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Ausgründung mit Patent
Chancen und Fallstricke

Forscher, Gründer, Unternehmer
-

Von der Idee zum Produkt
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Innovectis GmbH
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 Patentmanagement

 Vermarktung von Schutzrechten und Know-how

 Akquisition und Management von F&E-Projekten

 Technologie- und Analytikdienstleistungen

Motivation:
Neue Technologien aus Hochschulen
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Überblick
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 Wem gehören die Rechte an Erfindungen von
Hochschulwissenschaftlern?

 Ablauf „Von der Erfindung zum Patent“

 Möglichkeiten der Patentverwertung

 Umgang mit IP bei Ausgründungen

Wem gehören die Rechte an einer Erfindung?

Arbeitsrecht Patentrecht
(Erfinderrecht)

Arbeitnehmererfinder

Erfindungsmeldung

Erfindervergütung

Arbeitgeber
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aus: K. Schilling, Forschen – Patentieren – Verwerten,
Springer-Spektrum 2014

Rechtestatus von Erfindern

Diensterfinder: Prof., WiMi, HiWi … Beschäftigungsverhältnis mit Hochschule

freie Erfinder: Stipendiat, Student, … kein Beschäftigungsverhältnis mit Hochschule
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Achtung,
alle Rechte „einsammeln“!
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Patentierung an der Hochschule

Erfindungsmeldung

Patentprüfverfahren
Patentstrategie

Patentierbarkeit/Verwertbarkeit

Inanspruchnahme durch Hochschule

Patentierung
Verwertung

Freigabe an die Erfinder

Erst patentieren,
dann publizieren!

Lizenzvergabe / Verkauf
F&E-Projekt
Firmengründung
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Möglichkeiten der Patentverwertung

Verkauf

 Rechteübertragung
 i.d.R.

Einmalzahlung

 Rechte bleiben bei
Hochschule
 Exklusiv- oder

Einfachlizenz
 Abschlagszahlung
 Meilensteinzahlung
 Umsatzbeteiligung

Lizensierung an ein
Unternehmen

 i.d.R. mindestens
Exklusivlizenz
 Abschlagszahlung
Meilensteinzahlungen
 Umsatzbeteiligung
 Firmenanteile

Gründung eines
Spin-offs

aus: K. Schilling, Forschen – Patentieren – Verwerten
Springer-Spektrum 2014
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Etabliertes Unternehmen vs. Spin-off
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Entwicklungsstadium

Interessent vorhanden?

Know-How und Ressourcen für Weiterentwicklung

Plattformtechnologie
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Technologie
im Mittelpunkt

Gründer (Erfinder)

Hochschule/
Technologietransfer Kapitalgeber

Interessen beim Umgang mit IP bei Ausgründungen

• Patente möglichst
günstig

• Kein Upfront

• Patentverwertung zu
marktüblichen
Konditionen

• Sicherheit, dass Patente
verwertet werden
(Insolvenzrisiko!)

• Klare Patent- und
Rechtslage

• Häufig
Rechteübertragung
gefordert

Beispiel für eine Ausgründung
aus der Goethe-Universität Frankfurt am Main
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• Technologie: Hefen zur Herstellung von
Ethanol/Butanol aus Bioabfällen

• 2006 erste Patentanmeldung (weitere folgten)
• 2007 Gründung der Butalco
• F&E-Projekte an der GU durch Butalco finanziert
• 2011 Verkauf der IP-Rechte der GU an Butalco
• 2014 Übernahme der Butalco durch Lesaffre
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Beispiel für einen Lizenzvertrag:
http://contracts.onecle.com/google/stanford.lic.2003.10.13.shtml
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

www.innovectis.de


