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Patentstrategie der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universitat Bonn

Aufgrund des § 16 Abs. 1 des Gesetzes Uber die Hoch-

schulen des LandesNordrhein-Westfalen — Hochschul-
gesetz (HG) — in der Fassung des Hochschulfreiheits-
gesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW.

S. 474), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes
zur Anderung des Hochschulgesetzes und des Kunst-

hochschulgesetzes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW.

S. 672), hat das Rektorat der Rheinischen Friedrich-
Wilhelms-Universitat Bonn folgende Patentstrategie
beschlossen:
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Leitsatz

Der Universitat Bonn ist bewuf3t, daf3 ihre leistungsstarke Forschung —
besonders in den Schwerpunktfachern — die Chance beinhaltet,
auch innovative Ergebnisse zu erbringen, welche durch Schutzrechte

gesichert werden missen.

1. Zielsetzung

Das vorrangige Ziel der Patentstrategie der Universitat Bonn
ist die Erzielung von Einnahmen aus den Schutzrechten.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Qualitat der Schutz-
rechtsanmeldungen verbessert werden. Dazu wird als Quali-
tatsselbstkontrolle ein Eigenanteil der Institute der Erfinder
eingefuhrt.

Nachgeordnete weitere Ziele sind:

B mit Patenten die Grundlage fir neue Forschungsprojekte
zu schaffen,

B den wissenschaftlichen Nachwuchs mit gewerblichen
Schutzrechten vertraut zu machen,

B mit einem angemessenen Patentportfolio die Innovations-
starke der Universitat nach auBBen zu dokumentieren,

B im Sinne der Vorgaben der Landesregierung einen Bei-
trag zum Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft
zu leisten.

2. Zielgruppe

Alle Mitglieder und Angehorigen sowie die kooperierenden
Partner (z.B. andere Wissenschaftseinrichtungen oder Un-
ternehmen) der Universitat Bonn

3. Differenzierung von
Erfindungen

a) Diensterfindungen: Das Arbeitnehmererfindungsgesetz
(ArbNErfG) setzt einen klaren Rahmen fiir den Umgang
mit Diensterfindungen von Arbeitnehmern der Universitat
Bonn. Nach § 5 ArbNErfG ist der Arbeitnehmer, der eine
Diensterfindung gemacht hat, verpflichtet, ,sie unverzig-
lich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden
und hierbei kenntlich zu machen, daf3 es sich um die
Meldung einer Erfindung handelt.“! Der sich anschlie-
Bende Ablauf ist im Anhang grafisch dargestellt und unter
4. Abldufe und Zustédndigkeiten beschrieben.

b) Freie Erfindungen und Erfindungen, die nicht dem
ArbNErfG unterliegen: Freie Erfindungen im Sinne des
ArbNErfG sowie Erfindungen von nicht angestellten Mit-
gliedern und Angehdérigen der Universitat Bonn, also z.B.
von Doktoranden ohne Anstellungsverhaltnis, Studieren-
den, Stipendiaten oder Emeriti, wie auch schutzfahige
Ergebnisse, die Studierende im Rahmen von AbschluB3-
arbeiten entwickeln, kénnen der Universitat zur Ubernah-
me angeboten werden. Die Erfindung wird bei gentigend
hoher Aussicht auf Verwertungserfolg ibernommen mit
der Zusage, die Erfinder wie Arbeitnehmer der Universitat
zu verguten.

! Zur Vereinfachung des Verfahrens ist es hilfreich, wenn die Erfindungsmeldung mit dem easyPatent-Muster erfolgt,

welches im Internet zum Download zur Verfigung gestellt wird:

http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.2-erkenntnistransfer-und-schutzrechte/erfindungen/erfindungsmeldung



c) Erfindungen, welche im Rahmen einer Vereinbarung der
Universitdat Bonn mit Dritten entstanden sind (z.B. mit
offentlichen oder privaten Forderern oder sonstigen Mit-
telgebern): Solche Erfindungen sind Diensterfindungen,
bei deren Handhabung und Verwertung neben den Be-
stimmungen des ArbNErfG die Bestimmungen der Verein-
barung mit dem/den Dritten zu bericksichtigen sind (z.B.
Forderbedingungen eines 6ffentlichen oder privaten Dritt-
mittelgebers, Kooperationsvertrag mit einem Unterneh-
men oder einer anderen Wissenschaftseinrichtung). Die
Ablaufe und Zustandigkeiten bei Erfindungen, welche im
Rahmen vertraglicher Vor-Festlegungen entstehen, sind
unter Punkt 5 unten naher ausgefihrt.

