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Wettbewerbs stehen. Unter diesem Aspekt kdnnen besonders glinstige
Anordnungen der L6sung im Rahmen eines tbergeordneten Systems,
Fragen der Bedienbarkeit, der Herstellung etc. interessant sein. Gelingt
hier die Patentierung von Schlisselfunktionen, bietet sich zumindest
der Austausch der Schutzrechte zum Vorteil beider Parteien an.

12.7 Die Verwertung von Schutzrechten

Nach rechtskraftiger Erteilung eines Patents erstreckt sich der Patentschutz
nach § 6 PatG auf die vier nachfolgend genannten Benutzungsarten:

- das Herstellen der technischen Ldsung,

- das In-Verkehr-Bringen des umgesetzten Produktes,

- das Anbieten und Ausstellen des Produktes,

- das Gebrauchen des Gegenstandes bzw. das Anwenden des geschlitzten
Verfahrens.

Diese Benutzung ist ausschlielich dem Schutzrechtsinhaber vorbehalten.
Schutzrechte kénnen natrlich auch verkauft, verschenkt oder gegen Entgelt
zur Nutzung an Dritte durch Lizenzvergabe freigegeben werden.
Ausgehend von der Erfindungsmeldung bis hin zur Patenterteilung wird
hauptsachlich in das Schutzrecht investiert. Nach Erteilung ist es jedoch an
der Zeit, die kommerzielle Verwertung der Erfindung voranzutreiben bzw.
Dritte an der unberechtigten Nutzung der eigenen Erfindung zu hindern.
Der grobe Ablauf einer Patentverwertung in Relation zur Patentierung ist in
Abbildung 12.7 systematisiert dargestellt.

Um ein Produkt erfolgreich auf den Markt zu bringen, ist neben technolo-
gischem Know-how und Kreativitat auch betriebswirtschaftliches Wissen
gefragt. So sollte man bei Vertragsverhandlungen tiber die Lizenzabgabe den
ungefahren Marktwert der relevanten Erfindung kennen. Die Vertragspartner
sind in der Regel Profis; gerade als Anfanger auf diesem Gebiet sollte nie
ohne einen Experten in die Verhandlungen eingetreten werden.

Bei der Entwicklung einer schliissigen Vermarktungsstrategie sind zunéchst
folgende Punkte zu berlicksichtigen:

» Wer ist ein potentieller Kunde?

Welchen Nutzen bringt die Erfindung einem potentiellen Kunden?
Passt die Erfindung in die Produktpalette?

Ist der Markt ausreichend grof? und hinreichend transparent?

Kann die Erfindung direkt vermarktet werden oder sollte die Vermark-
tung uber einen Zwischenhéandler erfolgen?

* Wie hoch kénnte ein Verkaufspreis sein und ist dieser realistisch?
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* Welcher Entwicklungsaufwand ist notwendig, um aus einem Prototyp
ein Produkt zu machen?

» Auf folgende Aspekte ist u.a. zu achten: Betriebssicherheit, Lang-
zeitbestandigkeit (Garantie), Massenproduktionsféhigkeit, Design,
Vertriebsnetz, Preiskalkulation unter Beriicksichtigung von Wettbe-
werbsprodukten, Investitionskosten fiir neue Produktlinien, Finanzie-
rungskonzept und Einhaltung von Normen.

Liegt nach dieser ersten groben Prifung das Ergebnis vor, dass kein akzep-
tabler Gewinn zu erwarten oder das Risiko zu hoch ist, sollten keine weiteren
Aufwendungen / Ressourcen in Erfindung investiert werden. Sind die Aus-
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Abbildung 12.7: Grobablauf Patentverwertung in Relation zur Patentierung

sichten allerdings positiv, so stehen zur konkreten Verwertung der Erfindung
mehrere Mdglichkeiten zur Verfugung. Neben den immateriellen Vorteilen,
die dem Patentinhaber allein aus der imageférdernden Wirkung eines erteilten
Patents erwachsen, ergeben sich letztlich konkret die folgenden Alternativen
zur konkreten Patentverwertung:
» Abgabe der Lizenz an ein interessiertes Unternehmen (einmaliger
Verkauf),
* Lizenzvertrag mit Umsatzbeteiligung (Stiicklizenz): Der Erfinder /
Patentinhaber erhdlt einen verhandelbaren Anteil des Umsatzes bzw.
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Gewinns der verkauften Stiickzahlen und trégt damit (kleines) unter-
nehmerisches Risiko auf der Einnahmenseite.

e Grindung / Installierung eigener Produktionsressourcen: Hierzu sind
meist hohe Investitionen notwendig.

