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Vorwort

Kooperationen zwischen Hochschulen bzw. auf eruniversi-
taren Forschungseinrichtungen und Unternehmen stellen
einen wichtigen Innovationsfaktor dar. Deshalb hatte im
Jahr 2007 der Rat fir Innovation und Wachstum beim Bun-
deskanzleramt empfohlen, eine Arbeitsgruppe aus Vertre-
tern von Unternehmen, aufieruniversitiren Forschungsein-
richtungen und Hochschulen beim Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Technologie einzurichten. Diese hatte sich
die Aufgabe gestellt, Mustervereinbarungen fiir Forschungs-
und Entwicklungskooperationen zu erstellen, die eine pra-
xistaugliche Hilfestellung fiir Unternehmen ebenso wie fiir
Hochschulen und Forschungseinrichtungen bieten sollten.

Die Arbeitsgruppe konstituierte sich, erarbeitete Vertrags-
muster und hat seitdem die praktische Umsetzung der Ver-
tragsmuster verfolgt. Nach etwa zwei Jahren hat sich die
Arbeitsgruppe wieder zusammengefunden, um die Umset-
zung ihrer Muster nachzuvollziehen und gegebenenfalls
Verbesserungsvorschlige aufzugreifen. Dabei wurden neben
Erfahrungen aus der Umsetzung in den ersten Jahren ins-
besondere Anderungen infolge der Novelle des Gesetzes
iiber Arbeitnehmererfindungen besprochen. Hierbei geht
es unter anderem um den Wegfall der Trennung zwischen
beschrinkter und unbeschrinkter Inanspruchnahme sowie
die Einfithrung einer Inanspruchnahmefiktion (§ 6 ArbEG).
Dartiber hinaus hat die Arbeitsgruppe die Mitteilung der
EU-Kommission zum Gemeinschaftsrahmen fiir staatliche
Beihilfen fiir Forschung, Entwicklung und Innovation
(2006/C/323/01), nunmehr Mitteilung der Kommission
zum Unionsrahmen fiir staatliche Beihilfen zur Férderung
und Forschung, Entwicklung und Innovation (2014/C
198/01), gepriift und in ihre Uberlegungen zur Praxistaug-
lichkeit der Mustervereinbarungen einbezogen. Zu diesem
Punkt finden sich nunmehr einige ausdriickliche Erklarun-
gen und Hinweise in der Fibel.

Hintergrund und allgemeine Erwagungen

Durch Gesetz vom 18. Januar 2002 ist § 42 des Arbeitnehmer-
erfindungsgesetzes (ArbEG) novelliert worden. Mit der
Anderung wurde das bis dahin geltende so genannte Hoch-
schullehrerprivileg abgeschafft. Professoren, Dozenten und
wissenschaftliche Angestellte an Hochschulen (hierunter
werden sowohl Universititen als auch Fachhochschulen
verstanden) durfen seitdem nicht mehr frei tiber ihre Erfin-
dungen verfiigen, sondern miissen diese - genau wie Arbeit-
nehmer in der Privatwirtschaft - unverziiglich ihrem Arbeit-
geber melden. Dieser kann die Erfindung in Anspruch
nehmen, was zur Folge hat, dass dann alle kommerziellen

Verwertungsrechte an dem Forschungsergebnis auf ihn tber-
gehen. Verwertet der Dienstherr die Erfindung, erhalten die
Hochschulbeschiftigten im Gegenzug dafiir den gesetzlich
festgelegten Verglitungsanspruch in Héhe von 30 Prozent
aus den mit der Erfindung erzielten Bruttoerlsen.

Die Hochschulen werden somit in die Lage versetzt, zum
einen die ihnen obliegende Aufgabe des Technologietrans-
fers umfassender und effektiver zu erledigen. Zum anderen
konnen sie durch die Verwertung der Forschungsergebnisse
unter Umstdnden zusatzliche Einnahmen generieren.

Fir die aufleruniversitdren Forschungseinrichtungen brachte
die Novellierung des ArbEG keine Verdnderung, da deren
Mitarbeiter nicht in den Anwendungsbereich des § 42 ArbEG
fallen.

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
kann sich in unterschiedlichen Formen vollziehen. Man
kann zwischen beauftragten Forschungstatigkeiten und
Forschungskooperationen unterscheiden. Ein Forschungs-
auftrag, bei dem die Industrie die Forschung quasi an die
Hochschulen/aufieruniversitiren Forschungseinrichtungen
auslagert und die vollen Kosten tibernimmt, zeichnet sich
dadurch aus, dass zielorientiert und ergebnisoffen, aber mit
Kklar definiertem Weg hinsichtlich der Umsetzung geforscht
wird. Bei einer Kooperation bringen beide Partner spezifi-
sche Beitrége fiir den Projekterfolg ein. Die genaue Umset-
zung der ziel- und ergebnisoffenen Forschung ist nicht im
Detail definiert und auch der Anwendungszweck nicht im
Detail bekannt oder festgeschrieben. Eine dritte Form der
Zusammenarbeit wird schliefflich durch den so genannten
Werk-/Dienstvertrag abgebildet, der sich durch ein eindeu-
tiges und bekanntes Ziel auszeichnet und bei dem ferner
der Weg der Ausfiihrung bekannt ist.

Besonders hinsichtlich der rechtlichen Ausgestaltung der
Auftragsforschung und Forschungskooperation besteht
oftmals insbesondere bei kleineren und mittleren Unter-
nehmen ebenso wie bei kleineren Hochschulen erheblicher
Abstimmungsbedarf.

Denn man muss sich vor Augen fithren, dass insgesamt
gesehen die Situation der Wirtschaft als auch die der Hoch-
schulen/aufieruniversitiren Forschungseinrichtungen durch
ein hohes Maf an Diversitit gekennzeichnet ist. So reicht
beispielsweise bei Hochschulen das Spektrum von der gro-
en Hochschule mit eigenen Vertrags- und Patentexperten
bis zur Hochschule mit wenigen Lehrenden und Studieren-
den, in der das Vertragswesen organisatorisch nicht veran-



kert ist. Hinzu kommt, dass auch innerhalb verschiedener
Hochschularten und GrofRenklassen das Bewusstsein fiir
die Nutzung von Erfindungen durch die Anmeldung von
Patenten duflerst unterschiedlich ausgeprigt ist. Ahnliches
kann auch auf Seiten der Wirtschaft beobachtet werden.
Denn unterschiedliche Branchen und Mirkte erfordern
jeweils auf die konkrete Situation bezogene Handlungswei-
sen der Unternehmen. Dementsprechend ist die administ-
rative Betreuung dieses Aufgabenfeldes in unterschiedli-
chem Mafle gewihrleistet. Daraus resultiert eine Vielfalt an
Vertragsgestaltungen flir Kooperationen mit der Industrie,
die hiufig bei jeder Verhandlung neue Varianten erfihrt.

Es war daher das Ziel und Auftrag der Expertengruppe, die
komplexe Materie moglichst weitgehend zu vereinfachen -
denn noch nicht bei allen Beteiligten wurde das notwendige
Wissen fiir die Zusammenarbeit von Wissenschaft und
Wirtschaft aufgebaut.

Mit den hier vorgestellten Mustervereinbarungen soll ins-
besondere kleineren, weniger transferintensiven Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen ebenso wie kleinen
und mittleren Unternehmen die Moglichkeit gegeben wer-
den, ohne groflen juristischen Aufwand rechtssichere und
praktikable Vereinbarungen tiber verschiedene Arten der
FuE-Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft schliefen zu kénnen.

GrofSunternehmen und grofde Universitdten haben die
Moglichkeit, die Verhandlungen tber Einzelvertrige auf
dieser Basis strukturierter und damit effizienter abzu-
wickeln.

VORWORT 3

Allen Beteiligten ist klar, dass trotz etlicher Jahre der Praxis
zum neuen § 42 ArbEG der Umgang mit diesen neuen
Regeln immer noch nicht abschliefend geklart ist. Die
Arbeitsgruppe hat insbesondere in der letzten Uberarbei-
tung 2016 sich bemiiht, die praktischen Erfahrungen in den
letzten Jahren sowohl mit diesen Regelungen des Arbeit-
nehmererfindungsgesetzes als auch mit dem Einsatz der
bisherigen Mustervereinbarungen in die Uberarbeitung
einflieflen zu lassen.

Interessen der Beteiligten

Fir die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft dnderte sich durch die Novellierung des § 42 ArbEG
zum einen, dass nun auch der an der Hochschule beschaf-
tigte Erfinder und gegebenenfalls sein Team in die Ver-
tragsbeziehung zwischen Hochschule und Wirtschaft ein-
bezogen werden miissen. Zum anderen blieb die Frage der
Zuordnung der Rechte an entstehenden Erfindungen
ebenso wie die Frage der Vergiitung ein potenzieller Streit-
punkt zwischen den Parteien.

Bevor die von der Expertengruppe erarbeiteten Musterver-
einbarungen néher vorgestellt und einzelne Regelungen
eingehender erldutert werden, soll im Folgenden ein kurzer
Uberblick iber die méglichen Interessenlagen der Beteilig-
ten gegeben werden. Der Schwerpunkt soll dabei auf die
besonders eingehend diskutierten Fragen nach der Rechte-
zuordnung an den Forschungsergebnissen und der Vergii-
tung gelegt werden.
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Position der Wissenschaft Position der Wirtschaft

e Grundsatzlich ist das Entstehen von Erfindungen nicht
geschuldet

e Erfindungen stellen einen Gber die vertragliche verein-
barte Forschungs- und Entwicklungsleistung hinausge-
henden Wert dar

e Ausgangspunkt muss sein, dass der Gesetzgeber den
Hochschulen die Rechte an den Erfindungen zuge-
schrieben hat

e Insofern muss das Recht an Erfindungen bei den Hoch-
schulen und den Forschungseinrichtungen verbleiben

e Interesse der Unternehmen, daran sichere und exklu-
sive Rechtsposition zu erlangen, wird anerkannt (z.B.
durch Einrdumung eines Erstverhandlungsrechts)

e Lizenzvergabe (auch Exklusivlizenzen) soll jederzeit
moglich sein

bo
c
3
c
o
S
(=]
3
N
[
=
=
[*]
(7]
[~5

e Um ,Wissensbilanzen“ (Stichwort: Visibilitit) darstellen
zu kénnen, streben Hochschulen zumindest eine Mitan-
melderschaft an

e Ein eigenes Patentportfolio aufzubauen ist notwendig,
um fir neue Auftrage ,interessant” zu sein

e Esist Aufgabe und dementsprechend Politik der Hoch-
schulen, Existenzgriindungen zu erméglichen und so
zur Schaffung innovativer Arbeitsplatze in neuen Unter-
nehmen beizutragen. Deswegen (insb. auch im Hinblick
auf Venture-Capital) miissen Hochschulen ein hinrei-
chendes Portfolio an Schutzrechten haben

e Bei Werk- oder Dienstvertridgen (so genannte verlan-
gerte Werkbank) sind der zu leistende Vertragsgegen-
stand und die anzuwendenden Arbeitsschritte klar defi-
niert

e Das Ergebnis wird deshalb geschuldet
e Alle Ergebnisse gehdren dem Auftraggeber

e Bei Forschungsauftragen ist der Vertragsgegenstand
ebenfalls vorab definiert

e Es ist jedoch anzuerkennen, dass auch unvorhersehbare
Ergebnisse anfallen kénnen

e Da die Finanzierung allein durch den Auftraggeber
erfolgt, sollen grundsatzlich auch hier alle Rechte beim
Industriepartner liegen

e Esist zu klaren, welche Rechte (z.B. fir Forschungs-
zwecke) die Hochschulen an diesen Erfindungen
zuriickbehalten

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

und nicht als Gegentiberstellung zu verstehen.

Position der Wissenschaft Position der Wirtschaft

e Den Hochschulen steht eine angemessene Gegenleis-
tung zu

e Angemessenheit liegt dann vor, wenn sich die Gegen-
leistung am Erfindungswert orientiert

e Es ist deshalb sinnvoll, Verhandlungen Gber die Gegen-
leistung erst nach Entstehung der Erfindung zu begin-
nen

Vergiitung
[ )

Der Wirtschaftspartner muss dem Umstand Rechnung
tragen, dass Hochschulen gegeniiber ihren Mitarbeitern
eventuell ihre Firsorgepflicht verletzen und sich dem
Vorwurf einer unzuldssigen Beihilfe nach EU-Unions-
rahmen aussetzen wiirden, wenn sie die Erfindungen
einem Unternehmen zu unangemessen giinstigen
Bedingungen tberlieRen

e Bei Forschungsauftragen bezahlt der Industriepartner
weder fir die einzelnen Erfindungen zusatzlich zum
Auftragsentgelt, noch geht er direkte Verpflichtungen
gegeniiber den Hochschul-Erfindern ein

e Die Anzahl der tatsachlich generierten Erfindungen soll
nachtraglich keinen Einfluss auf die Hohe der verein-
barten Auftragssumme haben

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

und nicht als Gegentiberstellung zu verstehen.



Einleitung

Zusammensetzung der Expertengruppe

Die vom BMW:i auf Bitte des ,,Rats fir Innovation und
Wachstum® ins Leben gerufene Expertengruppe bestand
aus Unternehmensvertretern und Vertretern der Hoch-
schulen als auch der aufleruniversitidren Forschungsein-
richtungen. Als Moderator konnte Herr Patentanwalt Prof.
Dr. Heinz Goddar, Boehmert & Boehmert Anwaltspartner-
schaft mbB, Miinchen, Past President von LES Internatio-
nal, gewonnen werden. Die Formulierung und Redaktion
der Vertrags-Modelle lag in den Hinden von Herrn Rechts-
anwalt Prof. Dr. Christian Czychowski, Boehmert & Boeh-
mert Anwaltspartnerschaft mbB, Berlin. Das Sekretariat
der Expertengruppe wurde vom BMWi, Referat VID 1 -
Technologietransfer durch Normung und Patente, wahr-
genommen.

Fir die hier abgedruckte 3. Auflage bestand die Arbeits-
gruppe aus folgenden Personen:

Unternehmen

Herr Dr. Henning Luetjens, Bayer AG

Herr Henning Sauer, Bombardier Transportation GmbH
Herr Ingo A. Briickner/Herr Bjorn Stiickrad, Daimler AG
Herr Peter Munsch, Robert Bosch GmbH

Herr Dr. Bernhard Fischer, SAP AG

Herr Muwon Hong, Schaeffler AG

Herr Peter Karge/Herr Uwe Schriek, Siemens AG

Hochschulen

Herr Bernhard M. Lippert, Hochschulrektorenkonferenz
(anfanglich)

Herr Dr. Michael Stickradt, Universitat zu Kéln (auch fir
den Kanzlerarbeitskreis)

Herrn Dipl.-Ing. Markus Stabler, BTU Cottbus-Senftenberg
Herr Dr. Alexandros Papaderos, TU Miinchen

Frau Verena Rademacher, TU Berlin

Dr. Elke Miiller, RWTH Aachen

AuBeruniversitdre Forschungseinrichtungen,
Forschungsverbande

Herr Dr. Ludwig Witter, Karlsruher Institut fiir Technologie
Herr Dr. Helmut Schubert, Fraunhofer-Gesellschaft

Herr Wolfgang Nagel, Helmholtz-Zentrum Miinchen

Herr Dr. Florian Kirschenhofer, Max-Planck-Innovation
Herr Jurij von Kreisler, DFG

Frau Andrea Frank, Stifterverband fiir die Deutsche
Wissenschaft e.V.

Patentverwertungsdienstleister
Herr Alfred Schillert, Vorstand der Technologieallianz e.V.
Dr. Sabine Zentek, PROvendis GmbH

BMBF
EU-Kommission
sowie Vertreter des BMWi

Da die moglichen Vertragsbeziehungen zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft sehr verschiedenartig sein kénnen,
ist es ausgeschlossen, eine fiir alle denkbaren Partner und
Vertragssituationen passende einheitliche Vertragsgestal-
tung zu entwickeln. Ziel der Verhandlungen zwischen Ver-
tretern der Industrie, der Hochschulen und der aueruni-
versitdren Forschungseinrichtungen konnte es deshalb nur
sein, moglichst einfache und transparente Formulierungs-
vorschliage zu machen und deren Variationsmoglichkeit
durch Hinweise auf die damit verbundenen Konsequenzen
zu versehen.

Die Mitglieder der Expertengruppe sind dabei ausschliefR-
lich aufgrund ihrer persénlichen Sachkunde und Erfahrung
tatig geworden und nicht als Reprasentanten oder
Vertreter ihrer jeweiligen Organisation. Die
Mustervereinbarungen sind daher ein Vorschlag der
Expertengruppe zur Arbeitser-leichterung und keine von
den jeweiligen Unternehmen, Forschungseinrichtungen
oder deren Vertretungsorganisa-tionen gebilligte Version.

Die Mustervereinbarungen sind ein Angebot an potenzielle
Nutzer aus Forschung und Wirtschaft, um die Zusammen-
arbeit bei FuE-Projekten zu vereinfachen. Die Verwendung
der Mustervereinbarungen oder Teilen davon geschieht
ausschliefilich in der alleinigen Verantwortung der Nutzer.
Eine Haftung der Autoren und/oder des BMWi ist ausge-
schlossen.

In der 3. Auflage dieser Mustervereinbarungen sind Abgren-
zungskriterien fiir die einzelnen Vertragstypen veroffent-
licht. Diese sind nicht alleine im Hinblick auf den Unions-
rahmen Beihilfe zugeschrieben, sondern dienen auch zur
grundsitzlichen Unterscheidung und den Regelungs-
bedirfnissen der beiden Vertragsarten. Es ist nicht auszu-
schliefen, dass beihilferechtlich eine andere Einordnung
vorgenommen wird; dies gilt vor allem vor dem Hinter-
grund des jeweils individuellen Vertragsgegenstandes und
-umfangs.



Vertrag tiber Auftragsforschung (Variante Lizenz)

Zwischen
*** yertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]

- nachfolgend ,Industriepartner” genannt -
und

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

- nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung” genannt -
- die oben genannten Vertragspartner werden nachfolgend gesamtheitlich sowie einzeln ,Vertragspartner” genannt —

Praambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung will auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner (im Folgenden alternativ auch
LVertragspartner”) 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 moglich sicherstellen, dass bei der Zusam-
menarbeit 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 Vorschligen 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 Ver-
trages entstehen, sofern nicht anders geregelt, grundsitzlich bei der Hochschule/Forschungseinrichtung und hierbei ent-
stehende Schutzrechte werden an den Industriepartner auf dem Anwendungsgebiet im Vertragsgebiet (Ziff. 1 u. 2) fiir die
Dauer der Schutzrechte ausschliefilich lizenziert. Fiir die Wissenschaft bedeutet dies insbesondere, die Forschungsfreiheit
zu erhalten und durch schnelle Veroffentlichung die Weiterentwicklung zu fordern. Fiir die Wirtschaft ist deren Interesse
Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen auf dem Anwendungsgebiet im Vertragsgebiet in ihren Produkten pla-
nungssicher umsetzen zu konnen. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungs-
ergebnissen 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 Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen,
ergidnzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fir die solche Zertifikate
erlangt werden kénnen, und Sortenschutzrechte; Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmuster
sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte.

Know-how Gesamtheit nicht patentierter praktischer Kenntnisse und Daten, die durch Erfahrungen und Versu-
che gewonnen werden und die geheim, das heifdt nicht allgemein bekannt und nicht leicht zuging-
lich sind, wesentlich, das heif3t fiir den Vertragsgegenstand von Bedeutung und nitzlich sind, und
identifiziert sind, das heif3t umfassend genug beschrieben, sodass gepriift werden kann, ob sie die
Merkmale ,geheim® und ,wesentlich” erfiillen.
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Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und unter den

Vertragsgegenstand fallen.

Altrechte Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet wurden (§ 5 ArbEG), Schutzrechte oder

vor Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how.

Neurechte Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfindungen, Schutz-

rechte oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse.

Vertragsgegenstand In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags schlief’t auch eine Definition des Anwendungs-

gebietes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden kénnen, ein.

Vertragsgebiet *** [individuell auszufiillen - im geografischen Sinne zu verstehen]
2. Vertragsgegenstand
2.1 Vertragsgegenstand ist die Durchfiithrung der folgenden Auftragsforschung *** [individuell sehr genau (u.a. wegen

2.2

31

32

der Bedeutung fiir die Ergebnisse i. S. d. Vertrages) auszufiillen] und die Anwendung auf folgendem Anwendungsgebiet:
*** [individuell sehr genau auszufiillen, denn das Anwendungsgebiet definiert den Umfang der exklusiven Nutzungs-
rechte des Industriepartners an den Ergebnissen. Je breiter das Anwendungsgebiet definiert wird, umso kleiner ist das
technische Feld, in dem Hochschule/Forschungseinrichtung weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unter Verwen-
dung der Arbeitsergebnisse kiinftig durchfiihren kann.]

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung durchzufithren-
den Arbeiten ist in dem, diesem Vertrag als Anlage 1 beigefigten, Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan
wird den laufenden Entwicklungen gemifR gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils
aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, giltig. Soweit allerdings Leistungsande-
rungen erforderlich werden, die mehr sind als eine blofe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Forschungsplan und/oder die Ergebnisse ausschliefllich oder im Wesentlichen urheberrechtlich schutz-
fdhige Werke (z. B. Produktgestaltungen, Software), verwandte Schutzrechte (z. B. Datenbanken) und/oder als Designs
schutzfdhige Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht fiir die Nutzung von unter den Vertrag fallenden Erfindungen
und sonstigen Schutzrechten notwendig sind, ist das vorliegende Muster nicht anwendbar. Vielmehr ist in solchen Fillen
der Abschluss eigener Vertrdge mit spezifischen Regelungen insbesondere zu Nutzungsrechten, Designanmeldungen,
Schutzrechtsverteidigungen und Vergiitungen erforderlich.]

Durchfiihrung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird die Arbeiten nach besten Kriften unter Zugrundelegung des neuesten
Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener und/oder wihrend der Dauer der Zusam-
menarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durch-
fiihren.

Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle fiir die Durchfiihrung der Arbeiten
erforderlichen Auskiinfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchfiihrung der Arbeiten von einem
anderen Vertragspartner tiberlassene Unterlagen, Gegenstinde oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfii-
gung gestellt. Sie sind ausschliefilich fiir die Durchfiihrung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der
Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurtickzugeben.
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Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird dem Industriepartner auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vor-
liegenden Ergebnisse geben.

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

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschiftlich zu vertreten oder fiir
andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern moglicherweise
einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne
Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskriftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche
Erklarungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdriicklich geregelt.

Mitteilungen und Erklarungen

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

Industriepartner: *** [individuell auszufiillen]
Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufiillen]

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

Leistungsdanderungen
Sollte sich wihrend der Durchfiihrung des Vertrags herausstellen, dass gegentiber dem Forschungsplan Leistungs-
anderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung erforderliche Leistungsinderungen zu vertreten, wird sie ihre Leis-
tung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.

3.7.2 In Fillen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsinderung zu vertreten hat, kann die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung 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 unverindert.

3.7.3 In allen anderen Fillen kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Anderung einzelner Leistungen
den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der
Zusatzvergitung und der Terminidnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertrags-
gegenstand unverdndert.

3.7.4 Far die Fille 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

- Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisatorischer Hin-
sicht.

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

- Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schriftlich in der Abin-
derungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des Zeitplans, Qualitiatsunterschiede
und gegebenenfalls eine zusitzliche Verglitung festzuhalten sind.

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

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

51

5.2

5.3

Altrechte
Die Altrechte verbleiben grundsitzlich beim jeweiligen Inhaber.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung informiert den Industriepartner fortlaufend tiber derartige Altrechte
einschliefilich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfligungsmacht sind (z. B. weil sie einer Patent-
verwertungsagentur der Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen
Sorgfalt, vollstindig, soweit diese voraussichtlich fiir die Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind. Die Informations-
pflicht umfasst auch die Information dariiber, ob und inwieweit der jeweilige Inhaber bei der Nutzung dieser Alt-
rechte, etwa durch Nutzungsberechtigungen Dritter, beschrankt ist.

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

5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner raiumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die
Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschlieffliches Nutzungsrecht fiir die Durch-
fiihrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung des betreffendes Altrechts nicht beschrankt
ist.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung Inhaber von Altrechten ist und in der Vergabe von
Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht beschrinkt ist und soweit diese fiir die kommerzielle
Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, raumt die Hochschule/Forschungsein-
richtung dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an diesen Altrechten eine unwi-
derrufliche, nicht ausschliefiliche, entgeltliche Lizenz fiir die Dauer des Altrechts auf dem Anwendungsgebiet
im Vertragsgebiet ein.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in der Nut-
zung von Altrechten beschrinkt ist, tragen diese im Rahmen der vorstehenden Rechteeinriumungen durch
geeignete rechtliche oder tatsichliche Vorkehrungen, soweit ihnen dies tatsichlich und rechtlich moéglich ist
(nach bestem Bemtihen), auch dafiir Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse hiervon unbertihrt
bleibt. Im Fall von Anpassungen und Beschrankungen stimmen sich die betroffenen Vertragspartner gegensei-
tig ab.

Das fiir die Einriumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergiitung in Ziff. 12
enthalten, im Falle einer Leistungsdnderung in der gem. Ziff. 3.7.2 und 3.7.3 vereinbarten Zusatzvergilitung.
Soweit diese Altrechte erst nach einer Leistungsdnderung zur Durchfiihrung dieses Vertrages erforderlich werden,
werden die Vertragspartner sich tber die Einbeziehung in diesen Vertrag verstindigen.

5.3.3 Die Lizenz an den Altrechten ist beschrankt auf Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur Durchfiihrung dieses
Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind.
Wird der Hochschule/Forschungseinrichtung nach *** Jahren [individuell auszufiillen] seit Vertragsschluss 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 verstidndigen.
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Neurechte
Die Ergebnisse verbleiben bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung raumt dem Industriepartner mit Abschluss dieses Vertrags eine ausschliefili-
che, entgeltliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwendungsgebiet und im Vertragsgebiet fir die Dauer der
Schutzrechte ein. Das Entgelt fiir die ausschliefiliche Lizenz an den Neurechten auf dem Anwendungsgebiet ist in
den Regelungen zur Vergiitung in Ziff. 12 enthalten.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, dass sie Dritte, die nicht bei ihr angestellt sind, an dem
Vertragsgegenstand erst mitwirken lisst, wenn die Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung zum Zwecke der Lizenzierung an den Industriepartner sichergestellt ist.

