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1. Erfindungsmeldung

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nach §
12 Patentgesetz DienstnehmerInnen dem Dienstgeber
jede Erfindung grundsitzlich unverziiglich mitzuteilen
haben. Die MUI als Dienstgeber hat sodann binnen
3 Monaten nach dem Tag, an dem sie die Mitteilung
erhalten hat, dem Dienstnehmer gegeniiber eine Erkla-
rung abzugeben, ob sie die Erfindung als Diensterfin-
dung in Anspruch nimmt.

Die Erfindungsmeldung erfolgt in Papierform mittels
"Standard Reporting Sheet"
(https://www.i-med.ac.at/forschung/files/uniinvent2_
-_Erfindungsmeldeblatt_ MUI.doc)

(einzureichen beim Servicecenter Forschung, Schopt-
stralle 45). Die Erfindungsmeldung muss vollstindig
sein und folgende wesentliche Punkte enthalten:

! kurze Beschreibung der Erfindung

| kurze Beschreibung des Standes der Technik
_l detaillierte Beschreibung der Erfindung

' Angabe zu den Personen der ErfinderInnen

Neben dem oben bereits erwihnten "aktuellen Stand
der Technik" ist es vor allem bei einem fiir den Patent-
anwalt neuen Thema vorteilhaft, wenn ein aktueller
Review-Artikel tiber eben dieses Thema mitgeschickt
wird.

Falls es Bedenken gibt (z. B., dass die Patentierung in
einem bestimmten Fall nicht zu empfehlen ist oder dass
noch wesentliche Informationen fehlen), wiirde es be-
reits hier eine entsprechende Riickmeldung geben.
Sobald das vollstandig ausgefiillte Erfindungsmel-
dungs-Formular eingereicht wurde, beginnt die Ent-
scheidungsfrist zu laufen. Fiir den Fall, dass das Er-
findungsmeldungs- Formular nicht vollstindig ausge-
filllt wurde, wird ein Verbesserungsauftrag erteilt. Die
Entscheidungstrist wird dadurch ausgesetzt und be-
ginnt ab Eingang der verbesserten Erfindungsmeldung
von Neuem zu laufen.
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Wie ist eine Erfindungsmeldung
aufgebaut?

Die Erfindungsmeldung wird durch eine Formular-
Vorgabe fiir die ErfinderInnen erleichtert.
Wesentlicher Inhalt der Erfindungsmeldung ist:

+# kurze Beschreibung der Erfindung: Welches sind

die relevanten Punkte und Vorteile, die die Erfindung
gegeniiber dem bekannten Stand der Technik mit sich
bringt?

+¢ kurze Beschreibung des Standes der Technik: Wovon
sind die ErfinderInnen bei der Schaffung der Erfin-
dung ausgegangen. Vorteilhaft wire hier bereits die
Angabe des “néchsten Standes der Technik®, also
einer bestimmten wissenschaftlichen Publikation oder
eines Patentdokuments, welches der Erfindung (nach
Ansicht der ErfinderInnen) am nzchsten kommt.

+* detaillierte Beschreibung der Erfindung: Hier sollte

einerseits die Erfindung technisch beschrieben wer-
den, also welche Aufgabe mit der Erfindung geldst
werden soll und welche Mafinahmen zwingend erfor-
derlich sind, um die Losung der gestellten Aufgabe
tatsidchlich auch zu erreichen; andererseits sollten
auch Beispiele, deren Durchfithrung und Ergebnisse
bereitgestellt werden (hier reicht das Format, welches
die ForscherInnen aus ihren wissenschaftlichen Pub-
likationen kennen (“Materials & Methods®, “Results®)
in der Regel aus; wir gehen daher gerne von den Do-
kumenten aus, die /die ForscherIn planen, zur Publi-
kation einzusenden).

