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Kurzfassung

Der Umgang mit gewerblichen Schutzrechten sowie den durch diese geschitzten
Erfindungen gestaltet sich in der Regel als interdisziplinare Gratwanderung zwischen
den Gebieten Technik, Betriebswirtschaft und Recht, insbesondere Patentrecht. Eine
entsprechende Komplexitat und Interdisziplinaritat weist auch der bei Entwicklung einer

Schutzrechtsstrategie relevante Entscheidungsraum auf.

Gleichzeitig greifen die aus dem Technologiemanagement bekannten Instrumente zur
Strategieentwicklung im Bereich gewerbliche Schutzrechte zu kurz, sodass bei
Entscheidungen im Bereich gewerblicher Schutzrechte entscheidungsunterstutzende

Managementtools weitgehend fehlen.

Diese Arbeit liefert einen Beitrag zum SchlielRen dieser Licke, indem ein Ansatz zur
strukturierten Ableitung einer Schutzrechtsstrategie fur eine Erfindung entwickelt wird.
Dazu werden nach einer Einfuhrung in die Thematik und Herausarbeitung der
Problemstellung in einem ersten Schritt die im Erteilungsverfahren zu treffenden
Entscheidungen in Abhangigkeit des anwendbaren Rechtes fir einen dsterreichischen
Erfinder bzw. Anmelder chronologisch analysiert, sodass die Komplexitat einer
einzigen Entscheidung Uber eine Schutzrechtsstrategie durch eine Aufteilung auf

mehrere weniger komplexe Einzelentscheidungen fir den Anwender reduziert wird.

In einem weiteren Schritt wird ein Werkzeug entwickelt, mit welchem fir jede der zuvor
erarbeiteten Entscheidungen eine Handlungsempfehlung ableitbar ist. Dazu wird
einerseits untersucht, inwieweit Instrumente aus dem Technologie- und
Innovationsmanagement einsetzbar sind. Dabei werden diese Instrumente
Entscheidungen zugeordnet, bei welchen diese aufgrund korrespondierender
Wirkungen anwendbar sind. Andererseits werden fur Entscheidungen, bei welchen
bekannte Instrumente nicht anwendbar sind oder zu kurz greifen, unter Einsatz der
praskriptiven Entscheidungstheorie Handlungsempfehlungen in Abhangigkeit von
Zielen des Erfinders bzw. Anmelders erarbeitet und angegeben, sodass insbesondere
fur die juristische Dimension der Entscheidungen Handlungsempfehlungen gegeben

werden konnen.

AbschlieBend wird das erarbeitete Werkzeug ex post auf Fallbeispiele angewandt und
zur Verifikation des Werkzeuges untersucht, ob die mit dem Werkzeug abgeleiteten
Handlungsempfehlungen  den  tatsachlich  gewahlten = Handlungsalternativen

entsprechen.



Abstract

The management of intellectual property rights is perceived as an interdisciplinary fine
line between the disciplines technology, business administration and law, especially
patent law. A corresponding complexity and interdisciplinary has also the decision

space for developing an IP strategy.

Furthermore, tools that are known from the technology management fail to provide
sufficient support for those decisions. Especially tools that are known from the
technology management do not provide support in the law dimension of the decision

space. Hence, there is a gap between a need for management tools and existing tools.

This thesis contributes to fill this gap by providing an approach for a structured deriving
of recommendations in the developing process of an IP strategy. For this purpose the
life cycle of an intellectual property right is analysed in a first step depending on the
relevant law for an Austrian inventor. Thereby relevant decision points and decisions
are identified. Hence, the complexity of one decision for developing an IP strategy is

reduced by splitting the decision on several less complex decisions.

Afterwards, a tool is developed. This tool allows deriving recommendations for each of
the identified decisions in a structured process depending on the goals of the inventor
and the impact of the alternatives. Thereby, instruments that are known from the
technology management are related with decisions that have alternatives with a
corresponding impact. When none of the known instruments is applicable for a
decision, a process for decision making is provided by using the prescriptive decision
theory. Hence, the tool allows to provide recommendations also for the decisions in the

legal dimension of the decision space.

Finally, the developed tool is applied to ex post case studies and examined for
verification of the tool. Thereby, it is evaluated whether the recommendations derived

by using the tool correspond to the actually selected alternatives.
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1 Einleitung

Den Beginn dieser Arbeit bildet die Erdrterung der Ausgangslage und Problemstellung
im Umgang mit Patenten. Darauf aufbauend wird die Zielsetzung der Arbeit
angegeben. Das dadurch determinierte forschungsmethodische Vorgehen wird im
Anschluss kurz umrissen. Abschliefiend wird im einleitenden Kapitel der Aufbau der

Arbeit dargestellt.

1.1 Ausgangssituation

Ein an Dynamik stetig zunehmender technologischer Wandel," ein damit verbundener
Trend hin zu mehr Innovation? sowie gleichzeitig immer kiirzere Produktlebenszyklen®
bilden den volkswirtschaftlichen Hintergrund, vor dem die Bedeutung geistigen
Eigentums, insbesondere in hochentwickelten und reichen Staaten, stetig zunimmt.* So
hat sich beispielsweise der Anteil des immateriellen Vermdgens am gesamten
Unternehmenswert von etwa 20 % zu Beginn der achtziger Jahre bis heute in einigen
Branchen auf (iber 80 % gesteigert.” Um diesen Anteil am Vermdgenswert vor
Mitbewerbern zu schiitzen, werden Schutzrechte wie Patente verwendet, die Uber das
bloke Schaffen einer Monopolstellung zunehmend getrennt vom Unternehmen
verwertet werden, wodurch sich Erfindern tber ein Herstellen von auf einer Erfindung
basierenden Produkten vielfiltige Méglichkeiten der Verwertung bieten.® Weiter haben
sich Patente als positiv mit einer Unternehmensentwicklung korrelierend erwiesen’ und
konnte gezeigt werden, dass Schutzrechte positiv mit einer marktbeherrschenden
Stellung korrelieren,® weswegen auch der Einsatz und die Bedeutung technischer

Schutzrechte seit Jahren einem stetigen Wachstum unterworfen sind. Dabei werden

! Vgl. Hartlieb/Normung (2000) S. 24

2ygl. Henfling (1981) S. 11, Thiedemann (2010) S. 1, Weigand (1996) S. 25 ff.

3 Vgl. Raubold (2011) S. 80, Tiefel (2007) S. 35, Haupt/Kloyer/Lange (2007) S. 52 ff. Ausfihrlich
zur Entwicklung von Produktlebenszyklen: Fischer (2001) S. 125 ff.

4 Vgl. Grupp/Schmoch (1999) S. 393 sowie Lall (2003) S. 1679. Dass Patente in entwickelten
und reichen Staaten eine héhere Bedeutung haben, mag auch daran liegen, dass diese in
entsprechenden Staaten besser durchsetzbar sind und auch einen faktischen rechtlichen Wert
haben vgl. Ginarte/Park (1997) S. 299

® Vgl. Loop/Scheffer (2005) S. 21

6 Vgl. Tauman/Weng (2012) S. 241, Beyer (2008) S. 19

"Vgl. Ernst (1996) S. 2

® Vgl. Bekkers/Duysters/Verspagen (2002) S. 1159



Patente von mittelstandischen und gro3en Unternehmen genauso eingesetzt wie von

kleineren Unternehmen und Start-Ups.°

Dadurch sind viele Unternehmen mit Entscheidungen konfrontiert, die Schutzrechte
betreffen, wie ob Uberhaupt eine Schutzrechtsanmeldung fur eine Erfindung
eingereicht werden soll und wie danach weiter im Erteilungsverfahren vorzugehen ist.
Dabei sind besonders fur umsatzschwache Unternehmen, die eine Erfindung getatigt
haben, die im Zuge einer Patentanmeldung und -erteilung auftretenden Kosten zumeist
nicht unerheblich.” So folgen auf Kosten einer Ausarbeitung und Einreichung einer
Patentanmeldung nach dem Européischen Patentiibereinkommen (EPU) oder dem
Patent Cooperation Treaty (PCT) in weiterer Folge abhangig von der gewahlten Route
und den Staaten, in welchen Schutz angestrebt wird, erhebliche Kosten, welche durch
die Erfindung gerechtfertigt sein mussen. Angesichts dieser Kosten sowie einer hohen
Unsicherheit und geringer Vorhersagbarkeit, die einem Innovationsprozess in einer
frihen Phase (iblicherweise inharent sind,"" liegt auch einer Entscheidung fiir oder

gegen eine Schutzrechtsanmeldung eine hohe Unsicherheit zugrunde.

Gleichzeitig liefert die Managementlehre an der Schnittstelle zwischen Technik,
Betriebswirtschaft und Recht, an welcher die fir Schutzrechte relevanten
Entscheidungen zu treffen sind, nur Konzepte, die der Komplexitat dieser Schnittstelle
nicht gerecht werden, weswegen Werkzeuge zur Unterstutzung der diesbezuglich
relevanten Entscheidungen weitgehend fehlen. Dies ist insofern als besonders
nachteilig zu bewerten, da bekannt ist, dass gerade bei Kleinstunternehmen wie
Start-Ups ein mangelndes Bewusstsein in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte
vorhanden ist."? Naheliegend ist der Schluss, dass dadurch auch entsprechende
Entscheidungen nicht mit der gebotenen Sorgfalt und teilweise schlicht falsch getroffen

werden.

° Vgl. Lang (2007) S. 79
'%vgl. Lang (2007) S. 79 ff.
" vgl. Zahn (2004) S. 127
"2 Vgl. Beetz (2003) S. 175



1.1.1 Problemstellung

Zwar bieten Patente ein — zeitlich befristetes — Monopol auf eine Technologie, die
Bewertung dieses Monopols sowie die Entscheidungen, die getroffen werden missen,
um dieses Monopol zu erlangen, gestaltet sich jedoch im Einzelfall zumeist als
Herausforderung. So sind neben unabdingbaren technologischen Kenntnissen
genauso rechtliche Kenntnisse, insbesondere des gewerblichen Rechtsschutzes
erforderlich, um eine Entscheidung fir oder gegen eine Patentanmeldung sachlich
beurteilen zu koénnen. Weiter ist Okonomisches Verstandnis noétig, um die
wirtschaftliche Wirkung des Patentes abschatzen und eine wirtschaftliche Bewertung
durchfiihren zu kénnen.” Wahrend es in groRen, insbesondere forschungsintensiven
Unternehmen (ber das Innovations- und Patentmanagement' Instrumente und
Ressourcen gibt, um die Entscheidung Uber Investitionen in neue Schutzrechte zu
treffen, stehen kleinen Unternehmen zumeist keine flr den Bereich des Intellectual
Property (IP) freigestellte Ressourcen zur VerflUgung und greifen viele der im Zuge
einer IP-Strategie fir groRe Unternehmen anzuwendende Instrumente bei kleinen
Unternehmen gerade nicht, die einen Businessplan nur auf einer einzigen Idee

aufbauen.

80 % der Patentanmelder sind Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und Einzelerfinder.
Diese 80 % der Patentanmelder reichen 20 % aller Patentanmeldungen ein."
Gleichzeitig setzen viele der Instrumente spezielles Know-how oder auch besondere
Infrastruktur voraus, die kleinen Unternehmen nicht zur Verfliigung stehen. Damit sind
kleine Unternehmen gegenwartig bezlglich eines Umganges mit gewerblichen
Schutzrechten, insbesondere Patenten, besonders in frihen Phasen, in denen
kostenintensive Entscheidungen getroffen werden muissen, noch stark benachteiligt.
Die Entscheidung, eine Schutzrechtsanmeldung einzureichen, wird haufig mit den
gesamten Kosten des Verfahrens verknUpft, die je nach territorialer Ausweitung des
Schutzes auch 100.000 Euro und mehr betragen kdnnen. Gleichzeitig besteht zum
Zeitpunkt, zu dem Uber eine Schutzrechtsanmeldung entschieden wird, noch eine
erhebliche Unsicherheit bezlglich des durch die Erfindung herstellbaren Produktes

sowie (ber den Markt fiir dieses Produkt.”® Zufolge einer Studie des EPA ist die

'3 V/gl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 1 ff.

" vigl. Wurzer (2009) S115 ff

'>V/igl. Buchtela/Pichler/Schwingenschldgl, et al. (2010)

® Ein umfassender Uberblick iber die Unsicherheit bei innovativen Projekten sowie die
Auswirkung derselben auf die Entscheidungsfindung findet sich bei Vorbach (2005) S. 107 ff.
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Unsicherheit Uber die Vermarktbarkeit eines Produktes in 20 % der Falle

ausschlaggebend fiir das Nicht-Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung."”

Gleichzeitig haben Studien gezeigt, dass Investoren, die in frlhen Phasen in ein
Unternehmensgrindungsprojekt einsteigen, mehr profitieren als jene, die erst in

t.'® Dies kann

spateren Phasen einsteigen, wenn die Unsicherheit bereits reduziert is
durch eine zu pessimistische Einschatzung der Grunder in frGhen Phasen sowie
unzureichende Managementtools begriindet sein, um relevante Entscheidungen im

Bereich gewerblicher Schutzrechte zu treffen.

Nach SCHMIDT kann die gesamte Unsicherheit im Patentlebenszyklus qualitativ wie

folgt dargestellt werden:"®
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Abbildung 1: Unsicherheit im Patentlebenszyklus20

Die technische Unsicherheit ist bedingt durch eine Unsicherheit Uber die
Realisierbarkeit der entwickelten technischen LOosung, der Integrierbarkeit der neuen
Losung in bestehende Produkte und Prozesse, einer Verdrangung durch

technologischen Fortschritt, Entwicklungsspriinge sowie Herstellungsprobleme.?’

"Vigl. EPO (1994) S. 109 ff.

'® vgl. Wiltbank/Read/Dew, et al. (2009) S. 128

9 Vgl. Schmidt (2004) S. 67. Zur marktbedingten Unsicherheit insbesondere aufgrund
sogenannter disruptiver Technologien siehe ausfiihrlich Christensen (1997)

% Quelle: Spranger (2006) S. 89

2 vgl. Spranger (2006) S. 70



Als Marktrisiken werden die Marktakzeptanz, die Marktdynamik, Absatzchancen,
MalRnahmen der Konkurrenz sowie das Investitionsrisiko bzw. ein Verlustrisiko

gesehen.?

Unter rechtlichen Risiken werden eine Unsicherheit Uber eine Schutzfahigkeit der
Entwicklung, Risiken betreffend die Rechtsbestandigkeit eines Schutzrechtes, eine
Umgehbarkeit des Schutzrechtes durch Alternatividsungen sowie insbesondere ein

Verletzungs- und Prozessrisiko subsumiert.

Zwar kénnen durch MaRnahmen einzelne Aspekte der Unsicherheit reduziert werden.
Beispielweise kann ein Risiko mangelnder Rechtsbestandigkeit aufgrund mangelnder
Neuheit durch eine Patentrecherche reduziert werden. Jedoch kdnnen nicht samtliche

Risiken in einem Entwicklungsprojekt vollstandig eliminiert werden.

Es steht der Erfinder damit haufig vor dem Dilemma, zu einem Zeitpunkt hoher
Unsicherheit eine kostenintensive Entscheidung Uber eine Schutzrechtsanmeldung
treffen zu mussen oder auf Rechte an der Erfindung zu verzichten, da eine Reduktion
der Unsicherheit ohne eine Veréffentlichung beispielsweise im Rahmen einer

Marktstudie meist nicht erreichbar ist.

Fir diese Entscheidungen liefert die Managementlehre jedoch nur in unzureichendem
Ausmall Unterstitzung in Form von fir den Praktiker einfach anwendbaren
Werkzeugen, die dem Anwender ein Ableiten einer der Komplexitat entsprechenden

Handlungsempfehlung ermdglichen.

2 Spranger (2006) S. 70



1.1.2 Stand der wissenschaftlichen Diskussion

Bekannt ist, dass die wissenschaftliche Diskussion in der theoretisch-
wissenschaftlichen Aufarbeitung an der Schnittstelle zwischen Technik und
Betriebswirtschaft erhebliche Defizite aufweist, die insbesondere den Bereich des
Technologie- und Innovationsmanagements betreffen.?® Gleichzeitig wurden aufgrund
der erkannten Mangel Anstrengungen unternommen, dieselben zu reduzieren.?* Die
entsprechenden Arbeiten betreffen weitgehend die Anwendbarkeit des aus der
Betriebswirtschaft bekannten Instrumentariums Technologieentwicklungen,
Innovationsprozesse, Kreativitatstechniken sowie das Controlling von Innovationen,

insbesondere {iber den Einsatz von adaptierten Kennzahlen.?

Dem Teilbereich der genannten Schnittstelle, welcher sich mit der fir gewerbliche
Schutzrechte relevanten Schnittmenge Technik, Betriebswirtschaft und Recht befasst,
wird jedoch vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt.?® Allerdings ist auch
dieser Teilbereich aufgrund der zunehmenden Bedeutung gewerblicher Schutzrechte

gegenwartig einem starken Wachstum unterworfen.?’

Sofern wissenschaftlich tGber gewerbliche Schutzrechten diskutiert wird, wird zumeist
empirisch geforscht. Dabei wurde beispielsweise auf Patentportfolios groRer,
insbesondere bdérsennotierter Unternehmen eingegangen.?® Auch der Bereich von
kooperierenden Unternehmen mit verschiedenen Patentportfolios wurde beleuchtet
und festgestellt, dass einzelne Unternehmen ihre Schutzrechte deutlich hdher
bewerten als dies durch Ertragsméglichkeiten gerechtfertigt ist.”® Eine weitere Studie
widmete sich der Frage, ob Patente von wissenschaftlichen Universitdten einen
vergleichbaren Wert wie Patente der Industrie aufweisen.*® Beziiglich Start-Ups zeigt
sich, dass Patente eine Uberlebenswahrscheinlichkeit erhthen® und dass
Unternehmen mit Patenten starker wachsen als jene, welche keine Patente haben.* In

einer weiteren Studie zeigte sich, dass nur jene Patente einen Mehrwert flr das

2 Vgl. Vorbach (2005) S. 2, Staudt/Merker (2001) S. 125

% Siehe beispielsweise Vorbach (2005), Pepels (2006), Granig (2007), Hauschildt/Salomo
£2011), Hartschen/Scherer/Brigger (2009), Disselkamp (2012) und Schuh (2012)

° Vgl. Gleich (2011), Peter (2011), Fiter (2007),

% Einer der Beitrage zur Diskussion dieser Schnittstelle findet sich bei Tiefel/Dirschka (2007)
S. 15 ff.

" vgl. Candelin-Palmqvist/Sandberg/Mylly (2012) S. 507

2 \/gl. Ernst/Legler/Lichtenthaler (2010)

29 \/gl. Wartburg/Teichert (2008) S. 106 ff.

*0\/gl. Sapsalis/van Pottelsberghe de la Potterie/Navon (2006) S. 1631 ff.

*1Vgl. Helmers/Rogers (2011) S. 1016 ff

%2 vgl. O’'Regan/Sims (2008) S. 418



Unternehmen bringen, die auch in anderen Patenten zitiert werden.*® Patentwerte, die
mittels Strukturgleichungen ermittelt wurden, zeigten, dass sich ein Patentwert Uber
einen technologischen und einen wirtschaftlichen Wert definieren lasst, wobei auch
eine Sperrwirkung des Patentes beriicksichtigt wird.>* Weiter wurde in der Forschung
auch die Bewertung von Patenten aus Sicht der Patentamter hinterfragt, wobei
Inkonsistenzen in Entscheidungen untersucht wurden.* Insbesondere wurde
gefunden, dass einige Unternehmen ungerechtfertigte Summen in eine Vielzahl von
Patentanmeldungen investieren, wenn deren unmittelbare Mitbewerber dies ebenfalls

tun.®

Dass auch das Umfeld, in dem sich ein Erfinder befindet, entscheidenden Einfluss auf
eine Neigung des Erfinders, die Erfindung zu Patentieren hat, zeigte eine weitere
Studie. Dabei wurde untersucht, welche Anreize Erfinder an Universitaten dazu
bringen, ihre Erfindungen zu patentieren. Es zeigte sich, dass in einem derartigen
Umfeld weniger finanzielle Aspekte als vielmehr Moéglichkeiten, die Reputation des
Einzelnen aufzuwerten und neue Forschungsfragen zu finden, relevante Anreize
sind.*” Weiter wurde, wieder empirisch, untersucht, warum fir viele Entwicklungen
keine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wird. Demnach spricht fiir viele gegen das
Einreichen einer Anmeldung, dass durch eine mit der Schutzrechtsanmeldung
verbundene Veroffentlichung der Erfindung Konkurrenten ein Imitieren oder ein an der
Erfindung Vorbeientwickeln, ,invent around®, ermdglicht oder vereinfacht werden

kénnte.®

Bekannt ist, dass gerade kleine Unternehmen wie Start-Ups nur wenig Zeit zur
Verfugung haben, um Entscheidungen zu treffen und aufgrund zumeist dinner
Kapitaldecke sehr sensibel auf rechtliche Unsicherheiten reagieren kénnen.*® Dariiber
hinaus bietet insbesondere die betriebswirtschaftliche Literatur Instrumente, um
Investitionsentscheidungen zu treffen, jedoch wurde festgestellt, dass gerade die nicht
betriebswirtschaftlichen  Aspekte  wie rechtliche  Rahmenbedingungen  bei
Unternehmensgriindungen, die auf Erfindungen basieren, haufig iibersehen werden.*
Diese Aspekte werden damit auch bei relevanten Entscheidungen haufig Gbersehen.

Gleichzeitig ist bekannt, dass Unternehmen, die Entscheidungen auf einer breiten

%3 \/gl. Sandner/Block (2011) S. 969 ff.

* vgl. Suzuki (2011) S. 986 ff.

%% vgl. Burke/Reitzig (2007) S. 1404 ff.

% vgl. Arundel/Patel (2003) S. 17

%7 vgl. Baldini/Grimaldi/Sorero (2006) S. 333 ff.
%8 \/gl. Harabi (1995) S. 990

%9 vgl. Marcum/Blair (2011) S. 143 ff.

0 vgl. Marcum/Blair (2011) S. 151



Informationsbasis treffen, geringere systematische Fehler und einen besseren

Unternehmenserfolg aufweisen.*’

Fir Entscheidungen unter Unsicherheit werden bei einigen  Autoren
Entscheidungbdume vorgeschlagen, die jedoch fir einen dsterreichischen Anmelder
nicht detailliert genug sind, da im Wesentlichen mit den Entscheidungsbdumen die
Entscheidung fiir oder gegen eine Anmeldung getroffen wird.*> Alternativ werden
Entscheidungsbaume im Patentmanagement im Rahmen der Patentbewertung mittels

Realoptionsverfahren genutzt.*?

Weiter wurden in Bezug auf Managemententscheidungen, welche gewerbliche
Schutzrechte betreffen, Vorschlage vorgelegt, wie systematisch geistiges Eigentum
unter Bericksichtigung der Unternehmensstrategie geschitzt, bewertet und generiert
werden kann.** Ein entsprechend den Anforderungen, die sich aus den gesetzlichen
Rahmenbedingungen ergeben, detailliertes Werkzeug wurde jedoch auch dabei nicht

vorgelegt.

Zusammenfassend ist damit aus der Uberwiegend empirischen Forschung hinlanglich
bekannt, dass Schutzrechte und im Besonderen Patente positiv flr innovierende

Unternehmen sein kénnen und gleichzeitig zu wenig Beachtung finden.

Unter welchen Gesichtspunkten jedoch im Detail die vorstehend beschriebene
Entscheidung Uber eine Schutzrechtsanmeldung bei hoher Unsicherheit zu treffen ist,
geht auch aus der wissenschaftlichen Diskussion nicht in ausreichendem Malde hervor.
Daruber hinaus sind auch Empfehlungen flr die Entwicklung einer der Komplexitat der
Thematik Rechnung tragenden Patentstrategie fur einen Praktiker nicht ableitbar. Ein
Grund daflr liegt auch in den landerspezifischen Unterschieden im Patentrecht, die

eine universelle Vorgehensweise nicht méglich machen.*®

Aus vorstehend Beschriebenem geht hervor, dass, obwohl bereits einige Arbeiten zu
technischen Schutzrechten vorliegen, kein Vorgehensmodell besteht, welches den
Bedlrfnissen von kleinen Unternehmen gerecht wird und diese bei Entscheidungen

unterstitzt, die gewerbliche Schutzrechte betreffen. So sind zwar technologieorientierte

4 Vgl. Simon/Houghton/Aquino (2000) S. 15

42 Vgl. Poltorak/Lerner (2011) S. 132, Beveratos/Freire/Guglielmi, et al. (2005) S. 5032 f. sowie
Leonard/Stiroh/Associates (2005) S. 326

*3 vgl. Murphy/Orcutt/Remus (2012) S. 70 ff., Massingham (2010)

* Smith/Hansen (2002) S. 370 ff., Brennan/Connell (2000) beschreibt ein Modell zur Bewertung
von Schutzrechten auf Basis von Indikatoren, um Entscheidungen treffen zu kénnen. Jedoch
wird auch dabei nicht im hier geforderten Detaillierungsgrad auf mdogliche Entscheidungen
sowie verfigbare Handlungsalternativen eingegangen.

% Zu landerspezifischen Unterschieden der einzelnen Patentsysteme siehe Hanel (2006)



Start-Ups, die ahnliche Entscheidungen zu treffen haben,* bereits wissenschaftlich
teilweise beschrieben und die sich darauf flr unternehmerische Entscheidungen
ergebenden Implikationen erhoben worden. Welches Bewertungsverfahren far
gewerbliche Schutzrechte diesen Bedurfnissen gerecht wird und wie darauf aufbauend
relevante Entscheidungen diesbezlglich getroffen werden sollen, um eine Strategie im
Bereich gewerblicher Schutzrechte zu entwickeln, ist bislang wissenschaftlich jedoch

noch nicht in ausreichendem Maf3e behandelt worden.

*® Vgl. Marcum/Blair (2011)S. 148



1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ein Ziel der Arbeit ist daher, die im wissenschaftlichen Diskurs bestehenden Defizite zu
reduzieren und Ergebnisse zu liefern, die der Praktiker als bei relevanten
Entscheidungen unterstitzendes Werkzeug einsetzen kann, welches der zum
jeweiligen Entscheidungszeitpunkt herrschenden Unsicherheit Rechnung tragt. Es ist
somit nicht das Ziel der Arbeit die Unsicherheit in einem Entwicklungsprojekt zu
eliminieren, sondern trotz vorliegender Unsicherheit Handlungsempfehlungen
abzuleiten. Dazu soll ein Ansatz zur Ableitung von Handlungsempfehlungen im Bereich
technischer gewerblicher  Schutzrechte entwickelt werden. Da aufgrund
unterschiedlicher Rechtsnormen eine allgemein anwendbare Handlungsempfehlung
nur mit unzureichender Anwendbarkeit auf konkrete Fragestellungen maoglich ware,
liegt der Fokus dieser Arbeit auf Handlungsempfehlungen, die einem dsterreichischen
Erfinder bzw. Anmelder in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte im Zeitraum nach der

Erfindung sowie wahrend des Patentlebenszyklus gegeben werden kdnnen.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden mit dieser Arbeit die Forschungsfragen
beantwortet, die sich aus der Lucke zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs im
Bereich des Technologiemanagements und dem Bedarf nach Managementtools im
Bereich der Entwicklung einer Schutzrechtsstrategie ergeben, wie sich nachfolgend

aus den Kapitel 2 bis 4 ergibt.
Die primare Forschungsfrage lautet:

Wie kann ein Werkzeug ausgestaltet sein, mit welchem fiir einen Gsterreichischen
Erfinder Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schutzrechte unter Beriicksichtigung
technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen abgeleitet werden

kbnnen?“

Zur Beantwortung der primaren Forschungsfrage werden die folgenden sekundéaren

Forschungsfragen definiert.
Erste sekundare Forschungsfrage:
,Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind méglich?*

und zweite sekundare Forschungsfrage:

10



Wie kann eine Entscheidung zwischen den mdéglichen Handlungsalternativen

bzw. Strategien getroffen werden?“’

" vgl. Kapitel 5
11



1.3 Forschungsmethodik und Vorgehen

Die  Forschungsmethodik der vorliegenden Arbeit entspricht der der
anwendungsorientierten Wissenschaften nach ULRICH, wobei das Forschungsproblem
in der Praxis entsteht.* Dabei werden unter Anwendungsorientierung Tétigkeiten
verstanden, die ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie praktischen
Erfahrungen das Bereitstellen von Loésungen fir die betriebliche Praxis zum Ziel
haben.*® Dass Einzelerfinder und kapitalschwache Kleinunternehmer ein Problem im
Umgang mit Patenten wahrnehmen, insbesondere wenn es um die Entscheidung geht,
das Patent in mehreren Staaten validieren zu lassen, wobei hohe Kosten entstehen,

zeigt die Praxis.

Ausgangspunkt der Arbeit bildet die vorhandene Literatur zu Patentbewertung bzw.
allgemein Bewertung technischer Schutzrechte sowie die Literatur zu vorhandenen
Patentstrategien zur Ableitung von Handlungsempfehlungen fir Erfinder bzw.
Anmelder. So erfolgt anhand der Analyse der Literatur eine theoriegeleitete
Untersuchung sowie systematische deduktive Ableitung der Anforderungen an ein
Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen, um ein angepasstes Werkzeug
zu entwickeln bzw. einen Ansatz zur Ableitung von Handlungsempfehlungen
vorzulegen. Wahrend die Arbeit Uber weite Teile deduktiv ist, wird abschlieflend in
mehreren Fallbeispielen der entwickelte Ansatz angewandt, um diesen auf seine

Praxistauglichkeit zu GUberprifen.

Somit ist die Arbeit erkenntnistheoretisch dem kritischen Rationalismus zuzuordnen, da
aus theoretischen Uberlegungen ein Ansatz abgeleitet wird, um die Forschungsfrage
zu beantworten und dieser Ansatz abschlieRend in mehreren Anwendungen erprobt
und, sofern erforderlich, aufgrund der bei der Anwendung erzielten Erkenntnisse

adaptiert wird.>

8 \Vgl. Ulrich (1982) S. 2 ff.
*9vgl. Ulrich (1984) S. 200
%% vgl. Popper/Kiesewetter (2003) S. 263, Popper (1995) S. 161
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1.4 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 1 werden die Ausgangslage und die Problemstellung formuliert. Darauf

aufbauend wird das grundsatzliche Ziel der Arbeit herausgearbeitet.

Die rechtlichen Grundlagen gewerblicher Schutzrechte werden in Kapitel 2 erlautert.
Dies ist erforderlich, um die Moglichkeiten, die sich durch Wahl der einzelnen
Verfahren zum Erlangen eines gewerblichen Schutzrechtes bieten, zu beleuchten,
sodass die rechtlichen Grundlagen fir die Beantwortung der Forschungsfrage gegeben
sind. In diesem Kapitel finden sich ebenfalls verschiedene maogliche Patentstrategien,

die sich aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen ergeben.

In Kapitel 3 werden betriebswirtschaftliche Aspekte gewerblicher technischer
Schutzrechte erarbeitet. In diesem Kapitel wird einerseits auf die betriebswirtschaftliche
Bedeutung gewerblicher Schutzrechte eingegangen. Andererseits werden auch

Bewertungsverfahren, deren Vor- und Nachteile sowie Bewertungsanlasse erlautert.

In Kapitel 4 werden aus der Literatur bekannte Verfahren zur Strategiebestimmung
angegeben, wobei auch deren Eignung zur gezielten Wahl einer der in Kapitel 2

beschriebenen Patentstrategien untersucht wird.

In Kapitel 5 wird die Forschungsfrage unter Berlcksichtigung der in den Kapiteln 2 bis
4 erarbeiteten Grundlagen prazisiert sowie sekundare Forschungsfragen zur

Beantwortung der primaren Forschungsfrage angegeben.

Kapitel 6 legt die wissenschaftstheoretischen Grundlagen dar, um ausgehend von den
Kapiteln 2 bis 4 ein Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen angeben zu
konnen. In diesem Zusammenhang wird auf die entscheidungsorientierte
Betriebswirtschaft sowie das Management komplexer Systeme besonders

eingegangen.

In Kapitel 7 wird das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen entwickelt,
wobei eingangs die Anforderungen erarbeitet werden und in weiterer Folge unter
Beantwortung der sekundaren Forschungsfragen die primare Forschungsfrage

beantwortet wird.

In Kapitel 8 erfolgt die prototypische Anwendung des abgeleiteten Werkzeuges anhand

von Fallstudien.

Kapitel 9 fasst die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und gibt einen

Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf.
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2 Rechtliche Aspekte Schutzrechte

Dieses Kapitel bildet die rechtliche Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage.
Zuerst wird ein Uberblick tber geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Teilen des
Wettbewerbsrechts und gewerblichen Schutzrechten gegeben, bevor im Detail auf
technische gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Patente, eingegangen wird.
Anschlieend wird auf die fur Osterreichische Erfinder relevanten Erteilungsverfahren
und die sich daraus ergebenden Mdglichkeiten eingegangen.

______________

Patente

Gebrauchs-

muster Geschmacksmuster-

recht

Technik Asthetik Kennzeichnung

.........................................................................................................

Abbildung 2: Uberblick Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht®’

*" Quelle: Pfeiffer (2007) S. 8
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2.1 Immaterialguterrecht

Das Immaterialglterrecht bezieht sich auf den Schutz von immateriellen Gutern, auf
sogenanntes "geistiges Eigentum®, also auf den Schutz von geistigen Schoépfungen
technischer und asthetischer Natur sowie von Kennzeichen. Geistiges Eigentum bzw.
Immaterialgut bezeichnet die Formen von Eigentum, denen keine materiellen Guter

direkt zugeordnet sind.

Immaterialglterrechte gewahren dem Eigentiimer in der Regel ein zeitlich begrenztes,

absolutes (d. h. gegen jedermann wirkendes) Ausschliel3lichkeitsrecht.

Diese Rechte unterliegen dem Territorialitatsprinzip, weshalb das Recht desjenigen
Staates anzuwenden ist, fir dessen Gebiet der Schutz gelten soll. Das Recht des
jeweiligen Staates entscheidet auch, welches Recht inlandische Behdérden und
Gerichte auf einen Sachverhalt mit Auslandsberihrung anzuwenden haben. Geistiges
Eigentum wird immer im Bereich des Privatrechts bzw. des Zivilrechts behandelt,
sodass streitige Angelegenheiten in Osterreich letztinstanzlich beim OGH entschieden
werden. Das Immaterialgtterrecht kann in den Bereich des Urheberrechtes (UrhG) und

in den Bereich der gewerblichen Schutzrechte gegliedert werden.

Die gewerblichen Schutzrechte Uberschneiden sich teilweise mit dem
Wettbewerbsrecht (Lauterkeitsrecht, UWG). Wahrend mit gewerblichen Schutzrechten
Immaterielles schutzbar ist, regelt das Lauterkeitsrecht das Verhalten zwischen
Marktteilnehmern. Beispielsweise verstot es gegen das UWG, die Arbeit eines
anderen sowohl in allen Einzelheiten (sklavische Nachahmung) als auch derart
abgewandelt zu Ubernehmen, dass keine sklavische Nachahmung mehr vorliegt,
sondern blof3 Verwechslungsgefahr, wenn eine andere Gestaltung zumutbar gewesen

ware (vermeidbare Herkunftstauschung).*

Rechte am geistigen Eigentum sollen den Inhaber bzw. Erfinder in die Lage versetzen,
von der Schaffung eines neuen Werks bzw. einer Erfindung zu profitieren. Es kénnen
auch im Gebiet des geistigen Eigentums nur solche Rechte erworben werden, welche
der Gesetzgeber geschaffen hat. Mit Ausnahme des Urheberrechts gilt fur die Rechte
des geistigen Eigentums ein Offenkundigkeits- oder Publizitatsprinzip, d. h. die Rechte

sind beispielsweise in 6ffentliche Register einzutragen.

%2 V/gl. OGH 28. Mai 2002, 40b65/02s
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2.1.1 Urheberrecht

Das geschutzte Objekt des Urheberrechts ist immer ein Werk der Kunst. GemaR §1
UrhG sind eigentiimliche geistige Schopfungen auf den Gebieten der Literatur, der
Tonkunst, der bildenden Kinste und der Filmkunst geschitzt. Demnach sind etwa
Texte, Musikkompositionen, grafische Gestaltungen, Bilder, Fotos, Filme, auch
Datenbanken und dergleichen jedenfalls dann vom Urheberrechtsschutz erfasst, wenn
es sich dabei nicht um herkdmmliche (landlaufig seit jeher Ubliche) Gestaltungen
handelt, also eine gewisse Originalitat (schopferische Eigenart) in diesen Werken zum

Ausdruck kommt.>

Das Urheberrecht gewahrt dem Urheber mit gewissen gesetzlichen Beschrankungen
das ausschlieRliche Recht, sein Werk zu verwerten.** Damit ist dieser auch berechtigt,

Dritte von einer Nutzung auszuschlieRen.

Das Urheberrecht gewahrt dem Schépfer sogenannte Urheberpersonlichkeitsrechte,
welche den Schutz der Urheberschaft, die Urheberbezeichnung sowie den Werkschutz
betreffen. Durch diese in den §§ 19 bis 21 UrhG normierten Rechte ist unter anderem
die Vervielfaltigung, die Verbreitung sowie das offentliche Auffihren von Werken

geregelt.

Im Gegensatz zu gewerblichen Schutzrechten entsteht der Urheberschutz unmittelbar
mit der Schaffung des Werkes. Urheberrechte kdnnen in den meisten Staaten, so auch
in Osterreich, vererbt werden. In einigen Rechtsordnungen ist die Ubertragung
ausschlieRlich iber Vererben méglich.>® Der urheberrechtliche Schutz endet jedoch 70
Jahre nach dem Tod des Urhebers. Wahrend die Urheberrechte nicht Ubertragbar sind
und am Urheber haften, kbnnen Verwertungsrechte am Werk frei Ubertragen werden

und dadurch Einkommensquellen fir den Urheber darstellen.

%8 Beispielsweise entschied der EuGH in der Sache Infopaq vom 16.7.2009, dass als einziges
Kriterium fir ein urheberrechtlich geschiitztes Werk dessen Originalitdt anzusetzen sei. Es ist
jedoch eine schaffende menschlich-geistige Tatigkeit Voraussetzung fiir einen Urheberschutz,
sodass beispielsweise eine Lebensgeschichte an sich nicht dem Urheberschutz zuganglich ist.
54

Vgl. § 14 UrhG
*®vgl. § 23 UrhG
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2.1.2 Gewerbliche Schutzrechte

Unter gewerblichen Schutzrechten werden jene Rechte an geistigen und gewerblichen
Leistungen verstanden, die dem Sonderrechtsschutz zuganglich sind.*® In diesem
Kapitel wird auf die einzelnen gewerblichen Schutzrechte eingegangen, um die
patentrechtlichen Grundlagen fir die Arbeit zu bilden. Erganzend zu den technischen
gewerblichen Schutzrechten werden auch weitere Immaterialgtterrechte kurz

beleuchtet.

Gewerbliche Schutzrechte unterliegen dem Territorialitatsprinzip. Das heil3t, diese
Schutzrechte gelten nur in den Staaten in denen bzw. fur diese sie erteilt wurden. Dies
ist auf die geschichtliche Entwicklung der gewerblichen Schutzrechte zurlckzufiihren.
So wiesen im neunzehnten Jahrhundert gewerbliche Schutzrechte noch wesentlich
starkere Unterschiede zwischen einzelnen Staaten und Bundeslandern auf als dies
heute der Fall ist.”” Daraus folgte, dass Patente auch nur national erlangt werden
konnten und zur Erlangung von Schutz in einem Staat ein Erteilungs- bzw.
Registrierungsverfahren zu durchlaufen war. Da die Erlangung eines territorial
umfangreichen Schutzes fur den Erfinder in der Regel mit hohen Kosten verbunden
war, wurde bereits in den 1820er Jahren zumindest in einigen Staaten Uber ein
Einheitspatent nachgedacht.®® Aufgrund dieses Bediirfnisses wurden zwischenzeitlich
verschiedene Ubereinkommen geschaffen, um die Kosten zur Erlangung gewerblicher
Schutzrechte in mehreren Staaten zu reduzieren.”® Aufgrund der Relevanz dieser
Abkommen fur Erfinder bzw. Anmelder wird bei Beleuchtung der einzelnen
gewerblichen Schutzrechte auch auf die Moglichkeiten zur Erlangung von Schutz in
mehreren Staaten eingegangen. Hierbei werden die fir einen &sterreichischen
Anmelder bzw. Erfinder wichtigsten Mdglichkeiten erlautert, Schutz in Europa sowie

international zu erhalten.

% v/gl. Gabler (2012) Stichwort: gewerbliche Schutzrechte

*" Siehe hierzu ausfiihrlich Ambrosius (2005) S. 114 ff sowie Heggen (1975)
*% \/gl. Ambrosius (2005) S. 114

%% vgl. Burkart (2006) S. 10 f sowie
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2.1.2.1 Patente

Patente schiitzen technische Erfindungen auf allen Gebieten der Technik,®® die zum
Anmeldezeitpunkt neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich
anwendbar sind.®' Ein Patent ist ein AusschlieRungsrecht und damit im Gegensatz
zum Urheberrecht kein positives Benutzungsrecht. Es berechtigt den Patentinhaber,
andere davon auszuschlieBen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmaRig
herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken einzufiihren oder zu besitzen.®? Ein Patent kann je nach
gewunschter territorialer Ausdehnung des Patentschutzes Uber nationale, regionale
oder internationale Anmeldungen erlangt werden. Neben den jeweiligen nationalen
Patentsystemen existieren supranationale Patentibereinkommen und
Patentorganisationen, insbesondere auf Basis des TRIPS-Abkommens und der PVU.
Zu diesen zahlen neben dem EPU beispielsweise auch das eurasische
Patentiibereinkommen oder die vergleichbaren Ubereinkommen der ARIPO und OAPI
im afrikanischen Raum. Uber solche zwischenstaatliche Ubereinkommen wie den PCT
oder das EPU kénnen mit unterschiedlichen Vereinfachungen fir den Anmelder in
mehreren Staaten Patente fir eine Erfindung erlangt werden, ohne in jedem Staat das

vollstdndige Anmeldeverfahren durchlaufen zu mussen.

So kann das gleiche Patent verschiedenen Rechtsordnungen unterliegen und nicht wie

das Sacheigentum nur der Rechtsordnung des Ortes, an dem sich die Sache befindet.

Im Gegenzug daflr, dass der Erfinder das exklusive Recht an der Erfindung erhalt, hat
dieser seine Erfindung in der Patentanmeldung derart zu offenbaren, dass ein
Fachmann diese umsetzen kann.®® Wird die Erfindung in der Patentanmeldung nicht
derart offenbart, dass sie ausfuhrbar ist, ist das Patent nicht rechtsbestandig und kann

im Nichtigkeitsverfahren zu Fall gebracht werden.®*

Mit dem Patentsystem soll ein Interessensgleichgewicht fir verschiedene
gesellschaftliche Gruppen hergestellt werden. Einerseits sollen Anreize flr
Investitionen in Forschung und Entwicklung geschaffen und eine mdglichst weite

Verbreitung technologischen Wissens erreicht werden. Andererseits soll das Patent als

% |n einigen Staaten, wie den USA, kénnen dariiber hinaus auch Geschaftsmethoden geschiitzt
werden, die nicht technisch sind. Siehe dazu Coriat/Orsi (2002) S. 1495 sowie Guellec (2007)
S. 130

*Tvgl. § 1 PatG

%2 vgl. § 22 PatG

% vgl. § 87a PatG

% Vgl. § 48 PatG
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Ausschlussrecht zu keiner wesentlichen Zugangsbehinderung zu technologischem

Wissen, insbesondere aber zu keiner Behinderung der Forschung, fiihren.®®

2.1.2.1.1 Das 0Osterreichische Patent

Durch Patente kénnen in Osterreich Produkte und Verfahren geschitzt werden. Ein
Patent ist ein gepriftes Schutzrecht, das im Zuge eines Erteilungsverfahrens neben
einer Formalprifung auch einer sachlichen Prifung hinsichtlich  der
Mindestvoraussetzungen flir die Registrierung unterzogen wird. Die maximale
Schutzdauer betragt in Osterreich wie den meisten Landern 20 Jahre ab dem
Anmeldetag. Ausnahmen bestehen allerdings fur Erfindungen, die erst nach
aufwendigen Zulassungsverfahren (vor allem Kklinische Studien bei Arzneimitteln)
wirtschaftlich verwertet werden kénnen. Fir derartige Erfindungen kann in Osterreich
ein ergdnzendes Schutzzertifikat (SPC) erteilt werden, das die Patentlaufzeit dann um

maximal finf Jahre verlangert.

Um ein 6sterreichisches Patent zu erlangen muss beim OPA eine Patentanmeldung
eingereicht werden. FlUr die Gegenstande der Patentanspriche wird anschlieRend
amtsseitig eine Patentrecherche durchgefiihrt, um Neuheit und erfinderische Tatigkeit
der Gegenstande der Anspriche prifen zu kénnen. Nur wenn neben formalen
Voraussetzungen auch diese materiell-rechtlichen Voraussetzungen erfullt sind, wird

ein Patent erteilt.®®

Nach Erteilung eines Patentes kann jeder Dritte innerhalb einer Frist von vier Monaten
ab Bekanntgabe des Erteilungsbeschlusses Einspruch gegen das Patent vor dem OPA

einlegen.?’

Nach Ablauf der Einspruchsfrist kann das Patent durch einen Dritten noch im Rahmen

eines Antrages auf Nichtigkeit angefochten werden.®®

Verwaltet wird das Patent durch das OPA, weswegen Rechtsiibergange beim OPA

eingetragen werden. Jahresgebiihren sind ebenfalls an das OPA zu entrichten.

%% vgl. Kurz (2000)

%€ vgl. § 101 ¢ (1) PatG
7 vgl. § 102 (1) PatG
% vgl. § 112 PatG
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2.1.2.1.2 Das europaische Patent

Durch ein europaisches Patent kann Schutz fir eine Erfindung in den 38
Mitgliedsstaaten des EPU erlangt werden, worunter sémtliche Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union sind. Durch eine zentrale Recherche und zentrale Prifung einer
europaischen Patentanmeldung ist der Schutz verglichen mit 38 nationalen
Anmeldungen mit wesentlich geringeren Kosten zu erreichen. Allerdings ist das
zentrale Verfahren vor dem EPA mit der Erteilung eines Patentes grundsatzlich
beendet. Innerhalb einer Frist von neun Monaten nach Erteilung kann Einspruch gegen
das europaische Patent vor dem EPA eingelegt werden, Uber welchen auch zentral
entschieden wird.*® Nach der Einspruchsfrist ist zentral beim EPA nur noch eine
Beschrankung des europdischen Patentes durch den Anmelder méglich.”
Nichtigkeitsverfahren sind nach Ablauf der Einspruchsfrist nur noch vor den nationalen
Behorden mdglich, welche jedoch auf die durch das EPU definierten
Nichtigkeitsgriilnde beschrankt sind.”" Weiter wird auch iber eine Verletzung nur

national entschieden, wobei nationales Recht zur Anwendung kommt.

Nach Erteilung eines europaischen Patentes durch das EPA ist es fur viele Staaten
erforderlich, eine Ubersetzung der gesamten Patentschrift oder der Anspriiche in eine

Amtssprache einzureichen, um Schutz in diesen Staaten zu erhalten.”

Der sich aus dem zentralen Verfahren vor dem EPA ergebende Vorteil eines zentralen
Verfahrens endet damit im Wesentlichen mit der Erteilung des europaischen

Patentes.”®

Das europaische Patent hat grundsatzlich in jedem Vertragsstaat dieselben
Patentanspriiche.” Jedoch kann das europdische Patent auch unterschiedliche
Patentanspriiche flir verschiedene Staaten enthalten, wenn dem Europaischen
Patentamt das Bestehen eines alteren Rechtes mitgeteilt wird, also eines
Schutzrechtes, das denselben Gegenstand betrifft und welches vor dem Anmeldetag
des europaischen Patentes eingereicht und danach veréffentlicht wurde.”® Weiter kann
das europaische Patent nach Erteilung auch national eingeschrankt werden, um

Neuheit gegenlber alteren Rechten herzustellen. Dadurch haben nationale altere

%9 vgl. Artikel 99 EPU

®vgl. Artikel 105a EPU

""'vgl. Artikel 138 EPU sowie beispielsweise in Osterreich § 10 (1) PatV-EG

2 Vgl. Broschiire ,Nationales Recht zum EPU* Tabelle IV

® Nach Erteilung und Ablauf der Einspruchsschrift ist zentral beim EPA nur noch eine
Beschrankung oder ein Widerruf des europaischen Patentes durch den Patentinhaber maoglich.
Vgl. Artikel 105a EPU

Vgl. Artikel 118 EPU

®vgl. Artikel 138 EPU
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Rechte nur im jeweiligen Staat Auswirkung auf das europaische Patent und
beeintrachtigen den Schutzbereich des europaischen Patentes in den weiteren Staaten

nicht, in denen das europaische Patent validiert wurde.

2.1.2.1.3 Das europaische Patent mit einheitlicher Wirkung

Das Verfahren fir Recherchen, Prifung und Erteilung europaischer Patente wird von
Anmeldern gut akzeptiert, da mit vergleichsweise geringen Kosten Schutz in mehreren
Staaten erreicht werden kann. Jedoch sehen sich Patentinhaber nach der Erteilung

eines europaischen Patentes mit den folgenden Problemen konfrontiert:

- Hohe Kosten fiir die Ubersetzung und Veréffentlichung von Patenten;

- Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten flir die Aufrechterhaltung des
Patentschutzes;

- Verwaltungsaufwand fur die Eintragung von Rechtslibergangen, Lizenzen und

anderen Rechten.”®

Es wird daher der Aufwand zur Erlangung eines Patentschutzes in Europa noch immer
als gro® empfunden. Um Wachstum und Innovation zu fordern und Patente auch
attraktiver fir KMUs zu gestalten, wurde das Ziel der Senkung der Patentierungskosten
angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde Verordnung 1257/2012"" erlassen,
welche die Moglichkeit eréffnet, einem européischen Patent einheitlichen Schutz in den

Mitgliedsstaaten der Europaischen Union zu verleihen.

Diese Verordnung stltzt sich auf das bestehende Patentsystem, in dem das EPA
weiterhin europaische Patente nach den Regeln und Verfahren des EPA erteilt. Jedoch
kann nun fir europaische Patente die einheitliche Wirkung in den teilnehmenden
Mitgliedsstaaten beantragt werden. Anmelder haben somit im Erteilungsverfahren vor

dem EPA zukunftig die Wahl zwischen folgenden Optionen:

- einem europadisches Patent mit Wirkung in einem oder mehreren
Mitgliedsstaaten des EPU;

- einem europaischen Patent mit einheitlicher Wirkung in den 25 teilnehmenden
EU-Mitgliedsstaaten’®;

e Vgl. Kommission (2011) Zusammenfassung der Folgenabschatzung SEK(2011) 483, S. 4 f

7 Verordnung 1257/2012 des Europaischen Parlamentes und des Rates vom 17. Dezember
2012

’® Italien und Spanien sind bislang keine teilnehmende Mitgliedsstaaten
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- einem europaischen Patent mit einheitlicher Wirkung in den 25 teilnehmenden
EU-Mitgliedsstaaten und zusatzlich mit Wirkung in einem oder mehreren
Mitgliedsstaaten des EPU.

Es bleiben daher die bisherigen Verfahren beim EPA weiterhin bestehen. Jedoch
konnen europdische Patente mit einheitlicher Wirkung nur im Hinblick auf alle
teiinehmenden Mitgliedsstaaten beschrankt, Ubertragen oder fur nichtig erklart
werden.”® Dies bedeutet verglichen mit dem europdischen Patent jedenfalls eine

unterschiedliche Behandlung der alteren Rechte.

Weiter wird das europaische Patent mit einheitlicher Wirkung im Gegensatz zu
europaischen Patenten bisher, die vor nationalen Behérden verwaltet wurden, zentral
vom EPA verwaltet. Dies betrifft auch das Einheben von Jahresgeblhren, welche

bislang an die nationalen Amter zu entrichten waren.®

Weiter soll auch Uber Streitigkeiten, die das europaische Patent mit einheitlicher
Wirkung betreffen, zentral entschieden werden. Hierzu soll ein Patentgericht der
Europaischen Union geschaffen werden, vor welchem {ber Nichtigkeit sowie
Verletzung europaischer Patente mit einheitlicher Wirkung entschieden werden soll.®’
Dabei hat das Gericht eine Zentralkammer in Paris, welche Abteilungen in London und
Minchen hat, Lokalkammern und Regionalkammern. Das Berufungsgericht wird

seinen Sitz in Luxemburg haben.®

Fur das Inkrafttreten der Verordnung Uber ein europaisches Patent mit einheitlicher
Wirkung und die einheitliche Patentgerichtsbarkeit ist die Ratifikation des
Ubereinkommens Uber ein einheitliches Patentgericht durch Deutschland, Frankreich,
GroRbritannien und zehn weitere Staaten erforderlich.?®* Bislang wurde das

Ubereinkommen nur von Osterreich ratifiziert.®*

" vgl. Artikel 3 (2) Verordnung 1257/2012

8 vgl. Artikel 141 EPU

8 Vgl. Ubereinkommen Uber ein einheitliches Patentgericht

82 Vgl. Artikel 9 Ubereinkommen (iber ein einheitliches Patentgericht
83 Vgl. Artikel 89 Ubereinkommen (iber ein einheitliches Patentgericht
® Aktueller Stand im Februar 2014
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2.1.2.1.4 Die internationale Anmeldung

Der PCT ist ein Sonderabkommen im Rahmen der PVU und ermdglicht es
Verbandsangehérigen, d. h. natirlichen oder juristischen Personen, die entweder
Angehdrige eines Vertragsstaat sind oder ihren Sitz in einem Vertragsstaat haben,
durch Einreichen einer einzigen internationalen Anmeldung beim Internationalen Blro
der WIPO oder einem anderen zugelassenen Amt (beispielsweise dem OPA oder dem
EPA) fur alle Vertragsstaaten des PCT ein Patent zu beantragen. Diese
Patentanmeldung gilt in jedem benannten Mitgliedsstaat als gleichwertige nationale
Anmeldung.?* Das Verfahren nach dem PCT umfasst eine internationale und eine
nationale Phase, wobei der Anmelder nach einer vorgegebenen Frist in jenen Landern,
in denen er einen Schutz anstrebt, die nationale Phase einleiten muss. Die (sachliche)
Prifung und Entscheidung Uber die Erteilung des Patentes fallt somit in die
Verantwortung der nationalen Patentdmter. Bei einem Uber eine internationale
Anmeldung erreichten Patent wird Uber Nichtigkeits- und Verletzungsfragen
ausschlie3lich national entschieden. Nationale altere Rechte haben somit auch keine
Auswirkung auf die Rechtsbestandigkeit von Schutzrechten in anderen Staaten, die
aus derselben internationalen Anmeldung hervorgegangen sind. Jahresgebuhren far
die internationale Anmeldung sind erst ab bzw. bei Eintritt in die regionale bzw.

nationale Phase an die regionalen bzw. nationalen Behérden zu entrichten.®

2.1.2.1.5 Vergleichende Betrachtung

Die folgende Tabelle 1 gibt einen vergleichenden Uberblick tiber die Méglichkeiten fiir
einen Osterreichischen Erfinder, Schutz durch ein Patent zu erhalten. Wie ersichtlich,
bestehen mehrere Moglichkeiten, um Schutz auRerhalb Osterreichs zu erhalten. Den
Kostenvorteilen, die sich beim europdischen Patent mit einheitlicher Wirkung
gegenlber einer europdischen Patentanmeldung und nationalen Nachanmeldungen
ergeben, steht der Nachteil gegeniber, dass ein nationales alteres Recht zur
Nichtigkeit des Patentes mit einheitlicher Wirkung flhren kann, wahrend dies

andernfalls nur flr den betreffenden Staat Auswirkungen hat.

> vgl. Artikel 11 PCT )
% vgl. beispielsweise Regel 159 EPU
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iiber Nichti kgit OPA Rechtslage zustandige | nationale Amter Europaischen Behérden
9 Behérde z.B. USPTO pa
Union
ab Eintritt in
) bis Erteilung: reglon.ale bzw.
Jahresgebiihren nach nationaler EPA nationale
2 entrigchten an OPA Rechtslage zustandige nach Erteilung: EPA Phase:
Behoérde z.B. USPTO . 1ung- regionale bzw.
nationale Amter .
nationale
Behdrden
Auswirkung S L
s e . Nichtigkeit nur Nichtigkeit nur
alterer e Nichtigkeit nur im L o S o o
. Nichtigkeit . Pt im jeweiligen Nichtigkeit im jeweiligen
nationaler jeweiligen Staat
Staat Staat
Rechte

Tabelle 1: Vergleich verschiedener Mdglichkeiten, durch ein Patent Schutz fur eine Erfindung zu erlangen
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2.1.2.2 Gebrauchsmuster

Wie Patente zahlen auch Gebrauchsmuster zu den technischen gewerblichen
Schutzrechten. Weiter gelten fir ein Gebrauchsmuster die gleichen Anforderungen
hinsichtlich Neuheit und gewerblicher Anwendbarkeit wie fiir ein Patent.’” Besonders
relevant ist haufig, dass flr Gebrauchsmuster im Gegensatz zu Patenten eine
sechsmonatige Neuheitsschonfrist existiert flr Veroffentlichungen durch den Anmelder

oder dessen Rechtsvorgénger.®

Weiter darf sich auch der Gegenstand eines Gebrauchsmusters fiur den Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Dabei wurde
bislang flir Gebrauchsmuster lediglich ein erfinderischer Schritt als Voraussetzung
angesehen, der gegenlber der fir Patente erforderlichen erfinderischen Tatigkeit als
kleinere Hurde wahrgenommen wurde. Nach neuester Rechtsprechung wird jedoch
auch die erforderliche erfinderische Hohe eines Gebrauchsmusters gleich beurteilt wie

bei Patenten.®®

Die Wirkungen des Gebrauchsmusters sind mit denen des Patentes ident.”

Im Gegensatz zu einem gepriften Schutzrecht wie einem Patent wird ein
Gebrauchsmuster sachlich nicht geprift. So werden nach Einreichen einer
Gebrauchsmusteranmeldung nur die formalen Voraussetzungen geprtft und relevanter
Stand der Technik recherchiert. Das Gebrauchsmuster wird auch dann registriert,
wenn die Anforderungen hinsichtlich Neuheit und erfinderischem Schritt nicht gegeben
sind. Die maximale Schutzdauer betragt in vielen Landern, darunter auch Osterreich,”

zehn Jahre ab dem Anmeldetag.

Vorteile haben Gebrauchsmuster insbesondere in Bezug auf Kosten, da
Erteilungsverfahren aufgrund der gegenidber einer Patentanmeldung nicht
stattfindenden Prifung in aller Regel schneller und Kkostenginstiger als

Patentanmeldungsverfahren durchfiihrbar sind.

Weiter kann aufgrund der schnellen Registrierung ein rasch durchsetzbarer Schutz

erreicht werden.

Obwohl ein Gebrauchsmuster verglichen mit einem Patent mit geringerem Aufwand

und innerhalb klrzerer Zeit erreicht werden kann, ist ein Gebrauchsmuster genauso

¥ vgl. § 1 GMG

% vgl. § 3 (4) GMG

8 vgl. OPM 22.12.2010, Teleskopausleger
©vgl. § 4 GMG

*"vgl. § 6 GMG
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einsetzbar, um Nachahmer von einer Nutzung auszuschliel3en, auf Schadenersatz und
Unterlassung zu klagen und Lizenzen an Lizenznehmer zu vergeben. Da es sich bei
einem Gebrauchsmuster um ein ungepriftes Schutzrecht handelt, besteht fur den
Inhaber jedoch ein hoheres Risiko, dass das Schutzrecht tatsachlich, beispielsweise
aufgrund mangelnder Neuheit oder mangelndem erfinderischen Schritt, nicht

rechtsbestandig ist und vermeintliche Rechte gegen Verletzer nicht durchsetzbar sind.

Wahrend in Osterreich mit Gebrauchsmustern wie mit Patenten Produkte und
Verfahren geschitzt werden kdnnen, ist es beispielsweise in Deutschland nicht

moglich, mit einem Gebrauchsmuster ein Verfahren zu schitzen.

Ein einheitliches Registrierungsverfahren fur Gebrauchsmuster &hnlich einem

zentralen Erteilungsverfahren fur europaische Patente gibt es derzeit nicht.

2.1.2.3 Sortenschutz

Der Sortenschutz ist ein gepriftes, registriertes Schutzrecht fur Pflanzensorten. Wenn
eine Pflanzensorte neu, unterscheidbar, homogen und bestandig ist sowie durch eine
eintragbare Sortenbezeichnung bezeichnet ist, kann diese Pflanzensorte nach dem
Sortenschutzgesetz Schutz erhalten.®? Typische Nutzer des Sortenschutzes sind
Pflanzenzlchter und Saatguthersteller. Es kann auch ein EU-weiter Sortenschutz auf

Basis einer EU-Verordnung beantragt werden.*

2.1.2.4 Halbleiterschutz

Halbleiterschutz bzw. Topographienschutz ist der Schutz dreidimensionaler Strukturen
(Topographien) von Halbleitererzeugnissen. Dabei gilt der Schutz nur fir die
Topographie als solche und nicht fir die mdglicherweise in der Topographie
enthaltenen Konzepte, Verfahren, Systeme, Techniken oder gespeicherten
Informationen.** Um Schutz zu erlangen, ist eine Eigenart der Topographie
erforderlich, wobei dies auch gegeben sein kann, wenn die Topographie nur aus einer
Anordnung alltiglicher Teile besteht.®® Die Héchstdauer eines Halbleiterschutzes

betragt maximal zehn Jahre nach dem Schutzbeginn. Der Schutz beginnt am Tag der

%2 vgl. § 3 SortSG
% vgl. Verordnung (EG) Nr. 2100/94
*vgl. § 1 HISchG
% vgl. § 2 HISchG
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erstmaligen geschéftlichen Verwertung des Halbleiterproduktes, wenn innerhalb der
folgenden zwei Jahre eine Anmeldung beim Patentamt erfolgt. Bei Halbleiterprodukten,
die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht &ffentlich verwertet wurden, beginnt der
Schutz mit dem Anmeldetag.®® Auch der Halbleiterschutz ist in Osterreich ein
ungepruftes Recht, sodass jede Anmeldung, welche den formalen Anforderungen zu

entsprechen scheint, zu einer Eintragung in das Halbleiterschutzregister fuhrt.

2.1.2.5 Geschmacksmuster

Als Muster wird die Erscheinungsform bzw. das Design eines ganzen Erzeugnisses
oder eines Teiles davon bezeichnet, die sich unter anderem aus den Merkmalen der
Linien, Konturen, Farben, der Gestalt und/oder Oberflachenstruktur und/oder der

Werkstoffe des Erzeugnisses selbst ergibt.”’

2.1.2.5.1 Das oOsterreichisches Geschmacksmuster

Anspruch auf Musterschutz hat in Osterreich grundsétzlich der Schépfer des Musters
oder sein Rechtsnachfolger.®® Der Musterschutz gewahrt seinem Inhaber das
ausschlieliche Recht, das Muster zu benutzen und Dritten zu verbieten, dies ohne

seine Zustimmung zu tun.*

Nach Einreichung einer Musteranmeldung wird das angemeldete Muster durch das
OPA nur auf GesetzméaRigkeit gepriift, nicht aber auf Neuheit, Eigenart, ob das Muster
durch seine technische Funktion bedingt ist, ob es altere Musterrechte verletzt und ob

der Anmelder Anspruch auf Musterschutz hat.

Allerdings kann das Fehlen dieser Voraussetzungen nachtraglich die Nichtigerklarung
des Musterrechtes zur Folge haben. Fir Muster gilt wie fur Gebrauchsmuster eine
sogenannte Neuheitsschonfrist, sodass Veroffentlichungen, die auf den Schépfer oder
seinen Rechtsnachfolger zurlickgehen, wenn diese innerhalb dieser Frist von zwolf

Monaten vor dem Anmeldetag oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wurde,

% vgl. § 8 HISchG
7 Vgl. § 1 MuSchG
% \Vgl. § 7 MuSchG
% vgl. § 4 MuSchG
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dem Prioritatstag erfolgt sind, der Neuheit nicht schaden.' Es besteht damit die

Maoglichkeit, auch fur bereits veroffentlichte Designs Schutz zu erlangen.

Die Schutzdauer ist in Osterreich auf 25 Jahre beschrankt.'"

