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Patentverwertungsfonds

Unter dem Begriff der Patentverwertungsfonds werden meist von Banken aufgelegte, geschlossene Fonds
verstanden, die sich Rechte an Patenten sichern, um diese anschliefend Uber Lizenzierung oder Verkauf zu
verwerten. Erste in Deutschland aufgelegte geschlossene Fonds sind seit 2005 auf dem Markt. Dazu z&hlen
Patent Select | und Il vertrieben durch die Deutsche Bank, Patent Invest | vertrieben durch Credit Suisse und
Alpha Patentfonds 1 und 2 vertrieben durch die Vevis Gesellschaft fir Vermdgenswerte mbH & Co.KG.
Das Ziel ist eine groRtmogliche Rendite fir Investoren (um und bei 18%) und Patentinhaber aus den
Schutzrechten zu erwirtschaften. Interessant fur die Patentinhaber ist dabei, dass sie im Laufe der Verwertung
kein Kapital aufwenden missen, da die Kosten fir die Bewertung und evtl. Aufwertung des Patentes,
Aufrechterhaltung des Patentschutzes, juristische Verteidigung des Schutzrechtes und die Identifikation und

Vertragsgestaltung mit Abnehmern, durch den Patentverwertungsfonds getragen werden.

Struktur von Patentverwertungsfonds

Zu diesem Zweck wird eine Fondsgesellschaft gegriindet, die mit Hilfe von Investorenmittel finanziert wird. Bei
der Auswahl, Bewertung und Verwertung der Patente greifen die Fondsgesellschaften auf spezialisierte
Dienstleister zurtick, die technische, 6konomische und juristische Aspekte der Technologie Uberprifen und auch

in der Lage sind, geeignete Abnehmer zu finden.
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Verkaufsprospekten und Vortragsfolien der IPB AG.

Ertrage werden durch Lizenzeinnahmen, Verkaufserldse oder evtl. juristische Durchsetzung der Schutzrechte
erwirtschaftet und gemaf vorher vereinbarter Konditionen auf Patentinhaber, Investoren, Dienstleister und
Fondsgesellschaft aufgeteilt. Der Patentinhaber erhdlt bei Aufnahme seines Patentes in den
Patentverwertungsfonds i.d.R. auRerdem eine einmalige Zahlung.

Je nach Zeitpunkt der Bestlickung der Patentverwertungsfonds unterscheidet man zwischen ,Blind Pools" und
+Asset Pools". Fonds, bei denen zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung noch nicht feststeht, in welche
Patente investiert wird (unbestiickte Fonds) und Fonds, deren Patentportfolio schon bekannt ist (bestiickte
Fonds). Dies ist auch fur den urspriinglichen Patentinhaber von Bedeutung, da er bei einem unbestiickten Fonds

in der Regel weniger Kapitalzufluss erhélt, als es bei einem bestiickten Fonds der Fall ist.
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Um das Risiko fiir die Investoren weiter zu streuen, beinhaltet das Patentportfolio der Fondsgesellschaft i.d.R.

Schutzrechte aus verschiedenen Branchen und Technologiefeldern.

Ablaufprozess von Patentverwertungsfonds

Im Unterschied zu Private-Equity-Unternehmensbeteiligungen kommt es bei der Auswahl der Investitionsobjekte
bzw. der zu verwertenden Patente nicht auf die Bonitat und die Managementfahigkeiten der Unternehmen an,
sondern vielmehr auf das Verwertungspotential der Patente. Das Verwertungspotential wird auf Grundlage eines
mehrstufigen Selektions- und Bewertungsprozesses durch spezialisierte Dienstleister ermittelt, wobei die Anzahl
der in Frage kommenden Patente von mehreren tausend auf die 30 bis 250 erfolgversprechendsten Patente
(0,1% - 0,3%) reduziert wird. Dabei nimmt mit abnehmender Anzahl der Patente die Tiefe und der Aufwand der

Analyse zu.

Ausgehend von einer Vorauswahl anhand patentbibliographischer Daten werden die Patente anhand technologie-

und marktbezogener Kriterien selektiert. Beispielhaft sind folgende K.O.-Kriterien zu erfillen:

« 1. Mindestens ein nationales Patent muss erteilt sein,

» 2. die Restlaufzeit des Patentes muss mehr als 8 Jahre betragen,

» 3.die technische Machbarkeit muss nachgewiesen sein (z.B. durch Proof of Concept, Prototyp oder
Produkt),

* 4. die Marktfahigkeit muss nachgewiesen sein (z.B. durch positive Marktresonanz oder vorhandene

Implementierung im Markt).

