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Mellan Forskarpatent i Syd AB, nedan kallat
"FPAT", &enasidan

Och

«FNAMN>» «NN>», nedan kallad "Uppfinnaren”
dandrasidan, har tréffats féljande

OVERLATELSEAVTAL

KOMMENTARER

1 Bakgrund

1.1 Uppfinnaren har uppfunnit och utvecklat en
uppfinning avseende «uppfinningen» vilken
narmare beskrivsi Bilaga 1, nedan kallad
"Uppfinningen".

1.2 [Uppfinningen har patentsoktsi [ange
lander] pa séitt som framgar av
patentansokningarna Bilaga 2, nedan kallade
"Patentansokningarna’'.]

1.3 FPAT &r ett av universitet, hogskolor och
Teknikbrostiftelsen i Lund hel&gt bolag och har
till syfte att underlétta for anstélidavid
universitet och hogskolor i sbdra Sverige att
tillvarata och exploatera uppfinningar genom
licens- och exploateringsavtal..

Manga svenska for skningsresultat med stor
kommersiell potential har publicerats utan
foregaende patentsokning vilket i vissa fall har
inneburit att naringslivets intresse for
resultaten har minskat da man skulle fa svart
att fa tillbaka utvecklingskostnader .

1.4 Uppfinnaren &r intresserad av att till FPAT
overl &a Uppfinningen innefattande
Patentansotkningarna och dértill hdrande know-
how och annan kunskap och FPAT &r
intresserat av att forvarva Uppfinningen.

1.5 Mot angiven bakgrund har FPAT och
Uppfinnaren nu dverenskommit att FPAT skall
fOrvéarva aganderdtten genom ett
overldtelseavtal, nedan kallat “Avtalet”, till
Uppfinningen pa de villkor som framgar nedan.

2 Forvéarv av Uppfinningen

Uppfinnaren Gverlater till FPAT alla
Uppfinnaren tillkommande réttigheter till
Uppfinningen inklusive Patentansokningarna
och uppléater al den know-how och kunskap,
skriftligt som muntligt, som innehas av
Uppfinnaren avseende Uppfinningen.

For att en licenstagare skall ha gladje av
uppfinningen behdvs den kunskap somibland
ar dold under patentkraven. Det 6msesidiga
kravet &r att bada parter skall dra nytta av
uppfinningen. Att dverlata innebar att
aganderatten Gvergar till FPAT. Att upplata
innebar att géra know-how och annan kunskap
tillganglig for FPAT

C:\Sites\grafik och dokument\overlatelse.rtf2001-08-03 10:16:20




INTERNNR «Vart_internnr» FORSKARPATENT | SYD, 223 70 LUND

3 Registrering

Uppfinnaren atar sig att - utan kostnad -
underteckna alla erforderliga handlingar for att
Overfora aganderétten till Uppfinningen
inklusive Patentanstkningarnatill FPAT och
dtar sig vidare att - utan kostnad - lamna FPAT
erforderlig assistans harfor.

Vid korrespondens med patentverk osv ar det
viktigt att ratten 6verfors pa ett korrekt satt,
vilket ur sékerhetssynpunkt ofta innebar att
uppfinnaren skall skriva under alla relevanta
dokument s& att inte folk stjal uppfinningen.

4 Overforing av information

Information avseende Uppfinningen skall utan
sarskild erséttning dverforas pa foljande sétt, i
den man sdicke redan skett.

4.1 [Uppfinnaren skall senast vid Avtalets
undertecknande tillstalla FPAT samtliga
handlingar inklusive original handlingar
avseende Patentansokningarna .|

Denna paragraf galler endast om Uppfinnaren
redan sokt patent.

4.2 Uppfinnaren skall senast tio (10) dagar efter
Avtalets undertecknande eller vid anmodan till
FPAT overlamnaall relevant [annan] skriftlig
och paannat medium lagrad information
Uppfinnaren innehar avseende Uppfinningen.
Uppfinnaren skall aven, utan sarskild
erséattning, utarbeta och forse FPAT med utkast
pa engelska av underlag till patentansdkningar
och, i den omfattning FPAT skaligen begér,
annan dokumentation avseende Uppfinningen.

Detta innebar till sin forsta del att man skall
kunna dokumentera och presentera
uppfinningen pa ett korrekt satt.

