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aufgrund des Engagements und der Kreativitat der
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Warum Patentierung...?

= Akquise von Drittmittelprojekten

=B Steigerung der Attraktivitat der Wissenschatftler als Partner
fur die Industrie

B Steigerung des Renommees
# Existenzgriindung aus Hochschulen
B Generierung von Lizenzeinnahmen

Patentvermarktung und Technologietransfer ist
Jhe third mission of universities”

Patente Forschung PRO%\S

TechnologieAllianz
IP-Management fur Hochschulen
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B 28 Mitglieder, davon 22 PVAs { |o e S
(PatentVerwertungsAgenturen) o il
R R T 5\
B Mitglieder des Dachverbandes betreuen: N o2 :
> tiber 100.000 patentrelevante Wissenschaft_té? ° " OJ b
\ ) D i L L N
» in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtuhgen‘ T o ¢ o ot ~
Ir,' 1': R ')__'_.’-J
aus dem gesamten Bundesgebiet L \",
T . g "
RN - x‘_




PRO| Zrclis

PROvendis - Kurzprofil PRG%L\\‘;

Patentverwertung in NRW

B PROvendis ist die zentrale Patentverwertungs-

agentur der Hochschulen des Landes NRW o000 H,»—-'"‘ Y l’m

> gegrundet Oktober 2001, Rechtsform: GmbH ,‘ﬁ\)\:} e E
> Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW ‘,.,,; o T ':‘i""'}

> Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern ;"! 2 SY AT
in 29 Hochschulen und auBeruniversitéren "S .

Forschungseinrichtungen [anes, - B" dgen
Frem B
B Expertise in den relevanten Fachgebieten E‘
> Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 e

Natur- und Ingenieurwissenschaftler

> Spezialisten-Teams: Life Science und Applied
Science

> patentrechtliche und juristische
Fachkompetenz

W Uber 3.000 Erfindungsmeldungen bewertet
(ca. 350 neue / Jahr)

PROvendis - Kurzprofil PRG%‘L&S

von der Erfindung bis zum Lizenzvertrag

Hochschulen in
NRW
Forschungsinstitute

« Neuheitsrecherche < IP-Strategieberatung

« Akquisition

*Qualifizierung/ . . = Vertragsverhandlung u.
schulung Rocherche. Patentliiberwachung -gestaltung
« Stand der Technik = Know-how Vermarktung

* Markt « Publication = Vertragscontrolling
Screening

Gefordert von:
sign.

S e e
pemathchs Mooy
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Arten von Schutzrechten

Patent Erfindungen 20 Jahre
Gebrauchsmuster Erfindungen 10 Jahre
Sortenschutz Pflanzensorten 25-30 Jahre
Halbleiterschutz Halbleitertopologien 10 Jahre
Marken Zeichen unbegrenzt
Geschmacksmuster asthetische Formschépfungen 25 Jahre
Urheberrecht Werke der Literatur, Kunst, Musik, bis 70 Jahre
des Films inkl. Computerprogramm nach dem Tod
des Inhabers

Patente Forschung PRG%L“S

Beispiel Software

potentziell anwenbare Schutzrechte:

Urheberrecht | | Patent | | Marke | | Geschmacksmuster
Quellcode des Verfahren und Bezeichnung Benutzeroberflache
Programms Algorithmen des und Logo des und Icons

Programms Programms

10 Rem *** Start ***

20 DIM A as Integer
30 DIM B as String

40 If A>0 then A =10 PRQL{OL!@
50 For I=1 to 10

60 B=B+“A*
70 Next

SOFTWARE
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Wem gehort die Erfindung?

