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Uberwiegendes Interesse an Erfindungen, Urheberrechten +
Know-how kumulativ oder alternativ mit Erfindungen

Immer haufiger gemischte Lizenzen

e Erfindungen
e Urheberrechte
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Liegt auch an technischen Entwicklungen
o MP3
e MPEG4
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2. Nutzungsrechte, Unterlizenz, Ubertragbarkeit
a. Nutzungsrechte

1. Definition

e ausschlieBliche Lizenz <
2. Vor-/Nachteile
1. Definition

+ alleinige Lizenz < 2. Vor-/Nachteile
1. Definition

» nichtausschlieBliche < > Vor/Nachtelle

Lizenz

Wie kodnnte ein Lizenzprogramm am Beispiel einer Technologie, die als Basis
eine sehr allgemein gehaltene und damit breit angelegte Erfindung und

Urheberrechte und Know-how hat, aussehen? Bild eines MP3-
1.MP3 —> Players
z.B.: —>  juke-box
2. Laser
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lichkeit 1

N
VU

Nur 1

mLC!

usschlieBliche Lizenz an 1 Lizenznehmer

—>

Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer, der ihm die komplette Arbeit
beziglich Herstellung, Vertrieb, MarkterschlieBung, Marketing etc.
abnimmt.

Vorteile:

e Hohere Einnahmen moglich

e Lizenznehmer hat keine Konkurrenten
 Lizenzgeber hat nur 1 Lizenznehmer. Lizenzgeber ist von einem

Partner komplett abhéngig. Es bedarf differenzierter Uberlegungen
bezuiglich Unterlizenzierbarkeit, Ubertragbarkeit, Geldflissen,
Vertragsdauer, Kiindigung.

e Lizenznehmer muss mehr Geld zahlen als bei Alleinlizenzierung,
ausschlieBlicher Lizenz auf dem 6rtlichen und/oder sachlichen
Anwendungsgebiet, nichtausschlieBlicher Lizenz.
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Moglichkeit 2
Alleinlizenz:

neben Lizenznehmer (ausschlieBliche Lizenz) hat auch Lizenzgeber zu definierende
Nutzungsrechte

—— >

Lizenzgeber kann neben Lizenznehmer bestimmte Nutzungsrechte
ausiben (= reduzierte Abhangigkeit)

Vorteile:

e Lizenznehmer bekommt aufgrund der Nutzung des Lizenzvertrages
auch Verbesserungen/Weiterentwicklungen (- soweit vertraglich
vereinbart -)  eher, da auch Lizenzgeber Praxiserfahrung und
Technologie sammelt; geringe LizenzgebUhren

Nachteile:

Lizenzgeber bekommt geringere Lizenzgebihren

e Lizenznehmer hat Konkurrenz
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Moalichkeit 3

Mehrere ausschlieBliche und/oder alleinige Lizenzen mit verschiedenen sachlichen
Anwendungsgebieten und/oder 6rtlichen Vertragsgebieten.

ausschlieBliche Lizenz auf sachlichem Anwendungsgebiet
A (= Laser zum Schneiden von Gummibarchen)

ausschlieBliche Lizenz auf sachlichem Anwendungsgebiet
B (= Laser zum Schneiden von Aluminiumblech von 3 mm
Dicke) fur Deutschland

v

ausschlieBliche Lizenz auf sachlichem Anwendungsgebiet
B (= Laser zum Schneiden von Aluminiumblech von 3 mm
Dicke) fur Italien

v

alleinige Lizenz auf sachlichem Anwendungsgebiet C
(= Laser zum Schneiden von Stahlrohren bis 5 cm
Durchmesser; Lizenzgeber und Lizenznehmer nutzen
parallel)
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@ Vorteile: -« Lizenzgeber verteilt Risiko und erhalt
hohere Lizenzgebihren

e jeder Lizenznehmer hat trotz Trennung
nach sachlichen und/oder ortlichen Ver-
tragsgebieten exclusive Marktpositionen

® Nachteile: - Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer
kontrollieren

e Lizenznehmer hat begrenzte ausschlieBliche
Nutzung
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Moglichkeit 4

beliebig viele nichtausschlieBliche Lizenzen mit/ohne Einschrankungen
bezlglich sachlichem Anwendungsgebiet und/oder 6rtlichem Vertragsgebiet.

Lizenznehmer 1

Lizenznehmer 2
/,- Lizenznehmer 3

Lizenznehmer 4

LI S |

Lizenznehmer 5

Lizenznehmer N.N.
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® Vorteile: e Lizenzgeber hat sehr breite Risikostreuung
und hoéhere Lizenzeinnahmen

e Lizenznehmer hat Nutzungsmaoglichkeit
und bezahlt moderate LizenzgebUhren

® Nachteile:

Lizenzgeber muss mehrere Lizenznehmer
kontrollieren

e Lizenznehmer hat grof3e Konkurrenz
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Moglichkeit 5
MIX aus Mdglichkeiten 1 - 4

1 ausschlieBliche Lizenz auf kleinem sachlichen
— Anwendungsgebiet A in Frankreich

\ 1 ausschlieBliche Lizenz auf breitem sachlichen

l Anwendungsgebiet B in Deutschland und Italien

32 nichtausschlieBliche Lizenzen auf sachlichem
Anwendungsgebiet C (Frankreich, Deutschland,
ltalien, Spanien, Portugal)
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auf sachlichem (eingegrenztem)
Anwendungsgebiet und/oder
ortlichem (eingegrenztem)

Vertragsgebiet

und

b. Unterlizenz

* Unterlizenz: |izenzgeber = Lizenznehmer (= Unterlizenzgeber)==> Unternehmer 1
in Frankreich

==> Unternehmer 2

¢ Folge: Lizenzgeber hat zusatzlichen Vertragspartner in Deutschland

® aufpassen: GeldflUsse, Haftung, Kiindigung, Insolvenz, Information, Verteidigung,
Verletzung
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c. Ubertragbarkeit der Lizenz

1.
e Ubertragbarkeit der Lizenz: Lizenzgeber

mmsd | izeNznehmer

2.