Die Forschungs- und Lehrtétigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung bleibt von diesem Vertrag unberiihrt. Daher
steht diesen an den Ergebnissen ein nicht ausschliefiliches, nicht iibertragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tatigkeiten
zu. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hoch-
schule/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 Zustim-
mung des Industriepartners zuléssig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach
den Grundsitzen von Treu und Glauben, verweigern.

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

Soweit die vorgenannten Regelungen Ergebnisse betreffen, die urheberrechtlich schutzfiahig sind oder unter ver-
wandte Schutzrechte fallen und fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, ver-
stehen sich die vorgenannten Regeln entsprechend.

[Merkposten: Wenn die Ergebnisse, welche fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig
sind, Software i.S.d. §§ 69a ff. UrhG umfassen, sind folgende zusdtzliche Regelungsbereiche abzudecken: Handhabung des
Zugriffs auf Quellcode, Konkretisierung des Umfangs der Nutzung der Software (Ubertragungszwecklehre), Verhdltnis zu
Drittsoftware, insbesondere Open Source Software]

Soweit die vorstehenden Regelungen Know-how betreffen, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das Know-how zu
nutzen. Auf die Regelungen zur Geheimhaltung in Ziffer 15 wird hingewiesen.

Soweit die Ergebnisse design- bzw. gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich schutzfihige Leistungen umfassen,
welche fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, gilt Folgendes:

Die Hochschule Ubertrigt auf den Industriepartner das Recht, die Designs im eigenen Namen als nationale und/oder
internationale Designs und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Eintragung anzumelden und zu verwerten,
wenn und soweit das Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Erreichung des mit dem Forschungs-
projekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Die Entwerfer sind jeweils als solche bei den Anmeldungen zu benennen.

Vorsorglich fiir den Fall der Nichtanmeldung tibertragt die Hochschule auf den Industriepartner das Recht, die Designs
nach Erstverdffentlichung innerhalb der Europiischen Union als nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ter zu verwerten, wenn und soweit die Verwertung im Rahmen des mit dem Forschungsprojekt verbundenen Zwecks
notwendig ist. Der Industriepartner gilt auch dann als Inhaber des Rechts an den nicht eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmustern, wenn die Hochschule oder deren Erfinder die Erstverdffentlichungen vorgenommen haben.
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Negative und positive Publikationsfreiheit

Die Hochschule teilt dem Industriepartner unverziiglich mit, sollte ein Hochschulangehériger von seinem in § 42 Nr. 2
ArbEG geregelten negativen Publikationsrecht Gebrauch machen.

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung ein Interesse daran hat, die Ergeb-
nisse ihrer Forschung zu veroffentlichen und auf nicht ausschlieflicher und nicht diskriminierender Basis zu ver-
breiten. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der
gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berticksichtigen. Daher verpflichtet sich die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung gegentiber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des
Industriepartners nicht zu veréffentlichen oder Dritten, etwa im Rahmen von so genannten PeerReviews, zugéinglich
zu machen, solange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 14 unterliegen. Daher verpflichtet sich die
Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veroffentlichung vorgesehen
sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Veroffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prifung
vorzulegen. Parallel dazu verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung dazu, den Industriepartner frithzei-
tig dariiber zu informieren, ob und ich welchem Umfang vom Vertragsgegenstand akademische Abschlussarbeiten
betroffen sind.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hin-
weis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mitteilt, dass er durch die Veroffentli-
chung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen bertihrt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung
entweder die Ver6ffentlichung und/oder den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners
geheimhaltungsdurftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veréffentlichung und/oder zum Vor-
trag gilt allerdings als erteilt, wenn sich der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des
Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen gegeniiber der Hochschule/Forschungsein-
richtung nicht duflert.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfiihrung 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 vollstindigen 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 priori-
titsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. Aufiert sich der Industriepartner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ
zu einer Rechtelibertragung, stehen die materiellen Rechte an der betreffenden Erfindung abschlieffend der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung zu. Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/
den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung in einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewéhrt sie dem Industriepartner ein
nicht ausschlieflliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht tibertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden
Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten. Fiir den Fall, dass eine solche Erfindung spéter frei wird,
gewihren dieses Recht die weiteren Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die Erklirungen zur Uber-
leitung der Rechte nach Ziff. 6.3 unterzeichnet haben. Das Nutzungsrecht des Industriepartners an solchen Erfindun-
gen ist auf die Nutzung der Ergebnisse dieses Vertrages auf dem Anwendungsgebiet beschrankt.
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Wenn der Industriepartner eine prioritatsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hochschule/Forschungs-
einrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tiber die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafiir
sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch
nehmen. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungseinrichtung die priorititsbegriindende Erstanmeldung unver-
zliglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung vornehmen.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unter-
stiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erklarungen und Unterschriften zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben
und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhal-
tung von Neurechten schidlich sein kénnte.

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 zuginglich sind, zu offenbaren, sofern sich das Verwertungsunternehmen vor Ubermitt-
lung der Informationen gegentiber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheim-
haltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

Auslandsanmeldungen, Schutzrechtsaufgabe in einzelnen Landern

Innerhalb von acht (8) Monaten nach dem Anmeldetag wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrich-
tung mitteilen, ob er die Prioritit, und wenn ja, fiir welche Lander, in Anspruch genommen wissen will.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung im Anschluss an diese Mitteilung des Industriepartners die Prioritit in
einem vom Industriepartner gewiinschten Land nicht in Anspruch nehmen will, iibertrigt sie dem Industriepartner
das Recht, in den Liandern der Anlage 3 unter Inanspruchnahme der Prioritat Schutzrechtsanmeldungen durchzufiih-
ren, sofern der Industriepartner dies wiinscht.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich nach Kriften bemiihen, die Rechte des Erfinders nach §§ 14, 16 ArbEG
durch eine pauschale Einigung nach Erfindungsmeldung abzul6sen.

Beabsichtigt die Hochschule/Forschungseinrichtung einzelne Neurechte ganz oder in einzelnen Lindern aufzugeben,
bietet sie diese dem Industriepartner sechs (6) Monate zuvor zur kostenfreien Ubernahme an. Der Industriepartner
wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser Mitteilung erkliren, ob er das entsprechende Neurecht ibernimmt.
Fir diesen Fall verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, unverziiglich alle hierzu notwendigen Erkla-
rungen abzugeben. Aufert sich der Industriepartner nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte tragt die
Hochschule/Forschungseinrichtung, es sei denn, diese hat ihr materielles Recht an diesen auf den Industriepartner tiber-
tragen oder die Lizenz erfasst vollumfianglich das jeweilige gesamte Schutzrecht.

11.

Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhilt von dem Industriepartner fir die Durchfithrung der Auftragsforschung
einschliefilich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen eine
angemessene Verglitung nach MafRgabe der Anlage 4. Diese Anlage enthélt auch die Bedingungen fiir die Einrdumung der
Nutzungsrechte an den Alt- und Neurechten.
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Entgelt fiir Schutzrechte und ggfs. Know-how

Die Anlage 4 beschreibt die Vergiitung nach Ziff. 11 fiir die Einrdumung der Nutzungsrechte an den Alt- und Neu-
rechten. Bei der Festlegung der Vergiitung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hin-
sichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfiihrung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfin-
dungen berticksichtigt, sowie die in der betreffenden Branche bei Lizenzierung tiblichen Lizenzsitze, sodass die
Hochschule/Forschungseinrichtung den markttblichen wirtschaftlichen Nutzen aus den Rechten ziehen kann.

Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu Bedingungen
Ubertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fiihren, dass die vereinbarte Vergtitung (Ziff. 11) unter
Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in
einem auffilligen Missverhiltnis im Sinne einer wesentlichen Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten
Ertragen und Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Ver-
tragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstidnden
nach angemessene Beteiligung gewahrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintre-
tenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfillt der Anspruch.

Die Partner versichern sich wechselseitig, dass die von dem jeweiligen Partner zur Berechnung der Entgelte nach die-
ser Ziffer zur Verfiigung gestellten Informationen den Anforderungen des anwendbaren Beihilfe- und Haushalts-
rechts entsprechen. Fiir den Fall, dass die Entgelte wider Erwarten eine rechtswidrige Beihilfe beinhalten sollten, sind
sich die Parteien dariiber einig, dass die Gibrigen Vertragsbestimmungen ungeachtet einer etwaigen Unwirksamkeit
der vereinbarten Entgelte wirksam bleiben. Die Parteien verpflichten sich, das beihilfewidrige Entgelt an das beihilfe-
freie Entgelt anzupassen. Maf3geblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

Mediation, Schiedsgerichtsverfahren

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spiterer Anderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf
diesen beziehen, einschlieRlich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung, Gultigkeit, bindende Wirkung, Aus-
legung, Durchfiithrung, Verletzung oder Beendigung sowie aufiervertragliche Anspriche, aber auch, ob ein Fall der
Ziff. 12.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind geméf} den Regeln
far das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens
soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Mediationsverfahren soll die *** [individuell auszufiillen] Sprache ver-
wendet werden.

Falls und insoweit solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens
aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags einer Partei
gemafd 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 sech-
zig (60) Tagen eine Partei versdumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr an dem Mediati-
onsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch die andere Partei gemafd den
Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unterworfen und endgiltig im
Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrichtern bestehen. Der Ort des
Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die deutsche
Sprache verwendet werden. Die Streitigkeit soll unter Anwendung deutschen Rechts entschieden werden.
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14. Geheimhaltung

Die zwischen den Vertragspartnern bestehende Geheimhaltungsabrede vom *** [individuell auszufiillen] besteht fort/wird
aufgehoben. [nicht Zutreffendes streichen] Dartiber hinaus verpflichten sich die Vertragspartner, simtliche ihnen im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag zugianglich werdenden Informationen der jeweils anderen Vertragsseite, die als vertraulich
bezeichnet werden oder nach sonstigen Umstidnden als Geschifts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offen-
sichtlich erkennbar sind, unbefristet / *** Jahre [individuell auszufiillen] geheim zu halten und sie - soweit nicht zur Errei-
chung des Vertragszwecks geboten — weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten und auf diese, den
Umstidnden entsprechende, angemessene Geheimhaltungsmafinahmen anzuwenden. Sie werden durch geeignete vertrag-
liche Abreden mit den fr sie titigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet / ***
Jahre [individuell auszufiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschifts- und Betriebs-
geheimnisse unterlassen, soweit gesetzlich zuléssig.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fir solche Informationen, fiir die die Partei, welche die Informationen
empfingt, nachweist, dass die Informationen

- ihr zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits bekannt sind;

- am Tage der Mitteilung bereits offenkundig sind oder danach offenkundig werden ohne Verletzung dieses Vertrages
durch die empfangende Partei;

- ihr von einem Dritten mitgeteilt wurden, es sei denn, der empfangenden Partei ist bekannt, dass der Dritte durch seine
Mitteilung eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, die er gegeniiber der mitteilenden Partei ibernommen hat; oder

- von der empfangenden Partei unabhingig und ohne die Nutzung von geheimen Informationen der mitteilenden Partei
entwickelt wurden; oder

- aufgrund behordlicher oder gerichtlicher Anordnung zwingend offenzulegen sind.

15. Rechts- und Sachmangelhaftung

15.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage der anerkann-
ten Regeln, dem ihr bei Ausfithrung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmoglicher Ausnutzung des Standes
der Wissenschaft erbringen.

15.2 In dem Falle etwaiger Gewihrleistung wird der Industriepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung zunichst
Gelegenheit geben, ihre Leistung nachzubessern.

15.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fiihrt Auftragsforschung im Bereich der angewandten Forschung durch und
erschliefit technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwicklungs-
ziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstindig erreicht werden. In keinem Fall {ibernimmt die Hochschule/For-
schungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

15.4 Beide Vertragspartner sind sich des Risikos der Nichtigerklairung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigerklairung
eines oder mehrerer Schutzrechte berthrt nicht die Wirksambkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines
Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kindi-
gung dieses Vertrages. Anspriiche auf Riicktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

15.5 Aufier im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fahrlissiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach
diesem Vertrag weder fiir den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fiir einen bestimmten Schutzbereich dessel-
ben. Gleichermafen gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fiir beeintrachtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit
ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlissig unbekannt geblieben sind.
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15.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner auer im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlassiger Unkenntnis nicht
ftir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfiihrbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspart-
ner haftet auch nicht fir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.

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

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

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

16. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der MafRgabe der Regelungen in Ziff. 9 verpflichtet, die Neurechte
wihrend der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfiir tragt der Industriepartner im Fall der
Ubertragung oder einer Lizenz, die nicht auf Anwendungsgebiete beschrinkt ist, sondern vollumfinglich das jewei-
lige gesamte Schutzrecht erfasst.

16.2 Die Vertragsparteien werden einander von ihnen bekannt werdenden Verletzungen der Neurechte unterrichten und
sich iiber eine Reaktion auf etwaige Angriffe sowie eine Verteidigung der Schutzrechte fallweise abstimmen.

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

17. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich dariiber ab, wenn beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die auf
Ergebnisse aus diesem Vertrag zuriickgehen, auf die Zusammenarbeit hingewiesen wird.

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

18.1 Dieser Vertrag tritt zum **¥, [individuell auszufiillen] spitestens 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 Verlingerung der Zusammenarbeit vereinbaren.

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

18.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Berlicksichtigung aller
Umstiande des Einzelfalls und unter Abwéigung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Ver-
trags nicht mehr zugemutet werden kann;

18.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhiltnissen oder Verinderungen in
der Besetzung der Geschiftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen, dass ein Festhalten des anderen Ver-

tragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;

18.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unterstitzt.
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18.3 Reicht der Regelungsgehalt einzelner Vorschriften dieses Vertrages tiber die Vertragslaufzeit hinaus, bleiben diese Vor-
schriften 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 Schutzrechtes die Belastungen durch diese Lizenz vom
Ubernehmer des Schutzrechtes mit iibernommen werden.

20. Export-Kontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Durchfiithrung der Arbeiten die jeweils einschlagigen Exportkont-
rollvorschriften anzuwenden und einzuhalten. Bei einer Uberlassung von Informationen oder Know-how ist der iiberlas-
sende Vertragspartner verpflichtet, dem empfangenden Vertragspartner unaufgefordert die exportkontrollrechtliche
Bewertung, insbesondere nach EU- und US-Recht, in schriftlicher Form mitzuteilen.

21. Schlussbestimmungen

21.1 Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Giiltigkeit. Erginzungen 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 Vertragspartner durch solche neuen, giiltigen
Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

21.3 Erfallungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fiir Gerichtsstands-
vereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO) und nur fiir den Fall, dass Schiedsverfahren oben nicht gewdhlt wird]

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

,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner

gesehen und zur Kenntnis genommen:

,den

Projektleiter



Anlagen:
Anlage 1:
Anlage 2:
Anlage 3:
Anlage 4:

VERTRAG UBER AUFTRAGSFORSCHUNG (VARIANTE LIZENZ)

Forschungsplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Terminplan [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Linder, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Vergiitung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

17
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Vertrag Uber Auftragsforschung
(Variante Ubertragung)

Zwischen
*** yertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
- nachfolgend ,Industriepartner” genannt -
und
*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
- nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung” genannt -

- die oben genannten Vertragspartner werden nachfolgend gesamtheitlich sowie einzeln ,Vertragspartner” genannt —

Praambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung will auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner (im Folgenden alternativ auch
LVertragspartner“) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen]

[Anmerkung: 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 sicherstellen, dass bei der
Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein MindestmafS 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 Interessen-
ausgleiches geregelt werden. Dabei verbleiben Resultate, die bei Durchfiihrung des Vertrages entstehen und die unter den Ver-
tragsgegenstand und in das Anwendungsgebiet des Vertrages (Ziff. 1 u. 2) fallen, sowie entsprechende Schutzrechte nach die-
ser Vereinbarung, sofern nicht anders geregelt, grundsdtzlich beim auftraggebenden Industriepartner. Fiir die Wissenschaft ist
deren Interesse gleichwohl gesichert, die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch schnelle Veréffentlichung die Weiterentwick-
lung zu foérdern.

Fiir die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die Forschungsinvestitionen in ihren Produkten planungssicher
umsetzen zu kénnen. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen
beide Vertragspartner profitieren. Eine Individualisierung der Vereinbarung ist jederzeit mdglich 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 Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen,
ergianzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir die solche Zertifikate
erlangt werden kénnen, und Sortenschutzrechte; Designs und Gemeinschaftsgeschmacksmuster
sowie Urheberrechte und verwandte Schutzrechte.
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Know-how Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und

die geheim, das heif’t nicht allgemein bekannt und nicht leicht zuginglich sind, wesentlich, das
heifdt fiir den Vertragsgegenstand von Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das
heif’t umfassend genug beschrieben, sodass gepriift werden kann, ob sie die Merkmale ,,geheim“
und ,wesentlich” erfiillen.

Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und unter den Ver-

tragsgegenstand fallen.

Altrechte Erfindungen, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages gemeldet wurden (§ 5 ArbEG), Schutzrechte oder

vor Inkrafttreten dieses Vertrages entstandenes Know-how.

Neurechte Nach Inkrafttreten dieses Vertrages auf die Ergebnisse gemeldete (§ 5 ArbEG) Erfindungen, Schutz-

rechte und/oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die Ergebnisse.

Vertragsgegenstand In Ziff. 2 definierter Gegenstand des Auftrags schliefft auch eine Definition des Anwendungsgebie-

tes, in dem die Ergebnisse Anwendung finden koénnen, ein.

Vertragsgebiet *** [individuell auszufiillen - im geografischen Sinne zu verstehen]
2. Vertragsgegenstand
2.1 Vertragsgegenstand ist die Durchfiihrung der folgenden Auftragsforschung ***. [individuell sehr genau (u. a. wegen

2.2

31

der Bedeutung fiir die Ergebnisse i.S.d. Vertrages) auszufiillen] und die Anwendung auf folgendem/n Anwendungs-
gebiet/en: *** [[individuell sehr genau auszufiillen], denn das Anwendungsgebiet definiert den Umfang der exklusi-
ven Nutzungsrechte des Industriepartners an den Ergebnissen. Je breiter das Anwendungsgebiet definiert wird, umso
kleiner ist das technische Feld, in dem Hochschule/Forschungseinrichtung weitere Forschungs- und Entwicklungsarbei-
ten unter Verwendung der Arbeitsergebnisse kiinftig durchfiihren kann.]

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von der Hochschule/Forschungseinrichtung durchzuftihren-
den Arbeiten ist in dem, diesem Vertrag als Anlage 1 beigefigten, Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan
wird den laufenden Entwicklungen gemifR gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils
aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, giltig. Soweit allerdings Leistungsande-
rungen erforderlich werden, die mehr sind als eine blofRe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Forschungsplan und/oder die Ergebnisse ausschlieflich oder im Wesentlichen urheberrechtlich schutz-
fdhige Werke (z. B. Produktgestaltungen, Software), verwandte Schutzrechte (z. B. Datenbanken) und/oder als Designs
schutzfdhige Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht fiir die Nutzung von unter den Vertrag fallenden Erfindungen
und sonstigen Schutzrechten notwendig sind, ist das vorliegende Muster nicht anwendbar. Vielmehr ist in solchen Fillen
der Abschluss eigener Vertrdge mit spezifischen Regelungen insbesondere zu Nutzungsrechten, Designanmeldungen,
Schutzrechtsverteidigungen und Vergiitungen erforderlich.]

Durchfiihrung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird die Arbeiten nach besten Kriften unter Zugrundelegung des neuesten
Standes von Wissenschaft und Technik unter Verwendung vorhandener und/oder wihrend der Dauer der Zusam-
menarbeit gewonnener eigener Kenntnisse und Erfahrungen in engem Kontakt mit dem Industriepartner durch-
flhren.
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3.2 Die Vertragspartner werden sich gegenseitig nach vorheriger Abstimmung alle fiir die Durchfithrung der Arbeiten
erforderlichen Auskiinfte rechtzeitig erteilen. Etwa einem Vertragspartner zur Durchfiihrung der Arbeiten von einem
anderen Vertragspartner liberlassene Unterlagen, Gegenstinde oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfii-
gung gestellt. Sie sind ausschliefilich fiir die Durchfiihrung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der
Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurtickzugeben.

3.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird dem Industriepartner auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vor-
liegenden Ergebnisse geben.

3.4 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nicht berechtigt, ohne Zustimmung des Industriepartners Dritte mit der
Durchfiihrung von Teilaufgaben zu beauftragen.

3.5 Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu vertreten oder fiir
andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erkldrungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern moglicherweise
einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne
Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskriftig zu vertreten oder fiir diese rechtsverbindliche
Erklarungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdriicklich geregelt.

3.6 Mitteilungen und Erkldrungen
Alle erforderlichen oder zuldssigen Willenserklarungen und sonstigen Mitteilungen, die nach diesem Vertrag einem
Vertragspartner gegeniiber abzugeben sind, miissen in Textform tibermittelt werden, und zwar an die nachstehenden
Adressen:

Industriepartner: *** [individuell auszufiillen]
Hochschule/Forschungseinrichtung: *** [individuell auszufiillen]

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

3.7 Leistungsinderungen
Sollte sich wiahrend der Durchfiihrung des Vertrags herausstellen, dass gegeniiber dem Forschungsplan Leistungsan-
derungen der Hochschule/Forschungseinrichtung erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung erforderliche Leistungsinderungen zu vertreten, wird sie ihre Leis-
tung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.

3.7.2 InFillen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsdnderung zu vertreten hat, kann die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung 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 unverindert.

3.7.3 In allen anderen Fillen kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Anderung einzelner Leistungen
den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der
Zusatzvergitung und der Terminidnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertrags-
gegenstand unverdndert.

3.7.4 Far die Fille 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:
-Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisatorischer Hin-
sicht.
-Danach sind die Auswirkungen der Anderung auf Art und Umfang der Leistung, auf die Qualitit, auf den Zeit-
plan und auf die Mehrkosten darzustellen.
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-Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schriftlich in der Abin-
derungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des Zeitplans, Qualitatsunterschiede
und gegebenenfalls eine zusitzliche Vergiitung festzuhalten sind.

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

Termine

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

51

5.2

5.3

Altrechte
Die Altrechte verbleiben grundsitzlich beim jeweiligen Inhaber.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung informiert den Industriepartner fortlaufend tiber derartige Altrechte ein-
schliefilich solcher, die trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfiigungsmacht sind (z.B. weil sie einer Patentverwer-
tungsagentur der Hochschule ibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt, voll-
standig, soweit diese voraussichtlich fiir die Nutzung der Ergebnisse erforderlich 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 fir die Durchfiihrung dieses Vertrages oder fiir die kommerzielle Nutzung der Ergeb-
nisse durch den Industriepartner erforderlich sind, gilt Folgendes:

5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner raiumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die
Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschlieffliches Nutzungsrecht fiir die Durch-
fiihrung dieses Vertrages ein, wenn und soweit er in der Nutzung des betreffendes Altrechts nicht beschrankt
ist.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung Inhaber von Altrechten ist und in der Vergabe von
Rechten an Altrechten und/oder in deren Nutzung nicht beschrinkt ist und soweit diese fiir die kommerzielle
Nutzung der Ergebnisse durch den Industriepartner erforderlich sind, riumt die Hochschule/Forschungs-
einrichtung dem Industriepartner und den mit ihm verbundenen Unternehmen an diesen Altrechten eine
unwiderrufliche, unterlizenzierbare, nicht ausschlieRliche Lizenz fiir die Dauer des Altrechts auf dem Vertrags-
gegenstand im Vertragsgebiet ein, soweit diese zur Nutzung der Ergebnisse erforderlich ist.

Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung in der Vergabe von Rechten an Altrechten und/oder in der
Nutzung von Altrechten beschrankt ist, trigt diese im Rahmen der vorstehenden Rechteeinrdumungen durch
geeignete rechtliche oder tatsichliche Vorkehrungen, soweit ihr dies tatsachlich und rechtlich méglich ist (nach
bestem Bemtihen), auch daftr Sorge, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse hiervon unbertihrt bleibt.
Im Fall von Anpassungen und Beschrinkungen stimmen sich die betroffenen Vertragspartner gegenseitig ab.
Das fiir die Einrdumung dieser Altrechte vorgesehene Entgelt ist in den Regelungen zur Vergiitung 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 wer-
den, werden die Vertragspartner sich iiber die Einbeziehung in diesen Vertrag verstindigen.

5.3.3 Die Lizenz an den Altrechten ist beschrankt auf Anwendungs- und Vertragsgebiete, die zur Durchfiihrung dieses
Vertrages und/oder zur kommerziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind.
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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 Vertragspartner {iber eine angemessene Neuregelung im Hinblick auf die
Altrechte erneut verstindigen.

Neurechte

Die Ergebnisse, insbesondere die Neurechte, stehen materiell dem Industriepartner zu, auch wenn die Vertragspart-
ner in Ziff. 8 im Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten nach auflen Abweichendes regeln.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung unterrichtet den Industriepartner iitber Meldungen von Diensterfindungen
bzw. Mitteilungen von freien Erfindungen der seitens der Hochschule/Forschungseinrichtung an der Durchfiithrung dieses
Vertrages mitwirkenden Personen unverziiglich durch Ubersendung entsprechender Kopien der Meldungen/Mitteilun-
gen nach vollstindiger Meldung gem. ArbEG und bietet dem Industriepartner an diesen Neurechten die Ubertragung
der Rechte schriftlich an. Industriepartner kann dieses Angebot innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich
annehmen. Fir den Fall, dass der Industriepartner nicht reagiert, erinnert die Hochschule/Forschungseinrichtung
einmalig schriftlich mit einer Frist von einem Monat. Bleibt eine Reaktion des Industriepartners auch dann aus, wird
vermutet, dass der Industriepartner das Angebot annimmt/[Alternative: gilt das Angebot als nicht angenommen und
die Hochschule/Forschungseinrichtung ist frei, die Erfindung freizugeben bzw. selbst anzumelden]. Die jeweils fiir die
Ubertragung zu zahlenden Entgelte sind bei Annahme des Angebots und nach Rechnungsstellung durch Hochschule/
Forschungseinrichtung fillig. Als Entgelt fiir die Ubertragung von Neurechten zahlt Industriepartner fiir jedes auf
Industriepartner tibertragene Neuschutzrecht ein Entgelt, das in der Vergiitung nach Ziff. 13 separat ausgewiesen
wird, an Hochschule/Forschungseinrichtung. Industriepartner ist verpflichtet, unmittelbar nach Annahme des Ange-
bots Hochschule/Forschungseinrichtung alle notwendigen Angaben fiir eine Rechnungsstellung mitzuteilen.

