforschung zwei gleichberechtigt neben-
einander stehende Varianten anzubieten, ndmlich
eine Variante, in der die Ergebnisse von der Hochschu-
le/Forschungseinrichtung im Wesentlichen lizenziert
werden, sowie eine Variante, in der diese auf den
Industriepartner ibertragen werden, jeweils ein-
schlieBlich etwaiger Schutzrechte, insbesondere
Patente.

Vor diesem Hintergrund verstehen sich die fol-
genden Anmerkungen, die weniger als Kommen-
tierung im Sinne eines juristischen Kommentars zu
verstehen 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 Expertengrup-
pe sich fiir die entsprechende Regelung entschieden
hat.

Vertragspartner

Die Anmerkungen zu den Vertragspartnern sind
vorangestellt, um hervorzuheben, dass ihrer Be-
stimmung einige Bedeutung zukommt. Bei der
Drittmittelforschung kénnen sich verschiedene
Personen als Vertragspartner gegentiberstehen. Bei
jedem Projekt ist daher auf individuelle Besonder-
heiten der Beteiligten zu achten. Diese konnen etwa
die Vertretungsbefugnis des Industriepartners oder
der Hochschule[Forschungseinrichtung und die zu
benennenden Projektleiter betreffen oder kénnen
darauf beruhen, dass mehrere Projektleiter zusam-
menarbeiten.

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 gegen-
uiiber. Wegen der grundgesetzlichen Freiheitsgarantie
haben die Hochschulen/Forschungseinrichtungen
nur ein beschranktes Weisungsrecht gegeniiber 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 Vertrdge iiber Drittmittelfor-
schungsprojekte nicht zwingend dreiseitig in einer
Vertragsurkunde geschlossen werden missen. Es ist
vielmehr auch denkbar, dass zwei Vertragsurkunden
beziiglich desselben Projektes — die eine zwischen
Industriepartner und Hochschule/Forschungsein-
richtung, 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 sicherge-
stellt sein, dass die Rechte an den Ergebnissen, ein-
schlieBlich 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
Schutzrechte und das Know-how bertihren, entstam-
men sie der Gruppenfreistellungsverordnung zum
Technologietransfer vom 27. April 2004 (EG Nr. 772/
2004). Im Ubrigen unterscheiden sie insbesondere die
wichtigen Begriffe der Ergebnisse sowie der Neu- und
Altrechte und schlieBlich des Vertragsgegenstandes
einschlieBlich 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
Verguitung in Ziff. 13 (bzw. Ziff. 12 bei Variante Lizenz)
zu bertiicksichtigen 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, son-
dern das angestrebte Ergebnis des Projektes vor allem
auch detailliert beschrieben ist. Ein moglicher Ver-
tragsgegenstand ist in Ziff. 2 der Vertragsbausteine
exemplarisch formuliert. Dieser Vorschlag istin jedem
Einzelfall zu modifizieren. Empfehlenswert ist, die

Formulierung 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 - Erfin-
dungen und Know-how sind. Der Grund, besondere
Mustervertrage gerade fiir diese Konstellation vorzu-
legen, liegt einerseits in § 42 ArbEG, der iberhaupt
nur bei Erfindungen greift, und andererseits in den
Besonderheiten, die bei Erfindungen von Arbeit-
nehmern im Verhéltnis zwischen Hochschule/For-
schungseinrichtung und erfindendem Hochschul-
lehrer gelten. Forschungsprojekte konnen indes auch
das Ziel haben, urheberrechtlich geschiitzte Werke
hervorzubringen, wenn etwa Datenbanken oder
Computerprogramme geschaffen werden sollen. Nur
soweit hierbei computerimplementierte und damit
im Grundsatz patentfdhige Erfindungen bzw. Know-
how betroffen sind, sind diese von den Vertrags-
bausteinen erfasst. Spezifische Vertrage iilber Werke,
die den Schutz des Urheberrechts genief3en, sollen
und missen insoweit von den Vorschldgen ausge-
nommen werden; siehe hierzu die direkte Anmer-
kung in Ziff. 2.

Im Zusammenhang mit der Zuordnung der Rechte
in den einzelnen Vertragstypen spielt das (materielle)
Anwendungsgebiet fiir die Ergebnisse eine besonde-
re Rolle. Im Fall der Auftragsforschung sollten die
Vertragspartner besonderes Augenmerk auf die Ver-
handlung dieses Punktes richten, da er unmittelbaren
Einfluss auf die Zuordnung der Rechte hat und damit
natiirlich auch im Zusammenhang mit der Vergiitung
(Ziff. 13 (bzw. Ziff. 12 bei der Variante Lizenz)) steht. Je
weiter das Anwendungsgebiet formuliert ist, desto
mehr Rechte werden dem Industriepartner einge-
raumt, sei es im Wege der Ubertragung, sei es im Wege
der Lizenz.

Auch das (territoriale) Vertragsgebiet ist im
Einzelnen zu definieren - weltweit, auf die Bundes-
republik Deutschland beschrankt oder mit spezieller
Landerauswahl. Insbesondere beim Abschluss von
Lizenzvertrdgen ist diese Definition von erheblicher
Bedeutung.
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3. Durchfithrung 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
Vertrdgen tiber Drittmittelforschungsprojekte
bewdhrt:

» Regelungen zur Abwicklung des Forschungs-
vorhabens, zum Projektmanagement und insbe-
sondere zu Anderungen des Forschungsplanes;

» Regelungen tiber 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 vielen Mog-
lichkeiten. Im Grunde genommen wiederholt dieser
Text nur die ohnehin im Wesentlichen im BGB veran-
kerten Grundlinien und ist z. B. in dem Punkt, dass
ohne Einigung keine Anderung des Forschungsplanes
moglich ist, nur Ausfluss der allgemeinen Vertrags-
freiheit. Es hat sich aber gezeigt, dass das Festhalten
derartiger Formalia fiir die alltdgliche Abwicklung
eines Projektes, insbesondere fiir die im Tagesge-
schéft 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 miissen sich
die Beteiligten tiberlegen, wie sie mit etwaigen Alt-
rechten, also bereits vorexistierenden Schutzrechten
und Know-how der jeweiligen Vertragspartner, um-
gehen wollen. Sowohl die Durchfithrung des Projek-
tes als auch die Verwertung der Ergebnisse konnen
von Altrechten betroffen und beeintrachtigt werden.