Lizenznehmer oossp X"

e Folge: Lizenzgeber hat plétzlich neuen Vertragspartner

e aufpassen:  Geldflisse, Haftung, Kindigung, Insolvenz,
Information, Verteidigung, Verletzung

Lizenznehmer 1: ausschlieBliche Lizenz auf sachlichem
/ Anwendungsgebiet A in Deutschland
mmd> (Jnterlizenz an Unternehmer U 1, 2,3

\ Lizenznehmer 2: Nicht ausschlieBliche Lizenz in Frankreich
mmm)>  (Jbertragung der Lizenz auf Firma , X"
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Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung
o / n

1. Definitionen
2. Eigentum

3. Nutzungsrechte

a. Altrechte
b. Neue Rechte
aa) Erfindungen
bb) Urheberrechte, Know-how
cc) gemeinschaftliche Rechte
dd) Nutzungsrecht an Ergebnissen fir
Forschung und Lehre

4. Verdttentlichung, Werbung
5. Uberblick
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Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie Forschungsinstitut

1. Definitionen § 7 Ergebnisse

1.1 ,,VERTRAGSG!EQI_ENSTAND" ist_das in 7.1 Ergebnisse im Sinne dieses Vertrages
Anlage 1 spezifizierte Erzeugnis. sind schutzrechtsfahige Erfindungen,

qualifiziertes Know-how nach der

1.2 ,,ERGEBNIS" sind der VERTRAGSGEGEN- Verordnung (EG) Nr. 240/96 der
STAND einschlieBlich aller Prototypen, Ent- Kommission vom 30.01.1996 und
wiirfe, Vorstufen und aller dazugehérigen einfaches, nichtschutzrechtsfihiges
Unterlagen sowie alle sonstigen Arbeits- und Know-how.

Entwicklungserzeugnisse, Ideen, Know-how,
Erkenntnisse und Erfahrungen geschiitzter,
schutzfahiger und nicht schutzfiahiger Art und
in jeder Form, die bei Durchfiihrung der Ent-
wicklungsarbeiten am VERTRAGSGEGEN-
STAND entstehen.
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Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

1. Definitionen

1.3 ,, INFORMATIONEN" sind Kenntnisse
und Erfahrungen schutzfahiger und nicht
schutzfahiger Art und in jeder Form, auf
dem Gebiet des VERTRAGSGEGEN-
STANDES, die vor Inkrafttreten dieses
Rahmenvertrages bei B oder bei A
vorhanden waren oder auBerhalb
der Durchflihrung der Entwicklungs-
arbeiten am VERTRAGSGEGENSTAND
entstehen, soweit der jewellige Vertrags-
partner Uber solche Informationen ver-
flgungsberechtigt ist.

BIRD & BIRD
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Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

Eigentum

6.1 Das ERGEBNIS in seiner verkorperten
Form und die dazugehorigen Unterlagen
werden mit der Erstellung, und zwar be-
reits wahrend der Entwicklung oder
Planung in dem jeweiligen Bearbeitungs-
zustand, Eigentum von B mit dem Recht

zur beliebigen Benutzung und Verwertung.

Soweit das ERGEBNIS in Zeichnungen,
Modellen, Berichten, Datentragern,
Mustern und sonstigen Gegenstanden
verkdrpert ist, gehen diese mit ihrer
Entstehung, und zwar in dem jeweiligen
Bearbeitungszustand, in das alleinige und
uneingeschrankte Eigentum von B Uber.

BIRD & BIRD

Forschungsinstitut

7.2 Entstehen im Rahmen des
Vorhabens schutzrechtsfahige
Erfindungen, deren Erfinder
Angehorige der M sind, so
stehen diese Erfindungen der
M zu.




Industrie
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Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Forschungsinstitut

7.3 \Vertragsgegenstandliche schutz-

rechtsfahige Erfindungen und
Erfindungsanteile werden die
Vertragspartner nach den Be-
stimmungen des Gesetzes Uber
Arbeitnehmererfindungen unbe-
schrankt in Anspruch nehmen. Die
Vertragspartner werden sich Uber
das zweckmaBige Vorgehen bei
der Anmeldung von
Schutzrechten, insbesondere bei
Gemeinschaftserfindungen,

abstimmen.




Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie

BIRD & BIRD

Forschungsinstitut

2. \Vertragsgegenstand, Bearbeitungszeit

2.1 Gegenstand des Forschungs- und
Entwicklungsauftrages sind die im
Angebot der F vorgesehenen Arbeiten

5. Forschungs- und Entwicklungsergebnis,
Nutzungsrechte

5.1 Das Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnis wird dem Auftraggeber nach
Abschluss des Auftrages gemal3 dem
Angebot zur Verfligung gestellt




Il. Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Forschunasinstitut

A TR R LN | LR

3. Nutzungsrechte

a. Altrechte

6.5 Soweit B und/oder ein Vertrags-

partner von B bei der Nutzung und
Verwertung (einschlieBlich Her-
stellung und Vertrieb) des
ERGEBNISSES von INFORMA-
TIONEN von A notwendigerweise
Gebrauch macht, raumt A B hier-
mit ein kostenloses, zeitlich und
ortlich unbegrenztes Nutzungs-
recht an den entsprechenden
INFORMATIONEN in dem fiir die
Nutzung des ERGEBNISSES erforder-
lichen Umfang ein. Dieses Nutzungs-
recht beinhaltet das Recht, Unter-
lizenzen an den INFORMATIONEN zu
vergeben.

BIRD & BIRD

5.6 Werden bei Durchfithrung des

Auftrages bereits vorhandene
Schutzrechte der F verwandt, die
zur Verwertung des Forschungs-
und Entwicklungsergebnisses
durch den Auftraggeber notwendig
sind, erhdlt der Auftraggeber daran
ein gesondert zu vereinbarendes,
nichtausschlieBliches, entgeltliches
Nutzungsrecht, soweit dem keine
anderweitigen Verpflichtungen der
F entgegenstehen

] B (T S




Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Indiictyje
b. Neue Rechte
aa. Erfindungen

6.4 Soweit in dem Ergebnis schutzfihige
Erfindungen oder Gedanken enthal-
ten sind, ist B berechtigt, hierauf nach
freiem Ermessen auf ihren Namen -
unter Nennung des Erfinders von A
gemaB den jeweils geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen - in beliebigen
Landern Schutzrechte anzumelden,
diese aufrechtzuerhalten oder auch
jederzeit fallenzulassen. Die aufgrund
solcher Anmeldungen entstehenden

P PR T IS J-U U Y Y | [P T
unulzrednte genoren ausscniieblicn b.

A teilt B eine im Zusammenhang mit
der Durchfiihrung der Entwicklungsar-
beiten am VERTRAGSGEGENSTAND
entstandene Erfindung unverziiglich
mit.

BIRD & BIRD
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5.2 Der Auftraggeber erhilt an den bei
der Durchfiihrung des Auftrages
entstandenen Erfindungen und an
den von der F darauf angemeldeten
sowie ihr erteilten Schutzrechten ein
nichtausschlieBliches, unentgelt-
liches Nutzungsrecht fiir den seinem
Auftrag zugrundeliegenden Anwen-
dungszweck. Der Auftraggeber er-
stattet der F einen zu vereinbaren-
den Anteil der Kosten fiir Anmel-
dung, Aufrechterhaltung sowie Ver-
teidigung der Schutzrechte und
entrichtet bei Benutzung eine
pauschale Arbeitnehmererfinderver-
glitung, deren Hohe im Einzelfall
vereinbart wird.
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Industrie

Soweit B zur Anmeldung, Bearbeitung
und Verteidigung von Schutzrechten
aufgrund solcher Erfindungen Erkla-
rungen, Dokumente oder sonstige
Unterstltzungsleistungen von A be-
notigt, wird A diese B auf Wunsch un-
verzlglich abgeben bzw. gewahren. A

hieraus entstandene Kosten tragt B.