* Grindung eines Unternehmens / einer betriebswirtschaftlich selbstén-
digen Einheit als Steuerungszentrale: Produktion, Vertrieb und Service
werden im Auftragsverfahren an andere Unternehmen vergeben. Das
unternehmerische Risiko verbleibt beim Steuerungsunternehmen.

In der Praxis werden kaum mehr als 2/3 der Patentanmeldungen als Patent
erteilt und nur 1/3 wird tatséchlich wirtschaftlich verwertet. In aller Regel
ist fiir den Privaterfinder die kommerzielle Verwertung und Nutzung einer
Erfindung ungleich schwieriger als fiir einen Arbeitnehmererfinder bzw. das
hinter diesem stehende Unternehmen mit seinen Mdéglichkeiten hinsichtlich
Produktion und Vertrieb.

Einigermassen erniichternd sind auch die realen Zahlen, die die Relation von
gestarteten Entwicklungsprojekten (etablierte Industrieunternehmen) zu den
tatsachlich wirtschaftlich erfolgreichen Produkten illustrieren (Abbildung
12.8.). In diesem Zusammenhang wird deutlich, wie sich die tatsachlichen
Risikoverhéltnisse (Technik-Markt-kommerzieller Nutzen) gestalten. Aus
diesen Verhéltnissen wird gleichermassen deutlich, dass die Stellung des freien
Erfinders eine ungleich schwieriger ist, als die von Industrieunternehmen.

Von 100 F+E Projekten ...

... fihren 57 zum technischen Erfolg Technische Risiko

3

...werden 31 im »
Markt eingefiihrt Marktrisiko

¥ 13

Wirtschaftliches Risiko
erfolgreich
0 25 50 75 100
Abbildung 12.8: Risikorelationen bei Entwicklungsprojekten

Die private Verwertung einer Erfindung ist an und fiir sich erst nach erfolgter
Patenterteilung zu empfehlen. Dabei ist davon auszugehen, daB die kommer-
zielle Verwertung in der Praxis duRerst selten in eigener Regie hinsichtlich
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb vorangetrieben wird. Dies ist sicher
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aus dem bereits genannten Aspekten deutlich geworden. Vielmehr geht der
private Erfinder auf die Suche nach einem potentiellen Lizenznehmer oder
nach einem Kaufer fiir das Patent. Einerseits kauft dieser nattirlich nicht gern
"die Katze im Sack", d.h. die Rechte an einer Idee ohne Gewéhr auf die fiir
einen lukrativen Marktanteil wichtige Monopolstellung. Andererseits besteht
fiir den freien Erfinder die latente Gefahr, dall nach einer Erlduterung des
erfinderischen Gedankens keine vertragliche Fixierung mit dem potentiel-
len K&ufer zustande kommt und dieser eine "&hnliche" Losung spéater selbst
vermarktet...

Es gibt verschiedene Mdoglichkeiten eine Erfindung zu verwerten. Die Ent-
scheidung hingt dabei zunéchst vordergriindig vom Reifegrad der Erfindung
(Funktionsnachweis, Prototyp, marktreifes Produkt / Verfahren etv.) ab.
Ferner sind auch die Ziele und Motive der Patentinhaber und der Erfinder zu
berticksichtigen. Zentrale Eingangsfragestellungen sind deshalb:

- Wer soll die Erfindung vermarkten (eigen Vermarktung, Vertragspart-
ner, fremdes Unternehmen ...)?

- Wo soll die Erfindung vermarktet werden (Region, Inland, Aus-
land...)?

- Wie soll die Erfindung vermarktet werden (Kooperation, Verkauf,
Lizenz, Existenzgrindung,...)?

Im Falle einer anvisierten Vergabe des Patentes besteht die wesentlichste Auf-
gabe darin, einen potentiellen Lizenznehmer zu identifizieren, den geeigneten
Ansprechpartner im Unternehmen zu finden, gezielt Kontakt aufzunehmen
und von den Vorteilen der Erfindung zu iiberzeugen. Bei der Suche nach einem
geeigneten Lizenznehmer wird zweckmassigerweise auf die im Kontext der
Patentausarbeitung bereits durchgefiihrten Patent- und Marktanalysen zuriick-
gegriffen, hieraus lassen sich sehr hdufig erste Anhaltspunkte ableiten.