Diese Kriterien wirden beispielsweise als erster Indikator fur die Verwertungschancen fungieren und mussten
erfullt sein, damit das Patent einer tieferen Analyse des Verwertungspotentials zugefiihrt wiirde. Waren sehr gute
Verwertungschancen abzusehen, obwohl eines oder mehrere dieser Kriterien verletzt waren, kann das Patent im
Ausnahmefall dennoch im weiteren Auswahlprozess bertcksichtigt werden, z.B., wenn das Patent eine
technologische Basisinnovation mit hohem Verwertungspotential darstellt, aber technisch noch nicht umgesetzt

wurde.

Uber die nach der Zwischenauswahl qualifizierten Patente sollte ein erster Vertrag zwischen Fondsgesellschaft
und Patentinhaber im Rahmen einer Absichtserklarung geschlossen (Letter of Intent = LOI) werden, in dem der
Patentinhaber seine Bereitschaft erklart, das betreffende Patent iber die Fondsgesellschaft zu verwerten. In
Dieser In einem LOI wird typischerweise au3erdem eine Beschreibung der grundsétzlichen Konditionen, inklusive

moglicher Optionen wie eine Ruicklizenzierung, festgehalten.
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Daraufhin kann die Endauswahl der Patente durch eine finale Analyse des Verwertungspotentials durch
spezialisierte Dienstleister erfolgen, die in einer Rangliste der erfolgversprechendsten Patente und eine
Verwertungsempfehlung an die Fondsgesellschaft miindet. Die Analyse basiert auf einer detaillierten Uberpriifung

der Patente auf rechtliche und technologische Eigenschaften, sowie auf das Marktpotential und finanzielle

Kriterien (siehe Abb.), um die Ertragskraft der Patente einzuschéatzen.
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Verkaufsprospekten.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Potentialanalyse. des LOI und der Empfehlung der Dienstleister entscheidet
die Fondsgesellschaft dann Uber den Erwerb der exklusiven Vertriebsrechte der ausgesuchten Patente und
schlief3t einen Verwertungsvertrag mit dem jeweiligen Patentinhaber ab. In diesem Vertrag werden die

endgultigen Konditionen Uber die Vergitung der Patentinhaber und evtl. Riicklizenzen festgehalten.

Fur die im Patentfonds aufgenommenen Patente wird eine so genannte "Veredelungs"- und Verwertungsstrategie
erarbeitet, die eine Steigerung der Werthaltigkeit und damit der Ertragskraft des Patentes zum Ziel hat. Im
Rahmen der "Veredelung" werden verschiedene MaRnahmen wie beispielsweise die geographische Ausweitung
des Patentschutzes, die Erstellung eines Prototyps oder die Finanzierung von Vertriebsaktivitaten skizziert.

Waéhrend der Laufzeit des Fonds werden aul3erdem potentielle Interessenten fiir die Technologien identifiziert
und optimale Verwertungsstrategien inklusive der Anbahnung und Durchfiihrung von Transaktionen erarbeitet.

Um eine optimale Durchfihrung der Umsetzung der skizzierten Maf3nahmen zu gewéhrleisten, werden geeignete
Unternehmen fur die Veredelung ausgewdhlt. Dies geschieht zunachst unabhdngig vom ehemaligen
Patentinhaber, allerdings kann es durchaus im Interesse der Fondsgesellschaft liegen, eine Zusammenarbeit mit
den ehemaligen Patentinhabern anzustreben und diese selbst mit der Umsetzung der MaRnahmen oder einem
Teil der MaRnahmen zu betrauen. So kénnten die ehemaligen Patentinhaber beispielsweise mit Auftragen (z.B.
Entwicklung eines Prototyps) bedacht werden, wodurch zusétzliche Einkunfte fir das Unternehmen generiert

werden wirden.
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Je nach festgelegter Verwertungsstrategie und Verhandlungsausgang mit den potentiellen Patentnutzern werden
die Projekte schlie3lich realisiert und durch Lizenzierung oder VerauRRerung an diese verwertet. Ist es fir die
Umsetzung der MaBnahmen zielfiihrend, so wird ggf. auch ein Joint Venture oder eine Unternehmensgriindung

als Verwertungsoption in Betracht gezogen.
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Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Verkaufsprospekten

Die obige Abbildung illustriert noch einmal diesen Prozess. In den einzelnen Prozessphasen sind die daran
beteiligten Projektpartner (Patentinhaber, Fondsgesellschaft, Dienstleister, Abnehmer) jeweils farblich

gekennzeichnet sowie die mdglichen Finanzstrome an den Patentinhaber.