BIRD & BIRD

Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

5.3 Auf Verlangen erhalt der Auftrag-

geber anstelle des Rechts gemal3
Ziff. 5.2 an den bei Durchfihrung
des Auftrages entstandenen Erfin-
dungen und an den von der F darauf
angemeldeten sowie ihr erteilten
Schutzrechten ein ausschlieBliches,
entgeltliches Nutzungsrecht fir den
seinem Auftrag zugrunde liegenden
Anwendungszweck. Das Verlangen
ist spatestens drei Monate nach Mit-
teilung der Erfindung schriftlich
gegenuber der F zu erklaren.




Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

lom al: s mdhiar a | P PR FR B B
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NUTZUNGSRECHTE

8.1 An schutzrechtsfahigen, von der M
erzielten vertragsgegenstandlichen
Erfindungen und qualifiziertem
Know-how raumt M, XY eine Option
ein. Die Option erstreckt sich auf
den Erwerb einer ausschlieBlichen
Lizenz zu wirtschaftlich ange-
messenen, im Einzelfall zu verein-
barenden Bedingungen. Die Option
wird durch schriftliche Erklarung der
XY erworben. Die Erklarung muss
spatestens der Monate nach Anbie-
tung bei M eingehen.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung
Industrie Forschungsinstitut

Die Frist zur Austbung der Option
betragt 2 Jahre und beginnt mit Eingang
der Erklarung von XY, dass sie die Option
zu erwerben winscht. Eine Ver-langerung
der Optionsfrist ist im be-rechtigten
Einzelfall um zweimal ein Jahr mdglich;
dies ist der Fall, wenn trotz
branchenublicher Bemihungen eine
Entscheidung Gber die Austibung der
Option aus sachlichen Grinden nicht
getroffen werden kann oder das
Optionsende zur Unzeit fallt. Bei
Optionsdbernahme tragt XY rtck-
wirkend die entstandenen und fur die
Dauer der Optionsfrist zukUnftig ent-
stehenden Kosten des Erwerbs und der
Aufrechterhaltung von Schutzrechten.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung
Industrie Forschungsinstitut

8.4 Winscht ein Vertragspartner ein
Schutzrecht aufzugeben, so bietet
er dieses zunachst dem anderen
Vertragspartner zur entgeltlichen
Ubernahme an; Gbernimmt der
andere Vertragspartner das ange-
botene Schutzrecht, so geht es in
das unbeschrankte Eigentum Uber.
Der Gbernehmende Vertragspartner
tragt in diesem Fall auch die Zah-
lung der anfallenden Erfinder-
vergutung.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie Forschungsinstitut
6.5 Abs. 2

A hat keinerlei Nutzungs- und Ver-
wertungsrechte an den von ihm im
Rahmen dieses Vertrages fir B erar-
beiteten ERGEBNISSEN oder an dem
fir B erstellten VERTRAGSGEGEN-
STAND einschlieBlich samtlicher im
Rahmen der Entwicklungsarbeiten am
VERTRAGSGEGENSTAND ent-
standenen Vorstufen hierzu.

6.6 A wird samtliche im Zusammenhang
mit der Durchfiihrung des VER-
TRAGES stehenden Unterlagen so-
wie das ERGEBNIS und dessen Teile
bis zur Ubergabe an B fiir B verwah-
ren und im Falle des Untergangs oder
der Beschadigung unverziglich und
auf eigene Kosten Ersatz beschaffen.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

lom al: s mdhiar a
INMausiuric

6.7 A wird in geeigneter Weise dafir

Sorge tragen, dass er ohne zusatz-
liche Kosten fUr B die Rechte an im
ERGEBNIS enthaltenen Erfindungen
oder Gedanken von seinen Mitarbei-
tern erwirbt und auf B Ubertragt (siehe
unten S. 32).

A wird des Weiteren durch entsprech-
ende vertragliche Regelungen mit
seinen Mitarbeitern sicherstellen,

dass die Rechte am ERGEBNIS ge-
maf den vorstehenden Ziffern 6.1,
6.2 und 6.4 ausschlieBlich und ortlich,
sachlich und zeitlich unbeschrankt B
zustehen und diese Rechte auch nicht
durch die Beendigung der Vertrage
zwischen A und seinem Mitarbeiter
berUhrt werden.

BIRD & BIRD
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie Forschungsinstitut
A gewahrleistet ferner, dass dem Verzicht
auf Urhebernennung gemal Ziffer 6.3
keine Rechte der Mitarbeiter von A ent-
gegenstehen. Auf Verlangen von B ist A
verpflichtet, den Abschluss derartiger ver-
traglicher Bestimmungen mit den am
Projekt beteiligten Mitarbeitern nachzu-
weisen.

BIRD & BIRD




Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung
Industrie Forschungsinstitut
bb) Urheberrechte, Know-how
6.2 Soweit das ERGEBNIS durch Ur- 5.4 Der Auftraggeber erhdlt an den bei
heberrechte oder sonstige nicht tber- Durchflihrung des Auftrages ent-
tragbare Schutzrechte geschitzt ist, standenen urheberrechtlich ge-
raumt A B mit der Entstehung des schitzten Werken, erstellten Daten-
ERGEBNISSES unwiderruflich das banken sowie am entstandenen
ausschlieBliche, durch B allein Uber- Know-how ein nichtausschlie3-
tragbare, zeitlich, sachlich und 6rtlich liches, unentgeltliches Nutzungs-
unbegrenzte Recht ein, das ERGEB- recht fir den seinem Auftrag zu-
NIS - selbst oder durch Dritte - in un- grunde liegenden Anwendungs-
veranderter oder geanderter Form auf zweck. Die Einrdumung eines aus-
alle bekannten Nutzungsarten zu schlieBlichen Nutzungsrechts far
nutzen. den Anwendungszweck bedarf einer
gesonderten Vereinbarung.
8.2 An nicht schutzrechtsfahigen ver-
tragsgegenstandlichen ERGEB-
NISSEN der M erwirbt XY ein nicht-
ausschlieBliches Nutzungsrecht.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie Forschungsinstitut
Dieses Nutzungsrecht beinhaltet insbe-
sondere das Recht, das ERGEBNIS - selbst
oder durch Dritte - zu vervielfaltigen,
mittels jedweden Mediums zu verbreiten,
zuganglich zu machen, zu ver6ffentlichen,
zu bearbeiten und/oder umzugestalten, zu
vertreiben, auch mittels Leasing und
Vermietung und Dritten fir alle
Nutzungsarten - allein und nach freiem
Ermessen - beliebige Nutzungsrechte daran
einzuraumen. Mitumfasst ist u. a. auch das
Recht zur Online-Nutzung in allen
Kommunikationsnetzen (Internet etc.).
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

P [ -y PP - R B R
inaustrie Forschungsinstitut

Sofern es sich beim ERGEBNIS um
Softwareprogramme handelt, Gbertragt A
an B samtliche vorgenannten Nutzungs-
rechte sowohl hinsichtlich des Object
Codes als auch hinsichtlich des Source
Codes der Software.

