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Zielformulierung

Diese Lektion leitet die Bedeutung des gewerblichen Rechtsschutzes flr die
Okonomie und den Schutz von Innovationen her. Dabei werden sowohl kurz
und Uberblicksartig die wesentlichen Schutzrechtsarten dargestellt, als auch
auf regionale Unterschiede zwischen dem deutschen, schweizerischen und
Osterreichischen Rechtssystem hingewiesen.

Des weiteren wird eine Einfiihrung in gangige Konzepte und Bausteine des
Patentmanagements gegeben und das St. Galler Konzept zum strategi-
schen Patentportfoliomanagement vorgestellt. Zahlreiche Minifallbeispiele
erfolgreicher Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen runden die Aus-
fihrungen ab.
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1 Grundlagen von gewerblichen Schutzrechten
1.1 Strategien zum Schutz von Innovationen

Innovationen erfolgen am Anfang des 21. Jahrhunderts unter besonderen
Rahmenbedingungen: Die Unternehmensumwelt ist gepragt durch hohe
Dynamik und Komplexitat sowie Globalisierung des Wettbewerbs, welche
den Erfolgsquoten von Innovation entgegenstehen. Nach einer Untersu-
chung von Kienbaum sind lediglich 0,6% aller Innovationsideen kommer-
zZiell erfolgreich. In der Pharmaindustrie liegt die Erfolgsrate gar bei
1:10.000. Die Anforderungen an das Management von Innovationen haben
sich in vielfacher Weise erhéht: Globalisierung des Wettbewerbs, Explosi-
on des technischen Wissens, Technologiefusionen, Dezentralisierung des
Wissens, Eskalation von Innovationskosten, kirzere Innovationszyklen und
Beschleunigung der Innovationsdiffusion.

Globalisierung des Wettbewerbs: Die Wettbewerbsintensitat hat mit zu-
nehmender Offnung von nationalen Grenzen und der Expansion multinati-
onaler Unternehmen zugenommen. Die Ubernahme der PC-Sparte von
IBM durch den chinesischen Wettbewerber Lenovo in 2004 ware noch vor
wenigen Jahren undenkbar gewesen. Deshalb reicht es heute in zahlrei-
chen Branchen nicht mehr aus, die eigenen Produkte nur lokal zu vertrei-
ben und zu schiitzen. Die Macht der Skaleneffekte in der Produktion, ver-
bunden mit dramatisch sinkenden Transport- und Informationskosten, for-
ciert globale Aktivitaten.

Explosion des technischen Wissens: Die Wissensmenge verdoppelt
sich alle sieben Jahre. Wahrend die Anzahl der wissenschaftlichen Jour-
nals zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch bei 100 lag, wuchs diese 1850
auf 1.000, um 1900 auf 10.000 und im Jahr 2000 auf ungefahr 100.000.
Dabei ist circa 80% des technischen Wissens in Form von Patentschriften
veroffentlicht. Uber 90% der in den Patentdokumenten offen gelegten In-
formationen sind ohne Schutz, da diese entweder bereits abgelaufen, zu-
rickgewiesen, zurlickgezogen oder nicht verlangert wurden (Ehrat 1997).
Der gréBte Teil des technischen Wissens aus Patentschriften ist somit
nicht nur offen zugénglich, sondern kann sogar frei genutzt werden.

Technologiefusionen: Immer starker findet eine Verschmelzung von tech-
nologischen Wissenschaftsgebieten statt. Nach Einschatzung der OECD
(1998) erdffnen die interdisziplindren Forschungsarbeiten das gréBte Po-
tential in den nachsten zwei Jahrzehnten. Elektronik verschmilzt mit Optik
(Optronic), mit Mechanik auf mikrotechnischer Ebene (Mechatronic) und
mit Biologie (Biotronic). Die bedeutenden Durchbriche bei der Kartierung
und Identifizierung des menschlichen Genoms sind Ergebnis einer engen
VerknUpfung von Informatik und Gentechnologie. Auf solchen neuen Ge-
bieten besteht daher auch ein groBes Schutzbedurfnis: IBMlag 2003 im
Bereich Biotechnologie weltweit bereits auf Platz sieben bezliglich der An-
zahl an Patenten.

Dezentralisierung des Wissens: Durch die gestiegene Globalisierung von
F&E in transnationalen GroBunternehmen sind weltweit dezentralisierte
Kompetenzzentren entstanden. Europaische Unternehmen geben 30%
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ihrer F&E-Aufwendungen im Ausland aus; bei Schweizer Unternehmen
liegt diese Quote sogar bei tiber 50%. Generell kann ein deutlicher Trend
hin zu integrierten Netzwerkstrukturen mit klar definierten F&E-
Kompetenzzentren festgestellt werden. Durch die Dezentralisierung hat die
Komplexitat von Innovationsprozessen deutlich zugenommen. Der Einsatz
von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien wird unab-
dingbar und eréffnet neue Innovationsformen, beispielsweise internetbasie-
rende Innovationsnetzwerke (Gassmann 2001).

Eskalation von Innovationskosten: Aufgrund der hohen Technologiedy-
namik und den gestiegenen Anforderungen steigen die F&E-Kosten dra-
matisch an. Gleichzeitig sind die 90er Jahre durch eine Reduktion von
zentralen Forschungsgeldern in der Industrie gekennzeichnet: In Unter-
nehmen wie ABB musste die Corporate Research in den 80er Jahren nur
20% Uber Geschaftsbereiche finanzieren; der grdBte Teil der Forschungs-
finanzierung erfolgte Gber Konzernumlage. Heute missen 80% der For-
schungsmittel Gber die Geschéftsbereiche oder sonstige Drittmittel er-
bracht werden. Ein zunehmender Anteil des F&E-Budgets wird dabei fir
Schutzrechte aufgebracht. In technologieintensiven Branchen flieBen bis
zu 5% des F&E-Budgets in die Generierung und den Erhalt von gewerbli-
chen Schutzrechten, zuzlglich Kosten flr Durchsetzung oder Verteidigung
von eigenen Positionen.

Kirzere Innovationszyklen: Trotz steigendem F&E-Aufwand mussen die
Unternehmen immer mehr Produkte in immer kirzerer Zeit entwickeln. Ein
wesentlicher Grund liegt darin, dass Innovations- und Technologiefiihrer-
schaft, ungeachtet steigender F&E-Kosten, zum entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor geworden sind (von Braun 1994). Der Innovationszyklus einer
mechanischen Schreibmaschine lag beispielsweise noch bei 25 Jahren, bei
einer mikroprozessorgesteuerten Schreibmaschine liegt dieser mittlerweile
bei 5 Jahren. Betrachtet man neuere Substitutionsprodukte wie Notebooks
und Palmtops, so sinkt der Innovationszyklus auf wenige Monate. Die Risi-
ken einer verspateten Markteinflihrung steigen.

Beschleunigung der Innovationsdiffusion: Als Resultat der Globalisie-
rung des Wettbewerbs, der kiirzeren Innovationszyklen und der stetigen
Verscharfung der Kostensituation hat sich die Diffusion von Innovation be-
schleunigt. In der Elektronikindustrie bendtigt es inzwischen wenige Mona-
te, bis beispielsweise chinesische Wettbewerber die Produktinnovation als
kostenglinstiges Imitat auf den Markt bringen. In der Spielzeugindustrie
kann dies bis auf wenige Wochen reduziert sein. Der Schutz von Innovati-
on wird fUr technologieintensive Unternehmen immer wichtiger, um die In-
vestitionen in die Produktentwicklung zu amortisieren. In der Automobilin-
dustrie werden durchschnittlich 4—-5% des Umsatzes in F&E reinvestiert, in
der Pharmaindustrie sind dies immerhin bis zu 20%.

Die zentralen Herausforderungen fir das Management von Innovation in
Unternehmen lassen sich zusammenfassen in Komplexitat, Dynamik und
Kosten. Zukunftsorientierte Unternehmen versuchen nach den intensiven
Restrukturierungswellen der letzten Jahre Vorsprung durch Innovation zu
erreichen. Um dem harten Kostenwettbewerb zu entgehen, wird versucht,
Differenzierungsvorteile beim Kunden zu erzielen. Neue Produkte in der
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Elektro-, Telekommunikations- und Softwareindustrie sind meist mit Leis-
tungssteigerung und Kostensenkung gleichzeitig verbunden. Innovation
beschrankt sich aber nicht auf die Entwicklung neuer Produkte, sondern
umfasst auch die Entwicklung neuer Service- und Geschaftsmethoden. Als
wesentlicher Bestandteil des Innovationsmanagements gilt daher, die Diffe-
renzierungsvorteile beim Kunden mdglichst nachhaltig zu gestalten und
standig zu erneuern.

