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Abstract

Gegenstand dieser Bachelorarbeit sind die verschiedenen Strategien im Umgang mit
dem geistigen Eigentum eines Unternehmens. Dazu werden die Ausprigungen des
geistigen Eigentums, dessen Bedeutung bei der Umsetzung strategischer Uberlegungen
sowie die rechtlichen Hintergriinde aufgefiihrt. Der Ausgangspunkt in Bezug auf die
strategische Planung liegt bei dem wettbewerbsorientierten Positionierungsansatz, nach
dem die Strategie an eine Differenzierung, Kostenfiihrerschaft oder Spezialisierung
ausgerichtet ist. Es wird gezeigt, welchen Einfluss diese Ausgangssituation auf das IP-
Management hat. Von besonderer Bedeutung ist die Annahme, dass der Erfolg be-
triebswirtschaftlicher Uberlegungen mafBgeblich von der rechtskonformen Umsetzung
gepragt ist. Daher wurden diese konsequent in das relevante Rechtsgebiet eingebettet.
Dem Kernstiick der Arbeit liegt der Ansatz zugrunde, dass Strategien eine wichtige
Voraussetzung filir den langfristigen Erfolg eines Unternehmens bilden und dieser von
immateriellen Vermogenswerten maBigeblich beeinflusst wird. Eine wichtige Funktion
erfillen in diesem Zusammenhang gewerbliche Schutzrechte, mit deren Hilfe neue
Mirkte erschlossen und Nachahmungen abgewehrt werden konnen. Der Schwerpunkt
der Arbeit liegt auf Patenten und Gebrauchsmustern, da diese vorzugsweise zur
Sicherung wissensbasierter Wettbewerbsvorteile zur Anwendung kommen und strategi-
schen Analysen dienen. Als Handlungsalternative zum Schutz von Know-how wird
ausfiihrlich auf die Geheimhaltung eingegangen. Die Lizenzierung und der Verkauf sind
zwei bedeutende Auspragungen einer Verwertungsstrategie. Letztlich besteht auch die
Moglichkeit, Erkenntnisse gezielt zu veroffentlichen. Damit entféllt die Gefahr einer
Patentanmeldung durch den Wettbewerb, da die Erkenntnisse zum Stand Technik
werden.

Da die verschiedenen Handlungsoptionen derart unterschiedlich sind, sollten sie
schliissig zur Unternehmensstrategie sein. Weiterhin ist bei der Strategiewahl von
Bedeutung, dass diese aufeinander abgestimmt sein und stetig weiterverfolgt werden.
Methodisch wird auf verschiedene Portfolio-Analysen zuriickgegriffen und vereinfachte

Handlungsempfehlungen generiert.



Im Ergebnis ist es erst durch spezielle Kenntnisse iiber die Erscheinungsformen von
geistigem Eigentum moglich, dieses im Unternehmen aufzudecken und damit von
dessen Wert zu profitieren. Es zeigt sich, wie ein planvoller Umgang mit geistigem

Eigentum zu dem langfristigen Erfolg eines Unternehmens beitragt.

Schliisselwdrter: Geistiges Eigentum, Patente, IP-Management, Intellectual Property,

Gewerbliche Schutzrechte, immaterielles Vermogen, Geheimhaltung, Know-how,

Strategien, Immaterialgiiter

E-Mail-Adresse der Autorin: marlies.rauschenbach@googlemail.com
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1 Einfithrung in das Themengebiet
1.1 Problemstellung

In nahezu allen Bereichen eines Unternehmens verfiigen die Mitarbeiter {iber Kenntnis-
se und Erfahrungen, durch die beispielsweise Materialsammlungen, Erfindungen,
Designs, Fotografien oder Namen entstehen. Der englischsprachige Ausdruck Intellec-
tual Property (kurz IP) umfasst solche gedanklichen Schépfungen.' Dabei entspricht
diese international verbreitete Bezeichnung im Wesentlichen der deutschen Auffassung
des geistigen Eigentums. Demnach umfasst der Begriff ebenfalls kreative Leistungen.
Der Fokus liegt jedoch auf deren Rechten und Vermdgenswerten.” Aus diesem Grund
ist die Thematik dem Immaterialgiiterrecht zuzuordnen, was in der vorliegenden Arbeit
beriicksichtigt wird. Der Ausgangspunkt liegt jedoch bei den entstanden Informationen
und Ideen. Da diese fiir ein Unternehmen langfristige Erfolgspotenziale bilden, sollten
sie systematisch verwaltet und genutzt werden. Dazu ist es notwendig, Strategien zum
Umgang mit dem geistigen Eigentum zu entwickeln.” Der betriebswirtschaftliche
Strategiebegriff umfasst grundsatzliche Entscheidungen iiber die langfristige Ausrich-
tung eines Unternehmens. Mit dem Aufbau von Wettbewerbsvorteilen ist es dem
Unternehmen moglich, auf verdnderte Umweltbedingungen einzugehen und erfolgreich
am Markt zu bleiben.” Der Einfluss immaterieller Vermdgenswerte, worunter auch die
Innovationskraft, die Marktstellung und das Humankapital zdhlen, wird bei dem
Konzept der wertorientierten Unternehmensfithrung deutlich. Dabei liegt der Schwer-
punkt aller Aktivititen auf der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes,
gemessen am zukiinftigen Marktwert.” Das Potenzial wird durch den zielgerichteten
Aufbau des immateriellen Vermogens gesichert.’ Dabei ist die Erkenntnis von Bedeu-
tung, dass dessen Nutzung keiner Wertminderung unterliegt. Im Gegenteil: Die
Anwendung von Wissen fiihrt eher zu einer Erweiterung des Erfahrungshorizonts und
damit auch zu einer Wertsteigerung. Daher ist das [P-Management darauf ausgerichtet,

geistiges Eigentum aufzuspiiren und planvoll einzusetzen.

" Holland, 2007, S. X VIII

% Hoffmann/Richter, 2011, S. 17-19 und Wiebe, 2010, S. 18-22
3 Mittelstaedt, 2009, S. 7

* Kreikebaum, 1997, S. 19

3 Vallentin, 2009, S. 286-289

6 Stoi, 2003, S. 176



Gewerbliche Schutzrechte tragen zum Erhalt der Wettbewerbstihigkeit bei, indem neue
Mirkte erschlossen und Nachahmungen abgewehrt werden konnen. Aber auch die
Nutzung der Immaterialgiiterrechte als Erlosquelle fiihrt zu langfristigem Erfolg.
Dartiber hinaus eroffnen beispielsweise Patente weit mehr Handlungsoptionen. Mit
ihren flexiblen FEinsatzmoglichkeiten sind auch unerwartete Verdnderungen des
technischen Umfeldes abgesichert.” Die denkbaren Strategien werden in der vorliegen-
den Ausarbeitung ausfiihrlich dargestellt und analysiert. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf den rechtlichen Aspekten, die zu einer erfolgreichen Umsetzung der Strategien
berticksichtigt werden sollten. Es geht um die Frage, wie geistiges Eigentum zielgerich-
tet genutzt werden kann und welche gesetzlichen Bedingungen in diesem Kontext zu
beachten sind. Dazu werden die wirtschaftlichen Hintergriinde jeder moglichen
Strategie erldutert und die aktuelle Rechtslage einschlielich praxisrelevanter Besonder-
heiten dargestellt. Die Arbeit beabsichtigt, den Zusammenhang von dem Erfolg
betriebswirtschaftlicher Konzepte mit deren rechtskonformer Umsetzung zu verdeutli-

chen.

Ankniipfend an die Erlduterungen zur Planung lésst sich feststellen, dass der Prozess
von den Grundstrategien des Unternehmens bestimmt wird. An ihnen orientiert sich die
Vorgehensweise zur Nutzung des geistigen Eigentums. Eine innovative Strategieformu-
lierung 16st sich jedoch von standardisierten Erfolgsfaktoren und beinhaltet individuelle
Konzepte.® Daher ist der Umgang mit den Informationen zum GroBteil von Einzelent-
scheidungen geprigt. Die Aufgabe des Managements ist es, die einzelnen Tétigkeiten
auf die Unternchmensziele zu koordinieren.” Ahnlich dem Controlling umfasst das
strategische Management neben der Planung eine vorgelagerte Analyse der Informatio-
nen. Durch eine anschlieBende Kontrolle ist es mdglich, Abweichungen festzustellen
und bei Bedarf entsprechend einzugreifen.'® Nach Weissenberger-Eibl und Bierwisch''
beinhaltet das strategische IP-Management die Art und Weise, wie immaterielles

Vermogen identifiziert, gezielt erstellt und verwertet wird.

7 Cimoli/Coriat/Primi, 2009, S. 526 f.

¥ Heuskel, 1998, S. 443

° Hungenberg, 2004, S. 6 f.

!9 Kirsch/Roventa, 1983, S. 55 und Ziegenbein, 2007, S. 23-26
' Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 389



Die Schutzmdglichkeiten sind bei der Verwertung von besonderer Bedeutung, da
Wettbewerber, zumindest voriibergehend, von der Nutzung neuen Wissens ausgeschlos-
sen werden konnen.'> Dies erleichtert den Zutritt auf neue Mirkte, erweitert den
Kundenkreis und fiihrt zu hdheren Gewinnmargen.”> Eine wichtige Voraussetzung fiir
diesen wirtschaftlichen Erfolg ist nach Brockhoff** das Vorhandensein eines tatsichli-
chen Nutzens. Dass die Verwender oder Konsumenten von dem innovativen Produkt
profitieren, muss zusétzlich durch das Marketing kommuniziert werden. Der Innovati-
onserfolg wird letztlich auch von Marken beeinflusst, da die Konsumenten beispiels-
weise bei einem positiven Imagetransfer schneller auf die Einfithrung eines neuen

: 1
Produktes reagieren.'’

In Bezug auf die gewerblichen Schutzrechte werden in der vorliegenden Arbeit Patente
und Gebrauchsmuster vertieft. Die Griinde konnen den Erlduterungen zu der Bedeutung

von Schutzrechten entnommen werden.

1.2 Voriiberlegungen zur strategischen Planung
1.2.1 Der Ansatz bei einer Differenzierung

Bevor auf die Besonderheiten der einzelnen Strategien eingegangen wird, ist zundchst
eine grundsdtzliche Betrachtung der Handlungsmoglichkeiten vorzunehmen. Als
Ausgangspunkt der strategischen Planung hat sich der wettbewerbsorientierte Positio-
nierungsansatz nach Porter'® durchgesetzt. Demnach ist die Strategie fiir einzelne
Produktgruppen entweder an das Ziel der Kostenfiihrerschaft auszurichten oder eine
Differenzierung anzustreben. Auf riickldufigen Mérkten konnen Wettbewerbsvorteile
auch durch eine Spezialisierung in Nischenprodukte erreicht werden. Der Zusammen-
hang dieser grundlegenden Ausrichtung mit dem weiteren Vorgehen im IP-Bereich soll
zundchst an dem Beispiel einer Differenzierungsstrategie verdeutlicht werden. Im Fokus
steht der Aufbau eines Wettbewerbsvorteils durch besondere Leistungsmerkmale wie

zeitliche Vorspriinge, gute Qualitit oder Serviceleistungen. Mit dem zusétzlich geschaf-

'2 Ernst, 2002, S. 295

" Spielkamp/Rammer, 2007, S. 313
' Brockhoff, 2006, S. 151

15 Sattler, 1998, S. 317 f.

' Porter, 1998, S. 35-46



fenen Wert lassen sich hohere Preise erzielen. Wichtige Voraussetzung ist der Aufbau
von festen Kundenbindungen. An dieser Stelle setzen Forschungs- und Entwicklungsak-
tivitdten sowie Produktinnovationen an: Mit Verbesserungen lassen sich Kundenprob-
leme 16sen, Entwicklungen werden dem technischen Fortschritt gerecht und entsprechen
den steigenden Anspriichen der Abnehmer.!” Die Positionierung auf Erfolg verspre-
chenden Mirkten wird somit begiinstigt. Es liegt also nahe, aus der Grundstrategie
,Differenzierung® Forschungs- und Entwicklungsprojekte abzuleiten, die auf eine
technologische Fiihrerschaft abgestellt sind oder zumindest auf bereits vorhandenen
Technologien aufbauen. Das dabei gesammelte Know-how erfordert einen planvollen
Umgang in Richtung der Grundstrategie. An dem gewdhlten Beispiel bendtigt das
Unternehmen die Ergebnisse der Entwicklungstétigkeiten selbst, um die angestrebte
Positionierung erreichen zu konnen. MaBBnahmen zum Schutz des geistigen Eigentums
sind in diesem Fall unentbehrlich, damit die aufgebauten Wettbewerbsvorteile erhalten
bleiben konnen. Die Patentierung ist eine naheliegende Moglichkeit, sofern sich die
Ideen in einem Produkt oder Verfahren niederschlagen und die Schutzvoraussetzungen

erfullt sind.

Mit dem damit verbunden Priifverfahren entstehen nicht unerhebliche Kosten, sodass
die gewihlte Richtung auch konsequent weiterverfolgt werden sollte. Dazu gehort die
Uberlegung, welche Linder fiir das Produkt relevant sind. Oftmals ist es notwendig, den
Schutz international zu erweitern. Dariiber hinaus sind mit der Patentierung Risiken
verbunden, die im Vorfeld ebenfalls beriicksichtigt werden sollten. So kann innerhalb
von drei Monaten nach der Veroffentlichung das Patent durch Einspruch wegen den in
§ 21 genannten Griinden widerrufen werden. Ein riickwirkender Wegfall aufgrund
materiell rechtlicher Méngel ist demnach nicht ausgeschlossen. Die bis dahin angefalle-

nen Kosten werden nicht zuriickerstattet.'®

Damit wird deutlich, dass die Entscheidung zu einer Patentanmeldung neben den
anspruchsvollen Schutzrechtsvoraussetzungen auch von weiteren Faktoren abhéngig ist.

Insofern stellt sich regelméBig die Frage, ob Alternativen bestehen und welche Mog-

17 Ehrmann, 2002, S. 213 ff. und S. 230
18 KraBer, 2009, S. 609-621



lichkeiten situationsbedingt sinnvoll sind. Das IP-Management beschéftigt sich mit

diesen Abwigungsprozessen.