6.3 A verzichtet ausdricklich auf das
Recht, als Urheber des ERGEB-
NISSES genannt zu werden.

BIRD & BIRD




Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

Industrie Forschungsinstitut

cc) Gemeinschaftliche Rechte 5.5. Erfindungen, die bei Durchfiihrung
des Auftrages von den Vertrags-

(6.7 S.2) partnern gemeinsam erzielt wer-
Gleiches gilt im Falle von gemeinschaft-lichen den (Miterfindungen), kénnen von
Erfindungen durch Mitarbeiter von A und jedem Vertragspartner benutzt und
Mitarbeiter von B fir den auf Mitarbeiter von lizenziert werden, ohne dass ein
A entfallenden Anteil an den finanzieller Ausgleich erfolgt. Die
Gemeinschaftserfindungen. Vertragspartner tragen jeweils

einen zu vereinbarenden Anteil der
Kosten fur Anmeldung, Aufrecht-
erhaltung und Verteidigung der
betreffenden Schutzrechte. Bei
urheberrechtlich geschitzten Wer-
ken, die bei Durchfiihrung des Auf-
trages von den Vertragspartnern
gemeinsam geschaffen werden
(Miturheberrechte), gilt Ziff. 5.5
Satz 1 entsprechend.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung
Industrie Forschungsinstitut

(7.2 Abs. 2) Werden die Erfindungen von
Mitarbeitern von XY gemacht, so stehen
sie XY zu. Gemeinschaftserfindungen
stehen der M einerseits und XY
andererseits gemeinsam zu. Die Anteile
bestimmen sich nach der Bedeutung des
Beitrages zur Gemeinschaftserfindung.
Kein Vertragspartner ist berechtigt, ohne
vorherige Zustimmung des anderen
Vertragspartners Uber seinen Anteil an
der Gemeinschaftserfindung zu ver-
flgen, unabhangig auf wessen Namen
die Gemeinschaftserfindung angemeldet
ist.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

industrie Forschungsinstitut
dd) Nutzungsrecht an Ergebnissen (5.3 S. 3) Die F behalt insoweit ein
fiir Forschung und Lehre nichtausschlieBliches, unentgeltliches

Nutzungsrecht fir Forschungs- und
Entwicklungszwecke.

8.3 Die M kann die vertragsgegen-
standlichen Ergebnisse kostenlos
und uneingeschrankt fr
wissenschaftliche Zwecke
(Forschung und Lehre) nutzen.

BIRD & BIRD




Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

PR [ -y -
inaustrie Fo

12.

12.1 Der Auftraggeber ist nach vor-
heriger Abstimmung mit der F
berechtigt, das Forschungs- und
Entwicklungsergebnis unter
Nennung des Urhebers und des
beteiligten F zu verdffentlichen.
Die Abstimmung soll mit Ruck-
sicht darauf erfolgen, dass
z. B. Dissertationen, Diplomar-
beiten oder Schutzrechts-
anmeldungen nicht beeintrachtigt
werden. Fir Zwecke der Werbung
darf der Auftraggeber den Namen
der F oder ihres F nur mit deren
ausdrucklicher Zustimmung ver-
wenden.

4. Veroffentlichung, Werbung
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

lom al: s mdhiar a | P PR FR B B
INMausiuric rors>ciiu Igbl IDULILUL

4. Verdffentlichung, Werbung 12.2 Verdffentlichungen der F, die den
Anwendungszweck betreffen,
werden rechtzeitig mit dem
Auftraggeber abgestimmt, soweit
der Auftraggeber ausschlieBliche

Rechte gemal Ziff. 5.3. erhalten
hat.
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Rechte am Ergebnis bei der Auftragsentwicklung

industrie Forschungsinstitut
§ 6
Verdffentlichungen
4. Veroffentlichung, Werbung Die erzielten Arbeitsergebnisse des M sind

grundsatzlich zur Veréffentlichung bestimmt.
M wird bei wissenschaft-lichen Publikationen,
die das Vertrags-objekt berihren, auf die
Belange von XY Ricksicht nehmen und daher
vor der Veroffentlichung den Wortlaut der
beabsichtigten Publikation XY Uber-senden,
um XY Gelegenheit zu einer Stellungnahme
mit der Zielsetzung zu geben, dass etwaige
Schutzrechts-anmeldungen nicht durch
neuheits-schadliche Vorpublikationen
gefahrdet oder Betriebsgeheimnisse
preisgege-ben werden. Eine Verzdgerung der
Publikation soll dadurch nach Md&glich-keit
nicht eintreten. XY wird daher das Erscheinen
der Publikation nicht un-billig verzégern oder
behindern.
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5. Uberblick

Bom ol o o cmnan m | P J T B B

inaustrie rorscnungsinstitut
1. Definitionen
2. Eigentum (+)

3. Nutzungsrechte

a. Altrechte nal,
unentgeltlich

(+)

nal, entgeltlich

b. Neue Rechte

aa) Erfindungen Eigentum nalL., entgeltlich (anteilig Patentkosten +

ArbEG); Option auf oder aL ./. angemes-sene
Lizenzgebuhr; nalL + aL nur bzgl.
Anwendungszweck

bb) Urheberrecht, Know-how nal, naL, unentgeltlich; aL ./. angemessene

Lizenzgebuihr; nalL + aL nur bzgl. Anwen-

nentgelt.
unentgeit dungszweck

cc) Gemeinschaftliche
Rechte s.0.S. 27
dd) Nutzungsrecht an
Ergebnissen fiir Forschung
und Lehre ) nal fiir Forschung und Lehre
4. Veroffentlichung, Werbung (-) Veroffentlichung nach Abstimmung

Jede Partei kann nutzen und lizenzieren;
keine Erlos-, sondern nur Kostenteilung
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Nutzungsrechte

nichtausschlieBlich

ausschlieBlich Vergutung

entspr. Auf- | heschrankt  TUTANWEN- ke schrankt
gabenstellung dungszweck

entgeltlich

Kostenerstattun
*

9
unentgeltlich

entgeltlich

unentgeltlich

entgeltlich

unentgeltlich

*anteilige/vollstindige Kosten fiir Anmeldung, Aufrechterhaltung und
Verteidigung der
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Nutzungsrechte in den AGB der

entspr. Auf- unbeschrankt far Anwen-
gabenstellung dungszweck

- o
Wuncch

—_—

unbeschrankt

- AGB: Aume erhilt Nutzungsrechte

Verglitung

entgeltlich

(ostenerstattung:

unentgeltlich

entgeltlich

unentgeltlich

entgeltlich

unentgeltlich

*anteilige/vollstindige Kosten fiir Anmeldung, Aufrechterhaltung und

gl hET

Verteidigung der
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Vertragspolitik
(Background)