An Neurechten der Hochschule/Forschungseinrichtung, an denen Industriepartner das Eigentum erwirbt, ist Indus-
triepartner oder ein von ihr benannter Dritter berechtigt, diese im Namen von Industriepartner zum Schutzrecht
anzumelden. [Hinweis: Regelung zur ,Anmelderstellung“ und ,Weitere Schutzrechtsanmeldungen® gemdf$ Ziffer 9 und 10]

In allen Fillen, in denen Industriepartner das oben genannte Angebot nicht innerhalb der vorgenannten Frist
annimmt, ist Hochschule/Forschungseinrichtung berechtigt, nach freiem Ermessen auf seinen Namen und auf seine
Kosten Schutzrechte anzumelden oder diese an die Erfinder gem. ArbEG freizugeben.

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

Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, Beschiftigte 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 Erklarung entsprechend dem als Anlage 3 beigefiigten Muster mit ilbernom-
men haben. Dazu gehort insbesondere, aber nicht alleine, der Projektleiter. Bereits jetzt legen die Vertragspartner die
fiir die Durchfiihrung des Vertrages vorgesehenen Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung, die in den
Anwendungsbereich des § 42 ArbEG fallen, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erkliarungen dieser Beteiligten nach
Anlage 3 liegen dem Vertrag bei.

Dartiber hinaus verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, dass sie Dritte an dem Vertragsgegenstand
erst mitwirken lédsst, wenn diese die Verpflichtungen der Hochschule/Forschungseinrichtung aus diesem Vertrag
sinngemifR {ibernommen haben und vor allem die entsprechende Ubertragung ihrer Rechte an den Ergebnissen auf
den Industriepartner sowie die entsprechende Einhaltung von Geheimhaltungspflichten gegentiber den Vertragspart-
nern sichergestellt haben.
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Die Forschungs- und Lehrtatigkeit der Hochschule/Forschungseinrichtung sowie das Versuchsprivileg nach § 11 PatG
bleibt von diesem Vertrag unberiihrt. Daher steht diesen an den Ergebnissen ein nicht ausschliefiliches, nicht tiber-
tragbares Recht zur Nutzung fiir diese Tatigkeiten zu. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur
Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder der Projektleiter die Ergeb-
nisse — soweit diese noch geheim oder unveréffentlicht sind - im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerbli-
chen oder nichtgewerblichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden wollen, ist dies nur nach
schriftlicher Zustimmung des Industriepartners zuléssig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht
unbilligerweise, nach den Grundsitzen von Treu und Glauben, verweigern.

Soweit die vorstehenden Regelungen Know-how betreffen, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das Know-how zu nut-
zen. Auf die Regelungen zur Geheimhaltung in Ziffer 15 wird hingewiesen.

Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden Gebieten
gemacht werden, stehen diese dem jeweiligen Partner, der diese Erfindung gemacht hat, zu, wobei aber die Hoch-

schule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse seitens des Indust-
riepartners besteht, eine nicht ausschlieflliche Lizenz zu angemessenen und marktiiblichen Bedingungen anbietet.

[Ergdnzung mdglich/Merkposten:] Beabsichtigt die Hochschule/Forschungseinrichtung, einzelne Erfindungen, die
auch unter den vorgenannten Absatz fallen, ganz oder in einzelnen Liandern aufzugeben, bietet sie diese dem Industrie-
partner zwei (2) Monate zuvor zur kostenfreien Ubernahme an. Der Industriepartner wird sich binnen eines (1)
Monats ab Eingang dieser Mitteilung erkléren, ob er das entsprechende Schutzrecht ibernimmt. Fir diesen Fall ver-
pflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, unverziiglich alle hierzu notwendigen Erkldrungen abzugeben.
Aufert sich der Industriepartner nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

[fakultativ] Beabsichtigt der Industriepartner, einzelne Neurechte, die auch unter den vorgenannten Absatz fallen,
ganz oder in einzelnen Lindern aufzugeben, bietet er die auf die Hochschule zuriickgehenden Erfindungsanteile der
Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur kostenfreien Ubernahme unter Riickbehaltung einer
kostenlosen Lizenz an. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird sich binnen eines (1) Monats ab Eingang dieser
Mitteilung erkldren, ob sie das entsprechende Schutzrecht iibernimmt. Fiir diesen Fall verpflichtet sich der Industrie-
partner, unverziiglich alle hierzu notwendigen Erklirungen abzugeben. Die Kosten fiir die Ubertragung trigt die Hoch-
schule. AufRert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das Ubernahmerecht.

Soweit die vorgenannten Regelungen in Ziffer 6 Ergebnisse betreffen, die urheberrechtlich schutzfihig sind oder
unter ein verwandtes Schutzrecht fallen und fur die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen not-
wendig sind, verstehen sich die vorgenannten Regeln entsprechend. Soweit nach den betroffenen Schutzrechtsgeset-
zen eine Ubertragung nicht méglich ist, verstehen sich die vorgenannten Formulierungen als Einrdumung, und zwar
in ihrem Umfang, soweit dies der Zweck dieses Vertrages erfordert, identisch mit dem Umfang der Ubertragungen
von den eigentlichen, Gegenstand des Vertrages bildenden, Schutzrechten, also z.B. Patenten.

6.10 Soweit die Ergebnisse design- bzw. gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich schutzfihige Leistungen umfassen, wel-

che fir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, gilt Folgendes:

Die Hochschule Ubertrigt auf den Industriepartner das Recht, die Designs im eigenen Namen als nationale und/oder
internationale Designs und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Eintragung anzumelden und zu verwerten,
wenn und soweit das Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Erreichung des mit dem Forschungs-
projekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Die Entwerfer sind jeweils als solche bei den Anmeldungen zu benennen.

Vorsorglich fiir den Fall der Nichtanmeldung tibertriagt die Hochschule auf den Industriepartner das Recht, die
Designs nach Erstveréffentlichung innerhalb der Europaischen Union als nicht eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster zu verwerten, wenn und soweit die Verwertung im Rahmen des mit den Ergebnissen verbundenen
Zwecks notwendig ist. Der Industriepartner gilt auch dann als Inhaber des Rechts an den nicht eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmustern, wenn die Hochschule oder deren Erfinder die Erstverdffentlichungen vorgenom-
men haben.
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[Merkposten: Wenn die Ergebnisse, welche fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind,
Software i.5.d. §§ 69a ff. UrhG umfassen, sind folgende zusdtzliche Regelungsbereiche abzudecken: Handhabung des Zugriffs
auf Quellcode, Konkretisierung des Umfangs der Nutzung der Software (Ubertragungszwecklehre), Verhdltnis zu Drittsoftware,
insbesondere Open Source Software]

7.1

7.2

8.1

8.2

Negative und positive Publikationsfreiheit

Die Hochschule teilt dem Industriepartner unverziiglich mit, sollte ein Hochschulangehériger von seinem in § 42 Nr. 2
ArbEG geregelten negativen Publikationsrecht Gebrauch machen.

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung ein Interesse daran hat, die Ergebnisse
ihrer Forschung zu veréffentlichen und auf nicht ausschliefllicher und nicht diskriminierender Basis zu verbreiten.
Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industriepartners, der gegebe-
nenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, ber{icksichtigen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/For-
schungseinrichtung gegeniiber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne schriftliche Zustimmung des Industrie-
partners nicht zu veroffentlichen oder Dritten, etwa im Rahmen von so genannten PeerReviews, zuginglich zu machen,
solange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflichtet sich die Hochschule/
Forschungseinrichtung, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Ver6ffentlichung vorgesehen sind, mindes-
tens sechs (6) Wochen vor dieser Ver6ffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner zur Prifung vorzulegen.
Parallel dazu verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung dazu, den Industriepartner frithzeitig, mindes-
tens 3 Monate vor Abgabe, dariiber zu informieren, ob und in welchem Umfang vom Vertragsgegenstand akademische
Abschlussarbeiten betroffen sind.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen - im Falle einer akademische Abschlussarbeit binnen sechs (6)
Wochen - nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hinweis auf den Lauf dieser Frist durch die
Hochschule/Forschungseinrichtung dieser mitteilt, dass er durch die Veroéffentlichung oder den Vortrag seine
Geheimhaltungsinteressen bertihrt sieht, wird die Hochschule/Forschungseinrichtung entweder die Ver6ffentlichung
und/oder den Vortrag unterlassen oder aber die nach Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdiirftigen
Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Veroffentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt,
wenn sich der Industriepartner nach einer weiteren Mahnung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen
wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen gegentiber der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht dufiert.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

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

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

Binnen *** Tage [individuell auszufiillen. Bitte 6.2 beachten] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepart-
ner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Ein-
reichung einer priorititsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. Aufiert sich der Industriepartner innerhalb dieser
Frist nicht oder negativ zu einer Rechteilibertragung, stehen die materiellen Rechte an der betreffenden Erfindung
abschlieftend der Hochschule/Forschungseinrichtung zu und werden vom Industriepartner an sie zuriick tibertragen.
Die Hochschule ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass
eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt die Hochschule/Forschungseinrichtung in einem
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solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewéhrt sie dem Industriepartner ein nicht ausschliefiliches, weltweites, un-
widerrufliches, nicht ibertragbares, aber unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den
daraus resultierenden Schutzrechten. Fir den Fall, dass eine solche Erfindung spéter frei wird, gewihren 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
Erfindungen ist auf die Nutzung der Ergebnisse dieses Vertrages auf dem Vertragsgegenstand beschrinkt.

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

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine priorititsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hochschule/
Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tber die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2
ArbEG dafir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG
in Anspruch nehmen. Daraufhin wird der Industriepartner die priorititsbegriindende Erstanmeldung unverziglich
selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen der Hochschule/Forschungsein-
richtung und im eigenen Namen vornehmen. Der Industriepartner ist Herr des Verfahrens und hat das Recht, alle
Texte und Anspriiche zu formulieren sowie Prifungsverfahren durchzufiihren.

Alternative 2: Wenn der Industriepartner eine priorititsbegriindende 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/Forschungseinrichtung die priorititsbegriindende Erstanmel-
dung unverziiglich im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 9).
Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemaf
Ziff. 8.2 Satz 1 zu benennenden Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Die Vertragspartner
stimmen sich tiber die Auswahl eines Patentanwalts und iber den Inhalt der Anmeldung ab.

Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unter-
stlitzen, insbesondere alle erforderlichen Erklarungen und Unterschriften zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben
und beizubringen. Die Vertragspartner werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhal-
tung 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 zuginglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Ubermitt-
lung der Informationen gegentiber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheim-
haltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.

Anmelderstellung, ggf. Treuhandverhiltnis

Anmelder der priorititsbegriindenden Erstanmeldung sind die Hochschule/Forschungseinrichtung und der Industrie-
partner gemeinsam, es sei denn, die Hochschule/Forschungseinrichtung verzichtet hierauf bis zur Auflerung des
Industriepartners nach Ziff. 8.2 schriftlich gegentiber dem Industriepartner. Die prioritdtsbegriindende Erstanmel-
dung ist in der Regel eine deutsche oder europiische Schutzrechtsanmeldung.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung lediglich als Treuhidnder fiir den Industriepartner
inne. Im Innenverhéltnis steht das Recht auf das Neurecht ausschlieftlich dem Industriepartner zu. Die Hochschule/
Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industriepartners hinsichtlich der Ausiibung der Rechte aus der
Anmeldung und der Rechte aus dem erteilten Neurecht befolgen.
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9.3 Nach Ablauf von achtzehn (18) Monaten ab dem Anmeldetag wird die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industrie-
partner unverzlglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betreffende Neurecht bereits erteilt ist, an dem
Neurecht tibertragen und wird dazu alle notwendigen Erklarungen abgeben.

10. Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutzrechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgabe in
einzelnen Lindern

10.1 Der Industriepartner nimmt weitere, auf der priorititsbegriindenden Erstanmeldung beruhende Schutzrechtsanmel-
dungen oder Schutzrechtsvalidierungen im eigenen Namen vor. Er entscheidet nach eigenem Ermessen, wie und fiir
welche Lander er derartige Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechtsvalidierungen durchfiihrt.

10.2 Der Industriepartner ist jederzeit frei, Neurechte ganz oder in einzelnen Lindern aufzugeben oder das Anmeldever-
fahren im Ausland nicht weiterzuverfolgen. Ziff. 6.8 ist zu beachten.

11. Kosten der Schutzrechte

Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte
triagt der Industriepartner, es sei denn, dieser hat sein materielles Recht an diesen geméaf Ziffer 8.2 auf die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung zurtick Gibertragen.

12. Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhilt von dem Industriepartner fur die Durchfithrung der Auftragsforschung
einschliefilich des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen eine
angemessene Vergiitung nach Mafigabe der Anlage 6.

13. Entgelt fiir Schutzrechte sowie ggfs. Know-how

13.1 Das Entgelt nach Ziff. 12 umfasst auch das Entgelt fiir die Einriumung der Nutzungsrechte an den Altrechten und fiir
die Ubertragung der Neurechte. Bei der Festlegung des Entgelts werden branchenspezifische Besonderheiten und
Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfiihrung des Vertrages voraussichtlich
entstehenden Erfindungen, einschliefllich der in der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls iiblichen
Lizenzsitze, berticksichtigt, sodass die Hochschule/Forschungseinrichtung den vollen wirtschaftlichen Nutzen aus
den Schutzrechten ziehen kann.

13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu Bedingungen
Ubertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fiihren, dass die vereinbarte Vergtitung (Ziff. 12) unter
Berticksichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in
einem auffilligen Missverhiltnis im Sinne einer wesentlichen Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten
Ertragen und Vorteilen aus der Nutzung des Neurechtes steht, so werden die Vertragspartner auf Verlangen eines Ver-
tragspartners den Vertrag dergestalt anpassen, dass der Hochschule/Forschungseinrichtung eine den Umstidnden
nach angemessene Beteiligung gewahrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintre-
tenden Bedingungen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfillt der Anspruch.
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13.3 Die Vertragspartner versichern sich wechselseitig, dass die von dem jeweiligen Vertragspartner zur Berechnung der
Entgelte nach dieser Ziffer zur Verfligung gestellten Informationen den Anforderungen des anwendbaren Beihilfe-
und Haushaltsrechts entsprechen. Fiir den Fall, dass die Entgelte wider Erwarten eine rechtswidrige Beihilfe beinhal-
ten sollten, sind sich die Vertragspartner dariiber einig, dass die {ibrigen Vertragsbestimmungen ungeachtet einer
etwaigen Unwirksamkeit der vereinbarten Entgelte wirksam bleiben. Die Vertragspartner verpflichten sich, das beihil-
fewidrige Entgelt an das beihilfefreie Entgelt anzupassen. Mafigeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses.

14. Mediation, Schiedsgerichtsverfahren

14.1 Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spiterer Anderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf
diesen beziehen, einschliellich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung, Gultigkeit, bindende Wirkung, Aus-
legung, Durchfiihrung, Verletzung oder Beendigung sowie aulervertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der
Ziff. 13.2 vorliegt und/oder wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind geméf} den Regeln
fiir das Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahren
soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Mediationsverfahren soll die *** [individuell auszufiillen] Sprache ver-
wendet werden.

14.2 Falls und insoweit solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Mediationsverfahrens
aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags eines Vertrags-
partners gemafd den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unterwer-
fen und endgiiltig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten Frist
von sechzig (60) Tagen ein Vertragspartner versdumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen oder nicht mehr
an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch den anderen
Vertragspartner geméafd den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren unter-
worfen und endgiltig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schiedsrich-
tern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** [individuell auszufiillen] sein. In dem Schiedsgerichtsver-
fahren 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 Vertragspartner, simtliche ihnen im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag zugédnglich werdenden Informationen des jeweils anderen Vertragspartners, die als vertrau-
lich bezeichnet werden oder nach sonstigen Umsténden als Geschifts- 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 und auf diese den
Umstidnden entsprechende angemessene Geheimhaltungsmafinahmen anzuwenden. Sie werden durch geeignete vertrag-
liche Abreden mit den fiir sie titigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/***
Jahre [individuell auszufiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschifts- und Betriebsge-
heimnisse unterlassen, soweit gesetzlich zulassig.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fiir solche Informationen, fiir die der Vertragspartner, welcher die Infor-
mationen empfingt, nachweist, dass die Informationen:

- ihm zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits bekannt sind;
- am Tage der Mitteilung bereits offenkundig sind oder danach offenkundig werden ohne Verletzung dieses Vertrages
durch den empfangenden Vertragspartner;
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- ihm von einem Dritten mitgeteilt wurde, es sei denn, dem empfangenden Vertragspartner ist bekannt, dass der Dritte
durch seine Mitteilung eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, die er gegeniiber dem mitteilenden Vertragspartner
ubernommen hat; oder

- von dem empfangenden Vertragspartner unabhingig und ohne die Nutzung von geheimen Informationen des mittei-
lenden Vertragspartner entwickelt wurde; oder

- aufgrund behordlicher oder gerichtlicher Anordnung zwingend offenzulegen sind.

16. Rechts- und Sachmingelhaftung

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

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

16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fiihrt Auftragsforschung im Bereich der angewandten Forschung durch und
erschliefit technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwicklungs-
ziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstindig erreicht werden. In keinem Fall ibernimmt die Hochschule/For-
schungseinrichtung Garantien und/oder Zusicherungen hinsichtlich des Vertragsgegenstandes.

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

16.5 Aufler im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fihrlissiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach
diesem Vertrag weder fur den kinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fir einen bestimmten Schutzbereich dessel-
ben. Gleichermafien gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fiir beeintrachtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit
ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlissig unbekannt geblieben sind.

16.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner aufler im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlassiger Unkenntnis nicht
fir Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfiihrbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspart-
ner haftet auch nicht fiir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.

16.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfanglicher objektiver Unméglichkeit oder Qualitdtsmangeln
nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrankt.

16.8 Wechselseitige Schadensersatzanspriiche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schiden beschrinkt. Der
Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschrankungen gelten nicht bei Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit eines Vertragspartners.

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

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

17.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung ist nach der MaRgabe der Regelungen in Ziff. 9 verpflichtet, die Neurechte
wihrend der Dauer dieses Vertrages aufrechtzuerhalten; die Kosten hierfiir tragt der Industriepartner im Fall der
Ubertragung oder einer Lizenz, die nicht auf Vertragsgegenstand beschrinkt ist, sondern vollumfinglich das jeweilige
gesamte Schutzrecht erfasst.
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17.2 Die Vertragspartner werden einander von ihnen bekannt werdenden Verletzungen der Neurechte unterrichten und
sich Uiber eine Reaktion auf etwaige Angriffe sowie eine Verteidigung der Schutzrechte fallweise abstimmen.

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

18. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich dariiber ab, wenn beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die auf
Ergebnisse aus diesem Vertrag zuriickgehen, auf die Zusammenarbeit 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 Verlingerung 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 insbesondere vor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Berticksichtigung aller
Umstédnde des Einzelfalls und unter Abwagung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des Ver-
trags nicht mehr zugemutet werden kann;

19.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhiltnissen oder Verinderungen in
der Besetzung der Geschiftsleitung eines Vertragspartners derart erfolgen, dass ein Festhalten des anderen Ver-
tragspartners an diesem Vertrag nicht mehr zumutbar ist;

19.2.3 ein Vertragspartner die Wirksamkeit der Schutzrechte angreift oder Dritte bei einem solchen Angriff unter-
statzt.

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

20. Rechtsnachfolge

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

21. Export-Kontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Durchfiihrung der Arbeiten die jeweils einschlagigen Exportkont-
rollvorschriften anzuwenden und einzuhalten. Bei einer Uberlassung von Informationen oder Know-how ist der tiberlas-
sende Vertragspartner verpflichtet, dem empfangenden Vertragspartner unaufgefordert die exportkontrollrechtliche
Bewertung, insbesondere nach EU- und US-Recht in schriftlicher Form mitzuteilen.
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22. Schlussbestimmungen

22.1 Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Giiltigkeit. Erginzungen und Anderungen dieser
Vereinbarung bediirfen zu ihrer Wirksambkeit der Schriftform. Dies gilt auch fiir die Anderung dieser Schriftformklau-
sel.

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

22.3 Erfillungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fiir Gerichtsstands-
vereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO) und nur fiir den Fall, dass Schiedsverfahren oben nicht gewdhlt wird]

22.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieRlich deutsches
Recht Anwendung.

,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner

gesehen und zur Kenntnis genommen:

,den

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 Erklarung der Hochschulangehorigen

Anlage 4: Liste Hochschulangehorige/Angehorige der Forschungseinrichtung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 5: Lander, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage 6: Vergltung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
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Anlage 3: Muster Erklarung der Hochschulangehorigen

Bezug: Vertrag ***

Ich ,nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschiftigter 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 {iber die Geheimhaltung von technischen Kenntnissen

und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Industriepartner un-
mittelbar oder mittelbar zugénglich werden. Ich verpflichte mich daher, *** [branchenspezifische Geheimhaltungsklauseln]

Dartiber hinaus ibernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

1. Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und der darauf ange-
meldeten oder erteilten Schutzrechte (im Folgenden: Altrechte) bleibt von dieser Vereinbarung unberthrt. Soweit
und sobald solche Altrechte fir die Verwertung der Ergebnisse erforderlich sind und keine entgegenstehenden
Rechte Dritter bestehen, riume ich dem Industriepartner an diesen Rechten eine nicht ausschlief}liche Lizenz ohne
weiteres Entgelt ein.

2. Mit Vertragsschluss tibertrage ich dem Industriepartner im Voraus simtliche Rechte an kiinftig entstehenden For-
schungsergebnissen, sofern es sich um freie Erfindungen handelt.

3. Mir verbleibt dariiber hinaus ein nicht ausschliefiliches, nicht tibertragbares Recht zur Nutzung der Forschungsergeb-
nisse fiir meine Forschungs- und Lehrtatigkeit. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur Geheim-
haltung der Forschungsergebnisse. Ferner darf ich meine Forschungsergebnisse 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, verweigern wird. Aus-
genommen hiervon sind Altrechte, vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder nicht der Geheimhaltung
unterliegende Gegenstiande.

4. Ich verpflichte 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. Ich verpflichte mich gegentiber dem Industriepartner, Forschungsergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des
Industriepartners zu ver6ffentlichen oder anderweitig Dritten — auch im Vorverfahren einer Veroffentlichung - zu
offenbaren, solange die Forschungsergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unterliegen. Ich
werde dem Industriepartner das Manuskript, das zum Druck oder zur miindlichen Veréffentlichung vorgesehen ist
(im Folgenden: die Veroffentlichung), mindestens sechs (6) Wochen vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte
oder dem Vortrag zur Priifung vorlegen.

Wenn der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veroffentlichung
Geheimhaltungsinteressen beriihrt, werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Veroffentlichung unterbleibt oder die aus
Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedirftigen Informationen gestrichen werden. Die Zustimmung zur Ver-
offentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mah-
nung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristset-
zung von vierzehn (14) Tagen sich gegeniiber mir und/oder der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht duflert.
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Nimmt die Hochschule nach einem etwaigen, in dem Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartner geregelten,
Riickfall der Rechte die Erfindung nicht in Anspruch, gewahre ich dem Industriepartner ein nicht ausschliefiliches,
weltweites, unwiderrufliches und nicht Gibertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus
resultierenden Neurechten.

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

Diese Vereinbarung wird fiir die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff niher bezeichneten Forschungsprojekt
abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem
Ablauf des langstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheimhaltungsverpflichtungen
und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefristet/*** Jahre [individuell auszufiillen] nach Been-
digung Ihrer Mitwirkung an der im Betreff nidher bezeichneten Kooperation.

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

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

,den ,den

Industriepartner Hochschulangehoriger
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Vertrag uber Forschungskooperation

Zwischen
**% yertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
- nachfolgend ,Industriepartner” genannt -
und
*** Hochschule/Forschungseinrichtung, vertreten durch ***, *** [individuell auszufiillen]
- nachfolgend ,Hochschule/Forschungseinrichtung” genannt -

- die oben genannten Vertragspartner werden nachfolgend gesamtheitlich sowie einzeln ,Vertragspartner” genannt —

Praambel

Die Hochschule/Forschungseinrichtung will auf dem Gebiet *** mit dem Industriepartner (im Folgenden alternativ auch
LVertragspartner”) zusammenarbeiten. *** [individuell auszufiillen]

[Anmerkung: Ziel dieser Vereinbarung tiber Forschungskooperation ist die Férderung der Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Wirtschaft. Diese Vereinbarung soll dabei als rechtlich gepriifte Leitlinie dienen und soweit méglich sicherstellen, dass bei
der Zusammenarbeit der administrative Aufwand auf ein Mindestmaf reduziert wird, damit die Vereinbarung auch fiir klei-
nere und mittlere Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Unternehmen einfach verwendbar ist. Auch die getroffene
Zuordnung der Rechte im Falle von Gemeinschafts-Erfindungen 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 Interessen-
ausgleiches geregelt werden. Fiir die Wissenschaft bedeutet dies, insbesondere die Forschungsfreiheit zu erhalten und durch
schnelle Veréffentlichung die Weiterentwicklung zu férdern. Fiir die Wirtschaft ist deren Interesse Rechnung getragen, die For-
schungsinvestitionen in ihren Produkten planungssicher umsetzen zu k6nnen. Bei einer hervorragenden wirtschaftlichen Ent-
wicklung von gemeinsamen Forschungsergebnissen sollen beide Vertragspartner profitieren. Eine Individualisierung der Ver-
einbarung ist jederzeit maéglich und Sache der Verhandlung zwischen den Vertragspartnern.]

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

1. Definitionen

Schutzrechte Angemeldete oder erteilte Patente, Gebrauchsmuster, Topographien von Halbleitererzeugnissen,
ergidnzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder andere Produkte, fiir die solche Zertifikate
erlangt werden kénnen, und Sortenschutzrechte; Designs/Gemeinschaftsgeschmacksmuster sowie
Urheberrechte und verwandte Schutzrechte.

Know-how Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und
die geheim, das heif’t nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugéinglich sind, wesentlich, das
heifdt fir den Vertragsgegenstand von Bedeutung und niitzlich sind, und identifiziert sind, das
heif$t umfassend genug beschrieben, sodass gepriift werden kann, ob es die Merkmale ,geheim“ und
Lwesentlich” erftllt.
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Ergebnisse Resultate der Forschung, die bei der Durchfithrung dieses Vertrages entstehen und unter den
Vertragsgegenstand fallen.

