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Was die Geschäftsleitung vom 
Gewerblichen Rechtsschutz wissen sollte 

Ein Interview mit Patentanwalt Dr. Kurt E Büchel über den Wert und Unwert von Patenten 

erfolgt  e ine  solche Prü fung  n u r  a u f  A n 
trag, d e r  allerdings längstens  s ieben 
J a h r e  nach d e m  Anmeldeze i tpunk t  ge
stellt  werden muss, sonst  verfällt d ie  
Anmeldung .  I n  wieder  a n d e r e n  Län
d e r n  (zum Beispiel Belgien,  I talien) 
wird überhaup t  nicht o d e r  n u r  a u f  Form-
erfordernisse  geprüft ,  u n d  es wird ers t  
in e i n e m  allfälligen Streit  untersucht ,  o b  
e in  a u f  die A n m e l d u n g  registr ier tes  P a 
t e n t  rechtsbeständig ist. 

L e i d e r  k o m m e n  auch Patente ,  die in 
d e n  sogenannten  «prüfenden»  Ländern  
er te i l t  wurden,  of t  genug m i t  Erfolg  un
t e r  Beschuss. D e r  Prüfer  a u f  d e m  jewei
ligen Pa ten tamt  konn te  ursprünglich 
t ro t z  bestens aufbere i t e te r  D o k u m e n 
t a t ion  nicht alles wissen u n d  nicht  alles 
f inden  u n d  er te i l te  d a s  P a t e n t ,  obwohl  
e s  e n t w e d e r  g a r  nicht o d e r  n u r  in einge
schränk tem U m f a n g  rechtsbes tändig  
hä t t e  sein dür fen .  

Andererse i t s  sind in e i n e m  späteren 
Streitfall die Neuhe i t  u n d  Erf indungs
h ö h e  ausgehend von  all demjen igen  zu  
beurtei len,  was i rgendwo a u f  d e r  Welt 
druckschriftlich vorveröffentl icht  ode r  
v o n  i rgend j e m a n d e m  of fenkundig  vor
benutz t  wurde. N u n  ist e s  l e ide r  so, dass 
viele Ideen schon du rch  lange Jahre  
o d e r  Jahrzehnte  in d e r  L u f t  liegen und  
gelegentlich als Möglichkeit  erwähnt  
o d e r  sogar  i rgendwo schriftlich nieder
gelegt  werden,  o h n e  dass s ie  tatsächlich 
in d e r  Praxis sofor t  realisiert werden,  
weil n o c h  kleine Detai lschwierigkeiten 
zu  überwinden  sind. Das  E r s t a u n e n  von 
E r f i nde rn  o d e r  Entwicklungsingenieu
r e n  ist dann  oft  gross, wenn  sie feststel
len, dass  das Prinzip ihrer  Erf indung,  
d i e  doch  a m  M a r k t  völlig u n b e k a n n t  ist, 
schon  v o r  langer Ze i t  von  j e m a n d  ande
r e m  vorgedacht  u n d  ausgesprochen  
w o r d e n  war. Mi t  solchen Vorveröffent
l ichungen k ö n n e n  a b e r  natür l ich alle 
spä t e r en  Patente,  zumindes t  soweit  sie 
d a s  i n  d e r  Vorveröffent l ichung b e 
schr iebene Prinzip bet ref fen ,  erfolg
reich bekämpf t  werden .  

A b e r  auch die e igenen Vorveröffent
l ichungen wie Prospek te  u .  dgl. e iner  
s p ä t e r  eingereichten Pa t en t anme ldung  
s t e h e n  d e r  Neuhe i t  d e s  anges t reb ten  
Schutzrechtes  entgegen.  W a s  e inmal  öf
fentl ich bekann t  geworden  ist, kann  
nicht  m e h r  u n t e r  Schutz geste l l t  werden  
- von  d e r  in einigen wenigen Fäl len be
s t e h e n d e n  sogenannten  «Erf inder
schonfrist» abgesehen.  E s  is t  d a h e r  s o  
besonde r s  wichtig, nicht e i n m a l  m ü n d 
lich, u n d  schon g a r  nicht schriftlich auf 
Erf indungen hinzuweisen, fü r  die m a n  
e ine  Pa ten tanmeldung  • e inzure ichen 
beabsichtigt,  b e v o r  diese Abs ich t  ver
wirklicht ist. 

