Patentstrategie der Westfdlischen Wilhelms-Universitat
(AuBendarstellung)

Praambel und Ziele

Die Patentierung an einer Universitat dient zuerst den vorgegebenen Zie-
len in ,,Forschung, Lehre, Transfer". Eins dieser Ziele besteht darin, die
Kenntnisse, Methoden und konkreten Technologien aus der Wissenschaft
zu verbreiten und zur Nutzung an den Markt zu bringen und damit wich-
tige Impulse fur Innovationen in der Wirtschaft zu liefern sowie innovative
Produkte und Arbeitsplatze zu schaffen. Neben der Férderung von For-
schungskooperationen und Forschungsauftragen mit der Industrie besteht
ein solcher Transfer auch in der Férderung akademischer Ausgrindungen
und dem unterstlitzenden Einsatz von Patenten und Lizenzen. Reine wirt-
schaftliche Verwertbarkeit ist daher immer nur ein Aspekt unter mehreren
madglichen, die flr die Patentierung einer Erfindung sprechen.

Im Sinne des oben formulierten Zieles der WWU, Technologien aus der
Wissenschaft zu verbreiten und zur Nutzung an den Markt zu bringen, be-
steht die bevorzugte Verwertungsstrategie der WWU darin, Patente zu li-
zensieren und nicht, diese zu verkaufen. Nur so kann und soll sicherge-
stellt werden, dass eine Technologie nicht als Schubladenpatent endet.
Dies betrifft im Allgemeinen auch die Lizensierung von Patenten an Aus-
grindungen aus der WWU.

Um Experimentierraume offen zu halten, sieht die Lizenzpolitik der WWU
dabei durchaus unterschiedliche Lizenzmodelle wie Open Access, Public-
Domain Freigabe, Patent-Pools und Beteiligungen an Open Source Inno-
vation vor. Im Bereich der Medizin werden in der Regel Abschllisse nach
dem Modell der ,equitable licences™ angestrebt.

Patente sind, insbesondere dann, wenn sie verwertet werden, ein zusatzli-
ches Leistungskriterium flr die Forscher, das mit dem Aspekt der Frucht-
barkeit von Forschung eine Erganzung zum Leistungskriterium der Publi-
kation darstellt.

Um den Erfinderinnen den Weg durch Meldung, Anmeldung und Patentie-
rungsprozess so transparent und unproblematisch wie mdglich zu machen,
unterhalt die WWU im Intranet und auf den Internetseiten des For-
schungsdezernates (Arbeitsstelle Forschungstransfer) ein interaktives
Workflowdiagramm zur Patentierung.

Die Patentstrategie der WWU besteht aus einer Reihe von MaBnahmen,
die transparente und verlassliche Entscheidungswege flr Patentierung und
Verwertung schaffen, gleichzeitig aber Spielraume fiir die notwendige Be-



weglichkeit zulassen und den in der Ethikrichtlinie niedergelegten Grund-
satzen der Westfalischen Wilhelms-Universitat entsprechen.

Anm.: Im Folgenden findet sich eine Kurzversion und Zusammenfassung
der Patentstrategie der Westfélischen Wilhelms-Universitdt Miinster. Fiir
ausfiuhrlichere Informationen ist die Langversion heranzuziehen.

I. MaBnahmen zur Optimierung des Patentierungs-
verfahrens

1. Kriterien fiir die Inanspruchnahme einer Erfindung durch die
WWU.

Die Inanspruchnahme folgt einem festgelegten Katalog von zum Teil
flexiblen Entscheidungskriterien. Die WWU folgt in der Regel den
Empfehlungen der Verwertungsagentur. Sie nimmt Erfindungen ihrer
Mitglieder in Anspruch, wenn mindesten eins der folgenden Kriterien
erflllt ist:

a) die Universitat vertraglich verpflichtet ist, die Erfindung in Anspruch
zu nehmen und ggfls. zu Ubertragen,

b) die Erfindung wirtschaftlich verwertbar ist und gegen die Verwer-
tung (generell - je nach Natur der Erfindung) keine ethischen Be-
denken bestehen,

