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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dem ,geistigen Eigentum®, dar-
unter insbesondere den Patenten,
kommt in den hoch entwickelten
Léndern eine immer héhere wirt-
schaftliche Bedeutung zu. Denn
diese Linder sind zunehmend kei-
ne Produktionsstandorte mehr.
Ihr gréfSter Wettbewerbsfaktor ist
die Innovationsfihigkeit. Ein Pa-
tent gibt einem Innovator einen
Vorsprung im Wettbewerb, indem
es anderen als dem Patentinha-
ber ein Nutzungsverbot auferlegt. Was im ersten Moment einen nega-
tiven Beigeschmack hat, ist dennoch positiv, weil die zeitlichen und
finanziellen Aufwendungen einer Erfindung vorfinanziert werden miis-
sen. Wer dieses Risiko auf sich nimmt, sollte gegeniiber demjenigen,
der diese Aufwendungen nicht getdtigt hat, einen Vorsprung beziiglich
der Nutzung erhalten.

Eine Erfindung zu tdtigen und deren Einfiihrung als Produkt am Markt
zu realisieren, bedeutet trotzdem oft — entgegen der allgemeinen An-
nahme - eine Biirde, ein beschwerlicher, finanziell teurer Weg. Erfinder
leisten oft Pionierarbeit. Fiir den Privaterfinder sind diese Schwierig-
keiten sicherlich um Stufen héher als fiir Unternehmererfinder aus
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und fiir Hochschulerfinder.

Wie in jedem Themenfeld gibt es auch im Bereich der geistigen Schutz-
rechte, in der Fachwelt als Intellectual Property Rights (IPR) bezeich-
net, nationale sowie globale Spielregeln, die die Rahmenbedingungen
schaffen und bestimmte Rechte und Pflichten definieren. Und in einer
Welt, in der sich die Spirale um Innovationen immer schneller dreht,
kommt es oftmals auch auf die Details an.

Die regionale Wirtschaftsfdrderungsagentur fiir die Technologieregion
Aachen AGIT hat sich seit ihrer Griindung im Jahre 1983 die Unter-
stiitzung von Innovationen und Innovatoren, seien es technologie-
orientierte Griinder, bestehende Unternehmen, Privatpersonen oder
Forscher und Wissenschaftler, auf die Fahne geschrieben. Im bundes-
weiten INSTI*-Netzwerk agiert die AGIT seit 1995 als Partner in der
Region Aachen und ermdglicht z. B. die Férderung von Patentierungen
fiir Griinder und KMUs. Ihre Dienstleistungen fiir Innovatoren wurden
in den letzten drei bis fiinf Jahren wesentlich ausgebaut und auf aktu-
elle Bediirfnisse angepasst. Auch das vorliegende Handbuch fiir Erfin-
der und KMUs rund um das Thema Schutzrechte ist ein Beitrag dazu,
Innovationspotentiale zu erhéhen, bei den Innovatoren in unserer
Region das Bewusstsein fiir das Thema , Schutzrechte” zu erweitern
und die Qualifikation sowie das praktische Wissen in jeder Stufe eines
Innovationsprozesses zu steigern.

Wir laden Sie ein, bei Bedarf die Institutionen bzw. Personen, die die
Beitrige mit uns gestaltet haben, zu kontaktieren, und jederzeit auch
eine individuelle Beratung bei uns nachzufragen.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude beim Studieren dieser Lektiire.

Ihre

Howat leoletuge,

Havva Coskun
Leiterin des Bereiches ,Beratung technologie-
orientierter Unternehmen® bei der AGIT mbH

* INSTI steht fiir ,Innovationsstimulierung” der Deutschen Wirtschaft und ist ein
Projekt des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Technologie (BMWi), das seit
1995 Innovationen bei Erfindern und KMUs unterstiitzt. AGIT ist INSTI-Partner in
der Region Aachen seit dem Entstehen des Projektes und wickelt u. a. die Patentfor-
derung fiir KMUs aus diesem Programm ab.
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Brauche ich eine Strategie zur
Innovation?

Welche Methoden gibt es zur
Ideenfindung?




> Patente sind nicht nur ein wertvoller Schutz, um Wettbewerber auf

Distanz zu halten und die eigene Produktpalette vor unerwiinschten
Nachahmungen zu schiitzen, sie bilden in ihrer Summe auch eine
»allumfassende” Sammlung bzw. Darstellung der gesamten Technik,
aus der sich systematisch neue Produktideen, Konzeptionen oder
auch ganze Technologien entwickeln lassen. Die Sammlung hat des-
halb einen ,allumfassenden” Charakter, weil man davon ausgehen
kann, dass alle wichtigen technischen Ideen, Konzeptionen und
Technologien, die seit Bestehen der Patentdmter erarbeitet wur-
den, in Patentanmeldungen ihren Niederschlag gefunden haben.
Dieses Reservoir kann man nutzen, wenn man aus der Gesamtzahl
der Schutzrechtsanmeldungen zielgerichtet und systematisch die
fiir eine vorgegebene Aufgaben- oder Problemstellung l6sungsrele-
vanten Technologiebausteine ,herausfiltert”.

Praxiserfahrung

Wahrend meiner Tatigkeit in den Unternehmensleitungen von zwei
groRen Maschinenfabriken, die in stark schrumpfenden Markten mit
ruindsem Verdrangerwettbewerb tatig waren (Bergwerksmaschi-
nenindustrie), konnten wir den Unternehmensfortbestand nur da-
durch absichern, dass wir deutlich innovativer als unsere meist gro-
Reren Wettbewerber waren und Diversifikationsprodukte fiir andere
Markte entwickelten. Dazu war es notwendig, standig mehr und
bessere Produktideen zu erarbeiten und laufend neue Technologien
zu ,erfinden”. Um die Kreativitdt und Gestaltungskraft zu steigern,
habe ich in dieser Zeit damit begonnen, die technischen und kog-

Patente als Bausteine fiir neue Technologien

Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Klaus Spies
Innovation und Technologietransfer, Aachen

nitionspsychologischen Bestandteile des Erfindungsprozesses zu
erforschen. Daraus ist mit der Zeit eine Methode entstanden, wie
man neue Produktideen systematisch aus Bausteinen vorbekannter
Technologien zusammensetzen kann. Man kdnnte die Methode auch
als ,Grammatik des Erfindens” bezeichnen.

Gleichzeitig musste ich eine ganze Reihe von Patentprozessen fiih-
ren, in deren Verlauf ich zu der Einsicht kam, dass nichts grundsdtz-
lich Neues mehr erfunden wird. Das gilt zum Gliick nicht fiir die Pa-
tentfahigkeit neuer Ideen, sondern nur fiir die den Schutzrechten
zugrunde liegenden physikalisch-technischen Wirkungsmechanis-
men. Schutzrechte kann man immer dann noch erlangen, wenn sich
aus der Kombination und Umstrukturierung vorbekannter Elemente
eine hinreichend grofRe Erfindungshdhe ergibt.

Der russische Professor Altschuller ist durch breit gefacherte wissen-
schaftliche Untersuchungen und die systematische Durchforstung
von mehr als 200.000 Patenten zu der gleichen Erkenntnis ge-
langt. Im Umkehrschluss kann man daraus herleiten, neue Tech-
nologien, aber auch Produktideen lassen sich systematisch durch
+puzzlespielartiges” Zusammensetzen von vorbekannten Techno-
logiebausteinen erarbeiten, wobei die Bausteine in den meisten
Fallen umstrukturiert und den Rahmenbedingungen der jeweiligen
Entwicklungsaufgabe angepasst werden miissen. Die dazu notwendige
Vorgehensweise und die dazugehorigen Ablaufstrukturen sind Be-
standteil der marktorientierten Innovationsstrategie, welche bei
der praktischen Entwicklungsarbeit in der Industrie entstanden ist.



Marktorientierte Innovationsstrategie

Ausgehend von den Anforderungsprofilen der zu l6senden Entwick-
lungsaufgabe werden zundchst die Funktionen und Teilfunktionen
gebildet. Danach werden iiber einen Abstraktionsvorgang diejeni-
gen Bereiche in der Technik ermittelt, in welchen lésungsrelevante
Technologiebausteine vermutet werden. Diese Bausteine werden
anschlieBend in einer breitgefdcherten Recherche in den durch den
Abstraktionsvorgang ermittelten Patentklassen gesucht. Dabei
werden erfahrungsgemdl bis zu 100.000 Patente, Offenlegungs-
und Auslegeschriften tiberpriift, was infolge der systematischen
Vorgehensweise von drei bis vier Studenten in relativ kurzer Zeit
bewdltigt werden kann. Dabei werden meist ca. 3.000 bis 5.000
Patentschriften als l6sungsrelevant erkannt und durch einen be-
sonderen Bewertungsvorgang auf 80 bis 120 lsungsrelevante Tech-
nologiebausteine reduziert. Diese Technologiebausteine werden in
Gruppen geordnet und an Stellwdnden aufgehangt.

In der kreativen Phase erarbeiten kleine Gruppen von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in standigem Blickkontakt mit diesen
losungsrelevanten Technologiebausteinen die neuen Konzeptio-
nen bzw. Produktideen fiir die vorgegebene Aufgabenstellung. Die
Technologiebausteine dienen dabei als Gestaltungshilfen fiir die
Stimulation der kreativen Krafte bei der Generierung neuer Pro-
duktideen. Durch den standigen Blickkontakt mit den Technologie-
bausteinen wird der Erfindungsvorgang bzw. das Erarbeiten neuer
Produktideen auf Auswdhlen und Umstrukturieren reduziert, so
dass auch kreativ normalbegabte Menschen Ideen bzw. Erfindungen
erarbeiten kdnnen, die sonst nur herausragenden Erfindern vorbe-
halten sind.

> Die marktorientierte

Innovationsstrategie
Funktionen

Abstraktions-
vorgang

Anforderungsprofil
Entwicklungsaufgabe
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Technologiebausteinen

Prozess der Ideenfindung

Das ,Erfinden” in Form
| von AHA-Effekten in
' stdandigem Blickkontakt

mit losungsrelevanten

Technologiebausteinen

ist ein Vorgang, der op-

tional auf die Arbeits-

weise des Gehirns beim

schopferischen Gestal-

ten und Generieren neu-
er Vorstellungsinhalte, d. h. auch beim Erfinden, zugeschnitten ist.
Eingehende wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass
durch diese Vorgehensweise die Kreativitdt der am Entwicklungsge-
schehen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vervielfacht
wird. Der ,Erfindungssprung” wird in eine Reihe kleiner, aufeinan-
derfolgender, liberschaubarer Einzelschritte zerlegt.

Kreative Phase

Das systematische Herbeifiihren von psychologischen ,AHA-Effek-
ten” unterscheidet die marktorientierte Innovationsstrategie von
allen {ibrigen bekannten Vorgehensweisen mit der gleichen Zielset-
zung. In den Unternehmen wird durch die Anwendung der Methode,
die von mir als Dienstleistung angeboten wird, ein groRes bisher
ungenutztes Kreativitdtsreservoir erschlossen.

Resiimee

Mit der marktorientierten Innovationsstrategie wurden in der Vergan-
genheit sowohl in der Industrie als auch bei gezielten Forschungs-
und Entwicklungsprojekten an der Hochschule zahlreiche neue, zum
Teil unkonventionelle, Techniken entwickelt, von denen sich viele
erfolgreich im Markt durchsetzen konnten, einige sogar weltweit. ll

\

Recherche in beste- )

neue Techniken/
Problemlésungen

kreative Phase
AHA-Effekt

henden Patenten
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> Die Innovationsstdrke vieler Unternehmen wird heute immer noch

nach der GroRe ihrer Forschungslabors bewertet. In diesem Sinne
miissten die Nutzer von Innocentive ganz oben in den Forschungs-
rankings stehen. Denn ihr Forschungslabor ist die Welt. Innocen-
tive ist ein amerikanischer Intermediar, der gegen Gebiihr Probleme
mit externen Problemldsern zusammenbringt. Das Geschaftsprinzip
ist einfach: Eine Firma sucht nach einer Losung fiir ein Problem, das
ihre Entwicklungsabteilung allein nicht effizient l6sen kann. Sie
stellt gegen eine Gebiihr diese Frage auf der Website von Innocen-
tive dar und lobt ein Preisgeld aus, in der Regel zwischen 10.000
und 100.000 Dollar. Das Preisgeld bekommt der Problemldser, der
die Aufgabe innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens am besten
L6st. Mehr als 100.000 Experten haben sich seit der Griindung im
Jahr 2001 bei Innocentive registriert. Heute nutzen z.B. BASF, Eli
Lilly, Novartis, Nestlé oder Procter & Gamble dieses Suchprinzip.
Der US-Online-Videoverleih Netflix hat Anfang Oktober gar eine Mil-
lionen US Dollar fiir den Forscher ausgelobt, der einen Algorithmus
findet, sein bestehendes System zur Empfehlung von Titeln an die
Nutzer um mind. 10% zu verbessern. Beteiligen kann sich gleichbe-
rechtigt jeder: ein groRes IT-Systemhaus in Indien oder ein kleiner
Hobbyentwickler in Deutschland.

Innocentive

Innocentive bedeutet eine Abkehr klassischer Wertschopfungsprin-
zipien in der Innovation. Die Suche nach Losungen wird durch eine

2. Externes Wissen fiir erfolgreiche Innovations-
prozesse nutzen: die Methode der Open Innovation

Prof. Dr. Frank T. Piller, Lehrstuhl fiir Technologie- und
Innovationsmanagement der RWTH Aachen

offene Ausschreibung des Problems ersetzt. Dieses Modell wird
auch als Open Innovation bezeichnet. Anders als bei einer klassi-
schen Forschungskooperation oder der Vergabe von Entwicklungs-
auftrdgen an Ingenieurdienstleister wird eine Entwicklungsaufgabe
nicht an den ,besten” bekannten internen oder externen Entwick-
ler vergeben, sondern das Problem selbst wird in einem undefinier-
ten Netzwerk in Form eines offenen Aufrufs zur Mitwirkung aus-
geschrieben. Potentielle externe Problemldser entscheiden dann
durch Selbstselektion, ob sie mitwirken oder nicht. Die Erstellung
dieser Aufgabe erfolgt dabei oft kollaborativ zwischen mehreren
Nutzern, in anderen Fallen aber auch durch einen Akteur allein.

Eine Evaluierung der Erfolgsquoten von Innocentive zeigt, dass
dieses offene Prinzip hoch effizient ist: Mehr als die Halfte aller
Probleme werden schnell geldst, obwohl in vielen Féllen die inter-
nen Abteilungen an der Losung zundchst gescheitert waren. Denn
der offene Innovationsprozess erlaubt die effiziente Wiederver-
wertung vorhandenen Wissens. Viele Gewinner hatten bereits in
einer anderen Domédne eine Losung fiir ein dhnliches Problem und
konnen diese dann auf die neue Domane iibertragen. Damit wird
ein wesentliches Problem klassischer technischer Problemldsung
im Unternehmen iiberwunden: die ,lokale” Suche nach Losungen.
Klassischerweise kann ein Unternehmen nur in den Bereichen nach
Losungen suchen, die es kennt bzw. nur solche Losungen finden, die
im Kompetenzbereich seiner Entwickler sind. Innocentive iiberwin-
det die Schranken lokaler Suche.



Wissenschaftlicher Exkurs

Vor allem Kunden und Nutzer tragen dazu bei, die Kenntnisse, Fa-
higkeiten und Ressourcen eines Herstellers zu erweitern. Der MIT-
Wissenschaftler Eric von Hippel nennt besonders innovative Nutzer,
die ein neues Anwendungsproblem durch eigene Problemldsungs-
kenntnisse vor den Herstellern entdecken und losen, ,Lead User®.
Klassischerweise war die Vorstellung, dass Hersteller diese Lead-
User-Innovationen suchen und in die eigene Domane transferieren
sollten. Doch Innocentive zeigt, dass Unternehmen diese Nutzer-
innovation auch anstofRen kdnnen.

Stata Corp.

Ein Unternehmen, das systematisch auf die interaktive Co-Entwick-
lung seiner Produkte durch die Anwender setzt, ist Stata Corp., ein
fiihrender Hersteller von Statistik-Software. Kunden bzw. Anwender
von Stata Software sind meist Entwickler, die das Programm fiir
eine Vielzahl statistischer Tests anwenden. Die Software erlaubt
dabei die einfache Programmierung neuer Tests, falls die vorhan-
denen Anwendungen in dem Programm eine bestimmte Aufgabe
nicht ausreichend (elegant) losen konnen. Stata hat deshalb seine
Software in zwei Teile gespalten: in einen proprietdren Teil, der die
Grundfunktionen bereitstellt und durch das Unternehmen selbst
weiterentwickelt wird (und durch eine klassische Software-Lizenz
kostenpflichtig vertrieben wird), und in einen offenen Teil, zu dem
die Gemeinschaft aller Nutzer wesentliche Beitrage in Form neuer
statistischer Algorithmen und Tests leistet. Stata unterstiitzt diese
Expertennutzer, indem es ihnen eine Entwicklungsumgebung und
ein Online-Forum zur Verfiigung stellt, wo die Nutzer ihre eigenen
Test austauschen, anderen Nutzern Fragen stellen und Entwicklun-
gen anderer weiterentwickeln kdnnen.

Da allerdings nicht alle Nutzer derart versiert sind oder ausreichen-
de Programmierkenntnisse haben, hat Stata ein Prozedere entwi-
ckelt, um regelmaRig die ,besten” bzw. populdrsten Weiterentwick-
lungen aus der Nutzer-Community auszuwdhlen und in die nachste
kommerzielle Release-Version zu integrieren. Diese Entscheidung
wird allein im Hause Stata getroffen, dessen Software-Entwickler

Prozess der Ideenfindung

auch die ausgewdhlten Anwendungen der Nutzer verbessern und
reibungslos mit der Standardsoftware integrieren. Diese zusdtzli-
che Wertschopfung durch das Unternehmen ist auch Anreiz fiir die
Expertennutzer, ihre Eigenentwicklungen in der Regel ohne mone-
tdre Gegenleistung Stata zur Verfiigung zu stellen.

Webasto

In Deutschland setzt der Automobilzulieferer Webasto systematisch
auf das kreative Potential der Nutzer seiner Produkte (Standheizun-
gen und Dachsysteme). In regelmdRigen Innovationsworkshops
entwickeln die eigenen Ingenieure mit einer Gruppe innovativer
Kunden Ideen und Umsetzungskonzepte fiir neue Produkte. Dabei
geht das Ziel weit liber eine Bewertung bestehender Konzepte in
einer Produktklinik hinaus: Ziel ist die Ableitung radikal neuer Pro-
dukte oder Produktbereiche, wo es heute noch keine Losungen gibt.
Die Teilnehmer an diesen Workshops wahlt Webasto mit Hilfe eines
eigens entwickelten Auswahlinstruments aus. Denn nur die Nutzer
sollen eingeladen werden, die neben offenen Bediirfnissen auch
Problemlosungskompetenz haben. Sie sollen weiterhin aber auch
Trendsetter-Eigenschaften haben, d.h. in ihren Bediirfnissen der
Mehrheit der Nachfrager voraus sein. Aufgrund der langen Entwick-
lungszeiten in der Automobilindustrie liegen genaue Zahlen, wie
erfolgreich diese Kunden-Co-Entwicklungen von Webasto letztend-
lich am Markt sind, noch nicht vor. Fiir Webasto ist Open Innovation
aber bereits heute ein wichtiges Differenzierungsmerkmal bei den
Autoherstellern. Untersuchungen im Medizintechnikbereich von 3M
zeigen, dass Entwicklungen, die solchen Kundeninnovationswork-
shops entstammen, in der Regel deutlich erfolgreicher am Markt
sind - da sie nicht nur ein bestehendes Produkt verbessern, son-
dern radikal neue Lésungen bereitstellen und so oft einen neuen
Markt schaffen.

Herausforderungen

Bei allen Potentialen von Open Innovation zur Effizienzverbesse-
rung in der Entwicklung stellen sich jedoch auch neue Herausfor-
derungen. Open Innovation ist nicht einfach ein ,Outsourcing”




12

—  »
Problemldsung

> interner Entwicklungsaufgaben an die Peripherie, sondern verlangt

eine aktive Beteiligung durch den Anbieter, der hierfiir bestimm-
te Ressourcen und Fahigkeiten besitzen muss. Neben technischer
Problemlésungskompetenz sehen wir als wesentliche Open-Innova-
tion-Kompetenz von Entwicklungsmanagern die Interaktionskom-
petenz. Diese konkretisiert sich z.B. in der Schaffung geeigneter
Organisationsstrukturen oder dem Setzen addquater Anreize zur
Mitwirkung. Ebenso zdhlen dazu neue IT-Werkzeuge, um den Inter-
aktionsprozess mit den externen Problemldsern effizient, effektiv
und auch mit entsprechender Bedienbarkeit ablaufen zu lassen.

Ein wesentlicher Aspekt ist, geeignete Anreize im Unternehmen
zu setzen, um die externen Inputs effektiv innerbetrieblich weiter
zu verwenden. Denn vielen Verantwortlichen ist die Vorstellung,
dass die Nutzer einen (besseren) Beitrag zur Weiterentwicklung der
eigenen Produkte leisten kdnnen, sehr fremd. Oft sind es einige

-~
Problemldsung

<«
Problemldsung
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Prozess der Ideenfindung

fortschrittlich denkende Abteilungen im Unternehmen, die eine
Initiative zur Integration von Kundeninformation starten und Bei-
trage durch die Nutzer anregen. Dieser Input muss dann aber durch
andere Abteilungen weiterverarbeitet und genutzt werden. Hier
bestehen in vielen Unternehmen noch grofRe Defizite. Vielen Inge-
nieuren ist die lokale Suche nach eigenen Losungen viel vertrauter
als die Bewertung externer Inputs aus anderen Domdnen. Auch die
Ingenieursausbildung betont die Suche nach bestehenden Losun-
gen immer noch weniger als das Tiifteln an eigenen Lésungen. Ein
Hindernis, das Potential von Open Innovation voll zu nutzen, sind
auch die bestehenden Patentsysteme. Das Beispiel Open-Source-
Software zeigt, dass verteilte Innovation vor allem dann erfolg-
reich funktioniert, wenn Problemldser ohne Einschrankungen oder
langwierige Lizenzvereinbarungen bestehende Losungen weiter-
verwenden konnen - umso fiir alle Nutzer eine bessere Leistung zu
schaffen. Hierzulande gelten dagegen grofie Patentportfolios im-
mer noch als heiliger Gral und Zeichen der Innovationsstarke. An-
dere Lander wie Danemark oder Australien denken dagegen schon
um: Hier werden offene Innovationsprinzipien bereits stark durch
die Politik unterstiitzt.

Open Innovation ist aber nicht als ein dominierendes System zu
sehen, das alte Entwicklungssysteme iiber Nacht ablosen wird. Es
handelt sich vielmehr um eine Ergdnzung bewdhrter Ansdtze und
Instrumente des Innovationsmanagements. Die alten Prinzipien
haben weiter Bestand, die neuen aber schaffen eine Grundlage fiir
innovative Wege zu Wettbewerbsvorteilen. l

> Die Methode der Open Innovation
zur Ideengenerierung



Unser Service fiir technologieorientierte Griinder und
innovative Unternehmer:

» Kompetente und individuelle Beratung in allen Fragen der Griindung

» Unterstiitzung bei der Erstellung Ihres Business- und/oder Wachstumsplans
» Vermittlung ven unternehmerischem Know-how

» Unterstiitzung bei der Finanzierung

» Firderung und Beratung zu Patenten und Verwertungen

* Anbahnung von Kooperationen, Zugang zu Innovationsnetzwerken

» Themenspezifische Veranstaltungen, Seminare und Workshops

Rufen Sie uns an unter 0241/963-1027 oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an: beratung @agit.de

Einen Uberblick iiber unser Dienstleistungsangebot erhalten Sie unter
www.agit.de
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Schutzrechtsarten
und Patentierungs-
prozess

Welche Schutzrechte gibt es?
Brauche ich eine Marke?
Wann mache ich was?

Meine Idee ist einzigartig -
Wofiir die Patentrecherche?

Was kostet mich das alles
eigentlich?
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Vor ein paar Jahren konnte man in der Zeitung lesen, die Currywurst
sei jetzt (!) weltweit (!) patentiert (!). Das wdre doch einmal ein
lukratives Geschéft, kdnnte man meinen. Nun darf man ja bekann-
termallen nicht alles glauben, auch wenn es schwarz auf weil in
der Zeitung steht. Information zu den einzelnen Schutzrechten
tut also Not, und so fiihren wir Sie auf eine kurze Reise durch den
Dschungel der gewerblichen Monopolrechte.

Einleitung: Aufgaben und Nutzen von Schutzrechten am
Beispiel Patent

Jedes neue Produkt bedingt bei seiner Entwicklung geistige und
finanzielle Aufwendungen. Der Erfinder geht ein nicht unerheb-
liches Wagnis ein, ob sich seine Miihen iiberhaupt auszahlen werden
und das Produkt vom Markt angenommen wird. Liegt seine Leistung
iber dem Durchschnitt, stellt sich der Wunsch ein, diesen techni-
schen Vorsprung gegeniiber den Wettbewerbern sicherzustellen.
Hier setzt das Patent an: Es entschddigt fiir die Wagnisse und Auf-
wendungen und sichert den erarbeiteten Vorsprung.

Durch diese Wirkungen wird aber der technische Fortschritt auch
gefordert. Durch giinstige Rahmenbedingungen fiir eine lukrative
Verwertung wird die Erfindertatigkeit angeregt. Nicht zuletzt wer-
den auch die Wettbewerber herausgefordert, nach Alternativldsun-
gen zu suchen.

3. Schutzrechtsarten im In- und Ausland;
- die Currywurst - jetzt Weltpatent!

Dipl.-Ing. Mario Wagner, Patentanwalt,
Kanzlei Bauer Wagner Priesmeyer, Aachen

Und schlieRlich wird durch die im Gegenzug zur Patenterteilung
vom Gesetzgeber geforderte Preisgabe des Spezialwissens die Of-
fentlichkeit in die Lage versetzt, dieses Wissen als Ausgangspunkt
fiir eigene Uberlegungen zu nutzen.

Im Folgenden werden die einzelnen Schutzrechte kurz vorgestellt.

Das Patent

Das Patent gibt dem Patentinhaber einen zeitlich befristeten mo-
nopoldhnlichen Schutz, der es ihm ermdglicht, seine Erfindung al-
leine zu verwerten.

Patentfdhigkeit

Die Erteilung eines Patents ist an bestimmte Schutzvoraussetzun-
gen und die Einhaltung des formal richtigen Anmeldeverfahrens
gekniipft. Eine patentfahige Erfindung muss:

e eine Lehre zum technischen Handeln enthalten;

e ausreichend deutlich und vollstdndig offenbart sein, so dass sie
fiir einen Durchschnittsfachmann eindeutig nachvollziehbar ist;
® neu sein, das heil3t vor der Anmeldung weder verdffentlicht noch
so benutzt worden sein, dass andere Kenntnis von ihr bekommen

konnten;



e auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, das heiRt eine gewisse
Erfindungshohe aufweisen (Indizien hierfiir sind z.B.: Erfindung
hat nicht nahegelegen; Uberwindung von Vorurteilen der Fach-
welt; Lob der Fachwelt; Lizenzvergabe; Bestehen eines langan-
dauernden Bediirfnisses, ohne dass dieses befriedigt worden ware);

e gewerblich anwendbar sein.

Nicht patentfahig sind z. B.

e Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathemati-
sche Methoden;

e dsthetische Formschdpfungen;

e Pline, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fiir
Spiele und geschaftliche Tatigkeiten sowie Programme fiir Da-
tenverarbeitungsanlagen;

e die Wiedergabe von Informationen;

¢ Pflanzensorten oder Tierarten;

e Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
und Diagnostizierverfahren;

e Konstruktionen und Verfahren, die den Naturgesetzen wider-
sprechen (zum Beispiel eine Maschine, die ohne Energiezufuhr
Arbeiten leisten soll - perpetuum mobile).

Das Patenterteilungsverfahren

Fiir eine gemdR den obigen Bedingungen patentfdhige Erfindung
kann ein Antrag auf Erteilung eines Patents beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) in Miinchen gestellt werden.

Grundsdtzlich darf ein Patent von jedermann selbst angemeldet
werden. Hierbei ist allerdings zu beriicksichtigen, dass neben der
allgemeinen Beschreibung der Innovation auch die Patentansprii-
che entsprechend klar zu formulieren sind. Gerade hierbei gibt es
flir den Laien grofRe Probleme. Weiter ist zu beriicksichtigen, dass
die Schriften 6ffentlich zugédnglich sind und somit auch der Mitbe-
werber die Ausarbeitung einsehen kann. Deshalb ist es nachvoll-
ziehbar, dass bei der Entwicklungsbeschreibung nur das Wesentliche
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dokumentiert wird. Die Patentanspriiche sind mdglichst weit (aber
nicht ,schwammig”) zu fassen, um so die Gefahr des Nachbauens
gering zu halten. Deshalb ist es ratsam, sich vor einer Patentanmel-
dung mit einem Patentanwalt in Verbindung zu setzen.

Dieser wird in der Regel eine Recherche zum Stand der Technik emp-
fehlen oder ein bereits vorliegendes Recherchenergebnis analy-
sieren. Das Rechercheergebnis zeigt auf, wie aussichtsreich eine
Anmeldung sein kann, spart Kosten fiir nicht aussichtsreiche An-
meldungen und ermdglicht es, die Anmeldeunterlagen vom bekann-
ten Stand der Technik sauber abzugrenzen, wodurch wiederum das
Patenterteilungsverfahren beschleunigt wird.

Vor der Antragstellung sollte peinlichst auf die Vollstandigkeit der
notwendigen Unterlagen geachtet werden, da sachliche Anderun-
gen oder Ergdnzungen nachtrdglich nicht zuldssig sind und somit
der Umfang des Schutzes von vornherein beschrankt oder sogar
ganz in Frage gestellt wdre. Die einzureichenden Unterlagen be-
stehen neben dem eigentlichen Antrag (Formblatt) und der Erfin-
derbenennung aus der Beschreibung, evtl. den Zeichnungen und
einer Zusammenfassung und als wichtigstem, den sogenannten
Patentanspriichen. Letztere definieren in einer meist sehr abstrak-
ten Sprache, was unter Schutz gestellt werden soll. Einzig von der
Qualitdt der Patentanspriiche hingt es ab, ob ein Patent umgangen
werden kann oder nicht. Deshalb ist bei ihrer Abfassung dringend
die Beratung durch einen Patentanwalt angezeigt.

18 Monate nach dem Tag der Antragstellung werden die Unterlagen
in Form einer Offenlegungsschrift verdffentlicht, und zwar ohne
Riicksicht darauf, ob das Patent- und Markenamt mit der Priifung
der Anmeldung bereits begonnen hat und ob die Erfindung iiber-
haupt patentwiirdig ist. Ziel der Offenlegung ist es lediglich, die
Offentlichkeit {iber eventuell auf sie zukommende Schutzrechte
zu informieren. Sollten Dritte die Erfindung benutzen, kann der
Anmelder ab der Offenlegung eine angemessene Vergiitung hier-
fiir verlangen, wenn das Patent spater erteilt wird. Jedoch nur das
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> erteilte Schutzrecht gibt ihm neben dem Schadensersatzanspruch

einen Verbietungsanspruch gegen Patentverletzer.

