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Empfehlungen zur Ubersetzung der IP-Scorecard in ein IP-Transfer-Modell im
forschungsbasierten Ausgriindungsprozess

Der vorliegende Leitfaden stellt weder eine rechtliche Beratung dar, noch kann er eine solche ersetzen. Er ist
als pragmatischer Vorschlag anzusehen. Wichtiges Austauschgremium zur weiteren Optimierung des
Modells ist die laufende IP-Transfer 3.0-Pilotgruppe. Weiterer Input von Griindungsteams und Investorinnen
und Investoren ist ebenfalls notwendig und erwiinscht. Die urspriingliche Version der IP-Scorecard wurde
iterativ weiterentwickelt und beinhaltet nun angepasste Bewertungskriterien fiir die Bereiche Life-Science
und Non-Life-Science. Eine detaillierte Einordnung der Kriterien der IP-Scorecard finden sich zudem im
Anhang 3 der Langversion dieses Dokuments.
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Executive Summary

Das vorliegende Dokument ist ein Beitrag zur Klarung von offenen Fragen und Unsicherheiten in der
Bewertung von IP fiir forschungsbasierte Ausgriindungen. Es richtet sich an Grindungsteams und
Grindungsinteressierte in Deutschland, die sich mit dem Thema IP-Bewertung auseinandersetzen und einen
konkreten Vorschlag fiir ein praxisorientiertes Bewertungsmodell zur Bestimmung der Marktiblichkeit
erhalten mochten. Auch Wissenschaftseinrichtungen bietet das hier vorgestellte Modell die Moglichkeit
eines pragmatischeren Umgangs mit der Bewertung von IP, der die Verhandlungen zum IP-Transfer deutlich
beschleunigen und insgesamt positiv beeinflussen kann. Das hier vorgestellte Modell der IP-Scorecard
versteht sich somit, ahnlich wie die ,Business Model Canvas’, als ein Rahmen, der allen am Griindungsprozess
Beteiligten eine gemeinsame Sprache und Basis verleihen soll, um IP im Ausgriindungskontext marktiblich
zu bewerten. Die urspriingliche Version der IP-Scorecard wurde iterativ weiterentwickelt und beinhaltet nun
angepasste Bewertungskriterien fiir die Bereiche Life-Science und Non-Life-Science. Das Thema Software
wird vorerst noch ausgespart, da in diesem Bereich nochmals andere Rahmenbedingungen zu beachten
sind. Zum Thema Software soll in den nachsten Monaten eine separate Scorecard veroffentlicht werden.


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.de

Wichtig ist es in diesem Zusammenhang zu betonen, dass die IP-Scorecard sowohl
Wissenschaftseinrichtungen als auch Grindungsteams einen gemeinsamen Rahmen bieten soll. Dieser
Rahmen muss dann jedoch in einem Verhandlungsprozess zwischen beiden Parteien in konkrete
Transferkonditionen Ubersetzt werden. Das erfordert von beiden Seiten Vorbereitung, Professionalitat, gute
Kommunikation, Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft. Die IP-Scorecard und der vorliegende
Leitfaden sollen hierzu einen Beitrag liefern, den Prozess auf eine sachlich begriindete und fiir beide Seiten
transparente Basis zu stellen.

Kernaussagen in Hinblick auf eine marktiibliche Bewertung von IP:

o Gangige Modelle zur Bewertung von IP basieren i.d.R. auf Discounted-Cash-Flow-Berechnungen
(DCF) auf Produktebene mit brancheniblichen Diskontierungssdtzen oder aufgrund von IP-
relevanten Entwicklungskosten. Dem ist entgegenzusetzen, dass sich Cash-Flows aus Start-up-
Finanzpldnen nicht fiir eine Bewertung eignen, da die Zahlen nicht serios liber eine Patentlaufzeit
von 20 Jahren zu ermitteln sind. Entwicklungskosten kdnnen im wissenschaftlichen Kontext
ebenfalls nicht objektiv abgegrenzt werden und stellen keinen objektiven Bewertungsansatz dar. Bei
Venture-Capital-Finanzierungen sind Abzinsungsraten von 25 % oder mehr Ublich und immer ein
strittiger Punkt in DCF-Verfahren.

o Aufgrund allgemein anerkannter Bewertungsnormen sowie transparenter Schiedsgerichtsurteile
muss immer der jeweilige Markt betrachtet werden und nicht die Branche, in der die Ausgriindung
tatig sein wird. Da bei einer Griindung die potenziell adressierbaren Markte haufig unbekannt sind,
haben auch Bewertungsmodelle in Lizenzanalogie ihre Grenzen, denn im Normalfall orientiert sich
der Lizenzsatz an der Profitabilitdt am Markt.

. Bei der Bewertung von IP ist nur relevant, inwiefern ein Produkt durch dieses IP effektiv geschiitzt
werden kann. Die Erfahrung zeigt, dass die wenigsten Patente einen echten Monopolcharakter
haben. Dieser entscheidende Aspekt muss zumindest qualitativ bericksichtigt werden. Life Science
und Pharma stellen hier in einem gewissen Rahmen eine Ausnahme dar, da Wirkstoffentwicklung
haufig auf einer zeitlich begrenzten Monopolposition im jeweiligen Markt beruht. Der vorliegende
Bewertungsleitfaden enthilt einen Vorschlag fiir eine einfach anwendbare IP-Scorecard (siehe
Abschnitt 5.3).

o Start-ups bzw. forschungsbasierte Ausgriindungen missen schnell handeln, um sich am Markt zu
etablieren und bestehen zu kénnen. Deshalb muss ein IP-Transfervertrag zwingend in drei bis sechs
Monaten unterschriftsreif sein. Dies ist kein Problem, wenn beide Seiten, d.h.
Technologietransferstellen und Griindungsteam, die Einigung und den kinftigen Erfolg der
Grindung im Fokus haben und die Transparenz des Prozesses gewahrleisten. Der vorliegende
Bewertungsleitfaden enthilt einen entsprechenden Prozessvorschlag, zu dem sich beide Seiten
verpflichten sollten.



1. Patentwertbeeinflussende Faktoren nach DIN 77100

Der Wert eines Patents kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden. Diese Faktoren lassen
sich grob in rechtliche, technische und wirtschaftliche Kategorien einteilen. In der Fachliteratur wurde eine
Vielzahl von Modellen beschrieben, die sich auf etablierte Unternehmen mit gut prognostizierbaren
Finanzkennzahlen und transparenten Markten konzentrieren. Da diese Daten im Griindungskontext nicht
in der erforderlichen Qualitat vorliegen, liegt der Fokus auf den Einflussfaktoren, die in der DIN 77100 zur
monetiren Patentbewertung! herausgestellt werden. In der Norm werden die rechtlichen, technischen
und wirtschaftlichen Einflussfaktoren sehr differenziert betrachtet, so dass diese sinnvoll auf
Ausgriindungen bzw. Spin-offs ohne Bilanzhistorie angewendet werden kénnen.? Da die Wahrscheinlichkeit
hoch ist, dass die Risikokapitalfinanzierung in der Seed-Phase mit einem deutschen VC-Unternehmen
durchgefiihrt wird, fokussiert sich der vorliegende Leitfaden auf den deutschen Referenzrahmen. Die in der
DIN-Norm genannten Einflussfaktoren bilden die Grundlage fiir das im Abschnitt 5.3 beschriebene
qualitative Modell zur Balanced IP-Scorecard.?

2. Vorstellung einer IP-Scorecard als pragmatischer Ansatz in der IP-Bewertung

Fiir eine marktgerechte, transparente und universell anwendbare Bewertung von Schutzrechten ist es
erforderlich, die wertbeeinflussenden Faktoren fir alle Beteiligten leicht verstandlich und standardisiert zu
bewerten. Auf Basis der in Abschnitt 3.1 und im Anhang vorgestellten Einflussfaktoren auf den Patentwert
nach DIN 77100 und unter Bericksichtigung des vom Europdischen Patent- und Markenamt
vorgeschlagenen Modells zum [P-Scoring wurde eine IP-Scorecard entwickelt, die die Einflussfaktoren
nachvollziehbar bewertet:

Fir die IP-Scorecard wurden die Einflussfaktoren aus der DIN-Norm zur monetdren Patentbewertung in den
Dimensionen Recht, Technik und Wirtschaft qualitativ nach ihrer Relevanz fiir eine Ausgriindung
gewichtet.® Fur Ausgriindungen ist es essenziell, zumindest fur einige Jahre Uber einen effektiven und
nachprifbaren Schutz vor Wettbewerbern zu verfliigen. Daher wurden Faktoren, die eine temporare und
leicht zu verteidigende Monopolstellung wahrscheinlicher machen, héher gewichtet als Faktoren, die eher
die Wechselwirkung oder die Ressourcen im Unternehmen bewerten. Ressourcen sind bei Ausgriindungen
immer knapp und das Unternehmen befindet sich im Aufbau ohne getrennte organisatorische Einheiten,
die miteinander interagieren. Wahrend die Skalierbarkeit der Serienproduktion fiir den langfristigen
Unternehmenserfolg von grofRer Bedeutung ist, spielt die grundsatzliche Machbarkeit der Technologie fiir
die Ausgriindung eine groBere und vorgelagerte Hirde. Jedem Einflussfaktor wurde auf Basis der
vorangegangenen Uberlegungen eine prozentuale Gewichtung zugeordnet. Die Gewichtung kann
prinzipiell angepasst werden, wenn es im Bewertungsprozess gute Griinde dafiir gibt, solange alle 18
Faktoren zusammen 100 % ergeben. Die erste Version der IP-Scorecard vom November 2023 und die
relevanten Faktoren wurden zudem im Rahmen einer Arbeitsgruppe im IP-Transfer 3.0-Pilotprojekt weiter

1DIN e. V. (05/2011): “DIN 77100 Patentbewertung - Grundsatze der monetaren Patentbewertung”
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nadl/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:140168931

2 Siehe Anhang 2 fiir eine detaillierte Auflistung der patentwertbeeinflussenden Einflussfaktoren.

3 Eine quantitative Patentbewertung aus DIN 77100 ist nicht auf Start-ups anwendbar, da eine verlassliche Prognose von
Produktumsétzen Uber eine Patentlaufzeit von 20 Jahren nicht seriés moglich ist. Der Fokus liegt daher auf einer qualitativen
Bewertung der Faktoren.

4 Die quantitative Patentbewertung aus der DIN 77100 ist nicht auf Start-ups anwendbar, da eine verlassliche Prognose von
Produktumsatzen Uber eine Patentlaufzeit von 20 Jahren nicht seriés moglich ist.



https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/nadl/veroeffentlichungen/wdc-beuth:din21:140168931

diskutiert und fiir die Bereiche Life-Science und Non-Life-Science iterativ weiterentwickelt. Auch diese
Scorecard-Varianten sind nun im Folgenden integriert. Im Anhang 3 dieses Leitfadens findet sich auRerdem
eine ausfihrliche Einordnung der Kriterien der IP-Scorecard, welche auch in der Arbeitsgruppe erarbeitet

wurde.

Beispiel fiir die Nutzung der IP-Scorecard zur Bewertung eines Patents:®

Einflussfaktor IP-Scorecard Folfus auf Relevanz  Gewichtung der Einon:ln u.ng Score-Wert

fir das Start-up Faktoren (qualitativ)

(temporéres (gut=10; 5=mittel; (Gewichtung x

Rechtliche Faktoren Monopol wichtig) O=schlecht) Bewertung)
Rechtsstand (Status, Laufzeit, Lander) wichtig 8,00% 5 0,40
Schutzfahigkeit (Chance auf Erteilung, Angreifbarkeit) sehr wichtig 15,00% 10 1,50
Abgedeckte Produkte (Anteil Patent am Produkt) vgl. BezugsgroRe 2,00% 5 0,10
Umgehungsmoglichkeiten (Qualitat Patentschrift) sehr wichtig 12,00% 5 0,60
Freedom-to-Operate (Analyse Patentlandschaft) wichtig, aber aufwendig 5,00% 10 0,50
Durchsetzbarkeit (Nachweis Patentverletzung) sehr wichtig 15,00% 5 0,75
Verfligungsberechtigung (Inhaberschaft und Pfandung) kaum relevant bei Spin-offs 0,00% 5 0,00
Relevante Normen (Einschrankungen) weniger wichtig 2,00% 0 0,00
Zulassungsbeschrankungen (Gesetze & Regulierung) wichtig 5,00% 10 0,50
Technische Faktoren
Realisierbarkeit (technische Umsetzung) ggf. TLR heranziehen 2,00% 10 0,20
Skalierbarkeit (Serienproduktion) weniger wichtig 2,00% 5 0,10
Technologie-Lebenszyklus (Anfang, Mitte, Ende) Spin-offs eher am Anfang 5,00% 5 0,25
Umfang der Anwendungen (# der Markte) wichtig 5,00% 10 0,50
Substituierbarkeit (alternative Technologien) wichtig 8,00% 5 0,40
Wirtschaftliche Faktoren
Marktpotenzial (in Patentlaufzeit) schwierige Prognose 5,00% 10 0,50
Komplementéargiiter (vorhandene Ressourcen) weniger wichtig 3,00% 5 0,15
Geschiftsmodell (Einfluss auf gesamte Firma) weniger wichtig 3,00% 5 0,15
Wechselwirkung (Synergien in Unternehmung) weniger wichtig 3,00% 10 0,30
Balanced IP-Score (max=10, median=5, min=0) 100,00% 6,90

Abb. 1: Einflussfaktoren der IP-Scorecard (Beispielrechnung) (November 2023)

Mit Hilfe des Fragebogens (5.3.1) werden die aufgefiihrten Faktoren qualitativ mit gut (Wert=10), mittel
(Wert=5) oder schlecht/irrelevant (Wert=0) bewertet und die gewichteten Score-Werte zum Balanced-IP-
Score zwischen 0 und 10 aufsummiert. Der so ermittelte IP-Score ist ein Indikator fiir die Qualitat der
Schutzrechte und deren objektive Bedeutung fiir die Ausgriindung. Der maximale Score-Wert betragt 10
und bedeutet, dass das Patent dem Unternehmen einen sehr hohen Schutz in einem kiinftigen Markt
gewadhrt, quasi eine Monopolstellung. Ein geringer Score-Wert (1-2) ist gleichbedeutend mit einer
geringen Schutzwirkung des Patents. Das bedeutet, dass das Patent lediglich eine inkrementelle
Weiterentwicklung darstellt und der Griindung insgesamt nur einen geringen Wettbewerbsvorteil

gewahrt.

5 Exemplarische Darstellung der Bewertung fiir ein Patent als einer Kategorie von Schutzrecht. Andere urheberrechtlich geschiitzte
Kategorien kdnnen mit Hilfe der IP-Scorecard ebenfalls bewertet werden, die Kategorien miissen dann entsprechend angepasst
werden. So ist es beispielsweise bei Software essenziell wichtig, wie gut geschiitzt der Quellcode ist und wer alles darauf Zugriff
hat.



Beispiel 2 fiir die Nutzung der IP-Scorecard zur Bewertung eines Patents im Life-Science-Bereich:

Gewichtung der .
. . . . Einordnung
Life-Science: Einflussfaktor IP-Scorecard Kommentar Faktoren (Life . Score-Wert
. (qualitativ)
Sciences)
Fokus auf Relevanz fur Start- 60,0 % (gut=10; 5=mittel; (Gewichtungx
Rechtliche Faktoren ups 0=schlecht) Bewertung)
Rechtsstand (Status, Laufzeit, Lander) sehr wichtig 10,0 % 8 0,8
Schutzfahigkeit (Chance auf Erteilung, Angreifbarkeit) sehr wichtig 10,0 % 7,5 0,75
Abgedeckte Produkte (Anteil Patent am Produkt) wichtig 6,0 % 10 0,6
Umgehungsmaoglichkeiten (Qualitat Patentschrift) wichtig 6,0 % 8 0,48
Freedom-to-Operate (Analyse Patentlandschaft) wichtig, aber aufwandig 5,0% 5 0,25
Durchsetzbarkeit (Nachweis Patentverletzung) sehr wichtig 10,0 % 10 1
Verfuigungsbherechtigung (Inhaberschaft und Pfandung) wichtig 6,0% 10 0,6
Relevante Normen (Einschrankungen) weniger wichtig 2,0% 5 0,1
Zulassungsbeschrankungen (Gesetze & Regulierung) wichtig 5,0% 7,5 0,375
Technische Faktoren 20,0 %
Realisierbarkeit (technische Umsetzung) wichtig 5,0% 10 0,5
Skalierbarkeit (Serienproduktion) wichtig 5,0% 10 0,5
Technologie-Lebenszyklus (Anfang, Mitte, Ende) weniger wichtig 4,0% 10 0,4
Umfang der Anwendungen (# der Markte) weniger wichtig 4,0% 5 0,2
Substituierbarkeit (alternative Technologien) weniger wichtig 20% 10 0,2
Wirtschaftliche Faktoren 20,0%
Marktpotenzial (in Patentlaufzeit) wichtig, aber schwierig 8,0% 2,5 0,2
Komplementarguter (vorhandene Ressourcen) weniger wichtig 40% 25 0,1
Geschaftsmodell (Einfluss auf gesamte Firma) wichtig 50% 10 0,5
Wechselwirkung (Synergien in Unternehmung) weniger wichtig 3,0% 8 0,24
Balanced IP-Score (max=10, median=5, min=0) 100 % 7,795

Abb. 2: Einflussfaktoren der IP-Scorecard (Beispielrechnung fiir Life-Science) (Marz 2024)

Fir Life-Science liegt der klare Fokus mit der Gewichtung von 60 % auf den rechtlichen Faktoren, da die
technischen und wirtschaftlichen Faktoren noch weit in der Zukunft liegen und zum Zeitpunkt der
Verhandlungen noch schwer einschatzbar sind. In diese Version der IP-Scorecard sind Erfahrungen aus
vergangenen Life-Science-Verhandlungen der Mitglieder der Arbeitsgruppe eingeflossen. Die dargestellte
Gewichtung und qualitative Einordnung stellen Hilfestellungen und einen Rahmen fiir Diskussionen und
Verhandlungen dar. Je nach Verhandlungssituation und individuellen Bedirfnissen der
Verhandlungsparteien sollten diese gepriift und ggf. entsprechend angepasst werden.