D i e  Rechtsbeständigkeit  auch  e ines  
er te i l ten  Patentes  ist also n ie  absolut ,  
s o n d e r n  immer  n u r  relativ in Bezug  auf 
d ie  bis zum jeweiligen Z e i t p u n k t  gefun
d e n e n ,  patentschädlichen U m s t ä n d e  z u  
sehen .  

Was kann man nun aber tafsächlich 
vom Patentschulz erwarten? 

Mit  einiger Sicherheit  k a n n  m a n  ei
n e n  - wenn  auch  zeitlich begrenzten  -
Schutz  v o r  Nachahmung  d e r  patent ier
t en  Er f indung  durch  die K o n k u r r e n z  
e rwar ten ;  zeitlich begrenzt  deshalb,  weil 
i m m e r  damit  z u  rechnen ist, dass  die 
Konkur renz  e ine  Umgehungs lösung  
findet o d e r  nachweisen k a n n ,  dass  d a s  
Pa ten t  nicht rechtskräft ig ist. D ies  gilt 
a b e r  natürl ich a u c h  u m g e k e h r t ,  w e n n  
m a n  selbst  G e f a h r  läuft, in d a s  Pa ten t  
e ines  Konkur ren ten  einzugreifen: en t 
w e d e r  m a n  sucht  e i ne  Umgehungs lö -

. sung, o d e r  man  k a n n  nachweisen,  dass  
d a s  Pa t en t  - zumindes t  sowei t  e s  stört  -
nicht  rechtsbeständig ist, o d e r  m a n  
sucht  e ine  Lizenz zu  er langen,  d a s  Pa
t en t  d e s  Konkurren ten  z.B. gegen Be
z a h l u n g  einer (L izenz- )Gebühr  - zu  be
n u t z e n .  

Welche Details sind für  den Patentin
haber, hinsichtlich des Lizenzwesens 
wichtig? 

D i e  Lizenzvergabe ist d e r  zweite 
wichtige Vorteil, d e n  m a n  von  erteil ten 
Pa ten ten  e rwar t en  kann:  Sofern m a n  a n  
die Verwer tung  d e r  Er f indung  nicht n u r  
durch  Produkt ion  im eigenen Werk 
denkt ,  s o n d e r n  daran ,  d ie  Schwierigkei
ten  bei  d e r  Erschliessung f remder  
Märk t e  L izenznehmern  aufzubürden,  
d a n n  ist als Rückgra t  d e s  erforderlichen 
Technologietransfers ein erteiltes P a 
t en t  i m m e r  von  Vorteil, weil e s  d e m  Li
zenznehmer  a u c h  eine gewisse Sicher
hei t  v o r  sofort iger  N a c h a h m u n g  durch 
die Konkur renz  bietet u n d  weil e r  d ie  
z u r  Markterschliessung erforderl ichen 
Investi t ionen wenigstens i n  d e n  ersten 
Jahren  in R u h e  amort is ieren kann.  
Wenn  e s  sich u m  ein relativ einfaches 
P r o d u k t  bzw. u m  e in  solches handelt ,  
dessen patentfähige Detai ls  a m  Fertig
p roduk t  z u  e r k e n n e n  o d e r  analytisch 
nachzuweisen sind, ist e i n  gutes Pa ten t  
oft  das  einzige, wofür  vernünftige Lizen
ze innahmen z u  erzielen sind. Beispiele 
da fü r  wä ren  e t w a  e in  M a k r o p o r e n  u n d  
Mikroporen  in  Kombinat ion enthal ten
d e r  Glasschaum, o d e r  die bes t immte 
A n o r d n u n g  v o n  Stahlkord  in Gürtel la
gen von  Autoreifen und  so weiter.  