Es ist sehr zweckmassig, sich mit der entsprechenden Zielbranche intensiv
und eingehend zu beschéftigen und auch die konkrete Wettbewerbssituation
zwischen den am Markt agierenden Unternehmen genauestens zu kennen.
Neueste Trends und Entwicklungsaktivitaten (Patentliteratur!) sollten bekannt
sein.

Es ist dabei erklartes Ziel herauszufinden, welche der Wettbewerber in
nachster Zukunft mit Neu- oder Weiterentwicklungen an die Offentlichkeit
treten (wollen / missen) und inwieweit diese die zu verwertende Innovation
tangieren.

Weitere Kriterien wie Grolie des Unternehmens, Position am Markt, Inno-
vationsfreudigkeit usw. sind unter anderem fiir eine eingrenzende Auswahl
zielfiihrend. Kenntnisse {iber die Entwicklung des Unternehmens, den finanzi-
ellen Stand (Bonitatsauskinfte), mdgliche Tendenzen und Entwicklungen, den
Marktanteil (Ausscheidungs- bzw. Abbruchkriterium bei zu kleinem Markt)
sowie Ansprechpartner im Unternehmen sind unbedingt erforderlich.
Wihrend dieses gesamten Akquisationsprozesses bis hin zum Abschluss des
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Lizenz- oder Kaufvertrags - ist ein proaktives, personliches Zugehen auf den
potentiellen Kunden wesentlich und letztlich auch zielfihrend.

In allen Phasen der Gepréche muss der Kunde davon (iberzeugt werden,,
dass die vorgestellte Innovation einen erheblichen konkreten Nutzen fir die
Firma bringt. Es muss hier nicht gesondert erwahnt werden, dass die betref-
fende Erfindung vor der miindlichen oder schriftlichen — auch auszugsweisen
—Weitergabe von Informationen an Dritte durch eine Geheimhaltungsverein-
barung geschiitzt werden muss. Diese ist im Hinblick auf die beabsichtigte
Patentierung bzw. laufende Patentanmeldung unabdingbar.

Nachfolgend sollen einige Mdglichkeiten zur Kontaktaufnahme genannt
werden:

- Patentverwertungsgesellschaften (Adressen im Anhang),
- Insti-Partner (Adressen im Anhang),

- direkte Ansprache (Termine vor Ort, Telefon, Email),
- Info-Briefe (Anschreiben, Expose, Ruckantwortfax),
- Indirekte Ansprache (z.B. lber Verbande, IHK;....),

- Messen / Ausstellungen,

- Préasentation der Technologieangebote im Internet,

- \Vortrdge / Seminare,

- Veroffentlichungen / Presse,

- Mailing-Aktionen,

- Reaktion auf Technologiegesuche,

- etc.

Die weiter oben genannten Patentverwertungsgesellschaften bieten seit
etlichen Jahren ihre Dienste zu kommerziellen Verwertung. Die meisten
dieser Gesellschaften sind allerdings sehr spezifisch auf bestimmte Branchen
festgelegt.

Ist ein Interessent am Erwerb einer Lizenz gefunden, stehen \Vertragsver-
handlungen an, die erfahrungsgeman sehr langwierig sein kénnen. Mit einem
Lizenzvertrag soll dem Lizenznehmer das Recht gegeben werden, das geistige
Eigentum des Lizenzgebers gegen Bezahlung zu nutzen. Gemeinsam ist das
Ziel, die Erfindung wirtschaftlich zu verwerten. Mit der Ausarbeitung eines
Lizenzvertrags wird ein Rechtsanwalt beauftragt.

12.7.1 Der wirtschaftiche Wert einer Erfindung

Die monetére Bewertung von Gewerblichen Schutzrechten - ganz allgemein
Intellectual Property / Intangible Assets - bereitet nach wie vor nicht nur aus
betriebswirtschaftlicher, sondern auch aus volkswirtschaftlicher Sicht grosse
Probleme.

Immaterielle Vermdgenswerte stellen heute eine nicht mehr zu unterschat-
zende Grosse dar. Bei einer konkreten Beschéftigung und einer intensiveren
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Auseinandersetzung mit diesen Gréssen werden diverse Fragen aufgeworfen,
die bislang nur wenig und dazu meist sehr vage beantwortet werden kdnnen.
Zwar existieren mit der Barwertmethode, dem Optionsmodell oder dem
Income bzw. Replacement Approach verschiedene Bewertungsverfahren.
Doch all diesen Verfahren lastet der Nachteil an, dass die fehlenden objekti-
ven Parameter zu erheblichen Unterschieden in den Bewertungsergebnissen
fuhren.

