Aalborqg Universitets vederlagsreqgler

Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet
geeldende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009.

| henhold til Lov om Opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner skal indtsegter fra
kommercialisering (erhvervsmaessig udnyttelse) af patenterbare opfindelser, der er omfattet
af loven, fordeles rimeligt mellem opfinder og universitetet. Der kan veere tale om fglgende tre

situationer:

1. Fordeling af vederlag efter 812, stk. 1 (nar universitetet har rettighederne)
Aalborg Universitet overtager rettighederne til opfindelsen og patager sig at sgge
at fa opfindelsen udnyttet erhvervsmeaessigt. | sddanne tilfeelde er den opfinder,*
der har gjort opfindelsen berettiget til et rimeligt vederlag i henhold til lovens 8§ 12,
stk. 1.

2. Fordeling af vederlag efter §12, stk. 2 (nar opfinder har rettighederne)

Opfinder far af universitetet lov til at beholde rettighederne og har mulighed for
selv at sgge opfindelsen udnyttet erhvervsmaessigt, f.eks. i eget firma eller ved
salg af opfindelsen. Hvis retten til en opfindelse udnyttes erhvervsmaessigt af
opfinder er universitetet berettiget til et rimeligt vederlag i henhold til § 12, stk. 2.

3. Fordeling af vederlag efter 89 (samarbejdsaftaler/kontrakter)

| forbindelse med eksternt finansierede projekter (kontrakter) hvor en eller flere
eksterne parter finansierer hele eller en del af forskningsaktiviteten, skal der i
kontrakten aftales hvordan ejendomsretten til projektets resultater handteres,
herunder retten til erhvervsmaessig udnyttelse af evt. opfindelser. Hvis den
erhvervsmaessige udnyttelse, hvad enten det er af den eksterne part eller af
universitetet, giver universitetet indteegter fordeles disse efter samme principper,
der er geeldende for ovenstaende pkt. 1 (Fordeling af vederlag efter § 12, stk. 1
(ndr universitetet har rettighederne)).

*) hvis der er mere end en opfinder, skal begrebet ’opfinder’ i naerveerende
regelseet laeses som ’opfinderne’

Vederlagspligten
Vederlagspligten opstar alene i tilfaelde af en erhvervsmaessig udnyttelse af en opfindelse.
Erhvervsmaessig udnyttelse kan ske ved f.eks.:

- salg af licenser

- salg af patenter/patentansggninger

- salg af opfindelsen

Begrebet "Overdragelse” betyder det samme som salg.



Vederlagspligten indtreeder farst, nar og safremt den erhvervsmaessige udnyttelse indbringer
nettoindteegter.

Nettoindteegter beregnes saledes:
Nettoindteegter = indteegter (betalinger fra 3. mand) — fratrukket direkte afholdte udgifter

Definition af et "rimeligt vederlag”

| loven er det preeciseret, at opfinderen/universitetet har ret til et "rimeligt vederlag” fra den
part, som er rettighedshaver (opfinder eller universitet), og som har den erhvervsmaessige
udnyttelsesret. Dette betyder, at der skal betales en gkonomisk kompensation, som afspejler
opfindelsens reelle markedsveerdi. Vederlaget skal som udgangspunkt beregnes pa baggrund
af den indteegt, som opfindelsen genererer i forbindelse med den erhvervsmeessige
udnyttelse i hele opfindelsens (kan veere patentets) levetid. Et "rimeligt vederlag” kan derfor
defineres som en forudbestemt andel af den nettoindteegt, som rettighedshaver har tilbage,
nar de direkte udgifter til patentering/salgsaktiviteter mv. er afholdt.

En medarbejders personlige anseettelsesforhold, herunder lgn eller omsteendigheder i
forbindelse med opfindelsens tilblivelse i @vrigt, er uden betydning ved fastleeggelsen af
vederlaget.

De indteegter/udgifter der medregnes i vederlagsberegningen omfatter indteegter/udgifter
vedrgrende opfindelsen fra indberetningstidspunktet af opfindelsen (opfinders indberetning til
universitet af den gjorte opfindelse) til den seneste af folgende begivenheder; 1)
opfindelsens/patentets udlgb/ ophar eller 2) til det tidspunkt hvor der er indgaet aftale om, at
kommercialiseringen af opfindelsen/patentet udlgber/ophgrer.