Altrechte Erfindungen, die vor Unterzeichnung dieses Vertrages gemeldet wurden (§ 5 ArbEG), Schutzrechte
oder vor Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how.

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

Schutzrechte oder nach Unterzeichnung dieses Vertrages entstandenes Know-how auf die
Ergebnisse.

Vertragsgegenstand In Ziff. 2 definierter Gegenstand der Kooperation schliefit auch eine Definition des Anwendungsge-

biets, in dem die Ergebnisse Anwendung finden konnen, ein.

Vertragsgebiet *** [individuell auszufiillen - im geografischen Sinne zu verstehen]
2. Vertragsgegenstand
2.1 Gegenstand des Vertrages ist die gemeinsame Durchfiihrung der folgenden Forschungskooperation***. [individuell

2.2
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3.2
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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: Anwendungsgebiet) finden: *** [individuell sehr genau
auszufiillen, denn das Anwendungsgebiet hat Bedeutung fiir den Umfang der Nutzungsberechtigung des Industrie-
partners]

Dieser Vertragsgegenstand und der genaue Umfang der von den einzelnen Vertragspartnern durchzufiihrenden
Arbeiten ist in dem diesem Vertrag als Anlage 1 beigefiigten Forschungsplan beschrieben. Dieser Forschungsplan wird
den laufenden Entwicklungen gemif! gemeinsam von den Vertragspartnern fortgeschrieben. Er ist in der jeweils
aktuellen Fassung, die von allen Vertragspartnern unterschrieben sein muss, giltig. Soweit allerdings Leistungsande-
rungen erforderlich werden, die mehr sind als eine blofe Anpassung des Forschungsplanes, gilt Ziff. 3.7.

[Anm.: Soweit der Forschungsplan und/oder die Ergebnisse ausschlieflich oder im Wesentlichen urheberrechtlich schutz-
fidhige Werke (z. B. Produktgestaltungen, Software), verwandte Schutzrechte (z. B. Datenbanken) und/oder als Designs
schutzfdhige Leistungen zum Gegenstand haben, die nicht fiir die Nutzung von unter den Vertrag fallenden Erfindungen
und sonstigen Schutzrechten notwendig sind, ist das vorliegende Muster nicht anwendbar. Vielmehr ist in solchen Fillen
der Abschluss eigener Vertrdge mit spezifischen Regelungen insbesondere zu Nutzungsrechten, Designanmeldungen,
Schutzrechtsverteidigungen und Vergiitungen erforderlich.]

Durchfiihrung der Arbeiten

Die Vertragspartner werden die Arbeiten nach besten Kraften unter Zugrundelegung des neuesten Standes von Wis-
senschaft und Technik unter Verwendung vorhandener bzw. wihrend der Dauer der Zusammenarbeit 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 Durchfiihrung der Arbeiten von einem
anderen Vertragspartner tiberlassene Unterlagen, Gegenstinde oder sonstige Hilfsmittel werden leihweise zur Verfii-
gung gestellt. Sie sind ausschliefilich fiir die Durchfiihrung der Arbeiten zu verwenden und nach Beendigung der
Arbeiten an den jeweiligen Vertragspartner auf dessen Wunsch zurtickzugeben.

Die Vertragspartner werden einander auf Wunsch jederzeit Einblick in die jeweils vorliegenden Ergebnisse geben.
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Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, Dritte ohne Zustimmung des anderen Vertragspartners mit der Durchfiih-
rung von Teilaufgaben zu beauftragen.

Keiner der Vertragspartner ist berechtigt, einen anderen Vertragspartner rechtsgeschéftlich zu vertreten oder fiir
andere Vertragspartner rechtsverbindliche Erklarungen abzugeben. Die von den Vertragspartnern moglicherweise
einzurichtenden Steuerungsgremien, Arbeitskreise oder dhnliche Gruppen sind ebenfalls nicht berechtigt, einzelne
Vertragspartner oder die Vertragspartner insgesamt rechtskraftig zu vertreten oder fir diese rechtsverbindliche Erkla-
rungen abzugeben, es sei denn, es ist in diesem Vertrag ausdriicklich geregelt.

Zur Koordination und Steuerung der Durchfiihrung dieses Vertrages sowie zur frithzeitigen Erkennung, Vermeidung
und Losung von Problemen bilden die Vertragspartner ein gemeinsames Steuerungsgremium, welches in regelméfiigen
Zeitabstinden die Lage des Gesamtprojektes diskutiert. Es fithrt ein Projekttagebuch, das aus

- Protokollen der Sitzungen und gewechselter Korrespondenz

- Abnahmeprotokollen

- *** [individuell auszufiillen]

besteht.

Vereinbarungen, die zwischen den Vertretern der Vertragspartner im Rahmen der Steuerungsgremiumsversammlung
getroffen werden, sind Bestandteil dieses Vertrages, sofern sie schriftlich niedergelegt und von den Mitgliedern des
Steuerungsgremiums unterschrieben werden.

Jeder Vertragspartner wird zunéchst das Steuerungsgremium zur Losung von etwaigen Konflikten anrufen.

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

Alle Mitglieder des Steuerungsgremiums sind gegentiber dem jeweils anderen Vertragspartner berechtigt, alle im
Rahmen dieses Vertrages notwendigen Erklarungen abzugeben, fachliche und sonstige Zusagen zu erteilen, und
verpflichtet, Ausklnfte zu geben, die verbindlich sind.

Leistungsdnderungen
Sollte sich wihrend der Durchfiihrung des Vertrages herausstellen, dass gegeniiber dem Forschungsplan Leistungs-
anderungen der Hochschule/Forschungseinrichtung erforderlich werden, vereinbaren die Vertragspartner Folgendes:

3.7.1 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung erforderliche Leistungsinderungen zu vertreten, wird sie ihre/wird
er seine Leistung auf eigene Kosten entsprechend anpassen.

3.7.2 In Fillen, in denen der Industriepartner eine erforderliche Leistungsinderung zu vertreten hat, kann die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung 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 Fillen kann die Hochschule/Forschungseinrichtung vor einer Anderung einzelner Leistungen
den Abschluss einer schriftlichen Abdnderungsvereinbarung verlangen, in der insbesondere die Frage der Zusatz-
verglitung und der Termindnderung zu regeln ist. Ohne eine solche Vereinbarung bleibt der Vertragsgegenstand
unverdndert.
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3.7.4 Fir die Falle 3.7.2 und 3.7.3 wird folgendes Verfahren vereinbart:

-Derjenige Vertragspartner, der die Anderung verlangt, beschreibt diese in technisch/organisatorischer Hin-
sicht.

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

-Wenn die Vertragspartner vereinbaren, dass die Anderung durchgefiihrt wird, ist das schriftlich in der Abin-
derungsvereinbarung festzuhalten, wobei insbesondere die Verschiebung des Zeitplans, Qualititsunterschiede
und gegebenenfalls eine zusatzliche Verglitung festzuhalten sind.

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

Termine

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

51

5.2

5.3

6.

Altrechte
Die Altrechte verbleiben grundsitzlich beim jeweiligen Inhaber.

Alle Vertragspartner informieren sich gegenseitig und fortlaufend {iber derartige Altrechte einschliefilich solcher, die
trotz fehlender Inhaberstellung in ihrer Verfiigungsmacht sind (z.B. weil sie einer Patentverwertungsagentur der
Hochschule tibertragen sind), nach bestem Wissen, unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt, vollstindig, soweit
diese voraussichtlich fir 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 Nutzungs-
berechtigungen Dritter, beschréankt ist.

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

5.3.1 Der jeweils berechtigte Vertragspartner raiumt dem jeweils anderen Vertragspartner ein auf die Dauer und die
Zwecke dieses Vertrages begrenztes, unentgeltliches und nicht ausschlieffliches Nutzungsrecht fiir die Durch-
fihrung dieses Vertrages ein.

5.3.2 Wenn und soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung in der Lage ist, Nutzungsrechte an Altrechten einzu-
raumen, die fiir die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind, raumt die Hochschule/For-
schungseinrichtung dem Industriepartner an diesen Altrechten eine nicht ausschlief}liche Lizenz im Rahmen

des Vertragsgegenstandes zu angemessenen und marktiiblichen Bedingungen ein.

[im Falle einer 6ffentlichen Foérderung z. B. unter Wipano ist dies mit den Forderregelungen abzustimmen.]

Neurechte

Soweit Gegenstand der Ergebnisse Neurechte sind, unterscheiden die Vertragspartner zwischen Erfindungen/Patenten/
Gebrauchsmustern (in dieser Ziffer und in Ziffer 8: Erfindungen), urheberrechtlich bzw. designrechtlich geschiitzten
Gegenstanden sowie Know-how wie folgt:
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Die Erfindungen stehen materiell den Vertragspartnern je nach Aufteilung ihrer Erfindungsanteile nach den folgen-
den Regeln zu, auch wenn die Vertragspartner in Ziff. 8 im Hinblick auf die Anmelderstellung bei Schutzrechten nach
auflen Abweichendes regeln. Auf die Regelungen zur Vergiitung in Ziffer 13 wird hingewiesen.

6.1.1 Industriepartner-Erfindungen
Industriepartner-Erfindungen sind solche, die ausschliefilich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet
wurden (im Folgenden: Industriepartner-Erfindungen). Diese stehen ausschlieRlich dem Industriepartner zu.

[Fiir Gemeinschaftsergebnisse/Hochschul-Neurechte stehen folgende Alternativen zur Wahl:]

Alternative 1:

6.1.2 Gemeinschafts-Erfindungen
Gemeinschafts-Erfindungen sind solche, die von Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung
gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen der Erfindungsanteil der
Hochschulbeschiftigten 50 Prozent oder weniger ist (im Folgenden: Gemeinschafts-Neurechte). Sémtliche
materiellen Rechte an diesen Erfindungen stehen ungeachtet der Regelung in Ziff. 8 iiber die Anmeldung von
Schutzrechten ausschliefflich dem Industriepartner zu.

6.1.3 Hochschul-Erfindungen
Hochschul-Erfindungen sind solche, die ausschlief}lich oder zu mehr als 50 Prozent Erfindungsanteil von
Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung erarbeitet wurden (im Folgenden: Hochschul-Erfin-
dungen). Diese stehen ausschlieflich der Hochschule/Forschungseinrichtung zu.

Alternative 2 (Bruchteilsgemeinschaft):

6.1.2 Gemeinschafts-Erfindungen
Gemeinschafts-Erfindungen sind solche, die von Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung ge-
meinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und deren jeweiligen Erfinderanteile nicht
von den Vertragspartnern getrennt zu einem Schutzrecht angemeldet werden kénnen. Hier steht den Vertrags-
partnern das Recht auf ein Schutzrecht gemeinschaftlich zu (im Folgenden: ,Gemeinschafts-Erfindungen®). Die
Vertragspartner werden die Verwaltung und Benutzung (u.a. Anmeldung, Aufrechterhaltung, Durchsetzung,
Nutzung, Ubertragung und Lizenzierung) der Gemeinschafts-Neurechte in einem separaten Vertrag regeln.

6.1.3 Hochschul-Erfindungen
Hochschul-Erfindungen sind solche, die ausschlieRlich von Beschéftigten der Hochschule/Forschungseinrich-
tung erarbeitet wurden (im Folgenden: Hochschul-Erfindungen). Diese stehen ausschliefilich der Hochschule/
Forschungseinrichtung zu.

[Ziffer 6.2 nur im Fall Alternative 1]

Demjenigen Vertragspartner, dem nach Ziff. 6.1 die Erfindung zusteht, werden von dem anderen Vertragspartner
samtliche Rechte an den betroffenen Erfindungen nach deren Entstehen iibertragen.

Fir den Fall, dass es eine Anmeldung nach den Regelungen der Ziff. 8 gibt, raiumt die Hochschule/Forschungsein-
richtung dem Industriepartner mit Abschluss des Vertrages eine ausschliefliche Option fiir eine ausschliefiliche,
weltweite und unbegrenzte Lizenz (mit dem Recht zur Unterlizenzierung) zur Nutzung der Hochschul-Erfindungen
im Rahmen des Vertragsgegenstandes ein. Der Industriepartner kann diese Option durch schriftliche Erklarung
gegeniiber der Hochschule/Forschungseinrichtung innerhalb eines Zeitraums von zehn (10) Monaten nach Anmel-
dung eines Schutzrechtes fiir das entsprechende Hochschul-Ergebnis ausiiben, und die Vertragspartner werden
dann unter Beriicksichtigung der Grundsatze von Treu und Glauben einen Lizenzvertrag zu den in Ziff. 13 festge-
legten Bedingungen aushandeln, wobei sicherzustellen ist, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung hierfir ein
angemessenes Entgelt erhilt. Der Industriepartner kann von der Hochschule/Forschungseinrichtung eine Verlian-
gerung der Optionsfrist zu angemessenen Bedingungen verlangen, die im Einzelfall zu vereinbaren sind.
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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 bzw. auf sich tiberzuleiten.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung verpflichtet sich, weitere Beschiftigte, die dem Anwendungsbereich des

§ 42 Nr. 2 ArbEG unterfallen, in den Vertragsgegenstand erst dann einzubeziehen, wenn sie die Pflichten aus diesem
Vertrag durch eine Erklarung entsprechend dem als Anlage 3 beigefiigten Muster mit ibernommen haben. Bereits
jetzt legen die Vertragspartner die fiir die Durchfiihrung des Vertrages vorgesehenen Beschiftigten der Hochschule/
Forschungseinrichtung, die § 42 ArbEG unterfallen, in Anlage 4 fest. Entsprechende Erkldrungen nach Anlage 3 dieser
Beteiligten liegen dem Vertrag bei.

Dartiber hinaus verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, dass sie Dritte, die nicht in den Anwen-
dungsbereich des ArbEG fallen, an dem Vertragsgegenstand erst mitwirken lasst, wenn diese die Verpflichtungen aus
diesem Vertrag sinngemif (ibernommen 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 sowie das Versuchsprivileg nach § 11
PatG bleiben von diesem Vertrag unberiihrt. Daher steht dieser an den Ergebnissen ein nicht ausschlieffliches, nicht
ubertragbares Recht zur Nutzung fir diese Titigkeit zu. Unberiihrt hiervon bleiben die vertraglichen Regelungen zur
Geheimhaltung der Ergebnisse. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung die Ergebnisse - soweit diese noch
geheim oder unvero6ffentlicht sind - im Rahmen weiterer Forschung mit anderen gewerblichen oder nichtgewerb-
lichen Partnern im Rahmen des Vertragsgegenstandes verwenden will, ist dies nur nach schriftlicher Zustimmung
des Industriepartners zuléssig. Der Industriepartner darf diese Zustimmung aber nicht unbilligerweise, nach den
Grundsitzen von Treu und Glauben, verweigern.

6.7a Soweit die vorstehenden Regelungen Know-how betreffen, bleibt jeder Vertragspartner berechtigt, das Know-how zu

6.8

6.9

nutzen. Auf die Regelungen zur Geheimhaltung in Ziffer 15 wird hingewiesen.

Soweit bei der Durchfiihrung des Vertrages Erfindungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden Gebieten
gemacht werden, stehen diese dem jeweiligen Partner, der diese Erfindung gemacht hat, zu, wobei aber die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner in dem Fall, dass ein Verwertungsinteresse seitens des Industrie-
partners besteht, eine nicht ausschlieRliche Lizenz zu angemessenen und markttblichen Bedingungen anbietet.

Soweit die vorgenannten Regelungen in Ziffer 6 Ergebnisse betreffen, die urheberrechtlich schutzfihig sind oder
unter verwandte Schutzrechte fallen und fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig
sind, verstehen sich die vorgenannten Regeln entsprechend. Soweit eine Ubertragung gesetzlich nicht méglich ist,
verstehen sich die vorgenannten Formulierungen als Einrdumung, und zwar in ihrem Umfang, soweit dies der Zweck
dieses Vertrages erfordert, identisch mit dem Umfang der Ubertragungen von, den eigentlichen Gegenstand des Ver-
trages bildenden, Schutzrechten, also z.B. Patenten.

[Merkposten: Wenn die Ergebnisse, welche fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig
sind, Software i.5.d. §§ 69a ff. UrhG umfasst, sind folgende zusdtzliche Regelungsbereiche abzudecken: Handhabung des
Zugriffs auf Quellcode, Konkretisierung des Umfangs der Nutzung der Software (Ubertragungszwecklehre), Verhdltnis zu
Drittsoftware, insbesondere Open Source Software]

6.10 Soweit die Ergebnisse design- bzw. gemeinschaftsgeschmacksmusterrechtlich schutzfihige Leistungen umfassen,

welche fiir die Nutzung der unter diesen Vertrag fallenden Erfindungen notwendig sind, gilt Folgendes:

Die Hochschule Ubertrigt auf den Industriepartner das Recht, die Designs im eigenen Namen als nationales und/oder
internationales Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Eintragung anzumelden und zu verwerten,
wenn und soweit das Design und/oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Erreichung des mit dem Forschungs-
projekt verbundenen Zwecks notwendig ist. Die Entwerfer sind jeweils als solche bei den Anmeldungen zu benennen.
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Vorsorglich fir den Fall der Nichtanmeldung tibertrigt die Hochschule auf den Industriepartner das Recht, die
Designs nach Erstveroffentlichung innerhalb der Européischen Union als nicht eingetragene Gemeinschaftsge-
schmacksmuster zu verwerten, wenn und soweit die Verwertung im Rahmen des mit dem Forschungsprojekt verbun-
denen Zwecks notwendig ist. Der Industriepartner gilt auch dann als Inhaber des Rechts an den nicht eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmustern, wenn die Hochschule oder deren Erfinder die Erstveroffentlichungen vorgenom-
men haben.

Negative und positive Publikationsfreiheit

Die Hochschule teilt dem Industriepartner unverziiglich mit, sollte ein Hochschulangehoriger von seinem in § 42 Nr. 2
ArbEG geregelten negativen Publikationsrecht Gebrauch machen.

Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Hochschule/Forschungseinrichtung gesetzlichen Verpflichtungen unter-
liegt, die Ergebnisse ihrer Forschung zu verdffentlichen und auf nicht ausschlieflicher und nicht diskriminierender
Basis zu verbreiten. Sie wollen diesem Interesse Rechnung tragen, andererseits aber auch die Interessen des Industrie-
partners, der gegebenenfalls an einer Geheimhaltung interessiert sein muss, berticksichtigen. Daher verpflichten sich
die Hochschule/Forschungseinrichtung gegeniiber dem Industriepartner, die Ergebnisse ohne schriftliche Zustim-
mung des Industriepartners nicht zu veréffentlichen oder Dritten, etwa im Rahmen von so genannten Peer-Reviews,
zugéinglich zu machen, solange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach Ziff. 15 unterliegen. Daher verpflich-
tet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung, etwaige Manuskripte, die zum Vortrag oder zur Veroffentlichung vor-
gesehen sind, mindestens sechs (6) Wochen vor dieser Ver6ffentlichung oder diesem Vortrag dem Industriepartner
zur Priifung vorzulegen. Parallel dazu verpflichtet sich die Hochschule/Forschungseinrichtung dazu, den Industrie-
partner frithzeitig dariiber zu informieren, ob und in welchem Umfang vom Vertragsgegenstand akademische
Abschlussarbeiten betroffen sind.

Soweit der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang dieser Unterlagen und einem entsprechenden Hin-
weis auf den Lauf dieser Frist durch die Hochschule/Forschungseinrichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung
mitteilt, dass er durch die Veréffentlichung oder den Vortrag seine Geheimhaltungsinteressen beriihrt sieht, wird die
Hochschule/Forschungseinrichtung entweder die Veréffentlichung bzw. den Vortrag unterlassen oder aber die nach
Mitteilung des Industriepartners geheimhaltungsdiirftigen Informationen herausnehmen. Die Zustimmung zur Ver-
offentlichung bzw. zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn sich der Industriepartner nach einer weiteren Mah-
nung, in der auf die Folgen des Schweigens hingewiesen wird, mit Fristsetzung von vierzehn (14) Tagen gegentiber der
Hochschule/Forschungseinrichtung nicht dufdert.

Regeln zur technischen Abwicklung von Schutzrechtsanmeldungen

Die Vertragspartner sind bei der Durchfiihrung des Vertrages bestrebt, die Ergebnisse durch Schutzrechte abzusichern. Dies
bertiihrt nicht die bei bestehender materieller Berechtigung nach Ziff. 6 grundsatzliche Dispositionsfreiheit des Industrie-
partners im Hinblick auf die Ergebnisse. Fiir die Anmeldung dieser Erfindungen gelten folgende Regeln: Die Vertragspart-
ner informieren sich gegenseitig unverziiglich tiber die bei ihnen eingegangenen vollstindigen Erfindungsmeldungen. Nach
Abstimmung der Erfindungsanteile der jeweiligen Vertragspartner unterliegen die Schutzrechtsanmeldungen folgenden
Regeln:

8.1

Rechte an Industriepartner-Ergebnissen
Die Anmeldung von Neurechten an Industriepartner-Ergebnissen obliegt allein dem Industriepartner.
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Im Falle Alternative 1 unter Ziff. 6:

8.2 Rechte an Gemeinschafts-Neurechten

821

8.2.2

Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Erfindungsmeldung beim Industriepartner wird
dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Einrei-
chung einer priorititsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. Aufert sich der Industriepartner innerhalb dieser
Frist nicht oder negativ, stehen die Eigentumsrechte an der betreffenden Erfindung der Hochschule/Forschungs-
einrichtung zu und werden vom Industriepartner an sie tibertragen. Die Hochschule ist dann berechtigt, die
Erfindung 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 Erfin-
dung nicht frei, gewihrt sie dem Industriepartner ein nicht ausschlieliches, weltweites, unwiderrufliches und
nicht Gibertragbares, jedoch an verbundene Unternehmen unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffen-
den Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrechten zu angemessenen Bedingungen.

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

Alternative 1: Wenn der Industriepartner eine priorititsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tiber die Inanspruchnahmefiktion nach
§ 6 Abs. 2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach

§ 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen. Daraufthin wird der Industriepartner die priorititsbegriindende Erstan-
meldung unverziglich 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 priorititsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern tiber die Inanspruchnahmefiktion nach
§ 6 Abs. 2 ArbEG dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten. Daraufhin wird die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung die priorititsbegriindende Erstanmeldung unverziiglich im Namen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und des Industriepartners vornehmen (Ziff. 9). Die Hochschule/Forschungsein-
richtung verpflichtet sich, einen von dem Industriepartner in der Mitteilung gemaf} Ziff. 8.2.1 zu benennenden
Rechts- oder Patentanwalt mit dieser Anmeldung zu beauftragen. Hat der Industriepartner in der Mitteilung
gemaf Ziff. 8.2.1 keinen Rechts- oder Patentanwalt benannt, wihlt die Hochschule/Forschungseinrichtung
einen Rechts- oder Patentanwalt aus. Uber den Inhalt der Anmeldung entscheidet der Industriepartner.

[Alternative zu 8.2 falls Bruchteilsgemeinschaftsmodell (Alternative 2 in Ziffer 6) gewdhlt wurde:]

8.2 Rechte an Gemeinschafts- Erfindungen

8.2.1

Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Erfindungsmeldung bei beiden Vertragspartnern
werden diese dem jeweils anderen Vertragspartner schriftlich mitteilen, ob und in welchem Umfang er die Ein-
reichung einer priorititsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. Aufert sich ein Vertragspartner innerhalb
dieser Frist negativ, stehen die Eigentumsrechte an der betreffenden Erfindung dem anderen Vertragspartner
zu und werden vom verzichtenden Vertragspartner an den anderen Vertragspartner tibertragen. Der Vertrags-
partner, an den die Erfindung tibertragen wurde, ist dann berechtigt, die Erfindung freizugeben oder aber mit
dem/den Erfindern zu vereinbaren, dass eine Schutzrechtsanmeldung nicht erfolgen muss (§ 13 ArbEG). Gibt er
in einem solchen Fall die Erfindung nicht frei, gewahrt er dem verzichtenden Vertragspartner ein nicht aus-
schliefliches, weltweites, unwiderrufliches und nicht ibertragbares, jedoch an verbundene Unternehmen
unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus resultierenden Schutzrech-
ten zu angemessenen Bedingungen. Andernfalls gewéhrt dem Industriepartner ein solches
Nutzungsrecht.
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Soweit sich beide Vertragspartner negativ duflern, werden die Vertragspartner vereinbaren, ob die Erfindung
freigegeben werden kann oder aber mit dem/den Erfinder/n vereinbart werden kann, dass eine Schutzrechts-
anmeldung nicht erfolgen muss.

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

Wenn ein Vertragspartner eine priorititsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird der andere Vertragspart-
ner die Erfindung nicht freigeben, sondern iber die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafiir sor-
gen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in
Anspruch nehmen. Daraufhin wird der nicht verzichtende Vertragspartner die priorititsbegriindende Erstan-
meldung unverziiglich selbst oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen
beider Vertragspartner vornehmen. Der nicht verzichtende Vertragspartner ist Herr des Verfahrens und hat das
Recht, alle Texte und Anspriiche zu formulieren sowie Priifungsverfahren durchzuftihren. Soweit beide Ver-
tragspartner eine priorititsbegriindende Erstanmeldung wiinschen, werden beide Vertragspartner die Erfin-
dung nicht freigeben, sondern iber die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG dafiir sorgen, dass die
Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten, bzw. die Erfindung nach § 6 Abs. 1 ArbEG in Anspruch nehmen.
Daraufhin werden beide Vertragspartner sich tiber die priorititsbegriindende Erstanmeldung abstimmen und
ggf. gemeinsam oder durch einen von ihm beauftragten Rechts- oder Patentanwalt im Namen beider Vertrags-
partner vornehmen.

8.3 Rechte an Hochschul-Ergebnissen

8.3.1 Binnen *** Tagen [individuell auszufiillen] nach Eingang der Information tiber die Erfindungsmeldung beim
Industriepartner wird dieser der Hochschule/Forschungseinrichtung schriftlich mitteilen, ob und in welchem
Umfang er die Einreichung einer priorititsbegriindenden Erstanmeldung wiinscht. AufRert sich der Industrie-
partner innerhalb dieser Frist nicht oder negativ, steht es im Belieben der Hochschule/Forschungseinrichtung,
die betreffende Erfindung in Anspruch zu nehmen.