2.1.2.5.2 Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Uber ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann Schutz fiir ein Design innerhalb der
Europaischen Union erreicht werden.'%? Hierzu muss eine
Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung beim HABM eingereicht werden. Die
Anmeldung kann auch bei einer nationalen Behorde eingereicht werden, welche diese
an das HABM weiterleitet. Die formale Prufung der Anmeldung und die Eintragung
erfolgt durch das HABM. Eine Recherche wird jedoch nicht durchgefihrt.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird auch zentral vom HABM verwaltet und
kann auch von diesem fiir nichtig erklart werden.'® Dabei kénnen auch &ltere nationale
Rechte  der Rechtsbestandigkeit eines  Gemeinschaftsgeschmacksmusters

entgegenstehen.’™

Uber eine Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters wird vor nationalen
Gerichten entschieden, die Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte  sind.'®
Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte kdnnen auch im Rahmen einer Widerklage

liber die Nichtigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters entscheiden.'®

Analog zu Osterreich ist der zeitliche Schutz aus einem

Gemeinschaftsgeschacksmuster auf 25 Jahre beschrankt.'"’

% v/gl. § 2a MuSchG

% vgl. § 25 MuSchG

192 vgl. Artikel 3 GGV

1% vgl. Artikel 24 GGV

% v/gl. Artikel 25 (1) GGV

% 1 Osterreich ist fir derartige Streitigkeiten das Handelsgericht Wien in erster Instanz als
Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht zustandig

1% v/gl. Artikel 81 GGV

97 vgl. Artikel 12 GGV
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2.1.2.5.3 Die internationale Hinterlegung nach dem Haager Musterabkommen

Das Haager Abkommen (ber die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und
Modelle (HMA) ist ein internationales Abkommen auf dem Gebiet des

Geschmacksmusterrechtes, welchem aktuell 58 Vertragsstaaten angehoren.

Durch das HMA ist es moglich, durch eine einzige Hinterlegung in den Mitgliedsstaaten
des HMA dieselbe Wirkung zu erreichen, die mit einer Hinterlegung in jedem einzelnen
Mitgliedsstaat erreichbar ware. Die internationale Hinterlegung, welche auch als IR-
Muster bezeichnet wird, stellt somit ein Bindel nationaler Registrierungen dar, welche
Wirkungen entsprechend nationaler Hinterlegungen haben. Schutzvoraussetzungen
und Schutzwirkungen richten sich daher nach nationalem Recht. Analoges gilt fur die

Laufzeit der jeweiligen nationalen Rechte.

Vorteil des IR-Musters fur den Anmelder ist, dass das Registrierungsverfahren sowie
die Verwaltung des IR-Musters zentral beim Internationalen Biro der WIPO in Genf
erfolgt, sodass die Verwaltung umfangreicher Musterschutzrechte fur den Anmelder

vereinfacht wird.

Uber ein IR-Muster kann ein umfangreicherer Schutz als durch ein
Gemeinschaftsgeschmacksmuster erreicht werden. Dabei kann Uber das IR-Muster

durch Benennung der EU auch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster erhalten werden.
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2.1.2.5.4 Vergleichende Betrachtung

In der folgenden Tabelle 2 werden die Mdoglichkeiten, fir ein Design Schutz zu

erlangen, gegenlbergestellt.

" L Nationales .
Osterreichisches Gemeinschafts-
Geschmacksmuster IR-Muster
Muster geschmacksmuster
im Ausland
Geschiitzter )
Design
Gegenstand
L. Staatsgebiet des Staatsgebiet der .
Territorial . L o Staatsgebiet der
. Staatsgebiet von jeweiligen Staates Mitgliedsstaaten der
erzielbarer Vertragsstaaten des

Osterreich z.B. Staatsgebiet der EU mit Ausnahme
Schutzbereich HMA
USA Italien und Spanien
bei der nach
nationaler
Einreichung der . HABM oder nationale beim Internationalen
OPA Rechtslage

Anmeldung

zustandigen Behorde
z.B. USPTO

Behorde (OPA)

Biro

Recherche der

Anmeldung

keine Recherche

keine Recherche

keine Recherche

keine Recherche

Priifung der

Anmeldung

Formalprifung durch
das OPA

ggf. Prifung durch
nach nationaler
Rechtslage zustande
Behorde

Formalprifung
zentral durch das
HABM

Formalprifung durch
die WIPO

Entscheidung iiber
Verletzung

nationale Gerichte

nach nationaler
Rechtslage
zustandige Behorde
z.B. US-Gericht

Gemeinschafts-
markengerichte
(nationale Gerichte,
in Osterreich: HG
Wien)

nach nationaler
Rechtslage

zustandige Behorde

Entscheidung iiber

kein Einspruchs-

ggf. nationale

kein Einspruchs-

ggf. nach nationaler

Einspruch bzw. verfahren B verfahren Rechtslage
Behdrden
Widerspruch vorgesehen vorgesehen zustandige Behorde
zentral beim HABM
. . nach nationaler ) nach nationaler
Entscheidung iiber R oder im Rahmen der
R OPA Rechtslage . Rechtslage
Nichtigkeit L . Widerklage vor L .
zustandige Behorde ) ) zustandige Behorde
nationalen Gerichten
Jahresgebiihren/ .
. . nach nationaler
Gebiihren fiir R
OPA Rechtslage HABM WIPO

Aufrechterhaltung
zu entrichten an

zustandige Behorde

Tabelle 2: Vergleich verschiedener Schutzrechte, mit welchen Schutz fiir ein Design erreicht werden kann
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2.1.2.6 Marken

Eine Marke ist ein grafisch darstellbares Zeichen. Dies kann Worter einschlielilich
Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung
von Waren, sowie solche Zeichen umfassen, die geeignet sind, Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu
unterscheiden.’® Dadurch ist auch der Zweck einer Marke definiert, namlich Waren
und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu

unterscheiden.

2.1.2.6.1 Die 0sterreichische Marke

Das Markenrecht wird in Osterreich erworben durch Eintragung der Marke in das
Markenregister.'® Fiir eine rechtsbestéandige Marke ist es erforderlich, dass nicht eine
altere Marke existiert und entweder die beiden Marken und die durch die Marken
geschutzten Produkte oder Dienstleistungen gleich sind oder die beiden Marken und
die Waren oder Dienstleistungen, flr die die Marken eingetragen sind, gleich oder
ahnlich sind und dadurch fir das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht,
die die Gefahr einschlieft, dass die Marke mit der alteren Marke gedanklich in
Verbindung gebracht wiirde."® Weiter kann eine Léschung einer Marke auf Antrag von
Jedermann erfolgen, wenn die Marke innerhalb der letzten finf Jahre nicht fir die

Produkte oder Dienstleistungen eingesetzt wurde, fiir welche diese registriert ist.'"’

Die Wirkung einer Marke ist, dass der Markeninhaber Jedermann verbieten kann, ohne
seine Zustimmung im geschaftlichen Verkehr ein mit der Marke gleiches oder
ahnliches Zeichen fir gleiche oder ahnliche Waren oder Dienstleistungen zu
benutzen.'? Der Markenschutz bleibt fiir zehn Jahre aufrecht, kann aber beliebig oft

durch Zahlung der Erneuerungsgebiihr um weitere zehn Jahre verléngert werden.'"

"% vgl. § 1 MarkenSchG
'%9v/gl. § 2 MarkenSchG
"0v/gl. § 30 MarkenSchG
" vgl. § 33a MarkenSchG
"2y/gl. § 10 MarkenSchG
"3 vgl. § 19 MarkenSchG
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2.1.2.6.2 Die Gemeinschaftsmarke

Durch eine Gemeinschaftsmarke kann ein Markenschutz im gesamten Binnenmarkt
der Europadischen Union erreicht werden. Die Rechtsgrundlage ist die
Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV). Eine Gemeinschaftsmarke wird durch das
HABM registriert.

Zur Erreichung einer Gemeinschaftsmarke muss eine
Gemeinschaftsmarkenanmeldung an das HABM Ubermittelt werden. Anschlielend
werden durch das HABM die Voraussetzungen flir eine Registrierung gepruft, wobei
ein Gemeinschaftsrecherchenbericht erstellt wird, in dem diejenigen alteren
Gemeinschaftsmarken oder Gemeinschaftsmarkenanmeldungen aufgefihrt sind, die
gemall Artikel 8 GMV einer Rechtsbestandigkeit der Gemeinschaftsmarke
entgegenstehen."” Darliber hinaus werden Inhaber der im Recherchenbericht

genannten Marken (iber die Registrierung der Marke informiert.""®

Jahresgebihren fir Gemeinschaftsmarken sind zentral an das HABM zu entrichten.
Das HABM entscheidet auch Uber Antrage auf Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke.
Weiter kann vor einem nationalen Gericht, das ein Gemeinschaftsmarkengericht ist,
uber die Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke im Rahmen einer Widerklage

entschieden werden.'"®

Entscheidungen der Prifer, der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs-
und Rechtsabteilung sowie der Nichtigkeitsabteilungen HABM sind mit der Beschwerde

anfechtbar, tiber welche eine Beschwerdekammer des HABM entscheidet."”

Die Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM ist mit der Klage beim EuGH
anfechtbar. Der EuGH kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder

abandern.'®

Streitigkeiten, die sich aus der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke ergeben, werden

vor nationalen Gemeinschaftsmarkengerichten gefiihrt."™®

" vgl. Artikel 38 (1) GMV sowie Bender (2008) S. 31

"5 v/gl. Artikel 38 (7) GMV

"% v/gl. Artikel 51 und 92 GMV

"7 vgl. Artikel 57 GMV

"8 \/gl. Bender (2008) S. 105

"% In Osterreich ist das in erster Instanz das Handelsgericht Wien.
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2.1.2.6.3 Die international registrierte Marke (IR-Marke)

Durch das Madrider Abkommen Uber die internationale Registrierung von Marken
(kurz: Madrider Markenabkommen oder MMA) von 1891 ist es moglich, fur national
geschuitzte Marken auch in anderen Mitgliedsstaaten Schutz zu erlangen. Hierzu muss
in einem ersten Schritt eine nationale Marke in einem Mitgliedsstaat bei einem
nationalen Amt eingetragen werden, beispielsweise beim OPA. AnschlieBend muss
beim nationalen Amt ein Antrag auf internationale Registrierung unter Nennung der
Staaten gestellt werden, in welchen Schutz erlangt werden soll. Dieser Antrag wird
vom nationalen Amt anschlielend an die WIPO weitergeleitet, welche die Marke ohne
Prufung verdffentlicht. Dabei missen die Waren und Dienstleistungen, fur welche die
international registrierte Marke eingetragen wird, bereits von der Basisanmeldung
abgedeckt sein. Von der WIPO wird die Anmeldung in weiterer Folge an die benannten
Staaten weitergeleitet. Diese prifen anschlieRend, ob die Anmeldung die nationalen
Erfordernisse erfullt und geben der WIPO das Ergebnis der Prifung bekannt, die es an
den Anmelder weiterleitet. Allfallige Beanstandungen missen vom Anmelder vor den
nationalen Amtern behoben werden, um eine geschitzte Marke in den jeweiligen

Staaten zu erhalten.

Dies hat fir den Anmelder den Vorteil, dass parallele Anmeldungen vor mehreren
nationalen Amtern entfallen. Weiter wird die international registrierte Marke (kurz: IR-
Marke) zentral bei der WIPO verwaltet, sodass Erneuerungsgebihren nur an die WIPO
zu entrichten sind. Dies vereinfacht die Administration umfangreicher Markenrechte fir

den Anmelder.

Die IR-Marke hat somit keinen einheitlichen Schutzbereich, sondern analog zu einer
nationalen Marke nur den, der vor den jeweiligen Amtern gewahrt wurde,

beispielsweise durch Einschrankung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

Uber Streitigkeiten aus international registrierten Marken wird daher auch nur vor

nationalen Gerichten entschieden.
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2.1.2.6.4 Vergleichende Betrachtung

In der folgenden Tabelle 3 werden Schutzrechte, durch welche eine Marke geschitzt

wird, gegenlbergestellt.

Osterreichische

Nationale Marken im

Gemeinschaftsmarke IR-Marke
Marke Ausland z.B. USA
Geschiitzter
Marke
Gegenstand
Staatsgebiet der Staatsgebiet der
Territorial ) Staatsgebiet des o o
. Staatsgebiet von | . Mitgliedsstaaten der EU Mitgliedsstaaten des

erzielbarer jeweiligen Staates z.B.

Osterreich mit Ausnahme ltalien und Madrider Marken-
Schutzbereich Staatsgebiet der USA .
Spanien abkommens
bei der nach nationaler
Einreichung der OPA Rechtslage HABM oder nationale nationale Behérde
Anmeldung zustandigen Behorde Behorde (OPA) (OPA)
z.B. USPTO
bei der nach nationaler
Recherche der . Rechtslage ggf. dezentral durch
OPA . B keine Recherche N
Anmeldung zustandigen Behorde die nationalen Amter
z.B. USPTO
bei der nach nationaler
Priifung der R Rechtslage ggf. dezentral durch
OPA zentral durch das HABM

Anmeldung

zustandigen Behdrde
z.B. USPTO

die nationalen Amter

Entscheidung

Handelsgericht

nach nationaler

Rechtslage zustandige

Gemeinschafts-

markengerichte

nach nationaler

Rechtslage

tiber Verletzung Wien Behorde z.B. US- (nationale Gerichte, in L .
. R . . zustandige Behorde
Gericht Osterreich: HG Wien)
Entscheidung ggf. nach nationaler .
. . R o ggf. nationale
tiber Einspruch OPA Rechtslage zustandige HABM
Behdrden
bzw. Widerspruch Behdrde
zentral beim HABM oder
nach nationaler
Entscheidung N L im Rahmen der ) .
. . OPA Rechtslage zustandige . nationale Behdrden
tiber Nichtigkeit Widerklage vor
Behodrde z.B. USPTO
nationalen Gerichten
Gebiihren fiir nach nationaler
Aufrechterhaltung OPA Rechtslage zustandige HABM WIPO

zu entrichten an

Behorde z.B. USPTO

Tabelle 3: Vergleich verschiedener Schutzrechte zum Schutz von Marken
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2.1.3 Verfahren bei technischen gewerblichen Schutzrechte

Das Ziel der Arbeit ist, einem Erfinder Handlungsempfehlungen fiir den Umgang mit
technischen gewerblichen Schutzrechten zu geben Es ist daher eine detaillierte
Betrachtung der Anmelde- bzw. Prifungsverfahren erforderlich, da diese Verfahren
Zeitpunkte determinieren, an denen der Erfinder kostenrelevante Entscheidungen zu
treffen hat. Im Folgenden wird dabei ausschliellich auf die fur die Arbeit relevanten
technischen gewerblichen Schutzrechte, namlich Patente und Gebrauchsmuster,

eingegangen.

Wie spater im Kapitel 4 gezeigt wird, kdénnen durch gezielte MaRnahmen im
Prufungsverfahren unter gewissen Umstanden Kosten reduziert bzw. auf spater
verschoben werden, wobei diese MaRnahmen mit gewissen Nachteilen bzw. Risiken

verbunden sind.

2.1.3.1 Nationales Patent in Osterreich

Osterreichische Erfinder, an die sich die Arbeit besonders richtet, haben, um in
Osterreich Schutz fur ein Produkt oder ein Verfahren zu erlangen, mehrere
Méglichkeiten. Zum einen kann beim OPA eine Patentanmeldung eingereicht werden.
Zum anderen kann eine europaische Patentanmeldung eingereicht werden und Uber
ein Validieren eines erteilten europdischen Patentes in Osterreich Schutz erreicht

werden.

Die in diesem Kapitel behandelte dsterreichische nationale Anmeldung wird nach einer
Formalpriifung vom OPA materiellrechtlich geprift, wobei die bereits oben
angesprochenen Kriterien Neuheit, erfinderische Téatigkeit sowie gewerbliche
Anwendbarkeit geprift werden. Wird auf die Erfindung ein Patent erteilt, so hat dies
Wirkung ausschlieRlich fir Osterreich, sodass der Inhaber Dritten untersagen kann, ein
durch das Patent beanspruchtes Verfahren oder Produkt in Osterreich herzustellen, in
Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufihren oder
zu besitzen.”® Ab dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung kann der
Gegenstand bzw. das Verfahren der Anmeldung verdffentlicht werden, ohne dass dies
neuheitsschadlich gegenliber der Anmeldung ware. Verfahren bis zur Patenterteilung
dauern meist mehrere Jahre. Fir den Anmelder ist der Tag der Verdffentlichung der

Patentanmeldung von Bedeutung, weil erst mit Verdffentlichung der Anmeldung

20 vgl. § 22 PatG
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einerseits zu Zwecken der Werbung auf das angemeldete Patent hingewiesen werden
darf,"" andererseits gewahrt eine veréffentlichte Patentanmeldung einen vorlaufigen
Schutz ab dem Tag der Veroffentlichung, wobei die verdffentlichen Patentanspriche
die Basis des Anspruchs bilden.'® Die Patentanmeldung wird entweder nach Ablauf
einer Frist von 18 Monaten ab dem Anmelde- bzw. Prioritdtstag oder, wenn ein Patent
vor Ablauf dieser Frist erteilt wird, gleichzeitig mit der Patentschrift verdffentlicht.'®
Jedoch kénnen aus einer verdffentlichten Patentanmeldung lediglich Anspriiche auf
angemessenes Entgelt geltend gemacht werden; ein Unterlassungsanspruch besteht
aus einer Patentanmeldung in Osterreich nicht, sondern erst aus dem erteilten
Patent."®* Wird ein derartiger Anspruch geltend gemacht, besteht fiir das Gericht die

° sodass der

Moglichkeit, das Verfahren bis zur Patenterteilung zu unterbrechen,?
Anmelder haufig erst mit Patenterteilung entschadigt wird. Die Abbildung 3 zeigt einen
zeitlichen Verlauf des im Anmeldeverfahren erhaltenen Schutzes bei Veroffentlichung
der Anmeldung vor Erteilung. Dargestellt sind Zeitpunkte Einreichung der
Patentanmeldung (i), Veroffentlichung der Anmeldung () sowie Erteilung eines

Patentes (t,).

Patent- Verdffentlichung Patent-

anmeldung der Anmeldung erteilung

ZZZNONN

Vermarktung moglich. Keine Vorlaufiger f‘
Anspriiche gegeniiber Verletzer Schutz

R

to t1i=t+18 M t2 (idR > t1) Zeit

Abbildung 3: Schutz bei Patenterteilung nach Ablauf der 18-Monatsfrist'?®

2! Siehe OGH-14. Dezember 1993 4 40b156/93§ 2 UWG
22 yvgl. §101 (5) PatG

2 vgl. § 101a (1) PatG

24 vgl. §101 (5) PatG

125 \/gl. § 158 PatG

2% Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf des Schutzes fur eine Patentanmeldung, bei

welcher ein Patent vor dem Ablauf von 18 Monaten erteilt wird.

Patent- Patent-

anmeldung erteilung

Anspriiche gegeniiber

to th=th=tg+ <18 M Zeit

Vermarktung moglich. Keine

Abbildung 4: Schutz bei Patenterteilung vor Ablauf der 18-Monatsfrist'?’

Um als Osterreichischer Erfinder Schutz fur den Gegenstand der Erfindung auch
auRerhalb Osterreichs zu erlangen, konnen bei Wahl einer &sterreichischen
Erstanmeldung innerhalb eines Jahres ab dem Tag der Osterreichischen Anmeldung,
Anmeldungen nach dem PCT oder dem EPU eingereicht werden, wobei eine
sogenannte Prioritat der Osterreichischen Erstanmeldung beansprucht werden kann.
Dies entfaltet die Wirkung, dass die Anmeldung nach dem PCT oder dem EPU in
Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit so gepruft wird, als ware diese am
gleichen Tag wie die Erstanmeldung eingereicht worden.'® Mit einer derartigen
Anmeldung kann der Schutz territorial auf samtliche Staaten ausgedehnt werden, die
das jeweilige Abkommen ratifiziert haben. Beim PCT sind dies gegenwartig 148
Staaten," dem EPU gehéren aktuell 38 Staaten an, darunter samtliche
Mitgliedsstaaten der EU." Da die Anmeldungen nach einem der beiden Abkommen
sowie das Verfahren selbst kostenintensiver sind als vor dem OPA, nutzen viele
Anmelder die sich aus dem Prioritatsrecht ergebenden Méglichkeiten, um anfangs nur
in Osterreich eine Anmeldung einzureichen und innerhalb der zwolf Monate zu
evaluieren, ob eine territoriale Ausweitung des Schutzbereiches zweckmalig ist und

die Kosten gerechtfertigt sind.

"2 Quelle: Eigene Darstellung

128 \/gl. Artikel 87 bis 89 EPU sowie Artikel 8 PCT
129 Aktueller Stand im Marz 2014 Quelle: www.wipo.int
%9 Aktueller Stand im Marz 2014 Quelle: www.epo.org
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2.1.3.2 Anmeldung nach dem Europaischen Patentiibereinkommen

Das EPU wurde 1973 in Miinchen von 16 Staaten unterzeichnet und trat 1977 in Kraft.
Das Ubereinkommen wurde geschlossen, um die Patenterteilung innerhalb Europas zu
zentralisieren und das Patentrecht seiner Vertragsstaaten zu harmonisieren. Statt in
jedem Staat, in dem ein Patentschutz gewilinscht wird, nationale Patentanmeldungen
einzureichen, ist es nach dem EPU ausreichend, nur noch eine Anmeldung
einzureichen, die zentral bearbeitet wird. Die Formal- wie Sachprifung findet dabei
beim EPA statt, das in Minchen, Den Haag, Berlin, Wien und Briissel Niederlassungen
betreibt. Im Zuge der Anmeldung muissen die Vertragsstaaten angegeben werden, flr

die ein europaisches Patent beantragt wird.

Obwohl es ein Ziel des EPU ist, ein europdisches Patent zu schaffen, ist es bislang™’
nur gelungen, das Patentanmeldungsverfahren zu zentralisieren.'? Nach Erteilung ist
das vom EPA erteilte Patent in jedem der angegebenen Staaten glltig, wird dort
allerdings nach nationalem — und nicht innerhalb Europas einheitlichem — Recht
behandelt.

Die zentrale Bearbeitungsphase vor dem EPA enthalt auRer dem eigentlichen
Erteilungsverfahren evil. noch ein Einspruchsverfahren, falls innerhalb von neun
Monaten nach der Bekanntmachung der Erteilung eines Patentes Einspruch dagegen

erhoben wird."®

Danach ist das EPA nicht mehr zustandig; das europaische Patent ,zerfallt“ in ein
Bldndel nationaler Patente in den in der Anmeldung benannten Vertragsstaaten, die
den durch nationale Patentamter erteilten Patenten gleichwertig sind.
Nichtigkeitsklagen gegen europaische Patente konnen daher nur vor den nationalen
Gerichten eingereicht werden. Dabei sind jedoch nur die durch das EPU definierten

Nichtigkeitsgriinde zulassig."*

Uber die Bestimmungen des Prioritdtsrechtes, wonach eine européaische
Patentanmeldung spatestens nach Ablauf einer Frist von zwdlf Monaten nach einer

Erstanmeldung einzureichen ist, wird der Zeitpunkt festgelegt, zu dem sich ein

"3 Aktueller Stand im Marz 2014

132 Es bestehen jedoch gegenwartig Bestrebungen, ein europaisches Patent mit einheitlicher
Wirkung zu erreichen. Vgl. Kapitel 2.1.2.1.3.

33 v/gl. Artikel 99 EPU

34 vgl. Artikel 138 EPU
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Anmelder fur oder gegen eine territorial Ausweitung des Schutzes entscheiden

muss."®

Mit Einreichung der europaischen Patentanmeldung gelten alle Vertragsstaaten als
benannte Staaten, in denen das Patent seine Wirkung entfaltet. Die Benennung von
Vertragsstaaten kann bis zur Patenterteilung zurickgenommen werden bzw. muss erst
nach Erteilung entschieden werden, in welchen Staaten das Patent tatsachlich validiert
wird.”®® Damit wird ein weiterer kostenrelevanter Entscheidungszeitpunkt fiir den
Anmelder definiert. Sofern ein dsterreichischer Anmelder Osterreich als Vertragsstaat
benennt und schon zuvor eine Gsterreichische Erstanmeldung eingereicht hat, kann so
fur denselben Gegenstand Uber ein dsterreichisches Patent und ein europaisches
Patent Schutz erlangt werden. Dies ist insbesondere dann zweckmaRig, wenn der
Umfang in dem das europaische Patent erteilt wird, vom Umfang des &sterreichischen
Patentes abweicht. Auch die europaische Patentanmeldung wird 18 Monate nach dem
Anmeldetag oder dem Prioritatstag verdffentlicht, sodass das oben Ausgefiihrte in
Bezug auf die Anspriche aus der Anmeldung bzw. aus dem Patent analog gilt.
Abbildung 5 zeigt den zeitlichen Verlauf des Schutzes, welcher durch Einreichung einer
die Prioritdt einer Osterreichischen Erstanmeldung beanspruchenden europaischen
Patentanmeldung erzielt wird. Zusatzlich zu den vorhergehenden Zeitpunkten ist in
dieser Anmeldung auch der Zeitpunkt der Einreichung der Nachanmeldung

eingetragen (Tgp).

Nationale EP- Veroéffentli- Patent-

Erstanmeldung Anmeldung chung erteilung

Vermarktung moglich. Keine Vorl. Anspriiche gegeniiber

Anspriiche gegeniiber Verletzer

Schutz Verletzor bestehon [
‘ 7 s a s

to tep<=tr+12M t1 =t + <18 M t2 (idR > t1) Zeit

Abbildung 5: EP-Anmeldung bei Inanspruchnahme einer Prioritat">’

' Vgl. Artikel 87 EPU )
138 v/gl. Broschiire ,Nationales Recht zum EPU“ Tabelle IV
7 Quelle: Eigene Darstellung

39




Alternativ kann auch direkt beim EPA eine Erstanmeldung eingereicht werden, ohne
eine Prioritdt zu beanspruchen. In diesem Fall ist kein doppelter Schutz méglich. Die
Wirkungen der europdischen Anmeldung sind jedoch gleich wie vorstehend

beschrieben. Der zeitliche Verlauf des dabei erreichbaren Schutzes ist in Abbildung 6

dargestellt.
EP- Verdffentli- Patent-
Erstanmeldung chung erteilung
]
2772\
Vermarktung méglich. Keine / Vorl. / Anspriiche gegeniiber :'
Anspriiche gegeniiber Verletzer / Schutz Verletzer bestehen by
Y
to t1=to+18 M to (idR > ty) Zeit

Abbildung 6: EP-Anmeldung ohne Inanspruchnahme einer Prioritat'®

% Quelle: Eigene Darstellung
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2.1.3.3 Anmeldung nach dem PCT

Uber den im Jahr 1970 geschlossenen Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens, kurz Zusammenarbeitsvertrag oder PCT,™ ist es
moglich, eine Patentanmeldung mit Wirkung fir jeden Vertragsstaat einzureichen. Dies
vereinfacht das Verfahren und spart Kosten in frihen Phasen des Verfahrens, wenn
geplant ist, ein geografisch umfangreiches Patent zu erreichen. Aktuell sind 148
Staaten PCT-Vertragsstaaten,' sodass (iber den PCT ein nahezu weltweiter Schutz
moglich ist. Eine Anmeldung nach dem PCT erfordert entweder eine Einreichung einer
Erstanmeldung bei der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (engl. World
Intellectual Property Organisation, kurz: WIPQO), einem anderen zugelassenen Amt wie
dem EPA oder einer Nachanmeldung innerhalb von zwdlf Monaten nach Einreichung
einer Erstanmeldung, die von der WIPO anerkannt wird, unter Inanspruchnahme der

Prioritat dieser Erstanmeldung, da auch der PCT das Prioritatsrecht kennt.'*’

Der Anmelder hat anschlieliend innerhalb einer Ianderspezifischen Frist von 30 bzw.
31 Monaten zu entscheiden, fur welche der PCT-Vertragsstaaten die sogenannte
regionale bzw. nationale Phase eingeleitet werden soll, d. h. in welchen Landern ein
Patent angestrebt wird. Fir diese Lander sind gegebenenfalls Ubersetzungen
anzufertigen und Anmeldegebuhren zu bezahlen. Darlber hinaus ist bei jedem Amt,
vor welchem die regionale bzw. nationale Phase eingeleitet wird, ein
Prifungsverfahren zu durchlaufen, um ein Patent zu erlangen, sodass hier zumeist
betrachtliche Kosten entstehen. Diese Kosten wirden auch ohne PCT-Anmeldung bei
direkter Anmeldung in den einzelnen Staaten bzw. Regionen entstehen, jedoch zu
einem friheren Zeitpunkt. Der PCT ermdglicht somit, Kosten teilweise um bis zu 31
Monate aufzuschieben, sodass dem Anmelder mehr Zeit bleibt, um die Entscheidung
fir oder gegen eine territoriale Ausweitung des Schutzes zu treffen. Mit den
Zeitpunkten, an denen die regionalen bzw. nationalen Phasen spatestens eingeleitet

werden kdnnen, ist somit ein wesentlicher Entscheidungszeitpunkt determiniert.

Auch Uber den PCT ist fur einige Lander, darunter Osterreich, ein doppelter Schutz
moglich. Die PCT-Anmeldung wird ebenfalls nach 18 Monaten verdffentlicht. Die
Wirkungen der sogenannten internationalen Veréffentlichung sind, was den Schutz der

Rechte des Anmelders in einem Bestimmungsstaat betrifft, die gleichen, wie sie nach

3% Unterzeichnet am 19. Juni 1970 in Washington. Sofern in dieser Arbeit auch auf die

Ausfihrungsordnung zum PCT Bezug genommen wird, wird dabei auf die ab 1. Janner 2013
94%Itende Fassung verwiesen.

Vgl. www.wipo.int, aktueller Stand im Marz 2014
"*1vgl. Artikel 8 PCT
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dem nationalen Recht des Bestimmungsstaates der gesetzlich vorgeschriebenen

inlandischen Veroffentlichung einer ungepruften nationalen Anmeldung zukommen.

Es kann jedoch durch die Bestimmungsstaaten vorgesehen sein, dass dazu eine
Ubersetzung der internationalen Verdffentlichung in die Sprache, in der nationale
Anmeldungen veroffentlicht werden, vorliegen muss, ublicherweise der Amtssprache
dieses Staates. Weiter kann vorgesehen sein, dass die Wirkungen erst nach Ablauf der

18-Monatsfrist eintreten, auch wenn die Anmeldung vorher veréffentlicht wird.'*?

Im Unterschied zum EPU ist es nach dem PCT nicht méglich, von einer ibergreifenden
Organisation ein Patent erteilt zu bekommen, welches dann Wirkung fir alle
Vertragsstaaten entfaltet. Der meistgewahlte Weg, um zu einem europdischen Patent
zu gelangen, verlauft Gber eine internationale Anmeldung, fir welche nach Ablauf von
31 Monaten die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet wird."® Schutz besteht dabei
wieder erst ab Verdffentlichung der Anmeldung (siehe Abbildung 7). Einige Staaten
bzw. Regionen schreiben weiter die Veroffentlichung der Anmeldung in einer

Amtssprache vor, um vorldufigen Schutz zu erreichen.'*

Nationale PCT- Veroffentli- Patent-

Erstanmeldung Anmeldung chung erteilung

77777,

Vermarktung maglich. Keine Anspriiche gegeniiber [
Anspriiche gegeniiber Verletzer & Schutz / Verletzer bestehen :
L]
' v 2777 NN

to ter<=to+12M ti=t+<18M t2 Zeit

Abbildung 7: Anmeldung nach dem PCT mit Inanspruchnahme einer Prioritat'*®

"2 vgl. Artikel 29 PCT

3 \/gl. Frietsch/Neuhausler/Rothengatter (2013) S. 13
“vgl. beispielsweise Art. 153 (4) EPU

" Quelle: Eigene Darstellung
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Abbildung 8 zeigt beispielhaft die jahrlichen Kosten einer PCT-Anmeldung, fur welche
im dritten Jahr die regionale bzw. nationale Phase in Japan, den USA und vor dem
EPA eingeleitet wird. Ersichtlich ist, dass in den Jahren vier bis sieben ebenfalls
betrachtliche Kosten auftreten, die durch das Erteilungsverfahren bedingt sind. Die
anschliel’end kontinuierlich steigenden Kosten sind durch die Jahresgebihren bedingt,
die mit der Laufzeit des Patentes stetig ansteigen. Klar ist, dass die Kosten

entsprechend héher sind, wenn vor mehr als drei Amtern die regionale bzw. nationale
Phase eingeleitet wird.

Kosten (€)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4,000

2.000

Akkumulierte Kosten tber 21 Jahre [ Priorititsanmeldung [0 EP-Erteilung 6. Jahr
Europa: 65.000 € PCT (EP, US, JP) (AT,CH,DE,FR,GB,IT)
USA: 19.000 € [ US-Erteilung 5. Jahr
Japan:  29.000€ B JP-Erteilung 6. Jahr

Abbildung 8: Kostenentwicklung einer internationalen Anmeldung'*®

¢ Quelle Gassmann/Bader (2011) S. 57
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2.1.3.4 Vergleich der anfallenden Kosten

Um die Auswirkungen der unterschiedlichen Varianten zur Erlangung eines
europaweiten Schutzes zu verdeutlichen,'” werden im Folgenden die beim Anmelder
falligen Kosten Uber die Zeit verglichen, wobei die Kosten der Ausarbeitung der
Anmeldungsunterlagen nicht abgebildet sind, da diese unter anderem abhangig von
der Komplexitat des Gegenstandes der Anmeldung sind und dadurch stark variieren
kénnen. Es werden die Kosten aufgrund der amtlichen Geblhren sowie
Validierungskosten bei Ausdehnung des Patentschutzes auf Europa sowie in einer
zweiten Variante einer weltweiten Ausdehnung des Patentschutzes dargestellt.
Vereinfachend wurden die Kosten der Validierung geschatzt, da auch dies abhangig
von Region und Komplexitat der Anmeldung stark variieren kann. Da auch die Dauer

amtlicher Verfahrens stark streuen kann, wurden einige Annahmen getroffen:

- Der erste Vorbescheid des OPA trifft nach zwdlf Monaten ein und ist positiv;

- Bescheid wird ohne Fristverlangerung zum spatest moglichen Zeitpunkt
beantwortet;

- Recherchenbericht des EPA trifft zwolf Monate nach Einreichung einer
europaischen Patentanmeldung ein;

- Prifungsantrag beim EPA wird zum spatest regular moglichen Zeitpunkt
gestellt;

- internationaler Recherchenbericht der Internationalen Recherchenbehdrde trifft
zwolf Monate nach Einreichung einer internationalen Anmeldung ein;

- Antrag auf internationale vorlaufige Prifung wird gestellt und die Prifung ist
positiv;

- Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung umfasst 30 Seiten, daher entstehend
keine zusatzliche Seitengebiihren nach dem EPU;

- das Patent wird erteilt und in fir die Vermarktung wesentlichen Mitgliedsstaaten
des EPU validiert.

T Dabei wurden die nach Ansicht des Autors fiir einen sterreichischen Erfinder bzw. ein

Osterreichisches Unternehmen relevantesten Routen verglichen. Zu einem Vergleich der Kosten
vor dem EPA, dem USPTO und dem JPO siehe van Pottelsberghe (2007) S. 194
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Variante A

Bei Variante A wird zum Zeitpunkt t, eine 6sterreichische Gebrauchsmusteranmeldung
eingereicht, deren Prioritat nach zwolf Monaten fir eine europaische Patentanmeldung
in  Anspruch genommen wird. Gemall den vorstehenden Annahmen wird der
europaische Recherchenbericht 24 Monate nach t, verdffentlicht, sodass 32 Monate
nach t, der Prufungsantrag gestellt werden muss. Zwolf Monate spater, 44 Monate
nach t,, wird ein europaisches Patent erteilt, welches in den meisten EPU

Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. anwaltlicher Vertretung und Ausarbeitung von

Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante A:

- amtliche Gebuhr far Einreichung einer Osterreichischen
Gebrauchsmusteranmeldung: (Zeitpunkt ty): 200,- Euro;

- EPA Anmeldegebihr (online) + Recherchengebuhr: (Zeitpunkt t, + 12M): 115,-
Euro + 1165 Euro;

- Veroffentlichungsgebiihr der Gebrauchsmusterschrift (Zeitpunkt t, + 14M): 130
Euro;

- EPA Prufungsgebuhr + Benennungsgebuhr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt t, +
32M): 1555 Euro + 555 Euro;'*®

- Erteilungs- und Veréffentlichungsgebihr + Validierung in den wesentlichen
EPU Vertragsstaaten (Zeitpunkt to +44M): 25.000 Euro (ungefahrer Wert).'*

'8 Aktueller Stand im Februar 2014

9 Die angenommen Kosten umfassen Kosten flir Vertreter in den Staaten, in denen das
europaische Patent validiert wird, sowie Kosten flir eine Anfertigung von erforderlichen
Ubersetzungen.
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In der folgenden Abbildung 9 sind die kumulierten Kosten tber die Zeit dargestellt. Um
dabei insbesondere in frihen Phasen auftretende Kosten mit den weiteren
vorgestellten Varianten gut vergleichen zu kdnnen, sind die Kosten in logarithmischer
Darstellung abgebildet.

Kosten Variante A

100000
@ 10000 /
8 /
0 y
8 1000 /
£
g 100
>
E
=
¥ 10

1 T T T T T T T T
0 6 12 18 24 30 36 42 48
Zeit [M]

Abbildung 9: Kosten der Variante A"

%0 Quelle: Eigene Darstellung
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Variante B

Bei Variante B wird zum Zeitpunkt t, eine dsterreichische Patentanmeldung eingereicht,

deren Prioritdt nach zwdlf Monaten flr eine europaische Patentanmeldung in Anspruch

genommen wird. Gemal den vorstehenden Annahmen wird der européische

Recherchenbericht 24 Monate nach t; veroffentlicht, sodass 32 Monate nach ty der

Prifungsantrag gestellt werden muss. Zwolf Monate spater, 44 Monate nach t,, wird

ein européisches Patent erteilt, welches in allen EPU Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl.

Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante B (siehe Abbildung 10):

anwaltlicher Vertretung und Ausarbeitung von

- amtliche Gebuhr fur Einreichung einer Osterreichischen Patentanmeldung:
(Zeitpunkt to): 330 Euro;
- EPA Anmeldegebuhr (online) + Recherchengebihr: (Zeitpunkt to + 12M): 115

Euro + 1165 Euro;

- Veroffentlichungsgebiihr des dsterreichischen Patentes (Zeitpunkt to + 14M):

330 Euro;

- EPA Prifungsgeblhr + Benennungsgebuhr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt to +
32M): 1555 Euro + 555 Euro;"™"
- Erteilungsgebuhr + Validierung in den wesentlichen EPU Vertragsstaaten
(Zeitpunkt to +44M): 25.000 Euro (ungefahrer Wert).

100000
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1000

100

Kumulierte Kosten [€]
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1

Kosten Variante B

Zeit [M]

— Kosten Variante B

Abbildung 10: Kosten der Variante B'*?

1 Aktueller Stand im Februar 2014

%2 Quelle: Eigene Darstellung
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Variante C

Bei Variante C wird direkt eine europaische Patentanmeldung eingereicht, ohne eine
nationale Prioritat in Anspruch zu nehmen. Gemaf den vorstehenden Annahmen wird
der europaische Recherchenbericht zwo6lf Monate nach t, Ubermittelt und nach 18
Monaten mit der Anmeldung verdffentlicht, sodass 24 Monate nach t, der
Prifungsantrag gestellt werden muss. Zwolf Monate spater, 36 Monate nach t,, wird

ein européisches Patent erteilt, welches in allen EPU Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. anwaltlicher Vertretung und Ausarbeitung von

Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante C (siehe Abbildung 11):

- EPA Anmeldegebuhr (online) + Recherchengebuhr: (Zeitpunkt ty): 115 Euro +
1165 Euro;

- EPA Prufungsgebihr + Benennungsgebuhr aller Vertragsstaaten (Zeitpunkt t, +
24M): 1555 Euro + 555 Euro;"*

- Erteilungsgebiihr + Validierung in den wesentlichen EPU Vertragsstaaten
(Zeitpunkt to + 36M): 25.000 Euro (ungefahrer Wert).

Das folgende Abbildung 11 zeigt die bei dieser Variante auftretenden Kosten Uber die

Zeit in logarithmischer Darstellung.
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Abbildung 11: Kosten der Variante C'**

1% Aktueller Stand im Februar 2014
™ Quelle: Eigene Darstellung
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Variante D

Bei Variante D wird zum Zeitpunkt ty eine ésterreichische Patentanmeldung eingereicht
und unter Beanspruchung der Prioritdt dieser Patentanmeldung ein Jahr spater eine
internationale Anmeldung nach dem PCT eingereicht. Fir diese internationale
Anmeldung wird die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet. Gemall den
vorstehenden Annahmen wird der internationale Recherchenbericht zwolf Monate nach
to Ubermittelt. AnschlieRend wird ein Antrag auf internationale vorlaufige Prifung
gestellt und der internationale vorlaufige Bericht zur Patentfahigkeit ergeht 28 Monate
nach t,. 31 Monate nach t, wird die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet, 37
Monate nach t, auf die Mitteilung nach Regel 161 der Prufungsantrag gestellt. Zwolf
Monate spéater wird ein europadisches Patent erteilt, welches in allen EPU

Vertragsstaaten validiert wird.

Die anfallenden Kosten (exkl. Kosten der anwaltlichen Vertretung und Ausarbeitung

von Anmeldungsunterlagen) betragen bei Variante D:

- amtliche Gebuhr fur Einreichung einer Osterreichischen Patentanmeldung:
(Zeitpunkt to): 330 Euro;

- Gebuhren bei Einreichung der internationalen Anmeldung (to+12 M):
Recherchengebiihr + Grundgebiihr + Ubermittiungsgebiihr: 1875 Euro + 1084
Euro + 50 Euro;

- Gebuhr fur die vorlaufige Prufung (Zeitpunkt to+24M): 1850 Euro

- EPA Anmeldegebiihr online (Recherchengebiihr entfallt, da EPA=ISA'™®):
(Zeitpunkt ty+31): 115 Euro;

- EPA Priifungsgebiihr (reduziert'®) + Benennungsgebiihr aller Vertragsstaaten
(Zeitpunkt to + 37M): 777,5 Euro +555 Euro;

- Erteilungsgebuhr + Validierung in den wesentlichen EPU Vertragsstaaten
(Zeitpunkt to + 49M): 25.000 Euro (ungefahrer Wert).

%% v/gl. Artikel 153 (7) EPU
1% Artikel 14 (2) GebO
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Die entstehenden kumulierten Kosten sind in Abbildung 12 dargestellt.
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Abbildung 12: Kosten der Variante D'’

" Quelle: Eigene Darstellung
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Vergleich der Varianten A bis D

Die folgende Abbildung 13 zeigt einen Vergleich der in den einzelnen Varianten

anfallenden Kosten in logarithmischer Darstellung.
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Abbildung 13: Vergleich der Kosten der einzelnen Varianten'®

Ersichtlich ist, dass Uber die Mdglichkeiten, welche die Beanspruchung einer Prioritat
bietet, wesentliche Kosten zeitlich nach hinten verschoben werden konnen. Zwar
weisen die Varianten A, B und C gegenuber der Variante D geringere Gesamtkosten
auf, Uber die zeitliche Verschiebung kann dies jedoch leicht ausgeglichen werden, da
so, eine negative Geschaftsentwicklung vorausgesetzt, hohe Kosten gespart werden
kénnen. Daruber hinaus kann bei den Varianten A und B gegenuber den Varianten C
und D eine um ein Jahr langere Schutzdauer des europaischen Patentes erreicht
werden, weil die Schutzdauer europaischer Patente, die 20 Jahre betragt, ab dem
Anmeldetag, und nicht dem Prioritatstag, gerechnet wird."® Ersichtlich ist weiter, dass
bei Variante D, welche Uber den PCT zu einem europaischen Patent fuhrt, gegentber
Variante C die Kosten nochmals zeitlich nach hinten verschoben werden koénnen,

wobei die Gesamtkosten wiederum ansteigen.

'%® Quelle: Eigene Darstellung

%9 vgl. Artikel 63 EPU
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Zusammenfassend kann ein spaterer Entscheidungszeitpunkt Uber die wesentlichen
Kosten der Validierung durch héhere Gesamtkosten erkauft werden. Fir den Anmelder
kann dies bedeuten, dass fur Erfindungen, deren Umsetzung einer hohen Unsicherheit
unterliegt, einer der Wege Uber eine nationale und internationale Anmeldung Vorteile
bringt, da die kostenintensive Entscheidung Uber eine territoriale Ausweitung mehr als
ein Jahr spater erfolgen kann, als bei einer europaischen Erstanmeldung. Analog kann
es bei Erfindungen, die jedenfalls weiterverfolgt werden sollen oder bei welchen
zeitnah das Risiko von Nachahmern droht, vorteilhaft sein, direkt eine europaische
Erstanmeldung einzureichen, um geringere Gesamtkosten und ein zeitnahes

europaweites Schutzrecht zu erlangen.
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2.2 Ausgewahlite Patentstrategien

In diesem Kapitel werden Patentstrategien vorgestellt, welche die Grenzen des
rechtlichen Rahmens ausloten und ausnutzen. Es soll dabei auch dargestellt werden,
welche Mdglichkeiten der Handlungsraum des Erteilungsverfahrens bzw. des
Patentmanagements bietet. Die vorgestellten Strategien gehen im Wesentlichen auf
WEBER et al." zuriick, von welchen auch die jeweilige Bezeichnung der einzelnen
Strategie Ubernommen wurde. Von diesen wurde auch festgestellt, dass sich die im
Folgenden beschriebenen Strategien teilweise an der Grenze des rechtlich
vorgegebenen Rahmens bewegen, weswegen diese auch mitunter auf Widerstand der
Patentdmter stoRen und bei einigen Strategien das Risiko eines Rechtsverlustes
aufgrund neuer Rechtsprechung besteht.”®' Die Relevanz der dargestellten Strategien
fur das in der vorliegenden Arbeit zu entwickelnde Werkzeug ist insbesondere darin zu
sehen, dass mit dem Werkzeug Handlungsempfehlungen ableitbar sein sollen, die den
gesamten Handlungsraum umfassen, sodass unter anderem auch die vorgestellten
besonderen Strategie herleitbar sein sollen. Dazu wird bei den einzelnen Strategien auf
die besonderen Wirkungen eingegangen, die in weiterer Folge fir das strukturierte

Ableiten eingesetzt werden.

2.2.1 Die Unterseeboot-Strategie

Ziel der Unterseeboot-Strategie ist es, die Erfindung moglichst lange geheim zu halten.
Da Patentanmeldungen in den meisten Patentsystemen'® nach Ablauf einer Frist von
18 Monaten ab dem Anmelde- bzw. Prioritatstag verdéffentlicht werden, kann dies nur
durch ein Zuruckziehen der Anmeldung vor Ablauf der 18 Monate erfolgen. Um fir die
Erfindung dennoch Schutz zu erlangen, wird eine weitere, auf denselben Gegenstand
gerichtete Anmeldung, gegebenenfalls erganzt um neue Forschungsergebnisse, einige
Monate nach der ersten Anmeldung eingereicht. Auch diese Anmeldung wird kurz vor
Ablauf der 18 Monate wieder zurlickgezogen, um eine Verodffentlichung zu
vermeiden.'® Die folgende Abbildung 14 zeigt einen beispielhaften Ablauf einer
Unterseeboot-Strategie, wobei entlang der Abszisse die Zeit aufgetragen ist. Im

Beispiel wird die Strategie in Verfahren vor dem EPA durchgefiihrt.

190 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007)

%1 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 139

192 Beispielsweise in Osterreich, Deutschland, USA, PCT sowie EPU
193 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 140 ff
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Marktaktivitat von Mitbewerber wird beobachtet l

v

Verdffentlichung
Anmeldung EP1 Anmeldung EP2 Anmeldung EP3 Anmeldung EP4

von EP2
0 6 12 18 24 Zeit [M]

Ricknahme von EP1

Abbildung 14: Unterseeboot-Strategie und Marktverhalten'®*

Wie ersichtlich wird anfangs eine europaische Erstanmeldung ohne Beanspruchung
einer Prioritat eingereicht. AnschlieBend wird alle sechs Monate spater eine weitere,
auf denselben Gegenstand gerichtete Anmeldung eingereicht, welche ebenfalls keine
Prioritat beansprucht. Parallel dazu wird der Mitbewerb beobachtet, um festzustellen,
ob dieser selbst Entwicklungen tatigt bzw. in dem Technologiebereich am Markt aktiv
zu werden beabsichtigt. Um eine frihzeitige Veroéffentlichung zu verhindern, wird die
Anmeldung EP1 vor Abschluss der technischen Vorbereitungen flr die
Veréffentlichung zuriickgenommen.'®® Beim EPA ist dies fiinf Wochen vor Ablauf der
18-Monatsfrist.' Da nach 19 Monaten eine Marktaktivitit des Mitbewerbers
festgestellt wird, wird die Anmeldung EP2 nicht zurickgenommen, sodass diese nach
24 Monaten verdffentlicht wird. Dies konnte nattrlich auch erst mit der Anmeldung EPn
erfolgen, sodass die Veroffentlichung der Erfindung beliebig lange hinausgezogert

werden kann.

Je nach Marktumfeld wird dabei auch ein Verwerten und/oder ein Einreichen von
prioritatsbegunstigten Nachanmeldungen erfolgen. Die weiteren, nach EP2
eingereichten Anmeldungen kdnnen ebenfalls fallengelassen werden, es sei denn,
diese enthalten gegenuber EP2 zusatzliche wesentliche Merkmale, die sich aus

zwischenzeitlichen Weiterentwicklungen ergeben.

Vorteil dieser Strategie ist, dass eine Verodffentlichung der Erfindung so lange Zeit
geheim gehalten werden kann, bis aufgrund der Marktbeobachtung eine
Veroéffentlichung sinnvoll erscheint. Weiter werden auch Kosten, die bei Eintritt der

Anmeldung in die Prifungsphase fallig werden, zeitlich nach hinten verschoben.

'* Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 143
%% v/gl. Regel 67 (2) EPU
1% vgl. PrifRichtl A-VI 1.2.
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Wenn eine Aktivitdt vom Mitbewerber beobachtet wird und eine Verdffentlichung der
Anmeldung erfolgt, liegt dennoch ein in der Vergangenheit liegender Anmeldetag vor,
wobei der zeitliche Vorsprung abhangig davon ist, in welchen Abstdnden Anmeldungen
eingereicht werden. Je kirzer der Zeitraum zwischen den einzelnen Anmeldungen ist,
umso geringer ist auch ein Risiko, dass sich ein Mitbewerber einen friheren

167

Anmeldetag sichern kann.™ Weil die Laufzeit eines Patentes 20 Jahre ab dem

168
t,

Anmeldetag betrag ist durch diese Strategie auch ein spateres Ende der Laufzeit

mdglich, sodass der Patentschutz in zeitlicher Hinsicht optimiert wird.

Nachteilig bei dieser Strategie ist, dass bei jeder Zuriicknahme einer Anmeldung der
Anmeldetag verfallt und ein Risiko entsteht, dass ein Mitbewerber, welcher die
Entwicklung spater durchgeflhrt und ebenfalls angemeldet hat, ein rechtsgultiges
Schutzrecht fur die Erfindung erlangt. Eine effektive Konkurrenzbeobachtung ist fir

eine derartige Strategie daher unerlasslich.'®*

Weiter sind fir ein Aufrechterhalten der Anmeldung Gber etwa 17 Monate Geblhren zu
entrichten, beim EPA sind dies jeweils die Anmeldegebuhr und die Recherchengebuhr,
sodass geringe Zeitabstdnde zwischen den Anmeldungen zu einer sehr
kostenintensiven  Strategie fuhren. Anders als bei prioritatsbegunstigten
Nachanmeldungen ist eine Rlckerstattung der Recherchengebihr bei der vorstehend
skizzierten Kette von Anmeldungen nicht mdglich, auch wenn vom EPA immer der

gleiche Gegenstand recherchiert werden muss.""

WEBER et al. empfehlen die Unterseeboot-Strategie vor allem dann, wenn es sich um
einen stark umkampften, wachsenden Technologie- und Absatzmarkt handelt, der bei
Markterfolg hohe Gewinne verspricht. Demnach finden diese Strategien beispielsweise
Anwendung im pharmazeutischen und kosmetischen Bereich sowie in der

Kraftfahrzeugindustrie Anwendung."""

%7 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 144
%8 v/gl. Artikel 63 EPU
199 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 144
70 v/gl. Artikel 9 GebO
" \gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 145
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2.2.2 Die Strategie Geheimhaltung durch Teilanmeldung

Eine weitere Strategie, um die Erfindung mdglichst lange geheim zu halten, bietet sich
bei européischen Patentanmeldungen aufgrund der besonderen Regelungen im EPU.
Die im Folgenden beschriebene Strategie scheint bei aktueller Rechtslage moglich,
wurde jedoch nach Kenntnis des Autors noch nicht erprobt. Ziel dieser Strategie ist es,
die Erfindung wie bei der Unterseeboot-Strategie mdglichst lange geheim zu halten.
Darlber hinaus soll jedoch auch der urspringliche Anmeldetag erhalten bleiben,
sodass die Anmeldung spater als 18 Monate nach ihrem Anmeldetag veréffentlicht

wird.

Dies scheint nach dem EPU durch ein Einreichen von Teilanmeldungen moglich zu
sein. Teilanmeldungen kdnnen zu jeder anhangigen europaischen Patentanmeldung
eingereicht werden, wenn bestimmte Fristen nicht abgelaufen sind, die erst in der
Prifungsphase zu laufen beginnen. Dabei erhalt die Teilanmeldung den Anmeldetag

72 Weiter sind nach dem EPU innerhalb eines Monats nach

der Stammanmeldung.
dem Anmeldetag sowohl flr eine Stammanmeldung als auch fiir eine Teilanmeldung
die Anmeldegebuhr und die Recherchengebihr zu entrichten. Werden diese Gebuhren
nicht entrichtet, wird die Anmeldung zuriickgewiesen, wobei die Geblhrenschuld
gegeniber dem EPA entfallt. Die hier beschriebene Strategie kann daher mit
minimalen Kosten durchgefihrt werden, wenn eine Teilanmeldung jeweils einen Monat
nach Einreichung der vorhergehenden Anmeldung eingereicht wird und keine
Anmelde- oder Recherchengeblhr entrichtet wird. Die Anmeldung wird dann nach
Ablauf des Monats im Rahmen der Eingangs- und Formalpriifung zuriickgewiesen,'”
jedoch ist die dazu eingereichte Teilanmeldung noch anhangig, fir welche wieder

keine Gebuhren entrichtet werden, usf.

Im Unterschied zur vorstehend beschriebenen Strategie ist es daher zwingend
erforderlich, die Teilanmeldung spéatestens einen Monat nach Einreichen der
vorherigen Anmeldung einzureichen, sodass die Abstande zwischen der Einreichung

der einzelnen Anmeldungen nicht beliebig gewahlt werden kdnnen.

Um einen Aufwand fur das haufige Einreichen von Teilanmeldungen zu minimieren,
kénnen die einzelnen Teilanmeldungen durch Bezugnahme auf die Stammanmeldung
eingereicht werden. Dies ist nach dem EPU méglich.” Wenn die vorherige

Anmeldung, wie bei dieser Strategie der Fall, ebenfalls beim EPA eingereicht wurde,

"2 vgl. Artikel 76 EPU
' vgl. Artikel 90 EPU
" vgl. Regel 40 EPU
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muss auch eine Abschrift der vorherigen Anmeldung nicht eingereicht werden,'®
sodass eine Bezugnahme allein fur eine wirksame Einreichung ausreichend ist. Eine
Einreichung einer europdischen Patentanmeldung ist auch per Fax méglich,"® sodass
eine monatliche Einreichung beispielsweise auch automatisiert erfolgen kann. So ist
auch eine Einreichung durch Senden einer SMS an die Fax-Nummer des EPA
moglich.”” Auf besonders einfache Weise kann die Strategie, die monatlich eine
Aktivitdt erfordert, daher durch einmaliges Einreichen einer Anmeldung und
anschlielend automatisiertes, monatliches Einreichen von Teilanmeldungen unter

Bezugnahme auf die Stammanmeldung umgesetzt werden.

Marktaktivitat von Mitbewerber wird beobachtet l
Einreichung EPO
EPO wird
lzurﬂckgewiesen
_____________________________________________________________ _>
Einreichung EP1
A >
Einreichung EP2
Y >
LI -
L] L "y .
......
Tay - >
Einreichung EP50
Entrichtung der Verdéffentlichung von
Gebihren EP50
>
0o 1 2 50 Zeit

Abbildung 15: Handlungen bei der Geheimhaltung durch Teilanmeldung Strategie178

5 y/gl. EPA (2012) RiLi A1l 4.1.3.1.

7% v/gl. EPA (2012) RiLi A-Il 1.2.

"7 \/gl. Kley/Gundlach/Jacobi (2012) Artikel 75 EPU
'8 Quelle: Eigene Darstellung
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Parallel wird wieder die Aktivitdt des Mitbewerbers oder des Marktes beobachtet, um
bei glnstigen Bedingungen fir die letzte Teilanmeldung die Gebihren zu entrichten

und die Anmeldung zur Erteilung zu fuhren.

Im abgebildeten Beispiel wird 50 Mal eine neue Teilanmeldung eingereicht und fir die
jeweilige Stammanmeldung keine Geblhr entrichtet, was zur Zurlckweisung
samtlicher Anmeldungen aufler EPS50 fuhrt. Eine Veroffentlichung wird dabei
verhindert, weil Anmeldungen nur 18 Monate nach dem Anmelde- bzw. Prioritatstag
veroffentlicht werden, wenn diese vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fur
die Veroffentlichung noch anhangig sind. Eine Teilanmeldung, die zu einer
Stammanmeldung eingereicht wird, die einen Anmelde- oder Prioritatstag hat, der alter
als 18 Monate ist, musste somit sofort bei Einreichung verdffentlicht werden. In aller
Regel werden solche Teilanmeldungen jedoch erst mehrere Monate nach dem
Einreichen verdffentlicht, da amtsseitig Vorbereitungen fir die Verdffentlichung zu
treffen sind. Es scheint daher mdglich zu sein, dass die Anmeldung, die nur einen
Monat anhangig ist, gar nicht veroffentlicht wird, auch wenn der zuerkannte
Anmeldetag mehr als 18 Monate zurickliegt. Auf diese Weise sollte eine
Veroffentlichung der Anmeldung erst nach (beliebig) mehr als 18 Monaten nach dem
Anmelde- bzw. Prioritatstag madglich sein, wobei dennoch der Anmeldetag erhalten
bleibt. Damit besteht im Unterschied zur Unterseeboot-Strategie kein Risiko, dass
durch Anwenden der Strategie einem Konkurrenten mit spaterem Anmeldetag ein
besseres Recht zukommt. Weiter ist die Strategie mit geringen Kosten durchfihrbar,
da erst fUr die letzte Anmeldung, die weiterverfolgt wird, Gebuhren entrichtet werden.
Darlber hinaus ist auch ein Verwerten bzw. Benutzen der Erfindung in jeder Phase
nach Einreichen der ersten Stammanmeldung unproblematisch, da der urspriingliche
Anmeldetag erhalten bleibt. Jedoch fiihrt dies wohl zu einem (unerwinschten)
Veroffentlichen der Erfindung. Sofern die Erfindung bzw. das Vorliegen einer
Anmeldung mit altem Anmeldetag vor dem Mitbewerb geheim gehalten werden soll,
um diesen gegebenenfalls spater mit der Anmeldung zu konfrontieren, ist von einer

Benutzung daher eher abzusehen.

Ein Risiko besteht bei dieser Strategie, welche die rechtlichen Grenzen ausschdpft,
unter anderem darin, dass das EPA kiinftig von seiner bisherigen Praxis abweicht und
Teilanmeldungen innerhalb eines Monats nach Einreichung veréffentlicht, wodurch

eine Verdffentlichung nicht mehr verhindert werden kénnte.

Ein Nachteil dieser Strategie ist, dass diese nur vor dem EPA bzw. Amtern anwendbar
ist, die eine analoge Regelung betreffend Teilanmeldungen haben. Ein Ubertragen auf

eine internationale Anmeldung nach dem PCT ist nach aktueller Rechtslage nicht
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méglich. In Osterreich ist zwar ein Einreichen von Teilanmeldungen méglich, jedoch ist
bei jeder Einreichung einer Patentanmeldung die pauschalierte Schriftengebihr

jedenfalls zu entrichten,'”

sodass die Strategie nicht mit entsprechend minimalen
Kosten durchfihrbar ist. Weiter ist die Strategie nicht anwendbar, wenn auf3erhalb des
EPU-Raumes Schutz angestrebt wird, da ein Einreichen einer prioritatsbeglinstigten
Nachanmeldung nur bis zum Ablauf von zwdlf Monaten nach dem Anmeldetag moglich

ist und dann jedenfalls zu einer Veroffentlichung fuhrt.

2.2.3 Die Non-Unity Strategien

Eine weitere Strategie, bei welcher ebenfalls Teilanmeldungen vor dem EPA eingesetzt
werden, sind die Non-Unity Strategien.'® Ziel dabei ist, den Wettbewerber im Unklaren
Uber die wahren Patentierungsabsichten zu lassen. Dazu werden in eine
Patentanmeldung mehrere Erfindungen aufgenommen, sodass flr den Wettbewerber
nicht erkennbar ist, welche der angeflihrten Erfindungen tatsachlich die
erfolgversprechende Losung ist. Da ein europaisches Patent einheitlich sein muss,
d. h. nur eine Gruppe von Erfindungen enthalten darf,'®’ fiihrt diese Strategie zu einer
Bemangelung aufgrund mangelnder Einheitlichkeit, sodass die Anmeldung im Rahmen
des Erteilungsverfahrens auf eine Erfindung eingeschrankt werden muss. Um den
Mitbewerb jedoch mdoglichst lange im Unklaren zu lassen, kdonnen wahrend des
Prufungs- bzw. Erteilungsverfahrens auch Teilanmeldungen ausgeschieden werden,
welche einzelne Erfindungen betreffen. Somit wird die Erfindung zwar nach 18
Monaten veroéffentlicht, aufgrund der Vielzahl von Erfindungen, die in der Anmeldung
enthalten sind, kann die Richtung der technologischen Entwicklung des Unternehmens
jedoch etwa langer verschleiert werden.'® WEBER et al. nennen auch die Méglichkeit,
eine entsprechende PCT Anmeldung einzureichen, fur welche dann in Deutschland die
nationale Phase eingeleitet wird, wobei ein Prifungsantrag fur bis zu sieben Jahre
aufgeschoben werden kann, um eine Unklarheit beim Mitbewerb moglichst lange

aufrechtzuerhalten.