1.2.2 Der Ansatz bei einer Kostenfiihrerschaft

Auf der anderen Seite kann der Einfluss einer Grundstrategie auf die abgeleiteten
Handlungsempfehlungen im IP-Bereich am Beispiel der Kostenfiihrerschaft verdeutlicht
werden. In diesem Fall wird angestrebt, die giinstigsten Preise auf dem Markt anzubie-
ten und damit eine gro3e Menge abzusetzen. Das Konzept wird auf den Erkenntnissen
der Erfahrungskurve gestiitzt, nach dem die Stiickkosten mit zunehmender Produkti-
onsmenge sinken. Somit lassen sich auch mit dieser Strategie Gewinne erwirtschaften.
An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen Bogen zu Portfolio-Analysen zu spannen, die fiir
die Planung selbststindiger Unternehmensteile von groer Bedeutung sind. Dabei wird
die Positionierung hinsichtlich des Absatzmarktes mithilfe einer Matrix'® visualisiert.
Daraus lassen sich stark vereinfachte Grundstrategieempfehlungen ableiten. Abhéngig
von dem gewdhlten Konzept, flieBen Ergebnisse aus einer internen Stirken- und
Schwichenanalyse sowie einer marktorientierten Chancen- und Risikoanalyse ein. Die
gegenwirtige Situation und erwartete Entwicklungen werden somit beriicksichtigt. Bei
allen Modellen wird die Ausgewogenheit des Portfolios angestrebt, damit neue Projekte
mit Mitteln aus reifen Produkten finanziert werden konnen. Zusammenfassend empfeh-
len sich Abschdpfung und Desinvestition nach dem BCG-Konzept bei einem geringen
Marktwachstum mit geringem oder hohem relativen Marktanteil. Das McKinsey-
Konzept leitet dies bei niedriger bis mittlerer Marktattraktivitit und relativen Wettbe-
werbsvorteilen ab. Ebenso fiihrt eine ungiinstige Wettbewerbsposition am Ende der
Produktlebensphase nach den Uberlegungen von Arthur D. Little zu Abschdpfungen bis
hin zur Liquidation. Dabei wird jedoch nicht beachtet, ob der Unternehmenswert

zuriickgehen konnte. >

Tendenziell sind fiir diese Positionierungen niedrige Preise typisch. Insofern ldsst sich
ein Zusammenhang der Konzepte feststellen. Als Konsequenz sind fiir Produkte aus

diesem Bereich kaum noch Entwicklungstétigkeiten notwendig. Anstelle der Technolo-

' Alle Portfolios sind im Anhang grafisch skizziert.
2 Details zu den Konzepten z. B. in Hungenberg, 2006, S. 453-501



giefiihrung wird eine Imitationsstrategie verfolgt. Um dabei keine Schutzrechtsverlet-
zungen zu begehen, ist diese von einer defensiven Vorgehensweise gekennzeichnet. Es
ist nicht mit steigenden Absatzmoglichkeiten auf dem Markt zu rechnen und das
Produkt befindet sich in der Endphase. Damit entstechen neue Ideen nur begrenzt,
weshalb die Frage nach dem Umgang innovativer Leistungen eher unbedeutend ist.
Vielmehr steht im Vordergrund, wie vorhandenes Know-how oder eingetragene
Schutzrechte sinnvoll verwertet werden konnen. Dabei ist entscheidend, ob die Produk-
te weiterhin das Sortiment abrunden oder zukiinftig abgestoBen werden sollen. Insbe-
sondere die Lizenzierung oder der Verkauf einzelner Komponenten des geistigen

Eigentums sind relevante Optionen fiir diese Ausgangssituation.

Allerdings soll an dieser Stelle nicht vorenthalten werden, wie sich Innovationen auch
am Ende eines Produktlebezyklus® begriinden lassen. Wenn es gelingt, ein kostengiins-
tigeres Produktionsverfahren zu entwickeln, kann sich der bestehende Preisdruck fiir
das Unternehmen 16sen. Durch die Eintragung eines Patents wire dann nur der Inhaber
zur Benutzung berechtigt. Die Wettbewerber miissten weiterhin mit hoheren Herstell-
kosten produzieren.”’ Im Rahmen der Ausarbeitung wird jedoch auch aufgezeigt, wie

ein solches Verfahren alternativ geschiitzt werden konnte.

2 Know-how
2.1 Begriffsdefinition

Im weiteren Verlauf der Ausarbeitung wird deutlich, unter welchen Umstdnden
Informationen nicht der Offentlichkeit zuginglich gemacht werden sollten. Um die
Ausgestaltung einer solchen Geheimhaltungsstrategie zu vertiefen, ist zunédchst die
Betrachtung der rechtlichen Ausgangsbedingungen erforderlich. Der Gegenstand dieser
Strategie ist Know-how, welches aus verschiedenen Rechtsnormen abgeleitet werden
kann. So verpflichtet Art. 39 Abs. 1 TRIPS den deutschen Staat zum Schutz von
Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen.”” Eine erste Voraussetzung, damit die Informati-
onen mit lhrer Entstehung gesetzlich geschiitzt sind, ist ihre Nichtoffenkundigkeit.

Dabei ist entscheidend, dass sie unter dem ausdriicklichen oder konkludenten Hinweis

! Neuburger, 2005, S. 16 f.
2 Mayer, 2011, S. 884



auf Vertraulichkeit nur einem begrenzten Personenkreis bekannt gemacht werden. Dies
findet sich in Art. 39 Abs. 2a TRIPS wieder, in dem leicht zugéngliche und allgemein
bekannte Informationen vom Know-how-Schutz ausgenommen sind. Dazu gehoren
auch durch Reverse Engineering erlangte Kenntnisse, da sie sich mit wenig Aufwand
erschlieBen lassen.” Des Weiteren miissen die Geheimnisse im Zusammenhang mit
dem Unternehmen stehen. Wird ein Wettbewerbsvorteil durch Know-how erlangt,
besteht der Wert dieser Informationen gerade deshalb, weil sie lediglich dem Unter-
nehmen bekannt sind. Aus dieser Tatsache heraus kann der Wettbewerbsvorsprung
allein mit der Geheimhaltung erhalten bleiben.”* Insofern wird das Vorliegen einer
weiteren Voraussetzung, ndmlich der Nichtoffenbarungswille, grundsétzlich vermutet.
Das weiterhin notwendige Interesse an der Geheimhaltung besteht, wenn mit der
Offenbarung des Wissens wirtschaftliche Nachteile fiir das Unternehmen verbunden
sind.” Dies trifft zu, wenn der Wettbewerb beeinflusst*® oder ein Schaden verursacht

. 2
wird.”’

Wie Mayer28 in seinem Aufsatz feststellt, ist jedoch nicht alles, was von einem Unter-
nehmen geheim gehalten wird, ein Unternehmensgeheimnis. Vielmehr miissen alle vier

genannten Merkmale vorliegen.

2.2 Abwigungskriterien einer Geheimhaltungsstrategie
221 Die Geheimhaltung als Alternative zu gewerblichen Schutzrechten

Die Geheimhaltung ist eine faktische Schutzmafnahme mit dem Ziel, unerwiinschten
Wissenstransfer zu verhindern.”” Dies kann aus unterschiedlichen Griinden beabsichtigt
werden. In einigen Situationen ist es ratsam, Informationen dauerhaft geheim zu halten.
Dies trifft insbesondere zu, wenn sie den Wettbewerbern verwehrt werden sollen.*
Neue Erfindungen kénnen den konkurrierenden Unternehmen ein Hinweis auf die

Entwicklungsrichtung geben und damit zeitliche Vorspriinge relativieren. Wird der

# Westermann, 2007, S. 10-12

* Enders, 2012, S. 27

# BGH-Urteil v. 01.07.1960, I ZR 72/59 in: GRUR 1961, S. 43

2 Ann, 2007, S. 42

2" BGH-Urteil v. 10.05.1995, StR 764/94, Rn 11 f., in: BGHSt 41, S. 140
¥ Mayer, 2011, S. 888

? Ernst, 2002, S. 298

3% Holland, 2007, S. 10



technische Fortschritt offensichtlich, konnte dies den Wertverlust eigener Patente
verursachen.’’ Aber auch das Risiko der Umgehungserfindung spricht fiir das Vorent-
halten von Informationen. Dabei nutzen die Wettbewerber verdffentlichte Details,
sodass ein abgedndertes Produkt entsteht. Dieses greift auf das geistige Eigentum

. 2
anderer zuriick, ohne deren Rechte zu verletzen.’

Schlagen sich die Ideen in einem Produkt oder Verfahren nieder, liegt es zunachst nahe,
ein Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden. Im Hinblick auf das oben erlduterte
Interesse, die Informationen geheim zu halten, ist dieser Schutz gerade nicht geeignet.
Mit der gesetzlich vorgesehenen Veroffentlichung erlangen die Wettbewerber Kenntnis-
se iiber die Erfindung.”® Sie wird vom DPMA gemiB § 31 Abs. 2 Nr. 2 und § 32 PatG
spétestens 18 Monate nach der Anmeldung durch Herausgabe der Offenlegungs- und
Patentschrift publiziert bzw. entsprechend § 8 GebrMG nach drei bis vier Monaten bei

Gebrauchsmustern.

Allerdings ist der Verzicht auf gewerbliche Schutzrechte nur sinnvoll, wenn das
Produkt von einem Wettbewerber nicht einfach zerlegt und nachgebaut werden kann, d.
h. Reverse Engineering nicht oder nur schwer mdglich ist. Diese Handlungen fiithren zu
wirtschaftlichen Nachteilen und sind ohne entsprechende Schutzrechte kaum abzuweh-
ren. Zwar sind die innerbetrieblichen Ablidufe neben den Mitarbeitern auch externen
Partnern bekannt, da die Kunden und Lieferanten zunehmend in den Wertschopfungs-
prozess eingebunden werden. Dennoch ist ein innerbetriebliches Verfahren im Ver-
gleich zu Produktentwicklungen nicht so leicht herauszufinden, sodass die Strategie der

Geheimhaltung hiufig bei Prozessinnovationen zum Einsatz kommt.**

Bei der Abwégung zwischen Geheimhaltung und Patentierung ist weiterhin die Linge
des Produktlebenszyklus‘ von Bedeutung. Nach § 58 Abs. 1 PatG treten die gesetzli-
chen Wirkungen des Patents ein, wenn die Erteilung verdffentlicht wurde. Ist der

Zeitraum von der Markteinfiihrung bis zur Degeneration eines Produktes kiirzer als das

31 Westermann, 2007, S. 36

32 Ziegenbein, 2007, S. 317

3 Eine Ausnahme besteht bei Staatsgeheimnissen, §§ 50, 54 und 31 Abs. 5 PatG sowie § 9 GebrMG
* Ernst, 2002, S. 300 f.



eigentliche Priifungsverfahren, sollte die Geheimhaltung vorgezogen werden. Das
Innovationstempo ist oftmals von der Branche gekennzeichnet. Die Moglichkeit,
anderen die Benutzung der Erfindung zu verbieten, wére in der Phase des Nachfrage-
riickgangs aufgrund neuer Produktkonzepte nicht besonders wertvoll. Liegt jedoch eine
Technologie zugrunde, mit der das Produkt weiterentwickelt oder an einen neuen
Verwendungszweck angepasst wird, ist der gesamte Zeitraum heranzuzichen.” Als
Alternative zum Patent konnte auch ein Gebrauchsmuster angemeldet werden. Dieses

ist in der Regel innerhalb eines kiirzeren Zeitraums zu erwirken.

Ein Risiko der Geheimhaltung schutzfihiger Erfindungen sollte letztlich immer
beriicksichtigt werden: Mit der Anmeldung eines Patents durch die Wettbewerber wird
die eigene Nutzung eingeschrinkt oder unmoglich. Die Tatsache, dass eine Erfindung
von zwei verschiedenen Personen entwickelt wird, ohne eine entsprechende Absprache
getroffen zu haben, wird als Parallelerfindung bezeichnet. In diesem Fall steht das Recht
auf das Patent dem ersten Anmelder zu.*® Entsprechend der Sperrwirkung des § 12 PatG
kann die Erfindung von dem Parallelerfinder jedoch weiter genutzt werden, obwohl das
Patent einem anderen erteilt wird. Mit diesem Hintergrundwissen wirkt sich die
Geheimhaltung in dieser Situation nicht nachteilig aus. Voraussetzung ist allerdings,
dass die tatsichliche Benutzung der Erfindung vor der Patentanmeldung mindestens

vorbereitet wurde.

2.2.2 Weitere Motive der Geheimhaltung

Wihrend die bisherigen Uberlegungen auf die grundsitzliche Entscheidung zur
Geheimhaltungsstrategie bezogen waren, soll im Folgenden auf die voriibergehende
Notwendigkeit eingegangen werden. Bestimmte Informationen sind bereits mit ihrer
Entstehung vertraulich, flieBen jedoch erst zu einem spéteren Zeitpunkt in die erfinderi-
sche Tatigkeit ein. Bis daraus beispielsweise ein patentgeschiitztes Produkt entstanden
ist, besteht fiir die zugrunde liegenden Informationen unzweifelhaft ein Geheimhal-
tungsinteresse. In diesem Zusammenhang tritt hdufig die Frage auf, ob die Anmeldung

frithzeitig erfolgen sollte oder ob vorerst aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich der

35 Fischer, 2001, S. 9-11
36 KrafBer, 2009, S. 5
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Verwertungsabsichten abzuwarten ist. Im Allgemeinen wird zur Sicherung des Priori-
tiatsdatums eine moglichst friihe Anmeldung empfohlen, da die Wettbewerber in vielen
Branchen zeitgleich an identischen Entwicklungen arbeiten und es fiir die Patentertei-
lung auf jeden Tag ankommt. Des Weiteren ist die Erfindung in einem jungen Entwick-
lungsstadium eher konzeptioneller Art und der Blick noch nicht auf enge Anwendungen
fokussiert.”” Wenn die Erfindung verbessert wird oder eine weitere abgewandelte
Erfindung entsteht, kann ein Zusatzpatent angemeldet werden (§ 16 PatG). Dies ist bis
zu 18 Monate nach der Anmeldung des Hauptpatents moglich. Allerdings muss ein
Zusatzverhiltnis vorliegen, d. h. die neue oder verbesserte Erfindung hitte in das
Hauptpatent als Unter- oder Nebenanspruch aufgenommen werden konnen. Der Vorteil
gegeniiber einer inneren Prioritit liegt darin, dass keine zusitzliche Jahresgebiihr fillig
wird (§ 17 Abs. 2 S. 1 PatG) und es unerheblich ist, ob das Hauptpatent selbst eine

Prioritit beansprucht hat.*®

Viele immaterielle Vermdgenswerte erfiillen von vornherein nicht die Voraussetzungen,
um von gewerblichen Schutzrechten oder durch das Urheberrecht erfasst zu sein. Des
Weiteren bezieht sich Know-how nicht nur auf technische Unternehmensgeheimnisse,
sondern es werden auch betriebswirtschaftliche Informationen anerkannt. Als Beispiele
konnen Kunden- und Lieferantenlisten, Produktionsmethoden oder Arbeitsablaufe
aufgezdhlt werden. Da auch die Weitergabe dieser wissensbasierten Ergebnisse fiir
Unternehmen mit erheblichen Nachteilen verbunden sein kann, ist die Geheimhaltung in
diesem Bereich ein wichtiges Schutzinstrument. Insbesondere bei ausscheidenden
Mitarbeitern besteht die Gefahr, dass vertrauliche Informationen an ein konkurrierendes
Unternehmen weitergegeben oder fiir die eigene unternehmerische Tatigkeit genutzt

werden.*’

2.3 Schutzmafinahmen im Unternehmen

Die Geheimhaltungsstrategie wird im Unternehmen durch vorbeugende Mafinahmen
umgesetzt. Damit kann der ungewollte Wissenstransfer unterbunden werden. Zunédchst

ist es notwendig, die relevanten Informationen zu identifizieren und einer Schutzklasse

7 Ernst, 2002, S. 311
38 Krafer, 2009, S. 513
%% Holland, 2007, S. 10
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zuzuordnen. Alle in diesem Zusammenhang benétigten Unterlagen sollten entsprechend
gekennzeichnet sein, um die Mitarbeiter fiir den verantwortungsvollen Umgang zu
sensibilisieren. Da die Offenkundigkeit von Informationen gesetzliche Schutzmecha-
nismen aushebelt, ist der Mitwisserkreis zu beschranken. Nicht bendtigte Aufzeichnun-
gen sind fachgerecht zu vernichten. Bei elektronischen Dokumenten sollte auf die
regelméBige Aktualisierung geeigneter Passworter geachtet werden. Ein Kopierschutz
und sichere Ubertragungswege sind ebenfalls notwendig. Weiterhin ist es sinnvoll,
Regelungen fiir den kontrollierten Zutritt zu treffen. Dies gilt insbesondere bei Be-
triebsbesichtigungen. Ein Fotografierverbot auf den Flachen der F. u. E. kann der
ungewollten Entnahme des in den Modellen und Zeichnungen verkorperten Wissens

- 40
entgegen wirken.

