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Erfolg durch Intellectual
Property Management

Die Bedeutung von gewerblichen Schutzrechten wird durch die Neugestaltung der gesetzli-

chen Rahmenbedingungen untermauert. In den USA sind sogar Geschiftsmodelle (Business

Modells) patentierbar, ohne dass den Erfindungen eine Technizitdt zu Grunde liegen muss.
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Die Patentierbarkeit von Soft-
wareanwendungen hat die betrof-
fenen Branchen erheblich beein-
flusst. Fithrende Unternehmen ha-
ben begonnen, ihr Wissen besser zu
nutzen, um sich strategische Vor-
teile gegeniiber ihren Wettbewer-
bern aufzubauen. Der Einzug der
Informatik in die Patentabteilun-
gen grosserer Gesellschaften hat
deren Analysefihigkeit und Schlag-
kraft auf dem Gebiet der gewerbli-
chen Schutzrechte erheblich gestei-
gert.

Zahlreiche Technologieunter-
nehmen wiinschen sich mittler-
weile nicht mehr nur die Verhinde-
rung des Nachbaus der eigenen
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Am ITEM wird Intellectual Property Management auf vier
verschiedene Felder Strategie, Prozesse, Struktur und Kultur

fokussiert. (ITEM, Uni st. Gallen)

Produkte. Als Zielsetzung gilt heu-
te auch die Bewahrung und Ver-
teidigung der unternehmerischen
Handlungsfreiheit mittels Intellec-
tual Propterty. Dazu zihlt auch,
Wettbewerber durch speziell abge-
stimmte Schutzrechte zu blockie-
ren, z. B. durch so genannte abhin-
gige Patente, die auf Basistechnolo-
gien und -patenten des Wettbewer-
bers aufbauen. Die vorgerichtliche
und gerichtliche Durchsetzung von
Schutzrechten dient auch in Euro-
pa immer hdufiger dazu, betriebs-
wirtschaftliche Interessen umzu-
setzen. Einige Unternehmen betrei-
ben deshalb Lizenzabteilungen,
die teilweise sogar als Profitcenter
strukturiert sind. Unterstiitzung
bei der Vermarktung von Schutz-
rechten bieten aber auch externe
Verwertungs- und Lizenzgesell-
schaften an. In Deutschland haben
mit der Anderung der Regelungen
fiir Erfindungen von Hochschul-
lehrern zahlreiche Hochschulen ei-
gene Verwertungszentren gegriin-
det.

Im Unternehmen gilt es einer-
seits die relativen Kosten zu mini-
mieren, andererseits die Wirkung
der Schutzrechte mit Blick auf die
Marktaktivititen zu optimieren.
Handlungsoptionen sind z.B. die
Optimierung der Linderportfolien
fiir die eigenen bzw. fiir die Pro-
dukte der Wettbewerber sowie die
Relevanz der Schutzrechte selbst.
So konnen z. B. Informationen, die
aus Kostengriinden nicht patentiert
werden sollen, veroffentlicht wer-
den, um eine Patentierung durch

IPM in St. Gallen

Der Arbeitskreis beginnt im
April 2003 am Weiterbil-
dungszentrum (WBZ) in
St.Gallen und endet im Sep-
tember 2003. Die teilneh-
menden Unternehmen aus
verschiedenen Branchen
entsenden eine/n oder zwei
Mitarbeitende.

einen Wettbewerber zu verhindern.
Ebenso kann auf so genannte Ein-
spruchsverfahren gegen erteilte Pa-
tente von Wettbewerbern verzeich-
tet werden, wenn diese durch den
Einspruch nicht tiber die potenziell
storende Wirkung des Patentes in-
formiert werden sollen. Mittels dis-
kret durchgefiihrter Recherchen
zur Erhebung von Stand-der-Tech-
nik-Material kann die Rechtsbe-
stindigkeit des betreffenden Pa-
tents trotzdem in Frage gestellt
werden und bilateral mit dem Pa-
tentbesitzer eine (aussergerichtli-
che) Einigung erzielt werden. Der
Vorteil: Das Patent besteht formal
weiter, stellt aber fiir das in diesem
Fall urspriinglich betroffene Unter-
nehmen keine Storwirkung mehr
dar.