4. Ablaufe und Zustandig-
keiten bei Erfindungen,
welche ohne vertragliche
Vor-Festlegungen
(3.a und b) entstehen

a) Zusammenwirken mit der Patentverwertungsagentur
(PVA)
Die Bewertung der Erfindungsmeldungen erfolgt i.d.R.
aufgrund von Gutachten der Verwertungsagentur PROven-
dis GmbH. Die Gutachten beinhalten eine Einschatzung
der Patentfahigkeit und des Verwertungspotentials. Die
daraus resultierenden Empfehlungen bertcksichtigen die
Ziele der Universitat Bonn und werden in Absprache mit
den Erfindern und Abteilung 7.2 — Erkenntnistransfer und
Schutzrechte ausgesprochen. Den Empfehlungen folgt die
Universitat Bonn in der Regel. Wird die Inanspruchnahme
der Erfindung empfohlen und folgt die Universitat Bonn
dieser Empfehlung, so wird die Verwertung der Erfindung
(Schutzrechtsanmeldung und Lizenzierung oder Ubertra-
gung) in der Regel von der PROvendis GmbH operativ um-
gesetzt und von Abteilung 7.2 — Erkenntnistransfer und
Schutzrechte begleitet. Empfiehlt die PROvendis GmbH,
daB die Universitat Bonn die Erfindung nicht in Anspruch
nehmen sollte, kann das Institut des Erfinders erklaren,
daf3 es die zuklnftigen Kosten fur die Amtsgebihren sowie
die patentanwaltlichen Tatigkeiten zu 100% tbernimmt; in
diesem Fall fuhrt die PROvendis GmbH die administrativen
Schritte der Patentanmeldung durch, nimmt aber an-
schlieBend keine Verwertungs-Aktivitaten vor.

b) Patentierungskosten
Die Universitat Bonn tragt gemeinsam mit den Instituten
der Erfinder die Kosten fur die Amtsgebuhren sowie die
patentanwaltlichen Tatigkeiten. Die Institute beteiligen
sich mit einem Mindesteigenanteil von 10 % aus freien
Drittmitteln oder Mitteln der TG 94. Die Institute kénnen
diesen Eigenanteil freiwillig auf bis zu 100 % der Patentko-
sten erhohen. Ausgenommen von der Institutsbeteiligung
sind Erfindungen von Doktoranden und Nachwuchswissen-
schaftlern ohne eigene Mittel.

c) Nicht schutzrechtfahiges Forschungsmaterial
Auch im Fall von nicht schutzrechtfahigem Forschungsma-
terial (z.B. Maus-Modelle oder Antikérper) kann eine Evalu-
ierung der Vermarktungschancen dieses Forschungsmate-
rials sowie ggf. die aktive Vermarktung inklusive Vertrags-
controlling durch die PROvendis GmbH erfolgen.

d) Zeitablaufe nach ArbNErfG
a) Die Inanspruchnahme durch die Universitat gilt als er-
klart, wenn sie die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf
von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemaRBen,
vollstéandigen Erfindungsmeldung gegentber den Erfin-
dern durch Erklarung in Textform freigibt.
b) Der Erfinder ist berechtigt, die Diensterfindung im Rah-
men seiner Lehr- und Forschungstatigkeit zu offenbaren,
wenn er dies der Universitat rechtzeitig, in der Regel zwei
Monate zuvor, angezeigt hat. Zeigt der Hochschulwissen-
schaftler der Universitat sein Offenbarungsinteresse an,
ist die Universitat zu einer beschleunigten Schutzrechts-
anmeldung gehalten, um eine Neuheitsschadlichkeit sei-
ner Veroffentlichung zu vermeiden.
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Verwertung

Die Schutzrechte werden vorzugsweise durch Vergabe
von Exklusivlizenzen verwertet. Im Hinblick auf die breite
Individualitédt der Rahmenbedingungen im Einzelfall kom-
men ggf. auch die Vergabe nicht-exklusiver Lizenzen oder
der Verkauf der Schutzrechte in Betracht.

