Leibniz-Griindungskolleg 1-2021:
Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgriindungen

Am 23. Juni 2021, 13.30-17.30 Uhr

Zielgruppe: Wissenschaftliche und administrative Leitungen

Ausgrindungen aus Forschungseinrichtungen sind ein besonders werthaltiger Weg des
Technologietransfers, da sie die Innovationsdynamik und Wettbewerbsfahigkeit des
Wirtschaftsstandorts (iber neue Produkte und Arbeitsplatze unmittelbar beeinflussen. Auch
Beteiligungen gehoren als Option in das Instrumentarium des Wissens- und Technologietransfers. Als
offentlich-rechtliche Einrichtungen sind die Leibniz-Institute verpflichtet, bei Ausgriindungen
bestimmte Rahmenbedingungen zu beachten. Die Leitlinien fir Mitarbeiterausgriindungen bieten
hierzu eine Orientierung, z. B. zur Anmietung von Raumlichkeiten und Geraten. Wesentliches Leitmotiv
ist dabei die Vermeidung von Interessenskonflikten und damit eine klare Trennung zwischen
privatwirtschaftlichen Griindungsaktivitaten und Leibniz eigenen Forschungsinteressen.

Ziel: Die Veranstaltung dient insbesondere der Sensibilisierung und dem Kompetenzaufbau der
Leitungen von Leibniz-Instituten zum Thema Ausgriindungen.

Ablauf

13.30-13.45 Uhr BegriiBung und Einfiihrung in das Thema
Organisatorische Hinweise
Bettina B6hm

13.45-14.15 Uhr Impulsreferat 1: Die Bedeutung von Ausgriindungen aus offentlichen
Forschungseinrichtungen

Dr. Christian Rammer, Stellvertretender Leiter Forschungsbereich
»Innovations6konomik und Unternehmensdynamik®, ZEW — Leibniz-Zentrum
flir Wirtschaftsforschung Mannheim

14.15 - 14.45 Uhr Diskussion im Plenum

14.45 —15.15 Uhr Impulsreferat 2: Ubertragung von Geistigem Eigentum (IP) an
Ausgriindungen

Axel Koch, stellvertretender Vorsitzender TransferAllianz, Leiter
Geschdftsbereich , Transfer”, Christian-Albrechts-Universitdt zu Kiel



15.15-15.45 Uhr

15.45-16.15 Uhr

16.15-16.45 Uhr

16.45-17.15 Uhr

17.15-17.30 Uhr

Diskussion im Plenum
Kaffee-, Tee-, Emailpause

Impulsreferat 3: Werdegang einer Ausgriindung aus Instituts- und
Griinderinnensicht - Chancen, Herausforderungen und Gestaltungs-
moglichkeiten

Schwerpunktthemen:

— Ubertragung von Schutzrechten versus Einrdumung von
Nutzungsrechten

— Nutzung der Instituts-Infrastruktur vor und nach der Griindung

— Berlicksichtigung der Interessen Dritter bei Vereinbarungen und
Vertragen

Dr. Sarah Tsurkan, Unternehmensgriinderin, TissueGUARD GmbH, Dr. Lilla
Farkas MBA, Kaufmdnnische Direktorin, Leibniz-Institut fiir Polymerforschung
Dresden (IPF)

Diskussion im Plenum

Zusammenfassung und Abschluss



Leibniz
Gemeinschaft

Ausgrindungen aus Forschungseinrichtungen sind ein besonders werthaltiger Weg des
Technologietransfers, da sie die Innovationsdynamik und Wettbewerbsfahigkeit des Wirt-
schaftsstandorts liber neue Produkte und Arbeitsplatze unmittelbar beeinflussen. Gerade aus
diesen Griinden heraus unterstitzt die Forschungspolitik Ausgriindungen aus der 6ffentlichen
Forschung seit vielen Jahren mit vielerlei MaRnahmen. Das Leibniz-Grundungskolleg be-
fasste sich insbesondere mit den Herausforderungen des Griindungsprozesses, wie Interes-
senskonflikte vermieden und eine klare Trennung zwischen privatwirtschaftlichen Griindungs-
aktivitaten und Leibniz eigenen Forschungsinteressen ermoéglicht werden kann. So bieten
z. B. die Leitlinien fur Mitarbeiterausgriindungen’ hierzu eine Orientierung.

Impuls von Dr. Christian Rammer (ZEW)

Mit Hilfe einer neuen Methode, die Daten aus Publikations- und Patentdatenbanken mit Daten
zu Unternehmensgriindungen (Mannheimer Unternehmenspanel) verknipft, versucht das
ZEW gemeinsam mit dem Fraunhofer-ISI ab dem Jahr 2000 ein vollstandiges Bild Gber die
Griindung von Unternehmen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus offentli-
chen Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Deutschland zu zeichnen und damit die
Datenlage zu Anzahl, Erfolgsverlaufen und wirtschaftlichen Beitrdgen von Ausgrindungen
aus offentlichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Deutschland erheblich zu ver-
bessern. Hintergrund ist, dass die hierzu bisher bestehende Informationsliicke zum einen eine
Evaluation der politischen UnterstlitzungsmalRnahmen erschwert, zum anderen féllt es den

1 https://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user upload/Bilder und Downloads/Transfer/Leibniz-Ge-
meinschaft Leitlinien Mitarbeiterausgr%C3%BCndungen 2014.pdf
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Wissenschaftseinrichtungen schwer, ihre Transferleistung Uiber diesen konkreten Transferka-
nal nach aul3en darzustellen und Ansatzpunkte fir eine systematische Verbesserung der Aus-
grindungsmaoglichkeiten zu identifizieren.

Ausgrindungen sind jedoch nur ein méglicher Transferpfad, der nicht isoliert von anderen
betrachtet werden kann. Grundsatzlich ist zu empfehlen, die ganze Vielfalt der Transferwege
zu nutzen, da Ausgriandungen immer nur einen kleinen Teil des Transfers von FUE-Ergebnis-
sen abdecken konnen. Sinnvoll erscheint der Weg der Ausgrindung insbesondere dann,
wenn eine enge Anbindung der Ausgrindung fiir weitere FUE-Kooperationen angestrebt wird.
Wichtig bei der Unterstitzung der Ausgrindung ist, faire IP-Bedingungen anzubieten und vor
allem rasch Losungen zu finden, da Zeit fiir Ausgriindungen ein entscheidender Faktor sein
kann (insbesondere im Software-Bereich).

In der Diskussion wurde betont, wie wichtig eine griindungsfreundliche Organisationskultur
am Institut ist. Diese werde stark durch die Haltung der jeweiligen Leitung zur Bedeutung von
Ausgrindungen gepragt. Ein wichtiger Faktor sei zudem, transparente Bedingungen fir Grin-
dungen durch Policies und Verfahren zu schaffen; dies spare im konkreten Fall auch kostbare
Zeit fur alle Beteiligten. Nichtsdestotrotz sollte insbesondere gegentber der Politik nicht der
Eindruck erweckt werden, dass die Anzahl der Ausgriindungen beliebig steigerungsfahig sei.
Vielmehr gelte es, eine Ausgriindung dann zu férdern, wenn dies der geeignete Verwertungs-
weg sei und die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten gegeben seien. Hier sei es hilfreich, insbe-
sondere auch jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Blick Richtung Ausgrun-
dung zu o6ffnen, aber auch grundsatzlich fir das Thema Verwertung zu sensibilisieren. Es
gehe insoweit darum, ,Ermdglichungsraume” zu 6ffnen.

Impuls von Axel Koch (CAU)

Die Verwertung von geistigem Eigentum (Know-How, Arbeitsergebnisse, Computerpro-
gramme und Patente) an Griindungen stellt haufig aufgrund der schwer einzuschatzenden
Erfolgswahrscheinlichkeit und der vielen mit einer Grindung verbundenen Unwéagbarkeiten
ein besonderes Risiko fur die Wissenschaftseinrichtung, aber auch fur die an der Grindung
Beteiligten selbst dar. Die angehenden Griinderinnen und Griinder verfolgen aufgrund ihrer
neuen grindungsbezogenen Rolle in der Regel andere Interessen als die Wissenschaftsein-
richtung. Auf der anderen Seite kdnnen die Lizenzierung von IP und die Beteiligung an Grun-
dungen strategisch und im Erfolgsfall auch finanziell lohnenswert sein. Um solche Verwer-
tungsprozesse maoglichst schnell und reibungslos und zugleich im Einklang mit bestehenden
Regelungen wie dem Haushaltsrecht oder Vergaberecht zu gestalten, ist ein strukturiertes
und transparentes Verfahren fir alle Beteiligten notwendig. Auf Seiten der Wissenschaftsein-
richtung sollten dafir Grundlagen wie eine IP-Policy, Prozessbeschreibungen und soweit
sinnvoll Musterdokumente vorgehalten werden. Auf Seiten des Griindungsteams gilt es, friih
die Erfordernisse an das IP und die wirtschaftliche Basis als Grundlage der Lizenzgebuhr zu
beschreiben. Ziel muss es dabei sein, im Sinne einer Win-Win-Situation ein markttbliches,



aber grundungsfreundliches Verhandlungsergebnis zu erreichen. Grundsatzlich sei es hilf-
reich, wenn Zahlungsstrome nur und auch erst dann einsetzten, wenn durch die Verwertung
tatsachlich Gewinne erzielt wiirden. Ein von beiden Seiten offen und fair gestalteter Verhand-
lungsprozess auf Augenhoéhe ist dafiir eine wichtige, wenn nicht entscheidende Grundlage.
Eine Orientierung hierfur bietet der Leitfaden Vermarktung von geistigem Eigentum (IP) an
Ausgriindungen.?