Vi har ocksa onskat att fa underlaget Gversatt
till engelska for att fa en korrekt text.
Forskaruppfinningar ar ofta s komplexa att en
engel sk 6verséttning kan svarligen goras av
nagon annan &n en framstaende expert -
uppfinnaren galv. Vi har numera somrutin att
forsoka fa originaltexten inlamnad pa engelska
till svenska patentverket - for att sedan
Oversatta till svenska. Pa sa satt far vi en god
grund att sta pa infor utlandska ansokningar.
Malet &r saledes att fa kvalitet, inte att utnyttja
Uppfinnaren som billig arbetskraft.

4.3 Uppfinnaren skall vid anmodan 1&amna
FPAT alla de muntliga upplysningar och
kunskaper Uppfinnaren innehar betréffande
Uppfinningen som behovs fér att FPAT pa
basta mojliga sétt skall kunna kommersialisera
Uppfinningen.

4.4 For att stérka Uppfinningens kommersiella
varde skall al ny know-how och ny kunskap
avseende Uppfinningen, sa snart den framtagits
eller erhdllits, av Uppfinnaren palampligt sétt
kostnadsfritt Overforastill FPAT efter att

overl atel se skett enligt punkt 6.1 nedan.
Uppfinnaren skall, mot skalig ersattning, |amna

Ominsikten om den gjorda uppfinningen dkar
genom ytterligare forskning och dessa resultat
kommer under ‘uppfinningsparaplyet’ skall
dessa resultat tillstéllas Forskarpatent. Sddan
ny kunskap bidrar till att 6ka vardet av patentet
och gynnar saledes alla parter. Inte séllan ar
det nya kunskapen minst lika viktig som den
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FPAT erforderlig assistans vid uppréttande av
patentansokningar och andra handlingar
avseende s&dan ny know-how och ny kunskap,
innefattande utarbetande av beskrivningar av
sadan ny know-how och ny kunskap och
patentkrav darfor samt Overséttningar av
patentansokningar och andra handlingar till
engel ska spraket.

ursprungliga och da kan det vara en fordel att
den nya kunskapen automatiskt skapar
underlag for royalty. | en industriell situation
mellan en licensgivare och licenstagare ar det
naturligt att nya uppfinningar inom omradet
ocksa erbjuds licenstagaren pa likartade villkor
som den ursprungliga uppfinningen. For att en
licenstagare skall kéanna sig trygg &r det viktigt
att den produktutveckling etc som han gér inte
gar forlorad genom att uppfinnaren plétsligt
vander sig till en konkurrent och séljer
tillaggsuppfinningar som kanske omadjliggor
utnyttjandet av den ursprungliga uppfinningen.

5 Garantier

Uppfinnaren garanterar att:

5.1 Uppfinnaren ar«jamte» ensam agare till
Uppfinningen och Patentansokningarna och har
tillgang till dartill hdrande know-how och
annan kunskap.

Det forekommer tyvarr alltfor ofta att folk aker
snalskjuts pa andras uppfinningar - eller annu
Varre att nagon som aktivt bidragit inte namns.
| USA gar man ed pa att man ar rattmétig
uppfinnare

5.2 [Bilaga 2 innehdller samtligade
patentansokningar som hanfor sig till
Uppfinningen.]

5.3 Uppfinnaren veterligen icke ndgon tvist
pagar eller forestar, vilken kan paverka FPATSs
mojligheter att utnyttja Uppfinningen och

erhdlla dganderétten till densamma.

5.4 Tredje man veterligen icke har gjort
gdlande att Uppfinningen gor intrang i nagon
hans rétt och att Uppfinnaren icke kanner till att
risk harfor foreligger.

5.5 Tredje man veterligen icke har gjort intrang
i Uppfinningen och att Uppfinnaren icke kanner
till att risk harfor foreligger.

5.6 Uppfinnaren icke vidtagit nagon atgard
sasom offentliggorande eller publicering som
kan forhindra att Patentansokningarna eller
eventuellt kommande patentansokningar
beviljas och att Uppfinnaren g heller underl it
att vidta ndgon tgard som kan fatill foljd att
beviljande av ndgon av Patentansdkningarna
eller eventuellt kommande patentansokningar
forsvaras eller forhindras.