Innovationen sind in den hoch industrialisierten Landern fir die Halfte des
wirtschaftlichen Wachstums verantwortlich und damit volkswirtschaftlich
von hoher Bedeutung. Um sich hohe Investitionen in die Zukunft leisten zu
kénnen, missen spater erzielte Monopolgewinne in Form von temporaren
Wettbewerbsvorteilen gehalten werden. Geeignete, situativ angepasste
Schutzstrategien flr die eigene Innovation sind daher erforderlich. Fakti-
sche Schutzstrategien werden dabei zunehmend durch Juristische erganzt
(Abb. 1).

langerfristiger schneller
nachhaltiger Wettbewerbsvorteile besser
durch temporare gunstiger
Monopolgewinne
Juristische Schutzstrategien Faktische Schutzstrategien
» Patente » Kurze Time-to-market bei globalen
> Marken Produkten mit hoher Aktualitéts-

attraktivitat, z.B. Designermode

» Gebrauchsmuster > Geheime Prozesse und Verfahren, z.B.

» Geschmacksmuster Coca-Cola
» Geheimhaltung des Quellcodes in der
W W, Software, z.B. Schindler-Steuerung
g » Aufbau von starken Distributions-
l\ kanélen, z.B. Tupperware

} » Quasi Monopole, z.B. Hewlett-Packard

» Bindung starker Lieferanten und
Beherrschung der Wertschépfungs-
kette, z.B. Alusuisse

Unterstitzen und verstarken
faktische Schutzstrategien

» Schaffung von Kundenbindung durch
Pole-Position, z.B. Straumann

» Volumenvorteile durch Pionieraktivitat
und damit Kostenvorteile, z.B. Swatch

» Aufbau eines starken Markenimages,
z.B. Haribo

Quelle: Gassmann und Bader (2004b)

Abb. 1. Juristische und faktische Schutzstrategien erganzen sich.
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Der erganzende Einsatz von Schutzrechten betrifft in zunehmendem MaBe
auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). 70% aller Patentanmelder
am Europaischen Patentamt halten nur 1 Patent. In der durch KMUs ge-
pragten Mébelzulieferindustrie hat sich beispielsweise eine neue Wettbe-
werbskomponente etabliert: Seit Anfang der 90er Jahre werden verstarkt
Patente und Gebrauchsmuster angemeldet. Die Branche steht unter einem
hohen Preis- und Leistungsdruck. Design allein reicht nicht mehr aus, um
langerfristig bestehen zu kénnen, und schon gar nicht mehr in Form von
kurzfristig vor der Fachmesse angefertigten Prototypen. Die Realitat: ,Preis
schlagt Schénheit!“ — zumindest bei groBen Volumina. Heute spielt die
rechtzeitige Erkennung von Trends und die Entwicklung von entsprechen-
den technischen Losungswegen in der Mdbel- und der Mdbelzulieferindust-
rie eine wichtige Rolle. Dabei ergibt sich das Problem: Wie kann verhindert
werden, dass aufwendig entwickelte und verkaufsrelevante, technische
Funktionalitaten direkt vom Wettbewerb ibernommen werden kénnen? Der
Vorarlberger Mdbelzulieferer Julius Blum halt bereits mehr als 1.000 ge-
werbliche Schutzrechte in den Bereichen Schubkéasten, Fihrungen, Schar-
niere sowie Verbindungsbeschlage und mischt damit die Branche auf: So
wurden die im Kiichenbereich zum Standard gewordenen Dampfungsele-
mente flr Schubkasten friihzeitig durch zahlreiche Patentanmeldungen
geschitzt und der Wettbewerb in dieser Nische stark zu Gunsten der eige-
nen Unternehmensaktivitaten beeinflusst.

Eine zielgerichtete FUhrung von Innovationsprozessen und deren nachhal-
tige Absicherung mittels juristischer Schutzstrategien ist daher zentrale
Aufgabe innovationsorientierter Unternehmensfihrer. Kritische Erfolgsfak-
toren von innovativen Unternehmen sind kreative, motivierte Mitarbeiter,
neuerungsoffene Prozesse, hohe Inventionsaktivitat bei gleichartiger Um-
setzung, veranderungsoffene Kultur sowie eine systematische Flankierung
von Innovation durch Schutzstrategien, z.B. Patente.

Der Schutz von Innovationen mittels gewerblicher Schutzrechte ist deshalb
nunmehr zum festen Bestandteil des Innovationsmanagements geworden.

1.2  Entstehung des gewerblichen Rechtsschutzes

Das Konzept der Verleihung eines zeitlich begrenzten Ausschlussrechts als
Belohnung kreativer Leistung blickt auf eine lange Tradition zurlick. So
geht die Geschichte des Patentwesens nach derzeitigem Wissensstand
maoglicherweise bis in die Antike zwischen 700 bis 500 v. Chr. zurlck (Kurz
2000): In der griechischen Kolonie Sybaris soll Kéchen, die ein besonderes
und ausgezeichnetes Gericht erfunden hatten, ein exklusives Ausschluss-
recht fir ein Jahr zugesprochen worden sein. Nur der ,Urheber-Koch® war
wahrend dieses Zeitraums berechtigt, die Speise zuzubereiten und daraus
Nutzen zu ziehen. Dieser Regelung lag die Idee zu Grunde, anderen einen
Anreiz zu bieten, Ahnliches zu tun und die Kochkultur weiterzuentwickeln.

Im Spéatmittelalter und in der aufkeimenden Renaissance in Italien bildete
sich auf Basis eines sich entwickelnden Frihkapitalismus der Gedanke der
Férderung des einheimischen Gewerbes heraus. Insbesondere die vom
Handel lebenden italienischen Stadtstaaten, wie beispielsweise Florenz
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und Venedig, begannen damit, Anreize fir neues oder zur Verbesserung
existierenden Gewerbes und zur Bewaltigung technischer Probleme einzu-
fihren. So wurden zunachst Preise und Belohnungen zur Férderung der
Erfindertatigkeit vergeben. Eine Weiterentwicklung war die Verleihung von
zeitlich beschrankten Privilegien fur technische Innovationen. In Bezug auf
den heutigen Erfindungsschutz lagen bereits folgende Anforderungsmerk-
male vor: Die Neuheit der Erfindung im In- und Ausland, die Urheberschaft
des Erfinders, der Rechtsanspruch des Erfinders auf die Erteilung des Er-
findungsschutzes und die Zusprechung eines territorial und zeitlich be-
schrankten Ausschlussrechts.

Einer der bekanntesten, friihen Privilegieninhaber des 15. Jahrhunderts
wurde der als erster ,Klnstler-Ingenieur” der Renaissance geltende, floren-
tinische Architekt Filippo Brunelleschi, der insbesondere als Erbauer der
Kuppel des Doms Santa Maria del Fiore von Florenz bekannt ist. Er kon-
struierte ein Frachtschiff, mit dem schwere Gesteinsblocke auf dem flachen
Wasser des Arno nach Florenz transportiert werden konnten. Auf Grund
eigener Initiative erhielt er 1421 ein dreijahriges Privileg zur ausschliefli-
chen Nutzung seiner Erfindung sowie darlber hinaus fir den Bau neuarti-
ger Transportschiffe im Allgemeinen. Dieses Privileg wird von zahlreichen
Autoren als erstes Erfindungspatent in der Geschichte des gewerblichen
Rechtsschutzes gesehen, da sowohl Urheber als auch Privilegieninhaber
dieselbe Person ist. Ferner ist die Offenbarung der Erfindung gegentiber
der Offentlichkeit an eine Kompensation in Form des Privilegienschutzes
geknipft — Brunelleschi hatte darliber hinaus zahlreiche andere Erfindun-
gen, wie beispielsweise seine Lastenaufziige, durch Geheimhaltung vor
dem Nachbau durch Dritte geschitzt und hatte zusatzlich die Einzelteile
durch verschiedene Handwerker anfertigen lassen.

Das erste kodifizierte Patentgesetz der Welt geht auf das Jahr 1474 zurlick
und wurde vom venezianischen Stadtstaat eingefthrt. Es sicherte Erfindern
die Urheberrechte an inren Werken zu und verbot die freie Nachahmung.
Geregelt waren sowohl die Vergabe von Privilegien fir Erfindungen als
auch fur den Technologieimport von Erfindungen Dritter, so genannte Ein-
fhrungspatente. Beide Regelungen waren rechtlich gleichgestellt.

