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Bei der Erstellung des Buches wurde mit großer Sorgfalt vorgegangen; trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Verlag und Autor können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische noch irgendeine Haftung übernehmen.




Vorwort


Ausgründungen aus wissenschaftlichen Einrichtungen gehen vielfach mit einer Verhandlung über bestehende Schutzrechte einher. Forschungsorganisationen und involvierte Patentverwertungsstellen stimmen sich zunehmend ab, bestärken sich in ihrem Vorgehen und manifestieren so ihre Sichtweise. Auf der anderen Seite haben die Gründer diesbzgl. keine Interessenvertretung. In dieser Konstellation kommen unternehmerische Aspekte aus der Perspektive der Ausgründungen immer wieder zu kurz.


Als Coach, Berater und Interim-Manager habe ich zahlreiche Gründungsvorhaben begleitet. Dabei war ich vielfach in Verhandlungen zu Schutzrechten involviert. Eine systemische Betrachtung der Thematik erfordert eine Einordnung in den unternehmerischen Kontext mit seinen mannigfachen Wechselwirkungen. In der Praxis bestehen hier Defizite und Mißverständnisse, was regelmäßig zu inadäquaten Konditionen und leider auch zu konfliktreichen Verhandlungssituationen führt. Die Erfahrung zeigt aber auch, daß mit Aufklärung und Argumenten tragfähige Lösungen zu erzielen sind.


Neben eigenen Erfahrungen möchte ich Erkenntnisse aus einem weiteren Umfeld weitergeben. Hierzu habe ich eine Studie zum Umgang mit Schutzrechten bei Ausgründungen durchgeführt, die Bestandteil vorliegender Publikation ist. Die Datenerhebung erfolgte in persönlichen Telefoninterviews. Die Offenheit, auf die ich dabei gestoßen bin, hat mich überrascht. Gründer und jetzige Geschäftsführer oder Vorstände haben mir 160mal bereitwillig und teilweise sehr ausführlich Auskunft zu Konditionen und dem Prozedere ihrer Schutzrechtethematik gegeben. Manche haben sich den Frust von der Seele geredet. Anscheinend habe ich hier einen Nerv getroffen; bei einigen Gründern kamen selbst nach über zehn Jahren Abstand noch Emotionen hoch. Es besteht offensichtlich Handlungsbedarf. Diese Erfahrung ist zusätzliche Motivation sich dieses Themas anzunehmen.


In diesem Sinne möchte ich alle an der Thematik beteiligten Personen für die spezielle Gemengelage sensibilisieren, in der Ausgründungen stattfinden und dafür, den unternehmerischen Fokus in Fragen der Schutzrechte nicht aus den Augen zu verlieren. Die Gründer will ich ermuntern, auch und gerade in dieser Angelegenheit als verantwortliche Unternehmer zu agieren und für ihre Sache zu kämpfen.


München im März 2017


Klaus Demleitner




Einleitung


Forschungstransfer wurde im wesentlichen politisch initiiert und ist operativ durch administrative Überlegungen und Vorgaben seitens der Forschungseinrichtungen geprägt. Es dominiert die Sichtweise dieser Organisationen. Das betrifft auch den Umgang mit Schutzrechten. Der Autor mit seiner Erfahrung als Begleiter zahlreicher Ausgründungen beleuchtet das Geschehen hier auch aus der Perspektive der Gründer. Deren Belange sollen artikuliert werden. Ziel ist es, eine Diskussion zu diesem Thema anzuregen, und Impulse für dringend erforderliche Anpassungen zu geben.


Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre hat sich in Deutschland eine Gründerkultur entwickelt, die in ihrer Signifikanz nachhaltig positive Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft zeigt. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten sog. Ausgründungen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die Gründer, die mit ihren Ideen, ihrem Engagement und ihrer Risikobereitschaft den Entschluß fassen, ein anderes Leben - nämlich als Unternehmer - zu führen, sind die treibende Kraft für neue Produkte, Arbeitsplätze und für den Fortbestand unserer Unternehmensvielfalt, die im Kern mittelständisch geprägt ist und unseren Wohlstand sichert.


Auf diesem Wege wird auch der Innovationstransfer aus den akademischen Organisationen in die Pragmatik der Wirtschaftswelt gefördert. Neben den klassischen Kanälen der Publikationen, über Absolventen und Drittmittelprojekte, sowie dem Wechsel von Wissenschaftspersonal in die Industrie wird hier ein alternativer Pfad über Gründer direkt ins neue Unternehmen genommen.


Hierfür wurde und wird viel getan. Angefangen bei der Schaffung von Transferstellen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, über die Mobilisierung via Wettbewerbe, vielfältige Qualifizierungsmaßnahmen bis zu einem breiten Angebot an Förderprogrammen. Nicht jede Maßnahme ist per se hilfreich; manche Organisation zur Beratung von Gründern hält bei weitem nicht, was sie mit Werbeauftritt und Selbstvermarktung verspricht. Auch in der Förderlandschaft gibt es Unterschiede zwischen sehr bürokratisch und halbherzig bis zu sehr effizienten, gelungenen Programmen. Deren Auslegung wird den besonderen Gegebenheiten der so geförderten Vorhaben in hohem Maße gerecht.