€ NichtausschlieBliches Nutzungsrecht, soweit
zur Verwertung der F&E-Ergebnisse erforderlich

€ Lizenz/Entgelt
Gesonderte Vereinbarung

Evtl. ausschlieBliche Nutzungsrechte,
Lizenzvertrag
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Differenzierte Regelungen
(foreground)

Verwertungsrechten nur aufgrund
gesonderter Lizenzvereinbarung

> Einrdumung von

keine Standardlosung

Auftragsspezifische Lésungen unter Beruck-
sichtigung des Wertes der Erfindung far
den Auftraggeber einerseits und den Auf-
tragnehmer/FhG andererseits
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Differenzierte Regelungen
(foreground)

= Einraumung exklusiv begrenzter
Nutzungsrechte

® zeitlich
® o6rtlich

sachlich
Kopplung der Exklusivitat an Spezifika
~Frr 9 r~

-l -l

des Auftraggebers (z.B. Materialien,
Technik, Technologie)

Alternativ oder kumulativ!
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LiZéhnZ N 9 l Oom I'J nence
=» Bei begrenzter Exklusivitat

b
€ Marktibliche Lizenz
€ Vorzugsbedingungen
Beteiligung bei wirtschaftlich er-
folgreichen Erfindungen
Kostenerstattung (Schutzrechtskosten,
Arbeitnehmererfindervergitung

Jeweils zusatzlich zur F&E-Vergitung.

Alternativ: Lizenz-/Entgelt bereits in F&E-Vergltung
einkalkulieren.

Kompensation durch Folgeauftrage méglich.

BIRD & BIRD ER 4l . B T




Differenzierte Regelungen
(foreground)

= Einraumung nicht
exklusiver/exklusiver

dutzupgsreghte

® beschrankt (6rtlich, sachlich)
nicht exklusiv plus Konkurrenzschutz
Ubertragbar/nicht Gbertragbar

€ unterlizenzierbar/nicht
unterlizenzierbar/unterlizenzierbar nur an
bestimmten Personenkreis

Kombination exklusiv/nicht exklusiv
vermeiden!
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B. Bestimmung der angemessenen
Lizenzgebuhr und deren Uber-
wachung

. Lizenzgebihren
Il. Buchfuhrung/Buchpriifung

lll. Literatur

C. Konfliktmanagement

BIRD & BIRD B o N % P




I. Lizenzgebuhren

1. Grundlagen

(Patente, Know-how, Urheberrecht, Marken)
a. Forschung und Entwicklung
aa. vertikale + horizontale Vertrage

bb. muss der Auftraggeber (AG) fur Projekt-
erfindungen des Auftragnehmers (AN)
Lizenzgebuhren zahlen oder gehoren diese
Projekterfindungen des AN aufgrund der
Auftragserteilung automatisch dem AG???

BIRD & BIRD




Lizenzgebiihren

=> BGB
o ~Biedermeiermanschetten”
GRUR 1979, 540
-> wenn keine andere vertragliche Abrede;
kein Rechtsubergang!
(Lit., z.B. Bartenbach-Volz, ArbEG,
4. Aqu 2002, § 9 Rn. 196:
nur einfache Lizenz!)
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Lizenzgebiihren

. ~Bruckenlegepanzer”
GRUR 1983, 237
-> auch bei nur einfacher Lizenz:

besonderes Entgelt
(auch bei Werkvertrag!)

Sonderleistung

=> Erfindung
besonderes Entgelt
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Lizenzgebiihren

cc. Wann soll Lizenzgebuhr festgelegt werden?
bei Projektbeginn? - bei Projektende?

Interessenkonflikt AG - AN:

AG: Kalkulation der Projektkosten vor
Projektbeginn notwendig
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Lizenzgebiihren

aber: Entsteht tiiberhaupt Projekterfindung?
(bei wem?)
Welche Wertigkeit hat Projekterfindung?
Welche Bezugsgrof3e hat
Projekterfindung?
Was ist, wenn definierte Projektziele sich
wahrend des Projekts andern?
Gibt es Altrechte von AG und AN?
(Wertigkeit? Bezugsgrof3e)

BIRD & BIRD




Lizenzgebiihren

Lizenzgebiihrenart

(Einmalzahlung, Stuck-/Unterlizenz,
Ratenzahlung, Anrechenbarkeit ganz
oder teilweise, Mindestlizenz)
Zeitpunkt der Zahlung?

Bei Beginn des FUE-Vertrags?

Bei Beginn des Lizenzvertrags?

BIRD & BIRD




Lizenzgebiihren

Bei Produktionsbeginn?
Ruckforderbarkeit der Lizenzgebuhr?
Wer zahlt Patenkosten (= Lizenzgebiihr)

fur Projekterfindungen?

—> Festlegung der Lizenzgebuhren bei Projekt-
ende

—> Allenfalls Lizenzgebiihrenrahmen bei Projekt-
beginn festlegen
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Lizenzgebuhren

b. Lizenzvertrag

aa. Geldwerte Gegenleistungen (z.B.)
(1) Cross-Lizenz

(2) Co-development

(3) Gerate

(4) Mitarbeiteraustausch
(5) Werbung
(6) Wartung, Pflege
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Lizenzgebuhren
bb. Finanzielle Gegenleistungen
(1) Einmalzahlung —> China - Musterlizenz-

vertrag (2003) —> ,Kauf”

(2) Laufende Lizenzgebuhr (Stuck/Umsatz) —>
~Miete” incl. degressiver oder progressiver
Staffel

(3) Mindestlizenzgebuhr (excl. Lizenz)

(4) Optionsgebuhr

(5) Anrechnung (z.B. Verrechnung mit FuE-
Leistung)/Ratenzahlung/Riickzahlbarkeit bei
bestimmten Ereignissen (z.B. Nichtigkeit
eines der lizenzierten Patente; Know-how ist
nicht mehr geheim und wesentlich)
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Lizenzgebuhren

2. Lizenzgebuhrenberechnung

a. Ausgangssituation
e Hilfestellung nur aus bisherigen Erfah-
rungen bzgl. spezieller Anwendungen
e Oft keine Marktkenntnisse bzgl. Produkt-
preise und Lizenzgebuhren
e Produkte (Produkte + Verfahren) haufig
neu —> keine Vergleichsmoglichkeit
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Lizenzgebuhren

b. Losung

aa. Zunachst Bewertungsfaktoren zur
Rechtfertigung der Hohe der Lizenzgebuhr
sammeln:
Bewertungsfaktoren