c) die Erfindung als solche vielversprechend, aber noch zu marktfern
ist, um verwertet werden zu kénnen und mit der Erfinderin eine
Zielvereinbarung bezlglich der weiteren Verwertung getroffen wer-
den konnte,

d) die Erfindung noch nicht verwertbar ist, aber die Erwartung be-
steht, dass weitere Erfindungen folgen werden, die es erméglichen,
in diesem Bereich ein Patentportfolio oder eine Patentfamilie aufzu-
bauen, das/ die insgesamt spater verwertbar sein wird und mit der
Erfinderin eine Zielvereinbarung beziiglich der weiteren Verwertung
getroffen werden konnte,

e) die Erfindung zwar nicht kommerziell verwertbar, aber flr die Ein-
werbung oder Verlangerung von Drittmittelprojekten wichtig ist und
mit der Erfinderin eine Zielvereinbarung Uber die zeitnahe Einwer-
bung konkreter Drittmittelprojekte getroffen wurde,

f) die Erfindung zwar (noch) nicht verwertbar, aber flr die internatio-
nale Sichtbarkeit der Universitat von Bedeutung ist,

g) die Erfindung zwar nicht kommerziell verwertbar, aber flr die ein-
zelne Wissenschaftlerin wichtig ist,
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h) die Erfindung von gesellschaftlicher Relevanz ist und im Sinne der
Generierung von ,social impact" verwertet werden soll,

i) die Erfindung evtl. kommerziell verwertbar ist, die Erfinderin eine
Ausgrindung anstrebt und mit ihr eine Zielvereinbarung Uber die
konkrete Ausgriindung geschlossen werden kann.

2. Kriterien fiir den Ausstieg aus einer Patentierung
(Exit-Strategie)

Die Entscheidung fir den Ausstieg aus einer Patentierung folgt dem
stufenweisen Vorgehen je nach Anmeldehéhe und Kosten gemaB der
MaBnahmenliste der Patentverwertungsagentur sowie einem Katalog
von zum Teil flexiblen Entscheidungskriterien von Fall zu Fall und
differenziert nach Fachbereichen sowie den in ggf. getroffenen Ziel-
vereinbarungen niedergelegten Regelungen.

II. MaBnahmen zur Schaffung eines patentfreundlichen
Klimas

1. Schulungs- und Informationsangebote fiir WWU Angehorige

Die Arbeitsstelle Forschungstransfer bietet tUber ihren Patentscout
regelmaBig Schulungen und Informationsveranstaltungen fir WWU
Angehdrige an. Diese umfassen neben allgemeinen Informationen
zu den gewerblichen Schutzrechten auch solche zum Urheberrecht.

2. Mehr und individuellere Hilfestellung und Unterstiitzung fiir
Erfinderinnen (z.B. iiber Patentscout/ vor-Ort-Service) in der
Patentierungsphase.

Die WWU stellt mit dem an der Arbeitsstelle Forschungstransfer an-
gesiedelten Patentscout eine kompetente und geschulte Ansprech-

partnerin zur Verfigung, die bei Bedarf die Erfinderin aufsucht und

sie im gesamten Verlauf des Patentgeschehens unterstitzt.

3. Schnellstmdgliche Bearbeitung der Erfindungsmeldung in
Universitat und Patentverwertungsagentur.

4. Setzung von Leistungsanreizen fiir die Forscher und Arbeits-
gruppen
Die Universitat empfiehlt ihren Fachbereichen, entsprechende Leis-

tungsanreize fur Forscher und Arbeitsgruppen vorzusehen. Mégliche
Anreize sind



- finanzielle Kompensation fir die zusatzliche Arbeit aus dem Fach-
bereichsetat,

- Lehrdeputatserniedrigungen,

- Wertung einer Patentanmeldung wie einer Publikation,

- Forschungsfreisemester zur Weiterentwicklung der Erfindung,
- Zusatzliches Personal.