¢ Angabe zu den Personen der ErfinderInnen: Adresse,
Staatsbiirgerschaft, Prozentanteil an der Erfindung
(bei mehreren ErfinderInnen), Bestitigung der Er-
finderInnen, dass es auller den genannten (und unter-
zeichnenden) ErfinderInnen keine weiteren Er-
finderInnen gibt (nach deren besten Wissen); evtl.
Angabe der Beitrige, die die einzelnen Erfinder zur
Erfindung geliefert haben.

Neben dem oben bereits erwihnten “nichsten Stand der
Technik® ist es vor allem bei einem fiir den/die Patent-
anwalt(in) neuen Thema vorteilhaft, wenn ein aktueller
Review-Artikel iiber eben dieses Thema mitgeschickt
wird, aus dem moglicherweise bereits die erfindungs-
gemiBe Aufgabenstellung hervorgeht.

Seite 2 von 7



https://www.i-med.ac.at/universitaet/

¥ e

MEDIZINISCHE
UNIVERSITAT

INNSBRUCK

2. Analyse der Erfindungsmeldung

Auf Basis der Erfindungsmeldung wird dann die Erfindung gegeniiber dem angegebenen Stand der Technik ge-
priift und (evtl. nach kurzer Recherche in entsprechenden offentlichen Patentdatenbanken) versucht, die Erfin-
dung patentrechtlich zu definieren. Hier ist die Bereitschaft der ErfinderInnen zur Kldrung eventueller Fragen
im Vorfeld stets hilfreich.

Fiir die MUI erfolgt dies durch die CAST GmbH im Auftrag.

3. Aufgriff der Erfindungsmeldung

Stellt sich im Vorscreening heraus, dass eine schiitzenswerte Erfindung generiert wurde, erfolgt ein Aufgriff
durch das Rektorat der MUI. Hiervon werden samtliche ErfinderInnen im Dienststand der MUI verstindigt.

Erfolgt kein Aufgriff durch das Rektorat der MUI, verbleiben die Rechtean der Erfindungbei den ErfinderIn-

nen. Der Erfinder kann sodann selbst ein Patent beantragen, oder die Erfindung anderweitig schiitzen lassen.
Auch vom ,Nichtaufgriff werden die ErfinderInnen im Dienststand der MUI informiert.

4. Schutzrechtsanmeldung

In einem néchsten Schritt ist zu priifen, ob eine Anmeldung als Schutzrecht erfolgen soll. In der Regel erfolgt
nun die Kontaktauthahme mit einem/einer Patentanwiltin/Patentanwalt.

Wenn der/die Patentanwalt/ Patentanwiltin empfiehlt die Anmeldung nicht einzureichen, so ist dies in der Re-
gel durch eine mangelnde Patentfihigkeit begriindet. In manchen Fallen ist es auch angezeigt, bestimmte Erfin-
dungen geheim zu halten und nicht zu patentieren, da der Nutzen von geheimem Know-how grofBer sein kann als
der Nutzen einer Patentierung, die stets die Verofentlichung der Anmeldung mit sich bringt.

Die Kontaktaufnahme zu den PatentanwiltInnen erfolgt durch die CAST GmbH im Auftrag der MUI

5. Ausarbeitung eines Entwurfs fur die Patentanmeldung

Wennein Patent (oder anderes Schutzrecht) angemeldet werden soll, wird ein erster Entwurf fiir eine Patentan-
meldung ausgearbeitet, der dann iiber die CAST GmbH - mit allfilligen weiteren Fragen an die ErfinderInnen -
vom Patentanwalt (der Patentanwaltin) iibermittelt wird.

Allfillige  Anderungswiinsche ~ werden dann  diskutiert und zusammen mit dem/der Patentan-
walt/Patentanwiltin auf deren patentrechtliche Relevanz gepriift, bis es zu einer Fassung gelangt, die sowohl
fir die/den ErfinderIn, als auch fir die Patentanwaltskanzlei als einreichfihig beurteilt wird.
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6. Einreichung der Patentanmeldunqg

Die Patentanmeldung wird beim osterreichischen oder europdischen Patentamt in seltenen Fillen auch in an-
deren Lindern (z. B. USA) eingereicht. Von der Patentanwaltskanzlei wird dann ein Bericht mit den amtli-
chen Aktenzeichen (sobald dies vom Patentamt mitgeteilt wird) tibermittelt.