Die Vorkehrungen zur Verringerung des bei den Mitarbeitern liegenden Risikos
beginnen bereits mit dem Eintritt in das Unternehmen. Ein Eingangsgesprich ist dazu
geeignet, auf die Notenwendigkeit zum verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen
Informationen hinzuweisen. Es umfasst auch die Darstellung der schiitzenswerten
Informationen nach ihrem grundsitzlichen Wesen sowie deren sicheren Handhabung.
Mit spéteren miindlichen oder schriftlichen Erinnerungen sowie regelméfigen Schulun-
gen bleibt Verantwortungsbewusstsein erhalten. Eine Schutzordnung mit allgemeinen
Verhaltensregeln dokumentiert die angestrebten Maflnahmen und unterstreicht deren
Bedeutung. Sie konnte die Art der relevanten Informationen mit ihren Schutzklassen
beinhalten sowie den unternehmensinternen Umgang einschlielich der Rolle von
Mitarbeitern und Geschéftspartnern. Vor dem Austritt eines Mitarbeiters oder vor der
Beendigung einer Zusammenarbeit sollten die zuginglich gewordenen Informationen in
einer Abschlussbesprechung erdrtert und dokumentiert werden. Damit konnen sich
Hinweise auf unbefugt verschaffte oder gesicherte Informationen ergeben. Zugleich

besteht die Moglichkeit, an die fortbestehende Schweigepflicht zu erinnern.*!

Die MaBnahmen zur Geheimhaltung betrieblicher Informationen iiberschneiden sich

teilweise mit den Empfehlungen zur Umsetzung des Datenschutzes.*” Dies bedeutet

0 Michaeli, 2006, S. 461 f.
4 Westermann, 2007, S. 44-46
2 7. B. Eul, 2010, S. 325 f.
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jedoch nicht, dass ein identischer Zweck verfolgt wird. Das Ziel des Datenschutzes
ergibt sich aus § 1 Abs. 1 BDGS. Es besteht darin, den Missbrauch personenbezogener
Daten zu verhindern, damit die dahinter stehenden natiirlichen Personen nicht beein-
trachtigt werden. Da die Frage personlicher Schutzinteressen nicht Gegenstand der

vorliegenden Arbeit ist, wird auf die Besonderheiten des Datenschutzes nicht weiter

eingegangen.
3 Rechtliche Ausgestaltung der Geheimhaltung
3.1 Verschwiegenheitspflichten

Ist der Austausch sensibler Informationen notwendig, ergibt sich eine gesetzliche
Vertraulichkeitspflicht nach § 241 Abs. 2 BGB und dem Grundsatz von Treu und
Glauben (§ 242 BGB).” Dazu muss zwischen den Parteien ein Schuldverhiltnis
vorliegen. Der Vertrag ist eine klassische Gestaltungsform rechtsgeschéftlich begriinde-
ter Schuldverhiltnisse und kommt in Unternehmen vielfach zum Einsatz. Aber auch im
Rahmen einer Vertragsanbahnung kann ein gesetzliches Schuldverhiltnis geméf § 311
Abs. 2 BGB entstehen. So wird mit dem Abschluss eines Kaufvertrags die Geschéftsbe-
ziehung zu Lieferanten begriindet, der Arbeitsvertrag kennzeichnet das Verhéltnis zu
den Mitarbeitern und auch bei Kooperationen wird meist ein Vertrag geschlossen.
Damit sind die typischen Geschéftsbeziehungen von den genannten Regelungen erfasst.
In beiden Fillen ist die Pflicht zur Riicksichtnahme fiir die Umsetzung der Geheimhal-
tungsstrategie relevant. Sie beinhaltet den sorgfiltigen Umgang mit den Rechten,
Rechtsgiitern und Interessen der anderen Vertragspartei, um Schadigungen zu vermei-
den. Darin ist auch das Vermdgen als solches eingeschlossen.* Der Grundsatz von Treu
und Glauben bezieht sich auf eine zuverlédssige, aufrichtige und riicksichtsvolle Haltung
einschlieBlich des damit zusammenhingenden Vertrauens.”> Dies wird von den
Mitarbeitern erreicht, indem sie die Ziele des Arbeitgebers fordern und unterstiitzten.
Wie bereits erwidhnt, besteht beim Personal ein besonderes Risiko hinsichtlich der
Geheimhaltung vertraulicher Informationen. Insofern kommt dem Arbeitsvertrag als

Grundlage der Verschwiegenheitspflicht eine besondere Bedeutung zu. Nicht eindeutig

2 Westermann, 2007, S. 80
* Schulze, 2009, S. 232, Rdnr. 5
* Schulze, 2009, S. 239, Rdnr. 12
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geklart ist, ob die Regelungen auch ein Nachwirken tiber die Vertragsbeziechung hinaus
begriinden. Grundsétzlich endet die Verschwiegenheitspflicht mit dem Arbeitsverhalt-
nis. Das erworbene Wissen kann somit nach der Beschéftigung zu eigenem Nutzen
verwendet werden. Nur flir einzelne, konkret bezeichnete Geschéftsgeheimnisse bleibt
die Pflicht bestehen.*® Damit wird deutlich, welchen Nutzen ein Abschlussgesprich vor

Austreten eines Mitarbeiters hat.

Fiir bestimmte Personengruppen bestehen explizite Sorgfaltspflichten aufgrund
gesetzlicher Regelungen. Diese schlieen die Verschwiegenheit nach dem gleichen
Prinzip wie die bereits erlduterte Riicksichtspflicht ein. Es bestehen auch konkrete
Vorschriften liber die Wahrung der Unternehmensgeheimnisse. Beispielhaft soll hier der
Handelsvertreter herangezogen werden. So ist dieser nach § 86 Abs. 1 HGB verpflich-
tet, das Interesse des Unternehmens wahrzunehmen. Eine konkrete Verpflichtung zur
Verschwiegenheit ist in § 90 HGB verankert. Zu den relevanten Personenkreisen
gehoren weiterhin Geschéiftsfithrer, Vorstidnde, Aufsichtsratsmitglieder, Handelsvertre-

ter, Angehorige des Betriebsrats sowie Wirtschaftspriifer.

3.2 Vertragliche Erginzung

Die Vertraulichkeitspflicht kann daneben auch vertraglich vereinbart werden. Mit dieser
Geheimhaltungsvereinbarung wird die konsequente Vorgehensweise bei der Umsetzung
vorbeugender Maflnahmen betont. Sie dient auch der Konkretisierung sensibler
Informationen. Da es meist problematisch ist, einen entstanden Schaden durch die
Weitergabe von vertraulichen Informationen nachzuweisen, ist die Festlegung einer
Vertragsstrafe entsprechend §§ 339 ff. BGB sinnvoll. Wird die Verpflichtung zur
Verschwiegenheit verletzt, ist ein bestimmter Geldbetrag zu entrichten, ohne dass
hierfiir ein Schadensnachweis notwendig ist. Auf diesem Weg wird ein Mindestschaden
abgegolten. Damit entfdllt auch die Schwierigkeit, die Schadenshdohe feststellen zu
miissen. In erster Linie wirkt die Vertragsstrafe allerdings als Druckmittel zur Erfiillung

der Geheimhaltung. Sie ist insofern zukunftsorientiert. Die Hohe richtet sich nach der

* BAG-Urt. v. 19.05.1998, 9 AZR 394/97, Rdnr. 22-24, in: NJW, 1999, S. 2062 (2062)
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Art der Informationen und dem Verletzungsrisiko. Mit dieser Option werden die

gesetzlichen Schadensersatzanspriiche nicht aushebelt.*’

Das Instrument der Geheimhaltungsvereinbarung kommt hédufig in einem vorvertragli-
chen Stadium zum Einsatz. Fiir das [P-Management sind insbesondere die Verhandlun-
gen im Rahmen eines geplanten Projektes der F. u. E. relevant. Denn nur durch einen
vorherigen Informationsaustausch konnen die Kooperationspartner den Stand des
technischen Wissens abgleichen und einschitzen, ob die gemeinsame Entwicklung
wirtschaftlich sinnvoll ist.*® Dabei besteht oftmals die Gefahr, zu viele Informationen
preiszugeben. Insofern ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld mit der Frage zu beschéf-
tigen, wie viel Know-how fiir die Aufgabenstellung tatsidchlich notwendig ist. Die

Weitergabe der Informationen sollte sich bewusst nur auf diese beschrinken.*

In Bezug auf die Mitarbeiter ist es moglich, eine entsprechende Geheimhaltungsklausel
in den Arbeitsvertrag zu integrieren. Auch diese Verschwiegenheitsverpflichtung dient
vorrangig dazu, die Aufmerksamkeit des Personals auf den verantwortungsvollen
Umgang mit vertraulichen Informationen zu lenken. Eine weitere wichtige Eigenschaft
ist die zeitliche Erweiterung der Verschwiegenheitspflicht iiber das Dienstverhéltnis
hinaus. Es kann festgehalten werden, dass die Mitarbeiter geeignete Vorsichtsmafinah-

men treffen, um die unbefugte Weitergabe oder Verwendung zu verhindern.”’

AbschlieBend soll noch einmal hervorgehoben werden, dass die vertragliche Ver-
schwiegenheitspflicht vorbeugend zur Anwendung kommt. Entscheidend ist die
kontrollierte Geheimhaltung vertraulicher Informationen; und zwar iiberwiegend aus
wirtschaftlichen Griinden. Daneben ist sie notwendig, um den gesetzlichen Know-how-
Schutz beanspruchen zu konnen. Dieser setzt die Nichtoffenkundigkeit der Informatio-
nen voraus, welche durch die Geheimhaltungsvereinbarung bewahrt werden kann.”' Die

Vereinbarung dient nicht dazu, eine rechtswidrige Nutzung nachzuweisen.

7 Sinewe, 2010, S 29

* Gempe, 2008, S. 23

* Wengenroth, 2006, S. 22

%0 Rabe, 2011, S. 50

S' BGH-Urt. v. 06.02.2002, X ZR 215/00, Rdnr. 26 und 33, in: GRUR 2002, S. 609 (612 f.)
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3.3 Wettbewerbsverbote

Wettbewerbsverbote beziehen sich auf vertrauliche Informationen, die eher beildufig im
Gedéchtnis bleiben. Da sie nicht bewusst weitergegeben oder verwertet werden, ist nur

diese Art des Schutzes geeignet.

Wihrend des Beschiftigungsverhiltnisses ist es Mitarbeitern nach § 60 f. HGB ohne die
Einwilligung des Arbeitgebers untersagt, ein eigenes Handelsgewerbe zu betreiben, das
in den Geschifts- und Marktbereich des Arbeitgebers fillt.”> Aufgrund der in Art. 12
Abs. 1 GG festgelegten Berufsfreiheit sind sonstige berufliche Nebentétigkeiten erlaubt,
solange der Mitarbeiter die Pflichten aus dem Arbeitsverhéltnis erfiillen kann. Das
Schutzinteresse des Arbeitgebers wird damit in ausreichendem MalBl bewirkt. Die
Regelung greift jedoch nur fiir Arbeitnehmer. Dazu gehoren Personen, die mit einer
personlichen Abhéngigkeit zur Arbeitsleistung verpflichtet sind, der ein privatrechtli-
cher Vertrag zugrunde liegt.” Fiir selbststindige Handelsvertreter und Gesellschafter
fithren spezielle Regelungen zu einem Wettbewerbsverbot. § 86 Abs. 1 HGB untersagt
Absatzmittlern, Wettbewerber mit gleichartigen Produkten oder Kunden zu betreuen.
Die §§ 112 f., 161 Abs. 1 HGB betreffen Gesellschafter und geschiftsfiihrende Gesell-

schafter einer Personengesellschaft.

Fiir die Zeit nach dem Arbeitsverhdltnis kann gemiB3 § 110 GewO ein vertragliches
Wettbewerbsverbot vereinbart werden. Die §§ 74 bis 75f HGB geltend entsprechend.
Demnach ist die Schriftform erforderlich. Dem Mitarbeiter kann die konkurrierende
Nebentdtigkeit hochstens fiir zwei Jahre untersagt werden. In dieser Zeit ist eine
Entschddigung zu zahlen. Bezogen auf jedes Jahr des Verbots muss die Hohe der
Entschiddigung mindestens der Halfte des letzten Entgelts entsprechen. Weitere
Einkiinfte werden anteilig angerechnet. Bei einer betriebsbedingten oder auBerordentli-
chen Kiindigung nach § 626 BGB ist die Auflosung des Wettbewerbsverbots innerhalb
von einem Monat mdglich. Dies trifft jedoch nicht zu, wenn das Entgelt flir die Dauer

des Wettbewerbsverbots weitergezahlt wird. Fiir den Arbeitgeber besteht die Option,

32 Boden, 2005, S. 96
3 Vogelsang, 2011, S. 46 Rdnr. 7



16

nach dem ersten Jahr auf das Wettbewerbsverbot zu verzichten. Damit wird er auch von

der Entschidigungspflicht befreit.>*

Vertragliche Regelungen, die Geschéftsfiihrer oder Vorstandsmitglieder betreffen, sind
weitestgehend zu den oben erlduterten Bedingungen zu treffen. Andernfalls besteht die
Gefahr der Nichtigkeit im Rahmen des § 138 BGB. In diesem Zusammenhang koénnen
beispielsweise Laufzeiten von iiber zwei Jahren gemél3 § 139 BGB gekiirzt werden. Ein
weiterer Unterschied liegt in der Entbehrlichkeit einer Entschiddigung. Fiir Handelsver-
treter gelten die Schutzvorschriften des § 90a HGB. Dabei sind der Kundenkreis und die
Produktgruppen der vergangenen zwei Jahre relevant. Die Entschiddigung ist im

Regelfall mit dem Vertragsende fillig.”

34 Verbotshandlungen

Im Folgenden wird kurz darauf eingegangen, welche Handlungen grundsétzlich im

Umgang mit vertraulichen Informationen verboten sind.

Aufgrund der gesetzlichen Regelungen zum Wettbewerbsrecht ist es aullenstehenden
Personen untersagt, sich Know-how-geschiitzte Informationen zu verschaffen oder zu
sichern (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWQG). Eine Verbotshandlung stellt nach § 17 UWG das
Mitteilen von Betriebs- und Geschéftsgeheimnissen durch Beschiftigte, Geschéfts-
partner und einbezogene Kunden dar. Aus dem zweiten Absatz wird ersichtlich, dass
auch die Verwertung der Informationen darin eingeschlossen ist. Dabei ist zu beriick-
sichtigen, in welchem Zusammenhang die Verbotshandlung vorgenommen wurde. Die
Anwendung der Vorschrift setzt das Vorliegen eines in § 17 Abs. 1 UWG genannten
Grundes voraus. § 18 UWG bezieht sich konkret auf die Verwertung der im geschaftli-
chen Verkehr anvertrauten Unterlagen wie Zeichnungen oder Modelle. Nach § 19 UWG
ist bereits der Versuch verboten, Geschifts- und Betriebsgeheimnisse zu sichern,

mitzuteilen oder zu verwerten.

3% Schaub/Oetker, 2011, S. 1950-1952
55 Westermann, 2007, S. 96-103
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Dariiber hinaus bestehen weitere Regelungen fiir Dokumente und Daten (§§ 202 und
202a StGB). Auch fiir Personen mit besonderen Funktionen wie Geschéftsfiihrer,
Vorstidnde, Aufsichtsratsmitglieder und Liquidatoren gelten entsprechende Verbotstat-
bestidnde (§ 85 GmbHG und § 404 AktG); ebenso bei Mitarbeitern mit Betriebsratsfunk-
tion (§ 120 BetrVG).

3.5 Rechtsfolgen

Bei einem Versto3 gegen die aufgefiihrten Verbotshandlungen ergeben sich verschiede-
ne Rechtsfolgen. Aus Unternehmenssicht sind die privatrechtlichen Maflnahmen von
Bedeutung. Aus diesem Grund beschrinken sich die weiteren Ausfithrungen auf dieses
Rechtsgebiet. Der in dem § 8 Abs. 1 UWG gewéhrte Beseitigungsanspruch umfasst die
Herausgabe gesicherter oder verschaffter Informationen einschlieBlich daraus entstan-
dener Produkte sowie alternativ die entsprechende Vernichtung. Gegen kiinftige
Verletzungshandlungen besteht ein Unterlassungsanspruch. Dazu miissen die Voraus-
setzungen des § 3 Abs. 1 UWG erfiillt sein. Die Verbotshandlung besteht gemaf3 § 4 Nr.
9¢ UWG in der Produktnachahmung durch unredliche Aneignung der Kenntnisse oder

Unterlagen. Eine Wiederholungsgefahr wird vermutet.