Abbildung 16 stellt das Schema der Non-Unity Strategien dar, wobei E1 bis E7
angebliche Erfindungen darstellen, die in der Anmeldung enthalten sind. Es kann dabei

das Ziel sein, nur eine Erfindung mdglichst lange zu verschleiern. Dazu werden wie

9v/gl. § 14 Z1 (1) GebG 1957

180 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 145, Artikel 82 EPU
81 vgl. Artikel 82 EPU

182 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 145 ff
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dargestellt im Laufe des Verfahrens zwei Teilanmeldungen TP1 und TP2 aus der
Stammanmeldung EP1 ausgeschieden. Sofern es erforderlich scheint, kann dann eine
der Teilanmeldungen oder die Stammanmeldung durch Einschrankung auf eine

Erfindung rasch zum Patent gefiihrt und Rechte geltend gemacht werden.'®®

TP1

TP2

Abbildung 16: Schema der Non-Unity Strategien184

183 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 146
'®* Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 147
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2.2.4 Die Hidden-Invention-Strategie

Ziel der ,Hidden-Invention-Strategie“ ist es ebenfalls, die Erfindung vor den
Wettbewerbern am Markt mdglichst lange geheim zu halten. Im Gegensatz zur
vorstehend beschriebenen ,Non-Unity Strategie® werden dabei jedoch nicht
uneinheitliche Anspriiche eingereicht, sodass die Prifungsabteilung zur Einschrankung
auffordert, sondern Anspriiche nur auf eine erste Erfindung eingereicht und eine zweite
bzw. die eigentliche Erfindung in der Beschreibung versteckt.”®® Weil bei der
Recherche nur die Gegenstiande der Anspriiche recherchiert werden,'® wird die in der
Beschreibung ,versteckte* Erfindung nicht recherchiert und im Recherchenbericht nicht
erwahnt. Erst spater im Prifungsverfahren wird eine Teilanmeldung ausgeschieden,
die auf die eigentliche Erfindung gerichtet ist."® Dies ist mdglich, da im Verfahren von
dem EPA in die Anspriiche Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen werden
diirfen.’®® Nach WEBER et al. kann durch verschiedene Verzdgerungstaktiken der
Zeitraum, fUr den die Erfindung in der Beschreibung versteckt gehalten wird, auf bis zu
sechs Jahre ab dem Anmeldetag ausgedehnt und damit eine Entdeckung solange

verhindert werden.®°

2.2.5 Die Anti-Profildienst-Strategie

Diese Strategie zielt darauf ab, die Anmeldung mit einer falschen Klasse der
Internationalen Patentklassifikation (IPC) klassifiziert veroffentlichen zu lassen.
Hintergrund ist, dass viele Unternehmen sogenannte Profildienste beauftragen, um
nach relevanten verdéffentlichten Patentanmeldungen zu suchen, die in der fir das
Unternehmen relevanten Klasse der IPC veréffentlicht werden. Um dies zu erreichen,
werden eine fur die Erfindung nicht zutreffende Zusammenfassung sowie ein nicht
zutreffender Titel gewahlt. Weiter kann es zweckmaRig sein, einen anderen Anmelder
aufscheinen zu lassen und in der Beschreibungseinleitung einen artfremden Stand der
Technik zu zitieren, um so eine falsche Klassifikation durch das Patentamt vor

Verdffentlichung zu erreichen.'®

185 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 148 f
'8 v/gl. Artikel 92 EPU

'87\/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 149
88 \/gl. Artikel 123 (2) EPU

189 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 148
190 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 151
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2.2.6 Die Geheimpatentstrategie

Nach WEBER et al. soll es durch die Geheimpatentstrategie mdglich sein, die
Erfindung zu verschleiern. Dies soll bei Gegenstanden bzw. Stoffgemischen maoglich
sein, die Eigenschaften aufweisen, die nur mit speziellen Messmethoden einstellbar
bzw. messbar sind. Um diese Eigenschaften im Rahmen der Herstellung einzustellen,
wird zum Anmeldetag eine solche — nur im Unternehmen erhaltliche — Messvorrichtung
eingesetzt, die von einem verbundenen Unternehmen ausgeliehen wird. AnschlielRend
wird die Messvorrichtung zurtickgegeben und das verbundene Unternehmen liquidiert.
Damit stand der Offentlichkeit zwar am Anmeldetag das Know-how zur Durchfiihrung
der Erfindung zur Verfigung, danach aber nicht mehr.”®' Es wird jedoch angefiihrt,
dass eine gerichtliche Klarung der Frage, ob diese Vorgehensweise zuldssig ist, noch

ausstandig ist.

2.2.7 Das Ass im Armel

Ziel dieser Strategie ist es, einen Patentschutz auch fir vom Wettbewerb entwickelte
Umgehungslosungen zu erreichen. Dazu wird eine erste Anmeldung eingereicht, die
moglichst breit gefasst ist und verschiedene Lésungen beinhaltet. Im Rahmen des
Anmeldeverfahrens wird es erforderlich, die Anmeldung auf eine L&sung
einzuschranken. Kurz bevor ein Patent auf die Losung erteilt wird, auf welche die
Anmeldung eingeschréankt wurde bzw. so spat wie méglich im Verfahren'? wird eine
Kopie der ursprunglichen Anmeldung als Teilanmeldung eingereicht. Umgeht der
Wettbewerb nun das auf eine Ldsung eingeschrankte, erteilte Patent, wird die
Teilanmeldung auf diese Umgehungslésung eingeschrankt, sodass gegeniber dem
Wettbewerb Rechte geltend gemacht werden koénnen. Dadurch wird es dem
Wettbewerb erschwert, effektive Umgehungslésungen zu erarbeiten.'®® Nachteilig bei
einer derartigen Strategie sind hdhere Kosten, welche durch ein Einreichen einer (oder
mehrerer) Teilanmeldungen anfallen. Auch bei dieser Strategie wird von WEBER et al.
ein in die Lange Ziehen des Verfahrens empfohlen, um die Unsicherheit, worauf

Schutz erlangt wird, fiir den Wettbewerber zu prolongieren.'*

91 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007)S. 152 ff

192 Aufgrund von Regel 36 EPU ist nun neben einer Anhangigkeit auch zu beachten, dass die
Fristen nach Regel 36 bei Einreichung einer Teilanmeldung noch nicht abgelaufen sind. Dazu
ausflhrlich Beatty (2011)

193 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 156

%4 V/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 157
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2.2.8 Die Strategie der scheinbaren Prioritatskette

Bei dieser Strategie werden wie bei der Unterseeboot-Strategie in zeitlichen Abstanden
Patentanmeldungen eingereicht. Abweichend von der Unterseeboot-Strategie wird
dabei jedoch jeweils die Prioritdt der zuvor eingereichten Anmeldung beansprucht.
Dabei koénnen den nachfolgenden Anmeldungen auch Gegenstande hinzugefligt
werden. Zwar kann das Prioritatsrecht nur wirksam flr die in der vorangehenden
Anmeldung erstmals enthaltenen Gegenstande beansprucht werden, sodass die in der
Nachanmeldung enthaltenen Neuentwicklungen nur den Anmeldetag als Prioritatstag
genielien, jedoch ist dies flr einen Mitbewerber nicht ersichtlich, wenn dieser nur die
Veroffentlichungsschriften studiert, auf denen das beanspruchte Prioritatsdatum

vermerkt ist.'®®

Anmeldung EP1 Anmeldung EP2 Anmeldung EP3 Anmeldung EP4
0 12 24 36 Zeit [M]

Abbildung 17: Strategie der scheinbaren Prioritatskette '

Wichtig bei dieser in Abbildung 17 dargestellten Strategie ist, die Anmeldung
rechtzeitig vor Veroffentlichung zurlickzunehmen, um eine Veroffentlichung zu

verhindern.

Vorteil dieser Strategie ist, dass laufende Entwicklungen in die neu eingereichten
Anmeldungen aufgenommen werden kénnen und fur die Teile, die bereits in der
vorherigen Anmeldung enthalten waren, die Prioritat wirksam beansprucht werden
kann, wobei gleichzeitig beim Mitbewerb der Eindruck erweckt wird, die Prioritat gelte
auch fur die Neuentwicklungen. Bei dieser Strategie ist auch ein Wechsel der
Patentsysteme zwischen den einzelnen Anmeldungen méglich,’” sodass
beispielsweise die erste Anmeldung eine deutsche Gebrauchsmusteranmeldung sein
kann, wahrend die darauffolgende Nachanmeldung eine europaische
Patentanmeldung ist, da das Prioritatsrecht in den meisten Patentsystemen etabliert

ist.

195 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 160
'% Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 160
97\/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 162
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2.2.9 Die Strategie des ,,Locher in den Kase SchieBens*

Diese Strategie zielt darauf ab, abhangige Erfindungen zu einer Erfindung der
Konkurrenz zu tatigen und zum Patent anzumelden. Dies kénnen verschiedenste
Verbesserungen sein, die flr das Produkt der Konkurrenz glinstig sind, beispielsweise
verbesserte eingesetzte Materialien oder optimierte geometrische Parameter. Dadurch
werden abhangige Patente generiert, die dazu flhren, dass ein Konkurrent einerseits
in eine gunstige Verhandlungsposition gezwungen wird, sofern er diese
Verbesserungen auch nutzen mdchte. Dies kann beispielsweise zu wechselseitigen
Lizenzen fuhren. Andererseits steht nach Ende der Laufzeit des Patentschutzes des
Wettbewerbers dem Inhaber der abhangigen Patente Uber die abhangigen Patente, die
einzelne Verbesserungen betreffen, ein breiter Schutz am Gegenstand der

urspriinglichen Erfindung zu."#®

WEBER et al. fihren dazu ein Beispiel einer Baggerschaufel an, die von einem
Konkurrenten entwickelt wurde und zu einem Patent gefiihrt hat, welches das eigene
Tatigwerden  blockiert. Um  die eigene Verhandlungsposition bezuglich
Lizenzverhandlungen zu verbessern, werden verschiedenste Weiterentwicklungen an
der Baggerschaufel durchgefihrt, fir die auch Patentanmeldungen eingereicht werden.
Das Basispatent des Konkurrenten unterliegt damit einem Wertverlust, da auch ein
Dritter die Baggerschaufel nur mehr mit den Verbesserungen einsetzen méchte und
daher sowohl am Patent des Konkurrenten als auch am eigenen eine Lizenz erwerben

muss. In der Abbildung 18 ist die Strategie schematisch dargestellt.

Patentes des

Konkurrenten

Schutzbereich des

Abbildung 18: Strategie des Lécher in den Kase SchieRens'®

198 \/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 163ff
"% Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 164
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Wie ersichtlich wird dabei der Schutzbereich des Konkurrenzpatentes mit Patenten
abgedeckt, die einzelne Verbesserungen (V1 bis V6) betreffen, wodurch das

Konkurrenzpatent entwertet wird.

2.2.10 Die Umarmungsstrategie

Auch diese Strategie hat das Ziel, ein bestehendes Basispatent zu entwerten. Im
Unterschied zur vorstehend beschriebenen Strategie wird dabei jedoch das
Basispatent nicht durch abhangige Patente entwertet, sondern mit Patenten

bevorzugter  Ausfiihrungsvarianten  umringt.?®

Dies kobnnen beispielsweise
Anwendungsmadglichkeiten der Erfindung des Basispatentes sein, die im Basispatent
nicht enthalten sind. Will der Inhaber des Basispatentes im Laufe der Zeit seine
Erfindung auf eine dieser Weisen verwerten, ist er zu Lizenzverhandlungen
gezwungen. Im folgenden Beispiel, wurde in einem Basispatent ein
Pflanzenschutzmittel gegen Blattlause geschitzt. Die umringenden Patente schiitzen
verschiedene Anwendungen A1 bis A6 des Pflanzenschutzmittels, das auch gegen

Ameisen usw. wirkt (siehe Abbildung 19).%"

Pflanzen-

schutzmittel

Abbildung 19: Die Umarmungsstrategie202

200 y/gl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 165
201 ygl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 166
%2 Quelle: Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 166
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2.2.11 Zusammenfassung

Die in den vorigen Kapiteln beschriebenen ausgewahlten Patentstrategien stellen keine
abschliellende Aufstellung maéglicher Strategien dar, wie sich in weiterer Folge aus
Kapitel 7.2.1 ergibt. Jedoch wurden hier mehrere Kombinationen der im
Erteilungsverfahren moglichen Entscheidungen gezeigt, die zu Schutzrechtsstrategien
mit besonderen Wirkungen flihren, wie beispielsweise eine Geheimhaltung der
Erfindung mehr als 18 Monate Uber den Anmeldetag hinaus. Ersichtlich ist, dass unter
Berticksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und insbesondere unter Einsatz
des Instrumentes von Teilanmeldungen Strategien moglich sind, mit welchen die
eigene Schutzrechtsposition deutlich verbessert werden kann. Es bestehen somit
neben der Moglichkeit, die Starke einer Schutzrechtsposition nur durch Innovationen
zu beeinflussen, Mdglichkeiten in einer patentrechtlichen Dimension, die nur in

Kenntnis der Rahmenbedingungen ausgeschdpft werden kénnen.

rechtliche Dimension

.

wirtschaftliche Dimension

’d

technische Dimension

Abbildung 20: Durch mogliche Patentstrategien definierter Handlungsraum

Abbildung 20 stellt qualitativ den Handlungsraum dar, welcher bei der Entwicklung
einer Schutzrechtsstrategie zur Verfugung steht und durch die moglichen

Handlungsalternativen bzw. mdéglichen Schutzrechtsstrategien definiert ist. Abbildung
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20 stellt den Handlungsraum qualitativ dar, weswegen bewusst darauf verzichtet wird,
die einzelnen Strategien quantitativ hinsichtlich der einzelnen Dimensionen zu
bewerten und zu vergleichen. Weiter stellen die im Kapitel 2.1.2 vorgestellten
Patentstrategien keine taxative Auflistung, sondern blof3 eine gezielte Auswahl
moglicher und teilweise extremer Strategien dar. Jedoch wird durch das vorstehende
Kapitel deutlich, dass der Handlungsraum Uber die im Technologiemanagement
adressierten Dimensionen Wirtschaft und Technik auch in der Dimension Recht eine

nicht zu vernachlassigende Ausdehnung aufweist.
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3 Betriebswirtschaftliche Aspekte

Dieses Kapitel bildet die betriebswirtschaftliche Grundlage zur Beantwortung der
Forschungsfrage. Dazu wird die Relevanz technischer Schutzrechte fur Unternehmen
dargelegt, wobei einerseits Schutzrechte im Zusammenhang mit dem
Innovationsprozess diskutiert werden. Andererseits wird dargelegt, wie intellektuelles
Kapital in das Kapital eines Unternehmens eingeordnet wird. AnschlieRend werden der
Einfluss des intellektuellen Kapitals auf die strategischen Erfolgsfaktoren sowie die
damit in Zusammenhang stehende Einordnung in die Bilanz eines Unternehmens
angegeben. In weiterer Folge wird auf die Verwertung und Bewertung von Patenten
eingegangen. Dabei werden zum einen verschiedene Bewertungsanlasse erlautert.
Zum anderen werden verschiedene Verfahren der Bewertung vorgestellt und in Bezug
auf das Ziel der vorliegenden Arbeit diskutiert. Da im Rahmen dieser Arbeit
Handlungsempfehlungen  abgeleitet werden sollen, werden ausschliellich
betriebswirtschaftliche Aspekte beleuchtet und eine volkswirtschaftliche Betrachtung

ausgeblendet.?*®

3.1 Technische Schutzrechte im Innovationsprozess

Als Innovationsprozess wird der zwischen Entstehung einer Idee und Verwertung am
Markt liegende Prozess verstanden.®® THOM unterscheidet dabei die Phasen
Ideengenerierung, Ideenakzeptierung und Ideenrealisierung.’®® Die technische
Umsetzung einer Idee fuhrt zu einer Invention, welche Grundlage einer
Patentanmeldung sein kann. Als Produkt- bzw. Prozessinnovation wird die erfolgreiche

Einfiihrung einer Invention in den Markt bezeichnet.?*

Patente kdnnen jedoch nicht nur als Output eines Innovationsprozesses gesehen
werden, da diese Uber die Informationsfunktion auch als Input in den

Innovationsprozess eingehen kénnen.”” Dieser Auffassung liegt die Argumentation

203 7y einer volkswirtschaftlichen Bedeutung von Patenten siehe ausfuhrlich Bittelmeyer/Bessler

(2007) S. 35 sowie Boldrin/Levine (2004) S. 59. Kritisch hierzu: Stiglitz (2012) S 78, S. 408 f.
SOWIe Henry/Stiglitz (2010) S. 248

* Nach dem von Vorbach entwickelten Innovationsprozessmodell ist bereits das Erkennen
eines Problems Teil des Innovationsprozesses. Vgl. Vorbach (2005) S. 200
205 > Vgl. Thom (1980) S. 53

VgI Brockhoff (1999) S. 27 ff. sowie Maclaurin (1953) S. 102 ff.

VgI Ernst (1996) S. 143 Zur Informationsfunktion von Patenten sowie deren Anwendung auf
die Identifikation von neuen Technologien siehe auch Park/Kim/Choi, et al. (2013) sowie
Twarok (2011) S. 53 ff.
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zugrunde, dass Patente ausschlieRlich das Ausmal von F&E Aktivitdten widerspiegeln
und als ErsatzmaR derselben in den Innovationsprozess eingehen.?”® Davon zu
unterscheiden ist der Ansatz, den Output eines Innovationsprozesses mit Patenten zu

messen,?® insbesondere in 6konomischer Hinsicht.?'®

Grundsatzlich ist die Aussagekraft von Patenten fur eine Bewertung eines

Innovationsprozesses eingeschrankt, weil:

- Nur technische Erfindungen patentierbar sind;?"'
- Nicht far alle patentfahigen Erfindungen eine Patentanmeldung eingereicht wird
und

- Erfindungen hinsichtlich ihrer 6konomischen Bedeutung stark variieren.?'

Insbesondere weil nur technische Erfindungen patentierbar sind, kann im Bereich der
Grundlagenforschung eine Innovationsfahigkeit nicht durch Patentindikatoren
gemessen werden. So konnen physikalische Effekte, die erstmals im Rahmen von
Forschungen erkannt wurden, nicht durch ein Patent geschutzt werden, die technische
Nutzbarmachung dieser Effekte im Rahmen der anwendungsorientierten Forschung
jedoch schon. Abbildung 21 gibt einen grafischen Uberblick Gber den Zusammenhang

zwischen Innovation, Patenten und Inventionen wieder.

Innovationen

Patentierte

Inventionen

nicht patentierte

Innovationen

nicht patentierte
_ patentierte
Inventionen

Innovationen

Abbildung 21: Zusammenhang zwischen Inventionen, Patenten und Innovationen®"

208 \/g1. Schmookler (1966) S. 8

209 y/gl. Nagaoka/Motohashi/Goto (2010) S. 1084 f.
210 Griliches/Research (1990) S. 1669

21 vgl. Artikel 52 EPU

#12v/gl. Basberg (1987) S. 182 Ernst (1996) S. 143
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3.2 Intellektuelles Kapital

Patente sind Teil des intellektuellen Kapitals eines Unternehmens,?'* dessen Definition
und Messung Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion sind?'*. Da die Relevanz
immaterieller Guter innerhalb von Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten
einem stetigen Wachstum unterworfen war,?'® wird das intellektuelle Vermdgen immer
mehr zum bestimmenden Faktor des Unternehmenserfolges.?’” Nach MAUL wird das
intellektuelle Kapital von Humankapital, Kundenkapital und Strukturkapital gebildet.?'®
Humankapital bezeichnet die Ausbildung, Erfahrung, Fahigkeiten und Fertigkeiten der
Mitarbeiter. Unter Kundenkapital wird die Fahigkeit des Unternehmens verstanden,
Uber Vertriebsstrukturen, Kooperationsvertrage und engagierte Mitarbeiter erfolgreiche
Kundenbeziehungen zu entwickeln. Dem Strukturkapital werden die organisatorischen
Fahigkeiten der Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens, das
Investorkapital, das  Beschaffungskapital, das  Standortkapital und das

Innovationskapital zugerechnet, in welchem auch Patente enthalten sind.?"

Da das intellektuelle Kapitel zunehmend an Bedeutung gewinnt, nimmt auch das
Management desselben zunehmend eine zentralere Stellung ein und bleibt auch in
groRen Unternehmen nicht nur Experten vorbehalten. Im Gegenteil sind einerseits viele
Abteilungen in relevante Entscheidungen eingebunden und werden andererseits
relevante Entscheidungen, welche das intellektuelle Kapital betreffen, vom Top-

Management getroffen.??

Obwohl Patente Teil des intellektuellen Kapitals sind, ist deren Wert abhangig
insbesondere von den weiteren Bestandteilen des intellektuellen Kapitals und kann
dann besonders wertvoll sein, wenn die gesamte Unternehmensstrategie mit der
Patentstrategie abgestimmt ist, sodass Kunden, Entwicklungsrichtungen und
Produktionsprozesse mit den vorhandenen Patenten synergistische Effekte bilden, die
zu einem Mehrwert des Patentes im Unternehmen gegeniber einem Konkurrenten

fuhren.?!

213 Quelle: Basberg (1987) S. 133

214 v/gl. Velte (2008) S. 367

215 vgl. Kaplan (2004) S. 19

2% vgl. Goldfinger (1997) S. 191

217 y/gl. Sullivan (1998) S. 5 sowie Sullivan (1999) S. 140

218 \/gl. Maul/Menninger (2000) S. 530

Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 6 ff sowie Drinkwater (1998)S. 43
220 y/gl. Dolfsma (2011) S. 176 sowie Hufker/Alpert (1994) S. 53

221 ygl. Mouritsen/Koleva (2005) S. 319
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Abbildung 22 gibt einen Uberblick (ber die Einordnung von Patenten in das

intellektuelle Kapital eines Unternehmens:

Intellektuelles
Kapital
| |
Human- Kunden- Struktur-
kapital kapital kapital
Investorkapital —
Beschaffungskapital—

Organisationskapital —

Standortkapital —|

Innovationskapital (inkl. Patente) __|

Abbildung 22: Struktur des intellektuellen Kapitals im Unternehmen®??

Eine weitere Kategorisierung innerhalb der immateriellen Werte ist durch eine
Unterscheidung zwischen Rechten, wirtschaftlichen Werten und rein wirtschaftlichen
Vorteilen moéglich. Gewerbliche Schutzrechte, Urheberrechte und Markenrechte zahlen
dabei zur Gruppe der Rechte, die Dritte von einer Nutzung ausschlieRen kdnnen;
Lizenzen sind Rechte etwas zu tun bzw. das geistige Eigentum eines anderen nutzen
zu durfen. Wirtschaftliche Werte weisen einen abgrenzbaren verwertbaren Vorteil auf,
unterliegen jedoch keinem rechtlichen Schutz.??® Beispiele dafiir sind ungeschiitzte

Erfindungen, Verfahren oder Rezepte.?*

Unter einem rein wirtschaftlichen Vorteil werden all jene Guter subsumiert, die weder
rechtlich geschitzt noch derart abgrenzbar sind, dass sie Gegenstand eines
Rechtsgeschaftes sein kdonnen. Der Wert besteht nur im Zusammenhang mit dem
Unternehmen und kann nicht abgegrenzt werden. Beispiele hierfir sind Know-how der

Mitarbeiter, der Kundenstamm oder Standortvorteile.??°

222 quelle: Wurzer/Reinhardt (2005) S. 7

223 \/gl1. Schwingenschldgl/Gotwald (2008) S. 28

224 /gl. Spranger (2006) S. 17 f.

%5 \/gl. Schwingenschldgl/Gotwald (2008), S. 28, Spranger (2006), S. 17 f.
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Abbildung 23 zeigt diese Kategorisierung immaterieller Werte nach SPRANGER.

Immaterielle Werte

Rein wirtschaftliche

Vorteile

Rechte Wirtschaftliche
Werte
Patente ungeschitzte
Erfindungen
Lizenzen
ungeschutzte
Markenrechte Software
Urheber- und ungeschutzte
Verlagsrechte Rezepte
Musterrechte
etc.

Mitarbeiter
Know-how

Standortvorteile

Kundenzufrieden-

heit
Vertriebsnetz

Kundenstamm

Abbildung 23: Arten von Vermdgenswerten®°

226

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Spranger (2006) S. 19
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3.3 Auswirkung auf strategische Erfolgsfaktoren

Im Folgenden wird die Bedeutung von Patenten und damit die Relevanz der

vorliegenden Arbeit flr den Unternehmenserfolg beleuchtet.

Unter dem Uberbegriff der Erfolgsfaktorenforschung werden wesentliche Griinde des
Unternehmenserfolges sehr breit diskutiert.?” Demnach ist eine der Aufgaben der
strategischen Unternehmensplanung die, wesentliche Erfolgsfaktoren zu identifizieren
und darauf aufbauend langfristige Konzepte fir die Unternehmensentwicklung zu
erarbeiten und umzusetzen. Die Erfolgsfaktorenforschung geht dabei davon aus, dass
nur wenige Faktoren fir einen Unternehmenserfolg ausschlaggebend sind. Nach
KLENTNER sind die strategischen Erfolgsfaktoren jene Faktoren, durch deren
gezielten Einsatz Wettbewerbsvorteile gegenuber Mitbewerbern erzielt werden

kénnen.?®

GALWEILER versteht unter dem Erfolgspotenzial das Geflige der produkt- und
marktspezifischen Voraussetzungen, die dann bei der Erfolgsrealisierung bestehen
missen.?® Fir den Eintritt der Erfolgspotenziale sind die Erfolgsfaktoren

verantwortlich, die fiir die ErschlieBung der Erfolgspotenziale sorgen.?®
Nach SIMON ist eine im Vergleich zum Mitbewerb Uberlegene Leistung definiert durch:

- Die Leistung stellt ein fur den Kunden wesentliches Leistungsmerkmal dar;
- der Kunde nimmt dieses Leistungsmerkmal wahr und
- das Leistungsmerkmal weist eine zumindest gewisse zeitliche Dauerhaftigkeit

gegeniiber den Mitbewerbern auf.?*’

Im Zuge einer von PETERS/WATERMAN durchgefihrten Studie ,In Search of
Excellence® wurden Merkmale identifiziert, die fir erfolgreiche Unternehmen

kennzeichnend sind.?*?

27 \/gl. Daniel (1961) S. 110 ff., Nicolai/Kieser (2002) S. 580, Albers/Hildebrandt (2006) S. 32
sowie Woywode (2004) S. 26

228 y/gl. Klenter (1995) S. 17 ff.

229 ygl. Galweiler/Schwaninger (2005) S. 26

230 ygl. Gruber (2000) S. 35

231 ygl. Simon (1989) S. 71 ff.

232 Vgl. Peters/Waterman (1982)
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Das auf diese Studie aufbauende 7S Modell benennt sieben Kernvariablen, die fur die

Gestaltung des Unternehmens wesentlich sind.

Diese sind:

Strategie

o Darunter sind alle Mallnahmen umfasst, die dazu dienen sollen, einen

nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu generieren.
Struktur

o Darunter ist insbesondere die Aufbauorganisation des Unternehmens zu
verstehen, die zeigt, wer an wen zu berichten hat und wie Aufgaben
verteilt und delegiert werden.

Systeme

o Diese bilden den Rahmen fir die Prozesse, die im gewohnlichen
Geschéftsverkehr ablaufen wie beispielsweise Informationssysteme und
Budgetierung.

Mitarbeiter (Staff)
o Personalwesen sowie Demografie des Unternehmens
Gemeinsame Werte (Shared Values);

o Gemeinsame Werte bestimmen die grundlegende Ausrichtung des
Unternehmens. Gemeint sind dabei Werte des Unternehmens, die
beispielsweise unter Einbeziehung von Zielvereinbarungen die weitere
Unternehmensentwicklung betreffen und von moglichst vielen
Mitarbeitern geteilt werden mussen.

Fahigkeiten (Skills)

o Darunter sind jene Fahigkeiten zu verstehen, die das Unternehmen als

Ganzes beherrscht, worunter auch geschitztes geistiges Eigentum zu

subsumieren ist.?®

GRUBER unterteilt die Erfolgsfaktoren in drei Gruppen, wobei als strategische

Erfolgsfaktoren zweiter Stufe Ressourcen und Routinen verstanden werden, die zur

Realisierung der Erfolgsfaktoren erster Stufe eingesetzt werden.?® Demnach sind

Patente als Teil der Ressourcen Bestandteil der strategischen Erfolgsfaktoren zweiter

Stufe.>®

233 y/gl. Reineke/Bock (2007) S. 59
234 ygl. Gruber (2000) S. 40
23 vgl. Gruber (2000) S. 41
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Zur Realisierung der Erfolgspotenziale unterscheidet PORTER zwei Grundtypen von
Wettbewerbsvorteilen: niedrige Kosten und Differenzierung, aus welchen sich drei
Wettbewerbsstrategien ergeben: Kostenflihrerschaft, Differenzierung und

Konzentration auf Schwerpunkte.?* Dies wird auch in aktuellen Studien bestétigt.*

Als magisches Dreieck werden haufig die Erfolgsfaktoren Qualitat, Kosten und Zeit

genannt,”® wobei vermehrt als vierter Erfolgsfaktor Flexibilitt angefiihrt wird.?*

Nach dieser Einteilung haben Patente insbesondere auf den Erfolgsfaktor Zeit eine
positive Auswirkung, da durch Schutzrechte eine Monopolstellung aufgrund
durchgefiihrter Innovationen langer aufrechterhalten werden kann.?*° Die sich daraus
fur das Unternehmen Uber die Patentlaufzeit ergebenden Vorteile sind vergleichbar mit
Pioniervorteilen, die aus einem sehr frilhen Markteintrittszeitpunkt resultieren und dem

Pionier groRe Freiheiten gewihren.?*’

Weiter haben Patente unter Umstanden auch eine Auswirkung auf den Erfolgsfaktor
der vom Kunden wahrgenommenen Qualitdt, wenn die unter Ausnutzung der
Monopolstellung hergestellten Produkte hoherwertiger sind als jene der Konkurrenz

und dieser eine Nachahmung untersagt werden kann.?*2

Dass sich Patente tatsachlich auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken, wurde
vereinzelt untersucht und in der Literatur diskutiert.?*> Die Schwierigkeit bei der
Bestimmung des Wertes eines Patentes fur ein Unternehmen besteht nicht zuletzt
darin, dass keine Erfindung einer anderen vollkommen gleich sein kann und daher ein
Vergleich von Unternehmen, die an einem Punkt (nach einer Erfindung)
unterschiedliche Entscheidungen (fir bzw. gegen eine Patentierung) getroffen haben,
per se nicht mdglich ist.?** Insbesondere bei kleinen Unternehmen bzw. Start-ups
kommt noch die Problematik hinzu, dass diese Unternehmen im Gegensatz zu an der
Borse notierten Unternehmen haufig keine Geschéaftsberichte verdffentlichen, aus

denen eine Unternehmensentwicklung ablesbar sein konnte.

26 \/g1. Porter (1996) S. 31 ff.
%7 \/gl. Xiao/Choi/Cheng (2014) S. 115 f., Chen/Liu (2014) S. 675 sowie Sharabi (2013)
238 \/g1. Engeln (2006) S. 30
239 \/g1. Rasch (2000) S. 42
20 v/gl. Klein (1998) S.67
21 v/gl. Vidal (1995) S. 46

2 patente werden auch von Frank (2009) zur Erfolgsfaktorbewertung im Rahmen der
Innovationsbewertung eingesetzt. Vgl. Frank (2009) S. 211
23 vgl. Helmers/Rogers (2011) S. 1018 ff, Suh/Kim (2014) S. 116 f sowie Lee/Rhee (2008) S.
171 f
244 Dagegen ist beispielsweise ein Vergleich von Unternehmen, die eine Balanced Score Card
implementiert haben, mit solchen, die dieses Instrument nicht verwenden, relativ einfach und
mit einer guten Datenbasis moglich, sofern die entsprechenden Daten erhoben werden.
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Aus Studien, die sich mit Schutzrechten beschaftigen, ist bekannt, dass etwa 50 % der
Unternehmen innerhalb der ersten fiinf Jahre scheitern,*® wobei Unternehmen, die
Patentanmeldungen einreichen, eine erhohte Uberlebenswahrscheinlichkeit aufweisen
und insbesondere in frlihen Phasen nach einer Unternehmensgriindung
liberproportional stark wachsen.?*® So iberlebten 83 % der Start-ups, die zumindest
ein Patent angemeldet haben, wahrend dieser Wert fur Start-ups durchschnittlich bei
60 % liegt.?*’

Der Nutzen eines Patentes besteht fur junge Unternehmen verglichen mit grof3en und
etablierten Unternehmen Gberproportional darin, die eigene Reputation zu verbessern

und einen einfacheren Zugang zu Investorenkapital zu erreichen.?*®

Zunehmend werden Patente auch nicht nur mehr als juristische Mittel, sondern
vielmehr als Werte und Wettbewerbsvorteile verstanden und erwartet, dass deren

Bedeutung weiter zunehmen wird.?*°

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass einerseits aus theoretischen Uberlegungen
Patente eine positive Auswirkung auf strategische Erfolgsfaktoren wie Zeit und Qualitat
haben und andererseits auch empirische Daten belegen, dass ein positiver

Zusammenhang zwischen Patenten und einem Unternehmenserfolg gegeben ist.

245 y/gl. Disney/Haskel/Heden (2003) S. 101
2% v/gl. Helmers/Rogers (2011) S. 1017, Vgl. BERR (2008), Mann/Sager (2007) S. 207
247 ygl. Helmers/Rogers (2011) S. 1023

& Zur Auswirkung von Patenten auf einen Unternehmenserfolg siehe insbesondere
Graham/Sichelman (2008), Hsu/Ziedonis (2008), Graham/Merges/Samuelson, et al. (2010),
Anton/Yao (2004), Blind/Edler/Frietsch, et al. (2006), Anton/Yao (2004) sowie CAO/Zhao (2013)
29 vgl. Rivette/Kline (2000) S. 66
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3.4 Formen der Patentverwertung

Der sich fur ein Unternehmen bzw. einen Erfinder ergebende tatsadchliche Patentwert
ist abhangig vom Prozess, mit welchem die durch das Patent geschitzte Erfindung
verwertet wird. So gibt es starke Wechselwirkungen zwischen der Erfindung, den
Fahigkeiten des Patentinhabers und der Involviertheit des Patentinhabers in den

Verwertungsprozess.?*

Dabei konnen die verschiedenen Formen der Verwertung nach dem Grad der
Involviertheit des Erfinders bzw. Anmelders oder Patentinhabers unterschieden
werden. Beispielsweise ist eine erfolgreiche Verwertung eines Patentes, bei welchem
der Patentinhaber nur wenig Branchen-Know-how bzw. Vertriebssynergien aufweist,
eher durch eine Verwertung mit geringem Grad an Involviertheit wie beispielsweise

h,%" wahrend

einem Lizenzmodell oder einem Verkauf des Schutzrechtes mdglic
Patente in einem Gebiet, auf welchem der Patentinhaber Marktfihrer ist, meist im
Unternehmen des Inhabers verwertet werden.”® So kdénnen die Formen der
Verwertung nach einem Grad an Involviertheit des Erfinders bzw. Anmelders in die
Leistungserbringung unterschieden werden, wobei ein hoher Grad an Involviertheit
beispielsweise eine Herstellung geschitzter Produkte und Vertrieb derselben
beinhaltet, wahrend ein sehr geringer Grad an Involviertheit einen Verkauf der
Schutzrechte oder eine Lizenzierung umfasst. Eine Vergabe von Kreuzlizenzen, wobei
sich Unternehmen gegenseitig Rechte einrdumen,?*® kann bei vielen Unternehmen zu
einem Patentpool fihren, wobei mehrere Patente in einem Pool zusammengelegt und
gemeinsam vermarktet werden kénnen.”® Ublicherweise teilen die am Patentpool
beteiligten Unternehmen dabei Lizenzerlése untereinander auf, wobei die Aufteilung
anhand der jeweils eingebrachten Patente erfolgt.>*® Dies hat sich insbesondere fiir
eine Einfuhrung eines neuen Technologiestandards bewahrt, da sich gezeigt hat, dass
mit zunehmender Zahl teilnehmender Unternehmen an einem Patentpool die Chance
steigt, einen neuen Technologiestandard durch gemeinsame Vermarktung der Patente
durchzusetzen.”®  Gleichzeitig kann  eine  derartige =~ Verwertung  fir
Forschungseinrichtungen wie Universitaten glnstig sein, die die Erfindung nicht

verwerten und vermarkten und dennoch davon profitieren. Durch Vergabe nicht

250 Vgl. Sapsalis/van Pottelsberghe de la Potterie/Navon (2006) S. 1642

21 y/gl. Tauman/Weng (2012) S. 242

%2 Nach Wolfrum ist das maximale Ausbeuten einer im Unternehmen befindlichen Technologie
immer das oberste Ziel. Vgl. Wolfrum (1994) S. 361

23 vgl. Guellec (2007) S. 100

254 v/gl. Burr/Stephan/Soppe, et al. (2007) S. 129

25 vgl. Grubb (1999) S. 377

2% vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 130 mwN, Kingston (2001) S. 208

77



exklusiver Lizenzen oder Kreuzlizenzen ist weiterhin ein Forschen im geschutzten
Bereich moglich, wahrend die Erfindung durch einen externen Lizenznehmer

gewinnbringend vermarktet wird.%’

Weiter kann danach unterschieden werden, ob das Patent offensiv oder defensiv
eingesetzt wird.**® Eine offensive Verwertung liegt beispielsweise vor, wenn Rechte
aus dem Patent gegenlber einem Verletzer geltend gemacht werden, oder das Patent
genutzt wird, um eine eigene Verhandlungsposition fir Lizenzverhandlungen zu
verbessern.”® Eine defensive Verwertung liegt beispielsweise vor, wenn das Patent
nur zum Schutz bestehender Produkte genutzt wird, um Dritte durch Abschreckung von

einem Markteintritt abzuhalten.?®

Eine alternative defensive Verwertung kann
vorliegen, wenn das Patent genutzt wird, um einen vielversprechenden
Technologiebereich zu schitzen, der noch nicht durch Produkte verwertet wird, da
dadurch auch Konkurrenten daran gehindert werden kénnen, auf dem entsprechendem
Technologiebereich  aktiv. zu werden. Abbildung 24 zeigt ausgewahlte
Verwertungsmaglichkeiten klassifiziert nach dem Grad an Involviertheit und offensiven

bzw. defensiven Strategien.

Geltend machen von
Unterlassungs-
anspriichen gegeniber
Mitbewerber

Geltend machenvon
Anspruch auf
angemessenes Entgelt
gegeniiber Mitbewerber

Vergabe von
Kreuzlizenzen an
Mitbewerber

Verwertung unter

Einbringung in
2 Vergabe von \ Patentpool
Lizenzen an

Fertiger

Verkauf des

Schutzrechtes nvolviertheitin

eistungserbringung

Lizenzen +
Eigennutzung

Verwertung im
eigenen
Unternehmen

Absichern eines
zuklnftigen
Technologiefeldes

Verbessern der
Reputation (indirekte
Verwertung)

Abbildung 24: Formen der Verwertung von Schutzrechten®"

27 Vgl. Benkler (2004) S. 1111; Zur Vorgehensweise bei einer Lizenzvergabe siehe ausfuhrlich

Rebel (2007) S. 53 ff.

28 y/gl. Tiefel (2006) S. 105 ff: REBEL unterteilt weiter in aktive und passive Strategien vgl.
Rebel (2007) S. 43 ff.

29 v/gl. Faix (1998) S. 338, Glavasevic (2012) S. 39 ff.

%0 v/gl. Gassmann/Bader (2011) S. 40

*" Quelle: Eigene Darstellung
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3.5 Wertdefinition

Da die vorliegende Arbeit Handlungsempfehlungen im Umgang mit Patenten flr
Unternehmen und Einzelerfinder behandelt, wird hier eine Wertdefinition aus
betriebswirtschaftlicher Perspektive angewendet. Ebenfalls von Bedeutung und
Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion ist eine Beleuchtung aus einer

volkswirtschaftlichen Richtung, die hier bewusst ausgeklammert wird.?%2

Der Begriff Wert wird im wissenschaftlichen Diskurs seit langerem unter vielen
Gesichtspunkten intensiv diskutiert. So ist die Definition von Wert bereits zentrales
Thema in den Schriften von Adam Smith und wurde von vielen der groRen Okonomen
aufgegriffen und unter teilweise neuen Gesichtspunkten betrachtet.?®®> Wahrend die
Okonomen des 18. und 19. Jahrhunderts unter Wert den Wert von Waren und Giitern
diskutierten, wird in jungerer Vergangenheit auch zunehmend der Wert von Wissen

wissenschaftlich beleuchtet.?*

Uber den betriebswirtschaftlichen Aspekt, den Patente fir das anmeldende
Unternehmen haben, dienen Patente im Wesentlichen der Wissensverbreitung und
dem Wissenstransfer. So wird davon ausgegangen, dass mehr als 80 % des gesamten
technischen Wissens der Menschheit in Patentdokumenten und -datenbanken zu

finden ist.%°

Viele Unternehmen jedoch nutzen diese — kostenlose — Quelle von Informationen nicht
oder nicht ausreichend, wodurch vermeidbare Kosten in Forschung und Entwicklung
anfallen. Gleichzeitig sind sich Unternehmen haufig des Wertes des eigenen
immateriellen Vermdgens nicht bewusst. So wurde im Rahmen einer Befragung der
deutschen Anwaltskanzlei DLA unter 300 europaischen Unternehmen erhoben, wie
diese Unternehmen mit immateriellem Eigentum verfahren. Ergebnis war, dass nur
40 % der befragten Unternehmen immaterielle Werte bewerten und damit Gber die
vorhandenen Méglichkeiten bzw. Kosten Bescheid wissen.”®® Eine im Jahr 2002
durchgefuhrte Umfrage unter britischen Finanzanalysten, Fondsmanagern und
Risikokapitalgebern ergab, dass 70 % der Befragten der Meinung waren, dass keine

effektive und zuverlassige Methode existiere, um geistiges Eigentum zu bewerten.

%2 Ausfuhrlicher beleuchtet wurde diese Seite der Bewertung beispielsweise in

Blind/Cuntz/Kohler, et al. (2009)

23 y/gl. Heinrich (1999), ARlander (2007), Smith (2005) S. 33

%4 y/gl. Bornemann/Reinhardt (2008) S. 35, Lehner (2009) S. 8, Bornemann/Edvinsson/Mertins,
et al. (2005)S. 41

25 v/gl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 7

% v/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 175
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56 % gaben an, dass geistiges Eigentum ihrer Meinung nach objektiv nicht messbar

ware. 2’

Wahrend der volkswirtschaftliche Wert eines Patentes in betrachtlichem Ausmalf} in der
Wissensverbreitung und der Technologieweiterentwicklung begriindet ist,*® liegt der
betriebswirtschaftliche Wert eines Patentes insbesondere in der rechtlichen Wirkung
des Patentes als AusschlieBungsrecht.?®® Der sich daraus ergebende Wert ist jedoch
nicht fur jeden derselbe, da 6konomische Werte, wie Patente, von einer Beziehung
zwischen einem Bewertenden und dem zu bewertenden Gut abhéngen.?”® Dies gilt in
hohem Male fur Patente, da diese fur ein Unternehmen mit einem das Patent
erganzenden Produktportfolio oder einem vorhandenen Vertriebsnetz einen hdheren
Wert aufweisen als fiir ein branchenfremdes Unternehmen.?”! So gibt es bei einem
Verkauf eines Patentes regelmafig verschiedene Wertbetrachtungen da Verkaufer und
Kaufer unterschiedliche Informationen und Erfahrungen betreffend die durch das
Patent geschitzte Erfindung haben und zumeist unterschiedliche
Verwertungsszenarien fiur das Patent erwagen. Ein objektivierter und fir jeden
Betrachter gleicher Wert eines Patentes analog zu einem Geldschein kann daher per
se nicht gefunden werden.?’? Es wird daher im Folgenden untersucht, welche

Aussagen uber den Wert eines Patentes getroffen werden kénnen.

Der wirtschaftiche Wert eines Patentes kann nach WURZER in folgende

Komponenten zerlegt werden:*"

- Sicherung eines zeitlich befristeten Monopols der ausschlieRlichen Nutzung der
geschutzten Erfindung durch den Patentinhaber (Schutzfunktion);

- Umsatz- und Gewinnerhéhung fir das Unternehmen, da andere von der
Nutzung der Erfindung ausgeschlossen sind (Schutzfunktion);

- Moglichkeit der Vergabe von Lizenzen und damit der zusatzlichen
Erwirtschaftung von Gewinnen sowie Zugang zu neuen Technologien
(Schutzfunktion, Tauschfunktion, Kreuzlizenzpotenzial®’);

- Starkung der Marktposition des Unternehmens durch die Schaffung von

Markteintrittsbarrieren (Abschreckungsfunktion, Defensivfunktion

%7 \/gl. Howrey (2002) S. 1, 14

268 \/gl. Cohen/Goto/Nagata, et al. (2002) S. 1350, Schuster (1990) S. 121
%9 \/gl. Clark (1961) S: 199 zitiert nach Prahl (1969) S. 74

210 vgl. Wohe (1986) S. 645

Vgl. Hentschel/Koller (2007)

212 y/gl. Reitzig (2002) S. 37

13 \jgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 17 f.

" vgl. Guellec/van Pottelsberghe/van Zeebroeck (2007) S. 86
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(Blockadefunktion) durch Sperrpatente,?”® Angriffsfunktion (Verfolgung von
Patentverletzungen), Flexibilitatsfunktion:  Vorratspatente fir  spateren
Markteinstieg);

- Starkung der technologischen Kompetenz und der Reputation des
Unternehmens, die wiederum positiv auf die Umsatzentwicklung einwirken
(Reputationsfunktion durch Werbewirkung, Signalwirkung (fur hochqualifizierte

Mitarbeiter, Kapitalgeber, Joint-Venture Partner)).

Uber diese privatwirtschaftlichen Funktionen hinaus existieren noch die

gesamtwirtschaftlichen Funktionen von Patenten:?"®

- Forderung der Kreativitdt und Starkung der Motivation der Mitarbeiter
(Motivationsfunktion);

- Anregung zur Suche nach Alternatividsungen und damit Beschleunigung der
technischen Entwicklung;

- Forderung der technologischen Entwicklung durch Offenlegen der neuen
technischen Lésungen und Vermeidung von Doppelforschung und —entwicklung

(Informationsfunktion).?””

Neben den direkt umsatz- und ertragssteigernden Funktionen des Schutzes und der
Blockade ist vor allem fur Start-Ups die Imageférderung durch Patente oder
Patentanmeldungen wesentlich, da dadurch ein vereinfachter Zugang zu Kapital

278
d,

erreicht  wir sodass von jungen Unternehmen Patente haufig zur

Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.?®

Wie aus den drei gesamtwirtschaftlichen Funktionen, insbesondere der Anregung zur
Suche nach Alternativiésungen, ersichtlich ist, hat das Anmelden eines Patentes auch
potenzielle Nachteile fir den Anmelder, da Konkurrenten so Uber eine neue
Technologie unterrichtet werden und Umgehungslosungen entwickeln konnen. Durch
diesen Wissenstransfer vom Patentanmelder zum Wettbewerber wird die faktische
Nutzbarkeit der Monopolstellung im Markt daher mitunter stark eingeschrankt.?®® Es
werden daher teils auch alternative Schutzfunktionen fur Erfindungen eingesetzt, zu

denen Geheimhaltung, Zeitvorsprung im Markt und eine schnelle Entwicklung auf der

5 7y Sperrpatenten sowie die Auswirkung derselben auf Innovation siehe insbesondere

Macdonald (2004) S. 148 ff.
276 Vgl Wurzer/Reinhardt (2005) S. 18
" So wird Patenten bzw. der Verdffentlichung von entsprechenden Anmeldungen eine
betrachtliche Bedeutung bei der (internationalen) Diffusion neuer Technologien zugeschrieben
V%I. Cohen/Goto/Nagata/Nelson/Walsh (2002) S. 1350
28 ygl. Haussle (2009) S. 1
219 ygl. Beetz (2003) S. 189
20 vgl. Grefermann/Oppenlander/Pfeffgen, et al. (1974) S. 59 f.
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Lernkurve z#hlen.?®' Eine Entscheidung ein Patent anzumelden ist daher immer
gleichzeitig eine Entscheidung gegen die Geheimhaltung der Erfindung und gegen eine
dieser alternativen Schutzfunktionen und damit die erste Entscheidung, die ein Erfinder

im Patentierungsprozess zu treffen hat.

In der Literatur wird haufig zwischen einer direkten und einer indirekten Beobachtung

eines Wertes des Patentes, welches sich aus den Funktionen ergibt, unterschieden.?*

Direkt kann der Patentwert durch die aufgrund des Patentes zusatzlichen Einnahmen
ermittelt werden.?®® Dies kann zum einen erst abschlieRend am Ende der Laufzeit des
Patentes durchgeflihrt werden, da bis zu diesem Zeitpunkt nur Prognosen Uber
kinftige Mehreinnahmen aufstellbar sind. Zum anderen ist der Wert des Patentes die
Differenz eines Projektes, bei welchem ein Patent auf eine Erfindung angemeldet und
erteilt wurde, zu jenem Projekt, bei welchem fir dieselbe Erfindung unter denselben
Rahmenbedingungen kein Patent beantragt wurde.?® Da eine solche Differenz jedoch
insbesondere aufgrund mangelnder Reproduzierbarkeit wirtschaftlicher Situationen
nicht immer ermittelbar ist, kann eine vollstdndige direkte Betrachtung per se nicht

durchgeflhrt werden.

Sehr wohl kann jedoch bei einzelnen Branchen eine gute Naherung getroffen werden.
So ist beispielsweise aus der Pharmabranche bekannt, dass Preise fir Medikamente
nach Ablauf des Patentschutzes stark an Wert verlieren, da Generika auf den Markt
gebracht werden.”® Brancheniibergreifend wird nach Auslaufen eines Patentes ein

Preisverfall von 20 % des Ausgangsniveaus beobachtet.?*®

Eine weitere Moglichkeit, den Patentwert direkt zu beobachten, ergibt sich, wenn
Patentbestande eingesetzt werden, um Zugang zu unternehmensfremder Technologie
zu erhalten,”® wobei im Zuge der direkten Beobachtung der Wert des Patentes direkt
anhand vorhandener Informationen ermittelbar ist. Bei der indirekten Beobachtung wird

beispielsweise (iber Indikatoren auf den Patentwert geschlossen.”®

%81 v/gl. Arundel (2001) S. 621

282 Vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 89, Wurzer/Reinhardt (2005), S. 20, Koller/Hentschel (2006)
S. 309, Suzuki (2011) S. 991

283 \/gl. Wurzer/Reinhardt (2005)

24 v/gl. Guellec (2007) S. 66

285 v/gl. Franz (2013) S. 112

28 v/gl. Ernst/Omland (2003) S. 99

27 \/gl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 22

288 Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 20
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So konnte das IT-Unternehmen DELL, welches unter anderem Patente auf sein
Internet-Bestellsystem, die Lagerhaltung und Distribution hielt, im Jahr 1999 eine

Kreuzlizenzvereinbarung mit IBM im Wert von 1,6 Mrd. US-Dollar abschlieRen.?®

Indirekte Beobachtungen des Patentwertes beruhen auf einer Korrelation des Wertes
eines Patentes mit anderen GroRen. Aus Okonometrischen-empirischen
Untersuchungen sind beispielsweise Korrelationen von Patentlaufzeit zu Patentwert

bekannt.?*°

29 y/gl. Rivette/Kline (2000) S. 847
#9vgl. Barney (2002) S. 325
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3.6 Einordung in die Bilanz

Um die betriebswirtschaftliche Dimension von Schutzrechten umfassend zu
beleuchten, wird im folgenden Kapitel auf die Einordnung von gewerblichen
Schutzrechten in die Bilanz eingegangen. Insbesondere wird untersucht, ob
gesetzliche festgelegte Bewertungsansatze gewerblicher Schutzrechte ein Ableiten
von Handlungsempfehlungen, beispielsweise im Rahmen einer rationalen auf einer

Investitionsrechnung basierenden Entscheidung, ermdglichen.

Haufig wird der Begriff ,Immaterielles Gut® synonym mit ,Immaterieller

291
t.

Vermogensgegenstand®  verwende Vermogensgegenstande  finden  sich

h?*2 gesehen auf der Aktivseite der Bilanz.**® Auch das in Osterreich

handelsrechtlic
anzuwendende Unternehmensgesetzbuch (UGB) ordnet Schutzrechte auf der
Aktivseite der Bilanz im Anlagevermdgen ein.?** Wahrend (iber die Einordnung
immaterieller Vermdgensgegenstande in die Bilanz weitgehend Einigkeit vorliegt,
bestehen in der Bewertung der Patente je nach anzuwendender

Rechnungslegungsvorschrift teilweise nicht unbetrachtliche Unterschiede.

Das bei der Bezeichnung von intellektuellem Kapital verwendete Adjektiv ,immateriell
grenzt dieses Kapital von stoffhaltigem Kapital wie beispielsweise Maschinen oder
Immobilien ab. Eine Abgrenzung gegenuber finanziellen Werten wird dadurch erreicht,
dass diese als monetar bezeichnet werden kdnnen. Prazise sind immaterielle Werte

nicht-monetare stofflose Werte.?*®

Bei der Einordnung von Patenten in die Bilanz eines Unternehmens stellen sich

insbesondere die folgenden Fragen:**

o Darf bzw. unter welchen Bedingungen darf ein Patent in der Bilanz als Aktivum
ausgewiesen werden?

e Welcher Wert kann bzw. darf einem Patent beigemessen werden?

e Bestehen zudem Unterschiede zwischen Unternehmens- bzw. Handels- und
Steuerrecht?

e Welchen Preis haben solche Vermdgensgegenstadnde am betreffenden Markt?

291 Vgl. beispielsweise Kaplan (2004) S. 19

292 v/gl. § 266 HGB

293 v/gl. beispielhaft Maul (1992) S. 837 f.; Bohm/Oliver/Siebert (2008) S. 3 ff

294 vgl. § 224 UGB

29 v/gl. Dawo (2003) S. 156

2% vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlégl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 3
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Gerade weil Wissen als entscheidender Faktor fur die nachhaltige Entwicklung von
Unternehmen identifiziert wurde und an Bedeutung gewonnen hat, ist fir eine
transparente Bewertung von Unternehmen im internationalen Vergleich eine moglichst

prazise Bilanzierung immaterieller Werte erforderlich.

Im vorliegenden Kapitel werden die Mdglichkeiten der internationalen Bewertung von
Patenten im Rahmen der Bilanzierung vorgestellt und eine Anwendbarkeit der

Bewertungsmethodik auf das Thema der Arbeit geprift.

3.6.1 Bilanzierung von Patenten in Osterreich

Gemall dem Unternehmensgesetzbuch hat eine zu verdffentlichende Bilanz in

Osterreich den folgenden Aufbau:*¥’

Aktiva Passiva
Anlagevermogen Eigenkapital
Immaterielle Vermogensgegenstande Nennkapital
Sachanlagen Kapitalrticklagen
Finanzanlagen Gewinnrucklagen
Umlaufvermogen Bilanzgewinn (Bilanzverlust) davon
Vorrate Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Forderungen und sonstige .
B . Unversteuerte Rucklagen
Vermobgensgegenstande

Wertpapiere und Anteile Ruckstellungen

Kassenbestand, Guthaben bei
Verbindlichkeiten
Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten

Tabelle 4: Bilanz nach UGB

Nach dieser Aufstellung ist der Begriff ,immaterielle Vermégensgegenstande® noch
unklar. Grundsatzlich gilt, dass immateriell ist, was nicht materiell, also nicht korperlich
fassbar ist. Im Bereich der Bilanzierung gilt diese Definition jedoch nicht in der Breite,
da beispielsweise Finanzanlagen gemall § 224 (2) UGB auch nicht zu den
immateriellen Vermdgensgegenstanden zahlen, obwohl diese nicht materiell greifbar
sind. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufzéhlung in § 224 (2) UGB nicht

vollstandig ist. Weiter wird davon ausgegangen, dass zum Vorliegen eines

27 vgl. §224 UGB
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immateriellen Gegenstandes keine rechtliche Absicherung bzw. kein tatséchliches
Recht vorliegen muss, sondern beispielsweise auch der wirtschaftliche Wert einer

ungeschiitzten Erfindung ein immaterieller Vermégensgegenstand sein kann.?*

Dass Patente unter den Oberbegriff der immateriellen Vermodgensgegenstande fallen,
geht eindeutig aus § 224 (2) UGB hervor, wenn es dort heif3t:*°

Immaterielle Vermdgensgegenstande

1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ahnliche Rechte und
Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen;

2 ...

Das heil3t, dass Patente auf der Aktivseite der Bilanz im Anlagevermdgen im Bereich

der immateriellen Vermdgenswerte einzuordnen sind.

3.6.1.1 Bilanzielle Bewertung selbst erstellter und unentgeltlich erworbener

immaterieller Guter

Gemal § 197 (2) UGB dirfen jene immateriellen Gegenstande des Anlagevermogens
nicht aktiviert werden, die nicht entgeltlich erworben wurden. Darunter fallen auch
selbst erstellte immaterielle Glter, also selbst erstellte Patente. Diese Regelung stellt
eine echte Ausnahme vom eigentlichen Aktivierungsgebot gemaf § 196 (1) UGB dar
und wird mit dem Vorsichtsgrundsatz des UGB begrindet, weil immaterielle Werte
immer mit einer Bewertungsunsicherheit behaftet sind.**® Dadurch wird eine gewillkiirte
Bilanzierung verhindert, welche aufgrund eines fehlenden Marktpreises immaterielle
Guter beliebig auf- und abwertet. Negativ wirkt sich dieses Aktivierungsverbot bei
forschungsintensiven Unternehmen aus, die Erfolge in Form angemeldeter und erteilter
Patente nicht ausweisen durfen. Dies birgt das Risiko, dass nur dann
Patentanmeldungen eingereicht und weiterverfolgt werden, wenn das Unternehmen
profitabel ist, da Investitionen in Patentanmeldungen nicht bilanziell abgebildet werden

kénnen und daher eigenkapitalmindernd wirken.*!

2% v/gl. Wagenhofer (1991) S. 8

29 vgl. § 224 (2) UGB

%90 \/gl. Wagenhofer (1991) S. 7

%7 vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschldgl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 37 sowie
Wagenhofer (1991) S. 7
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Da § 197 (2) UGB nur auf Gegenstande des Anlagevermdgens gerichtet ist, bleibt
gegebenenfalls die Moglichkeit, Patente im Umlaufvermogen zu aktivieren, wobei dies
entsprechend der Definition des Umlaufvermdégens nur fur Patente durchgefuhrt
werden kann, die nicht dafur bestimmt sind, dauerhaft dem Geschéaftsbetrieb zu
dienen.**” Die Zuordnung ist nicht immer trivial. So sind beispielsweise Patente, die zur
Vergabe von Lizenzen genutzt werden, dem Anlagevermogen zuzuordnen, wahrend
bei einem Vertrieb des Immaterialgutes in Form von Lizenzen auch eine Zuordnung
zum Umlaufvermdgen méglich sein sollte.®*® Dagegen spricht, dass Software zum
Anlagevermdogen gehort, die von einem Betriebsinhaber entwickelt und anschlieliend
seinen Kunden zur Nutzung Uberlassen wird. Eine Beurteilung als Umlaufvermogen
kommt nicht in Betracht, weil die Einrdumung von Nutzungsrechten nichts daran
andert, dass das Vollrecht an der Software dem verbleibt, der es (urheberrechtlich
geschitzt) entwickelt hat, daher dauerhaft seinem Betrieb dient und somit

t3% Soweit Individual-Software fir einen bestimmten

Anlagevermogen darstell
Auftraggeber erstellt und an diesen veraufert wird, handelt es sich beim Hersteller um

Umlaufvermogen.®®

Ist eine Zuordnung zum Umlaufvermogen erfolgt (beispielsweise bei Auftragsarbeiten,
wobei Patente Teil des Auftrages sind), stellt sich die Frage nach einer Bewertung der
immateriellen Vermoégenswerte. Gemall § 206 (1) UGB sind Gegenstande des
Umlaufvermdgens grundsatzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen. Bei selbst erstellten Patenten kommen die Herstellungskosten zum
Tragen, die in § 203 (3) UGB definiert werden, als

~LAufwendungen, die fur die Herstellung eines Vermogensgegenstandes, seine
Erweiterung oder fur eine Uber seinen urspringlichen Zustand hinausgehende
wesentliche Verbesserung entstehen. Bei der Berechnung der Herstellungskosten
dirfen auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der
Fertigungsgemeinkosten eingerechnet werden. Sind die Gemeinkosten durch
offenbare Unterbeschéaftigung Uberhoht, so dirfen nur die einer durchschnittlichen
Beschaftigung entsprechenden Teile dieser Kosten eingerechnet werden.
Aufwendungen fur Sozialeinrichtungen des Betriebes, fur freiwillige Sozialleistungen,

fur betriebliche Altersversorgung und Abfertigungen dirfen eingerechnet werden.

%02 \/91. insbesondere § 198 (2) UGB

%93 v/gl. Buchtela/Pichler/Schwingenschldgl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 39 sowie
Hofians (2005) Rz 311

3% \/gl. VWGH 25.6.1998, 96/15/0251

%% vgl. EStR, Rz. 621
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Kosten der allgemeinen Verwaltung und des Vertriebes didrfen nicht in die

Herstellungskosten einbezogen werden.“*®

Zusammenfassend weicht der Gesetzgeber einer monetaren Bewertung
selbsterstellter oder unentgeltlich erworbener Patente dadurch aus, dass diese
grundsatzlich einem Aktivierungsverbot nach § 197 (1) UGB unterliegen. Eine
Ausnahme gilt fur jene immateriellen Vermodgenswerte, die dem Umlaufvermogen
zuzuordnen sind. Weil diese mit den Herstellungskosten bewertet werden mussen, ist
auch hier eine objektive Bewertung nicht gegeben, da gerade bei Patenten Kosten, die
wahrend des Erteilungsverfahrens entstehen, im Wesentlichen unabhangig von der

7
d130

Komplexitat der Erfindungen sin wahrend Werte von Patenten stark streuen.

3.6.1.2 Bilanzielle Bewertung entgeltlich erworbener immaterieller Guter

Da § 197 (1) UGB nur fur unentgeltlich erworbene immaterielle Vermégenswerte gilt,
sind entgeltlich erworbene immaterielle Vermogenswerte, also auch Patente, die dem
Anlagevermdgen zuzurechnen sind, zu aktivieren. Gemalk § 203 (1) UGB sind
Gegenstande des Anlagevermogens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um Abschreibungen gemaR § 204, anzusetzen.*®® Auf die Problematik, die
sich dabei ergeben kann, wenn ein selbst erstelltes Patent gegen ein anderes von
einem anderen Unternehmen selbst erstelltes Patent getauscht, also entgeltlich
erworben, wird, wird an dieser Stelle nicht naher eingegangen.’® Wird jedoch
beispielsweise eine Patentanmeldung entgeltlich erworben, jedoch das verbleibende
Erteilungsverfahren inklusive Kosten der Validierung vom erwerbenden Unternehmen

getragen, qilt fur diese Kosten das Aktivierungsverbot nach § 197 (1) UGB.

%% v/gl. § 203 (3) UGB

%7 v/gl. insbesondere Kapitel 2.1.3.4

398 \/gl. § 203 (1) UGB

%9 Diese Thematik wird ausfiihrlich diskutiert in Doralt (2000), Wiesner (2006) und teilweise in
Buchtela/Pichler/Schwingenschldgl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 40 f.
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3.6.1.3 Laufende Bewertung (Ab- bzw. Zuschreibungen)

Dazu sind die §§ 204 UGB (Anlagevermégen) und 207 UGB (Umlaufvermdgen)

anzuwenden, welche insbesondere normieren, dass

,Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind bei den Gegenstidnden des
Anlagevermogens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmaRige
Abschreibungen zu vermindern. Der Plan muss die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten auf die  Geschaftsjahre  verteilen, in  denen der

Vermégensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt werden kann.“*'°

Bei Patenten, die eine maximale Laufzeit von 20 Jahren haben®"!, wiirde daraus eine
Abschreibung auf 20 Jahre mit jeweils gleichen Abschreibungen resultieren. Dies
beschreibt den tatsachlichen Wert eines Patentes jedoch nicht, da sich haufig erst
nach einigen Jahren herausstellt, dass ein Patent einen hohen Wert aufweist, weil

beispielsweise der Markt fiir die jeweilige Technologie bereit ist.*'

Ahnlich unpraktikabel fir Patente erweist sich § 207 UGB, der Abschreibungen im

Umlaufvermdgen betrifft:

.Bei Gegenstanden des Umlaufvermdgens sind Abschreibungen vorzunehmen, um
diese mit dem Wert anzusetzen, der sich aus einem niedrigeren Boérsenkurs oder
Marktpreis am Abschluss Stichtag ergibt. Ist ein Bdrsenkurs oder Marktpreis nicht
festzustellen und Ubersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Wert,
der dem Vermdgensgegenstand am Abschluss Stichtag beizulegen ist, so ist der

Vermdgensgegenstand auf diesen Wert abzuschreiben.“"

Die fUr Patente, die wahrend der Laufzeit wertvoll werden, erforderliche Moglichkeit
einer Zuschreibung ist gemal § 208 (1) UGB stark eingeschrankt, da diese nur dann
greift, wenn zuvor Abschreibungen nach § 204 (2) UGB oder § 207 UGB durchgefihrt
wurden. Eine Bewertung eines Patentes mit mehr als den Anschaffungskosten ist

daher nicht moglich.

310 vgl. § 204 (1) UGB
vgl. § 28 (1) PatG

Einige Patente flihren erst gegen Ende der Patentlaufzeit zu hohen Umsatzen,
beispielsweise die vom Unternehmen Johnson Matthey in den achtziger Jahren entwickelte und
durch Patente geschutzte Abgasnachbehandlungstechnologie, die weltweit erst Mitte der
neunziger Jahre flachendeckend eingesetzt wurde.
3% vgl. § 207 UGB
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3.6.1.4 Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in Osterreich vorgeschriebene
Form der Bilanzierung von immateriellen Vermogensgegenstanden nicht geeignet ist,
um eine Patentbewertung durchzufiihren, welche den tatsachlichen Wert zumindest
monetar widerspiegelt und damit als Ansatz in einer Investitionsrechnung fir eine

Entscheidung in Bezug auf Schutzrechte anwendbar ist.