Insbesondere bei groBen Industriepartnern als
auch bei groBen Hochschulen/Forschungseinrich-
tungen gibt es selten eine Wissensbiindelung an
einer zentralen Stelle. Hiufig hat nicht (nur) der
Projektleiter Kenntnis tiber existierende Altrechte der
Hochschule/Forschungseinrichtung. Vielmehr liegen
die Altrechte und damit auch die Kenntnis ihrer
Existenz in verschiedenen, hdufig rdumlich entfernt
liegenden Instituten und Einrichtungen. Als Losung
schlédgt die Expertengruppe vor, dem jeweiligen Ver-
tragspartner eine dieser Situation angemessene In-
formationspflicht aufzuerlegen. Dieser wird ver-
pflichtet, dem anderen Vertragspartner nach bestem
Wissen und Gewissen Auskunft iiber existierende
Altrechte zu erteilen. Soweit sich aus den Informa-
tionen, die die Vertragspartner sich gegenseitig
geben, Altrechte ergeben, deren Nutzung fiir die
Durchfiihrung des Vertrages und/oder fiir die kom-
merzielle Nutzung erforderlich sind, enthalten die
Vertragstypen Forschungskooperation bzw. Auftrags-
forschung unterschiedliche Regelungen:



Forschungskooperation

Ziffern 5.3.1und 5.3.2 beziehen sich auf die Einrdu-
mung von Rechten an Altrechten. Die Experten-
gruppe ist 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
héaufig die Hochschule/Forschungseinrichtung
oder der Projektleiter sein — bei der Durchfithrung
des Projektes bertihrt 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
marktiiblichen Bedingungen. Das vorgeschlagene
Modell ermdéglicht es dem Berechtigten, die ge-
wonnenen Ergebnisse umfassend zu verwerten,
wéhrend das Schutzrechtsportfolio des Rechtgebers
aufrechterhalten bleibt.

Die Regelung in Ziff. 5.3.2 bedeutet nattirlich, dass
die beteiligten Parteien sich Uiber die Details dieser
nicht-ausschlieBlichen Lizenz zu angemessenen
Bedingungen verstdandigen, also einen Lizenz-
vertrag verhandeln miissen.

Auftragsforschung
Ubertragung und Lizenz

Ziffern 5.3.1und 5.3.2 beziehen sich auf die Ein-
rdumung von Rechten an Altrechten. Die Exper-
tengruppe ist 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
héaufig die Hochschule/Forschungseinrichtung
oder der Projektleiter sein — bei der Durchfithrung
des Projektes beriihrt werden, verpflichtet sich der
Rechteinhaber dazu, diese unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen. Eine solche wechselseitige
Rechtseinrdumung ist auf das Forschungsprojekt
beschrdnkt. Werden Altrechte hingegen (erst) bei
der Verwertung der Forschungsergebnisse rele-
vant, weicht die Regelung in den Vertragsbau-
steinen zur Auftragsforschung von der fiir For-
schungskooperationen ab.

Auch hier raumt zwar die Hochschule/Forschungs-
einrichtung bzw. der Projektleiter dem Industrie-
partner eine nicht-ausschlieBliche Lizenz ein, die
insoweit nicht ,kostenlos® ist, als die Vergiitung fiir
die Einrdumung dieser Lizenz in den Regelungen
zur Vergiitung in Ziff. 12 bzw. 13 enthalten ist.
Hinzu tritt die Regelung in Ziff. 5.3.2 unter Absatz 2,
dass bei Beschrdnkungen der Hochschule/For-
schungseinrichtung bzw. des Projektleiters in
Bezug auf die Lizenzierung dieser Altrechte diese
sich nach besten Kraften bemiihen missen, dass
durch diese Beschrdnkung die kommerzielle
Nutzung der Ergebnisse durch den Industrie-
partner unberiihrt bleibt.

Wesentliches Komplementar dieser von den Vergi-
tungsregelungen in Ziff. 13 erfassten weiteren
nicht-ausschlieBlichen Lizenz ist dann allerdings
die Regelung in Ziff. 5.3.3, die die Expertengruppe
empfiehlt: Diese Lizenz an den Altrechten ist be-
schrankt auf die Anwendungs- und Vertrags-
gebiete, die zur Durchfiihrung des Vertrages und/
oder der kommerziellen Nutzung der Ergebnisse
erforderlich sind. SchlieBlich ist weiterer Teil des
von der Expertengruppe vorgeschlagenen
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Forschungskooperation

6. Neurechte

Herzstiick eines jeden Forschungsvertrages ist die
Frage, wem die Ergebnisse, die im Rahmen der
Forschung entstehen, zustehen sollen. Ebenso wich-
tig ist daneben nur noch, dass die Parteien regeln,
wie die eigentliche Arbeit ausgestaltet sein soll. Im
Sinne einer ausgewogenen Zuordnung der Rechte
hat die Expertengruppe zum einen nach Vertrags-
typen getrennt, zum anderen innerhalb der jewei-
ligen Vertrdge zwischen Fragen der materiellen Zu-
ordnung 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 Hochschule/
Forschungseinrichtung an Visibilitdt im Hinblick auf
ihre Schutzrechtsanmeldungen (Stichwort: prioritéts-
begriindende Anmeldung durch Hochschule, siehe
Ziff. 8) besondere Achtung zu Teil wird.