In der Diskussion wurde die Bedeutung klarer Regeln zu Ausgrindungen und IP-Policy auf
Institutsseite betont. Es gelte die Erwartungshaltung zu kldren und offen zu kommunizieren.
Nur so lieRen sich auch moégliche Handlungsoptionen erarbeiten. Ein weiterer Punkt war die
innerhalb der letzten Jahre zunehmende Bedeutung von nicht patentierbarer IP, wie Software,
Forschungsdaten etc. Hier gelte es noch gute Lésungen zu finden.

Impuls von Dr. Lilla Farkas (IPF) und Dr. Sarah Tsurkan (TissueGUARD GmbH)

Am Beispiel der TissueGUARD GmbH wurde der gesamte Prozess der Ausgrindung aus
Sicht des Instituts und der Griinderin dargestellt. Gesteuert wurde der Prozess von der seit
2010 strategisch verankerten IPF-Grindungsinitiative. Neben einem ganzheitlichen, nachhal-
tigen Grindungsmanagement verfiugt das IPF auch Uber eine institutseigene IP-Policy. Zu-
dem ist das Institut in ein starkes Netzwerk von Grindungsunterstiitzern im Raum Dresden
eingebunden. Auf dieser Basis konnte das Grundungsvorhaben aufbauen. Das Vorhaben wird
seit 2017 Uber EXIST-Forschungstransfer finanziell geférdert. Das IPF hat in der EXIST-For-
derphase | 10 % der Kosten Gbernommen. Die Prozesse beziiglich der IP-Ubertragung und
der Nutzung der Infrastruktur wurden klar geregelt und transparent kommuniziert. Die Unter-
stutzung durch das Institut und das regionale Grindungsnetzwerk waren fur den Erfolg der
Ausgrindung entscheidend.

In der Diskussion wurde die Bedeutung von alternativen Karrierewegen auf3erhalb der Wis-
senschaft gerade vor dem Hintergrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes thematisiert.
Die mit einer Grindung einhergehenden Herausforderungen lielRen sich mit einer am Institut
etablierten Transferstruktur gut bewaltigen. Die Institute wie auch die Griindungsinteressier-
ten konnten dabei sowohl durch bereits vorhandene Beratungsstrukturen in der Region bzw.
innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft unterstitzt werden. Fir Grindungen sei insbesondere
die Unterstlitzung durch das Institut duBerst wichtig. Bei der Herausforderung der Teambil-
dung allerdings seien die Griinderinnen und Grinder in der Regel auf sich allein gestellt.

2 https://www.transferallianz.de/fileadmin/user upload/aktuelles/2021-02-12 Leitfaden IP-Vermarktung fi-
nal.pdf
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Fur die Verwertung von Forschungsergebnissen durch Ausgriindungen wurden im Rahmen
des Griindungskollegs folgende Punkte als ausschlaggebend erarbeitet:

Erwartungshaltungen klaren und kommunizieren

Was sind die Zielsetzungen? Erwartet man sich auf Seiten des Instituts tatsachlich
Gewinne oder geht es um Kostendeckung?

Grindungsfreundliche Organisationskultur

Wie sind Transfer und Ausgriindungen in der Institutsstrategie verankert? Spiegelt sich
das auch in der Besetzung von Gremien? Wie wird jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der Blick auf die Mdglichkeiten von Ausgriindungen eroffnet? Wie
werden sie darin unterstitzt?

Klare Rahmenbedingungen

Regeln zu Ausgrindungen, Compliance und IP Policy auf Institutsseite schaffen Klar-
heit und zeigen die méglichen Handlungsoptionen; das spart Zeit im Einzelfall
Netzwerke vor Ort und in der Leibniz-Gemeinschaft

Vorhandene Beratungsstrukturen und Best Practice Beispiele nutzen; Austausch und
Synergien férdern



Die Bedeutung von
Ausgrundungen aus offentlichen
Forschungseinrichtungen

Christian Rammer
ZEW — Leibniz-Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung

Leibniz-Grundungskolleg 1-2021.:
Verwertung von Forschungsergebnissen durch
Ausgrundungen

23. Juni 2021

LEW

Perspektiven auf Ausgrundungen

Forschungseinrichtung Grunderlinnen
- IP-Einnahmen - Verwirklichung persoénlicher Ziele
- potenzielle Kooperationspartner - Einkommen
- Erfullung der Transfermission - Anwendung von FUuE-Ergebnissen
Ausgrundung
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Innovationspolitik
- Ertrage aus offentlichen Investitionen in FUE
- Starkung der Wettbewerbsfahigkeit der Wirtschaft
- Schaffung von Arbeitsplatzen




o ZEW

Arten von Ausgrundungen

Typ Verwer- | Monitoring
tung von | durch
FuE Einrichtung
IP- Verwertung des IP der Einrichtung (gemeinsam hoch ja
Spinoff mit industriellen Partnern) in neu gegrindetem

Unternehmen (mit oder ohne Beteiligung von
Wissenschaftlerinnen der Einrichtung)

Verwer-  kommerzielle Verwertung der eigenen hoch haufig
tungs- Forschungsergebnisse durch Wissenschaftlerinnen

Spinoff

Kompe- Nutzung der in der Forschung gesammelten mittel selten
tenz- Erfahrungen (Methoden, Wissen, Kontakte etc.)

Spinoff far eine selbststandige Tatigkeit

Existenz- Unternehmensgriundung durch ehemalige gering nein
grundung Wissenschaftlerlnnen mit oder ohne Bezug zur
wissenschaftlichen Tatigkeit

W ZEW
Ausgrundungen als Transferweg

Bedeutung von Transferwegen aus Sicht der aul3eruniversitaren Forschung
(2009)

Forschungskooperationen
Vortrage in wissenschaftlichen Veranstaltungen

Veroffentlichungen in wissenschaftl. Zeitschriften
Informeller Austausch

Auftragsforschung

Veroffentlichungen in Magazinen, Zeitungen
Vortrage in nicht-wissenschaftl. Veranstaltungen
Beratungsauftrage
Patente/Lizenzen/Technologieverkauf
Weiterbildungsangebote/Lehrauftrage % AUF insgesamt
Ausstellungen/Messen

Unternehmensgrindung durch Mitarbeiterlnnen

H Leibniz-Institute
Befristeter Personalaustausch

Material Transfer Agreements

0,0 1,0 2,0 3,0
Bedeutung (4=herausragend, 3=hoch, 2=mittel, 1=gering, O=nicht relevant)

Quelle: Befragung von aufReruniversitaren offentlichen Forschungseinrichtungen im Auftrag der
Expertenkommission Forschung und Innovation im Jahr 2009 durch das ZEW (n=179, Leibniz: 51)



LEW

Messung von Ausgrundungen aus
Forschungseinrichtungen

1. Verknupfung von Publikations- und Patentdaten von
Wissenschaftlerinnen mit Angaben zu Unternehmensgrunderlnnen

2. Schatzung der Ubereinstimmung der Namen von
Wissenschaftlerinnen und der Namen von Grunderlnnen anhand von
- Haufigkeit der Namen
- Ko-Autorlnnen/-Patentanmelderinnen und Ko-Grunderlnnen
- raumliche, zeitliche und inhaltliche Nahe zwischen
Forschungsergebnissen und Geschaftstatigkeit
- Analyse der Webseiten der Grindungen

3. Datenbasis: Scopus, Patstat, Creditreform. und Hoppenstedt-
Unternehmensdatenbanken

LEW
Anzahl Ausgrundungen

Anzahl Ausgrindungen aus auf3eruniversitaren Forschungseinrichtungen

300

AUF insgesamt
250
—| eibniz-Institute

200

150

100

Anzahl Ausgrindungen

50

—/\__/ — -

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
* unvollstandig
Ausgrindung: Grinderperson hat zuvor an Forschungseinrichtung publiziert oder patentiert, Unternehmen ist
forschungs-/innovationsnahe tatig. Nur Griindungen in Deutschland

Quelle: Fraunhofer-1SI und ZEW aus Basis von Publikations-, Patent- und Unternehmensgrindungsdaten