Rechtliche Grundlagen: ArbEG

—— Patentrecht

Ergebnis ‘b Erfindung
gehodrt ) gehbrt
Arbeitgeber Arbeitnehmer- Erfinder
erfindergesetz
Meldepflicht =
—

pflicht

Arbeitgeber Arbeitnehmer

o
< Ubertragungs-

pflicht

VergUtungs- .
m Anmeldepflicht e

Patente Forschung PRQ%‘L\S
ArbEG

Erfindungsmeldung

§5/§ 18 ArbEG Meldepflicht mm—

B Unverzigliche Meldepflicht des Arbeitnehmers
gegenuber dem Arbeitgeber

B Erfindungsmeldung muss schriftlich erfolgen
und als solche kenntlich gemacht werden

B Technische Aufgabe der Erfindung, ihre Lésung
und das Zustandekommen ist zu beschreiben

B Nennung aller an der Erfindung beteiligten
Personen und Institutionen mit Aufteilung der
Erfinderanteile




PRO [ ~z2wcli s

Patente Forschung PRO \‘..’-ﬁLC?L\\‘;

ArbEG

§ 6 /8§ 7 ArbEG Inanspruchnahme

B Der Arbeitgeber kann die Diensterfindung durch
Erkléarung fir sich in Anspruch nehmen.

B Der Arbeitgeber hat maximal 4 Monate Zeit.

B Die Inanspruchnahme gilt als erklart, wenn der

Arbeitgeber die Diensterfindung nicht gegenuber

dem Arbeitnehmer durch Textform freigibt.

Bei Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der

Diensterfindung auf Arbeitgeber tiber.

Patente Forschung Pﬂ‘ﬂ %’L\\S

ArbEG

§ 7/§ 24/ § 42 ArbEG Besondere Bestimmungen
an Hochschulen

B Arbeitnehmer hat Diensterfindung so lange
geheim zu halten, als sie nicht frei geworden ist.

B Kann der Arbeitnehmer die Erfindung
anderweitig verwerten (z.B. Publikation), so
muss er dies dem Arbeitgeber rechtzeitig,
in der Regel 2 Monate zuvor, mitteilen. Der
Arbeitnehmer kann verlangen, dass der
Arbeitgeber innerhalb dieser Zeit die
Diensterfindung entweder in Anspruch nimmt
oder freigibt.
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Weg von der EM zur Patentanmeldung

Hochschule PROvendis

vor Publ.

Hochschul- Bewertung bzgl.
verwaltung Patentfahigkeit/
Verwertung
vor Ablauf{von 3 Monaten
— Entscheidung< 1 Empfehlung
Innerhalb Yoh 4 Monaten
Inanspruchnahme

Bezahlung (SR)

[ N

Patentanmeldung

PROvendis,
Patentanwalt,
Erfinder

Erfinder,

Erlose Hochschule/PROvendis

Patente Forschung Pﬂa%;ms

Bewertung: Technik - Patentrecht - Markt

Erfindung: Schutzrechtanmeldung sinnvoll?
= technische Realisierbarkeit = Produktlebensdauer - Innovationszyklus?
= Entwicklungsstand? = | aufzeit, (Rest-)Schutzdauer?

Weiterentwicklung? = Kosten fiir Anmeldung/Aufrechterhaltung
Entwicklungs-, vs. Umsatz
Investitionsaufwand

Markt:

= Branche/Marktsituation und -entwicklung

= Wettbewerbssituation, Alleinstellungs-
merkmal

= Anwendungsbreite

= Umsatz/Gewinnerwartung

= Einsparpotenzial?

= mdgliche Lizenznehmer

= mdgliche ,Klager*

Vorteile / Alleinstellungsmerkmale
Schutzmdglichkeiten

- erreichbarer Schutzumfang

- Umgehungslésungen?

- Verletzungen nachweisbar?

- Erteilungsrisiko?

- Rechte Dritter?

strategische Uberlegungen

=p Empfehlung an die Hochschule
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Typischer Weg der Patentierung

12 Monate
DE/I’EP m—) PCT sssssssssd EP US, JP,... Erteilung
nalen

Recherche Ende der internatio
(Prio-Anmeldung) Publikation (18M) Phase (30M/31M): Eintritt
in die nationale Phase in
ausgewahlten Landern

m EF 10967 513 A1
(&) EUROFEAN PATENT APPLICATION
1407) Dat of pubiication: 1) 1D
09004 Busetn 200837 o7 T
cove 13
[P} Aeplenton rurbar SMENMAN CoTD 20874
oD 34130
5] g 0013007 Abrh o=
[Ty ——— 721 rermy
ATBEBGCHCT G2DEOR EEESFIFAGAGA |+ Misler, Ghvista £ Pret. On
il IE AT LT A LY MG T L P PT R &F &1 Ram [0F)
%R - Ry ¥oumin
Pimnitind Foc o R K311 Ruaven [16)