Die Ermittlung des Erfindungswertes ist letztendlich die Grundlage fiir die
Festlegung des Preises eines Schutzrechtes, der Erfindervergiitung, des Streit-
wertes bei gerichtlichen Auseinandersetzungen und der Lizenzgebduhren. Eine
Gegeniiberstellung der positiven und negativen Merkmale einer Erfindung
ist fur eine wirtschaftliche Abschétzung sehr hilfreich:

a) Technische Merkmale im Vergleich zum gegenwdrtigen technischen
Stand

*  Funktionsverbesserungen, z.B. geringeres Gewicht, besserer Wir-
kungsgrad, héhere Prazision, bessere Bedienung und Handhabung
sowie hohere Lebensdauer, Standzeit und Betiebssicherheit.

*  Kostensenkung, z.B. verringerter Materialverbrauch, kirzere
Bearbeitungszeiten, einfachere Bearbeitungsverfahren, geringere
Werkzeugkosten, schnellere Montage, weniger Bauteile, Verwen-
dung von Standardteilen.

* Bessere Verwendungs- und Einsatzchancen, z.B. handlichere Bau-
form, weniger Abfalle, weniger Verschleil3, weniger Nebenkosten,
weniger Energiebedarf, besseres Recyclingverhalten, gerduschar-
me Funktion, hohe Redundanz, universelle Anwendung.

*  Kritische Betrachtungen:

- Welche Funktionen werden im Vergleich mit den konkurrie-
renden technischen Ldsungen nicht erfillt?

- Sind die bendtigten Werkzeuge, Maschinen und Materialien
verfugbar?

- Werden Spezialisten zur Fertigung dieser Lésung bendtigt?

- Ist das erforderliche Know-How vorhanden?

- Sind restriktive gesetzliche oder politische Bestrebungen im
Gange?

- Werden die erfindungsspezifischen Vorteile in der Praxis
honoriert?

- Liegt das erfinderische Produkt im Trend?

- Gibtes Umgehungslésungen oder sind einfache Umgehungs-
mdoglichkeiten denkbar?

- Ist die neue Funktion bereits erprobt?

- Ist das Produkt neu?

- Hat sich das Produkt bewahrt?
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b)  Wirtschaftliche Merkmale
*  Verbesserung am Produkt, z.B. leichtere bzw. billigere Herstel-
lung, verbesserte Qualitat, Reduzierung der Herstellkosten, der
Vertriebskosten und der Wartungskosten.
*  Neuentwicklungen:

Wird ein neuer Markt angesprochen?

Welche Konkurrenzprodukte gibt es?

Mit welchem Marktanteil wird gerechnet?

Was waére die Idealldsung fur dieses Problem unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten?

Wie hoch ist die Marktakzeptanz?

Sind neue Vertriebswege erforderlich?

Sind Umsatzsteigerungen bzw. Gewinnsteigerungen zu er-
warten?

Sind weitere Einnahmen aus Verkauf oder Lizenzvergabe zu
erwarten?

Wird das Firmenimage aufgewertet?

Kann sich der Endverbraucher mit diesem Produkt identifi-
zieren?

12.7.2 Die Lizenz

Der Patentinhaber ist uneingeschrénkt berechtigt, die wirtschaftliche Ver-
wertung seiner Erfindung gegen regelméafige Lizenzgebiihren unbeschriankt
oder beschrankt an Dritte zu vergeben.

Mit dem Vertragsinhalt des sogenannten Lizenzvertrages wird die Uber-
lassung bestimmter Nutzungsrechte an geistigem Eigentum gegen Entgelt
geregelt. Auch die Weiterentwicklung dieser Rechte kann Teil der Verein-

barung sein.

Je genauer Art und Umfang der Lizenz festgelegt sind, umso geringer ist
die Gefahr, dass es zu Missverstandnissen und Streitfallen zwischen den
Vertragsparteien kommt.