In der zweiten Hélfte des 15. Jahrhunderts entwickelte sich das Patentrecht
in der Folge auch in anderen europaischen Staaten. Insbesondere in Eng-
land, im damaligen Deutschen Reich, in den Niederlanden und in Frank-
reich entstanden dann jedoch zum Teil sehr unterschiedliche Rechtssys-
teme zum Schutz von Innovationen. 1624 trat in England das ,Statute of
Monopolies® in Kraft, das die Erteilung eines Patents nur dem ersten und
wahren Erfinder gestattete und eine willkirliche Preisgestaltung von pa-
tentgeschtzten Produkten einschrankte. Wahrend der fortschreitenden
Industrialisierung im 19. Jahrhundert wurden Schutzrechte zunehmend zur
Kontrolle des Glterhandels eingesetzt. 1883 wurde schlussendlich die Pa-
riser Verbandstibereinkunft (PVU) geschlossen, die den Patentanmeldern
in allen Mitgliedsstaaten eine gleiche Behandlung garantierte. Heute geho-
ren der PVU Uber 160 Staaten an. Zur Erleichterung von Patentrecherchen
wurde in Den Haag das Internationale Patentinstitut (//1B) gegrindet, wo-
durch sich ein Trend zur Internationalisierung etablierte. Dieser flhrte dann
in Washington im Jahr 1970 zur Unterzeichnung des Patent Cooperation
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Treaty (PCT) und im Jahr 1978 zur Griindung des Europédischen Patent-
amts (EPA).

Deutschland: In Deutschland trat 1877 das erste einheitliche deutsche
Patentgesetz in Kraft, und zwar mit dem Ziel, die bis dahin gebrauchliche
Vergabepraxis von Privilegien und Monopolen zu harmonisieren.

Schweiz: Das Eidgendssische Institut flir Geistiges Eigentum wurde 1888
gegriindet. Es ist fir die Belange des Geistigen Eigentums, das heif3t Pa-
tente, Marken, Design und Urheberrecht, in der Schweiz zustandig. Am 1.
Januar 1996 erhielt es den Status einer selbstandigen 6ffentlich-rechtlichen
Anstalt.

Osterreich: 1897 trat in Osterreich das erste Patentgesetz in Kraft. Das
Osterreichische Patentamt ist neben Patenten auch fir Muster und Marken
zustandig und fihrt Recherchen durch. Im Rahmen einer zum 1. Juli 2005
wirksamen Gesetzesnovelle wurde zudem das &sterreichische Patentge-
setz an internationale Standards angepasst.

Erstaunlicherweise ist bis heute in der Historie nicht eindeutig belegbar,
dass ein System der gewerblichen Schutzrechte im Allgemeinen und eines
Patentsystems im Besonderen flir den technischen und wirtschaftlichen
Fortschritt auf Landes- und Firmenebene notwendig oder ausreichend war
(Granstrand 1999). Dennoch besteht weitgehend Einigkeit dartber, dass
gewerbliche Schutzrechte einen positiven Einfluss auf die Geschwindigkeit
des technischen Fortschritts hatten, und dass es bisher kein besseres An-
reizsystem fUr den technischen Fortschritt im gewerblichen Bereich gege-
ben hat (North 1981).

Die gegenwértigen Patentsysteme basieren beispielsweise auf einem frei-
willigen Vertragsschluss zwischen Erfinder und Staat. Der Erfinder teilt sein
Wissen Uber die Erfindung der Offentlichkeit mit und leistet damit zumin-
dest indirekt einen Beitrag zum technischen Fortschritt. Im Gegenzug er-
halt dieser das Ubertragbare, temporare und exklusive Recht, Dritten die
kommerzielle Nutzung seiner Erfindung zu untersagen (Verbietungsrecht).

Die Vergabe von limitierten Monopolrechten als Belohnung fir den Einzel-
nen ist somit an eine vorausgehende kreative Leistung gebunden, mit der
die Offentlichkeit bereichert wird. Das Belohnungssystem sollte dabei der-
gestalt ausbalanciert sein, dass die Monopolrechte limitiert werden, z.B.
hinscihtlich Zeit, Territorium und Umfang, damit noch hinreichend Anreize
fir weitere kreative Leistungen gegeben sind. Indem das Individuum aus
eigenem Antrieb Werte fir sich generiert, werden auch Werte flr die All-
gemeinheit geschaffen.

Patentsysteme sind eine Mdglichkeit, die Generierung und Verbreitung von
technischem Wissen und Innovationen zu stimulieren — wie vorgehend be-
schrieben, kdnnten vergleichbare Effekte, aber auch durch andere Beloh-
nungs- oder Vertragssysteme erzielt werden.

Die generellen Ziele der heute ausgepragten Patentsysteme kdnnen wie
folgt zusammengefasst werden (Granstrand 1999):
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e Stimulierung von Erfindungen und Investitionen in Forschung und
Entwicklung;

e Stimulierung der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen
durch direkte Investitionen in Produktion und Marketing oder Tech-
nologiehandel;

e Stimulierung der Veroffentlichung von technischen Informationen.

1.3 Schutzrechtsarten

Zur Klarung der begrifflichen Ausgangslage beziiglich gewerblicher Schutz-
rechte sollten zunachst die Begriffe Geistiges Eigentum und Geistige Ei-
gentumsrechte erlautert werden. Haufig werden in der Fachliteratur auch
die entsprechenden englischsprachigen Ausdrlcke Intellectual Property
und Intellectual Property Rights verwendet.

Die Terminologie geht auf den Begriff Eigentum/Property zur(ck, der sich
auf materielle Ressourcen bezieht. Der Begriff Geistig/ Intellectual hingegen
beschreibt die immaterielle Eigenschaft der Ressource. Der Umgang damit
wird durch entsprechende Rechte/Rights geregelt (siehe auch Winter 1987
und Bouchaert 1990). Es gibt verschiedene Kategorien geistiger Eigen-
tumsrechte: Dem Schutze der Ergebnisse geistigen Schaffens auf dem
gewerblichen Gebiet dienen:

e Patente,

o Gebrauchsmuster,

e Geschmacksmuster,

e Topographieschutzrechte,

e Sortenschutzrechte,

e Kennzeichenrechte (friher: Warenzeichen).
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Dem Schutze der Ergebnisse geistigen Schaffens auf dem kulturellen Ge-

biet dienen:

Urheberrechte

Analog wurde friher eine Unterscheidung zwischen Industrial und
Intellectual vorgenommen. Dabei wurde der Begriff Intellectual Pro-
perty eher fir den Urheberschutz und der Begriff Industrial Property
fur Patente, Geschmacksmuster und Marken angewandt (Plant
1974).

In Tabelle 1 ist ein genereller Uberblick tber die verschiedenen
Schutzrechtsarten aufgeflihrt, die im Folgenden noch weiter vertieft
werden (siehe auch Diller 1994, Rebel 2003, lizhéfer 2002). Aufge-
fuhrt sind ferner der jeweilige Schutzgegenstand, inwiefern ein Ver-
fahren erforderlich flr die Schutzrechtsentstehung ist und ob dabei
eine materiellrechtliche Prifung erfolgt sowie die maximal erreich-
bare Schutzdauer.

Schutzrechtsart Schutzobjekt Anmelde- Pri- Maximale
erfordernis | fung Laufzeit

Patent technische Erfin- ja ja 20 Jahre
dung

Gebrauchsmuster technische Erfin- ja nein 10 Jahre
dung (keine Verfah-
ren)

Geschmacks- Gestaltung ja nein 25 Jahre

muster

Topographie Halbleitertopogra- ja nein 10 Jahre
phie

Kennzeichen Marke, ja ja alle 10 Jahre
geschéftliche nein verlangerbar
Bezeichnung,
Herkunftsangabe nein

Sortenschutz Pflanzensorte ja ja 25/30 Jahre

Urheberrecht Werke der Literatur, nein nein bis 70 Jahre
Kunst, Wissen- nach Tod des
schaft, Software Urhebers

Tabelle 1. Uberblick der Schutzrechtsarten (deutscher Rechtsraum).
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o Patente

Checkliste

/ f Was ist ein Patent?

Ein Patent verleiht seinem Inhaber das Recht, fur
ein bestimmtes territoriales Gebiet und fir einen
begrenzten Zeitraum Dritten untersagen zu kon-
nen, die Erfindung gewerblich zu nutzen, insbe-
sondere herzustellen, zu gebrauchen, anzubie-
ten, zu lagern, zu importieren oder zu verkaufen.