Auftragsforschung
Ubertragung und Lizenz

Kompromisses zu diesen Regelungen, dass nach
Unterabsatz 2 in Ziff. 5.3.3 eine Unbilligkeitsklausel
aufgenommen wurde, die sicherstellt, dass die
Hochschule/Forschungseinrichtung nach Ablauf
einer im Einzelfall festzulegenden Anzahl von
Jahren seit Vertragsschluss erneut Anspruch auf
Verhandlungen mit dem Vertragspartner und eine
Verstandigung dartiber hat, dass eine angemessene
Neuregelung gefunden wird, wenn der Industrie-
partner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht
ausubt. Hintergrund ist, dass in einem solchen Fall
moglicherweise die Hochschule/Forschungsein-
richtung an der Verwertung ihres Schutzrechts-
portfolios in Teilen unbillig, namlich ohne wirt-
schaftliche Kompensation, eingeschrankt wiirde.

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



Forschungskooperation

Bei Forschungskooperationen
bringt sich die Hochschule/For-
schungseinrichtung in das Pro-
jektin ganz anderem MaB3e ein
als bei der Auftragsforschung.
Die Mitglieder der Experten-
gruppe halten es deshalb fiir
angemessen, differenzierter auf
die Forschungsergebnisse zu
schauen, um eine dementspre-
chende, interessengerechte
Losung zu finden. Drei Typen
von Forschungsergebnissen sind
moglich.

Soweit die Ergebnisse ausschlie3-
lich durch den Industriepartner
gewonnen werden, stehen die-
sem die Rechte uneingeschrankt
zu (Industriepartner-Ergebnisse).
Demgegentiber verbleiben die
ausschlieBlich oder zu mehr als
50 Prozent von der Hochschu-
le/Forschungseinrichtung erar-
beiteten Ergebnisse bei dieser
(Hochschul-Ergebnisse). Aller-
dings hat sie dem Industriepart-
ner eine ausschlieBliche Lizenz
einzurdumen, deren finanzielle
Bedingungen bereits im Voraus
festgelegt werden kénnen. Der
Vorschlag ermdoglicht es, dem
Interesse beider Seiten gerecht
zu werden. Einerseits soll die
wirtschaftliche Verwertung fiir
den Industriepartner gesichert
sein, andererseits soll die Inha-
berschaft der Rechte der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
sichergestellt werden, soweit die
Ergebnisse allein von ihr erarbei-
tet wurden.

Auftragsforschung
Ubertragung

Fir die Auftragsforschung ist es
kennzeichnend, dass die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
keine (quasi-)finanziellen Mittel
fiir die Durchftihrung des Pro-
jektes aufbringt. Als konsequent
erachtet es die Expertengruppe
deshalb, die Ergebnisse des
Forschungsprojekts materiell
ausschlieBlich dem Industrie-
partner zuzuordnen.

Dies und sich daran anschlie-
Bende Ubertragungsregeln sind
Gegenstand von Ziff. 6. Die fol-
genden Ziffern betreffen Kon-
stellationen, in denen neben
dem unterzeichnenden Projekt-
leiter auf Seiten der Hochschule/
Forschungseinrichtung Dritte
am Projekt beteiligt sind, die
unter § 42 ArbEG fallen. Die
Beitrittserkldrung in Anlage 3 ist
an dieser Stelle zu beachten.
Héufig bedenken die Vertrags-
partner nicht, dass in vielen
Fallen Dritte wie etwa Diploman-
den, Doktoranden und Studen-
ten an den Projekten teilnehmen,
die der Hochschule/Forschungs-
einrichtung nicht aufgrund eines
Anstellungsvertrages verpflich-
tet sind. Auf die Notwendigkeit
ihrer Einbeziehung sei hiermit
besonders hingewiesen.
Entsprechende Regelungen
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 Forschungstatigkeit zu nut-

Auftragsforschung
Lizenz

Fiir die Auftragsforschung ist es
kennzeichnend, dass die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
keine (quasi-) finanziellen Mittel
fiir die Durchfithrung des Pro-
jektes 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 diesem 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
Dritter im Sinne des § 42 ArbEG,
sondern 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 Forschungs-
ergebnisse fiir die eigene Lehr-
und Forschungstétigkeit zu nut-
zen. Es kann allerdings zu Situa-
tionen kommen, in denen die
Ergebnisse des durchgefiihrten
Projektes ihrerseits bei weiteren
Drittmittelforschungen verwen-
det werden.
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Bei Gemeinschaftsergebnissen,
also solchen, die auf die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung
und den Industriepartner ge-
meinsam zuriickgehen, kann

es leicht zu Streit kommen. Die
Mitglieder der Expertengruppe
haben sich daher dazu entschlos-
sen, Gemeinschaftsergebnisse
nur einer Seite, ndmlich 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
Definition der Expertengruppe
von Gemeinschafts- und Hochs-
chul-Ergebnissen zu beachten.
Gemeinschaftsergebnisse sind
solche, an denen der Anteil der
Beschaftigten der Hochschule/
Forschungseinrichtung weniger
als 50 Prozent betragt. Hochschul-
Ergebnisse sind solche, die aus-
schlieBlich oder zu mehr als 50
Prozent Erfindungsanteil auf die
Hochschule/Forschungseinrich-
tung zuriickgehen. Dies setzt
voraus, dass sich die Parteien bei
der Abwicklung und Durchfiih-
rung des Vertrages jeweils auf
einen Anteil einigen. Vorab wird
man die konkreten Anteile an
den Erfindungen (meist) nicht
bestimmen kénnen.