C:\Sites\grafik och dokument\overlatelse.rtf2001-08-03 10:16:20




INTERNNR «Vart_internnr» FORSKARPATENT | SYD, 223 70 LUND

5.7 Uppfinnaren icke har nagon
Overenskommel se med tredje man som
forhindrar eller forsvarar 6verlatelsen av
aganderétten till Uppfinningen.

5.8 Uppfinnaren icke till tredje man uppl it
nagra réttigheter avseende Uppfinningen.

6 FOrandringar och forbattringar m
m

6.1 Samtliga férandringar och/eller
forbéttringar, patenterbara eller g, av
Uppfinningen som under avtalstiden framtages
eller erhdlles av Uppfinnaren skall, inom ramen
for Avtalet och pa samma villkor som anges i
punkt 7 nedan, overlatastill FPAT med rétt for
FPAT att uttaga patent hara. Darvid skall den
nyainformationen 6verforastill FPAT pa sétt
som anges i punkt 4.4 ovan.

Se kommentarer 84.4

6.2 Om uppfinnaren slutat sin anstéllning vid
«Universitet» och pabdrjat anstallning vid
foretag eller organisation som havdar rétt enligt
lag eller kollektivavtal till uppfinningar gjorda
av uppfinnaren under anstalIningen, avstar
FPAT fran sina de réttigheter som annars skulle
tillkommit FPAT enligt punkt 6.1 ovan.

Normal praxis ar en anstélld erbjuder sin
arbetsgivare resultatet av sitt arbete.
Naturligtvis stéller inte Forskarpatent hinder i
vagen i en sddan situation

6.3 Om «Universitet» avser ingd avtal dar
Uppfinnaren genom sadant avtal kan komma i
intressekonflikt med Avtalet skall Avtalet goras
till foremal for forhandling mellan FPAT
ochUppfinnaren, varvid skalig hansyn skall tas
till Uppfinnarens beréattigade behov.

Avtal skall hallas, men vi skall naturligtvisinte
skapa hinder for utveckling av universitets
verksamhet. Formellt anser vi att mani en
sadan situation alltid skall diskutera hur mycket
och till vemvi skall avsta vara rattigheter

7 Royalty

For de réttigheter som FPAT erhdller och
tillforsékras genom Avtalet skall FPAT till
Uppfinnaren som erséttning erlégga en royalty
motsvarande «royalty» procent av de
nettointékter (dvsintakter efter avdrag for
FPATs samtligatill Uppfinningen hénforliga
kostnader sdsom patentkostnader,
advokatkostnader, externa kostnader som utgar
till extern méklare for erhdllande och/eller
fullfoljd av avtal med tredje man, eventuella
skatter och andra offentliga avgifter) av vad
slag de varama, sasom initial payment, down

Det finns manga satt att berakna royalty pa.
Det ar vanligt att berakna den pa intakter
sedan kostnader ar betalda. Detta innebar att
uppfinnaren kanske aldrig far betalt.
Forskarpatent avsatter darfor fran forsta
kronan 25% till uppfinnarna som sedan
fordelasi lika rater ominte annat
Overenskommits.

Detta belopp betalas ut till Uppfinnaren enligt
anvisning. Om skatter, sociala avgifter eller
liknande skall innehdllas gors detta innan
aterstoden utbetalas. Detta sker intill dess
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payment, know-how fee eller royalty etc som
FPAT erhdler enligt licensavtal eller annat
avtal som grundar sig pa Uppfinningen. | intet
fall skall utbetalningen till Uppfinnaren
understiga «minroy» procent av till FPAT
erhdllen betalning. Utbetal ningen till
Uppfinnaren bibehdlls pa nivan «minroy»
procent intill dess att FPAT, och Uppfinnaren
«jamte», erhdllit lika stor nettoerséttning.

Forskarpatents kostnader &r betalda samt att
Forskarpatent erhallit lika mycket som
uppfinnarna. Darefter avsatts 50% av
intakterna till uppfinnarna enligt samma regler
som ovan.

8 Betalning av royalty mm

8.1 Royalty enligt punkt 7 ovan skall erlaggas
av FPAT till Uppfinnaren inom trettio (30)
dagar efter det att FPAT erhdllit betalning enligt
avtal med licenstagare. Samtidigt som betalning
sker skall FPAT tillstalla Uppfinnaren en
sammanstalning éver hur betald royalty har
beréknats.