Das ist leider nicht in allen Belangen des Ausgründungsprozesses der Fall. Wenn es um das Thema Schutzrechte in Verbindung mit Ausgründungen aus wissenschaftlichen Einrichtungen geht, kann in einigen Fällen durchaus der Eindruck entstehen, daß seitens der mit der Übertragung solcher Schutzrechte betrauten Personen die besonderen Gegebenheiten nicht wirklich gewürdigt, geschweige denn berücksichtigt werden. Kapitel 1 der Ausführungen befaßt sich mit der Situation, in der sich die Gründer im Rahmen von Verhandlungen über Schutzrechte befinden und daraus resultierenden Problemen.


Die Bedeutung gewerblicher Schutzrechte in Verbindung mit Ausgründungen aus der akademischen Welt hat zugenommen. Das liegt an der Zahl der Gründungen, aber auch am weiter verbreiteten Wissen über die Materie. Wurde das Thema bis Mitte der 1990er Jahre noch nicht so systematisch behandelt, schlägt das Pendel mittlerweile ins andere Extrem um; man hat teilweise den Eindruck, daß Schutzrechte zu Prestigeobjekten hochstilisiert werden. Wie im Finanzwesen muß man hier aufpassen, daß sich die Nominalwelt (Patente) nicht zu weit von der Realwelt (Entwicklung, Produktion und Vertrieb) entfernt. Teilweise wird diese Entwicklung durch das Verhalten von Investoren verstärkt, was die vermeintliche Wertigkeit von IP in diesen frühen Phasen nach oben treibt. Viele der Ausgründungen sind von Schutzrechtsübertragungen tangiert. In der Regel erfolgt das in einer Phase, in der sich die Gründer und künftigen Unternehmer bereits für ihr neues Berufs- und Lebensmodell entschieden haben, in der Förderprogramme laufen und in der die Gründung des eigenen Unternehmens kurz bevorsteht oder vor kurzem erfolgt ist.


In Kapitel 2 geht es um eine Bestandsaufnahme. Die Ergebnisse der Studie werden vorgestellt und ausgewertet. Neben den Daten und Konditionen aus den Vertragsvereinbarungen interessieren in diesem Zusammenhang auch der Ablauf und die Atmosphäre, in denen einschlägige Vertragsverhandlungen geführt wurden.


Die mit den Studienergebnissen abgebildete gängige Praxis wird in Kapitel 3 kritisch hinterfragt und kommentiert. Was wäre wenn, die Gründer sich anders verhielten, z.B. nicht gründeten? Diese Frage wird in Kapitel 4 aufgeworfen. Ein konstruktiver Beitrag zur Verbesserung der aktuell nicht befriedigenden Situation soll mit Empfehlungen in Kapitel 5 geleistet werden.


Mit vorliegender Publikation soll eine Sensibilisierung aller Protagonisten für die spezifische Konstellation erzielt werden, in welcher Übertragungen von Schutzrechten bei Ausgründungen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen stattfinden. Die Förderung beiderseitigen Verständnisses soll die Transaktionsatmosphäre im Sinne eines gemeinsamen Ringens um die beste, unternehmerisch tragfähige Lösung verbessern. Diese muß als gemeinsames Ziel begriffen werden, da sonst alle vorausgehenden Fördermaßnahmen zumindest partiell konterkariert werden. Auf seiten der wissenschaftlichen Einrichtungen soll ein besseres Verständnis für die Situation der Gründer und deren Herausforderungen, unternehmerische Maßstäbe und Risiken geschaffen werden.




1 Gemengelage bei Ausgründungen


1.1. Besondere Konstellation und Akteure


Ausgründungen1 aus wissenschaftlichen Einrichtungen2, bei denen Schutzrechte eine Rolle spielen, finden in einer speziellen Konstellation statt. Zum einen sind diese Organisationen per se öffentlichrechtliche Körperschaften (Hochschulen), oder sind im Falle außeruniversitärer Forschungseinrichtungen öffentliche Einrichtungen. Zum anderen sind in den meisten Fällen die Gründer zugleich auch Erfinder der in den Schutzrechten beschriebenen Innovation. Und drittens repräsentiert die Innovation regelmäßig noch kein fertiges Produkt (hierzu mehr in Kapitel 3). Hieraus ergibt sich für die Verhandlungen zur Übertragung solcher Schutzrechte auf das Spin-off eine besondere Gemengelage. In Abb. 1-1 sind die direkt und indirekt in derartige Transaktionen involvierten Parteien dargestellt.


