UNIVERSITAT BASEL

REKTORAT

Wegleitung
zur wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen der Universitat Basel

1. GRUNDLAGE

Grundlage dieser Wegleitung bildet die ,,Ordnung Uber Nebentatigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und
die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitaren Tatigkeit“ Nr. 441.200 vom 18. Au-
gust 2004 (nachfolgend ,,Ordnung®).

2. EIGENTUM AN ERFINDUNGEN UND URHEBERRECHTLICH GESCHUTZTEN WERKEN
2.1 ERFINDUNGEN, DESIGNS UND COMPUTERPROGRAMME

Gemass 8§ 16 Ordnung stehen Erfindungen und Designs, welche Angehorige der Universitdt in Ausiibung
ihrer dienstlichen Tatigkeit machen, im Eigentum der Universitat, und zwar unabhéngig von der Erfiillung
einer vertraglichen Pflicht (entsprechend Art. 332 OR). Die Verwertungsrechte an Computerprogrammen,
die unter den gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, stehen der Universitdt zu (entsprechend Art. 17
URG). Vorbehalten bleiben die in Forschungsauftrdgen getroffenen Vereinbarungen.

2.2 Andere urheberrechtlich geschiitzte Werke

Die Rechte an urheberrechtlich geschiitzten Werken (mit Ausnahme von Computerprogrammen) stehen der
Urheberin bzw. dem Urheber zu, soweit nicht tiber ihre Ubertragung an die Universitat eine Vereinbarung
abgeschlossen worden ist (8 15 Ordnung).

3. VERTRAGSGENEHMIGUNG

Vertrége, in denen die Universitdt Dritten Rechte an ihrem geistigen Eigentum einrdumt (z.B. Lizenzvertra-
ge, Optionsvertrage, etc) bedurfen der Genehmigung durch das Rektorat. Damit wird sichergestellt, dass die
Rechte der Universitat und der Universititsangehdrigen gewahrt bleiben. Es empfiehlt sich, die Transfer-
stelle Unitectra oder bei den geisteswissenschaftlichen Fakultdten den Rechtsdienst schon bei den Vertrags-
verhandlungen beizuziehen. Auf jeden Fall sind die Vertrdge vor Vertragsabschluss der Unitectra oder dem
Rechtsdienst zur Prufung vorzulegen. Die Unterzeichnung der Vertrage erfolgt im Namen des Rektorats
durch die Vizerektorin bzw. den Vizerektor Forschung und Nachwuchsforderung. Zusatzlich unterschreibt
auch die Verwaltungsdirektorin bzw. der Verwaltungsdirektor, sofern die effektiven oder potentiellen Ein-
nahmen uber einer Million Schweizer Franken liegen.

4, VORGEHEN

4.1 ERFINDUNGEN, DESIGNS UND COMPUTERPROGRAMME

Erfindungen sind Unitectra mittels des Formulars ,,Vertrauliche Erfindungsmeldung / ,,Confidential Inven-
tion Disclosure* zu melden. Dies dient als Basis zur Evaluation der Erfindung und zur Abkl&rung offener
Fragen.

Computerprogramme sind Unitectra mittels dem Formular ,,Software Disclosure® zu melden. Designs sind
Unitectra in geeigneter Form zu melden.

Samtliche Formulare sind auf der Internetseite von Unitectra (www.unitectra.ch) unter ,,Infos Forschende /
Downloads* zu finden.

4.2 ANDERE URHEBERRECHTLICH GESCHUTZTE WERKE

Urheber- und Verwertungsrechte an urheberrechtlich geschitzten Werken (mit Ausnahme von Computer-
programmen) liegen bei den Urheberinnen und Urhebern. Sie sind damit fiir die Verwertung selber verant-
wortlich. Wiinschen sie eine Unterstlitzung durch die Universitat bzw. durch Unitectra, kdnnen sie die Ver
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wertungsrechte an die Universitat Gbertragen. Vertrdge mit Firmen (z.B. Lizenzvertrdge) werden in diesem
Fall von der Universitit abgeschlossen.