Ebenso  wichtig ist a b e r  d ie  berei ts  e r 
wähn te  L izenznahme nicht  n u r  für d ie  
Vermeidung  v o n  Eingriffen i n  Rech te  
Drit ter ,  sondern  auch z u r  Vermeidung 
d e r  Wiederho lung  von Entwicklungsar
bei ten,  d e r e n  Ergebnisse  anderswo be
reits vorl iegen.  

Hier  soll gleich e ine  wei tere  Fehlmei
n u n g  ausgeräumt  werden:  E i n e  negati
v e  Lizenzbilanz ist nicht  unbedingt  e t 
was Schlechtes. W e n n  ein U n t e r n e h m e r  
se inen  Ver t r e t e rn  m e h r  Provisionen 
zahlt  als e r  v o n  ande ren  Herstel lern 
e innimmt,  d a n n  ist diese «negative Pro
visionsbilanz» nicht schädlich, sondern 
zeugt  vom erfolgreichen Verkauf  seiner  
Produkte .  I n  gle icher  Weise wird j a  in 
d e r  Rege l  n u r  Lizenz bezahlt ,  wenn  d a 
nach hergestel l te  P r o d u k t e  auch  (mit 
Gewinn!)  ve rkauf t  w e r d e n !  

In welchen Ländern soll man denn Pa
tente anmelden? 

H a t  m a n  sich e inmal  z u r  Anme ldung  
entschlossen, d a n n  ist h e u t e  davon aus
zugehen,  dass 18 M o n a t e  nach  d e m  Tag 
d e r  e rs ten  A n m e l d u n g  in  d e n  meisten 
Ländern  (Ausnahme:  U S A )  d ie  Anme l 
deunter lagen unabhängig  von  e inem 
allfälligen Prüfungsergebnis  veröffent
licht werden.  D i e s  bringt h e u t e  s o  gut  
wie die ganze  Wel t  in Kenntn i s  von E r 
findungen u n d  Entwicklungsergebnis
sen, ü b e r  d ie  d a n n  j e d e r m a n n  in sol
chen L ä n d e r n  frei verfügen kann ,  in d e 
nen  ana loge  Ausiandspatente  nicht  a n 
gemeldet  w u r d e n  o d e r  e r lang t  werden 
konnten .  E s  ist d a h e r  im wesentl ichen 
eine geschäftspolitische Entscheidung 
d e r  Firmenlei tung,  für welche  Erfin
dungen u n d  in welchen L ä n d e r n  Schutz 
angestrebt  w e r d e n  soll. D a z u  sind drei  
Über legungen anzustel len:  
• Wo sitzen d ie  wichtigsten Konkur
ren ten?  
• W o  sitzen d ie  wichtigsten A b n e h m e r  
beziehungsweise In te ressen ten?  
• W o  sitzen potentiel le  Lizenzneh
m e r ?  

Sie haben die Frist von 18 Monaten bis 
zur Veröffentlichung einer Patentan
meldung erwähnt. Eine Geheimhal
tung ist dann offensichtlich nicht mehr 
möglich? 

E s  gibt  verschiedene Bedenken ,  d i e  
genann te  Frist von  18 M o n a t e n  bis zur  
Offenlegung e i n e r  z u m  P a t e n t  ange
meldeten  Er f indung  sei z u  kurz, u n d  
auch die Prioritätsfrist  von  zwölf  M o n a 
ten,  innerhalb  d e r e r  nach  Einre ichung 
e iner  e rs ten  A n m e l d u n g  Auslandsan
meldungen getät igt  w e r d e n  sollen, sei 
für die e n o r m e  Kosten verursachende  
Entscheidung z u  kurz. D i e  Verlänge
rung j e d e r  d ieser  Fristen w ü r d e  aller
dings schon für sich allein g e n o m m e n  
e ine  wesentl iche Vergrösserung d e r  
Rechtsunsicherhei t  für  d ie  Allgemein
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meisten Ländern die Anmeldeunterlagen unabhängig von einem allfälligen Prii-
fiwgsergebnis veröffentlicht werden.» 