8.3.2 Wenn der Industriepartner eine priorititsbegriindende Erstanmeldung wiinscht, wird die Hochschule/Forschungs-
einrichtung die Erfindung nicht freigeben, sondern wiber die Inanspruchnahmefiktion nach § 6 Abs. 2 ArbEG
dafiir sorgen, dass die Wirkungen der Inanspruchnahme eintreten. Daraufhin wird die Hochschule/Forschungs-
einrichtung die priorititsbegriindende Erstanmeldung unverziiglich im Namen der Hochschule/Forschungs-
einrichtung 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.

[Alternative zu 8.3 falls Bruchteilsgemeinschaftsmodell (Alternative 2 in Ziffer 6) gewdhlt wurde:]

8.3 Rechte an Hochschul-Ergebnissen
Die Anmeldung von Neurechten an Hochschul-Neurechten obliegt allein der Hochschule/Forschungseinrichtung.

8.4 Die Vertragspartner sind verpflichtet, den berechtigten Vertragspartner bei der Erwirkung von Neurechten zu unter-
stiitzen, insbesondere alle erforderlichen Erkliarungen zeitgerecht und sachlich richtig abzugeben. Die Vertragspartner
werden im Ubrigen alles unterlassen, was fiir die Erteilung und Aufrechterhaltung von Neurechten schidlich sein
konnte.

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 zuginglich sind, zu offenbaren, sofern das Verwertungsunternehmen sich vor Ubermitt-
lung der Informationen gegentiber der Hochschule/Forschungseinrichtung und dem Industriepartner zur Geheim-
haltung entsprechend den Bestimmungen dieses Vertrages verpflichtet hat.
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Anmelderstellung bei Gemeinschafts-Neurechten; Treuhandverhiltnis

Anmelder der priorititsbegriindenden Erstanmeldung von Gemeinschaftsergebnissen sind in jedem Fall die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung und der Industriepartner gemeinsam, es sei denn die Hochschule/Forschungseinrich-
tung verzichtet hierauf bis zur Auerung des Industriepartners nach Ziff. 8.2.2 schriftlich gegeniiber dem Industrie-
partner. Die Hochschule/Forschungseinrichtung erklirt bereits jetzt ihren Verzicht, soweit der Erfindungsanteil der
bei der Hochschule/Forschungseinrichtung Beschiftigten 20 Prozent nicht iiberschreitet. Die priorititsbegriindende
Erstanmeldung ist in der Regel eine deutsche oder europiische Schutzrechtsanmeldung.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung hat die Anmelderstellung bei Gemeinschaftsergebnissen lediglich als Treu-
héander fiir den Industriepartner inne. Im Innenverhiltnis steht das Recht auf das Neuschutzrecht ausschliefdlich dem
Industriepartner zu. Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird daher Weisungen des Industriepartners hinsicht-
lich der Ausiibung 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/Forschungseinrichtung dem Industrie-
partner auf Wunsch unverziglich ihren Anteil an der Anmeldung oder, sofern das betreffende Neuschutzrecht bereits erteilt
ist, an dem Neuschutzrecht zu einem Gemeinschaftsergebnis ibertragen und wird dazu alle notwendigen Erklarungen
abgeben.

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 Auslandsanmeldungen
bei Gemeinschaftsergebnissen im eigenen Namen vor, es sei denn, der Industriepartner hat die Rechte daran nach
Ziff. 8.2.1 an die Hochschule/Forschungseinrichtung tibertragen. Er entscheidet nach eigenem Ermessen, fiir welche
Lander er Auslandsanmeldungen durchfihrt.

Der Industriepartner ist jederzeit frei, Neurechte zu Gemeinschaftsergebnissen ganz oder in einzelnen Lindern auf-
zugeben oder das Anmeldeverfahren im Ausland nicht weiterzuverfolgen.

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

Soweit der Industriepartner die Prioritdt nicht mindestens in den in Anlage 5 aufgefiihrten Landern in Anspruch
nehmen will, Gibertragt er der Hochschule/Forschungseinrichtung das Recht, in den anderen Liandern der Anlage 5
unter Inanspruchnahme der Prioritit Schutzrechtsanmeldungen durchzufiihren, sofern die Hochschule/Forschungs-
einrichtung dies wiinscht. In einem solchen Fall gewéhrt diese dem Industriepartner ein nicht ausschliefdliches, welt-
weites, 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 Lindern aufzugeben, bietet er diese der
Hochschule/Forschungseinrichtung zwei (2) Monate zuvor zur unentgeltlichen Ubernahme an. Die Hochschule/For-
schungseinrichtung wird sich binnen eines Monats ab Eingang dieser Mitteilung erklaren, ob sie das entsprechende
Schutzrecht tibernimmt. Fur diesen Fall verpflichtet sich der Industriepartner, unverziiglich alle hierzu notwendigen
Erklirungen abzugeben. AufRert sich die Hochschule/Forschungseinrichtung nicht innerhalb dieser Frist, erlischt das
Ubernahmerecht.
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10.2 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 Optionsausiibung. Ubt der Industriepartner
die Option gemifR Ziff. 6.3 nicht aus, entscheidet die Hochschule/Forschungseinrichtung nach eigenem Ermessen, fiir
welche Lander sie Auslandsanmeldungen durchfiihrt.

11. Kosten der Schutzrechte

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

11.2 Gemeinschaftsergebnisse
Die mit der Anmeldung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Durchsetzung verbundenen Kosten der Neurechte zu
Gemeinschaftsergebnissen tragt der Industriepartner, es sei denn, er hat sein materielles Recht an diesen gemaf Ziffer
8.2.1 auf die Hochschule/Forschungseinrichtung tibertragen. Nach einer solchen Rechtetbertragung trigt die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung die Kosten.

11.3 Hochschul-Ergebnisse
Die mit der Anmeldung verbundenen Kosten von auf Wunsch des Industriepartners angemeldeten Neurechten zu
Hochschul-Ergebnissen trigt 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 duflern, er aber dennoch die Option nach Ziff. 6.3 austiben, erstattet er der Hochschule/Forschungs-
einrichtung die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Kosten des entsprechenden Neurechtes und trigt ebenso alle
weiteren Kosten fur dieses Neuschutzrecht und fiir die Auslandsanmeldungen. Soweit die Hochschule/Forschungs-
einrichtung und der Industriepartner eine Verlaingerung der Optionsfrist nach Ziff. 6.3 vereinbart haben, verpflichtet
sich der Industriepartner, die Kosten fiir vereinbarte Auslandsanmeldungen zu tibernehmen.

12. Vergiitung der Arbeiten

Die Hochschule/Forschungseinrichtung erhilt von dem Industriepartner fiir die Forschungskooperation einschlieRlich
des Materials und der Benutzung aller zur Durchfiihrung dieses Vertrages notwendigen Einrichtungen eine marktiibliche
Vergiitung nach Mafdgabe der Anlage 6 sowie ggfs. Ziff. 13 in Alternative 2.

13. Entgelt fiir Schutzrechte und ggfs. Know-how

Alternative 1: (Gesamtvergiitungsmodell)

13.1 Die Verglitung nach Ziff. 12 umfasst auch die Entgelte fiir Alt- und Neurechte. Bei der Festlegung der vorgenannten
Vergiitung werden branchenspezifische Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich der Anzahl und Wert-
haltigkeit der bei der Durchfiihrung des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen, einschliefilich der in
der betreffenden Branche bei Lizenzierung anderenfalls iblichen Lizenzsitze, berticksichtigt, sodass die Hochschule/
Forschungseinrichtung den vollen wirtschaftlichen Nutzen aus den Rechten ziehen kann.

13.2 Hat die Hochschule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner eines oder mehrere Neurechte zu Bedingungen
ubertragen oder hieran eine Lizenz eingerdumt, die dazu fithren, dass die vereinbarte Verglitung (Ziff. 12) unter Bertick-
sichtigung dieser Vertragsbeziehung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu dem Industriepartner in einem auf-
falligen Missverhiltnis im Sinne einer wesentlichen Anderung der Geschiftsgrundlage zu den direkten Ertrigen und
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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 Umstidnden nach angemes-
sene Beteiligung gewihrt wird. Haben die Vertragspartner diese nach Abschluss des Vertrages eintretenden Bedingun-
gen bei Vertragsschluss vorhergesehen, entfillt der Anspruch.

Alternative 2: (Pauschalmodell)
13.1 Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung < 50 Prozent)

13.1.1 Soweit der Erfindungsanteil der Beschiftigten der Hochschule/Forschungseinrichtung weniger als 50 Prozent
betragt, zahlt der Industriepartner an die Hochschule/Forschungseinrichtung *** Tage [individuell auszufiillen]
nach der Erstanmeldung von Neurechten, spitestens aber *** Monate [individuell auszufiillen] nach Mitteilung
des Industriepartners nach Ziff. 8.2 Satz 1 einen Kostenbeitrag fir die Neuschutzrechte von € *** [individuell
auszufiillen].

13.1.2 Bei einer kommerziellen Nutzung der der Erstanmeldung zugrunde liegende Erfindung, vergiitet der Industrie-
partner die Hochschule/Forschungseinrichtung zusétzlich 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 Erfindung pro Schutzrechtsfami-
lie. Der Betrag erhoht sich auf € *** [individuell auszufiillen], wenn der Industriepartner die Nutzung spéter als
*** Jahre [individuell auszufiillen] nach der Erstanmeldung aufnimmt. Letzteres kann der Industriepartner
durch eine Zahlung der € *** [individuell auszufiillen] an die Hochschule/Forschungseinrichtung vor Ablauf
der *** Jahre [individuell auszufiillen] ablésen.

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

bis €[...] erfindungsgeméaflem Umsatz € [...]

von € [...]bis €[...] erfindungsgemifRem Umsatz €[...]

von €[.. ]bis €[.. ] erfindungsgemiflem Umsatz € [...]

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

13.2 Gemeinschaftsergebnisse (Erfindungsanteil Hochschule/Forschungseinrichtung und Industrie jeweils 50 Prozent)
Im Falle von Gemeinschaftsergebnissen mit einem Erfindungsanteil von Hochschulen/Forschungseinrichtungen von
jeweils genau 50 Prozent richtet sich die zu zahlende Vergiitung nach 13.1.1 und 13.1.2, wobei die dort angesetzten
Betrige mit dem Faktor *** [individuell auszufiillen] multipliziert werden.

13.3 Hochschul-Ergebnisse
Im Falle von Hochschul-Ergebnissen und dem Abschluss eines Lizenzvertrages zahlt der Industriepartner an die
Hochschule/Forschungseinrichtung eine noch auszuhandelnde/folgende Vergiitung unter Ber{icksichtigung des
Erfindungsanteils: *** [ggf. vor Vertragsschluss schon konkret aufnehmen]

Die Vergiitung kann eine oder mehrere Pauschalzahlungen umfassen oder eine angemessene Lizenzgebiihr auf den
Nettoumsatz, der aus Verkaufen der unter Nutzung der Hochschul-Ergebnisse hergestellten Produkte oder erbrach-
ten Dienstleistungen vom Industriepartner oder dessen Unterlizenznehmern erzielt wird. Die Hohe etwaiger Pau-
schalzahlungen oder der Lizenzgebthr richtet sich nach Art und Umfang der eingerdumten Nutzungsmoglichkeit
und dem jeweiligen Finanzierungsbeitrag der Vertragspartner am Forschungsprojekt unter Beriicksichtigung aller
Umstdnde.
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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 abge-
rechnete und gezahlte Umsatzbeteiligungen werden innerhalb von zwei Monaten seit Eingang der entsprechenden
Abrechnung und Zahlung beim Industriepartner, gegebenenfalls unter Abzug hierauf entfallender Steuern, abge-
rechnet und im Falle eines Lizenzguthabens gezahlt. Die Abrechnung hat folgende Mindesterfordernisse aufzuweisen:
*** [individuell auszufiillen]

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

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

Nutzung i.S.d. Ziff. 13.1.2 und 13.3 versteht sich als tatsdchlicher Einsatz der erfinderischen Lehre, insbesondere in
den Nutzungsformen des § 9 PatG. Falls die Nutzung darin besteht, dass das Schutzrecht/die Schutzrechtsfamilie
durch den Industriepartner lediglich im Rahmen eines Patentlizenztauschvertrages auf einem breiten technischen
Gebiet, bei dem die jeweils lizenzierten Schutzrechte nicht explizit aufgefiihrt sind, lizenziert wird, erméafigt 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
beschiftigt sind oder in einem sonstigen Vertragsverhiltnis zu ihnen stehen, entsprechend den gesetzlichen Bestim-
mungen verguten.

13.7 Die Partner versichern sich wechselseitig, dass die von dem jeweiligen Partner zur Berechnung der Entgelte nach die-

14.

14.1

ser Ziffer zur Verfligung gestellten Informationen den Anforderungen des anwendbaren Beihilfe- und Haushalts-
rechts entsprechen. Fiir den Fall, dass die Entgelte wider Erwarten eine rechtswidrige Beihilfe beinhalten sollten, sind
sich die Vertragspartner dartiiber einig, dass die Gibrigen Vertragsbestimmungen ungeachtet einer etwaigen Unwirk-
samkeit der vereinbarten Entgelte wirksam bleiben. Die Vertragspartner verpflichten sich, das beihilfewidrige Entgelt
an das beihilfefreie Entgelt anzupassen. Mafigeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

Mediation, Schiedsgerichtsverfahren

Alle Streitigkeiten, die sich aufgrund dieses Vertrags oder spiterer Anderungen dieses Vertrags ergeben oder sich auf
diesen beziehen, einschlieflich (ohne Einschrankung hierauf) dessen Entstehung, Gultigkeit, bindende Wirkung, Aus-
legung, Durchfithrung, Verletzung oder Beendigung sowie aufiervertragliche Anspriiche, aber auch, ob ein Fall der
Ziff. 13.2 vorliegt bzw. wie hoch in einem solchen Fall die angemessene Beteiligung ist, sind geméaf den Regeln fiir das
Mediationsverfahren der WIPO dem Mediationsverfahren zu unterwerfen. Der Ort des Mediationsverfahrens soll ***
sein. In dem Mediationsverfahren soll die *** Sprache verwendet werden.
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14.2 Falls und insoweit, als solche Streitigkeiten nicht innerhalb von sechzig (60) Tagen seit Beginn des Mediationsverfah-
rens aufgrund des Mediationsverfahrens beigelegt werden, sind sie nach Einreichung eines Schiedsantrags eines Ver-
tragspartners gemaf den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren zu unter-
werfen und endgiiltig im Schiedsgerichtsverfahren zu entscheiden. Alternativ soll, wenn vor Ablauf der genannten
Frist von sechzig (60) Tagen ein Vertragspartner versiumt, sich an dem Mediationsverfahren zu beteiligen, oder nicht
mehr an dem Mediationsverfahren teilnimmt, die Streitigkeit nach Einreichung eines Schiedsantrags durch den ande-
ren Vertragspartner gemifd den Regeln fiir das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO dem Schiedsgerichtsverfahren
unterworfen und endgiiltig im Schiedsgerichtsverfahren entschieden werden. Das Schiedsgericht soll aus drei Schieds-
richtern bestehen. Der Ort des Schiedsgerichtsverfahrens soll *** sein. In dem Schiedsgerichtsverfahren soll die deut-
sche 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 Vertragspartner, simtliche ihnen im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag zugianglich werdenden Informationen der jeweils anderen Vertragsseite, die als vertraulich
bezeichnet werden oder nach sonstigen Umstidnden als Geschifts- oder Betriebsgeheimnisse eines Vertragspartners offen-
sichtlich erkennbar sind, unbefristet/*** Jahre [individuell auszufiillen] geheim zu halten und sie - soweit nicht zur Errei-
chung des Vertragszwecks geboten — weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder zu verwerten und auf diese den
Umstidnden entsprechende angemessene Geheimhaltungsmafnahmen anzuwenden. Sie werden durch geeignete vertrag-
liche Abreden mit den fiir sie titigen Arbeitnehmern und sonstigen Dritten sicherstellen, dass auch diese unbefristet/
*** Jahre [individuell auszufiillen] jede eigene Verwertung oder unbefugte Aufzeichnung solcher Geschéfts- und
Betriebsgeheimnisse unterlassen, soweit gesetzlich zulassig.

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht fiir solche Informationen, fiir die der Vertragspartner, welcher die
Informationen empfingt, nachweist, dass die Informationen

- ihm zum Zeitpunkt der Mitteilung bereits bekannt sind;

- am Tage der Mitteilung bereits offenkundig sind oder danach offenkundig werden ohne Verletzung dieses Vertrages
durch den empfangenden Vertragspartner;

- ihm von einem Dritten mitgeteilt wurde, es sei denn, dem empfangenden Vertragspartner ist bekannt, dass der Dritte
durch seine Mitteilung eine Geheimhaltungspflicht verletzt hat, die er gegeniiber dem mitteilenden Vertragspartner
ubernommen hat; oder

- von dem empfangenden Vertragspartner unabhingig und ohne die Nutzung von geheimen Informationen des mit-
teilenden Vertragspartner entwickelt wurde; oder

- aufgrund behordlicher oder gerichtlicher Anordnung zwingend offenzulegen sind.

16. Rechts- und Sachmiangelhaftung
16.1 Die Hochschule/Forschungseinrichtung wird ihre Leistungen nach diesem Vertrag auf der Grundlage der aner-
kannten Regeln, dem ihr bei Ausfiihrung bekannten Stand der Technik sowie unter bestmoglicher Ausnutzung des

Standes der Wissenschaft erbringen.

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

16.3 Die Hochschule/Forschungseinrichtung fiihrt Forschung im Bereich der angewandten Forschung durch und
erschlief3t technologisches Neuland. Die damit verbundenen Risiken beinhalten, dass Forschungs- und Entwick-
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lungsziele gegebenenfalls nicht oder nicht vollstindig 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 Nichtigerklairung von Schutzrechten bewusst. Die Nichtigerklarung
eines oder mehrerer Schutzrechte beriihrt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages. Der Eintritt der Rechtskraft eines
Nichtigkeitsurteils berechtigt den jeweils berechtigten Vertragspartner nach diesem Vertrag auch nicht zur Kiindigung
dieses Vertrages. Anspriche auf Ricktritt und/oder Schadensersatz sind ausgeschlossen.

16.5 Aufler im Falle positiver Kenntnis und/oder grob fihrlassiger Unkenntnis haftet der jeweilige Vertragspartner nach
diesem Vertrag weder fur den kiinftigen Bestand des Schutzrechtes noch fir einen bestimmten Schutzbereich dessel-
ben. Gleichermafien gilt, dass der jeweilige Vertragspartner fir beeintrachtigende Rechte Dritter nicht haftet, soweit
ihm diese nicht positiv bekannt oder grob fahrlissig unbekannt geblieben sind.

16.6 Auch haftet der jeweilige Vertragspartner aufler im Fall positiver Kenntnis oder grob fahrlassiger Unkenntnis nicht
flr Tauglichkeitsméngel, wie etwa fehlende technische Ausfiihrbarkeit oder Brauchbarkeit. Der jeweilige Vertragspart-
ner haftet auch nicht fiir die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Schutzrechtes.

16.7 Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen anfanglicher objektiver Unméglichkeit oder Qualitdtsmangeln
nach § 311 a Abs. 2 BGB sind auf das negative Interesse beschrankt.

16.8 Wechselseitige Schadensersatzanspriiche der Vertragspartner sind auf den Ersatz typischer Schiden beschrinkt. Der
Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns ist ausgeschlossen. Diese Einschrankungen gelten nicht bei Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit eines Vertragspartners.

16.9 Die vorgenannten Haftungsbeschrinkungen gelten nicht im Falle einer Verletzung des Lebens, des Kérpers und der

Gesundheit sowie fiir Anspriiche nach dem Produkthaftungsgesetz.

17. Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Jenseits der Regelungen Uber die Anmelderstellung und die technische Abwicklung der Anmeldungen (Ziff. 8 und 9) ist der
jeweils berechtigte Vertragspartner im Hinblick auf die Verteidigung der Schutzrechte und etwaige Reaktionen auf
Angriffe auf die Schutzrechte frei.

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

18. Marketing

Die Vertragspartner stimmen sich dariiber ab, wenn beim Marketing etwaiger Produkte und Dienstleistungen, die auf
Ergebnisse aus diesem Vertrag zurtickgehen, auf die Zusammenarbeit 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 Verlingerung der Zusammenarbeit vereinbaren.
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19.2 Eine vorzeitige Beendigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Einzig eine fristlose Kiindigung aus wichtigem Grund
bleibt den gesetzlichen Regelungen nach mdoglich. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

19.2.1 Tatsachen gegeben sind, aufgrund derer dem kiindigenden Vertragspartner unter Berilicksichtigung aller
Umstidnde des Einzelfalls und unter Abwagung der Interessen beider Vertragspartner die Fortsetzung des
Vertrags nicht mehr zugemutet werden kann;

19.2.2 wesentliche Anderungen im rechtlichen Status oder in den Beteiligungsverhiltnissen oder Verinderungen in
der Besetzung der Geschiftsleitung 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 unter-
statzt.

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

20. Export-Kontrolle

Die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Durchfiihrung der Arbeiten die jeweils einschldgigen Export-
kontrollvorschriften anzuwenden und einzuhalten. Bei einer Uberlassung von Informationen oder Know-how ist der
iiberlassende Vertragspartner verpflichtet, dem empfangenden Vertragspartner unaufgefordert die exportkontrollrechtli-
che Bewertung, insbesondere nach EU- und US-Recht, in schriftlicher Form mitzuteilen.

21. Schlussbestimmungen

21.1 Miindliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Giiltigkeit. Erginzungen 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 Vertragspartner durch solche neuen, giiltigen
Bestimmungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

21.3 Erfillungsort und Gerichtsstand ist ***. [individuell auszufiillen, wenn gesetzliche Voraussetzungen fiir Gerichtsstands-
vereinbarung vorliegen (vgl. § 38 ZPO) und wenn nicht oben die Schiedsabrede gewdhlt wurde]

21.4 [wenn ausldndischer Partner beteiligt:] Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschlieRlich deutsches
Recht Anwendung.
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,den ,den

Hochschule/Forschungseinrichtung Industriepartner

gesehen und zur Kenntnis genommen:

,den

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 Erklairung der Hochschulangehorigen

Anlage 4: Liste Hochschulangehorige/Angehorige der Forschungseinrichtung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
Anlage 5: Lander, die fiir Auslandsanmeldungen in Betracht kommen [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]

Anlage 6: Vergltung [liegt nicht an, da individuell zu erstellen]
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Anlage 3: Muster Erklarung der Hochschulangehorigen

Bezug: Vertrag ***

Ich

,nehme im Rahmen des oben genannten Vertrages als Beschiftigter der Hoch-

schule im Sinne von § 42 ArbEG an der Durchfiihrung der vertraglich vereinbarten Arbeiten teil.

Der Vertrag zwischen der Hochschule und dem Industriepartner enthilt auch Regeln tiber die Geheimhaltung von techni-
schen Kenntnissen und Informationen, die den beteiligten Wissenschaftlern im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem
Industriepartner unmittelbar oder mittelbar zuganglich werden. Ich verpflichte mich daher, [..] [branchenspezifische
Geheimhaltungsklauseln]

Dartiber hinaus ibernehme ich folgende Pflichten aus dem Vertrag:

Meine Inhaberschaft an von mir vor Beginn des Forschungsprojekts gemachten Erfindungen und den darauf ange-
meldeten oder erteilten Schutzrechten (im Folgenden: Altrechte) bleibt von dieser Vereinbarung unberthrt. Soweit
Altrechte fir die Nutzung der Ergebnisse, die ausschlieflich von Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wur-
den (im Folgenden: Industriepartner-Ergebnisse), der Ergebnisse, die von und anderen Beschiftigten der
Hochschule gemeinsam mit Mitarbeitern des Industriepartners erarbeitet wurden und bei denen der Erfindungsanteil
der Hochschulbeschiftigten 50 Prozent oder weniger ist (im Folgenden: Gemeinschaftsergebnisse), oder der aller
anderen Ergebnisse (im Folgenden: Hochschul-Ergebnisse) nach Ausiibung einer dem Industriepartner zustehenden
Option erforderlich sind, und keine entgegenstehenden Rechte Dritter bestehen, raume ich dem Industriepartner an
diesen Altrechten eine nicht ausschlieliche Lizenz zu marktiiblichen Bedingungen ein.

Mit Vertragsschluss Uibertrage ich dem Industriepartner im Voraus simtliche Rechte an kiinftig entstehenden Ergebnis-
sen im Rahmen des Vertragsgegenstandes, sofern es sich um freigegebene oder frei gewordene Erfindungen handelt.

Mir verbleibt dartiber hinaus ein nicht ausschlieffliches, nicht tibertragbares Recht zur Nutzung der Ergebnisse fiir
meine Forschungs- und Lehrtdtigkeit. Unberithrt 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, verweigern wird. Ausgenommen hiervon sind Altrechte,
vor Vertragsabschluss vorliegendes Know-how oder nicht der Geheimhaltung unterliegende Gegenstinde.

Ich verpflichte mich gegeniiber dem Industriepartner, der Hochschule alle Diensterfindungen nach § 5 ArbEG zu mel-
den und der Hochschule die jeweiligen Erfinderanteile zu benennen.

Ich verzichte in Bezug auf alle im Zusammenhang mit dem Vertrag erzielten Ergebnisse gegeniiber dem Industrie-
partner auf die Geltendmachung meines negativen Publikationsrechtes aus § 42 Nr. 2 ArbEG.

Ich verpflichte mich gegentiber dem Industriepartner, Ergebnisse nicht ohne schriftliche Zustimmung des Industrie-
partners zu ver6ffentlichen oder anderweitig Dritten - auch im Vorverfahren einer Ver6ffentlichung - zu offenbaren,
solange die Ergebnisse der Geheimhaltungspflicht nach dieser Vereinbarung unterliegen. Ich werde dem Industrie-
partner das Manuskript, das zum Druck oder zur miindlichen Veréffentlichung vorgesehen ist (im Folgenden: die Ver-
offentlichung), mindestens sechs (6) Wochen vor der Weitergabe des Manuskriptes an Dritte oder dem Vortrag zur
Priifung vorlegen.
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Wenn der Industriepartner binnen drei (3) Wochen nach Eingang des Manuskriptes mitteilt, dass die Veroffentlichung
Geheimhaltungsinteressen beriihrt, werde ich dafiir Sorge tragen, dass die Veroffentlichung unterbleibt oder die aus
Sicht des Industriepartners geheimhaltungsbedirftigen Informationen gestrichen werden. Die Zustimmung zur Ver-
offentlichung und/oder zum Vortrag gilt allerdings als erteilt, wenn der Industriepartner nach einer weiteren Mah-
nung, in der Hochschule/Forschungseinrichtung und/oder ich auf die Folgen des Schweigens hinweisen, mit Fristset-
zung von vierzehn (14) Tagen sich gegeniiber mir und/oder der Hochschule/Forschungseinrichtung nicht dufert.