Der Wert eines Patentes wird daher nur Uber gegebenenfalls erzielte Lizenzeinnahmen
oder Gewinne, welche durch den Verkauf von geschiitzten Produkten erzielt werden, in
der Bilanz abgebildet. Eine sich daraus ergebende Ungleichbehandlung im Vergleich
mit Maschinen, die im Anlagevermogen unabhangig von tatsachlichen Absatzzahlen
mit dem Anschaffungskosten vermindert um die jeweilige Abschreibung aufscheinen,

scheint der Gesetzgeber dabei in Kauf zu nehmen.
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3.6.2 Bilanzierung von Patenten in Deutschland

Analog zu einer nach dem &sterreichischen UGB gegliederten Bilanz hat eine Bilanz

nach dem deutschen HGB folgenden Aufbau:

Aktiva Passiva
Anlagevermdgen Eigenkapital
Immaterielle Vermdgensgegenstande Nennkapital
Sachanlagen Kapitalrticklagen
Finanzanlagen Gewinnrlcklagen
Umlaufvermogen Bilanzgewinn (Bilanzverlust) davon
Vorrate Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Forderungen und sonstige B
. ) Unversteuerte Rucklagen
Vermobgensgegenstande

Wertpapiere und Anteile Ruckstellungen

Kassenbestand, Guthaben bei
Verbindlichkeiten
Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten Rechnungsabgrenzungsposten

Tabelle 5: Bilanz nach deutschem HGB®™

Das deutsche HGB ist dem o&sterreichischen HGB im Bereich der Bilanzierung von
immateriellen Vermogenswerten ahnlich. Analog zum § 197 (1) UGB existiert auch im
dHGB ein Aktivierungsverbot von unentgeltlich erworbenen immateriellen
Vermdgensgegenstanden. Der dahinterliegende Gedanke ist derselbe, der auch der
Osterreichischen Regelung zugrunde liegt, dass immaterielle Vermodgensgegenstande
unsichere Werte darstellen und deren Werte mangels entgeltlichen Erwerbs nur

schwer feststellbar sind.®'"®

Auch betreffend die immateriellen Vermoégensgegenstande des Umlaufvermogens ist
die deutsche Rechtslage ident mit der dsterreichischen, weswegen in diesem Punkt auf
eine ausfiihrliche Erlauterung verzichtet wird.*'® Analoges gilt fir die Bewertung, die
auch in Deutschland nach den Herstellungskosten erfolgt, welche in der Folge eine

Obergrenze fur die Bewertung bilden.

¥4 vgl. § 266 dHGB
315 vgl. Ellrott/Férschle/Hoyos, et al. (2006) S. 832

6 Vgl. Ausfiihrlich dazu Buchtela/Pichler/Schwingenschlégl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller
(2010) S. 47 - 54
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3.6.2.1 Anderungen aufgrund des BilMoG

Mit dem im Jahr 2009 beschlossenen Bilanzmodernisierungsgesetz (kurz BilMoG)
wollte der deutsche Gesetzgeber insbesondere eine Verbesserung des
Informationsgehaltes von Bilanzen erreichen, was zu einer Einflhrung eines
Wahrrechts zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermdgenswerte des

Anlagevermdgens gefiihrt hat.®'’

Dazu sind nun auch die Herstellungskosten eines immateriellen

Vermobgensgegenstandes in § 255 (2) lit. a dHGB normiert. Dieser lautet:

.Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen Vermdgensgegenstands
des Anlagevermdgens sind die bei dessen Entwicklung anfallenden Aufwendungen
nach Absatz 2. Entwicklung ist die Anwendung von Forschungsergebnissen oder von
anderem Wissen flr die Neuentwicklung von Gltern oder Verfahren oder die
Weiterentwicklung von Gitern oder Verfahren mittels wesentlicher Anderungen.
Forschung ist die eigenstdndige wund planmalRige Suche nach neuen
wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder Erfahrungen allgemeiner Art,
Uber deren technische Verwertbarkeit und wirtschaftliche Erfolgsaussichten
grundsatzlich keine Aussagen gemacht werden konnen. Kénnen Forschung und
Entwicklung nicht verlasslich voneinander unterschieden werden, ist eine Aktivierung

ausgeschlossen. '

Der deutsche Gesetzgeber wollte damit offensichtlich verhindern, dass samtliche
Forschungskosten aktiviert werden und Uber Kosten von Grundlagenforschung, die als
Anlagevermdgen bestehen, in der Bilanz ein falscher Eindruck vom Unternehmen

gebildet wird.

In der Praxis kann dies zu Problemen der Abgrenzung fihren, wenn, Ublicherweise
ex-post, der genaue Zeitpunkt zu finden ist, an welchem aus einem Forschungsprojekt

ein Entwicklungsprojekt wurde.>'

Nach wie vor ist jedoch auch im deutschen Steuergesetz eine Aktivierung von

immateriellen Giitern des Anlagevermdgens verboten.*® Dariiber hinaus besteht aus

317 vgl. Bundestag-Drucksache 16/12407 2009 S. 2

18 v/gl. § 255 (2) lit. a dHGB

%19 vgl. dazu auch Kiting/Pfitzer/Weber (2008) S. 253 ff.
%20 § 5 JEStG
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Glaubigerschutzgriinden ein Ausschuttungsverbot in Hohe der Aktivierung der selbst

geschaffenen immateriellen Vermdgensgegenstande.®

Dem Gesetzgeber scheint klar zu sein, dass eine VeraufRerung der immateriellen
Vermobgenswerte, auch wenn diese nur zu Herstellungskosten angesetzt sind,

zumindest teilweise problematisch und nur in seltenen Fallen schnell moglich ist.

3.6.2.2 Fazit

Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch die in Deutschland gesetzlich geregelte
Form der Bilanzierung von immateriellen Vermogenswerten nicht dazu dient, eine
objektive Bewertung von Patenten vorzunehmen. Mit der im BilMoG eingefiihrten
Wahlmadglichkeit der Aktivierung von immateriellen Vermdgensgegenstanden ist zwar
ein Schritt in Richtung einer praxisnaheren Bewertung von Schutzrechten erfolgt. Weil
jedoch auch hier nur eine Kostenbetrachtung zur Bewertung herangezogen wird, muss
angenommen werden, dass auch diese Form der Bewertung in den allermeisten Fallen
einen falschen Wert liefert. Insbesondere wenn bahnbrechende Erfindungen im Zuge
einer Entwicklung getatigt werden, greift eine Bewertung mit den Herstellungskosten zu

kurz.

%21 vgl. § 268 (8) dHGB
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3.6.3 Bilanzierung von Patenten nach dem IFRS

Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind internationale
Rechnungslegungsvorschriften fir Unternehmen, die vom International Accounting
Standards Board (IASB) herausgegeben werden. Ziel ist, international vergleichbare
Jahres- und Konzernabschlisse zur Unternehmensbewertung zu erreichen. Die IFRS
werden von zahlreichen Landern insbesondere flr kapitalmarktorientierte
Unternehmen vorgeschrieben. So hat auch die EU mit Verordnung des Europaischen
Parlaments und des Rates Unternehmen mit Sitz in der Europaischen Union
verpflichtet, einen konsolidierten Jahresabschluss fir jedes am oder nach dem 1.

Janner 2005 beginnende Geschéftsjahr zu erstellen.®?

Die IFRS bestehen aus den International Financial Reporting Standards im engeren
Sinne, International Accounting Standards (IAS) sowie den Interpretationen des
International  Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Ein
grundsatzliches Ziel der IFRS ist, ein mdglichst tatsachengerechtes Bild der
Vermogens-, Finanz- und Ertragslage zu liefern. Gemal} IAS 1.7 besteht der Abschluss
neben der Bilanz aus der Erfolgsrechnung, der Eigenkapitalveranderungsrechnung und
der Kapitalflussrechnung.®® Abweichend vom &sterreichischen UGB und dem
deutschen HGB wird dabei auch versucht, den Wert von Patenten besser abzubilden.
So sind flr Patente die gewahlte Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode, ein

Veranderungsspiegel und etwaige auBerplanmaRige Abschreibungen anzugeben.®**

3.6.3.1 Selbst erstellte Patente

Anhnlich dem deutschen HGB besteht bei selbst erstellten Patenten gemaR dem IFRS
ein Aktivierungswahlrecht, wobei jedoch mehrere Voraussetzungen erflllt sein

mussen, um einen immateriellen selbst erstellten Vermdgenswert aktivieren zu durfen.

Nach IAS 38.8 sind die folgenden Kriterien fur den Vermdgenswert kumulativ zu

erfullen:?°

- Vermdgenswert ist identifizierbar;
- Vermdgenswert ist nicht monetar;

- Vermdgenswert muss ohne physische Substanz, d. h. immateriell, sein.

322 \/g1. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 vom 19.Juli 2002
323 \/gl. Dawo (2003) S. 191

324 \/gl. Griinberg (2009) S. 61 — S. 65

25 vgl. IAS 38.8

94



Dariiber hinaus mussen Patente, die Kriterien

- die Herstellungskosten kénnen verlasslich bewertet werden und
- eine Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass dem Unternehmen kinftiger Nutzen

des Patentes zuflief3en wird,

erfiillen, um in Hohe ihrer Herstellungskosten angesetzt werden zu diirfen.**® Unter den
Begriff Herstellungskosten fallen dabei Gebuhren fur die Anmeldung eines Patentes
und Abschreibungen auf Patente. Darlber hinaus sind auch zurechenbare

Gemeinkosten aktivierungsfahig.®*’
Unter folgenden Bedingungen sind auch Entwicklungskosten aktivierbar:

- die technische Realisierbarkeit bis zur Fertigstellung ist gegeben;

- die Absicht besteht, den Vermogenswert fertigzustellen und zu nutzen oder zu
verkaufen;

- die Fahigkeit besteht, den Vermogenswert zu nutzen oder zu verkaufen;

- es kann nachgewiesen werden, wie der Vermégenswert Nutzen schafft;

- die Verfugbarkeit Uber technische, finanzielle und sonstige Ressourcen ist
gegeben, um die Entwicklung abzuschliel3en;

- die Fahigkeit besteht, die Ausgaben der Entwicklung verlasslich zu bewerten.*?®

Analog zum deutschen BilMoG sind jedoch auch gemaf IFRS Forschungskosten von

der Aktivierung ausgeschlossen.**

3.6.3.2 Erworbene Patente

Erworbene Patente sind nach IFRS analog zu selbst erstellten dann zu aktiveren, wenn

- die Anschaffungskosten verlasslich ermittelt werden kénnen und
- es wahrscheinlich ist, dass der mit dem Patent verknupfte Nutzen zukunftig

dem Unternehmen zuflielRen wird.*°

Wird ein Patent also gesondert erworben, ist die Héhe des anzusetzenden Wertes

durch den Kaufpreis eindeutig definiert.

326 \/gl. Bertl/Frohlich (2008) S. 375 sowie IAS 38.21
27 \/gl. IAS 38.65
328 \/gl. IAS 38.57
329 \/gl. IAS 38.54
30 vgl. IAS 38.21
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Wird dagegen ein Patent im Rahmen einer Unternehmensubernahme erworben und ist
der Wert des Patentes nicht losgeldst vom Unternehmenspreis bestimmbar, so ist das
Patent mangels Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit dem fair value
anzusetzen.®' Es sind daher samtliche eventuell vorhandenen stillen Reserven oder
stille Lasten zu beriicksichtigen.*** Da nach IAS 38.67 kein aktiver Markt besteht, um
fur Patente einen fair value zu ermitteln, ist das Barwertverfahren anzuwenden, um den
Nutzungswert zu errechnen.®*® Dabei bestehen die Mdglichkeiten des ,traditional
approach” und des ,expected present value approach®, wobei dem Risiko zukulnftiger
Zahlungsstrome beim ,traditional approach® durch einen risikogewichteten Zinssatz,
mit welchem die Zahlungsstrome abzuwerten sind, und beim ,exprected present value

approach® mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit der Zahlungsstréme begegnet wird.***

3.6.3.3 Abschreibungen

Nach IAS 38.88 sind jahrlich Abschreibungen durchzufihren, da Patente
Vermobgensgegenstande mit beschrankter Nutzungsdauer sind. Weil die bilanzielle
Vermdgensminderung dem tatsachlichen Wertverlauf entsprechen soll, ist jenes
Verfahren anzuwenden, welches diesen Wert am besten abbildet.**® Nur wenn der
Nutzenverlauf nicht feststellbar ist, ist eine lineare Abschreibung nach IAS 38.97
vorzunehmen. Zur Ermittlung des Nutzenverlaufs ist in jedem Fall die Nutzungsdauer
relevant, welche nach IAS 38.90 nach wirtschaftlichen und nach IAS 38.95 auch nach
rechtlichen Umstanden zu bemessen ist. Ublicherweise ist die wirtschaftliche
Nutzungsdauer von Patenten mit etwa acht Jahren deutlich kirzer als die rechtlich
maximal mégliche Laufzeit eines Patentes von 20 Jahren.**® In weiterer Folge ist
jahrlich zu Uberprifen, ob die gewahlte Nutzungsdauer dem tatsachlichen
Nutzenverlauf des Patentes entspricht. Bei Abweichungen ist eine Anpassung geman

IAS vorzunehmen.*’

331 Vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlégl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 65

%32 \/gl. Essner/Hackenberger (2004) S. 407

%33 y/gl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlogl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 65

334 Vgl. Essner/Hackenberger (2004) S. 412

%% v/gl. Neuburger (2005)

%% vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 96 Dass die tatsachliche Patentlaufzeit deutlich kirzer als
die gesetzlich mogliche ist, geht auch aus einer aktuellen Studie hervor vgl.
Hikkerova/Kammoun/Lantz (2013)

%7 vgl. IAS 38.104
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3.6.3.4 AuRerplanmaRige Abschreibungen

Gemal IFRS sind bei Patenten auch aulerplanmafige Abschreibungen vorzunehmen,
wenn es zu einer Wertminderung kommt, welche verlasslich messbar ist.
Wertminderungen kdnnen rechtlich, 6konomisch oder technologisch begriindet sein.**
Nach IAS 36 sind Abschreibungen bis zur Hohe des hypothetischen Barwertes
anzusetzen, um zu verhindern, dass Vermobgenswerten ein zu hoher Wert
beigemessen wird. Nach Wegfall eines Wertminderungsgrundes durfen auch wieder
Zuschreibungen vorgenommen werden, jedoch maximal bis zu Héhe der fortgefuhrten

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.?*

3.6.3.5 Fazit

Auch die Bewertung von Patenten nach dem IFRS liefert keinen objektiven Blick auf
das Schutzrecht, da auch hier beispielsweise selbst erstellte Patente maximal mit den
Herstellungskosten zu bewerten sind. Durch die fallweise Bewertung auf Basis der
Kapitalwertmethode ist zwar auch teilweise eine Bewertung anhand des erzielbaren
Nutzens, losgeldst von den Kosten des Patentes, moglich. Weil diese Methode jedoch
nur dann zur Anwendung kommt, wenn Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten nicht
ermittelbar sind, flihrt dies nur punktuell zu einer verbesserten Abbildung des
Patentwertes in der Bilanz mit den dann der Barwertmethode inharenten

Unsicherheiten. Analoges trifft auf Abwertungen nach IAS 36 zu.

%38 \/gl. Neuburger (2005) S. 39
%9 vgl. Dawo (2003) S. 244
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3.6.4 Bilanzierung von Patenten nach US-GAAP

Die United States Accepted Accounting Principles (US-GAAP) sind eine US-
amerikanische Rechnungslegungsvorschriften, die von besonders hoher Bedeutung
sind, da Unternehmen bis zur Zulassung der IFRS durch die SEC im Jahr 2007 nur
unter Vorlage einer US-GAAP konformen Bilanz an einer US-Boérse notieren konnten.
Ahnlich wie die IFRS gehen die US-GAAP vom Grundsatz der angemessenen
Prasentation aus, d. h. der Investor soll durch den Jahresabschluss informiert
werden.**® Im Gegensatz zum &sterreichischen UGB dient der US-GAAP Abschluss

nicht als steuerliche Bemessungsgrundlage.®

3.6.4.1 Selbst erstellte Patente

Gemalk dem US-GAAP gilt fur selbst erstelte Vermdgenswerte ein
Aktivierungswahlrecht. Fur die Aktivierung von Patenten muissen diese die
Ansatzvorschriften, namlich die Definition von immateriellem Vermogen und die

Ansatzkriterien, erfillen.>*
Daruber hinaus mussen die folgenden Bedingungen erfullt sein:

- ldentifizierbarkeit und

- spezifische Nutzungsdauer.>*

Weil in der APBO 17.10 Patente als Beispiel fur Identifizierbarkeit genannt sind, ist
dieses Kriterium bei Patenten immer erflllt. Das zweite Kriterium, die spezifische
Nutzungsdauer, ist gem. APBO 17.24 ebenfalls immer erfiillt, da die gesetzliche
Nutzungsdauer fur Patente in den USA auf 20 Jahre beschrankt ist. Solange das selbst
erstellte Patent im Unternehmen genutzt wird, gilt das Ansatzwahlrecht; soll das Patent
verduRert werden, gilt die Ansatzpflicht gemaR APBO 17.*** Sofern selbst erstellte
Patente in der Bilanz angesetzt werden, sind diese mit ihren Herstellungskosten zu
bewerten. Im Unterschied zu IFRS sind dabei auch Kosten zu bericksichtigen, die fir
die Anmeldung eines Patentes anfallen. Darlber hinaus sind auch Kosten fur die

Verteidigung eines Patentes vor Gericht aktivierbar.**> Dagegen ist es nicht méglich,

0 v/gl. Dawo (2003) S. 220f, Neuburger (2005) S. 39 ff.

1 vgl. Wagenhofer (1998) S. 291

%2 v/gl. Buchtela/Pichler/Schwingenschldgl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010)

3 \/gl. Neuburger (2005) S. 40

4 vgl. Buchtela/Pichler/Schwingenschldgl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 70
% vgl. KPMG (2007) S.85
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Entwicklungskosten zu aktivieren. Im Einklang mit IFRS ist die Aktivierung von

Forschungskosten nicht zulassig.

3.6.4.2 Erworbene Patente

Entgeltlich erworbene Patente sind mit dem fair value anzusetzen, der in der Regel den
Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten entspricht. Kommt es zu einem
Unternehmenserwerb, sind Patente separat vom erworbenen Firmenwert zu
aktivieren.**® GemaR SFAS 141.3 (k) besteht eine grundsatzliche Ansatzpflicht fiir
Ubernommene Vermogenswerte, die separierbar und vertraglich/rechtlich konkretisiert
und belegt sind. Dabei ist unter separierbar zu verstehen, dass der Vermdgenswert
separat verauRert werden kénnte und diesem Ertrage zurechenbar sind.**’ Nach dem
SFAS 1429 ist das Ubernommene immaterielle Vermdégen mit dem fair value
anzusetzen, also auch jene Patente, welche im Ubernommenen Unternehmen nicht
aktiviert waren. Interessant ist hier wieder, dass der fair value mangels besserer
Alternativen mit einem Barwert anzusetzen ist, welcher angenommenen
Zahlungsstromen entspricht, die durch das Patent begrindet sind. Analog zur
Bewertung nach IFRS kann dabei wieder der ,traditional approach® angesetzt werden,
wobei bei der Bewertung gemall US-GAAP keine Abzinsung der Zahlungsstrome

348
t.

erfolg Alternativ  ist eine Bewertung der Zahlungsstrome mit einer

Eintrittswahrscheinlichkeit nach dem ,expected cash flow approach® méglich.>*

3.6.4.3 Folgebewertung

Eine Bewertung wahrend der Laufzeit des Patentes ist ausgehend von SFAS 142.12
Uber eine lineare Abschreibung durchzufiihren, wenn der exakte Wert, wie
Ublicherweise bei Patenten, nicht feststellbar ist. Die Abschreibung berechnet sich
dabei ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten gegebenenfalls
abzliglich eines geplanten Restwertes, wenn das Patent beispielsweise nach einer

definierten Zeit um einen definierten Preis weiterverkauft werden soll.

6 vgl. KPMG (2007) S. 85

7 vgl. Pellens/Fiilbier/Gassen, et al. (2008) S. 305

%8 \/gl. Buchtela/Pichler/Schwingenschlégl/Gotwald/Riener-Micheler/Siller (2010) S. 71
%9 Vgl. Ensthaler/Striibbe (2006) S. 28
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Uber die planmaRigen Abschreibungen hinaus sind auRerplanméaRige Abschreibungen
vorzunehmen, wenn beispielsweise wirtschaftliche Rahmenbedingungen dies
erforderlich machen. Nach SFAS 144 ist dabei ein Wertminderungstest vorzunehmen,
wobei bei Patenten jedoch keine Verpflichtung besteht, diesen Test jahrlich

vorzunehmen.

Der Wertminderungstest ist dabei in zwei Stufen durchzufihren, wobei in einer ersten
Stufe untersucht wird, ob der Buchwert des Patentes unter den Gesamtwert der mit

dem Patent verbundenen undiskontierten Zahlungsstrome fallt.>*°

Wird diese Frage
bejaht, ist in einer zweiten Stufe zu prufen, wie hoch die Wertminderung ist. Die
Differenz des fair value zum Buchwert ist dann aulerplanmafig abzuschreiben. Da
Ublicherweise kein vollkommener Markt flir Patente besteht, ist flir Patente zur
Ermittlung des fair value eine hypothetische Ermittlung der undiskontierten
Zahlungsstrome aus Sicht des Marktes, das heilt ohne Einbezug von

unternehmensspezifischen Umsténden, durchzufithren."

Im Unterschied zur Bewertung nach IFRS ist bei der Bilanzierung nach US-GAAP auch
dann keine Zuschreibung bei Patenten zuldssig, wenn zuvor eine auflerplanmalige

Abschreibung vorgenommen wurde, deren Grund weggefallen ist.**?

%50 \/gl. Essner/Hackenberger (2004) S. 410
1 vgl. Dawo (2003) S. 140
%2 y/gl. Martin/Drews (2005) S. 16 — S. 22 sowie Heurung (2000) S. 1780
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3.6.4.4 Fazit

Zusammenfassend ist die Bewertung nach US-GAAP nur in wenigen Punkten
abweichend von der nach IFRS. Uber die Barwertmethode kénnen Patente in einigen
Fallen realitatsnah bewertet werden, wobei in den prognostizierten Zahlungsstrémen

hohe Unsicherheiten liegen.

Im Ergebnis liefern die gesetzlichen Bestimmungen zur Bilanzierung von Patenten
keine objektive Bewertung der Schutzrechte, die flr ein Ableiten von
Handlungsempfehlungen einsetzbar ware. Zwar liegt mit der teilweise eingesetzten
Kapitalwertmethode ein Instrument vor, welches nicht nur Kosten, sondern auch
erwartete Gewinne berlcksichtigt. Ein Ableiten von der Komplexitat des
Erteilungsverfahrens entsprechenden Handlungsempfehlungen ist damit allein jedoch
nicht moglich, da angenommene zukiinftige Zahlungsstrome bereits entsprechende

Entscheidungen voraussetzen bzw. implizieren.?>

353 Vgl. Kapitel 2.1.3. Dass ein Ableiten von Handlungsempfehlung allein aus einem monetaren

Wert eines Patentes nicht mdglich ist, schreibt bereits Gassmann/Bader (2011) S. 77
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3.7 Bewertungsanlasse und Bewertungszwecke

Wesentlich fir das Ergebnis einer Bewertung ist der Anlass aus dem die Bewertung
Uberhaupt durchgefiihrt wird. So kann sich beispielsweise der Wert eines Patentes im
Lichte eines Patentkaufs durch ein Unternehmen mit zur Verwertung des Patentes
erforderlichen Vertriebs- und Produktionsnetzwerken von einem Patentwert

unterscheiden, der bei einer Gesamtunternehmensiibernahme ermittelt wird.>**

Bei Bewertung wird haufig zwischen  entscheidungsabhangigen und
entscheidungsunabhéngigen Bewertungsanldssen unterschieden.®® Dabei sind
entscheidungsabhangige Bewertungsanlasse beispielsweise Eigentimerwechsel, wie
Kauf eines Unternehmens oder eines einzelnen Schutzrechtes. Ein weiterer
entscheidungsabhangiger Bewertungsanlass kann in der Entscheidung Uber die
Aufrechterhaltung bzw. Weiterverfolgung einer Patentanmeldung oder Validierung

eines erteilten Patentes gesehen werden.

Ein entscheidungsunabhangiger Bewertungsanlass ist beispielsweise die Besteuerung
von Vermdgen oder die Erstellung einer Bilanz.**® Wenn das Ergebnis der Bewertung
abhangig vom Bewertungsanlass ist, ist auch die Bewertungsmethodik an den
jeweiligen Bewertungsfall anzupassen, um die konkrete Fragestellung angemessen
beantworten zu konnen, da den verschiedenen Anlassen unterschiedliche Wertmodelle

und Wertkonstrukte zugrunde liegen.>’

Die verschiedenen Bewertungsanlasse konnen nach den Rahmenbedingungen, dem
Empfangerkreis und dem zeitlichen Bezug charakterisiert werden.*® Im Folgenden
werden die wesentlichsten Bewertungsanlasse nach WURZER sowie der jeweilige

Bewertungszweck diskutiert.

354 Hintergrund sind unterschiedliche Verwertungsszenarien, die der Bewertung zugrunde zu

Iegen sind. Vgl. Kapitel 3.4

%5 Dies gilt allgemein fiir die Unternehmensbewertung siehe Winter/Lorch (2009) S. 5. Zu
Anlassen der Patentbewertung siehe Wurzer/Reinhardt (2005) S. 66, Sieben/Kirchner (1988)
S. 540 f.

%% \/gl. Ktinnemann (1985) S. 59 zitiert nach Winter/Lorch (2009) S. 5

%7 vgl. Matschke/Brosel (2007) S. 7

%8 \vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 148
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3.7.1 Unternehmensbezogenen Anlasse

Unternehmensbezogene Anlasse zeichnen sich dadurch aus, dass der Patentwert in
Kombination mit einem oder mehreren Unternehmen ermittelt wird. Erst aus der
Synergie eines geschitzten Produktes oder Verfahrens mit den im Unternehmen
vorhandenen Know-how, Produktionsstatten oder Vertriebsnetzen wird der Patentwert
ermittelt. Unternehmensbezogene Anlasse sind daher subjektive Wertmodelle, da der
Wert aus Sicht des Unternehmens bzw. in Verbindung mit dem Unternehmen gesehen
wird. Unternehmensbezogene Anlasse sind somit jene, bei denen das fragliche Patent
oder Patentportfolio nicht vom Unternehmen getrennt wird, sondern das Unternehmen
mit dem Patent zu bewerten ist. Beispiele unternehmensbezogener

Bewertungsanlsse sind:**°

- Unternehmenskauf, -verkauf (M & A)**°

- Due Diligence®"

- Unternehmensbeteiligungen®®?
- Initial Public Offering (IPO)**

- Strategische Partnerschaften

- Joint Venture®*

- Unternehmensbewertung®®

Zweck der unternehmensbezogenen Anlasse der Bewertung ist daher meist nicht das
Patent als solches, sondern das Unternehmen mit dem Patent zu bewerten, wobei
Ublicherweise starke Wechselwirkungen zwischen dem Patentwert und dem

Unternehmen bestehen.

%59 Aufzahlung nach Wurzer/Reinhardt (2005) S. 149
360 Vgl. Jansen (2008) S. 91 Zum Einsatz von Patenten bei Unternehmensibernahmen siehe
Dref3ler/Mohrle (2006)
' Insbesondere zu der Rolle von Schutzrechten bei der Due Diligence siehe Kapoor
52010) S. 31 ff
%2 \/gl. Kohler/Beyer (2004) S. 90
%3 \/g. Bittelmeyer/Bessler (2007)S. 203
%64 \/gl. Abt/Fett/Spiering (2010) S. 7 ff
%5 vgl. Kuhner/Maltry (2007) S. 287, Schacht/Fackler (2009) S. 45
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3.7.2 Managementorientierte Anlasse

Die managementorientierten Anlasse zeichnen sich dadurch aus, dass in der Regel
das Management des Unternehmens bzw. andere Unternehmensinterne die
Zielgruppe der Bewertung sind. Anlasse dabei sind beispielsweise das Patent-Portfolio
Management oder Kosten-/Nutzenanalysen im Rahmen eines Patent-Audits.**® Dabei
wird wie bei der unternehmensexternen Bewertung der Wert des Patentes im
Zusammenhang mit dem Unternehmen gesehen. Jedoch werden auch einzelne
Patente eines Patentportfolios gegentbergestellt und verglichen, um den IP-Bereich
unternehmensintern zu  optimieren.® So kann ein  Ergebnis  einer
unternehmensinternen Bewertung auch sein, dass Patente fallen gelassen werden,
wenn diese nicht mehr mit der Unternehmensstrategie koharent sind oder schlicht
keine Profitabilitat des jeweiligen Schutzrechtes zu erwarten ist. Weiter ist auch eine an
gewerblichen  Schutzrechten  orientierte  Risikoanalyse im  Bereich  der
managementorientierten Bewertung zu sehen.*®® Dabei werden Patente Dritter im
Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie untersucht, um potenziellen eigenen

%9 \Wahrend also bei der

Schaden im Falle einer Patentverletzung abzuschatzen.
unternehmensbezogenen Bewertung die Patente immer im Zusammenhang mit dem
Unternehmen gesehen werden, welches Inhaber der Patente ist, wird bei der
managementorientierten Bewertung das Unternehmen im Lichte vorhandener
Schutzrechte gesehen, wobei sich im Ergebnis auch die Position der Schutzrechte zum
Unternehmen andern konnen, wenn beispielsweise eigene Schutzrechte

fallengelassen oder Schutzrechte Dritter angekauft werden.

Zweck der managementorientierten Bewertung ist zusammenfassend, die
Schutzrechtsposition des Unternehmens zu evaluieren und in der Folge zu optimieren.
Dazu kann eine monetare Bewertung verwendet werden. Jedoch kann dies nur ein
Zwischenergebnis sein, welches allein noch nicht zu Handlungsempfehlungen flr das

Management flihren kann.

%6 v/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 180, Hofmann (2005) S. 9, Wurzer/Reinhardt
(2005) S. 151, Delain (2003) S. 193 f.

%7 \Vgl. Hofinger (1997)

%8 \/gl. Gassmann/Bader (2011) S. 78

%9 vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 151
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3.7.3 Transferorientierte Anlasse

Wahrend bei der unternehmensbezogenen Bewertung das Patent immer im
Zusammenhang mit dem Unternehmen bewertet wird und bei der
managementorientierten Bewertung das Ziel im Wesentlichen ist, dem Management
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem geistigen Eigentum im Unternehmen
zu geben, steht bei der transferorientierten Bewertung der Ubergang eines
Schutzrechtes von vornherein im Mittelpunkt der Betrachtung. Es ist daher der Wert
des Patentes durch eine aus Sicht des Patentinhabers externe Nutzung bestimmt oder
mitbestimmt.*’® Dabei muss das Patent nicht zwangslaufig den Eigentiimer wechseln.
Auch bei einer Lizenzvergabe des Patentinhabers an einen Lizenznehmer stellt sich
die Frage der transferorientierten Bewertung. So wird der Lizenzgeber aus rationalen
Gesichtspunkten nur dann eine Lizenz vergeben, wenn dadurch die Gesamtrentabilitat
gegeniiber anderen Alternativen hoher ist.*”' Ein Risiko kénnte dabei beispielsweise
darin bestehen, dass zwar durch die Lizenzvergabe Lizenzeinnahmen generiert
werden, jedoch der Lizenznehmer zu glnstigeren Preisen verkauft und dadurch der
erzielbare Marktpreis eigener Produkte sinkt oder der Lizenznehmer mindere Qualitat
auf den Markt bringt, wodurch auch Produkte des Lizenzgebers aufgrund eines
Imageverlustes weniger nachgefragt werden. So muss in die transferorientierte
Bewertung auch jedes Risiko einflieRen, das mit einem Technologietransfer verbunden
ist. Auch wenn ein Lizenznehmer beabsichtigt, den Gegenstand oder das Verfahren
der Erfindung weiterzuentwickeln, wird dies bei der Bewertung zu berlcksichtigen sein.
Wesentlicher Unterschied zwischen einer Lizenzvergabe und einer Patentlibertragung
ist, dass bei einer Lizenz haufig eine umsatz- oder stlckzahlorientierte Vergltung
ausgehandelt wird, die branchenabhzngig variieren kann,*? und blicherweise (iber die
gesamte Nutzungsdauer bezahlt wird, wahrend bei einem Eigentumsibergang am
Patent in der Regel eine einmalige Zahlung stattfindet. So ist der Lizenzgeber an den
Chancen und Risiken der Technologie im Zuge der Verwertung beteiligt, wahrend der
Verkaufer eines Patentes am Erfolg oder Misserfolg des Kaufers nicht partizipiert. Die

Bewertung erfolgt daher meist nach dem — prognostizierten — zukuinftigen Nutzen.

Zweck der transferorientierten Bewertung ist, dem Patentinhaber eine
Handlungsempfehlung flir den Umgang mit einem Schutzrecht zu geben. Auch hier
greift eine reine monetare Bewertung allein zu kurz, da darlber hinaus verschiedene

Alternativen zu vergleichen und daraus eine Entscheidung abzuleiten ist.

370 \/gl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 152
"1 vgl. Bramson (2000) S. 112
%72 \/gl. Hellebrand/Kaube/Falckenstein (2006)
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3.7.4 Bilanzierungs- und finanzierungsorientierte Anlasse

Bei den bilanzierungs- und finanzierungsorientierten Anlassen ist das Ziel, das zu
bewertende Patent mdglichst objektiv zu analysieren. Das Ergebnis der Bewertung soll
fur die Rechnungslegung gegeniber dem Fiskus sowie potenziellen Eigen- bzw.

Fremdkapitalgebern ein objektives Bild des Wertes liefern.>”

Zweck ist daher, einen monetaren Wert des Patentes zu ermitteln, wobei je nach

Fragestellung kosten-, markt- oder ertragsorientierte Verfahren angewandt werden.

3.7.5 Konfliktbasierte Anlasse

Bei konfliktbasierten Anlassen wird die Bewertung zumeist nicht freiwillig durchgefihrt,
vielmehr ergibt sich der Zwang zur Bewertung aus verschiedenen Wertansatzen von
Streitparteien. Dabei kann der ermittelte Patentwert beispielsweise flr
Schadenersatzanspriche relevant sein. Es kommt dabei immer auf den objektivierten
Patentwert an, da zumeist von einer Trennung des Patentes vom innehabenden
Unternehmen auszugehen ist. Derartige Anldsse kdnnen beispielsweise Liquidation
oder Auflésung eines Unternehmens sein, da es bei Unternehmensauflésungen
regelmafig zur Veraulierung von Patenten kommt. Da wie vorstehend ausgefihrt, ein
geringer Teil der Patente einen hohen Wert aufweist, wahrend 90 % der Patente eines
Portfolios nur 10 % des gesamten Portfoliowertes ausmachen, ist es besonders bei der
VeraulRerung von Patenten eines Portfolios wesentlich, eine gultige Bewertung

durchzufiihren.®™

73 \gl. Kapitel 3.6, Wurzer/Reinhardt (2005) S. 154 f.
374 Vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 154 f.
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3.8 Bewertungsansatze technischer Schutzrechte

~Wer den Nutzen immaterieller Werte messen kann, hat den heiligen Gral des

Rechnungswesens gefunden.*"

KAPLAN und NORTEN, die Erfinder der Balanced Scorecard, fuhren aus, dass
immaterielle Werte fur viele Firmen weitaus wertvoller sind als ihre materiellen
Vermogensgegenstande. Damit sind diese Guter fur den Unternehmenserfolg
ausschlaggebend und kénnte eine Messung der immateriellen Giter die Bestimmung

der Wettbewerbsposition eines Unternehmens einfacher und genauer erméglichen.®’®

Nach GRECHENIG kann der Patentwert als Differenz bzw. Mehrwert eines Benutzens
einer Erfindung unter Einsatz des Patentes gegeniber einer Benutzung ohne Patent
gesehen werden, wobei ein arbeitsspezifischer Patentwert monetar nur unter
Zugrundelegung eines zweckgerichteten Bewertungsansatzes ermittelt werden

kann.>"’

Wie in Kapitel 3.6 ausgeflihrt, ist bei Bewertungen nach dem Anlass der Bewertung
und dem Zweck, den diese verfolgt, zu unterscheiden. Wahrend einige Anlasse eine
rein monetare Bewertung des Patentes verfolgen, ist haufig auch nur eine relative
Bewertung erwinscht bzw. soll das Ergebnis der Bewertung eine

Handlungsempfehlung fiir das Management sein.

Es werden im Folgenden verschiedene Bewertungsverfahren vorgestellt, wobei
zwischen monetaren und nichtmonetaren Verfahren unterschieden wird. Dies tragt zum
Ziel der vorliegenden Arbeit bei, indem das Ergebnis einer Bewertung in weiterer Folge
als eines von mehreren Elementen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung

eingesetzt wird.

%75 vgl. Kaplan (2004) S. 19
%76 vgl. Kaplan (2004) S. 19
7 vgl. Grechenig (2010) S. 53
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3.8.1 Kostenorientierte Verfahren

Grundiberlegung kostenorientierter Bewertungsverfahren ist, dass der Wert eines
Gutes anhand der Kosten ermittelbar ist, welche dieses Gut verursacht hat, da ein
Handel in einer Gesellschaft mit ausgeglichenem Informationsstand immer zum fairen
Preis erfolgt.®”® So wird gemaR dem kostenorientierten Ansatz der Wert eines Patentes
anhand der durch Forschung und Entwicklung sowie den Patentierungsprozess

verursachten Kosten bestimmt.®”®

Das kostenorientierte Verfahren ist jedoch tatsachlich zumeist nicht geeignet, um den
Wert eines Patentes zu bestimmen. Aus der Uberlegung, dass ein Zufallspatent bereits
bei geringen Kosten einen hohen Nutzen erzeugen kann bzw. wie in vorstehendem
Kapitel ausgefihrt sehr wenige Patente einen hohen Wert haben, jedoch die Kosten
der Patente nicht in dem Ausmal} streuen, ergeben sich Kritikpunkte an dem
kostenorientierten ~ Ansatz.®®  Weiter werden die  Restlaufzeit  sowie

Verwertungsmaéglichkeiten nicht beriicksichtigt.*®'

Als Vorteil des kostenbasierten Ansatzes kann genannt werden, dass durch die
Kumulierung der Kosten des Patentes die Bewertung leicht zu objektivieren ist,
wenngleich eine adaquate Bewertung am linken Rand der Wertverteilungskurve nicht

maoglich scheint.

%78 \/gl. Spranger (2006) S. 140

%79 \/gl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 218
%80 \/gl. Hagelin (2002) S. 360

%1 vgl. Lipfert/Keil (2005) S. 445
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3.8.2 Marktbasierte Verfahren

Marktbasierte Verfahren legen dem Patentwert vergleichende Transaktionen zwischen
unabhangigen Dritten zugrunde.®* Dabei wird der Wert eines Patentes durch Vergleich
dieses Patentes mit einem ahnlichen Patent ermittelt, dessen Wert aufgrund einer

erfolgten Transaktion bekannt ist.**

Nach HAGELIN missen fir eine Anwendbarkeit des Marktansatzes folgende

Rahmenbedingungen kumulativ erfillt sein:

- Es muss ein aktiver Markt flr das Austauschgut existieren;

- es muss eine ausreichende Anzahl von vergleichbaren Transaktionen in der
jungsten Vergangenheit gegeben haben;

- es muss offentliche verfligbare Preisinformationen (ber vergleichbare
Transaktionen geben und

- die Vergleichstransaktion muss zwischen unabhangigen Dritten erfolgen.®®

Diese Forderungen sind fiir Patente jedoch nicht erflllbar, insbesondere weil einerseits
kein offentlicher Markt fur Patente existiert und andererseits Patente eine stark
inhomogene Wertverteilung aufweisen,*®* weswegen Patente nur selten untereinander

vergleichbar sind.

Bei Einsatz des marktbasierten Ansatzes koénnen daher nur Naherungslésungen
verwendet werden, die sich einerseits aus &ahnlichen Transaktionen ergeben und
andererseits aus einer Lizenzpreisgestaltung, die beispielsweise durch einen

Lizenzsatz auf einen Wert des Patentes rlickschlieRen lasst.

Eine Schwierigkeit bei Anwendung des marktbasierten Ansatzes auf Patente ist, dass
der Wert eines Patentes von der Art der Wertrealisierung abhangig ist. Wie vorstehend
ausgefihrt kann ein Patent fir ein Unternehmen einen héheren Wert haben, das
entsprechende Produktionsfaktoren und Vertriebsnetze hat, als fiir ein Unternehmen
ohne dieselben.*®® Dies wird jedoch bei Anwendung des marktbasierten Ansatzes nicht
berlcksichtigt, wodurch eine Fehlerquelle in der Bewertung vorliegt. Weiter ist bei
Anwendung des marktbasierten Verfahrens zu berlcksichtigen, dass eine 1:1
Vergleichbarkeit zwischen Patenten aufgrund der Einzigartigkeit jedes einzelnen

Patentes per se nie vorliegt.

%82 \/gl. Smith/Parr (2004) S. 72

%83 \/gl. Wurzer/Reinhardt (2005)S 223 ff.
%84 \gl. Hagelin (2002) S. 362

%85 v/gl. Kapitel 3.9

%8 vgl. Kapitel 3.4
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3.8.3 Ertragsorientierte Verfahren

Die Bewertung mit ertragsorientierten Verfahren geht davon aus, dass der Patentwert
die Summe der Vorteile ist, welche der Patentinhaber Uber die Nutzungszeit aus dem
Patent erwarten kann.*®’ Dabei sind samtliche erwartete Zahlungsstrome (iber die
Patentlaufzeit zu diskontieren, sodass ein resultierender Patentwert dabei neben den
prognostizierten Ertrdgen abhangig vom Kapitalisierungszinssatz ist.**® Dariiber hinaus
sind gegebenenfalls weitere Patente zu berlcksichtigen, die erforderlich sind, um die
die entsprechenden Ertrage hervorrufenden Produkte herzustellen.’®® Dabei besteht
eine Prognoseunsicherheit, da einerseits Ertrage Uber die Patentlaufzeit nur mit hohen
Unsicherheiten prognostiziert werden konnen. Andererseits kann ein Risiko, dass
Substitutionstechnologien auftreten und Ertrdge ganzlich ausbleiben, meist nicht

ausgeschlossen werden.

Die Ertragswertmethode wird trotz dieser Nachteile als Methode der Wahl
angesehen,390 insbesondere ist die Discounted-Cash-Flow Methode generell etabliert,
um Investitionen zu bewerten, wobei ebenfalls Unsicherheiten in Kauf genommen

werden.

Ein Patentwert wird dabei nach folgender Formel ermittelt:

T
_At

- 1+t

Entsprechende Ertragswertverfahren werden auch zur Bewertung von Innovationen,
die nicht zwangslaufig durch Patente geschutzt werden, als geeignete

Bewertungsverfahren angesehen."

Eine Erganzung findet bei der Technologiefaktormethode durch Erweiterung um einen
Technologiefaktor statt, der Risiken beriicksichtigt.*** Der Patentwert wird dann nach

folgender Formel ermittelt:

PW = TWZ(l_l_l)t

387 Vgl. Hagelin (2002)S. 363, Smith/Parr (2004) S. 89
388 Vgl. Schmidt (1995) S. 1088. Zur Annahme eines Zinssatzes fur die Kapitalwertmethode
bzw. verwandte Methoden sowie Vereinfachungen, die getroffen werden koénnen, siehe
Laux/SchabeI (2008) S. 541 ff.

VgI Wartburg/Teichert (2008) S. 113

VgI Wurzer/Reinhardt (2005)S. 229
391 >’ Vgl. Granig (2007) S. 217

%2vgl. Khoury (2001) S. 90
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Ein Vergleich mit der klassischen ertragsorientierten Bewertung zeigt, dass der
Technologiefaktor jeden Zahlungsstrom um einen gleichen Prozentsatz abwertet. Bei
der klassischen Methode, bei welcher ein Risiko nur durch den Zinssatz abbildbar ist,
gehen jedoch weiter in der Zukunft auftretende Zahlungsstrome starker abgezinst in
die Bewertung ein als zeitnah auftretende. Ein Risiko, das weit in der Zukunft liegende
Zahlungsstrome betrifft, konnte daher mit der Technologiefaktormethode unterschatzt

werden als bei der klassischen ertragsorientierten Methode.

3.8.3.1 Realoptionenmethode

Ein ertragsorientierter Ansatz zur Bewertung ist die Realoptionenmethode. Dabei wird
ein Patent als Option des Patentinhabers verstanden, seine geschiitzte Erfindung
wirtschaftlich umzusetzen, die mit Ende der Patentlaufzeit auslauft, also nach 20
Jahren einen Restwert von Null hat. Nach dem BLACK-SCHOLES-Modell zur

Bewertung von Optionen ist der Wert einer Option abhangig von:*%

- dem aktuellem Aktienkurs;

- einem mit dem Restlaufzeit der Option kongruentem Zinssatz;
- der zukinftigen Volatilitdt des Basiswertes;

- der Restlaufzeit der Option;

- dem Basispreis.

Da die Restlaufzeit bei der Bewertung der Option eingeht, kann eine Option auch dann
einen Wert haben, wenn der aktuelle Kurs des Basispreises unterhalb des
Ausiibungspreises der Option liegt. Ubertragen auf Patente bedeutet dies, dass
Patente mit einer hohen Restlaufzeit auch dann einen Wert haben konnen, wenn eine
Umsetzung der Technologie zum Bewertungszeitpunkt noch nicht absehbar bzw. mit

hohen Unsicherheiten behaftet ist.>**

393 v/gl. Black/Scholes (1973) S. 637 ff. und Merton (1973) S. 141 ff.
%% vgl. Hagelin (2002) S. 380
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Bei einer von KOSSOVSKY weiterentwickelten Anwendung der Realoptionenmethode
auf die Bewertung von Patenten werden zur Bewertung die folgenden funf Kriterien

herangezogen:**

- erwartete Kosten, um die Erfindung weiterzuentwickeln (K);

- erwartete Zeit fur diese Weiterentwicklung (T1);

- aktueller Wert vergleichbarer Technologien (S);

- die Varianz bei einer Rentabilitat in einer vergleichbaren Technologie (02) und

- Kosten von risikolosem Kapital.

Dadurch werden auch das Risiko und die Restlebensdauer bei einer Bewertung
berticksichtigt. Nachteil bei dieser Art der Bewertung ist, dass aufgrund der
mathematischen Vorgehensweise und dem Vergleich mit vorhandenen Technologien
grol3e Vorteile einzelner Erfindungen gegeniber dem Stand der Technik unzureichend
abgebildet werden. DarlUber hinaus sind komplexe mathematische Berechnungen zur
Wertbestimmung erforderlich.** Fraglich ist auch, ob das BLACK-SCHOLES-Modell
mathematisch auf Patente anwendbar ist, da dasselbe eine Normalverteilung

voraussetzt, die beim Wert von Patenten nicht gegeben ist.**’

Festzuhalten ist, dass auch mit komplexen Bewertungsverfahren die Problematik des
auf der Unsicherheit zukinftiger Entwicklungen basierenden Wertes des Patentes nicht

geldst werden kann.*®

3% v/gl. Kossovsky (2002) S. 63

%% v/gl. Hagelin (2002) S. 381

%7 Zu einer ausfihrlichen Kritik der Anwendung des BLACK-SCHOLES-Modells auf nicht
normalverteilte Mengen siehe Taleb (2010) S. 335

%98 vgl. Grechenig (2010) S. 53
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3.8.4 Qualitative Verfahren auf Grundlage empirischer Indikatoren

Neben den vorstehend beschriebenen quantitativen Verfahren, die einen aquivalenten
Geldwert als Ergebnis liefern, existieren Verfahren, um einen qualitativen Patentwert
zu ermitteln. Dabei sind einerseits empirische Indikatoren etabliert, andererseits

werden Fragebdgen eingesetzt, um einen qualitativen Patentwert zu ermitteln.

In vielen empirischen Studien wurde ein positiver Zusammenhang zwischen objektiv
messbaren, beispielsweise aus Patentinformationssystemen stammenden Indikatoren

und dem Wert eines Patentes ermittelt.>*°

Nach REITZIG sollte ein zweckmaRiger Indikator folgende Eigenschaften aufweisen:

- Der Indikator sollte (empirisch bestatigt) valide sein;

- die Bewertung eines Patentes sollte durch den Indikator moglich sein;

- eine zeitlich flexible Messung des Patentwertes sollte mdglich sein und

- der Indikator sollte mit moglichst geringem zeitlichen und monetaren Aufwand

erhoben werden kénnen.*®

Auler den in vorstehenden Kapiteln beschriebenen monetaren Indikatoren existiert
eine Reihe von qualitativen bzw. nichtmonetaren Indikatoren. Qualitative Eigenschaften
werden dabei durch Evaluation, d. h. Einschatzung und subjektive Bewertung

ermittelt.*!

In der Folge werden die nach BURR et al. bedeutendsten und erprobtesten Indikatoren

vorgestellt:**

3.8.4.1 Zitierhaufigkeit

In einer Beschreibungseinleitung einer Patentschrift wird auf den relevanten Stand der
Technik eingegangen. Neben Angaben des Anmelders zum Stand der Technik wird
dabei auch im Prifungsverfahren ein Anfihren von amtsseitig zitiertem Stand der

Technik vonseiten des Prufers eingefordert. Die Beschreibungseinleitung eines

%99 y/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 181 Narin/Noma/Perry (1987) konnten dariiber
hinaus zeigen, dass mit entsprechenden Indikatoren die technologische Starke eines
Unternehmens korreliert.

90 vgl. Reitzig (2002) S. 90

9T vgl. Lanjouw/Schankerman (2004) S. 443

92 v/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 181 ff.
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erteilten Patentes sollte daher einen guten Uberblick Uber nahekommende

Patentschriften enthalten.

Die Beurteilung von Patenten durch die Haufigkeit, in der am Anmeldetag vorhandene
Patentschriften zitiert werden, wird Rickwartszitation genannt. Der Bewertung liegt die
Uberlegung zugrunde, dass ein Patent einen umso hoheren Wert aufweist, je mehr
Literaturverweise in der Patentschrift enthalten sind, weil eine hohe Zahl an

Literaturverweisen auf ein wirtschaftlich lohnendes Technologiefeld schlieBen I4sst.**

Nach Ansicht des Autors ist dabei kritisch zu sehen, dass diese Bewertungsmethode
fehlerbehaftet sein kann, da in Patenten, die technologische Quantenspriinge
betreffen, aufgrund weniger vorhandener Dokumente hierzu auch nur wenige
Zitationen in der Beschreibungseinleitung vorhanden sein kdnnen. Im Gegensatz dazu
kénnen in Patentschriften, die lediglich einen marginalen Unterschied zum Stand der
Technik aufweisen, aufgrund einer Vielzahl nahekommender Dokumente viele
Zitationen vorhanden sein. Darlber hinaus ist eine Bewertung mit dieser Methode auch
abhangig davon, wie viele ermittelte Dokumente der Prifer im Recherchenbericht
anfuhrt. Positiv zu beurteilen ist jedoch, dass die Methode einfach durch Abzahlen der

in der Beschreibungseinleitung genannten Patentdokumente erfolgen kann.

Weiter ist neben dem Indikator Rulckwartszitationen auch der Indikator
Vorwartszitationen bekannt, wobei die Anzahl der Zitierungen in spateren

Patentschriften ermittelt wird.*%*

Grundsatzlich ist bei einem auf Zitierhaufigkeit basierenden Indikator kritisch zu sehen,
dass groRe Unternehmen beispielsweise aus Imagegriinden eigene Patentschriften
besonders oft zitieren, um deren Wert zu heben. Dadurch wird die Indikatorqualitat
reduziert. Viele Autoren sind daher der Ansicht, dass mit diesem Indikator keine
Messung des absoluten monetéaren Wertes, sondern nur ein relativer Vergleich mit

anderen Patenten méglich ist.**

Insbesondere bei der Bewertung aufgrund der Vorwartszitierhdufigkeit ergibt sich
daruber hinaus aufgrund der zeitlichen Verzégerung von mehreren Jahren eine geringe

Praxistauglichkeit zur Bewertung in friilhen Phasen einer Entwicklung.**®

93 vgl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989)S. 37, Lanjouw/Schankerman (2001) S. 137,
Harhoff/Scherer/Vopel (2003) S. 1350, Reitzig (2002)S. 107, Neuburger (2005)S. 70,
Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007)S. 182

%4 vgl. Albert/Avery/Narin, et al. (1991) S. 253 f

95 vgl. Ernst (1998), S. 283, Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989)S. 39, Burr (2004) S. 204

% vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 182
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3.8.4.2 Geografische Reichweite

Bei der Bewertung durch die geografische Reichweite wird die Anzahl der Lander
erfasst, in denen Patentschutz fiir eine Technologie besteht. Wie in Kapitel 2.1
beschrieben, muss der territoriale Schutzumfang eines Patentes ausgedehnt werden,
um fur dieses Schutz in mehreren Landern zu erlangen. Parallele Patentanmeldungen
in mehreren Landern oder auch Teilanmeldungen einer Stammanmeldung werden
Patentfamilie genannt. Die Grolie der Patentfamilie ist daher ausschlieBlich vom
Anmelder bzw. dessen Rechtsnachfolger abhangig und mit Kosten verbunden. Der
Bewertung liegt die Uberlegung zugrunde, dass nur fir wertvolle Patente ein territorial
umfangreicher Schutz begehrt wird.*”” Die Richtigkeit dieser Uberlegung wurde in
mehreren empirischen Studien bestatigt.®® Der Indikator FamiliengroRe bzw.
geografische Reichweite ist Uber Patentdatenbanken einfach ermittelbar. Soll die
Bewertung allerdings durchgefihrt werden, um eine Handlungsempfehlung fir die
Entscheidung abzuleiten, in welchen Staaten Patentanmeldungen eingereicht werden

sollen, ist der Indikator jedoch gerade nicht brauchbar.

3.8.4.3 Breite des Patentschutzes

Die Breite bzw. der Umfang des Schutzes, den ein Patent gewahrt, wird in den
Patentansprichen definiert.**® Dabei ist der Anmelder bestrebt, einen maoglichst breiten
Schutz zu erhalten.*’® Grenzen werden dabei durch den am Anmeldetag bekannten
Stand der Technik gesetzt, da die Gegenstande der Patentanspriiche neu und auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhend sein miissen.*""

In einer Studie von LERNER wird zur Beurteilung der Breite des Patentschutzes auf
die Internationale Patentklassifikation zurlckgegriffen (IPC) und von der Anzahl der
Klassen, in welche ein Patent fallt, auf die Breite des Schutzes bzw. eine

technologische Breite geschlossen.*'?

407 Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 183. Der Indikator entspricht im Wesentlichen
auch der Familiengrof3e einer Patentfamilie vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 199

% vgl. Harhoff/Scherer/Vopel (2003) S. 1351, Harhoff/Reitzig (2004) S. 458,
Hall/Jaffe/Trajtenberg (2005) S. 21

99 vgl. Artikel 69 EPU

19 vgl. Lange/Haupt (2006) S. 50, Harhoff/Reitzig (2001) S. 524

1 vgl. Artikel 52 EPU

4 Vgl. Lerner (1994) S 318, Harhoff/Scherer/Vopel (2003) S. 1350,
Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 184
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In der Studie von LERNER wurde ein positiver Zusammenhang des vorstehend
beschriebenen Indikators mit einem Marktwert des anmeldenden Unternehmens
festgestellt. Vorteil der Bewertung mit diesem Indikator ist, dass bald nach
Veroffentlichung der Patentanmeldung eine Bewertung durchgefuhrt werden kann, da

die Klassifikation vom Patentamt durchgefiihrt wird.*'®

Nachteilig ist, dass eine Bewertung des tatsachlichen Schutzumfangs nach Ansicht des
Autors nur aufgrund der Anzahl der IPC-Klassen, denen das Patent zugeordnet wurde,
nicht zuverlassig maoglich ist. Beispielsweise kann eine Querschnittstechnologie, die
mehrere Branchen und damit IPC-Klassen betrifft, leicht zu umgehen sein und eine
Basisentwicklung nur in einem Teilbereich einsetzbar sein, in welchem jedoch hohe

Gewinne erzielbar sind.

Andere Autoren kritisieren, dass die Einteilung nicht immer eindeutig erfolgen kann und
aufgrund der Anzahl der Klassen, in denen das Patent eingeordnet wurde, nur ein
begrenzter Ruckschluss auf den tatsachlichen Nutzen fur das Unternehmen mdglich

ist.

3.8.4.4 Eigentumsverhaltnisse

Eine Studie zeigte, dass bei europaischen Patenten in der chemischen bzw.
pharmazeutischen Industrie Patente, deren Eigentimer ein Unternehmen ist,
gemessen an der Einspruchshaufigkeit wertvoller sind als Patente von
Einzelpersonen.*’® Es wird davon ausgegangen, dass technologische Entwicklungen
grolRer F&E Abteilungen in Industriebetriecben wertvoller sind als Erfindungen von
Einzelpersonen.*'® Vorteil bei diesem Indikator ist, dass eine Erhebung mit geringem
zeitichem Aufwand moglich ist.*'” Offensichtlich ist, dass dieser Indikator nicht
unternehmensintern fir eine Bewertung einzelner Patente bzw. eine Ableitung von
Handlungsempfehlungen geeignet ist. Weiter ist auch bei groRen Industriebetrieben die
Wertverteilung zu berlcksichtigen, sodass ein Mittelwert Uber viele Patente eines

Industriebetriebes keinen Schluss auf einen Wert eines einzelnen Patentes zulasst.

3 vgl. Lerner (1994)S. 320

14 Vgl. Granstrand (1999) S. 298, Reitzig (2002) S. 120, Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007)
S. 184, Wurzer/Reinhardt (2005) S. 196

15 vgl. Reitzig (2002) S. 121

15 vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 184

" vgl. Reitzig (2002) S. 122
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3.8.4.5 Einspruchswahrscheinlichkeit

Nach Erteilung eines Patentes steht es beim EPA innerhalb einer Frist von neun
Monaten jedem Dritten frei, Einspruch gegen das Patent einzulegen.*”® Beim OPA
betragt diese Frist vier Monate. Danach kann ein Nichtigkeitsverfahren angestrengt
werden, wobei auch im Zuge dieses Verfahren das Patent widerrufen werden kann.
Diese Instrumente dienen der Rechtssicherheit Dritter fiir den Fall, dass zu Unrecht ein
Patent erteilt wurde, beispielsweise auf eine aufgrund eines einschlagigen Standes der
Technik am Anmeldetag nicht neue Entwicklung. Nachdem ein Einspruchs- bzw.
Nichtigkeitsverfahren mit Kosten verbunden und Ublicherweise mehrere Jahre
anhangig ist, sodass auch ein hoher Zeitaufwand erforderlich ist, geht man davon aus,
dass haufiger gegen Patente Einspruch eingelegt wird, die eine interessierende
Technologie schutzen, also wertvoller sind. Es wird davon ausgegangen, dass ein
Patent, gegen welches mehrere Einspriiche eingelegt wurden, wertvoller ist als ein
Patent, gegen welches kein Einspruch eingelegt wurde.*'® Da ein Einspruch beim EPA
in die offentlich einsehbare Akte aufgenommen wird, ist ein Erheben des Indikators
einfach mdglich. Nachteilig ist jedoch die spate Verfugbarkeit, die eine auf dem
Indikator basierende Entscheidung uber ein Vorgehen in einer frihen Phase der

Entwicklung nicht zulasst.

3.8.4.6 Einwendungen Dritter

Um der Offentlichkeit bereits vor Erteilung eines Patentes die Méglichkeit zu geben,
Einwande vorzubringen und damit eine Erteilung eines unglltigen Patentes zu
verhindern, sind in vielen Patentsystemen sogenannte Einwendungen Dritter rechtlich
institutionalisiert.”* Dabei kann jeder Dritte nach Verdffentlichung der
Patentanmeldung, auch ohne sich zu identifizieren, wahrend des Prifungs- oder
Einspruchsverfahrens Schriftsticke vorlegen, die einer Rechtsbestandigkeit des
Patentes entgegenstehen sollen. Wenngleich das Vorlegen derartiger Einwendungen
wesentlich kostenglinstiger ist als ein Einlegen eines giltigen Einspruchs sowie das
Verfolgen desselben, kann aus analogen Grinden zum Einspruch auch eine
Patentanmeldung bzw. ein Patent mit einer hohen Anzahl Einwendungen Dritter

wertvoller sein als ein Patent, zu welchem nie Einwendungen eingereicht wurden.

18 vgl. Artikel 99 EPU, G 9/93

Vgl. Reitzig (2002) S. 241, Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007)S. 185,
Lanjouw/Schankerman (2004) S. 443,
*20vgl. Artikel 115 EPU, § 101b PatG
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Empirische Daten dazu liegen jedoch bislang nicht vor. Vorteil dieses Indikators ist,
dass dieser einerseits einfach verfugbar ist, da die Einwendungen in der Akte
einsehbar sind, und andererseits bei Einwendungen im Prifungsverfahren auch fraher

Daten vorliegen als der Indikator Einspruchswahrscheinlichkeit.

3.8.4.7 Patentalter

Die durchschnittliche Dauer der Aufrechterhaltung eines Patentes betragt etwa acht
Jahre und ist damit deutlich kirzer als die maximale Laufzeit eines Patentes, die 20
Jahre betragt.**' Nachdem die Aufrechterhaltung eines Patentes mit Kosten verbunden
ist, die je nach Staat stark variieren,*?? wird davon ausgegangen, dass nur wertvolle
Patente Uber einen langeren Zeitraum aufrechterhalten werden, sodass aus einem
hohen Patentalter auf einen hohen Patentwert geschlossen wird.*?® Dies konnte auch
in einer Studie bestatigt werden, wobei festgestellt wurde, dass der Wert eines

Patentes mit der Laufzeit nichtlinear steigt.***

3.8.4.8 Weitere Indikatoren

BURR et al. fihren weitere Indikatoren zur Bewertung von Patenten an, die jedoch

noch nicht hinreichend empirisch bestatigt sind. Darunter fallen:

- Marktwert des anmeldenden Unternehmens;

- Verfahrenswahl, wobei davon ausgegangen wird, dass eine Patentanmeldung,
fur welche das PCT Verfahren gewahlt wurde, wertvoller ist als eine
Patentanmeldung, fur welche nur ein nationales Patent angestrebt wird;

- Stellung eines Antrages auf beschleunigte Prufung durch den Patentinhaber,
wobei ein gestellter Antrag einen hoheren Patentwert begrinden soll;

- Anzahl der Anmelder einer Patentanmeldung bzw. eines Patentes.**

Nicht zuletzt ist der Patentwert auch abhangig davon, wie Patentverletzungen von den

jeweiligen Gerichten bzw. zustandigen Behdrden behandelt werden, sodass der Wert

21 vgl. Wurzer/Reinhardt (2005) S. 96
22 y/gl. Lanjouw/Pakes/Putnam (1996) S. 427
Vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 185 sowie Sellers-Rubio/Nicolau-
Gonzalbez/Mas-Ruiz (2007) S. 447
24 v/gl. Lanjouw (1998) S 697, Reitzig (2002) S. 102
25 vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 186
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eines Patentes mit einem dem Wortlaut nach identen Schutzbereich zwischen Staaten

variieren kann.*®®

3.8.4.9 AQualitative Bewertung mittels Fragebogen

Neben den vorstehend genannten, objektivierbaren Indikatoren ist eine Bewertung
mittels Fragebdégen mdglich, wobei die Beantwortung der Fragen teilweise vom
Bewerter abhangig ist. Bekannt ist dabei insbesondere die Bewertung mit IPScore, die
vom Danischen Patentamt gemeinsam mit Wirtschaftsfachleuten entwickelt und vom
EPA ausgebaut wurde, um KMUs im Bereich des Innovationsmanagements zu
unterstitzen. Die aus IPScore bekannten Fragen sowie deren Gewichtung wurden
mittlerweile auch weitestgehend in die &sterreichische Norm A 6801 zur
Patentbewertung aufgenommen. Auch in die DIN 77100, Patentbewertung -
Grundsatze der monetaren Patentbewertung, wurde eine ahnliche qualitative

Bewertung aufgenommen.

Die qualitative Bewertung nach IPScore ist dabei in vier Teilbereiche unterteilt, namlich

den rechtlichen Status, den technologischen Status, den Markt sowie die Strategie.