5. Starkung des Erfindungspotenzials auch der freien
Erfinderinnen

Neben allen eigenen Beschaftigten bietet die WWU auch den ,freien
Erfinderinnen® ihres wissenschaftlichen Umfeldes (Studierende, Sti-
pendiaten, Gastwissenschaftler, Emeriti etc.) die Mdéglichkeit, ihre
Erfindungen zu den gleichen Bedingungen wie Hochschulbeschaf-
tigte zu verwerten, wenn sie ihre Rechte daran an die WWU
Ubertragen.

Bei Gastwissenschaftlern und Stipendiaten wird eine Ubertragung
ihrer potentiellen Verwertungsrechte in deren Vertrage mit aufge-
nommen. Die Erfindervergltung fir diesen Personenkreis wird
analog § 42 ArbErfG ebenfalls im Vertrag geregelt.

III. MaBnahmen zur Erhohung des Patentaufkommens

1. Inanspruchnahme von rein strategischen Patenten

Ein Patent kann auch ohne direkte Verwertbarkeit fuir die Universi-
tat strategisch wertvoll sein.

Welches die strategisch wichtigen Kernbereiche der Universitat sind,
wird durch das Rektorat entschieden. Zur Identifizierung der strate-
gischen Bereiche gibt der Forschungsbeirat, unterstitzt durch die
Dekane der erfindungsrelevanten Fachbereiche, gegentber dem
Rektorat einmal im Jahr eine Empfehlung ab. Ist ein solch strategi-
scher Forschungsbereich flr den Patentbereich einmal identifiziert,
sollte er nachhaltig flir mindestens 3-5 Jahre als solcher beibehalten
werden.

2. Regelmasige rechtliche Aufklarung

Alle Neuberufenen werden durch das Forschungsdezernat, Abtei-
lung 6.2, Uber die Rechtslage fiir Hochschulerfinderinnen beraten.
Im Bedarfsfall besucht die Rechtsabteilung des Forschungsdezer-
nates auch die Fachbereiche oder Institute.
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Neuberufene Hochschullehrerinnen werden mit einem Informati-
onsflyer zur ,Gefahrenschulung" tGber Rechte und Pflichten im Zu-
sammenhang mit Erfindungen informiert.

Gemeinsam mit dem Patentscout werden Termine angeboten, zu
denen interessierte Hochschullehrerinnen sich tGber den Sinn und
Zweck der PatentierungsmaBnahmen sowie den Patentierungspro-
zess informieren kénnen.

Schutz des universitatseigenen Know-hows durch entspre-
chend gestaltete Drittmittelvertriage und ein effektives Ver-
tragscontrolling sowie einen differenzierten Umgang mit
Nebentaitigkeitsgenehmigungen.

Die Rechtsabteilung des Forschungsdezernates wird Vertrage, die
das entschadigungslose Abtreten von Rechten an Erfindungen
enthalten, nicht freigeben, weil der Universitat dadurch erhebliche
Strafgeblihren der EU drohen und diese Klauseln die freie For-
schung und Lehre in einem flr die Universitat nicht ertraglichen
MaBe einschranken. Nebentatigkeitsgenehmigungen werden durch
das Personaldezernat nur noch erteilt, wenn im Falle von
drohendem Know-how-Abfluss in Gestalt von Patenten eine Zu-
satzvereinbarung ( siehe Anlage 2) zwischen dem Auftraggeber der
Hochschullehrerin, der Hochschullehrerin und der Universitat ge-
schlossen wird, die der Universitat zumindest bei ,Kernpatenten®
den Erstzugriff lasst und eine Bindung der Hochschullehrerin an ei-
nen Auftraggeber nur eingeschrankt und mit jederzeitigem Kindi-
gungsrecht zuldsst.

Um Mehrfachbindungen einzelner Hochschullehrerinnen an ver-
schiedene Drittmittelgeber mit unterschiedlichen Zielen auszu-
schlieBen, baut das Dezernat 6.2 ( Rechtsabteilung Forschungsde-
zernat ) ein zentrales Vertragscontrolling fur Drittmittelvertrage
auf.