In der Regel wird bereits mit dem Antrag auf Erteilung des Patentes
der Antrag auf Priifung gestellt. Denn nur so erhalt der Anmelder
innerhalb von ca. 10 Monaten einen ersten Priifungshescheid, der
eine gute Basis flir weitere Entscheidungen (z. B. fiir Auslandsan-
meldungen innerhalb der 12-monatigen Prioritatsfrist) darstellt.

Die Priifung der Anmeldung erfolgt durch einen auf dem betreffen-
den Fachgebiet sachkundigen Priifer. Das Ergebnis der Priifung wird
dem Anmelder in einem Priifungsbescheid mitgeteilt, eingehend
begriindet und auch zum Beispiel anhand von Druckschriften belegt.

Bei positivem Ergebnis wird das Patent erteilt und von den gepriif-
ten Unterlagen eine Patentschrift gedruckt.

Das Patent kann durch Jahresgebiihrenzahlungen maximal 20 Jahre
aufrechterhalten werden.

Optionen hinsichtlich einer europdischen bzw. weltweiten
Patentanmeldung

Innerhalb einer nicht verldngerbaren (!) Frist von 12 Monaten ab
dem Anmelde- oder friihesten Prioritdtstag hat der Anmelder die
Mdglichkeit, in anderen Landern oder Regionen (z. B. Europa) nach-
anzumelden (s.u.).

Das Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster ist schnell, einfach und preiswert zu erlangen
und steht trotzdem in seinen Schutzwirkungen nicht hinter dem
Patent zuriick. Vom Patent unterscheidet es sich hinsichtlich der
Definition schutzfahiger Erfindungen und der maximalen Laufdauer.

Neben der Verwendung des Gebrauchsmusters als Alternative zum
Patent kommt der kombinierten Anwendung von beiden Schutz-
rechten ebenfalls eine wesentliche Bedeutung zu. Diesbeziiglich sei

der Einsatz des Gebrauchsmusters als ,Riickfallposition” bei einer
gescheiterten Patentanmeldung sowie seine schnellere Schutzwir-
kung (Eintragung in der Regel wenige Monate nach der Anmeldung
gegeniiber ca. 2 Jahren bei einer Patenterteilung) genannt.

Im Gegensatz zu einer Patentanmeldung darf bei einem Gebrauchs-
muster die Entwicklung vom Anmelder bereits der Offentlichkeit
vorgestellt worden sein. Allerdings ist die Zeit auf sechs Monate
beschrankt (sogenannte Neuheitsschonfrist).

Auch beim Gebrauchsmuster besteht die Moglichkeit, innerhalb von
12 Monaten (Ausschlussfrist!) ab dem Anmelde- bzw. friihesten
Prioritatstag Nachanmeldungen im Ausland (oder auch eines Deut-
schen Patents) durchzufiihren.

Was kann geschiitzt werden?

Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen (z. B. Arbeitsgeratschaften,
Gebrauchsgegenstdnde, Stoffe) geschiitzt, die neu sind, auf einem
erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Nicht gebrauchsmusterfdhig sind alle Erfindungen, die bereits
im Abschnitt ,Das Patent” als nicht patentfdhig aufgefiihrt sind.
Dariiber hinaus sind auch Erfindungen betreffend Verfahren wie
beispielsweise Arbeitsverfahren (Verfahren zum Polieren von ...)
oder Herstellungsverfahren ebenfalls nicht gebrauchsmusterfdhig.
Gleiches gilt fiir neue Verwendungen bekannter Stoffe oder Gegen-
stande.

Das Gebrauchsmuster kann durch Verldngerungsgebiihrenzahlungen
maximal 10 Jahre aufrechterhalten werden.

Das Gebrauchsmusteranmeldeverfahren

Das Gebrauchsmuster wird wie das Patent beim DPMA angemeldet.
Die erforderlichen Anmeldungsunterlagen bestehen im einzelnen
aus dem Antrag (Formblatt), der Beschreibung, einem oder mehre-
ren Schutzanspriichen und eventuell Zeichnungen, auf die sich die
Schutzanspriiche oder die Beschreibung beziehen.



Das Gebrauchsmuster wird vor der Eintragung keiner materiell-
rechtlichen Priifung unterzogen, wie dies beim Patentanmeldever-
fahren der Fall ist. Deshalb wird das Gebrauchsmuster auch ,unge-
priiftes Schutzrecht” genannt. Kontrolliert wird im wesentlichen
die Einhaltung bestimmter Formalien (z.B. Seitenrdnder) und die
grundsatzliche Eignung der Erfindung zum Gebrauchsmusterschutz.
Insbesondere das Vorliegen von Neuheit und Erfindungshdhe wird
nicht gepriift. Dies hat den Vorteil, dass eine Eintragung relativ
schnell erfolgt und die Kosten fiir eine aufwandige Priifung entfal-
len. Die Tatsache, dass auf diese Weise fast alles als Gebrauchsmuster
eingetragen wird, darf jedoch nicht dariiber hinwegtaduschen, dass
zum Erhalt eines auch durchsetzbaren Schutzrechtes das gleiche
patentanwaltliche Fachwissen erforderlich ist, wie zuvor beim Pa-
tent beschrieben.

Nach der Eintragung des Gebrauchsmusters kann der Anmelder wie
ein Patentinhaber {iber sein Schutzrecht verfiigen und z. B. seine
Rechte gegen Verletzer geltend machen. Das Vorgehen aus einem
Gebrauchsmuster erfordert jedoch mehr ,Fingerspitzengefiihl”, da
es sich u. U. nur um ein Scheinrecht handelt, das der nachtragli-
chen Priifung nicht standhalt.

Jeder, der beweisen kann, dass die Erfindung nicht neu ist, dass
der notwendige erfinderische Schritt nicht gegeben ist oder dass
andere Schutzvoraussetzungen fehlen, kann den Anmelder zum
freiwilligen Verzicht auffordern oder ein Léschungsverfahren ein-
leiten. Dieses besteht aus einer dhnlich strengen Priifung, wie sie
beim Patent bereits vor der Erteilung durchgefiihrt wird. Sollte sich
dabei ergeben, dass eine oder mehrere der Schutzvoraussetzungen
fehlen, verliert der Inhaber den Schutz.

Der Gebrauchsmusterinhaber sollte sich, bevor er Schadensersatz-
oder Unterlassungsanspriiche geltend macht, vergewissern, ob sein
Schutzrecht iiberhaupt Aussicht hat, ein solches Verfahren zu be-
stehen. Abmahnungen aus Schutzrechten, Verteidigungen gegen
Abmahnungen und die Stellung von Léschungsantragen sollten we-
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gen der erheblichen (Haftungs- und Prozess-)Risiken keinesfalls
ohne juristische Beratung erfolgen.

Auslandsanmeldungen

Die Frage, in welchen Landern unter Nutzung welcher Verfahrens-
varianten angemeldet werden soll, ist mit einem erfahrenen Pa-
tentanwalt i.d.R. bereits vor Einreichung der ersten Anmeldung
zu klaren, um sich alle Optionen offen zu halten und den auf die
Umstdnde des Einzelfalls abgestimmten und wirtschaftlich giins-
tigsten Weg zu wahlen.

Nationale Anmeldungen im Ausland

Im Inland zum Patent oder Gebrauchsmuster angemeldete Erfin-
dungen kdnnen auch im Ausland einzeln national angemeldet wer-
den, wobei die jeweiligen nationalen Erfordernisse und Verfahren
zu beachten sind.

Die Durchfiihrung mehrerer nationaler Verfahren hat dabei den
Nachteil, dass die Kosten fiir Anmeldungen, Ubersetzungen etc.
sofort anfallen und verloren sind, wenn dlterer patenthindernder
Stand der Technik ermittelt wird und es daher nicht zu einer Er-
teilung kommt. AuRerdem sind die Priifungsverfahren unabhangig
voneinander in der jeweiligen Landessprache und i.d.R. unter Ver-
mittlung von Korrespondenzanwilten durchzufiihren.

Demgegeniiber haben die nachstehend beschriebenen Verfahren
den Vorteil, dass nur eine Anmeldung fiir eine Vielzahl von Staaten
und zwar in einer Sprache und an einem Ort erforderlich ist. Dem
Anmelder verbleibt dariiber hinaus mehr Zeit, die Aussichten auf
Schutzerteilung zu beurteilen, ohne dass zundchst die erheblichen
Ubersetzungskosten aufgewendet werden miissen.

Europdische Patentanmeldung

Folgende Linder kénnen in einer Anmeldung nach dem EPU
(= Europdisches Patentiibereinkommen) benannt werden: Belgien,
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> Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Li-
tauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn, Vereinigtes Kdnig-
reich, Zypern.

AuRerdem kann fiir folgende Nicht-EPU-Lénder ein Erstreckungs-
antrag gestellt werden: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien,
Mazedonien, Serbien.

Das Europdische Patentamt (mit Sitz ebenfalls in Miinchen) recher-
chiert, priift und erteilt einheitlich. Als Verfahrenssprache kann
insbesondere auch Deutsch gewahlt werden. Erst nach der Erteilung
zerfdllt das Europdische Patent in ein Biindel nationaler Patente
(sog. Validisierung). Der Anmelder entscheidet also erst nach der
Erteilung, in welchen Vertragsstaaten er Schutz durch Einreichung
von Ubersetzungen etc. erzielen mochte.

Die so entstandenen Patente sind unabhangig voneinander durch
Zahlung von Jahresgebiihren maximal 20 Jahre aufrechtzuerhalten.

Schutzoption PCT-Anmeldung (Internationale Patentanmeldung)

Mit einer Anmeldung nach dem PCT (Patent Cooperation Treaty =
Patentzusammenarbeitsvertrag) sind derzeit iiber 130 Lander oder
Lindergruppen wie die EPU-Staaten (s.0.), die afrikanischen ARIPO-
und OAPI-Staaten und eurasische Staaten abgedeckt. Beim PCT-
Verfahren wird zundchst eine einheitliche Internationale Recherche
und auf Antrag ein sogenannter Vorldufiger Internationaler Prii-
fungsbericht erstellt. Jeweils danach kann entschieden werden,
ob und in welchen Landern das Verfahren weitergefiihrt werden
soll. Im Anschluss an die internationale Phase schlie3en sich in der
nationalen Phase die einzelnen Landerpatenterteilungsverfahren
bzw. die regionalen Patenterteilungsverfahren z.B. nach dem EPU
an (s.o.). Die Bedeutung des PCT-Verfahrens liegt inshbesondere im
Zeitgewinn: Die Frist zur Einleitung der nationalen Phasen betrédgt
bis zu 30 Monate ab dem Anmeldetag/Prioritdtstag. (Der Anmelder
Jkauft” Zeit).

Auch beim PCT-Verfahren ist es nicht zwingend, in allen zundchst
bestimmten Landern spéter die nationale Phase auch tatsdchlich
durchzufiihren.

Die Marke

Zu diesem wichtigen Schutzrecht finden Sie in diesem Handbuch
den gesonderten Artikel ,,Markenschutz (nicht nur) fiir Jungunter-
nehmer - Nomen est Omen!” (Seite 22).

Geschmacksmuster und typographische Schriftzeichen

Beim Geschmacksmuster handelt es sich um ein Schutzrecht fiir
zweidimensionale (,Muster”) oder dreidimensionale (,,Modelle*)
Farb- und Formgestaltungen, die

e dsthetisch (den Farb- und Formensinn des Menschen ansprechend),
e schopferischen Ursprungs (nicht technisch bedingt),

e reproduzierbar

sind. Das Geschmacksmuster ist also ein Designschutzrecht. Ge-
schiitzt werden kdnnen auch typographische Schriftzeichen, d.h.
Satze von Buchstaben, Ziffern, Ornamenten (,,Fonts”).

Voraussetzungen fiir den Geschmacksmusterschutz sind Neuheit
und Eigentiimlichkeit des Gegenstandes. Mit Eigentiimlichkeit wird
hier eine selbstdndige, schopferische Leistung bezeichnet, die qua-
litativ iber dem handwerklich-durchschnittlichen Niveau der be-
kannten Farb- und Formgestaltungen anzusiedeln ist.

Die Anmeldung von Mustern und Modellen erfolgt beim DPMA und
besteht aus dem Eintragungsantrag (Formblatt) sowie der Dar-
stellung des Musters oder Modells oder der Abbildung der typo-
graphischen Schriftzeichen. Bei der Priifung der Anmeldung wird
nur die Erfiillung der Formalvorschriften (,Ist der Gegenstand dem
Geschmacksmusterschutz grundsatzlich zuganglich?“), nicht aber
die materiellen Schutzvoraussetzungen (Neuheit, Eigentiimlich-
keit) liberpriift. Letzteres geschieht nur im Streitfalle durch ein
ordentliches Gericht. Die sich hieraus ergebenden Sachverhalte und



die Vorgehensweisen sind mit denjenigen beim Gebrauchsmuster
vergleichbar.

Die Schutzdauer von Geschmacksmustern betrdgt 5 Jahre und kann
jeweils um weitere 5 Jahre bis zum Erreichen der Hochstschutzdau-
er von 25 Jahren verlangert werden.

Halbleiterschutz, Sortenschutz

Da diese Schutzrechte nur fiir wenige Unternehmen (Chipherstel-
ler, Pflanzenziichter) interessant sind, wird an dieser Stelle auf die
Veroffentlichungen des Deutschen Patent- und Markenamtes im
Internet verwiesen.

Schutzrechtsarten und Patentierungsprozess

Und die Currywurst?

Zum Abschluss noch einmal zuriick zur Currywurst: Bereits in der
Titelzeile sind erkennbar 3 Fehler enthalten. Wie Sie jetzt wis-
sen, ist die Currywurst mangels Technizitdt einem Patentschutz
iberhaupt nicht zugédnglich (iibrigens auch keinem Gebrauchs-
oder Geschmacksmusterschutz). Ein ,Weltpatent” in dem Sinne,
dass durch eine Anmeldung bei einem Amt ein weltweit giiltiges
Schutzrecht entstiinde, gibt es auch nicht. Und selbst wenn die
Currywurst patentfdahig ware, wére sie es aufgrund der erfolgten
jahrzehntelangen offenkundigen Vorbenutzungen und damit man-
gelnder Neuheit jedenfalls ,jetzt” nicht mehr. Die Currywurst als
tradiertes Kulturgut bleibt also weiter frei von Monopolrechten.
Na dann: Guten Appetit! l

Geschmacksmuster und

Art Patent Gebrauchsmuster Marke typografische Schriftzeichen
Gegenstand o technische Erfindung o technische Erfindung | ® Zeichen/Marke zur  Schutzrecht fiir zweidimensionale (,,Mus-
® chemische Stoffe  chemische Stoffe Unterscheidung ter”) oder dreidimensionale (,Modelle”)
e Verfahren einer Ware oder Farb- und Formgestaltungen, die
Dienstleistung - asthetisch,
- schopferischen Ursprungs,
- reproduzierbar sind.
Voraussetzung ® Lehre zum technischen Handeln * Neuheit ® Geschaftsbetrieb ® Neuheit
o Verstandlichkeit und Vollstdndigkeit | o erfinderische Tatigkeit | ® Unterscheidungs- o Eigentiimlichkeit des Gegenstandes
® Neuheit ® gewerbliche Anwend- kraft
o erfinderische Tatigkeit barkeit
® gewerbliche Anwendbarkeit
Nicht Schutzfahig | ® EDV-Programme Siehe Patent, zudem o Worter mit Angaben | ® unbewegliche Sachen
(Beispiele) * Pflanzensorten oder Tierarten ® Verfahren iiber Beschaffenheit, |  Naturprodukte
® Konstruktionen und Verfahren, die Bestimmung, Preis e Entwiirfe, Verfahren, Systeme, Techniken
den Naturgesetzen widersprechen usw. oder gespeicherte Informationen, die den
Topographien zugrunde liegen
Laufzeit Maximal 20 Jahre Maximal 10 Jahre 10 Jahre ab Anmel- 5 Jahre, jeweils Verldngerung um 5 Jahre
dung, beliebig oft bis zum Erreichen der Hochstschutzdauer
verldngerbar von 25 Jahren maglich
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Risiko Marke

Markenschutz - so horen wir als Patent- und Markenanwalte immer
wieder von Jungunternehmern - das ist doch etwas fiir die grofRen
Unternehmen...

Dieser Irrtum kann vielleicht der teuerste Irrtum ihrer noch jungen
Unternehmerkarriere werden, unter Umstdnden sogar der letzte.

Tatsache ist: Wer die gewerblichen Schutzrechte und insbesondere
Markenrechte unterschatzt oder - schlimmer noch - ignoriert, hat
meist das Nachsehen. Wurden Marken, Firmierungen, Unterneh-
menskennzeichen, Titelschutzrechte oder Internetdomains ver-
letzt, flattern Abmahnungen, Unterlassungs- und Schadensersatz-
klagen ins Haus. Nicht eingeplante Kosten fiir z. B. eine erzwungene
Umfirmierung lassen manchem Griinder die Luft ausgehen. Dabei
konnen diese Risiken preiswert durch Recherchen vermieden und
eigene Markenrechte gesichert werden. Gerade in Branchen mit
schnellem technologischen Wandel ist oftmals die Marke das einzig
Bestdndige. Bis ein Patentverletzungsverfahren um das Produkt
1.0 entschieden ist, sind Sie bereits mit der Version 6.5 auf dem
Markt. Kénnen Sie aber Ihr Produkt erfolgreich ,branden”, werden
Ihre Kunden im Vertrauen auf die ,bekannt gute” Qualitdt auch die
Version 10.7 noch kaufen.

4. Markenschutz (nicht nur)
7 fiir Jungunternehmer — Nomen est Omen!

Dipl.-Ing. Mario Wagner, Patentanwalt,
Kanzlei Bauer Wagner Priesmeyer, Aachen

Aber der Reihe nach:

Was ist eine Marke? — Welche Funktionen hat eine Marke?

Eine Marke ist eine Kennzeichnung fiir Waren (daher der friihere
Ausdruck ,Warenzeichen”) oder Dienstleistungen. So kennzeichnet
beispielsweise Aspirin ein Produkt (Acetylsalicylsdure) und Luft-
hansa eine Dienstleistung (Personenbefdrderung). So wie Ihr biir-
gerlicher Name Sie individualisiert, so individualisiert eine Marke
Ihr Produkt (z.B. Coca Cola) und macht es von anderen Produkten
(z.B. Coca Cola light) unterscheidbar (Unterscheidungsfunktion).
Durch die Marke wird Ihr Produkt (z.B. Coca Cola) aber auch von
den Produkten Ihrer Konkurrenten (z. B. Pepsi Cola) unterscheidbar
gemacht. Man spricht hier von der Herkunftsfunktion der Marke.
Oftmals dient die abgrenzende Kennzeichnung auch dem Zweck,
das eigene Produkt von qualitativ abweichenden (unter Umstdnden
minderwertigen) anderen Produkten unterscheidbar zu machen.
Das Wollsiegel beispielsweise erfiillt damit eine Qualitdtsfunktion.

Diese Funktionen kdnnen fiir einzelne Produkte wie Persil, Patex
oder Pril als Produktkennzeichnung oder auch fiir ein Unterneh-
men wie Henkel als Unternehmenskennzeichnung genutzt werden.
Gerade wer sich von ,No-Name-Produkten” abgrenzen will, wird
die Unternehmenskennzeichnung in der Produktkommunikation als



Absender neben die Produktbezeichnung stellen, wie dies die Firma
Henkel in Ihrer ,A brand like a friend” Kampagne gemacht hat. Mit
einer starken Unternehmensmarke kann dann auch die Einfiihrung
neuer Produkte ziigiger vonstatten gehen.

Marken und bereits Markenanmeldungen schaffen iibrigens auch
(giinstigere) Verhandlungspositionen. Wie wollen Sie sonst einen
Partner fiir den Vertrieb Ihres Produktes XY gewinnen, wenn Sie
ihm nicht garantieren, dass es XY nur bei Ihnen und nicht beim
Nachahmer auf dem Flohmarkt gibt?

Markenformen

So unterschiedlich wie die hier nur in Ausziigen vorgestellten Funk-
tionen und Aufgaben der Marke sind, so unterschiedlich sind auch
ihre Erscheinungsformen: Sie reichen von Wortern (Nivea), Zahlen
(4711), Bildern, Logos oder Signets (Lufthansa-Kranich) tiber Kom-
binationen aus beidem (Bayer-Kreuz) bis hin zu dreidimensionalen
Marken (Michelin-Mdnnchen), Farben (Milka Lila), Hérzeichen (Er-
kennungsmelodie der Deutschen Telekom AG) oder Slogans (gut ...
besser ... Paulaner). Sogar der Geruch von frisch geschnittenem
Gras ist fiir die Ware Tennisballe als Geruchsmarke geschiitzt.

Schutzunfdahige Marken - Diese Fehler sollten Sie vermei-
den!

Schutzfédhig ist also prinzipiell vieles, wobei die genauen gesetzli-
chen Voraussetzungen fiir die Entstehung des Schutzes und die Ein-
tragbarkeit nach dem Markengesetz an dieser Stelle nicht vertieft
werden kdnnen. Der nachstehende Negativkatalog hilft jedoch,
ungeeignete Marken auszusondern.

Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass auf einzelne der nachstehen-
den Anforderungen im Einzelfall und unter besonderen Umstan-
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den verzichtet werden kann. Allerdings wird dies moglicherweise
mit einem erheblich erhdhten Aufwand bei der Durchsetzung der
Marke erkauft. Insofern sind viele Kennzeichnungen, die am Markt
beobachtbar sind, von Hause aus ungeeignet und nur aufgrund z.T.
jahrzehntelanger Bemiihungen etabliert.

Bei der Findung von Marken sollte Folgendes beachtet werden:

Markenfindung

Vermeiden Sie

e fiir die angebotenen Waren/Dienstleistungen beschreibende An-
gaben (Brot fiir Brotwaren, Makler AG fiir Dienstleistungen eines
Versicherungsmaklers), auch hinsichtlich der Beschaffenheit,
Menge, Bestimmung (Du darfst), Zielgruppe (Fiir Dich AG) etc.

® an beschreibende Angaben angelehnte Angaben (Finanza AG)

e freihaltebediirftige Angaben (Videothek)

® beim Logo: Flaggen, Hoheitszeichen etc.

e jrrefiihrende Angaben (Champagner fiir Sekt)

® gegen die guten Sitten verstoRende Angaben (Coran trotz abwei-
chender Schreibweise nicht fiir ein Herzmittel zugelassen wegen
Verletzung religioser Gefiihle)

® entsprechende beschreibende etc. Worter aus anderen (Welthan-
dels-) Sprachen (englisch, franzdsisch, spanisch, italienisch),
also nicht bread fiir Brotwaren, champagne fiir Sekt usw.

® 1-, 2- oder 3-Buchstabenzeichen (VW, IBM, AEG), da grolRes Kolli-
sionspotential besteht

® ,gdngige” Silben oder Bestandteile (Tec, Pro, Sys, Com, Finanz,
Consult); hierzu zihlen auch Tiernamen, Blumennamen, Uber-
setzungen in gdngige Sprachen und werbeiibliche Anpreisungen
(mega, super, top)

e madglichst im Internet nicht darstellbare Zeichen (:avanza)

e Verwechslungsgefahr mit bereits bestehenden Marken/Firmen/
Titelschutzrechten/Geschéftsabzeichen/Internetdomains.
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> Falls eine Ahnlichkeit auch der Waren/Dienstleistungen bzw. eine

Branchenndhe besteht, muss vermieden werden:

o schriftbildliche Ahnlichkeit (Coca Cola ~ Cuca Cula)
(vor allem bei graphischer Ausgestaltung/Logo)

e phonetische Ahnlichkeit (Commtech ~ Komtes)

* begriffliche Ahnlichkeit (Kénig Pilsner ~ Kaiser Pilsner)

e Ahnlichkeiten zu bekannten Marken auch iiber Branchengrenzen
hinweg (nicht: Jaguar Finanzdienstleistungen AG)

Uberdenken/Priifen Sie

e die Aussprachemdglichkeit im Ausland (Freixenet, Daewoo)

e Schreibweisen mit Umlauten (&, {, etc.) oder sonstigen Sonder-
zeichen (3, A, ce, etc.)

® abweichende Schreibweisen mit C und K (tec, tek, tech)

e Begriffsinhalte (Lada NOVA, ,no va” = spanisch: ,geht nicht”)

Bevorzugen Sie

e lange, mehrsilbige, phantasievolle, ungewdhnliche Bezeichnun-
gen, moglichst Wortneuschdopfungen, auch Wortzusammenzie-
hungen, wobei - wie immer - Ausnahmen die Regel bestétigen,
z.B. ,0ISIO”, ,MAOAM”, ,Apple”, ,YAHOO0”, ,o0.tel.o” (Mit Ein-
schrankung wegen der Punktdarstellung im Internet); ,AXA”
(trotz der Kiirze); ,PASTA ROMA”.

Die Markenanmeldung

Bei Aufnahme der Benutzung einer neuen Bezeichnung als Marke/
Firmierung und bei einer Markenanmeldung kdnnen sich zahlreiche
rechtlich z. T. sehr schwierig zu beurteilende Wechselwirkungen
mit Inhabern dlterer Rechte (Marken, Namen, Firmierungen, usw.)
ergeben, insbesondere auch Haftungsrisiken, falls relevante Rechte
Dritter missachtet werden. Deshalb ist die Beratung durch einen er-
fahrenen Patent- und Markenanwalt zu empfehlen, selbst wenn auf
den ersten Blick das Ausfiillen des Anmeldeformulars nicht allzu
schwierig erscheint. Auch sollte vor einer Markenanmeldung eine
Recherche stehen.

Der Antrag auf Eintragung einer Marke (Formular) ist beim Deut-
schen Patent- und Markenamt DPMA einzureichen. Bei der An-

meldung miissen die Waren/Dienstleistungen, fiir die die Marke
bestimmt ist, in einem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis ange-
geben werden. Auch wenn die Waren und Dienstleistungen in einer
Internationalen Klassifikation systematisiert sind, muss doch in
aller Regel ein frei formuliertes Verzeichnis erarbeitet werden, dass
exakt die Bediirfnisse des Anmelders widerspiegelt. Hier sehen wir
in der Praxis leider oft laienhafte Anmeldungen, bei denen ledig-
lich einzelne Klassen komplett angekreuzt wurden, die mit dem
tatsdchlichen Schutzbediirfnis nichts zu tun haben. Hierzu ein Ne-
gativbeispiel:

Wie Sie es nicht machen sollten!

Ein Hersteller von Software mochte Markenschutz fiir seine
liber Kaufhduser als Massenware vertriebene Lernsoftware
erlangen und meldet seine Marke fiir Klasse 42 an:

+Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleis-
tungen und Forschungsarbeiten und diesbeziigliche Designer-
dienstleistungen; Industrielle Analyse- und Forschungsdienst-
leistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware
und -software; Rechtsberatung und -vertretung”

Damit liegt er neben der Sache, denn in Klasse 42 sind Dienst-
leistungen aufgelistet. Hier wdre nur die Marke eines Anbie-
ters von Individualsoftware richtig aufgehoben. Die fiir die
Marke unseres Softwareherstellers richtige Klasse wadre die
Warenklasse 09 gewesen:

»Klasse 09: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-,
photographische, Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kon-
troll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente;
Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln,
Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizitdt; Gerdte
zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild; Magnetaufzeichnungstrager, Schallplatten; Verkaufsau-
tomaten und Mechaniken fiir geldbetdtigte Apparate; Regist-
rierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und
Computer; Feuerloschgerdte”

Zwar ist die Ware ,Software” in Klasse 09 nicht explizit auf-
gelistet, gleichwohl gehdrt sie dort hinein. Die auch in den




einschldgigen Merkblattern aufgelistete amtliche Klassifika-
tion kann also nur Anhaltspunkte vermitteln. Ubrigens ist
nach erfolgter Anmeldung eine Ausdehnung auf weitere Wa-
ren und/oder Dienstleistungen im Rahmen derselben Anmel-
dung ausgeschlossen, lediglich nachtragliche Einschrankun-
gen sind noch mdglich.

Die Anmeldung in Klasse 42 in obigem Beispiel kann daher
nicht mehr korrigiert werden und ist wertlos.

Nach Priifung der sogenannten absoluten Eintragungsvorausset-
zungen wird die Marke vom Deutschen Patent- und Markenamt ein-
getragen und bekannt gemacht. Eine Priifung nach dlteren Rechten
Dritter (sogenannte relative Schutzhindernisse) findet - zur Uber-
raschung der meisten Laien - nicht statt. Innerhalb von 3 Monaten
nach der Bekanntmachung kann gegen die Eintragung Widerspruch
erhoben werden.

Ohne die Stellung des (gebiihrenpflichtigen) Beschleunigungsan-
trages dauert es von der Anmeldung der Marke bis zur Eintragung
derzeit ca. 10-12 Monate, mit Beschleunigungsantrag ca. 2-3 Mo-
nate.

Die Schutzdauer der eingetragenen Marke betragt 10 Jahre und
kann beliebig oft um jeweils weitere 10 Jahre verldangert werden.

Wie finde ich ,meine” Marke?

Wie sollte nun sinnvoller Weise der Unternehmensgriinder zu sei-
nen Marken finden? Diese Frage soll nachstehend anhand einer
Unternehmensmarke beantwortet werden, weil sie a) in der Regel
die erste zu kreierende Marke ist, b) diese Marke nach Mdglichkeit
jahrzehntelangen Bestand hat und daher mit besonderer Sorgfalt
gewdhlt werden sollte, c) das Zusammenwirken mit anderen not-
wendigen Beratungsleistungen besonders deutlich wird.
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Am Anfang steht die Unternehmensidee ...

Recht bald wird sich der Griinder damit befassen, wer Zielgruppe
flir seine Produkte sein soll, wie er diese Zielgruppe anspricht und
so weiter. Selbst in der Vor-Griindungsphase, z.B. im Rahmen eines
Griindungswettbewerbs, stellt sich sehr schnell die Frage: Wie hei-
Ren wir eigentlich? Also muss ,das Kind einen Namen” haben.

Selbst wenn die meisten Griinder dem Namen in dieser Phase kaum
Bedeutung beimessen, so beginnt er bereits jetzt, sich in den Kop-
fen von Kooperationspartnern, potentiellen spateren Lieferanten,
Kunden etc. festzusetzen. Warum also nicht einen Namen wahlen,
der spdter keine Probleme macht und auch weitergefiihrt werden
kann? Nur: Woher nehmen?

Der Unternehmensname muss viele Anforderungen erfiillen: Er muss
(vielleicht auch in anderen Sprachen) ,gut klingen” und darf keine
negativen Assoziationen wecken, muss kennzeichnungsrechtlich
unbedenklich, d. h. frei von Rechten Dritter und auch schutzfahig
sein, die zugehdrige Internet-Domain sollte verfiigbar sein, er muss
sich werblich und grafisch umsetzen lassen, auf zukiinftige Aktivi-
tdten nicht einengend wirken, handelsregisterlich eintragungsfa-
hig sein usw.

Wer einen Unternehmensnamen kreieren will, der diese Anforde-
rungen erfiillt, wird nicht ohne kompetente Fachleute auskommen,
deren Beratungen eng verzahnt aufeinander abgestimmt sind.