LEW

Ergebnisse fur Leibniz

- 2010-2019: 85 Ausgrundungen von Leibniz-Gemeinschaft erfasst
- Unsere Analyse: 363 Grundungen

erteilung je Block in % von Leibniz-Instituten| zusatzlich gefundene Grindungen
erfasste Ausgrindungen|durch Leibniz-Wissenschaftlerlnnen

Anfang 2021 wirtschaftsaktiv 89 76
Status Anfang 2021 ungewiss 2 7
Anfang 2021 geschlossen 8 17
Hightech-Industrie 15 6
sonstige Industrie 9 12
IT-Dienstleistungen 18 24
technische/FuE-Dienstleist. 28 19
sonst. wissensint. Dientleist. 7 19
sonstige Dienstleistungen 22 19
Forschung 24 8
Entwicklung 39 22
Software/digitale GM 11 10
keine FuE/Digitalisierung 27 60
Vor 2016 gegriundet 45 60
Ab 2016 gegrundet 55 40

Quelle: Fraunhofer-1S1 und ZEW aus Basis von Publikations-, Patent- und Unternehmensgrindungsdaten

ZEW
Bedeutung von Ausgrundungen

Kennzahlen zu Transferaktivitaten je Wissenschaftlerln

Wissenschaft-| Wirtschafts-|Kooperations- Patentan-

liche Publika- drittmittel| projekte mit meldungen

tionen|je FUE-Personal| Unternehmen| je 1.000 Fuk-

je 1.000 FuE- in 1.000 € je 1.000 Personal

Personal (2017)| Wissenschaft-| (Durchschnitt

(Durchschnitt lerlnnen 2013-2015)

2013-2015) (2017)

Leibniz 651 5,4 19 7 4
Helmholtz 455 12,2 50 12 5
Max-Planck 845 2,8 5 6 5
Fraunhofer 116 41,3 407 33 6
4 AUF 486 15,9 105 15 4
Hochschulen 708 16,2 112 13 4

* Mehrfachzuordnung von Grindungen mit Griinderpersonen von unterschiedlichen AUF sowie von AUF und
Hochschulen
Quellen: Scopus, Patstat, MIP, BuFl, Destatis - Berechnungen des Fraunhofer-1SI und ZEW



LEW

SWOT des Transferwegs ,,Ausgrundung*

(im Vergleich zu anderen Transferwegen)

Chancen/Starken

Verwertung von FUE-Ergebnissen durch

Forscherlnnen selbst (direkter
Transfer)

Hohe Motivation zur moglichst besten
Verwertung von FUE-Ergebnissen

Engere Vernetzung mit der
~Wirtschaft” (bei kiinftigen
Kooperationen)

Potenzial, dass Unternehmen neue
Marktpositionen besetzen und rasch
wachsen (+ hohe IP-Einnahmen
versprechen)

LEW

Gefahren/Schwachen

Fehlende Marktkenntnisse, fehlender
Zugang zu potenziellen Anwendern

Fehlende unternehmerische
Fahigkeiten und Einstellungen

Verlust an leistungsfahigen
Wissenschaftlerinnen

Schwierigkeit der Fortsetzung von
FUE-Programmen an
Forschungseinrichtung, wenn wichtiges
IP an Ausgrindungen ging

Umgang mit Ausgriandungen durch
Forschungseinrichtungen: 4 Thesen

1. Besonders sinnvoll, wenn FUuE verwertet (und fortgeftihrt) wird, die
nicht im Zentrum des FUE-Programmes der Einrichtung steht

2. Enge Anbindung von Ausgriundungen anstreben, wenn der
Kernbereich der FuE-Tatigkeit der Einrichtung betroffen ist (z.B. Uber
FuE-Kooperationen, auch um den Transferkanal weiter zu nutzen)

3. Faire IP-Bedingungen anbieten (geringe Fixkostenbelastung, dafir
hohere Beteiligung der Einrichtung im Erfolgsfall), rasch Losungen
finden (Zeit kann fur Ausgrindungen entscheidender Faktor sein)

4. Vielfalt der Transferwege nutzen — Ausgriundungen kénnen immer
nur einen kleinen Teil des Transfers von FUE-Ergebnissen abdecken
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Was umfasst IP?

« Alle immateriellen Vermogenswerte, die sich im Eigentum
der Wissenschaftseinrichtung befinden und von der
Grindung benotigt werden

- Patente, Gebrauchsmuster

« Andere gewerbliche Schutzrechte (Marken, Geschmacksmuster...)
« Forschungsdaten

« Software (Code)

« Knowhow



Rechtliche Grundlagen

« Haushaltsrecht
« Verkauf nur zum vollen Wert”

« Beihilferecht

« Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen / unerlaubten
Subventionen

 ,marktubliche Bedingungen”

-> Wie sehen marktiibliche, aber griindungsfordernde/-
freundliche Bedingungen aus?

Gestaltungsvarianten

Verkauf (Ubertragung)

Lizenzierung

Lizenzahnlicher Verkauf

Beteiligung

Virtuelle Beteiligung



Verkauf (Ubertragung)

Grindung Wissenschaftseinrichtung

+ kein dauerhaftes Vertragsverhaltnis zur + direkter Riickfluss
Wissenschaftseinrichtung

+ keine weiteren Verpflichtungen und Kosten
+ Einmalige Zahlung

+ Alle Rechte bei der Griindung ohne

Einschrankungen - im wirklichen Erfolgsfall (Blockbuster) keine
zusatzliche Beteiligung

- Frihe ggfls. hohe Liquiditatsbelastung

Das grof3e Problem:
Wie einigt man sich auf einen Preis?

Lizenzierung

Grindung Wissenschaftseinrichtung
+ Liquiditatsabfluss nur im Falle von + im wirklichen Erfolgsfall (Blockbuster)
Umsatzerldsen, wenn auf Upfront und Beteiligung

Mindestlizenzen verzichtet wird
+ im Falle der Insolvenz ist das IP nicht verloren

+ im Falle der Insolvenz ist das IP nicht verloren
+ Vertrag kann nachjustiert werden

- Betreuungs- und Kontrollaufwand
- Liquiditatsabfluss vor dem Break-even

- Kein Eigentum in der Griindung (Investoren)

- moglicherweise keine vollig freien
Entscheidungen

Grundsatzlich: Win-win



Lizenzahnlicher Verkauf

Vorteil des Eigentumsiibergangs steht dem Verlustrisiko im Falle der
Insolvenz gegenuber!

« wird von manchen Einrichtungen daher als Modell ausgeschlossen
« grundsatzlich aber eine griindungsfreundliche Vertragsvariante

Grindungsfreundliche Ausgestaltung

meist exklusive Nutzung

Umsatzbeteiligung (degressiv/progressiv) ggfls. mit Schwelle oder
Verzicht zum Start

Keine Mindestlizenzgebuhr (dafiir in der Regel Austibungspflicht)
kein Upfront, evtl. Erstattung der Patentierungskosten

Patentkosten durch Griindung zu tragen (auch hier Erleichterungen zum
Start denkbar)

Unterlizenzierung erlaubt mit entsprechender prozentualer Beteiligung

Kaufoption?



Beteiligung

Grindung Wissenschaftseinrichtung

+ Wissenschaftseinrichtung als Gesellschafter + langfristiges Verhaltnis zur Griindung

wird mdglicherweise als positives Zeichen

gesehen + bei EXIT lukrative Zahlungen maoglich

+ keine Zahlungen vor Gewinn und EXIT + Einfluss auf Entwicklung der Gesellschaft
maoglich

- Wissenschaftseinrichtung ist auch an nict IP-

bezogenen Gewinnen beteiligt - Betreuungs- und Kontrollaufwand:
Professionelles Beteiligungsmanagement
- Wissenschaftseinrichtung redet mit notwendig

Wird oft ergdanzend zur Lizenzierung
verwendet, z.B. um Upfront zu vermeiden.

Virtuelle Beteiligung

Abbildung beteiligungsrechtlicher Zahlungsflisse durch einen
schuldrechtlichen Vertrag:

« i.d.R. keine Mitspracherechte der Wissenschaftseinrichtung

« Zahlungen nur im Rahmen von Gewinnausschuttungen und im Fall
des EXITs

->flr nicht EXIT-orientierte Griindungen eher nicht geeignet



Fazit

- International ist Beteiligung plus Lizenzierung der Standard

« in Deutschland sehr heterogenes Bild: sehr stark von Institutionen und
deren Policies abhangig

« Schwierige Entwicklung derzeit, da der TT sich
professionalisiert/internationalisiert und gleichzeitig groBer politischer
Druck in Bezug auf eine Reduzierung der Konditionen gemacht wird.

« Grundsatzlich sind viele Referenzen zu Konditionen verfligbar, wobei der
Einzelfall naturlich immer anders aussieht....

-> Daher hat die TA im ersten Schritt gemeinsam mit dem
Bundesverband dt. Startups versucht, den oft langwierigen Prozess zu
standardisieren und damit zu verkiirzen!