Dabei wird im rechtlichen Teil des Fragebogens insbesondere bewertet, ob ein
Patentschutz die relevanten Markte abdeckt, wie lange die Restlaufzeit ist und ob das

Patent breite Patentanspriiche aufweist.

Die technologische Bewertung ist nach dem IPScore beispielsweise davon abhangig,
inwieweit die Erfindung bereits getestet ist, ob es sich um eine Schlisseltechnologie

handelt und ob Nachahmungen einfach herstellbar sind.

Im Bereich Markt wird unter anderem bewertet, ob bereits bekannte Markte bestehen

und wie hoch das Marktwachstum in dem Geschaftsbereich ist.

Fragen im Bereich Strategie betreffen beispielsweise, ob durch die Erfindung neue
Markte erschlossen werden sollen, wie hoch die Lebenserwartung der Technologie ist

und ob Aussichten auf die Einnahme von LizenzgebUhren bestehen.

Ergebnis dieser qualitativen Bewertung ist ein Patentindikatorfaktor, der eine Aussage
Uber eine Starke der Patentfamilie gibt. Bei der Anwendung in der ONORM A 6801
wird zusatzlich eine quantitative Bewertung mit einer Discounted Cash Flow Methode

durchgefliihrt und die Ergebnisse beider Bewertungen abschlielend zu einer

2 \/gl. von Hippel (1995) S. 47 ff.
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Gesamtbewertung verknupft, wobei ein qualitatives Ergebnis anhand des Fragebogens

und ein quantitatives Ergebnis vorliegt.

Ziel dieser Norm ist es, eine Patentfamilie zu bewerten.*”” Konkrete

Handlungsempfehlungen werden dabei jedoch nicht abgeleitet.

Darlber hinaus wird von VAN WIJK eine auf einem Fragebogen basierende Bewertung
vorgeschlagen, wobei ein strategischer Wert eines Patentes fir ein Unternehmen
durch eine Ubereinstimmung mit Mitarbeiterkompetenz, internen Strukturen und
externen Strukturen ermittelt wird. Dabei wird weniger der Wert eines Patentes als
vielmehr die strategische Bedeutung eines Patentes flr das jeweilige Unternehmen

bewertet.*?®

3.8.4.10 Zusammenfassung qualitative Bewertung

Nach HOFMANN liegen die Anwendungsbereiche von Indikatoren im Wesentlichen im
Bereich des Technologiemanagements von F&E Abteilungen groRer Unternehmen,

wobei meist mehrere Patente verglichen bzw. Wettbewerber bewertet werden.***

Generell ist ein Vorteil indikatorbasierter Bewertung, dass die fir die Bewertung
erforderlichen Daten, sofern vorhanden, in der Regel leicht zuganglich sind, wodurch
eine Bewertung auch ohne genaue Kenntnis der wirtschaftlichen Umsetzung der
Erfindung maoglich ist. Die indikatorbasierte Bewertung scheint jedoch eher in spaten
Phasen der Patentlaufzeit gut anwendbar zu sein, weil relevante Daten, wie
Einspruchshaufigkeit oder Aufrechterhaltungszeitraum friher nicht zur Verfigung
stehen. Eine Anwendung ist daher eher bei einer Ubertragung eines Patentes bzw. im
internen Patentmanagement fir alte Patente gegeben. Fir frlhe Phasen einer
Entwicklung, in denen sich beispielsweise die Frage stellt, in welchen Staaten eine
Patentanmeldung eingereicht werden soll, sind die genannten qualitativen Indikatoren
jedoch nur bedingt geeignet, da beispielsweise der Indikator geografische Reichweite
erst mit der Entscheidung Uber eine territoriale Ausweitung zur Verfugung steht und

dadurch nicht fur die Entscheidung herangezogen werden kann.

27 ygl. AustrianStandards (2011), S. 3
28 \/gl. Van Wijk (2005) S. 76
29 vgl. Hofmann (2005) S. 5
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3.8.5 Ubersicht iiber Bewertungsansitze

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine Reihe an quantitativen und qualitativen
Bewertungsverfahren existierten. Dabei ist eine zuverlassige monetare Bewertung
aufgrund der gewerblichen Schutzrechten inharenten Unsicherheit der kinftigen

Entwicklung nicht méglich, welche bis zu 20 Jahre umfassen kann.**°

Ebenso mit Unsicherheiten behaftet ist eine quantitative Bewertung, wobei teilweise
Uber objektivierbare Indikatoren eine vom Bewerter unabhangige Bewertung moglich

ist.

Eine Ableitung von Handlungsempfehlungen ist mit den Ergebnissen der Bewertungen
allein mit Ausnahme von offensichtlich wertlosen Schutzrechten bzw. Erfindungen nicht
moglich, insbesondere da Entscheidungen in frihen Phasen den Wert wesentlich
beeinflussen. Der ertragsorientierte Ansatz scheint jedoch geeignet, um das Potenzial
einer Erfindung abzuschatzen, sodass eine grundsatzliche Handlungsempfehlung in
Bezug auf das Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung abgeleitet werden kann.
Jedoch greift auch ein nach dem ertragsorientierten Verfahren ermittelter monetarer
Patentwert zu kurz, wenn es darum geht, Handlungsempfehlungen in Bezug auf die in
Kapitel 2.2 genannten Strategien abzuleiten, da dabei neben dem reinen Patentwert
insbesondere die Unternehmensstrategie sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen

der Zielmarkte zu berlcksichtigen sind.

*30vgl. Kapitel 1.1.1
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3.9 Wertverteilung

Von mehreren Autoren wurde die Wertverteilung innerhalb von Patentportfolios in
Studien untersucht.**' Ergebnis ist regelméRig, dass Patente dhnlich wie andere Werte
im wirtschaftlichen Bereich eine stark schiefe log-Normalverteilung aufweisen (siehe
Abbildung 25). Beispielsweise wurden von BARNEY 70.000 US-amerikanische Patente
aus dem Jahr 1986 untersucht und ein Wert von mehr als 112.500 US-Dollar far 10 %
aller Patente festgestellt, wobei der Medianwert bei 6.930 US-Dollar und der Mittelwert
bei nur 73.340 US-Dollar lag.*** HARHOFF fand fir 0,1 % aller Patente einer
durchgefiihrten Studie einen Wert von mehr als 49 Mill. DM.**® Eine weitere Studie
ergab, dass europaische Patente im Mittel einen hdheren Wert aufweisen als solche,
die Uber die nationale Route erlangt wurden.*** Dies ist wenig iiberraschend, zumal
auch die Kosten zur Erlangung und Validierung eines europaischen Patentes hoéher

sind, als die Kosten zur Erlangung eines nationalen Patentes.

Anzahl der Patente mit dem
jeweilgien Wert

Patentwert

Abbildung 25: Typische Wertverteilung innerhalb eines Patentportfolios435

Wahrend also ein Grofdteil der Patente eines Portfolios nur einen geringen Wert
aufweist, sind die Kosten wahrend des Erteilungsverfahrens und in weiterer Folge die
Kosten der Aufrechterhaltung fur alle Patente gleich, wodurch der Bedarf nach einem

effektiven und effizienten Bewertungsinstrument verdeutlicht wird.

431 Vgl. Harhoff/Narin/Scherer, et al. (1999), Scherer/Harhoff/Kukies (2001), Barney (2002),
Pakes (1986)

32 ygl. Barney (2002) S. 328

3 Ahnlich auch Schankerman/Pakes (1986)

3 vgl. Deng (2007) S. 1808

*% Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wurzer/Reinhardt (2005) S. 26

122



4 Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte

Ziel dieser Arbeit ist, dem Erfinder bzw. Anmelder abhangig von Rahmenbedingungen,
die sich aus seiner Entwicklung sowie dem Umfeld ergeben, eine
Handlungsempfehlung zur weiteren Vorgehensweise zu geben. Dazu werden im
vorliegenden Kapitel Patentstrategien definiert sowie bekannte Verfahren zur Ableitung
von Handlungsempfehlungen vorgestellt und diskutiert, inwieweit im Verfahren
erforderliche Entscheidungen damit getroffen werden konnen. Hierbei wird
unterschieden zwischen Analysemethoden und Methoden, welche zur Ableitung von

Handlungsempfehlungen einsetzbar sind.

4.1 Patentstrategien in Unternehmen

Nach GALWEILER bedeutet Strategie nichts anderes als das Denken, Entscheiden
und Handeln an Ubergeordneten Zielen zu orientieren und sich dabei nicht von
Vordergriindigem ablenken zu lassen.*® Nach COHAUSZ ist eine Strategie die
Planung und Durchfilhrung von MaRnahmen zur Erreichung eines Ziels.*” Da das
Patentmanagement immer nur ein Teil einer Ubergeordneten Unternehmensstrategie
ist, muss die Patentstrategie auf die Unternehmensstrategie abgestimmt werden,
welche die Ziele vorgibt.*® In der Betriebswirtschaft werden Strategien nach ihrem

Geltungsbereich klassifiziert, wobei wie folgt unterschieden wird:**

- Unternehmensstrategie: Dies bezeichnet die globale Strategie des
Unternehmens, auf welchen Markten und mit welchen Produkten das
Unternehmen prasent ist.

- Geschéaftsbereichsstrategien: Dabei wird auf Geschéaftsbereichsebene
festgelegt, mit welcher Wettbewerbsstrategie am Markt operiert werden soll.
Nach Porter sind dabei die drei Normstrategien Kostenfuhrerschaft,
Differenzierung und Fokus bekannt.**

- Funktionsbereichsstrategien: Dies betrifft die Strategien, welche in einem

Funktionsbereich (z. B. F&E, Produktion etc.) umgesetzt werden.

3 vgl. Galweiler/Schwaninger (2005) S. 66

37 vgl. Weber/Hedemann/Cohausz (2007) S. 7

38 \/gl. Dowling/Drumm (2003) S. 275

39 vgl. Burr/Musli/Stephan, et al. (2005) S. 74 sowie Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 90
*40vgl. Porter/Brandt/Schwoerer (2013)
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Die Patentstrategie ist fir jeden dieser Geltungsbereiche relevant, da einerseits
abhangig von der Unternehmensstrategie zu entscheiden ist, in welchen Staaten
Schutzrechte erlangt werden, und andererseits abhangig von der Strategie der F&E
sowie den Wettbewerbsstrategien festgelegt wird, ob ein maximaler Schutz oder

minimale Kosten angestrebt werden.

Haufig ist die Patentstrategie auf oberster Ebene als Teil der
Gesamtunternehmensstrategie in einer zentralen Patentabteilung verankert, wobei
Entscheidungen zu Schutzrechten, die einzelne Produkte betreffen, jedoch auch vom

zustandigen Produktmanager getroffen werden kénnen.**!

4.1.1 Offensive Patentstrategie

Eine offensive Patentstrategie ist definiert als eine Strategie, die auf die Begriindung
unternehmenseigener Patente ausgerichtet ist und hinterfragt, welche selbst erstellten
Erfindungen das Unternehmen mit Patenten schitzen sollte, um damit im Zuge einer
Unternehmensentwicklung in neue Markte vorzustoBen.*”> Die offensive
Patentstrategie ist gegen aktuelle und potenzielle Konkurrenten gerichtet, wobei durch
einen Einsatz von Patenten Handlungsspielrdume von Konkurrenten eingeschrankt
werden sollen.**® Darilber hinaus kann Teil einer offensiven Patentstrategie sein,
Patente anzumelden, um Konkurrenten zu tauschen.*** Derartige Patente kdnnen,
beispielsweise als unbrauchbare Varianten tatsachlicher Erfindungen, kostengunstig
erstellt werden. Auch wenn beispielsweise die Prufungsgebihr in der Folge nicht
entrichtet wird, wird die Patentanmeldung verdffentlicht und kann zur Irrefihrung des

Mitbewerbers hinsichtlich der eigenen Entwicklungsrichtung flhren.

Eine weitere Auspragung einer offensiven Patentstrategie ist die vorstehend
beschriebene Umzaunungs- oder Umarmungsstrategie, wobei Bereiche um eine vom

Mitbewerber verwendete Technologie herum mit Patenten abgedeckt werden.**°

*41vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 91

*2 vgl. Faix (2000) S. 41 ff., Mohrle/Kreusch (2001) S. 195, Brockhoff (1999) S. 294 f.,
Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94

43 vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94, Hentschel/Koller (2007) S. 37 f.

4 vgl. Gassmann/Bader (2011)S. 40

5 vgl. Kapitel 2.2.10
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Nach KOTLER koénnen Offensivstrategien in finf Angriffsstrategien eingeteilt werden,
die aus einer Analogie von Patenten mit Angriffen in einer Schlacht eines Krieges

stammen.*
Diese sind:

- Frontalangriff;

- Flankenangriff;

- Umzingelungsangriff;
- Vorbeiangriff und

- Guerillaangriff.

Beim Frontalangriff wird der Gegner aus der Richtung angegriffen, die er erwartet und
in welche seine Truppen ausgerichtet sind. Dasselbe gilt nach KOTLER fir den
Wettbewerb, wenn ein Angriff auf die strategischen Stirken des Gegners erfolgt.*” Bei
einer Klassifikation nach der SWOT Analyse ist ein Frontalangriff daher eine der
Starken/Risiken Strategien. Ubertragen auf das Patentmanagement kann dies
beispielsweise bedeuten, den Konkurrenten in mehrere Rechtsstreitigkeiten zu
verwickeln, also entweder die Patente des Konkurrenten anzugreifen, diese zu

verletzen oder den Konkurrenten in mehreren Fallen auf Patentverletzung zu klagen.

Der Flankenangriff trifft den Gegner an einer Stelle, an welcher er nicht mit einem
Angriff rechnet und welche daher nur unzureichend geschutzt ist. Dies kann durch
einen vorgetauschten Angriff auf eine starke Seite des Gegners eingeleitet werden,
sodass dieser seine Flanke besonders wenig schutzt. Ein 6konomischer Flankenangriff
kann geografisch oder segmentspezifisch erfolgen.*® Ubertragen auf das
Patentmanagement kann dies einen Angriff auf eine vom Konkurrenten untergeordnete
Technologie bedeuten, die jedoch fir ein funktionstiichtiges Produkt ebenfalls relevant

ist.

Bei einem Umzingelungsangriff erfolgt eine GroRoffensive an mehreren Punkten. Diese
Variante kann nur gewahlt werden, wenn eine deutliche Uberlegenheit vorherrscht. Der
Feind kann dann zur Kapitulation gezwungen werden. Eine 6konomische Auspragung
der Umazingelungsstrategie kann nach KOTLER beispielsweise durch eine

segmentspezifische Produktdifferenzierung des Mitbewerbers erfolgen, wodurch

5 v/gl. Kotler/Singh (1981) S. 30 ff.
*7vgl. Kotler/Singh (1981) S. 30 ff. sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 107
*8 vgl. Kotler/Singh (1981) S. 34
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dessen Differenzierung verwassert wird und beim Konkurrent eine schwachere
Verteidigungslinie entsteht. Ein derartiger Angriff bezogen auf das Patentmanagement
kann eine Strategie bedeuten, bei welcher ein Gebiet, in dem der Konkurrent stark ist,
durch eine Umzdunungsstrategie eingeschlossen wird, indem mehrere bevorzugte
Ausfuhrungen der vom Konkurrenten vertriebenen Produkte entwickelt und durch
Patente geschitzt werden, sodass Weiterentwicklungen des Gegners nur durch
Umgehungslésungen méglich sind.**® Da dies auch fiir den Konkurrenten mit einem
erheblichen Aufwand an Ressourcen und Zeit verbunden ist, kann dies zur Kapitulation

des Gegners flhren.

Beim Vorbeiangriff werden die am starksten befestigten Gebiete gemieden und
Offensivtruppen an diesen vorbei zu leichter einnehmbarem Territorium gefihrt. Auf
eine 6konomische Dimension kann dies Ubertragen werden, indem Markte angegriffen
werden, die leicht zu erobern sind, beispielsweise durch Differenzierung in nicht

verwandte Produktfelder oder in neue geografische Markte.**°

Als Guerillaangriff wird in der Kriegsfuhrung der Angriff auf kleine, raumlich begrenzte
Bereiche bezeichnet, der wiederkehrend ist und zur Demoralisierung des Gegners
fuhrt. KOTLER sieht Ubertragen auf den Wettbewerb den Einsatz von rechtlichen

Schritten als besonders geeignet an.*"’

Die Wirkungen der offensiven Patentstrategien kénnen daher zusammengefasst

werden als:

- Verbessern der eigenen Schutzrechtsposition, um Konkurrenten von einem
Markt zu vertreiben oder fernzuhalten bzw. Kreuzlizensierungen zu ermdglichen
und

- Verbessern der Reputation des Unternehmens durch aggressives und

offentlichkeitswirksames Vorgehen mit eigenen Patenten gegen Konkurrenten.

449 Derartige Strategien sind teilweise auch unter ,Invent around” bekannt. Vgl.Scheuer/Schafer

52008) S. 46, Cohen/Merrill/Economy, et al. (2003) S. 314
%0 v/gl. Berndt (2006) S. 204
*Tvgl. Kotler/Singh (1981) S. 38 ff, Tiefel/Schuster (2006) S. 108
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4.1.2 Defensive Strategien

Wahrend offensive Strategien eigene Starken nutzen, um eine (Wettbewerbs-)Situation
zu verbessern, steht bei den defensiven Strategien ein Minimieren von Risiken im
Vordergrund, um beispielsweise Auswirkungen von Patentstrategien Dritter auf das
eigene Unternehmen zu reduzieren. Weiter steht auch das Verteidigen der eigenen
Schutzrechtsposition im  Mittelpunkt, die beispielsweise im Rahmen von
Einspruchsverfahren angegriffen oder durch Nachahmer verletzt werden.*? Dies ist fiir
eine Aufrechterhaltung des Wertes des Schutzrechtsportfolios zwingend erforderlich,
da die Schutzrechte an Abschreckung verlieren, wenn bekannt ist, dass Verletzungen
nicht verfolgt werden. Daruber hinaus kann eine defensive Strategie zu einem
verstarkten Einlegen von Einspriichen fihren, um Patente des Wettbewerbs zu Fall zu

bringen.**

Nach KOTLER kénnen auch die defensiven Strategien in Kategorien eingeteilt werden,

die aus der Kriegsfihrung bekannt sind. Diese sind:

- Stellungssicherung;
- mobile Verteidigung;
- Praventivschlag;

- Flankensicherung;

- Gegenoffensive und

- strategischer Riickzug.***

Bei der Strategie der Stellungssicherung der strategischen Kriegsfihrung werden
Schutzwalle errichtet, um vor Angriffen geschitzt zu sein. Dies ist eine statische
Strategie, wobei Ubertragen auf den Produkt- oder Patentbereich keine neuen
Produkte entwickelt werden, sondern lediglich bestehende Produkte durch bestehende
oder neue Schutzrechte mdglichst gut verteidigt werden. Es kann jedoch zweckmalig
sein, eine solche Strategie fur einen Teilbereich des Produktportfolios zu verfolgen,
wenn in diesem Teilbereich hohe Gewinne mit Produkten erwirtschaftet werden, die

leicht zu imitieren sind.

Bei der Strategie der mobilen Verteidigung reagiert die Defensivpartei flexibel auf

Angriffe. Dabei wird auch versucht, den Einflussbereich auf neue Gebiete

52 y/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 97
93 vgl. Gassmann/Bader (2011) S. 41
5% vgl. Kotler/Singh (1981) S. 38
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auszudehnen, die dann Ausgangspunkt fir neue Verteidigungs- oder
AngriffsmalRnahmen werden kénnen.**® Ubertragen auf den
Produktmanagementbereich kann dies nach KOTLER eine der Strategien

Marktdiversifizierung und Marktverbreiterung bedeuten.**®

Ein Praventivschlag wird eingesetzt, um einem vermutlich bevorstehenden Angriff
zuvorzukommen und insbesondere den Uberraschungseffekt zu niitzen. Dazu kann

jede der bekannten Angriffsstrategien eingesetzt werden.

Bei der Flankensicherung wird nicht das gesamte Kerngebiet geschutzt, sondern es
werden Vorposten errichtet, um Flanken zu schiitzen. Ubertragen auf den
Patentbereich kénnte dies ein Schitzen von einigen Produkten durch Patente
bedeuten, bei welchen eine Nachahmung als besonders wahrscheinlich angesehen

wird.

Die Gegenoffensive zielt darauf ab, dem Gegner die Initiative aus der Hand zu
nehmen, wenn trotz Flankensicherung und Praventivschlag ein Angriff erfolgt. Die
moglichen Angriffe ergeben sich dabei wieder aus den im Rahmen der offensiven

Strategien beschriebenen.

Die letzte Verteidigungsstrategie nach KOTLER stellt der strategische Rickzug dar.
Dabei werden Ressourcen von einem grofden Verteidigungsgebiet abgezogen und neu
gebundelt. Auf die Produktebene bzw. den Patentbereich Ubertragen kann dies ein
Reduzieren von (geschutzten) Produkten bei gleichzeitiger Konzentration auf dieselben

bedeuten.

Die Relevanz der vorgestellten offensiven und defensiven Strategien fur die
vorliegende Arbeit liegt insbesondere darin, dass mit entsprechenden Strategien auch
Handlungsempfehlungen fur Entscheidungen abgeleitet werden kénnen, welche tber
die betriebswirtschaftliche Dimension hinausgehend im Bereich des Patentrechts,

insbesondere im Bereich von Rechtsstreitigkeiten, liegen.

%5 vgl. Tiefel (2006) S. 109
% vgl. Kotler/Singh (1981) S. 38 sowie Tiefel (2006) S. 109
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4.2 Instrumente zur Analyse und Strategiebestimmung

In diesem Kapitel werden bekannte Verfahren bzw. Instrumente zur
Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte vorgestellt, sowie deren
Anwendbarkeit auf den Strategieauswahlprozess im Bereich gewerblicher
Schutzrechte untersucht. Diesen Instrumenten ist gemein, dass sie einen
Analyseschritt beinhalten sowie einen auf die Analyse folgenden Schritt, in welchem
mit  verschiedenen  Methoden und unterschiedlicher = Genauigkeit eine

Handlungsempfehlung abgeleitet wird.

4.2.1 Strategiebestimmung und Strategieauswahl mittels SWOT Analyse

Die von der Harvard Business School entwickelte SWOT Analyse wird in der
strategischen Planung von Unternehmen zur Strategiebestimmung eingesetzt.**” Dabei
ergeben sich aus einer internen Analyse Starken und Schwachen und aus einer
externen Analyse Chancen und Risiken.*® Aus den vier méglichen Kombinationen
werden anschlieRend Strategien abgeleitet. Nach BURR et al. kann dieses Werkzeug
auch zur Bestimmung von Patentstrategien eingesetzt werden, wobei durch die
Patentpolitik des Unternehmens Starken gemehrt und Schwachen kompensiert werden

sollen.**®

Da das Patentmanagement eng verzahnt mit dem Innovationsprozess bzw. sogar Teil
desselben ist,**® kann zur Analyse der internen Stirken bzw. Schwichen in Bezug auf
technische gewerbliche Schutzrechte insbesondere eine technologieorientierte
Unternehmensanalyse  durchgefiihrt werden, um die der SWOT-Analyse

zugrundeliegende Datenbasis zu verbessern.*®"

57 vgl. Hill/Westbrook (1997) S. 47

%8 \/gl. Homburg (2000) S. 134, Porter (2008) S. 149 ff.

59 vgl. Burr/Musli/Stephan/Werkmeister (2005) S. 76 sowie Burr/Stephan/Soppe/Weisheit
(2007) 8. 92

% vgl. Tiefel/Dirschka (2007) S. 1

5! Eine umfassende Checkliste fiir eine technologieorientierte Unternehmensbewertung findet
sich bei Gelbmann/Vorbach (2003) S. 145
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interne Analyse
Starken Schwachen
© § Starken/Chancen Schwachen/Chancen
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§ Strategien Strategien

Abbildung 26: Klassifikation nach der SWOT Analyse*®?

4.2.1.1 Starken/Chancen Strategien

Die als ,Matching-Strategien“ bezeichneten Strategien dieses Quadranten betreffend
das Verfolgen von neuen Chancen, die gut zu den Starken des Unternehmens passen.
Dabei wird die Frage gestellt, wie Starken genutzt werden kdnnen, um eine
Realisierung der Chancen zu erhdhen. Bei Anwendung des Werkzeuges auf das
Patentmanagement betrifft dieser Quadrant das Verfolgen von vorhandenen Patenten,
die aussichtsreiche Produkte betreffen, um damit Einnahmen durch Produktion oder
Lizenzeinnahmen zu generieren.*®® Dabei treffen die patentbasierten Stirken des
Unternehmens zusammen mit einer fur das Unternehmen glnstigen

Umweltkonstellation bzw. —entwicklung.

4.2.1.2 Starken/Risiken Strategien

Unter den auch als Neutralisierungsstrategien bekannten Strategien werden Strategien
verstanden, bei welchen im Unternehmen vorhandene Starken genutzt werden, um ein

Eintreten von bestehenden Risiken zu verhindern.*®* Im Patentmanagement kann dies

%2 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kotler/Berger/Bickhoff (2010) S. 32
%53 v/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 93
4 vgl. Kerth/Asum (2008) S. 226
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ein Nutzen vorhandener Patente zur Verhinderung des Markteintritts eines potenziellen
Konkurrenten bedeuten.*®® Dariiber hinaus kann ein vorhandener Konkurrent durch
eine breite Abdeckung eines Bereiches, auf dem kunftige Innovationen erwartet

werden, blockiert werden.

4.2.1.3 Schwachen/Chancen Strategien

Ziel dieser Strategien ist es, durch Chancen der Umwelt Schwachen des
Unternehmens zu kompensieren. Dabei sollen Schwachen eliminiert werden, um
Risiken in Chancen zu wandeln, weswegen diese Strategien auch
Umwandlungsstrategien genannt werden. Eine Schwache im Patentbereich kann
beispielsweise ein zu schwach ausgepragtes Patentportfolio sein, das durch ein
Verstarken der Innovationstatigkeit oder Zukaufe gestarkt und damit in eine Chance

gewandelt wird.

4.2.1.4 Schwachen/Risiken Strategien

Fir Schwachen/Risiken Strategien wird analysiert, wo die Schwachen eines
Unternehmens liegen und wie Verteidigungsstrategien entwickelt werden kénnen, um
ein Eintreten der Risiken zu verhindern.*®® Dies ist die fir ein Unternehmen
ungunstigste Konstellation aus Unternehmens- und Umweltfaktoren. Im Patentbereich
kann dies der Fall sein, wenn ein Unternehmen wegen einer falschen Ausrichtung des
Forschungsbereichs in den kommenden Jahren keine neuen Erfindungen erwartet und

durch Konkurrenten Substitutionstechnologien verfolgt und patentiert werden.*®”

4.2.1.5 Klassifikation der ermittelten Strategie

Die mit der SWOT Analyse ableitbaren Strategien sind eher als StoRrichtungen zu

verstehen, denn als konkrete Handlungsempfehlungen oder Strategieanweisungen.*®®

Nach BURR et al. sind die im Rahmen einer SWOT Analyse ermittelten Strategien

tendenziell offensiv, wenn die Strategie auf Starken des Unternehmens basiert und

5 vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 93
“%6 v/gl. Kotler/Berger/Bickhoff (2010) S. 32

57 vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94
%8 vgl. Kerth/Asum (2008) S. 225
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tendenziell defensiv, wenn die Strategie auf Schwachen des Unternehmens basiert.*®

Da vom offensiven bzw. defensiven Charakter einer Patentstrategie mehrere der im

Rahmen des Erteilungsverfahrens zu treffenden Entscheidungen abhangen, wird im

Folgenden auf diese Klassifikation ndher eingegangen.

4.2.2 Strategieauswahl durch den ,,Marketing Warfare“ Ansatz von Duré6

und Sanstrom

Die Autoren DURO/SANSTROM knipfen an die Uberlegungen KOTLERS an und

differenzieren die elf vorstehend beschriebenen Strategien in direkte und indirekte

sowie dominierende und unterlegene Strategien, um diese in einem modifizierten BCG-

Portfolio einzuordnen.*”® Die folgenden Darstellungen zeigen eine Strategieableitung

mittels BCG-Portfolio und ein davon abgeleitetes modifiziertes BCG-Portfolio.*"

=
2 Angriff Angriff
g (direkte Strategie) (indirekte Strategie)
()
£
=
n
L
[3)
g g Angriff/Verteidi /
x e Verteidigung ngr! Rijikzetljglgung
= g (indirekte/direkte Strategie) (indirekte/direkte Strategie)
(7]
©
@
£ Verteidigung/Rickzug .
5 (indirekte/direkte Strategie) Ruckzug
5
@®
Starken Schwéachen
relativer Marktanteil

Abbildung 27: Strategieeinordnung in das modifizierte BCG Portfolio

%9 vgl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 94
70 vgl. Durd/Sanstrom (1986) S.186 ff

472

" Unter diversen Portfolio-Ansatzen, die zur Unternehmensanalyse entwickelt wurden, zahit
das Marktanteils-Marktwachstums-Portfolio der Boston Consulting Group zu den bekanntesten.

Dazu ausfiihrliche Welge/Al-Laham (2003) S. 344
2 Quelle: Duré/Sanstrom (1986) S. 190
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Das davon abgeleitete 9-Felder BCG-Portfolio ergibt sich gemafly Abbildung 28 wie
folgt:

Angriff Angriff Angriff
S
2 (direkt) (indirekt/ Direkt) (indirekt)
s Angriff Angriff Verteidigun Angriff/
E | Verteidigung 9 gung Verteidigung/Rickzug
2 (direkt/ - -
% indirekt) (indirekt) (indirekt)
=
o Verteidigung | Verteidigung/Riickzug
2 (indirekt/ Ruckzug
cC . . .
direkt) (indirekt/ direkt)
hoch mittel niedrig

Konkurrenzposition

Abbildung 28: Einordnung in das 9-Felder BCG Portfolio*’>

Dariiber hinaus haben DURO/SANSTROM auch eine Einordnung der Kampfstrategien

in den Produktlebenszyklus vorgenommen, die in Abbildung 29 dargestellt ist.

A

Umsatz

Vorriicken Verfolgen Zeit
Angriff Verteidigen Rickzug

Abbildung 29: Einordnung der Kampfstrategien474

3 Quelle: Duré/Sanstrom (1986) S. 197
™ Quelle: Duré/Sanstrom (1986) S. 198
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Mit der Einordnung in eine BCG Matrix ist fir einen Anmelder eine Mdoglichkeit
gegeben, aus Daten, die im Unternehmen beispielsweise Uber den Wettbewerb und
die eigene Marktposition vorhanden sind, auf eine potenziell erfolgreiche Strategie zu

schlief3en.

Grundsatzlich ist zur Strategieauswahl im Bereich gewerblicher Schutzrechte mit Hilfe
der Kriegstheorie festzustellen, dass kein stringentes Konzept vorliegt, um eine prazise
Handlungsempfehlung abzuleiten. TIEFEL beurteilt den Nutzen der vorhandenen
Ansatze aufgrund fehlender Bedingungen und Grenzen fur einen Transfer von
Aussagen aus dem militarischen Bereich auf den 6konomischen Wettbewerb als
begrenzt.*’”® Damit ist eine klare Handlungsempfehlung zwischen den als offensiv und
defensiv klassifizierten Handlungsalternativen*’® mit vorhandenen Instrumenten,
insbesondere aufgrund der zusatzlichen Dimensionen in juristischer und technischer
Hinsicht, nur bedingt moglich. Jedoch kann der in diesem Kapitel vorgestellte
Marketing-Warfare Ansatz zumindest teilweise fiir eine Entscheidung zwischen einer

offensiven und einer defensiven Strategie eingesetzt werden.

75 vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 129
7 vgl. Kapitel 3.4
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4.2.3 Ableiten von Handlungsempfehlungen mittels Portfolio-Analyse

Abgeleitet von Markowitz, der in den 1950er Jahren ein Konzept vorstellte, um durch
Bewertung von Rentabilitat und Risiko auf die Attraktivitat von Kapitaleinlagen zu

7

schlieRen,*”” wurden in der Folge auf diesen Dimensionen basierende Modelle

weiterentwickelt und neben der Finanzwirtschaft auch in der Strategieentwicklung
sowie vermehrt auch im Bereich des Innovationsmanagements eingesetzt.*’®
Besonders bekannt sind dabei die von Unternehmensberatern gepragten Portfolios zur
Bewertung von Projekten bzw. Produkten im Rahmen der strategischen

Unternehmensplanung, die unter anderem als 9-Felder-Portfolio bezeichnet werden.*”®

Von PFEIFFER et al. wurden spater die Portfolio-Analyse zu einem Instrument zur

Strategieauswahl im Patentbereich weiterentwickelt.*®

In  weiterer Folge wurden mehrere Portfolio-Analysen zur Ableitung von
Handlungsempfehlungen fiir Patente entwickelt, die in den nachfolgenden
Unterkapiteln vorgestellt werden. Dartber hinaus wird die Eignung der entsprechenden
Portfolios flr das Ziel der vorliegenden Arbeit, umfassende Handlungsempfehlungen

im Umgang mit Schutzrechten zu geben, diskutiert.

7 \vgl. Markowitz (1952) S. 77-91

8 vgl. Ernst (1999) S. 109

479 Vgl. Bea/Haas (2001) S. 133 ff, Macharzina/Wolf (2005) S. 346ff, Tiefel/Schuster (2006)
S. 25 Ensthaler/Striibbe (2006) S. 31 ff. Zu Technologieportfolios sowie deren Anwendung
siehe auch Pfeiffer/Dogl (1997) sowie Hahn/Taylor (2006) S. 115 ff.

80 vgl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 26
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4.2.3.1 Patentportfolio Analyse nach Pfeiffer

Erganzend zu dem 1982 publizierten Technologieportfolio®®' entwickelten PFEIFFER et
al. ein Patentportfolio, um das Patentmanagement besser in die strategische
Unternehmensfiihrung einzubinden.*® Dabei wurden die Achsdimensionen relative
Schutzrechtsposition und Patentattraktivitat gewanhlt, die wie in der folgenden Tabelle 6

dargestellt durch Indikatoren bewertet werden:

Achsdimension | Sortierkriterium Indikator
Quantitat Relativer Patentanteil
Relati Qualitative Patentstarke
elave Qualitat | F&E Affinitat
Schutzrechtsposition _
Zugang zu Erganzungs-Know-how
Zeitbezug Verwertungsrestlaufzeit
. Anteil neuer Patente
Quantitat Anteil erloschener Patente
Geschaftsfeldaffinitat
Funktionaler Wert
Patentattraktivitat alitat
v Quali Geografischer Wert
Zitierungswert
, Anmeldungslaufzeit
Zeitb
eftbezlg Anmeldungsbeschleunigung

Tabelle 6: Achsdimensionen und Indikatoren nach PFEIFFER*®

Zur Auswertung und Ableitung von Handlungsempfehlungen wird das Patentportfolio
mit einem Technologieportfolio zusammengeflhrt, das die Achsdimensionen
Technologieattraktivitat und Ressourcenstarke aufweist. Begrindet ist dies nach
PFEIFFER durch die Verknlipfung der Patentpolitik mit der Technologiepolitik eines

Unternehmens.*3

Im Ergebnis fuhrt dies zu einer in Abbildung 30 dargestellten Matrix mit 16 Feldern,
wobei je nach Lage des Patentes in einem der Felder eine Handlungsempfehlung

abgeleitet werde kann.

81 vgl. Pfeiffer/Metze/Schneider, et al. (1982) zitiert nach Tiefel/Schuster (2006) S. 26 ff.
82 vgl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 77

83 vgl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 87

84 pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 79 ff
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Technologieattraktivitét
hoch niedrig
Ressourcenstarke Ressourcenstarke
hoch niedrig hoch niedrig
é 5 | Investieren und Spin-Off Zgjfr;il?
2|2 absichern Potenziale paten g
=3 absichern
< |5 Weitere F&E
e
o= Alljfwen.dungen Lizenznahme und .
b " | @ | bei Absicherung . Ausstieg
= = | .2 Ausstieg
S g | vorhandenen
% Know-hows
=
s
[=
(2]
E _§ S | Investieren und GemaRigte F&E Lizenz-Vergabe
2|2 absichern Aktivitaten g
73
2| =
5|8
Z | 8 .
2 F&E drosseln bei
& g Ausstie Schutz fur Ausstie
° |2 g bestehendes g
= Wissen

Abbildung 30: Matrix fir integrierte F&E- und Patentstrategien nach PFEIFFER"®

Von PFEIFFER wurde auch die Eignung und Leistungsfahigkeit dieser Methode

untersucht, wobei die grundsatzliche Praktikabilitat

und Anwendungseffizienz

festgestellt wurde. Verbesserungspotenziale wurden hinsichtlich Indikatoren-,

Branchen und Strategiesicherheit festgestellt.*®

85 pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 125

% Tiefel/Schuster (2006) S. 29, Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 129
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4.2.3.2 Patentportfolio-Analyse nach Brockhoff

Im Jahr 1992 wurde von BROCKHOFF ein Patentportfolio Ansatz veroffentlicht, der die
Technologiefelder aus der Perspektive eines Unternehmens in den Mittelpunkt stellt.
Dabei erfolgt die technologische Abgrenzung entweder anhand der IPC oder Uber die
bearbeiteten Geschaftsfelder.**” Wie auch bei PFEIFFER et al. werden die Patente von
BROCKHOFF in einem zweidimensionalen Portfolio dargestellt. Dabei hat dieses die
Achsdimensionen relative Patentposition innerhalb eines Technologiefelder und

Wachstum des Technologiefeldes.

Die Achsdimensionen werden dabei wieder mittels Indikatoren bewertet, wie anhand

folgender Tabelle 7 ersichtlich ist

Achsdimension Indikator

_ N Anzahl der angemeldeten/erteilten Patente eines
Relative Patentposition
Unternehmens im  Verhaltnis zur  Anzahl  der
innerhalb eines _ _
_ angemeldeten/erteilten Patente des aktivsten
Technologiefeldes o i
Wettbewerbers in einem Technologiefeld

Das Verhaltnis der durchschnittichen Wachstumsrate der
Wachstum des Patentanmeldungen der letzten vier Jahre zur
Technologiefeldes durchschnittlichen Wachstumsrate der Patentanmeldungen

der vorigen 16 Jahre eines Technologiefeldes

Tabelle 7: Achsdimensionen und Indikatorstruktur nach BROCKHOFF*®

Im Unterschied zu PFEIFFER setzt BROCKHOFF nur objektiv bestimmbare
Indikatoren ein, sodass keine Schatzungen oder Bewertungen erforderlich sind.*®
Aufgrund der Uber Patentdatenbanken frei zuganglichen Indikatoren kann ein
entsprechendes Portfolio neben dem eigenen Unternehmen auch einfach fir
Wettbewerber erstellt werden. Damit kann das Patentportfolio nach BROCKHOFF
sowohl in der strategischen Unternehmens- als auch Umweltanalyse eingesetzt

werden.

Zur Auswertung der Analyse werden die Technologiefelder wieder in Form von Kreisen
in eine Matrix eingetragen, wobei der Durchmesser die Bedeutung des

Technologiefeldes flr das Unternehmen widerspiegelt. Diese wird bestimmt durch den

87 v/gl. Brockhoff (1992) S. 45 f.
“88 \/gl. Brockhoff (1992) S. 48
89 vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 30
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Anteil der Patentanmeldungen an der Gesamtanzahl der Patentanmeldungen bzw.

Patente des Unternehmens.*® Abbildung 31 zeigt ein entsprechendes Patentportfolio.

a‘,‘

Wachstum des Technologiefeldes

Relative Patentposition innerhalb eines Technologiefeldes

Abbildung 31: Patentportfolio nach BROCKHOFF*’

BROCKHOFF versteht sein Portfolio eher als Teil der Bewertung und Beurteilung der
unternehmenseigenen Technologie- bzw. Patentposition und verzichtet daher darauf,

aus dem Patentportfolio Handlungsempfehlungen abzuleiten.*

90 vgl. Brockhoff (1992) S. 47
1 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tiefel/Schuster (2006) S. 31
92 vgl. Brockhoff (1992) S. 47 f.
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4.2.3.3 Die Patentportfolio-Analysen nach Ernst

Das Patentportfolio von BROCKHOFF wurde 1996 von ERNST weiterentwickelt, wobei
ebenfalls objektive ermittelbare Indikatoren eingesetzt werden.*®® Dabei wurden zwei

Patentportfolio-Ansatze erarbeitet, auf die im Folgenden eingegangen wird.

4.2.3.3.1 Die Patentportfolio-Analyse | nach Ernst

ERNST setzt zur Beurteilung die Achsdimensionen Patentaktivitat und Patentqualitat
ein. Zur Bewertung der Patente eines Unternehmens in diesen Dimensionen wird jede

Dimension mit Indikatoren gemaf der folgenden Tabelle 8 bewertet:

Achsdimension Indikator

Patentanmeldungen des Unternehmens relativ zur
Patentaktivitat durchschnittlichen Anzahl der Patentanmeldungen aller
betrachteten Unternehmen

Erteilungsquote
Gultigkeitsquote
Patentqualitat Relative Patentaktivitat
US-Quote
Zitierungsquote

Tabelle 8: Achsdimensionen des Patentportfolios | nach ERNST***

Insbesondere weil die EDV bei der Bereitstellung und Verwaltung von Patentdaten
zwischen den Veréffentlichungen von BROCKHOFF und ERNST grof3e Fortschritte
gemacht hat, finden sich zur Bewertung der Patentqualitdt auch Daten wie die
Zitierhaufigkeit, die 1992 noch nicht in dem MaR zugénglich waren.**® TIEFEL
bezeichnet als Hauptvorteil des Patentportfolios | nach ERNST die Tatsache, dass es
objektiv ist, da subjektive Schatzungen bzw. Beurteilungen entbehrlich sind. Wie bei
dem Patentportfolio nach BROCKHOFF kénnen auch mit dem Patentportfolio | nach
ERNST neben eigenen Patenten fremde Technologiebereiche analysiert werden, da

die relevanten Daten frei zugénglich sind.*®

93 vgl. Ernst (1996) S. 344

9 vgl. Ernst (1996) S. 344. Eine Unterteilung in Qualitats- und Aktivitatskennzahlen wird
bereits von Narin/Olivastro (1988) vorgeschlagen.

9 vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 32

% vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 32
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Eine Analyse von Konkurrenten mit dem Patentportfolio | kann somit Aufschluss Uber
Starken und Schwéchen eines Unternehmens und dessen Patentstrategie geben.*®” Im
Mittelpunkt dieser Analyse steht das Patentmanagement von Unternehmen in
definierten Technologiefeldern. Zur vergleichenden Bewertung werden die
Unternehmen entsprechend den ermittelten Werten in den einzelnen Achsdimensionen
in ein Portfolio eingetragen, wie in Abbildung 32 dargestellt. Ein im Quadranten links
unten eingestuftes Unternehmen ist beispielsweise als passiver Wettbewerber
einzustufen, wahrend sich Unternehmen im rechten oberen Quadranten durch eine

aktive Patentpolitik und qualitativ hochwertige Patente auszeichnen.**®

hoch

Patentqualitit

niedrig

niedrig hoch
Patentaktivitat

Abbildung 32: Patentportfolio | nach ERNST**°

Auch die Patentportfolio-Analyse | nach ERNST erlaubt eine Einordnung von
Unternehmen hinsichtlich ihrer Patentstrategien. Damit ist ein Vergleich einzelner
Unternehmen nach der Patentstrategie moglich, wobei jedoch nur eine Unterteilung
nach den vorstehenden Kriterien erfolgt, sodass eine Unterteilung nach den in
Kapitel 2.2 skizzierten mdglichen Strategien nicht mdglich ist. Nach Ansicht des Autors
ist es jedoch auch mit diesem Portfolio nicht mdglich, der Komplexitat des
Erteilungsverfahrens entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten.

7 vgl. Ernst (1996) S. 344
% vgl. Ernst (1996) S. 341 ff
9 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Tiefel/Schuster (2006) S. 34
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4.2.3.3.2 Das Patentportfolio Il nach Ernst

Um Uber die globale Patentposition des Unternehmens hinaus auch Aufschluss Uber
die jeweilige technologische Position des Unternehmens in fir die Branche typischen
Technologiefeldern zu erhalten, wurde das vorstehend beschriebene Patentportfolio
von ERNST weiterentwickelt.’® Diese Patentportfolio-Analyse weist @hnlich dem von
BROCKHOFF entwickelten die Achsdimensionen Relative Patentposition und
Technologieattraktivitdt auf. Dies werden anhand der in der folgenden Tabelle 9

dargestellten Indikatoren bewertet:

Achsdimension Indikator

Verhaltnis der Patente des zu analysierenden Unternehmens
Relative Patentposition | im jeweiligen Technologiefeld zur Anzahl der Patente des

Unternehmens mit den meisten Patenten im Technologiefeld

Relative mittlere Patentwachstumsrate (RWA): Verhaltnis
des durchschnittliches Wachstum der Anzahl der
Technologieattraktivitdt | Patentanmeldungen eines Technologiefeldes relativ zum
durchschnittlichen Wachstum aller betrachteten

Technologiefelder in einem bestimmten Zeitraum

Tabelle 9: Achsdimensionen des Patentportfolios Il nach ERNST>!

Im Unterschied zum Patentportfolio | steht damit die technologische Position von
Unternehmen einer Branche in zuvor definierten Technologiefeldern im Mittelpunkt.®%?
Diese Analyse ist geeignet, um technologiespezifische Charakteristika wie
Kernkompetenzen verschiedener Unternehmen zu ermitteln, die mit einer globalen
Patentanalyse Uber den gesamten Bestand der Patente eines Unternehmens nicht
zuganglich ware. Darlber hinaus kann diese Analyse auch zur Ermittlung einer F&E-
Strategie eines Unternehmens eingesetzt werden.’®® Dabei deutet ERNST an, dass
das Portfolio auch zur Ableitung von Normstrategien wie ,Investieren®, ,Desinvestieren®

und ,Selektieren“ einsetzbar ist.>**

500 Vgl. Ernst
T vgl. Ernst
92 \/g1. Ernst (1996) S. 352

%93 \/gl. Ernst (1996) S. 397 sowie Ernst (1998) S. 307

%4 vgl. Ernst (1996) S. 117. Die Normstrategien werden dabei nach Pfeiffer/Schneider/Dégl
(1986) oder Brockhoff (1992) aus einem Neun-Felder-Portfolio abgeleitet. Dabei weist ERNST
jedoch darauf hin, dass eine Portfolio Darstellung meist mit einem erheblichen und damit
problematischen Informationsverlust verbunden ist.

1996) S. 346. Ausfihrlich zu diesem Portfolio auch Tiefel/Schuster (2006) S. 35 f.
1996) S. 351 f.

~ o~~~
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4.2.3.4 Die Patentportfolio-Analyse nach Hofinger

Nach HOFINGER haben bei der Beurteilung eines Patentes produktspezifische
Kennzahlen eine hohere Relevanz als solche, die sich nur auf das Unternehmen als
ganzes beziehen. HOFINGER ordnet daher bei seinem Portfolio-Ansatz die

Schutzrechte den einzelnen Produkten als patentpolitisch relevante Einheiten zu.*®

Zur Portfoliodarstellung bewertet HOFINGER die Patente nach den Achsdimensionen
unternehmens- und  innovationsdefinierter ~ Patentwert und  markt- und

technologiedefinierter Patentwert.

In diese Bewertung flieRen Uberwiegend subjektive Schatzungen aus dem Patent-,

Technologie- sowie dem Marketingbereich ein.

Die Achsdimensionen werden dabei mit Indikatoren gemaR der folgenden Tabelle 10

bewertet:
Achsdimension Indikator
- Qualitat der Erfindungen (Kunden- oder
Unternehmens- und Herstellernutzen)
innovationsdefinierter - Distanz zu nichtschutzfahigen/fremdgeschiitzten
Patentwert Losungen
- Stellung des Produktes im Gesamtumsatz des
Unternehmens
Markt- und - Marktsituation
technologiedefinierter - Wettbewerbsinstrumente
Patentwert - Patentaktivitat der Konkurrenz
- Alternative Schutzmechanismen

Tabelle 10: Achsdimensionen nach HOFINGER®®®

Nachdem die Indikatoren gewichtet wurden und deren Auspragung fir jedes Produkt
ermittelt ist, werden die entsprechenden Werte in ein Portfolio eingetragen, wobei ein
Kreisdurchmesser einer Anzahl von Schutzrechten entspricht, die mit dem jeweiligen
Produkt in Verbindung stehen. Abbildung 33 zeigt ein beispielhaftes Portfolio nach
HOFINGER.

%95 v/gl. Hofinger (1997) S. 102, Pfeiffer/Schneider/Dégl (1986), Hofinger (1996), Hofinger (1999)
S. 104,
%% v/gl. Hofinger (1996), Hofinger (1999) S. 104f.
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Investition

hoch

mittel
o

Desinvestition

niedrig

Markt- und technologiedefinierter Patentwert

niedrig mittel hoch

Unternehmens- und innovationsdefinierter Patentwert

Abbildung 33: Patentportfolio nach HOFINGER®”’

Handlungsempfehlungen werden nach HOFINGER nach Einziehen einer
Trenndiagonalen ermittelt, indem fir Produkte oberhalb der Trenndiagonalen, die eine
gute Patentposition und ein hohes Technologiefeldwachstum aufweisen, eine
Investitionsstrategie und fir darunterliegende eine Desinvestitionsstrategie empfohlen

wird %8

Dabei ist eine Investitionsstrategie gekennzeichnet durch hohe Ausgaben fur Patente
sowie das Anmelden zahlreicher Schutzrechte bzw. Aufrechterhalten bestehender
Schutzrechte durch Entrichtung der Jahresgebuhren. Dagegen werden bei einer
Desinvestitionsstrategie keine weiteren Schutzrechte angestrebt und bestehende
fallengelassen.

Liegt eine Produktgruppe an der Trenndiagonalen, muss diese detailliert analysiert
werden, da es sich dabei sowohl um ein Auslaufmodell als auch um einen kunftigen
Hoffnungstrager handeln kann.** Damit sind mit dem Patentportfolio nach HOFINGER
konkrete Handlungsempfehlungen zumindest in Bezug auf einige Entscheidungen im
Erteilungsverfahren ableitbar. Beispielsweise kann damit eine Handlungsempfehlung

%97 Quelle: Hofinger (1999) S. 104
%98 \/g1. Hofinger (1999) S. 104
%% vgl. Hofinger (1999) S. 104
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fur oder gegen eine Aufrechterhaltung eines Schutzrechtes bzw. flr oder gegen ein

Einreichen einer Anmeldung gegeben werden.

4.2.3.5 Die Patentportfolio-Analyse nach Faix

Eine weitere Moglichkeit, um Handlungsempfehlungen zu ermitteln, wird von FAIX mit
der Patentportfolio-Analyse vorgeschlagen.’'® Dabei werden Handlungsempfehlungen
nach den Achsdimensionen Starke der Patente und Attraktivitdt der Patente

abgeleitet.®"

Hierbei wird die Starke der Patente einerseits nach der Rechtssituation und
andererseits nach der Starke des Patentinhabers bewertet. Die Rechtssituation wird

durch die Indikatoren:

- Phase des Patentes im Patentlebenszyklus;
- Qualitat der Anspriiche und

- Qualitat des Patentsystems.

ermittelt.%'?

Die Starke des Patentinhabers wird bestimmt durch die Indikatoren:

- Finanzielle Ressourcen und
- Qualitdt und Quantitdt der Patentabteilung des Unternehmens bzw. der

patentanwaltlichen Unterstitzung.

Weiter wird die Attraktivitat der Patente bewertet durch die Teilaspekte Attraktivitat der
Erfindung und Attraktivitdt des Schutzrechtes. Diese Teilaspekte werden wieder durch
einzelne Indikatoren bewertet. Dabei wird die Attraktivitat der Erfindung bewertet durch

die technische Bedeutung der Erfindung und die ékonomische Bedeutung.’"®

>0 v/gl. Faix (2000) S. 47

1 vgl. Tiefel/Schuster (2006) S. 41
12 \/gl. Faix (2001) S. 146

18 vgl. Faix (2001) S. 146 ff
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Zusammengefasst ergibt sich die Struktur der zur Bewertung herangezogenen

Indikatoren wie folgt:

Achsdimension

Sortierkriterium

Indikator

Starke der Patente

Starke der
Rechtssituation

Phase des Patentes im Patentlebenszyklus

Qualitat der Anspriiche

Qualitat des Patentsystems

Starke des
Patentinhabers

Finanzielle Ressourcen

Qualitat und Quantitat der Patentabteilung
des Unternehmens bzw. der
patentanwaltschaftlichen Unterstitzung

Attraktivitat der
Patente

Attraktivitat der
Erfindung

Technische Bedeutung, wie z. B.:
- F&E-Aufwand
- F&E-Personaleinsatz
- Rechtsstand der Erfindung
- Zitierungsquote

Okonomische Bedeutung, wie z. B.:
- Schatzung des Ertragspotenzials
- Anzahl der Auslandsanmeldungen
bzw. -patente
- Breite der Patentklassifikation

Attraktivitat des
Schutzrechtes

Anzahl der Anspriche und Breite des
Schutzbereiches

Nutzbarkeit als Marketinginstrument

Grad der hemmenden Wirkung gegentber
Mitbewerbern bei weiteren Entwicklungen

Tabelle 11: Achsdimensionen nach FAIX?"™

Um Handlungsempfehlungen aus den Indikatoren abzuleiten, werden die Werte

Attraktivitat des Schutzrechtes und Starke des Patentes in ein Portfolio eingetragen,

das in vier Quadranten unterteilt wird. Die einzelnen Patente werden dabei als Kreise

dargestellt, deren Durchmesser der Anzahl der in der jeweiligen Patentfamilie

enthaltenen Schutzrechte entspricht.

1% Faix (2001) S. 146 ff
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Ob ein breiter Schutzbereich mdglich ist, ist haufig abhangig von einem Reifegrad des
entsprechenden Technologiebereiches. Um diesen abzuschatzen, kann eine Analyse
der in diesem Technologiebereich vorhandenen Patente durchgefuhrt werden (siehe
Abbildung 34).°"

11 I
25 ‘
§ <
&
3
:E
=
x
o
£ 2
< 5
2
c
I11 VI
niedrig hoch

Starke der Patente

Abbildung 34: Patentportfolio nach FAIX®"®

Die Handlungsempfehlungen ergeben sich dann aus dem Quadranten, in dem die
Patente eingetragen sind.’" Patente im Quadranten |l sind demnach auszubauen,
Patente im Quadranten | zu erhalten. Bei Patenten im Quadranten IV wird eine
Reduktion der Ausgaben empfohlen, wahrend bei Patenten im Quadranten Il ein

Desinvestitionsstrategie vorgeschlagen wird.

5 vgl. Deng (2007) S. 282
%16 Quelle: Tiefel/Schuster (2006) S. 43
1" vgl. Faix (2000) S. 47 ff.
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4.2.4 Patentbewertung und Strategieableitung nach Hsieh

HSIEH veroffentlichte 2012 einen Artikel, nach welchem Handlungsempfehlungen

anhand einer Bewertung einzelner Patente in einer Risiko/Nutzen Matrix ableitbar

sind.”"® Dabei wurden verschiedene Patente von Experten in einer Delphi Befragung

hinsichtlich Risiko und Chancen bewertet, wobei eine Fuzzy Methode eingesetzt

werden, um eine quantitative Bewertung zu erhalten, die auch fir geringe Unterschiede

zwischen einzelnen Patenten sensitiv ist. Zur Bewertung von Chancen und Risiken

wurden in einer Pilotstudie Experten zu einzelnen Teilaspekten befragt, die als

Indikatoren flr Chancen und Risiken gelten. HSIEH verwendet dabei insbesondere die

folgenden Indikatoren:

Achsdimensionen

Indikatoren

Kombinierte Chancen

Verbesserter Unternehmenswert

Verbesserter sozialer Wohlstand

Verbesserte Lizenzmdglichkeiten

Verbesserte Moglichkeiten, Cluster oder Netzwerke zu bilden

Méglichkeiten Spin-Offs auszugriinden

Diversifikationsmaoglichkeiten

Erhéhung des F&E Budgets und F&E Personals

Einnahmen aus Rechtsstreitigkeiten

Erhéhung des Marktanteils

Kombinierte Risiken

Erhéhung des Managementrisikos

Erhéhung des Technologischen Risikos

Erhéhung des Marktakzeptanzrisikos

Erhéhung des Risikos bei Entwicklung und Produktion

Erhdéhung des Marktrisikos

Erhéhung der Ausgaben fir Rechtsstreitigkeiten

Erhéhung der Kosten fir das Verfolgen von Patenten

Erhéhung des Aufwandes fur das Verfolgen von Patenten

Tabelle 12: Achsdimensionen nach HSIE

1
H59

*18 Hsieh (2012) S. 308
*% Hsieh (2012) S. 313

148




AnschlieRend werden die einzelnen Patente nach Bewertungen zu Gruppen nach

Abbildung 35 zusammengefasst und fir diese Gruppen Handlungsempfehlungen

abgeleitet.”®

= Strategische
2 Gruppe |
c
()
N _
(V)
2 £
= S
-
S
Q2
£
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£
o
¥ g
=
®]
Q0
[

niedrig

Strategische

Gruppe Il

Strategische Gruppe IV

¥

mittel

Kombiniertes Risiko

Strategische

Gruppe I

hoch

Abbildung 35: Portfolio nach HSIEH>*'

Fir die zu strategischen Gruppen zusammengefassten Felder werden nach HSIEH

folgende Handlungsempfehlungen abgeleitet, wobei es Ziel ist, die Patente der

einzelnen Gruppen in die strategische Gruppe | weiterzuentwickeln:

Strategische Gruppe II:

- Business Plan Contest;

- Geforderte Investitionen in Produktentwicklung;

- Staatlich geférderte Forschungsprojekte;

- Industriekooperationen und

- Lizenzieren.

%20 \/g1. Hsieh (2012) S. 308

*?" Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hsieh (2012) S. 316
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Strategische Gruppe I

- Risikoteilung;

- Kooperation mit internen Partnern;

- Kooperationen mit grof3en inlandischen Unternehmen,;
- Weiteres Durchflihren von Forschung und Entwicklung;
- Langfristiges Kommerzialisieren und

- Veroffentlichen, um neue Forschung anzutreiben.
Strategische Gruppe IV:

- Patent Status Review;

- RegelmaRige Patentreviews;
- Patent Auktion;

- Zuordnung des Patentes und

- Patent nur dann aufrechterhalten, wenn auch Erfinder an Kosten beteiligt.**

%22 \/gl. Hsieh (2012) S. 316
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4.2.5 Patentverwertung aus Sicht der Transaktionskostentheorie

Fur die Entscheidung, welche Form der Verwertung in Bezug auf einen Grad an
Involviertheit gewahlt werden soll,°”® kénnen nach der Transaktionskostentheorie
Handlungsempfehlungen gegeben werden. Dabei wird von einer gegebenen
Transaktionsatmosphére ausgegangen.®® Dass diese in der Praxis nicht immer
gegeben ist, da kein effizienter Markt fur die Ware ,Wissen® generell existiert, wurde

bereits mehrfach festgestellt.*®

Dennoch ist aus Sicht der Transaktionskostentheorie eine Eigenverwertung, also eine
Verwertung mit maximaler Involviertheit in die Leistungserbringung, dann

empfehlenswert, wenn

- eine hoch spezifische Investition erforderlich ist
- die Erfindung eine hohe strategische Bedeutung hat
- eine hohe Unsicherheit besteht

- eine hohe Haufigkeit vorliegt (Massenfertigung).>?

Ist eine hoch spezifische Investition flr eine Verwertung erforderlich, spricht dies
demnach fur eine Verwertung mit hoher Leistungstiefe, da damit Abhangigkeiten von
Zulieferern vermieden werden. Durch eine Eigenfertigung von Produkten mit hoher
strategischer Bedeutung wird ein Abfluss von Know-how verhindert. Um bei einer
hohen Unsicherheit Gber die Technologie sowie das Projekt vermehrte Verhandlungen
mit Lieferanten und dadurch induzierte erhdhte Transaktionskosten zu vermeiden, ist
bei hoher Unsicherheit nach PICOT eine Eigenfertigung vorzuziehen.**” Ebenfalls wird
eine Eigenfertigung dann vorgeschlagen, wenn eine hohe Haufigkeit der

Leistungserbringung, beispielsweise im Rahmen einer Massenfertigung, erwartet wird.

Dagegen sprechen geringe Auspragungen dieser Kriterien eher fir eine Verwertung
der Erfindung mit geringer Involviertheit bzw. geringer Leistungstiefe, wahrend mittlere
Auspragungen zu hybriden Strategien fuhren, wie beispielsweise Lizenzvergaben oder

Patentpools.®?®

%23 \/gl. Kapitel 3.4

%24 \/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 130

%25 \gl. Hentschel/Koller (2007) S. 50, Lichtenthaler (2004) S. 265. Dass die Hohe der
Transaktionskosten von der Transaktionsatmosphare bestimmt ist, geht bereits aus
Picot/Dietl/Franck (1997) S. 73 hervor.

%26 \/g1. Picot (1991) S. 350

%2 \/g. Picot (1991) S. 351

%28 \/gl. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 132 ff
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Weiter ist nach PICOT danach zu unterscheiden, wie hoch eine Know-how Barriere fur

eine Eigenfertigung ist, wodurch sich im Ergebnis Handlungsempfehlungen aus der

folgenden Matrix nach Abbildung 36 ableiten lassen:

Spezifitat,
strategische 4
Bedeutung, Eigenerstellung und Kapitalbeteiligung
Unsicherheit Eigenentwicklung Strategisches Netzwerk
An"c:erz-_:‘ Barrieren Sehr enge vertragliche
grl%ggﬁdegressions Anbindung (z.B.Ansied-
hoch vorteile lungsvertrag)
Unternehmensstruktur | Sehr hoher .
Technologiespriinge Integrationsgrad in
Entwicklung
Partielle Integration Langfristvertrage
Langfristvertrage Hoher Integrationsgrad
mittel Implizite Vertrage in Entwicklung
Kooperationen mit Joint Venture
Wettbewerbern Kooperationen mit
ggf. quasi-vertikale Wettbewerbern
Integration Implizite Vertrage
Aufbau von weiteren | Aufbau von weiteren
Lieferanten Lieferanten
gering Prozentrahmenbestellu Prozentrahmen-
ngen bestellungen
ggdf. quasi-vertikale | ggf. quasi-vertikale oder
oder vertikale quasi- | vertikale quasi-
Integration Integration
niedrig hoch Know-how .
Barriere far
Eigenfertigung

Abbildung 36: Strategieempfehlung unter Beriicksichtigung von Know-how Barrieren®

%2 Quelle: Picot (1991) S. 352
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4.2.6 Patentverwertung aus Sicht des ressourcenbasierten Ansatzes

Eine Handlungsempfehlung fir eine geeignete Verwertungsform kann auch mit dem
Ressource Based View gegeben werden.’® Beispielsweise kann eine Verwertung
durch Lizenzierung insbesondere dann gewahlt werden, wenn ein Unternehmen
vorhandene Kernkompetenzen ohne Verlust an Wettbewerbsfahigkeit verwerten will.>*’
Dabei wird nach STRAUTMANN eine Handlungsempfehlung fir eine Verwertung aus
den Kriterien relative Eigenkompetenz und strategische Relevanz abgeleitet, wobei
hohe Auspragungen dieser Kriterien flr eine Eigenerstellung und geringe
Auspragungen fir einen Fremdbezug sprechen. Ubertragen auf die Patentverwertung
kann dies mit einem Verkauf des Schutzrechtes bei geringen Auspragungen
gleichgesetzt werden. Eine Lizenzierung erscheint demnach eher am Ende des
Produktlebenszyklus als glnstige Moglichkeit, um eine Wettbewerbsposition eines
Unternehmens nicht zu beeintrachtigen.®*? Die folgende Darstellung zeigt verschiedene

Verwertungsmaglichkeiten nach strategischer Relevanz und relativer Eigenkompetenz.