Der damit verbundene Aufwand ist iibrigens erheblich geringer als
derjenige einer erzwungenen oder anderweitig notwendig gewor-
denen spiteren Umfirmierung! Uberlegen Sie in dem Zusammen-
hang einmal, wo Ihr Firmenlogo iiberall erscheint: Briefpapier, Visi-
tenkarten, Kataloge, Prospekte, Internetdomain, Internetauftritt,
e-mail-Adressen, Fahrzeugbeschriftungen, Produktverpackungen,
Leuchtreklamen, Telefonbiicher, Vertrdage etc. Der mit einer Um-
stellung verbundene materielle Aufwand ist immens. Vom Verlust
an Image, Goodwill, Kundenbindung, Marktprasenz etc. ganz zu
schweigen!




26

> Der sinnvollste erste Schritt besteht in einem gemeinsamen Ge-

sprach mit einem auf dem Gebiet des Markenrechts versierten Pa-
tentanwalt, um einige grundsdtzliche Fragen zu Schutzméglichkei-
ten, Kollisionsgefahr, Recherchenmdglichkeiten, Verfahren, Kosten,
Auslandsschutz etc. zu kldren. In dieser friihen Phase sind oft noch
Fragen zur Wahl der Rechtsform, Handelsregistereintragung, steu-
erlichen Aspekten etc. zu kldren, weshalb der Patentanwalt idealer-
weise iiber entsprechende Kontakte zu Rechtsanwilten und Steuer-
beratern verfiigt.

Sind diese ersten Punkte geklart, kann der Griinder kreativ werden
und Namensvorschldge generieren. In einem ersten Ansatz emp-
fehlen wir, diese Vorschldage durch gangige Internetsuchmaschinen
wie Google selber zu iiberpriifen. Finden sich ndamlich bereits im
Internet Treffer oder ist die zugehorige Domain besetzt, ist meist
die weitere Uberpriifung iiberfliissig. Nach entsprechender zusitz-
licher anwaltlicher Priifung der Eignung, der Kollisionsgefahr und
der Verfiigharkeit steht dann einer Markenanmeldung nichts mehr
im Wege.

Aber halt: Diesem Verfahren stellen wir folgende bessere Alterna-
tive gegeniiber, vorausgesetzt eine entsprechende Erkenntnis ist
beim Unternehmensgriinder bereits gereift:

Zu einem Unternehmen gehort neben guten Produkten und einem
guten Namen auch ein entsprechendes Marketing. Da die meisten
Griinder ohnehin kurzfristig auf die professionelle Unterstiitzung
einer Werbeagentur zur Erstellung der Grundausstattung (Brief-
papier, Visitenkarten, Web-Auftritt) angewiesen sind, empfiehlt
es sich dringend, diese bereits wahrend der Namensfindungsphase
einzubeziehen. Denn wer bereits den Namen kreiert hat, wird sich
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spater auch leichter und lieber mit der werblichen Umsetzung be-
schéftigen.

Aber bitte beauftragen Sie nicht eine Werbeagentur, Ihre komplette
Corporate Identity nebst Unternehmensnamen und Logo zu kreieren,
ohne sich mit einem Patentanwalt abzustimmen. Denn sonst heiRt
es am Ende der kreativen Phase, dass das Logo/der Name aus die-
sem oder jenem Grund markenrechtlich ungeeignet sei - und Sie
stehen wieder am Anfang Ihrer Suche ...

Merke: Die Schaffung einer neuen Marke ist ein Teil Strategie, ein
Teil Kreativitdt und zwei Teile juristische Priifung!

Arbeiten Patentanwalt und Werbeagentur Hand in Hand, heiRt das
flir den Mandanten: Er bekommt nicht standig neue Vorschlage,
die noch markenrechtlich zu iiberpriifen sind, sondern erhalt einen
oder in Sonderféllen auch mehrere Vorschldge, die entscheidungs-
reif sind.

Und die Kosten ...?

Die Kosten fiir die Erlangung eines 10-jahrigen Markenschutzes in
Deutschland betragen einschlieRlich anwaltlicher Beratung und
amtlicher Gebiihren in den allermeisten Fillen weniger als 1.500 Euro.
Dies ist im Vergleich zu sonstigen Marketing-Kosten (z.B. Druck-
sachen, Anzeigen etc.) wenig. Dennoch diirfen Markenrechte eines
nie werden: ein von Ihrem Geschédft abgekoppelter Selbstzweck
ohne konkret zu erwartenden wirtschaftlichen Nutzen.
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> Warum soll sich ein Erfinder eigentlich mit dem Patentierungspro-

zess auseinandersetzen? Ist die Idee nicht das wichtigste Kriterium
flir wirtschaftlichen Erfolg? Zweifellos bildet sie die Grundlage fiir
den Erfolg. Ein strukturierter Patentierungsprozess ist dennoch von
entscheidender Bedeutung, nicht nur hinsichtlich des wirtschaftli-
chen Erfolgs einer Erfindung, sondern auch, weil sich hierdurch Zeit
und Kosten sparen lassen.

Priifung auf Neuheit und Wirtschaftlichkeit

Ist die Idee zu einer Erfindung herangereift, besteht der erste
Schritt hin zum Patent in der Durchfiihrung einer Patentrecherche.
Auch wenn im Rahmen des Anmeldeverfahrens beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) eine Recherche zum Stand der Technik
durchgefiihrt wird, sollte im Vorfeld der Anmeldung auf eine Re-
cherche nicht verzichtet werden. Ist die gleiche oder eine dhnliche
Erfindung ndamlich bereits patentiert, kann sich der Erfinder die
Miihen einer Doppelentwicklung und die weiteren Kosten zur Paten-
tierung sparen.

Eine entsprechende Patentrecherche kann bei einem Patentrecher-
chedienstleister (z. B. INSTI-Partner), einem Patentanwalt oder in
einem Patentinformationszentrum in Auftrag gegeben werden. Bei
letzterem besteht auch die Méglichkeit, die Recherche unter pro-
fessioneller Anleitung selbst durchzufiihren.

Nicht fiir jede patentfahige Erfindung ist eine Patentanmeldung
sinnvoll. Nur wenn der potenzielle Nutzen, der sich durch die Erfin-

5. Der Patentierungsprozess —
Schrittweise zum Erfolg!

Daniel Schulteis, Beratung technologieorientierter Unternehmen,

dung am Markt durch Eigenverwertung, Lizenzierung oder Verkauf
generieren ldsst, groRer als die entsprechenden Kosten sind, sollte
sie auch wirklich zum Patent angemeldet werden.

Die Bestimmung des potenziellen Nutzens ist nicht einfach und auf-
grund der Natur einer Prognose nicht immer zuverldssig. Jedoch
kann eine intensive Beschédftigung mit dem Zielmarkt der Erfindung
das Risiko der Fehleinschdatzung erheblich mindern. Ein geeignetes
Instrumentarium zur Beantwortung der oben gestellten Frage ist
die Erstellung einer Kosten/Nutzen-Analyse. Hierbei wird der Ziel-
markt intensiv durchleuchtet und der mégliche zu erreichende Nut-
zen der Erfindung abgeschétzt. Dem gegeniiber werden die Kosten
zur Generierung des Nutzens gestellt, welche sich zumeist erheblich
einfacher abschatzen lassen und somit ziemlich genau sind.

TIPP: Selbst wenn der Erfinder sich sehr gut im Zielmarkt auskennt,
sollte zur Erstellung einer Kosten/Nutzen-Analyse die Hilfe von Wirt-
schaftsexperten in Anspruch genommen werden. Dies garantiert
eine fundierte und korrekte Analyse. Zudem bildet

eine professionell erstellte Kosten/Nutzen-Ana-
lyse eine gute Verhandlungsbasis bei der Li-
zenzierung oder dem Verkauf der Erfindung.

Ideen/
Erfindungen

patentfahige
Erfindungen

> Zusammenhang zwischen Ideen/Erfin-
dungen, patentfdihigen Erfindungen und

] ich si ; innvoll
wirtschaftlich sinnvollen Erfindungen SUIMVORE

Erfindungen

wirtschaftlich



Anmeldeverfahren

Handelt es sich um eine wirtschaftlich sinnvolle Erfindung, be-
ginnt der eigentliche Patentierungsprozess mit der Anmeldung der
Erfindung zum Patent beim DPMA.

TIPP: Spdtestens an dieser Stelle sollte ein Patentanwalt konsul-
tiert werden, da ein Fehler oder Versdumnis innerhalb des Anmelde-
verfahrens schwerwiegende Folgen haben kann.

Die Anmeldung geschieht durch den Erteilungsantrag, welcher mit
Hilfe des Antragsformulars des DPMA erfolgt. Der Anmeldung muss
eine Beschreibung der Erfindung beigefiigt werden.

WICHTIG: Die Beschreibung der Erfindung muss bereits alle wesent-
lichen Merkmale enthalten, da nachtrdglich keine Informationen
zur Erfindung nachgereicht werden kdnnen. Zudem darf die Erfin-
dung vor der Anmeldung nicht veréffentlicht worden sein, da eine
Patentanmeldung sonst nicht mehr méglich ist.

TIPP: Solange die Anmeldung noch nicht erfolgt ist, sollte vor Ge-
sprachen mit méglichen Kooperationspartnern oder Kaufern immer
eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden. Bei kriti-
schen Gesprachen ist die Gegenwart eines Zeugen oder des Patent-
anwalts ratsam.

Der Erteilungsantrag legt den Anmeldetag fest, welcher in dreierlei
Hinsicht relevant ist:

e Spadter eingereichte gleiche oder dhnliche Erfindungen von Drit-
ten konnen nicht mehr patentiert werden.

e 18 Monate nach der Anmeldung findet die Offenlegung der Erfin-
dung statt, unabhdngig davon, ob spater ein Priifungsantrag ge-
stellt oder das Patent abgelehnt wird. Dadurch wird die Erfindung
der Offentlichkeit zugénglich.

e Der Anmeldetag bestimmt den Beginn des Prioritdtsjahres. In-
nerhalb dieser 12 Monate kann der Anmelder Nachanmeldungen
zur Verbesserung seiner Erfindung ohne den Verlust des urspriing-
lichen Anmeldetags vornehmen. Dariiber hinaus besteht die Mdg-
lichkeit, innerhalb des Prioritdtsjahres eine ausldndische Anmel-
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dung vorzunehmen, wodurch die ausldndische Patentanmeldung
ebenfalls den Anmeldetag der urspriinglichen inldandischen An-
meldung erhdlt.

Die Anmeldung wird nach dem Eingang beim DPMA einer Offen-
sichtlichkeitspriifung unterzogen. Dabei wird die Anmeldung auf
augenfdllige formale und inhaltliche Fehler hin untersucht. Dariiber
hinaus wird die Erfindung in ein internationales Patentklassifika-
tionsschema eingeordnet.

Bereits mit dem Erteilungsantrag, aber auch zu einem spateren
Zeitpunkt, kann ein Rechercheantrag beim DPMA gestellt werden.
Ist dieser bis zum Zeitpunkt des Priifungsantrags nicht gestellt
worden, wird er im Rahmen des Priifungsantrags automatisch mit-
gestellt. Aufgrund des Rechercheantrags fiihrt das DPMA eine Re-
cherche zum Stand der Technik durch und l3sst das Ergebnis dem
Anmelder ca. 3-6 Monate spater in Form eines Rechercheberichts
zukommen. Ein Rechercheantrag vor dem Priifungsantrag ist sinn-
voll, wenn beispielsweise Zweifel an der Neuheit der Erfindung be-
stehen. Aufgrund des Rechercheberichts kann der Anmelder dann
entscheiden, ob ein Priifungsantrag tiberhaupt sinnvoll ist und ge-
stellt werden soll.

Innerhalb von sieben Jahren nach der Anmeldung ist der Priifungs-
antrag zu stellen. Geschieht dies nicht, gilt die Anmeldung als zu-
riickgenommen und verfallt. Der Priifungsantrag kann auch zusam-
men mit dem Erteilungsantrag gestellt werden, was die Dauer von
der Anmeldung bis zur Patenterteilung verkiirzt. In diesem Fall be-
tragt die durchschnittliche Dauer bis zur Patenterteilung 3 Jahre.
Im Rahmen des Priifungsverfahrens fiihrt das DPMA eine formelle
und materielle Priifung durch. Innerhalb der formellen Priifung wird
die Anmeldung hinsichtlich der Vollstandigkeit und Richtigkeit der
bendtigten Unterlagen zur Patenterteilung gepriift. Die materielle
Priifung umfasst eine Recherche zum Stand der Technik und eine
Beurteilung hinsichtlich der Kriterien einer patentfdhigen Erfin-
dung: Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwend-
barkeit. Wenn vor dem Priifungsantrag bereits ein Rechercheantrag
gestellt wurde, entfdllt im Rahmen der Priifung die Recherche zum
Stand der Technik.
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> Liegen keine formellen und materiellen Méngel vor, findet durch

das DPMA die Patenterteilung und zeitgleich die Veroffentlichung
der Patentschrift statt. Mit der Erteilung des Patents beginnt eine
dreimonatige Einspruchsfrist, in der Dritte Einspruch gegen die
Erteilung erheben kdnnen. Am Ende des Einspruchsverfahrens steht
der Beschluss, das Patent unbeschrankt oder beschrankt aufrecht-
zuerhalten oder zu widerrufen. Zur Aufrechterhaltung des Patents
tiber die maximale Laufzeit von 20 Jahren, sind ab dem 3. Patent-
jahr ab Anmeldung jdhrlich steigende Gebiihren zur Aufrechterhal-
tung des Patents an das DPMA zu zahlen.

Kosten der Patentierung

Die Kosten der Patentierung bestehen im Wesentlichen aus zwei
Komponenten: Kosten fiir Dienstleistungen Dritter und Amtsge-
biihren. Wie hoch die Kosten letztlich insgesamt sind, ist schwer
vorherzusagen, da sie vom Aufwand der Dienstleister, vom terri-
torialen Schutzumfang und vom Verlauf des Priifungsverfahrens

> Schematische Darstellung des Patentierungsprozesses

Anmeldeverfahren

Priifung auf Neuheit
und Wirtschaftlichkeit .

Schutzrechtsarten und Patentierungsprozess

abhdngen. Die folgende Aufstellung soll einen Eindruck der durch-
schnittlichen Patentierungskosten in Deutschland vermitteln:

20-200 Euro
500-1500 Euro

Patentrecherche im Vorfeld
Kosten/Nutzen-Analyse

Patentanwaltsgebiihren

zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung 1500-2500 Euro

Erteilungsantrag
Papierform 60 Euro
Online 50 Euro
Rechercheantrag 250 Euro
Priifungsantrag
Rechercheantrag bereits gestellt 150 Euro
Rechercheantrag noch nicht gestellt 350 Euro
Gebiihren zur Aufrechterhaltung ab dem 3. Jahr
3. Jahr 70 Euro
4. Jahr 70 Euro
5. Jahr 90 Euro
20. Jahr 1940 Euro

Gesamtkosten der ersten fiinf Jahre 2650-4890 Euro

Konkretere Ausfiihrungen beziiglich der Kosten einer Patentierung
insbesondere auch Auslandsanmeldungen werden in einem separa-
ten Beitrag naher behandelt (Seite 36). H
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TECHNOLOGIE__
REGION AACHEN

www.technologieregion-aachen.de

ESC Euro-Service-Center
Geilenkirchen
Ansprechpartner: Manfred Savoir
Tel.: +49 (0)2451/912210
www.esc-geilenkirchen.de

T

Hiickelhoven
CABCLuh mhd

CMC Carolus Magnus Centrum
Ubach-Palenberg
Ansprechpartner: Hans-Peter Gatzen
Tel.: +49 (0)2451/971-100

Geilenkirchen
\O Ubach-Palenberg

Kreis Heinsberg

GSZ¥

GSZH Griinder- und Service-
Zentrum Hiickelhoven
Ansprechpartner: Arnd Thebrath
Tel.: +49 (0)2433/970-0

www.gszh.de

fZi

TZJ Technologiezentrum Jiilich
Ansprechpartner: Carlo Aretz
Tel.: +49 (0)2461/690-0
www.tz-juelich.de

its Internationales
Technologie- und Service-Center
Baesweiler
Ansprechpartner: Dirk Pfeifferling
Tel.: +49 (0)2401/805-0
www.its-center.de

/

/

IGA www.cmc-umwelt.de
. Jiilich
IreSusgirio urd Baesweiler ”
—— / Alsdorf l
Technologie Park Herzogenrath
IGA Industrie- und Gewerbepark H h TPH Tiechnalogi: Park
Alsdorf (o118
Ansprechpartner: Heinz DrieRen Herzogenrath/Kerkrade A:serrzeoc%el:;‘t’::r- GeTeCe Eschweiler
Tel.: +49 (0)2404/20002 " . chweiler Kreis Diiren FranE-Josepf Krings
www.iga-alsdorf.de StathReglon TeL: +46 (V2407 9283 o g%
Aachen el +49 (0)2407/9583-

Aachen

www.tph.de

Stolberg .
GeTeCe Gewerbe-Technologie-
Center Eschweiler
Ansprechpartner: Dietmar Rohrig
Tel.: +49 (0)2403/7905-0
www.getece-eschweiler.de
EBC Eurode Business Center EA Monschau

Ansprechpartner: Franz-Josef Krings TZ AM EUROPAPLATZ AACHEN
Tel.: +49 (0)24 07/9583-0
Ansprechpartner: Antoine Platen
Tel.: +31 (0) 43/3254625

www.eurode-business-center.de

TZA Technologiezentrum
am Europaplatz Aachen
Ansprechpartner:
Carmen Angelmann, Iris Riedelbauch
Tel.: +49 (0)241/963-1012
www.tza-aachen.de

100.000 m?

MTZ Medizintechnisches
Zentrum Aachen
Ansprechpartner:

Carmen Angelmann,
Iris Riedelbauch
Tel.: +49 (0)241/963-1012

Kreis Euskirchen

DLZ Dienstleistungszentrum

Stolberg
Ansprechpartner: Birgit Baucke

HIMO\

MOMSCHAL Tel.: +49 (0)2402/125-100
www.dlz-stolberg.de
e HIMO Innovationszentrum
Monschau

Ansprechpartner: Silke Marczincik
Tel.: +49 (0)2472/8010
www.himo.de

www.mtz-aachen.de

fiir Griinder und Innovatoren

Dreizehn Technologie-, Griinder- und Servicezentren haben sich seit 1984
in der Region Aachen etabliert. Zusammen bieten sie mehr als 500 jungen
Unternehmen aus allen Branchen mit iiber 5.000 Arbeitspldtzen auf rund
100.000 Quadratmetern Unterstiitzung bei der Existenzgriindung und einem
erfolgreichen Markteintritt.

Die Stérke der Zentren liegt in ihrer effizienten Organisation als regionales
Netzwerk. Je nach Spezialisierung bieten sie giinstige Mietflachen fiir Biiro,
Labor und Produktion.

Vor jedem Start ist natiirlich noch vieles zu klaren, vom Businessplan bis
zu Finanzierungsfragen. Ob Handwerker, Dienstleister oder High-Tech-
Griinder - in den dreizehn Technologie- und Griinderzentren der Region
erhalten Sie immer kompetente Unterstiitzung bei der Wahl des fiir Sie am
besten geeigneten Beratungspartners.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den oben genannten Webseiten.
Oder Sie rufen uns einfach an.
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Elmar Bickar,

> AuBer dem Schutz von Erfindungen hat das Patentwesen die wich-

tige Funktion der Information! Neben den Patentschriften als pro-
minenteste Dokumente des gewerblichen Rechtsschutzes, zahlen
im weiteren Sinne auch Verdffentlichungen im Marken- und Ge-
schmacksmusterbereich zur Patentinformation. Der Datenbestand
ist riesig, in 2005 wurden weltweit ca. 1,6 Millionen Patente ange-
meldet, insgesamt liegen iiber 60 Millionen Patentverdffentlichun-
gen vor, etwa 5,4 Millionen Patente sind in Kraft®.

Im Zuge des technischen Fortschritts der letzten 15 Jahre hat sich
die Verfiigbarkeit der Informationen drastisch verdandert. Damit ist
nicht nur die Weiterentwicklung der Informationstrdger gemeint,
die von gedruckten Patentschriften iiber Mikrofilmlochkarten, CD-
ROM und DVD zu den Volltext-Onlinedatenbanken reicht. Auch die
lineare Kette der Informationsverbreitung (,Amter - Informati-
onsanbieter - Endnutzer”) brockelt. Viele Patentamter stellen ihre
Daten mittlerweile fiir jedermann kostenfrei zuganglich im Internet
bereit. Dadurch gibt es eine sehr groRe Auswahl verschiedener In-
formationsquellen auf unterschiedlichem Niveau - ein wahrhaft
groRer Heuhaufen, aus dem die Nadel herausgesucht werden soll!
Wir empfehlen daher, dass komplexe Sachgebietsrecherchen immer
von Fachleuten durchgefiihrt oder betreut werden.

6. Professionelle Patentrecherche:
So finden Sie die Nadel im Heuhaufen!

Dr. Susanne Ruffert, Leiterin des Patentinformationszentrums
der RWTH Aachen

Patentinformationszentrum der RWTH Aachen

Im Folgenden nennen wir Ihnen gute Griinde fiir eine Patentrecher-
che, stellen Ihnen dabei die verschiedenen Recherchetypen, Daten-
banken und Hilfsmittel vor und machen Sie mit unseren Service-
angeboten bekannt.

Gute Griinde fiir die Patentrecherche

Patente und Gebrauchsmuster sind wichtige Schutzrechte fiir Fir-
men und Forschungseinrichtungen. Fiir die genaue Planung von Pa-
tent- und Forschungsaktivitdten sowie die Beobachtung von Wett-
bewerbern sind Patentrecherchen von immenser Bedeutung!

Einsparungen von Doppelentwicklungen

Im Jahre 2005 hat das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ca.
48% der Patente im Priifverfahren zuriickgewiesen?, auch wegen
fehlender Neuheit! Das bedeutet nicht nur den Verlust von Anmel-
de-, Recherche- und Priifgebiihr. Oft kommen noch hohe Entwick-
lungskosten hinzu, die bei rechtzeitiger Recherche vermieden wor-
den waren. Frithzeitige Information iiber den ,Stand der Technik”
(Neuheitsrecherche) vermeidet ,Doppelentwicklungen” und damit
unndtige Kosten - eine Patentrecherche sollte daher immer am Be-
ginn einer Entwicklung stehen!

! WIPO Patent Report: (2007 Edition), http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_report_2007.html#P173_14118
2 DPMA-Jahresbericht 2005, S. 8; http://www.dpma.de/veroeffentlichungen/jahresberichte.html



> Freier Stand der Technik

6% in Kraft und
rechtsbestdndig

2% in Kraft aber nicht

92% zuriickgewiesen, rechtsbestandig

widerrufen, zuriick ge-
zogen, nicht verldngert
oder abgelaufen

Nach: Cohausz®, Patente und Muster 2002

Patentliteratur: Ideenfundus fiir technische Probleme

Patentschriften sind ein wichtiger Teil der Fachliteratur! Sie bie-
ten gute Zugriffsmoglichkeiten durch die international giiltige Pa-
tentklassifikation, sind topaktuell und weisen einen groRen Reich-
tum an technischen Details auf, da die zu schiitzende Erfindung
nachvollziehbar offenbart sein muss. Patentliteratur ist preiswert,
leicht beschaffbar und darf ohne Einschrankungen kopiert werden.
Dabei gehoren ca. 94 % aller Schutzrechte zum sogenannten ,freien
Stand der Technik”, d.h. sie kénnen ohne Einschrankung genutzt
werden, da sie nicht (mehr) in Kraft sind.

Schutz vor Patentverletzungen

Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Patent anzumelden,
hilft Thnen die ,Verletzungsrecherche” bei der Ermittlung von
Schutzhindernissen und zeigt auf, ob die Nutzung der technischen
Losung die Rechte Dritter verletzt.

Schutzrechtsarten und Patentierungsprozess

Verschiedene Recherche-Fragestellungen

Neben den oben erwdhnten Neuheits- und Verletzungsrecherchen
konnen Patentrecherchen Antworten auf eine Reihe von weiteren
Fragen geben. Wenn Sie bereits ein Patent angemeldet haben, soll-
ten Sie kontrollieren, ob gegen Ihr Schutzrecht verstoRen wird!
Dazu dienen die sogenannten Uberwachungsrecherchen, bei denen
in bestimmten Intervallen die neusten Entwicklungen auf einem
Gebiet aber auch zu bestimmten Anmeldern oder Erfindern abge-

fragt werden.

Art Fragestellung Umfang
Neuheitsrecherche | Welche Patentanmeldun- Alles
gen existieren bereits auf Vollstandigkeit unbedingt
einem bestimmten Techno- | notwendig
logiegebiet?
Verletzungs- Verletzt die Nutzung der 20-25 Jahre
recherche technischen Losung die Vollstandigkeit unbedingt
Rechte Dritter? notwendig
Namensrecherche Welche Firma/Person hat Identifikation aller Doku-
erfunden/angemeldet? mente, die den Namen in
einem der Felder mit Na-
mensangaben enthalten
Familienrecherche | Wo wurde angemeldet? Identifikation aller
Anmeldungen zu einer
Erfindung inkl. Lander-
codes, Klassifizierung und
Sprachen
Rechtsstand- Wie ist der Verfahrensstand | Identifikation des Rechts-
recherche zu einer Anmeldung eines standes zu einer be-
Schutzrechtes? stimmten Anmeldung
Uberwachungs- Verfolgung von Patentan- Stand der Technik der
recherche meldungen zu einem The- letzten Wochen nach ei-
ma/ eines Mitbewerbers nem bestimmten Gebiet
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> Namensrecherchen geben Auskunft dariiber, welche Verdffentlichun-

gen einem Anmelder oder Erfinder zugeschrieben werden kdnnen
oder welche Personen/Unternehmen gegen eine Patenterteilung
widersprochen haben, aber auch, in welchen Technologiegebie-
ten ein Rechtsbeistand besonders aktiv ist. Eine Familienrecherche
zeigt an, wo ein Patent iiberall angemeldet wurde, moglicherweise
in mehreren Landern. Sie gibt Hinweise auf die Patentstrategie des
Anmelders und erméglicht zum einen die Bewertung einer Erfin-
dung, zum andern die Auswahl eines sprachlich leicht zugdnglichen
Familienmitglieds. Die Rechtsstandsrecherche schlieBlich gibt Aus-
kunft iber den Verfahrensstand einer Patentanmeldung bzw. die
Giiltigkeit des Schutzrechts.

Freie und kostenpflichtige Patentdatenbanken

Wie Eingangs erwahnt, stellen viele Patentdmter und Patentorgani-
sationen ihre Daten frei ins Internet. Die wichtigsten Datenbanken
darunter sind ,DEPATISnet” des DPMA und ,Esp@cenet” des Eu-
ropdischen Patentamtes (EPA)3. Komfortablere und umfassendere
Méglichkeiten bieten kostenpflichtige Datenbanken, die von kom-
merziellen Produzenten und Anbietern, sogenannten Hosts, zur
Verfiigung gestellt werden. Zwei davon bietet das Patentinformations-
zentrum Aachen seinen Kunden zur eigenstidndigen Recherche an:

.PFS 3000“ bietet komfortable Suchméglichkeiten auch fiir an-
spruchvolle Recherchen und ist daher fiir Einsteiger und Profis glei-
chermaRen geeignet. Ausgesprochen hilfreich ist die Moglichkeit,
durch die ersten Seiten der gefundenen Dokumente zu ,blattern”
und so schnell die relevanten Treffer zu ermitteln! ,DELPHION” ist
eine internationale Patentdatenbank mit fast 50 Millionen Patent-

L Rechts-
fang/ Lander Volltexte Tools
MIO stand

DEPATISNet | 66 alle + - + =
via

esp@cenet 60 alle + INPADOC + _

PFS 3000 | 11 DE, EF, via UE] 5 5

WO, US, JP | esp@cenet | esp@cenet

DE, EP, nur
DELPHION 49 Wo, Us, 3P | WO + US + + +

dokumenten, die zahlreiche Such- und Auswertungsmaglichkeiten
bietet. Die Darstellung der ermittelten Schriften ist umfangreich
verlinkt und liefert viele Hinweise zur Nicht-Patentliteratur. Einzig-
artig sind die hervorragenden Analyseinstrumente, mit denen die
Trefferlisten nach bestimmten Kriterien untersucht werden konnen.

Patentklassifikationen und Recherchestrategie

Die Patentklassifikation ist das wichtigste Recherchewerkzeug zum
Wiederauffinden von Patentschriften bestimmter Sachgebiete. Es
gibt verschiedene nationale Klassifikationssysteme, zur weltweiten
Vereinheitlichung wurde 1968 die Internationale Patentklassifika-

*Eine Liste der Patentdmter finden Sie tber ,Links” auf der Homepage: www.bth.rwth-aachen.de/PIZ



tion ,IPC” entwickelt, die mittlerweile in ihrer 8. Auflage vorliegt.
In diesem streng hierarchisch aufgebauten Ordnungssystem werden
die Patente acht groRen Sachgebieten oder Sektionen zugeordnet,
die wiederum in 120 Klassen, 600 Unterklassen, 7.000 Haupt- und
70.000 Untergruppen unterteilt sind. Da viele Patentschriften be-
wusst verschleiernd verfasst werden, ist fiir die griindliche Recher-
che die Arbeit mit der Klassifikation unerlésslich!

Aufbau einer Recherchestrategie

Bei den formalen Rechercheanfragen wie Namens-, Familien- oder
Rechtsstandsrecherche liegen Name und auch Dokumentennummern
bereits vor. Bei der Namenssuche ist die Schreibweise zu beachten,
insbesondere, wenn Umlaute darin vorkommen. Empfehlenswert
ist es, Indexlisten zu benutzen. AuRerdem muss darauf geachtet
werden, dass die gewdhlte Datenbank die gesuchten Informatio-

> Die Bool’schen Operatoren AND/OR/NOT

Operator AND bildet eine Schnittmenge

Bioreaktor . Biosynthese

Operator OR bildet eine Vereinigungsmenge

Bioreaktor Schiittelkolben
Operator NOT schlieBt aus
Bioreaktor Schiittelkolben

Schutzrechtsarten und Patentierungsprozess

nen auch enthalt. Bei inhaltlichen Recherchen werden zundchst die
relevanten Haupt- und Nebenklassen der IPC ermittelt. Zu groRe
Treffermengen kénnen mit moglichst vollstandig ermittelten re-
levanten Suchbegriffen eingeschrankt werden. Alle Datenbanken
lassen die Verkniipfung von verschiedenen Suchkriterien iiber die
sogenannten Bool'schen Operatoren zu. Bei der Datenbankwahl
muss auf Abdeckung geachtet werden!

Serviceangebote des PIZ

e Selbstandige Recherchemdglichkeiten zu Ihren Fragestellungen
mit Unterstiitzung durch das PIZ-Team an modern ausgestatteten
Computerarbeitspldtzen in den o.g. Datenbanken

e Auftragsrecherchen zu allen gewerblichen Schutzrechten zu
giinstigen Konditionen

e |ieferservice von Patentdokumenten

e Kostenlose Erfindererstberatung durch lokale Patentanwélte am
zweiten Mittwoch im Monat

e PIZ auf Tour: Kostenfreie Schnupperrecherchen nach Anmeldung
in der IHK (am ersten Dienstag im Monat), in der Medizinbib-
liothek (am ersten Mittwoch im Monat) und bei den regelmaRig
stattfindenden Patentsprechtagen der AGIT.

e Workshops, Kurse und Informationsveranstaltungen
e Regionale Patentstatistik NRW West: Informationen zu Patent-

aktivitaten in den Postleitzahlenbereichen 41, 50, 52 und 53 fiir
den Zeitraum 2004 bis 2006. W
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> Von manchen Unternehmen ist zu horen, dass sie gewerbliche

Schutzrechte wie Patente und Gebrauchsmuster nicht nutzen, da
ihnen die hierfiir aufzuwendenden Kosten zu hoch sind. Sie halten
neue erfinderische Entwicklungen lieber geheim, bis sie auf den
Markt gebracht sind. Sie hoffen, durch ein schnelles und umfang-
reiches Verwerten einen geniigenden Marktvorsprung gegeniiber
der Konkurrenz zu erreichen. Hierbei wird libersehen, dass in der
Regel ein Marktvorsprung selten langer als ein bis zwei Jahre halt,
da es konkurrierenden Unternehmen regelmaRig gelingt, erfolgrei-
che Produkte und Verfahren schon nach kurzer Zeit nachzuahmen
und damit den wirtschaftlichen Erfolg des kreativen Unternehmens
nachhaltig zu schmalern.

Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster sind eins der
letzten Monopole, die der Staat Unternehmen und Erfindern ge-
wahrt. Es ist nachldssig, sich diese Rechte nicht zu sichern, wenn
neue technische Ideen und Ergebnisse entstanden sind. Statt auf
diese Monopole zu verzichten, ist es richtiger, sich darin zu iiben,
wie der Gewerbliche Rechtsschutz preiswert genutzt werden kann.
Hierzu bieten sich mehrere Wege an.

7. Patentanmeldungskosten im In- und Ausland

Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz, Patentanwalt,
Kanzlei Cohausz Dawidowicz Hannig & Sozien, Diisseldorf

Beim Schutz von Erfindungen und damit an Kosten fiir Patentan-
meldungen und Gebrauchsmusteranmeldungen kann erheblich ge-
spart werden, wenn folgende Regeln eingehalten werden:

e Vor, wahrend und nach FuE systematisch Bewertungssysteme ein-
setzen, um technische Durchfiihrbarkeit und Marktfahigkeit zu
beurteilen.

e Vor einer Anmeldung griindliche Recherchen nach Stand der Tech-
nik, wodurch sich manche Anmeldung eriibrigt.

e Weniger Auslandsanmeldungen. Nur in den Landern anmelden, in
denen Schutz wirklich bendtigt wird.

e Bei Patentanmeldungen kein Priifungsantrag sondern nur ein
Rechercheantrag, da dies ausreicht die Schutzfahigkeit zu er-
kennen, so dass kostenaufwendige Priifungsverfahren sich oft
eriibrigen.

® Anmeldungstexte weitgehend vorbereiten, wodurch der Arbeits-
aufwand des Patentanwalts geringer wird.

Zudem ist zu beachten, dass der anféangliche Schutz einer neuen
Idee bzw. einer neuen Entwicklung in Form einer ersten deutschen
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beziiglich der aufzuwen-
denden Kosten weniger ins Gewicht fallt als die Folgekosten darauf
folgender Auslandsanmeldungen. Das Ausarbeiten und Einreichen
einer deutschen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung mit Hil-
fe eines Patentanwalts fiihrt bei durchschnittlichem Umfang und
Schwierigkeitsgrad zu anfanglichen Amts- und Anwaltskosten von
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> Durchschnittliche Kosten von Inlands- und Auslandspatentanmeldungen® (Euro)

DE FR GB IT ES EP® woe
Deutschland Frankreich GroR- Italien Spanien Europ. Patent Internat.
britannien (15 Anspriiche) Patentanmel-
(8 Staaten) dung (PCT)
Ausarbeiten einer Patentanmel- 2000 1700 1500 2000 1000 2500 2400 2500 2500
dung durch einen Patentanwalt
Einreichen einer 310 360 240 208° 83° 600 . 205 1845 2552
Patentanmeldung (400)
beim Patentamt
inkl. Rechercheantrag 580 700 625 650 750 300 1750 2430 2130
150 — 130 — 434 — 1100 1430 1659
Priifungsantrag
nach der Recherche
150 — 120 — 466 — 560 250 350
Priifungsverfahren? 800 500 800 — 800 2500 2500 1200 1000
— 86 — — 25 12102 850 715 —
Einzahlen der (605)
Erteilungsgebiihr
— 161 — — 170 250 350 200 —
3. Jahr: 70 g 3::: gg 3.3ahr:32 | 3.3ahr: 19 | 3%ahr: |, 0| 3. Jahr: 380
4. Jahr: 70 4' Jahr: 25 5. Jahr: 85 | 4.Jahr: 37 | 4. Jahr: 24 940 5' Jahr: 600 4. Jahr: 405 —7
. N * . . 2 * * .
Seiesge e 5. Jahr: 90 = Jahr 25 5. Jahr: 47 | 5. Jahr: 46 (470) 5. Jahr: 430
fiir die ersten 5 Jahre
3. Jahr: 100 | 2. Jahr: 50
4. Jahr: 100 | 3. Jahr: 50 | 3dahe25 ) 3.3ahe 60 | oy g | 4 dahr g | - 32RR 100
5. Jahr: 100 | 4. Jahrs 50 5. Jahr: 80 | 4.Jahr: 25 | 4. Jahr: 60 150 5. Jahr: 80 4. Jahr: 100 —
: : 5' Jahr: =0 5. Jahr: 25 | 5. Jahr: 68 : : 5. Jahr: 100
4
530 496 370 240 561 11:01;) 2 2155 4370 i261067
Alle Kosten innerhalb ( ) ( )
der ersten 3 Jahre 5080¢
3360 3161 3045 2675 3246 5550 7560 6700
(4100)
Angegeben sind jeweils die Anwaltskosten sowie die Amtsgebiihren

7 Jahresgebiihren nur in nationaler Phase
8 In der nationalen Phase entstehen pro Land zusatzlich dhnliche Kosten wie bei
“ Mit (ohne) Priifung e1:nzelnen natif)nalen Anm(?ldungen. Zu beriicksichtigen sind jedoch Ermﬁ[}igun.gen,
: Kein Rechercheantrag die von verschiedenen nationalen Patentdamtern gewéhrt werden. Unsere Ubersicht
zeigt die Hohe der jeweils gewdhrten ErmdRigung der Recherche- und Priifungsge-
¢ Ohne nationale Phase. In der nationalen Phase entstehen pro Land zusétzliche biihren.
Kosten von ca. 500 bis 1000 Euro (ohne Jahresgebiihren)

* Durchschnittlicher Umfang und Schwierigkeitsgrad
2 Small entity

9 Zwei Priifbescheide; Erkldrung Art. 19 PCT-Verfahren
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> ca. EUR 4.000,- inklusive einem Rechercheantrag. Aufgrund des

Rechercheantrags erhdlt der Anmelder in der Regel nach spates-
tens 10 Monaten vom Patentamt einen Recherchebericht, durch
den er beurteilen kann, ob die Kosten von Auslandsanmeldungen
aufgebracht werden sollten, die unter der Beanspruchung der Prio-
ritdt der deutschen Anmeldung innerhalb von 12 Monaten ab dem
Anmeldetag der deutschen Anmeldung einzureichen sind. Bei einer
erheblichen Anzahl deutscher Erstanmeldungen fiihrt der Recher-
chebericht des Patentamts dazu, dass aufgrund des ermittelten
nahen Standes der Technik auf Auslandsanmeldungen verzichtet
oder die Anmeldung so weit umgearbeitet wird, dass sich ihr Inhalt
von den ermittelten Schriften geniigend unterscheidet.

Es sind somit die Auslandsanmeldungen, die die Kosten fiir den
Schutz von Erfindungen hoch treiben, wie dies die Tabelle auf der
Vorseite zeigt. Wenn auch die Kosten eines Schutzes in Europa
durch eine europdische Patentanmeldung verringert und eines
Schutzes international durch eine PCT-Patentanmeldung (interna-
tionale Patentanmeldung) hinausgeschoben werden kann, so sind
diese Kosten im Vergleich zu einem nationalen Schutz in Deutsch-
land doch ganz erheblich. Dennoch kann im Ausland auf Paten-
te nicht verzichtet werden, da zum einen Produkte auslandischer
Konkurrenz immer stérker auf die Markte drangen und zum anderen
deutsche Unternehmen gezwungen sind, ausldndische Markte zu
beliefern, um ausreichend hohe Umsédtze zu erzielen.

Schutzrechtsarten und Patentierungsprozess

So bilden von chinesischen Unternehmen hergestellte und nach
Europa gelieferte Produkte, die den Produkten deutscher Unter-
nehmen nachgebaut wurden, eine erhebliche Gefahr fiir deutsche
Unternehmen. Gegen diese Importe kdnnen deutsche Unternehmen
in der Regel nicht dadurch angehen, dass sie ihren deutschen Kun-
den den Verkauf verletzender Produkte aufgrund eines deutschen
Patentes verbieten, da sie hierdurch ihre Kunden verlieren wiirden.
Stattdessen miissen sie in China gegen chinesische Hersteller vor-
gehen. Dies ist aber nur dann mdglich, wenn sie vorab ihre Ideen
und Neuentwicklungen in China zum Patent und mdglichst auch
zum Geschmacksmuster angemeldet haben. An diesem Beispiel
ldsst sich erkennen, wie wichtig es innerhalb der letzten 10 bis
20 Jahre wurde, nicht nur in Deutschland sondern auch im Ausland
inshesondere in Landern wichtiger Markte und in Landern, in denen
die Konkurrenz ansassig ist, friihzeitig Patente anzumelden.

Wenn also die hohen Kosten ausldandischer Patentanmeldungen oft
nicht zu vermeiden sind, so sollten die zuvor genannten Regeln be-
achtet werden, wie beim Auslandsschutz gespart werden kann. ll



Guten Ideen und neuen Erfindungen
sind wir stets auf der Spur.

Sie zu bewerten, zu schitzen und zu

vermarkten ist unsere Kompetenz.

PROvendis berdt die Hochschulen Nord-
rhein-Westfalens auf dem Weg zur Paten-
tierung ihrer Innovationen und vermarktet
ihre Patente. Unternehmen bieten wir exklu-
siven Zugang zu den professionell schutz-
rechtlich gesicherten, neuen Technologien.

Unser Team besteht aus erfahrenen Natur-
wissenschaftlern, Ingenieuren und Anwal-
ten. Diese Aufstellung ermdglicht uns die
schnelle L8sung von branchenspezifischen,
komplexen Aufgabenstellungen in Sachen
Patentschutz und Verwertung.

Mit diesem Know-how ist PROvendis
Ansprechpartner fir Unternehmen und
Wissenschaftler zugleich und bietet alles
aus einer Hand: von der Erfinderberatung
bis zur Verhandlung von Lizenzvertragen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

PROvendis GmbH

Telefon: +49 (0) 208 94105-0
Eppinghofer Str. 50 - 45468 Milheim a.d.R.
info@provendis.info - www.provendis.info

PRO/ Zvolis
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Verletzung
von Patenten

Was kann ich machen, wenn meine
Idee von Dritten verwendet wird?

Verletze ich das Patent eines an-
deren mit meiner Erfindung?

Jemand hatte meine Idee schon
vor mir? Und was jetzt?
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Die Starke eines gewerblichen Schutzrechtes wie eines Patentes
oder eines Gebrauchsmusters zeigt sich spatestens dann, wenn es
verletzt wird. Dann wird erkennbar,

ob der Schutzumfang des gewerblichen Schutzrechtes groR ge-
nug ist, um die verletzende Vorrichtung oder das verletzende
Verfahren zu verbieten und Schadensersatz zu verlangen, und

ob das gewerbliche Schutzrecht rechtsbestandig ist, d.h. ob es zu
Fall gebracht werden kann,

- durch Einspruch oder Nichtigkeitsklage beim Patent und

- durch Léschung beim Gebrauchsmuster.

Im gewerblichen Bereich herrscht der Grundsatz der Nachahmungs-
freiheit. Grundsatzlich darf jede fremde technische Idee, jede
Entwicklung, jedes Verfahren und jedes Design nachgebaut bzw.
verwendet werden, solange nicht Schutzrechte verletzt und nicht
gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) versto-
Ren wird.

Der Nachbau kann in identischer oder in abgewandelter insbeson-
dere in verbesserter Form erfolgen. In allen Fallen ist zu beachten,

ob Schutzrechte anderer verletzt werden,
ob gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
verstolRen wird, und

ob gegen das Verbot unerlaubter Handlung oder sittenwidriger
Schadigung (88§ 823, 826 BGB) verstoRen wird (subsididr gegen-
tiber UWG).

Jede fremde Idee bzw. Entwicklung muss also vor ihrer Benutzung
darauf gepriift werden, ob Patente, Gebrauchsmuster oder Ge-
schmacksmuster bestehen, die verletzt werden konnten.

Zum Nachbau von Produkten ist beziiglich des UWG folgendes zu
beachten: Die hdufigsten VerstoRe sind

Tauschung des Kaufers in Bezug auf die Herkunft des Produktes,
Unmittelbare Leistungsiibernahme,

Systematischer Nachbau mehrerer Produkte eines Unternehmens,
Ausnutzen des Fortsetzungshedarfs.

Erfolgt eine Nachahmung oder Benutzung im privaten Bereich zu
nicht gewerblichen Zwecken oder zu Versuchszwecken, so sind
Schutzrechte und das UWG in der Regel nicht zu beachten.

Der Inhaber eines Patentes/Gebrauchsmusters besitzt mit seinem
Schutzrecht ein Monopol, mit dem er anderen verbieten kann, den
Gegenstand seines Schutzrechtes in Zukunft zu benutzen. Dieses
Verbietungsrecht wird ,Unterlassungsanspruch” genannt.



Sollte ein anderer dennoch den Gegenstand des Schutzrechtes be-
nutzt haben, so kann der Inhaber des Schutzrechtes sich den Scha-
den ersetzen lassen, den er durch die verletzenden Handlungen des
anderen in der Vergangenheit erlitt. Man spricht hier von einem
»Schadensersatzanspruch” des Schutzrechtsinhabers.

Der Unterlassungsanspruch wirkt in der Zukunft und der Schadens-
ersatzanspruch in der Vergangenheit:

Schadensersatz Unterlassung

Vergangenheit Zukunft

Das Geschmacksmustergesetz und das Urheberrecht differenzie-
ren weiterhin zwischen dem Unterlassungsanspruch einerseits und
einem Anspruch auf Beseitigung der durch die Benutzung des ge-
schiitzten Gegenstandes herbeigefiihrten Beeintrachtigung. Dieser
Beseitigungsanspruch ist auf die Gegenwart gerichtet. Ein Unter-
lassungsanspruch kommt demgegeniiber nur bei Wiederholungsge-
fahrin Betracht, vgl. GeschmMG § 41 Abs. 1; UrhG § 97 Abs. 1.

Der Unterlassungsanspruch beim Patent/Gebrauchsmuster

Wer unberechtigt eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom
Verletzten, d.h. dem Patentinhaber nach §8§ 9, 10 und 139 Abs. 1
PatG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Zu den ver-
letzenden Benutzungshandlungen zdhlt das

* Herstellen

® Anbieten

e In-Verkehr-Bringen

® Gebrauchen

e Einfiihren

® Besitzen

* Anwenden (Gebrauchen).

Verletzung von Patenten

Der Schadensersatzanspruch beim Patent/
Gebrauchsmuster

Wer die verletzende Handlung vorsétzlich oder fahrldssig vornimmt,
ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens
verpflichtet, siehe § 139 Abs. 2 PatG. Hierbei ist unbeachtlich, ob
der Verletzer das Patent oder Gebrauchsmuster tatsachlich kannte,
oder ob er sich {iber den Rechtsbestand oder den Schutzbereich
irrte. Bei nur leichter Fahrldssigkeit kann das Gericht nach § 139
Abs. 2 Satz 2 eine Entschddigung anstelle eines Schadensersatzes
festsetzen, die zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vor-
teil liegt, den der Verletzer hatte.

Es werden drei Arten angewendet, die Hohe des Schadensersatzes
zu berechnen. Der Inhaber des Schutzrechtes kann zwischen diesen
drei Berechnungsarten wéhlen:

Entgangener Gewinn

Der Schadensersatz wird nach dem Gewinn berechnet, der dem
Schutzrechtsinhaber entgangen ist.

Nachteil: Es ist fiir den Schutzrechtsinhaber schwierig nachzuwei-
sen, wie viel Gewinn er gemacht hétte, wenn die Verletzung nicht
stattgefunden hdtte. Auch kann dadurch der Verletzer Einblick in
die Geschdfte des Schutzrechtsinhabers erhalten.

Herausgabe des Verletzergewinns

Berechnung des Gewinns, den der Verletzer gemacht hat.

Nachteil: Dem Verletzer ist es mdglich seinen Gewinn zu verdecken
bzw. ungerechtfertigt durch die Herausrechnung von Gemeinkosten
zu reduzieren.

Lizenzanalogie

Berechnung entsprechend angemessener Lizenzgebiihren.

Nachteil: Die berechneten Lizenzgebiihren sind oft zu niedrig. Des-
halb erhdhen viele Gerichte die errechnete Gebiihr noch um einen
Strafzuschlag. Andernfalls hatte der Verletzer sich eine Lizenz er-
zwungen.
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eines Patentes

Eine unmittelbare Verletzung ist nur dann gegeben, wenn drei Vor-
aussetzungen erfiillt sind:

Das Patent ist erteilt oder das Gebrauchsmuster eingetragen.

Das Patent/Gebrauchsmuster ist rechtsbestandig.

Die Merkmale eines unabhangigen Anspruchs (Haupt- oder Neben-
anspruch) und eventuell zusdtzlich eines oder mehrerer der Unter-
anspriiche sind beim verletzenden Produkt/Verfahren gegeben.

In der Regel wird erst nach der Erteilung eines Patentes auf Ver-
letzung geklagt. Nach der Offenlegung einer Patentanmeldung hat
man zwar schon einen Anspruch auf Entschadigung (etwa in Hohe
einer iiblichen Lizenz), aber erst nach der Erteilung besteht der An-
spruch auf Unterlassung und der Anspruch auf Schadensersatz, der
héher ist als der einer Entschadigung.

Anspruch
auf Unterlassung
und Schadensersatz

Anspruch

Kein Anspruch auf Entschadigung

Offenlegung
nach 18 Monaten

Anmeldetag Erteilung nach

erfolgreichem Priifungs-
verfahren

Beim Gebrauchsmuster ist seine Eintragung abzuwarten, die einige
Monate nach seiner Anmeldung erfolgt.

Die Tatsache, dass ein Patent erteilt wurde, bedeutet nicht unbe-
dingt, dass es rechtsbestdndig ist. Obwohl ein Patent von einem
Priifer des Deutschen Patentamtes gepriift wurde, stellt sich spéter
bei etwa einem Viertel aller Patente heraus, dass ein solch naher
Stand der Technik gefunden wird, dass das Patent nicht rechtsbe-
standig ist oder zumindest stark beschrankt werden muss. Der vom
Patentinhaber angegriffene Patentverletzer geht gegen das Patent
haufig mit einer Nichtigkeitsklage vor, die nicht selten erfolgreich ist.

Beim Gebrauchsmuster ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht
rechtshestdndig ist, noch groRer als beim Patent, da es vom Pa-
tentamt nicht gepriift wird. Gegen ein Gebrauchsmuster kann der
Verletzer Loschung beantragen.

Hier gibt es zwei Arten der Verletzung:

Die wortsinngemdfSe Benutzung

Beim verletzenden Produkt/Verfahren sind die Merkmale des An-
spruch 1 (gegebenenfalls auch weiterer Anspriiche) wortlich oder
dem Sinn der Worter nach gegeben.

Eine wortsinngemdRe Benutzung liegt also dann vor, wenn alle
Merkmale des Anspruchs 1 (und wahlweise dazu noch die Merkmale
der Unteranspriiche, die dem Verletzungsgegenstand nahe kom-
men) bei dem verletzenden Produkt oder Verfahren wortlich bzw.
identisch oder wortsinngemaR vorhanden sind.

Die dquivalente Benutzung

Beim verletzenden Produkt/Verfahren sind die Merkmale des An-
spruchs 1 gleichartig gegeben. Man spricht von einer dquivalenten
Verletzung des Patentes.

Der Schutzbereich
eines Anspruchs

Aquivalente
Ausfiihrung



Von einer dquivalenten Verletzung wird also dann gesprochen,
wenn ein Wort oder mehrere Worte des Anspruchs oder der gewdhl-
ten Anspriiche und damit die technischen Mittel beim verletzenden
Produkt/Verfahren wortlich nicht vorhanden sind, aber

e dhnlich gegeben sind oder teilweise vorhanden sind oder unvoll-
kommen benutzt werden,

e ferner bei beiden d. h. beim verletzenden Produkt/Verfahren und
beim Gegenstand des Patentes Aufgabe und technischer Erfolg
gleich sind,

e und der auf diesem technischen Gebiet tdtige Fachmann auf
Grund seines Fachwissens zum Zeitpunkt des Anmeldetages im
Patent die fehlenden bzw. anderen Merkmale auffinden konnte.

Die letztere Voraussetzung bedeutet, dass der Fachmann des be-
treffenden technischen Gebietes die bei der Verletzungsform ver-
wendeten gleichwirkenden Mittel aus den Anspriichen unter Her-
anziehung von Beschreibung und Zeichnungen auf der Grundlage
seines Fachwissens auffinden konnte.

Die mittelbare Benutzung

Neben einer unmittelbaren Patentverletzung kann es auch zu einer
mittelbaren Benutzung eines Patentes kommen. Vorraussetzung fiir
eine mittelbare Benutzung ist die Gefahr, dass durch Anbieten oder
Liefern von Mitteln, die sich auf ein wesentliches Element der Er-
findung beziehen, die geschiitzte Erfindung mit all ihren Merkmalen
benutzt werden kann.

Beispiel: Eine mittelbare Benutzung liegt vor, wenn ein an sich
patentfrei benutzbarer Molybddndraht zur Anwendung fiir ein ge-
schiitztes Metallspritzverfahren angeboten oder geliefert wird.

Verletzung von Patenten

Einwande des Verletzers

Ein Verletzer kann gegen einen Angriff aus einem Patent oder Ge-
brauchsmuster verschiedene Einwdnde vorbringen. Einige werden
hier angefiihrt:

Einwand: Das Schutzrecht ist nicht rechtsbestdndig

Der Einwand, dass das Patent, aus dem der Verletzer angegriffen
wird, nicht rechtsbestandig sei, wird haufig vom Verletzer vorge-
bracht. In einem Patentverletzungsprozess ist aber das Gericht
daran gehalten, dass das Patent vom Patentamt gepriift worden
und damit rechtsbestandig ist. Der Verletzer kann damit nur eine
Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht in Miinchen gegen das
Patent einreichen. Kann der Verletzer dem Verletzungsgericht (Pa-
tentstreitkammer) glaubhaft machen, dass er das Patent im Nich-
tigkeitsverfahren hochstwahrscheinlich zu Fall bringen kann, so
kann das Gericht das Verletzungsverfahren so lange aussetzen, bis
das Nichtigkeitsverfahren erledigt ist. Der Verletzer/Beklagte muss
hierfiir einen Aussetzungsantrag nach § 148 ZPO stellen.

Bei Gebrauchsmustern ist der Fall dagegen anders. Gebrauchsmus-
ter werden vom Patentamt ohne Priifung eingetragen. Deshalb darf
das Verletzungsgericht die Schutzfahigkeit des Gebrauchsmusters
im geltend gemachten Umfang priifen, wenn sie vom Verletzer in
Frage gestellt wird.

Der Verletzer kann das Gebrauchsmuster aber auch durch ein L&-
schungsverfahren angreifen, indem er einen Loschungsantrag beim
Patentamt stellt. Auch hier kann das Gericht das Verletzungsver-
fahren so lange aussetzen, bis das Loschungsverfahren erledigt ist.

Einwand: Freier Stand der Technik

Kann der Verletzer bei einer dquivalenten Verletzung nachweisen,
dass die angegriffene Verletzungsform identisch aus dem freien
Stand der Technik bekannt ist, so wird zu seinen Gunsten entschie-
den. Eine vor dem Anmeldetag des Schutzrechtes bekannte Tech-
nik kann nicht das Schutzrecht verletzen. Bei einer identischen
Patentverletzung fiihrt dieser Einwand dagegen nicht zum Erfolg,
so dass dann nur noch eine Nichtigkeitsklage bzw. ein Loschungs-
antrag verbleibt.
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Der Verletzer kann einwenden, dass ihm seine Erfindung vom Pa-
tentinhaber widerrechtlich entnommen worden sei. Dieser Einwand
fiihrt nicht nur im Einspruchs-, Nichtigkeits- (§ 21 PatG) und
Loschungsverfahren (8 13 GbmG) sondern auch im Verletzungsver-
fahren (8§ 242 BGB Arglist) zum Erfolg.

Hat der Verletzer die Erfindung schon vor dem Anmeldetag des
Patentes benutzt oder zumindest die dazu erforderlichen Veran-
staltungen (z.B. Erstellung von Werkstattzeichnungen, Modellen,
Prototypen) getroffen, so kann er die Erfindung verletzungsfrei
weiter benutzen.

Wird eine geschiitzte Vorrichtung durch den Patentinhaber oder
durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in einem
Land in Verkehr gebracht, in dem er ein Patent besitzt, so kann der
Patentinhaber keine weiteren Rechte aus seinem Patent geltend
machen, da das Patentrecht verbraucht ist.

Dagegen kann der Patentinhaber verhindern, dass die in den Ver-
kehr gebrachte Vorrichtung in ein anderes Land gebracht wird, in
dem er auch ein Patent gleichen Inhalts besitzt. Allerdings besteht
hierzu eine Ausnahme in den Landern der EU:

Wird eine geschiitzte Vorrichtung durch den Patentinhaber oder
durch einen Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers in einem
Land der EU in Verkehr gebracht, in dem er ein Patent besitzt, so
kann der Patentinhaber keine weiteren Rechte aus einem Patent
gleichen Inhalts in einem anderen Land der EU geltend machen.
Insoweit gelten die Lander der EU wie ein Land.

Anspriiche wegen Verletzung eines Patentes verjdhren nach § 141
PatG iVm § 195 BGB innerhalb von 3 Jahren, nachdem der Patent-
inhaber oder der Berechtigte Kenntnis von der Verletzung hatte.
Ohne Kenntnis nach 30 Jahren ab der Verletzung. Das gleiche gilt
flir Gebrauchsmuster, siehe § 24c GbmG.

Anspriiche gegen den Verletzer eines Schutzrechts kénnen in be-
sonders gelagerten Ausnahmefdllen verwirkt sein. Der Schutz-
rechtsinhaber muss insbesondere durch sein gesamtes Verhalten
bei dem Verletzer ein berechtigtes Vertrauen darauf erweckt haben,
dass mit einer Wahrnehmung seiner Rechte nicht zu rechnen sei. Es
gelten hierbei die Grundsédtze von Treu und Glauben des § 242 BGB.

Eine Verwirkung kann z.B. dann eintreten, wenn der Patentinhaber
einen Verletzer wegen einer Verletzung verwarnt und danach meh-
rere Jahre von sich nicht mehr horen ldsst, so dass der Verletzer
annehmen muss, dass der Patentinhaber die Verletzung nicht mehr
verfolgen wird.

Ehe ein Patent- oder Gebrauchsmusterinhaber (im folgenden ,Pa-
tentinhaber” oder ,Kldger” genannt) gegen einen Verletzer (im
folgenden ,Verletzer” oder ,Beklagter” genannt) Klage bei Gericht
wegen Verletzung seines Schutzrechtes erhebt, ist es iiblich, dass
der Patentinhaber eine Abmahnung/Verwarnung an den Verletzer
sendet. Denn sollte der Verletzer nicht abgemahnt worden sein und
sofort nach dem Einreichen der Klage die Anspriiche des Klagers
anerkennen, so wird hierdurch deutlich, dass eine Klage nicht not-
wendig war und der Verletzer schon nach einer Abmahnung die An-
spriiche* des Patentinhabers anerkannt hétte. In einem solchen
Fall - man spricht von einem ,Klageiiberfall” - muss der Patentin-
haber nicht nur seine Gerichts- und Anwaltskosten sondern auch
die des Beklagten tragen.

* Der Begriff ,Anspruch” wird hier in zwei unterschiedlichen Bedeutungen
verwendet. Zum einen handelt es sich um die Schutzanspriiche eines Paten-
tes oder Gebrauchsmusters (Patentanspriiche, Gebrauchsmusteranspriiche)
und zum anderen um die zivilrechtlichen Anspriiche des Kldgers (Klagean-

spriiche) in einem Verletzungsverfahren.



Ferner kann eine vorprozessuale Abmahnung hilfreich sein, In-
formationen zwischen beiden Parteien auszutauschen. Vielleicht
kommt es noch vor dem Einreichen einer Klage zu einem Vergleich
und insbesondere zur Vergabe einer Lizenz.

Der Text eines Musters einer Abmahnung und einer der Abmahnung
beigefiigten Unterlassungs- und Verpflichtungserklarung ist hier
(www.copat.de/abmahnung.html) zu finden. Wird die strafbewehrte
Unterlassungserklarung vom Verletzer nicht unterschrieben, sollte
eine Klage beim Landgericht eingereicht werden.

War eine Abmahnung/Verwarnung unberechtigt, d.h. es stellt sich
heraus, dass der Verwarnte nicht verletzt oder berechtigt die Lehre
des Patentes benutzt, weil z. B. der Verwarnte ein Vorbenutzungs-
recht besitzt oder neuheitsschddlichen Stand der Technik zum Pa-
tent kennt, so trdgt der Patentinhaber die dem Verwarnten ent-
standenen Kosten, insh. dessen Beratungskosten. Auch kann es zu
Schadensersatzanspriichen gegen den Patentinhaber kommen.

Berechtigungsanfrage

Um die Kostenfolgen einer unberechtigten Abmahnung zu meiden,
kann dem Verletzer vor einer Abmahnung eine Berechtigungsan-
frage zugesandt werden, in der der Verletzer auf das Schutzrecht
hingewiesen wird und angefragt wird, welche Griinde er hat, dass er
glaubt, das Schutzrecht nicht beachten zu miissen. In einer Berech-
tigungsanfrage diirfen aber weder Unterlassung und Schadenersatz
gefordert noch gerichtliche Schritte angedroht werden. Andernfalls
gilt sie als Abmahnung.

Ein , Torpedo”

Eine Abmahnung und eine Berechtigungsanfrage vor dem Einrei-
chen einer Klage kann aber zu folgendem Nachteil fiihren:

Sollte die Erfindung nicht nur in Deutschland sondern auch in Lén-
dern der EU angemeldet worden sein, kann der Verletzer, nachdem
er die Abmahnung oder die Berechtigungsanfrage erhalten hat, in
einem EU-Land, in dem ein Verletzungsverfahren vor den Gerich-

Verletzung von Patenten

ten viele Jahre dauert (z.B. in Italien oder Belgien), eine negative
Feststellungsklage einreichen, noch ehe der Patentinhaber seine
Verletzungsklage bei einem deutschen Gericht eingereicht hat. Das
Einreichen der negativen Feststellungsklage (in der der Verletzer
den Antrag stellt festzustellen, dass er das Schutzrecht nicht ver-
letzt) fiihrt dazu, dass das Verfahren einer danach bei einem deut-
schen Gericht eingereichten Verletzungsklage jahrelang blockiert
wird. Nach Art 27 Abs. 1 der Verordnung(EG) Nr. 44/2001 des Rates
vom 22.12.2000 (auch ,EuGVVO” oder ,Briissel I” genannt) ist es
nicht zuldssig in derselben Sache in zwei EU-Landern gleichzeitig
zu prozessieren. Diese List wird ,italienischer” oder ,belgischer
Torpedo” genannt.