Ansonsten ist § 1004 Abs. 1 BGB in analoger Anwendung fiir den Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruch heranzuziehen. Ursdchlich dafiir ist die Abgrenzung des
zivilrechtlichen Eigentumsbegriffs. Dieser umfasst zwar nur Grundstiicke und bewegli-
che Sachen, die in § 90 BGB als korperliche Gegenstinde definiert sind. Weiter
auszulegen ist jedoch das verfassungsrechtlich gewidhrte Eigentum nach Art 14 Abs. 1
GG. Darunter fallen auch private Vermogensrechte, wie z. B. das geistige Eigentum.’’
Dessen Inhalt wird anndhernd als Immaterialgiiterrecht anerkannt. Urspriinglich zdhlten

nur gewerbliche Schutzrechte und das Urheberrecht dazu. *¥ In den Fillen der Beseiti-

gung oder Unterlassung ist kein Verschulden erforderlich.

Anders dagegen bei einem Schadensersatzanspruch nach § 9 UWG oder § 823 Abs. 1
BGB, der schuldhaftes Handeln voraussetzt. Dieses schlieBt nach § 276 BGB auch

> Westermann, 2007, S. 119 £,
37 Spangler, 2010, S. 5
¥ Gotting, 2007, S. 63
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Fahrléssigkeit ein. Ebenso kann die Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht den
Anspruch auf Schadensersatz erdffnen. Darunter fallen die im Gliederungspunkt 3.1
erlauterten Verschwiegenheitspflichten. Die Anspruchsgrundlage ist in diesem Fall
§ 280 Abs. 1 BGB. Des Weiteren flihren die gesetzlichen Sorgfaltspflichten von
bestimmten Personengruppen zu einer vertraglichen Haftung. Fiir Geschéftsfiihrer ist in
diesem Zusammenhang § 43 Abs. 1 GmbHG relevant. Bei einer Verletzungshandlung
wird er nach dem zweiten Absatz dieser Vorschrift zum Schadensersatz verpflichtet.
Gleiches gilt nach § 93 AktG fiir Vorstinde. Die Regelung ist nach § 116 AktG fiir
Mitglieder des Aufsichtsrats sinngemdfl anzuwenden. Auch Angehorigen des Betriebs-
rats ist es gemdll § 79 BetrVG ebenso wie Wirtschaftspriifern ausdriicklich untersagt,
Betriebs- und Geschiftsgeheimnisse mitzuteilen oder zu verwerten. Die Pflicht zum

Schadensersatz ergibt sich bei Letzteren aus § 323 Abs. 1 HGB.

Mit der Zahlung von Schadensersatz werden Auswirkungen einer Verletzungshandlung
auf das Vermogen korrigiert. Dazu zdhlt auch der verloren gegangene Wettbewerbsvor-
sprung mit Eintreten der Offenkundigkeit. Die Hohe des Schadensausgleichs kann
konkret berechnet werden, wobei der entgangene Gewinn nach § 252 BGB zu bertick-
sichtigen ist. Die erforderliche Preissenkung flie3t in die Umsatzentwicklung ein und ist
damit die Grundlage fiir eine notwendige Schdtzung. Eine weitere Moglichkeit der
Schadensberechnung ist die Festlegung einer marktiiblichen Lizenzgebiihr. Letztlich
kann auch die Herausgabe des Verletzergewinns nach den Regelungen der Geschifts-
flihrung ohne Auftrag gemill §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 BGB verlangt werden. Der

Abzug von Gemeinkosten ist dabei in der Regel nicht moglich.”

Besteht ein Arbeitsverhéltnis mit der Person, die eine Verletzungshandlung vorgenom-
men hat, ist eine auBBerordentliche Kiindigung gemall § 626 Abs. 1 BGB moglich. Eine
Weiterbeschiftigung wire in diesem Fall unzumutbar. Der Vertrauensmissbrauch
rechtfertigt daneben auch eine ordentliche Kiindigung aus personenbedingten Griin-
den.”® Die Verletzung eines vertraglichen Wettbewerbsverbots kann ein Riicktrittsrecht

eroffnen. Dann miisste der Vorstof3 ursidchlich dafiir sein, dass der Arbeitgeber nicht

% Westermann, 2007, S. 121-124
5 Westermann, 2007, S. 126-128,
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mehr an dem Fortbestehen interessiert ist. Mit einem wirksamen Riicktritt entfillt auch

die Pflicht zur Zahlung einer Karenzentschidigung.®'

Eine Besonderheit besteht, wenn die unbefugt erlangten Informationen als Erfindung
geschiitzt werden. In diesem Fall liegt eine widerrechtliche Entnahme nach § 21 Abs. 1
Nr. 3 PatG vor. Bei den strategischen Voriiberlegungen ist dieser Aspekt aus einem
anderen Blickwinkel bereits beleuchtet worden. In diesem Fall ist dem Unternehmen
selbst der Einspruch gemal} § 59 Abs. 1 PatG oder die Nichtigkeitsklage nach § 81 PatG
zu empfehlen. Das Patent wird dann widerrufen oder flir nichtig (§ 22 PatG) erklért.
Alternativ konnte der Anspruch auf Erteilung des Patents geméfl § 8 PatG von dem

Nichtberechtigten abgetreten bzw. das eingetragene Patent {ibertragen werden.

4 Die Bedeutung von Schutzrechten
4.1 Uberblick

Kenntnisse iiber die moglichen Schutzinstrumente sind nach den einleitenden Gedanken
notwendig, um Erfolgspotenziale nutzen zu kdnnen. Dariiber hinaus besteht andererseits
das Risiko, die Rechte Dritter zu verletzen.®* Aus diesem Grund wird im Folgenden ein
Uberblick der einzelnen Immaterialgiiterrechte gegeben. Sie berechtigen den Inhaber
zur Verwertung des immateriellen Gutes und gewéhren daneben ein Abwehrrecht.
Abhingig vom Schutzgegenstand besteht fiir jedes Schutzrecht eine eigene gesetzliche

Regelung.®

Die in der Warenbezeichnung auftretende Werbeleistung wird durch das Markengesetz
geschiitzt. Eine Marke kennzeichnet Waren und Dienstleistungen mithilfe von unter-
scheidungskriftigen Wortern, Bildern, Formen oder Tonen. Die Kunden verbinden mit
thnen bestimmte Vorstellungen, welche die Kaufentscheidung beeinflussen. Realisierte
Umsitze sind folglich auf die Leistung des werbenden Unternehmens zuriickzufiihren.

Damit diese Ertrage nicht beliebig abgeschopft werden kdnnen, besteht ein gesetzlicher

%! Schaub/Oetker, 2011, S. 1953 Rdnr. 23
52 Mittelstaedt, 2009, S. 14
5 Wiebe, 2010, S. 18-22
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Schutz markenfahiger Zeichen.** Dieser beginnt mit der Eintragung in das Markenregis-
ter. Hat sich die Marke bereits durchgesetzt, kann auf die Registrierung verzichtet
werden. Der Schutzinhalt ergibt sich aus § 14 MarkenG. Er umfasst im Wesentlichen
ein Benutzungsverbot der Marke im geschiftlichen Verkehr. Entsprechendes gilt
aullerdem flir geschiftliche Bezeichnungen wie Unternechmenskennzeichen und

Werktitel sowie geographische Herkunftsangaben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Bezug auf die Marketingaktivititen ist das Design
eines Produktes. Der Schutzgegenstand dieser dsthetisch-gewerblichen Leistung ergibt
sich aus dem Geschmacksmusterrecht. Ein Muster ist eine zwei- oder dreidimensionale
Gestaltungsform, die beim DPMA registriert wird, wenn sie neu ist und Eigenart
aufweist. Das Urheberrecht dagegen schiitzt Werke der Literatur, Kunst oder Wissen-
schaft, ohne ein entsprechendes Eintragungsverfahren. Der Unterschied zum Muster
ergibt sich im Wesentlichen durch den hoheren Grad des #sthetischen Gehalts.®
Wihrend das Geschmacksmuster nach § 38 GeschmMG Verbotsrechte zum gewerbli-
chen Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen und Gebrauchen eines Erzeugnisses
gewihrt, verbietet das Urheberrecht hauptsichlich die Vervielféiltigung, Verbreitung,
Ausstellung, Bearbeitung und 6ffentliche Wiedergabe des Werkes durch Dritte.

Neuartige Erzeugnisse und Verfahren resultieren aus der erfinderischen Leistung,
welche durch das Patent- und Gebrauchsmusterrecht geschiitzt wird. Der Schutzgegen-
stand beider Gesetze sind technische Erfindungen. Allerdings sind die Anforderungen
an eine patentgeschiitzte Erfindung hoher. Durch die Priifung der sachlichen Schutzvo-
raussetzungen nimmt das Erteilungsverfahren viel Zeit in Anspruch. Dagegen ist ein
Gebrauchsmuster unkomplizierter zu erwirken.®® Das Patent- und Gebrauchsmusterge-
setz sieht die gleichen Verbotsrechte wie das Geschmacksmuster vor; beim Patent ist

zusidtzlich das Anwenden und Anbieten eines geschiitzten Verfahrens untersagt.

Da wissensbasierte Wettbewerbsvorteile vorzugsweise durch Patente gesichert werden,

ist der Patent- und Gebrauchsmusterschutz im IP-Management von zentraler Bedeu-

% Gotting, 2007, S. 44-46
% Eisenmann/Jautz, 2009, S. 11 und 86 f.
% Tzhofer/Engels, 2010, S. 131
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tung. Aus diesem Grund beschrinken sich die Ausfithrungen der Arbeit weitestgehend
auf dieses Rechtsgebiet. Die betriebswirtschaftliche Relevanz kommt durch die
Frithwarneigenschaft von Patentanalysen zum Ausdruck.®” Aus der Untersuchung
eigener und fremder Patentschriften konnen Informationen gewonnen werden, die zu
einer besseren Entscheidungsfindung in der strategischen Unternehmensplanung
beitragen.®® So ist erkennbar, welche Technologien gehiuft patentiert werden und
welche Unternechmen in dem relevanten Technologiefeld aktiv sind.”” Ein wichtiges
Mittel sind KenngroBen, mit deren Hilfe die Stellung des Unternehmens sowie die

Entwicklungen des relevanten Umfelds anschaulich abgebildet werden kénnen.”

4.2 Grundhaltung auf der Unternehmensebene

Damit der gewerbliche Rechtsschutz seine Wirkung entfalten kann, ist zwingend’" eine
Entscheidung notwendig. Denn nur mit einer Anmeldung wird das Patent oder Ge-
brauchsmuster eingetragen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche
Faktoren die Wahl fiir oder gegen eine Schutzrechtsstrategie beeinflussen. Die folgen-
den Ausfithrungen beziehen sich auf den Erwerb eigener Schutzrechte zur Selbstnut-
zung. Verwertungsabsichten konnen zwar auch den Patentstrategien zugeordnet werden,;
sie sind in der vorliegenden Arbeit allerdings als eigenstindige Handlungsoptionen des

[P-Managements aufgefiihrt.

Die konsequente Ausnutzung der Schutzrechtsmdglichkeiten kennzeichnet die abgelei-
tete Strategie der Technologiefiihrerschaft. Diese dient in erster Linie dem Schutz einer
erreichten oder angestrebten Marktposition. Die Durchfithrung einer Portfolioanalyse,
wie sie zur Entwicklung von Grundstrategie eingesetzt wird, ist auch in diesem
Zusammenhang verbreitet. Ausgangspunkt ist das von Brockhoff’* integrierte Markt-
Technologieportfolio, aus dem sich strategische Handlungsempfehlungen fiir den
Ressourceneinsatz in die Forschung und Entwicklung ergeben. Diese sind abhédngig von

der Marktsituation und der technologischen Ausrichtung des Unternehmens. In die

%7 Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 258

% Ernst, 2002, S. 294

% Liithje, 2002, S. 50

" Eine Auswahl relevanter Kennzahlen ist z. B. Krause/Arora, 2010, S. 318-322
" mit Ausnahme des Markenschutzes

2 Brockhoff, 1999, S 213-224
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Technologieanalyse flieBen Faktoren wie Moglichkeiten der Weiterentwicklung,
Zeitbedarf und Anwendungsumfang ein. Aus der Matrix ist ersichtlich, dass Investitio-
nen im oberen bis mittleren Bereich empfohlen werden, damit die Technologiefiihrung
erreicht werden kann. Die Rolle des Controllings erstreckt sich bei der Auswahl eines
geeigneten Entwicklungsprojektes auf die dkonomische Beurteilung und das spitere
Monitoring. Bei der Einschédtzung der Wirtschaftlichkeit sind nicht nur die Kosten zu
betrachten, sondern es sollte auch die Erldsseite mit einbezogen werden. Dazu eignen
sich beispielsweise Instrumente der Investitionsrechnung oder Kosten-Nutzen-

Analysen.”

Die Beantwortung der grundlegenden Frage, wie die Aktivitdten der F. u. E. auszurich-
ten sind, dient im iibertragenden Sinne auch dazu, die Patentierneigung zu kliren.’*
Dabei steht mit anderen Worten die Uberlegung im Vordergrund, ob eine Erfindung
patentiert werden soll oder nicht. Dieser Zusammenhang wird mit dem Patentportfolio
deutlich, das aus dem Markt-Technologieportfolio abgeleitet wird. Es hat folglich eine
identische Grundstruktur und beinhaltet die Bedeutung der Technologiefelder fiir das
Unternchmen.”” Das Patentportfolio nach Ernst’® bewertet bereits vorhandene Schutz-
rechte mit einer weiteren qualitativen Komponente, sodass neben der Patentaktivitit
auch die Qualitit des Patentierverhaltens analysiert werden kann. Die Ubertragung der
Positionierung von der Unternehmensebene auf das Patentportfolio von Brockhoff, wird
als Integrierende Patentportfoliobetrachtung bezeichnet. Im Ergebnis ldsst sich mit der
Verbindung beider Theorien begriinden, dass Technologiefiihrer aktive Anmelder
hochwertiger Patente sind.”’ Das Ziel sollte demnach nicht sein, moglichst viele Patente

anzumelden. Die Aufgabe des Patentmanagements ist es vielmehr, eine qualitativ

hochwertige Patenposition aufzubauen. ™

Als Alternative zur technologischen Fiihrerschaft kann die Strategie des Abwartens

verfolgt werden. Dabei bilden bereits eingefiihrte Technologien anderer Unternehmen

7 Hoogen/Lignau, 2009, S. 105 f.

™ Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 405

> Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 262
"® Ernst, 1996, S. 270

"7 Ensthaler/Striibbe, 2006, S. 171-176

8 Ernst, 2002, S. 304
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die Grundlage fiir eigene Entwicklungen. Daher ist eine stindige Reaktionsbereitschaft
erforderlich. Die Patentierung solcher Erfindungen ist nach dem erlduterten Zusammen-
hang mit dem Markt- und Technologieportfolio ebenfalls angemessen. Im Hinblick auf
die Anforderung der Neuheit ist darauf zu achten, dass nicht nur eine gewohnliche
Weiterentwicklung vorliegt. Die Strategie des Abwartens ist eng mit der Imitation von
Technologien verknlipft. Dabei wird von dem technischen Fortschritt profitiert, ohne
selbst das technologische Potenzial durch Weiterentwicklungen zu nutzen. Damit hétte
auch der Imitator die MarkerschlieBung zu bewiéltigen, was aus Kostengriinden gerade
nicht angestrebt wird. Da diese Vorgehensweise in der Praxis durchaus verbreitet ist,

sollte das innovative Unternehmen mégliche Rechtsverletzungen aktiv verfolgen.”