Checkliste Lizenzvertrag

- Beschreibung des Vertragsgegenstandes

- ExKlusivitat/keine Exklusivitat

- Geographischer Geltungsbereich

- Sachlicher Geltungsbereich

- Haftung/ Haftungsausschluss des Lizenzgebers
- Gewdhrleistung

- Lizenzgeblhr

- Geheimhaltungsklausel
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- Informationsrechte

- Weiterentwicklung des Leistungsgegenstandes

- Laufzeit und Kundigungsfristen

- bei internationalen Vertragspartnern: anzuwendendes Recht und
Gerichtsstand

Es ist prinzipiell zwischen zwei Lizenzarten zu unterscheiden:

- Ausschliel3licheLizenz (exklusive Lizenz)

Dem Lizenznehmer wird vom Patentinhaber das alleinige Nutzungsrecht ein-
gerdumt, innerhalb des Umfangs des eingerdumten Rechts in einem bestimm-
ten Markt einer bestimmten Region die Rechte an der lizenzierten Erfindung
zu nutzen. Der Lizenzgeber darf fur das Lizenzgebiet keine weiteren Lizenzen
vergeben. Diese Lizenzart gewéhrt dem Lizenznehmer fast die gleichen
Rechte wie dem Patentinhaber, beispielsweise die Verteidigung der Erfindung
gegen Nichtigkeitsklagen, gegen Patentverletzungen, die Verwertung und
die Unterlizenzvergabe. Die Ausschliel3lichkeit erzielt im Allgemeinen auch
héhere Lizenzgebiihren als eine einfache Lizenz. Eine ausschlieBliche Lizenz
an einem Patent ist gemal § 34 PatG 81 in der Patentrolle registrierungsfahig.
Es ist zu sichern, dass die Lizenz auch ausgetibt wird! Meist wird hierzu eine
Klausel zur Ausiibungspflicht und eine Mindestlizenzgebiihr vereinbart. Wenn
von Hochschulen Lizenzen vergeben werden, verbleibt i.d.R. das kostenlose
Nutzungsrecht im Rahmen von Lehre und Forschung.

- Nichtausschlielliche Lizenz (einfache Lizenz)

Bei der nicht ausschliellichen Lizenz kann der Inhaber des Patents an meh-
rere Unternehmen Lizenzen im gleichen sachlichen und / oder regionalen
\ertragsgebiet vergeben, so dass der Lizenznehmer damit rechnen muss, dass
im selben Land mehrere Konkurrenten nach dem Patent / Gebrauchsmuster
produzieren diirfen, was auch den Patentinhaber selbst einschliesst.

Da dies den Monopolcharakter eines Patents/ Gebrauchsmusters schwécht,
winschen Lizenznehmer in der Regel ausschlieRliche Lizenzen zu erhal-
ten.

Fur den Lizenzgeber verringert sich dagegen das wirtschaftliche Risiko mit
der Vergabe von mehreren einfachen Lizenzen fur den Fall, dass ein Lizenz-
nehmer die Lizenz nicht ausubt.

Der Lizenzgeber muss den Lizenznehmer in die Lage versetzen, die Lizenz
auch ausuiben zu konnen. Wichtig dabei ist der Entwicklungsstand der Er-
findung. Ist eine Patentanmeldung vorhanden und mochte der potentielle
Lizenznehmer notwendige Entwicklungen zur Marktreife durchfiihren, bietet
sich der Abschluss eines Optionsvertrag an. Wahrend der vereinbarten Op-
tionszeit ist zu entscheiden, ob ein Lizenzvertrag (wesentliche Regelungen
bereits im Optionsvertrag vereinbart) abgeschlossen wird. Der Lizenzgeber
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erhélt eine Optionsgebuhr. Ebenfalls mdglich ist ein Forschungs- und Ent-
wicklungsvertrag.

Lizenzvertrége bieten eine breite Palette an Gestaltungsmdglichkeiten. Es
gibt keine festen Lizenzsétze, nur Richtwerte flr bestimmte Branchen.

Der jeweilige Lizenzsatz muss individuell ausgehandelt werden. Die H6he
der Lizenzgebuhr héngt z.B. ab von der Art des Produkts oder Verfahrens,
der Branche, der Marktsituation. Soweit es mdglich ist, wird die Gebuhr an
den Umsatz oder die Stuckzahl gekoppelt. Nachfolgend sollen exemplarisch
einige Lizenzgebiihren genannt werden, die sich auf dem Umsatz beziehen.
Deutlich wird auch die starke Branchenabhéngigkeit:

- 1-7% bei medizinischen Geréten;

- 5-15% bei Pharmazeutika

- 1-5% inder Biotechnologie

- 1-7% im Maschinenbau

- ca.5% Dbei optischen (Mess-)Geraten,

- 2-7,5% fur Mess- und Regelgerate,

- 1-45% fir Gerate der Nachrichtentechnik.