Besteht die Gefahr, dass ein solcher ,Torpedo” vom Verletzer ein-
gesetzt wird, ist es besser auf eine Abmahnung oder eine Berechti-
gungsanfrage zu verzichten und eine Verletzungsklage sofort ein-
zureichen.

Die Instanzen

Sachliche Zustindigkeit

Die erste Instanz eines Patentverletzungsstreites beginnt beim
Landgericht. Nach & 143 Abs. 1 PatG sind fiir Patentstreitsachen
unabhdngig von der Hohe des Streitwertes die Landgerichte zu-
standig.

§ 143 Abs. 1 bis 3 PatG Gerichte fiir Patentstreitsachen

(1) Fiir alle Klagen, durch die ein Anspruch aus einem der in diesem Gesetz
geregelten Rechtsverhiltnisse geltend gemacht wird (Patentstreitsachen),
sind die Zivilkammern der Landgerichte ohne Riicksicht auf den Streitwert
ausschliefilich zustdndig.

(2) Die Landesregierungen werden ermdchtigt, durch Rechtsverordnung die
Patentstreitsachen fiir die Bezirke mehrerer Landgerichte einem von ihnen
zuzuweisen. Die Landesregierungen kénnen diese Ermdchtigungen auf die
Landesjustizverwaltungen iibertragen.

(3) Die Linder kénnen auflerdem durch Vereinbarung den Gerichten eines
Landes obliegende Aufgaben insgesamt oder teilweise dem zustdndigen Ge-
richt eines anderen Landes Ubertragen.
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Wenn z.B. der Verletzer in Sachsen seinen Firmensitz hat und er
die verletzende Vorrichtung auf einer Messe in Koln ausgestellt
hat, so kann der Patentinhaber zwischen den fiir Sachsen und NRW

Nach § 143 Abs. 2 PatG kdnnen die Landesregierungen einem be-
stimmten Landgericht in ihrem Land die Patentstreitsachen zu-
weisen. In der Bundesrepublik Deutschland bestehen zur Zeit 12

Landgericht Braunschweig
Landgericht Diisseldorf
Landgericht Erfurt
Landgericht Frankfurt/Main

Landgericht Hamburg

Landgericht Leipzig

Landgericht Magdeburg
Landgericht Mannheim
Landgericht Miinchen I

Landgericht Niirnberg-Fiirth

Landgericht Saarbriicken

fiir Niedersachsen

fiir Nordrhein-Westfalen

fiir Thiiringen

fiir Hessen und Rheinland-Pfalz

fiir Bremen, Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein

fiir Sachsen

fiir Sachsen-Anhalt

fiir Baden-Wiirttemberg
fiir OLG-Bezirk Miinchen

fiir OLG-Bezirke Niirnberg
und Bamberg

fiir Saarland

Patentstreitkammern: zustandigen Landgerichten und damit zwischen den Landgerichten
in Leipzig und Diisseldorf wahlen.
e B i e ) Batdatun Die zweite Instanz findet bei dem dem jeweiligen Landgericht tiber-

geordneten Oberlandesgericht statt. Die dritte Instanz ist der Bun-
desgerichtshof.

Landgericht (LG)

T T

Oberlandesgericht (OLG)

T T

Bundesgerichtshof (BGH)

Die ortliche Zustandigkeit richtet sich nach den Bestimmungen der
ZivilprozeRordnung (ZP0O). Dies sind die §§ 12 ff ZPO.

In der Regel kommen zwei Gerichtsstande in Betracht:

Zum einen ist es der fiir den Sitz des Beklagten zustdndige Ge-
richtsstand (88 13 und 17 ZP0) und

zum anderen ist es der fiir den Ort der unerlaubten Handlung
zustdndige Gerichtsstand (8 32 ZP0).



= Neben den technischen Schutzrechten (Patent und Gebrauchsmus-

ter) gibt es fiir (technische) Innovationen eine weitere Schutzkate-
gorie, ndmlich das in § 4 Nr. 9 UWG (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb) verankerte Recht eines ergdnzenden Leistungsschut-
zes. Esist anders als die (technischen) Schutzrechte kein registrier-
tes Recht, bedarf also keiner kostenaufwendigen Eintragung und
Aufrechterhaltung bzw. Verteidigung und ldsst sich bei Verletzun-
gen durch Dritte regelmdRig im Wege der einstweiligen Verfiigung
(EilmaBnahme) durchsetzen, was nachgerade bei Verletzungen von
Patent- und Gebrauchsmusterrechten eher als Ausnahme erscheint.
Ergdnzender Leistungsschutz kann allerdings nur verlangt werden,
wenn nicht bereits Sonderrechtsschutz beispielsweise nach Patent-,
Urheber- oder Markenrecht gewdhrt wird. Der Schutzgegenstand des
ergdnzenden wettbewerblichen Leistungsschutzes kann jede, nicht
nur eine technische Innovation betreffen [A.]. Dem berechtigten
Inhaber des Schutzgegenstandes stehen bei Verletzung (nahezu)
dieselben Anspriiche wie bei einer Verletzung eines Schutzrechtes
zu [B.]. Die Verletzung ldsst sich grundsatzlich binnen weniger
Stunden fiir die Zukunft unterbinden [C.].

A.

Bekannt ist der ergdnzende Leistungsschutz unter dem Schlagwort
»Schutz vor Nachahmung®. Zwar gilt grundsatzlich die Freiheit der
Nachahmung von Schutzgegenstdnden, die nicht als (technisches)
Schutzrecht eingetragen sind. Allerdings gibt es dazu eine derar-
tige Fiille von Ausnahmen, dass das Regel/Ausnahme-Verhiltnis

Verletzung von Patenten

9. Schutz von (technischen) Innovationen
durch so genannten erganzenden wettbewerb-
lichen Leistungsschutz

Dr. jur. Otfried Guillaume, Fachanwalt fiir gewerbliche Schutzrechte,
Kanzlei Sina Maassen, Aachen

nahezu umgekehrt wird. So setzt der ergdnzende Leistungsschutz
nach & 4 Nr. 9 UWG voraus, dass ein Unternehmer ein Leistungser-
gebnis eines Mitbewerbers nachahmt und auf dem Markt anbietet,
dass nicht (mehr) unter Sonderrechtsschutz steht, aber wettbewerb-
liche Eigenheit aufweist und dass besondere Umstdnde vorliegen,
die sein Verhalten als unlauter erscheinen lassen.

L

Schutzgegenstand sind demnach Waren und Dienstleistungen (kurz
Erzeugnisse). Darunter fallen unter anderem technische und nicht
technische Erzeugnisse, aber auch - was vor allem fiir Unternehmer
auch bedeutsam werden kann - die Zusammenstellung von Daten
(analoge und dialoge Kataloge, Adresshestdnde), aber auch ver-
korperte Werbemittel wie Preislisten, Muster oder Prospekte, bzw.
Werbespriiche.

IIL.

Der ergdnzende Leistungsschutz kniipft nicht an die abstrakte Idee
an, sondern immer an die konkrete Ausgestaltung eines Erzeug-
nisses. Dieses muss, um es in juristischen Worten auszudriicken,
von wettbewerblicher Eigenart sein. Das setzt weder Neuheit noch
Bekanntheit des Erzeugnisses voraus. Vielmehr wird anhand der
duleren Gestaltungsmerkmale liberpriift, ob es sich um Aller-
weltserzeugnisse oder Dutzendware handelt oder eine Ausgestal-
tung vorliegt, die geeignet ist, den Markt auf seine betriebliche
Herkunft oder seine Besonderheiten hinzuweisen. Damit sind die
Schutzanforderungen weitaus geringer als bei einem technischen
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Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster).

Wettbewerbliche Eigenart fiir ein Erzeugnis kann sich aufgrund
technischer Merkmale ergeben. Hierbei kann nicht geschiitzt wer-
den, was technischer Lehre und dem Stand der Technik entspricht.
Auch aufgrund der Technik zwingende Gestaltungen (beispielsweise
aus statischen Griinden) sind in ihrer Ausprdgung nicht schiitzbar.
Erst wenn technische Merkmale zum Ausdruck kommen, die will-
kiirlich wahlbar und austauschbar sind, also eine nicht zwingende,
durchaus vorbekannte in ihrer (optischen) Losung aber besondere
Konstruktion gewahlt wird, ist das so entstandene technische Er-
zeugnis von wettbhewerblicher Eigenart.

Wettbewerbliche Eigenart kann zudem einer Serie von Erzeugnissen
zukommen, beispielsweise wenn ihnen Zweckbestimmung und die
Gestaltung der Form gemeinsam sind (so ein Programm von Tiirbe-
schldgen).

Bei Zusammenstellungen von Daten (beispielsweise Produktka-
talog) kann die wettbewerbliche Eigenart in der Vollstdndigkeit
und Richtigkeit des Datenbestandes, seiner Art und Weise der Glie-
derung und in der daraus folgenden besonderen Giitevorstellung
abzuleiten sein.

Die Systematisierung von Erzeugnissen nach Nummern - beispiels-
weise C-, E- und S-Klasse (von Mercedes) - kann wettbewerbliche
Eigenart besitzen.

Die Verletzung eines durch wettbewerbliche Eigenart gekenn-
zeichneten Erzeugnisses liegt in ihrer Nachahmung. Diese kann
auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zundchst angesprochen wird
die unmittelbare Ubernahme der Leistung mittels technischer Ver-
fahren der Vervielféltigung (beispielsweise durch einscannen oder
kopieren). Bei der nahezu identischen Leistungsiibernahme weicht
das geschaffene Erzeugnis nur geringfiigig vom Original ab. Als
dritte Moglichkeit kommt die nachschaffende Leistungsiibernah-
me in Betracht. Dabei dient das Original lediglich als Vorbild zur

Herstellung des Erzeugnisses unter Einsatz eigener Leistung. Ent-
scheidend muss hinzukommen, dass die Nachahmung die prdgenden
Bestandteile des Originals wiedergibt. Geringfiigige Abweichungen
zwischen Original und Nachahmung bleiben irrelevant.

Zur Nachahmung miissen Umsténde hinzutreten, die dieses Verhal-
ten unlauter machen. Dazu haben sich mit der Zeit unterschiedliche
Gruppen von Umstdnden herausgebildet.

Zundchst einmal sind die Félle der Herkunftstduschung von Bedeu-
tung. Dabei assoziiert der Markt mit der Ubernahme der prigenden
Bestandteile des Originals durch die Nachahmung, dass diese vom
gleichen Hersteller stammen wie das Original. Das setzt voraus,
dass das Original im Markt eine gewisse Bekanntheit erlangt hat.

Daneben ist ferner unlauter, wenn die Wertschdtzung des Origi-
nals durch die Nachahmung unangemessen ausgenutzt oder beein-
trachtigt wird. Das sind die Félle der so genannten Rufausbeutung.
Hierbei legt es der Verletzer darauf an, dass das im Markt fiir das
Original aufgebaute Image durch die Verwechslung mit der Nach-
ahmung auf letztere {ibertragen wird, sozusagen daran teilnimmt,
was den Markt zum Erwerb der zumeist preiswerteren Nachahmung
verleitet.

Eine interessante Spielart der Rufausbheutung ist das Einschieben
in fremde Serien. Bekannt geworden sind die rufausbeutende Her-
stellung von Klemmbausteinen zur Nutzung mit den welthekannten
Lego-Bausteinen.

Desweiteren ist die Nachahmung mittels unredlicher Erlangung von
Kenntnissen und Unterlagen wettbewerbswidrig. Dazu miissen die-
se Informationen durch Tauschung erlangt worden sein. Dem steht
es gleich, wenn sie zwar zundchst im Rahmen eines Vertrauensver-
haltnisses - damit nicht beanstandungswiirdig - besessen werden,
dann allerdings unter Bruch des Vertrauens unbefugt fiir die Nach-
ahmung verwertet werden. Solche Vertrauensverhdltnisse stellen
insbesondere Lizenz-, Kooperations-, Produktions- und/oder Ar-



beits- sowie Dienstvertrdge dar. Dabei ist ein Vertrauensverhiltnis
bereits durch die Anbahnung eines solchen Vertrages konkretisiert,
auch wenn es anschlieRend nicht zum Abschluss des Vertrages ge-
kommen ist. Daher sollte der Austausch von Informationen bei sol-
chen Gelegenheiten immer von einer Geheimhaltungsvereinbarung
flankiert sein. Zu warnen ist davor, bloR gangige Muster solcher
Vereinbarungen zu verwenden, ohne auf spezifische Besonderhei-
ten des Falles einzugehen.

SchlieBlich ist die Behinderung ein die Nachahmung unlauterer Um-
stand. Wer nachahmt und hierbei das Original im Preis unterbietet,
ohne beispielsweise mit den hohen Entwicklungskosten des Origi-
nals belastet zu sein, verhdlt sich unlauter. Ebenso ist die systema-
tische Nachahmung einer Vielzahl von Erzeugnissen des Original-
Herstellers je nach AusmaR der eingesparten Entwicklungskosten
und der dadurch ermdglichten Preisunterbietung unlauter.

B.

Wer als Unternehmer Opfer einer Nachahmung geworden ist, kann
sich auf unterschiedliche Weise wehren. Zundchst kann er gegen die
Nachahmung im Wege der Unterlassung vorgehen. Ihm steht aber
auch Schadensersatz zu. Um den Schaden beziffern zu kdnnen, hat
der Verletzer Auskunft iiber den Umfang der Nachahmung zu geben.
Der Schaden kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Es
kann Herausgabe des Gewinnes des Verletzers mit der Nachahmung,
der eigene entgangene Gewinn oder ein Schaden auf der Grundlage
einer fiktiven Lizenz, wére das Original lizenziert worden, berech-
net werden. Die Anspriiche richten sich gegen den Verletzer, aber
auch gegen sonstige an der Verletzung beteiligte Personen. Perso-
nen, die lediglich einen relativ unbedeutenden Beitrag zur Nachah-
mung des Originals geleistet haben, haften als so genannte Storer
wenigstens auf Unterlassung. Das sind beispielsweise die Fille, bei
denen Dritte ihre Kommunikationsmittel (Domain, Telefon- oder Te-
lefaxanschliisse oder dhnliches) zur Verfiigung gestellt haben. Im-
portiert ein deutscher Handler die Nachahmung fiir den deutschen
Markt, haftet er nicht nur als Stérer, sondern Tater.

Verletzung von Patenten

C.

Die Nachahmung kann durch Unterlassung im Wege einer bei Ge-
richt zu beantragenden einstweiligen Verfligung binnen weniger
Stunden nach Kenntnis unterbunden werden. In der Regel wird dem
aber eine Abmahnung mit Gelegenheit zur Abgabe einer schrift-
lichen Unterwerfung vorausgehen. Hingegen sind die sonstigen An-
spriiche, namentlich auf Schadensersatz, nur im Wege einer Klage
durchsetzbar. Diese nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Fiir den
Standort Aachen besteht insoweit ein Vorteil, als das fiir solche
Félle zustandige Landgericht Aachen nach unserer rund 20jdhrigen
Erfahrung ziigig entscheidet. So wirkungslos, wie manches Mal der
Schutz einer technischen Innovation aulRerhalb von Schutzrechten
dargestellt wird, ist es in realiter nachgerade nicht. Ein Unterneh-
mer sollte gezielt seinen wichtigsten Erzeugnissen wettbhewerbli-
che Eigenart vermitteln, um damit potentielle Nachahmer von einer
Nachahmung abzuschrecken. |
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Verwertung
von Patenten

Was bringt meinem Unternehmen
die Umsetzung der Innovation?

Welche Risiken sollte ich mir
bewusst machen?

Wie bekomme ich meine Innova-
tion zu den Kunden?

Wem gehort meine an der Univer-
sitat entwickelte Innovation?

Warum kann ich nicht im Busi-
nessplan mein Patent mit einem
Wert ausweisen?

Wie finanziere ich das alles ei-
gentlich? Welche Forderungen
gibt es?
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> Bedeutung von Innovationen, Chancen und Risiken fiir

Unternehmen

Volkswirtschaftlich gesehen sind Innovationen fiir den Fortschritt
der Gesellschaft unverzichtbar, denn in Form neuer Produkte und
Verfahren bedeuten sie wirtschaftliche Dynamik. Mit herausragen-
den Innovationen kdnnen Unternehmen sogar gegen zunehmenden
globalen Wettbewerbsdruck und wachsende Konkurrenz bestehen.

Innovationen sind fiir Unternehmen immer dann von hoher wirt-
schaftlicher Bedeutung, wenn sie erfolgreich auf den Markt einge-
fiihrt werden kdnnen. Das heiRt, sie miissen zu neuen Produkten
fiihren, die konkrete Probleme wirtschaftlich l6sen und gleichzeitig
wesentliche Vorteile gegeniiber dem Stand der Technik aufweisen.
Derartige Innovationen stellen eine gute Chance fiir Unternehmen
dar, mit neuen Produkten auf den Markt zu kommen, neue Markt-
segmente zu erschlielRen, einen Marktvorsprung zu erzielen und
diesen zu halten oder sogar zu vergroRern.

Fiir Unternehmen gilt dies besonders in konjunkturschwachen Zei-
ten, wenn die vorhandenen Ressourcen des Unternehmens ideal
genutzt werden kdnnen, um neue Produkte zu entwickeln und zu
vermarkten. GroRunternehmen verfiigen iiber eigene Forschungs-,
Entwicklungs- und Marketingabteilungen und melden Jahr fiir Jahr
zahlreiche Erfindungen zu Patenten an. Durch innovative Produkte
sichern sie ihren Wettbewerbsvorsprung und bleiben damit auf Dau-

10. Wirtschaftliche Umsetzung innovativer Pro-
dukte — Chancen und Risiken fiir Unternehmen!

Dipl.-Ing. Andreas Deutsch, Technologievermarktung, Erfinderzentrum
Norddeutschland GmbH, Hannover

er wettbewerbsfahig. Sie werben gezielt mit ihren Innovationen
und versprechen sich davon ein positives Image.

Neben den Chancen beinhaltet die wirtschaftliche Umsetzung von
Innovationen aber auch Risiken, deren Auswirkungen kleinere Un-
ternehmen in der Regel stdrker treffen als groRe Unternehmen. Die
heute immer kiirzer werdenden Produktzyklen erfordern eine immer
schnellere Umsetzung von Innovationen in vermarktbare Produkte
und Verfahren und deren erfolgreiche Vermarktung, um sich am
Markt behaupten zu kénnen und die Wettbewerbsfahigkeit zu si-
chern. Das bedeutet, bei zunehmendem Wettbewerb mit heraus-
ragenden Innovationen Schritt halten zu miissen. Wenn ein vollig
neuartiges Produkt auf dem Markt eingefiihrt werden soll, gibt es
neben einem erheblichen Entwicklungsrisiko auch die Unsicherheit,
ob sich die Technologie am Markt durchsetzen und behaupten kann.
Notwendige Zulassungen, Zertifizierungen oder Genehmigungsver-
fahren kdnnen die Markteinfiihrung lange hinauszégern oder sogar
verhindern.

Kleinere Unternehmen verfiigen in der Regel zwar {iber technische
Kapazitdten, neue Produkte zu entwickeln und Funktionsmuster
herzustellen, aber nur iiber eingeschrankte Ressourcen an Personal
und Finanzen. Mangels Kompetenz im eigenen Unternehmen sind
sie darauf angewiesen, fallweise externe Berater einzuschalten.
Dies kann ebenso mit Risiken behaftet sein wie der alternative Ver-
zicht auf an sich notwendige externe Beratung.



Vermarktungssituation analysieren und bewerten

Eine erfolgreiche Umsetzung von Innovationen setzt voraus, die
Vermarktungssituation sorgfaltig zu analysieren, die sich daraus
ergebenden notwendigen MaRnahmen und Ziele zur Umsetzung der
Innovation zu definieren, Strategien zum Erreichen der Ziele zu
verabschieden und die Umsetzung dieser Strategien geplant und
kontrolliert durchzufiihren. Das setzt eine objektive Bewertung der
Technologie und eine sorgfdltige Analyse des Unternehmens und
des Marktes voraus.

Die Technologiebewertung, die im friihen Stadium der Ideenfindung
stattfinden sollte, erfordert eine hinreichend konkretisierte Dar-
stellung der Idee. Sie erfolgt nach frei wahlbaren, unternehmensty-
pischen und individuellen Kriterien und fiihrt direkt zur Entschei-
dung {iber Fortfiihrung oder Ablehnung der weiteren Entwicklung
bzw. der Verwertung. Diese Bewertung sollte mdglichst objektiv
durch externe Gutachter, die in jedem Fall zur Geheimhaltung ver-
pflichtet werden miissen, durchgefiihrt werden. Das “5-Punkte-
Programm® des EZN beinhaltet z. B. die Bewertungs-Kriterien:

e wissenschaftliche Richtigkeit der erfinderischen Idee
e technische Realisierbarkeit einer neuen Technologie
e Innovationswert neuer Produkte und Verfahren
Wirtschaftlichkeit neuer Technologien

e unternehmerische Umsetzbarkeit

Die Bewertung, die eine Recherche zum Stand der Technik ein-
schlieRt, sollte moglichst im Vorfeld einer Patentanmeldung vor-
genommen werden. So kann bereits vor der Patentanmeldung fest-
gestellt werden, welcher Stand der Technik existiert und ob die
Erfindung z.B. nicht schon nahezu identisch vorbekannt ist. In
letzterem Fall wdre eine weitere Patentanmeldung sinnlos.

Fiir die erfolgreiche Umsetzung einer Innovation in ein neues Pro-
dukt ist auch eine Analyse der technischen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen des Unternehmens notwendig:
Sind im Unternehmen die Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche

Verwertung von Patenten

Umsetzung gegeben? Wenn nicht, welche Voraussetzungen miis-
sen erfiillt werden, um die Umsetzung zu ermdglichen? Die Analyse
sollte mindestens umfassen:

e wirtschaftliche Moglichkeiten des Unternehmens:
vorhandene Kompetenz (,Produkt passt zum Unternehmen”),
Ressourcen (Personal, Zeit, Finanzen) fiir Entwicklung, Produkti-
on und Vertrieb

e technische Mdglichkeiten des Unternehmens:
Stand der Entwicklung, Entwicklungsbedarf (Fuk-Bedarf bis zur
Markteinfiihrung, Rest-/Anpassungsentwicklungen), Umset-
zungs- und Produktionsmdglichkeiten

e rechtliche Situation:
Schutzrechte, Chancen auf Patenterteilung, Stand der Patenter-
teilung (Priifbescheide), Vertrdge, Zertifizierungen, Zulassungen

Die Marktanalyse ermdglicht eine Abschdtzung von: Marktsegment,
Kunden, Kundenbediirfnis, Bedarf, Nachfrage, Auftragsvolumen und
Umsatz. Kennen Unternehmen das von ihnen schon seit Jahren be-
diente Marktsegment und ihre Stammkunden und deren Bediirfnisse
sehr genau, kdnnen sie selber einschatzen, wie groR der Bedarf und
somit die Nachfrage fiir das neue Produkt ist, und Umsatzerwar-
tungen daraus ableiten. Die Entwicklung muss sich an den Wiin-
schen der wichtigsten Kunden orientieren. Stammkunden sollten
in die Entwicklung und Markteinfiihrung eingebunden werden. In
der Regel kennen Unternehmen ihre direkten Wettbewerber gut und
wissen, welche Wettbewerbsprodukte zu welchen Preisen am Markt
angeboten werden und welche Vor- und Nachteile diese Wettbe-
werbsprodukte besitzen. In diesem Fall konnen die Unternehmen
ihr neues Produkt ihrem bereits bestehenden Kundenstamm an-
bieten und mit den produktspezifischen Vorteilen gegeniiber den
Wetthewerbsprodukten werben.

Bei Diversifikationsvorhaben und der ErschlieRung neuer Markt-
segmente sollten im Fall einer beabsichtigten Eigenverwertung
externe Berater mit der Erstellung der Marktanalyse beauftragt
werden. Im Ausland kann die Zusammenarbeit mit dort ansdssigen
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> Kooperationspartnern oder Handelshdusern sinnvoll sein. Infor-

mationen zum Markt, den potentiellen Kunden, den Wetthewer-
bern und deren Produkten kdnnen auch mittels Wirtschafts- und
Patentdatenbanken beschafft werden. Entsprechende Recherchen
werden von zahlreichen Informationsvermittlern als Dienstleistung
angeboten.

Konzepte zur Umsetzung von Innovationen

Aus der Technologiebewertung, der Analyse des Unternehmens so-
wie der Marktanalyse lassen sich die notwendigen Ziele, MalRnah-
men und Strategien ableiten hinsichtlich Schutzrechtssicherung,
Entwicklung und Vermarktung. Die Sicherung von Schutzrechten
ist ein wichtiger Schritt vor der Markteinfiihrung. Ziel muss es sein,
schutzrechtsfahige Merkmale einer Neuentwicklung iiber Schutz-
rechte derart abzusichern, dass bei Veroéffentlichungen iiber das
neue Produkt ein ausreichender Schutz vor Nachahmungen vorhan-
den ist. Schutzrechte dienen so als Absicherung der Investitionen,
die fiir die Umsetzung einer Innovation aufgewandt wurden.

Die Patentanmeldung ist somit ein erster wichtiger Schritt fiir die
erfolgreiche Markteinfiihrung und Vermarktung, da der Anmelder
und Inhaber des erteilten Patentes {iber das Monopol verfiigt, in
einem bestimmten ortlichen Gebiet die Merkmale seines Patentes
ausschlieRlich verwerten zu diirfen. Er hat damit einen erhebli-
chen Wettbewerbsvorteil gegeniiber seinen Wettbewerbern, kann
Lizenzen vergeben und Wettbewerbern verbieten, seine Produkte
zu kopieren.

Neben der Patentanmeldung gewinnt die Markenanmeldung zu-
nehmend an Bedeutung. Starke Marken konnen ebenfalls einen be-
deutenden Wettbewerbsvorteil bieten, wenn Sie dem Kunden, der
mit einer Marke eine bestimmte Qualitdtserwartung verbindet, die
notwendige Sicherheit bei seiner Kaufentscheidung geben. Marken
sind vor allem bei der Vergabe von Franchiselizenzen sehr wichtig,
da der lizenzierte Geschaftsbetrieb im wesentlichen mit der Marke
in Verbindung gebracht wird.

Verfiigen Unternehmen bereits {iber bewdhrte und erfolgreiche Ver-
marktungsstrategien, oder soll ein bereits am Markt befindliches
Produkt durch eine Produktinnovation ersetzt werden, kdnnen die
im Unternehmen bereits vorhandenen Absatzwege und bewdhrten
Vermarktungsstrategien genutzt werden. Die Vermarktungsstrate-
gie sollte umfassen:

* Festlegung Marktsegment(e)

* Festlegung Markteinfiihrung (Termin und Region)

* Festlegung AkquisitionsmaBnahmen

e Kostenplanung und Erstellung eines Finanzierungskonzeptes

® Festlegung von Rest- und Anpassungsentwicklungen

 Vorbereitung Produktion und Festlegung Produktionsstart

e Festlegung einer Schutzrechtsstrategie

e Entwicklung, Erprobung, technische Dokumentation

e Einbindung von Partnern fiir Entwicklung, Vermarktung, Produk-
tion, Vertrieb

Bei Technologien, die nicht {iber das Unternehmen vermarktet wer-
den, sollte eine Lizenzvergabe angestrebt werden. Bei Lizenzverga-
be sind festzulegen und zu beachten:

e Mogliche Anwendungsgebiete
e Potentielle Lizenznehmer fiir Herstellung und Vertrieb
e Verhandlungsziele und -strategien
- Wert von Erfindung, Schutzrecht, Entwicklung,
- Art und Héhe von Lizenzzahlungen,
- Ortliche und sachliche Lizenzgebiete,
- Definition des Lizenzgegenstandes
e Vertragsform
e Uberwachung und Pflege von Lizenz- und Kooperationsvertrigen

Innovationsmanagement ist als Handwerkszeug bei der wirtschaft-
lichen Umsetzung neuer Technologien unverzichtbar zur Kontrolle
von Zeit und Kosten beim Erreichen geplanter Ziele. Eigenmittel
miissen in ausreichender Hohe vorhanden sein. Banken konnen Fi-
nanzmittel zur Verfiigung stellen, Férdermittel konnen beantragt



werden. Auch die Beteiligung von Dritten ist bei innovativen Pro-
jekten moglich. Damit die Finanzplanung eingehalten wird, muss
zum Zeitpunkt der Markteinfiihrung die Entwicklung bis auf Rest-
und Anpassungsentwicklungen abgeschlossen sein, denn eine iiber
das Datum der Markteinfiihrung andauernde Entwicklung fiihrt ab-
sehbar zu vielféltigen Problemen mit unkalkulierbaren Kostenstei-
gerungen.

Risiken konnen durch die Einbindung kompetenter Partner und Be-
rater begrenzt werden. Dazu zdhlen u.a. Gutachter, Rechts- und Pa-
tentanwalte, Steuerberater, Wirtschaftspriifer und Hochschulinsti-
tute. Sind die finanziellen Ressourcen des Unternehmers begrenzt,
fehlt meistens auch die Bereitschaft zur Einschaltung externer
Berater. Dafiir gibt es jedoch Forderangebote, die in jedem Fall in
Anspruch genommen werden sollten.

> Prozess der erfolgreichen Umsetzung
von Innovationen

5-Punkte-Programm

Technologiebewertung

Verwertung von Patenten

Resiimee

Innovationen bieten Unternehmen eine gute Chance, ihre Wett-
bewerbsfahigkeit zu erhalten oder sogar zu steigern, neue Markte
zu erschlieBen und ihr Image zu verbessern. Die Umsetzung von
Innovationen ist allerdings mit Risiken behaftet. Um diese friihzei-
tig zu erkennen, ist eine sorgfdltige Analyse notwendig, die eine
objektive Bewertung der Technologie und der internen und exter-
nen unternehmerischen Situation beinhaltet. Das Ergebnis dieser
Analyse sollte iiber Abbruch oder Fortsetzung des Umsetzungs-
projektes entscheiden. Die Vermarktungsziele und Strategien sind
festzulegen und zu verabschieden. Zur kontrollierten Umsetzung
der Vermarktungsstrategie gehort die Anwendung von Projektma-
nagementmethoden. M

Rechtliche Situation

Technische
Moglichkeiten Patentanmeldung
Wirtschaftliche Markenanmeldung
Maglichkeiten

Rahmenbedingungen

e " Schutzrechtssicherung

Ziele, MaRnahmen, Strategien

Recherche zum
Stand der Technik

Marktanalyse Vermarktung

Kundenbediirfnisse

Nachfrage

usw.
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> In regelmdRigen Absténden finden sich in der Presse spektakuldre

Meldungen {iber Erfinder, denen ihre Erfindung grofRen Reichtum be-
schert hat. Dieser Traum ging beispielsweise fiir John Cioffi, einen
Spezialisten fiir drahtgebundene Hochfrequenztechnik in Erfiillung.
Er griindete Anfang der 1990er Jahre die Amati Communications,
die sich auf die ultraschnelle Dateniibertragung in Telefonleitun-
gen spezialisierte. Sie meldete binnen kurzer Zeit 25 Patente auf
grundlegende Eigenschaften des digitalen Internetzugangs DSL
(Digital Subscriber Line) weltweit an. Diese Schutzrechte wurden
in der Folge zum internationalen Standard erklart, was dazu fiihr-
te, dass groRe Elektronikkonzerne ihre Finger nach dem kleinen
High-Tech Unternehmen streckten. Nach einem Bieterstreit wurde
die Amati Communications fiir 365 Mio. US$ an den Chiphersteller
Texas Instruments verkauft, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bei
einem Umsatz von 13 Mio. US$ einen Verlust von ca. 30 Mio. US$
gemacht hatte. Trotzdem hatte Texas Instruments kein schlechtes
Geschaft gemacht: Die mit dem Unternehmen gekauften Patente
sicherten den Zugang zum Markt fiir digitale Modems, der sich auf
geschdtzte 6 Mrd. US$ belief.