IV. MaBnahmen zur Erhohung des Transfererfolges

1. Weiterentwicklung des Patentes/der Erfindung im eigenen
Hause.

Der Patentscout der WWU informiert die daflir in Frage kommenden
Erfinderinnen regelmaBig Uber Programme, die die Weiterforschung
fir Transferzwecke ermdglichen. Die Universitat kann bei beson-
ders aussichtsreichen Erfindungen oder bei strategisch wichtigen
Erfindungen durch gezielte Unterstitzung das Verwertungspoten-
zial erheblich erhéhen und gleichzeitig Anreize flr die Erfinderin
schaffen, sich weiter mit ihrer Erfindung zu befassen. Wegen der
Begrenztheit der verfligbaren Mittel kann dies aber nur flir beson-
ders aussichtsreiche oder wissenschaftlich interessante Erfindungen
durchgefihrt werden und muss als Einzelfallentscheidung dem
Rektorat vorgelegt werden.

2. Durchfiihrung von Patent-Minings fiir die Weiterentwicklung
geeigneter Patente

Das von der AFO angebotene Patent-Mining stellt ein effizientes
Werkzeug dar, gerade im Bereich der Patentfindung- und -ent-
wicklung bzw. im Bereich der Reifung von Patenten neue Wege
aufzuzeigen, Klippen zu umschiffen oder grundsatzlich Wege der
Umsetzung und Nutzbarmachung zu finden.

3. RegelmaiBige Information durch die Antragsberatung

Die Antragsberatung des Forschungsdezernates (SAFIR) informiert
in regelmaBigen, aktuellen Informationsveranstaltungen oder
Workshops Uber die bestehenden und neuen Férderprogramme
auch zur Transfer-Férderung. Bei der Beratung zu Antragen an
Projekttrager in 6ffentlicher Hand wird, soweit zutreffend, auf die
Méglichkeit einer Vorab-Einwerbung von Fdrdermitteln fir even-
tuell entstehende Patente hingewiesen.

4. Gezielte Unterstiitzung von Existenzgriindungswilligen

In der Arbeitsstelle Forschungstransfer erfolgt eine Blndelung aller
Schulungs- und Unterstlitzungsangebote von WWU, Land, Stadt
und Kammern flr Grindungswillige und eine umfassende Beratung
auch zu Férderprogrammen (EXIST, GoBIO etc.). Hiermit soll (auch
schon bei Studierenden) eine Kultur unternehmerischer Selbstan-
digkeit etabliert werden. Die Universitat Mlnster stellt fur eine ,In-
kubationszeit" fur Ausgrindungen eigener Mitarbeiter Raume oder
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Flachen zur Miete zur Verfligung und bietet die Vermittlung von
professionellem Coaching an. Dezernat 6.2 steht flir Fragen im Zu-
sammenhang mit Lizenz- oder Patentkaufvertragen zur Verfugung,
wobei die Universitat der Auslizensierung stets den Vorrang vor
dem Verkauf einrdumt.

. Aufbau eines Patentcontrollings

Am Ende eines 5-Jahres Zeitraumes erfolgt eine Evaluation der
durchgeflihrten MaBnahmen. Neben der Ermittlung der angefalle-
nen Patentierungskosten sollte zu diesem Zeitpunkt sichtbar sein,
ob diese Strategie zu einer deutlichen Verbesserung der Zahl der
Patentanmeldungen und -erteilungen, der Patentqualitat, der Ver-
wertungserlése sowie der Hohe der Drittmitteleinwerbungen durch
Industriepartner an der Universitat hat beitragen kénnen. In die
Evaluation sollten jedoch auch nicht-monetare Kriterien einbezogen
werden, so z.B. die Anzahl der erfolgreich an den Markt gebrachten
Produkte, die Zahl erfolgter Ausgriindungen und die Zusammenset-
zung des bis dahin ggf. entstandenen Patentportfolios.

Eine Uberwachung der erteilten WWU-Patente gegen Patentverlet-
zungen (Patent-Monitoring) kann allenfalls durch die Erfinderin
selbst geleistet werden. Eine festgestellte Patentverletzung sollte
von dieser umgehend der Verwaltung gemeldet werden. Die WWU
wird dann in einer Einzelfallentscheidung beschlieBen, wie sie ihre
Rechte und die ihrer Erfinderinnen verteidigt.