Motivation

,Grundungsfreundliche aber marktubliche Vermarktung von IP
an Ausgrundungen auf Basis
eines transparenten, fairen
und moglichst schlanken Prozesses*

Arbeitsgruppe

/# Bundesverband Deutscher Startups e.V.
« Christoph Stresing
« Christoph Seidenstiicker
« Martin Kollmar

/# TransferAllianz e.\V.
« Axel Koch
« JOrg von Appen
« Frank Pankotsch



Wichtige Anpassungen des
existierenden TA-Papiers

# Ausgewogene Darstellung von (fehlender) Expertise
# Konzentration auf den Prozess

/# Klarstellung auslegungsbedurftiger oder missverstandlicher
Passagen

Grundprinzipien
der Verhandlung

# gemeinsames Verstandnis einer strategischen Partnerschaft
(Win-win-Situation)

/#/ umfassende faktenbasierte Kommunikation

/# frihe Transparenz in Bezug auf Interessenskonflikte und deren
Klarung

# Mechanismen zur Streitschlichtung



Grundvoraus-
setzungen an einer
Wissenschaftseinrichtung

# IP-Policy

# Prozessbeschreibung IP-Vermarktung an Grundungen

-=> mussen leicht zuganglich vorhanden sein und proaktiv
kommuniziert werden!

IP-Vermarktungs-
prozess im Detall




Zusammenfassung

/# Neuer Prozessleitfaden stellt notwendige Voraussetzungen bei
Wissenschaftseinrichtungen zur effizienten Gestaltung von IP-
Vermarktungsprozessen an Grindungen dar.

# Wichtige Prozesselemente mit den jeweiligen Bestandteilen
werden benannt.

# Anforderungen an die Wissenschaftseinrichtungen und an die
Grunder/innen im jeweiligen Prozessschritt werden definiert.

/# Es wird ein Streitschlichtungsmechanismus vorgeschlagen.

-> geeignetes Tool zur Verbesserung und damit auch
Verkurzung des IP-Prozesses!




Leibniz Griindungskolleg

Dr. Lilla Farkas MBA
Kaufm. Vorstand des IPF
23. 06. 2021

Polymere — Materialien fir unser Leben und unsere Zukunft

Das IPF steht fiir interdisziplindre ganzheitliche Polymerforschung

 von den Grundlagen zur Anwendung
- von weichen und adaptiven Funktionsmaterialien
zu prozessgesteuerten Strukturwerkstoffen

- vom Molekil zum Bauteil und System

Das IPF erforscht nachhaltige Materiallosungen
fiir Zukunftstechnologien

wie organische (Opto)elektronik

und Smart Systems, Energie-, Umwelt-

und Beschichtungstechnologien,

fur Leichtbau und Mobilitat,

flr Medizintechnik und Biomedizin

u.v.a.




Standort — IPF Campus in Dresden

Leibniz-Institut fiir
Polymerforschung Dresden e. V.
Hohe Stralle 6

D-01069 Dresden

P.O. Box 120411
D-01005 Dresden

P +49 351 4658-0

F +49 351 4658-284
Email: ipf@ipfdd.de
www.ipfdd.de

3

Einbindung in einen exzellenten Forschungsstandort

* Enge Verkniipfung mit der Technischen Universitit Dresden — "Exzellenzuniversitit,,

—Sechs gemeinsam berufene Professoren

* Betreuung von Bachelor-, Master-, Diplom- und Promotionsarbeiten
(z. B. derzeit ca. 90 Doktoranden am IPF)

* Partnerinstitut im Verein DRESDEN concept

(T

U Dresden u. a. Leibniz-, Fraunhofer-, Max-Planck- und Helmholtz-Institute)

* Forschungskooperation in

9
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"Center for Regenerative Therapies"

"Centre for Advancing Electronics Dresden"

Exzellenzcluster "Physics of Life"

Dresden International Graduate School for Biomedicine and Bioengineering (Exzellenzinitiative)
B-Cube Center for Molecular Bioengineering

Else-Kroner-Fresenius-Zentrum fir Digitale Gesundheit

Carbon Concrete Composite C3

International Helmholtz Research School NanoNet

Mehrere DFG-Sonderforschungsbereiche und Graduiertenkollegs

Materialforschungsverbund Dresden (MFD)

Forschungszentrum fiir Hochleistungsfasern und -strukturen sowie
Textilmaschinenentwicklung (HP-Fibre Structures)

* Zusammenarbeit mit Universitdten und Instituten in ganz Deutschland und weltweit
Kooperation mit Industrieunternehmen (von KMU bis GroBunternehmen)

=AEKFZ

Digital Health




Geschichte

1. Oktober 1948
Grindung eines zum Hochschulinstitut der TH Dresden auszubauenden
Textilforschungsinstituts an der Mitteldeutschen Spinnhitte Pirna-Copitz

1. Januar 1950
Aufnahme in die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin
als Institut fir Technologie der Fasern

1. April 1984
Fachliche Neuausrichtung und demzufolge Umbenennung
in Institut fiir Technologie der Polymere

1. Januar 1992

Neugriindung durch Bundes- und Landesregierung als Institut fir
Polymerforschung Dresden e. V. (Institut der Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz e. V., ehemals "Blaue Liste")

April 2002
Einweihung des Max-Bergmann-Zentrums fiir Biomaterialien

April 2004
Aufnahme des Namens "Leibniz" in den Institutsnamen

Juli 2007
Einweihung des Werkstofflaborgebaudes

2011
DRESDEN-concept

Dezember 2019
Einweihung des Gebdudes Kaitzer StralRe 4

Das Institut in Zahlen 2020

470 mitarbeiter

davon 230 wissenschaftler
Institutionelle Forderung 26,8 Mio. EUR
Bewilligte Drittmittel 10,7 Mio. EUR
24 promotionsarbeiten
19 Master-und Diplomarbeiten
339 Zeitschriftenpublikationen
8 Patente + 2 Ubertragungen




Entwicklung der Einwerbung von Drittmitteln 2016-2021

Bewilligte Drittmittel in Mio. Euro

12

11

10

mEU

BMBF/BMWi/BMEL

PE NN E——

— r SMWK/SMWA/SAB

B DFG (inkl. SFB)

| Stiftungen/Sonstige

6
5 B AiF-IGF
4 H AiF-ZIM
3
M Industrie
2
1 B Wiss. Serviceleistungen/
0 | | Lizenzen

2016 2017 2018 2019

2020 29.03.2021

2016 — Bund mit Gerateinvestitionen: 933.071 Euro (827.820 + 105.251 Euro)
2019 — EU=328.587 Euro (217.296 Euro in EU + 111.291 Euro in Land (Mittel aus Programm EuProNet))
2020 — EU=467.684 Euro (420.979 Euro in EU + 46.705 Euro in Land (Mittel aus Programm EuProNet))

Technologietransfer am IPF

International

8

36%

Industrie-
kooperationen
Gesamt 916 T€

National
49%

300.000

250.000

AiF-Projekte (BMWi) e
150.000

ZIM: 637 TE 100:000
IGF: 796 TE 20:000
0

2020

Patentwesen
8 Erstanmeldungen

2 Ubertragung/Verkauf auf
Industriepartner

10 Lizenzvertrage auf 12
Patente

Lizenzeinnahmen in EUR

2015 2016 2017 2018 2019 2020

AiF — Forschungsnetzwerk Mittelstand, IGF — Industrielle Gemeinschaftsforschung, ZIM - Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand



Institutsstruktur (seand: 1. mai 2021)

Forschungsplanung- und Koordinierung am IPF

Das Team

Arbeitsschwerpunkte der Abteilung sind:

Beratung und Unterstitzung bei der Akgquise zu nationalen und intemationalen Forschungsprogrammen

. Unterstitzung von EU-Férdervorhaben

. Ausarbeiten und Werhandeln von Yeriragen mit nationalen und intermnationalen Projektpartnem
(Konsoriialvertrage, Kooperationsvertrage, Drittmittelvertrage, Geheimhaliungsvereinbarungen etc.)
Beratung und Unterstitzung beim Wizsens- und Technologietransfer (Patentverwertung, Lizenzvergabe,

» Ausgrindungsn)

. Drittmittelconfrolling und -management

. Hoordinierung des Patentwesens (Efindungen, Patentanmeldung)

., HKoordinierung der wiss. Gremien des Institutes (Vorstand, Kollegium, Wissenschaflic her Beirat,
Fordenversin)
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Ausgriindungen entstehen nicht von allein.

Prioritat auf Leitungsebene mit dem Ziel:

Kontinuierliche strategische Entwicklung des Technologietransfers am IPF —
Das IPF ,,Griinderinitiative” seit 2010

die Zahl der Spin-offs zu erhéhen und mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu ermutigen,

mit ihrer Innovation ein Unternehmen zu griinden.