Die Liste von Erfindern, die auf der Basis ihrer Schutzrechte Milli-
onenbetrage erlosten, lieRe sich um ein Vielfaches fortschreiben.
Trotz dieser Erfolgsgeschichten wissen wir aber, dass bei Weitem
nicht alle Patente wertvoll sind. Es ist vielmehr von einer sehr
schiefen Wertverteilung tiber den weltweiten Patentbestand aus-

11. Patentbewertung: Wer bietet mehr?
Wie viel ist Ihre patentgeschiitzte Idee wert?

Dipl.-Kfm. Theo Griinewald, Business Account Manager
der PATEV Consult GmbH, Miinchen

zugehen. Empirische Studien machen deutlich, dass auf nur 10%
der Schutzrechte mehr als 80% des Gesamtwertes aller Patente
entfallen - Grund genug, sich dariiber Gedanken zu machen, welche
Faktoren diesen Rechten ihren Wert verleihen.

Welche Faktoren machen ein Patent wertvoll?

Um diese Frage beantworten zu konnen sollte zundchst geklart wer-
den, was unter dem Begriff ,Wert” zu verstehen ist. Lehnt man sich
hierbei an geldufige Definitionen aus der Unternehmensbewertung
oder diversen Regelwerken der Rechnungslegung an, so ergibt sich
der Wert eines Gutes aus dem zukiinftigen wirtschaftlichen Nut-
zen, der seinem Inhaber aus der Nutzung dieses Gutes zuflieRRen
wird. Fiir Patente bedeutet das, dass der Wert des Schutzrechtes
der Summe der Ertrage entspricht, die in Zukunft mit ihm erwirt-
schaftet werden kdnnen.

Daraus wird unmittelbar die erste grundlegende Voraussetzung da-
fiir deutlich, dass ein Schutzrecht iiberhaupt einen Wert aufweist:
Es muss verwertet werden. Ein Patent, das nach seiner Erteilung
,in der Schublade verschwindet”, wird seinem Inhaber nicht zu den
erhofften zukiinftigen Ertragen verhelfen konnen. Dabei kann der
Eigentiimer unter einer Vielzahl von internen und externen Ver-
wertungsmoglichkeiten wdhlen. Er kann die geschiitzte Erfindung
beispielsweise in seinen eigenen Produkten umsetzen, und diesen



damit ein Alleinstellungsmerkmal gegeniiber Wettbewerbsproduk-
ten verleihen. Dadurch kdnnen unter Umstdnden groRere Marktan-
teile oder Premiumpreise erzielt werden. Das Patent kann aber auch
an Dritte auslizenziert oder verkauft werden, was zur Erzielung von
zusatzlichen Einnahmen fiihrt usw.

Damit die Verwertung des Schutzrechtes zu den gewiinschten gro-
Ren Ertrdgen fiihren kann, muss es grundsatzlich auch ein entspre-
chendes Wertpotenzial aufweisen. Das bedeutet, dass fiir das pa-
tentgeschiitzte Produkt ein entsprechender Markt bestehen muss.
Die GroRe dieses Marktes, also der Umsatz der mit dem Produkt
erzielt werden kann, ist ein zentraler Faktor fiir die Hohe des Pa-
tentwertes. Patente auf preiswerte Produkte, die nur in geringen
Mengen verkauft werden, kdnnen nicht sehr wertvoll sein. Umge-
kehrt kdnnen, wie im eingangs beschriebenen Fall der Amati Com-
munications, Schutzrechte auf teure oder in grofRen Stiickzahlen
abgesetzte Produkte — oder am Besten beides — wahren Schatzen
gleichen.

Nicht zuletzt muss der Patentinhaber auch in der Lage sein, die
Verwertung des Schutzrechtes in der gewiinschten Form durchzu-
fiihren. Er muss also iiber die Voraussetzungen verfiigen, die eine
moglichst umfassende Abschdpfung des Marktes zulassen. Dies
kdnnen neben der notwendigen Kapitaldecke auch Faktoren wie
speziell bendtigtes Fertigungs-Know-how, Absatzkandle, kompe-
tentes Personal etc. sein. Die Verfiigbarkeit dieser sogenannten
Komplementdrgiiter variiert von Unternehmen zu Unternehmen.
Wahrend kleine Unternehmen und Mittelstdndler z. B. oftmals
nur {iber eine vergleichsweise geringe Kapitalausstattung fiir die
MarkterschlieBung und regional begrenzte Absatzmdglichkeiten
verfiigen, kénnen Konzerne mit volumindsen Marketingetats und
einer weltweiten Prasenz eine weitaus groRere Zahl méglicher Kun-
den ansprechen. Sie sind vor diesem Hintergrund regelmaRig in
der Lage, ein hoheres Umsatzpotenzial abzuschopfen. Daraus wird
deutlich, dass der Wert eines Patents eigentlich keine objektive
GroRe ist. Er ist abhdngig von den subjektiven Mdglichkeiten des-

Verwertung von Patenten

sen, der das Schutzrecht verwertet. Je umfangreicher die Komple-
mentdrgiiterausstattung ausfdllt und je groRer die Umsétze sind,
die mit den geschiitzten Produkten erwirtschaftet werden, desto
héher fallt auch der Patentwert aus.

Zusammenfassend kann, wie in der Abbildung dargestellt, festge-
halten werden, dass sich der Patentwert aus dem mehr oder weniger
positiven Zusammentreffen von drei Grundvoraussetzungen ergibt:

e Einem dem Patent innewohnenden Wertpotenzial,

® einem Verwertungsprozess, durch den das Patent Ertrdge gene-
riert und

e dem Vorliegen der fiir die jeweilige Verwertung notwendigen
Komplementargiiter.

Komplementar-

S

giiter

Verwertungs-
prozess

Wie lasst sich der Wert eines Patents bestimmen?

Ein wesentliches Problem der Patentbewertung ist, dass sich der
Wertbeitrag, den eine patentgeschiitzte Erfindung am Gesamtwert
des fertigen Produkts leistet, nurin den seltensten Fillen direkt er-
mitteln ldsst. Er ist nicht dhnlich leicht bestimmbar wie beispiels-
weise der Material- oder Arbeitsaufwand. Dies fiihrte in der Vergan-

- i

|

CIETHTISER




60

> genheit teilweise dazu, dass gerade Banken und Steuerbehdrden

nur eingeschrankt in die Richtigkeit des Bewertungsergebnisses
vertrauten. Trotzdem existiert eine Vielzahl von Bewertungsmetho-
den, die diese Schwierigkeiten mehr oder weniger elegant losen.
Die Methoden lassen sich drei grundsdtzlich verschiedenen Bewer-
tungsansdtzen zuordnen:

® Dem Kostenansatz
e dem Marktansatz und
e dem Ertragswertansatz.

Kostenansatz

Der Kostenansatz basiert auf dem Gedanken der Ersatzbeschaffung.
Der Wert eines Patents wird hier in der Regel aus den Kosten be-
stimmt, die historisch fiir seine Erstellung aufgewendet wurden.
Obwohl auf dem Kostenansatz beruhende Bewertungsmethoden fiir
vereinzelte Bewertungsanldsse, z. B. im Bereich der Rechnungsle-
gung, zwingend vorgeschrieben sind, sind sie fiir die Ermittlung
eines verldsslichen Patentwertes denkbar ungeeignet. Sie beleuch-
ten die Ausgabenseite eines Patents, wahrend sich der Wert aus der
Einnahmenseite ergibt. Diese Aspekte miissen aber in der Praxis
nicht unbedingt miteinander korrelieren. Im Extremfall, z. B. wenn
eine Erfindung fiir die kein Markt besteht mit groRem F&E-Aufwand
entwickelt wurde, fiihrt der Kostenansatz daher auch zu unplausib-
len Bewertungsergebnissen.

Marktansatz

Eine andere Vorgehensweise verfolgen die dem Marktansatz zuzu-
ordnenden Bewertungsmethoden. Hier wird der Wert eines Patentes
dadurch bestimmt, dass es einem vergleichbaren Patent, fiir das ein
Marktpreis aus einem fritheren Kauf oder Verkauf bekannt ist, ge-
geniibergestellt wird. Der Marktansatz fiihrt in der Regel zu nach-
vollziehbaren und angemessenen Bewertungsergebnissen. Seine
Anwendung scheitert in der Praxis aber meist an der Verfiigharkeit
der notwendigen Informationen iiber Vergleichstransaktionen. Auf
der einen Seite sind Patente per Definition Unikate. Das bedeutet,

dass die Existenz einer echten Vergleichssituation, also des Trans-
fers eines identischen Schutzrechtes, nahezu ausgeschlossen ist.
Auf der anderen Seite sind auch Daten, die eine Ndherungslosung
zulassen wiirden, nur selten bekannt. Auch wenn der Markt fiir Pa-
tentlizenzen in letzter Zeit stark wéachst, werden Details iiber die
einzelnen Transaktionen nur in Ausnahmefallen verdffentlicht.

Ertragswertansatz

Der Ertragswertansatz orientiert sich an der eingangs dargelegten
Wertdefinition. Die hierzu bekannten Methoden basieren auf der
Ermittlung von Ertrdgen, die zukiinftig aus der Verwertung des Pa-
tents erwartet werden diirfen. Eine weit verbreitete Methode der
Patentbewertung, die im Allgemeinen dem Ertragswertansatz zu-
geordnet wird, ist die Lizenzersparnismethode (relief from royalty
method). Sie l6st das Problem des unklaren Wertbeitrags von Pa-
tenten durch eine Hilfskonstruktion. Sie stellt die Frage: Welchen
Lizenzbetrag miisste der Patenteigentiimer an einen unabhdngigen
Dritten bezahlen, wenn nicht er, sondern dieser Dritte Inhaber des
Schutzrechtes widre? Die hypothetischen Lizenzzahlungen werden
dann als Ertrdge aus dem Patent angesehen. Sie werden iiber die
geschédtzte Nutzungsdauer des Schutzrechtes hinweg prognosti-
ziert und anschlieBend auf ihren Barwert abgezinst. Das Ergebnis
dieser Berechnung fiihrt zu einem plausiblen, fairen und weithin
akzeptierten Patentwert.

In der jiingsten Vergangenheit werden Bestrebungen deutlich, das
Vorgehen bei der Patentbewertung zu vereinheitlichen. Im Febru-
ar 2007 verabschiedete eine Arbeitsgruppe aus Wissenschaftlern,
Bewertungsexperten, Patentanwdlten und Industrievertretern am
deutschen Institut fiir Normung (DIN) einen entsprechenden Nor-
mungsvorschlag. Auch dieser publicly available specification mit
dem Titel ,Grundsédtze der ordnungsgemdRen Patentbewertung”
(PAS 1070) sieht die Anwendung einer Ertragswertmethode unter
Einbeziehung von Marktkomponenten zur Objektivierung vor. Diese
und weitere dhnlich gelagerte Initiativen dienen dazu, bei allen
Interessengruppen echtes Vertrauen in die Ergebnisse der Patent-
bewertung zu schaffen. l



> Deutschland ist weltweit an dritter Stelle in der Zahl der Paten-

tanmeldungen. Das ist gut, gemessen an unserer Einwohnerzahl.
Wie sieht es aber mit der Verwertbarkeit dieser Erfindungen aus?
Wie hoch ist die erreichte Effizienz der Verwertung? Verwertung
beinhaltet Einnahmen auf Basis von technologischen Erfindungen,
Schutzrechten und Know-how. Zudem unterscheidet man interne
und externe Verwertung:

Interne Verwertung

e Erkenntnis
° Wissen

Beitrag zu weiteren Leistungen
Informationen, die gespeichert und
abgerufen werden kdnnen

Neue funktionsfahige Elemente,
Problemldsungen

Verschiedene Arten der Verbesserung,
auch immateriell

Schutz vor Mitbewerbern, Vermarktungs-
vorteile

Umsatzerldse aus der Verwertung durch
interne Aktivitaten

¢ Funktionen

e Verbesserung
e Schutzrechte
® Produktumsatz

Externe Verwertung

e Lizenzierung
e Patentverkauf
e Schadensersatz

Erlose aus Vergabe von Lizenzen an Dritte
Erlose aus Verkauf von Schutzrechten an Dritte
Einnahmen aus Schadensersatz-
forderungen gegen Dritte

e Technologietransfer Weitergabe von Know-how und
Nutzungsrechten an Dritte

Verwertung von Patenten

12. Patentverwertung: Wer wird Millionar? Wie
bringt man die Idee an den Mann/die Frau?

Dr. Johannes Landgraf, CTO - Chief Technical Officer
der PATEV GmbH & Co. KG, Miinchen

Die externe Verwertung von Technologien, Schutzrechten und
Know-how ist ein elementarer und fundamentaler Beitrag zur Wert-
schopfung im Wissenszeitalter. Und dieses Zeitalter hat gerade erst
begonnen. Ohne den Wissenstransfer, der mit der Verwertung von
Erfindungen verbunden ist, wiirden wir die globalen Probleme meist
gar nicht l6sen konnen. Doch wer von uns hdtte genug Kraft und
Mittel, dies im Alleingang zu erreichen?

Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg

Viele Erfinder laufen mit ihren guten Ideen auf Grund, weil Sie
Lfremden Festungen” zu nahe kommen. Denn ,das Bessere ist der
Feind des Guten”. Gerade eine bessere Idee kann sich viele Feinde
erschaffen, wenn sie den Inhabern der bislang guten Ideen ihr Ge-
schaft raubt. Die Hohe des bedrohten Umsatzes ist nicht das MaRR
fiir den Wert der Erfindung. Vielmehr kann man daran abschatzen,
wie sehr sich die bisher erfolgreichen Marktteilnehmer gegen das
Eindringen des Besseren wehren werden.

Die Umsetzung grof3er Innovationen bendtigt erhebliche Investiti-
onen im Vorfeld. Wer entscheidet iiber die Einfiihrung einer Inno-
vation? Haben diese Entscheider einen Vorteil? Die Technologie
muss aus der Laborphase in die Vorserie gebracht werden. Es folgen
die Qualitdtstests und die Vorbereitung der Serienproduktion. Das
gesamte Lieferantennetzwerk muss aufgebaut werden. Gleichzeitig
wird die Marketingmaschine in Gang gesetzt. Diese Kosten werden
vom Erfinder tendenziell unterschatzt.

A
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> Erfolgreiche Erfindungen

In der Praxis ist es dennoch méglich, mit Erfindungen viel Geld
zu machen. Dafiir gibt es zahlreiche Beispiele. Medizinische Im-
plantattechnologien brachten hunderte von Millionen. Die heute
handelsiibliche Komprimierung von Musikdateien (mp3 etc.) ist
mitsamt der komplexen Technologievielfalt viele hundert Millionen
wert. Es geht aber auch einfacher. Eine der besonders erfolgrei-
chen Erfindungen war die kleine, aber geniale Biiroklammer. Sie
verbreitete sich schnell weltweit in alle Biiros und Haushalte. Jeder
konnte die Biiroklammer brauchen. Sie kostete nicht viel und hatte
einen eindeutigen Nutzen.

Worin liegt das Geheimnis des Erfolges? Die Nutzer haben von der
Technologie einen erheblichen Vorteil und bezahlen dafiir so viel,
dass eine gute Gewinnspanne verbleibt. Deshalb ist es auch mdg-
lich, als Hersteller Gewinn zu machen. Der Erfolg einer Erfindung
erstreckt sich also liickenlos vom Hersteller bis zum Kunden. Der
Vorteil muss aber nicht unbedingt wirtschaftlicher Art sein. Mehr
SpaR, mehr Status, mehr Anerkennung, ein besseres Lebensgefiihl
sind ebenfalls wichtige Kriterien.

Erfolgsfaktoren fiir die Verwertung

Aus der Sicht der erfolgreichen Verwertung unterscheidet man vier
relativ unabhdngige Sektoren, in denen eine Erfindung ihre Quali-
tdt beweisen muss:

¢ Technologien: Produkte und Verfahren im Vergleich zur Techno-
logie im Markt oder in den Labors der Mitbewerber

e Schutzrechte: Marken, Patente etc. in ihrem Zusammenwirken
und in der territorialen Ausbreitung im Vergleich zu denen ande-
rer Unternehmen

e Markte: Potenzieller Umsatz, der im Bereich der Technologie er-
wirtschaftet werden kann und Wertanteil der Erfindung an diesen
Umsdtzen

* Argumente: Kostenvorteile, Zeitersparnis, Losung driickender
Probleme, forderliche Gesetze, besondere Beziehungen und Zu-
sammenhdnge etc.

JNichts ist starker als eine gute Idee am rechten Ort und zum
richtigen Zeitpunkt”. Umgekehrt gilt: ,Selbst eine gute Idee ist
schwach, wenn man es am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt
versucht.” Wann sollte es das kleine bzw. mittelstdndische Unter-
nehmen oder gar der Einzelerfinder alleine versuchen, die groRe
Vermarktung zu schaffen? Es kdnnte finanziell sehr riskant werden.
Wo also sind die Helfer auf dem Weg zum Innovationserfolg?

Unterstiitzung bei der Verwertung

Sobald klar ist, welche Markte die Erfindung bedienen kann, erge-
ben sich die Suchfragen

e Wer will sich zusdtzliche Marktanteile holen, die er bisher noch
nicht hat?

e Wer ist grof3 und aggressiv genug, diese Innovation zu wagen?

e Wer hat ein Problem damit, dass es bisher nichts Besseres gab?

Diese und andere Fragen fiihren uns zu den Mitstreitern, die fiir die
Sache der Erfindung, fiir das Bessere zu kdmpfen bereit sind. Diese
Unternehmen kdnnten dem Erfinder bei der Vermarktung seiner
Erfindung helfen - aber nur, wenn sie das wollen. Was bringt nun
ein fremdes Unternehmen dazu, das bisher vom Erfinder und seiner
Erfindung unabhangig war, eine externe Erfindung realisieren und
vermarkten zu wollen?

Es miissen die Vorteile der Erfindung sein, die liberzeugen. Diese
bestehen aus der Sicht dieser Unternehmen zum Beispiel darin,

e dass die neue Technologie fundamental genug ist, um nicht um-
gangen werden zu kdnnen und gleichzeitig fiir Funktion und Ver-
marktung bedeutend ist,

e dass im Fall der externen Erfindung das Ergebnis bereits vorliegt
und beurteilt werden kann, wahrend eigene Forschung & Ent-
wicklung Jahre kosten wiirde,



e dass das verhandlungsbereite Unternehmen die Technologie be-
reits selbst realisiert hat und deshalb die Schutzrechte braucht,
um kein Verletzungsrisiko einzugehen,

e dass dem Unternehmen zum vollstdndigen technologischen
Durchbruch nur noch das spezifische Teil fehlt, das der externe
Erfinder soeben anbietet.

Professionelle Verwertung

Erfindern und forschungsstarken Teams fdllt es bisweilen schwer,
sich geniigend Zeit frei zu schaufeln, um die Marktbeobachtungen
und die geeignete Vermarktung selbst durchfiihren zu kénnen. Zu-
dem beinhaltet die Verwertung eine Reihe von Tatigkeiten, fiir die
die Erfinder meist nicht wirklich pradestiniert sind: Vertragsgestal-
tung, Lizenzverhandlungen, etc.

Aus diesen Griinden gibt es professionelle Verwertungsgesellschaf-
ten, die kleine und mittelstandische Unternehmen bei der Verwer-
tung unterstiitzen. Oftmals kann iiber diese Verwerter das Kapital
fiir die Vermarktung teilweise oder ganz bereitgestellt werden. Die
Verwertungsgesellschaften refinanzieren sich vorwiegend aus den
Erlosen. In letzter Zeit kommt die Finanzierung durch Patentfonds
und Technologietransferfonds hinzu, denen angesichts der Bedeu-
tung fiir das Wissenszeitalter eine groRe Zukunft vorausgesagt wird.

Die Konditionen der Erlosverteilung aus der Verwertung hangen
dabei vom Einzelfall ab. Wenn ein Erfinder selbst einen hohen Anteil
der Erldse vereinnahmen will, so muss er sich in der Regel an den
Kosten und Risiken der Verwertung beteiligen. In diesem Fall sind
Ausschiittungen bis zu 85% mdoglich. Im anderen Fall, wenn der
Erfinder vorab bereits Zahlungen wiinscht, Kosteneinsparungen bei
Anmeldung und Aufrechterhaltung der Patente realisieren will und zu-
dem die Technologie weiter selbst benutzen will, kdnnen selbstver-
standlich nur erheblich geringere Erldsanteile ausbhezahlt werden.

Zum Wert einer Erfindung

Natiirlich sind viele Erfinder vom hohen Wert ihrer Idee iiberzeugt.
Immer wieder findet man Businesspldne, die sehr hohe Umsatzzah-

Verwertung von Patenten

len mit neuen Produkten prognostizieren. Wenn dies maRgeblich
wdre, dann ware der Wert der Schutzrechte ein bestimmter Pro-
zentteil davon, zum Beispiel fiinf Jahresumsétze und davon drei
Prozent, als Faustformel. Fiir eine Venture Capital Finanzierung
eines Jungunternehmens mit Risikokapital mag das von Bedeutung
sein. Im Rahmen der Verwertung an Dritte entscheidet aber nicht
die Umsatzplanung des Erfinders, sondern die des potenziellen Pa-
tentkaufers bzw. Lizenznehmers.

Aus der Sicht des verhandlungsbereiten Unternehmens ergibt sich
als individueller Ansatz fiir den Wert der Erfindung: ,So viel, wie
wir damit Geld verdienen und / oder sparen konnen”. Kann das an-
gesprochene Unternehmen damit nichts verdienen oder sparen,
wird ihm die Erfindung nichts wert sein. Die Gegeniiberstellung
von Ausgaben und Einnahmen darf die Kosten der Integration der
neuen Technologie und deren Ausbau bis hin zur GroRserie nicht
tibersehen. Nur dann sind die kalkulierten Gewinne realistisch. Die
Unternehmen werden iibrigens kaum zustimmen, mehr als 25% des
kalkulierten Gewinns als Lizenz abzufiihren. Dem entsprechen typi-
sche Lizenzsdtze zwischen ein und fiinf Prozent der Umsatze.

Verwertungsstrategie

Professionelle Verwertungsgesellschaften bieten sowohl Lizenzver-
gabe als auch Patenttransfer als Verwertungsmdglichkeiten an. Ob
ein Erfinder / ein F&E Team die Schutzrechte verkaufen soll, oder
ob die Lizenzvergabe der bessere Rat ware, das hdangt davon ab,
wie weit die Kosten der Aufrechterhaltung selbst getragen werden
konnen. Wenn das Geld fiir eine breite Vermarktung nicht reicht,
drohen die Kosten der Schutzrechte die Lizenzeinnahmen aufzu-
fressen. Dann ist der Verkauf des Paketes vorzuziehen.

Die Verwertung sollte erfolgen, so lange die Schutzrechte noch in
groRer territorialer Aushreitung bestehen. Um das Kosten / Nutzen
Verhiltnis zu optimieren, sollte die Verwertung maoglichst friih er-
folgen. Dann lassen sich im Durchschnitt die hchsten Einnahmen
erzielen. Doch natiirlich entscheidet immer auch die technologi-
sche Qualitat der Erfindung. Die Vorteile der Erfindung miissen hier-
zu moglichst klar dargestellt und bewiesen werden. l
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| 13. Hochschulpatente als Quelle fiir Inno-
vationen am Beispiel der RWTH Aachen und

der PROvendis GmbH

Bram Wijlands M.A., Leiter der Abteilung 4.1 Technologie-
und Innovationstransfer, Dezernat 4 fiir Technologietransfer
und Forschungsforderung der RWTH Aachen

Dipl.-Ing. Alfred Schillert, Geschaftsfiihrer der PROvendis GmbH,
Miihltheim an der Ruhr

= Wissen ist eine der wichtigsten Ressourcen einer modernen Ge-

sellschaft und gleichsam der Schliissel fiir Europa, sich zum global
wettbewerbsfdhigen, wissenshasierten Wirtschaftsraum der Zu-
kunft zu entwickeln. Wissen ist in unserer Gesellschaft zwar {iberall
leicht verfiigbar - jedoch nicht leicht zu verwerten.

Ein wichtiger Baustein beim verwerten von Wissen sind Patente,
denn sie sind die Grundlage um Ideen geschiitzt zu vermarkten -
zum Nutzen des Anwenders und zum Schutz des Ideengebers.

Nach der Anderung des Arbeitnehmer Erfindungsgesetz im Jahr
2002 ist jeder Hochschulwissenschaftler verpflichtet, seinem Ar-
beitgeber seine Erfindung zu melden, die Hochschule soll dann bei
der Verwertung der Erfindung helfen. Um eine rasche und effiziente
Verwertung von Patenten und Erfindungen zu gewdhrleisten, haben
Universitdten und Fachhochschulen im Rahmen der Verwertungs-
offensive des Bundes den Auf- und Ausbau von Patentverwertungs-
agenturen zur Vermarktung von Erfindungen aus den Hochschulen
unterstiitzt. Gefordert wird diese Verwertungsoffensive derzeit
vom Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie.

Verwertung an der RWTH Aachen

Die RWTH Aachen verfolgt das Ziel, die Spitzenstellung der Univer-
sitdt im nationalen und internationalen Kontext weiter auszubau-
en. Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, die Innovationen universi-
térer Erfinder im Wettbewerb zu schiitzen und zu verwerten.

Die RWTH Aachen unterstiitzt diese Prozesse und hat unter dem
Motto ,patente Universitat RWTH” die folgenden Leitlinien fiir den
Umgang mit Erfindungen entwickelt:

e Die RWTH Aachen fordert die Verwertung und Patentierung von
Erfindungen, da sie im internationalen Benchmark einen wichti-
gen Indikator fiir Innovation darstellen.

e Mit einer Patentierung werden die folgenden Zielsetzungen ver-
folgt:

- Schutz von strategischen inhaltlichen Feldern,
- Erhéhung der Drittmitteleinnahmen,

- Gewinn durch Lizenz oder Verkauf,

- Forderung von Ausgriindungen.

e Eine zukunftsweisende hochschulinterne Infrastruktur sowie die
Zusammenarbeit mit externen Fachleuten und Patentverwer-
tungsagenturen unterstiitzen die Erfinderinnen und Erfinder.



Ein Patentbeirat, dem Vertreterinnen und Vertreter aller Fakulta-
ten angehdren, lenkt in Abstimmung mit der Hochschulleitung den
weiteren Ausbau der Patentstrategie. Die RWTH Aachen bietet den
Angehdrigen der Universitdt zudem QualifizierungsmalRnahmen
zum Thema an. Diese richten sich sowohl an Studierende als auch
an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dabei arbeitet die
Hochschule im Bereich der Patentverwertung und Qualifizierung
eng mit der NRW-Patentverwertungsagentur ProVendis zusammen.
Diese MalRnahmen innerhalb der Patentverwertungsstrategie der
RWTH Aachen haben dazu gefiihrt, dass der Anteil der Erfindungs-
meldungen stark gestiegen ist. Im Jahr 2002 wurden 32 Erfindungen
an der RWTH Aachen gemeldet, in 2006 waren es bereits 118 und
fiir 2007 wird diese Zahl noch hdher ausfallen. Damit nimmt die
RWTH die fiihrende Position in NRW ein.

Nicht nur bei der Patentierung ist die RWTH Aachen traditionell
durch ihre vielféltigen Industriekontakte besonders stark. Auch im
Bereich der Ausgriindungen, als ein weiteres Instrument der Ver-
wertung, sorgt die RWTH Aachen mit ihren unterstiitzenden MalR3-
nahmen fiir ein wachstumsreiches Klima. Denn in den vergangenen
sechs Jahren erfolgten bereits 49 erfolgreiche Ausgriindungen aus
der RWTH Aachen.

Ausblick

Patente und Ausgriindungen werden in Zukunft eine noch stér-
kere strategische Bedeutung im internationalen Benchmark von
Hochschulen bekommen. Sie spiegeln u.a. die Innovationskraft und
Kompetenz wider, um als gleichberechtigte Partner mit Industrie
und Wirtschaft kooperieren zu kénnen.

In diesem Zusammenhang wird es immer wichtiger werden, dass die
Hochschulen neben der Kooperation mit professionellen Verwer-
tern, hochschulintern Know-how zur Identifizierung von vermark-
tungswiirdigen Ideen aufbauen, sowie die Kompetenz zur Beurtei-
lung von Erfindungen erweitern. Um diesen Bereich auszubauen
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plant die RWTH Aachen die Einbindung von so genannten Patent-
scouts. Diese speziell ausgebildeten Scouts sollen systematisch in
den Profil- und Zukunftsbereichen der Hochschule mit den Wissen-
schaftlern Ideen und Erfindungen aufspiiren und erschlieRen.

Verwertung durch die PROvendis GmbH

An den nordrhein-westfdlischen Hochschulen entstehen kontinu-
jerlich erstklassige Forschungsergebnisse und Erfindungen. Eine
starkere Uberfiihrung dieser Forschungsergebnisse und des damit
gekoppelten Know-hows in die Wirtschaft sowie die Umsetzung
in Produkte und Verfahren ist das gemeinsame Ziel der Hochschu-
len und der PROvendis GmbH. Doch um dieses Ziel zu verfolgen,
muss das Potenzial an Hochschulerfindungen weiter erschlossen
und die vielfaltigen Méglichkeiten hinsichtlich der Nutzung von
Patenten konsequenter vermittelt werden. Die schutzrechtliche
Sicherung der Erfindungen ist dabei eine Voraussetzung, um diese
fiir die Wirtschaft noch interessanter zu machen. Denn: In eine
ungeschiitzte Erfindung, die von Jedermann nachgeahmt werden
kann, wird niemand investieren. Daher ist es das gemeinsame Ziel
der Patentpolitik von Land und Bund, dass - wirtschaftlich nutzba-
re — Forschungsergebnisse zum Patent angemeldet und mdglichst
viele Erfindungen kommerziell genutzt werden.

Patente sind und werden in einem zunehmenden Malle ein Qua-
litatslabel der Hochschulen sein. Wissenschaftler, Institute und
Hochschulen werden - dem globalen Trend folgend - zunehmend
Patentportfolien aufbauen, um damit beispielsweise ihre Kompe-
tenzen und Anwendungsorientierungen darzulegen sowie Drittmit-
telprojekte einzuwerben und Lizenzeinnahmen zu generieren.

Die Patentverwertungsgesellschaft PROvendis GmbH, mit Sitz in
Milheim an der Ruhr arbeitet seit dem Jahr 2002 als Dienstleister
fiir 24 Hochschulen des Landes NRW sowie weitere offentliche For-
schungseinrichtungen. Mit ca. 20.000 betreuten Wissenschaftlern
ist PROvendis damit eine der groRten Patentvermarktungsgesell-
schaften Europas.
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Exkurs: Abschaffung ,,Hochschullehrerprivileg”
und ,,NRW-Verwertungsoffensive”

Nach den Anderungen des ArbEG ist seit dem 7. Februar 2002 je-
der Hochschulwissenschaftler verpflichtet, eine Erfindung seinem
Arbeitgeber zu melden. Die Erfindungsmeldungen von Hochschul-
wissenschaftlern sind also an die Hochschulleitung zu richten.

