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Was die Geschaftsleitung vom
Gewerblichen Rechtsschutz wissen sollte

Ein Interview mit Patentanwalt Dr. Kurt E Biichel tiber den Wert und Unwert von Patenten

erfolgt eine solche Priifung nur auf An-
trag, der allerdings lingstens sieben
Jahre nach dem Anmeldezeitpunkt ge-
stellt werden muss, sonst verfillt die
Anmeldung. In wieder anderen Lin-
dern (zum Beispiel Belgien, Italien)
wird iberhaupt nicht oder nur auf Form-
erfordernisse gepriift, und es wird erst
in einem allfélligen Streit untersucht, ob
ein auf die Anmeldung registriertes Pa-
tent rechtsbesténdig ist.

Leider kommen auch Patente, die in
den sogenannten «priiffenden» Lindern
erteilt wurden, oft genug mit Erfolg un-
ter Beschuss. Der Priifer auf dem jewei-
ligen Patentamt konnte urspriinglich
trotz bestens aufbereiteter Dokumen-
tation nicht alles wissen und nicht alles
finden und erteilte das Patent, obwoh!
es entweder gar nicht oder nur in einge-
schrinktem Umfang rechtsbestindig
hitte sein dlirfen,

Andererseits sind in einem spiiteren
Streitfall die Neuheit und Erfindungs-
hohe ausgehend von all demjenigen zu
beurteilen, was irgendwo auf der Welt
druckschriftlich vorveroffentlicht oder
von irgend jemandem offenkundig vor-
benutzt wurde. Nun ist es leider so, dass
viele Ideen schon durch lange Jahre
oder Jahrzehnte in der Luft liegen und
gelegentlich als Moglichkeit erwihnt
oder sogar irgendwo schriftlich nieder-
gelegt werden, ohne dass sie tatsichlich
in der Praxis sofort realisiert werden,
weil noch kleine Detailschwierigkeiten
zu Uberwinden sind. Das Erstaunen von
Erfindern oder Entwicklungsingenieu-
ren ist dann oft gross, wenn sie feststel-
lep, dass das Prinzip ihrer Erfindung,
die doch am Markt véllig unbekannt ist,
schon vor langer Zeit von jemand ande-
rem vorgedacht und ausgesprochen
worden war. Mit solchen Vorverbffent-
lichungen konnen aber natiirlich alle
spdteren Patente, zumindest soweit sie
das in der Vorverdffentlichung be-
schriebene Prinzip betreffen, erfolg-
reich bekdmpft werden.

Aber auch die eigenen Vorverdffent-
lichungen wie Prospekte u. dgl. einer
spéter eingereichten Patentanmeldung
stehen der Neuheit des angestrebten
Schutzrechtes entgegen. Was einmal of-
fentlich bekannt geworden ist, kann
nicht mehrunter Schutz gestellt werden
- von der in einigen wenigen Fillen be-
stehenden sogenannten «Erfinder-
schonfrist» abgesehen. Es ist daher so
besonders wichtig, nicht einmal mtind-
lich, und schon gar nicht schriftlich auf
Erfindungen hinzuweisen, fiir die man
eine Patentanmeldung - einzureichen
beabsichtigt, bevor diese Absicht ver-
wirklicht ist.

Die Rechtsbestidndigkeit auch eines
erteilten Patentes ist also nie absolut,
sondern immer nur relativ in Bezug auf
die bis zum jeweiligen Zeitpunkt gefun-
denen, patentschédlichen Umsténde zu
sehen.

Was kann man nun aber tatsédchlich
vom Patentschutz erwarten?

Mit einiger Sicherheit kann man ei-
nen - wenn auch zeitlich begrenzten -

.Schutz vor Nachahmung der patentier-

ten Erfindung durch die Konkurrenz
erwarten; zeitlich begrenzt deshalb, weil
immer damit zu rechnen ist, dass die
Konkurrenz eine Umgehungsiosung
findet oder nachweisen kann, dass das
Patent nicht rechtskraftig ist. Dies gilt
aber natiirlich auch umgekehrt, wenn
man selbst Gefahr liuft, in das Patent
eines Konkurrenten einzugreifen: ent-
weder man sucht eine Umgehungslo-

.sung, oder man kann nachweisen, dass

das Patent - zumindest soweit es stort —
nicht rechtsbestdndig ist, oder man
sucht eine Lizenz zu erlangen, das Pa-
tent des Konkurrenten z.B. gegen Be-
zahlung einer (Lizenz-)Gebiihr - zu be-
nutzen, :