Es sei hier nur auf einige wesentliche Ge-
sichtspunkte hingewiesen, die fur die Fest-
legung der Lizenzgebuihr eine Rolle spielen
konnen. Es sind dies z.B.:
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Lizenzgebuhren

o Allgemein

- Umfang des Benutzungsrechts (Monopol-
stellung, die der Lizenznehmer erlangt;
ausschlieBBliche, nichtausschlieBliche
Lizenz, Allein-Lizenz; Bundel von
Lizenzen; Cross-Lizenz; Patent und/oder
Gebrauchsmuster

— Status des Rechts: Erfindung, Patentan-
meldung, erteiltes Patent, Einspruch ein-
gelegt, Nichtigkeitsklage erhoben
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Lizenzgebuhren

— Steht KNOW-HOW oder Schutzrecht im
Vordergrund?

— Status des Rechts: Erfindung, Patentan-
meldung, erteiltes Patent, Einspruch ein-

naoalaat Nichtinlcaitclclane arhahan
ublby" l‘l‘ll‘lsl\bl‘ql\luyb Ww il IINVVINNL]
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Lizenzgebuhren

. Fertigung
— Fertigungsreife
— Entwicklungs- und Versuchskosten

— Mogliche Fertigungsart
(Einzelfertigung, Serienfertigung)
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Lizenzgebuhren

- Anforderungen an die Fertigung

(maschinelle Ausrustung, Werkzeuge,
Modelle, Vorrichtungen, Arbeitskrafte,
Materialbeschaffung)

— Einordnung in das Fertigungsprogramm
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Lizenzgebuhren

o Marktsituation

— Marktanteil (nach den in Betracht
kommenden Landern spezifiziert)

-~ Konkurrenzlage

a) Marktstellung des Lizenzgebers

b) Mitbewerber (auch kiinftig mogliche)
aa) In Bezug auf das Erzeugnis

bb) In Bezug auf die Lizenz
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Lizenzgebuhren

¢) Konkurrenzerzeugnisse des
Lizenzgebers, des Lizenznehmers,

von Dritten

— Lieferfahigkeit (eigene und fremde)

e Technischer Stand

— WA Aarbkavandtinnsl/liimeas 1ma Atcvaanmanm [lne
VVCILTICTIILWY |\.|\|U||y inni C|BC||C|| WIIL

nehmen (Konzentration der Entwick-
lungsarbeit aus Griinden der Rationali-

sierung und Sicherheit)

~uw
L =)
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— Weitergabe von Ergebnissen der
Forschungs- und Entwicklungsarbeit
(vertragliche Anspriiche)

-  Weiterentwicklung in fremden
Unternehmen (Ruckfluss von Know-How
bzw. Verbesserungserfindungen)

— Voraussichtliches Veralten der betreffenden
Type (technischer Fortschritt)

- Patentlage (im Vergleich zum Know-How)
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Lizenzgebuihren

— Patentlizenzen und sonstige Know-how-
Vertrage

— Spezielle (ungeschutzte) Erfahrungen
— Technischer Reifegrad; Automatisierungsgrad

— Produktionsverhaltnisse beim Lizenznehmer

Moglicherweise freiwerdende Kapazitat

e Absatzverhaltnisse

BIRD & BIRD




zen buhre

nzge

Li
o Lizenznehmer

— Nutzen fur den Lizenznehmer
Eingesparte Kosten; ermafligte Selbstkosten
(z.B. Entwicklungskosten, ausbleibende Fehl-
entwicklungen, Beratungskosten, Kosten flir
die Beschaffung von Produktionsmitteln und
den Aufbau zusatzlicher Abteilungen),
grofBere Umsatzmenge, erhohte Verkaufseriose

— Entwicklungsstand des Lizenznehmers

— Finanzielle Starke des Partners
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zenzqgebuhre
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e Entstehungskosten der Erfindung

— Berechenbare Grof3en (z.B. Kosten aus der
Beratung durch Spezialisten des Lizenzgebers,
Recherchenkosten, Kosten fur Anmeldung,
Erteilung, Aufrechterhaltung, Verteidigung
der Vertragsschutzrechte)

— Schatzwerte

BIRD & BIRD




Lizenzgebuhren

— Vergleichbare (Markt-) Preise flir Teile der
Erfindung (auch Erfahrungen aus vorange-
gangenen ahnlichen Fallen)

— Kosten des Firmenzeichens (Werbung fur den
Firmennamen oder das spezielle Erzeugnis)

— Nutzenentgang beim Lizenznehmer

BIRD & BIRD
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Lizenzgebiihren

e Art der Zusammenarbeit

— Kapitalverhaltnis (Beteiligung)

— Einfluss auf die Geschaftsflihrung
(z.B. Preisbestimmung)

— Rechnungslegung; Buichereinsicht

— Lieferung von Teilen (unter Beriicksichtigung
der Termine) an den Lizenznehmer (Bezugs-
rechte und -pflichten)

— Lieferung von Unterlagen aus Konstruktion,
Fertigung und Montage
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e Sonstige Faktoren

— Zusatzliche Vergabe von Know-how in Unter-
lagen (z.B. Zeichnungen, umfangreiche textile
Erlauterungen, Abbildungen, Schemata, Plane);
(zusatzliche) Markenlizenz und/oder Urheber-
rechtslizenz (z.B. an Dokumentationen
und/ oder Computerprogrammen)

— Steuerliche Aspekte (z.B. was bleibt nach der
steuerlichen Belastung von der Lizenzgebuhr
ubrig?)

— Juristische Fragen (z.B. Kindigung des Vertrags,
Urheber- und Eigentumsrechte)
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bb. Festlegung der Hohe der Lizenzgeblhr

unter Zuhilfenahme/Berlicksichtigung -

aktueller und einschlagiger
Rechtsprechung,

— von aktuellen und einschlagigen Entschei-
dungen der Schiedsstelle beim Deutschen

Patentamt,

— der Nr. 10 der Vergutungsrichtlinie fir
Arbeitnehmererfindungen,

— der Fachliteratur,
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— von Lizenzsatzen von Konkurrenzprodukten,

— von Schatzungen (Massenprodukt oder
Einzelstiicke) der ,richtigen” Bezugsgrofe
genaue Definition der Bezugsgrof3e incl. der
moglichen Abzige wie z.B. Fracht, Ver-
sicherung, Verpackung, Steuern;
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Beispiel:

~Nettoverkaufspreis” ist der von LN ihren
Kunden fur jeden Vertragsgegenstand oder
jeden Teil eines Vertragsgegenstandes in
Rechnung gestellte Betrag abzgl. Fracht, Ver-

sicherung, Steuern (Provisionen Rabatte,

\A/~ ﬂnlc-ll crhlann a-l-r nd nicht anh2iahhAar)
vvayiriin l.u.)\.lllqyc LC. SING NNt adzZiei INdAl ).