Um eine rasche und effiziente Verwertung von Patenten und Erfin-
dungen zu gewdhrleisten, haben Universitdten und Fachhochschu-
len im Rahmen der Verwertungsoffensive, die vom Bundesminis-
terium fiir Bildung und Forschung initiiert wurde und derzeit vom
Bundesministerium fiir Wirtschaft und Technologie finanziell gefér-
dert wird, den Auf- und Ausbau von ,Patentverwertungsagenturen
fiir deutsche Hochschulen” unterstiitzt.

Kernaufgabe von PROvendis ist die Bewertung und Verwertung von
Erfindungen, wobei die Dienstleistungen von PROvendis die gesam-
te Prozesskette von der Erfindung bis zur Uberwachung von Fristen
und Vertrdgen abdeckt. In Kooperation mit den jeweiligen Hoch-
schulen hilft PROvendis den Wissenschaftlern der Hochschule bei
allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, unterstiitzt Sie bei
der Uberpriifung Ihrer Forschungsergebnisse auf patentfahige Erfin-
dungen, evaluiert die Patentfahigkeit der gemeldeten Erfindungen,
organisiert die schutzrechtliche Sicherung der von der Hochschule
in Anspruch genommenen Erfindungen, verhandelt fiir diese ange-
meldeten Schutzrechte Lizenz-/Kaufvertrdge mit Industrieunter-
nehmen ab, unterstiitzt die Initiierung von Kooperationsprojekten
fiir die Weiterentwicklung der erfindungsgemdRen Technologien,
tiberwacht Lizenzvertrdge, Lizenzeinnahmen und mdgliche Schutz-
rechtsverletzungen fiir die Hochschulen und vieles mehr.

Unternehmen bietet PROvendis einen exklusiven Zugriff auf Erfin-
dungen und Patente aus unterschiedlichsten Technologiegebieten.
Wenn ein konkreter Bedarf an einer Innovation oder auch nur ein
definierter zukiinftiger Bedarf vorliegt, ist die PROvendis GmbH ein
wichtiger Vermittler fiir die Unternehmen. PROvendis kann iiber sei-
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ne Einbettung in verschiedene, spezialisierte Netzwerke auch iiber
die Landesgrenzen hinaus Technologien und Know-How vermitteln.
Von diesem Technologietransfer profitieren beide: die Wissenschaft
als Technologielieferant und die Wirtschaft als Anwender.

Das 20-kdpfige PROvendis-Team agiert mit Naturwissenschaftlern
und Ingenieuren mit ausgewiesener Fach- und Branchenexpertise
sowie patentrechtlichem Know-how. Eine Anwiltin gewdhrleistet
die juristische Fachkompetenz.

Mit diesem spezialisierten Wissen ist PROvendis Ansprechpartner
fiir Unternehmen und Wissenschaftler zugleich.

Seit seiner Griindung hat PROvendis iiber 1.700 gepriifte Erfin-
dungsmeldungen aus den Hochschulen Nordrhein-Westfalens er-
halten, tiber 300 Vertrdge abgeschlossen und fast ein Dutzend Aus-
griindungen begleitet. Die Patentvermarktungsgesellschaft betreut
bereits mehr als 200 Patentportfolien.

Dabei zeugen die in der Anzahl zunehmenden Erfindungsmeldungen
vom Innovationspotenzial ihrer Wissenschaftler und deren wach-
sender Sensibilisierung fiir Patente, welche auf die zunehmenden
Informationen iiber Vorteile und Nutzen von Patenten zuriickzufiih-
ren ist. Eine besonders erfreuliche und wichtige Entwicklung ist die
enorme Qualitdtssteigerung der Erfindungsmeldungen und daraus
resultierend die steigenden Anmeldezahlen von Hochschulpatenten
in NRW. Die konsequente Durchfiihrung von 175 Informations- und
QualifizierungsmaRnahmen wie z. B. Praxis-Workshops mit mehr als
2.250 Hochschulwissenschaftlern, die PROvendis in Zusammenar-
beit mit den Hochschulen organisiert, tragen nachhaltig zu dieser
Entwicklung bei.

Doch damit ist das Potenzial in der Hochschullandschaft noch nicht
in Ganze ausgereizt. Eine Fortfiihrung und Fokussierung der begon-
nenen QualifizierungsmaBnahmen wird auch zukiinftig notwendig
sein, um die schutzrechtliche Sicherung von Hochschulpatenten
und den dadurch erleichterten Transfer von Wissen und Produkten
in die Wirtschaft voran zu treiben. M



DIE LOSUNG

Die E.C.O. Automotive widmet sich genau
dieser Thematik. Sie verfiigt tber ein breites,
uber Jahrzehnte vertrauensvoll gewachsenes
Netzwerk in der Automobilindustrie. Ziel ist
es, lhr Unternehmen in partnerschaftlicher
Zusammenarbeit in der Automobilindustrie zu
positionieren.

DIE BESONDERHEIT

Unsere Honorierung erfolgt ausschlieBlich er-
folgsorientiert.

E.C.O. Automotive GbR
Prof. h. c. Dipl. -Ing. Adalbert Nossek
Dipl. -Ing. Axel Nossek
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Tel.: +49 (0) 2432/ 893 690

Fax: +49 (0) 2432/ 893 81 |
E-Mail: info@eco-automotive.com
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® Wir offnen lhnen die richtigen Tiren!

WIR SUCHEN

Patentinhaber, Erfinder sowie kleine und mittel-
standische Unternehmen, die tiber Entwicklun-
gen, Produkte oder Dienstleistungen verfiigen,
die fiir die Automobilindustrie pradestiniert
sein konnten. Beispielsweise zu den Themen:

Interieur- bzw. Exterieur
Alternative Fertigungsverfahren
Alternative und neue Materialien
Verfahren und Innovationen, die
= die Qualitat steigern

= Kosten senken oder

= zur Gewichtsreduzierung beitragen

Spezialisierung auf kleine und mittlere Serien
H etc.

Wir positionieren Sie in der Automobilindustrie

m Sje sind Patentinhaber, Erfinder, ein kleines oder mittelstandisches Unternehmen?
m Sie erreichen hochstens die Vorzimmer?
® Sie stehen haufig im Schatten der GroBen?

UBER UNS

Die E.C.O. Automotive wurde im Jahr 2001
von Herrn Prof. h.c. Adalbert Nossek und sei-
nem Sohn Axel Nossek gegriindet.

Die E.C.O. Automotive verfligt liber jahrzehn-
telange Erfahrung in der Automobilindustrie.
Auf dieser Basis bringen wir innovative, fle-
xible Unternehmen mit den Entscheidungs-
tragern der Automobilindustrie zusammen.
Ziel ist nicht die kurzfristige Akquisition von
Auftragen; Ziel ist es vielmehr, Sie als zuver-
lassigen Partner nachhaltig in der Automobil-
industrie zu etablieren.

F.C.O. Automotive

Ihre Briicke in die Automobilindustrie
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Patente

> Vorbemerkung

Jeder an einer Erfindung Berechtigte wird vor dem Antrag auf Ein-
tragung eines Patentes die Uberlegung stellen, ob der erwartete
Nutzen des Patentes die mit der Eintragung verbundenen Risiken,
tiberwiegt. Die Risiken sind zahlreich: Es entstehen Kosten der Ein-
tragung, evtl. Kosten von Rechtsstreitigkeiten (im Falle von Wider-
spriichen) und das Risiko, technisches Know-How seinen Wettbe-
werbern zur Kenntnis zu bringen. Im Rahmen dieser Uberlegungen
stellt sich der Entwickler regelmdRig auch die Frage nach dem wirt-
schaftlichen Wert des Patents, den er gegebenenfalls erhalt.

Der Wert des Patents kann spdter in verschiedenen Situationen re-
levant sein. Seine Rolle im Rahmen der Lizenzierung oder des Pa-
tentsverkaufs (Vollrechtsiibertragung) ist nicht zu unterschatzen.
Auch in der Unternehmensbewertung und - gerade der internationa-
len - Rechnungslegung ist er von Bedeutung. Und schlieRlich kann
der Wert des Patents auch im Schadensersatzrecht eine Rolle spielen.

Was aber ist ein Patent wert?

Wert und Preis

Patente sind im betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sprach-
gebrauch immaterielle Vermdgenswerte. Sie zeichnen sich dadurch
aus, dass sie in Leistungserstellungsprozessen eingesetzte wirt-
schaftliche Giiter sind, deren Substanz nicht kdrperlich wahrnehm-
bar ist, sondern die als Recht, Information, Prozel3, Verfahren o. a.
in Erscheinung treten.

14. Wirtschaftlicher und bilanzieller Wert der

Dipl.-Betr. Hartmut Olbertz, Wirtschaftspriifer/Steuerberater,
Kanzlei Sina Maassen, Aachen

Der Wert eines solchen Vermdgenswertes bestimmt sich grundsétz-
lich nach dem erwarteten kiinftigen finanziellen Nutzen, den er
generieren kann.

Der Preis eines Vermdgenswertes ist im Vergleich dazu das Ergebnis
einer konkreten Markttransaktion. Er ergibt sich aus dem Interes-
senausgleich zwischen zwei Marktpartnern und stellt sozusagen
die Grenzeinschdtzung der Marktteilnehmer hinsichtlich des Wertes
eines Vermdgensgegenstandes dar.

Ist eine Markttransaktion (also ein Preis) nicht verfiigbar, so muR
der Wert aus der Prognose des kiinftigen finanziellen Nutzens eines
immateriellen Vermdgensgegenstandes - in unserem Falle also ei-
nes Patentes - ermittelt werden.

- Quelle: Institut der deutschen Wirtschaftspriifer; Fachnachrichten Nr. 10/2006
Seite 631 Textziffer 15f -

Bewertungsverfahren
Marktpreisorientiert

Marktpreisorientierte Verfahren sind nur dann anwendbar, wenn ein
aktiver Markt gegeben ist und vergleichbare Markttransaktionen
bekannt sind. Da Patente regelmdRig nicht auf aktiven Markten
gehandelt werden, kommt evtl. eine Analogbewertung aus dem be-
obachtbaren Preis fiir Vergleichsobjekte in Frage. Dies ist indes ein
seltener Fall, da addquate Daten aus Vergleichstransaktionen nur
duRerst selten ermittelbar sind.



Wesentliche Bedeutung haben daher die kapitalwertorientierten
Verfahren.

Kapitalwertorientiert

Einer kapitalwertorientierten Bewertung eines Patentes (aber auch
ganzer Unternehmen oder anderer immaterieller Werte) liegt die
Annahme zugrunde, daR der Wert sich aus der Fahigkeit des Paten-
tes ergibt, kiinftig Cashflows zu erzeugen.

Vereinfacht: die Summe der mit dem Patent erzielbaren kiinftigen
Ertrage (Cashflows), abgezinst auf den Bewertungsstichtag (dis-
kontiert), stellt den Wert des Patentes dar. Vergleichbare Verfahren
gibt es beispielsweise auch in der Bewertung von Immobilien, aber
auch von Unternehmen. Bei der Prognose des kiinftigen Nutzens ei-
nes Patentes wird es i.d.R. eine Bandbreite von mdglichen Werten
geben, die auf unterschiedlichen Annahmen und Schéatzverfahren
basieren, aber auch vom Prognose-Ersteller abhdngen.

Unmittelbare Cashflow-Prognose

In der Regel ist der Gewinn eines Unternehmens aus dem Jahres-
abschlul® ersichtlich. Schwierigkeiten bereitet die Feststellung des
spezifischen (anteiligen) Cashflows, der unmittelbar auf das Patent
zuriickzufiihren ist. Zumeist wird auf Schatzungen zuriickgegriffen,
bei denen man den Ergebnisbeitrag durch die Verfiigbarkeit des Pa-
tentes im Rahmen einer isolierten Betrachtung ermittelt.

Lizenzanalogie

Bei dieser Cashflow-Prognose wird der finanzielle Nutzen des Paten-
tes durch die Schdtzung der ersparten Kosten einer fiktiven Lizenz,
die der Hersteller (und Eigentiimer) des Patentes fiir eine sein Pa-
tent ersetzende entsprechende Lizenz fiir ein fremdes Patent auf-
wenden miisste, bestimmt. Im Rahmen der Analogie stellt sich ohne
einen vergleichbaren Markt indes wieder ein Bewertungsproblem.

Kapitalisierung der kiinftigen Cashflows

Die zukiinftigen Nutzungszufliisse (Cashflows) werden schlieBlich
mit einem risikoaddquaten Zinssatz auf den Bewertungsstichtag
diskontiert.

Verwertung von Patenten

Details der Ertragsbewertung sollen hier nicht dargestellt werden.
Soweit ein Ertragswert fiir ein Patent ermittelt werden soll, wird
dies i.d.R. durch einen Gutachter auf der Grundlage des Standards
des Instituts der Wirtschaftspriifer (IdW) ES 5 (a.a.0.) erfolgen,
der die Methode ausfiihrlich darstellt.

Kostenorientiert
(Reproduktions- bzw. Wiederbeschaffungsmethode)

Kostenorientierte Verfahren sind bei der Bewertung von Paten-
ten ausnahmsweise anwendbar. Hier wird auf der Grundlage der
erforderlichen Kosten fiir die Anschaffung oder Entwicklung eines
Patentes ein (Prognose-) Wert ermittelt. Ein solcher Wert stellt
indes wirtschaftlich fiir sich keine sinnvolle Aussage dar, da sich
sein Wert allein aus dem Nutzenpotential eines Patentes ergibt.
Auch ein kostengiinstig entwickeltes Patent kann gewaltige Ertra-
ge einbringen. Eine kostenorientierte Uberlegung wird daher nur
im Zusammenwirken mit einer Ertragswertbetrachtung eine wirt-
schaftlich sinnvolle Aussage ergeben.

Bilanzieller Wert
Handels- und Steuerbilanz nach HGB, EStG

Die Bilanzierung von Patenten ist nicht immer ohne weiteres mog-
lich. Die Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
(HGB) und das Einkommensteuergesetz (EStG) lassen die Bilanzie-
rung von Patenten nur unter eingeschrénkten Bedingungen zu. Das
hdangt mit den oben geschilderten Schwierigkeiten zusammen, ein
Patent zu bewerten, bzw. den Wert nachzuweisen. Es soll nicht ein
unsicherer Wert in der Bilanz erscheinen (Vorsichtsprinzip, § 252
Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Entsteht ein Patent aus eigenen Entwicklungsaktivitdten eines Un-
ternehmens, so sind samtliche darauf entfallenden Aufwendungen
in der Gewinn- und Verlustrechnung als ,Aufwand” zu erfassen.
Sie erscheinen nicht in der Bilanz (vgl. § 248 Abs. 2 HGB). Nur
dann, wenn Patente entgeltlich von einem Dritten erworben wer-
den (sogenannter ,Anschaffungsfall”), diirfen sie als Vermdgen im
JahresabschluR (in der Bilanz) erscheinen. Diese Behandlung hat
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> der Gesetzgeber gewdhlt, weil nur beim Kauf eines bestehenden

Patents (oder anderen immateriellen Vermdgensgegenstandes) von
einem Dritten ein dem Vorsichtsprinzip geniigender Wertnachweis
gegeben ist.

Anschaffung oder Herstellung (§ 248 Abs. 2 HGB)
Kauf

Erwirbt ein Unternehmen ein bestehendes Patent von einem Drit-
ten, so sind fiir die Bewertung die Anschaffungskosten maRgebend.
Anschaffungskosten sind neben dem Kaufpreis auch Nebenkosten,
wie Rechtsberatung, Eintragungskosten etc.

Tausch

Wird statt eines in Geld ausgedriickten Kaufpreises ein dem Erwer-
ber gehdrender Gegenstand im Tausch hergegeben, so ist fiir die
Anschaffung der Wert des Tauschgegenstandes maRgeblich.

Sacheinlage

Ein Sonderfall des Tausches ist die Sacheinlage. In diesem Fall
bringt ein Gesellschafter in eine (Kapital-) Gesellschaft anstelle
von Barkapital ein Patent ein. Der Wert des Patentes ist, da es ja
an einem Kaufvorgang fehlt, i.d.R. durch ein Gutachten zu belegen.
Als Wertnachweis kann u. U. auch gelten, dal® weitere Gesellschaf-
ter der das Patent aufnehmenden Gesellschaft als fremde Dritte die
Bewertung akzeptieren. Die Sacheinlage ist somit der Fall, in dem
ausnahmsweise ein selbsterstelltes Patent bilanziert werden kann.

- vergl. Widmann in F.S. Déllerer, zitiert aus Beck’scher Bilanzkommentar,
6. Auflage, Anmerkung 394 zu § 247 HGB -

Arbeitnehmererfindungen

Handelt es sich um Diensterfindungen fiir die der Arbeitnehmer-
Erfinder eine Abfindung nach ArbNErfVO erhdlt, so liegt in der Regel
ein Herstellungsfall vor.

Wenn es sich indes um eine so genannte ,freie Erfindung” handelt,
wird die Abfindung wie Anschaffungskosten (einschlief3lich der Ein-
tragungskosten) wie im Fall des vorbeschriebenen Kaufs bilanziert.

Sonderfall Anschaffung im Konzern

Auch die Anschaffung eines Patentes von einem Unternehmen, das
dem gleichen Konzernverbund angehort wie das erwerbende Unter-
nehmen, kann als Anschaffungsvorgang behandelt werden. Aller-
dings wird in dem Fall besonders sorgfaltig zu priifen sein, ob der
Erwerbspreis nicht tiberhdht ist und die vorgenommenen Abschrei-
bungen ausreichend bemessen sind.

- vergl. Adler/Diiring/Schmalz, Anmerkung 15 zu § 248 HGB -

Anschaffungskosten, Abschreibungen
Anschaffungskosten

Patente sind mit ihren Anschaffungskosten dem Posten ,imma-
terielle Vermdgensgegenstdande” in der Bilanz zuzuordnen. Die
Anschaffungskosten setzen sich zusammen aus allen Leistungen
(Zahlungen, Wert eingetauschter Vermdgenswerte, etc.), die das
Unternehmen erbracht hat. Hierzu gehdren auch Anschaffungsne-
benkosten, wie z. B. Beratungskosten, Maklerprovisionen, etc.

Abschreibungen

Patente sind im Anschaffungsfall nach MalRgabe ihrer geschédtzten
wirtschaftlichen Lebensdauer abzuschreiben, d. h. die Anschaf-
fungskosten sind linear iiber die prognostizierte wirtschaftliche
Lebensdauer des Patentes zu verteilen. In den Bilanzen erscheinen
dann die sogenannten ,fortgefiihrten Werte”, d. h. die Anschaf-
fungskosten nach Abzug der bis zum Bilanzstichtag angefallenen
Abschreibungen.

Sonderbilanzen

Sonderbilanzen kdnnen verschiedene Zweckrichtungen haben. Sie
werden erforderlich z. B. im Rahmen von Unternehmensiibertra-
gungen oder Auseinandersetzungen zwischen Gesellschaftern. In
solchen Sonderbilanzen werden i.d.R. die Verkehrswerte angesetzt,
mithin Ertragswerte, die im vorhergehenden Abschnitt ,Bewer-
tungsverfahren” bereits behandelt wurden.



Internationale Rechnungslegung
(IFRS - International Financial Reporting Standards)

Jahresabschliisse nach IFRS unterliegen einer anderen Grundkon-
zeption als die Jahresabschliisse nach HGB. Sie sind fiir Konzern-
abschliisse borsennotierter Unternehmen verpflichtend. Wahrend
im HGB das Vorsichtsprinzip der beherrschende Grundsatz ist (vgl.
oben), steht bei den IFRS die mdglichst umfassende Darstellung
des Ertragspotentials des bilanzierenden Unternehmens im Vorder-
grund. Fiir Einzelabschiisse ist ihre Bedeutung noch gering.

Aktivierungsgebot

Nach IFRS sind Patente, sofern ihnen ein kiinftiges Nutzenpoten-
tial innewohnt, mit ihrem Ertragswert (siehe dort) zu bilanzieren.
Dies gilt auch fiir den Herstellungsfall (siehe dort).

Herstellkostenermittlung

Die Herstellkosten bestehen aus den Kosten der Entwicklung (unter
AusschluR der Kosten der Forschungsphase) und den Kosten der
Eintragung.

Abschreibungen, Impairment Tests

Die angefallenen Herstellkosten sind wie im Anschaffungsfall iiber
die Jahre der voraussichtlichen Nutzung abzuschreiben.

Der Bilanzwert mul beim Vorliegen von Anzeichen fiir eine auf3er-
ordentliche Wertminderung auf seine Werthaltigkeit durch einen
Jimpairment-test” (eine Ertragswertermittlung) iiberpriift und ge-
gebenenfalls korrigiert werden.

Andere Werte
Strategische Entscheidungswerte

Bei Entscheidungen zum Kauf von Patenten oder Unternehmen, zu
deren Aktivvermdgen Patente gehdren, wird man auf das Ertrags-
wertverfahren zuriickgreifen und ggfs. dem Ertragswert diejenigen
Kosten gegeniiberstellen, die man selber aufwenden miisste, um
die vom Patent gedeckte Technologie zu erlangen.

Verwertung von Patenten

Verrechnungspreise im AufSensteuerrecht

Das AulRensteuerrecht (AStG) hat Bedeutung fiir Unternehmen, die
international tétig sind und hierzu Gesellschaften in unterschied-
lichen Staaten halten. Der Geschéftsverkehr zwischen diesen Ge-
sellschaften wird steuerlich gepriift. Insbesondere im Rahmen der
Unternehmenssteuerreform 2008 gewinnt der evtl. Transfer von
immateriellen Vermdgensgegenstanden, damit auch von Patenten,
zwischen sich nahestehenden Gesellschaften stark an Bedeutung.
Die Bewertung von Patenten erfolgt nach den Regeln des Ertrags-
wertes.

Bewertung im Uberschuldungsstatus

Hat ein Unternehmen mehr Schulden als Aktiv-Vermdgen so spricht
man von ,Uberschuldung®. Uberschuldung ist ein zwingender Insol-
venzantragsgrund. Zur Priifung, ob Uberschuldung vorliegt muR ein
~Uberschuldungsstatus” erstellt werden. Hierin sind alle Vermo-
genspositionen mit Ihren Verkehrswerten aufzunehmen, nicht mit
den Handelsbilanzwerten (siehe dort). Die Bewertung von Paten-
ten erfolgt fiir den Anschaffungs- und fiir den Herstellungsfall i. d.
R. nach dem Ertragswertverfahren.

Zusammenfassung

Gibt es keinen konkreten Marktpreis fiir ein Patent so sind kapital-
wertorientierte oder kostenorientierte Bewertungsverfahren her-
anzuziehen. Die letztgenannten Verfahren kénnen immer nur mehr
oder weniger vage Schédtzungen bleiben. Aus diesem Grund werden
unter dem Vorsichtsprinzip des HGB die Werte von Patenten nur in
Ausnahmefillen, etwa im Anschaffungsfall, bilanziert. Anders im
Fall der internationalen Rechnungslegung nach IFRS: Hier soll das
Ertragspotential eines Unternehmens moglichst umfassend darge-
stellt werden.

A
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> Daniel D. ist ein kreativer Erfinder. Nachdem er seine neueste Er-

findung hat patentieren lassen, schlie3t er einen Vertrag mit ei-
ner grolRen, im Markt bestens etablierten Firma, der er fiir einen
Zeitraum von fiinf Jahren das exklusive, weltweite Recht zur Ver-
wertung des Patents einrdumt. Die Lizenzgebiihren sind durchaus
attraktiv und orientieren sich an den Stiickzahlen der verkauften
Produkte. Hat Daniel das groRRe Los gezogen?

Die Antwort lautet (wieder einmal): Es kommt darauf an. Die ex-
klusive Bindung an einen einzelnen Partner hat zundchst einmal
einen offenkundigen Vorteil fiir den Lizenznehmer, ndmlich dass er
sich nicht mit Konkurrenten herumplagen muss, die ebenfalls das
Patent nutzen diirfen. Aber auch fiir den Lizenzgeber kann es vor-

> Schematische Darstellung

der Lizenzierung Schutzrechts
Z -

inhaber/
Lizenzgeber

15. Exklusive Lizenzvertrage - das Nonplusultra?

Rechtsanwalt Thomas Priesmeyer,
Kanzlei Bauer Wagner Priesmeyer, Aachen

teilhaft sein, wenn er durch die exklusive Bindung an einen einzi-
gen Partner ein besonders nahes Verhaltnis aufbaut, in dem es zum
Beispiel mdglich ist, noch weitere Entwicklungsarbeiten gemein-
sam durchzufiihren oder in dem man, wenn sich Rechtsprobleme mit
Dritten ergeben, einen starken Partner an der Seite hat.

Was jedoch oft {ibersehen wird, ist die Moglichkeit, dass die erwar-
teten wirtschaftlichen Erfolge im Laufe der Zusammenarbeit weit
hinter dem zuriickbleiben, was urspriinglich erwartet wurde. Dann
findet sich der Lizenzgeber plotzlich in der Situation wieder, dass
ihm einerseits der wirtschaftliche Erfolg versagt bleibt. Anderer-
seits hat er aber aufgrund der vereinbarten Exklusivitat nicht die
Maglichkeit, sich einen anderen Partner zu suchen, der den ersten

Nutzungsrechte

Lizenznehmer

Zahlungen

\4

geregelt durch
Lizenzvertrag



Partner ersetzt oder der zusdtzlich, in Konkurrenz zu dem ersten
Partner, das Patent verwertet. Im schlimmsten Fall muss der Li-
zenzgeber die gesamte Vertragslaufzeit abwarten, bis er wieder
diese Optionen wahrnehmen kann. Im Ergebnis heil’t das, dass der
Lizenzgeber hinsichtlich des Erfolgs, der mit dem Patent erzielt
wird, der Leistungsfahigkeit und dem guten Willen des Lizenzneh-
mers auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist.

Natiirlich kann man sagen: Mein Lizenznehmer will doch schliellich
auch Geld verdienen, der wird sich schon Miihe geben! SchlielRlich
hat man sich ja auch jemanden ausgesucht, der ein Spezialist auf
seinem Gebiet ist und eine hervorragende Marktdurchdringung hat.

Das ist natiirlich grundsatzlich richtig. Es muss aber gesehen wer-
den, dass das ,Miihe geben” Geld kostet und dass sich die Inter-
essen im Laufe der Zeit durchaus @ndern konnen. Die Griinde, aus
denen der Lizenznehmer das Interesse verlieren kann, sind viel-
féltig: Es kann zum Beispiel der Fall eintreten, dass noch weitere
Entwicklungsarbeiten vom Lizenznehmer durchzufiihren sind, die
sich als aufwendiger/teurer erweisen als geplant; oder es stellt
sich heraus, dass die Vermarktung des Produkts insgesamt einen
hoheren Aufwand erfordert als urspriinglich erwartet; oder der Li-
zenznehmer gelangt an ein konkurrierendes Produkt - durch eigene
Entwicklung oder durch einen Drittanbieter -, an dem er bessere
Margen erzielt; oder der Lizenznehmer wird von einem anderen Un-
ternehmen, dass vollig andere Strategien und Ziele verfolgt, iiber-
nommen. Nicht zuletzt sind Patente bekanntlich auch schon allein
deshalb gekauft oder in Lizenz genommen worden, nur um sie in der
Schublade verschwinden lassen zu kdnnen.

Was kann man also tun, wenn man sich nicht darauf verlassen will,
dass der Lizenznehmer auch in fiinf Jahren noch genauso engagiert
ist, wie er es jetzt anscheinend ist?

Die einfachste Losung wére sicherlich, die Lizenz nicht exklusiv und
gegebenenfalls auch nur rdumlich begrenzt zu vergeben, so dass
man im Notfall mit einem anderen Partner tatig werden kdnnte.

Verwertung von Patenten

Dem stehen jedoch die (nachvollziehbaren) Interessen des Lizenz-
nehmers entgegen, der oftmals noch einen erheblichen Aufwand
auf sich nehmen muss, bis denn wirklich ein vermarktungsfahiges
Produkt existiert.

Denkbar ist ferner, dass der Lizenzgeber sich im Vertrag Mitspra-
cherechte bei der Vermarktung vorbehalt: Mit welcher Strategie
soll vermarktet werden, was soll im Einzelnen getan werden, mit
welchem Aufwand? Diese Moglichkeiten der Einflussnahme sind
allerdings nur begrenzt. Sie bestehen insbesondere auch nur dann,
wenn sich zwei Vertragsparteien auf Augenhdhe gegeniiber stehen
und der Lizenzgeber auch iiber die erforderlichen Kenntnisse ver-
fligt, um auf diesem Gebiet iiberhaupt mitreden zu kdnnen. Dem
typischen Erfinder als Einzelperson oder im Kreis seiner Miterfinder
stehen solche Mdglichkeiten der Einflussnahme sicherlich nicht
offen.

Es ist jedoch auch daran zu denken, fiir den Lizenznehmer im Ver-
trag bestimmte Hiirden zu errichten, die er nehmen muss, damit der
Vertrag unverandert fortgesetzt wird. Eine solche Hiirde kann zum
Beispiel die Vereinbarung von Mindestlizenzgebiihren oder Min-
destabnahmemengen sein, wodurch dem Lizenzgeber gleichsam
ein wirtschaftlicher Mindesterfolg garantiert wird. Diese Mindest-
zahlen wiirden an bestimmte Zeitraume gekoppelt, und wenn der
Lizenznehmer die gesteckten Ziele nicht erreicht, hat der Lizenzge-
ber die Moglichkeit, den Vertrag zu beenden oder zu verandern.

Dies kann zum Beispiel durch eine Kiindigung des gesamten Ver-
trags geschehen. Wirtschaftlich sinnvoller fiir alle Beteiligten wird
es in der Regel aber sein, mit mehr Fingerspitzengefiihl zu agie-
ren. Zum Beispiel kann vereinbart werden, dass der Lizenzgeber bei
Nichterreichen der Ziele die Méglichkeit hat, die exklusive Lizenz in
eine nicht-exklusive umzuwandeln, sprich dem Lizenznehmer einen
Konkurrenten an die Seite zu stellen. Gegebenenfalls kann dies
auch noch mit der zusatzlichen Einschrankung erfolgen, dass dieser
Exklusivitatsverlust nur fiir bestimmte Produkte gilt oder nur fiir
bestimmte Teile des Vertragsgebiets.
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> Kroten dieser Art schluckt ein Lizenznehmer natiirlich nur ungern.

Er wird - oftmals zu Recht - einwenden, dass es sich um eine ganz
neue Technologie handele und man den Markterfolg schliel3lich
noch gar nicht so genau abschdtzen kdnne. Die Interessenlage ist
also durchaus kontrdr: Der Lizenznehmer mochte das Risiko aus-
schlieRen, dass er in eine Technologie oder ein Produkt investiert
und ihm dann durch einen vorzeitigen Ausstieg des Lizenznehmers
die Friichte seines Investments entzogen werden; der Lizenzgeber
mochte sicherstellen, dass sein Patent auch tatsdachlich bestmdg-
lich verwertet wird.