De direkte afholdte udgifter
| beregningen af en opfindelses nettoindteegt indgar de direkte afholdte udgifter.

Ved direkte afholdte udgifter forstas bl.a. (ikke udtammende):
A) Udgifter til vurdering af opfindelsens patenterbarhed og erhvervsmeaessige potentiale
B) Udgifter til indgivelse og behandling af patentansggning
C) Udgifter til vedligeholdelse af patentet, kreenkelsesvurderinger m.v.
D) Udgifter til forsvar (kreenkelsessager)

E) Udgifter til udarbejdelse af preesentationsmateriale (f.eks. web-side, brochure etc.) med
henblik pa udnyttelse af opfindelsen



F) Rejse- og opholdsudgifter for universitetets administrative medarbejdere, opfindere og
konsulenter i forbindelse med forhandlinger om udnyttelse af patentet eller andre
former for kommercialisering af opfindelse

G) Udgifter til faglig assistance, herunder laboratorieomkostninger, til videreudvikling af
opfindelsen

H) Udgifter til forsikring og forsendelse af forsggsmateriale, safremt det er nadvendigt som
led i patenteringen eller drgftelser om udnyttelsen

[) Udgifter til, med opfinderen, seerligt aftalte dokumentations-, udviklings- og
kommercialiseringsopgaver (fx "Proof of Concept”) som er finansieret af universitetet

J) Honorar til eksterne radgivere

Folgende udgiftstyper indgar ikke i de direkte afholdte udgifter (dog med forbehold for pkt. |
ovenfor):

- lan til opfinder eller til medarbejdere pa universitetets eller i opfinders virksomhed

- generelle driftsudgifter (indirekte udgifter/omkostninger) som f.eks. husleje, renggring,
kontorhold, udstyr, uddannelsesaktiviteter m.m.

- udgifter som er afholdt af 3. mand.

Ved beregning af nettoindteegter, i forbindelse med opfinders kommercialisering af
opfindelsen, kan der forekomme andre udgifter end ovenstaende. Her taenkes primeert pa de
situationer, hvor opfinder etablerer egen virksomhed. | sadanne tilfaelde aftales mellem
opfinder og universitetet hvorledes indteegter og udgifter beregnes og dokumenteres.

| de tilfeelde hvor opfinders kommercialisering bestar af salg til 3. mand, vil indtaegten veere de
belgb/veerdier opfinder modtager fra 3. mand/anden juridisk enhed - i sddanne tilfselde vil
ovenstadende udgiftstyper fortsat indgd i beregningen af nettoindteegten (der jo danner
grundlag for beregningen af det "rimelige vederlag”).



1. Vederlagsfordeling efter 812, stk. 1 (n&r universitetet har rettighederne)

Beregning af vederlag til opfinderen
Det "rimelige vederlag” til opfinder beregnes saledes:

Indteegter
- direkte afholdte udgifter
= Nettoindteegter

- andel til universitetet
= Rimeligt vederlag til opfinderen

Skema 1
Med henblik pa en ligelig fordeling mellem opfinderen/opfinderne, det miljg hvor opfindelsen
er gjort og Patent- og Kontraktenheden, opgares vederlag efter fglgende regler:

Nettoindteegt til fordeling: Opfinder Universitet

1/3 2/3

Rektor fastseetter naermere regler for fordelingen af de indteegter, som tilfalder universitetet.

For alle sager geelder, at der for hver opfindelse skal udarbejdes en opggrelse pr. 31.
december over arets indteegter, de direkte afholdte udgifter og nettoindteegter. Eventuelt
underskud fra tidligere ar fratraekkes indteegter far ny nettoindtaegt til fordeling beregnes og
fordeling foretages. Der vil veere mulighed for aconto udbetalinger, nar forhold taler herfor.