4.3 VERWERTUNG

Gemeinsam mit den Erfinderinnen und Erfindern sowie Urheberinnen und Urhebern definiert Unitectra eine
Verwertungsstrategie. Die Transferstelle unterstiitzt die Erfinderinnen und Erfindern sowie Urheberinnen
und Urhebern beim Kontaktieren von geeigneten Wirtschaftspartnern, welche die Kommerzialisierung
ubernehmen. Die wirtschaftliche Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen kann auch durch ein
neu zu griindendes Unternehmen erfolgen (sog. Spin-off Firma), sofern das Projekt dafiir geeignet ist und
die Firmengrinderinnen und —grinder aufzeigen kénnen, dass die immateriellen Arbeitsergebnisse aller
Voraussicht nach erfolgreich umgesetzt werden kénnen. Die Transferstelle handelt die entsprechenden Ver-
trage (i. Allg. Lizenzen) mit den Verwertungspartnern aus. Zudem tbernimmt sie die Abwicklung und Be-
wirtschaftung bestehender Vertrége.

Nutzungsrechte an immateriellen Arbeitsergebnissen werden an Wirtschaftspartner zu marktublichen Kon-
ditionen abgegeben. Damit wird gewéhrleistet, dass die wirtschaftliche Verwertung von immateriellen Ar-
beitsergebnissen zu keiner Wettbewerbsverzerrung im Markt fiihrt und die Universitat und ihre Angehdri-
gen fir ihren Beitrag zu einem wirtschaftlichen Erfolg des Wirtschaftspartners angemessen beteiligt werden.
Dies gilt unabhangig davon, durch wen die wirtschaftliche Verwertung geschieht.

5. PATENTIEREN VON ERFINDUNGEN
Erfindungen werden patentiert wenn:

a) die Patentféhigkeit gegeben ist (Neuheit, erfinderische Hoéhe [,,non-obviousness*], technische Anwend-
barkeit) und keine den Wert der Erfindung mindernde Abhéngigkeit 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 fir einen Industriepartner von Interesse wird, und

d) die Zustimmung zu einer Ubernahme der Kosten der Patentanmeldung durch die zustandige Vizerektorin
oder den zustandigen Vizerektor erfolgt ist. Die zustandige Vizerektorin oder der zustédndige Vizerektor
kann die Entscheidung fur Betrdge bis CHF 10000 an Unitectra delegieren.

oder

e) die Kosten fur die Patentanmeldung durch das Institut/die Klinik und/oder die Forschungsgruppe selber
getragen werden.

oder

f) die Kosten fur die Patentanmeldung von einem Wirtschaftspartner getragen werden, der dafir in der Re-
gel eine (kostenpflichtige) Lizenz zur Nutzung der Erfindung erhalt.

Unitectra unterstutzt die Erfinderinnen und Erfinder beim Erstellen eines Entwurfs fiir die Patentschrift.
Basierend darauf wird von einem qualifizierten Patentanwalt die definitive Patentschrift verfasst. Die Pa-
tentanmeldung und die Uberwachung des Verfahrens erfolgt in der Regel durch Unitectra.

6. VERTEILUNG VON EINKUNFTEN
6.1. VERTEILUNGSSCHEMA

Fur die Verteilung von Einkiinften der Universitat aus der Kommerzialisierung von patentierten und nicht-
patentierten Forschungsergebnissen gelten die nachfolgenden Grundsétze:

6.1.1 EINKUNFTE AUS DER VERWERTUNG VON ERFINDUNGEN BEI BESTEHENDER PATENTANMELDUNG
BZW. ERTEILTEM PATENT, DESIGNS UND COMPUTERPROGRAMMEN

Erfinderinnen und Erfinder bzw. Urheberinnen und Urheber werden an allfalligen Nettoeinkiinften aus der
Verwertung von Patentrechten, Designs oder Computerprogrammen der Universitat beteiligt. Von Eink{nf-
ten aus der Kommerzialisierung werden zuerst die mit der Verwertung angefallenen und eingeplanten
Unkosten gedeckt (Patentierungskosten etc.). Unter VVorbehalt allfalliger Riickerstattungen an Dritte (z.B.
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andere an der Erfindung beteiligte Hochschule) werden die restlichen Einnahmen (Nettoeinkiinfte) dann wie
folgt verteilt:
Nettoeinkinfte bis kumuliert CHF 1 Mio.:

e 40% gehen an die Erfinderinnen und Erfinder bzw. Urheberinnen und Urheber

e 30% gehen an die beteiligte Organisationseinheit, d.h. seitens der Universitat auf das Drittmittelkon-
to der Leitung der beteiligten Forschungsgruppe.