Auftragsforschung
Ubertragung

zen. Es kann allerdings zu Situa-
tionen kommen, in denen die
Ergebnisse des durchgefiihrten
Projektes ihrerseits bei weiteren
Drittmittelforschungen verwen-
det werden. Die Vertragsbau-
steine berticksichtigen diesen
Sonderfall, indem sie dem Indus-
triepartner hierfiir ein Mitsprache-
recht geben. Um auch hier den
Interessen beider Parteien ge-
recht zu werden, darf die Zu-
stimmung des Industriepartners
nicht unbilligerweise, nach den
Grundsatzen von Treu und
Glauben, 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, kosten-
freie, je nach Verhandlung aus-
schlieBliche, einfache oder
Allein-Lizenz im Wege einer so
genannten Riick-Lizenz ein (Ziff.
6.8 Alternative 1). Dartiber hin-
aus enthélt der Unterabsatz 2 zu
Ziff. 6.8 Alternative 1 insofern die
Moglichkeit der Schutzrechts-
ibernahme fiir die Lander, in
denen der Industriepartner
einzelne Neurechte ganz oder
teilweise aufgeben will.

Ziff. 6.8 Alternative 2 schlieBlich
enthélt eine spezielle Regelung
fir Erfindungen auf nicht den
Vertragsgegenstand betreffen-

Auftragsforschung
Lizenz

Die Vertragsbausteine bertick-
sichtigen diesen Sonderfall,
indem sie dem Industriepartner
hierfiir ein Mitspracherecht
geben. Um auch hier den Inte-
ressen beider Parteien gerecht
zu werden, darf die Zustimmung
des Industriepartners nicht
unbilligerweise, nach den
Grundsdatzen 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).
Fiir 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
schlieBen.



Forschungskooperation Auftragsforschung Auftragsforschung
Ubertragung Lizenz

Im Hinblick auf die Option fiir
den Industriepartner (Ziff. 6.3)
kénnen die Vertragspartner
daruiber nachdenken, den Indus-
triepartner in angemessener
Weise an etwaigen Lizenzeinnah-
men der Hochschule/Forschungs-
einrichtung zu beteiligen, wobei
die ,Angemessenheit“ sich sowohl
auf den Erfindungs- als auch auf
den Finanzierungsanteil des In-
dustriepartners beziehen sollte.

den Gebieten (die also insbeson-
dere auBBerhalb des Forschungs-
planes liegen). Fur diese rdumt
die Hochschule/Forschungsein-
richtung dem Industriepartner
auch tiber den eigentlichen Ver-
trag hinaus bei einem Verwer-
tungsinteresse des Industriepart-
ners eine nicht-ausschlieliche
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 schlie-
Ben.
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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 kénnen.

Demgegentiber steht der Wunsch der Industrie,
die Veroffentlichung von Ergebnissen so lange 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 Veroffentlichung
der Anmeldung und betrifft zumindest den Teil der
Ergebnisse, die der Schutzrechtsanmeldung unter
fallen.

Ziffer 7.2 tragt beiden Interessen Rechnung. Die
Expertengruppe kommt dem Verdéffentlichungs-
wunsch der Hochschule/Forschungseinrichtung da-
mit nach, dass die Hochschule/Forschungseinrich-
tung dem Industriepartner méglichst frithzeitig
kundtun soll, welche Ergebnisse sie veroffentlichen
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 behaélt 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 Veroffentlichung wider-
spricht. Dies hat den Zweck, den organisatorischen
Ablauf zu vereinfachen. Lange haben die Mitglieder
der Expertengruppe tiber die Fristen gerungen, die
nattirlich auch individuell anders vereinbart werden
kénnen. Wichtig ist den Mitgliedern der Experten-
gruppe aber, dass die Zustimmung zur Veroffent-
lichung erst dann als erteilt gilt, jedenfalls im Bereich

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 Einfiilhrung des § 42 ArbEG die negative Publika-
tionsfreiheit getreten. Sie betrifft zumindest das
Verhdltnis zwischen Hochschullehrer und anstellen-
der Korperschaft. Ob ein Verzicht auf die negative
Publikationsfreiheit direkt gegentiiber dem Industrie-
partner zuléssig ist, wurde bislang noch nicht h6chst-
richterlich entschieden. Die Mitglieder der Experten-
gruppe sind indes der Uberzeugung, dass durch den
Verzicht auf dieses Recht gegentiber dem Industrie-
partner einerseits das Schutzinteresse des Industrie-
partners gewdhrleistet 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
Vertragssicherheit einerseits und des Projektleiters
andererseits anders nicht in Ausgleich zu bringen
sind, da andernfalls ein Abschluss des darin liegen-
den bilateralen Vertrages zwischen Hochschullehrer
und Industriepartner wohl hochst unwahrscheinlich
wadre. Hiervon unberthrt 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 oder lizen-
ziert werden, stellen Ziff. 8 und 9 sicher. Berticksich-
tigt wird das Interesse der Hochschule/Forschungs-
einrichtung, ihre Mitwirkung an dem Forschungs-
ergebnis kenntlich zu machen. Fir den Fall, dass der
Industriepartner duBert, die von der Hochschule/
Forschungseinrichtung gewonnenen Ergebnisse (im
Bereich der Forschungskooperationen nur bei Ge-
meinschaftsergebnissen oder Hochschul-Ergebnis-
sen) seien derart aussichtsreich, dass er die Schutz-
anmeldung begehrt, sehen die Vertragsbausteine in
Ziff. 8 zwei Moglichkeiten vor; im Detail:



Zundchst einmal setzt die Konstruktion voraus,

dass sich der Industriepartner innerhalb der in Ziff.
8.2 bestimmten (zu verhandelnden) Frist - bzw. bei
Kooperationen in 8.2.1und 8.3.1 geregelt - bei der
Hochschule/Forschungseinrichtung meldet und sei-
nen Wunsch, eine prioritatsbegriindende Erstan-

meldung 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-
dustrie-Ergebnissen allein durch
den Industriepartner, bei Ge-
meinschaftsergebnissen gelten
die Ausfiilhrungen 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 deshalb
zwingend. Gleichwohl wird sicher-
gestellt, dass der eigentlich ma-
teriell Berechtigte, ndmlich der
Industriepartner, iiber den In-

halt der Anmeldung entscheidet.