P N\
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In Europa 16st eine Erfindung im rechtlichen Sinne ein technisches
Problem mit den Mitteln der Technik (IGE 2004). Ein Patent fir eine

Erfindung verleiht seinem Inhaber jedoch nicht notwendigerweise

das Recht der unbeschrankten Nutzung der eigenen Erfindung. So
kdénnten beispielsweise andere gewerbliche Schutzrechte oder auch
andere Regelungen einer Nutzung der Erfindung durch den Erfinder
oder den Patentinhaber entgegenstehen. Patente werden deshalb
auch als negative Rechte oder Verbietungsrechte bezeichnet. Diese

Eigenschaft weisen die anderen gewerblichen Schutzrechtsarten

ebenso auf.

Das Europdische Patentamt (EPA) beispielsweise erteilt Patente fr

Erfindungen, die (EPU, Art. 52)
* neu sind,
e auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhen und
e gewerblich anwendbar sind.
Checkliste

ﬁ Stand der Technik:

Alles, was vor dem Anmeldedatum in schriftlicher
oder mundlicher Form, durch Gebrauch oder auf
sonstige Weise veroffentlicht wurde. Beschran-
kungen in gegenstandlicher, rdumlicher oder
zeitlicher Hinsicht bestehen nicht.



Lektion 1: Von den Grundlagen des gewerblichen Rechtsschutzes zum strategischen Umgang

P N\
MANAGEMENTCIRCLE

BILDUNG FUR DIE BESTEN

Die Kriterien der Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit sind ,,ab-
solut” und gelten weltweit, das heiBt sie sind unabhangig von dem
territorialen Ursprung des zum Zeitpunkt des Prioritétstags vorlie-
genden Wissens, dem so genannten Stand der Technik.' Der Priori-
tatstag ist dabei in der Regel der Tag der ersten Einreichung der
Anmeldung der Erfindung bei einem Patentamt. Die USA stellen ei-
ne Ausnahme dar, da dort nicht das Erstanmeldeprinzip (first-to-
file), sondern das Prinzip des Erfindungszeitpunktes (first-to-invent)
gilt. Unter Umstanden kann dieser im Zweifelsfall zur Begrindung
des Prioritatstages herangezogen werden.

Checkliste
ﬁ Donald Duck Comic als Stand der Technik:

Im Jahre 1964 kenterte das mit 6.000 Schafen
beladene Frachtschiff Al-Kuwaitim SitiBwasser-
hafen von Kuwait. Es bestand die Gefahr, dass
die verwesenden Tierkadaver das Trinkwasser
vergiften kénnten. Das Schiff musste somit ge-
borgen werden — es war nur unklar, wie, da die
herkbmmlichen Hebemethoden nicht erfolgreich
waren.

Die fur den Schadensfall zustéandige Versiche-
rung beauftragte den danischen Erfinder Karl
Kroyer, der sich mit seinem Team an die Arbeit
begab (International Starch Institute 2001). Einer
seiner jungen Angestellten kam auf die Idee, in
den gesunkenen Schiffskorpus Auftriebselemen-
te in Form von aufschaumendem Polystyrol ein-
zuleiten und damit das Schiff zu heben.

Der urspringlichen Fassung der Patentanmel-
dung wurde vom Patentamt allerdings ein Do-
nald Duck Comic von Walt Disney aus dem Jah-

! Insbesondere die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit, beziehungs-

weise der Erfindungshéhe, unterliegt nationalem beziehungsweise regiona-
lem Recht, das heiB3t, es bestehen in verschiedenen Landern zum Teil un-
terschiedliche Kriterien und Anforderungen. MaBgebend flr die Beurteilung

ist der Fachmann, der auf dem von der Erfindung gel6sten technischen

Gebiet tatig ist. Dieser ist weder ein Super-Experte, noch ein Laie, sondern

ein durchschnittlicher Industriefachmann.
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re 1949 entgegengehalten, in dem sich Donald
und seine drei Neffen Tick, Trick und Track in ei-
ner ahnlichen Situation befanden und eine ge-
sunkene Yacht heben wollten. Sie flllten den
Bootskdrper mit Tischtennisballen und brachten
damit das Schiff an die Wasseroberflache zu-
rack.

Quelle: IGE (2004)

TR T O Denala T Rt ]
il et s schesil u.a“h . Sie iat da

ir schon so mii
Sind "

Abb. 2. Beispiel fir Stand der Technik.
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Der Patentanmelder muss wahrend des Patentanmeldeverfahrens
festlegen, in welchen Landern er Patentschutz begehrt. Die Nach-
anmeldeentscheidung muss innerhalb eines Jahres nach Prioritats-
tag getroffen werden. Da pro benanntes Land/Region diverse Amts-
und Ubersetzungsgebiihren anfallen, richtet sich die Auswahl der
Lander oder der Region typischerweise nach dem zu erwartenden
6konomischen Nutzen, den ein Patentschutz in diesem Land poten-
tiell erzielen kann. Die Laufzeit von Patenten wird vom Patentan-
melder durch Entrichtung von Jahresgeblhren gesteuert, die von
den Patentamtern in der Regel auch im jahrlichen Rhythmus einge-
zogen werden (nicht in den USA). Die maximale Laufzeit eines Pa-
tents betragt in den meisten Landern 20 Jahre nach dem Anmelde-
tag. In den USA gilt fir Patente, die ab dem 8.6.1995 angemeldet
wurden, ebenfalls eine Laufzeit von 20 Jahren.

Besteht die Absicht eines Patentschutzes in mehreren Landern, so
kénnen Patentanmeldeverfahren international tiber den Patent Coo-
peration Treaty (PCT) und Erteilungsverfahren flr zahlreiche euro-
paische Staaten Uber das Europdische Patentiibereinkommen
(EPU) geblindelt werden.

Zugunsten eines schnelleren und kostengiinstigeren Anmeldever-
fahrens findet beispielsweise in der Schweiz keine eigentliche mate-
rielle Prifung der Patentanmeldungen statt. Beim Eidgenéssischen
Institut fir Geistiges Eigentum in Bern erfolgt fir die Eintragung ei-
nes Patents nur eine Formalprtfung. Der Patentinhaber hat bei ei-
ner méglichen, spateren Durchsetzung dann das Risiko einer unsi-
cheren Rechtsbesténdigkeit des Patents zu tragen. Friher wurde in
der Schweiz noch eine voramtliche Prifung auf den Gebieten der
Zeitmessungstechnik und der Textilveredelung durchgefihrt, die
aber 1995 wegen zuriickgehender praktischer Bedeutung einge-
stellt wurde.

Checkliste
/f Patente sind Verbietungsrechte:

Patente sind keine Erlaubnisrechte sondern Ver-
bietungsrechte, mit der die Imitation der ge-
schutzten Erfindung durch Dritte untersagbar ist.

Bei der Frage, was letztendlich einem Patent-
schutz zugéanglich ist — Produkte, Systeme, Pro-
zesse, Verfahren, Software oder Geschaftsmo-
delle — spielen allerdings regionale Rechtsraume
eine groBe Rolle.

Erganzendes Schutzzertifikat fur Arzneimittel. Die Vermarktung
von Arzneimitteln kann erst nach Durchlauf von relativ langwierigen
Genehmigungsverfahren erfolgen, welche die wirksame Patentlauf-
zeit stark einschranken. Nach Ablauf der gesetzlichen Laufzeit des
Grundpatents besteht Uiber das erganzende Schutzzertifikat die

12
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Jahre bei einer maximalen Restlaufzeit von 14 Jahren nach der Zu-
lassung zu verlangern (EG-Verordnung Nr. 1768/92; 35 U.S.C. §§

155, 156).

o Gebrauchsmuster

Gebrauchsmuster werden vorwiegend nur von nationalen Patent-

behdrden vergeben. Als Gebrauchsmuster sind beispielsweise vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) technische Erfin-

dungen schitzbar, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt
beruhen und gewerblich anwendbar sind (§1 Abs. 1 GebrMG).

Im Unterschied zum Patent kénnen keine Verfahren geschiitzt wer-

den (§2 GebrMG) und die maximale Laufzeit betragt maximal 10
Jahre. Friher wurde das Gebrauchsmuster in Deutschland haufig
als das ,Patent des kleinen Mannes* bezeichnet, da die Amtsge-

bihren im Vergleich zum Patentverfahren wesentlich niedriger aus-
gefallen sind. Die geringeren Gebiihren gehen allerdings zu Lasten
einer gréBeren Rechtsunsicherheit insbesondere beim Gebrauchs-

musterinhaber, da durch das Patentamt keine materielle Prifung

durchgefuhrt wird und daher keine offizielle Beurteilung der Rechts-

besténdigkeit vorliegt.