MaBnahmen der Strategieumsetzung
e Technologiescouting- und Screening
e Patent- und Patentportfoliomanagement
* Vertragsmanagement
e Beratung zur Ausgriindung
* Weiterbildung und Sensibilisierung
* Innovationpreis des IPF

Ganzheitliches Griindungsmanagement

Innovationpreis des IPF 2018

e nachhaltige und individuelle Sensibilisierungs- und Unterstiitzungsleistungen
e |deenstrukturierung & Bewertung der Geschaftsidee
* Einbindung aller griindungsrelevanten Stakeholder

e Information, Beratung, Coaching
e Unterstlitzung bei Businessplan-Erstellung
* Beratung zu Finanzierungsprogrammen

11

IPF Ausgriindungen und Griindungsvorhaben bis 2019

Complex Fiber Structures GmbH

Softwaretechnische Ldsungen zur Simulation und
Prozessoptimierung variabel axialer Faser-Kunststoff-
verbunde, wie Tailored Fiber Placement Technologie
hergestellt. (Griindung 2013)

perfluorence GmbH

Polymermaterialien (Hochleistungskunststoffe) sowie
funktionelle Schmierstoffadditive flr die Verbesserung
von tribologischen Materialeigenschaften, wie
VerschleiBschutz und Reibungsminderung.

(Griindung 2013)

Qpoint Composite GmbH

Innovative beheizbare Composite-Bauteile durch die
Integration von Kohlefaser-Heizstrukturen in
Formwerkzeuge oder Bauteile flr neue
Anwendungsfelder. In Fertigungstechnologie lassen sich
Energie, Zeit und Kosten einsparen. Anwendung von
textilen Heizstrukturen bis hin zu Enteisungsstrukturen
am Flugzeug. (Griindung 2009)

ZetaSCIENCE GmbH

Geratetechnik, Beratung und Analytik-
dienstleistungen fir die Charakterisierung von
Materialgrenzflachen - besonders fir
Ladungsbildungsprozesse an Oberflachen.
(Griindung 2006)

Hightex Verstarkungsstrukturen GmbH Dresden
Entwicklung maRgeschneiderter Verstarkungs-
strukturen fiir sehr leichte und hochsteife
Faserverbundbauteile sowie Verarbeitung dieser
zum  Serienbauteil mittels Injektion von
Duromeren. (Griindung 1998)

Ca. 100 reale Arbeitsplatze
in Sachsen
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https://www.ipfdd.de/de/organisation/abteilungen-und-gruppen/forschungsplanung-und-

koordinierung/ausgruendungen-des-ipf/



IPF Ausgriindungen und Griindungsvorhaben seit 2019

L. B

Realisierte Ausgriindungen 2019-2020

TissueGUARD GmbH (April 2019)

e Entwicklung einer Zellkultur-Plattform fir die kiinstliche Gewebeziichtung als Teil des stark
wachsenden Marktes ,regenerative Medizin“, erstmalige Herstellung voll funktionaler
Transplantate ohne anhaftendes Fremdmaterial

Neuron - D GmbH (Oktober 2019)

e Entwicklung, Erprobung, Herstellung und Vertrieb von humanen 3D Zellkultur-Modellen fir
neurodegenerative Erkrankungen

Better Basics Laborbedarf GmbH (Dezember 2019)

e Entwicklung eins modularen Halterungssystem (SmartRack) fiir Laborzubehor und Glasgerate
e Finanzierung Uber Exist Grindstipendium (01.09.2018 bis 31.08.2019) und SAB
Technologiegriinderstipendium ab 01.10.2019

DermaPurge GmbH (Dezember 2020)

e Produktentwicklung zur Dekontamination von Nanopartikeln auf der menschlichen Haut
e Exist Griinderstipendium, Start: 01.01.2020

Griindungsvorhaben 2021
ResCure

e Entwicklung, Herstellung und klinische Erprobung von Hydrogel-basierten Wundauflagen fir
chronische Wunden befassen
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Werdegang einer Ausgriindung aus Instituts- und Griinder:innensicht —
Chancen, Herausforderungen und Gestaltungsmoglichkeiten am
Beispiel der TissueGUARD GmbH

Dr. Mikhail Dr. Sarah  Simone
Tsurkan Tsurkan Arndt

Technische
CEO QC ® . 2020 bis 2022
MA
ch . .. 2019 EFTII
ronologie Griindung ) Griindung der
2017 bis 2020 . o Antragsstellung
EFT | TissueGUARD durch
* 90% Ko-Finanzierung GmbH TissueGUARD
® 2017 Einreichung eines des BMWi, 10% GmbH
. Eigenmittel des IPF ¢ Eigenmittel
Exist-Forschungstransfer- TissueGUARD
Antrag (EFT) und GmbH

Bewilligung

e MaRgebliche Unterstiitzung
durch den Referenten fir
WTT am IPF

e Einbindung von Dresden |
exist
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Werdegang einer Ausgriindung aus Instituts- und Griinder:innensicht —
Die Problemstellung

Kinstliche Gewebezichtung & Herausforderungen

Gewebegewinnung
und Implantation Labor-“Ersatzteile”

Zellisolation Zellkultur Gewebekultur
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Werdegang einer Ausgriindung aus Instituts- und Grinder:innensicht —

Die Erfindung

enzymspaltbares Zellkultur enzymatischer “Zellernte” Transfer & funktionales
Hydrogel Abbau Anhaftung Gewebe
Hornhaut
A B E F
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Werdegang einer Ausgrindung aus Instituts- und Grinder:innensicht -

Von der Idee — Zur Griindung

Vertrags-
verhandlungen

Feedbackrunden
e Businessplan
e Fordermittel

Einbindung
Dresden | exist )

Erstberatung Referent
fir WTT am IPF -~ ©

Ideen- Markt- Potenzial-

strukturierung  studien analyse

2ur Strukturie-  Zur Analyse von  fur die Heraus-

rung umnid Wettbewerbern,  arbeitung des

Bewertung der  Marktsituation  Geschafts-

Geschiftsides und Technaiogie-  potenzials
Entwicklung
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.Grﬁndung

Business-

plan

intensive Be-
treuung bei der
Erstellung ines
professionellen
Businessplans

Individuelle Griinderberatung und Kontaktvermittlung

Finanzierung

Unterstutzung
bei der Analyse
und Auswahl
won Finanzie-
rungsmoglich-
keiten

Grundungs=
prozess

Begleitung bei
der formellen
und organi-
satorischen
Umisetzung der
Unternehmens-
griindung

Werdegang einer Ausgriindung aus Instituts- und Griinder:innensicht —
Unterstiitzung Infrastruktur und Schutzrechte

¢ Definierte Prozesse am IPF
* Interne Regelungen

e Erfindungsmeldung, FAQs zur Erfindungen, Leitlinie zur Ausgriindung

* Leitfaden zur Forderprogramme

e strukturierte und standardisierte Checkliste der Griindungsunterstiitzung

¢ Interne administrative Ablaufe

* Im Einklang mit dem Zuwendungsrecht und Richtlinien der WGL / BMBF

¢ Schnelle, effiziente Entscheidungsprozesse

¢ Abschluss von Kooperationsvertrag und Nutzungsvereinbarung zwischen IPF und der Ausgriindung

e IPF Inkubator fir Ausgriindungen”
¢ Regelung Uber die Nutzung von FuE-Infrastruktur

* Flexible Regelungen mit Anlagen (Gerate- / Raumnutzung)

* Zugang der Mitarbeiter

* Dauer vorerst befristet fur 2 Jahre
¢ Verhandlung der Schutzrechte

» Kauf oder Lizenzierung

¢ Patentanwalts mit Erfahrung in der Arbeit mit Start-Ups

e Kostenvorschlag fir Patentanmeldung und laufende Kosten

* Finanzierung

e Beratung zur Finanzierung: Privat und Forderprogramme

e Beteiligung des IPF
18




Werdegang einer Ausgriindung aus Instituts- und Grinder:innensicht —
Griindungsrelevante Fragestellungen

e Zusammensetzung des Griinderteams

 Erstellung eines Businessplans mit dresden | exist
¢ Unterstltzung der Businessplan Vorbereitung — Wettbewerben, Pitchings
e Finanzierungsaspekte (Investoren, Forderprogramme —z.B.: EXIST EGS & EFT [ + 1I)
¢ Produkt definieren
e Zumindest Marktforschung vor der Anmeldung von Patenten
e Markte in verschiedenen Landern identifizieren, bevor Sie in diesen Landern
ein Patent anmelden
 Ubersetzt auf spitere Kosten fiir Leibniz und Ihr Unternehmen

* Kompetenz- und Netzwerkausbau
e jahrlicher TransferDay am IPF
* DRESDEN-concept
* dresden | exist — Rahmenvereinbarung seit 2016
e Dresdner Transferkreis (instituts- und wissenschaftsorganisationsiibergreifend)
* Weitere Stakeholder
e Griinderstammtisch in Dresden
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Werdegang einer Ausgrindung aus Instituts- und Griinder:innensicht -

IPF Checkliste — Zur Griindung

Erst Patentieren, dann publizieren!!!
Frihzeitige Einbindung der IPF-Transferstelle

Grinderteam definieren

YV V V V

Auswahl der Lander im Patentnationalisierungsprozess friihzeitig mit den

Bedarfen des kiinftigen Griinderteams abgleichen

A\

Kommunikation mit externen Dritten zur Idee / Technologie grundsatzlich nur mit
Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)!