5. Ablaufe und Zustandig-
keiten bei Erfindungen,
welche im Rahmen
vertraglicher Vor-Fest-
legungen (3.c) entstehen

Erfindungen welche im Rahmen einer Kooperation entstan-
den sind, werden entweder in Absprache mit den Koopera-
tionspartnern und gem. ArbNErfG behandelt oder im Falle
eines vorab geschlossenen Kooperationsvertrags nach des-
sen Modalitaten. Die Umsetzung erfolgt in diesem Fall durch
Abteilung 7.2 — Erkenntnistransfer und Schutzrechte.

Die vor Projektbeginn zu schlieBenden Vertrage (z.B. For-
schungs- und Entwicklungsvertrag oder Kooperationsvertrag)
beddrfen insbesondere bei der Beteiligung industrieller Ver-
tragspartner der besonderen Berticksichtigung der flir Hoch-
schulen besonderen Bestimmungen des ArbNErfG. Die Uni-
versitat Bonn ist bemuht, unter Einhaltung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen sowohl im vorhinein in den jeweiligen
Vertrégen als auch bei spaterer Lizenzvergabe fur den jewei-
ligen Kooperationspartner akzeptable, aber auch fiir beide
Seiten faire Konditionen auszuhandeln. Als gesetzliche Rah-
menbedingungen seien hier das ArbNErfG und das PatG so-
wie die dazu aktuelle Rechtssprechung, die Verordnung (EU)
Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 lber die
Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags Uber die Ar-
beitsweise der Europdischen Union auf bestimmte Gruppen von
Vereinbarungen tber Forschung und Entwicklung (F&E-GVO) und
auch der Beihilferahmen der Europ&ischen Union fiir Forschung,
Entwicklung und Innovation hervorgehoben. Aufgrund des Bei-
hilferahmens missen die Konditionen marktiblich sein; dazu
wird in der Regel im vorhinein vertraglich festgelegt, daf3 die
Universitat im Fall der Ubertragung von Schutzrechten an
den Kooperationspartner eine Einmalzahlung von 2.500 €
von KMU (Definition gemafl den Empfehlungen der EU-Kom-
mission) oder andernfalls von 5.000 € erhalt und daB3 die Uni-
versitat eine Option erhalt, im Fall auBergewdhnlich hoher
Einnahmen welche dem Schutzrecht zuzuordnen sind, fair an
diesen Einnahmen beteiligt zu werden.
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6. Unternehmensgriindung

Verwertungspartner kénnen auch die Erfinder sein, wenn sie
ihre Erfindung im Rahmen einer Selbsténdigkeit verwerten
mochten. Die Universitat Bonn unterstitzt forschungsinten-
sive Unternehmensgriindungen ihrer Wissenschaftler vielfal-
tig. Eine Unterstutzungsmoglichkeit bietet in diesem Rah-
men die Schutzrechts-Sicherung durch die Universitat in
Zusammenarbeit mit der PVA wie in 4.2). und die anschlie-
Bende Vergabe einer exklusiven Lizenz an die Grunder. Vor-
aussetzung ist ein angemessenes Engagement der Griinder
u.a. durch Erstellen eines Geschaftsplans.

7. Verteilung der
Verwertungserlose

Im Falle der erfolgreichen Verwertung der Patentanmeldung
oder im Fall von Zahlungen nach 4.c erhalten die Erfinder
nach §42(4) ArbNErfG 30% der von der Universitat Bonn
erzielten Bruttoeinnahmen, wobei der 30%-Anteil bei meh-
reren Erfindern auf alle an der Universitat Bonn beschaf-
tigten Miterfinder gema@ ihrer in der Erfindungsanmeldung
genannten Miterfinderanteile aufgeteilt wird. Die PROvendis
GmbH erhélt je nach Hohe der Einnahme einen Anteil von 15
bzw. 5% der von der Universitét Bonn erzielten Bruttoein-
nahmen. Von den verbleibenden Einnahmen refinanziert die
Universitat Bonn die bis dahin angefallenen Patentierungs-
kosten. Das Institut der Erfinder erhélt danach als Beloh-
nung und Anreiz entsprechend dem Eigenanteil an der
Finanzierung eine Gewinnbeteiligung zwischen 10% und
einem Maximalanteil von 90% nach dem Schlissel Gewinn-
beteiligung = 1/9 x (8 x Eigenanteil + 10). Im Fall von Zah-
lungen nach 5. behalt die Universitat wegen des hohen Ver-
waltungsaufwandes 509% der verbleibenden Einnahmen nach
Erfindervergiitung ein und das Institut der Erfinder erhélt
danach als Belohnung und Anreiz die verbleibenden 50%.