Gebrauchsmuster kébnnen dennoch als Prioritatsanmeldung dienen,

um beispielsweise Patentnachanmeldungen in anderen Landern
vorzunehmen. Umgekehrt kann unter bestimmten Randbedingun-

gen in Deutschland aus einer Patentanmeldung auf dieselbe Erfin-
dung ein Gebrauchsmuster abgezweigt werden. Dies ist insbeson-
dere dann sinnvoll, wenn ein Patent noch nicht rechtskraftig erteilt
ist, jedoch kurzfristig aus dem Schutzrecht heraus gegen Dritte vor-
gegangen werden soll. Ein weiterer Vorteil des Gebrauchsmusters
gegenlber dem Patentschutz ist eine allgemeine Neuheitsschonfrist

von 6 Monaten, so dass Veréffentlichungen der Erfindung durch

den Erfinder oder Anmelder selbst einer Eintragung des
Gebrauchsmusters nicht entgegenstehen.

Gebrauchsmuster sind auch in Osterreich und Japan bekannt. In
Osterreich sind dabei alle Erfindungen schitzbar, die auch durch

Patente schutzbar sind — also auch Verfahren. Allerdings bestehen
gegenlber dem Patentschutz niedrigere Anforderungen an die er-
forderliche Erfindungshéhe eines Gebrauchsmusters. Die Laufzeit
eines Gebrauchsmusters in Japan ist auf sechs Jahre nach Anmel-
dung beschrankt. Ein Doppelschutz durch Patent und Gebrauchs-
muster ist unzulassig. Die Schweiz und die USA kennen kein natio-

nales Gebrauchsmuster.
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o Geschmacksmuster

Checkliste
’i Was ist ein Geschmacksmuster?

Unter Geschmacksmuster im rechtlichen Sinne
wird die duBere Gestaltung von Erzeugnissen
oder von Teilen eines Produktes verstanden,
z.B. Industrial Design oder Stoffmuster. Diese
Formgebung ist charakterisiert durch die Anord-
nung von Linien, Konturen, Farben oder Flachen
oder durch das verwendete Material. Kurz: Mit
dem Designschutz wird ausschlieBlich die duBe-
re Form geschitzt.

Ahnlich dem Urheberschutzrecht ist das Geschmacksmusterrecht
ein gewerbliches Schutzrecht zur ausschlieBenden Nutzung. Als
Geschmacksmuster kénnen zwei- oder dreidimensionale Erschei-
nungsformen eines Erzeugnisses oder Teile davon geschutzt wer-
den (§1 Abs. 1 Deutsches GeschmMG). In der Modebranche wer-
den beispielsweise haufig Stoffmuster, in der Konsumguterindustrie
haufig Verpackungen geschitzt, z.B. Getrankeflaschenformen. Ein
schiitzbares Muster muss neu? sein und einen ausreichenden Grad
an Eigentimlichkeit aufweisen. Die maximale Schutzdauer betragt
25 Jahre ab dem Anmeldetag.

Neben dem nationalen Weg besteht dartiber hinaus die Méglichkeit,
Uber das Haager Musterabkommen (HMA) die internationale Hinter-
legung von Mustern in den Uber 30 Mitgliedslandern zu tétigen, dar-
unter auch Deutschland und die Schweiz.

Soll ein Musterschutz ausschlieBlich in EU-Landern, beispielsweise
Deutschland oder Osterreich, erzielt werden, kann auch ein EU-
Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen werden, das fir das
gesamte Gemeinschaftsgebiet gultig ist. Im Gegensatz zum deut-
schen Recht ist es unerheblich, ob das Muster einen &sthetischen
Gehalt aufweist oder funktional ist.

Auch in den USA und in Japan besteht die Mdglichkeit eines Ge-
schmacksmusterschutzes. In beiden Ladndern wird eine kosten- und

? Spezieller Neuheitsbegriff.
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zeitintensive, computer-gestitzte Neuheitsprifung vorgenommen,
wobei bis zur Erteilung im Prinzip kein Schutz gegen Verletzer be-
steht. In den USA hat sich in der Praxis die Durchsetzung von Ge-
schmacksmustern aber generell als schwierig erwiesen, da bisher
mehr als 70% der Geschmacksmuster in Verletzungsverfahren fiir
nichtig erklart wurden.
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Topographieschutzrechte

Checkliste

ﬁ Was ist eine Topographie?

Eine Topographie im rechtlichen Sinne ist die
dreidimensionale Struktur, so wie sie sich aus
den miteinander in Verbindung stehenden
Schichten typischerweise ergibt, aus denen ein
Halbleitererzeugnis besteht. Geschutzt ist somit
nur die auBere Formgebung einer Topographie
und nicht die elektronische Funktion des Halblei-
tererzeugnisses.

Topographien sind dreidimensionale Strukturen von mikroelektroni-
schen Halbleitererzeugnissen und &hnlich wie Erfindungen schutz-
fahig. Eine Topographie ist allerdings nur dann schitzbar, wenn
diese eine ,Eigenart” aufweist. Ahnlich den Gebrauchsmustern er-
folgt bei der Topographieregistrierung keine materielle Prifung
durch das Patentamt. Wenn ein Dritter der Meinung ist, dass eine
Topographie zu Unrecht registriert wurde, beispielsweise wegen
fehlender Eigenart, kann dieser einen Antrag auf L6schung stellen.
Das Schutzrecht wird dann vom Patentamt tGberprift und gegebe-
nenfalls wieder geléscht.

Obwohl bis dato zahlreiche Topographien registriert wurden, hat
diese Schutzrechtsart in der Praxis der Rechtsdurchsetzung bisher
keine wesentliche Rolle entfaltet.

Sortenschutzrechte

Sortenschutzrechte sind dem Patentschutzrecht vergleichbare Aus-
schlussrechte mit der Zielsetzung des Schutzes von geistigem Ei-
gentum an Pflanzenzichtungen. Der Sortenschutz soll der Pflan-
zenzlchtung und dem zlchterischen Fortschritt in Landwirtschaft
und Gartenbau dienen. Ziichter oder Entdecker neuer Pflanzensor-
ten kénnen bei den jeweiligen nationalen Sortenschutzamtern
Schutz fiir Sorten aus dem gesamten Pflanzenreich beantragen.
Eine Pflanzensorte ist grundsétzlich schutzfahig, wenn sie unter-
scheidbar, homogen, bestandig und neu ist und des Weiteren durch
eine eintragbare Sortenbezeichnung bezeichnet ist. Der Sorten-
schutz hat die Wirkung, dass allein der Sortenschutzinhaber oder
sein Rechtsnachfolger berechtigt ist, Vermehrungsmaterial (Pflan-
zen und Pflanzenteile inklusive Samen) einer geschitzten Sorte zu
gewerblichen Zwecken in Verkehr zu bringen, hierflr zu erzeugen
oder einzuftihren.

Die Zulassung von Pflanzensorten ist Voraussetzung fiir den ge-

werblichen Vertrieb von Saatgut landwirtschaftlicher Pflanzenarten
und Gemusearten. Bei Obst- und Zierpflanzensorten ist zumindest
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in Deutschland ebenfalls eine Zulassung mdglich, jedoch nicht obli-
gatorisch.
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Die Erteilung und Zulassung von Pflanzensorten erfolgen beispiels-
weise in Deutschland durch das Bundessortenamt auf der Grundla-
ge des Sortenschutzgesetzes (SortG). Fir die forstlichen Pflanzen-
arten gilt das Gesetz dber forstliches Saat- und Pflanzgut (ForstG).
Es wird in Zustandigkeit der Bundeslander ausgefihrt.

o Kennzeichenrechte
/f Checkliste

Was ist eine Marke?
Eine Marke im rechtlichen Sinne ist ein Zeichen,
das sich eignet, Produkte oder Dienstleistungen
eines Unternehmens von solchen anderer Un-
ternehmen zu unterscheiden. Schitzbar sind
Marken als:

o Worter, z.B. Persil;

¢ Buchstabenkombinationen, z.B. ABB;

e Zahlenkombinationen, z.B. 501;

¢ Bildliche Darstellungen und Logos, z.B.
Mercedes-Stern;

e Dreidimensionale Formen, z.B. Coca-Cola-
Flasche;

e Slogans, z.B. Never stop thinking;

¢ Kombinationen dieser Elemente als Wort-
/Bildmarken, z.B. Continental-Gummi-
Werke;

¢ Konturlose Farben und Farbkombinationen
als visuell wahrnehmbare Zeichen, z.B.
Magenta/grau der Deutschen Telekom;

e Akustische Zeichen, z.B. Intel Inside Melo-
die;

e Positionsmarke, z.B. roter Streifen im
Lloyds Herrenschuhabsatz.