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

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 Méglichkeiten 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
regelméfBig und auf Dauer mit
Patentanwalten zusammenar-
beiten, diirften fiir gewohnlich
Interesse daran haben, die for-
male Aufgabe der Anmeldung
der Hochschule/Forschungs-
einrichtung 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 tiber ein nicht-ausschlie$3-
liches Nutzungsrecht verwenden darf.

Auftragsforschung
Lizenz

Die Anmeldung erfolgt in die-
sem Fall im Namen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung,
was angesichts der lediglich vor-
liegenden Lizenz im Verhéltnis
zu der Variante Ubertragung
zwingend ist. Die Parteien stim-
men sich tiber die Auswahl eines
Patentanwalts und tiber den
Inhalt der Anmeldung ab. Die
Mitglieder der Arbeitsgruppe
gehen davon aus, dass fiir die
Schutzrechtsanmeldung und
insbesondere deren Umfang und
Breite ohnehin eine enge Ab-
stimmung zwischen den Parteien
stattfindet. Ggfs. kann es sich
anbieten, sogar zwei Anmeldun-
gen vorzunehmen, eine, die
einen engen Schutzbereich auf-
weist, und eine, die den Versuch
eines breiteren Schutzumfangs
des Schutzrechts unternimmt.
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9. Anmelderstellung

Forschungskooperation

Die Ausfithrungen bei der Auf-
tragsforschung gelten fiir Ge-
meinschaftsergebnisse in For-
schungskooperationen eben-
falls. Liegen dagegen Industrie-
und Hochschul-Ergebnisse vor, ist
eine gesonderte Regelung nicht
erforderlich. Einer solchen be-
darf es nach Ansicht der Exper-
tengruppe aber, bei Gemein-
schaftsergebnissen, wenn der
Projektleiter und andere auf Sei-
ten der Hochschule/Forschungs-
einrichtung Beteiligte an der
Erfindung einen deutlich unter
50 Prozent liegenden Anteil ha-
ben. Namentlich bei einer Betei-
ligung unter 20 Prozent verzich-
tet die Hochschule/Forschungs-
einrichtung auf ihre Teilnahme
an der Anmelderstellung. Ein
begriindetes Interesse an Visibi-
litdt ist dann ndmlich nicht zu
verzeichnen.

Auftragsforschung
Ubertragung

Die Anmelderstellung ist in Ziff. 9
als Treuhandverhdltnis ausge-
staltet. Damit wird verdeutlicht,
dass der Industriepartner mate-
riell berechtigt ist, obwohl die
Anmeldung sowohl im Namen
der Hochschule/Forschungs-
einrichtung (vgl. die entspre-
chende Variante unter Ziff. 8)

als auch im Namen des Industrie-
partners, also als Gemeinschafts-
anmeldung, erfolgt. Um Unstim-
migkeiten zwischen den Parteien
zuvorzukommen, bestimmt

Ziff. 9 dartber hinaus, dass die
Erstanmeldung eine deutsche
oder europdische Patentanmel-
dung sein soll. Selbstverstdndlich
konnen die Parteien davon
abweichende Vereinbarungen
treffen. Im Hinblick auf das
Kenntlichmachen ihrer Beteili-
gung ist die Hochschule/For-
schungseinrichtung ausreichend
geschiitzt, wenn sie wahrend der
ersten 18 Monate als Mitanmel-
der zu erkennen ist. Dies wird
dadurch sichergestellt, dass die
Anmeldung auch unter ihrem
Namen erfolgt und veroffentlicht
wird. Die Vertragsbausteine
sehen nach Ablauf der 18 Monate
eine Ubertragung auf den Indus-
triepartner vor, womit auch das
Treuhandverhéltnis erlischt.

Auftragsforschung
Lizenz

Hinweis: Ab dieser Regelung
unterscheiden sich die Vertrags-
typen auch in ihrer Nummerie-
rung, denn fir die Variante
Lizenz bedarf es keiner Regelung
der Anmelderstellung. Diese
liegt zwingend bei der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung.



10. Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen,
Schutzrechtsaufgaben in einzelnen Landern

Forschungskooperation

Im Bereich der Forschungsko-
operation bietet die Experten-
gruppe zwei Varianten der Aus-
landsanmeldung an, die indivi-
duell von den Parteien zu verein-
baren sind:

Es besteht zum einen die M6g-
lichkeit, dass dem Industriepart-
ner weitestgehende Freiheit ein-
geraumt wird. Ausgenommen
hiervon sind Félle, in denen der
Industriepartner seine Rechte
nach Ziff. 8.2.1 iibertragen hat.

Die Alternative betrifft Félle, in
denen die Hochschule/Forschungs-
einrichtung ein eigenes Interes-
se an der Auslandsanmeldung
hat und auch die Moglichkeit
besteht, dass sie das Anmeldungs-
prozedere organisatorisch be-
gleitet. Ferner konnten die
Parteien Ldnder bestimmen, in
denen der Industriepartner die
Anmeldung jedenfalls durchfiih-
ren muss. Sollte der Industrie-
partner an den Schutzrechten in
diesen oder anderen Lidndern
kein Aufrechterhaltungsinte-
resse mehr haben, so erhalt die
Hochschule/Forschungseinrich-
tung die Option, diese Anmel-
dungen/Patente zu tibernehmen.

