0055/06#014-88 — Seite 1-2

3 ngel
()
£
2 QQQQOO@ 9
©
S .
2 patent | marke | design | lizenz patentanwaltskanzlei
= 4]
o el
~ o~
§ 522 g
] ~ »H S
- 2 09K 25 ¢©
2 © J¥ox _ TEX
© E‘EEI\,\ T’T)'_mm
2 8 SR o2 E x5
s O ® 20 ng%’ 5 C
Eo! 2988 [ &8¢ c=
gy o O=C ¥ 205 cig
285 9f0o c2cc ®z
25 oYY 8530 c 5
T EtRN zof+ 28Caa €8
g¥N 38, Bogoo ®8kE
253 s 5% E855 879
GEX 30L2° o000 @l

Gebuhrenersparnis durch Lizenzbereitschaftserklarung

Die fir die Aufrechterhaltung eines Patents an das Patentamt zu zahlenden Jahresgebihren
stellen insbesondere in héheren Laufzeitjahren eine nicht unerhebliche Kostenbelastung dar.
Fir Deutsche Patente lassen sich diese jahrlich anfallenden Gebulhren um die Halfte reduzie-
ren, indem der Inhaber eine Lizenzbereitschaftserklarung nach § 23 PatG abgibt. Diese
Lizenzbereitschaftserklarung stellt eine Besonderheit im Patentrecht dar und ist als verbind-
liches Angebot an die Allgemeinheit zu verstehen, die Benutzung der patentierten Erfindung

gegen eine angemessene Vergltung zu gestatten.

Ein wesentlicher Vorteil der Abgabe einer Erklarung gemalB § 23 PatG besteht fir den
Patentinhaber darin, dass sich die kinftig fallig werdenden Jahresgebihren um die Halfte
ermaligen, sobald die Erklarung beim Amt eingegangen ist. AuBerdem erhéhen sich die
Chancen, das erworbene Patent durch Lizenzvergabe einer erweiterten Verwertung zuzufih-

ren.

Die Vergabe einer Lizenz bedeutet grundsatzlich, einem Dritten ein positives Benutzungs-
recht an einem gewerblichen Schutzrecht (z.B. Patent oder Marke) einzurdumen. Die Bereit-
schaft zur Lizenzvergabe kann vom Patentinhaber (bzw. dessen Vertreter) schriftlich gegen-
Uber dem DPMA erklart werden. Jedoch ist zu beachten, dass eine solche Erklarung nur
abgegeben werden kann, wenn im amtlichen Register noch kein Vermerk tber die Einrau-

mung einer ausschlieBlichen Lizenz an dem betroffenen Patent eingetragen ist.

Die verbindliche Lizenzbereitschaftserklarung wird vom Patentamt in das Register eingetra-
gen und im Patentblatt veroffentlicht. Nach Eintragung der Erklarung steht es jedermann
frei, die beabsichtigte Benutzung der Erfindung gegenliber dem Patentinhaber bzw. seinem
Vertreter schriftlich anzuzeigen. Dabei ist es erforderlich, dass in der Anzeige des potenziel-
len Lizenznehmers angegeben wird, in welcher Weise die Erfindung benutzt werden soll.
Sind die zuvor genannten Kriterien erfillt, ist der Anzeigende ohne weiteres berechtigt, die

Erfindung in der von ihm angegebenen Weise zu benutzen. Einer ausdricklichen Zustim-
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mung des Patentinhabers bedarf es nicht. Weiterhin ist der Lizenznehmer verpflichtet, dem
Patentinhaber vierteljahrlich Auskunft Gber die erfolgte Benutzung zu erteilen und die erfor-
derliche Lizenzgebihr zu entrichten. Versdumt es der Lizenznehmer, seinen Pflichten in
gehdriger Zeit nachzukommen, kann der Patentinhaber ihm notfalls die Weiterbenutzung

der Erfindung untersagen.

Die zu zahlende Lizenzgebuhr soll vorrangig zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer zu
marktiblichen Bedingungen ausgehandelt werden. Kommt eine Einigung nicht zustande,
wird eine angemessene Lizenzgeblhr auf schriftlichen Antrag des Lizenznehmers oder des
Lizenzgebers vom Patentamt festgesetzt. Nach Ablauf eines Jahres seit der letzten Festset-
zung kann jeder davon Betroffene die Neufestsetzung der Verglitung beantragen, wenn
Umstande eingetreten oder bekannt geworden sind, welche die festgesetzte Vergltung

offenbar unangemessen erscheinen lassen.

Die Ricknahme der Lizenzbereitschaftserklarung kann jederzeit gegeniber dem DPMA
schriftlich erklart werden, vorausgesetzt, dass dem Patentinhaber noch keine Anzeige eines
Dritten zur Benutzung der Erfindung vorliegt. Die Riicknahme wird mit Einreichung wirksam
und |8st fir den Patentinhaber die Verpflichtung aus, den Differenzbetrag, um den sich die

bisher fallig gewordenen Jahresgeblhren ermafigt haben, an das DPMA zu entrichten.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Abgabe einer Lizenzbereitschaftserklarung dem
Patentinhaber einerseits die Moglichkeit bietet, sein Interesse an der Vergabe von Lizenzen
an seinem Schutzrecht &ffentlich kund zu tun und andererseits Gebihren zur Aufrechterhal-
tung des Schutzrechtes teilweise einzusparen. Die Abgabe einer Erklarung gemal3 § 23 PatG
scheidet aber aus, wenn der Patentinhaber Dritten (bei denen es sich auch um unmittelbare
Konkurrenten handeln kann) keinesfalls Nutzungsrechte am Patent einrdumen will. Sofern Sie
eine nahere Beratung zu dieser Moglichkeit der Gebihrenersparnis oder zum Thema Lizen-
zen im Allgemeinen winschen, stehen wir lhnen hierfir gern in einem personlichen

Gespréch zur Verfigung.



