u

b
UNMIVERSITAT
BERN

RICHTLINIEN DER UNIVERSITATSLEITUNG ZUR WIRTSCHAFTLICHEN
VERWERTUNG VON IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN DER UNIVERSITAT
BERN

Gestltzt auf Art. 60 des Personalgesetzes (PG) und Art. 107d der Universitatsverordnung (UniV)
erlésst die Universitétsleitung folgende Richtlinien:

1. EIGENTUM AN ERFINDUNGEN UND ANDEREN IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN

Gemass Art. 60 Personalgesetz gelten immaterielle Arbeitsergebnisse, welche die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Erfallung ihrer dienstrechtlichen Verpflichtungen sowie in Ausibung der
beruflichen Tétigkeit schaffen, ohne weiteres als dem Arbeitgeber (also der Universitat Bern)
abgetreten.

Im Rahmen der Ausiibung der beruflichen Tatigkeit, aber ausserhalb der Erflillung der
dienstrechtlichen Verpflichtungen geschaffene immaterielle Arbeitsergebnisse sind der Universitat
bekannt zu geben; die Universitdt kann sie gegen Bezahlung einer angemessenen Vergitung innert
sechs Monaten ab Bekanntgabe erwerben.

2. VERTRAGSGENEHMIGUNG

Vertrdge, in denen die Universitat Dritten Rechte an immateriellen Arbeitsergebnissen bzw. geistigem
Eigentum einrdumt (z.B. Lizenz- und Optionsvertrdge sowie Forschungsvertrdge oder Material
Transfer Agreements mit entsprechenden Regelungen) bedirfen der Genehmigung durch die
Universitatsleitung. Damit wird sichergestellt, dass die Rechte der Universitdit und der
Universitatsangehorigen gewahrt bleiben. Die Unterzeichnung der Vertrage erfolgt im Namen der
Universitatsleitung i.A. durch den Verwaltungsdirektor. Sie sind vorgangig der Transferstelle
Unitectra bzw. dem Rechtsdienst vorzulegen (siehe dazu auch ,,Weisungen betreffend Vertragsfluss
der Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsvertrage an der Universitat Bern geméass Art.
107a-d UniV*).



3. VORGEHEN
3.1 ERFINDUNGEN UND ANDERE IMMATERIELLE ARBEITSERGEBNISSE

Die Transferstelle Unitectra kiimmert sich im Auftrag der Universitétsleitung und in Absprache mit
den betreffenden Forschenden um die Kommerzialisierung von immateriellen Arbeitsergebnissen.
Erfindungen geméss Art. 60 Abs. 1 PG sind Unitectra mittels des Formulars ,,Vertrauliche
Erfindungsmeldung / ,,Confidential Invention Disclosure” zu melden. Dies dient als Basis zur
Evaluation der Erfindung und zur Abklarung offener Fragen.

Computerprogramme sind Unitectra mittels ,,Software Disclosure Formular* zu melden. Weitere
immaterielle Arbeitsergebnisse mit potenziell wirtschaftlichem Nutzen sind Unitectra in anderer
geeigneter Form zu melden.

3.2 VERWERTUNG

Gemeinsam mit den Erfinderinnen und Erfindern bzw. den Schépferinnen und Schopfern der
immateriellen Arbeitsergebnisse definiert Unitectra eine Verwertungsstrategie. Die Transferstelle
unterstiitzt sie beim Kontaktieren von geeigneten Wirtschaftspartnern, welche die Kommerzialisierung
tibernehmen, und handelt die entsprechenden Vertrage (i.A. Lizenzen) in Absprache mit dem
verantwortlichen Mitglied der Universitétsleitung aus. Zudem (bernimmt die Transferstelle die
Uberwachung bestehender Vertrage.

Die wirtschaftliche Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen kann auch durch ein neu zu
grindendes Unternehmen erfolgen (sog. Spin-off Firma), sofern das Projekt dafiir geeignet ist und die
Firmengrinderinnen und -griinder aufzeigen konnen, dass die immateriellen Arbeitsergebnisse aller
Voraussicht nach erfolgreich umgesetzt werden konnen. Der Prozess lauft analog wie oben
beschrieben.

Nutzungsrechte an immateriellen Arbeitsergebnissen werden an Wirtschaftspartner zu marktiblichen
Konditionen abgegeben. Damit wird gewahrleistet, dass die wirtschaftliche Verwertung von
immateriellen Arbeitsergebnissen zu keiner Wettbewerbsverzerrung im Markt fihrt und die
Universitat und ihre Angehorigen fiir ihren Beitrag zu einem wirtschaftlichen Erfolg des Wirtschafts-
partners angemessen beteiligt werden. Dies gilt unabhéngig davon, durch wen die wirtschaftliche
Verwertung geschieht.