Beispiel 3 fiir die Nutzung der IP-Scorecard zur Bewertung eines Patents im Non-Life-Science-

Bereich:

Non-Life-Science: Einflussfaktor IP-Scorecard

Rechtliche Faktoren

Rechtsstand (Status, Laufzeit, Lander)
Schutzfahigkeit (Chance auf Erteilung, Angreifbarkeit)
Abgedeckte Produkte (Anteil Patent am Produkt)
Umgehungsmaoglichkeiten (Qualitat Patentschrift)
Freedom-to-Operate (Analyse Patentlandschaft)
Durchsetzbarkeit (Nachweis Patentverletzung)
Verfligungsberechtigung (Inhaberschaft und Pfandung)
Relevante Normen (Einschrdankungen)
Zulassungsbeschrankungen (Gesetze & Regulierung)
Technische Faktoren

Realisierbarkeit (technische Umsetzung)
Skalierbarkeit (Serienproduktion)
Technologie-Lebenszyklus (Anfang, Mitte, Ende)
Umfang der Anwendungen (# der Markte)
Substituierbarkeit (alternative Technologien)
Wirtschaftliche Faktoren

Marktpotenzial (in Patentlaufzeit)
Komplementarglter (vorhandene Ressourcen)
Geschaftsmodell (Einfluss auf gesamte Firma)
Wechselwirkung (Synergien in Unternehmung)

Balanced IP-Score (max=10, median=5, min=0)

Kommentar

Fokus auf Relevanz fiir Start-
ups

sehr wichtig
sehr wichtig
weniger wichtig
sehr wichtig
wichtig

sehr wichtig
weniger wichtig
weniger wichtig
weniger wichtig

sehr wichtig
sehr wichtig
wichtig
wichtig
wichtig

sehr wichtig
wichtig

wichtig

weniger wichtig

Gewichtung der
Faktoren (Non-Life-
Sciences)

50,0 %

8,0%
10,0 %
2,0%
8,0%
4,0%
10,0 %
3,0%
2,0%
3,0%
30,0 %
7,0%
7,0%
6,0 %
6,0 %
4,0 %
20,0 %
8,0%
4,0 %
5,0 %
3,0%
100 %

Einordnung
(qualitativ)

(gut=10; 5=mittel;
0=schlecht)
7

w O b O O D

AN

~N 0 NN

Score-Wert

(Gewichtung x

Bewertung)
0,56
0,6
0,18
0,32
0,36
0,4
0,27
0,2
0,27

0,63
0,42
0,3
0,42
0,16

0,56
0,28
0,4
0,21
6,54

Abb. 3: Einflussfaktoren der IP-Scorecard (Beispielrechnung fiir Non-Life-Science) (Marz 2024)

Fir Non-Life-Science werden die rechtlichen Faktoren als nicht so relevant wie bei Life-Science eingestuft.
Gleichzeitig werden die wirtschaftlichen Faktoren als sehr unsicher betrachtet, sodass diese eine geringere

Gewichtung als rechtliche und technische Faktoren erhalten.

Zusammenfassend sei an dieser Stelle nochmals auf die reale Schutzfahigkeit (rechtlicher Faktor) bezogen
auf den Markt als zentraler Faktor hingewiesen, da ein einhundertprozentiger Schutz eines Produkts nicht

mehr realistisch ist, auBer es handelt sich um Stoffe im Life-Science-Bereich.

2.1 Fragebogen zur Bestimmung des IP-Scores mit Hilfe der IP-Scorecard®

Folgende Fragen missen sowohl von der Wissenschaftseinrichtung als auch vom Ausgriindungsteam

beantwortet werden, um die Kategorien in der IP-Scorecard zu adressieren:

Rechtliche Einflussfaktoren:

1. Kategorie Rechtsstand:

Wie ist der Verfahrensstand je Patentfamilie, die Restlaufzeit und welche Lander sollen
nationalisiert werden oder wurden bereits nationalisiert?’

6 Der Fragebogen dient als Grundlage fir Schritt 2 im IP-Transfer-Verhandlungsprozess (siehe Abschnitt 3.3).
7 Fur Stoffpatente in Pharma und Agrochemie: Wurde ein ergdnzendes Schutzzertifikat beantragt?




Kategorie Schutzfahigkeit:

Welche Schutzfdhigkeit bieten die Patentfamilien und wie hoch sind die Erteilungsaussichten der
eingereichten Patentanspriiche? Liegt bereits eine Einschatzung des Patentamtes durch einen
Recherchebericht vor und wie beurteilt ein Patentanwalt die Qualitat der Patentschrift?

Kategorie abgedeckte Produkte:

Welche Produkte werden durch die Patentfamilien abgedeckt und wie groR ist der geschiitzte
Anteil am Gesamtprodukt? Missen ggf. weitere Patente zur Produktrealisierung berticksichtigt
werden?

Kategorie Umgehungsmoglichkeiten:

Wie wird der reale Schutzumfang bewertet und welche Umgehungsméglichkeiten waren
denkbar? Kénnen die Patentanspriiche und insbesondere der erste Anspruchssatz leicht
ausgehebelt werden?

Kategorie Freedom-to-Operate:

Wie wird der qualitative Freedom-to-Operate beurteilt? Kénnen bei einer einfachen
Patentrecherche Patente Dritter identifiziert werden, die die Handlungsféihigkeit einschranken?®

Kategorie Durchsetzbarkeit:

Wie wird die Durchsetzbarkeit der Patentanspriiche beurteilt? Kbnnen Patentverletzungen leicht
beweisen und durchgesetzt werden?

Kategorie Verfiigungsberechtigung:

Ist das Eigentum an den Patentgegenstinden und die Verfiigungsberechtigung geklart? Sind alle
Erfinderinnen und Erfinder auch Griinderinnen und Griinder oder miissen die Rechte Dritter
beriicksichtigt werden?

Kategorie relevante Normen:
Sind relevante Normen bekannt, die die Patentverwertung beeinflussen?
Kategorie Zulassungsbeschriankungen:

Bestehen Zulassungsbeschridnkungen oder Regularien, die bei der Produkteinfiihrung
bericksichtigt werden missen oder die Markteinfihrung verzégern?

Technische Einflussfaktoren:

10.

11.

Kategorie Realisierbarkeit:

Wie wird die technische Realisierbarkeit der Erfindung beurteilt und welche technischen Hiirden
missen noch gel6st werden?

Kategorie Skalierbarkeit:

Wie wird die produktionstechnische Machbarkeit und Skalierbarkeit beurteilt? Welches
Technology-Readiness-Level wurde bereits erreicht?

8 Es handelt sich hier um eine qualitative FTO, keine FTO im juristischen oder rechtssicheren Sinne. Hierfir gibt es spezialisierte
Dienstleister (z.B. Clarivate oder das Schweizer Patentamt), die kostenglinstig eine Recherche und ggf. qualitative Einordnung
vornehmen kénnen.



12. Kategorie Technologie-Lebenszyklus:

In welcher Phase des Technologie-Lebenszyklus befindet sich die Innovation und wann ist mit
einer Ablésung durch andere Technologien zu rechnen?

13. Kategorie Umfang der Anwendungen:
Welche technischen Anwendungsbereiche sind geplant oder denkbar?
14. Kategorie Substituierbarkeit:

Wie hoch wird die Gefahr einer technischen Substitution eingeschatzt?

Wirtschaftliche Einflussfaktoren:
15. Kategorie Marktpotenzial:

Welches Alleinstellungsmerkmale der zukiinftigen Produkte sind geschiitzt und wie grofB ist das
Marktpotenzial der Erfindung?

16. Kategorie Komplementargiiter:

Kénnen durch die patengeschiitzten Produkte weitere Komplementdrgiiter ohne Patentschutz
zusatzlich vermarktet werden?

17. Kategorie Geschaftsmodell:

Welches Geschdftsmodell wird in der Vermarktung angestrebt? Welche Zahlungsstrome kdnnen
durch die Patentfamilien potenziell generiert werden?