Eine Marke ist ein Kennzeichenrecht. Die Marke erfillt die Funktion
eines Herkunftshinweises. Produkte eines Unternehmens sollen von
denen anderer Unternehmen unterschieden werden kénnen.

In der Praxis werden Marken auch als Warenzeichen bezeichnet,
haufig mit dem Registrierhinweis ,®"“ versehen. Der Registrierhin-
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weis ® darf nur fir registrierte Marken verwendet werden. Die in der
Praxis haufig Ublichen Hinweise fiir Trademarks ,™ “oder fir Servi-
ce-Marks ,*™“ kommen aus dem angloamerikanischen Rechtsraum
und werden fir nicht registrierte Marken oder Marken mit noch nicht
abgeschlossenem Registrierungsverfahren verwendet. Marken
mussen ebenfalls durch ein Markenamt registriert werden. Es kdn-
nen sowohl Wort- und Bildmarken sowie deren Kombination als
auch dreidimensionale Formen, Hérmarken, Farben und Zahlen o-
der Buchstaben(-gruppen) eingetragen werden. Das in der Praxis
relevanteste Prifungskriterium ist die Unterscheidungskraft von an-
deren Marken. Die Marke soll dabei keinen beschreibenden Cha-
rakter aufweisen: So ware beispielsweise das Wort ,Buch” prinzi-
piell fir einen Computer schutzfahig, nicht dagegen fiir Sachbi-
cher, weil es diese direkt beschreiben wiirde und deshalb fir die
Allgemeinheit zur Verwendung freigehalten werden muss.

Die Laufzeit einer Marke kann gegen entsprechende Entrichtung
von Amtsgebuhren beliebig verlangert werden. In den meisten Lan-
dern ist die Rechtsbestandigkeit der Marke an eine spétere, be-
stimmungsgemaBe Benutzung der Marke im Geschéftsverkehr ge-
bunden.

Marken kénnen bei nationalen Patent- und Markenamtern registriert
werden. Es besteht des Weiteren die Moglichkeit von geblndelten
Markenregistrierungsverfahren auf internationaler Ebene (so ge-
nannte IR-Marken), bei der auch Deutschland, die Schweiz, Oster-
reich, Japan und mittlerweile sogar die EU-Staaten Mitgliedslander
sind. Zusatzlich besteht auf EU-Ebene auch ein Markenschutz ftr
die gesamte EU-Zone (EU-Gemeinschaftsmarke).

In der Schweiz kénnen am Eidgendssischen Institut fiir Geistiges
Eigentum (IGE) Marken fir zehn Jahre ab Hinterlegungsdatum ge-
schitzt werden. Die Schutzdauer kann anschlieBend beliebig oft um
weitere zehn Jahre verlangert werden. Vor dem US-amerikanischen
Patent- und Markenamt (USPTO) kénnen fir die USA Marken,
Dienstleistungsmarken, Verbandsmarken und Gitemarken regist-
riert werden.
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Praxis-Tipp
g Marken — Einige Spezialfalle:

Durchgesetzte Marken: Beschreibende Zeichen
kénnen Schutzféhigkeit erlangen, wenn sie fr
Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten
Unternehmens auf dem Markt allgemeine Be-
kanntheit erlangen, sich im Fachjargon ,durch-
gesetzt” haben, in der Schweiz z.B. Valser fir
Mineralwasser.

Freizeichen: Marken kénnen durch ihre jahre-
lange Prasenz zu Bezeichnungen flr ganze Pro-
duktgattungen mutieren und ihre Schutzfahigkeit
verlieren, z.B. Eile mit Weile.

Beriihmte Marken wie etwa Ferrari, Coca-Cola
oder Cartier genieBen beispielsweise bei Aus-
beutungsgefahr durch Dritte auch fir Waren und
Dienstleistungen Schutz, fiir die sie gar nicht ein-
getragen wurden.

Internet-Domainnamen: Fir die Vergabe von
Domainnamen mit den Landercodes CH und LI
und deren Registrierung ist die Stiftung SWITCH
(http://www.switch.ch) zustandig. Domainnamen
kébnnen geman den Ublichen Grundsatzen auch
als Marken hinterlegt werden.

Herkunftsangaben unterscheiden bestimmte
Waren oder Dienstleistungen voneinander — je-
doch nicht bezlglich des Herstellers der Ware,
sondern mit dem Hinweis auf eine bestimmte
geografische Herkunft. Unterschieden wird zwi-
schen direkten Herkunftsangaben, z.B. Schwei-
zer Schokolade, indirekten Herkunftsangaben,
z.B. Willhelm Tell und qualifizierten geografi-
schen Herkunftsbezeichnungen, z.B. Genf fir
Uhren.

AOC (Appellation d’Origine Controlée): Ge-
schutzte oder kontrollierte Ursprungsbezeich-
nungen, AOC, z.B. Téte de Moine, und ge-
schitzte geografische Angaben, IGP, z.B. Biind-
ner Fleisch, werden in der Schweiz im Register
fir Landwirtschaft eingetragen. Sie kénnen nur
unter bestimmten Bedingungen auch als Marke
oder Markenbestandteil registriert werden.

Quelle: IGE (2004)
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e Domainnamen

Domainnamen werden nicht von den Patent- und Markenamtern
vergeben. Das Domainnamensystem (DNS) wird Uber die weltweit
zustandigen Dachorganisationen Internet Assigned Numbers Autho-
rity (IANA-http://www.iana.org/) beziehungsweise Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Numbers (ICANN-
http://www.icann.org/) koordiniert. Vergabe und Registrierungen er-
folgen Uber die jeweiligen nationalen, zentralen Registrierungsstel-
len fUr Top Level Domainnamen, wie beispielhaft aufgefihrt wird
far:

e Deutschland: http://www.denic.de/,
e Osterreich:  http://www.nic.at/,
e Schweiz: http://www.switch.ch/.

Internet-Domains sind grundsatzlich als Marken registrierbar. Dies
ist haufig sogar empfehlenswert, um sich vor einer generellen
Nachahmung und Verwendung durch Dritte zu schitzen. Aber:
Nicht jeder Domain-Name erfillt automatisch die Anforderungen an
den Markenschutz. Umgekehrt kénnen in der Praxis einer Domain-
Registrierung auch altere Markenrechte entgegenstehen oder zu
Konflikten fihren. Im Rahmen der Suche nach einem geeigneten
Domainnamen ist deshalb eine Markenrecherche sinnvoll.

e Urheberrechte

Checkliste
ﬁ Urheberrecht — Was sind Werke?

Werke im urheberrechtlichen Sinne sind Schop-
fungen, die individuellen Charakter besitzen. Da-
zu gehdren insbesondere

e Literarische Werke jeglicher Art, z.B. Ro-
mane, wissenschaftliche Anhandlungen,
Zeitungsartikel, Werbeprospekte;

o Werke der Musik und andere akustische
Werke;

e Werke der bildenden Kunst, z.B. Malerei,
Bildhauerei, Grafik sowie der angewandten
Kunst, d.h. Gegenstande mit Gebrauchs-
wert, wobei die Hinterlegung als Ge-
schmacksmuster den Urheberrechtsschutz
nicht ausschliet.
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Durch das Urheberrecht sind insbesondere Werke der Literatur, der
Wissenschaft und der Kunst geschitzt. Voraussetzung ist, dass ei-
ne persoénliche schdpferische Leistung vorliegt. Zur Entstehung und
zur Durchsetzung des Schutzes sind keine amtlichen Verfahren o-
der sonstige Formvorschriften mehr erforderlich (revidierte Berner
Ubereinkunft: Art. 5 rBU). Als einzige Voraussetzung gilt, dass das
Geistesgut unmittelbar oder mittelbar sinnlich wahrnehmbar gewe-
sen ist. Eine direkte Verkérperung oder Verdffentlichung ist nicht er-
forderlich. Mittelbar wahrnehmbare Werke sind beispielsweise Mu-
sikstlicke auf einem Tontrager. Ebenfalls Gber das Urheberrecht ist
Software als solche geschitzt. Der Schutz betrifft jedoch nur den
Quellcode beziehungsweise den Programmiertext als solchen.
Durch Neuprogrammierung kann dieser Schutz daher relativ ein-
fach umgangen werden.