¢ 30% gehen an die Universitat. Das Rektorat entscheidet tiber die Verwendung dieser Einkdinfte.
Nettoeinkinfte Gber kumuliert CHF 1 Mio.:

e Liegen die Nettoeinkinfte iber CHF 1 Mio. pro Einzelerfindung, Design oder Computerprogramm,
so kann der Universitatsrat fiir den tber CHF 1 Mio. liegenden Betrag eine andere Verteilung vor-
nehmen.

Sofern der Urheber/die Urheberin bzw. der Erfinder/die Erfinderin im Rahmen einer Nebentétigkeit bereits
an entsprechenden Einkiinften partizipiert, sind diese VVorbeziige bei der Verteilung zu beriicksichtigen.

Beim Ausscheiden des Gruppenleiters oder der Gruppenleiterin aus der Universitat entscheidet das Rektorat
tiber die weitere Verwendung des der Organisationseinheit zustehenden Anteils.

Als Erfinderinnen und Erfinder gelten die in der Patentschrift aufgefiihrten Personen. Grundsétzlich werden
alle Erfinderinnen und Erfinder gleich behandelt, es sei denn, diese haben sich auf einen anderen Verteil-
schlussel fur die personlichen Anteile geeinigt (Formular Erfindererklarung).

6.1.2 EINKUNFTE AUS DER VERWERTUNG VON NICHT-PATENTIERTEM BIOLOGISCHEN MATERIAL ODER
KNOwW-HOW

Die Erarbeitung oder Herstellung von nicht-patentiertem biologischem Material und von Know-how stellt
im Allgemeinen keine erfinderische Leistung dar. Erzielt die Universitat aus dem Verkauf oder der Lizen-
zierung von solchem Material oder Know-how finanzielle Ertrdge, so werden mangels Erfinderinnen und
Erfindern keine personlichen Anteile ausbezahlt. Stattdessen fliessen in der Regel die ersten CHF 5000.- an
Nettoeinkiinften auf ein Drittmittelkonto, welches vom Leiter oder der Leiterin der Forschungsgruppe, von
der das Material oder Know-how erarbeitet wurde, zu benennen ist. Dieser oder diese verfligt dariiber im
Rahmen seines oder ihres akademischen Auftrags. Von weiteren Nettoeinkinften fliessen 70% der Ertrage
als Drittmittel an die entsprechende Forschungsgruppe, wahrend 30% wie Ublich der Universitat zustehen.
In speziellen Féllen, wenn besondere Umsténde vorliegen, kann das Rektorat einzelne Forschende an den
Einklnften beteiligen. Die Beteiligung soll sich dann an den unter Ziffer 6.1.1 genannten Grundsatzen ori-
entieren.

6.1.3 EINKUNFTE AUS DER VERWERTUNG VON ANDEREN URHEBERRECHTLICH GESCHUTZTEN WER-
KEN

Werden aus der Verwertung von urheberrechtlich geschitzten Werken, deren Rechte der Universitat zuste-
hen, Nettoeinkiinfte erzielt werden, werden diese wie folgt verteilt:

e 40% gehen an die Urheberin bzw. den Urheber
o 30% gehen an die beteiligte Organisationseinheit (Drittmittelkonto)
e 30% gehen an die Universitat

Liegen die Nettoeinkiinfte ber CHF 1 Mio. pro Einzelwerk, so kann der Universitatsrat flr den Gber CHF 1
Mio. liegenden Betrag eine andere Verteilung vornehmen.

Von oben genannter Regelung ausgenommen sind die Nettoeinkinfte aus der Verwertung von Urheberrech-
ten an wissenschaftlichen Publikationen wie Lehrbiichern, Beitrdgen in Fachzeitschriften und dergleichen.
Diese verbleiben vollstandig bei den Universitatsangehdrigen.