Im Zusammenhang mit der Lizenzgebuhr sollten auch die Abrechnungs- und
Zahlungsmodalitéten festgelegt werden. Als Lizenzgeber ist es zweckmalRig
und zielfiihrend, vertraglich das Recht zu fixieren, die Biicher des Lizenzneh-
mers einsehen zu dirfen bzw. einen Buchprifer dafiir einzusetzen.

Der Patentinhaber kann bereits bei der Patentanmeldung nach § 23 PatG
seine Lizenzbereitschaft beim Patentamt schriftlich bekunden, woraufhin
diese Bereitschaft in die Patentrolle eingetragen wird und die anfallenden
Jahresgebihren auf die Halfte ermaRigt werden.

Mit der Lizenzbereitschaft erklart sich der Patentinhaber gegeniiber dem
Patentamt schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen
eine angemessene Vergiitung zu gestatten. Diese Erklarung ist unwiderruflich
und wird zudem im Patentblatt veroffentlicht.

Wer eine auf diese Weise ausgewiesene Erfindung nutzen will, hat seine
Absicht dem Patentinhaber anzuzeigen und ist danach berechtigt, in der von
ihm angegebenen Weise mit der Nutzung zu beginnen. Es besteht naturlich
die Verpflichtung, dem Patentinhaber nach Ablauf jedes Kalenderviertel-
jahres Auskunft Giber die erfolgte Benutzung zu erteilen und die vereinbarte
Lizenzgebuhr nur an den Patentinhaber zu entrichten.

Die zu vereinbarende Lizenzgebihr kann auf schriftlichen Antrag eines
Beteiligten durch das Patentamt festgesetzt werden. Eine Anderung der
Lizenzhohe ist jeweils nach Ablauf eines Jahres auf Antrag moglich, sofern
sich neue Umsténde hinsichtlich der Patentnutzung ergeben haben.

Eine Alternative zur Lizenzbereitschaftserkldrung ist eine unverbindliche
Erklarung tber prinzipielle Lizenzinteressen, die ebenfalls in der Patentrolle
angezeigt und im Patentblatt verdffentlicht wird. An eine Einhaltung dieser
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Erklarung ist der Patentinhaber allerdings nicht gesetzlich gebunden. Es han-
delt sich dabei lediglich um eine Serviceleistung des Deutschen Patentamtes
zur FOrderung der Patentverwertung.

Auch bei Arbeitnehmererfindungen ist der Patentinhaber - also der Arbeit-
geber - berechtigt, zuséatzlich zur unternehmensbezogenen Nutzung Lizenzen
an Dritte zu vergeben. Es ist allerdings in 8 9 ArbNErfG sichergestellt, dafl
der Arbeitnehmererfinder am Lizenzerlos angemessen beteiligt wird. Sein
Anteil wird jedoch nicht auf Basis der Bruttolizenzeinnahmen, sondern auf
der Nettolizenzeinnahme berechnet, da dem Arbeitnehmer bereits erhebliche
Kosten bis zur Erlangung eines Lizenzvertrages entstanden sind. Im Regelfall
kann der Erfinder davon ausgehen, daf3 die Nettolizenz zwischen 15 und 50 %
der Bruttolizenz betridgt. Dartiber hinaus wird der Anteilsfaktor des Erfinders
beim Zustandekommen der Erfindung berticksichtigt, so daf sich der Eigen-
anteil des Arbeitnehmererfinders an der Bruttolizenz weiter verringert.

Das Deutsche Patentamt hat eine Datenbank (RALF) mit dem Ziel der
Schaffung eines Rechtsstands-, Auskunfts- und Lizenz-Férderungsdienstes
eingerichtet. Sie enthalt Angaben uber die Schutzrechte und Anmeldungen,
bei denen eine Lizenzbereitschaftserklarung oder eine Férderung durch das
Bundesministerium fir Bildung und Forschung (BMBF) vorliegt. Zudem sind
auch die Schutzrechte mit unverbindlichen Lizenzinteressenserklarungen er-
falit. FUr interessierte Lizenznehmer ist gegen eine entsprechende Gebilhr eine
Informationsdienst iiber neue Schutzrechte auf einem zu definierenden techni-
schen Sektor verftigbar. Zur ausfihrlichen Unterrichtung Uber diesen Service
kann die Benutzerinformation RALF angefordert werden (siehe Anhang).
Hinsichtlich einer einfacheren Abwicklung der Bestell- und Zahlungsmodali-
taten fiir die hdufige Inanspruchnahme ist die Einrichtung eines Bezugskontos
beim Schriftenvertrieb des Deutschen Patentamtes vorteilhaft.