Werke der persénlichen geistigen Schépfung kénnen mit einem Ur-
heberrechtsvermerk versehen werden. Die Kennzeichnung sollte
dann durch das ©-Kennzeichen in Verbindung mit dem Namen des
Inhabers des Urheberrechts und der Jahreszahl der ersten Verof-
fentlichung erfolgen.

Eine Kennzeichnung mit dem ,Copyright-Vermerk® ist fir die Ent-
stehung des Urheberrechtsschutzes zwar nicht erforderlich, emp-
fiehlt sich allerdings in der Praxis: Der Vermerk weist auf das Be-
stehen eines Urheberrechts hin und hat gleichzeitig die Wirkung ei-
nes Warnhinweises vor Verletzung des Urheberrechts.

In Deutschland hat eine Kennzeichnung zuséatzlich eine Beweislast-
umkehr zur Folge. Der Urheberrechts-Vermerk begrindet namlich
eine Vermutung der Urheberschaft. Wer behaupten méchte, dass
der angegebene Urheber der Falsche ist oder nicht berechtigt zur
Geltendmachung von Ansprtichen aus dem Urheberrecht, muss
dies beweisen. Zweifel gehen dabei zu seinen Lasten.

In den USA sind Geisteswerke durch das bundeseinheitliche Copy-
right-Law geschitzt. Hierzu zéhlen explizit auch Computerpro-
gramme. Mit Beitritt der USA zur revidierten Berner Ubereinkunft
bedarf es auch in den USA keiner Formalitadten oder Kennzeich-
nungen mehr zur Entstehung des Copyrightschutzes. Dennoch ist
dies in der Praxis zu empfehlen, wie oben bereits aufgefiihrt wurde.

Zusatzlich ist eine freiwillige Registrierung des geschutzten Werkes
beim United States Copyright Office sinnvoll — The Library of Cong-
ress (http://lcweb.loc.gov/copyright/). Hierdurch wird das Werk ei-
nerseits 6ffentlich gemacht, und das Amt vergibt dartiber hinaus ei-
ne Bescheinigung Uber die Registrierung. Im Rahmen der gerichtli-
chen Durchsetzung von Urheberrechten ist die Registrierung sogar
Voraussetzung, um einen gesetzlich vorgesehenen pauschalen
Schadensersatz geltend machen zu kénnen und die Rlckerstattung
von Rechtsanwaltskosten bei Obsiegen verlangen zu kénnen.

Internet: FUr Werke im Internet gelten im Urheberrecht keine Be-
sonderheiten. Die Gestaltung und der Inhalt von Internetseiten sind
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dem Urheberrechtsschutz grundsatzlich dann zuganglich, wenn ei-
ne personliche geistige Schépfung vorliegt.

Ebenso kann eine Kennzeichnung mit dem Urheberrechtsvermerk
vorgenommen werden. In der Praxis empfiehlt es sich, den Vermerk
neben der Jahreszahl zusatzlich noch mit dem Datum zu versehen
und bei Anderungen zu aktualisieren. DarUber hinaus kann jede
Seite mit einem entsprechenden Link auf den eigentlichen Copy-
right-Vermerk versehen werden.

1.4  Die Wirkung von gewerblichen Schutzrechten auf den
Unternehmenserfolg

Patente und Okonomie

Der Zweck von gewerblichen Schutzrechten liegt darin, dass beispielswei-
se ein Patentinhaber einerseits durch die Patentschrift der Offentlichkeit
seine ldee mitteilt, andererseits durch den Imitationsschutz aber einen
temporaren Monopolgewinn erzielen kann. Somit werden Anreize fir Erfin-
dungen und technischen Fortschritt geschaffen, welche Wachstum und
Wohlstand einer Volkswirtschaft erhéhen (Schumpeter 1934). Aus volks-
wirtschaftlicher Sicht sollen gewerbliche Schutzrechte daher Innovationen
begtinstigen (Landes und Posner 2003). In einer Studie stellt die OECD
allerdings fest, dass die Auswirkung von Patenten auf die Innovationsfa-
higkeit und 6konomische Leistungsfahigkeit von Unternehmen nicht ein-
deutig und daher differenziert zu betrachten ist (OECD 2004):

Studien belegen, dass vor allem in der Biotechnologie-, der Pharma- sowie
der Chemiebranche Innovationen geférdert werden, indem der Patent-
schutz einen starken Effekt auf die Sicherung von komparativen Wettbe-
werbsvorteilen hat. Dies gilt in gewissem MaBe auch fur die Computer- und
die Maschinenbauindustrie. Unternehmen aus anderen Branchen verfolgen
haufig primar andere Schutzmechanismen, wie beispielsweise Geheimhal-
tung, Marktfhrerschaft, technische Komplexitat und Kontrolle komplemen-
tarer Vorteile (Levin et al. 1987; Cohen et al. 2000). Schutzstrategien kén-
nen aber auch auf Glaubwirdigkeit basieren, haufig bei Consumer Electro-
nics oder auf starker Kundenbindung durch Beherrschung des Distributi-
onskanals, wie beispielsweise der Direktvertrieb bei Hilti.

Demgegentiber kann der Patentschutz auch Innovativitat behindern, indem
der Zugang zu wichtigem Wissen erschwert wird. Dies ist insbesondere bei
emergierenden Technologien der Fall, wenn Basispatente bestehen, von
denen Weiterentwicklungen abhéngig sind, und wenn die Patentinhaber
Nutzungslizenzen zu angemessenen Konditionen verweigern. Eine derarti-
ge Situation besteht zum Teil in der Gentechnologie (Bar-Shalom und
Cook-Deegan 2002; Nuffield Council on Bioethics 2002; OECD 2003) und
im Softwarebereich (Bessen und Maskin 2000; Bessen und Hunt 2003;
Jaffe und Lerner 2004).

Einen positiven Effekt auf den Wettbewerb und Firmengrindungen entfal-
ten Patente allerdings, indem auch kleine und junge Unternehmen die
Méglichkeit erhalten, durch eigene Patente in bestehende Markte ein-
dringen und sich gegenulber gréBeren Unternehmen behaupten sowie Fi-
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nanzinvestoren Uberzeugen zu kénnen (Gans, Hsu und Stern 2002). Gore-
Tex ist deshalb so erfolgreich, weil das atmungsaktive Textil vor der
Vermarktung patent- und markenrechtlich geschitzt wurde. Das Patent-
portfolio ist traditionell eines der starksten Wettbewerbsfaktoren von Gore.
In der Biotechnologiebranche stellen Patente bei den meisten Start-Ups
den gréBten gesicherten Anteil des Unternehmenswertes dar.

Ein positiver Effekt auf die Wissensverbreitung durch Patente kann einer-
seits dadurch festgestellt werden, dass Patentdokumente intensiv genutzt
werden, um an technische Informationen zu gelangen. 80% des weltweit
verfugbar veroffentlichten, technischen Wissens ist nur in Patentschriften
publiziert (Ehrat 1997). Der weitaus gréBte Teil dieses Wissens ist nicht
mehr durch einen Patentschutz belegt, da die Patente bereits fallen gelas-
sen wurden oder ausgelaufen sind. Andererseits ist ein haufig genannter
Ablehnungsgrund von Unternehmen beztglich einer Patentanmeldung die
damit verbundene spatere Veroffentlichung (Sheehan, Guellec und Marti-
nez 2003).

Tabelle 2 fasst die Vor- und Nachteile des Patentsystems bezlglich Inno-
vativitat, Wettbewerb und Wissensnutzung zusammen:

Effekt Vorteile Nachteile

Innovativitat Anreiz fir F&E-Aktivitdten durch | Erh6hung der Transaktionskosten flir
Belohnung Nachfolgeinnovationen

Wettbewerb Verringerung der Markt- Temporare Monopole, in Netzwerken
eintrittsbarrieren, h&ufig mit starkem Langzeiteffekt
insbesondere flr kleine und
junge Unternehmen Gefahr der Kartellbildung

Wissens- Offenlegung von technischen Unsicherheit, ob und welches offen

diffusion Informationen gelegte Wissen zu angemessenen

Konditionen verflgbar ist

Tabelle 2. Okonomische Vor- und Nachteile von Patentsystemen

Quelle: In Anlehnung an Hall (2003) und OECD (2004)
Unternehmenserfolg mit geeignetem Patentportfolio

Zahlreiche Studien belegen den positiven Einfluss eines Patentschutzes
auf den Unternehmenserfolg. Dabei hat sich gezeigt, dass der Patent-
schutz und damit das Patentmanagement eine hohe Bedeutung fur den
Unternehmenserfolg hat, wobei vor allem die Qualitat der Patente und Pa-
tentportfolien entscheidend fur den Erfolg ist (Ernst und Omland 2003).