18. Kategorie Wechselwirkung:

Welche Wechselwirkungen kbnnen die Patentfamilien in Bezug auf die Firmenstrategie erzeugen?
Besteht ein Einfluss auf die Marketing- oder Forschungs- und Entwicklungsstrategie?

2.2 Die Vorteile der Herangehensweise mit der IP-Scorecard

Durch die Anwendung der IP-Scorecard kann die IP-Verhandlung strukturiert und fiir beide Seiten
nachvollziehbar gefihrt werden. Gleichzeitig liefert die dokumentierte Analyse auf Basis anerkannter
Standards den Nachweis der marktiiblichen Konditionen und adressiert das rechtliche Risiko eines Verstofles
gegen das Haushalts- oder Beihilferecht.

Flr Grindungsteams, die zum ersten Mal mit der Bewertung von Patenten konfrontiert werden, erleichtert
diese Vorgehensweise den Einstieg in die Materie erheblich und trainiert das Wissen fiir zukiinftige Fragen
von Risikokapitalgeberinnen und -gebern. Unterstiitzt eine Patentanwaltin bzw. ein Patentanwalt die
Grindungsseite bei der Verhandlung, was aufgrund der Bedeutung des Vertrages grundsatzlich ratsam ist,
ergdnzt die IP-Scorecard die analysierten Faktoren, da Patentanwadltinnen und -anwalte primar die
juristischen Einflussfaktoren in den Vordergrund stellen und meist nur begrenzte Erfahrung in der
betriebswirtschaftlichen und technischen Bewertung von Patenten haben.

Die Ergebnisse der IP-Bewertung mit Hilfe der IP-Scorecard lassen zudem eine Ableitung zu, welches Modell
am besten fiir die Ubertragung von IP in die Ausgriindung geeignet ist.



2.3 Optionen zur Ubersetzung des ermittelten IP-Score in ein Transfermodell

Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Optionen dargestellt, wie der ermittelte IP-Score in ein

Transfermodell Uibersetzt werden kann. Dazu bietet die Idee der SPRIND, drei klare und nachvollziehbare

Bewertungskorridore fiir die Ubersetzung der Schutzwirkung in eine virtuelle Beteiligung, eine Basis (siehe

Exkurs). Unabhdngig von den unten vorgestellten Optionen ist es wichtig, die Interessen und den kiinftigen

Erfolg der Ausgriindung bei der Wahl des Transfermodells zentral im Blick zu haben. Es muss jedoch klar

sein, dass die Konditionen fiir beide Seiten fair, transparent und nachvollziehbar sind.

Exkurs: Bewertungskorridore fiir IP

Nur die wenigsten Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland und Europa haben ein professionelles
Beteiligungsmanagement, welches eine offene Beteiligung von Wissenschaftseinrichtungen ermaoglicht, um
Unternehmensbeteiligungen mit allen daraus resultierenden Rechten und Pflichten addaquat zu betreuen und
zu verwalten. Professionell bedeutet in diesem Fall eine addquate personelle Ausgestaltung, schlanke
Entscheidungsprozesse, die beispielsweise einen Gesellschafterbeschluss innerhalb von 24 Stunden
garantieren kdnnen und ein ermoglichendes Mindset, welches dem Wachstum und Erfolg des Unternehmens
dient (beispielsweise in der Vernetzung mit Investoren, Kunden oder in der Ermoglichung des Zugangs zu
notwendiger wissenschaftlicher Infrastruktur).® Eine Alternative zu der offenen Beteiligung stellt die virtuelle

Anteilsnahme bzw. Beteiligung dar.

In einem im Friihjahr 2022 veréffentlichten Positionspapier'® schlug SPRIND drei Korridore vor, um den Wert
des IP schnell, praxisorientiert in eine virtuelle Beteiligung zu Ubersetzen. Die Hohe des technischen

Vorsprungs durch das IP korreliert dabei mit der Hohe der virtuellen Beteiligung.
Bewertungskorridor 1:

Die in die Ausgriindung zu Uberfiihrende IP ermdglicht eine Alleinstellung im Markt und leistet damit einen
sehr hohen Beitrag zum Firmenwert. Der  virtuelle  Anteil betragt 5-10 %.
Zu beachten: Die Ergebnisse der Investorenbefragung im Frihjahr 2024 (siehe folgender Exkurs)
unterstreichen die Position der SPRIND hinsichtlich der maximalen Anteilsnahme, das heiSt 10 %. Einige
Investorinnen und Investoren sind jedoch auch bereit, bis zu 15 % als Obergrenze zu akzeptieren. SPRIND
schliet sich dieser Bandbreite fiir eine Beteiligungsobergrenze an. Dabei wird jedoch davon ausgegangen,

dass bei 15 % Beteiligung der Ausgriindung keine weiteren Zahlungskomponenten mehr auferlegt werden.
Bewertungskorridor 2:

Die in die Ausgriindung zu Uberfiihrende IP leistet einen Schliisselbeitrag zum Firmenwert. Es fiihrt jedoch
aufgrund der vorherrschenden Markt- und Wettbewerbsverhaltnisse nicht zu einer Alleinstellung. Der

virtuelle Anteil betragt 2-5%.

% Wenn ein Wissenschaftseinrichtung all diese Faktoren gewdahrleisten kann, ist eine offene Beteiligung eine Option. Ansonsten ist
davon abzuraten.

10 Bundesagentur fur Sprunginnovationen (SPRIND), Arbeitsgruppe IP-Transfer 3.0 (2022): Gesucht: Koalition der Willigen in Politik,
Forschungseinrichtungen und Hochschulen fiir einen IP-Transfer 3.0 https://www.sprind.org/de/artikel/start-ip-transfer-3-0-

projekt
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Bewertungskorridor 3:

Das in die Ausgriindung zu tberfliihrende IP erméglicht lediglich einen kleinen Wettbewerbsvorteil. Es bietet
die Fahigkeit, sich in einem etablierten Markt einen Nischenvorteil zu verschaffen. Der virtuelle Anteil betragt
0,5-2%.

Die Ermittlung der Beteiligungsquoten soll im vorliegenden Dokument durch die Entwicklung der IP-Scorecard
konkretisiert werden. Im Mittelpunkt steht die transparente Bewertung der tatsachlichen Schutzwirkung der

Patente und damit des expliziten Wettbewerbsvorteils fiir die Ausgriindung.

Die hier beschriebenen Bewertungskorridore sind als Vorschlag zu werten. Die Auslegungen und Breite der
Bewertungskorridore weicht je nach Einrichtung zum Teil mehr oder weniger deutlich von dem Vorschlag der
SPRIND ab, mitunter werden Bewertungskorridore von bis zu 20 % genutzt. Jede Einrichtung sollte hier eine
fiir sie passende Korridorbreite mit einer entsprechenden Begriindung transparent gegeniiber

Griindungsteams und Investorinnen und Investoren kommunizieren.

Exkurs: Investorenbefragung zu Showstoppern, Beteiligungshohen und dem Modell ,IP fiir virtuelle Anteile’

Auf Initiative der IP-Transfer 3.0-Pilotgruppe wurde im Zeitraum Marz/April 2024 eine Investorenbefragung
durchgefiihrt, die unter anderem den Bekanntheitsgrad des Modells ,IP for virtual shares’ (siehe Erlduterung
unten) sowie die Einschatzung von Investoren und Investorinnen zu maximalen Beteiligungshéhen und
generellen ,Showstoppern’ im IP-Transfer befragt hat. 190 Investoren und Investorinnen wurden befragt, der
Ricklauf der Befragung betrug etwa 35 %. Die teilnehmenden Investorinnen und Investoren deckten ein
breites Spektrum nach Branchen, Beteiligungshéhen, Institutionstypen und praferierten Phasen im
Entwicklungsprozess von Start-ups ab. Zwei eindeutige Showstopper wurden identifiziert: Zu hohe virtuelle
Anteile fir IP, wobei die Obergrenze in den meisten Fallen bei 10 % Anteile liegt, jedoch bei einem Viertel der
Antworten die akzeptierte Obergrenze auch bis zu 15 % Anteile betragen kénnte. SPRIND schlief3t sich dieser
Bandbreite fiir eine Beteiligungsobergrenze an. Als weiterer groRer Showstopper wurden
Verwasserungsschutzklauseln fir die Wissenschaftseinrichtungen identifiziert. Weitere Ausschlusskriterien
sind zu komplexe Regelungen in den Transfervereinbarungen, viele Mitsprachemoglichkeiten fiir die
Wissenschaftseinrichtungen, Vertragsausgestaltungen zulasten der Griindungsteams sowie eine unglinstige
Relation aus IP-Preis und Leistungen der Wissenschaftseinrichtungen. Das Modell ,,IP-Transfer gegen virtuelle
Anteile” ist bei gut der Halfte der Befragten noch nicht oder hochstens vage bekannt. Hier besteht definitiv
noch Bedarf, das Modell weiter bekannt zu machen. Ein Teil begriit jedoch eine solche Form des IP-Transfers
oder akzeptiert es ohne Einschrankungen. Seine Ausgestaltungsmerkmalen wirken nur in zwei Fallen (siehe
oben) abschreckend auf Investorinnen und Investoren. Im Vergleich zu anderen Regelungen wurden
verschiedene Konstellationen einer virtuellen Beteiligung von einer groferen Gruppe an Befragten
vorteilhafter eingestuft. Die Befragten sehen das Modell insgesamt fiir viele Branchen als geeignet an.
Besonders trifft dies auf ClimateTech/GreenTech/CleanTech, den gesamten Health-Bereich oder

Industriegiiter einschlieRlich Advanced Manufacturing, Robotics und loT zu.!