Eigenerstellung

Eigenerstellung
oder
Kooperation
mit Spezialisten

=
[*]
-]
£
N
o=
g Joint
K] Venture
(-4
Q
=
2 ,
@ Koﬁgiﬁtfg‘;‘“m Kooperation zur
® 7 Aufwandsteilung
5 ugang
b0 )
E Lizenzvergabe
2
=

Fremdbezug Kooperation
als Spezialist

niedrig hoch

relative Eigenkompetenz

Abbildung 37: Verwertung nach Eigenkompetenz und Relevanz®®

%%0 \/g1. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 136

%1 vgl. Strautmann (1993) S. 80 f., Walch (1997) S. 35, Burr/Herstatt/Marquardt, et al. (2004),
Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) sowie S. 136

%32 \/g1. Burr/Stephan/Soppe/Weisheit (2007) S. 137

°% Quelle: Strautmann (1993) S. 93
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4.2.7 Patentverwertung unter Beriicksichtigung von

Markteintrittsbarrieren

Insbesondere bei Erfindern, die noch kein Unternehmen haben, stellt sich haufig die
Frage, ob die Erfindung durch Griindung eines Start-Ups verwertet werden soll, also
mit maximaler Involviertheit in die Leistungserbringung. Zur Beantwortung dieser Frage
sind Markteintrittsbarrieren zu beriicksichtigen.®®* In der Literatur werden die folgenden

Markteintrittsbarrieren genannt:

Endogene Faktoren Exogene Faktoren

Kapital VergeltungsmalRnahmen

Skaleneffekte Uberschusskapazitaten
Produktdifferenzierung Werbeausgaben

Absolute Kostenvorteile Patente von bereits am Markt Aktiven
Diversifikation Kontrolle Uber strategische Ressourcen
F&E Intensitat Verbauen von Produktraumen

Sunk costs

Vertikale Integration

Tabelle 13: Markteintrittsbarrieren®®

Gleichzeitig kann ein Schutzrecht zur Uberwindung von Markteintrittsbarrieren genutzt
werden, da dieses dem Inhaber eine Monopolstellung erméglicht.>** Dabei ist die
technische Breite bzw. der Schutzbereich des Schutzrechtes relevant, da dieser
bestimmt, in welchem Umfang Rechte gegen Dritte geltend gemacht werden kénnen
bzw. wie leicht das Schutzrecht zu umgehen ist. Sofern keine weiteren Hilfen zur
Uberwindung vorliegender Markteintrittsbarrieren vorliegen, wie beispielsweise
Fremdkapitalgeber, muss daher die durch das Schutzrecht bewirkte
markteintrittsfordernde Wirkung zumindest den Markteintrittsbarrieren entsprechen.
Geht man davon aus, dass Markteintrittsbarrieren in aller Regel mit steigendem
Marktvolumen zunehmen,’® ist somit eine Griindung eines Start-Ups fiir einen Erfinder
sinnvoll, wenn entweder eine neue Marktnische erschlossen werden kann, sodass ein
relativer Marktanteil in dieser Nische mit Markteintritt sehr hoch ist, oder ein
Schutzrecht mit umfangreichem Schutzbereich vorliegt, mit welchem Produkte mit
wesentlichen Vorteilen herstellbar sind, sodass betrachtliche Hirden eines

entwickelten Marktes mit hohem Volumen uUberwunden werden konnen. In den

°% \/gl. dazu ausfiihrlich Beetz (2003) S. 110 ff.
%35 Quelle: Shepherd (1999) S. 191 ff.

%% v/gl. Beetz (2003) S. 115

%7 vgl. Bloch (2013) S. 269 ff.
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anderen Fallen wird aus der Perspektive der Markteintrittsbarrieren eine alternative
Form der Verwertung zweckmaRiger sein, beispielsweise in Form von Lizenzvergaben
an etablierte Unternehmen, welche die Markteintrittsbarrieren bereits Uberwunden
haben und deren Produktportfolio durch mit dem Schutzrecht herstellbare Produkte

gunstig erganzt wird.

Die folgende Darstellung zeigt einen Bereich, in dem eine Unternehmensgrindung
nach diesen Gesichtspunkten empfehlenswert ist, wobei ein technischer Patentwert als
Schutzbereich des Schutzrechtes sowie Vorteile der Technologie gegeniber
etablierten Unternehmen definiert wird. Der relative Marktanteil wird definiert als der
relative Marktanteil nach einem allfalligen Markteintritt in dem Gebiet, in welchem durch
das Schutzrecht herstellbare Produkte eingesetzt werden sollen. Wird eine neue
Nische erschlossen, kann ein relativer Marktanteil daher auch fir ein Start-Up bereits
mit Grindung sehr hoch sein. Der dargestellte Pfeil symbolisiert dabei einen
zunehmenden Grad an Involviertheit in die Leistungserbringung von einem Bereich
eines niedrigen Patentwertes und geringem Marktanteil in Richtung eines Bereiches
mit hohem technischen Patentwert und hohem relativen Marktanteil. Einzelne

Verwertungsvarianten sind beispielhaft eingetragen.

A

Unternehmens-

grindung

Technischer Patentwert

eistungserbringung

ng%gggeémr Grad an |

exklusiven Lizenz Joint Venture

Potenziale heben

Verkauf/Ausstieg

»

Relativer Marktanteil

Abbildung 38: Verwertung nach Marktanteil und Patentwert™®

% Quelle: Eigene Darstellung
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Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen einer Studie zu Motiven fir ein Einreichen
einer Schutzrechtsanmeldung, die ergab, dass Universitaten, kleine Unternehmen und
Einzelerfinder ein signifikant hoheres Interesse an einer Verwertung Uber

Lizenzeinnahmen haben als groRe Unternehmen.**

4.3 Kritische Wirdigung vorhandener Instrumente zur Ableitung von

Handlungsempfehlungen

Die in Kapitel 4.2 beschriebenen Instrumente zur Strategiefindung entstammen im

° Diese

Wesentlichen dem Bereich der strategischen Unternehmensfiihrung.**
Instrumente geben daher auch teilweise Empfehlungen in Richtung eines offensiven

oder defensiven Vorgehens sowie einer Investitions- bzw. Desinvestitionsstrategie.*"'

Jedoch sind diese Instrumente nach Ansicht des Autors nicht geeignet, um bei
samtlichen  Entscheidungen  Handlungsempfehlungen zu geben, die im
Patenterteilungsverfahren zu treffen sind, sodass nicht alle Dimensionen des bei
diesen Entscheidungen vorliegenden Handlungsraumes abgedeckt werden. So ist
beispielsweise eine Handlungsempfehlung fir das Einreichen einer Teilanmeldung in
den bekannten Instrumenten zur Strategiebestimmung nicht méglich, wodurch sich ein
Vielzahl an Madglichkeiten im Erteilungsverfahren fir den Erfinder bzw. Anmelder

ergeben, wie in Kapitel 2.2 ausfihrlich dargestellt.

Daruber hinaus sind weitere verfahrensbedingte Aspekte nicht durch die in Kapitel 4
beschriebenen Instrumente abdeckbar, wie beispielsweise ein Beantragen einer
vorzeitigen Verdffentlichung oder die Mdglichkeiten verschiedene Routen zu wahlen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die vorhandenen Instrumente zur
Ableitung von Handlungsempfehlungen teilweise im Erteilungsverfahren anwendbar

sind, jedoch nicht der Komplexitat des gesamten Verfahrens gerecht werden.

%% vgl. Veer/Jell (2012) S. 517. Mittag (1985) stellte fest, dass Unternehmen mit weniger als
1.000 Mitarbeitern relativ selten Lizenzen vergeben.

>0 v/gl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989), Picot (1991), Hsieh (2012)

1 Vgl. Kapitel 4.2.3
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5 Forschungsfragen

Wie in Kapitel 4.3 dargestellt sind die vorhandenen Verfahren zur Wahl von Strategien
nicht geeignet, um der Komplexitdt des Handlungsraumes entsprechende
Handlungsempfehlungen abzuleiten. Insbesondere weisen die vorhandenen
Instrumente zur Ableitung von Handlungsempfehlungen in einer rechtlichen Dimension
nach Ansicht des Autors keine fur einen Osterreichischen Anmelder ausreichende
Differenzierung auf. Dadurch ist eine komplexitatsaddquate Handlungsempfehlung
nicht mdglich. Gemal der in Kapitel 1.1 beschriebenen typischen Situation vieler
Erfinder kann daher eine Handlungsempfehlung basierend auf vorhandenen
Instrumenten nicht zufriedenstellend gegeben werden, sodass es dem Ziel der Arbeit
folgend gilt, ein Werkzeug zu entwickeln, welches dieses ermdglicht. Die primare

Forschungsfrage lautet demnach:

Wie kann ein Werkzeug ausgestaltet sein, mit welchem fiir einen &sterreichischen
Erfinder Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schutzrechte unter Beriicksichtigung
technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen abgeleitet werden

kénnen?“

Um die Forschungsfrage beantworten zu kénnen, ist es erforderlich, die mdglichen
Handlungsalternativen bzw. Handlungsstrategien zu kennen, um eine Entscheidung
zwischen den im Lésungsraum vorhandenen Alternativen treffen zu koénnen. Zur
Beantwortung der primaren Forschungsfrage werden daher die folgenden sekundaren

Forschungsfragen definiert.
Erste sekundare Forschungsfrage:

~Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind méglich?*
und zweite sekundare Forschungsfrage:

Wie kann eine Entscheidung zwischen den méglichen Handlungsalternativen

bzw. Strategien getroffen werden?*
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6 Methodik - wissenschaftstheoretische Grundlagen

Kapitel 6 stellt die theoretischen Grundlagen fir die Beantwortung der primaren

Forschungsfrage dar. Die Grundlagen bilden die Basis fur die Herleitung des

Werkzeuges zur Ableitung von Handlungsempfehlungen und stutzen das Werkzeug

wissenschaftlich ab (siehe Abbildung 39). Dabei werden Anforderungen an das

Werkzeug hergeleitet, deren Erreichung Uberprifbar ist.

Entscheidungsorientierte

Betriebswirtschaftslehre

Management komplexer

Systeme

I =

Anforderungen an das Werkzeug sowie die Methodik zur

Ableitung von Handlungsempfehlungen

Abbildung 39: Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Arbeit

*2 Quelle: Eigene Darstellung

542
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6.1 Entscheidungsorientierte Betriebswirtschaft

Das Treffen von Entscheidungen wird als wesentliche Managementaufgabe
angesehen, da durch Entscheidungen die Zukunft eines Unternehmens beeinflussbar
ist.>*® Ziel der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre ist es, Phanomene
der Praxis anhand von Entscheidungen zu systematisieren und zu lenken. Dabei ist
der Entscheidungsbegriff sehr umfangreich und beinhaltet sowohl rationale und
bewusste Entscheidungen als auch Entscheidungen, die aus Gewohnheit oder Zufall
getroffen werden. Schlussfolgerung daraus ist, dass jeder Tatigkeit eine — bewusst

oder unbewusst getroffene — Entscheidung zugrunde liegt.

6.1.1 Entscheidungstheorie

Die Theorie zu Entscheidungen wurde wissenschaftlich bereits vielfach untersucht,
wobei einerseits insbesondere Entscheidungen unter dem Gesichtspunkt rationalen
Handelns und andererseits im Rahmen der Spieltheorie Entscheidungen von Gruppen

bzw. mit Wirkung fir Gruppen untersucht wurden.>**

Als Teilgebiet der sich mit Entscheidungen befassenden Wissenschaften im
Uberlappungsbereich mit der Betriebswirtschaft ist es Ziel der
entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre, die Phanomene und Tatbestande
der Praxis aus der Perspektive betrieblicher Entscheidungen zu systematisieren, zu
erkldren und zu gestalten.**® Dabei werden die in den folgenden Kapiteln vorgestellten

zwei Grundrichtungen unterschieden:

- die praskriptive Entscheidungstheorie und

- die deskriptive Entscheidungstheorie.**

>3 \/gl. Koreimann (1992) S. 81 sowie Koschnik (1996) S. 152 ff.

4 Eine umfassende Darstellung bzw. Einfiihrung in die Materie findet sich bei Resnik (1987)
sowie Bitz (1981)

%% v/gl. Heinen/Dietel (1991) S. 12

*® vgl. Bamberg (2012) S. 3 f.
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6.1.1.1 Praskriptive Entscheidungstheorie

Die praskriptive Entscheidungstheorie betrifft die Entscheidungslogik. Es wird dabei
nach Regeln zur Bewertung von Aktionsresultaten gesucht, die dem Postulat rationalen
Verhaltens und damit rationalen Entscheidens entsprechen.>*’ Dabei beinhaltet das
Modell der praskriptiven Entscheidungstheorie die zwei Teile Entscheidungsfeld und
ein Zielsystem des Entscheidungstragers. Das Entscheidungsfeld weist einen vom
Entscheidungstrager beeinflussbaren Aktionsraum und einen nicht beeinflussbaren Teil

auf, welcher die mdglichen Umweltzustande beinhaltet.

Der Aktionsraum beinhaltet samtliche dem Entscheidungstrager zur Verfigung

stehenden Handlungsalternativen, die sich gegenseitig ausschlieRen.**®

Fur die vorliegende Arbeit bedeutet dies sowohl Handlungsalternativen in Bezug auf
mdgliche Entscheidungen, die sich aus den gegebenen patentrechtlichen
Rahmenbedingungen ergeben, als auch Handlungsalternativen, die eine Verwertung
der Schutzrechte betreffen, und damit eine betriebswirtschaftliche Dimension
aufweisen. Aufgrund des Patenten inhdrenten Technikbezuges hat der
Entscheidungsraum darlUber hinaus auch eine technische Dimension, sodass sich ein
Entscheidungsraum mit den drei Dimensionen Technik, Betriebswirtschaft und Recht,

insbesondere Patentrecht, ergibt.

Die im Entscheidungsfeld bertcksichtigten, moglichen Umweltzustdande haben
zwingend Auswirkungen auf die Wirkungen der Handlungsalternativen. Wie die
einzelnen Handlungsalternativen mussen sich auch die Umweltzustande gegenseitig
ausschlieRen.®”® Fir die vorliegende Arbeit relevante Umweltzustdnde sind
beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen, die  Auswirkungen auf
Handlungsalternativen sowie den Zeitpunkt haben, zu welchem diese vorliegen.
Daruber hinaus kann beispielsweise die im jeweiligen Gebiet vorliegende
technologische Entwicklung als eine fur die Entscheidung relevante Umweltbedingung

gesehen werden.

Aus den vorhandenen Handlungsalternativen sowie den Umweltbedingungen wird
nach der praskriptiven Entscheidungstheorie nach Regeln zur Bewertung von
Aktionsresultaten gesucht, die dem Postulat rationalen Verhaltens entsprechen. Der
Rationalitatsbegriff ist damit in der praskriptiven Entscheidungstheorie zentral.

Allgemein setzt der Rationalitatsbegriff voraus, dass der Entscheidungstrager Gber ein

7 \/gl. Heinen/Dietel (1991) S. 26 ff
8 \/gl. Heinen/Dietel (1991) S. 26 ff.
9 vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 26 ff.
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widerspruchsfreies Zielsystem verfigt und dass er sich entsprechend seinem
Zielsystem verhalt. Dabei wird in der praskriptiven Entscheidungstheorie von einer
formalen Rationalitdt ausgegangen, die im Gegensatz zu einer substanziellen
Rationalitat nur eine Widerspruchsfreiheit des Zielsystems, jedoch kein allgemein
anerkanntes Zielsystem, fordert.**® Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass
Okonomischer Gewinn meist das als am wichtigsten bewertete Ziel einer
Unternehmung ist, sodass sich dies meist auch im Zielsystem praskriptiver Analysen

an vorderer Stelle findet.*"

Um Handlungsempfehlungen abzuleiten, werden die Ergebniswerte der
Handlungsalternativen auf Basis der Ziele in Nutzwerte transformiert, um aus einem
Nutzwertoptimum eine Empfehlung fir die Wahl einer Handlungsalternative zu
erhalten. Dadurch ist auch bei einem Zielsystem mit konkurrierenden Zielen eine
Handlungsempfehlung im Aktionsfeld mdglich.®* Weiter wird bei der praskriptiven
Entscheidungstheorie von einem Vorliegen subjektiver Rationalitat ausgegangen. Im
Gegensatz zu objektiver Rationalitat bedeutet dies, dass davon ausgegangen wird,
dass der Entscheidungstrager nur ein teilweise mit der Wirklichkeit Gbereinstimmendes
Situationsbild hat und daher nur entsprechend diesem subjektiven Abbild der Realitat
Entscheidungen treffen kann. Dies ist flir die praktische Anwendbarkeit der
Entscheidungstheorie relevant, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der
Entscheidungstrager die Auswirkungen seiner Handlungen vollstandig voraussehen

kann.

Zusammenfassend kann nach BAMBERG die praskriptive Entscheidungstheorie als
Analyse von Entscheidungen unter dem Postulat subjektiver Formalrationalitat

gekennzeichnet werden.>*®

%%0 \/gl. Bamberg (2012) S. 3

T \/gl. Heinen (1976) S. 30 ff.

%2 \/gl. Heinen/Dietel (1991) S. 33 f.
%% vgl. Bamberg (2012) S. 4
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6.1.1.2 Deskriptive Entscheidungstheorie

Im Unterschied zur praskriptiven Entscheidungstheorie, welche der Frage nachgeht
~Wie sind Entscheidungen bei gegebenen Entscheidungsprémissen zu treffen?”,
wird bei der deskriptiven Entscheidungstheorie versucht, die Fragen zu beantworten:
Wie werden Entscheidungen tatséchlich getroffen?*
und
,Warum werden Entscheidungen gerade so und nicht anders getroffen?*.>**

Es steht dabei das menschliche Verhalten im Mittelpunkt, wobei der Prozess des
individuellen Entscheidens von Einzelpersonen in seine Elemente zerlegt und somit
auch auf mehrpersonale Entscheidungen geschlossen werden kann.**® Der
Entscheidungsprozess wird dabei nach CYERT et al. als abhangig von einem
Zielbildungsprozess, einem Informationsprozess und einem Auswahlprozess

verstanden.®*® Abbildung 40 stellt die demnach relevanten Einflussfaktoren dar.

Ersichtlich ist, dass insbesondere in der Vergangenheit Erlebtes sowie
organisatorische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung spielen. Weiter
wirken sich auch Erwartungen, die von psychologischen Faktoren beeinflusst werden,

uber den Informationsprozess auf den Entscheidungsprozess aus.

Fir die im Zuge dieser Arbeit untersuchten Entscheidungen kann dies insofern relevant
sein, als gerade bei Patenten die Entscheidungen in frihen Phasen haufig gepragt sind
von Erwartungen bezlglich der kunftigen Entwicklung bzw. einem wahrgenommenen

Risiko in Bezug auf Entwicklungen hinsichtlich der Technologie und des Marktes.

%% \/gl. Bamberg (2012) S. 4 ff
%% v/gl. Heinen/Dietel (1991) S. 35 ff.
%% v/gl. Cyert/March (2006) S. 61 ff.
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Abbildung 40: Einflussfaktoren betrieblicher Entscheidungsprozesse557

*" Quelle der Abbildung: Bamberg (2012) S. 9
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6.1.1.3 Fazit

In Anbetracht der beiden in den vorstehenden Kapiteln dargestellten Grundrichtungen
der Entscheidungstheorie und den damit verbundenen divergierenden
Forschungsansatzen, scheint es zweckmalig, die zur Beantwortung der

Forschungsfrage zur Anwendung gelangende Grundrichtung zu wahlen.

Die Forschungsfrage betrifft ein Ableiten von Handlungsempfehlungen. Es stellt sich
damit die Frage: Wie sollen verschiedene Entscheidungen im Erteilungsverfahren und
in den tangierenden Bereichen wie Verwerten der Erfindung und Verfolgen von

Schutzrechtsverletzungen getroffen werden?

Diese Frage ist gemal dem vorstehend Ausgeflhrten der praskriptiven
Entscheidungstheorie zuzuordnen, da Irrationalitaten des Entscheidenden aufRer Acht

gelassen werden.

Dem Autor ist bewusst, dass Irrationalitdten, insbesondere Uberschwangliche
Erwartungen oder ein zu hoch empfundenes Risiko bezuglich einer kunftigen
Entwicklung, auch im Bereich des Patentmanagements in Entscheidungssituationen
auftreten und die Entscheidungen beeinflussen kénnen,*®® sodass nicht immer eine
Entscheidungssituation vorliegt, die dem Postulat rationalen Entscheidens entspricht.
Im Rahmen dieser Arbeit wird diesem Umstand durch Berlcksichtigung der
Unsicherheit bei einzelnen Entscheidungen im Rahmen der praskriptiven
Entscheidungstheorie Rechnung getragen, um Situationen zu berucksichtigen, die

aufgrund hoher Unsicherheit zu irrationalem Handeln verleiten kénnten.

Aufgrund der vorstehenden Uberlegungen wird die praskriptive Entscheidungstheorie
unter Bericksichtigung von Unsicherheiten in bestimmten Entscheidungssituationen

als geeignet zur Beantwortung der Forschungsfrage angesehen.

%8 Ausfiihrlich zu irrationalem Verhalten unter Risiko siehe Kahneman/Schmidt (2012) S. 411 ff.

sowie Ariely/Zybak (2010) S. 286
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6.1.2 Der Forschungsansatz in der entscheidungsorientierten

Betriebswirtschaftslehre

Nach HEINEN weist der Forschungsansatz der entscheidungsorientierten
Betriebswirtschaftslehre die Teilaufgaben Zielforschung, Systematisierungsaufgabe,
Erklarungsaufgabe und Entscheidungsaufgabe auf. Zur Erfillung dieser vier
Teilaufgaben werden im entscheidungsorientierten Ansatz Uber Grundmodelle
Erkenntnisse anderer Wissenschaftsbereiche fur die Betriebswirtschaftslehre nutzbar
gemacht, die sich auf die allgemeine Systemtheorie zurtckfuhren lassen. In der
folgenden Abbildung 41 nach HEINEN wird diese interdisziplindre Ubertragung von

Wissen schematisch dargestellt. °*°

Betriebswirtschaftslehre

Bewertung von alternativen Handlungsempfehlungen

Zielforschung Systematisierungsaufgabe Erklarungsaufgabe Entscheidungsaufgabe
Erforschung Systematisierung Betriebswirtschaftliche Betriebswirtschaftliche
betriebswirtschaftlicher betriebswirtschaftlicher Erklarungsmodelle Entscheidungsmodelle
Ziele und Entscheidungstat-

Zielbildungsprozesse bestande

Grundmodelle
Betriebswirtschaftlich relevante Modelle der
Menschen, sozialen Gruppen und der
Gesellschaft

Interdisziplinare Auffassung bzw. Nachbarwissenschaften
supradisziplinare Konzepte Volkswirtschaftslehre, Soziologie,
Rechtswissenschaften, ...

Abbildung 41: Forschungsansatz der entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre®®

Nach HEINEN ist es Aufgabe der Betriebswirtschaftslehre, sowohl die in der Praxis

gangigen Entscheidungsmodelle zu ermitteln und zu rekonstruieren als auch, diese auf

%9 \/gl. Heinen (1971) S. 432 f.
% Quelle: Heinen/Dietel (1991) S. 22
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' Um ein

Basis einer wissenschaftlichen Sichtweise neu zu konstruieren.®®
Entscheidungsmodell fir das vorliegende Problem mit den wechselwirkenden
Handlungs- und Wirkdimensionen Okonomie, Technologie und Recht zu entwickeln, ist
es erforderlich, die Komplexitdt des vorhandenen Handlungsraumes zu analysieren,
um diese beherrschen zu kdnnen. Dazu werden im folgenden Kapitel die Grundsatze

des Komplexitdtsmanagements herangezogen.

6.2 Management komplexer Systeme

Nach der Systemtheorie wird unter einem System die Gesamtheit aller Elemente

verstanden, die miteinander durch Beziehungen verbunden sind.*®

Es wird unterschieden zwischen einfachen, komplizierten, dynamischen und

komplexen Systemen.*®

Einfache Systeme sind gekennzeichnet durch wenige Elemente, die fest und
permanent miteinander verbunden sind. Komplizierte Systeme unterscheiden sich
davon dadurch, dass diese eine gro3e Anzahl vielfaltiger Elemente aufweisen.
Dynamische komplizierte Systeme weisen Elemente auf, deren Verbindungen sich
zeitlich und teilweise andern. Dynamische, komplizierte Systeme weisen jedoch eine
geringe Dynamik und eine geringe Anzahl von Elementen auf. Im Unterschied dazu hat
ein komplexes System eine gro3e Anzahl von verschiedenartigen Elementen und
Verbindungen. Haufig gibt es in dynamischen, komplexen Systemen systemweite

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen.*®

Als System, innerhalb dessen Entscheidungen in Bezug auf Schutzrechte getroffen
werden, wird das Patentmanagement eines Industriebetriebes verstanden. Bei Klein-
und Mittelstdndischen Unternehmen wird die Patentverantwortung haufig durch den
Geschéftsfuhrer wahrgenommen, meist in Zusammenarbeit mit einem externen
Patentanwalt. Bei groReren Unternehmen kann die Aufgabe durch den
Entwicklungsleiter oder eine eigene IP-Stabsabteilung (ibernommen werden.’® Das
System erstreckt sich unternehmensintern auf die Entwicklungsabteilung, jedoch meist

auch unternehmensextern auf den Mitbewerb, dessen Verhalten durch das eigene

%1 vgl. Heinen/Dietel (1991) S. 21 f. Zu den betriebswirtschaftlichen Konsequenzen von
Komplexitat ausfihrlich Denk (2009) S. 24 ff.

%2 \/g1. Haberfellner/Weck/Fricke, et al. (2012) S. 34

%83 \/g1. Ulrich/Probst (1995)

%4 \/gl. Haberfellner/Weck/Fricke/Véssner (2012) S. 41

%% \/gl. Gassmann/Bader (2011)S. 139 ff.
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Patentierungsverhalten beeinflusst wird. Folglich ist das Patentmanagement als

komplexes System charakterisiert.

Nach MALIK ist Komplexitat mittels der Varietat, also der Anzahl der unterscheidbaren
Zustiande, die ein System einnehmen kann, quantifizierbar.’® Dabei wird jeweils
zwischen einer unbeeinflussbaren Umweltkomplexitat und einer beeinflussbaren
internen Komplexitat unterschieden. Bei der vorliegenden Problemstellung besteht die
Umweltkomplexitdt in der Anzahl der mdglichen Entscheidungen, sowie deren
Wirkdimensionen. Als interne Komplexitdt wird die Komplexitdt des Systems
angesehen, die unternehmensintern vorhanden ist, um die Unternehmung in Bezug auf
die Umweltkomplexitat zu beeinflussen. Um die Umweltkomplexitat zu bewaltigen, ist
eine der Umweltkomplexitat entsprechende interne Komplexitat erforderlich, da nur so
dem Detaillierungsgrad der moglichen Entscheidungen entsprechend agiert werden

kann.%®’

Die folgenden Grundsatze nach MALIK fur das Komplexitatsmanagement werden fur

das zu entwickelnde Werkzeug als besonders relevant erachtet:

- Ausgleich der Varietaten;
- Problemlésungsprozess als Versuchs-Irrtums-Prozess und

- Definition der MaBnahmen auf struktureller Ebene.%%®

Nach ASHBY muss die als Varietat ausgedriickte Komplexitat eines Systems der
Komplexitat der Umwelt entsprechend, welche das System unter Kontrolle bringen

soll.%®®

6.2.1.1 Relevanz fur das zu erarbeitende Werkzeug

Aus dem vorstehend Ausgefiihrten ergibt sich, dass das Werkzeug, welches
Handlungsempfehlungen fir die einzelnen Entscheidungen liefert, dieselben
Dimensionen und denselben Detaillierungsgrad aufweisen muss, wie der durch die
Entscheidungen auf technischer, 6konomischer und juristischer Ebene mdgliche

Handlungsraum.

%6 \/gl. Malik (2006) S. 188

%7 \/gl. Ashby (1956) S. 199 ff.
%8 \/gl. Malik (2006) S. 171 ff
%9 vgl. Ashby (1956) S. 199 ff.
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6.2.2 Evolutionares Problemlosen

Nach MALIK ist das Problemldsen ein  wesentliches Element der
Komplexitatsbeherrschung. Dabei werden zwei Arten von Problemlésungsmethoden

unterschieden, die aus unterschiedlichen philosophischen Richtungen kommen.

Zum einen beschreibt der konstruktivistische Ansatz ein Problemldsen in Kenntnis der
tatsachlichen Wirkungen und damit eine rationale Problemlésung.’” In der Realitét
lassen sich die Anforderungen jedoch meist nicht erflllen, weswegen der
konstruktivistische Ansatz Bedingungen verlangt, namlich insbesondere einen
Informationsstand Uber Auswirkungen der Handlungen, die in der Realitat nicht immer

vorliegen.

Zum anderen wird der Versuchs-Irrtums-Prozess genannt, der eine evolutionare
Problemlésungsmethode ist und sich dem Untersuchungsgegenstand anpasst. Dabei
wird von einer nicht vollstandigen Information Uber das System bzw. Uuber

Auswirkungen von Handlungen im System ausgegangen.®”’

6.2.2.1 Relevanz fiur das zu erarbeitende Werkzeug

Zur Beurteilung der Relevanz fur das zu erarbeitende Werkzeug werden die

Wirkdimensionen in Bezug auf Vorhersehbarkeit analysiert.

Das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen hat im Wesentlichen drei

Wirkdimensionen.

Einerseits wirken sich Handlungen, beispielsweise das Einreichen einer
Schutzrechtsanmeldung, in vorhersehbarer Weise auf Rechte des Anmelders aus,
beispielsweise einen Anmeldetag, sodass eine rechtliche Wirkdimension vorliegt,

deren Verhalten sich in Teilbereichen gut beschreiben lasst.

Andererseits haben Handlungen Auswirkungen auf die Geschéftsentwicklung sowie
das Verhalten des Mitbewerbs, die nicht mit entsprechender Genauigkeit vorhergesagt

werden konnen.

Daruber hinaus kann das Einreichen bzw. die Verodffentlichung einer

Schutzrechtsanmeldung auch Auswirkungen auf eine technologische Entwicklung

70 \/gl. Malik (2006) S. 252 ff.
1 vgl. Malik (2006) S. 258 ff.
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haben, da beispielsweise Umgehungslésungen entwickelt werden, oder ein Konkurrent
durch eine Weiterentwicklung einer veroffentlichten Erfindung ein Konkurrenzprodukt
entwickelt, sodass auch eine technische Wirkdimension vorliegt, in welcher
Auswirkungen der Handlungen ebenfalls nicht mit einer hohen Genauigkeit

vorhersagbar sind.

Im Ergebnis liegen mit der rechtlichen, der betriebswirtschaftlichen und der
technischen Wirkdimension drei Dimensionen vor, wobei nur die rechtliche Dimension
einen im Wesentlichen vorhersehbaren Zusammenhang zwischen
Handlungsalternativen und Wirkungen aufweist und Auswirkungen von Handlungen in

den weiteren Dimensionen nur mit geringer Genauigkeit vorhersehbar sind.

Angesichts des daher gegebenen dualen Vorhersagecharakters der der
Problemstellung  zugrundeliegenden  Entscheidungssituationen  scheint  eine
Kombination von konstruktivistischem und evolutiondrem Problemldsen geeignet, um
die einzelnen Problemstellungen gemal der jeweiligen Vorhersehbarkeit der mit den

einzelnen Handlungsalternativen verbundenen Wirkungen zu Idsen.

6.2.3 MaBnahmendefinition auf struktureller Ebene

Nach MALIK ist auch die Struktur eines Systems relevant in Bezug auf die Fahigkeit
des Systems, Komplexitdt zu beherrschen. Demnach kann eine dauerhafte
Problemlésung nur durch eine entsprechende Struktur des zugrundeliegenden

Systems erreicht werden.*"2

6.2.3.1 Relevanz fur das zu erarbeitende Werkzeug

Fur eine Implementierung des Werkzeuges wird nach vorstehender Uberlegung eine
Integration in ein Managementsystem als sinnvoll erachtet, um die Anwendung des
Werkzeuges zu vereinfachen und im Rahmen eines Patentmanagements des
Unternehmens zu etablieren. Es versteht sich, dass sich eine solche Einfuhrung als
standiger Entscheidungsprozess erubrigt, wenn das Werkzeug, beispielsweise bei

einem Einzelerfinder, nur einmalig eingesetzt wird.

%72 ygl. Malik (2006) S. 370 ff.
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7 Konzeption des Werkzeuges zur Ableitung von

Handlungsempfehlungen

In diesem Kapitel wird das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen
abgeleitet. Dabei werden ausgehend von den wissenschaftstheoretischen Grundlagen
des Kapitels 6 Anforderungen an ein Werkzeug abgeleitet, wonach das Werkzeug
entwickelt wird. AbschlieBend wird Uberprift, inwieweit die Anforderungen durch das

entwickelte Werkzeug erfillt werden.

7.1 Anforderungen

Im vorliegenden Kapitel werden die Anforderungen an ein Werkzeug zur Ableitung von
Handlungsempfehlungen flur einen Erfinder bzw. Anmelder erarbeitet, mit welchem die

primare Forschungsfrage beantwortet werden soll.

7.1.1 Vollstandigkeit

Aus Kapitel 6.2 ergibt sich, dass das Werkzeug der Varietdt des Handlungsraumes
entsprechen muss. Der Handlungsraum entspricht der Summe aller moglichen
Strategien, die ein Erfinder bzw. Anmelder in Bezug auf Schutzrechte verfolgen kann.
Wie ausgefuhrt sind dabei verschiedenste Routen zur Erlangung nationaler

Schutzrechte®”

sowie unter Ausnutzung der rechtlichen Rahmenbedingungen
verschiedenste besondere Strategieformen mdglich.””* Dabei sind die mdglichen
Strategien im Kapitel 2.2 jedoch nur eine beispielhafte Auswahl und bilden nicht

samtliche Moglichkeiten ab, die dem Erfinder bzw. Anmelder zur Verfugung stehen.

Um fir das Werkzeug daher eine der Komplexitdt des Handlungsraumes
entsprechende Varietat zu erreichen, ist es erforderlich, in einem ersten Schritt die

erste sekundare Forschungsfrage:

~Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind mdglich?*

73 \/gl. Kapitel 2.1.3
7% \Vgl. Kapitel 2.2
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zu beantworten, um die moglichen Handlungsalternativen zu ermitteln und die Varietat
des Handlungsraumes beschreiben zu kénnen. Dabei ist ein Ziel, das
Erteilungsverfahren so vollstandig abzubilden, dass die wesentlichen Entscheidungen
identifiziert werden koénnen. Es soll im Sinn der Anwendbarkeit bewusst darauf
verzichtet werden, sédmtliche rechtliche Mdglichkeiten abzubilden, da sich das
Werkzeug an den Praktiker wendet und Handlungsempfehlungen zu den wesentlichen
Entscheidungen damit ableitbar sein sollen. Jedoch kann eine professionelle Beratung
durch einen mit der Technologie und der aktuellen Rechtslage sowie Rechtsprechung

vertrauten Vertreter nicht ersetzt werden.

7.1.2 Validitat

Die Validitat wird haufig als eines der wichtigsten Gutekriterien bzw. als ein
Hauptgiitekriterium genannt.’”® Dabei wird zwischen interner Validitat und externer

Validitat unterschieden,®®

wobei flr die vorliegende Arbeit vor allem die externe
Validitat, die Ubereinstimmung von Messergebnis und Untersuchungsgegenstand
relevant ist, da diese die Generalisierbarkeit des Ergebnisses auf andere Personen

und Situationen beschreibt.>’’

7.1.3 Logische Widerspruchsfreiheit

Eine weitere Forderung an das Werkzeug zur Ableitung von Handlungsempfehlungen
ist die Forderung einer logischen Widerspruchsfreiheit, die an jede Theorie gestellt
wird.*”® Neben der Freiheit von internen Widerspriichen wird dariiber hinaus auch
gefordert, dass das Werkzeug konsistent mit vorhandenen Instrumenten zur
Strategieauswahl ist. Dies entspricht einer Forderung nach Vertraglichkeit mit
bestehenden Theorien und dem Stand der Wissenschaft.””® Fiir die vorliegende Arbeit
bedeutet dies eine Forderung nach Konsistenz mit den in Kapitel 4 vorgestellten
Instrumenten zur Strategiebestimmung im Bereich gewerblicher Schutzrechte, die aus

der Literatur bekannt und etabliert sind.

*75 \/gl. Kollbaum (2010) S. 7, Bortz/Doering (2002), Stier (1999) S. 56
*76 \/gl. Schnell/Hill/Esser (2011) S. 146 ff.

" \/gl. Bortz/Doering (2002) S. 37 ff.

78 \/gl. Wottawa (1993) S. 39 ff

%% vgl. Wottawa (1993) S. 40 ff
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7.1.4 Praktikabilitat

Ziel ist, ein Werkzeug zu entwickeln, welches von einem Erfinder bzw. Anmelder auch
wahrend des Erteilungsverfahrens angewendet werden kann. Um dies zu erreichen,
muss das Werkzeug die Anforderung der Praktikabilitat erfillen, d. h. der Aufwand zur
Handhabung des Werkzeuges darf den Nutzen nicht Ubersteigen. Analog zur
Einflhrung eines neuen Managementsystems muss auch bei einem Werkzeug,
welches dem Management dient, daher entsprechende Praktikabilitat flr eine

erfolgreiche Umsetzung gegeben sein.>*°

7.1.5 Obijektivitat

Durch Objektivitat wird angegeben, inwieweit die Ergebnisse vom Anwender des
Werkzeuges beeinflussbar sind.®®' Zwar weisen Themenbereiche wie die in der
vorliegenden Arbeit behandelten, welche die kinftige Entwicklung eines Unternehmens
bzw. eines Produktes betreffen, immer eine Unsicherheit auf, die sich in der Prognose
des Anwenders widerspiegelt, sodass eine vollstandige Unabhangigkeit vom Anwender
per se nicht gewahrleistet sein kann. Jedoch ist das Ziel, die Entscheidung soweit
durch das Werkzeug zu unterstitzen, dass die einzelne Entscheidung weitestgehend

nach objektiv beurteilbaren Kriterien gefallt werden kann.

%80 \/gl. Schwendt/Funck (2001) S. 85
%81 vgl. Bortz/Doering (2002) S. 326 ff.
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7.2 Erste sekundare Forschungsfrage

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage nach mdglichen Handlungsalternativen
wird das Erteilungsverfahren unter Berlcksichtigung der relevanten Rechtsnormen
PatG, GMG, EPU und PCT nach Phasen analysiert, in denen besonders relevante
Entscheidungen getroffen werden muissen. AnschlieRend werden in den einzelnen
Phasen die mdglichen Handlungsalternativen ermittelt und in der Folge auf eine Anzahl
von moglichen Entscheidungen geschlossen. Weiter werden Wirkungen der einzelnen

Handlungsalternativen kurz angegeben.

7.2.1 Mogliche Handlungsalternativen

Im Weiteren werden Handlungsalternativen angegeben, die ein Anmelder wahlen
kann. Dabei werden die Handlungsalternativen in der chronologisch méglichen
Reihenfolge angegeben, wobei einzelne Zeitabschnitte mit Phase 1 bis 7 bezeichnet
werden.®®® Ausgegangen wird dabei von dem Szenario, dass ein Osterreichischer
Erfinder bzw. ein Osterreichisches Unternehmen (in der Folge kurz Erfinder, spater
Anmelder) eine Entwicklung durchgefihrt hat, die nach einer Patentrecherche neu und
erfinderisch zu sein scheint. Die méglichen Handlungsalternativen sind dabei gemaf
der geforderten Vollstandigkeit auf die fur einen 6sterreichischen Erfinder relevantesten

Méglichkeiten eingeschrankt.*®

Zu bemerken ist, dass es fur die hier genannten und im Rahmen dieser Arbeit
untersuchten Entscheidungen unerheblich ist, auf welche Weise die Entwicklung
getatigt wurde, solange die Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt geheim gehalten
worden ist. Dies schlie3t sowohl geschlossene Innovationsprozesse in Unternehmen
als auch unternehmensuibergreifende Innovationsprozesse wie beispielsweise Open

4

Innovation Strategien ein.®® Gerade in Open Innovation Strukturen haben

%2 Eine Aufteilung in mehrere Phasen findet sich bereits bei Reitzig (2002) S. 155 ff. Dabei wird
jedoch nur eine Aufteilung in zwei Phasen vorgenommen, sodass die im Folgenden diskutierte
Komplexitat der moglichen Entscheidungskombinationen nicht erreichbar ist.

° Beispielsweise wird auf die Variante, fiir verschiedene Staaten direkt eine nationale
Schutzrechtsanmeldung einzureichen, nicht detailliert eingegangen, da ein Einreichen einer
internationalen Anmeldung bzw. einer europaischen Anmeldung in aller Regel kostenglnstiger
ist, wenn flir mehrere Staaten Schutz angestrebt wird. Vgl. Kapitel 7.1.1
%% Sjehe ausfiihrlich zu Open Innovation Franzoni/Sauermann (2014) sowie Faber/Bellmann
(2008) S. 34 ff
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Schutzrechte aufgrund verstarkter Lizenzvergabe an Partnerunternehmen in der Regel

eine starkere Bedeutung.®®®

7.2.1.1 Phase 1

Als Phase 1 wird im Folgenden der Zeitraum bezeichnet, der zwischen dem
Durchfihren der Erfindung und vor der Einreichung einer Anmeldung liegt. Dabei

stehen dem Erfinder die folgenden Mdglichkeiten offen:

- Veroffentlichen der Erfindung ohne Einreichung einer
Schutzrechtsanmeldung;

- Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichung einer
Schutzrechtsanmeldung;

- Ausarbeiten und Einreichen einer Osterreichischen
Gebrauchsmusteranmeldung;

- Ausarbeiten und Einreichen einer 6sterreichischen Patentanmeldung;

- Ausarbeiten und Einreichen einer europaischen Patentanmeldung;

- Ausarbeiten und Einreichen einer internationalen Anmeldung;

- Benutzen der Erfindung.

Die hier aufgezahlten Optionen sind jene, welche in der Regel am
erfolgversprechendsten sind. Darlber hinaus steht eine Vielzahl weitere Optionen zur
Verfligung, wie beispielsweise die Einreichung einer deutschen oder japanischen
Patentanmeldung, die in der Regel flr einen 0Osterreichischen Erfinder bzw. ein
Osterreichisches KMU von wenig Relevanz sind und daher im Sinne der

Ubersichtlichkeit der Arbeit hier nicht diskutiert werden.*®
Im Folgenden wird kurz auf die einzelnen Mdglichkeiten eingegangen:

Das Veréffentlichen einer Entwicklung durch schriftliche Offenbarung fihrt dazu, dass
diese Stand der Technik ist und damit einem Dritten eine Erlangung eines

rechtsbestandigen Schutzrechtes fur diese Entwicklung nicht mehr méglich ist.

°% Vgl. de Backer/Cervantes/Development (2008) S. 44
%% vgl. Artikel 2 PVU. Die PVU wurde aktuell von 175 Staaten ratifiziert, sodass eine
Einreichung einer nationalen Anmeldung in diesen Staaten mdglich ist.
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Anhnliches gilt fir ein offentliches Benutzen der Erfindung, da dies in vielen
Patentsystemen ebenfalls als der Offentlichkeit zuganglich gemacht bewertet wird.*®’
Vorteil dieser Variante ist daher, dass sichergestellt ist, dass Dritte keine Schutzrechte
fur die Erfindung erlangen konnen, wodurch diese einen Unterlassungsanspruch
geltend machen kdnnten. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein
Benutzen der Erfindung ein weiteres Schutzrecht verletzt, von dem die Erfindung
abhangig ist. Ein Benutzen kann jedoch auch nicht o&ffentlich erfolgen, sodass die

Erfindung dadurch nicht veréffentlicht wird.

Bei der Variante Geheimhaltung wird die Erfindung nicht veroéffentlicht, sodass Dritte
keine Kenntnis von der Erfindung erhalten. Dabei ist auch eine Benutzung der
Erfindung nur dann mdglich, wenn die Erfindung nicht durch die Benutzung der
Offentlichkeit zuganglich gemacht wird. Eine Benutzung, die keine Zuganglichmachung
ist, liegt vor, wenn es einen ungebuhrlichen Aufwand erfordert hatte, anhand der
Benutzung, beispielsweise in Form eines Produktes, auf die Erfindung zu schlieRen.*®®
Bei einem geheimen Inverkehrbringen besteht jedoch das Risiko, dass ein Dritter,
welcher die Entwicklung von sich aus durchflihrt, ein Schutzrecht erhalt und
Unterlassungsanspriche gegen eine uUber ein Vorbenutzungsrecht hinausgehende

weitere Benutzung der Erfindung geltend macht.

Wie vorstehend ausgefuhrt kann ein Benutzen der Erfindung in gewissen Fallen auch
dann erfolgen, wenn diese nicht veroéffentlicht wird. Ein Benutzen der Erfindung in
dieser Phase kann durch ein Herstellen eines Gegenstandes der Erfindung oder

Durchfihrung eines erfindungsgemalfen Verfahrens erfolgen.

Wie in Kapitel 2.1.3 ausgefuhrt, bestehen fir einen 6sterreichischen Erfinder mehrere
Méglichkeiten durch Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung zu glltigen
Schutzrechten zu gelangen. Auf die dabei entstehenden Kosten wurde bereits in
Kapitel 2.1.3.4 eingegangen. Unabhangig von der Behorde, bei welcher die Anmeldung
eingereicht wird, fuhrt ein Einreichen zu einem gultigen Anmeldetag, welchen der
Erfinder (in der Folge Anmelder) auch fir prioritdtsbeginstigte Nachanmeldungen

beanspruchen kann.

87 Ausnahme ist beispielsweise eine internationale Anmeldung, wobei nur der vor dem

Anmeldetag schriftlich offenbarte Stand der Technik in Betracht gezogen wird (siehe Regel 33
sowie Regel 64 PCT).

°% Beispielsweise wurde ein Steuerungsprogramm, das auf einem Mikrochip gespeichert war,
nicht als Stand der Technik angesehen, weil der Aufwand fiir die Analyse des Chips in der
Grolkenordnung von mehreren Mannjahren lag. Die Beschwerdekammer, welche in der Sache
entschied, argumentierte, dass im konkreten Fall nicht angenommen werden konnte, dass
dieses Programm vom einzigen Kaufer der durch dieses System gesteuerten Maschine aus
dem Mikrochip bis zum Zeitpunkt der prioritatsbegrindenden Anmeldung untersucht werden
konnte. Vgl. Singer/Stauder (2009) Artikel 54 Rdn. 20, T 461/88
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7.2.1.2 Phase 2

Als Phase 2 wird der Zeitraum nach Einreichung der Anmeldung und vor Entrichtung
der falligen Geblhren definiert. Phase 2 betrifft daher nur Anmelder, welche sich in
Phase 1 fir eine der Optionen entschieden haben, die ein Einreichen einer

Schutzrechtsanmeldung zur Folge haben.

Bei Einreichung einer europaischen Patentanmeldung oder einer internationalen
Anmeldung sind Geblhren am Tag der Einreichung fallig, wobei die Geblhren noch
innerhalb eines Monats nach Einreichung zuschlagsfrei entrichtet werden kénnen.*®
Werden diese Gebihren nicht entrichtet, so wird die entsprechende Anmeldung
zurickgewiesen oder von der Behorde fur zurickgenommen erklart. Damit sind auch

die Gebuhren nicht mehr fallig.

Bei Einreichung einer Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beim OPA ist
ebenfalls eine Gebuhr zu entrichten, die sich aus einer Anmeldegebihr und einer
pauschalierten Schriftengeblihr zusammensetzt. Werden diese Gebihren nicht
entrichtet, wird auch die entsprechende Anmeldung fiir zurlickgenommen erklart und
die Anmeldegebuhr ist nicht mehr fallig. Jedoch ist die pauschalierte Schriftengebihr

jedenfalls zu entrichten.

Ein Anmelder, welcher sich in Phase 1 fir ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung
entschieden hat, steht daher in Phase 2 vor der Entscheidung, ob die Gebihren

entrichtet werden sollen.

Werden die falligen Gebuhren entrichtet, wird der Gegenstand der Anmeldung in

weiterer Folge recherchiert und die Anmeldung bleibt weiter anhangig.

Bei Nichtentrichtung der Gebuhren wird die Anmeldung nach Ablauf von Phase 2
zurickgewiesen bzw. fir zurickgenommen erklart. Darlber hinaus ist bei Einreichung
vor dem OPA die pauschalierte Schriftengebiihr jedenfalls zu entrichten, auch dann,
wenn die Anmeldung durch Nichtzahlung der Anmeldegebuhr nicht weiterverfolgt

wird.%%°

Weiter besteht die Moglichkeit eine prioritatsbeglinstigte Nachanmeldung einzureichen.

%89 \/gl. Regel 38 EPU bzw. Regel 14 bis 16bis PCT
%0 vgl. Artikel 14 GebG
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Sobald ein Anmeldetag =zuerkannt wurde, kann eine prioritdtsbeglnstigte
Nachanmeldung eingereicht werden, welche den Anmeldetag der Stammanmeldung
beansprucht. Die prioritdtsbeginstigte Nachanmeldung kann innerhalb einer Frist von
zwoOIf Monaten ab dem Prioritatstag eingereicht werden und muss dieselbe Erfindung
betreffen, um die Prioritdt wirksam in Anspruch nehmen zu kénnen. Weiter muss die
Prioritatsanmeldung die erste Anmeldung sein, welche fur die Erfindung eingereicht
wurde.*®' Zwar darf eine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldung tiber den Umfang der
Stammanmeldung hinausgehen, das Prioritatsrecht kann jedoch nur fir den
Gegenstand beansprucht werden, der bereits in der friheren Anmeldung enthalten ist.
Fir das Beanspruchen der Prioritat ist es nicht erforderlich, dass die
Prioritatsanmeldung noch anhangig ist. Es kann daher auch eine prioritatsbegunstigte
Nachanmeldung zu einer Anmeldung eingereicht werden, die zurickgewiesen wurde,
zurickgenommen  wurde oder als zuriUckgenommen gilt. Durch eine
prioritatsbegunstigte Nachanmeldung im Ausland kann ein Patentschutz im Ausland
erreicht werden, wobei wieder ein Recherche- und ein anschlieRendes

Prifungsverfahren zu durchlaufen ist.

Zusatzlich steht einem Anmelder die Mdoglichkeit offen, eine Teilanmeldung
einzureichen. Nach dem europaischen Patentibereinkommen sowie dem
Osterreichischen Patentgesetzt ist es moglich, eine Teilanmeldung zu einer bereits
eingereichten Anmeldung einzureichen, welche als am Anmeldetag der
Stammanmeldung eingereicht gilt und deren Prioritatsrecht geniet. Eine
Teilanmeldung darf jedoch nicht Gber den Inhalt der Stammanmeldung hinausgehen
und kann nur zu einer anhéngigen Stammanmeldung eingereicht werden.>*? Dariiber
hinaus kann eine Teilanmeldung nach dem EPU nur innerhalb einer Frist von 24
Monaten nach dem ersten Bescheid der Prifungsabteilung zur ersten Anmeldung oder
innerhalb von 24 Monaten nach einem Bescheid der Prifungsabteilung eingereicht
werden, in welchem diese mangelnde Einheitlichkeit eingewendet hat.*® Diese Fristen
kénnen jedoch in Phase 2 noch nicht abgelaufen sein, da die Anmeldung noch nicht in
den Zustandigkeitsbereich der Priifungsabteilung (ibergegangen ist.*** Ebenfalls ist die
europaische Patentanmeldung in Phase 2 jedenfalls anhangig, da diese auch bei
Nichtzahlung erst nach Ablauf von Phase 2 zurickgewiesen wird, weswegen in Phase
2 jedenfalls eine Teilanmeldung eingereicht werden kann. Bei Einreichung einer

Teilanmeldung beginnt die Frist zur Zahlung der Gebuhren nach Einreichung erneut,

T vgl. Artikel 87 bis 89 EPU sowie Artikel 4 PVU
%2 v/q1. Artikel 76 EPU, § 92a PatG

93 \/gl. Regel 36 EPU

% vgl. Regel 10 (2) EPU
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sodass Phase 2 der Teilanmeldung nach Phase 2 der Stammanmeldung endet. Auch
fur die Teilanmeldung kann wieder eine Teilanmeldung eingereicht werden, wobei der
Anmeldetag der Stammanmeldung bzw. der Prioritatstag, sofern eine Prioritat

beansprucht wurde, erhalten bleibt.

Weiter ist eine Verwertung der Erfindung auch in Phase 2 moglich, wobei Gber die in
Phase 1 beschriebene Verwertungsmdglichkeit hinaus ab Phase 2 auch ein Verwerten
der Erfindung durch Lizensierung mdglich ist, da die Erfindung durch die eingereichte
Anmeldung einen vorlaufigen Schutz genieRt.** Durch eine Vergabe einer Lizenz an
der Erfindung kann die Erfindung verwertet werden, ohne dass der Anmelder selbst in
den Prozess der Leistungserbringung eingebunden ist. Dabei ist zwischen einer
Vergabe einer Lizenz ohne weitere aktive Teilnahme des Anmelders an der
Leistungserbringung und einer vollstandigen Leistungserbringung durch den Anmelder,
welche die beiden Extremwerte einer Involviertheit des Anmelders in die
Leistungserbringung darstellen, eine Vielzahl an Moglichkeiten der Verwertung

gegeben.’®

Es werden daher nur die Varianten der Extremwerte der Involviertheit angegeben,
wobei zu beachten ist, dass Mischformen wie vorstehend ausgefuhrt mdglich sind,
sodass sich die folgenden Extrempole der Entscheidung uUber eine Verwertung

ergeben:

- Verwertung der Erfindung bei vollstandiger Involviertheit in die
Leistungserbringung und

- Verwertung der Erfindung ohne Involviertheit in die Leistungserbringung.

%% v/gl. Kapitel 2.1.2
%% v/gl. Kapitel 3.4
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7.2.1.3 Phase 3

Phase 3 betrifft den Zeitraum nach Einreichung der Anmeldung und vor Erhalt des

Recherchenberichtes.

Wurde die Anmeldung gesetzeskonform eingereicht und wurden auch samtliche
Gebuhren rechtzeitig entrichtet, wird der Gegenstand der Anmeldung in der Folge
amtsseitig recherchiert und ein Recherchenbericht erstellt. Dabei wird nach relevantem
Stand der Technik recherchiert, der Neuheit oder erfinderische Tatigkeit bzw. einen
erfinderischen Schritt des Gegenstandes der Anmeldung infrage stellen koénnte.
Ublicherweise wird dem Anmelder ein Recherchenbericht mit einer Stellungnahme zu
einer Patentierbarkeit bzw. Neuheit und erfinderische Tatigkeit innerhalb von sechs bis
zwoIf Monaten nach Einreichung Ubermittelt, sodass die Frist zur Einreichung

prioritatsbeglinstigter Nachanmeldungen in Phase 3 zumeist noch nicht abgelaufen ist.
In dieser Phase hat der Anmelder daher weiterhin die Moglichkeiten:

- eine Teilanmeldung einzureichen und
- eine prioritatsbegunstigte Nachanmeldung einzureichen, sofern die Frist zur

Einreichung einer Nachanmeldung noch nicht abgelaufen ist.
Darlber hinaus besteht die Mdglichkeit, die Anmeldung zurlickzuziehen.

Ein Zurtickziehen der Anmeldung fuihrt dazu, dass kein Recherchenbericht erstellt wird.
Beim EPA wird die bei Einreichen der Anmeldung zu entrichtende Recherchengebuhr
zurlickerstattet, wenn die Anmeldung zurlickgezogen wird, bevor mit der Recherche
begonnen wurde.*” Dariiber hinaus wird die Anmeldung nicht veréffentlicht, wenn
diese rechtzeitig vor der Verdffentlichung, die sonst spatestens nach 18 Monaten

erfolgt, zuriickgenommen wird.

Weiter besteht auch die Mdglichkeit, vorzeitige Verdffentlichung zu beantragen. Dies
kann zweckmafig sein, wenn gegen Verletzer vorgegangen werden soll, da die
Wirkung der Anmeldung erst ab Veréffentlichung eintritt. Sofern dies durchgefuhrt wird,
steht daher auch die Mdglichkeit offen, gegenliber einen Verletzer einen Anspruch auf
angemessenes Entgelt geltend zu machen. Dies ist zwar ebenfalls eine Mdglichkeit,
um die Erfindung ohne Involviertheit in die Leistungserbringung zu verwerten, wird hier
dennoch als separate Option behandelt, da ein Vorgehen gegen einen Verletzer im
Gegensatz zu einer Lizenzvergabe eine gegenliber dem Wettbewerb offensive

Verwertung darstellt.

%7 Artikel 9 (1) Geblihrenordnung
179



Die zusatzlichen Optionen sind daher:

- Vorzeitige Veroffentlichung beantragen;
- Anspriche auf angemessenes Entgelt gegeniber Verletzer geltend zu machen,

sofern die Anmeldung bereits veroéffentlicht wurde (offensives Verwerten).

Daruber hinaus bestehen weiterhin die fur Phase 2 genannten Moglichkeiten

hinsichtlich der Verwertung der Erfindung mit den Extrempolen:

- Verwertung der Erfindung bei vollstandiger Involviertheit in die
Leistungserbringung und

- Verwertung der Erfindung ohne Involviertheit in die Leistungserbringung.

7.2.1.4 Phase 4

Als Phase 4 wird der Zeitraum definiert, welcher nach Erhalt des Recherchenberichtes
und vor Ablauf der Prioritatsfrist von zwolf Monaten liegt. In dieser Phase liegt
einerseits mit dem Recherchenbericht eine Entscheidungsgrundlage fir ein weiteres
Vorgehen vor und andererseits muss bis zum Ablauf der Frist von zwdlf Monaten Gber
Nachanmeldungen entschieden werden, wobei wie in Kapitel 2.1.3 ausgeflhrt,
zukunftige Kosten definiert werden. Es bestehen daher dieselben Mdglichkeiten wie in
Phase 3 mit dem Unterschied, dass die Maoglichkeit nicht mehr besteht, die
Entscheidung Uber kostenintensive Nachanmeldungen auf spater zu verschieben,
sodass spatestens in dieser Phase der territorial erreichbare Umfang des angestrebten

Schutzes festgelegt wird, der auf der urspriinglich eingereichten Anmeldung basiert.

In dieser Phase mdgliche Entscheidungen betreffen daher:

- das Zuruckziehen oder Weiterverfolgen der Anmeldung;

- das Einreichen einer prioritdtsbegunstigten Nachanmeldung;
- das Einreichen einer Teilanmeldung;

- das Beantragen von vorzeitiger Veroffentlichung;

- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und

- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.
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7.21.5 Phase5

Als Phase 5 wird der Zeitraum definiert, welcher zwischen dem Ablauf der Prioritatsfrist
und der planmafligen Verdéffentlichung der Anmeldung nach 18 Monaten liegt. Sofern
vorzeitige Verodffentlichung beantragt und die Anmeldung vor Ablauf der Prioritatsfrist
veroffentlicht wurde, entfallt Phase 5 und die untenstehenden Optionen liegen nicht
vor. Phase 5 ist relevant, weil es in dieser Phase letztmalig mdoglich ist, eine

Veroffentlichung der Anmeldung zu verhindern.
Die in Phase 5 relevanten Entscheidungen betreffen daher:

- das Weiterverfolgen oder Zurtickziehen der Anmeldung;
- das Einreichen einer Teilanmeldung;

- das Beantragen von vorzeitiger Veroffentlichung;

- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und

- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.

7.2.1.6 Phase 6

Nach Veréffentlichung der Anmeldung unterscheiden sich die Verfahren, je nachdem,
welches Schutzrechts und welches Amt in Phase 1 gewahlt wurde. Wahrend bei
Einreichung  einer  Gebrauchsmusteranmeldung eine  Registrierung  des
Gebrauchsmusters jedenfalls erfolgt, sofern Formerfordernisse eingehalten sind, und
das Verfahren damit abgeschlossen ist, muss bei einer eingereichten
Patentanmeldung ein Prifungsverfahren durchlaufen werden, an dessen Ende die
Erteilung eines Patentes oder eine Zurickweisung steht. Dabei sind in Phase 6
abhangig von der Entscheidung in Phase 1 unterschiedliche Optionen mdglich, die im

Folgenden getrennt beschrieben werden.

Wurde eine Osterreichische Patentanmeldung eingereicht, wird als Phase 6 der
Zeitraum zwischen Erhalt des ersten Vorbescheides samt einem Recherchenbericht
und Erteilung bezeichnet. In diesem Zeitraum ist der Gegenstand der Anmeldung vom
Stand der Technik in der Form abzugrenzen, dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit

fur den zur Erteilung gelangenden Gegenstand besteht.
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Neben gegebenenfalls verschiedenen Moglichkeiten, den Gegenstand der Erfindung
vom Stand der Technik abzugrenzen, betreffen die fur einen Anmelder mdglichen

Entscheidungen:

- das Einreichen einer Teilanmeldung;
- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und

- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.**®

Wurde die Anmeldung beim EPA eingereicht, ist bei Weiterverfolgung der Anmeldung
innerhalb von sechs Monaten nach Veroffentlichung des Recherchenberichtes die
Prifungs- und die Benennungsgebiihr zu entrichten. Werden diese Gebulhren nicht

entrichtet, gilt die Anmeldung als zuriickgenommen.*®*

Die Entscheidung, die
Anmeldung weiterzuverfolgen, ist daher zu Beginn dieser Phase mit Kosten
verbunden. Werden die Gebuhren entrichtet, ist analog zur &sterreichischen
Patentanmeldung, wie in vorstehendem Kapitel beschrieben, ein Prifungsverfahren zu

durchlaufen.

Abweichend vom Verfahren vor dem OPA ist im Verfahren vor dem EPA ein Einreichen
einer Teilanmeldung nur bis zum Ablauf einer Frist von 24 Monaten nach Erhalt eines
ersten Bescheides der Prifungsabteilung oder innerhalb von 24 Monaten nach Erhalt
eines Bescheides der Prifungsabteilung, in welchem diese mangelnde Einheitlichkeit
beanstandet hat, mdglich.?® Bei dieser Route betreffen die fiir einen Anmelder

moglichen und relevanten Entscheidungen daher:

- das Stellen des Prifungsantrages;
- das Einreichen einer Teilanmeldung;
- die Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung;

- obdie Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.

Wurde eine internationale Anmeldung eingereicht, ist zu beachten, dass das PCT
Verfahren nicht mit einer Patenterteilung endet, sondern nach einer sogenannten
internationalen Phase eine sogenannten regionalen/nationalen Phase eingeleitet wird,
wonach das weitere Verfahren vor den regionalen/nationalen Patentéamtern erfolgt.®’
Dabei wird der in der internationalen Phase erstellte internationale Recherchenbericht
von einigen Patentdmtern anerkannt, andere fuhren selbst nach Einleitung der

regionalen/nationalen Phase eine Recherche durch. Die Frist zur Einleitung der

8 Da die Anmeldung bereits veroffentlich ist, wird in dieser Phase auf die weiterhin bestehende

Mdglichkeit, die Anmeldung zurtickzuziehen, nicht eingangen.
%9 v/gl. Regel 39, Regel 70, Regel 70a EPU

%90 \/gl. Regel 36 EPU

%7 vgl. Kapitel 2.1.3.3
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regionalen/nationalen Phase endet fur die meisten Staaten nach 30 Monaten und fur
einige nach 31 Monaten, weswegen Phase 6 bei einer internationalen Anmeldung
ublicherweise einen Zeitraum von etwa zwolf Monaten umfasst, wenn eine die Prioritat
einer zwolf Monate zuvor eingereichten Erstanmeldung beanspruchende internationale

Anmeldung eingereicht wurde.

Nach dem PCT hat der Anmelder die Moglichkeit, bei einer Behdrde, welche nicht den
internationalen Recherchenbericht erstellt hat, eine erganzende internationale
Recherche zu beantragen. Dies kann zweckmaRig sein, um auch Stand der Technik zu
ermitteln, welcher von der internationalen Recherchenbehdrde aufgrund sprachlicher
oder technischer (Zugang zu Datenbanken) Barrieren nicht ermittelt wurde. Dies kann
beispielsweise bei einem europadischen Anmelder zweckmaRig sein, der Schutz fir
einen Gegenstand am Gebiet der Mikroelektronik erlangen mdchte und relevanten
Stand der Technik in Japan oder Korea vermutet, obwohl vom EPA als Internationale
Recherchenbehorde nichts ermittelt wurde. Um ein Risiko zu minimieren, dass erst
nach kostenintensivem Einleiten der regionalen/nationalen Phase relevanter Stand der
Technik ermittelt wird, der einer Erteilung bzw. Aufrechterhaltung von Patenten

entgegensteht, kann daher eine derartige Recherche durchgefiihrt werden.