4.3 Produktbezogene Einzelfallentscheidungen

Einige Anhaltspunkte fiir die individuelle Entscheidung zur Ausnutzung der Schutz-
rechtsmoglichkeiten wurden bereits im Gliederungspunkt 2.2.1 aufgezeigt. An dieser
Stelle konnen die grundlegenden Argumente gegen eine Geheimhaltung im Umkehr-
schluss verwendet werden. Die folgenden Erlduterungen vertiefen diese Patentierungs-

griinde und erweitern sie um andere Aspekte.

Auf die grundsitzlichen Uberlegungen fiir die Geheimhaltung oder Schutzrechtsstrate-
gie zuriickgreifend, ist der Patent- oder Gebrauchsmusterschutz bei Erfindungen
vorzuziehen, die in Produkte mit tendenziell langen Lebenszyklen einflieen. Neben der
Tatsache, dass die langdauernde Bearbeitungszeit von Patentanmeldungen nicht {iber
den Marktaustritt eines Produktes hinausgehen sollte, ist die Nutzungsdauer des
Wissens von Bedeutung. Erstreckt sich diese vermutlich liber einen lingeren Zeitraum,
wird es sich um eine grundlegende Erfindung handeln.*® Darin steckt in der Regel ein
hohes 6konomisches Potenzial, das durch die Schutzfunktion voll ausgeschopft werden
kann. Die Patentierung solcher Produkte trdgt somit zur Amortisation der Entwick-

lungskosten bei.

7 Hauschild/Salomo, 2007, S. 71-74
8 Kern/Schroder, 1977, S. 67-68
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Das Hauptargument fiir eine Patentierung ist der Schutz von Alleinstellungsmerkmalen
und Kernkompetenzen. Da sie zu Wettbewerbsvorteilen fiihren und erst die erfolgreiche
Tatigkeit am Markt ermoglichen, ist die damit verbundene Handlungsfreiheit von
essenzieller Bedeutung. Sie wird durch gewerbliche Schutzrechte sichergestellt, da
Nachahmungen innovativer Produkte abgewehrt werden konnen und es fiir potenzielle

1 .
81" Diese

Konkurrenten schwer oder nicht moglich, auf dem Markt Full zu fassen.
Wirkung wird auch durch sogenannte Sperrpatente gezielt eingesetzt. In diesem Fall ist
nicht der eigene Bedarf ausschlaggebend. Vielmehr geht es darum, die Wettbewerber in
ihren Titigkeiten zu behindern.*” Problematisch ist in diesem Zusammenhang das
Risiko einer Zwangslizenz gemil § 24 Abs. 1 PatG und § 20 GebrMG, da bei Sperrpa-
tenten vermutet wird, dass ein 6ffentliches Interesse an der Erfindung besteht.*> Wenn
der Inhaber eines solchen Patents einem Interessenten die Lizenzvergabe vorenthilt,

obwohl dieser mit angemessenen geschéftsiiblichen Bedingungen einverstanden ist,

kann durch das Patentgericht eine einfache Lizenz erteilt werden.

Nochmals ankniipfend an den Bezug zum Gliederungspunkt iiber die Geheimhaltungs-
strategie, spricht die geplante Vermarktung eines Produktes fiir den Patent- oder
Gebrauchsmusterschutz der dahinter stehenden Erfindung. Dies trifft insbesondere zu,
wenn das Produkt leicht nachgebaut werden kann. Die Gefahr einer Analyse und
Imitation durch die Wettbewerber besteht, sobald es auf den Markt gebracht wurde.
Zwar gibt es technische Moglichkeiten, die Reverse Engineering erschweren konnen.
Dennoch wirken diese Maflnahmen nur beschrankt. Ein wirksames Verteidigungsmittel

in dieser Situation ist der Patentschutz.®*

4.4 Weitere Motive

Auf die Mitarbeiter der Forschung und Entwicklung konnen Patente motivierend
wirken. So spricht eine schutzfahige Erfindung als Ergebnis der eigenen Arbeit fiir den
beruflichen Erfolg. Dazu wurden betriebliche Programme herausgearbeitet, welche die

Mitarbeiter anhand des Patentierverhaltens bewerten und entsprechende Auszeichnun-

81 Stummer/Giinther/Kock, 2006, S. 132
%2 Ensthaler/Striibbe, 2006, S. 38
% Gétting, 2007, S. 187, Rdnr. 21
84 Ensthaler/Striibbe, 2006, S. 44



25

gen vorsehen. Andererseits sind Arbeitnehmererfindungen mit einer zusitzlichen

Vergiitung verbunden, wie die Erlduterungen zu den rechtlichen Aspekten zeigen.™

Einen nicht unerheblichen Effekt erzielen Patente auch im Marketingbereich. Sie tragen
zur Imagegestaltung bei, indem sie die innovative Leistungsfahigkeit auf einem
bestimmten Gebiet signalisieren. Damit entwickelt die Offentlichkeit einen Blick fiir die
technologischen Starken des Unternehmens. Der Einsatz als Werbemalinahme zeigt sich
mit der produktspezifischen Kommunikation an den Verbraucher. So kann ein Hinweis

auf dem patentgeschiitzten Produkt der Absatzforderung dienen.*

Bei den Anwendungsgebieten der Geheimhaltung wurde erwihnt, dass eine verdffent-
lichte Erfindung die technologische Richtung aufzeigen kann. Mit der Anmeldung von
Patenten, die mit den eigentlichen Entwicklungsaktivitidten wenig zu tun haben, entsteht
ein falsches Bild (Verwirrungspatent). So wird die Konkurrenz iiber die Schwerpunkte

der eigenen Arbeit getiduscht.®’

In dem Entscheidungsprozess sollte immer die mit der Patentierung verbundene
Veroffentlichung im Auge behalten werden. Sobald die Informationen offenkundig
sind, fallt auch der Know-how-Schutz weg. Dies kann sich nachteilig auswirken, wenn
das Patent nicht erteilt wird. Daher sollte die Erfiillung der sachlichen Schutzvorausset-
zungen grundsitzlich realistisch sein. Lediglich bei einzelnen Facetten, die nicht
Gegenstand des Patents sind, bleibt der Schutz bestehen. AuBlerdem kann er neu

aufleben, wenn die Erfindung wesentlich weiterentwickelt oder verindert wird.®

Auf der anderen Seite kann es sinnvoll sein, Erkenntnisse beabsichtigt zu veroffentli-
chen. Alle Informationen werden damit zum Stand der Technik, sodass kein Dritter
diese fiir eine Anmeldung nutzen kann. Das Vorgehen kann auch mit einer Patentan-
meldungen umgesetzt werden, die nach der Offenlegung der Anmeldeschrift wieder

fallen gelassen wird.*

¥ Stummer/Giinther/Kock, 2006, S. 132 und Ensthaler/Striibbe, 2006, S. 41 und Becker, 2009, S. 64 f.
% Ziegenbein, 2007, S. 316

*7 Huch, 2001, S. 59

8 Westermann, 2007, S. 31

% Neuburger, 2005, S. 20
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4.5 Finanzielle Aspekte

Ein Argument gegen die Anmeldung von Schutzrechten konnten die damit verbunden
Kosten sein. In der Tat sind zusétzliche Aufwendungen notwendig, um beispielsweise
ein Entwicklungsprojekt soweit voranzutreiben, dass eine schutzfihige Erfindung
entsteht. Weiterhin sind Anmelde-, Priif- und Jahresgebiihren beim DPMA fillig. Sind
Arbeitnehmer an der Erfindung beteiligt, haben diese Anspruch auf eine zusitzliche
Verglitung. Spétestens jedoch, wenn Patentstreitigkeiten auftreten, entstehen weitere
Kosten fiir einen Patentanwalt, es sei denn, das Unternehmen hat eine eigenen Rechts-

abteilung. Doch auch diese Aufwendungen miissen entsprechend getragen werden.

Doch die alleinige Kostenbetrachtung ist fiir eine strategische Entscheidung nicht
ausreichend. Weiterhin sollten auch die damit verbundenen Potenziale beriicksichtigt
und die Erldsseite einbezogen werden. Dariiber hinaus bestehen vielféltige Finanzie-
rungsmoglichkeiten wie z. B. unternehmensinterne Verrechnungspreise, Fordermittel

oder Lizenzeinnahmen.

Fiir konkrete Projekte sind direkte Forderungen vorgesehen, wenn eine Technologie mit
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung aufgrund finanzieller oder wissenschaftlicher Risiken
nicht innerhalb angemessener Zeit oder im gewiinschten Umfang vom Markt erbracht

werden kann.”’

Weiterhin konnen die Aufwendungen einer Periode mit der bilanziellen Aktivierung
von immateriellen Vermogensgegenstinden verringert werden. Nach § 248 Abs. 2 S. 1
HGB besteht diesbeziiglich ein Wahlrecht. Dazu muss der Vermdgensgegenstand
einzeln verwertbar sein, wie es bei Patenten und Gebrauchsmustern zutrifft. Aulerdem
kommt es auf eine Trennung zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten an. Der
immaterielle Vermogensgegenstand wird, wie gewdhnlich, zu Herstellungskosten
angesetzt. Diese ergeben sich nach § 255 Abs. 2a HGB aus den fiir die Entwicklung
angefallenen Aufwendungen. Da auch die Nutzung eines gewerblichen Schutzrechts

zeitlich begrenzt ist, wird iiber die gewdhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.”!

% Stummer/Giinther/Kéck, 2010, S. 152
! Coenenberg/Haller/Schulze, 2009, S. 175 f.
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Als Finanzierungsquelle neuer Entwicklungsvorhaben kann die Lizenzvergabe genutzt
werden. Die Hohe der Lizenzgebiihr konnte nach den Entwicklungskosten festgelegt
werden, einschlieBlich eines angemessenen Gewinnaufschlags. Auf der anderen Seite ist
eine marktorientierte Methode erforderlich, um die Arbeitnehmererfindungsvergiitung
oder einen entstanden Schaden durch Schutzrechtsverletzungen berechnen zu konnen.
Dazu wird die Methode der Lizenzanalogie angewendet, nach der sich der Betrag an der
Zahlungsbereitschaft eines potenziellen Lizenznehmers orientiert. Als Referenz werden
daher brancheniibliche Lizenzsidtze herangezogen, die sich erfahrungsgemill aus den

Merkmalen der Erfindung und den betreffenden Produktmirkten ergeben.”

Spatestens mit dem Verkauf eines Patents ist dessen Wert von Interesse. Er ergibt sich
primir aus den Umsétzen, die zusdtzlich durch die Erfindung generiert werden. Wie bei

3 auf den Bewer-

der Ermittlung des Unternechmenswertes sind diese Zukunftsgrofen’
tungstag abzuzinsen. Ein Restwert in Form einer ewigen Rente existiert jedoch nicht, da
Patente bzw. die verkorperten Produkte nur eine begrenzte Lebenszeit haben. Der
heranzuziehende Kapitalkostensatz enthélt einen angemessenen Risikoaufschlag fiir
Unsicherheiten beziiglich der rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenhei-
ten. Es ist davon auszugehen, dass sich die Risiken mit fortschreitendem Alter des

: 4
Patents Verrlngern.9

5 Spezifische Schutzrechte
5.1 Patente
5.1.1 Materielle Voraussetzungen

Bei einer Erfindung handelt es sich um die Losung eines technischen Problems. Daher
ist in einem ersten Schritt zu klaren, welche Bereiche zur Technik gehoren. Im Fokus
steht die Naturbeherrschung, welche dadurch gekennzeichnet ist, dass die Kréfte oder
Stoffe der Natur ausgenutzt oder Naturgesetzte angewendet werden. Sie wird auch
durch Einwirkungen auf die Natur erreicht. Dabei ist ohne Zweifel die unbelebte Natur

dem Gebiet der Technik zuzuordnen. Problematischer ist jedoch die Einstufung der

92 Hellebrand/Kaube, 2001, S. 1
% 7. B. erwartete Gewinne, Umsitze oder Cashflows, je nach Berechnungsmethode
™S, 153-170
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belebten Natur. Zwar fallen die biologischen Kréfte von Pflanzen und Tieren auch
darunter; Pflanzensorten bzw. Tierrassen einschlielich der biologischen Verfahren zur
deren Ziichtung sind nach § 2a Abs. 1 Nr. 1 PatG jedoch ausgeschlossen. In Bezug auf
den menschlichen Korper soll die Zuordnung zur Technik vermieden werden (§ la
PatG). Lediglich ein isolierter Bestandteil ist technikorientiert, sodass Schutzmdglich-
keiten daraus gewonnener Arzneimittel bestehen. Eine wichtige Eigenschaft der

Erfindung ist ihre Wiederholbarkeit einschlieBlich wiederkehrender Erfolge.”

Des Weiteren nennt § 1 Abs. 3 PatG beispielhaft, was nicht als Erfindung angesehen
wird. Darunter sind auch Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen aufgefiihrt. Liegt
ein solcher Gegenstand jedoch zumindest teilweise auf dem technischen Gebiet, konnte
eine Patentierung moglich sein.”® Dann miisste das Problem mit dem Einsatz von
technischen Mitteln geldst werden.”” Dies ist zutreffend, wenn Gerdtekomponenten
abgedndert und abweichend adressiert werden. Der Einsatz von netzwerkmiBig
verbundenen technischen Mitteln nach dem Client-Server-Prinzip allein ist somit nicht
ausreichend, solange diese nur die typischen Verfahrensschritte (Verarbeitung, Speiche-
rung und Ubermittlung von Daten) erfiillen. Ein Beispiel dafiir ist der Fall aus einem
recht aktuellen Urteil,” von dem auch die eben genannte Anforderung entnommen
wurde. In diesem ging es um ein Verfahren, mit dem Informationen beim Aufruf einer
Startseite erfasst und gespeichert werden, um diese zu einem spéteren Zeitpunkt leichter

aufzufinden.

Damit eine Erfindung patentierfahig ist, muss sie entsprechend § 1 Abs. 1 PatG neu
sein, auf erfinderischer Tatigkeit beruhen und eine gewerbliche Anwendung finden. Das
Merkmal der Neuheit ist nach § 3 PatG gegeben, wenn sie nicht dem Stand der Technik
entspricht. Dazu gehoren alle Kenntnisse, die vor der Anmeldung 6ffentlich bekannt
gemacht wurden, also nicht nur einen begrenzten Personenkreis zugédnglich sind. Auch
der Inhalt einer Patentanmeldung, die frither eingereicht wurde, gilt als Stand der

Technik. Die Analyse der Offenlegungs- und Patentschriften ist folglich eine wichtige

% Gétting, 2007, S. 107-114

% BGH-Urt. v. 26. Oktober 2010, X ZR 47/07, Rdnr. 31, in: GRUR, 2011, S. 125 (127)

7 BGH-Beschl. v. 20. Januar 2009, X ZB 22/07, Rdnr. 11, in: GRUR 2009, S. 479 (480)

% BGH-Urt. v. 24.02.2011, X ZR 121/09, Rdnr. 20, 26, 28, in: GRUR, 2011, S. 610 (612 f.)
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Ausgangsbasis, um tliber den Stand der Technik informiert zu sein. Dafiir gewidhrt § 43
PatG die Moglichkeit, alle fiir die Anmeldung relevanten Druckschriften in einem
Recherchebericht vom DPMA zusammenstellen zu lassen. Die Feststellung iiber die
Bedeutung der Recherche trifft nicht nur im Zusammenhang mit geplanten Patentan-
meldungen zu, sondern auch in Vorbereitung eigener Entwicklungen.”” Aus Effizienz-
griinden sollten die Arbeiten der Forschung und Entwicklung auf bereits bekanntem
Wissen aufbauen. AuBlerdem ist mit der Durchsicht von Patenten erkennbar, welche
neuen technischen Problemlosungen entstehen. § 3 Abs. 5 sieht eine Neuheitsschonfrist
von sechs Monaten nach dem Anmeldedatum vor, falls die Informationen auf einer
Weltausstellung oder gleichrangigen Fachausstellung verdffentlicht wurden. Sie gilt

auch, wenn mit der Offenbarung eine Geheimhaltungspflicht verletzt wurde.'®’

Wann eine Erfindung auf einer erfinderischen Tétigkeit beruht, ist in § 4 PatG geregelt.
Die Losung des technischen Problems muss demnach ein gewisses Niveau erreichen.
Da dies nicht zutrifft, wenn sich die Erfindung fiir einen Fachmann aus dem Stand der
Technik ergibt, wird ein Freiraum fiir gew6hnliche Weiterentwicklungen gewédhrt. Zur
Einschitzung der erforderlichen Erfindungshdhe bestehen sogenannte Beweisanzeichen.
Ist beispielsweise zwischen dem aufgedeckten Stand der Technik und der Erfindung ein
langerer Zeitraum vergangen oder wurde eine neue Richtung eingeschlagen, die bisher
wegen Vorurteilen vermieden wurde, konnte dies fiir die erforderliche Erfindungshohe

101
sprechen.