11 Die Ergebnisse der Investorenbefragung knnen unter folgenden Links online eingesehen werden:
https://www.sprind.org/cms/uploads/Akzeptanz virtueller Beteiligungen durch Investoren Befragung Mai 2024 314f629fb9.p
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Option A: IP-Scorecard als Basis fiir ein ‘IP-for-VirtualShares’ Modell

Flr einen niedrigen Scorecard-Wert sind alternative Transfermodelle zu bevorzugen. Gehen wir allerdings
davon aus, dass die Bewertung des IP mit Hilfe der Scorecard einen sehr hohen Wert erreicht, dann bestehen
gute Voraussetzungen fiir einen Venture Case. Der maximale IP-Scorecard-Wert betragt 10 und wiirde damit
in den vorgeschlagenen Bewertungskorridor 1 aus dem Positionspapier der SPRIND fallen. Der virtuelle
Anteil wiirde nach Einbezug der Ergebnisse aus der Investorenbefragung dann zwischen 5-15 % liegen. Einige
Hochschulen kombinieren auch virtuelle Beteiligungen mit Umsatzlizenzen. Eine solche Kombination
erhoéht jedoch die Komplexitat in den Verhandlungen, denn alle Komponenten miissen einzeln und in ihrer
Kombination zueinander marktiiblich bestimmt werden. Die Ermittlung der zusatzlichen Umsatzlizenzen
sollte transparent nach anerkannten Modellen zur marktiiblichen Lizenzsatzbestimmung wie nach
Hellebrand/Rabe oder der Goldscheider-Regel erfolgen. Fiir die Bestimmung der virtuellen Anteile dienen
die IP-Scorecard und die Bewertungskorridore. Der Prozentsatz orientiert sich daran, wie hoch bzw. zentral
die Schutzwirkung der IP fiir das Geschaftsmodell der Griindung ist. Bei der Kombination beider
Zahlungsstrome waren konsequenterweise dann zur Sicherstellung der Marktublichkeit Abschlage von bis
zu 50% auf beide Komponenten vorzunehmen oder es misste eine entsprechende gegenseitige
Verrechnung stattfinden. Die Empfehlung der SPRIND lautet daher: Keep it simple! Fir stark regulierte
Markte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einer temporaren Monopolstellung (bspw. Pharma, Agrochemie
etc.) wird Abschnitt 5.4 ein Vorschlag skizziert, der die Anwendung von IP-for-VirtualShares in diesen
speziellen Markten umfassend beriicksichtigt.

Wenn Grindungsteam und Transferstelle ‘IP for-Shares' als Modell zum IP-Transfer auswahlen und einen
Venture Case verfolgen, sollte das IP-Portfolio, wie im Vorschlag zum IP-Transfer 3.0 zur ersten VC-
Finanzierungsrunde tber mindestens 500.000 € ein voll verwassernder virtueller Beteiligungsvertrag, ohne
virtuelles Bezugsrecht, geschlossen werden auf Grundlage der Bewertung in der Runde. Als Absicherung fir
den Insolvenzfall sollten die Eigentumsrechte, abweichend vom Vorschlag zum IP-Transfer 3.0, zunachst bei
der Wissenschaftseinrichtung verbleiben und nur exklusive sowie ausschlieBliche Nutzungsrechte auf die
Ausgriindung (bertragen werden. Die Ubertragung der Eigentumsrechte erfolgt dann zum Exit. Mit der
Auszahlung der virtuellen Beteiligung durch den Kaufer sind alle Zahlungsanspriiche abgegolten. Die
Wissenschaftseinrichtung erhalt aber eine kostenlose Riicklizenz fiir Forschung und Lehre und ggf. ein
Vorkaufsrecht auf die betreffenden Schutzrechte. Dies bedarf rechtlicher Prifung. Solange die
Eigentumsrechte bei der Wissenschaftseinrichtung liegen, erstattet die Ausgriindung alle externen
patentbezogenen Kosten ohne interne Verwaltungsaufschlage oder begleicht die Amtsgebiihren oder
Patentanwaltsrechnungen direkt.

Option B: IP-Scorecard als Basis fiir IP-Transfer in Lizenzanalogie mit Kaufoption

Nicht alle Ausgriindungen sind Venture-Capital-Cases und fir die Anwendung des IP-for-VirtualShares-
Modells geeignet, da ein Verkauf des Unternehmens wahrend der Patentlaufzeit nicht sicher zu erwarten
ist. In diesen Fallen kann der IP-Transfer in Lizenzanalogie mit Kaufoption umgesetzt werden. Die Bewertung
kann folgendermallen geschehen: Im ersten Schritt wird die IP-Scorecard auf die Schutzrechte angewandt

df und:
https://www.stifterverband.org/sites/default/files/2024-05/ip-
transfer 3 0 akzeptanz virtueller beteiligungen durch investoren befragung 05-2024.pdf
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und der Score-Wert bestimmt. Danach werden zunachst moglichst viele Referenzlizenzsatze zur Bestimmung
des Lizenzrahmens direkt nach Hellebrand/Rabe oder indirekt nach der Goldscheider-Regel ermittelt.
Anhand der verfiigbaren Daten werden erkennbare Ubereinstimmungen oder Unterschiede der ermittelten
Werte im Vergleich zu den Erfindungsgegenstdanden analysiert. In der Rechtsprechung werden Lizenzsatze
nach Markten bestimmt, da aufgrund unterschiedlicher Marktstrukturen die Margen fiir das gleiche Produkt
nicht in allen Anwendungen oder Markten gleich sind. Die Branchenzugehorigkeit oder der individuelle
Geschiftserfolg des Unternehmens sind fiir die Bestimmung eines marktiiblichen Lizenzsatzes nicht
relevant. Dies verdeutlicht, warum Finanzplanungen aus Businesspldnen oder Discounted-Cashflow-
Rechnungen fiir die Bewertung von Patenten im Ausgriindungskontext nicht geeignet sind. Wenn die
Produkte der Ausgriindung in unterschiedlichen Markten eingesetzt werden sollen, miissen
unterschiedliche Lizenzsitze je Markt bestimmt werden.!?

Der IP-Scorecard-Wert wird nun mit der Bandbreite der ermittelten Referenzlizenzsatze verglichen. Ein
hoher IP-Scorecard-Wert weist auf einen Lizenzsatz in der oberen Halfte der ermittelten Bandbreite hin, ein
niedriger IP-Scorecard-Wert auf einen Lizenzsatz in der unteren Halfte. Dies wird fiir alle Markte separat
durchgefiihrt. Zusatzlich muss die Bezugsgrofle bestimmt werden, da in den meisten Fallen nicht das
gesamte Produkt, sondern nur bestimmte Komponenten oder Produkteigenschaften durch die Schutzrechte
geschitzt sind. Dies kann lber den Kostenanteil der geschiitzten Komponenten am Gesamtprodukt oder
Uber die fur die Kaufentscheidung entscheidenden Alleinstellungsmerkmale erfolgen. Sind nur die Halfte der
Alleinstellungsmerkmale durch ein Patent geschitzt, so ist eine sinnvolle BezugsgrofRe 50 % und die
Bemessungsgrundlage fiir die Umsatzlizenz 50 % des Produktumsatzes. Der Lizenzsatz ist dabei unabhangig
von der BezugsgroRe zu bestimmen.

Schitzen mehrere Patente ein Produkt oder einzelne Merkmale (Erfindungskomplex), diirfen die Lizenzsatze
nach der Rechtsprechung aus dem Jahre 19623 nicht addiert werden, da der Wertbeitrag der Erfindungen
bereits (iber die Bezugsgrofle berlicksichtigt wurde. Typischerweise ist zudem eine Reduzierung der
Lizenzsatze bei hohen Umsatzen marktiiblich und durch die Vereinbarung einer Mindestlizenz p.a. und damit
einer sicheren Zahlung fiir die Wissenschaftseinrichtung ist auch eine sinnvolle Reduzierung der Lizenzhéhe
vorgesehen. Die Wissenschaftseinrichtung erhalt zudem eine kostenlose Riicklizenz fiir Forschung und Lehre
und ein Vorkaufsrecht an den betreffenden Schutzrechten. Solange die Eigentumsrechte bei der
Wissenschaftseinrichtung verbleiben, erstattet die Ausgriindung alle patentbezogenen externen Kosten
ohne internen Verwaltungsaufschlag oder begleicht die Amtsgebiihren oder Patentanwaltsrechnungen
direkt.