Hinweis: Die genannten Alterna-
tiven beziehen sich jeweils nur
auf Gemeinschaftsergebnisse.
Auslandsanmeldungen, die
Hochschul-Ergebnisse betreffen,
sind in gesonderten Lizenzver-
trdgen zu regeln.

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 ge-
bunden, da die Hochschule/For-
schungseinrichtung dem Indus-
triepartner die entsprechenden
Rechte tibertragen 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 den mindestens auf
Wunsch des Industriepartners
mit einer Anmeldung zu ,bele-
genden® Landern enthalt. Fir
die Lander dieser Liste, in denen
die Hochschule/Forschungs-
einrichtung keine Anmeldung
durchfiihren will, iibertragt sie
dem Industriepartner die ent-
sprechenden Rechte.

Parallel hierzu lauft die weitere
Regelung, dass bei Schutzrechts-
aufgabe sinngemaéB ebenso ver-
fahren wird.
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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 Falle der Rechts-
ubertragung auf die Hochschu-
len/Forschungseinrichtungen
gemaB Ziff. 6. Sofern der Indus-
triepartner bei Hochschul-
Ergebnissen die Option auf einen
Lizenzvertrag ausiibt, hat er
auch in diesem Fall die Kosten zu
tragen. Erklért er hingegen, kein
Schutzrecht haben zu wollen,
oder duBlert er sich hierzu nicht
(ziff. 8.2.1), hat er die Kosten
auch nicht zu tragen.

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 Lizenz-
variante.

Auftragsforschung
Lizenz

Da die Hochschule/Forschungs-
einrichtung die Anmeldung vor-
nimmt, tragt sie alle Kosten, es
sei denn, sie hat ihr materielles
Recht auf den Industriepartner
ubertragen oder die Lizenz er-
fasst vollumfénglich das jewei-
lige gesamte Schutzrecht.

12. Vergiitung der Arbeiten

Die Vergiitung der Arbeiten hingt stets vom jewei-
ligen 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 (respektive Anlage 4 bei der
Variante Lizenz), die insbesondere auch fir die
Vergiitung von Erfindungen nach der sogleich zu
besprechenden Ziff. 13 (respektive Ziff. 12 bei der
Variante Lizenz) wesentliche Bedeutung hat und fol-
gende Details enthalten sollte: Summe, Meilensteine,
Falligkeit, Meldepflicht und Nachrichtpflichten,
Nebenkosten, Grundlagen der Erfindervergiitung
(Anteil).

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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Die Mitglieder der Expertengruppe waren sich einig,
dass es, anders als bei einer Auftragsforschung, bei
Forschungskooperationen verschiedene Ver-
gutungsmodelle geben kann. So erkldren sich die
zweli Alternativen, von denen an dieser Stelle nur
die zweite vorgestellt wird, da die erste dem Modell
der Auftragsforschung entspricht, das in der rech-
ten Spalte erldutert wird.

Da den Hochschulen/Forschungseinrichtungen
bereits mit der Vorhaltung eines entsprechenden
Erfindungsmanagements Kosten entstehen, ist
bereits bei der ,Meldung*“ der Erfindung von den
Industriepartnern ein zu vereinbarender Sockel-
betrag zu zahlen. Dieser ist nur dann zu leisten,
wenn der Industriepartner die Erfindung fiir
schutzwiirdig halt (Ziff. 8.2 und 8.3).

Dariiber hinaus und unabhédngig von dem vorste-
henden Absatz ist die Erfindung bei kommerzieller
Nutzung nach der Erstanmeldung zu vergtiten.
Hierfiir bieten die Vertragsbausteine drei Varian-
ten an: Alternative 1sieht eine Staffelung von
Pauschalbetrédgen vor, die sich je nach Nutzungs-
beginn unterschieden; bei Alternative 2 legen die
Parteien bereits bei Vertragsschluss Meilenstein-
zahlungen fest; Alternative 3 lasst die konkrete
Vergiitung bei Vertragsschluss noch offen und ent-
héltlediglich eine Formulierung iiber eine ange-
messene Vergiitung, die den Parteien abverlangt,
sich zu gegebener Zeit tiber Art, HOhe und Dauer
der Vergiitung zu einigen.

Die Varianten ermoglichen es den Vertragspartnern,
den oft sehr unterschiedlichen Praxen der jeweiligen
Industriezweige Gentige zu tun. Im Vergleich

zur Automobilindustrie fallen beispielsweise in der
Pharmaindustrie pro marktfadhigem Produkt erheb-
lich weniger Erfindungen an.

Die Vergtiitungsregelungen werden durch die De-
finitionen der Nutzung und Vergiitung fir 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 Auftragsfor-
schung 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 bereits die Entgelte fiir die Einrdumung der
Alt-und Neurechte bzw. deren Ubertragung ent-
halten sind. Den Parteien steht es frei, die entspre-
chenden Anteile auszuweisen, die bei der Variante
Lizenz auch eine Umsatzbeteiligung darstellen
koénnen. Wesentlich ist, dass bei der Festlegung des
Anteils der vorgenannten Pauschalvergiitung, der
die Alt- und Neurechte betrifft, oder der Lizenz, die
branchenspezifischen Besonderheiten und Erfah-
rungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthal-
tigkeit der bei der Durchfiihrung des Vertrages
voraussichtlich entstehenden Erfindungen (vgl. den
Textin Ziff. 12.1 bzw. 13.1) berticksichtigt werden.