Was ist Vertragsgegenstand? Z. B. ein
patentgeschutztes Teilprodukt oder Gesamt-
produkt?
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Liz
cc. Besonderheiten

- Was fallt unter ,Verwertung”?
~verwerten” ist das Gebrauchen, Herstellen,
Herstellenlassen im Wege der verlangerten
Werkbank, Anbieten, Inverkehrbringen,
Verkaufen, Vermieten, Verleasen und sonstige
entgeltliche Verwertung. Unter entgeltliche
Verwertung fallen auch Gegenleistungen, die
im Zusammenhang mit Cross-Lizenzen, Nicht-
angriffsvereinbarungen und allen anderen

BIRD & BIRD




Lizenzgebuhren

Vertragen mit Dritten, die eine negative
oder positive Lizenz enthalten oder
aufgrund von Gerichts- (vor ordentlichen
Gerichten und/oder Schiedsgerichten)
und/oder gerichtlichen und/oder
auBBergerichtlichen Vergleichsverfahren
von LN in Verbindung mit der Nutzung
der Vertragsschutzrechte und/oder des
Know-How erzielt werden.
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- Gemeinschaftserfindung

Prablem: Ein Vertragspartner produziert nicht
und braucht daher vorherige Zustimmung des
Mitinhabers der Erfindung, um Erfindung mit
Dritten zu verwerten (FUE und/oder Lizenz)

Konsequenz: Zustimmung auch fiir Art, Hohe
der Lizenzgebiihren und fur Aufteilung der
Anteile erforderlich (Bundesreisekostengesetz
oder genaue Festlegung, wer zu welchen
Tarifen wie oft wohin kommen muss)
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3. Beispiele fur innovative Produkte
(= 100 % Marktanteil)

a. Kooperationsvertrag FUE —> Lizenzvertrag

Share calculation scheme (to be discussed)

weight factor

RELE- Basic 1
VANCE:

Essential 0,2/0,5/0,8
(dependent on economic value)
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weight factor

VALIDITY: Granted with examination 1
Search report without X, Y 0,8
Filed/granted without 0,2
examination

AREA: 1 country 0,2
1-5 countries 0,8
> 5 countries 1
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BASIC: any patent right,
which is uncircumventably infringed by
any X respectively Y.

ESSENTIAL: any patent right,
wich is considered to essential for an
economic implementation of a X
respectively a Y.

OPTIONAL: any patent right,
which is uncircumventably infringed by
any Yin the implementation of an
optional Z
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nint Liconsing b

1  Access to core X technique against affordable
royalty

l
-

2  One-to-one relationship used patents and
licensed patents

3 Targeted at X manufacturers

4  Standard approach whatever application
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Lizenzgebuhren

Basic and/or generally applicable economically
essential X rights

Liberal —>  conflicts with 2
Strict —> reduction importance of license
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Lizenzgebuhren

Inclusion of optional patent rights.

Requires license tailoring to align with 2

Conflicts with 4.
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Lizenzgebuhren

b. Lizenzvertrag
aa. Holzprodukte (Verfahrenspatent)

—> wirtschaftlich interessant aufgrund neuer
Gesetzgebung in 1996

Lizenzgebuhr = X % des Kostenvorteils/Jahr

< lsberacl = B 5Be)

- Basisjahr A
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Lizenzge
— Einstandspreise von 3 Holzsorten im Basisjahr A
(Holzsorten werden schon bisher fiir ahnliches

Holzprodukt genutzt;
Holzsortenpreise fiur Abrechnungsjahr werden
bei Lizenzgebuhrenabrechnung offengelegt)

— Einsparungen in % bei den 3 Holzsorten durch
Verarbeitung nach neuem Verfahren

— Umrechnung der Einordnungen je Holzsorte in
EUR/Tonne der gewonnenen Holzmasse
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Lizenzgebuhren

- Abzug der Herstellungskosten (Her-
stellungskosten fiir Abrechnungsjahr
werden bei Lizenzgebuhrabrechnung
offengelegt)

—> Differenz = Kostenvorteil

bb. Verpackungen: Patent und Know-how zur

Behandlung von Verpackungen (Verfahren
und Vorrichtung)

- ,,arune-Punkt-Gebuhr”
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Lizenzgebuhren

—> Bevorzugung von Einstoff - gegeniiber Mehrstoff-
verbindungen

Zum Zeitpunkt der Lizenzgebiihrenberechnung:

—> Stuckentgelt pro Verpackungseinheit und Ge-
wichtsentgelt fiir jede Packstoffkomponente
= ,Grune-Punkt-Gebuhr”

—> Stuckentgelt betrug 20 % der Gesamt-Griune-Punkt-
Gebuhr; Stiuickentgelt sollte entfallen, ge-
wichtsabhangige Geblihren sollten erhoht werden
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Lizenzgebuhren

—> Losungsversuch:
e BezugsgrofBe

Ein 150 g Joghurtbecher besteht aus 6,1 g
Polystyrol (= Becher) + 0,7 g Aluminium
(= Deckelfolie)

—> 1 Becher = 0,013 EUR Grune-Punkt-Gebuhr
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Lizenzgebuhren

e Hohe der Lizenzgebuhr

Vorteile Firma

 niedrigere Entsorgungsgebuhr
e einfachere Becherherstellung

Lizenzgebluihr:

X % der Grune-Punkt-Gebuhr
oder Y Pfennig pro Kg Verpackungsgewicht
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Lizenzgebuhren

cc. Ansatze zur Berechnung der Lizenzgebiihren
(1) Jahrliche Lizenzgebihren des Anlagenbetreibers:

Der Anlagenbetreiber, der den von ... vertriebe-nen ...
inclusive der vom ... patentierten ... kauft und
einsetzt, erhalt einen Lizenzvertrag, der ihn zur
jahrlichen Zahlung von L|zenzgebuhren verpfllchtet

Niaca Aviantia cirlh AAa ac cirlh ha
IO GC Ul ICIILICICII Jl\-ll, uq G2 JINdI IJCI amm UIII CII IC

Schlisselkomponente handelt, an der Wertschépfung.
Dazu erfolgt eine prozentuale

Vergutung auf der Basis der Maschinenkosten pro
Jahr.
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Lizenzgebuhren

Typische Kosten lassen sich wie folgt berechnen:

Beschaffungskaosten:

..... anlage.......ccccceeiiriiiiiriccieineeenees. 1.500.000 EUR
............. Y Beschaffungskosten (KB) 1.500.000 EUR
Anlagenkasten:

Abschreibungsdauer 5 Jahre
Abschreibung (KB/5a) 300.000 EUR/a
Zinsen (K x 0.5 x 7% /a) 52.500 EUR/a
Wartung (K; x 5% i a) 75.000 EUR/a
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Lizenzgebuhren

VerschleiB3teile (K; x 2% / a) 30.000 EUR/a
Raumkosten 24.000 EUR/a
Versicherung (K; x 0.2% / a) 3.000 EUR/a
......... ~ Anlagenkosten <K,) 484.500 EUR/a
Betriebskasten:

Elektrizitat (100kWx0.35DM/kWh) 35,00 EUR/h
........ gas 1,50 EUR/h
Kuhl- und Schmiermittel 1,50 EUR/h
Prozessgase (60 m3 x 0.7 x 1.5 EUR/m3) 63,00 EUR/h
......... 2 Betriebskosten (Kg,) 100,50 EUR/h
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Lizenzgebuhren

Die Hohe des Maschinenstundensatzes hangt ab von

der Nutzungszeit T, in h/a und folgt allgemein mit:
Ky = Ky/ T, + Ky,

Die Lizenzgebuhr betragt 3 % des Maschinenstun-
densatzes. Die Lizenzgebuhren pro Betriebsstunde

fallen ebenso wie der Maschinenstundensatz mit der
Nutzungszeit:
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Lizenzgebuhren

i biil K,):
allgemein: K, = (K, / T, + Kg,,) * 0.03

12.5
. . 100 P
Lizenzgebithr | ™
75 I —
’ \
K,/EUR/h ) —
S
000 3000 4000 000 6000
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Lizenzgebuhren

Da fiir jeden einzelnen Unterlizenznehmer eine
Kalkulation nach obigem Vorbild vermieden
werden soll, wird die oben angesetzte Kalku-
lation pauschal zur Berechnung der Lizenzge-
bilihren benutzt. Die Abrechnung erfolgt jahres-
weise auf der Basis der tatsachlichen Betriebs-
stunden der Anlage. Diese sind mit dem Be-
triebsstundenzahler des ...... nachzuweisen.
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Lizenzgebuhren

(2) Einmalige Lizenzgebuhr pro verkauftem .........
mit patentierter .......

Die Lizenzgeblihren pro verkauftem ....... fallen
nur bei Verkauf an Anlagen- oder Komponen-
tenherstellern bzw. -vertreibern an. Sie orien-
tieren sich prozentual am Verkaufspreis des
gesamten ...., der etwa zwischen 50.000 und
100.000 EUR liegen wird. Es werden in den
nachsten 2-3 Jahren schatzungsweise 5-10 pro
Jahr verkauft werden. Die Lizenzgeblihr be-

tragt 5 % des Verkaufspreises.
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Lizenzgebuhren

(3) Einmalige Lizenzgebuhr pro verkaufter
patentierter .......

Die Lizenzgeblihren pro verkaufter ....

orientieren sich prozentual am Verkaufspreis
der ..... Der Verkaufspreis der .... liegt bei ca.
100 EUR. Zur Zeit verkauft ..... ca. 150 .... pro

Jahr fir die Anlage in ..... Die Lizenzgebuhr
betragt 5 % des Verkaufspreises pro ....
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C. ,Matrix"” fur Vertragsverhandlungen

Monthlydeposit Collaboration| Licensing Total
Refundablagainst |agreement [agreement
thecollaboration
agreemenbranother
partnertaking ughe
collaboration
Prior tosigning |10 x EUR 10K | ... | . EUR 100K
thecollaborationf = EUR 100K after 10
agreement months
Collaboration Balanceof | .......... Nil paidabobe)
agreement EUR 100Kf orbalance;
signedbefore consultancgas
10 months. required
Consultancy a
EUR 500/day
Onsigningthe | s | EUR 40K EUR 40K
licensing plus 25 % off plus???
agreement patenfcosts
Uponeach systenh  ccveeeeeee | e EUR 30K/ |EUR 30K
sale nll systemsale |systemsale
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Lizenzgebuhren

Framework of Potential License Agreement

Scenario 1:

Scenario 2:

Scenario 3:

non exclusive license

non exclusive license

exclusive license

restricted to 5 years duration

Territorial validity

all countries in which patents
exist + worldwide Know-how
license

all countries in which patents
exist + worldwide Know-how
license

all countries in which patents
exist + worldwide Know-how
license

Products

xxx products for the Land-
Transport Industry:

L] Rail vehicles

L] automotive vehicles

xxx products for the Transport
Industry:

L] Rail vehicles

a automotive vehicles

o airplanes

restricted to precisely defined
products

= L€lahs Tor KNCW-NCW

transfer to be defined

o ships

Down-payment/Know-how
Transfer
1. payable after settlement of

the License Agreement 500.000,- 750.000,- 1.000.000,-
o non refundable
] non chargeable
a Nataile far Know_hawe

Running royalties

5 % (Sales < 1 Mio. )
4 % (1 < Sales < 10 Mio )
3 % (Sales > 10 Mio )

5 % (Sales < 1 Mio. )
4 % (1 < Sales < 10 Mio )
3 % (Sales > 10 Mio )

5 % (Sales < 1 Mio. )
4 % (1 < Sales < 10 Mio )
3 % (Sales > 10 Mio )

Minimum guaranteed license

fee

o payable after settlement of
the License Agreement

Year 1: 0,0
Year 2: 50.000,-
Year 3: 100.000,-
subsequent: 100.000,-

Year 1: 0,0
Year 2: 80.000,-
Year 3: 100.000,-
subsequent: 150.000,-

Year 1: 100.000,-
Year 2: 150.000,-
Year 3: 300.000,-
subsequent: 300.000,-

R&D contracts to Licensor

160.000,- /year for 5 years

200.000,- /year for 3 years

400.000,- /year for 5 years

BIRD & BIRD




Lizenzgebuhren

II. Buchfihrung/Buchpriufung
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Auditing Licensing
Agreements

Separate Bookkeeping, Reporting
&
Auditing as a requirement for a
continuous revenue stream?
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What's the difference
between a licensor and a

vampire?
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A vampire only sucks

blood at night!
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lii. Literatur
Berechnungsmodelle und Vertragsklauseln:

o .lizenzgebihren”, GroB/Rohrer, 2. Auflage,
Frankfurt am Main 2008

o Erfahrungswerte Deutschland/Japan/USA
—> S. 78 ff.

o Checkliste Lizenzvertrag
-> S. 290 ff.

Vertragsbeispiele
-> S. 327 ff.
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C. Konfliktmanagement
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Haben Sie noch Fragen?

Dr. Michael Grof}

Bird & Bird LLP
Pacellistrasse 14

80333 Mlnchen

Telefon: 089 3581 6000
Michael.gross@twobirds.com

Fraunhofer: 089 1205 2570
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Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses. www.twobirds.com
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