Die gewerbliche Anwendbarkeit ist nach § 5 PatG gegeben, wenn der aus einer
Erfindung resultierende Gegenstand im Gewerbe hergestellt oder benutzt werden kann.
Dazu gehort auch die Landwirtschaft; alle freien Berufe sind jedoch ausgeschlossen.
Eine wirtschaftliche Verwertbarkeit ist weiterhin nicht bei Erfindungen fiir wissen-
schaftliche oder behordliche Zwecke gegeben. Somit konnen beispielsweise Heil- und

Diagnoseverfahren nicht patentiert werden.

% Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 258
1% KraBer, 2004, S. 274-277
' Reichel, 2003, S. 66-70
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Ein letztes Ausschlusskriterium ist nach § 2 PatG ein VerstoB3 gegen die offentliche
Ordnung oder guten Sitten. Patente werden nicht erteilt, wenn die gewerbliche Verwer-
tung mit einem solchen Verstofl verbunden wére. Die reine Moglichkeit spricht jedoch

nicht gegen die Gewéhrung eines Schutzrechts.

5.1.2 Wirkungen

Sobald eine Erfindung entstanden ist, stehen grundsétzlich dem Erfinder das Recht an
der Erfindung und das Recht auf das Patent zu. Wenn mehrere Personen an der Ent-
wicklung beteiligt waren, gehoren ihnen diese Rechte gemeinsam. Dabei ist von
Bedeutung, ob die Personen einen schopferischen Beitrag geleistet haben.' Der
Inhaber des Rechts auf Erteilung ist nach § 7 Abs. 1 PatG der Anmelder und somit u. U.
eine andere Person als der Erfinder. In diesem Stadium werden noch keine Verbotsrech-
te gewidhrt. Allerdings steht dem Anmelder nach § 33 PatG eine angemessene Vergii-
tung entsprechend der Lizenzanalogie zu, wenn ein Dritter den Anmeldungsgegenstand
wissentlich benutzt (oder dies hétte wissen miissen) und dieser offensichtlich patentfa-
hig ist. SchlieBlich entsteht mit der Veroffentlichung der Patenterteilung nach § 58 Abs.
1 PatG das Recht aus dem Patent. Aus den Benutzungshandlungen, welche die §§ 9 f.
PatG gewidhren, konnen Anspriiche abgeleitet werden. Insbesondere steht es nur dem
Patentinhaber zu, das geschiitzte Produkt herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen. Ebenso sind die Einfuhr und der Besitz zu den genannten
Zwecken verboten. Hinsichtlich der Verfahren diirfen diese nicht angewendet oder
angeboten werden, soweit die Voraussetzung des § 9 Nr. 2 PatG erfiillt ist. Bei einem
Herstellungsverfahren sind auch die unmittelbar produzierten Erzeugnisse von dem
Patentschutz eingeschlossen. § 11 PatG fiihrt Ausnahmen dieser Wirkungen auf. So sind
beispielsweise Handlungen im privaten Bereich erlaubt. Der Gegenstand des Patents
ergibt sich dabei aus der erteilten Fassung. Bestehen zwischen den Patentanspriichen
und der Beschreibung Widerspriiche, sind die Patentanspriiche fiir den Schutzbereich

maBgeblich.'” Dabei sind alle genannten Merkmale von dem Schutz eingeschlossen.

192 BGH-Urt. v. 17.05.2011, X ZR 53/08, Rdnr. 20, in: GRUR 2011, S. 903 (905)
19 BGH-Urt. v. 10.05.2011, X ZR 16/09, Rdnr. 29, in: GRUR, 2011, S. 701 (704)
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Bei Erzeugnispatenten zdhlen neben dem Erzeugnis alle Verwendungsmoglichkeiten

dazu. Das Verfahrenspatent beinhaltet alle genannten Losungsschritte im Einzelnen.'*

Die Wirkungen des Patents sind ferner mit dem Inverkehrbringen erschopft, d. h. die
beschriebenen Rechte konnen fiir dieses konkrete Erzeugnis nicht mehr durchgesetzt
werden. Das Recht zur Herstellung ist davon naturgemdl ausgeschlossen. Als Begriin-
dung dieses Erschopfungsgrundsatzes fiihrt der BGH'™ auf, dass der Patentinhaber fiir
seine technische Leistung angemessen entlohnt wird, sobald er oder ein anderer mit der
entsprechenden Zustimmung das patentgeschiitzte Produkt in Verkehr gebracht hat.
Darunter ist jede Handlung gemeint, durch die ein Erzeugnis in die tatsdchliche
Verfiigungsgewalt eines anderen gelangt, wie z. B. der Verkauf oder die Vermietung.'®

Dabei ist die Begrenzung auf die EU bzw. den EWR ausschlaggebend.'”’

Dartiber hinaus wirkt das Patent nach § 10 PatG auch mittelbar. Eine drohende Verlet-
zungshandlung wird durch das Verbot, bestimmte Mittel im Inland anzubieten oder zu
liefern, verhindert. Um einer unberechtigten Benutzung entgegen wirken zu konnen, ist
relevant, dass sich diese Mittel auf ein wesentliches Element der geschiitzten Erfindung
beziehen. Dies ist zutreffend, wenn beide Gegenstinde zur Verwirklichung des Erfin-
dungsgedankens funktional zusammenwirken. Allerdings greift das Verbot nur ein,
wenn die Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet und bestimmt sind und der Dritte

1% Das Vermeiden von

dies weill oder es aufgrund der Umstidnde offensichtlich ist.
Rechtsverletzungen ist ein wesentlicher Teil einer passiven Strategie. Dazu wird
bewusst auf den Einkauf schutzrechtsverletzender Ware verzichtet. Das Vorgehen kann
mit einer Klausel abgesichert werden, nach der die Ware frei von Schutzrechten Dritter

ist bzw. eine befugte Benutzung bestehender Schutzrechte erfolgt.'”

"% T1zhofer/Engels, 2010, S. 118 .

1 BGH-Urt. v. 26.09.1996, X ZR 72/94, in: GRUR 97, S. 116 (117)

1% T1zhifer/Engels, 2010, S. 121, Rdnr. 470

7 Rebel, 2009, S. 187

1% BGH-Urt. v. 04.05.2004, X ZR 48/03, Rdnr. 27 f., in: GRUR, 2004, S. 758 (760)
1 Rebel, 2009, S. 174
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5.1.3 Zivilrechtliche Anspriiche

Alle rechtswidrigen Benutzungshandlungen haben zivilrechtliche Anspriiche zur Folge.
Als Teil einer aktiven Angriffsstrategie ist es nicht ausreichend, Erfindungen zu
patentieren. Vielmehr gewinnt auch die gezielte Beobachtung der anderen Marktteil-
nehmer an Bedeutung. Nur so konnen Verletzungen eigener Patente aufgedeckt und

weiter verfolgt werden.''”

§ 139 PatG erdffnet die zivilrechtlichen Anspriiche auf
Unterlassung und Schadensersatz. Auch hier ist ein Beseitigungsanspruch aus der
analogen Anwendung von § 1004 BGB herzuleiten. Damit fortwirkende Storungen
beseitigt werden konnen, ist der patentverletzende Gegenstand aus dem Verkehr zu
ziehen. Dariiber hinaus kann der Pateninhaber nach § 140a PatG die Vernichtung
verlangen, wenn diese fiir den Verletzer nicht unverhdltnismaBig ist oder der rechtswid-
rige Zustand nicht auf anderer Weise beseitigt werden kann. Davon sind auch Vorrich-
tungen betroffen, die iberwiegend zur Herstellung des geschiitzten Erzeugnisses gedient
haben. Die Regelung ist ebenso wie der Auskunftsanspruch nach § 140b PatG auf das
Produktpirateriegesetz zuriickzufiihren. Dieser erstreckt sich auf die Herkunft und den
Vertriebsweg des benutzen Erzeugnisses, solange die VerhdltnismiBigkeit gewahrt
bleibt. Aufgrund der Mdoglichkeit einer einstweiligen Verfligung ist dieser Anspruch bei

einer offensichtlichen Rechtsverletzung schnell durchzusetzen.'"!

Der Inhaber eines verletzten Patents hat auch nach dem Eintritt der Verjdhrung einen
Anspruch auf Schadensersatz nach § 852 S. 1 BGB. Dieser folgt aus der in § 141 S. 2
PatG gewidhrten analogen Anwendung. Dabei ist die Zahlung grundsétzlich in Form
einer angemessenen Lizenzgebiihr zu leisten,''” was im Wesentlichen der Bereiche-
rungshaftung entspricht. Nach der Auffassung von Hiilsewig' “sollte jedoch ebenfalls
die Herausgabe des Verletzergewinns bei einer unmittelbaren Patentverletzung einge-
schlossen sein, da es auch bei Patenten nicht auf eine unmittelbare Vermdgensverschie-
bung ankommen wiirde und der Verletzer in dem Umfang haften sollte, wie sich das

Vermogen durch die unerlaubte Handlung vermehrt hat.

"0 Fox, 1998, S. 155

" Gotting, 2007, S. 208

"2 BGH-Urt. v. 17.03.1998, KZR 42/96, in: GRUR 1998, S. 838 (840)
" Hiilsewig, 2011, S. 674-678
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5.2 Gebrauchsmuster

Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters ist, wie bei einem Patent auch, die Erfindung.
Dabei sind jedoch Verfahren nach § 2 Nr. 3 und biotechnologische Erfindungen nach
§ 1 Abs. 2 Nr. 5 vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. Weitere Unterschiede
bestehen hinsichtlich der materiellen Voraussetzungen. So verlangt § 1 GebrMG, dass
die Erfindung neu ist, auf einem erfinderischen Schritt beruht und gewerblich anwend-
bar ist. Im Gegensatz zu dem Merkmal der erfinderischen Tatigkeit aus dem Patentge-
setz ist die Erfindungshdhe bei einem erfinderischen Schritt niedriger anzusetzen. Es
wird schon eine gewisse Qualitidt der Erfindung verlangt. Sie ist nicht ausreichend,
wenn rein handwerkliches Konnen zugrunde liegt oder wenn ein durchschnittlicher

Fachmann sie aus dem Stand der Technik herleiten kann.''*

Fiir die Eintragung des
Gebrauchsmusters ist es zunédchst nicht von Bedeutung, ob ein erfinderischer Schritt
gegeben ist. Gegenstand der Priifung ist gemidB § 8 Abs. 1 GebrMG nur die Erfindung
als solche sowie die formellen Voraussetzungen der Anmeldung. Das Vorliegen der
materiellen Voraussetzungen ist hingegen erst relevant, wenn es zu einem Loschungs-
verfahren kommen sollte oder in einem spéteren Prozess iliber die Verletzung des

Gebrauchsmusters. So kann es durchaus vorkommen, dass eigentlich unzuldssige

Gebrauchsmuster eingetragen werden und damit geschiitzt sind (Scheinschutzrecht).

Sobald die Eintragung des Gebrauchsmusters bekannt gemacht wurde, ist gemal3 § 11
GebrMG nur der Inhaber befugt, ein Produkt, das Gegenstand des Schutzrechts ist,
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Zuléssig sind nur

die in § 12 genannten Handlungen, wie z. B. die Benutzung fiir private Zwecke.

Die Rechtsfolgen einer Benutzung in unzulédssiger Weise sind in den §§ 24 {ff. GebrMG
aufgefithrt. Wie bei einem Patent auch werden die Anspriiche auf Unterlassung,
Schadensersatz und Vernichtung der Produkte sowie ein Recht auf Auskunftserteilung
erfasst. Sie verjdhren 1. S. d. Zivilrechts nach drei Jahren. Dariiber hinaus steht es
Dritten nach § 15 GebrMG zu, das Gebrauchsmuster anzugreifen. Liegt einer der

aufgezdhlten Griinde vor, wird es auf Antrag geldscht. Der Schutz fillt damit weg.

14 Reichel, 2003, S. 51



34

Um den zeitlichen Vorteil des Gebrauchsmusterschutzes und die sichere Position eines
eingetragenen Patents zu vereinen, ist es auch moglich, beide Anmeldungen gleichzeitig
vorzunehmen. Das Risiko der Patentanmeldung, einer sachlichen Priifung nicht
standzuhalten, kann durch die nachtrigliche Anmeldung eines Gebrauchsmuster
kompensiert werden.'"> Andererseits ist auch denkbar, dass sich nach der Entscheidung
fiir ein Gebrauchsmuster die besondere Bedeutung der Erfindung herausstellt und ein
Patentschutz eher angemessen wire. Zur Beurteilung der Neuheit kann in diesen Féllen
der Anmeldetag des fritheren Schutzrechts herangezogen werden. Dieses nach § 40
PatG bzw. § 5 GebrMG gewihrte Prioritéitsrecht besteht fiir zwolf Monate nach der
Erstanmeldung. Dazu muss bei der spiteren Anmeldung ausdriicklich auf die Inan-
spruchnahme hingewiesen werden. Da der urspriingliche Erfindungsgedanke ausreicht,
sind auch Weiterentwicklungen eingeschlossen. Somit ist die Empfehlung einer
moglichst friihen Anmeldung zum Aufbau des Wettbewerbsvorsprungs auch rechtlich

abgesichert.'"°

5.3 Besonderheiten der Arbeitnehmererfindung

Grundsatzlich hat der Erfinder selbst das Recht auf die Erfindung. Wurde diese jedoch
wihrend eines Arbeitsverhdltnisses gemacht und liegt ein Merkmal des § 4 Abs. 2
ArbNErfG vor, so ist der Arbeitgeber nach § 6 ArbNErfG berechtigt, eine solche
Diensterfindung in Anspruch zu nehmen. Im Gegenzug kann der Arbeitnehmer die
Zahlung einer angemessenen Vergiitung verlangen. Eine Erfindung ist aus einer
obliegenden Tétigkeit nach § 4 Abs. 2 Nr. ArbNErfG entstanden, wenn dem Arbeit-
nehmer eine technische Aufgabe gestellt wurde, beispielsweise in einem Entwicklungs-
auftrag. Dariliber hinaus sind alle Tatigkeiten erfasst, die sich aus den arbeitsvertragli-
chen Pflichten ergeben. Von Bedeutung ist dabei das tatsdchliche Arbeitsgebiet.
Alternativ konnte auch das Merkmal der Erfahrungserfindung nach § 4 Abs. 2 Nr. 2
ArbNErfG herangezogen werden. Demnach liegt eine Diensterfindung vor, wenn sie
aus dem Erfahrungswissen des Betriebs entstanden ist. Dabei ist der Anteil des Betriebs

maBgeblich, ein lediglich ursichlicher Zusammenhang reicht nicht aus.'"”