Diese Vergiitungsklausel korrespondiert mit der
Offnungsklausel in Ziff. 12.2 bzw. 13.2, die wie eine
.Bestsellerregelung“ im Sinne des Urheberrechtes
zu lesen ist. Fur Erfindungen, bei denen nach den in
Ziff. 13.2 geregelten Mechanismen die Ertrage und
Vorteile in einem auffélligen Missverhdltnis zu den
Pauschalvergiitungen nach den Anteilen der Pau-
schalvergiitung nach Ziff. 12 (bzw. Lizenz nach Ziff.
11) stehen, mussen die Parteien sich tiber eine ange-
messene Beteiligung der Hochschule/Forschungs-
einrichtung verstdndigen. Beziiglich der Durch-
setzung des Anspruchs wird auf den gewohnheits-
rechtlich anerkannten Auskunftsanspruch ver-
wiesen.
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14. Mediation, Schiedsgericht

Um den Besonderheiten der Drittmittelforschung ge-
recht zu werden, halten es die Mitglieder der Exper-
tengruppe fir sinnvoll, ein (ggf. standiges) Schieds-
gericht einzurichten, das — nach vorangegangener
Mediation - unter Bertiicksichtigung der Besonderhei-
ten des gewahlten 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 gegenstdndlichen
Kooperationen erfordern. Eine Mediation bzw.eine
schiedsgerichtliche Losung empfiehlt sich méglicher-
weise insbesondere fiir die Frage, ob ein Fall der Off-
nungsklausel 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 Ublich-
keiten in der Praxis - gegebenenfalls auch auf eine
schon vorangehend abgeschlossene Geheimhal-
tungsabrede 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 Sachméngelhaftung

Wie alle Vertrdge mit Schutzrechtsbezug unterliegen
auch diese Vertragstypen Besonderheiten hinsicht-
lich der Rechts- und Sachméngelhaftung. Die Recht-
sprechung ordnet derartige Vertrdge nicht zu Un-
recht als Wagnisvertrage ein, so dass zum Beispiel die
Nichtigerklarung eines Schutzrechtes nicht zur Un-
wirksamkeit des Vertrages fithren kann. Die tibrigen
Bestimmungen bemiihen sich um einen angemes-
senen Ausgleich im Hinblick auf die Haftung aus der-
artigen 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 Lizenzver-
trdgen einen breiten Raum ein. Die Mitglieder der
Expertengruppe haben sich bewusst darauf verstan-
digt, es bei Forschungskooperationen und der Varian-
te Ubertragung der Auftragsforschung bei einer rudi-
mentdren Regelung zu belassen, die lediglich von
einer gegenseitigen Unterrichtungspflicht ausgeht.
Nur bei der Variante Lizenz muss der Vertrag eine
Verpflichtung der Hochschule/Forschungseinrich-
tung enthalten, die Neurechte wahrend der Dauer
des Lizenzvertrages aufrechtzuerhalten und gewisse
Verpflichtungen in Bezug auf Angriffe aus Schutz-
rechten und Verteidigung der Schutzrechte aufzu-
nehmen (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
Erlduterung. 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 Auftrags-
forschung um einen Vertrag handelt, der in wesent-
lichen Teilen werkvertraglichen Regelungen des BGB
unterliegen diirfte, ben6tigt 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. Fir den anderen Vertragstyp der
Forschungskooperation hingegen ist die Regelung
einer Vertragslaufzeit natiirlich essenziell. Dartiber
hinaus istimmer eine Festlegung in Bezug auf Termi-
ne/Fristen (vgl. Ziff. 4) sinnvoll.

Wichtig ist die Regelung zur au3erordentlichen 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-
forschung als auch im Hinblick auf Gemeinschaftser-
gebnisse bei der Forschungskooperation enthéalt
diese die Moglichkeit des Rechtertickfalls in der dort
beschriebenen besonderen Konstellation. Im Fall der
Variante Lizenz fur 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 internationa-
len Rechtsverkehr. Soweit die Hochschule/Forschungs-
einrichtung wirksam Gerichtsstdnde vereinbaren
kann, ist dies nach Ziff. 20.3 aufzunehmen, falls
gewiinscht. Wichtig ist, dass bei Abschluss des Ver-
trages mit einem ausldndischen Vertragspartner
gegebenenfalls die Anwendung deutschen Rechts
vereinbart wird (Ziff. 20.4).

Seit dem 1. Januar 2009 ist der Gemeinschaftsrahmen
fiir staatliche Beihilfen fiir Forschung, Entwicklung und
Innovation (Mitteilung der Kommission 2006/C/323/01)
auch fiir Hochschulen und au3eruniversitire For-
schungseinrichtungen verbindlich.

Da das EU-Beihilferecht unter Unternehmen jede
Einrichtung, unabhéngig von ihrer Rechtsform oder
ihrem wirtschaftlichen Charakter versteht, die eine
wirtschaftliche Tatigkeit ausiibt, d. h. Waren und/oder
Dienstleistungen auf einen bestimmten Markt anbie-
tet, unterfallen Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen, die Forschungsdienstleistungen, sei es als
Auftragsforschung, sei es als Kooperation gegen
Entgelt anbieten, diesemn Begriff.

Nach Ziffer 3.1.1. des Beihilferahmens sind die Hoch-
schulen und auBeruniversitdren Forschungseinrich-
tungen gehalten, ihre wirtschaftlichen von den nicht
wirtschaftlichen Tétigkeiten zu trennen. Dieser Nach-
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weis musste erstmals mit dem Jahresabschluss 2009
erbracht werden. Nur dann fallt die staatliche Finan-
zierung der nicht wirtschaftlichen Tatigkeiten nicht
unter die EU-Beihilferegelungen (hier Art. 87 Abs. 1
EG-Vertrag bzw. nunmehr Art. 107 AEU-Vertrag).