8.2 FPAT skall ha sin bokféring sa ordnad att
kontroll av royaltyintakter och andra uppgifter
for royaltyberékning kan goras. Uppfinnaren
ager rétt att genom av denne utsedd
auktoriserad revisor kontrollera avrakningarna
mot FPATSs redovisningshandlingar.

9 Patentskydd mm

9.1 FPAT &ger rétt att i eget namn och pa egen
bekostnad soka patentskydd i «vilka_lander» for
Uppfinningen samt for forandringar och
forbéttringar dérav.

9.2 FPAT skall, sdlange dettaenligt FPATs
beddomning & kommersiellt riktigt, tillse att
Patentansdkningarna fullfoljes och att
uppratthdlla de patent som foljer av
Patentansbkningarna samt att erlégga eventuella
arsavgifter harfor. For det fall att FPAT av
kommersiella ska avstar fran att fullfolja nagon
av Patentansokningarna eller att upprétthdlla
dérav beviljade patent, skall FPAT mgjliggora
for Uppfinnaren att pa egen bekostnad och risk
gOra detta, varvid utfallande erséttningar
tillkommer Uppfinnaren.

9.3 FPAT avgor, med undantag av vad som
angivitsi punkt 9.2 ovan, gavstandigt om
patentskydd skall sokas, upprétthallas
respektive forsvaras och i vad man intrangstalan

Forskarpatent tar ansvaret for att soka tjana
pengar pa uppfinningen. Tror vi ossinte att
kunna gora det kommer vi att erbjuda
uppfinnaren att ta 6ver uppfinningen med dess
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etc skall féras. Om FPAT g Onskar soka,
uppratthdl la respektive forsvara patentskydd
eller foraintrangstalan, skall FPAT majliggora
for Uppfinnaren att pa egen bekostnad och risk
gOra detta, varvid utfallande erséttningar
tillkommer Uppfinnaren.

kommande intdkter och kostnader .

9.4 Uppfinnaren &tar sig att underrétta FPAT
om varje invandning mot patent, om varje
process eller befarad process mot patents
giltighet och om varjeintrang i patent fran
tredje mans sida som ber6r Uppfinningen och
kommer till Uppfinnarens kdnnedom.

Samar betel

10 Sekretessm m

10.1 Parterna bekréaftar att Uppfinnaren har
fullstandig rétt till akademisk forskning rérande
Uppfinningen och dess vidareutveckling och till
publicering av sina vetenskapliga resultat
baserade pa sidan forskning. For att kunna
beakta FPATs intressen att bl a kunna
tillforsakra sig patentskydd aligger det
Uppfinnaren att minst trettio (30) dagar fore
sadan publicering skriftligen lamna FPAT
forhandsinformation om vad s&dan publicering
& avsedd att omfatta och pavilket sitt och nar
s&dan publicering skall ske.

Det ar viktigt att ny kunskap somtex kan
patentstkas inte ‘forstors’ genom att publiceras
utan samrad.

Det &r god reklam att fa publicitet, vilket vi
alltsa stimulerar.

Manga avtal talar om 3+6 manader med
‘locket p&' om licenstagaren sa 6nskar. Vi
skulle 6nska 3 manader, men har under den
korta tid Forskarpatent funnits klarat av
ansokningar pa ett par dagar, varfor vi
erbjuder trettio dagar. Problemet &r att snabbt
hopkomna ansokningar ofta blir sémre och
dyrare an en ansokan som fatt mogna. Malet
for denna paragraf ar att géra den 6verlatna
uppfinningen sa marknadsvardefull som
mojligt. Om Du ar tveksam se §15.2 - vi
kommer aldrig att vara oméjliga.