Welche Details sind fiir den Patentin-
haber hinsichtlich des Lizenzwesens
wichtig?
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Die Lizenzvergabe ist der zweite
wichtige Vorteil, den man von erteilten
Patenten erwarten kann: Sofern man an
die Verwertung der Erfindung nicht nur
durch Produktion im eigenen Werk
denkt, sondern daran, die Schwierigkei-
ten bei der Erschliessung fremder
Mirkte Lizenznehmern aufzubtirden,
dann ist als Riickgrat des erforderlichen
Technologietransfers ein erteiltes Pa-
tent immer von Vorteil, weil es dem Li-
zenznehmer auch eine gewisse Sicher-
heit vor sofortiger Nachahmung durch
die Konkurrenz bietet und weil er die
zur Markterschliessung erforderlichen
Investitionen wenigstens in den ersten
Jahren in Ruhe amortisieren kann.
Wenn es sich um ein relativ einfaches
Produkt bzw. um ein solches handelt,
dessen patentfihige Details am Fertig-
produkt zu erkennen oder analytisch
nachzuweisen sind, ist ein gutes Patent
oft das einzige, wofilr verniinftige Lizen-
zeinnahmen zu erzielen sind. Beispiele
dafiir wéren etwa ein Makroporen und
Mikroporen in Kombination enthalten-
der Glasschaum, oder die bestimmte
Anordnung von Stahlkord in Gilrtella-
gen von Autoreifen und so weiter.

Ebenso wichtig ist aber die bereits er-
wihnte Lizenznahme nicht nur fir die
Vermeidung von Eingriffen in Rechte
Dritter, sondern auch zur Vermeidung
der Wiederholung von Entwicklungsar-
beiten, deren Ergebnisse anderswo be-
reits vorliegen.

Hier soll gleich eine weitere Fehlmei-
nung ausgeriumt werden: Eine negati-
ve Lizenzbilanz ist nicht unbedingt et-
was Schlechtes. Wenn ein Unternehmer
seinen Vertretern mehr Provisionen
zahlt als er von anderen Herstellern
einnimmt, dann ist diese «negative Pro-
visionsbilanz» nicht schédlich, sondern
zeugt vom erfolgreichen Verkauf seiner
Produkte. In gleicher Weise wird ja in
der Regel nur Lizenz bezahlt, wenn da-
nach hergestellte Produkte auch (mit
Gewinn!) verkauft werden!

In welchen Liindern soll man denn Pa-
tente anmelden?

Hat man sich einmal zur Anmeldung
entschlossen, dann ist heute davon aus-
zugehen, dass 18 Monate nach dem Tag
der ersten Anmeldung in den meisten
Léandern (Ausnahme: USA) die Anmel-
deunterlagen unabhéngig von einem
allfdlligen Priifungsergebnis veroffent-
licht werden. Dies bringt heute so gut
wie die ganze Welt in Kenntnis von Er-
findungen und Entwicklungsergebnis-
sen, iiber diec dann jedermann in sol-
chen Liindern frei verfiigen kann, in de-
nen analoge Auslandspatente nicht an-
gemeldet wurden oder erlangt werden
konnten. Es ist daher im wesentlichen
eine geschéftspolitische Entscheidung
der Firmenleitung, fiir welche Erfin-
dungen und in welchen Lindern Schutz
angestrebt werden soll. Dazu sind drei
Uberlegungen anzustellen:
® Wo sitzen die wichtigsten Konkur-
renten? ’
¢ Wo sitzen die wichtigsten Abnehmer
beziehungsweise Interessenten?
® Wo sitzen potenticlle Lizenzneh-
mer?

Sie haben die Frist von 18 Monaten bis
zur Verdffentlichung einer Patentan-
meldung erwiihnt. Eine Geheimhal-
tung ist dann offensichtlich nicht mehr
moglich?

Es gibt verschiedene Bedenken, die
genannte Frist von 18 Monaten bis zur
Offenlegung einer zum Patent ange-
meldeten Erfindung sei zu kurz, und
auch die Prioritétsfrist von zwdlf Mona-
ten, innerhalb derer nach Einreichung
ciner ersten Anmeldung Auslandsan-
meldungen getétigt werden sollen, sei
fir die enorme Kosten verursachende
Entscheidung zu kurz. Die Verlinge-
rung jeder dieser Fristen wiirde aller-
dings schon fiir sich allein genommen
eine wesentliche Vergrosserung der
Rechtsunsicherheit fiir die Aligemein-
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Dr. Kurt F. Biichel: «Hat man sich einmal zur Anmeldung entschlossen, dann ist heu-
te davon auszugehen, dass 18 Monate nach dem Tag der ersten Anmeldung in den
meisten Lindern die Anmeldeunterlagen unabhiingig von einem allfiilligen Prii-

fungsergebnis verdffentlicht werden.»

