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IP-Grundsatze fiir Forschungsprojekte

Die Empa leistet mit ihrem Wissens- und Technologietransfer einen wesentlichen Beitrag zu einem nachhaltig starken Wirt-

schafts- und Forschungsstandort Schweiz. Sie ermoglicht ihren Wirtschaftspartnern die kommerzielle Nutzung der an der

Empa erarbeiteten Forschungsergebnisse. Als offentliche Institution sichert die Empa ihre langerfristige Forschungs- und

Publikationsfreiheit und strebt nach einem moglichst grossen volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen.

Die nachfolgenden IP-Grundséatze dienen als Basis flr die Gesprache zwischen den Projektpartnern zur Gestaltung des

Projektvertrages. Im Einzelfall, abhdngig von den konkreten projektspezifischen Umsténden, kdnnen die Projektpartner

auch davon abweichende Regelungen vereinbaren.
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Mit Wirtschaftspartner gemeinsam formuliertes Projekt

Finanzierungsanteil durch 6ffentliche oder private Geldgeber (z.B. Innosuisse, Stiftungen) oder
Wirtschaftspartner

Wesentliche Eigenleistungen aller Projektpartner

Allfallige Reglemente der Forderinstitution

Vertraglich vereinbarter Publikationsprozess (z.B. gegenseitige Vorlage der Manuskripte)
Zeitlicher Aufschub der Publikationen, falls fir Patentanmeldungen erforderlich
Recht der Empa auf Publikation der Projektergebnisse unter Wahrung der Geheimhaltungspflicht

Dauer der Geheimhaltungspflichten der Empa:

= vom Wirtschaftspartner eingebrachte vertrauliche Information: vertraulich bis 3 Jahre nach
Projektende

=  Projektergebnisse: vertraulich bis 3 Monate nach Projektende

Ausnahme: Wissenschaftliche Publikationen von Empa-Projektmitarbeitenden im Rahmen

ihrer akademischen Ausbildung (z.B. Diplom-, Masterarbeiten, Doktorarbeiten) sind zu ermdgli-
chen. Davon betroffene Projektergebnisse werden zu diesem Zweck von der Vertraulichkeit aus-
genommen, sofern dies im Voraus zwischen den Partnern vereinbart und vertraglich festgehalten
wurde.

Empa gewahrt Zugang zur Nutzung ihres Backgrounds, soweit dies fir die Nutzung der
Projektergebnisse notwendig ist.
Das Nutzungsrecht an Empa-Background ist separat zu vereinbaren.

Eigentum an Projektergebnissen bei derjenigen Partei, die sie erarbeitet hat.

Gemeinsam erarbeitete Projektergebnisse stehen im gemeinsamen Eigentum der erarbeitenden
Parteien (Miteigentum).

Falls der Wirtschaftspartner entscheidet, eine gemeinsame Erfindung zum Patent anzumelden:
=  Patentanmeldung erfolgt im Namen aller Eigentiimer
= Federfiihrung und Patentkostentragung liegt beim Wirtschaftspartner
®=  Empa ist eingebunden in den Patentprozess und unterstiitzt die Anmeldung
=  Eine spatere Abtretung des Miteigentumsanteils der Empa ist fallweise verhandelbar

Falls der Wirtschaftspartner bis 3 Monate nach Mitteilung der Erfindung keine Patentanmeldung
einreicht, hat die Empa das Recht, die Erfindung auf eigene Kosten zum Patent anzumelden.
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Nutzungsrecht des Wirtschaftspartners an geschiitzten Projektergebnissen:

= kostenloses, nicht-exklusives und unterlizenzierbares Nutzungsrecht in einem definierten
Anwendungsgebiet.
zusatzlich, falls fur die Forschungsfreiheit der Empa vertretbar:

= Option auf exklusives, unterlizenzierbares Nutzungsrecht in einem definierten Anwendungs-
gebiet (Bedingungen kdnnen auch erst nach Vorliegen der Projektergebnisse verhandelt
werden), oder

= Einrdumung eines exklusiven Nutzungsrechts in einem definierten Anwendungsgebiet im
Voraus (Bedingungen werden vor Projektbeginn verhandelt)

= Grundsatz: exklusive Nutzungsrechte sind kostenpflichtig und unterliegen einer Nutzungs-
pflicht.

Nutzungsrecht der Empa an geschiitzten Projektergebnissen:
= unterlizenzierbares Nutzungsrecht ausserhalb eines allfalligen exklusiven Anwendungsge-
bietes des Wirtschaftspartners

Recht der Projektpartner, nicht-geschiitzte Projektergebnisse unter Einhaltung der Geheimhal-
tungspflicht und Publikationsregeln, unabhangig voneinander frei zu nutzen.

Eine angemessene Entschddigung wird vereinbart fir:
= exklusives Nutzungsrecht des Wirtschaftspartners an geschiitzten Projektergebnissen
= kommerzielle Nutzung von Empa Background, sofern speziell vertraglich vereinbart

Bei der Festlegung der Entschadigung wird insbesondere Folgendes beriicksichtigt:
®  Grosse und Potenzial des exklusiven Anwendungsgebietes
=  Entwicklungsstadium der Erfindung
®=  Artund Umfang des geistigen Eigentums
=  Erfinderanteile der Empa
=  Branchenspezifische Aspekte (z.B. Produktmarge)
= Marktposition und Aufstellung der Firma (z.B. Start-up, KMU, Konzern)
=  Einzelheiten und Umstande des Projektes (z.B. Beitrdge der Partner, Background)

Die Empa ist bestrebt, faire und addquate Modelle anzubieten.

Folgende Modelle haben sich in der Praxis bewahrt:
®=  Umsatzbezogene Abgeltung:
= % vom Nettoumsatz oder Stiicklizenz; Zahlungspflicht evtl. erst nach einer Karenzfrist
oder nach Erreichen eines bestimmten Umsatzes
®  Falls die vereinbarte Nutzungspflicht nicht erfiillt werden kann, ist im Einzelfall eine Ver-
langerung der Exklusivitat mdglich, in der Regel gegen Entrichtung einer angemesse-
nen Gebuhr.
®=  Meilensteinzahlungen, z.B. bei:
= Markteinfihrung
®=  Erreichung bestimmter Umsatzzahlen
= Veroffentlichung der Patentanmeldeschrift / erste Patenterteilung

Einrdumung eines exklusiven Nutzungsrechts in einem definierten Anwendungsgebiet im Vo-
raus: Bei der Festlegung der Entschadigung werden zusatzlich die ungedeckten Kosten der Empa
bertcksichtigt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Technologietransfer-Office der Empa:
E-Mail: marlen.mueller@empa.ch; Telefon: +41 58 765 41 97
https://www.empa.ch/web/empa/research-cooperation
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