Identifikation griindungsrelevanter Finanzierungsinstrumente

Frihzeitige Identifikation und Kontaktaufnahme mit potenziellen Pilotanwendern
Erarbeitung eines Geschaftsmodells & Businessplans

Auswahl der Unternehmensrechtsform

Verhandlung zwischen Griinderteam & IPF-Transferstelle zur IP-Ubertragung

VvV V V V VYV V

Unterstitzung bei der Griindungsvorbereitung
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Kontakte

Stefan Schwurack
Referent fur Technologietransfer
schwurack@ipfdd.de

P

Dr. Lilla Farkas MBA
Kaufm. Vorstand
farkas@ipfdd.de
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Die Universitat des Saarlandes (UdS) betreibt sowohl eine breite Grundlagenforschung als auch eine
anwendungsorientierte wirtschaftsnahe Forschung. lhre Wissenschaftler/innen gewinnen und
erforschen taglich neue Einsichten zu Technik, Mensch und Natur. Diese aktuellen
Forschungsergebnisse und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse bilden das Fundament fiir
innovative Produkte und Problemlosungen der Zukunft. Um das Potenzial dieser Ergebnisse
bestmoglich auszuschopfen und nachhaltig sowohl gesellschaftlichen als auch wirtschaftlichen
Mehrwert zu schaffen, fordert die UdS den Innovations- und Technologietransfer in die Wirtschaft
und als EXIST-Griinderhochschule insbesondere auch Ausgriindungen durch Wissenschaftler und
Studierende der UdS.

Um den verschiedenen Interessenslagen in Forschung und Entwicklung sowie der Wirtschaft gerecht
zu werden, ist es notwendig, Rahmenbedingungen im Bereich des geistigen Eigentums festzulegen
und diese verstdndlich und transparent darzustellen. Entsprechend der ,Empfehlung zum Umgang
mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertditigkeiten und flir einen Praxiskodex fiir Hochschulen
und andere dffentliche Forschungseinrichtungen” der Europdischen Kommission vom 10.04.2008
wurden die vorliegenden Leitlinien entwickelt, um die Rechte und Pflichten aller Beteiligten
(Wissenschaftler/innen, Hochschule, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Gesellschaft)

darzustellen und verlassliche Rahmenbedingungen zu definieren.

Die UdS verfolgt einen nachhaltigen und langfristig ausgerichteten Schutz ihres geistigen Eigentums,

sowie dessen kommerzielle Verwertung auf der Basis der nachfolgend dargestellten Grundsatze.



Allgemeine Leitlinien zum Umgang mit geistigem Eigentum

(Erfindungen, Patentanmeldungen bzw. Patente und Urheberrechte, einschlieRlich
anderer materieller und immaterieller Forschungsergebnisse, wie biologisches
Material und Software)

1. Die UdS mochte mit den an der UdS entwickelten neuen Ideen einen groRtmoglichen Beitrag
zum technischen und gesellschaftlichen Fortschritt leisten. Aus diesem Grund sollen diese

Ideen maximal weit verbreitet und soweit moglich auch einer Nutzung zugefiihrt werden.

2. Die UdS betreibt in erster Linie Forschung und Lehre, sieht aber auch den Technologietransfer
in allen seinen Facetten als eine Aufgabe mit herausragender Bedeutung an, um die im Rahmen
der Forschung und Lehre entwickelten Ideen einer breiten Nutzung zuzufiihren. Daher ist es
ein wichtiges Ziel der UdS, Anreize fir eine kommerzielle Umsetzung und Anwendung der

entwickelten neuen Technologien zu schaffen.

3. Ziel des Technologietransfers ist in erster Linie die praktische Umsetzung von an der UdS
generierten neuen Ideen zum Wohle der Gesellschaft. Darliber hinaus mochte die UdS aber
auch Einnahmen aus der Verwertung ihres geistigen Eigentums erzielen mit dem Ziel, diese

wieder in die Forschung und Lehre zu reinvestieren.

4. Kommerzielle Verwertung betrifft nicht nur patentierbare Erfindungen, sondern auch andere

materielle Forschungsergebnisse, wie beispielsweise Software oder biologisches Material.

5. Die UdS strebt die Sicherung des geistigen Eigentums durch Patente und andere Schutzrechte
an. Die Rechte der beteiligten Wissenschaftler/innen an ihren Forschungsergebnissen im
Hinblick auf deren Publikation und die Nutzung in Forschung und Lehre sollen dabei nicht

eingeschrankt werden.

6. Die UdS fordert die Griindung von Startups auf Basis von Forschungsergebnissen, um damit den
Strukturwandel im Saarland und die Schaffung neuer Arbeitspldatze zu unterstitzen. Sie ist
dabei bereit, relevante Arbeitsergebnisse und Schutzrechte in die neu gegriindeten
Unternehmen einzubringen, um deren Entwicklung bestmaoglich voranzutreiben. Im Gegenzug
ist die UdS an den entstehenden Einnahmen der Startups und gegebenenfalls den

Unternehmen angemessen zu beteiligen.

7. Um die Wissenschaftler/innen der UdS moglichst umfassend von administrativen Aufgaben bei
der Sicherung und kommerziellen Verwertung des geistigen Eigentums zu entlasten, hat die
UdS die Patentverwertungsagentur (PVA), als Teil ihrer Tochtergesellschaft Universitdt des
Saarlandes Wissens- und Technologietransfer GmbH (WuT), mit der Ubernahme der
Patentierung sowie der Be- und Verwertung des verwertbaren geistigen Eigentums der UdS
beauftragt. Die PVA steht bei allen Fragen im Bereich der kommerziellen Verwertung von

Forschungsergebnissen als Ansprechpartner zur Verfigung.



Erfindungen

Erfindungsmeldung

Moglicherweise schutzfahige Ergebnisse sind von allen Hochschullehrern/innen, wissenschaftlichen
und nicht wissenschaftlichen Bediensteten der UdS grundsatzlich rechtzeitig, in der Regel mindestens
vier Monate vor einer Veroffentlichung der Universitat als Erfindung zu melden. Dies gilt sowohl fiir
Diensterfindungen als auch fir Erfindungen aus Nebentatigkeit, die maBgeblich auf Erfahrungen oder
Arbeiten der UdS beruhen. Fir samtliche freie Erfindungen besteht eine Pflicht zur Mitteilung
gegenilber der UdS. Genauere Informationen und Vorlagen zu einer Erfindungsmeldung befinden sich
in deutscher und englischer Sprache auf der Internetseite der PVA http://www.pva-saarland.de/. Fir
die mit Forschungsaufgaben betrauten Mitarbeiter/innen des Universitatsklinikums Gbernimmt die
UdS nach § 66 Universitatsgesetz ebenfalls die Funktion des Dienstherrn, so dass auch diese ihre

schutzfahigen Ergebnisse der UdS zu melden haben.

Die einzige Ausnahme von dieser Meldepflicht besteht, wenn ein/e Erfinder/in aufgrund ihrer/seiner
Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung bzw. Veroffentlichung ihrer/seiner Diensterfindung
vollkommen ablehnt. In diesem Falle muss die Erfindung der UdS nicht gemeldet werden. Sollte der/die
Erfinder/in seine/ihre Erfindung allerdings zu einem spateren Zeitpunkt in irgendeiner Art offenbaren

wollen, so hat er/sie dem Dienstherrn unverziiglich zu melden.

Die UdS bietet Studierenden, Doktorand/inn/en, technischem Personal und sonstigen
Hochschulmitgliedern, die sich nicht in einem Dienstverhaltnis befinden oder Erfindungen aulRerhalb
eines Dienstverhaltnisses gemacht haben, an, sie Hochschulmitarbeiter/innen gleichzustellen. Diesen

steht somit auch der von der PVA beschriebene Prozess zur Erfindungsmeldung offen.

Regelungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Dritten

Auch Erfindungen aus FuE-Projekten fallen unter die Meldepflicht und es gelten somit die Regelungen
aus dem vorigen Abschnitt ,Erfindungsmeldung®. Grundsatzlich ist darliber hinaus schon vor Beginn
eines Kooperationsprojektes eine Regelung beziglich des geistigen Eigentums zwischen dem/den
jeweiligen Kooperationspartner/n und der UdS zu schlieRen. Bei Kooperationsvertragen sind in der

Regel die folgenden Grundsatze einzuhalten:

¢ Geistige Eigentumsrechte werden in Industriekooperationen grundsatzlich nicht kostenlos an den

jeweiligen Industriepartner Gbertragen.

e Im Regelfall erfolgt eine Ubertragung der im Laufe des Projekts entstandenen geistigen
Eigentumsrechte (sog. Foreground) gegen eine Einstandspauschale und/oder eine angemessene
Umsatzbeteiligung bei kommerzieller Verwertung. Zusatzlich ist eine Unangemessenheitsklausel

zu vereinbaren.

e An bei Projektbeginn bereits bestehenden geistigen Eigentumsrechten (sog. Background) wird dem
Kooperationspartner grundsatzlich ein unentgeltliches, nichtausschlieBliches und nicht

Ubertragbares Nutzungsrecht fiir die Dauer und zur Durchfiihrung des Kooperationsprojekts



eingeraumt. Fir Zwecke aufRerhalb bzw. nach Beendigung des Projektes konnen Nutzungsrechte

im Einzelfall zu marktiblichen Bedingungen gewahrt werden.

e In Projekten, bei denen die UdS ein eigenes wirtschaftliches Risiko tragt (d.h. bei denen das Projekt
nicht mit vollem Overhead zuziiglich Gewinnzuschlag abgerechnet wird) , findet eine Ubertragung
oder Lizenzierung der im Laufe des Projekts entstandenen geistigen Eigentumsrechte an den
Kooperationspartner ausschlielflich zu marktiblichen Bedingungen statt. Hinsichtlich des

Backgrounds gilt das oben Gesagte.
Regelungen zu Gemeinschaftserfindungen mit anderen Forschungseinrichtungen

Entstehen im Rahmen von Kooperationen mit anderen Universitdten oder Forschungseinrichtungen
Gemeinschaftserfindungen, so werden diesen im Regelfall gemeinsam von den beteiligten
Einrichtungen bewertet, gegebenenfalls gemeinsam zum Schutzrecht angemeldet und gemeinsam
verwertet. Eine Aufteilung der Einnahmen zwischen den Einrichtungen richtet sich dann im Regelfall

nach den jeweiligen Erfindungsanteilen.

Regelungen fiir Erfindungen aus Nebentdtigkeiten

Grundsatzlich sind alle Regelungen beziiglich geistigen Eigentums in Nebentatigkeitsvereinbarungen

rechtzeitig mit der Rechtsabteilung der UdS abzustimmen.

Regelungen fiir im Privatdienstverhdiltnis beschdftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bei im Privatdienstverhaltnis beschéaftigten Mitarbeiter/innen sind die Professor/innen Arbeitgeber im
Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes. Im Falle der positiven Begutachtung durch die PVA bietet
die UdS diesen Mitarbeiter/innen an, ihre Erfindungen auf die UdS zu Gbertragen. Die UdS Gibernimmt
dann die Kosten der Patentierung und bietet eine Erfinderverglitung wie bei Universitatsbeschaftigten.

Die Erfinderanteile der Professor/innen miissen aber weiterhin der UdS direkt gemeldet werden.
Regelungen zur Inanspruchnahme

Die UdS kann eine Diensterfindung durch Erklarung gegeniber den Erfinder/innen in Anspruch
nehmen. Die Inanspruchnahme gilt automatisch als erklart, wenn die UdS die Diensterfindung nicht
bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemaRen Meldung gegentiber dem/der

Erfinder/in durch Erklarung in Textform freigibt.

Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermégenswerten Rechte an der Diensterfindung auf die UdS
Uber. Selbstverstiandlich haben die Erfinder/innen gegeniiber der UdS einen Anspruch auf
angemessene Vergiltung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung verwertet. Alle diesbezliglichen

Regelungen befinden sich im Abschnitt ,Verwertung und Verteilung von Verwertungseinnahmen®.

Im Regelfall entscheidet die UdS auf Grundlage der Empfehlung der PVA Uber die Inanspruchnahme
bzw. Freigabe der Erfindung. Wiinscht ein/e Forscher/in trotz einer Freigabeempfehlung durch die PVA
eine Inanspruchnahme durch die UdS, so kann diesem Wunsch gefolgt werden, wenn einer
Patentierbarkeit der Erfindung nichts entgegensteht und der/die Forscher/in alle entstehenden

Patentierungskosten aus ihrer/seiner Ausstattung tragt.
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Regelungen bei Freigabe

Eine Diensterfindung wird frei, wenn die UdS sie durch Erkldrung in Textform freigibt. Uber eine frei

gewordene Diensterfindung kdnnen die Erfinder/innen ohne Beschrankungen verfugen.

Sollten Erfinder/innen die frei gewordenen Diensterfindungen im Rahmen ihrer Tatigkeit an der UdS
weiterentwickeln, ergdanzen oder verbessern, so sind hieraus entstehende schutzrechtsfahige Ideen
wieder meldepflichtig und wie eine eigenstindige Erfindung zu betrachten. Uber sonstige
Verbesserungen oder Ergdnzungen ist die UdS in einer den Vorschriften des § 5 Abs. 1 ArbNErfG

entsprechender Weise zu informieren.
Patentanmeldung

Der Schutz von neuem und vermarktbarem geistigem Eigentum erfolgt in der Regel durch eine
nationale oder europdische Patentanmeldung. Bei sich innerhalb des Prioritatsjahres verfestigendem
Firmeninteresse wird Uber eine weitere Patentierung auch auBerhalb von Europa im Einzelfall
entschieden. Samtliche anfallenden Kosten fiir die Patentierung werden aus zentralen Mitteln der UdS
getragen. Den Professuren wird dartiber hinaus angeboten sich an diesen Kosten aus ihren Sachmitteln

zu beteiligen und im Gegenzug an spateren Einnahmen beteiligt zu werden.
Teilrechts-Ubertragung an die Erfinder

Die nach der Inanspruchnahme gewahlte Schutzrechtsstrategie wird mit den Erfinder/inne/n
abgestimmt. Insbesondere wird den Erfinder/inne/n das Recht eingerdaumt, in den Staaten, in denen
die UdS keine Schutzrechtsanmeldung tatigen mochte, selbst nationale Anmeldungen (auf eigene

Kosten) durchzufiihren und die entsprechenden kommerziellen Nutzungsrechte geltend zu machen.

Soweit rechtlich im Einzelfall moglich, erhalten die Erfinder/innen im Falle einer geplanten Aufgabe
gliltiger Schutzrechte durch die UdS die Moglichkeit, die entsprechenden Rechte zu tibernehmen und

auf eigene Kosten fortzufiihren.

In allen oben genannten Fallen erfolgt die entsprechende Rechtsiibertragung so rechtzeitig, dass die
Erfinder/innen die Prioritatsfristen der zwischenstaatlichen Vertrage auf dem Gebiet des gewerblichen

Rechtsschutzes ausnutzen kdnnen bzw. ihnen keine Rechte verloren gehen.

Urheberrechte

Software

Da im Falle des Entstehens der Software im Rahmen eines Dienstverhaltnisses gemalR §69b
Urhebergesetz grundsatzlich ausschlieBlich die UdS zur Ausibung aller vermogensrechtlichen
Befugnisse an der Software (in Absprache mit den Urhebern) berechtigt ist, sind alle nachfolgend

aufgefihrten Falle unbedingt mit der UdS abzustimmen::

e Bei der Software handelt es sich eventuell um eine Erfindung gemall dem obigen Abschnitt,

d.h. um eine grundsatzlich schutzrechtsfahige Idee.
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e Die Software wurde im Rahmen eines Drittmittelprojekts entwickelt.

e Der/die Urheber/innen der Software beabsichtigen eine kommerzielle Verwertung der
Software (z.B. die Vergabe einer kostenpflichtigen Lizenz, Verkauf oder die Einbringung in ein

Start-Up).

e Die Software soll unter einer anderen als der ,,GNU Affero General Public License” (AGPL) der

Offentlichkeit zur Verfiigung gestellt werden.

Open Source Lizenzierung

Die UdS begrufRt und unterstiitzt die Verdffentlichung und kostenlose Bereitstellung von an der
Hochschule entwickelter Software unter Open Source Bedingungen. Da es auch unter den Open
Source-Lizenzen sehr groRe, nicht direkt ersichtliche Unterschiede gibt, hat die UdS entschieden, dass
eine kostenlose Bereitstellung von an der UdS entwickelter Software grundsatzlich unter einer ,,GNU
Affero General Public License” zu erfolgen hat. Diese Lizenz sichert die Benutzung und
Weiterentwicklung der Software im Sinne einer offenen und weiterhin allgemein zugénglichen

Verfligbarkeit bestmdoglich.

Falls der Veroffentlichung unter AGPL aus Lizenzkompatibilitats- oder anderen Grinden etwas
entgegensteht, so ist in Absprache mit der PVA gemeinsam Uber die Wahl einer geeigneten anderen

Open Source Lizenz zu entscheiden.

Nicht patentiertes Material

Rechte

Die UdS hat samtliche Eigentums-, Nutzungs- und Verwertungsrechte an dem nicht patentierten
Material und kann dieses in Absprache mit den Beteiligten sowohl flir Forschungs- als auch fur
kommerzielle Zwecke weitergeben. Die als Beteiligte aufgefiihrten Personen haben das Recht auf

Beteiligung an den Verwertungseinnahmen gemall dem folgenden Abschnitt dieser Leitlinie.