6.2 STREITFALL
Bei Streitféllen entscheidet das Rektorat tber Verteilung und Verwendung von Einkinften.

N
>/|\/|\<
SUAY
/| |\,( |\

]
>C
m—_
-



4/4

7. VERWERTUNG DURCH DIE ERFINDERINNEN UND ERFINDER BZW. URHEBERINNEN UND URHEBER

Die Erfinderinnen und Erfinder bzw. Urheberinnen und Urheber kénnen beantragen, ihre Erfindung bzw.
ihr Werk in eigenem Namen und auf eigene Kosten zu verwerten, wenn die Universitat nicht an der Verwer-
tung interessiert ist. Die zustandige Vizerektorin oder der zustdndige Vizerektor entscheidet tiber entspre-
chende Antrage. Die Verwertung erfolgt in einem solchen Fall in Eigenregie. Die Erfindung/das Werk darf
nicht mit Universitatsmitteln geschitzt und weiterentwickelt werden. Von anfallenden Einkiinften verblei-
ben nach Abzug der Patentierungskosten 75% bei den Erfinderinnen und Erfindern bzw. Urheberinnen und
Urheber, wahrend die Universitat mit 25% beteiligt ist.

Entscheidet sich die Universitat, eine bestehende Patentanmeldung oder ein Patent nicht mehr weiterzufiih-
ren, kénnen die Erfinderinnen/Erfinder beantragen, sie privat zu bernehmen. Aus allfalligen Nettoeinkinf-
ten aus der Verwertung gehen in diesem Fall 25% an die Universitét entsprechend Ziffer 6.1.1.

8. HANDHABUNG VON FIRMENBETEILIGUNGEN DER UNIVERSITAT IM RAHMEN DER WIRTSCHAFT-
LICHEN UMSETZUNG VON IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN

8.1 ERWERB DER BETEILIGUNG

Die Universitat kann als teilweise Abgeltung fiir fallige Lizenzgeblhren Beteiligungen an juristischen Per-
sonen halten, d.h. z.B. mit Aktien des Lizenznehmers entschadigt werden. Eine solche Beteiligung kann
z.B. anstelle von frih falligen Lizenzerteilungsgebiihren und Meilensteinzahlungen erfolgen. Zum Zweck
der Beteiligung Ubertragen die Firma bzw. deren Griinder z.B. Aktien oder Optionen kostenlos auf die Uni-
versitat.

8.2 GENEHMIGUNG

Die Entscheidung Uber Beteiligungen an Firmen im Rahmen der wirtschaftlichen Verwertung von immate-
riellen Arbeitsergebnissen der Universitét erfolgt gemaéss Ziffer. 3.

8.3 ROLLE DER UNIVERSITAT ALS TEILHABERIN
8.3.1 BESITZ UND VERWALTUNG DER BETEILIGUNG

Die Beteiligung steht im Eigentum der Universitat und wird auf deren Namen eingetragen. Mit der Verwal-
tung der Beteiligungen kann das Rektorat die Technologietransferstelle Unitectra oder einen Dritten beauf-
tragen (im folgenden ,,Verwalter*). Das Stimmrecht wird dementsprechend entweder durch die zustandige
Vizerektorin oder den zustdndigen Vizerektor oder durch eine von ihr bezeichnete Stelle selber ausgetibt
oder mit VVollmacht an den Verwalter der Beteiligung lbertragen.

Das Rektorat entscheidet Uber Zeitpunkt und Modalitdten des Verkaufs der Firmenbeteiligung. Weder die
Universitat noch der Verwalter haften dabei gegeniiber den Erfinderinnen oder Erfindern fir allfallige Er-
tragsminderungen, die sich daraus ergeben kénnen, dass der Verkauf der Beteiligung nicht zum Maximal-
wert erfolgt.

8.3.2 EINSITZ IN DEN VERWALTUNGSRAT DER FIRMA

Ublicherweise nehmen keine Vertreter der Universitat Einsitz in den Verwaltungsrat einer Firma, an wel-
cher die Universitat eine Beteiligung halt. Uber Ausnahmen entscheidet das Rektorat.

8.3.3 VERTEILUNG ALLFALLIGER ERTRAGE AUS FIRMENBETEILIGUNGEN

Die Universitét verteilt Netto-Ertrdge aus Firmenbeteiligungen (Dividenden, Verkaufserldse) entsprechend
dem in Ziffer 6 definierten Verteilschlissel. Die Erfinderanteile und Forschungsgruppenanteile an Firmen-
beteiligungen werden erst nach Realisierung des Ertrags durch die Universitat fallig.
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