Bei Beantragung der internationalen vorlaufigen Prufung wird von der mit der
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrde ein internationaler vorlaufiger
Priifbericht erstellt.® Dies ist nicht zwingend und mit Kosten verbunden. Wie in den
vorstehend beschriebenen nationalen bzw. regionalen Prufungsverfahren wird dabei
gepruft, ob der Gegenstand der internationalen Anmeldung die Kriterien Neuheit und
erfinderische Tatigkeit erflllt. Eine Entscheidung Uber eine Patenterteilung liegt zwar
auch bei Durchfuhren einer internationalen vorlaufigen Prifung bei den nationalen
Patentamtern, jedoch kann sich ein positiver internationaler vorlaufiger Prifungsbericht
gunstig auf das nachfolgende nationale Verfahren auswirken. Darlber hinaus kann ein
positiver internationaler vorlaufiger Prifungsbericht ein Vorgehen gegen Verletzer
erleichtern, da auf ein nach Ansicht der mit der internationalen vorlaufigen Prufung
beauftragten Behdrde rechtsbestandiges Schutzrecht verwiesen werden kann. Ein
Antrag auf internationale vorlaufige Prifung ist innerhalb von drei Monaten nach Erhalt
des internationalen Recherchenberichtes oder innerhalb von 22 Monaten nach dem

Prioritdtsdatum zu stellen, je nachdem, welche Frist spater ablauft.®®

Erst durch Einleiten der regionalen/nationalen Phase kann eine Erteilung eines

Patentes erreicht werden. Die internationale Anmeldung hat ab Einreichung die

%02 \/g1. Regel 70 PCT
%3 vgl. Regel 54bis PCT
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Wirkung einer nationalen/regionalen Anmeldung fur jeden Bestimmungsstaat. Wahrend
der internationalen Phase, die mit Einleitung der regionalen/nationalen Phase endet,
wird das Verfahren vor den regionalen/nationalen Behérden lediglich ausgesetzt,®*
wodurch der Anmelder einerseits Zeit hat, um uber eine Weiterverfolgung zu
entscheiden und andererseits ein zentrales Rechercheverfahren erhalt, das teilweise
von nationalen Behdérden anerkannt wird. Mit Einleitung der regionalen/nationalen
Phase wird daher das bis dahin vor den nationalen Behdrden ausgesetzte Verfahren
fortgesetzt, wobei jeweils ein Prifungsverfahren zu durchlaufen ist. Dabei ist je Staat,
in welchem ein Patent erlangt werden soll, mit teils betrachtlichen Kosten zu rechnen,
die teilweise bereits mit Einleitung der regionalen/nationalen Phase fallig werden,
beispielsweise fiir amtliche Gebiihren zugunsten der nationalen Amter, Kosten fir
lokale Vertreter sowie Ubersetzungen. Ob eine regionale oder nationale Phase
eingeleitet wird, ist abhangig davon, ob die Anmeldung in ein Verfahren vor einem
nationalen Amt wie dem OPA oder einer zwischenstaatlichen Organisation wie dem
EPA eintritt.

Wenngleich die Frist zur Einleitung der regionalen/nationalen Phase erst 30 bzw. 31
Monate nach dem Prioritatstag endet, besteht die Méglichkeit, die regionale/nationale
Phase vor Ablauf dieser Frist einzuleiten. Dies kann zweckmaRig sein, wenn der
Gegenstand der Anmeldung bereits von einem Dritten benutzt wird, da aufgrund einer
veroffentlichten Anmeldung fir den Anmelder in den meisten Patentsystemen nur ein

Anspruch auf angemessenes Entgelt aber kein Anspruch auf Unterlassung besteht.

Innerhalb dieses Zeitraumes bestehen fir den Anmelder aufgrund des PCT in der

internationalen Phase Entscheidungen betreffend:

- ob ein Antrag auf ergénzende internationale Recherche gestellt werden soll;
- ob internationale vorlaufige Prifung beantrag werden soll und
- ob die regionale/nationale Phase eingeleitet werden soll, gegebenenfalls

vorzeitig.
Daruber hinaus bestehen auch in dieser Phase Entscheidungen bezlglich:

- der Involviertheit bei der Verwertung der Erfindung und

- ob die Erfindung offensiv oder defensiv verwertet werden soll.*®

%04 v/gl. Artikel 23 PCT
% Da die Anmeldung bereits veroffentlich ist, wird in dieser Phase auf die weiterhin bestehende
Méglichkeit, die Anmeldung zurlickzuziehen, nicht eingegangen.
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7.21.7 Phase7

Als Phase 7 wird der Zeitraum nach Patenterteilung bzw. Registrierung des
Gebrauchsmusters und vor dem Ende der maximalen Laufzeit des Schutzrechtes
definiert. Diese betragt bei dsterreichischen und europaischen Patenten 20 Jahre ab
dem Anmeldetag und bei Osterreichischen Gebrauchsmustern zehn Jahre ab dem

Anmeldetag.

In diesem Zeitraum stehen dem Patent- bzw. Gebrauchsmusterinhaber folgende

Méglichkeiten zur Verfligung:

- auf das Schutzrecht verzichten;

- das europaische Patent zu beschranken oder zu widerrufen;

- die Erfindung bei vollstandiger Involviertheit in Leistungserbringung zu
verwerten;

- die Erfindung bei minimaler Involviertheit in Leistungserbringung zu verwerten
und

- die Erfindung offensiv oder defensiv zu verwerten, wobei hier auch ein

Anspruch auf Unterlassung gegentber einem Verletzer besteht.

Ein Verzicht auf das Schutzrecht hat ein Erléschen des Schutzrechtes zur Folge. Dies
kann durch Erklarung oder Unterlassen der Entrichtung félliger Jahresgebuhren
erfolgen. Ein Erléschen des Schutzrechtes wirkt ex nunc, das heil3t, dass Anspriche
aus dem Bestehen des Schutzrechtes in der Vergangenheit bestehen bleiben. Da in
den meisten Staaten flir ein Aufrechterhalten des Patentes Jahresgebihren zu
entrichten sind, die mit zunehmender Patentlaufzeit steigen, ist ein Aufrechterhalten
des Patentes nach mehreren Jahren in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden.
Ein Verzicht kann daher zweckmallig sein, wenn die Kosten der Aufrechterhaltung

gegenuber den patentinduzierten Mehrertragen Uberwiegen.

Die Mdglichkeit, das Patent zentral zu beschranken oder zu widerrufen, ist beim EPA
gegeben. Im Unterschied zu einem Verzicht wirkt eine Beschrankung oder ein Widerruf
ex tunc,®® also von Anfang an. Dies kann zweckméRig sein, wenn Stand der Technik
bekannt wird, der einer Aufrechterhaltung des Patentes in erteilter Breite

entgegensteht, um nationalen, kostenintensiven Nichtigkeitsverfahren

%% vgl. Artikel 68 EPU
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zuvorzukommen. Dabei wirkt eine zentrale Beschrankung oder ein zentraler Widerruf

fur samtliche Vertragsstaaten, in denen das europaische Patent validiert worden ist.*”

7.2.2 Uberblick

Aus den vorstehenden Kapiteln geht hervor, dass der Erfinder in unterschiedlichen
Phasen aus jeweils mehreren Optionen wahlen kann. Obwohl nur die strategisch
relevantesten Mdoglichkeiten aufgezahlt wurden, ergeben sich aufgrund der
Kombinationsmadglichkeiten sowie den Moglichkeiten, Nach- und Teilanmeldungen
einzureichen, die fir sich wieder nahezu dieselben Moglichkeiten bieten, eine Vielzahl
mdglicher Verfahrensverldufe und damit Strategien, die zu unterschiedlichen
Ergebnissen fuhren und betrachtliche Auswirkungen auf Kosten und damit den
wirtschaftlichen Erfolg des Erfinders haben. Die folgende Abbildung 42 zeigt in einem
Uberblick die in den einzelnen Phasen méglichen Entscheidungen in Form eines
morphologischen Kastens®®, wobei die Entscheidungen zwischen den jeweiligen
Handlungsalternativen von E1.1 bis E7.4 durchnummeriert sind. Dabei schliefl3t eine
Handlungsalternative einer Entscheidung zumeist die weiteren Handlungsalternativen

aus, sodass eine Entscheidung zwischen Handlungsalternativen vorliegt.®*

%97 v/gl. Artikel 105b (3) EPU

% Diese auch unter der Bezeichnung Zwicky-Box als Kreativitdtstechnik bekannte
Darstellungsform  wird hier als zweckmaRig erachtet, um die Kombination von
Handlungsalternativen darzustellen. Zur Darstellung komplexer Sachverhalte mit der Zwicky-
Box bzw. dem morphologischen Kasten vgl. Zwicky (1989), Hering/Hering/Heyne (2009) S. 58
ff.
%99 Zwar ist bei Entscheidung E1.1 grundsatzlich auch ein Einreichen einer dsterreichischen und
einer europaischen Patentanmeldung unter Wahl von zwei Handlungsalternativen mdglich, dies
wirde jedoch zu einer weiteren Schutzrechtsanmeldung und damit zu einem weiteren
Entscheidungsbaum flihren, sodass flir eine Schutzrechtsanmeldung tatsachlich ein
Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen getroffen werden muss.
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Phase | Entsch. Nr. Alternativen
Ausarbeitung und
Veroffentlichen der Geheimhalten der L g Ausarbeitungund Ausarbeitungund Ausarbeitungund
Einreichungeiner N . S N N .
Erfindung ohne Erfindung ohne - L Einreichungeiner Einreichungeiner Einreichungeiner
El.1 . . N . osterreichischen . I . X
Ph 1 Einreichungeiner Einreichungeiner osterreichischen europdischen internationalen
ase Gebrauchsmuster-
Schutzrechtsanmeldung | Schutzrechtsanmeldung Patentanmeldung; Patentanmeldung; Anmeldung;
anmeldung;
E1.2 Benutzen der Erfindung; Kein Benutzen der Erfindung
E2.1 Gebuhren entrichten Geblihren nicht entrichten
E2.2 prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbeglnstigte Nachanmeldungeinreichen
Phase 2
E2.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
E2.4 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E3.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
E3.2 Prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
E3.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 3
E3.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E3.5 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E3.6 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E4.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
E4.2 prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
E4.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 4
E4.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E4.5 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E4.6 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E5.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
ES5.2 Teilanmeldung einreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
ase . orzeitige Veroffentlichung beantragen eine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
Ph 5 Vorzeitige Veroffentlichung b Kei itige Veréffentlichung b
E5.4 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E5.5 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E6.1 Stellen des Prufungsantrages Prufungsantragnicht stellen
E6.2 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
E6.3 Ergénzende internationale Recherche beantragen Keine ergédnzende internationale Recherche beantragen
Phase 6 E6.4 Internationale vorlaufige Prifung beantragen Keine internationale vorlaufige Prifung beantragen
E6.5 Nationale Phase einleiten Nationale Phase vorzeitig einleiten Nationale Phase nicht einleiten
E6.6 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E6.7 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E6.8 Ubersetzung der Verdffentlichung einreichen Keine Ubersetzung der Veréffentlichung einreichen
E7.1 Schutzrecht aufrechterhalten Schutzrecht nicht aufrechterhalten
E7.2 Beschranken Widerrufen Weder beschranken noch widerrufen
Phase 7
E7.3 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E7.4 Offensives Verwerten - Unterlassung Offensives Verwerten -angemessenes Entgelt Nicht offensives Verwerten

Abbildung 42: Morphologischer Kasten der wesentlichen Handlungsalternativen®'®

Mit diesen Handlungsalternativen in morphologischer Darstellung sind auch die in

Kapitel 2.2 beschriebenen ausgewahlten Patentstrategien grafisch darstellbar.

610

Quelle: Eigene Darstellung
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Beispielsweise wird die Unterseeboot-Strategie fur jede Anmeldung,

die spat

zuriickgezogen wird,®"" erreicht durch die in Abbildung 43 dargestellte Kombination der

Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung, wobei die gewahlte

Handlungsalternative jeweils grau hinterlegt dargestellt ist. Ist bei einer Entscheidung

keine Handlungsalternative derart markiert, kann fir die jeweilige Strategie jede der

moglichen Handlungsalternativen gewahlt werden.

Phase | Entsch. Nr. Alternativen
Ausarbeitung und
Veroffentlichen der Geheimhalten der Einreich g Ausarbeitungund Ausarbeitung und Ausarbeitungund
EL1 Erfindung ohne Erfindung ohne Bt ichisch Einreichungeiner Einreichungeiner Einreichungeiner
find h find h inreichung einer h . inreich " inreich .
Phase 1 inreichung einer inreichung einer Geb h N 6sterreichischen europaischen internationalen
. Einreich . Einreich . osterreichischen . ichisch sisch R ional
ebrauchsmuster-
Schutzrechtsanmeldung | Schutzrechtsanmeldung rauc uste Patentanmeldung; Patentanmeldung; Anmeldung;
anmeldung;
E1.2 Benutzen der Erfindung; Kein Benutzen der Erfindung
. ebihren entrichten Gebiihren nicht entrichten
Gebiih ich bih ich ich
E2.2 prioritatshegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbeglinstigte Nachanmeldungeinreichen
Phase 2
E2.3 Teilanmeldung einreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
. nvolviertes Verwerten ichtinvolviertes Verwerten ein Verwerten
Involvi Vi Nicht involvi Vi Kein V¢
. nmeldung weiterverfolgen nmeldung zuriickziehen
Anmeld i fol Anmeld tickzieh
E3.2 Prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegilinstigte Nachanmeldungeinreichen
E3.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 3
E3.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E3.5 Involviertes Verwerten Nichtinvolviertes Verwerten Kein Verwerten
E3.6 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E4.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
E4.2 prioritatshegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbeglinstigte Nachanmeldung einreichen
E4.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 4
E4.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen keine vorzeitige Veréffentlichung beantragen
E4.5 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E4.6 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
ES5.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
ES5.2 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 5 E5.3 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E5.4 Involviertes Verwerten | Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E5.5 Offensives Verwerten | Nicht offensives Verwerten

Abbildung 43: Entscheidungen fur nicht verdffentliche Anmeldungen612

Fir die Anmeldung, die nicht zurlickgezogen wird, ergibt sich die Kombination von zu

wahlenden Handlungsalternativen gemafR Abbildung 44 wie folgt:

1 Vgl Kapitel 2.2.1
2 Quelle: Eigene Darstellung
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Phase | Entsch. Nr. Alternativen
Ausarbeitung und
Veroffentlichen der Geheimhalten der Einreich g Ausarbeitungund Ausarbeitung und Ausarbeitungund
EL1 Erfindung ohne Erfindung ohne ulntrelc .u:.ge:qner Einreichungeiner Einreichung einer Einreichungeiner
Phase 1 . Einreichungeiner Einreichungeiner Gosherre|hc 'S¢ te" osterreichischen europdischen internationalen
ebrauchsmuster-
Schutzrechtsanmeldung | Schutzrechtsanmeldung rauc uste Patentanmeldung; Patentanmeldung; Anmeldung;
anmeldung;
E1.2 Benutzen der Erfindung; Kein Benutzen der Erfindung
E2.1 Gebiihren entrichten Gebiihren nicht entrichten
E2.2 prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbeglnstigte Nachanmeldungeinreichen
Phase 2
E2.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
E2.4 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E3.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
E3.2 Prioritatsbeguinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
E3.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 3
E3.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E3.5 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E3.6 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E4.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
E4.2 prioritatshegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
E4.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 4
E4.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E4.5 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E4.6 Offensives Verwerten Nicht offensives Verwerten
E5.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
ES5.2 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 5 E5.3 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E5.4 Involviertes Verwerten | Nicht involviertes Verwerten | Kein Verwerten
E5.5 Offensives Verwerten | Nicht offensives Verwerten

Abbildung 44: Entscheidungen fur verdffentlichte und weiterverfolgte Anmeldung
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Die Geheimhaltung durch Teilanmeldungen Strategie wird fir jede Anmeldung, die

nicht weiterverfolgt wird, erreicht durch die in Abbildung 45 dargestellte Kombination

der Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung.

614

Phase | Entsch. Nr. Alternativen
Veroffentlichen der Geheimhalten der A.usa!'beltung.und Ausarbeitungund Ausarbeitungund Ausarbeitungund
Einreichungeiner L . - N . .
Erfindungohne Erfindungohne N s Einreichungeiner Einreichungeiner Einreichungeiner
E11 o ) o ) ésterreichischen - . . )
Phase 1 Einreichungeiner Einreichungeiner Geb h N osterreichischen europdischen internationalen
Schutzrechtsanmeldung | Schutzrechtsanmeldung ebrauchsmuster- Patentanmeldung; Patentanmeldung; Anmeldung;
anmeldung;
E1.2 Benutzen der Erfindung; Kein Benutzen der Erfindung
E2.1 Gebihren entrichten Gebiihren nicht entrichten
E2.2 prioritdtsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
Phase 2
E2.3 Teilanmeldung einreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
E2.4 Involviertes Verwerten Nicht involviertes Verwerten | Kein Verwerten

Abbildung 45: Gewahlte Handlungsalternativen fiir die nicht veroffentlichten Anmeldungen

615

Nach Phase 2 werden diese Anmeldungen wie in Kapitel 2.2.2 ausgefuhrt wegen nicht

Entrichtung der Anmeldegebuhr und der Recherchengebuihr zurlickgewiesen,

sodass keine weiteren Aktionen gesetzt werden mussen.

613

Quelle: Eigene Darstellung

%14 vgl. Kapitel 2.2.2

®'> Quelle: Eigene Darstellung

®'® vgl. Artikel 90 EPU iVm Regel 38 EPU

616
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Fir die Anmeldung, die weiterverfolgt wird, ergibt sich die in Abbildung 46 dargestellte

Kombination von Handlungsalternativen:

Phase | Entsch. Nr. Alternativen
A beit! d
Veroffentlichen der Geheimhalten der .usar el ung_un Ausarbeitungund Ausarbeitungund Ausarbeitungund
¥ Einreichungeiner - . L . . R
Erfindung ohne Erfindung ohne - o Einreichungeiner Einreichung einer Einreichungeiner
E1.1 L . L B osterreichischen N . . "
Ph 1 Einreichungeiner Einreichungeiner osterreichischen europdischen internationalen
ase Gebrauchsmuster-
Schutzrechtsanmeldung | Schutzrechtsanmeldung Patentanmeldung; Patentanmeldung; Anmeldung;
anmeldung;
E1.2 Benutzen der Erfindung; Kein Benutzen der Erfindung
E2.1 Gebihren entrichten Gebiihren nicht entrichten
E2.2 prioritatsbegilinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbeglnstigte Nachanmeldung einreichen
Phase 2
E2.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldung einreichen
E2.4 Involviertes Verwerten Nichtinvolviertes Verwerten Kein Verwerten
E3.1 Anmeldung weiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
E3.2 Prioritatsbeguinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
E3.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 3
E3.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen
E3.5 Involviertes Verwerten | Nicht involviertes Verwerten | Kein Verwerten
E3.6 Offensives Verwerten | Nicht offensives Verwerten

Abbildung 46: Kombination von Handlungsalternativen fiir die weiterverfolgte Anmeldung®"’

Die gewahlte Aufteilung des Anmeldeverfahrens sowie die identifizierten relevanten

Entscheidungen sind somit geeignet, das Anmeldeverfahren derart genau abzubilden,

dass auch die besonderen, in Kapitel 2.2 vorgestellten Patentstrategien in der

entsprechenden morphologischen Darstellung abbildbar sind,

sodass die erste

sekundare Forschungsfrage nach den mdglichen Handlungsalternativen beantwortet

ist.

617

Quelle: Eigene Darstellung
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7.3 Zweite sekundare Forschungsfrage

Wie in Kapitel 7.2.1 erarbeitet, kdnnen die wesentlichen Entscheidungen im
Patentanmelde- bzw. —erteilungsverfahren in sieben Phasen und 35 Entscheidungen
eingeteilt werden. Ein Werkzeug zur Unterstitzung bei den einzelnen Entscheidungen
muss daher flr jede der 35 Entscheidungen Handlungsempfehlungen liefern, um die

geforderte Vollstandigkeit zu gewahrleisten.®'®

Weiter soll das Werkzeug mit Handlungsempfehlungen aus vorhandenen Instrumenten
konsistent sein, da angenommen wird, dass die mit vorhandenen Instrumenten
ableitbaren Handlungsempfehlungen prinzipiell zutreffend sind, jedoch eine
Differenzierung fir die moglichen Handlungsempfehlungen nicht ausreichend méglich
ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Anforderung an Widerspruchsfreiheit mit
bestehenden Instrumenten bzw. eine Konsistenz mit aus der Literatur bekannten
Strategieableitungsverfahren gegeben ist.%" Zur Ableitung von
Handlungsempfehlungen werden die Handlungsalternativen jeder einzelnen
Entscheidung hinsichtlich ihrer Wirkungen detailliert analysiert sowie die vorhandenen
Instrumente auf eine Anwendbarkeit fur eine Entscheidung zwischen diesen Wirkungen
untersucht, um eine Aussage Uber eine — zumindest partielle — Anwendbarkeit des

Instrumentes auf die jeweilige Entscheidung zu tatigen.

Um die Anforderungen an Praktikabilitdt zu erflllen werden weiter die bekannten
Instrumente auf einen Zusammenhang zwischen auf dem Unternehmen bzw. dem
Umfeld basierenden Parametern untersucht, um dem Erfinder bzw. Anmelder
Parameter anzugeben, welche zur Bildung der Handlungsempfehlung unter

Berlcksichtigung bestehender Instrumente herangezogen werden kénnen.

Wie ausgeflihrt sind die bestehenden Instrumente nicht geeignet, um
Handlungsempfehlungen fur samtliche Entscheidungen zu geben, insbesondere
aufgrund  mangelnder Abdeckung der patentrechtlichen  Dimension  der

Entscheidungen.

Fir die demnach unter Berlcksichtigung bestehender Instrumente verbleibenden
Entscheidungen werden in weiterer Folge die Wirkungen analysiert und Kriterien
angegeben, welche fur die Wahl einer Handlungsalternative berlcksichtigt werden
sollten. Im Unterschied zu den mit bekannten Instrumenten ableitbaren

Entscheidungen, welche weitgehend von einem rationalen Zielsystem sowie dem

%18 vgl. Kapitel 7.2.1
®19 vgl. Kapitel 7.1.3
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priméren Ziel Gewinnmaximierung ausgehen,®® kann ein fiir ein Transformieren der
Wirkungen patentrechtlicher Entscheidungen in Nutzwerte brauchbares Zielsystem
aufgrund grofler Unterschiede zwischen einzelnen Unternehmen nicht pauschal

' Es werden daher die Wirkungen der verbleibenden

angenommen werden.®?
Handlungsalternativen angegeben, sodass unter Berlcksichtigung der individuellen
Ziele Handlungsempfehlungen gemaly der praskriptiven Entscheidungstheorie
abgeleitet werden kénnen.’”? In den folgenden Unterkapiteln wird jede einzelne
Entscheidung nach dieser Methodik analysiert, wobei das Werkezeug schrittweise

erarbeitet wird.

Mit diesem Vorgehen ist auch die Anforderung aus dem Komplexitdtsmanagement
erfullt, die Fragen durch eine Kombination von konstruktivistischem Problemlésen und
einem Versuchs-Irrtums-Prozess zu beantworten. So werden einerseits anhand der
Vorhersagbarkeit von Wirkungen einzelner Handlungen in der rechtlichen Dimension,
wie der Einreichung einer Patentanmeldung, Handlungsempfehlungen
konstruktivistisch gegeben. Andererseits wird der Anwender aufgrund der temporaren
Aufteilung der Entscheidungen auf einzelne Phasen, wobei idente Entscheidungen
auch in mehreren Phasen auftreten, dazu angehalten, bei dem Treffen einer
Entscheidung in einer spateren Phase Erkenntnisse aus der Wahl einer

Handlungsalternative in der Vergangenheit in die Bewertung mit einflieRen zu lassen.

Dadurch wird bei Entscheidungen, bei welchen die Wirkungen der einzelnen

Handlungsalternativen mit hohen Unsicherheiten behaftet sind, wie der Verwertung, ein

Versuchs-Irrtums-Prozess erreicht.®?®

620 \/gl. Heinen (1976) S. 59 ff.

621 Beispielsweise kann ein Start-Up ganzlich andere Interessen mit einer Patentanmeldung
verfolgen als ein Unternehmen, welches bereits ein umfangreiches Patentportfolio innehat.

622 \/g1. Kapitel 6.1.1.1

%23 \gl. Kapitel 6.2.2
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7.4 Entwicklung und Beschreibung des Werkzeuges zur Ableitung von

Handlungsempfehlungen

Zur Entwicklung des Werkzeuges werden Handlungsempfehlungen bzw. Kriterien zur
Ableitung von Handlungsempfehlungen basierend auf dem Zielsystem fir jede der in
den Phasen, die in Kapitel 7.2 erarbeitet wurden, zu treffenden Entscheidungen
abgeleitet. Dabei wird anhand der in Kapitel 7.3 erarbeiteten Methodik der praskriptiven
Entscheidungstheorie vorgegangen und die Entscheidungen beginnend in Phase 1

analysiert.

7.4.1 Entscheidungen in Phase 1

Phase 1 ist definiert als Zeitraum, der vor Einreichung einer Schutzrechtsanmeldung
liegt. Bei gezielt durchgefuhrter Innovation liegt meist eine erste bzw. kreative Phase
vor, in welcher viele Ideen entwickelt werden, wonach erfolgversprechende Ideen
identifiziert und weiterverfolgt werden.®” Dabei ist es haufig im Rahmen des
Innovationsprozesses glinstig, eine Patentrecherche durchzufihren, um nicht etwas
bereits Verdffentlichtes oder Uberholtes zu entwickeln. Weiter ist es nach Vorliegen
erfolgsversprechender Ideen ebenfalls haufig vorteilhaft, eine Patentrecherche
durchzufiihren, um Aussichten einer Erlangung eines Schutzrechtes beurteilen zu

kénnen, wenn der relevante Stand der Technik nicht ohnedies bekannt ist. 4%

624 \/gl. Gassmann/Sutter (2008) S. 55
%25 Vgl. Beetz (2003) S. 104 ff.
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7.4.1.1 Entscheidung E1.1

Die Entscheidung E1.1 bietet die Handlungsalternativen:®%°

a) Veroffentlichen der Erfindung ohne Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung;

b) Geheimhalten der Erfindung ohne Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung;

c) Ausarbeiten und Einreichen einer Osterreichischen
Gebrauchsmusteranmeldung;

d) Ausarbeiten und Einreichen einer 6sterreichischen Patentanmeldung;

e) Ausarbeiten und Einreichen einer europaischen Patentanmeldung und

f) Ausarbeiten und Einreichen einer internationalen Anmeldung.

7.4.1.1.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E1.1.a hat die Wirkung, dass die Erfindung benutzt werden
kann, ohne dass ein Dritter Schutz an der Erfindung erlangen kann, da diese ab dem

Zeitpunkt der Veréffentlichung nicht mehr neu ist.

Wird eine Open Source Strategie gewahlt, ist diese Handlungsalternative zu wahlen.
Unter Open Source wird eine quelloffene Software verstanden, sodass auch der
Quelltext der Software gelesen werden kann. Open Source Software steht unter einer
von der Open Source Initiative anerkannten Lizenz und darf frei kopiert, modifiziert und
weiterverbreitet werden.%?’ Eine Open Source Lizenz steht somit einer
Patentierungsstrategie diametral entgegen. Ob eine Open Source Strategie oder eine
Patentierungsstrategie zweckmaRiger ist, wurde bereits wissenschaftlich untersucht.®?
Von MAURER et al. wurde gefunden, dass Open Source dann zweckmaRig ist, wenn

das geschaffene Wissen

a) komplementar zu einem anderen Gut ist, das wie
Humankapital nicht imitiert werden kann oder

b) wenn die Motivation zu innovieren intrinsisch ist.*

Weiter fihrt nach MAURER et al. jedoch ein reiner Open Source Markt zu einer
Unterversorgung. Im Ergebnis ist demnach eine reine Open Source Versorgung nicht

moglich. Jedoch hat Open Source in manchen Markten, auf welche zumindest eines

626 \/gl. Kapitel 7.2.1.1 sowie Kapitel 7.2.2

%27 \/gl. http://opensource.org/docs/osd abgerufen am 28. Janner 2014
628 \/g1. Bittelmeyer/Bessler (2007) S. 38 ff.

%29 \/gl. Maurer/Scotchmer (2006) S. 5
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der genannten Kriterien zutrifft, Vorteile und kann dort einer Patentierungsstrategie

iiberlegen sein.®®

Ziegler et al. fanden, dass sich Unternehmen auch aus
Kostengrinden und zur Beschleunigung des Innovationsprozesses insbesondere mit
unternehmensexternen Entwicklungspartnern fir Open Source und gegen eine

Patentierungsstrategie entscheiden.®’

Die Handlungsalternative E1.1.b bewirkt, dass die Erfindung weiterhin geheim bleibt
und gegebenenfalls unternehmensintern fur Weiterentwicklungen eingesetzt werden
kann. Hierbei besteht jedoch das Risiko, dass ein Mitbewerber dieselbe Erfindung tatigt

und fir diese eine Schutzrechtsanmeldung einreicht, die zum Patent fihrt.

Die Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.f fihren zu einem Anmeldetag, ab dem die
Erfindung offentlich benutzt bzw. durch die Erfindung hergestellte Produkte verkauft
werden konnen, ohne dass dies flr ein spateres Schutzrecht neuheitsschadlich ist.
Dabei steigen die amtlichen Gebuhren von einer Einreichung einer Osterreichischen
Gebrauchsmusteranmeldung kontinuierlich bis zur Einreichung einer internationalen
Anmeldung an. Sofern keine Prioritat beansprucht wird und die Anmeldung die erste
Anmeldung far die Erfindung ist, kann der erhaltene Anmeldetag bei einer spateren
Nachanmeldung als Prioritdtstag beansprucht werden. Dadurch ist mit jeder der
Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.f in weiterer Folge ein nahezu weltweiter Schutz

erreichbar.®?

Zusammenfassend sind die Handlungsalternativen E1.1.a und E1.1.b zwar
kostenguinstig, flhren jedoch zu keinen Schutzrechten. Demgegeniber sind die
Alternativen E1.1.c bis E1.1.f mit (steigenden) Kosten verbunden und fuhren jeweils zu

Schutzrechten, gegebenenfalls weltweit.

%30 \/gl. Maurer/Scotchmer (2006) S. 30
%" Vgl. Ziegler/Gassmann/Friesike (2013) S. 6
%32 Aktuell haben 175 Staaten die PVU ratifiziert, welche die Grundlage fiir das Prioritatsrecht ist
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7.4.1.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Eine Entscheidung zwischen den beiden Gruppen scheint mit bekannten Instrumenten
zur Strategiebestimmung mdglich zu sein, wie der Patentportfolio Analyse nach
PFEIFFER, FAIX oder HOFINGER.®*® Dabei entspricht die Gruppe der
Handlungsalternativen E1.1.a und E1.1.b einer Ausstiegs- bzw.
Desinvestitionsstrategie und die Gruppe der Handlungsempfehlungen E1.1.c bis E1.1.f

einer Investitionsstrategie.

Als Indikatoren fir eine Entscheidung zwischen den beiden Gruppen kénnen demnach

nach HOFINGER herangezogen werden:®**

- Qualitat der Erfindung (Kunden- oder Herstellernutzen);

- Distanz zu nicht schutzfahigen/fremdgeschitzen Losungen;

- Stellung des Produktes im Gesamtumsatz des Unternehmens;
- Marktsituation (Anzahl der Marktteilnehmer);

- Wettbewerbsinstrumente;

- Patentaktivitat der Konkurrenz und

- alternative Schutzmechanismen.?*®

Nach PFEIFFER ist eine Entscheidung fur Investieren und Absichern zu treffen, wenn

folgende Faktoren hoch bewertet werden:®*®

- Ressourcenstarke;
- relative Schutzrechtsposition;
- Patentattraktivitat und

- Technologieattraktivitat.

Weiter kann eine ©Okonomische Bewertung durchgefihrt werden, um den
Kundennutzen zu quantifizieren und abzuschatzen, ob eine Rentabilitdt einer
Schutzrechtsanmeldung grundsatzlich gegeben sein kdnnte. Dabei kdénnen zur
Okonomischen Bewertung des Schutzrechtes die in Kapitel 3.8.3 beschriebenen
ertragsorientierten Verfahren eingesetzt werden, um eine wirtschaftliche Bewertung der

Erfindung vorzunehmen, die fir die Strategieauswahl erforderlich ist.

Daruber hinaus ist bei der Entscheidung zwischen den beiden Gruppen, die im

Wesentlichen eine Entscheidung fur oder gegen ein Einreichen einer

633 vgl. Kapitel 4.2.3.4

%% \/gl. Hofinger (1997) S. 101 sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 39

%% vgl. Kapitel 4.2.3.4

%% vgl. Pfeiffer/Schaffer/Schneider (1989) S. 125 sowie Tiefel/Schuster (2006) S. 29
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Schutzrechtsanmeldung ist, zu bertcksichtigen, dass Schutzrechtsanmeldungen und
Patenten insbesondere bei kleinen Unternehmen und Start-Ups neben einer Funktion
als AusschlieBungsrecht weitere Effekte zukommen, die zu einem Imagegewinn und
Zugang zu 6ffentlichen Férderungen fiihren kénnen.®*’ Insofern sind insbesondere bei

kleinen Unternehmen auch die idiosynkratischen Kriterien

- mdglicher Imagegewinn und

- erleichterter Zugang zu Fremdkapital.®*

zu Dberucksichtigen. Da ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung nur mit
vergleichsweise geringen Kosten verbunden ist und betrachtliche Kosten erst mit einer
territorialen Ausdehnung des Schutzes bzw. langwierigen Erteilungsverfahren
entstehen, Uber die noch spater entschieden werden kann, sollte eine
Schutzrechtsanmeldung fir eine Erfindung in Phase 1 eingereicht werden, wenn
grundsatzliche Aussichten auf eine Verwertung bestehen und keine triftigen Griinde
gegen ein Einreichen einer Schutzrechtsanmeldung sprechen, wie beispielsweise
neuheitsschadlicher Stand der Technik. Studien haben gezeigt, dass nach ahnlichen
Gesichtspunkten auch Business Angels Uber Investitionen in friihen Phasen
entscheiden, wobei nur dann von einem Weiterverfolgen eines Projektes sofort

abgesehen wird, wenn ein fataler Fehler vorzuliegen scheint.®*

Fur eine differenzierte Betrachtung, zwischen den einzelnen Handlungsalternativen bei
einer Investitionsstrategie ist eine detailliertere Betrachtung der Wirkungen der
einzelnen Alternativen erforderlich, da die in Kapitel 4 beschriebenen Verfahren zur
Strategiebestimmung keine entsprechend ausdifferenzierten Handlungsempfehlungen

fur den Osterreichischen Erfinder geben.

Die folgende Tabelle 14 gibt einen Uberblick Uber die Wirkungen der
Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.f in territorialer und zeitlicher Hinsicht sowie

bezuglich einer Neuheitsschonfrist und auftretender Kosten.

%37 Vgl. Beetz (2003) S. 201

%% Vgl. Bittelmeyer/Bessler (2007) S. 314, Haussle (2009) S. 1 sowie Munari/Toschi (2014)
S. 20

%39 vgl. Maxwell/Jeffrey/Lévesque (2011) S. 219
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Neuheits- . 640
Territorial | max. Laufzeit Kosten Anspriiche im Ausland
schonfrist
E1.1.c AT 10 Jahre 6 Monate . Erst mit Nachanmeldung
E1.1.d AT 20J - o Erst mit Nachanmeldung
E1l.1.e EPU 20J - Ja im EPU-Raum
Ja, wenn Sprache der
E1.1.f PCT 20 R internationalen Anmeldung
gleich Amtssprache®"'

Tabelle 14: Wirkungen ausgewahlter Handlungsalternativen

Auch bei Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.e ist unter Einreichung einer
prioritatsbeglnstigten internationalen Anmeldung als Nachanmeldung ein nahezu
weltweiter Schutz mdglich, jedoch kénnen Anspriiche aus der Anmeldung bei den
Handlungsalternativen E1.1.c und E1.1.d nur in Osterreich und bei der
Handlungsalternative E1.1.e nur in den Mitgliedsstaaten des EPU geltend gemacht
werden, sodass bei der Entscheidung zwischen diesen Handlungsalternativen auch zu
beriicksichtigen ist, ob zeitnah gegen einen Verletzer vorgegangen werden soll.**? Soll
zeitnah gegen einen Verletzer auBerhalb des EPU-Raumes vorgegangen werden, ist
eine Entscheidung zwischen einer nationalen Anmeldung und einer PCT-Anmeldung,
fur welche frihzeitig die regionale/nationale Phase eingeleitet wird, unter
Berucksichtigung der Kosten dieser Alternativen sowie dem endgultig territorial
angestrebten Schutz zu treffen, da mit beiden Varianten Anspriche geltend gemacht

werden konnen.

Zu beachten ist, dass auch durch Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.e
unter Beanspruchung der Prioritdt in weiterer Folge ein nahezu weltweiter Schutz
moglich ist, wobei dann im Vergleich zu einer PCT-Direktanmeldung die Gesamtkosten
héher sind, da zusatzlich zu einer internationalen Anmeldung eine weitere
Erstanmeldung eingereicht wird.**® Gleichzeitig sind jedoch die kurzfristig auftretenden
Kosten geringer, weswegen bei hoher Unsicherheit Uber die weitere Entwicklung des
Projektes bzw. durch bei Benutzen der Erfindung erhéltlichen Produktes eine
kostengunstige Erstanmeldung unter Wahl der Handlungsalternativen E1.1.c oder

E1.1.d zweckmaRig scheint, sofern nicht wie vorstehend ausgefuhrt der Bedarf

%40 Der vorlaufige Schutz tritt jeweils erst nach Verdéffentlichung der Anmeldung in Kraft.

" Hierzu sind die nationalen Bestimmungen zu internationalen Anmeldungen zu beachten.
Nach Artikel 29 PCT kann die Wirkung erst nach Verdffentlichung einer Ubersetzung in die
Amtssprache des jeweiligen Staates eintreten. Weiter kann das nationale Recht vorsehen, dass
die Wirkung erst nach Ablauf einer Frist von 18 Monaten ab dem Prioritatstag eintritt, auch
wenn die internationale Anmeldung vorzeitig veroffentlicht wird.

%42 \/gl. Stevnsborg/Pottelsberghe (2007) S. 179 ff.

%43 vgl. Kapitel 2.1.3
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besteht, bald gegen einen Verletzer im Ausland vorzugehen. Dies trifft ebenfalls zu,
wenn eine Unsicherheit Uber den Stand der Technik besteht, da bei Wahl der
Handlungsalternativen E1.1.c oder E1.1.d vom OPA ein Recherchenbericht erstellt
wird, der eine Grundlage fir eine Entscheidung (ber ein Einreichen einer

Nachanmeldung sein kann.

Fir die Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E1.1.c bis E1.1.e sind

daher die folgenden Kriterien zu berucksichtigen:

- gewlnschter territorialer Schutz;
- vorhandene Unsicherheit im Projekt;
- Unsicherheit Gber den Stand der Technik und

- Erfordernis bald gegen Verletzer im Ausland vorzugehen.

Ein Vorschlag fur eine Handlungsempfehlung unter Berlcksichtigung dieser Parameter

kann Abbildung 47 entnommen werden.
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Abbildung 47: Wahl der Erstanmeldung nach Unsicherheit und angestrebtem territorialen Schutzumfang®*

Wie ersichtlich, wird eine kostenintensive internationale Anmeldung auch bei grofdem
angestrebtem territorialen Schutzumfang nur dann empfohlen, wenn die Unsicherheit
sehr gering ist. Eine Einreichung einer Erstanmeldung beim EPA ist aufgrund
geringerer Kosten bereits bei einem hdheren Mall an Unsicherheit zu empfehlen,

sofern auch ein entsprechender Schutzumfang erzielt werden soll.

** Quelle: Eigene Darstellung
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Um eine Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E1.1.c und E1.1.d zu
treffen, also, ob eine d&sterreichische Gebrauchsmusteranmeldung oder eine
Osterreichische Patentanmeldung eingereicht werden soll, sind unter Verwendung der
praskriptiven Entscheidungstheorie die vorstehend beschriebenen unterschiedlichen
Wirkungen unter Berucksichtigung folgender Kriterien in Nutzwerte zu transformieren,
sodass die Entscheidung unter Einsatz einer Nutzwertanalyse getroffen werden

kann:%*°

- Bedarf schnell gegen Verletzer im Inland vorzugehen und

- Laufzeit der Technologie.

Die gegenwartig zu entrichtenden amtlichen Gebuhren unterscheiden sich nur
geringfligig, weshalb eine Betrachtung dieser Kosten flr die Entscheidung
untergeordnete Bedeutung hat. Jedoch ist zu beachten, dass im Unterschied zu einem
Gebrauchsmuster ein Patent ein gepruftes Schutzrecht ist, weswegen zur Erlangung
desselben ein gegebenenfalls aufwendiges Priifungsverfahren zu durchlaufen ist.®*
Sofern sich das Erteilungsverfahren als aufwendig erweist, kann jedoch auch im
laufenden Verfahren eine Patentanmeldung in eine Gebrauchsmusteranmeldung
umgewandelt werden,*’ sodass diese in Phase 1 schwer prognostizierbaren Kosten

nur untergeordnet zu berucksichtigen sind.

Weiter ist die geplante Form der Verwertung bei der Entscheidung zu berucksichtigen,
da Einkinfte aus der Verwertung patentrechtlich geschitzter Erfindungen nur mit der
Halfte des auf das gesamte Einkommen entfallenden Durchschnittssteuersatzes
besteuert werden.®*® Dies umfasst jedoch nur Patente und keine Gebrauchsmuster.®*
Soll die Erfindung daher durch Lizenzvergabe verwertet werden, ist aus
abgabenrechtlichen Gesichtspunkten ein Patentschutz anzustreben, wenngleich dies

mit einem gegebenenfalls aufwendigen Prifungsverfahren verbunden ist.

%45 Zum Instrument der Nutzwertanalyse siehe ausfiihrlich Mensch (2002) S. 212 ff.

%46 vgl. Kapitel 2.1.2

%7 \vgl. §92b PatG Umwandlung der Anmeldung

%48 \/gl. §38 EStG Verwertung von Patentrechten

%49 Siehe UFSW, GZ RV/0493-W/06 vom 24.07.2006
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7.4.1.2 Entscheidung E1.2

Die Entscheidung E1.2 betrifft die Frage, ob die Erfindung benutzt werden soll oder

nicht. Es liegen die Handlungsalternativen vor:

a) Benutzen der Erfindung und

b) kein Benutzen der Erfindung.

7.4.1.2.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative, die Erfindung zu benutzen hat die Wirkungen:

- Das Benutzen der Erfindung ist in vielen Fallen eine Veroffentlichung, die einer
Patentanmeldung neuheitsschadlich entgegengehalten werden kann;

- durch das Benutzen der Erfindung entsteht ein Vorbenutzungsrecht®*® und

- gegebenenfalls kdénnen durch ein Benutzen der Erfindung Umsatze bzw.

Gewinne erwirtschaftet werden.

7.4.1.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Vorhandene Instrumente bieten nach Ansicht des Autors bei dieser Entscheidung
keine ausreichende Unterstitzung. Nach Analyse der Wirkungen ergibt sich, dass ein

Benutzen der Erfindung in Phase 1 nur dann zweckmaRig ist, wenn:

- nur eine Benutzung der Erfindung im eigenen Betrieb angestrebt wird, jedoch
kein Schutz erlangt werden soll®®' oder
- nur ein Gebrauchsmusterschutz angestrebt wird®®® und innerhalb der

Neuheitsschonfrist eine Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht wird.

Ein o6ffentliches Benutzen der Erfindung, beispielsweise ein dokumentierter Verkauf
eines Produktes, welches die Erfindung offenbart, kann zweckmafig sein, wenn kein
Schutz erlangt werden soll und dennoch sichergestellt sein soll, dass auch ein Dritter
keinen Schutz an der Erfindung erlangen kann. Dies korrespondiert mit der

Handlungsalternative E1.1.a.

%%0 \/gl. §12 PatG Vorbenutzungsrecht

' Dadurch ist eine Benutzung gesichert, auch wenn ein Dritter Schutz an der Erfindung
erlangt.
%52 vgl. Kapitel 7.4.1.1
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7.4.2 Entscheidungen in Phase 2

Als Phase 2 wird der Zeitraum nach Einreichung der Anmeldung und vor Entrichtung
der falligen Geblhren definiert. Phase 2 betrifft daher nur Anmelder, welche sich in

Phase 1 fiir eine der Optionen c bis f entschieden haben.®*

7.4.2.1 Entscheidung E2.1.

Der Entscheidung E2.1 liegen die Handlungsalternativen zugrunde:

a) die Gebuhren zu entrichten und

b) die Geblhren nicht zu entrichten.

7.4.2.1.1 Analyse der Wirkungen

Ein Entrichten der Gebuhren hat die Wirkung, dass die Anmeldung in weiterer Folge
recherchiert und veréffentlicht wird, sofern diese nicht rechtzeitig zurlickgezogen wird.
Dadurch kann ein Schutzrecht erlangt werden, mit welchem Rechte gegen Dritte
geltend gemacht werden kdnnen. Dies stellt fur die meisten Anmelder die gewahlte

Handlungsalternative dar.

Bei Nichtentrichten der Gebuhren wird die Anmeldung nach Ablauf der Frist
zuriickgewiesen bzw. gilt als zuriickgenommen.®®* Eine Recherche wird nicht erstellt
und eine Veroffentlichung der Erfindung unterbleibt. Der Anmeldetag bleibt jedoch
erhalten, sodass die Prioritat der Anmeldung innerhalb eines Jahres beansprucht
werden kann, vorausgesetzt die weiteren Kriterien hierflur sind erfullt. Nicht zuletzt

werden die amtlichen Gebihren gespart.
Die Entscheidung hat damit die Wirkungen in den folgenden Dimensionen:

- Veroéffentlichung;
- Kosten;
- Erhalt eines Recherchenberichtes — Unsicherheit tber Stand der Technik und

- Maéglichkeit mit der Anmeldung Schutz zu erlangen.

%%3 \gl. Kapitel 7.2.1.2

%% Im Sinne der Ubersichtlichkeit wird bewusst darauf verzichtet, die Mdglichkeiten anzugeben,
die nach Fristablauf zur Verfigung stehen, um die Anmeldung, je nach Rechtsnorm unter
Zahlung einer Zusatzgebuhr weiterzuverfolgen.
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7.4.2.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung fir die Handlungsalternative
E2.1.b gegeben werden, wenn folgende Bedingungen vorliegen, die sich aus dem

Zielsystem sowie dem konkreten Projekt ergeben:

- Ein Geheimhalten der Erfindung ist erwiinscht;
- Kosten sollen minimiert werden und

- ein rascher Schutz wird nicht angestrebt.

Dies kann beispielsweise bei Erfindungen vorliegen, die neue Technologiefelder
betreffen und bei denen eine sehr hohe Unsicherheit Uber eine kunftige Entwicklung
besteht, sodass Kosten minimal gehalten werden sollen. Da innerhalb eines Jahres die
Prioritdt der Anmeldung beansprucht werden kann, bleibt der Anmeldetag der
Anmeldung als Prioritatstag einer Nachanmeldung dennoch erhalten, sodass
gegebenenfalls bei Auftreten eines entsprechenden Konkurrenzproduktes ein Recht
geltend gemacht werden kann. Weiter kann die Wahl der Handlungsalternative E2.1.b
zweckmalig sein, wenn beabsichtigt ist, bei der Entscheidung E3.3 eine
Teilanmeldung einzureichen, wobei eine Veroffentlichung unterbleibt und der
Anmeldetag erhalten bleibt. Dadurch kann die im Kapitel 2.2.2 skizzierte
Geheimhaltungsstrategie realisiert werden, um beispielsweise den Mitbewerb nach
Jahren, in welchen dieser eine neue Technologie eingefuhrt hat, mit einem Schutzrecht
mit frthem Anmeldetag zu konfrontieren, wobei Kosten aufgrund amtlicher Gebuhren
durch wiederholtes Nichtentrichten von Gebuhren in Phase 1 und Einreichen einer
Teilanmeldung durch Bezugnahme auf die vorherige Anmeldung minimal gehalten

werden.%®

Zusammengefasst scheint die Handlungsalternative E2.1.b genau dann sinnvoll, wenn
eine Mallnahme zur Erhaltung des Anmeldetages wie ein fristgerechtes Einreichen
einer Teilanmeldung oder einer prioritatsbegunstigten Nachanmeldung vorgesehen ist
und hohe Unsicherheit Uber Potenziale der Erfindung sowie Mdoglichkeiten der
Verwertung bestehen und gleichzeitig der Mitbewerb nicht Uber die Erfindung informiert

werden soll.

In allen anderen Fallen wird es zweckmaRig sein, die Geblhren zu entrichten, um ein

Schutzrecht zu erlangen.

%% Zu solche oder &hnliche Strategien anwendende sogenannte Patent-Sharks siehe

Reitzig/Henkel/Heath (2007)
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7.4.2.2 Entscheidung E2.2

Die Entscheidung E2.2 bietet die Handlungsalternativen:

a) Eine prioritdtsbegunstigte Nachanmeldung einzureichen und

b) keine prioritdtsbeglinstigte Nachanmeldung einzureichen.

7.4.2.2.1 Analyse der Wirkungen

Wird in Phase 2 eine prioritatsbeglnstigte Nachanmeldung eingereicht, hat dies die

Wirkungen:

- Wird die Nachanmeldung im Ausland oder mit Wirkung fur das Ausland
eingereicht, kann in weiterer Folge dort vorzeitige Veréffentlichung beantragt
werden, wonach Rechte gegeniiber Dritte geltend gemacht werden kénnen;®*

- in eine Nachanmeldung konnen neue Gegenstande aufgenommen werden,
welchen dann allerdings nur der Anmeldetag der Nachanmeldung zukommt,®*’
sodass auch fir Weiterentwicklungen Schutz erreicht werden kann und

- das Einreichen einer Nachanmeldung verursacht Kosten, abhangig davon in
welchem Land bzw. mit Wirkung fir welches Land die Nachanmeldung

eingereicht wird.%%®

Da in Phase 2 die Frist zur Einreichung einer prioritatsbeginstigten Nachanmeldung
nicht ablauft, hat ein Nichteinreichen keine Folgen auf erreichbare Rechte des

Anmelders im Ausland.

7.4.2.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Entscheidung E2.2 hat Auswirkungen in der rechtlichen Dimension, weswegen
eine Handlungsempfehlung mit den aus Kapitel 4 bekannten Instrumenten nur bedingt
ableitbar ist. So kdnnte unter Wahl einer offensiven Strategie durch Einreichen einer

Nachanmeldung und gegebenenfalls vorzeitiger Veréffentlichung gegen einen

%% vgl. Kapitel 2.1.3

%7 vgl. G 2/98

658 Beispielsweise hat eine Anmeldung nach dem PCT in jedem Bestimmungsstaat die Wirkung
einer nationalen Anmeldung, sodass gegebenenfalls nach Einreichen einer Ubersetzung nach
Veroffentlichung der internationalen Anmeldung Rechte geltend gemacht werden kdénnen
(Artikel 11 PCT)
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Verletzer vorgegangen werden, sofern ein Patenteingriff bekannt ist.®® Darliber hinaus
erscheint die Wahl der Handlungsalternative E2.2.a dann sinnvoll, wenn neue,
wesentliche Entwicklungen zum ursprunglich eingereichten Gegenstand durchgeflhrt
wurden und Kosten im Prifungsverfahren reduziert werden sollen. Es kann dann die
Weiterentwicklung in die Nachanmeldung aufgenommen und die urspriungliche
Anmeldung fallengelassen werden, sofern mit Zwischenveréffentlichungen zu rechnen
ist. Zu berlcksichtigen ist jedoch, dass die Prioritat der Nachanmeldung dann nur flr

den Gegenstand der Weiterentwicklung beansprucht werden kann.®®°

Weil das Einreichen einer entsprechenden Nachanmeldung mit Kosten verbunden und
auch in Phase 3 und 4 noch mdglich ist, wobei die Kosten ebenfalls auf spater
verschoben werden, sollte die Wahl der Alternative E2.2.a nur in vorstehend

beschriebenen Szenarien erfolgen.

7.4.2.3 Entscheidung E2.3

Sofern eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde, die ein Einreichen einer
Teilanmeldung ermdglicht, wie eine europadische Patentanmeldung oder eine
Osterreichische Patentanmeldung bietet sich in Phase 2 und in weiteren Phasen die

Entscheidung E2.2, welche folgende Handlungsalternativen aufweist:

a) Eine Teilanmeldung einzureichen und

b) keine Teilanmeldung einzureichen.

7.4.2.3.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E2.3.a hat im Unterschied zur Alternative E2.3.b die

Wirkungen:

- Eine neue Anmeldung ist anhangig, welcher der Anmeldetag der
vorhergehenden Anmeldung zukommt®®' und
- Fristen zur Entrichtung von GeblUhren beginnen fir diese Anmeldung mit

Einreichen derselben zu laufen.®®?

%59 vgl. Kapitel 2.1.3

%60 \/g. Artikel 87 (4) EPU
%7 vgl. Artikel 76 EPU

%2 v/gl. Regel 38 EPU
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7.4.2.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Da in dieser frihen Phase noch kein Recherchenbericht vorliegt und mangelnde
Einheitlichkeit nicht beanstandet worden sein kann, die ein Einreichen einer
Teilanmeldung fur den als uneinheitlich beanstandeten Teil der Anmeldung erforderlich
macht, um fir diesen Schutz zu erlangen, scheint die Wahl von Handlungsalternative
E2.3.a nur im Zusammenhang mit der Handlungsalternative E2.1.b sinnvoll, da dann
eine Anmeldung, welcher der Anmeldetag der Stammanmeldung zukommt, anhangig
bleibt, auch wenn die Geblhren fir die Stammanmeldung nicht entrichtet werden. Da
auch fir die Teilanmeldung vor Ablauf der entsprechenden Frist wieder eine
Teilanmeldung eingereicht werden kann und durch Nichtentrichten der Gebuhren eine
Veroffentlichung verhindert wird, kann der Anmeldetag der ersten Anmeldung erhalten
bleiben, ohne dass die Anmeldung veréffentlicht wird. Gleichzeitig sind keine amtlichen
Gebuhren zu entrichten, wodurch Kosten gespart werden, bis entschieden wird, die
Anmeldung recherchieren zu lassen. Somit wird die Strategie Geheimhaltung durch

Teilanmeldung, die im Kapitel 2.2.2 skizziert wurde, realisiert.

Anhand des vorstehend Ausgefuhrten kann fur die Handlungsalternative E2.3.a eine

Handlungsempfehlung abgegeben werden, wenn:

- gleichzeitig Gebuhren der vorhergehenden Anmeldung nicht entrichtet werden
(Handlungsalternative E2.1.b);

- eine Verdffentlichung vorerst verhindert werden soll;

- der Anmeldetag erhalten bleiben soll und

- kein Bedarf besteht, bald gegen Verletzer vorzugehen.

Beispielsweise kann dies der Fall sein, wenn der Mitbewerb nicht Uber die eigene
Tatigkeit auf einem bestimmten Technologiefeld unterrichtet werden soll, um diesen zu
einem spateren Zeitpunkt, wenn dieser gegebenenfalls bereits Anstrengungen zur
Verwertung dieser Technologie unternommen hat, mit einem Schutzrecht mit friihem
Anmeldetag zu konfrontieren und eine gunstige Verhandlungsposition bezilglich

Lizenzzahlungen zu erreichen.

Ein anderes Szenario, in welchem die Handlungsalternative E2.3.a in Verbindung mit
der Handlungsalternative E2.1.b Vorteile bringt, ist, wenn ein Veroéffentlichen der
Erfindung als nachteilig angesehen wird, da damit eine umfangreiche Offenbarung
verbunden ist und noch nicht klar ist, ob sich die Erfindung wie erwartet verwerten

lassen wird. So kann erst bei Klarheit Gber die Verwertbarkeit die Anmelde- und
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Recherchengebihr fiir die jeweilige Teilanmeldung entrichtet werden, um die Erfindung

recherchieren und priifen zu lassen, wobei auch die Veréffentlichung erfolgt.®®®

7.4.2.4 Entscheidung E2.4.

Wie in Kapitel 7.2.1.2 beschrieben, bestehen vielfaltige Mdglichkeiten, die Erfindung zu
verwerten, die hier auf die Extrempole, die Erfindung mit einem maximalen und mit
einem minimalen Grad an Involviertheit zu verwerten, reduziert sind, um damit auch
Mischformen zwischen diesen Polen abzudecken. So schliel3en sich zwar auch hier die
einzelnen Handlungsalternativen aus, jedoch sind diese auch zu einer Verwertung
mittlerer Involviertheit kombinierbar. Bezlglich verschiedener Moglichkeiten der

Verwertung wird auf Kapitel 3.4 verwiesen.

In Phase 2 ist die Schutzrechtsanmeldung noch nicht veréffentlicht, weshalb in dieser
Phase noch keine Rechte geltend gemacht werden kénnen.®® Die offensive bzw.

5

defensive Dimension der Verwertung® muss daher in dieser Phase noch nicht

bericksichtigt werden.
Die verbleibenden Handlungsalternativen in Phase 2 sind somit:

a) die Erfindung bei maximaler Involviertheit zu verwerten;
b) die Erfindung bei minimaler Involviertheit zu verwerten und

c) die Erfindung nicht zu verwerten.

Unter einem Verwerten der Erfindung mit maximaler Involviertheit werden eine
Herstellung erfindungsgemalier Produkte bzw. eine Umsetzung eines
erfindungsgemalfien Verfahrens zur Herstellung von Produkten sowie ein Vertrieb der
Produkte verstanden. Es sind somit gegebenenfalls Fertigungskapazitaten aufzubauen
sowie Vertriebskanadle zu entwickeln. Im Gegenzug kénnen Gewinne, welche die
geschutzten Produkte abwerfen, ganzlich lukriert werden, ohne Teile davon an
Lizenznehmer oder Vertriebspartner abzugeben. Analoges gilt auch fur ein Risiko,
dass ein prognostizierter Umsatz nicht erreicht wird bzw. fertigungsbedingte Fehler zu
Mindereinnahmen flhren. Weiter kann bei maximaler Involviertheit einfach
sichergestellt werden, dass die geschutzten Produkte in der gewunschten Qualitat

geliefert werden. Bei Lizenzvergabe ist dies in der Regel nur bedingt méglich. Dartber

%3 7u den Risiken dieser Strategie siehe Kapitel 2.2.2

%64 \/gl. Kapitel 2.1.3
%5 vgl. S. 63
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hinaus ist ein Verwerten der Erfindung Ublicherweise mit einem Veroffentlichen der

Erfindung verbunden, sodass ein Mitbewerber Uber das Produkt informiert wird.

7.4.2.4.1 Analyse der Wirkungen

Die mit der Handlungsalternative E2.4.a korrespondierenden Wirkungen sind somit:

- gegebenenfalls ist ein Aufbau eines Produktions- und Vertriebsnetzes
erforderlich;

- maximale Einflussnahme des Anmelders auf Qualitat der Erzeugnisse;

- ein unternehmerisches Risiko betreffend Herstellung und Vertrieb verbleibt
beim Anmelder®® und

- ein aufgrund der Erfindung erzielbarer Gewinn verbleibt beim Anmelder.

7.4.2.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Wirkungen der Handlungsempfehlungen korrespondieren mit Wirkungen der
Handlungsempfehlungen, flr welche aus Sicht der Transaktionskostentheorie,®®” mit

dem  ressourcenbasierten  Ansatz®®

und unter  Berucksichtigung  von
Markteintrittsbarrieren®®  Handlungsempfehlungen  abgeleitet werden  kénnen.
Demnach ist eine Verwertung mit einem hohen Grad an Involviertheit zu empfehlen,
wenn eine Erfindung auf einem Gebiet vorliegt, welches einen hohen Grad an
Spezifitdt aufweist, wenn gleichzeitig eine hohe Eigenkompetenz in diesem Gebiet
vorliegt. Indikatoren fir eine Grindung eines Start-Ups als Verwertung mit hoher
Involviertheit ist eine Erfindung mit einem gunstigen Verhaltnis von technischem Wert
bzw. Schutzbereich zu Markteintrittsbarrieren, insbesondere eine Erfindung, mit
welcher eine Marktnische erschlielbar ist, die groRen Nutzen flr potenzielle Kunden

bietet.

Umgekehrt ergibt sich, dass eine Verwertung mit geringer Involviertheit zu empfehlen
ist fir Erfindungen, die einen mittleren bis geringen technischen Wert aufweisen

und/oder in einem entwickelten Markt mit kompetitivem Charakter und hohen

%86 \/gl. Guellec (2007) S. 90 f.
%7 \/gl. Kapitel 4.2.5
%88 \/gl. Kapitel 4.2.6
%9 vgl. Kapitel 4.2.7
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Markteintrittsbarrieren einsetzbar sind, sodass eine Verwertung durch Lizenzvergabe

oder Verkauf des Schutzrechtes Vorteile gegenuber einer Eigenverwertung bringt.

Eine Verwertung mit einem mittleren Grad an Involviertheit ist beispielsweise eine
Kooperation mit einem Unternehmen, aus der sich gegenseitige Vorteile ergeben.
Dabei sind die Geschaftsmodelle der kooperierenden Unternehmen im jeweiligen
Bereich aufeinander abzustimmen. Daruber hinaus sind die Geschafts- und
Patentstrategie der Unternehmen zu verzahnen, um divergierende Ziele zu
vermeiden.®”® Besteht dagegen eine hohe Unsicherheit (iber den Nutzen der Erfindung,
weil beispielsweise noch nicht klar ist, wie sich der Technologiebereich entwickeln wird,
kann aus einer Risikobetrachtung die Handlungsempfehlung gegeben werden, die
Erfindung (noch) nicht zu verwerten und eine weitere Entwicklung abzuwarten, um die
Unsicherheit  beispielsweise durch weitere  Entwicklungen zu reduzieren.
Gegebenenfalls kann dies auch zu einer Unterseeboot-Strategie oder dergleichen

fuhren.®"!
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Abbildung 48: Involviertheit nach Markteintrittsbarrieren und Patentwert®”?

%70 \/gl. Wagner/Thieler (2007) S. 380
71 vgl. Kapitel 2.2.1
2 Quelle: Eigene Darstellung
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Eine Handlungsempfehlung fir eine der drei Handlungsalternativen kann daher
qualitativ anhand des in Abbildung 48 dargestellten Zusammenhangs zwischen

Patentwert, Marktanteil und Involviertheit in die Leistungserbringung erfolgen.

Da mit dem Einreichen der Schutzrechtsanmeldung die Frist fur ein allfalliges Einleiten

t,57 ist es jedenfalls

einer regionalen bzw. nationalen Phase zu laufen beginn
zweckmalig, sofort nach Einreichen der Anmeldung mit einem Verwerten der
Erfindung zu beginnen, sofern nicht die Entscheidung getroffen wird, die Erfindung
unter Wahl der Handlungsalternative E2.4.c nicht zu verwerten. Studien haben gezeigt,
dass viele Unternehmen eine zu grolle Zeitspanne zwischen dem Einreichen der

Anmeldung und einem Verwerten bzw. Transfer der Erfindung verstreichen lassen.®”*

%73 vgl. Kapitel 2.1.3.3
%74 vgl. Llor (2007) S. 446 ff.
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7.4.3 Entscheidungen in Phase 3

Als Phase 3 ist der Zeitraum nach Ablauf der Frist zur Entrichtung der amtlichen
Gebiihren und vor Erhalt des Recherchenberichtes definiert.®”> Diese Phase ist daher
nur fir Anmeldungen mdglich, fir welche die Handlungsalternative E2.1.a gewahlt

wurde.

7.4.3.1 Entscheidung 3.1.

Die Entscheidung 3.1. beinhaltet die Handlungsalternativen:

a) Die Anmeldung weiterzuverfolgen und

b) die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen bzw. diese zurtickzuziehen.

Da die Gebuhren entrichtet wurden, ist fir ein Weiterverfolgen der Anmeldung in dieser
Phase nichts zu unternehmen, sodass nur ein Zurickziehen der Anmeldung mit einer

aktiven Tatigkeit seitens des Anmelders verbunden ist.

7.4.3.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit einer Zurlckziehung der Anmeldung (Handlungsalternative E3.1.b)

verbundenen Wirkungen sind in dieser Phase:®"®

- Die Veréffentlichung der Anmeldung unterbleibt;®’’

- gegebenenfalls werden Recherchengebiihren zuriickerstattet®”® und

- ein Recherchenbericht wird nicht erstellt.

%75 ygl. Kapitel 7.2.1.3

%7 Dabei wird angenommen, dass der Recherchenbericht so rechtzeitig eintrifft, dass eine
Veroffentlichung noch verhindert werden kann. Auf den weiteren maglichen, jedoch in der
Praxis selten auftretenden Fall, dass der Recherchenbericht erst nach Ablauf von 18 Monaten
eintrifft, und Phase 3 daher erst nach der Veréffentlichung der Anmeldung endet, wird hier nicht
eingegangen.