12.7.3 Der Verkauf von Schutzrechten

Neben der Lizenzvergabe hat der Patentinhaber die uneingeschrénkte Mdg-
lichkeit, Schutzrechte an interessierte Dritte zu verkaufen. Der Patentver-
kauf ist aus Kostengriinden eine von freien Erfindern und der 6ffentlichen
Hand (Hochschulen und Universitédten) oft direkt angestrebte Verwertungs-
maoglichkeit. In einem Kaufvertrag ist die vollstandige Ubertragung eines
Schutzrechtes geregelt. In diesem Zusammenhang wird eine Umschreibung
der Patentanmeldung bzw. des erteilten Patentes auf den Kaufer erforderlich.
Bei der Ubertragung von Schutzrechten sind zwei Vorgange zu beachten. Es
handelt sich dabei zum einen um das privatrechtliche Abtretungsgeschéft
und zum anderen um das patentamtliche Umschreibungsverfahren. Dieses
zweiseitige Rechtsgeschéft erfordert Gbereinstimmende Willenserklarungen,
sowohl des Schutzrechtsinhabers als auch des Schutzrechtserwerbers. Zur
Rechtstibertragung muf? sowohl die Abtretungserklérung des Schutzrechtsin-
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habers beim Patentamt in beglaubigter Form vorliegen als auch die schriftliche
Annahmeerkldrung des Patenterwerbers.

Bei ausgehandelten Ratenzahlung zum vereinbarten Kaufpreis sollte in jedem
Fall eine Klausel eingeflochten sein, die festlegt, dass der Kaufer erst nach
Zahlung der letzten Rate rechtmafRiger Eigentumer des Patents wird oder bis
dahin Gber das Patent nur mit Zustimmung des Verk&ufers verfiigen darf.
Erzielt der Arbeitgeber aus der Patentverwertung ndmlich Einnahmen, so
beginnt auch die Pflicht zur Vergiitung der Erfinder. Unabhéngig von allen
entstandenen Kosten sind schlappe 30% der erzielten Bruttoeinnahmen an
den / die Erfinder zu zahlen!

In der jlingsten Zeit etablieren sich jedoch auch andere Formen der Patent-
verwertung durch Verkauf.

Aktuell steigt die Zahl der Unternehmen und Banken, die Patente nicht mehr
als tote Bilanzposten, sondern als Vermogenswerte mit Potenzial betrachten.
Firmen verkaufen eigene Patente an Leasingfirmen und leasen dann nur das
Nutzungsrecht zuriick: So verschwinden diese ganz aus dem Firmenvermdgen,
und der Verk&ufer kann sich tber den Verkaufserlds freuen.

Seit 2000 bietet Commerzleasing Unternehmen spezielle Sale-and-Lease-
back-\ertrége fur Patente an. Dabei kauft die Banktochter das Patent zu néchst
und vermietet das Nutzungsrecht dann an den Leasing-Nehmer zuriick.
Eine Grundfinanzierung aus eigenen Mitteln wird fiir Unternehmen immer
wichtiger. Auf der Suche nach entsprechenden Quellen riicken zunehmend
vorhandene Schutzrechte und Innovationen in den Fokus. Finanzfachleute,
Unternehmer und Erfinder liebdugeln deshalb mit einer Patentbdrse. Dieses
Thema taucht nach dem Bdrsencrash 2001und insbesondere in jlingster Ver-
gangenheit immer wieder mit gewisser RegelmaBigkeit auf.

Ein Marktplatz fir Patente, auf dem stiindlich oder taglich Angebot und
Nachfrage einen Preis ergeben, ist jedoch derzeit und auch in naher Zukunft
vollig unrealistisch. Patente kdnnen nicht wertpapierrechtlich verbrieft wer-
den. Eine Patenturkunde ist eine reine Beweisurkunde, die ausschlieRlich
die Patentinhaberschaft belegt. Sie ist nicht notwendig, um das Patentrecht
geltend zu machen. Das ist bei Wertpapieren grundséatzlich anders, da die an
sie geknupften Vermogensrechte nur der austiben kann, der die entsprechen-
den Urkunden auch inne hat. AuBerdem muss der Wert der Handelsware ein
gewisses Volumen ausmachen, damit regelmaiig Umséatze zustande kommen
kénnen. Beim ganz Uberwiegenden Teil der Patente ist das aber nicht im
Entferntesten der Fall.