15 Eisenmann/Jautz, 2009, S. 81, Rdnr. 194
"¢ Reichel, 2003, S. 11
"7 Reimer/Schade/Schippel, 2000, S. 139-143
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Damit eine Diensterfindung von dem Arbeitgeber beansprucht werden kann, ist der
Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG verpflichtet, diese unverziiglich in Textform
zu melden. Dabei wird jedoch eine angemessene Uberlegungsfrist anerkannt.''® Die
Anforderungen sind in Abs. 2 dieser Vorschrift geregelt. Nach Ablauf von zwei
Monaten gelten sie ohne einen entsprechenden Hinweis als erfiillt. Die Inanspruchnah-
me des Arbeitgebers kann durch eine ausdriickliche Erkldrung erfolgen. Andererseits
wird diese nach § 6 Abs. 2 AtbNErfG gesetzlich unterstellt, sobald seit dem Zugang der
Meldung vier Monate vergangen sind. Damit erlangt der Arbeitgeber entsprechend § 7
Abs. 1 ArbNErfG alle vermdgenswerten Rechte an der Diensterfindung, sodass er als
alleiniger Berechtigter die Erfindung selbst nutzen und Lizenzen vergeben kann.'" Das

Erfinderpersonlichkeitsrecht ist hingegen weiterhin dem Arbeitnehmer zuzuordnen.

Grundsatzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine in Anspruch genommene Dienster-
findung beim DPMA anzumelden. Eine Anmeldung durch den Arbeitnehmer wire in
diesem Fall widerrechtlich.'”® Der Arbeitgeber konnte als sachlich Berechtigter einen

Ubertragungsanspruch nach § 8 PatG geltend machen.

Fiir die beanspruchte Diensterfindung kann der Arbeitnehmer wihrend eines Patenter-
teilungsverfahrens eine vorldaufige Vergiitung beanspruchen. Erst wenn feststeht, dass
die Erfindung schutzfahig ist, d. h. ein Schutzrecht erteilt wird, entsteht der eigentliche
Vergiitungsanspruch. Dies trifft auch bei einer berechtigten Geheimhaltung zu, wenn
der Arbeitgeber die Schutzfihigkeit anerkennt (§ 17 Abs. 1 ArbNErfG). Auch wenn der
Arbeitgeber technische Verbesserungsvorschldge im Sinne des § 3 ArbNErfG verwertet,
entsteht ein Vergiitungsanspruch, wenn sich nicht aus der Betriebsvereinbarung oder
einem Tarifvertrag etwas anderes ergibt (§ 20 ArbNErfG). Soweit keine Vereinbarung
iiber die Hohe der Vergiitung getroffen wurde, ist sie entsprechend § 12 ArbNErfG vom
Arbeitgeber festzusetzen. Dabei sind die Kriterien des § 9 Abs. 2 ArbNErfG fiir die
Bemessung heranzuziehen. Entsprechende Vergiitungsrichtlinien geben Anhaltspunkte

fiir die Ermittlung einer angemessenen Héhe.'*!

¥ Bartenbach/Volz, 2002, S. 208, Rdnr. 29

9 Ahrens, 2010, S. 112

120 7. B. BGH-Beschluss v. 22.02.2011, X ZB 43/08, Rdnr. 17, in: GRUR, 2011, S. 509 (511)
12l KraBer, 2004, S. 417
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Weiterhin hat der Arbeitgeber die Moglichkeit, eine Erfindung geméfl § 8 S. 1 Arb-
NErfG freizugeben. Fiir eine solche frei gewordene Diensterfindung besteht nach § 8
Abs. 2 ArbNErfG keine Mitteilungs- und Anbietungspflicht, wie dies nach §§ 18 f.
ArbNErfG fiir eine (von Anfang an) freie Erfindung im Sinne des § 4 Abs. 3 ArtbNErfG
vorgesehen ist. Nur mit einer entsprechenden Meldung ist der Arbeitgeber in der Lage,
die Erfindung als frei zu beurteilen. Ist eine freie Erfindung in dem Arbeitsbereich des
Betriebes offensichtlich nicht verwendbar, kann nach § 18 Abs. 3 ArbNErfG auf die
Mitteilung verzichtet werden. Dabei ist auf den wirtschaftlichen Zweck des Betriebes

abzustellen.'??

Die Anbietungspflicht bezieht sich auf ein mindestens nicht ausschlief3li-
ches Recht zur Benutzung der Erfindung. Damit die Bedingungen als angemessen
bewertet werden konnen, sind sie mit den Konditionen eines fiktiven Lizenzvertrages zu
vergleichen.'” Das Angebot besteht nach § 19 Abs. 2 ArbNErfG fiir lingstens drei
Monate. Danach kann der Arbeitnehmer die freie Erfindung unter Beachtung der

arbeitsrechtlichen Treuepflicht und gesetzlicher Bedingungen anderweitig verwerten.

In der Personalarbeit ist auf Schliisselerfinder ein besonderes Augenmerk zu nehmen,
denn diese Mitarbeiter sind ein wesentlicher Tridger von wertvollem Wissen im
Unternehmen. Damit dieses mit dem Ausscheiden nicht vollstdndig verloren geht,
empfiehlt es sich, Erfinder langfristig an das Unternehmen zu binden. Implizites Wissen

kann vorbeugend durch die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern {ibertragen

werden.'**

6 Externe Verwertungsmoglichkeiten
6.1 Lizenzierung

6.1.1 Anwendungsgebiete

In bestimmten Situationen bendtigen Unternehmen ihre eingetragenen Patente nicht
mehr zur Selbstnutzung. Dann konnte die jahrliche Gebiihr nicht mehr gezahlt werden,
sodass der Patentschutz gemil § 20 Abs. 2 Nr. 3 PatG erlischt. Eine Alternative dazu ist

die Lizenzvergabe. Wird dabei das bereits vorgestellte Markt-Technologieportfolio zur

'22 Bartenbach/Volz, 2002, S. 791, Rdnr. 29
123 Reimer/Schade/Schippel, 2000, S. 503, Rdnr. 18
12 Ernst/Leptien/Vitt, 1999, S. 93
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Entscheidungsfindung herangezogen, so sollte sich die Lizenzierung auf das technische
Gebiet beschrinken, bei dem das Unternehmen mindestens eine mittlere Position
einnimmt, die Marktprioritit jedoch eher niedrig ist. In Bezug auf die vorhandenen
Patente sind ebenfalls diejenigen relevant, die im Vergleich zum Wettbewerb zu den

technologischen Stirken zdhlen.

Auf der anderen Seite ist die Lizenzierung nicht nur als Verwertungsmoglichkeit
,uberfliissiger Patente geeignet, sondern sie kann gezielt zur Generierung von Ein-
nahmen angestrebt werden.'” In diesem Fall sind die Entwicklungsaktivititen an der

spateren Vermarktung der Patente ausgerichtet.

Um die Hintergriinde dieser eigenstdndigen Patentstrategie genauer zu betrachten,
sollen zunidchst die Motivationsgriinde der Lizenznehmer erldutert werden. Zwar
sprechen auch Defizite in technologischer und kapazititsmaBiger Hinsicht dafiir,
Lizenzangebote zu beanspruchen. Allerdings sind die marktbezogenen Aspekte wie die
Ergidnzung des eigenen Produktprogramms oder die Erreichung von Zeitvorspriingen in
der Praxis von groflerer Bedeutung. Um auch an dem verdeckten Wissen teilhaben zu
konnen, das mit den Produktinnovationen verbunden ist, sind Lizenznehmer bestrebt,
nachhaltig mit dem Lizenzgeber zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund liegt in der

Regel eine zusammengefasste Lizenz nahe.'*®

Das Interesse an einer Kooperation kann
auch vom Lizenzgeber ausgehen. Dies wird in ausgepragter Form bei Kreuzlizenzierun-
gen deutlich. Dabei werden die Lizenzgegenstinde zum Tauschobjekt. Patente gewih-
ren insofern auch gewisse Freiheitsgrade, da sie die Verhandlungsposition stirken und
den Zugang zu komplementiren Wissen ermdglichen. Insbesondere, wenn einer
Anwendung sehr viele Technologien zugrunde liegen, steigt die Notwendigkeit, auf
geschiitzte Rechte und das Know-how Dritter zuriickgreifen zu miissen.'”” In diesem
Fall wird vereinbart, dass die Patentrechte gegenseitig nicht geltend gemacht werden.
Als Beispiel dieser Strategie werden in der Literatur hdufig die Kooperationen und

Lizenzierungsaktivititen von Intel aufgefiihrt.'®

125 Wurzer/Kaiser, 2006, S. 26

126 Hauschild/Salomo, 2007, S. 65-70
127 Ensthaler/Striibbe, 2006, S. 41

128 7. B. Shapiro/Varian, 1999, S. 125 f.
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6.1.2 Vertragsgestaltung

Wie durch die einfithrenden Gedanken zu erkennen ist, bezichen sich Lizenzen nicht
nur auf die Rechte eines Patents, sondern auch auf Gebrauchsmuster oder Know-how.
Der Gegenstand einer Patentlizenz konnte nach § 15 PatG das Recht auf das Patent, also
die vermogensrechtliche Komponente des Erfinderrechts, das Recht auf Erteilung oder
das Recht aus dem Patent sein. Die Ubertragbarkeit von Gebrauchsmustern ist in
dhnlicher Weise nach § 22 GebrMG gewihrleistet. Dabei ist das Risiko einer nachtriag-
lichen Loschung nach § 15 GebrMG problematisch. Denn nur solange ein Scheinrecht
formell besteht, d. h. das Gebrauchsmuster eingetragen ist aber eine materielle Schutz-
voraussetzung fehlt, ist dieses zur Lizenzierung geeignet.'” Eine zusammengefasste
Lizenz konnte demnach Gewerbliche Schutzrechte einschlieBlich des technischen
Wissens beinhalten, das fiir die Anwendung der Technologie erforderlich ist. Bei der
Lizenzvergabe von Know-how kommt der vertraglichen Ergdnzung zur Verschwiegen-
heit eine besondere Bedeutung zu, da sich der Vertragsgegenstand gerade auf die
AusschlieBlichkeit des Wissens bezieht."*® AuBerdem gilt es ansonsten als offenbart und
wire dann nicht mehr gesetzlich geschiitzt. Ein Versto3 gegen diese vertragliche
Vertraulichkeitspflicht begriindet eine fristlose Kiindigung des Lizenzvertrags aus
wichtigem Grund. Da es sich um ein Dauerschuldverhéltnis handelt, greift § 314 Abs. 1
BGB. Dartiber hinaus konnte aus der vorzeitigen Vertragsauflosung ein Anspruch auf
Schadensersatz entstehen. Fiir die Ermittlung entgangener Lizenzgebiihren oder
Provisionen ist der Zeitraum heranzuziehen, bis der Vertrag ordentlich gekiindigt
werden konnte. Nur wenn eine solche Option nicht besteht, bezieht sich der Anspruch

auf die gesamte Laufzeit."’

Bei Lizenzvertrdgen sind zwei Arten zu unterscheiden. Die nicht ausschlieliche Lizenz
beinhaltet ein einfaches Nutzungsrecht im vertraglich vereinbarten Umfang, beispiels-
weise um die Produktion oder den Vertrieb zu libernehmen. Der Lizenzgeber ist
berechtigt, weitere Lizenzen zu vergeben. Dagegen gewéhrt die ausschlieBliche Lizenz

auch ein Verbotsrecht gegeniiber Dritten. Der Lizenznehmer tritt an die Stelle des

12 Eisenmann/Jautz, 2009, S. 93, Rdnr. 197
0 Enders, 2012, S. 28
B BGH-Urt. v. 25.11.2010, Xa ZR 48/08,Rdnr. 28 f., 43 und 54 in: GRUR 2011, S. 455 (457)
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Lizenzgebers, sodass auch dieser das Schutzrecht nicht mehr benutzen darf.*? Um
weitere Konkurrenten fernzuhalten, wird von den Lizenznehmern eher die Exklusivli-
zenz bevorzugt. Dies trifft insbesondere zu, wenn der Lizenzgegenstand nicht sofort fiir

die Produktion oder den Vertrieb eingesetzt werden kann.'*?

Der Lizenzgeber kann mit
dieser Lizenzierungsform hohere Einnahmen erzielen als mit einer einfachen Lizenz.
Auch das Entwicklungsstadium beeinflusst die Hohe der Gebiihren. Prinzipiell sind eher
Erfindungen fiir die Vergabe einer ausschlieSlichen Lizenz geeignet, die nicht zu den
unternehmenspolitischen Zielen passen oder deren Vermarktung aufgrund der Gege-
benheiten in der Fertigung oder im Vertrieb nicht méglich ist.'** Die eigenen Kernkom-
petenzen und Schliisseltechnologien sollten jedenfalls nicht Gegenstand eine Lizenz-

vergabe sein.

6.1.3 Ausgewihlte Risiken

Auch wenn sich die Generierung von zusétzlichen Einnahmen positiv auf die finanzielle
Situation des Unternehmens auswirkt, kann sich die Lizenzvergabe auch nachteilig
auswirken. So besteht die Gefahr, dass Technologien anders als vereinbart eingesetzt
werden, die produzierten Giiter nicht der vereinbarten Qualitit entsprechen oder die
Vermarktung vernachldssigt wird. Im Ergebnis konnte das Image des Lizenzgebers
darunter leiden. Entsprechende Kontrollen sind nur schwer durchfithrbar und mit
entsprechenden Kosten verbunden, insbesondere, wenn viele einfache Lizenzen
vergeben wurden. Eine Losungsmoglichkeit liegt in der geschickten Ausgestaltung der
Vertridge. Die Koppelung der Lizenzgebiihr an die produzierte Menge oder qualitativen
Kriterien bildet ein Anreizsystem, das den problematischen Handlungen entgegen

wirken kann. '’

Mit der Vergabe einer Exklusivlizenz besteht auch eine gewisse Abhingigkeit, da das
Patent nur von einem Unternehmen eingesetzt werden kann. Fiir den Lizenzgeber ist

dies besonders problematisch, wenn die Lizenz nur erworben wird, um eine Sperrwir-

32 T1zhéfer/Engels, 2010, S. 355

"33 Hauschild/Salomo, 2007, S. 70

134 Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 267
13 Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 394 f.
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kung gegeniiber anderen Mitkonkurrenten zu erreichen.'*® Zwar ist der Lizenznehmer
grundsitzlich zur Ausiibung einer Exklusivlizenz verpflichtet,'” aber eine vertragliche
Ausfiithrungspflicht konnte das Risiko weiter minimieren. Es ist auch eine Klausel
empfehlenswert, nach der eine ausschlieBliche Lizenz in eine einfache umgewandelt

werden kann, wenn der Lizenznehmer nicht das gewiinschte Ergebnis bringt.'*®

Eine Exklusivlizenz konnte u. U. im Konflikt mit wettbewerbsrechtlichen Vorschriften
stehen. So ist ein Vertrag nach Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB nicht mit dem
gemeinsamen Markt vereinbar und damit verboten, wenn er bezweckt oder bewirkt, den
Wettbewerb zu verhindern, einzuschranken oder zu verfdlschen. Allerdings sind nach
§ 2 Abs. 1 GWB Vereinbarungen ausgenommen, die zur Forderung des technischen
oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen. Im deutschen Recht bestehen zu Lizenzver-
tragen seit 2005 keine eigenstandige Regelungen mehr. Bis dahin waren Vertrdge nach
§ 17 GWB mit dem Wettbewerbsrecht unvereinbar, wenn sie Regelungen beinhalteten,
die iiber den Inhalt des Schutzrechts hinaus gingen.'” Stattdessen verweist nun § 2 Abs.
2 GWB auf die Anwendung der europdischen Gruppenfreistellungsverordnung. Fiir
Lizenzvertrage iiber Patente oder Know-how ist dabei die Technologietransfervereinba-
rung (Verordnung EG 772/2004) relevant.'*® Demnach sind Lizenzvertrige mit dem
Kartellrecht vereinbar, solange sie die genannten Voraussetzungen erfiillen. Dazu
gehort, dass die Marktmacht der Beteiligten das in Art. 3 TTVO bestimmte Mal3 nicht
ibersteigt. Aulerdem muss die Vereinbarung nach Art. 2 Abs. 1 TTVO die Nutzungser-
laubnis zur Produktion von Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand haben. Auch
Vertrdge mit der Verpflichtung zur Erteilung einer Exklusivlizenz an den urspriingli-
chen Lizenzgeber iiber Weiterentwicklungen sind nicht erfasst. Hinsichtlich der
Vergabe von Kreuzlizenzierungen, mit der Verpflichtung, die Giiltigkeit der Rechte am
geistigen Eigentum nicht anzugreifen, ist mit dem Wettbewerbsrecht nach Art. 5 TTVO

nicht vereinbar, solange die Vertragsparteien auf einem gemeinsamen Markt tétig sind.