10.2 Med undantag av vad som angivitsi punkt
10.1 ovan &ager sig Uppfinnaren att behandla
s&dan information som skulle kunnavara till
forfang for Uppfinningen strikt konfidentiel It
och att g utlamna nagon del av informationen
till nagon tredje man annat an efter FPATs pa
forhand [amnade skriftliga medgivande. Med
information i denna punkt 10.2 forstas all
information som har samband med
Uppfinningen, oavsett om denna tillkommit
genom Uppfinnarens eget arbete eller har
erhdllits av Uppfinnaren muntligen, skriftligen
eller i annan form frén FPAT éller tredje man.
FPAT &tar sig att halla sekretess betréffande
information som kan varatill forfang for

Det hér ar en tuff paragraf och géller i forsta
hand att man inte pratar bredvid mun om
pagaende for skningsarbete pa Uppfinningen. |
ett samarbete med en licenstagare ar det viktigt
att licenstagaren med fullt fortroende kan
diskutera idéer och problemstéllningar med
licensgivaren som galler uppfinningen. Tanken
ar naturligtvisinte att inte kunna diskutera sitt
amnesomr ade fritt.

P& samma sitt maste Uppfinnarens

samar betspartner kunna halla tand for tunga
och inte avd §ja intressanta for skningsresultat
som skulle kunna vara till forfang for
akademisk meritering.
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Uppfinnarens akademiska forskning rérande
vidareutveckling av Uppfinningen och att
samradai fall dér tveksamhet kan tankas
foreligga

10.3 Om FPAT avstétt fran réttigheter enligt
punkt 6.2 eller 6.3 skall punkt 10.2 endast gdlla
till de delar dar FPAT fortfarande har
réttigheter.

Om Uppfinnaren tex har paborjat en
anstallning som medfor att uppfinningar inom
ett visst delomrade har ‘frislappts’ till den nya
arbetsgivaren, skall ny information dverforas
endast betraffande sadant som den nye
arbetsgivaren inte har réatt till.

11 Konkurrensforbud

Uppfinnaren atar sig att varken direkt eller
indirekt, galv eller genom annan, for
kommersiella syften nyttjaeller bruka
Uppfinningen eler tillverka eller forsdjaeller
paannat satt erbjuda marknaden produkter eller
tjanster som baserar sig pa Uppfinningen i strid
mot avtalet.

Ganska géalvklart!

12 Informationsskyldighet

FPAT &r skyldigt att informera Uppfinnaren om
samtliga avtal avseende Uppfinningen som
FPAT ingar med tredje man.

13 Overlatelse av Uppfinningen

13.1 FPAT &ger rétt att dverldta Uppfinningen
eller del darav till tredje man. For det fall sadan
overl &telse sker skall FPAT till Uppfinnaren
erléagga en ersédttning motsvarande «royalty»
procent av FPATSs nettointakt (dvs intakter efter
avdrag for FPATs samtligatill Uppfinningen
hanforliga kostnader sdsom patentkostnader,
advokatkostnader, externa kostnader som utgar
till extern maklare for erhdllande och/eller
fullfoljd av avtal med tredje man, eventuella
skatter och andra offentliga avgifter) med
anledning av overlatelsen. | intet fall skall
utbetalningen till Uppfinnaren understiga
«minroy» procent av till FPAT erhallen
betalning

Aven om man helst vill licensiera en uppfinning
kan det finnas situationer dar en 6verlatelse ar
det enda mdjliga. Det kan tex gélla en
uppfinning som kdparen vill kunna byta i sin tur
med ytterligare ett foretag.

I likhet med 87.

13.2 Betalning enligt denna punkt 13.1 skall
erlaggas av FPAT till Uppfinnaren inom trettio
(30) dagar efter det att FPAT erhalit betalning
fran tredje man.
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14 Avtalstid

14.1 Avtalet trader i kraft «ikraftdatum» och
gdleri «optid_till» & fran ikrafttradandet. For
det fall patentskydd for Uppfinningen eller del
darav foreligger i ndgot land skall Avtalet dock
gdllasalange sddant skydd foreligger. | detta
sammanhang raknas patentansbkan som patent
tills ifrégavarande patentansokan har blivit
bifallen.

Avtalet galler s3 lange som patentet ar i kraft.

14.2 Efter utgangen av kalenderaret
«@r_u_royalty» har Uppfinnaren mgjlighet att,
om Uppfinnaren varken uppburit ndgon royalty
enligt punkterna 7 och 8 ovan eller erséttning
enligt punkt 13 ovan eller Fpat kan pavisa att
forhandlingar pagar, begéra att Uppfinningen
(innefattande eventuella patent och
patentansokningar) utan kostnad for
Uppfinnaren ofordréjligen skall atergatill
denne och att avtalet i alladelar upphdr att
gdla Héarvid atar FPAT sig att underteckna alla
erforderliga handlingar for att dverfora
aganderétten till Uppfinningen (innefattande
eventuella patent och patentanstkningar) till
Uppfinnaren.