In naher Zukunft sind jedoch Patent AGs realistisch, deren Geschéftszweck
alleinig im Erwerben und verwerten von Patenten liegt. Einen Anfang hat
seit Mitte 2006 damit die Firma Papst Licensing GmbH & Co. KG (Sankt
Georgen, Schwarzwald) gemacht. Die Firma betreibt den Patentaufkauf als
Geschaftsmodell. Sie kauft Patente und untersucht den Markt nach méglichen
Verletzungen. So deckt die Firma nicht nur Nachahmer auf, sondern bietet
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verdachtigen Herstellern auch gleich Lizenzvertrage fir die weitere Nutzung
der Technologie an.

Aus Griinden der Risikostreuung sollten jedoch keine einzelnen Schutzrechte
im Vordergrund stehen, sondern umfangreiche Portfolios. Die Aktien der
Patent AGs konnten dann an einer Borse gehandelt werden.

Ein weiteres Beispiel in dieser Richtung hat die Bank Credit Suisse hervor-
gebracht und sich als klassisches Vorbild fir einen Patentfonds offensichtlich
die Filmfonds gewdhlt. Bei Filmfonds muss man natiirlich wissen, was in
Hollywood gerade aktuell ist. Bei einem Patentfonds ist umfassende Kenntnis
darliber notwendig, welche Entwicklungen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine
prosperierende Zukunft haben werden.

Das von der Bank Credit Suisse jlngst realisiert Beispiel: Die Bank hat in
Zusammenarbeit mit der Finance System GmbH & Co. KG im Jahr 2006 einen
Fonds aufgelegt, der auf dem Patenthandel fult. \erkauft der Patentinhaber
seine ldee an den Fonds, erhélt er dafiir zunéchst einen von der vorherigen
Patentbewertung abhéngigen Betrag. Zeitgleich hat er das Recht, seine Idee
weiter zu nutzen. Der Emittent sucht allerdings parallel weitere Firmen, die
die Technologie in anderen Bereichen nutzen wollen. Diese missen Lizenz-
gebihren an ihn zahlen.

Im Vorfeld haben das Steinbeis-Transferzentrum (Berlin) und die Patev GmbH
(Munchen) rund 10.000 Unternehmen analysiert und daraus tber hundert
Patentportfolios ausgewahlt. Da der Handel mit Patenten in Deutschland
noch noch ganz am Anfang steht, ist das Bewertungssystem nach Einschét-
zungen der Fondsbetreiber aber noch nicht verlasslich. Ein Restrisiko bleibt
bestehen: Der Weiterverkauf von Patenten kann zwar einen Gewinn erzielen,
ob sich die geschiitzte Technologie jedoch dann auf dem Markt durchsetzt,
Ist ungewiss.

Davon sollen nicht nur Firmen profitieren, die ihre Patente im Fonds vermark-
ten. Auch Privatanleger hat die Bank im Blick. Bis zum Ende der Laufzeit
von dreieinhalb Jahren rechnet die Bank mit einer Rendite von etwa 18 %.
Nur wirtschaftlich rentable Patente sollen es in den Fonds schaffen.

Die Idee fiir den Patentfonds liegt im Technologietransfer: Schlieflich nut-
zen Unternehmen ihr Wissen zwar regelmaRig im eigenen Betrieb, doch das
Potenzial ihrer Technologie ist damit nicht ausgeschopft.

Um die Kapitalseite von innovativen Unternehmen zu starken, kdnnten Patente
in Zukunft sicherlich auch als Sicherheiten flir Schuldverschreibungen dienen,
oder kunftige Lizenzzahlungsforderungen als Sicherheiten abzutreten.

Die Verwertung von Erfindungen ist ein komplexer und schwieriger Prozess,
fur dessen Erfolg es kein Patentrezept gibt. Die Berticksichtigung der beschrie-
benen Grundsatze lasst einen Verwertungs- und damit einen kommerziellen
Erfolg fiir den Erfinder jedoch grundsitzlich wahrscheinlicher werden.



