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Typische Inhalte eines Patentlizenzvertrags mit Kaufoption

Ein Patentlizenzvertrag mit Kaufoption regelt die Nutzung eines Patents durch einen
Lizenznehmer, der dadurch bestimmte Nutzungsrechte an einer Technologie erhalt und
diese spater erwerben kann. Hier sind die wesentlichen Bestandteile eines solchen Vertrags
kurz und verstandlich erklart:

1. Gegenstand des Vertrags

¢ Vertragsgegenstand sind Schutzrechte, technisches Know-how und zugehorige
Dokumente.
e Die Anlagen sind fester Bestandteil des Vertrags.
e Geltungsbereich sind alle Lander, in denen Schutzrechte erteilt oder angemeldet
wurden.
¢ Tipp: Prifen Sie genau, ob das Lizenzpaket alle relevanten Technologien
umfasst, die Sie bendtigen.

2. Lizenzgewahrung

e Der Lizenznehmer darf die Schutzrechte und das Know-how nutzen (nur bei
gultigem Vertrag & in bestimmten Landern).
e Die Lizenz ist exklusiv, d.h. Dritte (mit Ausnahme des Lizenzgebers) dirfen die
geschutzte Technologie nicht nutzen
e Keine Weitergabe der Lizenz ohne Zustimmung.
¢ Achtung: Der Lizenzgeber ist weiterhin berechtigt, das oder die Patente im

Rahmen seiner Lehr- und Forschungstatigkeit zu nutzen
3. Kaufoption

e Lizenznehmer kann Schutzrechte ganz oder teilweise kaufen, solange der Vertrag
lauft.
o Kauf erfolgt durch schriftliche Erklarung des Lizenznehmers gegeniiber dem
Lizenzgeber.
e Preis muss marktiblich sein.
¢ Tipp: Falls der Kaufpreis nicht vorab festgelegt ist, sollte ein neutrales

Bewertungsverfahren vereinbart werden.
4. Lizenzgebliihr und Zahlungsmodalitiaten

e Definition der Vergiitung: Ublich sind Einmalzahlung, laufende Gebiihren oder
umsatzabhangige Zahlungen.

e Fristen und Zahlungsbedingungen sind geregelt.
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d Tipp: Verhandeln Sie Zahlungsbedingungen, die zu lhrem Geschaftsmodell

passen.
5. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers

o Buchfihrung Gber Nutzung und Umsatze der Vertragsprodukte.
e Kostenlbernahme flr neue Schutzrechtsanmeldungen (bei Beantragung).
o Aufforderung der Anmeldung neuer Schutzrechte in weiteren Landern.
d Tipp: Klaren Sie friihzeitig, ob eine Unterlizenzierung z. B. an Partnerfirmen

moglich ist.
6. Rechte des Lizenzgebers

e Technische Know-how in physischer oder digitaler Form Ubergeben.
o Aufrechterhaltung bestehender Schutzrechte wahrend der Vertragslaufzeit.
o Kontrolle der Buchhaltung des Lizenznehmers durch einen Prufer.

9  Tipp: Ublicherweise sollte der Lizenzgeber diese Priifungskosten

Ubernehmen. Achten Sie auf eine Vereinbarung.
7. Schutzrechte und deren Verwaltung

e Lizenzgeber muss noch nicht eingetragene Schutzrechte unverziglich eintragen
lassen und tragt die Kosten dafur.
e Lizenznehmer kann den Lizenzgeber auffordern, neue Schutzrechte in weiteren
Landern anzumelden, muss aber die Kosten daflur Gbernehmen
d Tipp: Klaren Sie, wer fir die Verlangerung und Pflege dieser Patente

zustandig ist. Hier kann es sinnvoll sein, dass der Lizenznehmer eintritt.
8. Weiterentwicklungen der Technologie

e Beide Parteien dirfen Weiterentwicklungen vornehmen und neue Schutzrechte
anmelden, mussen sich aber dartber informieren.
e Wenn der Lizenzgeber ein neues Schutzrecht anmeldet, muss er dem Lizenznehmer
das Nutzungsrecht zu fairen Bedingungen anbieten.
¢ Tipp: Falls Sie eigene Innovationen auf Basis der lizenzierten Technologie

planen, stellen Sie sicher, dass Sie diese moglichst frei verwerten konnen.
9. Geheimhaltung

e Vertrauliche Informationen missen geschitzt und nur fur den Vertragszweck
genutzt werden.
e Weitergabe an Dritte nur erlaubt, wenn unbedingt nétig & der Empfanger zur

Geheimhaltung verpflichtet ist.
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e Gilt 2 Jahre nach Vertragsende; bei Kiindigung bis zum Ablauf des letzten
Schutzrechts.
d Tipp: Achten Sie darauf, dass die Geheimhaltungspflichten lhre Forschungs-
und Entwicklungstatigkeit nicht behindern.

10. Gewahrleistung und Haftung

e Lizenzgeber haftet nur fur bekannte oder grob fahrlassig unbekannte Rechtsmangel
e Bei Wegfall eines Schutzrechts, kann der Lizenznehmer Verglitung senken, oder
Vertrag kliindigen.
o Keine Haftung fur wirtschaftlichen Erfolg oder technische Brauchbarkeit.
d Tipp: Prifen Sie, wer die Kosten fir Rechtsstreitigkeiten Gbernimmt und wie

die Entscheidungsfindung erfolgt.
11. Laufzeit und Beendigung

e \Vertrag endet mit Ablauf des letzten Schutzrechts oder 10 Jahre nach
MarkteinfUhrung des ersten Vertragsprodukts.
e Lizenznehmer kann jahrlich mit 6 Monaten Frist kiindigen.
e Nach Kindigung kann Lizenznehmer die restlichen Produkte noch 12 Monate
verkaufen und muss vertrauliche Dokumente zuriickgeben/l6schen.
¢ Tipp: Planen Sie langfristig und prifen Sie, welche Optionen Sie nach
Vertragsende haben.

12. Sonstige Bestimmungen

e Jede Partei tragt ihre eigenen Kosten flr die Vertragsverhandlung.
o Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
e Anderungen missen schriftlich erfolgen.
¢ Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Vertragsrecht des jeweiligen Landes lhren

Interessen entspricht.

Zusammenfassung fiir Forscher

Dieser Vertrag ermoglicht es Ihnen, eine patentierte Technologie zu nutzen und spater zu
erwerben. Sie erhalten Rechte, mussen aber auch Pflichten erfullen, wie z. B.
Lizenzgeblhren zahlen und Berichte Uber die Nutzung erstellen. Achten Sie auf die Laufzeit,
Einschrankungen bei Weitergabe an Dritte und die Verpflichtung, das Patent aktiv zu

nutzen. Falls Sie Fragen haben, lohnt es sich, juristischen Rat einzuholen.
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