Management von

Intellectual Property

Viele Unternehmen befinden
sich mit dem «klassischen Service»
ihrer Patentabteilungen hiufig in
der Zwickmiihle: Einerseits werden
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Das Geschift mit gewerblichen Schutzrech-
ten, im internationalen Jargon als Intellec-
tual Property Rights bezeichnet, boomt.
Der Bedarf an neuen Patentrechten ist
weltweit zwischen 1996 und 2000 von mehr
als 3,4 Mio auf das historische Maximum
von 9,6 Mio Patentanmeldungen gestiegen:
Ein Anstieg von rund 180 % und ein relati-
ves jahrliches Wachstum von 30%. Das US-
Patent- und Markenamt strebt bereits ein
Intellectual Property System an. Anderer-
seits steigt aber auch die weltweite Kritik an
den hohen Transaktionskosten und an der
Qualitdt der Patente (Kahin 2002). Der ge-

Bedeutung der gewerblichen Schutzrechte

9.6

nerelle IP-Trend ist v.a. im Vergleich zum globalen Wirtschaftswachstum zu sehen,
das 2001 lediglich 2,2% betrug und fiir 2003 auf 3,8% geschitzt wird (IMF).

1996
Weltweit steigende Anzahl an Patent-
anmeldungen.(QueIIe: Trilateral Statistical
Report 2001, EPO, JPO, USPTO)

2000

Experten benétigt, die Patent-
verfahren fiithren, intern Fachbera-
tung bieten und rechtliche Ausei-
nandersetzungen fithren konnen.
Andererseits nehmen die Anforde-
rungen an Portfolioaufbau und
-pflege im Hinblick auf die eigenen
Kosten und das Wettbewerbsum-
feld stetig zu. Viele Unternehmen
haben darum zusitzlich ein IP-
Portfoliomanagement aufgebaut,
das in der Wertschopfungskette vor
der Patentabteilung steht, aber eng
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mit der Entwicklung und den Ver-
antwortlichen vernetzt sind.

Wie mit Intellectual Property
umgehen, ldsst sich beispielsweise
anhand eines Rahmenwerks analy-
sieren. In dem vom ITEM der Uni-
versitit St. Gallen entwickelten An-
satz zum Intellectual Property Ma-
nagement wird auf die vier Felder
Strategie, Prozesse, Struktur und
Kultur fokussiert.

— Strategie: Setzen das Manage-
ment und die Mitarbeiter eines Un-
ternehmens Intellectual Property
als Schutz oder fur den Zugang zu
neuen Geschiftsfeldern ein?

— Prozesse: Stiitzt sich ein Unter-
nehmen nur auf wenige Solitire
oder ist es in der Lage, sein volles
Netzwerk fiir das Management von
Intellectual Property einzusetzen?
— Struktur: Ist die Organisation des
Patentwesens eher top down oder
eher bottom up strukturiert? Hat
die breite Organisation Zugang zu

relevanten Informationen? Wird
das kreative Potenzial im Unter-
nehmen genutzt?

—Kultur: Wie wird mit Routinevor-
giangen, wie mit Verdnderungsvor-
gangen umgegangen? Wie hoch ist
die Bereitschaft, Wissen friihzeitig
zu teilen und strategische Patente
anzumelden? Wie sind die Inter-
aktionen zwischen Erfindern und
Patentabteilung?

Arbeitskreis IPM

Das Institut fiir Technologiemana-
gement der Universitit St.Gallen
hat einen Arbeitskreis geschaffen,
wo Schwerpunktthemen im Hin-
blick auf Intellectual Property Ma-
nagement behandelt werden.

Dabei lernen die teilnehmenden
Unternehmen den aktuellen Stand
zum Intellectual Property Manage-
ment in Theorie und Praxis ken-
nen. Zusammen mit weiteren Un-
ternehmen erhalten sie wertvolle
Inputs aus Forschungssicht.

Der Nutzen fiir die Teilnehmer
besteht im Erfahrungsaustausch
und dem Einblick in andere Bran-
chen. Erkenntnisse aus Fallbeispie-
len erfolgreicher Unternehmen
(Success-ful Practice) werden ge-
wonnen sowie der Zugang zu State-
of-the-art aus Theorie und For-
schung ermoglicht. Es werden
(neue) Losungen entwickelt oder
bestehende Ansitze des eigenen
Unternehmens optimiert.

Proaktives Patentmanagement
fithrt zu grossen Wettbewerbsvor-
teilen, IPM kann strategisch einge-
setzt werden. Im Arbeitskreis findet
eine vertiefte Auseinandersetzung
mit der Materie statt.

Prof. Oliver Gassmann, Direktor des ITEM
Martin Bader, Dipl.-Ing., St. Gallen
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