13¢ Weissenberger-Eibl/Bierwisch, 2007, S. 403

ST BGH-Urt. v. 20.07.1999, X ZR 121/96, in: GRUR 2000, S. 138 (138)

138 Osterrieth, 2010, S. 170 Rdnr. 51 ff.

% pahlow, 2006, S. 241

"“"Da Art. 101 AEUV auf die friihere Regelung des Art. 81 EGV zuriickzufiihren ist, bezieht sich die
Verordnung auf Letztere
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6.2 Verkauf

Mit dem Verkauf von Gebrauchsmustern oder Patenten konnen die Rechte direkt in
finanzielle Mittel umgewandelt werden. Da somit auch das alleinige Nutzungsrecht auf
den Kéufer iibergeht, empfiehlt sich dieses Vorgehen in technologischen Bereichen, in

141 Wenn es fiir die Schutzrechte

denen das Unternehmen Desinvestitionen beabsichtigt.
keine Nutzungsmoglichkeiten mehr gibt, ist der Verkauf auch eine Alternative zur
Lizenzvergabe. Sollten die betreffenden Patente eine Sperrwirkung haben, also den
Wettbewerbern bewusst vorenthalten werden, ist jedoch von der VerduBlerung abzuse-

142
hen.

Die Moglichkeit des Verkaufs ergibt sich aus dem Rechtscharakter eines Gebrauchs-
musters oder Patents. Diese sind als Immaterialgiiterrechte selbststindig und unbe-
schriankt verkehrsfdhig. Die § 22 Abs. 1 S. 2 GebrMG und § 15 Abs. 1 S. 2 PatG
gewihren eine unbeschriankte Verwertung in Form der VerduBerung. Verpflichtet sich
der Rechtsinhaber vertraglich zu einer entgeltlichen Ubertragung, finden die Regelun-
gen der §§ 433 und 453 BGB Anwendung. Die Vorschriften zum Sachkauf beziehen
sich auf die Eigenschaften des immateriellen Gegenstands. Jedoch ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Verpflichtungsgeschifte mit gewerblichen Schutzrechten nicht vollstindig
auf biirgerliche Vertragstypen passen. Diese Regelungen sind nicht auf geistige Giiter
und deren Rechte ausgerichtet.'” Dennoch ist in der Regel von einem zugrunde
liegenden Kaufvertrag auszugehen. Problematischer ist die Einordnung von Lizenzver-
tragen.

Der Verkéufer eines Schutzrechts ist mit dem Abschluss des Vertrags verpflichtet, dem
Vertragspartner das Recht zu iibertragen und die Nutzung zu ermoglichen. Die Offenle-
gungs- und Patentschriften sind dafiir nicht ausreichend; vielmehr hat der Kiufer

144

Anspruch auf eine benutzbare technische Lehre. ™ Der Patenterwerber wird auf Antrag

als neuer Inhaber in die Patentrolle eingetragen. Obwohl bis dahin der urspriingliche

! Neuburger, 2005, S. 17. f.

142 Specht/Beckmann/Amelingmeyer, 2002, S. 267
'3 Gétting, 2007, S 67, Rdnr. 18

' Krafler, 2004, S. 963
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Inhaber nach § 30 Abs. 3 PatG berechtigt und verpflichtet bleibt, hat die Eintragung nur

deklaratorischen Charakter.'*’

Nach § 453 Abs. 3 BGB ist das immaterielle Gut ohne Sach- und Rechtsmingel zu
iibergeben. Dies bedeutet fiir eine Erfindung, dass die technische Ausfilihrbarkeit
gewihrleistet ist und sie die vereinbarten Eigenschaften aufweist. Ein Rechtsmangel
liegt bei einer eingeschrankten Nutzung vor, die durch Rechte Dritter hervorgerufen
wird. Infrage kommen beispielsweise Pfandrechte, Exklusiv- und Zwangslizenzen oder
Vorbenutzungsrechte. Ist das immaterielle Gut zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
mangelhaft, er6ffnen sich (mit Vorliegen der weiteren Voraussetzungen) die gleichen
Rechtsfolgen wie bei einem Kaufvertrag liber Sachen. Wichtige Ausgangspunkte sind
dabei die §§ 435 und 437 BGB. Bezieht sich der Rechtskauf auf eine angemeldete
Erfindung, haftet der Verkédufer jedoch nicht fiir die Schutzfahigkeit, solange er alle
bekannten Tatsachen mitgeteilt hat, die einer Erteilung entgegenstehen koénnten.'*®
Ebenso ist eine Haftung fiir die Zeit nach dem Vertragsabschluss ausgeschlossen. Das
Risiko, das ein Schutzrecht widerrufen, fiir unwirksam erklirt oder geloscht wird, tragt
der Kéufer, solange der Verkdufer keine Garantie iibernommen hat und ihn kein
Verschulden trifft. Allerdings konnte bei einer unzumutbaren Fortsetzung des Vertrags
§ 313 BGB herangezogen werden, nachdem die Minderung der Vergiitung oder ein

Riicktritt moglich ist.'"’

Auch wenn der urspriingliche Inhaber des Schutzrechts nach dem Verkauf von der
Nutzung ausgeschlossen wird, bleibt das damit verbundene Wissen erhalten. Es kann

somit weiterhin in andere Entwicklungsaktivititen einflieBen.'*®

7 Fazit

Mit der Arbeit wurde das Ziel verfolgt, die strategischen Handlungsmoglichkeiten im
Umgang mit geistigem Eigentum aufzuzeigen und dabei zu erldutern, welche gesetzli-

chen Bedingungen fiir eine erfolgreiche Umsetzung beachtet werden miissen. Der

'S Eisenmann/Jautz, 2009, S. 71, Rdnr. 163
"6 Haedicke, 2004, S. 124

7 Gétting, 2007, S. 197-199

¥ Boyens, 1998, S. 24
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Ausgangspunkt dabei waren neuartige Ideen, die in verschiedene Arbeitsergebnisse
einflieBen. Zu einer ersten Aufgabe des IP-Managements gehort es, diese aufzudecken
und planvoll einzusetzen. Dazu ist es notwendig, die Auspridgungen des geistigen
Eigentums zu kennen. Unter Beachtung der grundsétzlichen Ausrichtung des Unter-
nehmens kann geistiges Eigentum dariiber hinaus auch gezielt erstellt und konsequent
verwertet werden. Es wurde aufgezeigt, dass bestimmte Informationen mit der Geheim-
haltung an Wert gewinnen, weshalb der Zugang nur einem eingeschrinkten Personen-
kreis gewéhrt werden sollte. Zwar ist eine generelle Empfehlung zur Nutzung gewerbli-
cher Schutzrechte nicht angebracht. In vielen Fillen sind diese jedoch am ehesten
geeignet, Arbeitsergebnisse effektiv zu schiitzen. Aus diesem Grund konnte es sinnvoll
sein, geheim zuhaltende Informationen in der Art zu bearbeiten, dass auch diese mit
gewerblichen Schutzrechten oder durch das Urheberrecht geschiitzt werden konnen. Als
Erscheinungsform solcher Arbeitsergebnisse sind kreative, dsthetische und erfinderische
Leistungen aufgefiihrt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt jedoch auf der erfinderischen
Leistung, die mit Patenten und Gebrauchsmustern geschiitzt werden kann. Um die
immateriellen Vermogenswerte in diesem Bereich aufzubauen, sind Entwicklungsakti-
vititen malgeblich, deren Ausrichtung entsprechend geplant werden muss. Wann
beispielsweise eine Patentierung sinnvoll ist, wurde zu den Erlduterungen iiber die
Bedeutung von Schutzrechten beschrieben. Im Wesentlichen sind die Grundstrategie
des Unternehmens und die Besonderheiten der Erfindung ausschlaggebend. Weiterhin
ist bei der Entscheidung zu berticksichtigen, ob die Erfindung die gesetzlichen Anforde-

rungen erfiillt.

Mit der Anmeldung eines Schutzrechts sind verschiedene Gestaltungsvarianten
verbunden. So kann dieselbe Erfindung entweder gleichzeitig oder zu unterschiedlichen
Zeitpunkten als Gebrauchsmuster und Patent angemeldet werden. Es wurde aufgefiihrt,
dass grundsitzlich ein moglichst frither Zeitpunkt fiir die Anmeldung zu wéhlen ist und
wie die rechtlichen Bedingungen in Bezug auf Weiterentwicklungen sind. Die Frage der
internationalen Rechtslage ist in der Ausarbeitung unbeantwortet geblieben, da dieser
Aspekt ohne konkrete Angaben zu den individuellen Gegebenheiten eines Unterneh-
mens zu weit gefasst ist. Vielmehr miissten zundchst die prinzipiell infrage kommenden

Léndern feststehen. Diese Bedingung ist jedoch davon abhdngig, in welcher Branche
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und auf welchen Mirkten das Unternehmen tétig ist und wie die Grundstrategie
gestaltet wurde. Lediglich zwei Gesichtspunkte haben entsprechende Beriicksichtigung
gefunden, da sie fiir die Erlduterungen notwendig waren. So existiert im deutschen
Recht keine vollstindige Definition von Know-how. Vielmehr ist es begrifflich in
verschiedenen Verordnungen der EG festgehalten. Fiir die Arbeit war es jedoch
ausreichend, einen Bezug zu TRIPS herzustellen. Die Erlduterungen zu den wettbe-
werbsrechtlichen Beschrankungen von Exklusivlizenzen erforderten ebenfalls, eine EG-

Verordnung heranzuziehen.

Im Hinblick auf bestehende Schutzrechte wurde auch die Frage beantwortet, wie diese
erfolgreich verwertet werden konnen. So nutzen Technologiefiihrer die Patente oder
Gebrauchsmuster fiir ihre innovativen Produkte mit Vermarktungsabsicht selbst, um die
erbrachten Leistungen in monetire Ergebnisse umzuwandeln und die Vorreiterrolle
erhalten zu konnen. Bei dieser Positionierung ist eine Angriffsstrategie typisch, bei der
die Konkurrenten hinsichtlich schutzrechtsverletzender Handlungen beobachtet und bei

Auftreten rechtliche Schritte veranlasst werden.

Nachziehende Unternehmen sind dagegen aufgrund unterschiedlicher Defizite an der
entgeltlichen Uberlassung der Nutzungsrechte interessiert. Im Zuge einer defensiven
Strategie wird darauf geachtet, die Rechte andere nicht zu verletzen. Als Mittel steht
u. a. die Lizenzierung zur Verfligung. Aus Sicht des Lizenzgebers wird damit eine
externe Verwertungsmoglichkeit deutlich. Als Alternative ist auch der Verkauf von

geistigem Eigentum maglich.

Aufgrund der Beschrinkung des Themengebiets auf die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die fiir ein Unternehmen relevant sind, wurde auf die formellen Voraussetzungen
verzichtet. Diese sind jedoch zu einer erfolgreichen Geltendmachung von Anspriichen
ebenfalls wichtig. Im Vordergrund stand jedoch eher die inhaltliche Seite. Auch

strafrechtliche Rechtsfolgen sind in der Arbeit ausgeklammert.

AbschlieBend lassen sich die herausgearbeiteten Gestaltungsmoglichkeiten fiir den

Umgang mit geistigem Eigentum kurz benennen: Geheimhaltung, Veroffentlichung,
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Patentierung, Lizenzierung oder Verkauf. Mit einer bedachten Vorgehensweise bleibt
der Wert des geistigen Eigentums nicht unentdeckt, sondern fiihrt zu langfristigem

Erfolg.



Anhang

1. Portfolio nach dem BCG-K()nzept149

Marktwachstum

hoch

niedrig

A

A

Question Marks

Stars

Hohe Investitio-
nen bei niedri-

Hohe Investitio-
nen bei eher
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gem Deckungs- hohem Deckungs-
beitrag beitrag
Poor Dogs Cash Cows
Niedrige Niedrige Investiti-
Investitionen und | onen bei hohem
nieriger De- Deckungsbeitrag
ckungsbeitrag

niedrig hoch

" Relativer
Marktanteil

Mit dem Marktwachstum wird die Attraktivitit des Marktes gezeigt. Die Rate driickt die

Veridnderung des gesamten Marktvolumens aus und kann sich auf vergangene und

prognostizierte Werte beziehen.

Der relative Marktanteil ergibt sich aus dem Quotienten des eigenen Umsatzes und dem

Umsatz des stiarksten Konkurrenten.

' in Anlehnung an Scheld, 2006, S. 61-64



2. Portfolio nach dem Mc-Kinsey-Konzept

150

47

Marktattraktivitét
A
Auswihlen

hoch (eher investie- Investieren Investieren
ren)

mittel Auswihlen Investieren

Auswiéhlen

niedrig (eher desinves-
tieren)
Relativer Wettbe-
niedrig mittel hoch werbsvorteil

Die Marktattraktivitit bezieht sich auf verschiedene Merkmale wie z. B. Marktgrof3e,

Anzahl der Wettbewerber, Marktwachstum oder vorhandene Markteintrittsbarrieren.

Der relative Wettbewerbsvorteil kann aus der Marktposition, dem Potenzial der F. u. E.

Produktqualitit oder der finanziellen Situation abgeleitet werden.

%" Hungenberg, 2006, S. 462 f.
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3. Markt-Technologie-Portfolio und Patentportfolio nach Brockhoff"’'

Marktprioritdt (Technologieprioritit beim Patentportfolio)

A
Auswéhlen . .
Investieren Investieren
Autbau/ . .
hoch . Technologie- Technologie-
Kooperationen/ . .
. fithrung fithrung
Lizenzen nehmen
. . Auswihlen .
Desinvestieren Investieren
. " Aufbau/ .
mittel Riickzug aus der : Technologie-
. Technologie- .
Technologie fiihrung
folger
Desinvestieren Desinvestieren Auswihlen
.y " " Abbau/
niedrig Riickzug aus der | Riickzug aus der .
. . Lizenzen
Technologie Technologie
vergeben
niedrig mittel hoch 'TeChl'IOIE)égtlepI'IOI'l-
(Relative Patentpo-
sition)

Die Marktprioritdt ergibt sich auch hier aus der groBenméBigen Entwicklung des

Marktes und der Wettbewerbsintensitit.

Die Technologieprioritit bezieht sich auf die unternehmensinternen Gegebenheiten und
umfasst das technische Potenzial. Dazu gehdren z. B. Weiterentwicklungsmoglichkei-
ten, Anwendungsumfang, Zeit- und Finanzbedarf sowie die Wachstumsrate der

Patentanmeldungen auf den relevanten Technologiefeldern.

Bei dem Patentportfolio ist die Technologieprioritidt auf der Ordinate abgebildet, die

Abszisse zeigt die relative Patentposition.

5l in Anlehnung an Brockhoff, 1999, S. 227 und S. 232



4. Patentportfolio152

Patentqualitét

A

Inaktive Anmel- | Aktive Anmelder
der qualitativ qualitativ hoch-
hoch hochwertiger wertiger Patente
Patente (Technologie-
fiihrer)
Inaktive Anmel- | Aktive Anmelder
niedrig der qualitativ qualitativ min-
minderwertiger derwertiger
Patente Patente
niedrig hoch D,

Patentaktivitit
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Die Patentqualitdt ergibt sich beispielsweise aus dem Anteil der erteilten Patente an den

gesamten Patentanmeldungen. Zur Ermittlung der Patentaktivitit wird die Patentqualitét

ins Verhiltnis zu den Werten aller relevanten Unternechmen gesetzt.'>

152 Ernst, 1996, S. 270

153 Ensthaler/Striibbe, 2006, S. 109
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