Die Ubertragung der Eigentumsrechte erfolgt analog zu Option A im Falle eines Unternehmensverkaufs, mit
dem Unterschied, dass die Umsatzlizenz bei der Kauferin bzw. dem Kaufer bestehen bleibt, da die
Wissenschaftseinrichtung nicht am Verkaufspreis beteiligt wurde.

12 Eine technische Innovation kann beispielsweise einmal im Bereich MedTech und einmal im Bereich industrielle Prozesskontrolle
eingesetzt werden e Die Branchen, Margen und Lizenzséatze sind in diesen Einsatzgebieten grundverschieden und missen daher
differenziert betrachtet werden.

13 Es geht im Kern darum Patente einzuordnen, die nicht das ganze Produkt betreffen. In der Rechtsprechung wird regelmaRig vom
,kennzeichnenden Geprage” der Erfindung gesprochen. Das Ganze beruht auf einem Urteil aus dem Jahr 1962 und ist unter
,Kreuzbodenventilsdcke I11“ bekannt. Die BezugsgroRe, also der Umsatzanteil eines Produkts, welches durch ein Patent geschiitzt
ist, muss im separat betrachtet werden und dann mit der marktiblichen Lizenzgebiihr verrechnet werden.
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Aktenzeichen=1+ZR+18%2F61&Datum=13.03.1962&Gericht=BGH
https://www.beck-shop.de/hellebrand-rabe-lizenzsaetze-technische-erfindungen/product/31478114
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2.4 Sonderfall Pharma & Life Sciences

Patente aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie, In-vitro-Diagnostika (IVD), Medizintechnik (Risikoklasse
Il oder héher) oder Agrochemikalien stellen eine besondere Herausforderung in der Patentbewertung dar.
Anmeldungen erfolgen typischerweise im Verlauf langjahriger Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, ohne
dass eine Verwertungsreife zeitnah erreicht wird oder Einnahmen entstehen, die zu Lizenzzahlungen an die
Patentinhaberinnen oder -inhaber flihren kdnnen. Diese Markte zeichnen sich ferner durch sehr
zeitaufwandige, kostenintensive und hochspezialisierte Zulassungsprozesse aus. AuBRerdem stellt das
Erreichen der einzelnen Meilensteine im Zulassungs- und Prifungsprozess einen eigenen
Unternehmenswert dar, der im Erfolgsfall zu sprunghaften Bewertungssteigerungen fiihren kann.
Gleichzeitig haben die zugrundeliegenden Patente haufig einen zeitlich begrenzten Monopolcharakter und
etablierte Konzerne fihren regelmaRig Bieterwettbewerbe um diese Ausgriindungen durch, sobald ein
Produkt in absehbarer Zeit die Marktzulassung erhalt, oder kaufen die aussichtsreichsten Kandidaten bereits
nach Erreichen der ersten Meilensteine auf. Forschungsbasierte Ausgriindungen aus diesen Branchen sind
mehrheitlich durch Venture Capital finanziert, da es keine andere Moglichkeit gibt, die fir die
Produktzulassung  notwendigen  Millionenbetrage in  dieser sehr frihen Phase der
Unternehmensentwicklung aufzubringen.

Die langwierige Marktzulassung fiihrt jedoch dazu, dass die ersten Umsatze regelmalig erst in der zweiten
Halfte der Patentlaufzeit anfallen und es zwischenzeitlich zu einer grofen Anzahl an weiteren Anmeldungen
durch die Neugriindung selbst gekommen ist. Aufgrund der spaten Kommerzialisierung wird haufig versucht,
IP-Verwertungsvertrage in diesen Branchen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Zahlungskomponenten
auszustatten, um dennoch Riickflisse zu generieren. Es ist in diesem Bereich daher nicht uniblich, neben
Lizenzgebihren und virtuellen Anteilen auch hohe Meilensteinzahlungen im sechsstelligen Bereich fiir jeden
Erfolg im Zulassungsprozess zu fordern und gleichzeitig den Verkauf von Patenten kategorisch
auszuschlieRen. Haufig orientieren sich solche Forderungen an Lizenzdeals mit Pharmaunternehmen. Die
Ubertragung dieser Logik auf eine Ausgriindung ist problematisch, da solche Zahlungen in der Regel von
Risikokapitalgebern geleistet werden miissen. Grundsatzlich gilt, je ndher das Unternehmen an der
Zulassung ist, umso risikoarmer ist der Ansatz und umso wahrscheinlicher ist es, dass zu diesem Zeitpunkt
bereits vergleichsweise groRe Investitionen in das Unternehmen geflossen sind, obgleich dieses noch nicht
am Markt ist. Das heiRt je weiter mogliche Zahlungskomponenten nach hinten verlagert werden, umso
besser. Nach wie vor beflirwortet die SPRIND jedoch ein Modell, bei dem Meilensteinzahlungen auf spatere
umsatzbasierte Lizenzzahlungen oder Exitkomponenten angerechnet werden. Grundsatzlich gilt es jedoch,
in den Verhandlungen einen Kompromiss zu finden, der dafiir sorgt, dass Zahlungen so weit wie moglich
nach hinten verlagert werden.

Im Folgenden wird dargestellt, wie die IP-Scorecard helfen kann, die Basis fir eine marktibliche Bewertung
zu ermitteln und in ein IP-for-VirtualShares-Modell zu Gberfiihren unter der Annahme, dass die Patente dem
Unternehmen moglicherweise einen sehr hohen Wettbewerbsvorteil verschaffen (Monopolcharakter).

Option C: IP-Scorecard als Basis fiir IP-Transfer im Bereich Pharma & Life Sciences

Die Laufzeiten fir Patente in den Bereichen Pharma, LifeSciences und Agrochemicals kénnen durch die
Beantragung von sogenannten Schutzzertifikaten verlangert werden. Dieser Prozess wurde in den letzten
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Jahren deutlich vereinfacht. Die Notwendigkeit bzw. Forderung von Meilensteinzahlungen pro
Zulassungsschritt wird dadurch abgeschwacht. Folgerichtig missen solche Meilensteinzahlungen immer
entfallen, sobald ein erganzendes Schutzzertifikat erteilt wird. Als Kompromiss fiir diese wichtigen Markte
sollten die Beteiligungssatze bei IP-for-VirtualShares mit der IP-Scorecard eingeordnet werden, jedoch nicht
unter 5 %. Weitere Zahlungen dirfen den Ausgriindungen dann nicht auferlegt werden. Gleichzeitig konnte
nach dem Exit, im Gegensatz zu Option A, eine Umsatzbeteiligung gelten, die um 50 % gegeniliber den
marktliblichen Satzen reduziert ist und damit die Besonderheiten in diesem Markt wiirdigt. Diese Zahlungen
fir Umsatzlizenzen sind nur von der Kauferin bzw. vom Kaufer zu leisten und werden auf die Erlése aus IP-
for-VirtualShares angerechnet. Der virtuelle Beteiligungsvertrag wird in diesem Fall in der ersten
Finanzierungsrunde (iber mindestens fiinf Million Euro abgeschlossen, ist voll verwassernd mit virtuellem
Bezugsrecht (nur bei Pharma & Life Sciences) und die Schutzrechte werden im Exit-Fall insolvenzsicher auf
die Ausgriindung iibertragen. Der Mechanismus der Ubertragung ist grundsatzlich gleich zu dem, der unter
Option A beschrieben ist.

3. In drei Monaten zum Erfolg: Empfehlung fir den Prozess einer IP-
Transferverhandlung

3.1 Anforderungen und Zeitrahmen

Durch die Etablierung allgemeingiiltiger Standards bei der Bewertung von IP einer Ausgriindung in
Verbindung mit Standardklauseln flir IP-Vertragsvarianten und einem strukturierten Verhandlungsprozess
sollte angestrebt werden, die Verhandlung des IP-Transfers als zeitkritischen Prozess zu betrachten. Vom
ersten Treffen der Verhandlungsparteien bis zur Vertragsunterzeichnung sollte der Prozess nicht langer als
zwolf Wochen dauern. Eine solche Beschleunigung wiirde den Ausgriindungen helfen, frilher Gesprache mit
Risikokapitalgeberinnen und -gebern zu fihren, die freiwerdenden Ressourcen fiir die Produktentwicklung
zu nutzen und beiden Seiten Zeit und Geld zu sparen. Die Wissenschaftseinrichtungen profitieren so von der
Vitalisierung ihrer Ausgrindungen und kénnten zudem mit friiheren Rickfliissen aus dem IP-Transfer
rechnen. Voraussetzung fiir die Umsetzung ist allerdings, dass sich beide Verhandlungspartnerinnen und -
partner zu diesem Ziel bekennen und schuldhaft verursachte Verzogerungen sanktioniert werden kénnen.
Denkbar ware die automatische Anrufung einer Schiedsstelle bei Fristiberschreitung oder eine Kiirzung von
Fordermitteln. Eine weitere Option wdre ein Bonus fir Termintreue, der in ein bundesweites Ranking zum
IP-Transfer einflieft.