hei t  ergeben,  wodurch  d e r  vermeint l i 
che  Vorteil e iner  ver länger ten G e h e i m 
hal tung o d e r  verlängerten Entschei 
dungsfrist bei  weitem aufgewogen wür
de. Bei d e r  schon oben  e r w ä h n t e n  G e 
fahr  von  Parallelentwicklungen wäre  
d a m i t  z u  rechnen,  dass j a h r e l a n g  Millio
nen  von  Entwicklungsgeldern in die Su
che  e iner  Problemlösung investiert  
werden,  d ie  vielleicht m i t  geringfügig 
f rühere r  Priori tät  von a n d e r e r  Seite b e 
reits gefunden wurde. D i e  Offen legung 
d ient  also d e r  Vermeidung v o n  Doppe l 
arbeit .  E i n e  Verlängerung d e r  Prio
ritätsfrist a u f  maximal 18 M o n a t e  wäre  
allenfalls denkbar ,  wobei mi t  d e r  O f 
fenlegung die Liinder anzugeben  
wären,  in d e n e n  analoge Aus landsan
meldungen eingereicht w u r d e n .  

Andere rse i t s  kann d e r  Pa t en tanme l 
d e r  w ä h r e n d  des  Prioritätsjahres se ine  
Erf indung verbessern, a b r u n d e n  u n d  
durch Beispiele ergänzen,  s o  dass Aus-
landsanmeidungen gegenüber  d e r  u r 
sprünglichen He ima ianme ldung  schon  
in verbesser ter  Form eingere icht  wer 
d e n  können .  N u r  in e inem Strei t  müsste  
un te r  Ums tänden  damit  ge rechne t  wer 
den,  dass  den  in den Auslandsannie l -
dungen  n e u  hinzugefügten E l e m e n t e n  
nicht die alte Priorität z u e r k a n n t  wird; 
doch ist dies erfahrungsgemäss n u r  sel
t en  von ausschlaggebender  Bedeu tung .  

Hat ein angestellter Dienstnehmer 
Pflichten gegenüber seinem Dienstge
ber? 

Die  - besonders  in Deu t sch land  sehr  
strikten - Dienstnehmer-Vergütungsre
gelungen erschweren e ine  gewünsch te  
Gehe imha l tung  sehr  häufig. D ies  k a n n  
dazu führen ,  dass auch Verfahren ,  d i e  
m a n  eigentlich lieber gehe imha l ten  
möchte,  angemeldet  w e r d e n  müssen ,  
sofern m a n  nicht bereit  ist, d e m  o d e r  
d e n  Diens tnehmern  für d ie  Er f indung  
eine Vergütung zuzusagen, unabhäng ig  
davon,  o b  die 'Er f indung pa ten tge
schützt ist o d e r  nicht. A n s o n s t e n  muss  

o d e r  wird dieses P r o b l e m  dadu rch  
gelöst werden,  dass d i e  e igene Pa ten t 
abtei lung n icht  die Patentwürdigkei t  
d e r  eigenen Erf indungen nachzuweisen 
b e m ü h t  ist, sondern  d ie  Nicht-Patent-
fähigkeit,  u m  einerseits  d i e  Veröffentli
chung  gehe imer  Hers te l lungsverfahren 
in e iner  Patentschrift  z u  verh indern  u n d  
anderersei ts  die Zah lung  von  Dienster
f indervergütungen für  nicht  patent fähi 
ge  Erf indungen zu vermeiden .  

Was tut der Leiter eines KMU, wenn er 
wegen Verletzung eines fremden Paten
tes «angeschossen» wird? 

H i e r  ist in u m g e k e h r t e r  R ich tung  
das  z u  beach ten ,  was e ingangs  ü b e r  d i e  
Rechtsbes tändigkei t  v o n  Pa t en t en  g e 
sagt wurde:  D a r f  m a n  v o n  se inen  e ige
n e n  Schutzrechten  (geschweige d e n n  
-anmeldungen)  nicht a l les  e rwar ten ,  s o  
d a r f  m a n  auch n icht  v o r  j e d e m  Schutz 
recht  d e r  Konkur renz  sofor t  kapi tul ie
ren.  E n t w e d e r  m a n  k a n n  es  erfolgreich 
bekämpfen  o d e r  m a n  f indet  eine U m 
gehungslösung - a b e r  natür l ich s ind-
dami t  auch  Z e i t  u n d  G e l d a u f w a n d  s o 
wie das  Erfolgsr is iko v e r b u n d e n .  