Die öffentliche Stellung der Forschungseinrichtungen hat eine gewisse politische Einflußnahme zur Folge; diese kommt in allgemeinen Zielsetzungen zur Gründerkultur und in speziell ausgestalteten Förderprogrammen zur Finanzierung selbiger zum Ausdruck. Rechnungshöfe wirken im Hintergrund. Ihr Anliegen ist die Einhaltung spezieller rechtlicher Rahmenbedingungen. Eine weitere Besonderheit findet sich im Arbeitnehmererfinderrecht (ArbnErfG). Hier sind vor allem die Regelungen des § 42 „Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen“ zu nennen, die analog auch Anwendung auf die außeruniversitären Forschungseinrichtungen finden. Die praktische Arbeit im Zusammenhang mit Erfindungen und Anmeldungen bis zur Verhandlung von Übertragungen ist unterschiedlich organisiert. Einige Hochschulen bewältigen das mit eigenem, meist in Transferstellen angesiedeltem Personal; andere haben diese Aufgaben ganz oder teilweise an sog. Patentverwertungsorganisationen (PVA) übertragen. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen verfügen über eigene, spezialisierte Einrichtungen. In der Regel werden für das Formulieren der Ansprüche und die patentrechtliche Abwicklung mit den Ämtern die Dienste externer Patentanwälte in Anspruch genommen.
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Abb. 1-1: Transaktionskonstellation





Die Gründer haben in ihrer Ausgründung vom Start weg die Interessen von Investoren (sofern ad hoc oder später benötigt) ins Kalkül zu ziehen. Ferner spielen spezifische Anforderungen des Geschäftsmodells mit seinen Wechselwirkungen zu Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern und (Genehmigungs-) Behörden eine Rolle. In einzelnen Fällen ist den individuellen Vorstellungen seitens Professoren oder Institutsleitern Rechnung zu tragen. Da jegliche Transaktion steuerliche Relevanz besitzt, sind fiskalische Aspekte zu berücksichtigen.
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Abb. 1-2: Beteiligte an Transaktion; Rollen





In diesem Kontext multipler Einflüsse spielt sich die eigentliche Transaktion innerhalb eines Dreiecks zwischen Forschungsorganisation, Spin-off und Erfinder ab (siehe Abb. 1-2). Letzterer findet sich dabei in einer mehrfachen Rolle wieder, da er in Personalunion auch Gründer und (in der Regel) geschäftsführender Gesellschafter der Ausgründung ist.


1.2. Interessen der direkt oder indirekt involvierten Parteien


Jede der oben angeführten Parteien vertritt eigene Interessen und verfolgt bestimmte Ziele. Manche haben nur indirekten Einfluß auf die Transaktion. Unmittelbare Auswirkungen auf das Ergebnis bedingen die Interessen der Verhandlungsparteien „wissenschaftliche Einrichtung“ einerseits und „Gründer“ andererseits. In ihnen bündeln sich auch die Interessen der indirekt involvierten Parteien. Nicht zu unterschätzen sind die Eigeninteressen der Patentverwertungsorganisationen. Die nachstehend aufgeführten Interessen sind eine Aufzählung möglicher Ausprägungen und kommen natürlich nicht immer alle in einer Transaktion zur Geltung.


Wissenschaftliche Einrichtung


Die Anzahl der Patentanmeldungen und Ausgründungen fließt in so manches Ranking (z.B. „Gründungsradar“) ein, wird entsprechend imagefördernd vermarktet, bringt Zuschüsse und steigert die Attraktivität der Einrichtung (Stichwort „Gründerhochschule“) im Hinblick auf das Einwerben von Drittmitteln. Insofern liefert jedes Gründungsvorhaben per se sogar schon einen Nutzen. Das Interesse an der Anzahl der Anmeldungen wird allerdings manchmal durch Budgetrestriktionen eingeschränkt.


Die Einrichtungen können und dürfen die patentierten Innovationen nicht unternehmerisch umsetzen. Daher verbleibt nur die Möglichkeit der Vermarktung der Schutzrechte als solcher. Die hierbei im Vordergrund stehenden monetären Interessen sind weit gefächert. Je nach Organisation reicht das von der Ersparnis weiterer Ausgaben über die Erzielung von Einnahmen zur Kostenerstattung bis zum Bestreben signifikante Erlöse zu erzielen und damit neben Drittmitteln einen weiteren Finanzierungskanal zu generieren.


Allerdings will man sich die Option vorbehalten, weiter an diesen Themen mit einer gewissen Exklusivität gegenüber anderen Akteuren zu arbeiten und zu publizieren. In der Folge verbleiben fast bei allen Transaktionen in Form von Kauf- oder Lizenzverträgen Residualrechte bei den Einrichtungen. Im Ergebnis sind daher die meisten Lizenzverträge trotz anderslautender Überschriften nicht allumfassend exklusiv; und Kaufverträge sichern dem Gründer nicht alle Nutzungsrechte.
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