3.2 Verhandlungsgrundsatze und das Harvard-Konzept

In der Verhandlung zwischen Wissenschaftseinrichtung (WE) und Ausgriindung bzw. Spin-off (SO) ist es fir
den Erfolg des IP-Transfers zundchst entscheidend, dass beide Verhandlungsparteien Uber die
grundlegenden Rahmenbedingungen informiert sind. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hinter
der moglichen Ausgriindung verhandeln in der Regel zum ersten Mal Uber IP und erleben ihre alte
Wirkungsstatte in einer neuen Situation als IP-Eigentimerin. Die Wissenschaftseinrichtungen wiederum
stehen vor der Herausforderung, IP bewerten zu missen und die Marktchancen einer noch in der
Entwicklung befindlichen Technologie mit nur konzeptionell umrissenen Anwendungsfeldern einzuschatzen.
Aufgrund von Zeitdruck oder knappen personellen Ressourcen neigen die Verhandlungsparteien in dieser
Situation dazu, sehr schnell Preise zu diskutieren, ohne zuvor alle fiir die Bewertung relevanten

14



Informationen auszutauschen oder zu recherchieren. Diese unterschiedlichen Aspekte erschweren eine
sachgerechte Verhandlungsfiihrung und Zeitverzégerungen oder Streitigkeiten kdnnen die Folge sein.

Ein bewadhrter Losungsansatz zur strukturierten Verhandlung ist ein an der Harvard University entwickelter
Verhandlungsansatz, der auf den Prinzipien des sachorientierten Verhandelns beruht.* Statt Positionen
gegeneinander auszuspielen und einen Kompromiss zu suchen, geht es darum, die tatsachlichen Interessen
der Verhandlungsparteien zu ermitteln und Lésungen zu finden, die fiir beide Seiten vorteilhaft sind.

Die vier wichtigsten Prinzipien des Harvard-Konzepts sind:
1) Die Menschen vom Problem trennen, um Gefilihle und Beziehungen zu schiitzen.
2) Fokussierung auf Interessen, nicht auf Positionen, um den gegenseitigen Nutzen zu ermitteln.

3) Entwicklung von Optionen, die fiir beide Seiten von Vorteil sind, anstatt sich auf eine bestimmte
Position festzulegen.

4) Objektive Bewertungskriterien verwenden, die von beiden Verhandlungsparteien akzeptiert
werden, um faire und transparente Losungsanséatze zu gewahrleisten.

Konfliktthemen werden nach Themenbereichen getrennt behandelt, um schnell die Bereiche zu
identifizieren, bei denen Einigkeit besteht und so die gemeinsame Basis erweitert wird. Der Harvard-Ansatz
zielt auf die Schaffung von Win-Win-Situationen ab, indem er betont, dass erfolgreiche Verhandlungen nicht
auf der ,Aufteilung des Kuchens", sondern auf der ,VergrofRerung des Kuchens" fiir alle Beteiligten beruhen
sollten. Insbesondere der letztgenannte Aspekt kann beim IP-Transfer in forschungsbasierte Ausgriindungen
schnell sehr relevant werden, wenn durch eine ausgriindungszentrierte IP-Verhandlung die
Finanzierungsbedingungen verbessert und damit ein hdheres Verwertungspotenzial realisiert werden kann.

3.3 In drei Monaten zum IP-Transfer
Schritt 1: Kick-off-Meeting (Woche 0)

Zu Beginn des ausgrindungszentrierten IP-Transfers in zwolf Wochen liegt die Vorbereitung des Kick-off-
Meetings weitgehend auf Seiten des Ausgriindungsteams. Dieser Termin muss vom Griindungsteam sehr
gut vorbereitet werden wund dient als Basis fiir die anstehenden Verhandlungen, um
Informationsasymmetrien zwischen Ausgriindung bzw. Spin-off (SO) und Wissenschaftseinrichtung (WE)
abzubauen. Zundchst muss das Griindungsteam, sofern noch nicht geschehen, einen Finanzierungsplan in
den Auspragungen ,Venture Case” oder,,Organisches Wachstum® entwickeln, da sich hieraus der praferierte
Transferweg tber IP-for-Virtual Shares oder einen Kauf in Lizenzanalogie ergibt. Auch der IP-Wahl-O-Meter
kann unterstlitzend eingesetzt werden. Auf Basis dieser Entscheidung muss das Spin-off der
Wissenschaftseinrichtung in einem Pitch oder in Ausziigen aus dem Businessplan sein Vorhaben méglichst
genau darstellen und die bendétigten Schutzrechte benennen. Der Finanzplan oder Cash-Flow-Prognosen
kénnen nicht sinnvoll zur IP-Bewertung herangezogen werden, da die Prognoseunsicherheiten lber die

14 Fisher, Ury, Patton (2018): Das Harvard-Konzept — Die unschlagbare Methode fiir beste Verhandlungsergebnisse. Deutsche
Verlags-Anstalt.
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Patentlaufzeit von bis zu 20 Jahren viel zu grofl sind. Die Finanzplanung kann lediglich als
Hintergrundinformation dienen, um ein vollstandiges Bild zu vermitteln.

Seitens der Wissenschaftseinrichtung ist ein Verhandlungsteam zu benennen, das Uber entsprechende
Entscheidungsbefugnisse verfligen muss, um einen zligigen Fortschritt zu gewahrleisten. Die An- und
Abwesenheiten der verhandelnden Personen wahrend der anstehenden zwélf Verhandlungswochen sollten
in einem knappen Projektplan festgehalten werden, um den Koordinationsaufwand und damit
Reibungsverluste zu minimieren. Eine Planung aller Kontaktpunkte Gber den Zeitraum ist empfehlenswert,
entsprechende Kommunikationsregeln konnen helfen. Da dieses erste Treffen insbesondere der
Vertrauensbildung dient, kann auch ein sog. Letter of Intent (LOI) mit den Zielen unterzeichnet werden, der
auch die Verpflichtung zur Einhaltung des Harvard-Konzepts oder Regelungen zur Einbindung der
Schlichtungsstelle enthalten kann. Der Termin dient dem gegenseitigen Kennenlernen und alles, was mit der
Bepreisung von Schutzrechten zu tun hat, sollte unbedingt vermieden werden, da es fiir eine valide Aussage
zu diesem Zeitpunkt noch zu friih ist.

Neben der ausfihrlichen Vorstellung des Ausgriindungsvorhabens empfiehlt es sich, bei diesem Termin auch
die relevanten Patente zu sichten. Eine gemeinsame Lektlire der ersten Anspruchssatze in Verbindung mit
ggf. bereits vorhandenen Produktentwiirfen kann sehr aufschlussreich in Bezug auf den realisierbaren
Schutzumfang sein. Auch ergdnzende Markt- oder Technologiestudien sollten mit der
Wissenschaftseinrichtung geteilt werden, um ein gemeinsames Verstandnis zu entwickeln und einen
Ausgangspunkt fir weitere Recherchen zu schaffen. Transparenz auf beiden Seiten ist der Schliissel fiir eine
ziigige und reibungslose IP-Verhandlung.

Schritt 2: Bearbeitung des IP-Score-Fragebogens durch die Verhandlungsparteien (Wochen 1 bis 3)

Im anschlieRenden Verhandlungsschritt 2 bearbeiten beide Verhandlungsparteien zunachst einzeln den
Fragebogen zur Ermittlung des IP-Scorecard-Werts und dokumentieren die relevanten Analysen fiir die
weiteren Sitzungen. Ziel dieser Aufgabe ist es, sich ein objektives Bild Gber die Qualitat des IP zu machen
und relevantes Wissen fiir die weiteren Verhandlungen aufzubauen. Die Frage, die dabei immer
mitschwingt, ist die Einschdtzung, ob es sich moglicherweise um ein Monopolpatent, ein gewdéhnliches
Patent mit eingeschrankter Angriffs- oder Verteidigungsfahigkeit oder sogar nur um ein Prior Art-Patent
handeln kénnte. Je genauer diese 360°-Analyse von beiden Seiten mit Hilfe einschlagiger Datenbanken und
Literatur wie Hellebrand/Rabe durchgefiihrt wird, desto praziser und damit rechtssicherer kann in den
folgenden Schritten der Wert der Schutzrechte bestimmt werden.