Mit etwas beiderseitigem Verstandnis ldsst sich aber durchaus ein
Kompromiss finden. Die Gestaltungsmdglichkeiten sind auch hier
wieder recht vielféltig. Zum Beispiel kann vereinbart werden, dass
die Mindestzahlen in relativ kurzen Zeitabstdnden {iberpriift und
neu definiert werden miissen, damit auf diese Weise der wirtschaft-
lichen Entwicklung fortlaufend Rechnung getragen wird.

Gegebenenfalls kann auch vereinbart werden, dass die Mindestzah-
len noch nicht von Anfang an sondern beispielsweise erst ein Jahr
nach Vermarktungsbeginn fiir die Zukunft vereinbart werden, damit
man dann auf einen bestimmten Zeitraum zuriickblicken und eine
angemessene Regelung finden kann.

Ein wichtiges Regulativ ist in diesem Zusammenhang auch die
Grundlaufzeit des Vertrags insgesamt. Je langer diese ist, umso
wichtiger ist es fiir den Lizenzgeber, die besagten Moglichkeiten
zur Vertragsanpassung oder -kiindigung zu haben. Die Verhandlung
iber die Mindestmengenregelung und iiber die Laufzeit des Ver-
trags gehort also durchaus ,in einen Topf“. Wenn der Lizenzgeber
dann auch noch darauf geachtet hat, dass Marken und eventuelle
Produktzulassungen auf seinen Namen laufen, sollte es moglich
sein, den Partner im Falle eines wirtschaftlichen Misserfolgs ohne
groRere Schaden zu wechseln.

Fazit: Es ist sehr wichtig - gerade auch fiir junge Erfinder -, einen
verldsslichen und starken Partner an der Seite zu haben, der den
oftmals schwierigen und langwierigen Part {ibernimmt, aus einem
Patent ein vermarktungsfahiges Produkt zu machen. Die Freude da-
riiber, einen solchen gefunden zu haben, sollte jedoch nicht dariiber
hinwegsehen lassen, dass mit einer exklusiven Zusammenarbeit
eben nicht nur Vorteile verbunden sind. Mit Verhandlungsgeschick
und Durchsetzungsfahigkeit lasst sich aber eine Losung erarbeiten,
die den Lizenzgeber ausreichend absichert. Ob jemand Verstdndnis
fiir die berechtigten Interessen eines kleineren Partners hat oder
nur seine wirtschaftliche Macht ausspielt, zeigt sich schnell. So wird
auch Daniel D. bald wissen, woran er mit seinem Lizenznehmer ist.



= Jedes wirtschaftliche Handeln geht einher mit einer Finanzierung!

Oder anders ausgedriickt, jede Handlung eines Unternehmens und/
oder eines Innovators hat finanzielle Konsequenzen! Das bedeu-
tet, dass Sie sich bereits in der Ideenphase mit dem Thema ,wie
wird dieses Vorhaben finanziert” auseinandersetzen miissen. An-
dernfalls sind negative Uberraschungen und finanzieller Kollaps
vorprogrammiert. Je aufwendiger und komplexer eine Innovation,
je hoher der Forschungs- und Entwicklungsaufwand und je langer
der Zeitraum zwischen der Entwicklung und Markteinfiihrung, desto
wichtiger wird die Frage nach der Finanzierung!

Ziel dieses Beitrages ist es, Ihnen eine Orientierung und ein Be-
wusstsein zur richtigen Finanzierung zu verschaffen, und nicht,
alle moglichen Finanzierungsmittel einzeln vorzustellen. Dies
wiirde erstens den Rahmen sprengen, und zweitens gibt es keine
Pauschalaussage dariiber, welche Finanzierungsmittel fiir Inno-
vationen verfiigbar sind. Die richtige Finanzierungsart und die
passenden Finanzierungsinstrumente miissen individuell ermittelt
werden. Denn, jedes Vorhaben ist anders gelagert. Je nachdem,
welche Strategie gewahlt wird, kdnnen die Finanzierungsmittel und
Finanzierungsfristen vollig unterschiedlich sein. Folgende Fragen
helfen, Ihre Strategie fiir die Finanzierung zu bestimmen:

e Ist eine eigene Forschung und Entwicklung (F&E) moglich (Ka-
pazitdten, Know-how), oder muss man Forschungskooperationen
(mit Universitdten, Forschungseinrichtungen oder anderen Un-
ternehmen) eingehen?

Verwertung von Patenten

16. Finanzierung von Innovationen;
eine der wichtigsten Strategien fiir die
Umsetzung einer Innovation!

Dipl.-Betriebw. Havva Coskun, Leiterin des Bereichs
~Beratung technologieorientierter Unternehmen®”, AGIT mbH, Aachen

e Eigenentwicklung des gesamten Geschaftsmodells durch das ei-
gene Unternehmen oder nur Entwicklung bis zum Ende der For-
schungs- und Entwicklungsphase? Die sich daraus ergebende Fra-
ge ist, ob man das Produkt selbst auf den Markt bringen soll oder
strategische Partnerschaften sinnvoller sind (z.B. sich an Ver-
triebsstrukturen von Kooperationspartnern andocken, oder nur
die Innovation als solche verkaufen, oder Joint-Venture-Partner
erschlieBen etc.).

e Wird ein nationales Patent ausreichen oder muss man aufgrund
eines globalen Marktes und der Gefahr von Verdrangung durch die
Konkurrenten aus dem Ausland eine europdische, ja sogar eine
PCT*-Anmeldung einreichen? Die Hohe der Kosten ist je nachdem
enorm unterschiedlich.

e Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Widerspriichen nach Of-
fenlegung des Patents und einer Verletzungsklage? Widerspriiche
verursachen weitere Patentanwaltskosten. Verletzungsklagen
konnen enorm hohe Kosten nach sich ziehen, die der Erfinder
oder die KMUs nicht finanzieren kdnnen. Bei véllig neuen Erfin-
dungen ist die Gefahr von Widerspriichen weniger gegeben als
bei Innovationen, die im Grunde bereits bestehende Technologi-
en verbessern bzw. erganzen. Dieser Aspekt muss schon bei der
Patentrecherche beriicksichtigt werden.

* nach dem engl. Patent Cooperation Treaty, ist ein internationaler Vertrag.
Durch diesen Vertrag bilden seine Vertragsstaaten einen Sonderverband ge-
mdf3 der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
(PVU). Der PCT ermdglicht es Verbandsangehérigen durch Einreichen einer
einzigen Patentanmeldung bei dem Internationalen Biiro der WIPO oder einem
anderen zugelassenen Amt (z. B. Deutsches oder Europdisches Patentamt) fiir
alle Vertragsstaaten des PCT ein Patent zu beantragen.

A
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e Verwertung der Patente durch das eigene Unternehmen bzw.
durch Griindung eines Unternehmens, welches den Aufbau eige-
ner Vertriebsstrukturen erfordert, oder durch Lizenzvergabe? Bei
Innovationen, die direkt den Konsumenten ansprechen, ware ein
Direktvertrieb zwar rein technisch sinnvoll, aber die meisten Pri-
vatpersonen und KMUs wiirde der Aufbau eigener Vertriebsstruk-
turen sowohl organisatorisch als auch finanziell iberfordern. Je
nach Konkurrenzsituation kann Direktvertrieb ebenfalls nicht
sinnvoll sein.

e Lizenzvergabe an eigene Kontakte (ErschlieRung von Verwer-
tungspartnern ist enorm zeitaufwendig! Und es besteht dabei
die Gefahr von Plagiaten!) oder Einschalten einer Verwertungs-
agentur? Moglicherweise eine Kombination von beiden?

e Lizenzvergabe national, europaweit oder global? Lizenzvergabe
exklusiv oder nicht? Diese Entscheidungen beeinflussen sowohl
den Umsatz als auch die Kosten.

e Ideenfindung e Trototyp ent-

- Entwicklung wickeln
des Funktions- e erste Schritte

modells in der Suche

- Patentanmel- nachKoopera-
dung tionen

® Kooperationsvertrage
® Patentbewertung
® Verwertungsvertrage

® Eigenkapital vorhanden, nicht vorhanden oder nur bis zu einer
gewissen Grenze vorhanden? Denn, Fremdkapital kostet Geld
(Zinsen), Beteiligungskapital bedeutet Abgabe von Unterneh-
mensanteilen und damit Gefahr von Fremdbestimmung!

e Sind Zuschussforderungen erhiltlich oder gibt es fiir die vorlie-
gende Erfindung nur Kreditprogramme?

e Wie hoch ist die Bereitschaft, Beteiligungspartner, Privatinves-
toren und/oder stille Gesellschafter zu beteiligen? Wie hoch ist die
Notwendigkeit? Je hdher der Kapitalbedarf ist, desto hoher ist der
Zwang, auch Venture Capital einzubinden, weil auch Kreditforde-
rungen nur bis zu einer gewissen Absolutsumme mdglich sind.

e Wie hoch ist der Kapitalbedarf? Bei niedrigerem Bedarf lohnen
sich evtl. der Aufwand eines Antrages sowie die Administration
von Forderprogrammen nicht!

Folgende Abbildung soll verdeutlichen, welche Finanzierungsstufen
bei einem Innovationsprozess mit unterschiedlichen Anforderun-
gen existieren kdnnen:

® Vorserie Akquisition
® Produktion Mitarbeiter
® Markt neue Produkte

Exit

FuE-Phase/
Vorbereitung

Entwicklung

erste Umsetzung

Umsetzung/
Markteintritt

/
TTT T

FuE-Sachkosten Personalkosten Entwicklungskosten Beratungskosten
+ Arbeitsstunden Beratung + Anwalt- und
Patentkosten Finanzierung Notarkosten

Nachdem man die o. g. eher strategischen Fragen geklart hat, kann
man den Finanzbedarf der Art und Héhe nach fiir die operative Um-
setzung der Innovation erfassen. Dabei listet man der Reihe nach
auf, welche Ausgaben entstehen werden. Diese Ausgaben kdnnen

N\
) Etablierung
V

T

Finanzierung Wachstums-

Finanzierung

Investitionskosten
Markteintritts-
kosten

zum einen durch zu tdtigende Investitionen (Anschaffung vom An-
lagevermdgen) und zum anderen durch laufende Aufwendungen
(Kosten im Verlauf der Umsetzung) verursacht werden.



Um festzustellen, welche Anschaffungen am Anfang, aber auch ggf.
im Laufe des Prozesses zu beriicksichtigen sind, hilft die Beantwor-
tung folgender Fragen:

e Welche Sachmittel brauche ich fiir die Realisierung meiner Inno-
vation (Gerdtschaften, Maschinen, Hilfsmittel, wie hoch sind die
Anschaffungskosten)?

® Welche Personalressourcen brauche ich und wie viel kosten mich
diese als Arbeitgeber? Auch eigene Arbeitsstunden sollten kalku-
latorisch berechnet werden.

® Welcher laufende Werteverbrauch erfolgt? z. B.:

- Welche Kosten werden entstehen fiir personliche Dienstleistun-
gen anderer, die ich in Anspruch nehmen werde (Patentrecher-
che, Patentanwalt, Unternehmensberater, Werbeagentur etc.)?

- Welche sonstigen Kosten in Form von Verbrauch entstehen mir
im Laufe des Innovationsprozesses (wie Abschreibung der Sach-
giiter, Werkstoffverbrauch u.d., Kommunikationskosten, Biiro-
materialien, Raummiete, Kraftstoffverbrauch fiir Reisen, z.B. fiir
die Vorstellung und Demonstration der Innovation, fiir Messe-
besuche etc., Zinsen als Kapitalkosten, Beratungskosten, Versi-
cherungen etc.)

Erst nach Beantwortung dieser Fragen haben Sie eine etwas kon-
kretere Vorstellung iiber den Finanzbedarf. Wenn Sie nun Ihren er-
mittelten Finanzbedarf Ihren Einnahmen gegeniiber stellen, erhal-
ten Sie einen positiven oder einen negativen Saldo. Dabei sollten
Sie nicht nur Ihre verfiigharen Finanzmittel beriicksichtigen (z.B.
Ersparnisse, Unterstiitzung durch Familie, Freunde, Verwandte,
sonstiges Vermdgen), sondern auch die realistisch geschédtzten
Einnahmen bis zur Gewinnschwelle mit einbeziehen, die durch Ver-
wertung Ihrer Innovation einflieRen wiirden. In den seltensten
Féllen iibersteigen die Einnahmen die zu erwartenden Ausgaben. In
der Regel werden Ihre geplanten Ausgaben weit iiber Ihren Einnah-
men stehen. Wenn Sie also einen negativen Saldo haben (Ausgaben
libersteigen die Einnahmen), miissen Sie dieses Defizit durch zu-
satzliche Finanzmittel abdecken. Welche Mdglichkeiten bieten sich
dazu an? Dies soll folgende Abbildung verdeutlichen:

Verwertung von Patenten

Finanzierungsformen

| |
‘ Eigenkapital ‘ ‘

Fremdkapital ‘

eigene Ersparnisse + eingebrach-
|— tes Sachkapital + Einlagen der
Freunde, Verwandten etc.

Gesellschafterdarlehen
evtl. stille Beteiligungen

Mezzanines Kapital
I (Zwischen Eigen- und Fremd-
kapital)

Forderkredite der KfW und/oder | |
Landesforderbanken

Klassisches Bankdarlehen

| s e (Marktiibliche Konditionen)

Kontokorrent-Kredit
(in der Regel sehr teuer)

Beteiligungskapital
— (offene Beteiligungen)

l—|—1

Business- Mezzanines Kapital
\éent.:rf Angel- (Zwischen Eigen- und Fremd- —
apita Finanzierung kapital)

Was verbirgt sich hinter den einzelnen Finanzierungsinstrumenten?
Welche eventuellen Kombinationsmdglichkeiten gibt es, wenn meh-
rere in Frage kommen bzw. eingesetzt werden miissen?

Neben den eigenen Ersparnissen zahlt zum Eigenkapital auch das
in das Unternehmen eingebrachte Sachkapital (z. B. der private
PKW im Betrieb) und offenes Beteiligungskapital. Eine offene Be-
teiligung bedeutet, dass das Geld, welches der Investor einbringt,
haftendes Eigenkapital ist, d.h. dass im Falle eines Konkurses auch
diese Beteiligung verloren geht. Aber auch die Gewinnverteilungs-
kriterien entsprechen denen des Eigenkapitals. Hierbei muss dem
Erfinder also klar sein, dass solche Beteiligungen aus seiner person-
lichen Sicht wie Fremdkapital klingen mdgen, nach den rechtlichen
Regelungen diese fiir das Unternehmen aber eindeutig Eigenkapital
darstellen.
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> Beteiligungen kdnnen durch sog. Beteiligungsgesellschaften, die

zumeist bei Innovationsvorhaben als Venture Capital Gesellschaf-
ten (VCs) in Erscheinung treten, und/oder im Management erfahre-
ne Privatinvestoren, sog. Business Angels (BA), erfolgen. Oft ist es
sinnvoll, beide Investoren an Bord zu haben, weil der Business An-
geli.d.R. in der sog. Pre-Seed-Phase einsteigt und kleinere Anteile
einbringt als die VCs. Die VCs sind meistens zu einer Beteiligung
erst nach dem sog. Proof of Concept bereit. Proof of concept heifit,
dass der Nachweis der Funktionalitdt und des Kundeninteresses be-
reits erbracht sein muss. Dies kann man z. B. eindeutig darstellen,
in dem man schon einen interessierten Kunden fiir diese Innovation
benennen kann. VCs steigen i. d. R. mit h6heren Anteilen als BAs
ein. Welche Unternehmensanteile der Innovator fiir das vom Beteili-
gungspartner eingebrachte Kapital abgeben sollte, hdangt zundchst
vom Wert des Patents (Patentbewertung) ab, ist aber letztendlich
reine Verhandlungssache. Angebot und Nachfrage bestimmen den
Preis. Je hochwertiger Ihre Innovation ist, desto niedriger ist der
Anteil, den Sie abgeben miissen bei gleicher Beteiligungssumme
und umgekehrt. Sowohl der BA als auch die VCs beabsichtigen aber
nicht auf Dauer eine Beteiligung, sondern steigen nach einigen
Jahren wieder aus (Exit). Dies kann durch den Verkauf der Anteile
an andere Beteiligungspartner (evtl. dem Innovator selbst) oder
durch einen Bdrsengang passieren. Der letztere Fall ist selten und
sehr zeit- und kostenintensiv und daher schwierig. AuBerdem ist
der Borsengang nicht sinnvoll ohne ein enormes Wachstum erreicht
zu haben. Fiir den Innovator ist wichtig, dass er den Exit-Fall von
vornherein kalkuliert und dafiir Riicklagen bildet.

Forderprogramme

Nach der Art der Forderprogramme kann man zwischen Forderkredi-
ten und Zuschussforderungen unterscheiden. Zuschussforderungen
sind Forderprogramme, entweder vom Land, Bund oder von der EU,
die in der Regel einen bestimmten Anteil der Investitionen und
Personalkosten in der F&E-Phase bezuschussen. In einigen Fallen
werden zusdtzlich auch Markteinfiihrungskosten von Innovationen
gefordert. Diese Fordergelder sind ,geschenktes” Geld und stel-
len damit auch Eigenkapital dar. Auch die Zuschiisse im Rahmen

der INSTI-KMU-Patentaktion, die die Patentierungskosten und die
Vorbereitung der Verwertung mit 50% fordern, gehoren zu den Zu-
schussforderungen bei Innovationen. Welche Zuschussprogramme
es insgesamt gibt, wofiir sie verwendet werden diirfen und welche
Modalitdten diese haben, sollte in einem individuellen Beratungs-
gesprach erdrtert werden. Informationen iiber diese Forderpro-
gramme, aber auch {iber Kreditférderungen sind unter folgenden
Internetadressen erhaltlich:

www.foerderinfo.bmbf.de
www.cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
www.bmwi.de

www.forschungskoop.de
www.kfm-mittelstandsbank.de
www.nrwbank.de

Als mezzanines Kapital bezeichnet man das Kapital mit Eigen- und
Fremdkapitalcharakter zugleich. Diese sind z. B. Kreditforderungen
mit Haftungsfreistellungen bzw. als Nachrangdarlehen. Auch hier
ist es notwendig, die konkreten Méglichkeiten in einem individuel-
len Gesprdch zu klaren.

Zum Fremdkapital zdhlen neben den bankiiblichen Krediten auch
die Forderkredite, die iiber die Hausbanken von der Kreditanstalt
flir Wiederaufbau (KfW - Forderbank des Bundes) und/oder die
NRW.BANK (die Forderbank des Landes NRW) gewdhrt werden. Die
Struktur und Vergabekriterien der Kreditprogramme sind sehr viel-
faltig. Sie werden je nachdem nur fiir Unternehmensgriindungen,
fiir bereits bestehende Unternehmen nur fiir Innovationsvorhaben,
fiir Wachstum und/oder fiir den Tatbestand, dass investiert wird
und/oder Arbeitspldtze geschaffen werden, gewdhrt. Auch hier gilt
wegen der Komplexitdt und der Kombinationsmdglichkeiten ein-
zelner Forderprogramme miteinander: Erst die Beratung, dann die
Planung!

Eine Ubersicht aller Férderprogramme fiir Innovationsvorhaben mit
den wichtigsten Kriterien sowie eine umfassende und individuelle
Beratung passend zu Ihrem Vorhaben ist bei der AGIT erhaltlich.



= Heute noch sichern viele kleine und mittlere Unternehmen ihre

Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung nicht schutzrechtlich
ab: sie sehen darin keine Vorteile oder befiirchten zu hohe Kos-
ten. Innovationen entstehen in diesen Unternehmen oft noch un-
strukturiert und spontan. Ein durchdachtes und systematisches
Innovationsmanagement aber hilft dabei, die Potenziale des Un-
ternehmens besser zu nutzen, die Risiken von Projekten zu redu-
zieren und Innovationen erfolgreich auf den Markt zu bringen. Als
spezielles Bindeglied zwischen Forschung und Entwicklung auf der
einen und der Markteinfiihrung auf der anderen Seite, kommt dem
Patentwesen eine besondere Bedeutung im Innovationsprozess
zu. Ziel muss es sein, durch effizientes Informationsmanagement,
Kundennutzen- und Marktanalysen die Grundlagen fiir erfolgrei-
che Innovationen zu schaffen. Es gilt, durch bedarfsgerechte Un-
terstiitzungsangebote die Innovationsneigung gerade kleiner und
mittlerer Unternehmen zu stérken.

Diese Herausforderung besteht tiber die deutschen Grenzen hinaus,
sie gilt gleichermalRen fiir kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
in anderen europdischen Landern. Jedes einzelne europdische Mit-
gliedsland versucht, auf seine Weise Losungen und Férdermdglich-
keiten anzubieten, um so der Zuriickhaltung von KMU besonders
dem Patentwesen gegeniiber zu begegnen.

Die deutsche MaRnahme Innovationsstimulierung (INSTI), die das
Institut der deutschen Wirtschaft Kéln im Auftrag des Bundesmi-
nisteriums fiir Wirtschaft und Technologie durchfiihrt, hat ganz

Verwertung von Patenten

17. Die FordermaRnahme INSTI -
ein Vorbild fiir Europa?

Dipl.-Vw. Kerstin Krey, Projektleitung INSTI,
Institut der deutschen Wirtschaft Koln

konkret zur Aufgabe, Know-how-Defizite im Bereich Gewerblicher
Schutzrechte und bei der Umsetzung von Ideen zu beheben. Kleine
und mittlere Unternehmen sollen dazu befdhigt werden, aktiv am
Innovationsgeschehen teilzunehmen.

Unter dem Dach der Marke INSTI ist ein zielgruppenspezifisches An-
gebot verschiedener MaBnahmen zur Innovationsstimulierung, zum
Erfindungs- und Patentwesen sowie zur wirtschaftlichen Nutzung
von Patenten zusammengefasst. INSTI berdt und fordert kleine und
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mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe, Existenzgriinder und
freie Erfinder im gesamten Innovationsprozess - von der Ideenfin-
dung bis zur Verwertung.

Durch die aufeinander aufbauenden Aktionen bietet INSTI die Mdg-
lichkeit, insbesondere ,Innovationsanfanger” zu motivieren, sich
erstmals systematisch mit dem Innovationsprozess zu befassen.

Die Innovationsexperten des INSTI-Netzwerkes sind Ansprechpart-
ner fiir die unterschiedlichen wirtschaftlichen Akteure in ihrer Re-
gion. Zugleich kann iiber jeden INSTI-Partner auf das Know-how
des gesamten Netzwerkes zuriickgegriffen werden. Ziel ist es, den
Unternehmen Werkzeuge an die Hand zu geben und Wissen zu ver-
mitteln, um sie damit zu befdhigen, sich selbst zu helfen. Dabei
wird darauf Wert gelegt, dass sich die Teilnehmer friihzeitig auch
mit den Marktchancen ihrer Erfindungen auseinander setzen. Die
INSTI-Partner verstehen ihren Auftrag, die Offentlichkeit fiir Inno-
vationen und den Innovationsprozess zu sensibilisieren, sehr um-
fassend. Um auf die Ziele und MaRnahmen von INSTI aufmerksam
zu machen, organisieren sie Informationsveranstaltungen in ihrer
Region, beteiligen sich an regionalen und iiberregionalen Messen
und halten Vortrdge bei unterschiedlichen Institutionen. Dariiber
hinaus engagieren sich zahlreiche INSTI-Partner ehrenamtlich an
Schulen, Berufsakademien, Forschungseinrichtungen und Hoch-
schulen. In ihrem Leitbild haben sich die INSTI-Partner klare Qua-
litdtsstandards fiir ihre Leistungen auferlegt. Sie verpflichten sich
zur standigen Weiterentwicklung ihrer Kenntnisse und Fahigkeiten.
Das heil3t: Informationen, die Sie bei einem INSTI-Partner erhal-
ten, entsprechen immer dem aktuellen ,Stand der Technik”. Zum
INSTI-Netzwerk gehoren: Erfinder- und Patentinformationszentren,
Griinder- und Technologiezentren, Informationsvermittler, Transfer-
einrichtungen, Unternehmensberatungen und Hochschuleinrich-
tungen.

Mit Hilfe von INSTI konnen kleine und mittlere Unternehmen un-
ter fachkundiger Begleitung erste Erfahrungen mit strukturierten
Innovationsprozessen sammeln und entsprechende Kompetenzen
entwickeln. Durch INSTI haben Unternehmen die Mdglichkeit, eine

qualifizierte Beratung und Dienstleistung im gesamten Bereich des
Innovationsmanagements - und inshesondere auch bei der Ver-
wertung und Kommerzialisierung von Erfindungen und Ideen - in
Anspruch zu nehmen.

INSTI bietet ein transparentes und qualitativ hochwertiges Infor-
mations- und Dienstleistungsangebot zu allen wesentlichen Schrit-
ten des Innovationsprozesses:

INSTI-Fachauskunft fiir Erfinder: Insbesondere freie Erfinder ha-
ben viele Fragen im Bereich der gewerblichen Schutzrechte und
ganz konkret zu ihrer eigenen Erfindung: Wie gut ist meine Idee?
Was ist mein Patent wert? Wie vermarkte ich meine Idee? Wie ver-
halte ich mich in (Lizenz-)Verhandlungen? Zur Beantwortung dieser
Fragen konnen Erfinder bei einem INSTI-Partner eine bis zu vier-
stiindige und qualitativ hochwertige Erstberatung in Anspruch neh-
men. Diese unabhédngige Beratung ist fiir den Erfinder kostenfrei.

INSTI-KMU-Patentaktion: Im Rahmen dieser Aktion werden klei-
ne und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes bei
der erstmaligen Sicherung ihrer Ergebnisse aus Forschung und Ent-
wicklung durch gewerbliche Schutzrechte und bei deren Nutzung
unterstiitzt und angeleitet. Das Forderprogramm tragt zum besse-
ren Verstandnis des Patentsystems bei, indem es den Teilnehmern
konkrete ,Fahrplane” zur Patentanmeldung und -verwertung an
die Hand gibt. Neben finanziellen Zuschiissen in Hohe von 50% der
entstehenden Kosten (max. 8.000 Euro) erhalten die Teilnehmer
beratende Unterstiitzung durch die INSTI-Partner.

INSTI-Verwertungsaktion/InnovationMarket: Der frei zugangli-
che InnovationMarket (www.innovationmarket.de), ein internet-
basierter Marktplatz fiir hochwertige Erfindungen, bringt Inno-
vationsanbieter, Kapitalgeber und Unternehmen zusammen, um
die wirtschaftliche Nutzung von Erfindungen zu unterstiitzen. Bei
der Verwertungsaktion werden die Kosten fiir die Erstellung von
Inseraten im InnovationMarket (Summaries) bis zu 30% der Rech-
nungssumme (max. 800 Euro) gefordert. Summaries werden von
den INSTI-Partnern nach festgelegten Qualitdtsstandards angefer-



tigt. Dadurch hebt sich der InnovationMarket deutlich von anderen
Innovationsbdrsen mit ihrem Angebot an teils schwer einschédtzba-
ren Erfindungen ab.

INSTI-Innovationsaktion: Ziel der INSTI-Innovationsaktion ist es,
Unternehmen und Existenzgriinder in Deutschland zu befdhigen,
innerbetriebliche Innovationsprozesse professionell zu planen, zu
organisieren und abzuwickeln. Durch die Aktion kénnen auch Uni-
versitdten und auBeruniversitare Forschungseinrichtungen bei der
Planung und Umsetzung ihres Patent- und Verwertungsmanage-
ments unterstiitzt werden. Die INSTI-Innovationsdienstleistungen
werden von Mitgliedern des INSTI Innovation e.V. (www.inev.de)
angeboten und mit unterschiedlicher Limitierung zu 25% finanziell
bezuschusst.

INSTI-Innovationstrainer/Schulungen: Fiir die erfolgreiche
Realisierung von Innovationsprojekten in Unternehmen kommt es
neben der technischen Qualifikation der Mitarbeiter auch auf die
Kenntnisse iiber Methoden und Werkzeuge an, um im Team Ideen
zu generieren und diese gemeinsam als marktfahige Produkte wei-
ter zu entwickeln. Die Ausbildung zum Innovationstrainer erfolgt
durch Innovationsexperten aus dem INSTI-Netzwerk und richtet
sich an Prozessmoderatoren auf jeder Unternehmensebene, die in
ihrem Unternehmen die Innovationsfahigkeit wecken, entwickeln
und verankern wollen.

INSTI-Erfinderclubs: In INSTI-Erfinderclubs (www.erfinderclubs.de)
finden erfinderisch begabte, kreative Menschen einen Ort zum Er-
fahrungsaustausch, zur gegenseitigen Hilfestellung bei Problemls-
sungen im Erfindungsprozess und zur Durchfiihrung gemeinsamer
Projekte. Die Erfinderclubs werden durch Paten unterstiitzt und
durch zahlreiche Anreize wie den Erfinderclubwettbewerb ,i hoch 3%
organisierte Erfindermessen sowie Workshops zusdtzlich gefordert.

Die Europdische Kommission, Generaldirektion Unternehmen und
Industrie, hat aktuell eine Untersuchung in Auftrag gegeben, bei
der europaweit Unterstiitzungsangebote fiir kleine und mittlere
Unternehmen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutz identifi-
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ziert und bewertet wurden (,,Benchmarking National and Regional
Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial
Property”). Aus rund 300 untersuchten FérdermalRnahmen wurden
schlieBlich 15 Best-Practice-Beispiele ausgewdhlt: darunter mit der
INSTI-KMU-Patentaktion und dem System der Patentinformations-
zentren auch zwei Unterstiitzungsangebote aus Deutschland.

Fiir die KMU-Patentaktion sprachen vor allem zwei Erfolgsfaktoren:
Zum einen ist bei INSTI die Frage des Patentwesens eingebettet in
ein MaRnahmenspektrum, das prozessorientiert auch die Umset-
zung der Innovationsprojekte beriicksichtigt. Zum anderen wird bei
INSTI jeder Teilnehmer durch erfahrene Experten professionell und
unabhdngig im gesamten Prozess begleitet. Die KMU-Patentaktion
ist eine bewdhrte MaRnahme, die bereits eine Reihe von Erfolgen
vorweisen kann. Mit einer Patenterteilungsquote von mehr als 75
Prozent liegen von INSTI geférderte Patentanmeldungen deutlich
tiber der durchschnittlichen Quote des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes. Dies ist ein Indiz dafiir, dass die Qualitdt dieser Anmel-
dungen @iberdurchschnittlich hoch ist. Uberdurchschnittlich sind
auch die Verwertungserfolge ehemaliger Teilnehmer. Eine explo-
rative Umfrage bei 1.100 ehemaligen Teilnehmern zeigt, dass die
KMU-Patentaktion maRgeblich zur Schaffung von mehr als 1.450
Arbeitspldtzen beigetragen hat. AuBerdem wird der Aktion ein ho-
her Lerneffekt bescheinigt: Nahezu die Halfte der Teilnehmer hat
nach Ablauf der Férderung bereits mindestens ein weiteres Schutz-
recht angemeldet. Nicht zuletzt beurteilen auch die durch INSTI
geforderten Unternehmen die MaRnahme als sehr positiv: Die ziigi-
ge Bewilligung, die unbiirokratische fordertechnische Abwicklung
sowie die kompetente Beratung durch die INSTI-Partner werden
dabei besonders oft hervorgehoben.

Weiter Informationen erhalten Sie im Internet unter www.insti.de
oder per E-Mail an info.insti@iwkoeln.de M




= Wir bedanken uns bei allen Autoren fiir ihre hochwertigen Artikel.
Durch ihren tatkréftigen Beitrag haben sie entscheidend zum Gelingen
dieses informativen Handbuchs beigetragen.
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