So haben Patenterteilungen und haufig zitierte Patente eines Unterneh-
mens einen positiven Einfluss auf dessen Marktwert (Austin 1993; Deng,
Lev und Narin 1999; Hall, Jaffe und Trajtenberg 1999). Ebenso erhéhen
Patente mit technologisch breitem Patentanspruch die Unternehmens-
bewertung (Lerner 1994). Unternehmen mit systematischem Patentier-
verhalten haben sich als erfolgreicher erwiesen als solche mit unsystemati-
schem Patentierverhalten (Ernst 1996), wobei dadurch bewirkte signifi-
kante Umsatzsteigerungen eine Verzdgerung von zwei bis drei Jahren
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aufweisen (Ernst 2001). Die Wahrscheinlichkeit einer Kommerzialisierung
in Form von Unternehmensgrindungen oder Lizenzvertragen steigt mit der
Qualitat der zugrunde liegenden Patente. Die Qualitat kann dabei auf Basis
von Anspruchsbreite und Zitierhaufigkeit bestimmt werden (Shane 2001).

Ziel des Patentmanagements ist es, als Beitrag zum Unternehmenserfolg
neben der reinen Anzahl an Patenten auch deren Qualitat und Wirksamkeit
zu optimieren sowie eine mdglichst starke Patentposition zu erreichen
(Brockhoff 1999; Ernst 2002a; Ernst und Omland 2003).

Es gibt breit gefacherte Méglichkeiten, mit Patenten den Unternehmenser-
folg zu beeinflussen. Folgende Wirkungen lassen sich mit Patenten far
Unternehmen erzielen:

e Markteinnahmen der Erfindung sichern: Patentanmeldungen
werden in der Praxis haufig von Erfindungen abgeleitet, welche aus
der eigenen Entwicklung als ,Nebenprodukt® anfallen. Der ange-
strebte juristische Schutz durch Patente konzentriert sich dadurch
haufig primér auf die Sicherung der Markteinnahmen: Die eigenen
Produkte werden gegen Nachahmung geschiitzt, wie beispielswei-
se bei Aventis, deren Patente haufig in mehr als hundert L&ndern
Geltung haben. Die Tatigkeitsfelder der Wettbewerber spielen in
der Erfindungsgenerationsphase dann eine nebengeordnete Rolle.
Dennoch sind Unternehmen generell bestrebt, fur Erfindungen ei-
nen maoglichst breiten Schutzumfang zu erzielen, um somit Umge-
hungslésungen seitens der Wettbewerber zu erschweren.

e Zugangshandelsware zu Technologien: Ein Unternehmen kann
sich auch Zugang zu Technologiepatentpools verschaffen, indem
es Patente besitzt, die dafiir relevant sind. Dies spielt bei Kreuzli-
zenzverhandlungen und bei technischen Standardisierungsverfah-
ren eine immer gréBere Rolle. Siemens nutzte in den spaten 80er
Jahren geschickt das eigene Patentportfolio, um relativ spat noch
auf den bereits festgelegten und durch zahlreiche Patente ge-
schitzten GSM-Standard aufzuspringen.

¢ Komparative Wettbewerbsvorteile erzielen durch Blockieren
der Wettbewerbstechnologie: Volkswirtschaftlich durchaus frag-
wirdig, aus Unternehmensperspektive jedoch unter Umstéanden
sinnvoll, sind Schutzrechte mit reiner Blockadeabsicht. Das Rhein-
taler Unternehmen Leica Geosystems ist im Rahmen der Produkt-
entwicklung auf dem Gebiet der Geomatik in etwa 25 Technologie-
feldern erfinderisch tatig, z.B. Laserdistanzmessung, GPS-
Vermessung und Mikrosysteme. Das internationale Wettbewerbs-
umfeld ist ebenfalls in ahnlicher Breite tatig. Leica Geosystems
muss deshalb immer sorgféltiger beobachten und analysieren, da-
mit eigene Produkte nicht durch Schutzrechte von Wettbewerbern
mit vielleicht nur sehr kleinem Marktanteil blockiert und die eigenen
Weiterentwicklungen behindert werden kénnten.

¢ Direkte Einnahmen durch externe Technologiekommerzialisie-
rung: In diesem Zusammenhang zeigen eigene Untersuchungen
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auf, dass die StoBrichtung von juristischen Schutzstrategien neben
dem Schutz des geistigen Eigentums vor Nachahmung auch auf die
Generierung von Lizenzeinnahmen durch externe Vermarktung ge-
richtet ist. Bei der Entwicklung eines Aramid-Seils flir Aufzlige hat
Schindler Gber 20 Patente angemeldet. Uber Lizenzvergaben und
durch den Verkauf von Patenten im Nicht-Aufzugsbereich wurden
bereits die gesamten Vorentwicklungsprojektkosten in Héhe von
mehreren Millionen Schweizer Franken riickfinanziert. Heute wer-
den Schutzrechte bereits von jedem zweiten Unternehmen extern
vermarktet. Vorreiter IBM erzielt jahrlich tGber 1 Mrd. US-Dollar Li-
zenzeinnahmen.

¢ Imagegewinn und Marketing der Innovativitat: Patente werden
haufig auch fir Marketingzwecke eingesetzt. In der Maschinenbau-
industrie beispielsweise werden Patente auch eingesetzt, um die
Innovativitat von Produkten oder des Unternehmens herauszustrei-
chen. Der Textilfaserhersteller Gore betreibt eine konsequente
Marken- und Patentpolitik, um Kunden zu binden.

Die Generierung, Bewertung und kommerzielle Verwertung von Patenten
sind Bestandteil des strategischen Technologie- und Innovationsmanage-
ments. Generierung, Bewertung und Verwertung erfolgen dabei im Span-
nungsfeld zwischen dem internen, bestehenden unternehmenseigenen
Patentportfolio und externen Patentportfolien anderer Unternehmen (vgl.
Ernst 2002b).

Generierung: Die Generierung eines unternehmenseigenen Patentport-
folios kann intern durch eigene Patentanmeldungen stattfinden. Dartber
hinaus kann ein Unternehmen durch Kauf oder Einlizenzierung auch an
externe Schutzrechte beziehungsweise die entsprechenden Rechte gelan-
gen. Ein besonderer Fall sind Joint Ventures und Kooperationen, in denen
interne und externe Generierung ineinander Ubergehen.

Bewertung: Ein wesentlicher Bestandteil des Intellectual Property Mana-
gements ist die Bewertung von Patenten und Patentportfolien. Bereits in
der Generierungsphase liefert eine Bewertung die Grundlage fur erforderli-
che Entscheidungsfindungen. Sei es bei der Frage, ob eine Erfindung zum
Patent angemeldet werden soll oder ob fiir ein bestehendes Patent weiter-
hin die Jahresgeblhren entrichtet werden sollen, sei es bei der Preisfin-
dung flr die Lizenz an einem externen Patentportfolio. Bewertungsmetho-
den kénnen aufgrund ihrer Informationsfunktion auch zur Technologiefrih-
erkennung eingesetzt werden, um Wettbewerbsaktivitdten zu verfolgen.

Verwertung: Die Verwertung des unternehmenseigenen Patentportfolios
kann einerseits intern erfolgen, indem das Primargeschéft des Unterneh-
mens, das heiBt Produkte, Technologien und Prozesse, direkt unterstitzt
wird. Andererseits zielt eine externe Verwertung vielmehr auf ein eigenes
Geschéaftsmodel ab, indem eine zusétzliche finanzielle Wertschépfung er-
folgt. Hierzu zahlt der Verkauf und das Auslizenzieren von Intellectual Pro-
perty; in den USA kénnen durch die Spende von Patenten und anderen
Schutzrechten an gemeinnltzige Organisationen wie Universitaten sogar
Steuervorteile geltend gemacht werden (Donation).
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Patente werden von Unternehmen zudem héufig regelrecht als Handelsgut
eingesetzt, um sich in vergleichbare oder andere Technologien ,einzukau-
fen“. Bei der Gestaltung von Technologiestandards ist es fir Unternehmen
haufig sogar erforderlich, eigenes relevantes Intellectual Property wie Mar-
ken oder Patente mit einzubringen, um am Standard ohne Lizenzzahlun-
gen partizipieren zu kénnen.
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