Vederlagsdeling i form af aktier eller aktieoptioner

Universitetet kan fa indteegter i form af aktier og eventuelt aktieoptioner ved at overdrage
rettigheder (f.eks. overdragelse af rettighederne til opfindelsen som sadan, rettighederne til en
eller flere patentansggninger eller licenser til kommerciel udnyttelse) jf. lovens 814, stk.1
Endvidere er der mulighed for at universitetet Igbende far indtaegter i form af aktieudbytte.

| de tilfeelde hvor Aalborg Universitet modtager aktier eller lignende, kan universitetet og
opfinderen aftale, at opfinderen skal modtage vederlag som en andel af de modtagne aktier
eller lign. i stedet for kontant afregning pa det tidspunkt, hvor universitetet realiserer sine
aktier. Sadan aftale skal tage hensyn til den indgaede aftale med virksomheden. Det kan
aftales med opfinder, at vedkomne kan modtage rimeligt vederlag i form af aktier. Det skal
anbefales, at opfinder, i forbindelse med indgaelse af aftale med universitetet om



vederlaeggelse i aktier, konsulterer egen advokat eller revisor mhp. radgivning, herunder
seerligt de skattemaessige konsekvenser.

Indteegter i form af aktier eller lign. aendrer ikke ved principperne for beregning af nettoindteegt
(se skema 1) eller fordeling. Ved betaling i aktieoptioner ma udbetalingen af det rimelige
vederlag til opfinderen udskydes, indtil universitetet realiserer aktieoptionerne.

2. Vederlagsfordeling efter 812, stk. 2 (nar opfinder har rettighederne)

Nar opfinderen far lov til at beholde rettighederne til opfindelsen, og selv forestar den
erhvervsmaessige udnyttelse, skal opfinderen altid have deekket sine afholdte udgifter til
patentering m.m. inden der udbetales vederlag til universitetet jf. ovenstadende principper, som
er geeldende for opfindelser, som universitetet udnytter erhvervsmaessigt.

Det vil sige, at alle de udgifter som opfinderen har afholdt til patentering m.m. altid deekkes
forlods, fgr universitetet kan modtage et "rimeligt vederlag”.

Beregning af rimeligt vederlag til universitetet

Indteegter

- direkte afholdte eksterne* udgifter

= Nettoindteegter

- andel til opfinder

= Rimeligt vederlag til universitetet

* Opfinderen kan efter aftale med universitetet medtage interne udgifter efter de samme
principper, som der er naevnt i pkt. | ovenfor

Skema 2
Nettoindteegt til Opfinder Universitetet
fordeling
2/3 1/3
Skema 3

Nettoindteegter (kun positive) fordeles saledes:

Nettoindteegter til fordeling Opfinder Universitetet
Ved salg af patentrettigheder 66 % 34 %
Ved salg af licenser 66 % 34 %

Ved etablering af virksomhed m.v. Se nedenstaende principper for beregning af vederlag



Rektor fastsaetter neermere regler for fordelingen af de indteegter, som tilfalder universitetet.

Ved etablering af virksomhed hvor opfindelsen overdrages til virksomheden.

Hvis opfinderen gnsker at etablere egen virksomhed til erhvervsmaessig udnyttelse af
opfindelsen, kan det veere meget vanskeligt at opggre indteegter, de direkte afholdte udgifter
samt nettoindteegter.

Der kan efter forhandling mellem Aalborg Universitet og opfinder veelges mellem forskellige
aftalemodeller, byggende pa fglgende principper:



1. rimeligt vederlag kan beregnes som en ejerandel af virksomheden.
Vederlaget fastseettes normalt ved virksomhedens stiftelse til 34% af den
andel af aktier eller optioner som opfinderen modtager

2. alternativt kan rimeligt vederlag beregnes som 1/3 af virksomhedens
nettoindteegter som stammer fra patentet i virksomheden og i hele
patentets lgbetid (d.v.s. maksimalt 20 ar).

Opfinderen skal lgbende orientere Universitetet om forhold, der har indflydelse pa
Universitetets rimelige vederlag.

Studerende

Opfindelser der er frembragt af kandidatstuderende tilhgrer den/de studerende. Hvis en
opfindelse er frembragt af bade studerende og ansatte pa universitetet, tilhgrer denne som
udgangspunkt den/de studerende og den/de ansatte i sameje. Der kan, safremt
universitetet gnsker at overtage rettighederne til den/de ansattes opfindelse, indgas en
aftale om frivillig overdragelse af den/de studerendes ideelle andel af opfindelsen til
universitetet. Den/de studerende vil blive vederlagt for denne overdragelse ved at blive
omfattet af universitetets vederlagsregler pa samme vilkar som ansatte ved universitetet.

*k%k

Generelle betragtninger ved alle sager
Safremt helt szerlige omstaendigheder ger sig geeldende, kan Rektor i konkrete sager fravige
den fastsatte standardfordeling.
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