8. Weiteres Vorgehen

Nach einem Jahr werden die qualitatssichernden Effekte des
Eigenanteils evaluiert. Fallen die Effekte nicht in ausreichen-
der Signifikanz aus, kann ein Expertenpool eingerichtet werden,
dessen Mitglieder um Einschatzung hinsichtlich des Poten-
tials einer Erfindung auf der Grundlage der Empfehlungen
der PROvendis GmbH gebeten werden.

Anhang

Alle relevanten Ablaufe im Zusammenhang mit Erfindungen
sind auf der folgenden Seite nochmals grafisch dargestellt.



Abldufe und Zustandigkeiten bei Erfindungen Erfindung

:

Erfindungsmeldung

Die Universitat pruft die

Erfindungsmeldung auf

Vollstéandigkeit und auf
vertragliche Vor-Festlegungen.

Freie Erfindung von Mitgliedern und Ange-
horigen der Universitat Bonn, also z.B. von
Nein =% Studierenden, Stipendiaten oder Emeriti
kénnen der Universitat zur Ubernahme
angeboten werden.

Angebot an ) ) )
Universitat? VB 4 Freie Erfindung

Diensterfindung
nach ArbNErfG?

Ja

Vorab getroffene
vertragliche Vorgaben
Festlegung eines offentlichen Life&Brain- Ohne Rahmen-
mit Geldgebers (z.B. Plattform? bedingungen?

Kooperations- ANBest.)?
partnern

Erfindungsmeldung
an die PROvendis
GmbH senden

Schutzrechtliche,
technische,
wirtschaftliche
Bewertung

Gutachten an
Universitat

Institut des Erfinders kann

Empfehlung Nein  erklaen, dass es die zukinftigen Erkiarung Nein

zur Inanspruch- Kosten fur die Amtsgebtuihren sowie =9 PI—
nahme? die patentanwaltlichen Tatigkeiten

zu 100% tbernimmt.

< Ja

Das Resultat der Entscheidung wird i.d.R. von der PROvendis GmbH
operativ umgesetzt. Die Umsetzung wird von Abteilung 7.2 begleitet.

Verwertungspartner kénnen auch die Erfinder
sein, wenn sie ihre Erfindung im Rahmen einer
Selbststandigkeit verwerten mochten.

Die Universitat Bonn unterstiitzt forschungs-
intensive Unternehmensgriindungen ihrer
Wissenschaftler vielfaltig.

Die Universitat Bonn tréagt gemeinsam mit den Instituten der Erfinder
die kosten fur die Amtsgebuhren sowie die patentanwaltlichen
Tatigkeiten. Die Institute beteiligen sich mit einem Mindesteigenanteil
von 10%. Die Institute konnen diesen Eigenanteil freiwillig auf bis zu

100% der Patentkosten erhohen. Eine Unterstitzungsmoglichkeit bietet in

diesem Rahmen die Schutzrechts-Sicherung
durch die Universitat und die anschlieBende
Vergabe einer exklusiven Lizenz an die Griinder.
Voraussetzung ist angemessenes Engagement
der Grunder vorzugsweise durch Erstellen
eines Geschaftsplans.

Im Falle der erfolgreichen Verwertung der Patentanmeldung erhalten
die Erfinder nach §42(4) ArbNErfG 30% der erzielten Bruttoeinnah-
men. Die PROvendis GmbH erhélt je nach Hohe der Einnahmen einen
Legende Anteil von 15 bzw. 5%. Von den verbleibenden Einnahmen refinanziert
die Universitat Bonn die bis dahin angefallenen Patentierungskosten.
. . Das Institut der Erfinder erhalt danach als Belohnung und Anreiz
Erfinder/Institut entsprechend dem Eigenanteil an der Finanzierung eine Gewinnbe-
B Universitat Bonn teiligung zwischen 10% und einem Maximalanteil von 90% nach dem

B PROvendis GmbH Schliissel Gewinnbeteiligung = 1/9 x (8 x Eigenanteil + 10).
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