Nimmt die Hochschule nach einem etwaigen in dem Vertrag zwischen Hochschule und Industriepartner geregelten
Riickfall der Rechte die Erfindung nicht in Anspruch, gewihre ich dem Industriepartner ein nicht ausschliefiliches,
weltweites, unwiderrufliches und nicht Gibertragbares Nutzungsrecht an der betreffenden Erfindung und den daraus
resultierenden Neurechten.

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

Diese Vereinbarung wird fiir die Dauer meiner Mitwirkung an dem im Betreff ndher bezeichneten Forschungsprojekt
abgeschlossen. Die sich auf Erfindungen im Rahmen dieser Vereinbarung beziehenden Regelungen enden mit dem
Ablauf des langstlebenden aus dieser Kooperation resultierenden Schutzrechtes. Die Geheimhaltungsverpflichtungen
und die Verpflichtung zur Vorlage von Manuskripten enden unbefristet/*** Jahre [individuell auszufiillen] nach Been-
digung meiner Mitwirkung an der im Betreff niher bezeichneten Kooperation.

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder werden, wird die Vereinbarung
im Ubrigen hiervon nicht bertihrt. Derartige Bestimmungen werden die Parteien durch solche neue, giiltige Bestim-
mungen ersetzen, die dem Vertragszweck am ehesten entsprechen.

Beispiel einfiigen zur Anlage ,Vergiitung”

§1

§2

§3

Die Forschungseinrichtung erhalt zur Abgeltung der ihr entstehenden Kosten einen festen Kostenbetrag in Héhe von
*** EUR,
zuziiglich jeweils giltiger Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen.

Die Mittel werden nach Vertragsabschluss durch den Industriepartner auf Grundlage einer Rechnungslegung der For-
schungseinrichtung folgendermafien auf das Konto der Forschungseinrichtung tiberwiesen:

*** EUR bis 1 Woche vor Beginn der Forschungsarbeiten

*** EUR bis zum***

**%* EUR bis zum***

Die Einzelheiten zu den Zahlungsmodalititen ergeben sich aus dem Forschungsplan.

Auf Einzelnachweise der Ausgaben wird verzichtet.

Fir den Fall des Zahlungsverzuges ist die Forschungseinrichtung berechtigt, Verzugszinsen in Héhe von acht Prozent
iiber dem Basiszinssatz sowie Ersatz des sonst nachweisbaren Verzugsschadens von dem Industriepartner zu fordern.

alternativ

§ 1 Fir die Durchfiihrung der genannten Arbeiten stellt der Industriepartner Mittel in Hohe von maximal

*+% FUR,
zuzlglich jeweils giiltiger Umsatzsteuer zur Verfiigung. Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen.
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§ 2 Die Mittel werden nach Vertragsabschluss durch den Industriepartner auf Grundlage von Vorschussrechnungen der
Forschungseinrichtung folgendermafen auf das Konto der Forschungseinrichtung tiberwiesen:
**%* EUR 1 Woche vor Beginn der Forschungsarbeiten
%%k EUR zum %%k
%%k EUR zum * %k

Auf Einzelnachweise der Ausgaben wird verzichtet.

§ 3 Uber die Verwendung der Mittel ist Buch zu fiihren. Nach Projektende erteilt die Forschungseinrichtung dem Indust-
riepartner eine Schlussabrechnung. Nicht verbrauchte Vorschiisse werden zuriickerstattet.

§ 4 Fir den Fall des Zahlungsverzuges ist die Forschungseinrichtung berechtigt, Verzugszinsen in Héhe von acht Prozent
iiber dem Basiszinssatz sowie Ersatz des sonst nachweisbaren Verzugsschadens von dem Industriepartner zu fordern.

,den ,den

Industriepartner Hochschulangehoriger
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Vorbemerkung und Fibel

Die Expertengruppe hat die aus ihrer Sicht wichtigsten drei
Vertragsvarianten fiir die Regelung einer Zusammenarbeit
zwischen Hochschulen/Forschungseinrichtungen einerseits
und Industriepartnern andererseits (,FuE-Zusammenarbeit*)
herausgegriffen:

® Namlich solche Vertrige, die primér eine Auftragsfor-
schung zum Gegenstand haben,

® solche, die Kooperationen zwischen den angesproche-
nen Beteiligten regeln.

Die Arbeitsgruppe hat sich entschieden, den Werkvertrag
aus der Liste der Vertragsmuster zu streichen, weil die
praktische Relevanz in den vergangenen Jahren sich als
gering erwiesen hat und zudem eher wenig Bertihrung mit
den wesentlichen Fragen zu Schutzrechten hat, um die sich
die Arbeitsgruppe vor allen Dingen gekimmert hat.

Demgegentiber haben gerade die Vertrage zur Auftragsfor-
schung und zu Forschungskooperationen einen Schwer-
punkt im Bereich der Zuordnung der Schutzrechte und des
Know-hows bzw. allgemein der Resultate der Forschung,
hier Ergebnisse genannt. Deshalb gehen die folgenden
Anmerkungen insbesondere auf diese beiden sehr unter-
schiedlichen Formen einer FuE-Zusammenarbeit niher ein:

® Forschung im Auftrag von Industriepartnern: Die Auf-
traggeber geben der Hochschule/Forschungseinrichtung
die zu erreichenden Forschungsziele vor und tragen das
Risiko des Fehlschlags. Diese Form der Zusammenarbeit
beruht im Prinzip auf Leistung und Gegenleistung; die
Hochschule/Forschungseinrichtung erbringt ihre Leis-
tung zu einem angemessenen Preis.

® Forschungskooperation: Im Unterschied zur Auftrags-
forschung sind Hochschulen/Forschungseinrichtungen
und Industriepartner hier gleichberechtigte Partner.
Beide tragen das Risiko des Scheiterns des Vorhabens.
Die Hochschule/Forschungseinrichtung bringt sich also
in das Projekt in ganz anderem Mafe ein als bei der Auf-
tragsforschung. Es ist allerdings durchaus moglich, dass
der Industriepartner die Kosten des Kooperationsvorha-
bens alleine trigt. In einem solchen Fall handelt es sich
dennoch um eine Forschungskooperation, solange eine
echte Arbeitsteilung besteht, die nicht-finanziellen Risi-
ken des Vorhabens von allen Beteiligten gemeinsam
getragen werden und die beteiligten Hochschulen/For-
schungseinrichtungen bei der Festlegung der Vorhaben-
ziele als gleichberechtigte Partner mitwirken konnten.

Die Expertengruppe hat sich dazu entschlossen, im Bereich
der Auftragsforschung zwei gleichberechtigt nebeneinan-
der stehende Varianten anzubieten, ndmlich eine Variante,
in der die Ergebnisse von der Hochschule/Forschungsein-
richtung im Wesentlichen lizenziert werden, sowie eine
Variante, in der diese auf den Industriepartner tibertragen
werden, jeweils einschliefllich etwaiger Schutzrechte, ins-
besondere Patente. Die praktische Anwendung der Muster
in den letzten Jahren hat gezeigt, dass vornehmlich die
Variante Ubertragung gewihlt wird. Daher hat die Exper-
tengruppe bei der Uberarbeitung der Muster ein besonde-
res Augenmerk auf diese Variante geworfen. Dies gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass die Expertengruppe
Wert auf eine moéglichst konkrete Beschreibung des Ver-
tragsgegenstandes legt und damit sicherstellen will, dass es
gerade keine Ubertragung von Rechten, die aufRerhalb die-
ses Vertragsgegenstandes liegen, geben kann und soll. Den
Parteien wird dadurch noch einmal deutlich gemacht, wie
wichtig die Formulierung des Vertragsgegenstandes ist.

Die folgenden Anmerkungen wollen primér erldutern, was
die einzelnen Bestandteile der Vertragsmuster bedeuten
und warum die Expertengruppe sich fiir die entsprechen-
den Regelungen entschieden hat.

Verhiltnis zu 6ffentlich geforderter Forschung
Das Muster-Consortial-Agreement DESCA

Seit dem 7. Forschungs- und Innovationsférderprogramm
der Europaischen Union ist fiir die Erreichung der Zuwen-
dung neben dem Projektvertrag mit der Kommission (Grant
Agreement) zwingend ein Konsortialvertrag (Consortium
Agreement) der beteiligten Partner erforderlich. Eine aus-
gewihlte Gruppe von interessierten Teilnehmern an dem
Programm entwickelte hierzu einen Mustervertrag. Die
Gruppe nannte das Muster ,,Development of a Simplified
Consortium Agreement®, DESCA. Es gibt weitere Muster.

Mit Einfiihrung des neuen EU-Rahmenprogramms fiir For-
schung und Innovation ,Horizont 2020 passte die DESCA
Core Group das Vertragswerk an die neuen Bedingungen
des Programms an.

Im Konsortialvertrag werden all diejenigen Dinge néaher
geregelt, die im Grant Agreement nicht oder nicht ausrei-
chend angesprochen werden. Das Grant Agreement regelt
nur solche Umstinde in ausreichender Detailtiefe, die fur
die Kommission im Verhéltnis zum Konsortium Bedeutung
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haben. Hinsichtlich des Verhiltnisses der Partner unterein-
ander versucht die Kommission, sich auf ein Mindestmaf}
an Vorgaben zu beschrinken. So gibt es beispielsweise im
Bereich der geistigen Eigentumsrechte (IPR) nur Rahmen-
vorgaben, innerhalb derer die Partner ihr Verhiltnis nach
ihren Interessen gestalten konnen.

Die wichtigen Themen im DESCA sind:

® Managementstruktur des Projekts und Abstimmungs-
mechanismen

® Verantwortlichkeiten der Partner untereinander und
gegeniber Dritten

® Management und Verteilung der Férdergelder
® Geheimhaltung

® Haftung

® Veroffentlichungen

® Geistige Eigentumsrechte (IPR), Ergebnisse, Zugriffs-
rechte (Access Rights)

® Vertragsbruch, Ausschluss von Partnern
® Streitbeilegung

Bei der Erstellung der vorliegenden Mustervereinbarungen
ftr Forschungs- und Entwicklungskooperationen wurde

DESCA zwar beachtet, allerdings sind die Regelungszwecke
aufgrund der Forderung durch die EU sehr unterschiedlich,
sodass eine direkte Anwendung von DESCA nicht geboten ist.

Weitere Besonderheiten von F&E-Kooperationen im wei-
testen Sinne, die sich aus nationalen Férderprogrammen
insbesondere des BMBF und BMWi ergeben, hat die
Arbeitsgruppe zwar diskutiert. Sie konnten aber aus Zeit-
und Aufwandsgriinden nicht in diesen Mustervereinbarun-
gen berticksichtigt werden und bleiben einer zukiinftigen
Uberarbeitung vorbehalten.

Die Mustervertrage und das EU-Beihilferecht

Die FuE-Zusammenarbeit kann sowohl in Form der Auftrags-
forschung als auch in Form der Forschungskooperation
staatliche Beihilfe an die Hochschule/Forschungseinrichtung
selbst oder mittelbar durch diese an den Industriepartner

beinhalten. Staatliche Beihilfe ist gem. Art. 107 Abs. 1 des
Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(AEUV) grundsitzlich verboten und nur genehmigungs-
fahig, wenn sie bestimmten, im EU-Sekundarrecht festge-
legten Verbotsausnahmen entspricht.

Im FuE-Bereich sind diese Verbotsausnahmen in der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsverordnung sowie, fiir beson-
ders grofie Beihilfen jenseits der in der Gruppenfreistellungs-
verordnung festgelegten Hochstbetrage, im Unionsrahmen
flr staatliche Beihilfen zur Férderung von Forschung, Ent-
wicklung und Innovation (2014/C 198/01; der ,FuEul-Uni-
onsrahmen‘) niedergelegt. Beide Instrumente gelten seit
dem 1.Januar 2009 auch fiir Hochschulen und auf3eruni-
versitire Forschungseinrichtungen verbindlich. Die derzei-
tige Gruppenfreistellungsverordnung (EU) No 651/2014 gilt
bis zum 31.01.2020. Der Unionsrahmen trat am 01.07.2014
in Kraft und ersetzte den bis dahin geltenden Gemein-
schaftsrahmen fiir staatliche Beihilfen fiir Forschung, Ent-
wicklung und Innovation (Mitteilung der Kommission
2006/C/323/01). Der Unionsrahmen gibt nicht nur die auf
staatliche FuEul-Beihilfen anwendbaren Priifprinzipien vor,
sondern erlautert auch, wann Beihilfe bei der FuE-Zusam-
menarbeit iberhaupt auftritt und wie sie vermieden wer-
den kann. Diese letzteren Ausfiihrungen sind hierbei als
Auslegungen des rein objektiven Beihilfebegriffs in Art. 107
Abs. 1 AEUV zu verstehen, an welchen die Kommission
gebunden ist: ,staatliche oder aus staatlichen Mitteln
gewdbhrte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begiinsti-
gung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den
Wettbewerb verfilschen oder zu verfilschen drohen.”

Der Unionsrahmen hat keine festgelegte Geltungsdauer; die
Europiische Kommission kann ihn also tiberpriifen oder
andern, wenn sich dies aus wettbewerbspolitischen oder
anderen Griinden als erforderlich erweist. Dies bedeutet
jedoch nicht, dass die Kommission den eigentlichen Beihilfe-
begriff und dementsprechend die Methoden zur Vermeidung
staatlicher Beihilfe wesentlich d&ndern kann. Zwar kann sie
diesen Begriff erldutern, so wie es im Unionsrahmen erfolgt.
Der primire Bezugspunkt fiir die Auslegung des Begriffs der
staatlichen Beihilfe ist allerdings stets die Rechtsprechung
der Unionsgerichte.

Es ist ein Ziel der hier vorgelegten Mustervertréige, den
Erlauterungen des Unionsrahmen hinsichtlich Beihilfebe-
griff und Beihilfevermeidung Rechnung zu tragen und so
die ungewollte Beihilfegabe zu vermeiden.

Man konnte es auch umgekehrt formulieren:
Die Erlauterungen der Europdischen Kommission zum



Auftreten staatlicher Beihilfe in 6ffentlich-privaten Fuk-
Beziehungen machen es geradezu notwendig, die von der
Arbeitsgruppe empfohlenen Regelungen in den Musterver-
einbarungen zur Vergiitung sowohl der Dienstleistungen
als auch der Rechte im Einzelfall zu vereinbaren.

Die Hochschule/Forschungseinrichtung als
Beihilfeempfanger

Das EU-Beihilferecht versteht unter Unternehmen jede Ein-
richtung unabhingig von ihrer Rechtsform oder ihrem
wirtschaftlichen Charakter, die eine wirtschaftliche Tatig-
keit austibt, d.h. Waren und/oder Dienstleistungen auf
einem bestimmten Markt anbietet. Daher unterfallen auch
Hochschulen und Forschungseinrichtungen diesem Begriff,
wenn sie Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten.

Um zu vermeiden, dass die gesamte 6ffentliche Finanzie-
rung einer Hochschule/Forschungseinrichtung den EU-Bei-
hilfevorschriften unterfllt, miissen diese Einrichtungen
ihre nichtwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Tatigkeiten
und deren Kosten, Finanzierung und Erlése klar voneinan-
der trennen, sodass keine Gefahr der Quersubventionie-
rung der wirtschaftlichen Tatigkeit besteht (Ziffer 18 des
Unionsrahmens). Uberhaupt ist dieses Trennungsgebot auch
Teil der Legaldefinition des Begriffs ,Forschungseinrichtung’
i.S.d. EU-Beihilferechts (Ziff. 15 Buchst. ee des Unionsrah-
mens). Der Nachweis einer geeigneten Trennungsrechnung
musste erstmals mit dem Jahresabschluss 2009 erbracht
werden.

Um als nicht-wirtschaftlich betrachtet zu werden, miissen
die FuE-Titigkeiten einer Hochschule/Forschungseinrich-

tung ,unabhangig” sein (Ziff. 19 Buchst. a zweiter Spiegelstr.

des Unionsrahmens), d. h. nicht im Auftrag von Unterneh-
men ausgefiihrt werden. Wo Einrichtungen mit Unterneh-
men wirksame Forschungskooperation betreiben, also
arbeitsteilig als unabhingige Partner mit den Unterneh-
men Risiken und Ergebnisse eines gemeinsamen Vorha-
bens teilen, gefihrdet selbst die vollstindige Finanzierung
der Vorhabenkosten durch die Industrie die Unabhingig-
keit nicht. Der Charakter der wirksamen Zusammenarbeit
sollte eindeutig aus den vertraglichen Kooperationsverein-
barungen hervorgehen, um Auftragsforschung unter dem
nominellen Deckmantel der Zusammenarbeit zu vermeiden.

Der Wissenstransfer wird dann als nicht-wirtschaftliche
Tatigkeit eingestuft, wenn folgende zwei Voraussetzungen
erfillt sind:
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1. Die Hochschule/Forschungseinrichtung fiihrt den Wis-
senstransfer selbst (einschlieRlich ihrer Abteilungen oder
Untergliederungen) oder gemeinsam mit anderen Hoch-
schulen/Forschungseinrichtungen oder in deren Auftrag
durch; die Beauftragung Dritter mit der Transfertatigkeit
gefihrdet den nicht-wirtschaftlichen Charakter des Trans-
fers nicht, wenn die Beauftragung durch offene Aus-
schreibung erfolgt.

2. Die Gewinne aus diesen Tatigkeiten werden in die priméi-
ren nicht-wirtschaftlichen Tatigkeiten der Hochschule/
Forschungseinrichtung (Ausbildung, unabhingige FuE,
weite Verbreitung der Forschungsergebnisse; Ziff. 15
Buchst. ee und Ziff. 19 Buchst. a des Unionsrahmens)
reinvestiert.

Der Begriff Wissenstransfer schlief3t hierbei unter dem
Unionsrahmen den Technologietransfer mit ein (Legaldefi-
nition Ziff. 15 Buchst. v Unionsrahmen, als nicht-wirtschaft-
liche Tatigkeit Ziff. 19 Buchst. b Unionsrahmen). Alle Gibrigen
Formen des Wissenstransfers - und damit insbesondere der
in diesen Mustervereinbarungen beschriebene - unterfallen
den beihilferechtlichen Anforderungen.

Ob die Hochschule/Forschungseinrichtung selbst zur Bei-
hilfeempfangerin wird, hiangt also zunachst von deren
Finanzierung und Struktur sowie von der wirtschaftlichen
Natur ihrer Tétigkeiten ab. Dieser Komplex ist allein den
Hochschulen/Forschungseinrichtungen zurechenbar und
der eigentlichen Zusammenarbeit vorgelagert. Die Frage,
wie Beihilfe an die Hochschule/Forschungseinrichtung ver-
mieden werden kann, liegt also auflerhalb der Gestaltungs-
moglichkeiten der hier vorgelegten Mustervertrége.

Der Industriepartner als Beihilfeempfanger

Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistungen im
Auftrag der Industrie

Wollen sich die Hochschulen und mittelbar auch die Unter-
nehmen nicht dem Vorwurf eines Verstofies gegen EU-Bei-
hilfevorschriften aussetzen, miissen bei den wirtschaftlichen
Tatigkeiten bestimmte Bedingungen erfiillt sein. Dabei unter-
scheidet der Unionsrahmen zwischen Auftragsforschung
oder Forschungsdienstleistungen (Ziffer 2.2.1 des Unions-
rahmens) einerseits und ,wirksamer‘ Zusammenarbeit von
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, also der in
den vorliegenden Mustervereinbarungen als Kooperationen
bezeichneten Variante (Punkt 2.2 des Unionsrahmens),
andererseits.
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Grundsitzlich gilt: Es wird keine staatliche Beihilfe durch
die offentlich finanzierte Hochschule/Forschungseinrich-
tung an den Industriepartner weitergegeben, wenn Erstere
ein ,angemessenes Entgelt’ fiir ihre Leistungen erhalt.

Der Oberbegriff ,angemessenes Entgelt’ umfasst drei alter-
native Entgeltregelungen (Ziff. 25 des Unionsrahmens):

1. Leistung zum Marktpreis; wenn die Forschungsdienst-
leistung oder die Auftragsforschung einmalig ist und es
nachweislich keinen Markt dafir gibt, gilt der Rech-
nungspreis i.d.R als Marktpreis, wenn die Leistung erst-
mals zu Versuchszwecken und wéhrend eines begrenz-
ten Zeitraums erbracht wird.

Wenn es keinen Marktpreis gibt, sind folgende 2 Entgeltre-
gelungen unbedenklich:

2. Leistung gegen Entgelt auf Grundlage der Gesamtkosten
der Dienstleistung zuziiglich einer Gewinnspanne, oder

3. Entgelt wird nach dem sog. Arm’s-length-Prinzip ermit-
telt, also in Verhandlungen mit dem Ziel, als Dienstleis-
ter den maximalen wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen,
wobei zumindest die Grenzkosten der Leistung gedeckt
werden missen.

Wenn das Eigentum an bzw. der Zugang zu den durch die
Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistung entstan-
denen geistigen Eigentumsrechten bei der Hochschule/
Forschungseinrichtung verbleibt, kann der Marktwert die-
ser Rechte vom zu entrichtenden Preis abgezogen werden.

Forschungskooperation

Im Falle der Forschungskooperation kénnen die Partner
unter folgenden vier Alternativen wahlen (Ziff. 28 des Uni-
onsrahmens):

1. Die beteiligten Unternehmen tragen siamtliche Kosten
des Vorhabens.

2. Die Ergebnisse, fur die keine Rechte des geistigen Eigen-
tums begriindet werden, konnen weiterverbreitet wer-
den. Rechte an solchen FuE-Ergebnissen, die aus der
Tatigkeit der Forschungseinrichtung hervorgegangen
sind, werden in vollem Umfang dieser Einrichtung
zugeordnet.

3. Bei der Zuweisung der Rechte des geistigen Eigentums
sowie damit verbundener Zugangsrechte an die Koope-
rationspartner wird deren Arbeit, Beitrigen und jeweili-
gen Interessen angemessen Rechnung getragen.

4. Die Forschungseinrichtung erhilt von den beteiligten
Unternehmen fiir die sich aus ihrer Titigkeit ergebenden
Rechte des geistigen Eigentums, die auf die beteiligten
Unternehmen tibertragen werden, ein marktiibliches
Entgelt. Der absolute Betrag des Wertes der — finanziellen
wie nichtfinanziellen — Beitrage der beteiligten Unter-
nehmen zu den Kosten der Tatigkeiten der Forschungs-
einrichtungen bzw. Forschungsinfrastrukturen, die zu
den jeweiligen Rechten des geistigen Eigentums gefiihrt
haben, kann von diesem Entgelt abgezogen werden.

Marktiiblichkeit des Entgelts wird vermutet, wenn es mit-
tels einer der folgenden Methoden festgesetzt wird (Ziff. 29
des Unionsrahmens):

1. offenes, transparentes und diskriminierungsfreies wett-
bewerbsbasiertes Verkaufsverfahren;

2.unabhingiges Sachverstindigengutachten;

3. nachweislich nach dem Arm’s-length-Prinzip ausgehan-
delt;

4. Wenn dem Industriepartner ein Vorkaufsrecht auf die
Rechte des geistigen Eigentums eingerdumt wird, dann
tibt der Hochschul-/Forschungseinrichtungspartner ein
beidseitiges Recht aus, wirtschaftlich glinstigere Ange-
bote von Dritten einzuholen, sodass der Industriepart-
ner sein Angebot entsprechend anpassen muss.

Wichtig ist die klare Abgrenzung von Auftragsforschung/
Forschungsdienstleistungen von der Forschungskoopera-
tion. Erstens, weil es sich bei dem von der Hochschule/For-
schungseinrichtung in die Kooperation eingebrachten Bei-
trag i. d. R. um eine unabhéngige, also nicht-wirtschaftliche
FuE-Tatigkeit handelt, deren 6ffentliche Finanzierung dem
grundsatzlichen Beihilfeverbot entzogen ist. Zweitens, weil
bei der Kooperation, kein ,angemessenes Entgelt’ fiir den
Beitrag der Hochschule/Forschungseinrichtung gefordert
wird, um mittelbare Beihilfe an den Industriepartner zu
vermeiden. Sogar wenn der Industriepartner simtliche
Vorhabenkosten trigt, handelt es sich bei FuE-Kooperation
nicht um Auftragsforschung wirtschaftlicher Natur auf Sei-
ten der Hochschule/Forschungseinrichtung. FuE-Koopera-
tionsvertrige miissen also so ausgestaltet sein, dass in
jedem Fall der arbeitsteilige und gleichordnende Charakter
der Kooperation, so wie es im Unionsrahmen beschrieben
wird, gewahrt bleibt (alle Partner teilen die Arbeit, Risiken
und Ergebnisse des Vorhabens und legen die Vorhabenziele
auf Augenhohe gemeinsam fest; s. Legaldefinition der wirk-
samen FuE-Zusammenarbeit gem. Ziff. 15 Buchst. h und
Ziff. 27 des Unionsrahmens). Die Bedingungen eines
Kooperationsvorhabens miissen vor Beginn des Vorhabens



festgelegt werden. Andernfalls bestiinde die Moglichkeit,
dass den teilnehmenden Unternehmen nach Feststellung
des wirtschaftlichen Nutzens der Forschungsergebnisse die
flr sie glinstigste Losung eingeraumt wird, d.h. das Risiko
zuungunsten der Hochschule/Forschungseinrichtung ver-
schoben wird, was eine mittelbare Beihilfe zugunsten des
Industriepartners beinhalten kdnnte.

Rechtsfolge rechtswidriger Beihilfen ist zunachst, dass sich
die Hochschulen bzw. auferuniversitaren Forschungsein-
richtungen, oder bei ,Durchreichung’ des Vorteils 6ffentli-
cher Finanzierung, die mit diesen kooperierenden Unter-
nehmen, Riickforderungen ausgesetzt sehen konnen. Bei
den Hochschulen/Forschungseinrichtungen betrifft dies -
insbesondere, wenn die oben genannte Trennungsrech-
nung nicht durchgefiihrt wird - potenziell die gesamte
staatliche Finanzierung der Einrichtung. Daneben sind
natiirlich die Folgen derartiger rechtswidriger Beihilfen im
Hinblick auf interne Compliance-Vorschriften und allge-
mein die Offentlichkeitswirkung zu beriicksichtigen.