heit ergeben, wodurch der vermeintli-
che Vorteil einer verlingerten Geheim-
haltung oder verldngerten Entschei-
dungsfrist bei weitem aufgewogen wiir-
de. Bei der schon oben erwidhnten Ge-
fahr von Parallelentwicklungen wire
damit zu rechnen, dass jahrelang Millio-
nen von Entwicklungsgeldern in die Su-
che einer Problemldsung investiert
werden, die vielleicht mit geringfilgig
fritherer Prioritéit von anderer Seite be-
reits gefunden wurde. Die Offenlegung
dient also der Vermeidung von Doppel-
arbeit. Eine Verldngerung der Prio-
ritdtsfrist auf maximal 18 Monate wire
allenfalls denkbar, wobei mit der Of-
fenlegung die Linder anzugeben
wiren, in denen analoge Auslandsan-
meldungen eingereicht wurden.
Andererseits kann der Patentanmel-
der wihrend des Prioritiitsjahres seine
Erfindung verbessern, abrunden und
durch Beispiele ergiinzen, so dass Aus-
landsanmeldungen- gegeniiber der ur-
sprilnglichen Heimatanmeldung schon
in verbesserter Form eingereicht wer-
den konnen. Nur in cinem Streit miisste
unter Umstinden damit gerechnet wer-
den, dass den in den Auslandsanmel-
dungen neu hinzugefigten Elementen
nicht die alte Prioritit zuerkannt wird;
doch ist dies erfahrungsgemass nur sel-
ten von ausschlaggebender Bedeutung.

Hat ein angestellier Dienstnehmer
Pflichten gegeniiber seinem Diensige-
ber? ‘

Die - besonders in Deutschland sehr
strikten — Dienstnehmer-Vergiitungsre-
gelungen erschweren eine gewiinschte
Geheimhaltung sehr hilufig. Dies kann
dazu fithren, dass auch Verfahren, die
man eigentlich lieber geheimhalten
mdchte, angemeldet werden milssen,
sofern man nicht bereit ist, dem oder
den Dienstnehmern fiir die Erfindung

eine Vergiitung zuzusagen, unabhingig °

davon, ob die :Erfindung patentge-
schiltzt ist oder nicht. Ansonsten muss

’,
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oder wird dieses Problem dadurch
gelost werden, dass die eigene Patent-
abteilung nicht die Patentwilrdigkeit
der eigenen Erfindungen nachzuweisen
bemiiht ist, sondern die Nicht-Patent-
fahigkeit, um einerseits die Veroffentli-
chung geheimer Herstellungsverfahren
in einer Patentschrift zu verhindern und
andererseits die Zahlung von Dienster-

findervergiitungen filr nicht patentfhi- -

ge Erfindungen zu vermeiden.

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

Hier ist in umgekehrter Richtung
das zu beachten, was eingangs liber die
Rechtsbestindigkeit von Patenten ge-
sagt wurde: Darf man von seinen eige-
nen Schutzrechten (geschweige denn
-anmeldungen) nicht alles erwarten, so
darf man auch nicht vor jedem Schutz-
recht der Konkurrenz sofort kapitulie-
ren. Entweder man kann es erfolgreich
bekdmpfen oder man findet eine Um-

gehungslosung - aber natiirlich sind-

damit auch Zeit und Geldaufwand so-

“wie das Erfolgsrisiko verbunden.

Ausserdem gibt es Zwischenldsun-
gen: Man beginnt zu verhandeln, legt
dem Gegner dar, dass sein Patent nicht
rechtskriiftig ist und schlégt ihm vor, er
moége - um Streit zu vermeiden - eine
Gratislizenz erteilen. In den Verhand-
lungen kann man sich oft auch auf eine
sehr kleine Lizenzgebiihr einigen, die
quasi einer Risikoprdmie entspricht,
oder dem Gegner einen Lizenztausch
mit einem eigenen Schutzrecht anbie-
ten. Das ist ilbrigens der vierte gute
Grund f{iir eine aktive Lizenzpolitik!
Wenn man selbst nichts zu bieten hat,
muss man oft die Bedingungen des
Gegners akzepticren!