4. PATENTIEREN VON ERFINDUNGEN

Aufgrund der hohen Kosten wird vor einer Patentanmeldung in der Regel ein Industriepartner
gesucht, der die entsprechenden Kosten Ubernimmt und dafiir dblicherweise eine
kostenpflichtige Lizenz zur Nutzung der Erfindung erhalt.

Ohne Industriepartner wird eine Patentanmeldung durch die Unitectra nur vorgenommen wenn:

a) die Patentféhigkeit gegeben ist (Neuheit, erfinderische Hohe [,,non-obviousness*], technische
Anwendbarkeit) und keine den Wert der Erfindung mindernde Abhangigkeit von bestehenden
Patenten existiert, und

b)  ein bedeutender Markt vorhanden ist, und

C) gezeigt werden kann, dass die Erfindung innerhalb einer verniinftigen Frist so weit entwickelt
werden kann, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit fiir einen Industriepartner von Interesse
wird, und

d) die Universitatsleitung einer Kosteniibernahme durch die Universitat bzw. durch das Institut/die
Klinik oder die Forschungsgruppe selber zustimmt.



Sind diese Voraussetzungen gegeben, unterstiitzt Unitectra die Erfinderinnen und Erfinder beim
Erstellen eines Entwurfs fur die Patentschrift. Basierend darauf wird von einem qualifizierten
Patentanwalt die definitive Patentschrift verfasst und die Anmeldung getatigt. Inhaberin des Patents ist
stets die Universitat Bern.

5. VERTEILUNG VON EINKUNFTEN
5.1 VERTEILUNGSSCHEMA

Fir die Verteilung von Einkiinften der Universitat aus der Kommerzialisierung von immateriellen
Arbeitsergebnissen gelten die nachfolgenden Grundsétze:

5.1.1 EINKUNFTE AUS ERFINDUNGEN, BEI BESTEHENDER PATENTANMELDUNG BZW.
ERTEILTEM PATENT

Erfinderinnen und Erfinder (die in der Patentschrift aufgefiihrten Personen) werden an allfélligen
Uberschiissen aus der Kommerzialisierung von Patentrechten der Universitat beteiligt. Von
Einklnften aus der Kommerzialisierung werden zuerst die mit der Verwertung angefallenen und
eingeplanten  Unkosten  (Patentierungskosten, etc) gedeckt Unter Vorbehalt allfalliger
Riickerstattungen an Dritte (z.B. andere an der Erfindung beteiligte Hochschule) werden die restlichen
Einnahmen (Netto-Ertrége) wie folgt verteilt:

e 55% der Netto-Ertrdge gehen zu Gunsten eines Drittmittelkontos der Leitung der
Forschungsgruppe, in welcher die Erfindung entstanden ist. Beim Ausscheiden des
Gruppenleiters oder der Gruppenleiterin aus der Universitat entscheidet die Universitatsleitung
Uber die weitere Verwendung dieses Anteils.

e 20% der Netto-Ertrdge konnen von den Erfinderinnen und Erfinder privat beansprucht
werden. Wird auf einen Bezug ganz oder teilweise verzichtet, werden die Betrdge dem
vorgenannten Drittmittelkonto zugeschlagen.

e 25% der Netto-Ertrage gehen an die Universitat. Die Universitétsleitung entscheidet Gber die
Verwendung dieser Einkunfte.

Grundsétzlich werden alle Erfinderinnen und Erfinder zu gleichen Teilen an den Netto-Ertrédgen
beteiligt, es sei denn, die beteiligten Personen haben sich vorgéngig auf einen anderen Verteilschliissel
fir die personlichen Anteile geeinigt. Die Auszahlung unterliegt den (blichen Sozialabgaben. An
Angehdrige der Universitat erfolgt die Auszahlung tber das Lohnkonto.

5.1.2 EINKUNFTE AUS DER KOMMERZIALISIERUNG VON NICHT-PATENTIERTEN IMMATERIELLEN
ARBEITSERGEBNISSEN (BIOLOGISCHES MATERIAL, KNOW-HOW, SOFTWARE )

Netto-Ertrage aus der Kommerzialisierung von nicht-patentierten immateriellen Arbeitsergebnissen
(z.B. Software, biologisches Material, Know-how) werden wir folgt verteilt:

e 75 % der Netto-Ertrdge gehen zu Gunsten eines Drittmittelkontos der Leitung der
Forschungsgruppe, in welcher die Arbeitsergebnisse entstanden sind. Beim Ausscheiden der
Gruppenleiterin/des Gruppenleiters aus der Universitat entscheidet die Universitétsleitung
tber die weitere Verwendung dieses Anteils.

o 25 9% der Netto-Ertrége gehen an die Universitat. Die Universitétsleitung entscheidet tiber die
Verwendung dieser Einkiinfte.