Die Arbeitsgruppe hat die im Unionsrahmen getroffenen
Auslegungen des Beihilfebegriffs zur Kenntnis genommen
und gepriift und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die
in den Mustervereinbarungen vorgesehene angemessene
Abgeltung von Dienstleistungen oder etwaiger Ubertra-
gungen von Rechten bzw. der Lizenzeinrdumungen an die
Unternehmen den Forderungen des EU-Beihilferechts ent-
spricht.

Erlauterungen zu den einzelnen
Vertragsbestandteilen

Vertragspartner

Bei der Drittmittelforschung kénnen sich verschiedene
Personen als Vertragspartner gegeniiberstehen. Bei jedem
Projekt ist daher auf individuelle Besonderheiten der Betei-
ligten zu achten. Diese konnen etwa die Vertretungsbefug-
nis des Industriepartners oder der Hochschule/Forschungs-
einrichtung und die zu benennenden Projektleiter
betreffen oder konnen darauf beruhen, dass mehrere Pro-
jektleiter zusammenarbeiten.

Erhohte Aufmerksamkeit ist der Bestimmung der Vertrags-
partner auch deshalb zu schenken, weil insbesondere auf
Seiten der Projektleiter sowohl einfachgesetzliche als auch
grundgesetzlich verbiirgte Rechte zu beachten sind. Es ste-
hen die Freiheit der Hochschullehrer zur Forschung und
Lehre aus Art. 5 Abs. 3 GG und die gesetzliche Neufassung
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des § 42 ArbEG dem Interesse der Industriepartner an einer
vertraglichen Bindung der Hochschullehrer gegentiber.
Wegen der grundgesetzlichen Freiheitsgarantie haben die
Hochschulen/Forschungseinrichtungen nur ein beschrank-
tes Weisungsrecht gegeniiber den Lehrkorpern. § 42 ArbEG
gewihrleistet einfachgesetzlich fiir alle Hochschullehrer
das Recht auf negative Publikationsfreiheit. Wegen dieser
Freiheiten ist die vertragliche Bindung der Lehrenden ein
nachvollziehbares Anliegen der Industriepartner: Die
Industriepartner sollten sich dessen bei der Wahl ihrer
Vertragspartner bewusst sein.

Urspriinglich hatte die Expertengruppe die Vertrige tiber
Drittmittelforschungsprojekte als dreiseitige Vertrage ein-
schliefllich des Projektleiters/Hochschullehrers formuliert.
Sie hat sich aus praktischen Erwagungen dazu entschieden,
dies in der neuen Auflage zu dndern und nur noch einen
zweiseitigen Vertrag zu schlieflen, der aber vom Projektlei-
ter als gesehen und zur Kenntnis genommen gezeichnet
wird. Die Frage, ob der Projektleiter auf sein negatives Pub-
likationsrecht nach § 42 Ziff. 2 ArbEG gegeniiber dem mit
ihm nicht tiber ein Arbeitsverhiltnis verbundenen Indust-
riepartner verzichten kann, bleibt letztlich unentschieden.
Das war urspriinglich in den Ausgangsauflagen einer der
Griinde der Expertengruppe gewesen, den Projektleiter mit
in das Vertragsdreieck einzubeziehen.

Definitionen

Die Expertengruppe hat sich dazu entschlossen, den Mus-
tervertragen Definitionen der wichtigsten Begriffe voran-
zustellen und insofern der Praxis auf EU-Ebene und der des
angelsichsischen Rechtsraums in Teilen zu folgen. Soweit
diese Definitionen die Schutzrechte und das Know-how
bertihren, entstammen sie der Gruppenfreistellungsverord-
nung zum Technologietransfer vom 27. April 2004 (EG Nr.
772/2004). Im Ubrigen unterscheiden sie insbesondere die
wichtigen Begriffe der Ergebnisse sowie der Neu- und Alt-
rechte und schlieflich des Vertragsgegenstandes einschliefR-
lich des (materiellen) Anwendungsgebietes und des (terri-
torialen) 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 Vergiitung in Ziff. 13 (bzw. Ziff.
12 bei Variante Lizenz) zu bertcksichtigen ist.
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Vertragsgegenstand

Von kaum zu iiberschitzender Bedeutung ist die exakte
Formulierung des Vertragsgegenstandes. Die Parteien soll-
ten sich dartiber im Klaren sein, dass das Projekt nur gelin-
gen kann, wenn nicht nur in der Sache erfolgreich zusam-
mengearbeitet wird, sondern das angestrebte Ergebnis des
Projektes und der Zweck der Kooperation vor allem auch
detailliert beschrieben ist. Ein moglicher Vertragsgegenstand
ist in Ziff. 2 der Vertragsbausteine exemplarisch formuliert.
Dieser Vorschlag ist in jedem Einzelfall zu modifizieren.
Empfehlenswert ist, die Formulierung des Vertragsgegen-
standes 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 - Erfindungen und Know-how
sind. Der Grund, besondere Mustervertriage gerade fiir diese
Konstellation vorzulegen, liegt einerseits in § 42 ArbEG, der
iberhaupt nur bei Erfindungen greift, und andererseits in
den Besonderheiten, die bei Erfindungen von Arbeitnehmern
im Verhiltnis zwischen Hochschule/Forschungseinrichtung
und erfindendem Hochschullehrer gelten. Zu den Ergebnis-
sen von Forschungsprojekten kénnen auch urheberrechtlich
geschiitzte Werke gehoren, beispielsweise Computerpro-
gramme, Datenbanken, Texte, Fotos, Tabellen und Ubersich-
ten. Wenn und soweit diese Ergebnisse fiir die im Vertrag
vorgesehene Nutzung der Erfindung und/oder des Know-
how notwendig sind, werden sie von dem Mustervertrag
erfasst. Dasselbe gilt fr etwaige Designs, d.h. Formgestal-
tungen. Sind diese Ergebnisse nicht notwendiger Annex zur
Erfindung und/oder zum Know-how, miissen separate Ver-
trage geschlossen werden. Bei Computerprogrammen
besteht die Besonderheit, dass in ihnen enthaltene compu-
terimplementierte Erfindungen patentfahig sein kénnen
und das Computerprogramm als solches urheberrechtlich
schutzfiahig sein kann. Wenn ein Computerprogramm zum
Ziel der Kooperation gehort, regelt der Mustervertrag nicht
nur den Aspekt der Erfindung, sondern gleichzeitig auch
die Urheberrechte. Denn von der Nutzung des Computer-
programms als Erfindung kann der urheberrechtliche
Aspekt nicht losgelost werden. Spezifische Vertrage tiber
Werke, die den Schutz des Urheberrechts geniefien, sollen
und miissen insoweit von den Vorschldgen ausgenommen
werden; siehe hierzu die direkte Anmerkung in Ziff. 2.

Im Zusammenhang mit der Zuordnung der Rechte in den
einzelnen Vertragstypen spielt das (materielle) Anwendungs-
gebiet flr die Ergebnisse eine besondere Rolle. Im Fall der
Auftragsforschung sollten die Vertragspartner besonderes

Augenmerk auf die Verhandlung dieses Punktes richten, da
er unmittelbaren Einfluss auf die Zuordnung der Rechte
hat und damit natirlich 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 eingeraumt, sei
es im Wege der Ubertragung, sei es im Wege der Lizenz.

Auch das (territoriale) Vertragsgebiet ist im Einzelnen zu
definieren - weltweit, auf die Bundesrepublik Deutschland
beschrankt oder mit spezieller Linderauswahl. Insbeson-
dere beim Abschluss von Lizenzvertrigen ist diese Defini-
tion von erheblicher Bedeutung.

Durchfiihrung der Arbeiten

Einen Hinweis will die Expertengruppe insbesondere an
kleinere und mittlere Industriepartner richten. Neben den
sogleich darzustellenden Bestimmungen zu Alt- und Neu-
rechten, also dem Herz der Vertragsbausteine, haben sich
folgende Regelungen in Vertriagen tiber Drittmittelfor-
schungsprojekte bewihrt:

® Regelungen zur Abwicklung des Forschungsvorhabens,
zum Projektmanagement und insbesondere zu Ande-
rungen des Forschungsplanes;

® Regelungen tiber Termine/Fristen und Folgen bei Nicht-
einhaltung;

® Regelungen zur Zustdndigkeit im jeweiligen Forschungs-
projekt.

Die in den Vertragsbausteinen vorgeschlagenen Texte ver-
stehen sich nur als ein Vorschlag unter vielen Moglichkei-
ten. Im Grunde genommen wiederholt dieser Text nur die
ohnehin im Wesentlichen im BGB verankerten Grundli-
nien und ist z. B. in dem Punkt, dass ohne Einigung keine
Anderung des Forschungsplanes méglich ist, nur Ausfluss
der allgemeinen Vertragsfreiheit. Es hat sich aber gezeigt,
dass das Festhalten derartiger Formalia fiir die alltdgliche
Abwicklung eines Projektes, insbesondere fir die im Tages-
geschift betroffenen Beteiligten, hilfreich sein kann.

Termine

Die Regelungen iiber Termine verweisen auf eine Anlage, in
der moglichst konkret die einzelnen Meilensteine eines Pro-
jektes festgehalten werden sollten.



Altrechte

Im Vorfeld eines Forschungsvorhabens miissen sich die
Beteiligten iiberlegen, wie sie mit etwaigen Altrechten, also
bereits vorexistierenden Schutzrechten und Know-how der
jeweiligen Vertragspartner, umgehen wollen. Sowohl die
Durchfiithrung des Projektes als auch die Verwertung der
Ergebnisse konnen von Altrechten betroffen und beein-
trachtigt werden.

Insbesondere bei grofRen Industriepartnern als auch bei
grofRen Hochschulen/Forschungseinrichtungen gibt es sel-
ten eine Wissensbiindelung an einer zentralen Stelle. Hiu-
fig hat nicht (nur) der Projektleiter Kenntnis tiber existie-
rende Altrechte der Hochschule/Forschungseinrichtung.
Vielmehr liegen die Altrechte und damit auch die Kenntnis
ihrer Existenz in verschiedenen, haufig raumlich entfernt
liegenden Instituten und Einrichtungen. Als Losung schlagt
die Expertengruppe vor, dem jeweiligen Vertragspartner
eine dieser Situation angemessene Informationspflicht auf-
zuerlegen. Dieser wird verpflichtet, dem anderen Vertrags-
partner nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft iber
existierende Altrechte zu erteilen. Alternativ kann die Spe-
zifizierung von Altrechten in einer Positiv- oder Negativ-
liste vereinbart werden, insbesondere dann, wenn die
Anzahl an Altrechten in verschiedenen Fachbereichen/Ins-
tituten schwer zu tiberschauen ist.

Ziffern 5.3.1 und 5.3.2 beziehen sich auf die Eintriumung
von Rechten an Altrechten. Die Expertengruppe 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 haufig
die Hochschule/Forschungseinrichtung sein - bei der
Durchfiithrung des Projektes bertihrt werden, verpflichtet
sich der Rechteinhaber dazu, diese unentgeltlich zur Verfa-
gung zu stellen. Eine solche wechselseitige Rechtseinriu-
mung ist auf das Forschungsprojekt beschrinkt.

Werden Altrechte hingegen (erst) bei der Verwertung der
Forschungsergebnisse relevant, riumt der Berechtigte dem
Anderen eine nicht ausschliefiliche Lizenz ein. Diese erteilt
er zu marktiiblichen Bedingungen. Das vorgeschlagene
Modell ermoglicht es dem Berechtigten, die gewonnenen
Ergebnisse umfassend zu verwerten, wihrend das Schutz-
rechtsportfolio des Rechtegebers aufrechterhalten bleibt.

Die Regelung in Ziff. 5.3.2 bedeutet nattrlich, dass die betei-
ligten Parteien sich iber die Details dieser nicht ausschlief3-
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lichen Lizenz zu angemessenen Bedingungen verstidndigen,
also einen Lizenzvertrag verhandeln miissen.

In folgenden Punkten weichen die Regelungen betreffend
Auftragsforschung und Forschungskooperationen vonein-
ander ab:

Auch bei der Auftragsforschung raumt die Hochschule/For-
schungseinrichtung zwar dem Industriepartner eine nicht
ausschlieflliche 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. Wesentlicher Komplementir dieser nicht ausschlieli-
chen Lizenz ist jedoch die von der Expertengruppe emp-
fohlene Regelung in Ziff. 5.3.3: Die Lizenz an den Altrechten
ist beschrankt auf die Anwendungs- und Vertragsgebiete,
die zur Durchfithrung des Vertrages und/oder der kommer-
ziellen Nutzung der Ergebnisse erforderlich sind. Hinzu tritt
die Regelung in Ziff. 5.3.2 Unterabsatz 2, nach der die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung bei bestehenden Beschran-
kungen im Hinblick auf die Lizenzierung oder Ubertragung
der Altrechte durch geeignete Vorkehrungen dafiir Sorge
tragen muss, dass die kommerzielle Nutzung der Ergebnisse
durch den Industriepartner hiervon unberiihrt bleibt

Schlieflich ist in Unterabsatz 2 in Ziff. 5.3.3 eine Unbillig-
keitsklausel vorgesehen, die sicherstellt, dass die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung nach Ablauf einer im Ein-
zelfall festzulegenden Anzahl von Jahren seit Vertragsschluss
erneut Anspruch auf Verhandlungen mit dem Vertragspart-
ner und eine Verstindigung dartiiber hat, dass eine ange-
messene Neuregelung gefunden wird, wenn der Industrie-
partner die bestehende Lizenz nach Ziff. 5.3.2 nicht ausiibt.
Hintergrund ist, dass in einem solchen Fall moglicherweise
die Hochschule/Forschungseinrichtung an der Verwertung
ihres Schutzrechtsportfolios in Teilen unbillig, ndmlich
ohne wirtschaftliche Kompensation, eingeschrankt wiirde.

Allerdings legt die Expertengruppe Wert auf die Feststel-
lung, dass die Regelungen in Ziff. 5.3.3 Unterabsatz 1 im
Hinblick auf die Beschrankung der Lizenz an den Altrech-
ten individuell auch anders getroffen werden kénnen.

Neurechte

Herzstiick eines jeden Forschungsvertrages ist die Frage,
wem die Ergebnisse, die im Rahmen der Forschung entste-
hen, zustehen sollen. Im Sinne einer ausgewogenen Zuord-
nung der Rechte hat die Expertengruppe zum einen nach
Vertragstypen getrennt, zum anderen innerhalb der jeweili-
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gen Vertrige zwischen Fragen der materiellen Zuordnung
der Rechte (Ziff. 6) und Regelungen zur Anmelderstellung
und formellen Folgefragen (Ziff. 8 ff.) unterschieden.

Diese Unterscheidung wurde auch vorgenommen, um dem
besonderen Interesse der Hochschule/Forschungseinrich-
tung an Visibilitat im Hinblick auf ihre Schutzrechtsanmel-
dungen (Stichwort: prioritatsbegriindende Anmeldung
durch Hochschule, siehe Ziff. 8) Rechnung zu tragen.

Forschungskooperation

Im Rahmen der Forschungskooperation hilt es die Exper-
tengruppe fiir angemessen, differenzierter auf die For-
schungsergebnisse zu schauen, um eine interessengerechte
Losung zu finden. Drei Typen von Forschungsergebnissen
sind moglich. Zudem schligt die Expertengruppe zwei Vari-
anten zur Regelung von Gemeinschafts-Erfindungen vor.

Soweit die Ergebnisse ausschlieflich durch den Industrie-
partner gewonnen werden, stehen diesem die Rechte
uneingeschrinkt zu (Industriepartner-Ergebnisse). Demge-
genuber verbleiben die ausschliefilich oder zu mehr als 50
Prozent von der Hochschule/Forschungseinrichtung erar-
beiteten Ergebnisse bei dieser (Hochschul-Ergebnisse).
Allerdings hat sie dem Industriepartner eine ausschliefili-
che Lizenz einzurdumen. Der Vorschlag ermoglicht es, dem
Interesse beider Seiten gerecht zu werden. Einerseits soll
die wirtschaftliche Verwertung fiir den Industriepartner
gesichert sein, andererseits soll die Inhaberschaft der
Rechte der Hochschule/Forschungseinrichtung sicherge-
stellt werden, soweit die Ergebnisse allein von ihr erarbeitet
wurden.

Gemeinschaftsergebnisse sind solche Ergebnisse, an denen
sowohl die Hochschule/Forschungseinrichtung als auch
der Industriepartner beteiligt sind. Wie eingangs angefiihrt,
werden hier zwei Regelungsmodelle vorgestellt. Das erste
Modell geht von einer bestimmten Anteilsgrofie der Ver-
tragspartner aus und regelt vertraglich deren Zuordnung.
Das zweite Modell belésst die jeweiligen Anteile unabhan-
gig von deren Gréfle dem jeweiligen Vertragspartner und
legt die gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft zugrunde.

Bei Gemeinschaftsergebnissen, also solchen, an denen der
Anteil der Beschiftigten der Hochschule/Forschungsein-
richtung weniger als 50 Prozent betrégt, kann es leicht zu
Konflikten kommen. Um dies zu verhindern, beschloss die
Expertengruppe zu empfehlen, Gemeinschaftsergebnisse

nur einer Seite, nimlich dem Industriepartner, zuzuordnen
und so eine doppelte Inhaberschaft an Rechten zu vermei-
den. Denn in solch einem Fall kime es mangels anderweiti-
ger Regelung nach der Rechtsprechung zu einer Anwen-
dung der §§ 705 ff. BGB, und eine Abwicklung nach diesen
Regeln birgt zahlreiche formale Schwierigkeiten, z.B. Rege-
lungen zur Abstimmung von Anmeldetexten, zur Berechti-
gung von Lizenzierungen, Verpflichtungen bei der Verteidi-
gung von Schutzrechten.

Eine genaue Zuordnung der Neurechte setzt voraus, dass
sich die Parteien bei der Abwicklung und Durchfithrung
des Vertrages jeweils auf einen Anteil an den Erfindungen
einigen. Vorab wird man dies (meist) nicht bestimmen kon-
nen.

EU-beihilferechtlich ist es erforderlich, schon vor Vorha-
benbeginn den grundsitzlichen Zugang zu und die Zuwei-
sung von Rechten des geistigen Eigentums vertraglich zu
regeln. Da die Vorabfestlegung der konkreten finanziellen
Bedingungen, etwa hinsichtlich des Marktpreises oder des
Werts der Beitridge zu dem Vorhaben, jedoch nur schwer
moglich ist, wird dies nach dem Unionsrahmen nicht
gefordert.

Insbesondere zur Frage des angemessenen Marktpreises
wird insoweit auf die einleitenden Ausfiihrungen zu den
EU-beihilferechtlichen Aspekten der FUE-Zusammenarbeit
verwiesen. An dieser Stelle soll noch einmal die Moglich-
keit hervorgehoben werden, im Rahmen der Forschungs-
kooperation Beitrage des Industriepartners zu den Kosten
der Tatigkeiten der Hochschule/Forschungseinrichtung
von dem Preis fiir die hieraus entstehenden Rechte abzu-
ziehen.

In der 3. Auflage hat sich die Arbeitsgruppe entschieden,
fiir die Gemeinschafts-Erfindung die gesetzliche Bruch-
teilsgemeinschaft zu belassen, d.h. die Vertragspartner blei-
ben jeweils Inhaber ihrer Anteile unabhéngig von der
Grofde der Anteile. Die gesetzliche Bruchteilsgemeinschaft
bleibt in der Folge so lange bestehen, bis die Vertragspart-
ner die Benutzung und Verwaltung der Ergebnisse entwe-
der vertraglich regeln, etwa in einem Miterfindervertrag,
oder bis ein Vertragspartner den Anteil des anderen Ver-
tragspartners iibernimmt. Es sei aber angemerkt, dass bei
Wahl dieser Variante die oben angesprochenen Regelungen
(z.B. zur Abstimmung von Anmeldetexten, zur Berechti-
gung von Lizenzierungen, Verpflichtungen bei der Verteidi-
gung von Schutzrechten) detailliert geregelt werden miis-
sen.



Auftragsforschung Ubertragung

Fiir die Auftragsforschung ist es kennzeichnend, dass die
Hochschule/Forschungseinrichtung keine (quasi-) finanzi-
ellen Mittel fir die Durchfiihrung des Projektes aufbringt.
Als konsequent erachtet es die Expertengruppe deshalb, die
Ergebnisse des Forschungsprojekts materiell ausschliefilich
dem Industriepartner zuzuordnen.

Dies und sich daran anschliefende Ubertragungsregeln sind
Gegenstand von Ziff. 6 der Vertrige. Die Beitrittserklarung
in Anlage 3 ist an dieser Stelle zu beachten. Haufig beden-
ken die Vertragspartner nicht, dass in vielen Fillen Dritte
wie etwa Diplomanden, Doktoranden und Studenten an
den Projekten teilnehmen, die der Hochschule/Forschungs-
einrichtung nicht aufgrund eines Anstellungsvertrages ver-
pflichtet sind. Auf die Notwendigkeit ihrer Einbeziehung
sei hiermit besonders hingewiesen. Entsprechende Rege-
lungen finden sich in Ziff. 6.6.

Ziff. 6.7 beschreibt, dass die Hochschule/Forschungsein-
richtung nicht das Recht verliert, die Forschungsergebnisse
fir die eigene Lehr- und Forschungstitigkeit zu nutzen.

Es kann allerdings zu Situationen kommen, in denen die
Ergebnisse des durchgefiihrten Projektes ihrerseits bei wei-
teren Drittmittelforschungen verwendet werden. Die Ver-
tragsbausteine berticksichtigen diesen Sonderfall, indem sie
dem Industriepartner hierfiir ein Mitspracherecht geben.
Um auch hier den Interessen beider Parteien gerecht zu
werden, darf die Zustimmung des Industriepartners nicht
unbilligerweise, nach den Grundsitzen von Treu und Glau-
ben, verweigert werden.

Wegen der umfassenden Ubertragung in diesem Vertrags-
typ wurde der Fall gesondert geregelt, dass Erfindungen
gemacht werden, die nicht die vertraglich vereinbarten
Anwendungsgebiete betreffen. Fiir diese raumt der Indust-
riepartner der Hochschule/Forschungseinrichtung eine
unwiderrufliche, kostenfreie, je nach Verhandlung aus-
schlieftliche, einfache oder Allein-Lizenz im Wege einer so
genannten Riick-Lizenz ein (Ziff. 6.8 Alternative 1). Dariiber
hinaus enthilt der Unterabsatz 2 zu Ziff. 6.8 Alternative 1
insofern die Moglichkeit der Schutzrechtsiibernahme fiir
die Linder, in denen der Industriepartner einzelne Neu-
rechte ganz oder teilweise aufgeben will.

Ziff. 6.8 Alternative 2 schliefflich enthilt eine spezielle
Regelung fir Erfindungen auf nicht den Vertragsgegen-
stand betreffenden Gebieten.
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Auftragsforschung Lizenz

Anders als bei der Alternative der Ubertragung werden die
Ergebnisse des Forschungsprojektes dem Industriepartner
in diesem Vertragstyp im Wege einer ausschliefilichen Lizenz
flr die Anwendungsgebiete und das Vertragsgebiet zuge-
ordnet, die zeitlich nur durch die Dauer des Schutzrechtes
begrenzt ist.

Bei dieser Variante bedarf es keiner Regelung der Einbezie-
hung Dritter im Sinne des § 42 ArbEG, sondern lediglich
einer Verpflichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung,
Dritte, die gerade nicht bei ihr angestellt sind, erst nach
Ubertragung der Rechte mitwirken zu lassen (Ziff. 6.3).

Ziff. 6.4 beschreibt, dass die Hochschule/Forschungseinrich-
tung nicht das Recht verliert, die Forschungsergebnisse fiir
die eigene Lehr- und Forschungstatigkeit zu nutzen. Fir
den Fall, dass die Ergebnisse des durchgefiihrten Projektes
ihrerseits bei weiteren Drittmittelforschungen verwendet
werden, gelten die oben im Rahmen der Alternative Uber-
tragung gemachten Ausfiihrungen entsprechend.

Ziff. 6.5 enthilt wiederum eine spezielle Regelung fiir Erfin-
dungen auf nicht den Vertragsgegenstand betreffenden
Gebieten (die also insbesondere auferhalb des Forschungs-
planes liegen). Fir diese rdumt die Hochschule/Forschungs-
einrichtung dem Industriepartner auch tber den eigentli-
chen Vertrag hinaus bei einem Verwertungsinteresse eine
nicht ausschliefiliche Lizenz zu angemessenen Bedingungen
ein. Auch hier ist (vergleichbar der Regelung zu Altrechten
in den Forschungskooperationen, dort Ziff. 5.3.2) ein geson-
derter Vertrag zu schlieflen.

Im Hinblick auf die Option fiir den Industriepartner
(Ziff. 6.5) konnen die Vertragspartner dariiber nachdenken,
den Industriepartner in angemessener Weise an etwaigen
Lizenzeinnahmen der Hochschule/Forschungseinrichtung
zu beteiligen, wobei die ,,Angemessenheit” sich sowohl auf
den Erfindungs- als auch auf den Finanzierungsanteil des
Industriepartners beziehen sollte.

Negative und positive Publikationsfreiheit

Wenn Hochschulen/Forschungseinrichtungen und Hoch-
schullehrer ihre Forschungsergebnisse publizieren wollen,
missen sie gesetzliche Verpflichtungen, wie etwa § 25 Abs. 2
HRG, beachten. Zugleich sind sowohl Forscher als auch
Fachkreise im Allgemeinen daran interessiert, die gewonne-
nen Ergebnisse alsbald 6ffentlich zu machen, damit diese
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diskutiert werden und der weiteren Forschung als Grund-
lage oder richtungsweisender Aspekt dienen kdnnen.
Zugleich gewihrt § 42 ArbEG dem Hochschullehrer ein sog.
negatives Publikationsrecht, das aus seiner Freiheit der For-
schung (Art. 5 Abs. 3 GG) flief3t. Angesichts dieses Rechts
kann der Hochschullehrer sich daftr entscheiden, ein For-
schungsergebnis auch iberhaupt nicht zu veréffentlichen.

Demgegeniiber steht der Wunsch der Industrie, die Verof-
fentlichung von Ergebnissen so lange zuriickzuhalten, bis
ihre Verwertung auch wirtschaftlich gesichert ist. In der
Regel besteht das Geheimhaltungsbediirfnis bis zur etwai-
gen Schutzrechtsanmeldung, ,schlimmstenfalls“ bis zur
Veroffentlichung der Anmeldung, und betrifft zumindest
den Teil der Ergebnisse, die der Schutzrechtsanmeldung
unterfallen.