Omvi inte lyckas placera patentet skall
uppfinnaren kunna fa det tillbaka.

14.3 For det fall Uppfinningen atergar till
Uppfinnaren enligt punkt 14.2 ovan skall
parterna gemensamt verka for att Uppfinnaren
intrader som part i FPATs stélle i de eventuella
avtal som ingétts med tredje man avseende
Uppfinningen. For den handel se ndgon motpart
i ovan angivha avtal inte skulle medge att
Uppfinnaren med befriande verkan fér FPAT
intréder i sadant avtal, skall, intill dess sdant
avtal upphor att gdlla, FPAT kvarsta som part i
sadant avtal mot att Uppfinnaren gentemot
FPAT svarar for FPATs samtliga forpliktel ser
enligt sddant avtal, varvid Uppfinnaren skall
tillforsékras samtliga FPATSs réttigheter enligt
sidant avtal.

15 Ovrigt

15.1 Med undantag av vad som foljer av punkt
13 ovan &ger ingen part 6verldta sina réttigheter
och skyldigheter enligt avtalet utan andra
partens skriftliga medgivande.
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15.2 Andringar och till&gg till avtalet skall for
att vara giltiga vara skriftliga och undertecknade
av bada parter.

Det blekaste black ar battre an det basta minne.
Man vet aldrig med vem man kommer att
diskuterai framtiden. Da &r en skriftlig
Overenskommel se skrast. Vi kommer att gora
vart basta for att ga Uppfinnaren till métes -
badei sak ochi form. Skriv ett enkelt brev om
nagot behdver anmalas eller andras. Vi
kommer att svara.

15.3 Avtalet ersétter till aladelar tidigare
Overenskommelser mellan parterna, muntliga
eller skriftliga, och Avtalet innefattar heladen
Overenskommel se som tréffats mellan parterna

15.4 Uppfinnaren accepterar att Fpat
databehandlar informationen i detta dokument
genom att 1&gga upp register som i forsta hand
anvands till administration av akten samt
kontakter med foretagets intressenter sasom,
men inte begréansat till, uppfinnare, styrelse och
kunder

Den nya personuppgiftslagen (PUL) kraver att
varje person somregistrerasi ett register blir
informerad och har bla ratt att begara utdrag
ur registret

Meddelande under Avtalet skall tillstéllas
parterna pa foljande adresser.

Forskarpatent i Syd AB
223 70 LUND

«fnamn» «nn»

«nn_adress»

«n_postnr» «n_postadr»

«and»

16 Skiljeforfarande

Tvisti anledning av Avtalet skall dlutligt
avgoras genom skiljedom enligt Stockholms
Handel skammares Skiljedomsinstituts regler
for forenklat skiljeforfarande. Oavsett om
s&dan tvists utgang innebér att Uppfinnaren,
helt eller delvis, forlorar i §éva saken skall
FPAT stafor hela kostnaden for
Skiljedomsinstitutet. Detta géller dock g om
eller i den méan skiljemannen finner att
Uppfinnaren pakallat skiljeforfarande utan
att FPAT givit skélig anledning dartill eller
att Uppfinnaren eljest uppsitligen eller
genom forsummel se foranl ett onddigt
skiljeforfarande.

Siljedom kan bli hur dyrt som helst. En
normal skiljedom med tre domare kan kosta
miljonbel opp.

| ett forenklat skiljeforfarande har man en
domare och antalet inlagor ar begransat for
att mojliggora en rimlig kostnadsniva.

Detta innebar att Forskarpatent kan ta pa
sig hela kostnaden omvi trots allt inte skulle
komma Overens.

Vid ren okynnesstamning galler naturligtvis
andraregler
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Avtaet har uppréttatsi tva (2) likalydande exemplar,

av vilka parternatagit vardera ett.

Lund Ort:
«ikraftdatums Datum:
Sten Trolle «fnamn» «nn»

Forskarpatent i Syd AB
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