Den Prozess der Patentanmeldung und Fristeniiberwachung tibernimmt die CAST GmbH im Auftrag der MUIL

7. Internationale Anmeldung (PCT-Anmeldunq)

Innerhalbeines Jahres ist die tibliche Strategie, um Patentschutz im Ausland zu erwerben, eine "internationa-
len Anmeldung" (auch "PCT-Anmeldung" genannt) einzureichen. Dadurch erhilt die MUI die Option auf Pa-
tentschutz in iber 140 Staaten (alle ,wichtigen” mit Ausnahme von Taiwan und Argentinien) fiir weitere
eineinhalb Jahre.

Wenn keine Auslandsanmeldung innerhalb des Priorititsjahres eingereicht wird, so verliert man die Mdglich-
keit, den urspriinglichen Anmeldetag als Priorititsdatum zu beanspruchen. Die Auslandsanmeldung (bei EU
Anmeldung auflerhalb Europas) erhélt dann den tatsichlichen Anmeldetag als Zeitrang. Wenn daher die Erfin-
dung in der Zwischenzeit publiziert wurde (dies geschieht bei einer eingereichten Patentanmeldung in der Regel
unmittelbar nach Ablauf von 18 Monaten nach der Priorititseinreichung), so wire eine danach eingereichte An-
meldung der Erfindung im Ausland (s. 0.) nicht mehr patentierbar (wegen mangelnder Neuheit aufgrund dieser
Veroftentlichung).

Die PCT-Anmeldung ist wie bereits erwihnt lediglich eine Option, um im Ausland Patentschutz zu erwerben (die
allerdings innerhalb weiterer 18 Monate in Anspruch genommen werden muss), das Versiaumen der Priorititsfrist
macht jedoch in der Regel den Erwerb von Patenten im weiteren Ausland unmoglich.

8. Kosten der Patentanmeldung

Die Anmeldekosten (die Ausarbeitung eines Entwurfes fiir den Anmeldetext, gegebenenfalls Uberarbeitung des
Entwurfes und Einreichung der Anmeldung (samt Bericht und Amtskosten)) betragen in der Regel 8.000- 10.000
EUR fiir eine Erstanmeldung beim Nationalen Patentamt oder beim Européischen Patentamt.

Die Kosten fiir eine internationale Anmeldung konnen 7.000 EUR und mehr betragen (je nachdem, ob die Anmel-

dung sehr umfangreich ist (amtliche Seitengebiihr) oder ob die Anmeldung gegeniiber der Erstanmeldung
iiberarbeitet werden muss).
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9. Fristenliste

Nach der Anmeldung des Patents (Schutzrechts) erhlt der/die ErfinderIn in der Regel durch die CAST GmbH
eine Fristenliste ibermittelt. Diese Fristenliste weist auf den zeitlichen Verlauf des Patentierungsverfahrens
hin.

AuBerdem werden die ErfinderInnen tiber die weiteren Schritte der Schutzrechtssicherung informiert. Die MUI
raumt dabei den ErfinderInnen ein, die nicht in vollem Umfang durchgefiihrte Schutzrechtssicherungen auf ei-
gene Kosten zu tibernehmen. Dazu miissen die ErfinderInnen der MUI unmittelbar nach der Fristmitteilung
mitteilen, ob sie eine Riickiibertragung der Erfindung bzw. eines bestimmten Schutzumfangs wiinschen.