Schritt 3: Meeting zum IP-Scoring (Woche 4)

Im dritten Prozessschritt tragen die Verhandlungsparteien ihre Antworten aus dem Fragebogen zur IP-
Scorecard zusammen und diskutieren die Ergebnisse sachlich. Relevante Hintergrundinformationen werden
offengelegt, um den IP-Scorecard-Wert bestmoglich und datenbasiert bestimmen zu kdnnen. Strittige
Punkte oder stark abweichende Ergebnisse werden gesondert betrachtet und zuriickgestellt.
Gegebenenfalls werden weitere Untersuchungen eingeleitet, um Konfliktbereiche in einem zweiten Anlauf
zu klaren. Geringfligige Abweichungen in der Bewertung der Einflussfaktoren werden sach- und
I6sungsorientiert diskutiert, um moglichst viele Ergebnisse je Verhandlungsrunde zu erzielen. Einmal erzielte

Einigungen werden protokolliert und festgeschrieben, um zligig voranzukommen. Sollten die Daten stark
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variieren und eine eindeutige sachliche Bewertung nicht moglich sein, konnen im Notfall auch Mittelwerte

gebildet werden, um den Prozess nicht weiter zu verzogern.

Kick-off

IP-Transfer

IP-Score
Fragebogen

IP-Scoring
Meeting

4

Verhandlung
Konditionen

Einigung
Term-Sheet

Vertragliche
Umsetzung

Aufgaben:

* SO bestimmt
Transfermodell,
stellt Business
Case und IP
(Lesung 1. Patent-
anspruch) vor

= WE stellt Team

Ziele:

* Maximale
Transparenz des
SO und Klarung
IP-Status

» Feste Verhandler

bei SO & WE mit
hochster Prioritat

Aufgaben:

« Beide Parteien
bewerten die IP-
Score Faktoren

* Analysen werden
dokumentiert und
in Schritt 3 offen-

gelegt

Ziele:

» Strukturierte 360°
Bewertung des IPs

« WE & SO
verstehen Wert-
treiber & Schutz
(.,Monopol-Patent
vs. Prior Art")

Aufgaben:

» WE & SO stellen
Ergebnisse je
Einflussfaktor vor

» Verhandlung
eines IP-Scores
und Abspaltung
von Streitfragen

Ziele:

» Vertrauen durch
Offenheit und
Fokus auf Uberein-
stimmungen

» Resultate je
Faktor werden
festgeschrieben

Aufgaben:

* Losung der
Konflikte durch
weitere Analysen

* Bestimmung von
Referenzpreisen
und Bewertung
mit IP-Score

Ziele:

« Preise (IP4S oder
Lizenzanalogie) fiir
WE & SO objektiv
ermitteln = IP-
Score bestimmt
Quartil in Band-
breite der Preise

Aufgaben:

* Losung strittiger
Themen durch
Gutachten oder
Nachbesserungen

* Draft Term-Sheet
(Standardtext) und
Unterschriften

Ziele:

« Strikte Einhaltung
des Zeitplans und
Einbindung von
Mediatoren oder
Schiedsstelle bei
Verzégerung oder
Uneinigkeit

Aufgaben:

« Juristische
Umsetzung des
Terms-Sheets mit
Standardvertragen

» Priifung,
Freigabe und
Unterschriften

Ziele:

» Ausgeglichene
Vertrége durch
Standardtexte

» Kosten- und
zeiteffiziente
Umsetzung fiir SO
und WE

Voraussetzung: Beide Verhandlungspartner missen den Prozess akzeptieren, alle wesentlichen Informationen
zwingend offenlegen und personelle Ressourcen zur Verfigung stellen. Die Verhandlung erfolgt in Anlehnung
an die ,Harvard-Methode"” auf der Basis eines konstruktiven Einigungswillens zur Schaffung einer Win-Win-
Situation fur beide Seiten, ohne zu feilschen. Die Konfliktthemen werden transparent nach Relevanz behandelt
und Zwischenergebnisse festgeschrieben. Falls keine Einigung erreicht werden kann, greift ein Schiedsverfahren.

Abb. 4: Visualisierung der notwendigen Schritte und Zeitplan fiir die IP-Transfer-Verhandlung

Schritt 4: Verhandlung der Vertragskonditionen (Wochen 5 bis 7)

Nach Festlegung des IP-Scorecard-Werts und Klarung aller strittigen Punkte im Zusammenhang mit dem
Wert wird der Bewertungsprozess zur Festlegung der Vertragsbedingungen fortgesetzt. Wenn der IP-
Scorecard-Wert zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschlieBend bestimmt werden konnte, wird dringend
empfohlen, eine externe Unterstlitzung in Erwdgung zu ziehen. Die Vertragskonditionen fiir IP-for-
VirtualShares oder die Ubertragung in Lizenzanalogie werden entsprechend der vorangegangenen Kapitel
bestimmt. Bei der Lizenzanalogie wird der IP-Score verwendet, um das relevante Quartil einer Bandbreite
von ermittelten marktiiblichen Lizenzsdtzen zu bestimmen. Bei IP-for-VirtualShares wird der IP-Scorecard-
Wert zur Bestimmung einer virtuellen Beteiligung zwischen 0 und 15 % fir die erste qualifizierte VC-
Finanzierungsrunde genutzt. Dazu bieten die von der SPRIND in ihrem Positionspapier vom April 2022
vorgestellten Bewertungskorridore sowie die Ergebnisse aus der Investorenbefragung eine Basis (siehe
Exkurse).
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Schritt 5: Entwurf und Einigung zum Term Sheet (Woche 8)

Auf Basis einer Vorlage fiir ein Term Sheet werden die Ergebnisse der IP-Verhandlung zusammengefasst und
es besteht letztmalig die Moglichkeit, sich (iber strittige Punkte ohne Einschaltung von
Gutachterinnen/Gutachtern, Mediatorinnen/Mediatoren oder einer Schiedsstelle zu einigen. Um den
Zeitplan einhalten zu konnen, ist es unbedingt erforderlich, etwaige Einigungshindernisse zligig
auszuraumen oder mit Hilfe von Nachbesserungsklauseln zu I6sen. Nach Unterzeichnung des Term Sheets
ist die Arbeit fast abgeschlossen und die Analyseergebnisse und Verhandlungsprotokolle sowie alle anderen
relevanten Unterlagen sollten in Hinblick auf Beihilfe- und Haushaltsrecht archiviert werden.

Schritt 6: Standardisierte vertragliche Umsetzung (Wochen 9 bis 12)

Im abschlieBenden Schritt 6 werden die verhandelten Konditionen in ein standardisiertes Vertragswerk fir
die gewadhlte Transfervariante umgesetzt. Sinnvolle Zusatzklauseln kdénnen vereinbart werden, die
Ausgewogenheit der Regelungen und Garantien zwischen Spin-off und Wissenschaftseinrichtung muss
jedoch unbedingt gewahrt bleiben. Bei einem angestrebten hohen Standardisierungsgrad solle dieser Schritt
nicht langer als drei Wochen dauern.

Schlussbetrachtung

Um das groRe Innovationspotenzial von forschungsbasierten Ausgriindungen zur Wettbewerbssicherung
Deutschlands bestmdoglich zu nutzen, muss der IP-Transfer von Hochschulerfindungen in Ausgriindungen zu
klar strukturierten, transparenten und marktiiblichen Bedingungen erfolgen. Das in diesem Leitfaden
vorgestellte Modell versteht sich als Beitrag zu einer Standardisierung des Prozesses. Der vorgestellte
Rahmen versteht sich analog zu der Einfiihrung der ‘Business Model Canvas’, welche 2005 von Alexander
Osterwalder und Yves Pigneur konzipiert wurde, um die Entwicklung von und die Einflussfaktoren auf
Geschaftsmodelle zu beschreiben. Das Modell tragt damit zu einer gemeinsamen ‘Sprache’ bei, welche
Technologietransferstellen und Griindungsteams eine Basis fir eine produktive Verhandlung liefern soll.

Die Ambition muss sein, die Komplexitat weiter zu reduzieren. Das kann jedoch erst geschehen, wenn die
erste Arbeitsversion von einer groReren Nutzer-Community erprobt und Vorschldage fiur eine weitere
Vereinfachung an das Entwicklerteam zurlickgespiegelt wurden. Wir freuen uns auf diesen Prozess!

Die vorliegenden Empfehlungen zur Ubersetzung der IP-Scorecard in ein IP-Transfer-Modell im
forschungsbasierten Ausgriindungsprozess wurden von der Projektsteuerungsgruppe von IP-Transfer 3.0 in
Konsultation mit der Pilotgruppe erarbeitet. In einigen Punkten gibt das Dokument allerdings eher die
Unternehmersicht wieder, welche durch die Ergebnisse der Investorenbefragung im Friihjahr 2024 validiert
wurde.

In der Langversion dieses Leitfadens finden Sie am Ende zudem eine detaillierte Einordnung der Kriterien der
IP-Scorecard, ein Glossar und ein Quellenverzeichnis.

Riickfragen und Feedback zum Leitfaden und der IP-Scorecard kénnen Sie gerne per E-Mail richten an:
ip-transfer@stifterverband.de
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