Wenn besondere Umstande vorliegen, kann die Universitétsleitung einzelne Forschende an den Netto-
Ertragen beteiligen. Die Auszahlung unterliegt den Ublichen Sozialabgaben. An Angehorige der
Universitat erfolgt die Auszahlung tber das Lohnkonto.



5.2 STREITFALL

Bei Streitféllen entscheidet die Universitétsleitung tiber Verteilung und Verwendung von Einkiinften.

6. VERWERTUNG DURCH DIE ERFINDERINNEN UND ERFINDER BzZW. SCHOPFERINNEN UND
SCHOPFER

Die Erfinderinnen und Erfinder bzw. Schopferinnen und Schopfer kénnen beantragen, ihre Erfindung
bzw. ihr Werk in eigenem Namen und auf eigene Kosten zu verwerten, wenn weder die Universitat
noch das Institut oder die Klinik an der Verwertung interessiert sind. Die Universitatsleitung
entscheidet Uber entsprechende Antrége. Die Verwertung erfolgt in einem solchen Fall in Eigenregie.
Die Erfindung/das Werk darf nicht mit Universitatsmitteln geschutzt und weiterentwickelt werden.
Von anfallenden Einkinften verbleiben nach Abzug der Patentierungskosten 75% bei den
Erfinderinnen und Erfindern bzw. Schopferinnen und Schopfern, wahrend die Universitt mit 25%
beteiligt ist.

Entscheidet sich die Universitat, eine bestehende Patentanmeldung oder ein Patent nicht mehr
weiterzufiihren, koénnen die Erfinder/Erfinderinnen beantragen, sie privat zu Ubernehmen. Aus
allfalligen Netto-Ertrdgen aus der Kommerzialisierung gehen in diesem Fall 25% an die Universitét
entsprechend Art. 5.1.

7. HANDHABUNG VON FIRMENBETEILIGUNGEN DER UNIVERSITAT IM RAHMEN DER
WIRTSCHAFTLICHEN UMSETZUNG VON IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN

7.1 ERWERB DER BETEILIGUNG

Die Universitdt kann als teilweise Abgeltung fir féllige Lizenzgebihren mit Aktien des
Lizenznehmers entschéadigt werden. Eine solche Beteiligung kann z.B. anstelle von friih félligen
Lizenzerteilungsgebihren und Meilensteinzahlungen erfolgen. Zum Zweck der Beteiligung Ubertragen
die Firma bzw. deren Griinder Aktien oder Optionen kostenlos auf die Universitat.

7.2 GENEHMIGUNG

Die Entscheidung Uber Beteiligungen an Firmen im Rahmen der wirtschaftlichen Verwertung von
immateriellen Arbeitsergebnissen der Universitat erfolgt geméass Art. 2.

7.3 ROLLE DER UNIVERSITAT ALS TEILHABERIN

7.3.1 BESITZ UND VERWALTUNG DER BETEILIGUNG

Die Beteiligung steht im Eigentum der Universitidt und wird auf deren Namen eingetragen. Mit der
Verwaltung der Beteiligungen kann die Universitatsleitung die Technologietransferstelle Unitectra
oder einen Dritten beauftragen (im folgenden ,,Verwalter”). Das Stimmrecht wird dementsprechend
entweder durch die Universitatsleitung oder durch eine von ihr bezeichnete Stelle selber ausgelibt oder
mit Vollmacht an den Verwalter der Beteiligung ubertragen.

Die Universitatsleitung entscheidet Ober Zeitpunkt und Modalitdten des Verkaufs der Firmen-
beteiligung. Weder die Universitat noch der Verwalter haften dabei gegeniiber den Erfinderinnen oder
Erfindern flr allféllige Ertragsminderungen, die sich daraus ergeben koénnen, dass der Verkauf der
Beteiligung nicht zum Maximalwert erfolgt.

7.3.2 EINSITZ IN DEN VERWALTUNGSRAT DER FIRMA

Ublicherweise nehmen keine Vertreter der Ur)liversitat Einsitz in den Verwaltungsrat einer Firma, an
welcher die Universitat eine Beteiligung halt. Uber Ausnahmen entscheidet die Universitatsleitung.



7.3.3 VERTEILUNG ALLFALLIGER ERTRAGE AUS FIRMENBETEILIGUNGEN

Die Universitit verteilt Netto-Eririge aus Firmenbeteiligungen (Dividenden, Verkaufserlise)
entsprechend dem in Art. 5 definierten Verteilschliissel. Die Erfinderanteile und
Forschungsgruppenanteile an Firmenbeteiligungen werden erst nach Realisierung des Ertrags durch
die Universitit fallig.
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