Eine Riickiibertragung ist - nach erfolgtem Aufgriff der Diensterfindung durch die MUT - gesetzlich nicht
zwingend, jedoch bietet die MUI ihren DienstnehmerInnen diese Méglichkeit in folgenden Fillen an:

o Wenn die MUI das Patent nicht in vollem Schutzumfang anmeldet.

o Bei Verzicht der PCT Anmeldung: Mitteilung durch die MUI 8 Monate vor letztmoglichem
PCT Anmeldungstermin.

o Bei PCT Anmeldung: I. d. R. 30 Monate nach dem Priorititsdatum der Anmeldung erfolgt
der Eintritt in die nationalen Phasen. Dazu muss sich der Anmelder (i. d. R. MUI) entschei-
den, in welchen Landern angemeldet wird. Die MUI teilt den ErfinderInnen die voraussicht-
liche Entscheidung der MUI, ob bzw. in welchen Lindern angemeldet werden soll, 6 Monate
vor Ablauf dieser 80 Monatsfrist mit.

o Aufgabe von Anmeldungen: Gibt die MUI Schutzrechtsanmeldungen auf, so teilt die MUI dies
dem/der ErfinderIn 1. d. R. 6 Monate vor Fristende mit.

Sollte es plausible Griinde dafiir geben, dass die Fristen verzogert werden miissen, wird dies ebenfalls vor
Ablauf der Frist kommuniziert.
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Sollten vertragliche Regelungen bestehen, die den Umgang mit Schutzrechten regeln (beispielsweise Koope-
rationsvertrige, ﬁbertragungsvertrﬁge etc.), gelten diesbeziigliche vertragliche Regelungen vorrangig.

10. Verwertung

Jeder Anmelder ist grundsitzlich verpflichtet, eine Verwertung des Patents anzustreben. Bei der MUI kiimmert
sich die CAST GmbH im Auftrag der MUI um die Verwertung. Das Geistige Eigentum kann iiber verschiedene
Wege verwertet werden, diese beinhalten durch ihre Eigenarten unterschiedliche Chancen und Risiken. In ih-
rer Verwertungsstrategie niitzt die MUI verschiedene individuell anzupassende Strategien. Es wird dabei zum
einen der gesellschaftliche Nutzen, aber auch die Vermogenswirksamkeit bewertet. Jedenfalls behilt sich die
MUI das Nutzungsrecht des Geistigen Eigentums fiir die Forschung und Lehre vor. Nicht auBer Acht zu lassen
ist die Aufgabe der WissenschaftlerInnen zu publizieren, die im Abwagungsprozess der Verwertungsstrategie
Beriicksichtigung findet.

A. Lizensierung

Die MUI zieht prinzipiell eine Lizensierung der Schutzrechte dem Verkauf der Rechte vor. Die MUI verbleibt
so im Eigentum der Schutzrechte und erh6ht damit den Grad der eigenen Flexibilitit hinsichtlich der Nut-
zungsrechte (verschiedene Lizenzmodelle: exklusiv, nicht exklusiv, verschiedene Marktsegmente, global, regio-
nal etc.). Durch Lizensierung kénnen Auftraggebern, Kooperationspartnern und Ausgriindungen in individuel-
len Vereinbarungen Nutzungsrechte und -pflichten an den Schutzrechten der MUI eingerdumt werden. Die Li-
zenzgebiihren orientieren sich am jeweils marktiiblichen Wert.

B. Verkauf, Ubertragung

In gesonderten Fillen kann auch ein Verkauf oder eine Ubertragung von Erfindungsanteilen oder Schutzrech-
ten in Betracht gezogen werden. Konkrete Umstinde, beispielsweise bei Auftragsforschung und Forschungsko-
operationen, kénnen ein solches Vorgehen rechtfertigen, sind jedoch im Einzelfall genau zu priifen.

Die Inanspruchnahme von Diensterfindungen durch die MUI fithrt im Verwertungsfall zu einem Anspruch der
ErfinderInnen auf Erfindervergiitung. Genauso konnen Urheber z. B. von Softwareprogrammen an den Erlosen
der Verwertung beteiligt werden.