Die Kommission stuft in Sonderféllen den Technolo-
gietransfer als nicht wirtschaftliche Tatigkeit ein, und
zwar dann, wenn diese Tétigkeit interner Natur ist
und alle Einnahmen daraus wieder in die Haupttétig-
keiten der Forschungseinrichtungen investiert wer-
den (Ziffer 3.1.1. des EU-Beihilferahmens a.E.). Unter
interner Natur versteht die Kommission einen Sach-
verhalt, bei dem das Wissensmanagement der For-
schungseinrichtung durch eine Abteilung oder eine
Untergliederung der Forschungseinrichtung oder
gemeinsam mit anderen Forschungseinrichtungen
durchgefiihrt wird. Die vertragliche Ubertragung
bestimmter Dienstleistungen an Dritte im Wege der
offenen Ausschreibung steht dem internen Charakter
dieser Tatigkeiten nicht entgegen (FuBBnote 25 zu
Ziffer 3.1.1. des EU-Beihilferahmens).

Alle tibrigen Formen des Technologietransfers —
und damit insbesondere der in diesen Mustervereinba-
rungen beschriebene - unterfallen den beihilferecht-
lichen Anforderungen. Wollen sich die Hochschule
und mittelbar auch die Unternehmen nicht dem
Vorwurf eines VerstoBes gegen EU-Beihilfevorschrif-
ten aussetzen, miissen bei den wirtschaftlichen
Tatigkeiten bestimmte Bedingungen erfiillt sein.
Dabei unterscheidet der EU-Beihilferahmen zwischen
Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistungen
(ziffer 3.2.1. des EU-Beihilferahmens) einerseits und
Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen (Ziffer 3.2.2. des EU-Beihilferahmens)
andererseits.

Bei Auftragsforschung bzw. bei Forschungsdienst-
leistungen ist es erforderlich, dass die Forschungsein-
richtung ihre Leistungen

» zum Marktpreis erbringt oder

» wenn es keinen Marktpreis gibt zu einem Preis,
der sowohl simtliche Kosten als auch eine ange-
messene Gewinnspanne enthélt (sog. Vollkosten-
regelung).



76

Im Falle einer Zusammenarbeit von Unternehmen
und Forschungseinrichtungen, also der in den vorlie-
genden Mustervereinbarungen als Kooperationen
bezeichnete Variante der Zusammenarbeit, konnen
die Partner folgende drei Moglichkeiten wahlen:

» Diebeteiligten Unternehmen tragen sdmtliche
Kosten des Vorhabens oder

» die Ergebnisse, fiir die keine Rechte des geistigen
Eigentums begriindet werden, konnen weiter
verbreitet werden, wohingegen derartige Rechte
an solchen FuE-Ergebnissen, die aus der Tatigkeit
der Forschungseinrichtung hervorgegangen
sind, in vollem Umfang dieser Einrichtung zuge-
ordnet werden oder

» die Forschungseinrichtung erhélt von den betei-
ligten Unternehmen fir die Rechte des geistigen
Eigentums, die sich aus den von der Forschungs-
einrichtung im Rahmen des Vorhabens ausge-
fihrten Forschungsarbeiten ergeben und die auf
die beteiligten Unternehmen tibertragen werden,
ein marktibliches Entgelt. Finanzielle Beitrdge
der beteiligten Unternehmen zu den Kosten der
Forschungseinrichtung konnen von diesem Ent-
gelt abgezogen werden.

Rechtsfolge rechtswidriger Beihilfen ist zunédchst,
dass sich die Hochschulen bzw. auBeruniversitdren
Forschungseinrichtungen, aber auch die mit diesen
kooperierenden Unternehmen, Riickforderungen
ausgesetzt sehen konnen. Dies betrifft — insbesonde-
re, wenn die oben genannte Trennungsrechnung
nicht durchgefiihrt wird - potentiell die gesamte
staatliche Finanzierung der Einrichtung. Daneben
sind naturlich die Folgen derartiger rechtswidriger
Beihilfen im Hinblick auf interne Compliance-Vor-
schriften und allgemein die Offentlichkeitswirkung
zu berticksichtigen.

Die Arbeitsgruppe hat diese neuen Vorschriften
im Hinblick auf die bestehenden Mustervereinbarun-
gen zur Kenntnis genommen und gepriift und ist
dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass die von den
Mustervereinbarungen von vornherein intendierte
angemessene Abgeltung etwaiger Ubertragungen
oder Lizenzeinrdumungen der Hochschulen oder
auBeruniversitdren Forschungseinrichtungen an die
Unternehmen genau dem Interesse bzw. den For-
derungen des EU-Beihilferechts und den neuen
Regelungen der Ziffern 3.2.1. und 3.2.2. fiir Auftrags-
forschung und Forschungszusammenarbeit ent-
spricht. Man kénnte es auch umgekehrt formulieren:
Diese neue EU-Beihilferegelungen machen es gerade-
zu notwendig, die von der Arbeitsgruppe empfohle-
nen Regelungen in den Mustervereinbarungen zur
Vergtiitung sowohl der Dienstleistungen als auch der
Rechte im Einzelfall zu vereinbaren.



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
Handelskammern in Nordrhein-Westfalen und

der Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und
Handelskammern

Erhaltlich 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
Hochschulen und Unternehmen

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

Diusseldorfer Leitfaden zu Forschungs- und Entwick-
lungsvertrdgen zwischen Hochschulen und Industrie
Kurziiberblick und Bestellmdoglichkeit unter:
www.gewrs.de/files/leitfaden_duesseldorfer_
vertragswerkstatt.pdf

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

Heft 3/2006, S. 116 ff.
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