Ausse rdem gibt es Zwischenlösun
gen: M a n  beginnt  zu verhandeln ,  legt 
d e m  G e g n e r  dar,  dass se in  Patent  nicht  
rechtskräftig ist u n d  schlägt ihm vor, e r  
möge  - u m  Strei t  zu  ve rmeiden  - e i ne  
Gratislizenz erteilen. In d e n  Verhand
lungen kann  m a n  sich of t  auch  a u f  e i n e  
s e h r  kleine Lizenzgebühr  einigen, d i e  
quasi e iner  Ris ikoprämie  entspricht ,  
o d e r  d e m  G e g n e r  e inen  Lizenztausch 
mit  e i nem eigenen Schutzrecht  anb ie 
ten. Das  ist übrigens d e r  vierte g u t e  
G r u n d  für  e i ne  akt ive Lizenzpolit ik! 
Wenn  m a n  selbst  nichts z u  bieten ha t ,  
muss  m a n  of t  die Bedingungen d e s  
Gegne r s  akzept ieren!  

Sollte e i ne  Einigung n icht  möglich 
sein, wird m a n  e n t w e d e r  Einspruch e r 
h e b e n  o d e r  e ine  Nichtigkeitsklage e in 
reichen,  j e  nachdem in welchem Stadi
u m  sich d a s  gegnerische Schutzrecht 

befindet.  Is t  m a n  se ine r  Sache  s eh r  si
cher,  wird m a n  s o g a r  d a r a n  d e n k e n  
können ,  die Veröffentl ichungen,  die d a s  
gegnerische Pa ten t  zunichte  m a c h e n , z u  
archivieren u n d  ers t  in d e m  Fall wieder  
hervorzuzaubern ,  w e n n  d e r  Pa ten t inha
b e r  a u f  sein Schutzrecht  poch t .  

I n  ana loge r  Weise k a n n  sich d a s  Vor
gehen  dreistufig entwickeln,  w e n n  m a n  
d a s  gegnerische Schutzrecht  akzept ie
r e n  muss  u n d  ke ine  o d e r  nicht  so rasch 
e ine  Umgehungs lösung  f inden kann :  
Natür l ich wird m a n  zuers t  e i ne  preis
wer te  Lizenz zu  e r l angen  versuchen;  ist 
das  nicht o d e r  n u r  z u  u n a n n e h m b a r e n  
Bedingungen  möglich, muss  m a n  in d e n  
sauren  Apfe l  beissen u n d  d ie  e igene  
Entwicklung abbrechen ;  ha t  m a n  a b e r  
e inen schwachen G e g n e r  v o r  sich, wird 
m a n  sein P a t e n t  u n t e r  U m s t ä n d e n  ver
letzen u n d  e s  d a r a u f  a n k o m m e n  lassen, 
dass e r  klagt.  Bis dah in  k a n n  s o  viel Ze i t  
vergehen,  dass  m a n  vielleicht d o c h  e t 
was  findet,  u m  das  gegnerische Schutz
recht  z u  Fall z u  br ingen.  Ausse rdem 
k a n n  m a n  sich d a n n  i m m e r  noch  ver
gleichen o d e r  m a n  be t rach te t  e ine  all
fällige Schadenersa tzzahlung als Li
zenzgebühr .  E in  solches Verhal ten  ist 
zwar  ke in  Fair  Play, a b e r  e s  k a n n  wie ein 
einkalkul ier tes  Foul  i m  Fussball  wir
ken .  