Sollte eine Einigung nicht méglich
sein, wird man entweder Einspruch er-
heben oder eine Nichtigkeitsklage ein-
reichen, je nachdem in welchem Stadi-
um sich das gegnerische Schutzrecht
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befindet. Ist man seiner Sache sehr si-
cher, wird man sogar daran denken
konnen, die Verdffentlichungen, die das
gegnerische Patent zunichte machen, zu
archivieren und erst in dem Fall wieder
hervorzuzaubern, wenn der Patentinha-
ber auf sein Schutzrecht pocht.

In analoger Weise kann sich das Vor-
gehen dreistufig entwickeln, wenn man
das gegnerische Schutzrecht akzeptie- -
ren muss und keine oder nicht so rasch
eine Umgehungsldsung finden kann:
Natirlich wird man zuerst eine preis-
werte Lizenz zu erlangen versuchen; ist
das nicht oder nur zu unannehmbaren
Bedingungen mdglich, muss man in den
sauren Apfel beissen und die eigene
Entwicklung abbrechen; hat man aber
einen schwachen Gegner vor sich, wird
man sein Patent unter Umsténden ver-
letzen und es darauf ankommen lassen,
dass er klagt. Bis dahin kann so viel Zeit
vergehen, dass man vielleicht doch et-
was findet, um das gegnerische Schutz-
recht zu Fall zu bringen. Ausserdem
kann man sich dann immer noch ver-
gleichen oder man betrachtet eine all-
failige Schadenersatzzahlung als Li-
zenzgebithr. Ein solches Verhalten ist
zwar kein Fair Play, aber es kann wie ein
einkalkuliertes Foul im Fussball wir-
ken,

Um vor einer Eingriffs- oder Verlet-
zungsklage moglichst sicher zu sein,
konnen der Patentinhaber oder sein
Wettbewerber in manchen Lindern ei-
nen Feststellungsantrag einbringen, in
welchem das Patentamt ersucht wird
festzustellen, ob eine bestimmte Umge-
hungsldsung oder Ausfithrungsform
(des Wettbewerbers) unter das Schutz-
recht (des Patentinhabers) fillt. Ein sol-
cher Feststellungsantrag spart Zeit und

Geld.

Macht es Sinn, Patente in Entwick-
lungslindern anzumelden?

Entwicklungslinder  haben, wie
schon oben erwihnt, den Wert des Pa-
tentes lange Zeit bestritten. Aber lassen
wir doch fiir einen Augenblick die Pra-
xis sprechen und nicht die Theorie: So
wie nur die praktischen Massnahmen
patentiert .werden konnen, die einen
Vorteil gegentiber dem bisherigen
Stand der Technik ergeben, ganz unab-
hiingig von der Theorie warum sie das
tun, so hat die freiheitliche Wirtschafts-
ordnung in der Praxis bewiesen, dass sie
mit der Verteidigung des Privateigen-
tums — und dazu gehort auch das geisti-
ge Eigentum ~ das grosste Wohlergehen
fir die Menschheit erarbeiten konnte.
Das haben auch die Entwicklungslin-
der beim Abschluss des Welthandelsab-
kommens erkannt, in dem sie die Prin-
zipien des Schutzes von geistigem Ei-
gentum im sog. TRIPS-Teil des Abkom-
mens anerkannt haben.

Wenn damit gelegentlich der eine
oder andere kleine Nachteil in Kauf ge-
nommen werden muss, so ist doch fest-
zuhalten, dass die Waagschale der Vor-
teile tief nach unten driickt. Missbriu-
che miissen natiirlich ausgeschaltet
werden, und wir sollten freiwillig etwas
tun - bevor wir von unliecbsamen Ent-
wicklungen iiberrollt werden —, um den
Lindern der Dritten Welt die Angst vor
dem Missbrauch zu nehmen, mit der sie
das ganze Prinzip des Patentwesens
aushohlen wollen.

Ich habe schon vor 20 Jahren léingere
Zeit in einer Arbeitsgruppe von For-
schungs- und Entwicklungschefs multi-
nationaler Unternehmen fiir die Ver-
einten Nationen mitarbeiten diirfen
und eine Lanze dafiir gebrochen, dass
die Entwicklungsldnder hier iiberzeugt
und eingebunden werden miissen. Hin-
ter der Verteidigung dieser Bastionen
milssen die Firmenleitung und die In-
dustrieverbiinde stehen. Es geht in letz-
ter Konsequenz um eine «politische»
Frage, deren Beantwortung die Zu-
kunft der Dritten Welt,damit aber auch
unsere eigene Zukunft beeinflussen
wird.