Zusammenfassende Betrachtung

Patentverwertungsfonds bieten Patentinhabern die Mdéglichkeit ein Patent extern zu verwerten ohne selbst in
Vorleistung treten zu missen. Die Patente werden meist von einem externen Dienstleister bewertet, potentielle
Abnehmer werden identifiziert und angesprochen und auch die Verhandlung und Realisierung liegt in den
Handen des Patentverwertungsfonds. Der Patentinhaber muss daher grundsatzlich kaum interne Ressourcen
aufwenden, die die externe Verwertung von Technologien betreffen. Eventuell kdnnen in Sonderféallen wahrend
der Veredelungsphase durch Weiterentwicklungsauftrage an den urspriinglichen Patentinhaber sogar zusétzliche

Ertrédge generiert werden.

Die Veredelung und damit Wertsteigerung der Patente fuhrt i.d.R. zur Erzielung hdherer Ertrédge bei der
Verwertung, als es auf dem urspriinglichen Entwicklungsstand der Patente der Fall gewesen ware. Im Gegenzug
verteilen sich die Ertrage der Patentverwertung allerdings auf den ehemaligen Patentinhaber, die Investoren, die
beteiligten Dienstleister sowie die Fondsgesellschaft, nach vertraglich festgelegten Konditionen (bis zu 50% der
Erlése kdnnen dem Patentinhaber zugesprochen werden). Insgesamt ist es schwer abzuschatzen, ob die Ertrage
einer Verwertung durch andere Intermedidre mit weniger beteiligten Parteien hdher ausfallen wirden.

Zudem ist anzufiihren, dass Patentinhaber, insbesondere wenn es sich um Kleine und Mittelstandische
Unternehmen handelt, die notwendigen Gelder und Ressourcen, um ein Patent optimal zu verwerten, nicht

aufbringen kdnnen oder méchten.
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Um (Uberhaupt in einen Patentverwertungsfonds aufgenommen zu werden, missen Patente hohen
Anforderungen beziglich ihres technologischen und 6konomischen Potentials sowie ihrer juristischen
Durchsetzbarkeit genligen. So ist davon auszugehen, dass der Wert der aufgenommenen Patente den bei
Vertragsabschluss mit der Fondsgesellschaft ausgezahlten Pauschalbetrag i.d.R. Ubersteigt. Eventuelle
zusétzliche Ertrage fur den Patentinhaber werden erst im Rahmen der "Veredelung" und Verwertung des
Patentes wahrend der Laufzeit (5-7Jahre) des Fonds realisiert. Da ein Patentverwertungsfonds die exklusiven
Vertriebsrechte an einem Patent erwirbt, besteht wahrend der Laufzeit i.d.R. auch keine Mdglichkeit fiir den
ehemaligen Patentinhaber das Patent, abgesehen von einer optionalen eigenen Nutzung, anderweitig zu

verwerten.

Die Konditionen fir die Vergltung des urspriinglichen Patentinhabers sind mit dem Abschluss des LOI und des
Verwertungsvertrages schon relativ frih festgehalten, weshalb die Verhandlung dieser mit grof3er Sorgfalt
angegangen werden sollten. Von besonderer Bedeutung kann dabei die Verhandlung der Bedingungen
hinsichtlich von Ricklizenzen oder dem Ausschluss von bestimmten Patentnutzern, wie bspw. direkten
Konkurrenten, deren Auspragung Auswirkung auf die Hohe der Ruckflisse haben kann und somit das Interesse

der Fondsgesellschaft an einer Verwertung eingrenzen kann, sein.

Da das Konzept der Patentverwertungsfonds darauf aufbaut, den Wert der erworbenen Patente mittels einer
Veredelungsstrategie zu steigern, sind vor allem "junge” Patente (Schrittmachertechnologien) mit einem hohem

Verwertungspotential fur die Fonds interessant.

Von der Selektion bis zum evtl. Abschluss eines Verwertungsvertrages, und damit der Zahlung des
Pauschalbetrages, vergeht i.d.R. nicht mehr als ein halbes Jahr. Von der Aufnahme bis zur abschlieRenden
Verwertung durch den Patentverwertungsfonds kénnen unter Umstanden allerdings mehrere Jahre vergehen. Die

Laufzeit der bisherigen Patentverwertungsfonds betrégt 5-7 Jahre.