"
AL WA HH IR

e
(71} Acpiicns Biiaiache Frinck i b Wilkwima- Postinch 71 1443
Usreeruets fnas

Patente Forschung PRQ%‘L\S

Moglichkeiten der Verwertung

B Direkte Verwertung innerhalb des Verbundprojektes
durch PROvendis

P Lizenzen

» Verkauf

» Option

P Existenzgrindung

lizenzvertragliche
LKonstruktionen*

B Indirekte Verwertung mit optionaler Unterstiitzung
durch PROvendis

P Drittmittel
P Kooperation

» Publikation
» Renommee
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Von der Erfindung bis zur Lizenz -
Ablauf der Vermarktung

Geheimhaltungs- Materialtransfer-
abkommen (CDA/NDA)  vereinbarung (MTA)

| Prasentation |

Kooperationsvertrag

Projektidee .
+ Lizenz-/Kaufvertrag

Suche nach
erste Ergebnisse Lizenznehmer|

term shegt

Erfindungsmeldung

1

Patentanmeldung

Patente Forschung PRQ %L.\S

direkte Vermarktung

B Identifizierung von potenziellen Lizenznehmern iber

» Externe Datenbanken
P PROvendis-Kontakte und -Netzwerke
» Recherche

B Kontaktieren von potenziellen Lizenznehmern tber

» Direktansprache
I Partnering-Veranstaltungen/Messen/Kongressen
P Technologie-Portale

==p Kommerzialisierung durch
Lizenzierung/Ubertragung
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We have a dream ...
... of transfer

Patente Forschung PRG %‘L“S

Welche Faktoren u. a. den Erfolg beeinflussen

Negative
Marktent-
wicklung

Industrie-
Finanzierung partner

technische
Realisierbarkeit

Mitwirkung keine aus-
Erfinder . i
Alleinstellungs- ausreichender rselﬁhfndeht
) merkmal Schutzumfang ~ >chutzrechts-
Rechte Dritte finanzierbar fahigkeit

schutzrecht-
X liche
Marktpotenzial Abhangigkeit

Bedarf/(medical need)

10
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Innovationslicke zwischen
Forschung und Industrie

Bictech {Red, Green, White, Grey)
Medical Technology

Clinical data {or equivalent)
Products
MCE

Methods

(Assays — Platforms)
Researct
Prototy

Targets
Software

THE TRAMSLATIOMAL GAP

Scientific Know-how/Expertise
Research Capabilities

Cromens e

Patente Forschung PRG%‘L\.S

Die Lucke schlieRen

.. mehr Hochschulerfindungen mit fiir Unternehmen
ausreichendem Entwicklungsstand

®|ss
W Forderprogramme e
» BMWi — Prototypenforderung Wanisterium Gt losowalima,
) ) . Iihﬂnhuﬂ.dﬁz“rg
» BMWi — Kooperationsprojekte ZIM-KOOP tanl priiay Konihel @
’ BMWI - EXIST $ B esrnmnsdern
» BMBF — VIP inarannuna
» BMBF — GO-Bio
» DFG — Forderung von Transferprojekten
Deytaaive
» Landesprogramme DF Forschungsgemeinschaft
H Kooperation mit auf die Weiterentwicklung
spezialisierten Unternehmen, Beispiel: Lead LBC

Discovery Center in Dortmund
B im Forderantrag
» Kosten fur Patentierung einplanen

» Weiterentwicklung berucksichtigen (Finanzierung
fur proof of concept, Prototyp)
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Vielen Dank!

Kordula Kruber

PROvendis GmbH
Eppinghofer StralRe 50
D-45468 Miulheim an der Ruhr

Tel. : 0208/94105-30
Email: kk@provendis.info
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