U m  v o r  e ine r  Eingriffs- o d e r  Verlet
zungsklage möglichst sicher zu  sein,  
k ö n n e n  d e r  Pa ten t inhaber  o d e r  sein 
We t tbewerbe r  in m a n c h e n  L ä n d e r n  ei
n e n  Fests tel lungsantrag einbringen,  in 
welchem d a s  P a t e n t a m t  ersucht  wird 
festzustellen, o b  e ine  bes t immte  U m g e 
hungslösung o d e r  Ausführungsform 
(des  Wet tbewerbers )  u n t e r  d a s  Schutz
recht  (des  Pa ten t inhabers )  fällt. E i n  sol
c h e r  Fests tel lungsantrag spart  Ze i t  u n d  
Ge ld .  

Macht es Sinn, Patente in Entwick
lungsländern anzumelden? 

Entwicklungs länder  haben,  wie  
schon o b e n  e rwähnt ,  d e n  Wert  des  Pa 
ten tes  lange  Ze i t  bes t r i t ten .  A b e r  lassen 
wir d o c h  für  e inen  Augenbl ick  die P ra 
xis sp rechen  u n d  nicht  die Theor ie :  S o  
wie n u r  die prakt ischen Massnahmen  
pa ten t ie r t  .werden  k ö n n e n ,  d i e  e inen  
Vorteil gegenüber  d e m  bisherigen 
S tand  d e r  Technik  e rgeben ,  g a n z  u n a b 
hängig v o n  d e r  Theo r i e  w a r u m  sie d a s  
tun, s o  h a t  d ie  freiheitliche Wirtschafts
o r d n u n g  in d e r  Praxis bewiesen,  dass  sie 
mit  d e r  Verteidigung d e s  Privateigen
tums  - u n d  dazu  gehö r t  auch  d a s  geisti
g e  E igen tum - d a s  gröss te  Wohlergehen  
für d ie  Menschhei t  e ra rbe i t en  konn te .  
D a s  h a b e n  auch  die Entwicklungslän
d e r  b e i m  Abschluss d e s  Wel thandelsab
k o m m e n s  e rkann t ,  in d e m  sie d i e  Prin
zipien d e s  Schutzes v o n  geistigem Ei
gen tum im sog.TRIPS-Teil  des  A b k o m 
m e n s  a n e r k a n n t  haben .  

Wenn dami t  gelegentlich d e r  e ine  
o d e r  a n d e r e  kleine Nachtei l  in K a u f  ge
n o m m e n  werden  muss, s o  ist d o c h  fest
zuhal ten,  dass die Waagschale d e r  Vor
teile t ief  nach  unten drückt .  Missbräu
che müssen  natürl ich ausgeschaltet  
werden,  u n d  wir  sol l ten freiwillig e twas  
tun  - bevor  wir  von un l i ebsamen  E n t 
wicklungen überrol l t  w e r d e n  - ,  u m  d e n  
Ländern  d e r  Dr i t t en  Wel t  die Angs t  vo r  
d e m  Missbrauch z u  n e h m e n ,  mit  d e r  sie 
das  ganze  Prinzip d e s  Patentwesens  
aushöhlen wollen.  

Ich h a b e  schon  v o r  20  Jahren  längere 
Ze i t  in e i n e r  Arbe i t sgruppe  v o n  For-
schungs- u n d  Entwicklungschefs multi
nat ionaler  U n t e r n e h m e n  für d ie  Ver
e in ten  N a t i o n e n  mi tarbe i ten  dürfen 
und  e ine  Lanze  d a f ü r  gebrochen ,  dass  
die Entwicklungsländer  hier  überzeugt  
u n d  e ingebunden  w e r d e n  müssen.  H in 
t e r  d e r  Verteidigung dieser  Bast ionen 
müssen d i e  Firmenlei tung und d ie  In 
dus t r ieverbände  s tehen.  E s  geh t  in letz
t e r  Konsequenz  u m  e ine  «politische» 
Frage, d e r e n  Beantwor tung  d i e  Z u 
kunft  d e r  Dr i t t en  Welt, d a m i t  a b e r  auch  
unsere  e igene  Z u k u n f t  beeinflussen 
wird.  