Verwertung und Verteilung von Verwertungseinnahmen

Vermarktung (Erfindungen)

Nachdem eine Erfindung in Anspruch genommen wurde und eine Patentanmeldung erfolgt ist, beginnt
umgehend der Prozess der Erfindungsvermarktung durch die PVA. Die jeweilige Verwertungsstrategie
wird von der PVA erarbeitet und mit den Erfindern abgestimmt. Spatere Lizenzverhandlungen werden
in enger Abstimmung zwischen UdS, PVA und Erfinder/innen durchgefiihrt. Die UdS ist fur
verschiedene Patent- und Technologielizenzmodelle offen, diese miissen marktiiblichen Bedingungen

entsprechen.



Neben der Auslizenzierung von Technologien an bestehende Unternehmen férdert die UdS
insbesondere auch Unternehmensgriindungen als alternative Verwertungsstrategie. Bei der
Einbringung von gewerblichen Schutzrechten in Start-Ups werden in der Regel alle Rechte an das
Unternehmen Ubertragen, da dies bei Finanzierungen oft gefordert wird. Dies geschieht im Rahmen
eines lizenzahnlichen Vertrages, der auBer einer Erstattung der bisher angefallenen
Patentierungskosten (zzgl. eines Aufschlags fur die Erfindervergiitung) keine weiteren fixen
Bestandteile hat. Zwingend ist eine angemessene Beteiligung der UdS an spateren Umsatzen, so dass
insgesamt eine zwar zu einem relativ spaten Zeitpunkt fallige, aber trotzdem marktibliche Vergiitung

erfolgt.

Die UdS bietet Start-Ups auch an, die Erstattung der Patentierungskosten durch eine entsprechende

Beteiligung an dem Start-Up darzustellen und entscheidet hiertiber im Einzelfall.

Vermarktung (Software und nicht patentiertes Material)
Die UdS strebt auch bei anderen nicht schutzfahigen, aber wirtschaftlich verwertbaren
Arbeitsergebnissen (z.B. Software, nicht patentiertes Material) eine kommerzielle Verwertung an.

Diese wird ebenfalls von der PVA Glbernommen.

Soll eine Software an Externe verkauft werden oder wollen Urheberinnen/Urheber oder die jeweilige
Professur diese im Rahmen einer Firmengrindung vermarkten, so libernimmt die PVA wie bei
Schutzrechten die Verhandlungen bis zur Abschlussreife. Die Bedingungen sind dann frei verhandelbar

und die Verteilung der Einnahmen wird wie unten beschrieben vorgenommen.
Vergiitung (Erfinder)

GemaR § 42 ArbnErfG entstehen den Erfinder/inne/n nicht nur keinerlei Kosten wahrend der
Patentierungsphase, sondern dariber hinaus werden ihr/ihm keinerlei Kosten gegen erzielte
Verwertungserlose angerechnet. Somit ergibt sich fiir Erfindungen, der Patentierungskosten
ausschlieBlich aus zentralen Mitteln der UdS getragen wurden die folgende Verteilung der

Verwertungseinnahmen:

e 30 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen werden an die Erfinder/innen

ausgeschittet (gemal den in der Erfindungsmeldung angegebenen Erfinderanteilen).
e 35 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die PVA.
e 35 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die UdS.

Die Erfinderverglitung wird selbstverstandlich auch in vollem Umfang ausgezahlt, wenn die

Erfinder/innen zum Zeitpunkt der Verwertungseinnahmen nicht mehr an der UdS beschaftigt sind.
Vergiitung (Professur)

Wenn die Professuren sich finanziell an der Patentierung ihrer Erfindungen beteiligen, werden auch
die Professuren direkt an den Verwertungseinnahmen beteiligt. Selbstverstandlich dndert sich

hierdurch die personliche Erfindervergiitung nicht.
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Professuren der UdS haben die Méglichkeit bis zu 100% der Patentierungskosten zu Gbernehmen (d.h.
aus dezentralen Mitteln zu bezahlen). In diesem Fall werden dann auch die Lehrstiihle an den
Verwertungseinnahmen beteiligt. Die Verteilung der Verwertungseinnahmen im Fall, dass eine

Professur x % der Patentierungskosten tragt, ist folgendermalien festgesetzt:

e 30 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen werden an die Erfinder/innen

ausgeschittet (gemal den in der Erfindungsmeldung angegebenen Erfinderanteilen).
e 35 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die PVA.
e x/100 * 30% der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die Professur.

e (1-(x/100))*30% + 5% der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen gehen an die
uds.

Vergiitung (Software und nicht patentiertes Material)

Bei einer Kommerzialisierung von Software sind grundsatzlich Nutzungslizenzen an Externe zu
verkaufen. Die Rechte an der Software selbst verbleiben dabei an der UdS. Die entstehenden
Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Nutzungslizenzen und die Nettoeinnahmen in Bezug auf nicht

patentiertes Material werden folgendermalien verteilt:

e 70 % der Nettoeinnahmen (Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer) gehen an die jeweilige

Professur.
e 15 % der Nettoeinnahmen gehen als Overhead direkt an die UdS.

e 15 % der Nettoeinnahmen gehen als Overhead an die PVA.



Glossar

Beteiligte bezeichnet diejenigen Personen, die einen Beitrag zur Entwicklung des nicht patentierten

Materials geleistet haben.

Diensterfindungen (Gebundene Erfindungen laut ArbnErfG) sind wahrend der Dauer des

Arbeitsverhaltnisses gemachte Erfindungen, die entweder

1. aus der den Arbeitnehmer/innen / Beamt/innen in der Hochschule obliegenden Tatigkeiten

entstanden sind (Aufgabenerfindung) oder
2. maRgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruhen (Erfahrungserfindung).

Erfinder/in bezeichnet im Sinne dieser Leitlinien eine Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen
durch eigene schopferische Leistung eine zuvor nicht bekannte Lésung respektive Anwendung im
Bereich der Technik hervorgebracht hat und die Kriterien fiir die Erfindereigenschaft gemalR dem
Patentgesetz (PatG) und dem Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG) erfiillt.

Hinweis: Fir die mit Forschungsaufgaben betrauten Mitarbeiter/innen des Universitatsklinikums
Ubernimmt die UdS nach § 66 Universitdtsgesetz ebenfalls die Funktion des Dienstherrn. Das heiRt,
auch sie gelten als Erfinder/innen im Sinne dieser Leitlinie und missen ihre Erfindungen der UdS

melden.

Erfindung bezeichnet samtliche patent- oder gebrauchsmusterfihigen Ideen, Entwicklungen bzw.
entsprechendes Wissen, sowie die zugrundeliegende oder damit in Zusammenhang stehende

Technologie, die fiir die Entwicklung oder Anwendung von Ideen oder Know-how erforderlich ist.

Forschungs- und Entwicklungsprojekt (FUE-Projekt) bezeichnet in dieser Leitlinie alle gemeinsamen
Aktivitaten auf der Basis wissenschaftlicher Methoden von Hochschulmitarbeiter/inne/n mit
Industriepartnern, bzw. wirtschaftlich orientierten Unternehmungen. Somit werden in dieser Leitlinie
insbesondere alle  Drittmittelprojekte  (sowohl bzgl. Grundlagenforschung als auch

anwendungsorientierter Forschung) als FUE-Projekt bezeichnet.

Freie Erfindung bezeichnet eine Erfindung, die die obengenannten Voraussetzungen fiir die Einstufung
als Diensterfindung nicht erfillt.

Nicht patentiertes Material (unter Einschluss von biologischem Material) bezeichnet Proteine,
Plasmide, DNA/RNA, chemische Verbindungen, Zelllinien, Organismen, transgene Tiere sowie
sonstiges fur Forschungs- oder kommerzielle Zwecke nitzliches Material, fiir das kein Patent

angemeldet oder erteilt wurde.

Software bezeichnet jede Art von Computerprogrammen (inklusive Microcode-, Subroutine- und
Betriebssystemen), unabhdngig von der Form der Ausflihrung oder des Gegenstandes, in dem es sich

befindet. Unter den Begriff fallen in dieser Leitlinie auch alle zur Technologie gehoérenden
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Betriebsanleitungen und andere begleitende erlduternde Materialien sowie jegliche

Computerdatenbanken.

Urheberrecht beschreibt in dieser Leitlinie den Schutz der ideellen und materiellen Rechte des
Urhebers an seinem Geisteswerk (Werke der Literatur, Wissenschaft, Kunst aber auch Werke aus dem

Computerbereich).

Urheberin/Urheber bezeichnet den/die Autor/in bzw. Schopfer/in eines Geisteswerkes. Somit gibt es

fur Textteile bzw. Programmcode-Teile immer nur genau eine/n Urheber/in.
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