Wenn im Verwertungsfall nicht vertraglich mit der MUI andere Regelungen vorgenommen werden, gilt fiir A.
und B. die folgende Regelung betreftend die Erlosaufteilung aus der Verwertung aufgegriffener Diensterfin-
dungen (verdffentlicht im Mitteilungsblatt der MUI vom 06.04.2005, Studienjahr 2004/2005, 24. Stiick, Nr.
102)

: ,Die Erlosaufteilung aus Verwertungsergebnissen aufgegriffener Diensterfindungen ist folgendermalien gere-
gelt (Nettoreinerlose, abziiglich Patentkosten und TLO-Anteil [ Technology Licensing Office]:

Medizinische Divisi- Erfinder
Universitit on/Depart
ment/ Kli-
bis 1 Million Euro 140% 20% 40%
> 1 Million Euro 50% 20% 30%"“
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C. Unternehmensgriindungen und Beteiligungen
Die MUI unterstiitzt prinzipiell die Griindung von Unternehmen (,Spin-ofts und , Start-ups®) auf der Basis von
Forschungsergebnissen. Dadurch soll die Umsetzung in marktreife Produkte und damit die Stirkung der Regi-
on durch Schaffung neuer Arbeitsplitze vorangetrieben werden. Innovative Ausgriindungen basieren oft auf
Schutzrechten der MUI. Die MUI gewihrt Spin offs den Zugang zu den Schutzrechten in der Regel tiber eine
exklusive Lizenz, wobei die Vorgaben des EU-Beihilferahmens zu beachten sind. Diese Strategie ist fiir die
neuen Unternehmen wichtig, um Investoren und Férdermittel generieren zu konnen. Dariiber hinaus ist es fiir
die MUI im Einzelfall moglich, eine Beteiligung an den Unternehmen zu erwerben und zu halten, um so erstens
die Unternehmen insbesondere durch das ,Label“ der MUI zu unterstiitzen und zweitens die Vermogenswerte
der Schutzrechte optimal auszuschopfen. Die CAST GmbH als Tochterunternehmen der MUI ist spezialisiert
auf Verwertungs- und Griindungsagenden und begleitet die GriinderInnen im Prozess durch Beratung und Hil-
fe bei der Beantragung von Fordermitteln.

Teile des veroffentlichten Textes und Abb. sind der Anleitung Erfindungsmeldung von Oncotyrol entnommen worden. Mit freundlicher
Genehmigung der Oncotyrol GmbH. Herzlichen Dank!

MUI Patentierung Prozess begleitet durch die Cast GmbH

Eingang der

Erfindungsmeldung beim
Patentanwalt

Analyse der Erfindung,
Patentrecherche

Klarung offener Fragen mit dem
Keine Patentierung empfohlen: Erfinder

e In der Regel durch mangelnde Patentfihigkeit bzw.
wirtschaftliche Verwertbarkeit.

e In manchen Fillen ist es auch angezeigt, bestimmte
Erfindungen eher geheim zu halten und nicht zu paten-
tieren, da der Nutzen von geheimem Know-how grofier
sein kann als der Nutzen aus einer Patentierung, die stets
die Versttentlichung der Anmeldung mit sich bringt

>

Information und
allenfalls Riick-
tbertragung an
Erfinderln

Patentierung

s keine Anmeldung
empfohlen? Nein

Ja

Ausarbeitung eines Entwurfs fur
Patentanmeldung

Diskussion des Anmeldeentwurfes
mit Erfinder

Finalisierung der
Patentanmeldung

Bericht mit

. Einreichung der Anmeldung beim amtlichen
Iqtefn?tmmle Anme,ldun g . . AT oder EP Patentamt Aktenzeichen an
Die iibliche Strategie ist es, innerhalb eines Jahres eine Erfinderl it
sinternationale Anmeldung® (,PCT-Anmeldung®) einzurei- in _er nr!en mi

. Fristenliste

chen.
Einreichung einer "internationalen
Anmeldung" (PCT-Anmeldung)
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