Ziffer 7.2 tragt beiden Interessen Rechnung. Die Experten-
gruppe kommt dem Veroffentlichungswunsch der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung damit nach, dass die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung dem Industriepartner
moglichst frihzeitig kundtun soll, welche Ergebnisse sie
veroffentlichen will. Zugleich wird der Industrie die Mog-
lichkeit gegeben, ,,im Notfall“ die Geheimhaltung durchzu-
setzen, zumindest fiir einen besonders sensitiven Teil der
Ergebnisse.

Grundsitzlich wird der Industriepartner den Veréffentli-
chungswunsch der universitiren Forscher billigen. Immerhin
hatte sich der Industriepartner bewusst fiir die Zusammen-
arbeit mit einer Einrichtung entschieden, deren Hauptauf-
gabe u.a. darin besteht, die Ergebnisse ihrer Forschungsta-
tigkeiten durch Lehre, Veroffentlichung oder Wissenstransfer
zu verbreiten. Dies gilt insbesondere fiir die unabhiangige
Forschungstitigkeit, also ohne Industriebeteiligung oder als
eigenstindiger Partner in echter FuE-Kooperation. Unab-
hingig davon muss der Industriepartner von einem Verof-
fentlichungswunsch ausgehen, wenn im Rahmen der
Zusammenarbeiten akademische Abschlussarbeiten entste-
hen. Der Industriepartner behilt sich aber das Recht vor,
innerhalb einer angemessenen Frist die Publikation dahin-
gehend zu tiberpriifen, ob und welche Inhalte aus seiner
Sicht geheimhaltungsbediirftig sind. Die Mustervereinba-
rungen sehen vor, dass die Zustimmung als erteilt gilt,
wenn der Industriepartner nicht binnen der genannten
Frist der Veroffentlichung widerspricht. Dies hat den
Zweck, den organisatorischen Ablauf zu vereinfachen.

Die Fristen konnen hierbei zwar individuell auch anders als
empfohlen vereinbart werden. Allerdings weist die Experten-
gruppe darauf hin, dass die Zustimmung zur Veroffentli-

chung zumindest im Bereich der Auftragsforschung in
jedem Fall erst dann als erteilt gilt, wenn der Industriepart-
ner sich nach Ablauf der in Ziffer 7.2 vorgesehenen Frist
und nach einer darauf folgenden Mahnung, in der auf die
Folgen seines Schweigens hingewiesen wird, mit Fristset-
zung von 14 Tagen gegeniiber der Hochschule/Forschungs-
einrichtung nicht duflert.

Neben die positive Publikationsfreiheit ist mit der Einfiih-
rung des § 42 ArbEG die negative Publikationsfreiheit
getreten. Sie betrifft das Verhiltnis zwischen Hochschulleh-
rer und anstellender Korperschaft. Ob ein Verzicht auf die
negative Publikationsfreiheit direkt gegeniiber dem Indust-
riepartner zulissig ist, wurde bislang noch nicht héchst-
richterlich entschieden. Die Expertengruppe ist indes der
Uberzeugung, dass durch den Verzicht auf dieses Recht
gegeniliber dem Industriepartner einerseits das Schutzinte-
resse des Industriepartners gewéhrleistet und andererseits
die grundgesetzlich gebotene Publikationsfreiheit des
Hochschullehrers nicht unzuléssig eingeschriankt wird.
Hierzu dient Ziff. 7.1, womit die widerstreitenden Interes-
sen der Vertragssicherheit einerseits und des Projektleiters
andererseits in Ausgleich gebracht werden.

Regeln zur technischen Abwicklung von
Schutzrechtsanmeldungen

Den Gleichlauf zwischen der Nutzung der Neurechte und
der technischen Abwicklung, insbesondere bei der Auf-
tragsforschung, bei der die Rechte weitestgehend auf den
Industriepartner tibertragen oder lizenziert werden, stellen
Ziff. 8 und 9 sicher. Berticksichtigt wird das Interesse der
Hochschule/Forschungseinrichtung, ihre Mitwirkung an
dem Forschungsergebnis kenntlich zu machen. Fiir den
Fall, dass der Industriepartner dufiert, die von der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung gewonnenen Ergebnisse (im
Bereich der Forschungskooperationen nur bei Gemein-
schaftsergebnissen oder Hochschul-Ergebnissen) seien der-
art aussichtsreich, dass er die Schutzanmeldung begehrt,
sehen die Vertragsbausteine in Ziff. 8 zwei Moglichkeiten
vor, je nachdem wer die Schutzrechtsanmeldung einrei-
chen soll; im Detail:

Zunichst einmal setzt die Konstruktion voraus, dass sich
der Industriepartner innerhalb der in Ziff. 8.2 bestimmten -
bzw. bei Kooperationen in 8.2.1 und 8.3.1 geregelten - (zu
verhandelnden) Frist bei der Hochschule/Forschungsein-
richtung meldet und seinen Wunsch, eine priorititsbe-
griindende Erstanmeldung vorzunehmen, erklart. Ist das
geschehen, ist die Hochschule/Forschungseinrichtung ver-



pflichtet, die Erfindung in Anspruch zu nehmen. Sollte der
Industriepartner keinen entsprechenden Wunsch dufiern,
ist zu seiner Sicherheit vorgesehen, dass er die Ergebnisse

wenigstens iber ein nicht ausschlieffliches Nutzungsrecht
verwenden darf.

Forschungskooperation

Wegen der unterschiedlichen Zuordnung der Ergebnisse
als Industrie-, Hochschul- und Gemeinschaftsergebnisse
bieten die Vertragsbausteine an dieser Stelle drei Moglich-
keiten: Die Anmeldung erfolgt bei Industrie-Ergebnissen
allein durch den Industriepartner, bei Gemeinschaftsergeb-
nissen gelten die Ausfiihrungen bei der Auftragsforschung
entsprechend. Die Anmeldung bei Hochschul-Ergebnissen
obliegt einzig der Hochschule/Forschungseinrichtung. Dies
ergibt sich als Konsequenz aus den Regelungen tiber Lizen-
zen (Ziff. 6.3) und ist deshalb zwingend. Gleichwohl wird
sichergestellt, dass der eigentlich materiell Berechtigte,
namlich der Industriepartner, iiber den Inhalt der Anmel-
dung entscheidet.

Kleinere und mittlere Industriepartner, die weder eine
eigene Patentabteilung haben, noch regelméfig und auf
Dauer mit Patentanwalten zusammenarbeiten, dirften fur
gewohnlich Interesse daran haben, die formale Aufgabe der
Anmeldung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu
tberlassen.

Auftragsforschung Ubertragung

Die Anmeldung erfolgt sowohl im Namen der Hochschule/
Forschungseinrichtung als auch des Industriepartners in
Form einer Gemeinschaftsanmeldung. Sie kann im Grund-
satz von jedem beliebigen der beiden Vertragspartner vor-
genommen werden. Diese missen sich unter Berticksichti-
gung der Interessenlage und der Moglichkeiten hinsichtlich
einer Schutzrechtsanmeldung dartiiber einigen, wer die
Anmeldung ,technisch“ vornimmt.

Kleinere und mittlere Industriepartner, die weder eine
eigene Patentabteilung haben, noch regelméfig und auf
Dauer mit Patentanwilten zusammenarbeiten, diirften fiir
gewohnlich Interesse daran haben, die formale Aufgabe der
Anmeldung der Hochschule/Forschungseinrichtung zu
iberlassen.
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Auftragsforschung Lizenz

Die Anmeldung erfolgt in diesem Fall im Namen der Hoch-
schule/Forschungseinrichtung, was angesichts der lediglich
vorliegenden Lizenz im Verhiltnis zu der Variante Ubertra-
gung zwingend ist. Die Parteien stimmen sich iiber die Aus-
wahl eines Patentanwalts und tiber den Inhalt der Anmel-
dung ab. Die Expertengruppe geht davon aus, dass fur die
Schutzrechtsanmeldung und insbesondere deren Umfang
und Breite ohnehin eine enge Abstimmung zwischen den
Parteien stattfindet. Ggf. kann es sich anbieten, sogar zwei
Anmeldungen vorzunehmen: eine, die einen engen Schutz-
bereich aufweist, und eine, die den Versuch eines breiteren
Schutzumfangs des Schutzrechtes unternimmt.

Anmelderstellung
Forschungskooperation

Die nachfolgenden Ausfithrungen bei der Auftragsfor-
schung gelten fiir Gemeinschaftsergebnisse in Forschungs-
kooperationen ebenfalls. Einer gesonderten Regelung
bedarf es nach Ansicht der Expertengruppe jedoch, wenn
der Projektleiter und andere auf Seiten der Hochschule/
Forschungseinrichtung Beteiligte an der Erfindung einen
deutlich unter 50 Prozent liegenden Anteil haben. Nament-
lich bei einer Beteiligung unter 20 Prozent verzichtet die
Hochschule/Forschungseinrichtung auf ihre Teilnahme an
der Anmelderstellung. Ein begriindetes Interesse an Visibi-
litat ist dann namlich nicht zu verzeichnen. Liegen dagegen
Industrie- und Hochschul-Ergebnisse vor, ist eine geson-
derte Regelung nicht erforderlich.

Auftragsforschung Ubertragung

Die Anmelderstellung ist in Ziff. 9 als Treuhandverhiltnis
ausgestaltet. Damit wird verdeutlicht, dass der Industrie-
partner materiell berechtigt ist, obwohl die Anmeldung
sowohl im Namen der Hochschule/Forschungseinrichtung
(vgl. die entsprechende Variante unter Ziff. 8) als auch im
Namen des Industriepartners, also als Gemeinschaftsan-
meldung, erfolgt. Um Unstimmigkeiten zwischen den Par-
teien zuvorzukommen, bestimmt Ziff. 9 dariiber hinaus,
dass die Erstanmeldung eine deutsche oder européaische
Patentanmeldung sein soll. Selbstverstindlich konnen die
Parteien davon abweichende Vereinbarungen treffen. Im
Hinblick auf das Kenntlichmachen ihrer Beteiligung ist die
Hochschule/Forschungseinrichtung ausreichend geschiitzt,
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wenn sie wihrend der ersten 18 Monate als Mitanmelder
zu erkennen ist. Dies wird dadurch sichergestellt, dass die
Anmeldung auch unter ihrem Namen erfolgt und vero6f-
fentlicht wird. Die Vertragsbausteine sehen nach Ablauf der
18 Monate eine Ubertragung auf den Industriepartner vor,
womit auch das Treuhandverhiltnis erlischt.

Auftragsforschung Lizenz

Hinweis: Ab dieser Regelung unterscheiden sich die Vertrags-
typen auch in ihrer Nummerierung, denn fiir die Variante
Lizenz bedarf es keiner Regelung der Anmelderstellung. Diese
liegt zwingend bei der Hochschule/Forschungseinrichtung.

Weitere Schutzrechtsanmeldungen, Schutz-
rechtsvalidierungen, Schutzrechtsaufgaben
in einzelnen Landern

Forschungskooperation

Im Bereich der Forschungskooperation bietet die Experten-
gruppe zwei Varianten der Auslandsanmeldung (bei
Gemeinschafts-Erfindungen) an, die individuell von den
Parteien zu vereinbaren sind:

Es besteht zum einen die Moglichkeit, dass dem Industrie-
partner weitestgehende Freiheit eingerdumt wird. Ausge-
nommen hiervon sind Fille, in denen der Industriepartner
seine Rechte nach Ziff. 8.2.1 ibertragen hat.

Die Alternative betrifft Falle, in denen die Hochschule/For-
schungseinrichtung ein eigenes Interesse an der Aus-
landsanmeldung hat und auch die Moglichkeit besteht,
dass sie das Anmeldungsprozedere organisatorisch beglei-
tet. Ferner konnten die Parteien Liander bestimmen, in
denen der Industriepartner die Anmeldung jedenfalls
durchfithren muss. Sollte der Industriepartner an den
Schutzrechten in diesen oder anderen Lindern kein Auf-
rechterhaltungsinteresse mehr haben, so erhilt die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung die Option, diese Anmel-
dungen/Patente zu ibernehmen.

In der zweiten Alternative legen die Parteien (in der Regel
handelt es sich hier eher um regional agierende Unterneh-
men, die kein Interesse an weltweitem Schutz haben) fest,
in welchen Staaten eine Auslandsanmeldung erfolgt. Im
Ubrigen erhilt dann die Hochschule/Forschungseinrich-
tung die Freiheit, ggfs. in den verbleibenden Staaten selber
Schutzrechte anzumelden.

Auslandsanmeldungen, die Hochschul-Ergebnisse betref-
fen, sind in gesonderten Lizenzvertragen zu regeln. Bei
Industriepartner-Ergebnissen ist der Industriepartner frei,
iiber Auslandsanmeldungen zu entscheiden.

Auftragsforschung Ubertragung

Im Bereich der Auftragsforschung ist ein Industriepartner,
der die Forschungsergebnisse im Ausland anmelden will,
vollig frei. Er hat dabei weder Schutzrechtsaufgaben zu
beachten, noch ist er an die Restriktionen des Arbeitneh-
mererfindungsrechts gebunden, da die Hochschule/For-
schungseinrichtung dem Industriepartner die entsprechen-
den Rechte Gibertragen hat.

Auftragsforschung Lizenz

Anders als bei der Variante der Ubertragung bedarf es bei
der Lizenz einer Abstimmung zwischen den Parteien, wie
mit Auslandsanmeldungen bzw. der Schutzrechtsaufgabe
in einzelnen Liandern zu verfahren ist. Die Expertengruppe
hat sich entschlossen, eine moglichst einfache Regelung
vorzuschlagen: eine, in einer gesonderten Anlage aufge-
fuhrte Liste, welche die auf Wunsch des Industriepartners
mindestens mit einer Anmeldung zu ,belegenden” Lander
enthilt. Fur die Lander dieser Liste, in denen die Hoch-
schule/Forschungseinrichtung keine Anmeldung durch-
fihren will, Gibertragt sie dem Industriepartner die entspre-
chenden Rechte.

Parallel hierzu lauft die weitere Regelung, dass bei Schutz-
rechtsaufgaben sinngeméf} ebenso verfahren wird.

Kosten der Schutzrechte
Forschungskooperation

Bei Kooperationsvertrigen liegt die Kostentragungslast bei
dem Industriepartner, soweit es um Industrie- und Gemein-
schaftsergebnisse geht — hiervon ausgenommen sind die
Falle der Rechtsiibertragung auf die Hochschulen/For-
schungseinrichtungen geméf Ziff. 6. Sofern der Industrie-
partner bei Hochschul-Ergebnissen die Option auf einen
Lizenzvertrag austbt, hat er auch in diesem Fall die Kosten
zu tragen. Erklart er hingegen, kein Schutzrecht haben zu
wollen, oder dufdert 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 Lizenzvariante.

Auftragsforschung Lizenz

Da die Hochschule/Forschungseinrichtung die Anmeldung
vornimmt, trigt sie alle Kosten, es sei denn, sie hat ihr
materielles Recht auf den Industriepartner ibertragen oder
die Lizenz erfasst vollumfinglich das jeweilige gesamte
Schutzrecht.

Vergiitung der Arbeiten bei der Auftragsforschung

Die Vergiitung der Arbeiten hingt stets vom jeweiligen Pro-
jekt ab und kann deshalb nur einzelfallbezogen verhandelt
werden. Insofern sei auf die einleitenden Ausfiihrungen zu
den EU-beihilferechtlichen Aspekten, insbesondere zum
Begriff des ,angemessenen Entgelts’, verwiesen. Dieser
Oberbegriff umfasst sowohl den Marktpreis als auch, wenn
ein solcher nicht ermittelbar ist, die Gesamtkosten der
Dienstleistung zuziiglich einer Gewinnspanne; alternativ
kann das Entgelt nach dem sog. Arm’s-length-Prinzip ver-
handelt werden.

Die Vertragsbausteine verweisen auf die gesondert zu erstel-
lende und zu verhandelnde Anlage 5 (respektive Anlage 4
bei der Variante Lizenz), die insbesondere auch fiir die Ver-
glitung von Erfindungen nach der sogleich zu besprechen-
den Ziff. 13 (respektive Ziff. 12 bei der Variante Lizenz)
wesentliche Bedeutung hat und folgende Details enthalten
sollte: Summe, Meilensteine, Falligkeit, Meldepflicht und
Nachrichtpflichten, Nebenkosten, Grundlagen der Erfin-
dervergiitung (Anteil).

Kostentragung bei der Forschungskooperation

Im Bereich der Forschungskooperation kdnnen den Hoch-
schulen/Forschungseinrichtungen bereits mit der Vorhal-
tung eines entsprechenden Erfindungsmanagements Kos-
ten entstehen. Daher ist bereits bei der ,Meldung” der
Erfindung von den Industriepartnern ein zu vereinbaren-
der Sockelbetrag zu zahlen. Dieser ist nur dann zu leisten,
wenn der Industriepartner die Erfindung fr schutzwiirdig
halt (Ziff. 8.2 und 8.3).

VORBEMERKUNG UND FIBEL 65

Vergiitung von Erfindungen

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

Forschungskooperation

Die Erfindung ist bei kommerzieller Nutzung nach der
Erstanmeldung zu vergiiten. Hierfiir bieten die Vertrags-
bausteine drei Varianten an:

1. Alternative 1 sieht eine Staffelung von Pauschalbetragen
vor, die sich je nach Nutzungsbeginn unterscheiden;

2. bei Alternative 2 legen die Parteien bereits bei Vertrags-
schluss Meilensteinzahlungen fest;

3. Alternative 3 lasst die konkrete Vergiitung bei Vertrags-
schluss noch offen und enthilt lediglich eine Formulie-
rung Uber eine angemessene Vergiitung, die den Par-
teien 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 Industrie-
zweige Genige zu tun. Im Vergleich zur Automobilindustrie
fallen beispielsweise in der Pharmaindustrie pro marktfa-
higem Produkt erheblich weniger Erfindungen an. Die Ver-
glitungsregelungen werden durch die Definitionen der
Nutzung und Vergiitung fiir etwaige Einrdumungen von
einfachen Nutzungsrechten abgerundet.

Auftragsforschung Ubertragung und Lizenz

Die Expertengruppe entwickelte den Kompromiss, dass -
anders als bei Forschungskooperationen - bei Auftragsfor-
schung ein Vergiitungsgesamtmodell gefunden wird, das
alleine vorgeschlagen wird. Dieses Modell versteht sich
dahingehend, dass in der Vergtitung nach Ziff. 12 (respek-
tive Ziff. 11 bei der Variante Lizenz) auch bereits die Ent-
gelte fur die Einrdumung der Alt- und Neurechte bzw.
deren Ubertragung enthalten sind. Den Parteien steht es
frei, die entsprechenden Anteile auszuweisen, die bei der
Variante Lizenz auch eine Umsatzbeteiligung darstellen
konnen. Wesentlich ist, dass bei der Festlegung des Anteils
der vorgenannten Pauschalvergiitung, der die Alt- und
Neurechte betrifft, oder der Lizenz die branchenspezifi-
schen Besonderheiten und Erfahrungswerte hinsichtlich
der Anzahl und Werthaltigkeit der bei der Durchfithrung
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des Vertrages voraussichtlich entstehenden Erfindungen
(vgl. den Text in Ziff. 12.1 bzw. 13.1) bertcksichtigt wer-
den.

Diese Vergiitungsklausel korrespondiert mit der Offnungs-
klausel in Ziff. 12.2 bzw. 13.2, die wie eine ,Bestsellerrege-
lung® im Sinne des Urheberrechtes zu lesen ist. Fiir Erfin-
dungen, bei denen nach den in Ziff. 13.2 geregelten
Mechanismen die Ertrage und Vorteile in einem auffilligen
Missverhiltnis zu den Pauschalvergiitungen nach den
Anteilen der Pauschalvergiitung nach Ziff. 12 (bzw. Lizenz
nach Ziff. 11) stehen, miissen die Parteien sich iiber eine
angemessene Beteiligung der Hochschule/Forschungsein-
richtung verstindigen. Bezliglich der Durchsetzung des
Anspruchs wird auf den gewohnheitsrechtlich anerkann-
ten Auskunftsanspruch verwiesen.

Mediation, Schiedsgericht

Um den Besonderheiten der Drittmittelforschung gerecht
zu werden, hielt es die Expertengruppe fiir sinnvoll, ein
(ggf. stindiges) Schiedsgericht einzurichten, das - nach vor-
angegangener Mediation - unter Berticksichtigung der
Besonderheiten des gewihlten und ausformulierten Ver-
tragstyps eine auergerichtliche Einigung zwischen den
Parteien herbeizufiihren versucht, gegebenenfalls mit
LZwingender“ Vorschlagsklausel. Die Besetzung eines derar-
tigen Schiedsgerichtes sowie die Auswahl eines entspre-
chenden Mediators werden besondere Praxiserfahrung auf

dem Gebiet der gegenstindlichen Kooperationen erfordern.

Eine Mediation bzw. eine schiedsgerichtliche Losung emp-
fiehlt sich moglicherweise insbesondere fiir die Frage, ob
ein Fall der Offnungsklausel gemaf Ziff. 13.2 vorliegt.

Nattrlich ist es den Parteien unbenommen, auch eine
Klausel aufzunehmen, die einen Gerichtsstand - statt der
Mediation bzw. des Schiedsverfahrens - vorschreibt und
damit den Weg zu den ordentlichen Gerichten eréffnet.

Geheimhaltung

Wie in allen vergleichbaren Vertrigen tiblich, miissen auch
diese Vertragstypen eine Geheimhaltungsklausel enthal-
ten, die - entsprechend den Ublichkeiten in der Praxis -
gegebenenfalls auch auf eine schon vorangehend abge-
schlossene Geheimhaltungsabrede Bezug nimmt und diese
fortgelten lasst oder aber auch aufhebt, dann allerdings
zwingend mit Regeln - vergleichbar den hier vorgeschlage-
nen - zur weiteren Geheimhaltung ersetzt.

Rechts- und Sachméngelhaftung

Wie alle Vertrage mit Schutzrechtsbezug unterliegen auch
diese Vertragstypen Besonderheiten hinsichtlich der
Rechts- und Sachméngelhaftung. Die Rechtsprechung ord-
net derartige Vertrige nicht zu Unrecht als Wagnisvertrige
ein, sodass zum Beispiel die Nichtigerklarung eines Schutz-
rechtes nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages fithren
kann. Die iibrigen Bestimmungen bemiihen sich um einen
angemessenen Ausgleich im Hinblick auf die Haftung aus
derartigen Vertragen. Insbesondere wird nicht etwa eine
Freistellung durch die Hochschule/Forschungseinrichtung
gefordert (Ziff. 16.5).

Verteidigung von und Angriff aus Schutzrechten

Die Regelungen zur Verteidigung von und Angriffen aus
Schutzrechten nehmen jedenfalls in Lizenzvertrigen einen
breiten Raum ein. Die Mitglieder der Expertengruppe
haben sich bewusst darauf verstindigt, es bei Forschungs-
kooperationen und der Variante Ubertragung der Auftrags-
forschung bei einer rudimentiren Regelung zu belassen,
die lediglich von einer gegenseitigen Unterrichtungspflicht
ausgeht. Nur bei der Variante Lizenz muss der Vertrag eine
Verpflichtung der Hochschule/Forschungseinrichtung ent-
halten, die Neurechte wihrend der Dauer des Lizenzvertra-
ges aufrechtzuerhalten und gewisse Verpflichtungen in
Bezug auf Angriffe aus Schutzrechten und die Verteidigung
der Schutzrechte aufzunehmen (Ziff. 17.2).

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

Marketing

Die Regelung zum Marketing bedarf keiner weiteren Erlau-
terung. Individuell zu verhandeln ist, ob gegebenenfalls
wesentlich ausfiihrlichere Verpflichtungen getroffen wer-
den oder ob eine solche Regelung insgesamt weggelassen
wird.

Vertragslaufzeit und Regelungen fiir die Zeit nach
Beendigung des Vertrages

Da es sich jedenfalls bei dem Vertragstyp Auftragsfor-
schung um einen Vertrag handelt, der in wesentlichen Tei-
len werkvertraglichen Regelungen des BGB unterliegen



dirfte, benotigt man hierfiir jedenfalls in der Regel keine
Definition der Vertragslaufzeit, was nicht bedeutet, dass
man nicht Sonderkiindigungsregelungen und Folgen der
Beendigung des Vertrages regeln sollte. Fiir den anderen
Vertragstyp der Forschungskooperation hingegen ist die
Regelung einer Vertragslaufzeit natiirlich essenziell. Darii-
ber hinaus ist immer eine Festlegung in Bezug auf Ter-
mine/Fristen (vgl. Ziff. 4) sinnvoll.

Wichtig ist die Regelung zur auflerordentlichen Kiindi-
gung (Ziff. 19.2). Die dort enthaltene spezielle Regelung in
Ziff. 19.2.1 variiert nach den Vertragstypen. Sowohl bei der
Variante Ubertragung der Auftragsforschung als auch im
Hinblick auf Gemeinschaftsergebnisse bei der Forschungs-
kooperation enthilt diese die Moglichkeit des Rechtertick-
falls in der dort beschriebenen besonderen Konstellation.
Im Fall der Variante Lizenz fiir die Auftragsforschung regelt
die entsprechende Klausel (Ziff. 18.2.1) ein schon vorbe-
stimmtes nicht ausschlieRliches Nutzungsrecht. Diese Rege-
lungen sollen u. a. den Insolvenzfall gerade bei kleinen und
mittleren Unternehmen fiir die Hochschule/Forschungs-
einrichtung absicherbar machen. Sie gehen auf die Ausfiih-
rungen des Bundesgerichtshofs in dem Urteil vom 17.11.2005,
(IX ZR 162/04 =GRUR 2006, 435) zurtick.

Schlussbestimmungen

Die Schlussbestimmungen runden die Vertragstypen ab und
entsprechen den Ublichkeiten im internationalen Rechts-
verkehr. Soweit die Hochschule/Forschungseinrichtung
wirksam Gerichtsstinde vereinbaren kann, ist dies nach
Ziff. 20.3 aufzunehmen, falls gewiinscht. Wichtig ist, dass
bei Abschluss des Vertrages mit einem auslandischen Ver-
tragspartner gegebenenfalls die Anwendung deutschen
Rechts vereinbart wird (Ziff. 20.4).
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