%77 vgl. Artikel 21 (5) PCT, Regel 67 (2) EPU, § 101a (2) PatG

%78 vgl. Artikel 9 GebO EPU
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7.4.3.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen ist eine Wahl der Handlungsalternative 3.1.b dann
zweckmalig, wenn eine Veroffentlichung der Anmeldung unterbleiben soll,
beispielsweise um den Mitbewerb im Unklaren tber eigene Entwicklungstatigkeiten zu
lassen. Da ein Anmeldetag bereits vorliegt und die Prioritatsfrist nicht abgelaufen ist,®”®
kann die Prioritdt der Anmeldung noch beansprucht werden, sodass auch nach
Zuruckziehung der Anmeldung im Fall geanderter Rahmenbedingungen der

Anmeldetag fir die Gegenstande der Anmeldung erhalten bleibt.

Dies flhrt jedoch einerseits zu einer Veroéffentlichung und andererseits auch zu in
Summe hoheren Kosten. Soll die Veroéffentlichung verhindert werden, ist ein
ZurUckziehen in Phase 3 gunstiger als in einer spateren Phase, da hier unter
Umstanden die Recherchengebihren zurlickerstattet werden. Nachteilig ist, dass somit
auch kein Recherchenbericht erstellt wird, sodass eine allfallige Unsicherheit Gber den

Stand der Technik nicht reduziert wird.

Da die Recherchengebuhren nur dann zurickerstattet werden, wenn noch nicht mit der
Recherche begonnen wurde und die Veroéffentlichung auch durch ein Zurtickziehen der
Anmeldung in den Phasen 4 wund 5 verhindert werden kann, ist die

Handlungsalternative E3.1.b nur dann empfehlenswert, wenn:

- Eine Verdéffentlichung jedenfalls verhindert werden soll oder
- Kosten minimiert werden sollen und die Zurtckziehung vor Beginn der

Recherche erfolgt.

In allen anderen Fallen ist die Handlungsalternative E3.1.a zu wahlen, da dies zu
keinen Nachteilen fuhrt und eine Flexibilitat fir spatere Phasen erhalten bleibt, sodass
sich gegebenenfalls andernden Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden

kann.

7.4.3.2 Entscheidung 3.2.

Die Entscheidung E3.2 beinhaltet die Handlungsalternativen:

a) eine prioritatsbegunstigte Nachanmeldung einzureichen und

b) keine prioritdtsbegtlinstigte Nachanmeldung einzureichen.

%79 vgl. Kapitel 7.2.1.3
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7.4.3.2.1 Analyse der Wirkungen

Die mit Entscheidung 3.2 erzielbaren Wirkungen decken sich mit denen der

Entscheidung E2.2, weswegen diesbezuglich auf das Kapitel 7.4.2.2 verwiesen wird.

7.4.3.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Auch in Phase 3 endet die Perioritatsfrist nicht, sodass ein Einreichen einer
prioritatsbeglinstigten Nachanmeldung auch nach dieser Phase erfolgen kann. Somit
kann die Entscheidung unter denselben Gesichtspunkten wie die Entscheidung E2.2
getroffen werden, sodass die Handlungsalternative E3.2.a nur dann gewahlt werden

sollte, wenn:

- Im Ausland zeitnah gegen einen Verletzer vorgegangen werden soll oder

- wesentliche (einheitliche) Weiterentwicklungen durchgefihrt wurden, sodass
ein  Weiterverfolgen einer Nachanmeldung unter Aufnahme dieser
Weiterentwicklung als glinstiger erscheint als das Verfolgen zweier getrennter

Anmeldungen.

Da prioritatsbegunstigte Nachanmeldungen auch in Phase 4 noch eingereicht werden

konnen, sollte in allen anderen Fallen die Handlungsalternative E3.2.b gewahlt werden.

7.4.3.3 Entscheidung E3.3

Die Entscheidung E3.3 beinhaltet die Handlungsempfehlungen:

a) eine Teilanmeldung einzureichen und

b) keine Teilanmeldung einzureichen.
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7.4.3.3.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E3.3.a hat die Wirkungen:®®°

- Eine neue Anmeldung ist anhangig, welcher der Anmeldetag der
vorhergehenden Anmeldung zukommt®' und
- die Fristen zur Entrichtung von Gebuhren beginnen fir diese Anmeldung mit

Einreichen derselben zu laufen.®®?

7.4.3.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Im Unterschied zu Phase 2 kann durch ein Einreichen einer Teilanmeldung in Phase 3
der Anmeldetag nicht unter Einsparung der amtlichen GebUhren erhalten werden. Da
in dieser Phase auch noch kein Recherchenbericht vorliegt, sodass Uber eine
Beanstandung aufgrund mangelnder Einheitlichkeit auch keine Aussage getroffen
werden kann, scheint die Wahl der Handlungsalternative E3.3.a dann sinnvoll, wenn
eine hohe Anzahl Anmeldungen fur die Erfindung bzw. die Gruppe von Erfindungen mit
dem entsprechenden Anmeldetag angestrebt wird, beispielsweise um gegenuber
anderen Marktteilnehmern mit einer héheren Anzahl an Schutzrechtsanmeldungen
auftreten zu koénnen, sodass klar ist, dass viele Moglichkeiten bestehen, durch
Abgrenzung der einzelnen Anmeldungen einen breiten Schutz zu erreichen. Auch
kénnen die Anspriche der Teilanmeldung auf einen anderen Gegenstand bzw. eine
andere Erfindung als in der Stammanmeldung gerichtet sein, die dann recherchiert
wird. So kann eine Non-Unity Strategie realisiert werden.®® Auch kann die
Handlungsalternative E3.3.a zweckmalRig sein, wenn die Anspriche der
Stammanmeldung nicht auf die eigentliche Erfindung gerichtet waren, und es nun
zweckmalig zu sein scheint, unter Umsetzung der Hidden-Invention Strategie die

eigentliche Erfindung recherchieren zu lassen.®®

%80 \/gl. Kapitel 7.4.2.3
%81 vgl. Artikel 76 EPU
%82 \/gl. Regel 38 EPU
%83 \/gl. Kapitel 2.2.3
%8 Vgl. Kapitel 2.2.4
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7.4.3.4 Entscheidung E3.4

Die Entscheidung E3.4 beinhaltet die Handlungsalternativen:®®°

a) vorzeitige Veroffentlichung zu beantragen und

b) keine vorzeitige Veroffentlichung zu beantragen.

7.4.3.4.1 Analyse der Wirkungen

Eine vorzeitige Veroffentlichung der Anmeldung (Handlungsalternative E3.4.a) hat die

Wirkungen:

- Es kdénnen Rechte gegeniiber einem Verletzer geltend gemacht werden;®®

- die Erfindung wird der Offentlichkeit offenbart;

- es darf mit ,zum Patent angemeldet“ geworben werden;*®’

- eine Prioritétserklarung kann nicht mehr berichtigt oder der Anmeldung

hinzugefiigt werden.%¢®

7.4.3.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

In Anbetracht der Wirkungen ergibt sich, dass die Handlungsalternative E3.4.a dann

gewahlt werden sollte, wenn:

- Dadurch im Marketing entsprechende Vorteile erwartet werden;

- die Erfindung von einem Dritten benutzt wird, gegen den vorgegangen werden
soll oder

- andere Marktteilnehmer Uber die Anmeldung unterrichtet werden sollen, um ein

allfélliges Benutzen der Erfindung durch diese zu verhindern.

Sofern das Ziel einer vorzeitigen Verdffentlichung das Abschrecken von anderen
Marktteilnehmern vor einem Benutzen der Erfindung bzw. der entsprechenden
Technologie ist, wird verbunden mit dem Antrag auf vorzeitige Verdéffentlichung auch

eine entsprechende Mitteilung an weitere Marktteilnehmer zweckmaRig sein.

%8 \gl. Kapitel 7.2.1.4

%% \/gl. Kapitel 2.1.3.1

%87 \V/gl. §2 UWG sowie die Entscheidung des OGH mit der Geschaftszahl 40b96/91
%8 vgl. Regel 52 (4) EPU
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Da die vorzeitige Veroffentlichung auch zu einer Ublicherweise nicht erwunschten
vorzeitigen Information der weiteren Marktteilnehmer Uber die Erfindung fuhren kann,
ist die Handlungsalternative E3.4.b dann zu empfehlen, wenn die vorstehend

genannten Ziele bzw. Umfeldfaktoren nicht vorliegen.

7.4.3.5 Entscheidung E3.5

Die Entscheidung E3.5 beinhaltet die Handlungsalternativen:

a) Die Erfindung bei maximaler Involviertheit zu verwerten;
b) die Erfindung bei minimaler Involviertheit zu verwerten und

c) die Erfindung nicht zu verwerten.

Da die Wirkungen und die ableitbaren Handlungsempfehlungen ident sind mit den in
Kapitel 7.4.2.4 fur die Entscheidung E2.4 beschriebenen, wird auch bezuglich der fur
die Entscheidung E3.5 ableitbaren Handlungsempfehlungen auf dieses Kapitel

verwiesen.

7.4.3.6 Entscheidung 3.6.

Sofern die Handlungsalternative E3.4.a gewahlt und die Anmeldung verdffentlicht
wurde, kdnnen bereits aus der Anmeldung Rechte geltend gemacht werden, sofern ein
Eingriff vorliegt.?®® Dabei kénnen aus der verdffentlichten Anmeldung in Osterreich nur
Rechte auf angemessenes Entgelt jedoch nicht auf Unterlassung geltend gemacht

werden.®®® Die Handlungsalternativen der Entscheidung E3.6 sind daher:

a) eine offensive Verwertung und

b) eine nicht offensive bzw. defensive Verwertung.

Wobei unter einer offensiven Verwertung in dieser Phase maximal eine
Geltendmachung von Ansprichen auf angemessenes Entgelt zu verstehen ist. Damit
steht ab Phase 3 neben der Dimension Grad an Involviertheit auch die Dimension der

offensiven Verwertung zur Verfiigung.®®’

%89 \gl. §22, §22a PatG
%% v/gl. Kapitel 2.1.3.1
%91 vgl. Abbildung 24: Formen der Verwertung von Schutzrechten auf S. 63
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7.4.3.6.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E3.6.a hat die Wirkungen

- Dem Mitbewerb wird kommuniziert, dass aus Schutzrechten stammende
Rechte auch geltend gemacht werden;

- das Kosten- wie Nutzenrisiko eines Rechtsstreites wird eingegangen;

- sofern die Anspruche zu Recht bestehen, werden weiterhin Ertrdge generiert,
wenn der in das Recht Eingreifende die Erfindung weiterhin benutzt und

- durch einen Angriff wird ein Risiko eingegangen, dass der Angegriffene

seinerseits Rechte aus Schutzrechten geltend macht.®%?

7.4.3.6.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Eine Handlungsempfehlung kann hier nur unter genauer Analyse der eigenen
Schutzrechtsposition sowie des Verletzers gegeben werden. So kann ein geltend
Machen von Rechten durchaus als Frontalgriff verstanden werden, fir welchen die in
Kapitel 4.2.2 ausgefiihrten Grundséatze und Uberlegungen gelten, also dass dieser nur
bei Uberlegenheit durchgefiihrt werden sollte, wobei im Hinblick auf mdgliche
langjahrige Rechtsstreitigkeiten neben der rechtlichen auch die finanzielle Starke
beriicksichtigt werden muss.®® Andernfalls besteht das Risiko, vom Gegner in
jahrelange Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden, deren Kosten das verfligbare

Kapital Ubersteigen.

Ein Beispiel dafur ist der Rechtsstreit zwischen Sony und dem behaupteten Erfinder
des Walkman Andreas Pavel, der Jahre vor Sony eine entsprechende
Patentanmeldung eingereicht hat und durch den Rechtsstreit mit Sony an den Rand

des Ruins getrieben wurde.®*

%92 \/gl. Rebel (2007) S. 79
%93 vgl. Kapitel 4.2.2
%% vgl. N.N. (1993) S. 124 ff.
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Es kann daher lediglich die Handlungsempfehlung gegeben werden, die Erfindung
dann geltend zu machen, wenn die eigene Schutzrechtsposition sehr gunstig und die
finanzielle Uberlegenheit des Verletzers gering ist. In anderen Fallen kann versucht
werden, durch Fremdkapital einen finanziellen Nachteil zu reduzieren sowie durch
Teilanmeldungen die eigene Schutzrechtsposition zu verbessern, sofern dies moglich

ist.

Dabei ist die gesamte Schutzrechtssituation genau zu analysieren, insbesondere auch,
ob mit eigenen Produkten in Schutzrechte des Gegners eingegriffen wird, sodass ein
Risiko abgeschatzt werden kann, dass durch den Verletzer ebenfalls Rechte

erfolgreich geltend gemacht werden.®%

%% vgl. Rebel (2007) S. 65 ff.
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7.4.4 Entscheidungen in Phase 4

Als Phase 4 ist der Zeitraum nach Erhalt des Recherchenberichtes und vor Ablauf der
Prioritatsfrist definiert.°®® Voraussetzung ist, dass die Anmeldung in Phase 3 nicht
zurickgezogen wurde. Phase 4 hat besondere Relevanz, weil in dieser Phase
entweder durch Einreichen von prioritdtsbeguinstigten Nachanmeldungen Kosten
entstehen oder an der Erfindung aufgrund des Ablaufs der Prioritatsfrist im Ausland

keine Rechte mehr erreicht werden konnen.

7.4.4.1 Entscheidung E4.1

Die Handlungsalternativen der Entscheidung E4.1 sowie die Wirkungen sind nahezu
ident mit denen der Entscheidung E3.1 in Phase 3. Im Unterschied dazu liegt in
Phase 4 jedoch ein Recherchenbericht vor, sodass der Wert der Erfindung Uber den
ermittelten Stand der Technik besser beurteilt werden kann.®®’ Die

Handlungsalternativen sind wie bei Entscheidung 3.1:

a) die Anmeldung weiterzuverfolgen und

b) die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen bzw. diese zurtickzuziehen.

7.4.4.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit einer Zurlckziehung der Anmeldung (Handlungsalternative E4.1.b) verbundene

Wirkung ist dabei die, dass die Veréffentlichung der Anmeldung unterbleibt.®®®

Einerseits wird dadurch kein einschlagiger Stand der Technik gebildet. Andererseits
werden Mitbewerber auch nicht Uber Aktivitditen auf dem betreffenden Gebiet
informiert. Gleichzeitig besteht auch kein vorlaufiger Schutz, fur den eine

Verdéffentlichung einer Anmeldung eine Voraussetzung ist.®

%% \/gl. Kapitel 7.2.1.4

%7 Sofern ein sehr nahekommender Stand der Technik ermittelt wurde, fiihrt dies haufig zu

einfachen Umgehungsmaglichkeiten eines allenfalls noch erreichbaren Schutzrechtes an der

Erfindung. Fir eine Bewertung des Schutzrechtes muss dann der Nutzen bzw. technische Wert
egenuber diesen Umgehungsldsungen betrachtet werden.

Vgl Artikel 21 (5) PCT, Regel 67 (2) EPU, § 101a (2) PatG

%9 vgl. Kapitel 2.1.3
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7.4.4.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Da ein Zurtickziehen der Anmeldung auch in Phase 5 noch erfolgen kann, scheint die
Handlungsalternative E4.1.b nur dann zweckmalfig, wenn eine Veréffentlichung der
Anmeldung jedenfalls verhindert werden soll. In allen anderen Fallen sollte bis in
Phase 5 gewartet werden, um allfalligen Entwicklungen des Umfeldes Rechnung

tragen zu kdnnen.

7.4.4.2 Entscheidung E4.2

Die Entscheidung E4.2 weist die Handlungsalternativen auf:

a) eine prioritdtsbeginstigte Nachanmeldung einreichen und

b) keine prioritdtsbegiinstigte Nachanmeldung einreichen.

Weil die Frist zur Einreichung einer Nachanmeldung in Phase 4 endet, ist die

Entscheidung E4.2 damit meist die wichtigste Entscheidung in dieser Phase.

7.4.4.2.1 Analyse der Wirkungen

Uber die in Kapitel 7.4.2.2.1 beschriebenen Wirkungen fir die Entscheidung E2.2
hinaus hat die Entscheidung E4.2 die Wirkung, dass der territorial maximal erreichbare
Schutzumfang endgultig definiert wird. So kann in Staaten fur welche in Phase 4 keine
prioritatsbegunstigte Nachanmeldung eingereicht wird, nur dann Schutz erlangt
werden, wenn die Erfindung noch nicht veréffentlicht wurde und kein Dritter zuvor eine
entsprechende Anmeldung eingereicht hat. Haufig ist jedoch die Erfindung innerhalb
des Prioritatsjahres bereits verdffentlicht worden, beispielsweise im Zuge einer
Vermarktung, sodass die Handlungsalternative E4.2.b mit einem endgultigen
Rechtsverlust verbunden ist. Die Handlungsalternative E4.2.a umfasst dabei die

Moglichkeiten:

i) eine nationale Nachanmeldung;
ii) eine regionale Nachanmeldung oder

iii) eine internationale Anmeldung.

einzureichen. Dies hat Auswirkungen auf entstehende Kosten sowie den territorial

erzielbaren Schutzbereich. Darlber hinaus kann mit einer internationalen Anmeldung
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spater ein sogenanntes alteres Recht generiert werden, wenn die Anmeldung in die

regionale bzw. nationale Phase eintritt.”

7.4.4.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Wirkungen der einzelnen Handlungsalternativen E4.2.a.i bis E4.2.a.iii kdnnen mit
denen einer Investieren und Absichern Strategie nach PFEIFFER oder FAIX
gleichgesetzt werden, da dabei von i) bis iii) steigende Kosten sowie ein zunehmender
territorialer Schutzumfang entstehen. Eine Entscheidung zwischen E4.2.a und E4.2.b
ist daher mit den Kiriterien Technologieattraktivitat und Patentattraktivitat nach
PFEIFFER oder FAIX méglich.”

Die verbleibende Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E4.2.a.i bis
E4.2.a.iii wird anhand der Wirkungen Uber den in Phase 4 prognostizierten Markt sowie
die in den einzelnen Staaten erzielbaren Umsatze zu ermitteln sein. Sofern die
Méglichkeit besteht, mit der Erfindung Umsétze in einem Nicht-EPU-Staat zu
erreichen, scheint eine Einreichung einer internationalen Anmeldung, also
Handlungsalternative E4.2.a.iii zweckmaRig, da das Einreichen der Anmeldung selbst
mit Uberschaubaren Kosten verbunden ist. Erst ein Einleiten der regionalen bzw.
nationalen Phase der Anmeldung sowie das Durchlaufen des Prufungsverfahrens vor
den regionalen bzw. nationalen Amtern ist mit hdheren Kosten verbunden,”®? sodass
die endglltige Entscheidung Uber eine Erlangung eines nationalen Patentes mit einer
internationalen Anmeldung auf spater verschoben werden kann. Als notwendige
Bedingung flr das Einreichen einer Nachanmeldung fur das Ausland kann angegeben
werden, dass die aufgrund des zusatzlichen territorialen Schutzbereiches (St)
erwarteten Gewinne (G), die durch das Einreichen sowie Verfolgen der

Nachanmeldung entstehenden Kosten (K) decken mussen.

dK  dG
<
dS; — dSy

Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt Ublicherweise dazu bestehenden Unsicherheiten,
wird hier jedoch eine grobe Abschatzung empfohlen, da auch bei Handlungsalternative
E4.2.a.iii Uber die wesentlichen Kosten erst zu einem spateren Zeitpunkt, nadmlich 30

bzw. 31 Monate nach dem Prioritdtstag entschieden werden muss. Weil die Kosten der

% v/gl. Regel 165 EPU

1 Auch ein Einsatz des Patentportfolios nach HOFINGER scheint méglich. Vgl. Kapitel 4.2.3
auf S. 120 ff.

92 \gl. Kapitel 2.1.3.4
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Einreichung selbst nicht wesentlich Uber denen der Einreichung einer europaischen
Patentanmeldung liegen und gleichzeitig auch eine Weiterverfolgung der
internationalen Anmeldung nur vor dem EPA moglich ist, wobei auch Kosten auf spater
verschoben werden, wird eine Einreichung einer internationalen Anmeldung dann
vorgeschlagen, wenn realistische Aussichten bestehen, in einem Staat relevante
Umséatze generieren zu kdnnen, in welchem mittels des EPU kein Schutz erreicht

werden kann.

In die Betrachtung der erzielbaren Umsatze und den zu erwartenden Kosten von
Prufungsverfahren sollte der zu diesem Zeitpunkt vorliegende Recherchenbericht
einflie®en, da sich daraus bereits ergeben kann, ob die Entwicklung umfassend
schitzbar ist oder mit naheliegenden Umgehungsldsungen gerechnet werden muss
und ob angesichts des Standes der Technik langwierige Prufungsverfahren zu

erwarten sind.

Daruber hinaus kann eine internationale Anmeldung dann zweckmaRig sein, wenn die
Moglichkeit geschaffen werden soll, zu einem spateren Zeitpunkt ein alteres Recht
durch Einleiten der regionalen Phase zu schaffen. Dies kann beispielsweise gunstig
sein, um die eigene Verhandlungsposition gegentber einem Mitbewerber zu

verbessern, der nach dem eigenen Prioritdtstag eine Anmeldung eingereicht hat.

7.4.4.3 Entscheidung 4.3

Die Entscheidung E4.3 beinhaltet die Handlungsalternativen:

a) eine Teilanmeldung einzureichen und

b) keine Teilanmeldung einzureichen.

In Phase 4 liegt der Recherchenbericht bereits vor, sodass eine Aussage Uber eine

Einheitlichkeit der Erfindung getatigt werden kann.

Wird im Recherchenbericht nicht mangelnde Einheitlichkeit beanstandet, decken sich
die Wirkungen und die daraus ableitbaren Handlungsempfehlung mit der Entscheidung

E3.3, weswegen diesbeziiglich auf die Entscheidung E3.3 verwiesen wird.”®

Auf den Fall, dass mangelnde Einheitlichkeit beanstandet wurde, sowie die zur
Ableitung einer Handlungsempfehlung in dem Fall zu beriicksichtigenden Wirkungen

des Einreichens einer Teilanmeldung wird im Folgenden eingegangen.

% vgl. Kapitel 7.4.3.3
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7.4.4.3.1 Analyse der Wirkungen

Wurde mangelnde Einheitlichkeit beanstandet, hat ein Einreichen einer auf einen

anderen als in der Stammanmeldung weiterverfolgten Gegenstand die Wirkungen:

- Es kann auch fir diesen Gegenstand Schutz erreicht werden und

- es entstehen Kosten.

7.4.4.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen, die einer Investieren und Absichern Strategie entsprechen,
kann zur Ableitung einer Handlungsempfehlung unter anderem das Patentportfolio
nach PFEIFFER eingesetzt werden. Eine Entscheidung zwischen E4.3.a und E4.3.b ist
daher mit den Kriterien Technologieattraktivitat und Patentattraktivitdt nach PFEIFFER

maglich.”®

7.4.4.4 Entscheidung E4.4

Die Entscheidung E4.4 beinhaltet die Handlungsalternativen:’®

a) vorzeitige Verdffentlichung beantragen und

b) keine vorzeitige Veroffentlichung beantragen.

Da die Handlungsalternativen sowie die Wirkungen derselben denen der Entscheidung
E3.4 entsprechen, wird bezlglich einer Handlungsempfehlung auf Kapitel 7.4.4.3.2

verwiesen.

% vgl. Kapitel 4.2.3.1
% vgl. Kapitel 7.2.1.4
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7.4.4.5 Entscheidung E4.5

Die Entscheidung E4.5 beinhaltet die Handlungsalternativen

a) die Erfindung bei maximaler Involviertheit zu verwerten;
b) die Erfindung bei minimaler Involviertheit zu verwerten und

c) die Erfindung nicht zu verwerten.

Da die Wirkungen und die ableitbaren Handlungsempfehlungen ident sind mit den in
Kapitel 7.4.2.4 fir die Entscheidung E2.4 beschriebenen, wird auch beziglich der fur
die Entscheidung E4.5 ableitbaren Handlungsempfehlungen auf dieses Kapitel

verwiesen.

7.4.4.6 Entscheidung E4.6

Sofern die Handlungsalternative E4.4.a gewahlt und die Anmeldung verdffentlicht
wurde, kénnen bereits aus der Anmeldung Rechte geltend gemacht werden. Dabei
kénnen aus der verdffentlichten Anmeldung in Osterreich nur Rechte auf
angemessenes Entgelt jedoch nicht auf Unterlassung geltend gemacht werden.’® Die
Handlungsalternativen der Entscheidung E4.6 sind daher analog zur Entscheidung
E3.6:

a) offensives Verwerten und

b) nicht offensives Verwerten.

Da die Wirkungen und die ableitbaren Handlungsempfehlungen ident sind mit den in
Kapitel 7.4.3.6 fUr die Entscheidung E3.6 beschriebenen, wird auch bezlglich der fir
die Entscheidung E4.5 ableitbaren Handlungsempfehlungen auf dieses Kapitel

verwiesen.

% vgl. Kapitel 2.1.3.1
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7.4.5 Entscheidungen in Phase 5

Phase 5 ist definiert als der Zeitraum zwischen dem Ende der Prioritatsfrist und der
Veroffentlichung der Anmeldung. Die in dieser Phase besonders relevante

Entscheidung ist die Entscheidung E5.1.

7.4.5.1 Entscheidung E5.1

Die Entscheidung E5.1 beinhaltet folgende Handlungsalternativen:

a) die Anmeldung weiterzuverfolgen und

b) die Anmeldung nicht weiterzuverfolgen bzw. diese zuriickzuziehen.

Da die Gebuhren entrichtet wurden, ist fir ein Weiterverfolgen der Anmeldung in dieser
Phase nichts zu unternehmen, sodass nur ein Zurickziehen der Anmeldung mit einer

aktiven Tatigkeit seitens des Anmelders verbunden ist.

7.4.5.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit einer Zuriickziehung der Anmeldung (Handlungsalternative E5.1.b) verbundene
Wirkung ist in dieser Phase, dass die Veréffentlichung der Anmeldung unterbleibt.”®’
Daruber hinaus ist ein Erlangen eines Schutzrechtes fur diese Anmeldung dann nicht
mehr mdglich. Hingegen fuhrt die Handlungsalternative E5.1.a jedenfalls zu einer
Verodffentlichung der Anmeldung und damit der Erfindung, soweit diese in der

Anmeldung offenbart ist.

7 Dabei wird davon ausgegangen, dass die Anmeldung rechtzeitig vor Abschluss der

technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung zuriickgezogen wird, sodass die
Veroffentlichung jedenfalls verhindert werden kann. Vgl. Artikel 21 (5) PCT, Regel 67 (2) EPU,
§ 101a (2) PatG
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7.4.5.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung fir die Alternative E5.1.b
gegeben werden, wenn eine Veroffentlichung der Anmeldung jedenfalls unterbleiben
soll. Bezuglich der Moglichkeiten, den Anmeldetag einer untergehenden Anmeldung
durch Einreichen einer Teilanmeldung aufrecht zu erhalten und damit die
Veroffentlichung hinauszuzdgern, wird auf Kapitel 7.4.2.3 sowie Kapitel 7.4.3.3

verwiesen.

7.4.5.2 Entscheidungen E5.2 bis E5.5

Die Entscheidungen E5.2 bis E5.5 entsprechen bezlglich der Handlungsalternativen
sowie der erzielbaren Wirkungen den Entscheidungen E4.3 bis E4.6 in Phase 4,
weswegen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung auf die entsprechenden Kapitel

verwiesen wird.”%®

798 \/gl. Kapitel 7.4.4.3 bis 7.4.4.6
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7.4.6 Entscheidungen in Phase 6

Phase 6 ist definiert als der Zeitraum nach Erhalt des Recherchenberichtes und vor
Erteilung des Patentes. Sofern eine internationale Anmeldung eingereicht wurde
(Handlungsalternative E1.1.f) ist darlber hinaus die internationale Phase zu
durchlaufen, weswegen auch auf die in dieser Phase mdglichen Entscheidungen

eingegangen wird.

7.4.6.1 Entscheidung 6.1

Sofern eine europédische Patentanmeldung eingereicht wurde, sind innerhalb von
sechs Monaten nach Veroffentlichung des Recherchenberichtes die Prufungs- und
Benennungsgebuhr zu entrichten, sodass die Anmeldung aufrechterhalten und gepruft

wird.”®®

7.4.6.1.1 Analyse der Wirkungen

Die Wirkungen des Entrichtens der Gebuhren sind:

- Die Anmeldung wird aufrechterhalten und kann zu einem giltigen Schutzrecht
fuhren und

- die Anmeldung wird gepruft.

7.4.6.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Angesichts der Wirkungen, die in den Dimensionen Schutzumfang und Kosten
gesehen werden konnen, kénnen die aus Kapitel 4.2.3 bekannten Instrumente zur

Ableitung einer Handlungsempfehlung zumindest teilweise eingesetzt werden.”™

%9 Regel 70 EPU
"% vgl. Kapitel 4.2.3.1 und Kapitel 4.2.3.4,
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7.4.6.2 Entscheidung 6.2

Sofern eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde, die ein Einreichen einer
Teilanmeldung ermdglicht, also keine internationale Anmeldung, bietet die

Entscheidung E6.2 die Handlungsalternativen:

a) eine Teilanmeldung einzureichen und

b) keine Teilanmeldung einzureichen.

Im Unterschied zu vorhergehenden Phasen ist ein Einreichen von Teilanmeldungen
nach Phase 6 nicht mehr bzw. nur mehr einen kurzen Zeitraum nach Erteilung méglich.
Darlber hinaus enden in Phase 6 Ublicherweise Fristen flr ein freiwilliges Teilen einer
europaischen Patentanmeldung,”"" sodass der Entscheidung iiber ein Einreichen einer

Teilanmeldung in dieser Phase besondere Bedeutung zukommt.

7.4.6.2.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E6.2.a hat im Unterschied zur Alternative E2.3.b die

Wirkungen:

- Eine neue Anmeldung ist anhangig, welcher der Anmelde- bzw. Prioritatstag
der vorhergehenden Anmeldung zukommt;”"?

- eine neue Anmeldung mit dem Umfang der Stammanmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung ist anhangig;’"

- die Teilanmeldung wird ublicherweise innerhalb weniger Monate nach
Einreichung verdffentlicht, da in Phase 6 der Anmelde- bzw. Prioritdtstag mehr
als 18 Monate zuriickliegt,”"* sodass ab Veréffentlichung fiir den Umfang der
mit der Teilanmeldung eingereichten Patentanspriche vorlaufiger Schutz
besteht”"* und

- Fristen zur Entrichtung von GeblUhren beginnen fir diese Anmeldung mit

Einreichen derselben zu laufen.”*

"vgl. Regel 36 EPU

"2 y/gl. Artikel 76 EPU

"3 Dazu wird von der iblichen Vorgehensweise ausgegangen, dass eine Kopie der Unterlagen
der Stammanmeldung als Teilanmeldung gegebenenfalls mit geadnderten Patentanspriichen
eingereicht wird.

"4 Dabei wird davon ausgegangen, dass die falligen Gebihren entrichtet werden, sodass die
Teilanmeldung selbst direkt aus Phase 2 in Phase 6 eintritt.

"5 vgl. Kapitel 2.1.3

"® vgl. Regel 38 EPU
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Wird hingegen in Phase 6 keine Teilanmeldung eingereicht (Handlungsalternative
E6.2.b), hat dies die Wirkung, dass fur in der Anmeldung enthaltene Erfindungen, die
nicht in den zur Erteilung gelangenden Patentanspruchen enthalten sind, kein Schutz
mehr erlangt werden kann.”" Sofern daher im Priifungsverfahren entsprechende
Einschrankungen vorgenommen wurden, hat die Entscheidung EG6.2 endgiltigen

Charakter und ist die Handlungsalternative E6.2.b mit einem Rechtsverlust verbunden.

7.4.6.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

In Anbetracht der Wirkungen kénnen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung wieder
bekannte Instrumente teilweise eingesetzt werden, da ein Einreichen einer
Teilanmeldung mit einer Investieren und Absichern Strategie gleichgesetzt werden

kann.”"®

Zu berlcksichtigen ist hierbei, dass die relevanten Indikatoren wie
Patentattraktivitat und Technologieattraktivitit’'® nur fiir jenen Teil der Anmeldung
ermittelt werden durfen, der Uber den Schutzumfang der laufenden bzw. zur Erteilung
gelangenden Anmeldung hinausgeht, sodass die Entscheidung wesentlich davon
beeinflusst sein wird, wie umfassend die in den ursprunglich eingereichten Unterlagen

enthaltene(n) Erfindung(en) im Prifungsverfahren verteidigt werden konnten.

7.4.6.3 Entscheidung E6.3.

Die Entscheidung E6.3 ist nur Teil des Handlungsraumes, wenn eine internationale
Anmeldung unter Wahl der Handlungsalternative E1.1.f in Phase 1 eingereicht wurde.
E6.3 betrifft die Entscheidung, ob erganzende internationale Recherche beantragt
werden soll. Eine erganzende internationale Recherche ist nach dem PCT fir
internationale Anmeldungen maoglich, wobei eine nicht mit der internationalen
Hauptrecherche beauftragte Behorde eine weitere Recherche durchfiihrt.”® Ziel der
erganzenden internationalen Recherche ist es, Stand der Technik zu ermitteln, der von
der Internationalen Recherchenbehdrde aus technischen oder inhaltlichen Griinden,

wie dem Zugang zu Datenbanken oder sprachlichen Barrieren nicht ermittelt wurde,

" Nach Erteilung kann eine Teilanmeldung abhangig vom Patentsystem allenfalls noch

innerhalb eines begrenzten Zeitraumes von wenigen Monaten eingereicht werden, weswegen
die Entscheidung uber eine Teilanmeldung im Allgemeinen vor Erteilung getroffen werden
muss.
"8 Einerseits entstehen Kosten, jedoch flihrt dies andererseits zu einem zumindest temporar
%GBeren Schutzumfang aufgrund der Wirkung der Veréffentlichung.

Vgl. Kapitel 4.2.3.1
2 vgl. Regel 45bis PCT
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um eine gegebenenfalls bestehende Unsicherheit Uber den nachstliegenden Stand der
Technik zu reduzieren. Der Antrag ist vor Ablauf von 19 Monaten nach dem
Prioritatsdatum zu stellen. Die Entscheidung E6.3 weist somit die

Handlungsalternativen auf:

a) erganzende internationale Recherche zu beantragen und

b) erganzende internationale Recherche nicht zu beantragen.

7.4.6.3.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternative E6.3.a hat die Wirkungen:

- Es entstehen dem Anmelder Kosten’' und

- es wird ein erganzender internationaler Recherchenbericht erstellt.”?

7.4.6.3.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung fur die Handlungsalternative

E6.3.a gegeben werden, wenn:

- Eine hohe Unsicherheit Gber nahekommenden Stand der Technik besteht
und/oder

- vermutet wird, dass Stand der Technik besteht, den das EPA als internationale
Recherchenbehdrde insbesondere aufgrund sprachlicher Barrieren nicht

ermittelt hat.

1 Jedenfalls ist nach Regel 45bis.2 PCT eine Bearbeitungsgebiihr an das Internationale Biro

zu entrichten; die zugunsten der die internationale erganzende Recherche durchfiihrenden
Behorde zu entrichtende Gebihr ist von dieser Behérde abhangig. Fihrt das EPA eine
erganzende internationale Recherche durch, ist eine Gebihr in Héhe der Recherchengebiihr
zugunsten des EPA zu entrichten.

?2\/gl. Regel 45bis.7 PCT
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7.4.6.4 Entscheidung E6.4.

Sofern eine internationale Anmeldung unter Wahl der Handlungsalternative E1.1.f
eingereicht wurde, ist in Phase 6 in der internationalen Phase der Anmeldung die
Entscheidung zu treffen, ob internationale vorlaufige Prifung beantragt werden soll.

Die Entscheidung E6.4 weist somit die Handlungsalternativen auf:

a) einen Antrag auf internationale vorlaufige Prufung einzureichen und

b) keinen Antrag auf internationale vorlaufige Prifung einzureichen.

7.4.6.4.1 Analyse der Wirkungen

Die mit Handlungsalternative E6.4.a verbundenen Wirkungen sind:

- Damit ein internationaler vorlaufiger Prifbericht erstellt wird, sind innerhalb
einer gesetzlichen Frist Gebuhren zu entrichten, sodass Kosten entstehen.’®

- Im Zuge der internationalen vorlaufigen Prifung wird fir die Gegenstande der
gegebenenfalls mit dem Antrag geanderten, eingereichten Patentanspriiche ein
Bericht zur Patentfahigkeit erstellt.”**

- Sofern das EPA auch ausgewahltes Amt ist, ist der Bericht sofort nach
Erstellung (iber die Akteneinsicht einsehbar.”® Andernfalls ist der Bericht
spatestens bei Einleitung der regionalen bzw. nationalen Phase Uber die
Akteneinsicht des jeweiligen Amtes einsehbar.

- Ein positiver Bericht Uber die Patentfahigkeit kann dazu flhren, dass
Priifungsverfahren vor nationalen Amtern beschleunigt und spatere Kosten
insbesondere fir Vertreter vor diesen Amtern reduziert werden, wenn sich
diese der Meinung der mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragten
Behorde anschlieBen. Dies kann jedoch nicht bei samtlichen Amtern
vorausgesetzt werden, sodass ein spaterer Kostenvorteil aufgrund eines
positiven Berichts der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten
Behorde zwar moglich, jedoch nicht zwingend ist. Ist bereits der Internationale
Recherchenbericht positiv, ergibt sich bei diesen Amtern durch einen positiven
Prifbericht kein weiterer Vorteil. Darlber hinaus wird bei Einleitung der

regionalen Phase in weiterer Folge vor dem EPA die dabei zu entrichtende

2 Aktuell betragen diese Gebiihren bei Beantragung der internationalen vorlaufigen Prifung

beim EPA als der flir einen ¢sterreichischen Anmelder zustéandigen Behdrde 2015,- Euro.
"4 Siehe Artikel 35 PCT sowie Regel 65 bis 70 PCT
2% \gl. EPA (2012) S. 70, Rdnr. 404
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Prifungsgebihr um 50 % ermafigt, wenn das EPA einen internationalen
vorlaufigen Priifbericht erstellt hat.”®

- Ein Vorteil eines glinstigen Berichts der mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragten Behoérde zu einer eingeschrankten Anspruchsfassung
kann gegeben sein, wenn durch die Anmeldung Dritte von einem Markteintritt
abgehalten werden sollen, da damit dokumentiert ist, dass aus Sicht der mit der
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behdrde eine Patenterteilung

in entsprechendem Umfang maoglich ist.

7.4.6.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Fur die Entscheidung, ob internationale vorlaufige Prifung beantragt werden soll, kann
mit den aus Kapitel 4 bekannten Instrumenten keine Handlungsempfehlung abgeleitet
werden, zumal die Entscheidung nur im Verfahren auftritt, wenn eine internationale
Anmeldung eingereicht wurde. Jedoch kann aus einer Kosten-Nutzen Uberlegung eine
Handlungsempfehlung fir die Handlungsalternative E6.4.a, einen Antrag zu stellen,

gegeben werden, wenn der internationale Recherchenbericht nicht positiv ist und:

- beabsichtigt ist, fir die Anmeldung vor mehreren Amtern die regionale bzw.
nationale Phase einzuleiten, die Ublicherweise die Ansicht aus dem
internationalen vorlaufigen Prufbericht Ubernehmen, sodass eine hohe
Wahrscheinlichkeit besteht, dass Uber das gesamte Verfahren gesehen Kosten
gespart werden;

- absehbar ist, dass zeitnah Rechte aus der Anmeldung geltend gemacht werden
sollen, da hierbei ein positiver Bericht gunstig sein kann, um eine
Rechtsbestandigkeit zu dokumentieren oder

- Dritte durch einen positiven Bericht von einem Markteintritt abgehalten werden

sollen.

In allen anderen Fallen wird die Handlungsalternative E6.4.b angesichts der Kosten

einer internationalen vorlaufigen Prifung fir den Anmelder vorgeschlagen.

28 \gl. ABI. EPA 3/2010 S. 141 ff.
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7.4.6.5 Entscheidung E6.5

Die Entscheidung E6.5 tritt wie die Entscheidungen E6.3 und E6.4 nur dann im
Handlungsraum auf, wenn die Handlungsalternative E1.1.f gewahlt und eine
internationale Anmeldung eingereicht wurde. Die Entscheidung E6.4 ist spatestens
nach 30 bzw. 31 Monaten zu treffen’?” und bezieht sich auf die Frage, wann und vor
welchen Amtern die regionale bzw. nationale Phase eingeleitet wird. Damit weist die

Entscheidung E6.4 fir jedes mogliche Amt folgende Handlungsalternativen auf:

a) die regionale bzw. nationale Phase zum spatesten mdglichen Zeitpunkt
einzuleiten;
b) die regionale bzw. nationale Phase vor Fristablauf einzuleiten’?® und

c) die regionale bzw. nationale Phase nicht einzuleiten.

7.4.6.5.1 Analyse der Wirkungen

Das Einleiten der regionalen bzw. nationalen Phase vor einem regionalen bzw.

nationalen Amt (Handlungsalternativen E6.5.a und E6.5.b) hat die Wirkungen:

- Es entstehen Kosten;’®

- die Anmeldung wird sachlich geprift und gegebenenfalls ein Schutzrecht von
dem jeweiligen Amt erteilt und

- gegebenenfalls wirkt die Anmeldung erst mit Eintritt in die regionale bzw.

nationale Phase als alteres Recht.”
Die Handlungsalternative E6.5.b hat dartber hinaus die Wirkung, dass

- das Prifungsverfahren friher gestartet wird und eine Patenterteilung

beschleunigt werden kann.
Die Handlungsalternative E6.5.c hat die Wirkung, dass

- die Wirkung der internationalen Anmeldung mit dem Ablauf von 30 bzw. 31
Monaten vor dem jeweiligen Amt erlischt und
- weil die Anmeldung dann als zurickgenommen gilt, gelten auch Rechte aus der

internationalen Veréffentlichung als von Anfang an nicht eingetreten.”"

T \gl. insbesondere Artikel 22 PCT

28 \/gl. Artikel 23 (2) PCT

9 \gl. Kapitel 2.1.3.3

"0 vgl. Artikel 64 (4) PCT sowie Regel 165 EPU
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7.4.6.5.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Die Entscheidung E6.5 hat damit Wirkungen insbesondere in den Dimensionen
(territorialer) Schutzumfang und Kosten. Damit kdnnen die aus Kapitel 4.2.3 bekannten
Instrumente teilweise eingesetzt werden.”* Zur Entscheidung, vor welchem Amt die
regionale bzw. nationale Phase eingeleitet werden soll, sind daher die entsprechenden
Indikatoren bzw. Achsdimensionen fir das durch das jeweilige Amt erreichbare
Territorium zu ermitteln, um die Entscheidung fir oder gegen ein Einleiten der
regionalen bzw. nationalen Phase zu treffen. Zu beachten ist, dass dabei zwar die
gleiche Bewertung durchgefiihrt wird wie bei Entscheidung E1.1,”* jedoch stehen in
Phase 6 Ublicherweise bessere Daten zur Verfligung auf deren Basis die Entscheidung
E6.4 getroffen werden kann, da bis zu 31 Monate Produkt- bzw. Markterfahrung in die
Entscheidung einflieRen kénnen. Aus Perspektive der vorhandenen Unsicherheit ist
somit die Entscheidung E6.5 mdglichst spat, also mit Ende der 30- bzw. 31-Monatsfrist

zu treffen.

Fur die Entscheidung zwischen den Handlungsalternativen E6.4.a und E6.4.b liefern
die aus Kapitel 4 bekannten Instrumente keine Empfehlung. Unter Berlcksichtigung
der Wirkungen ergibt sich, dass die Handlungsalternative E6.5.b dann zweckmaRig ist,

wenn

- ein Unterlassungsanspruch gegeniber einem Verletzer geltend gemacht
werden soll, sodass eine baldige Patenterteilung angestrebt wird;

- gegenlber einer spateren, regionalen bzw. nationalen Anmeldung eines
Konkurrenten, welche dieselbe Erfindung betrifft, zeitnah ein alteres Recht
generiert werden soll, beispielsweise um eine Patenterteilung auf die

Anmeldung des Konkurrenten zu verhindern.

In allen anderen Fallen wird die Alternative E6.5.a empfohlen, sofern dies aufgrund
einer Rentabilitdtsrechnung sowie der Betrachtung nach Kapitel 4.2.3.1 und Kapitel

4.2.3.4 zweckmalig zu sein scheint.

1 vgl. Artikel 67 (4) EPU
2 \/gl. Kapitel 4.2.3.1 und Kapitel 4.2.3.4,
3 vgl. Kapitel 7.4.1.1

234



7.4.6.6 Entscheidungen E6.6 und E6.7

Die Entscheidungen E6.6 und E6.7 entsprechen bezlglich der Handlungsalternativen
sowie der erzielbaren Wirkungen den Entscheidungen E5.4 und E5.5 in Phase 5 bzw.
E4.5 und E4.6 in Phase 4, weswegen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung auf

die entsprechenden Kapitel verwiesen wird.”**

7.4.6.7 Entscheidung E6.8

Die Entscheidung E6.8 weist die Handlungsalternativen auf:

a) eine Ubersetzung der Anmeldung bei einem nationalen bzw. regionalen Amt
einzureichen, das eine andere Amtssprache hat als die Sprache in der die
internationale Anmeldung veréffentlicht wurde und

b) keine Ubersetzung einzureichen.

7.4.6.7.1 Analyse der Wirkungen

Eine internationale Anmeldung hat in jedem Bestimmungsstaat die Wirkungen einer
nationalen Anmeldung. Jedoch hat die Veréffentlichung der internationalen Anmeldung
in den meisten Staaten nur dann die Wirkungen’® einer nationalen Anmeldung, wenn
die internationale Anmeldung in eine Amtssprache des jeweiligen Staates bzw. Amtes

(ibersetzt wurde.”®
Die Handlungsalternative E6.8.a hat somit die Wirkungen:

- dass aus der internationalen Anmeldung Anspriche aus dem vorlaufigen
Schutz einer Anmeldung geltend gemacht werden kdnnen, meist sind dies
Anspruche auf angemessenes Entgelt und

- es entstehen Kosten durch das Ausarbeiten der Ubersetzung(en).

"% Siehe Kapitel 7.4.4.5 sowie Kapitel 7.4.4.6
%5 vgl. Kapitel 2.1.3 )
%8 vgl. Artikel 153 (4) EPU
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7.4.6.7.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Aus den Wirkungen kann eine Handlungsempfehlung fur die Handlungsalternative
E6.8.a abgeleitet werden, wenn Rechte aus der Anmeldung in einem Staat mit einer
anderen Amtssprache als der Sprache der veroffentlichten Anmeldung gegen einen

Verletzer geltend gemacht werden sollen.
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7.4.7 Entscheidungen in Phase 7

Phase 7 betrifft den Zeitraum nach Erteilung des Schutzrechtes und vor Ende der

maximalen Laufzeit des Schutzrechtes.

7.4.7.1 Entscheidung E7.1

Die Entscheidung E7.1 weist die Handlungsalternativen auf:

a) das Schutzrecht aufrechtzuerhalten und

b) das Schutzrecht nicht aufrechtzuerhalten.

Fur erteilte Schutzrechte sind Ublicherweise Jahresgebihren zu entrichten, wobei die
Hohe der Gebuhr vom Amt und der verstrichenen Patentlaufzeit abhangig ist, zwischen
Amtern stark variiert und Uber die Laufzeit in der Regel ansteigt.””” Wird die
Jahresgebuihr nicht entrichtet, erlischt das Patent mit Ablauf einer Frist. Das Erldschen
eines Schutzrechtes hat dabei ex nunc Wirkung, d. h. die Wirkung des Schutzrechtes
in der Vergangenheit bleiben von einem Nichtentrichten unberihrt. Grundsatzlich kann
jederzeit auf ein Schutzrecht verzichtet werden, sodass die Entscheidung E7.1 in
Phase 7 immer getroffen werden kann. Jedoch ist eine zur Entscheidung E7.1
aquivalente Entscheidung Uber die Entrichtung von Jahresgebuhren zwingend jahrlich
zu treffen, sofern bereits Jahresgeblhren fallig sind. Diese Entscheidung ist fur jeden

Staat einzeln zu treffen, in welchem Schutz an der Erfindung besteht.

7.4.7.1.1 Analyse der Wirkungen

Die mit der Handlungsalternative E7.1.a verbundenen Wirkungen sind:

- Es entstehen aufgrund zu entrichtender Jahresgebuhren Kosten und
- der Schutz bleibt aufrecht.

Die Handlungsalternative E7.1.b hat die Wirkung, dass die Wirkung des Schutzrechtes
endet, gegebenenfalls mit Ablauf einer Nachfrist nach dem Falligkeitszeitpunkt der

Jahresgebiihren.”®

787 Beispielsweise betragt die Jahresgeblhr fir ein &sterreichisches Patent bzw. eine

Patentanmeldung im sechsten Jahr 100,- EURO und im 20. Jahr 1700,- Euro.
"8 vgl. Artikel 86 (1) EPU sowie ABI. 2007 S4 S. 98 (DE)
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7.4.7.1.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen ist ersichtlich, dass eines der aus den Kapiteln 4.2.3.1 bis
4.2.3.5 bekannten Instrumente zur Ableitung einer Handlungsempfehlung eingesetzt
werden kann und soll, um Uber eine Sinnhaftigkeit der Aufrechterhaltung zu
entscheiden. Da Ublicherweise mit zunehmender Schutzrechtslaufzeit auch bessere
Informationen Uber den aufgrund der Erfindung erreichten bzw. zukiinftig erreichbaren
Gewinn vorliegen, kann die Entscheidung auch unter Berlcksichtigung einer
Rentabilitatsrechnung getroffen werden, wobei der prognostizierte Gewinn durch das
Benutzen der Erfindung im jeweiligen Staat den in diesem Staat zu entrichtenden
Jahresgebiihren gegenibergestellt wird. Weiter kann berlcksichtigt werden, ob sich
die strategische Bedeutung des Schutzrechtes fir das Unternehmen geandert hat,
beispielsweise weil ein Technologiewechsel erfolgt ist, und dadurch eine

Aufrechterhaltung nicht mehr gerechtfertigt ist.”*

7.4.7.2 Entscheidung E7.2.

Nach Erteilung eines europaischen Patentes hat der Patentinhaber die Moglichkeit,
das Patent zentral vor dem EPA zu beschrénken oder zu widerrufen.”*® Dies kann
zweckmalig sein, wenn relevanter Stand der Technik ermittelt wird, um
kostenintensiven Nichtigkeitsverfahren zuvorzukommen. In anderen Patentsystemen

sind teilweise analoge Regelungen vorgesehen.
Die Entscheidung E7.2 weist somit die Handlungsalternativen auf:

a) das Schutzrecht zu beschranken;
b) das Schutzrecht zu widerrufen und

c) das Schutzrecht weder zu beschranken noch zu widerrufen.

7.4.7.2.1 Analyse der Wirkungen

Die Wirkungen der Handlungsalternativen E7.2.a und E7.2.b sind:

- Das Schutzrecht wird mit ex tunc Wirkung eingeschrankt bzw. vollstandig

widerrufen und

"% vgl. Van Wijk (2005) S. 85
"0 vgl. Artikel 105a EPU
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- gegebenenfalls kann dadurch das Schutzrecht gegeniber einem ermittelten
Stand der Technik in eine rechtsbestindige Fassung gebracht werden, um
Nichtigkeitsverfahren zu verhindern bzw. diesen durch ein Widerrufen

zuvorzukommen.

7.4.7.2.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Anhand der Wirkungen ergibt sich, dass eine der Handlungsalternativen E7.2.a oder

E7.2.b genau dann zweckmalig sind, wenn

- das Schutzrecht in der erteilten Fassung moglicherweise nicht rechtsbestandig
ist;

- ein Risiko als hoch erachtet wird, dass ein Dritter eine Nichtigkeitsklage
einbringt und

- der Patentinhaber nicht bereit ist das Risiko eines Nichtigkeitsverfahrens

einzugehen.

Ob die Handlungsalternative E7.2.a oder E7.2.b gewahlt wird, muss dabei davon
abhangig gemacht werden, ob das Schutzrecht durch Beschranken in eine

rechtsbestandige Fassung gebracht werden kann.

7.4.7.3 Entscheidung E7.3

Die Entscheidung E7.3 entspricht in Bezug auf die Handlungsalternativen sowie die
erzielbaren Wirkungen der Entscheidung E4.5 in Phase 4, weswegen zur Ableitung
einer Handlungsempfehlung auf das entsprechende Kapitel verwiesen wird.”*" Dariiber
hinaus ist in Phase 7 mit zunehmender Patentlaufzeit fur eine Verwertung

insbesondere die abnehmende Patentrestlaufzeit zu beriicksichtigen.”*?

"1 Siehe Kapitel 7.4.4.5

™2 Dadurch ist einerseits die Unsicherheit meist reduziert. Andererseits stehen damit auch
weniger Moglichkeiten zur Verfligung, insbesondere in Bezug auf Technologie- und
Marktentwicklung.

239



7.4.7.4 Entscheidung E7.4

Die Entscheidung E7.4 weist zusatzlich zu den Handlungsalternativen der
Entscheidung E6.7 die Handlungsalternative auf, aus dem Schutzrecht Ansprliche auf
Unterlassung geltend zu machen, da in Phase 7 ein erteiltes Schutzrecht vorliegt.”*

Damit liegen im Fall einer Schutzrechtsverletzung folgende Handlungsalternativen vor:

a) aus dem Schutzrecht Anspruche auf Unterlassung geltend zu machen
b) aus dem Schutzrecht Anspriiche auf angemessenes Entgelt geltend zu machen
und

c) keine Rechte aus dem Schutzrecht geltend zu machen.

7.4.7.4.1 Analyse der Wirkungen

Die Handlungsalternativen E7.4.a und E7.4.b haben die Wirkungen

-  Dem Mitbewerb wird kommuniziert, dass aus Schutzrechten stammende
Rechte auch geltend gemacht werden und

- das Kosten- wie Nutzenrisiko eines Rechtsstreites wird eingegangen.

Daruber hinaus hat die Handlungsalternative E7.4.a die Wirkungen, dass einerseits
durch den Verletzer keine die Erfindung nutzenden Produkte mehr auf den Markt
gebracht werden, sofern die Anspriiche zu Recht bestehen bzw. anerkannt werden.
Dadurch wird eine Monopolstellung am Markt erreicht, die gewinnsteigernd genutzt
werden kann. Andererseits werden keine Ertrage durch fir eine Benutzung der

Erfindung bezahltes Entgelt lukriert.

Die Handlungsalternative E7.4.b hat im Unterschied dazu die Wirkung, dass weiterhin
Ertrage generiert werden, wenn der in das Recht Eingreifende nicht die Benutzung der

Erfindung beendet, sofern die Anspriche zu Recht bestehen bzw. anerkannt werden.

7.4.7.4.2 Ableiten einer Handlungsempfehlung

Wie zur Ableitung einer Handlungsempfehlung bei der Entscheidung E3.6.beschrieben,
ist auch hier zur grundsatzlichen Entscheidung, ob Rechte geltend gemacht werden

sollen, also zwischen den Handlungsalternativen E7.4.a bzw. E7.4.b einerseits und

3 Vgl. Kapitel 2.1.3
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E7.4.c andererseits, die Schutzrechtsposition sowie die finanzielle Starke genau zu

analysieren.”

Sofern die Entscheidung flr ein Geltendmachen von Anspriiche getroffen wird,
verbleibt die Entscheidung, ob Anspriche auf Unterlassung oder angemessenes
Entgelt geltend gemacht werden sollen. Dazu kann eine Handlungsempfehlung nur in

Kenntnis der Unternehmensziele getroffen werden.”*

Steht ausschlieBlich eine Gewinnoptimierung im Vordergrund, kann eine
Handlungsempfehlung unter Berlicksichtigung der in den alternativen Szenarien E7.4.a
und E7.4.b erzielbaren Mehreinnahmen durch erhdhte Preise einerseits und erhdhte
Einnahmen durch angemessenes Entgelt andererseits abgeleitet werden. Dabei sind
gegebenenfalls bei Szenario E7.4.a auch Kosten einer MarkterschlieBung zu
berlcksichtigen, die nicht auftreten, wenn unter Wahl der Handlungsalternative E7.4.b
ein bestehendes Produktions- und Vertriebsnetz des Verletzers flr das Erwirtschaften
des angemessenen Entgelts genutzt wird. Die Entscheidung E7.4 ist somit immer auch

in Verbindung mit der Entscheidung E7.3 zu sehen.

Jedoch kann der Patentinhaber auch eine andere Strategie als eine
Gewinnmaximierung verfolgen, beispielsweise, dass eine bestimmte Technologie gar
nicht auf den Markt gebracht wird, sodass die Nutzwerte der einzelnen
Handlungsalternativen nur unter Bertcksichtigung der Unternehmensstrategie ermittelt

werden konnen.

" Vgl. Kapitel 7.4.3.6.2
% vgl. Kapitel 6.1.1
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7.5 Uberpriifen der Anforderungserreichung

Zum Abschluss des theoretischen Teiles der Arbeit wird das Werkzeug daraufhin

untersucht, ob die in Kapitel 7.1 erarbeiteten Anforderungen erflillt werden.

7.5.1 Vollstandigkeit

Mit dem entwickelten Werkzeug wird durch eine Aufteilung der Strategiewahl auf 35
Einzelentscheidungen eine der Anforderung entsprechende vollstandige Abbildung der
Komplexitdt des Erteilungsverfahrens erreicht. Flr die einzelnen Entscheidungen
werden entweder mit aus der Literatur bekannten Instrumenten abhangig von
Unternehmens- bzw. Umfeldfaktoren Handlungsempfehlungen abgeleitet oder durch
Analyse der Wirkungen die Basis flr eine Nutzwertanalyse gegeben, mit welcher unter
Bertcksichtigung der Unternehmensziele Handlungsempfehlungen abgeleitet werden
kénnen. Die Anforderung an Vollstandigkeit ist daher durch das entwickelte Werkzeug

erfiillt.”*®

7.5.2 Validitat

Aufgrund der gewahlten Systematik zum Ableiten von Handlungsempfehlungen, wobei
einerseits aus der Literatur bekannte Instrumente eingesetzt werden und andererseits
erganzend aus Zielen und Wirkungen der Handlungsalternativen
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, ist die Validitat””’ des Werkzeuges
einerseits gestutzt durch die aus der Literatur bekannten Instrumente und andererseits

durch die praskriptive Entscheidungstheorie.

Dass die zur Anwendung der praskriptiven Entscheidungstheorie in Kapitel 7.4
abgeleiteten Wirkzusammenhange zwischen den einzelnen Handlungsalternativen und
deren Wirkungen auch den tatsachlichen Wirkungen dieser Handlungsalternativen
entsprechen, ist zum einen gestitzt durch die jeweils angegebenen Literatur- bzw.

Gesetzesstellen.

Zum anderen wird anhand der in Kapitel 8 beschriebenen Anwendung an

Entscheidungssituationen ex post und Abgleich mit tatsachlich getroffenen

% vgl. Kapitel 7.1.1
"7 Vgl. Kapitel 7.1.2
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Entscheidungen gezeigt, dass die mit den angenommenen Wirkzusammenhangen
gebildeten Handlungsempfehlungen auch tatsachlich getroffenen Entscheidungen

entsprechen.

Dem Autor ist bewusst, dass auch dadurch die Validitdt des Werkzeuges nicht
abschlielend beweisbar ist, jedoch kann angefihrt werden, dass eine durch
regelmallige Divergenzen zu getroffenen Entscheidungen wohl naheliegende

Falsifikation der Gultigkeit in Kapitel 8 nicht nachgewiesen werden kann.

7.5.3 Logische Widerspruchsfreiheit

Die geforderte logische Widerspruchsfreiheit und Konsistenz mit bekannten
Instrumenten’®® wird durch Einbeziehung vorhandener Instrumente in die
Strategieentwicklung soweit als moéglich erreicht. Wie in Kapitel 7.4 ausgefiihrt, werden
bekannte Instrumente nur in Bereichen erganzt, in denen diese nicht anwendbar sind,
beispielsweise flr Entscheidungen, welche nur die rechtliche bzw. patentrechtliche

Dimension betreffen.

7.5.4 Praktikabilitat

Die geforderte Praktikabilitat’*® wird durch das Aufteilen einer Strategieentscheidung
auf Einzelentscheidungen erreicht, die fir sich genommen mit geringem Aufwand
beantwortet werden kdnnen, da die Zahl der Handlungsalternativen gegenuber einer
Gesamtstrategieentscheidung wesentlich reduziert ist. Weiter wird dem Umstand, dass
die Unsicherheit zu Beginn des Erteilungsverfahrens haufig sehr hoch ist,” durch ein
Ableiten von Handlungsempfehlungen zum spatest mdglichen Zeitpunkt Rechnung
getragen, zu welchem ublicherweise die einer Entscheidung zugrunde liegende

Informationsbasis fundiertere Entscheidungen erlaubt als in frihen Phasen.

8 \/gl. Kapitel 7.1.3
"9 vgl. Kapitel 7.5.4
0 vgl. Kapitel 1.1.1
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7.5.5 Objektivitt

Das Erreichen der Anforderung an Objektivitat"’

wird einerseits sichergestellt durch
das Berticksichtigen von Indikatoren, die objektiv ermittelbar sind. Andererseits sind bei
gegebenen Unternehmenszielen auch die Nutzwerte der Handlungsalternativen der
nicht mit bekannten Methoden unterstitzbaren Entscheidungen objektiv ermittelbar.
Eine subjektive, durch Uberschwangliche Erwartungen bzw. Uberschatztes Risiko
beeinflusste Komponente der Entscheidungen wird durch ein Bericksichtigen von

Unsicherheit bei einzelnen Entscheidungen zumindest gedampft.”*?

"1 vgl. Kapitel 7.1.5
2 Die Grenzen der Objektivitat des Werkzeuges liegen daher in der Differenz zwischen vom
Anwender empfundener und tatsachlicher Unsicherheit.
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8 Prototypische Anwendung anhand von Fallbeispielen

In diesem Kapitel wird die prototypische Anwendung des erarbeiteten Werkzeuges zur
Ableitung von Handlungsempfehlungen an Unternehmen bzw. Einzelerfindern in

entsprechenden Entscheidungssituationen beschrieben.

Ziel der prototypischen Anwendung ist es, die erfolgte Identifikation relevanter
Entscheidungsphasen und einzelnen Entscheidungen in diesen Phasen sowie
Anwendung von bekannten Instrumenten aus dem Technologiemanagement unter
Zuhilfenahme der praskriptiven Entscheidungstheorie auf diese Entscheidungen
entwickelte Werkzeug zu testen. Es wird damit gemall dem erkenntnistheoretischen
Charakter der Arbeit, dem kritischen Rationalismus, versucht, das in Kapitel 7
erarbeitete Werkzeug zu falsifizieren.”®® Ziel ist somit nicht, die Giiltigkeit des
Werkzeuges zu beweisen, welche aufgrund der systematischen Ableitung von
Einzelentscheidungen sowie Handlungsempfehlungen mittels der Literatur

angenommen wird.

Dabei werden im Rahmen der prototypischen Anwendung Entscheidungen in
Entscheidungssituationen beschrieben sowie die Anwendung des Werkzeuges fur
diese Entscheidungen ex post umrissen.”® AnschlieRend werden die mit dem
Werkzeug ex post abgeleiteten Handlungsempfehlungen den tatsachlich getroffenen

Entscheidungen gegenlbergestellt.

Eine Falsifikation ware nach Ansicht des Autors dann naheliegend, wenn die mit dem
Werkzeug abgeleiteten Handlungsempfehlungen regelmalig von den getroffenen
Entscheidungen abweichen wirden. Einzelne Abweichungen kdnnten auch dadurch
begrindet sein, dass Entscheidungen nicht rational getroffen wurden, wahrend die
Arbeit den Ansatz der praskriptiven Entscheidungstheorie verfolgt, welcher rationales

Verhalten voraussetzt.”®

3 ygl. Kapitel 1.3 sowie 7.5.2

" Von einer detaillierten Darstellung, beispielweise von Unternehmensdaten sowie
Ergebnissen der gebildeten Nutzwertanalysen, wird unter einem Verweis auf das
Vertraulichkeitsverhaltnis des Autors zu den beschriebenen Unternehmen bzw. Erfindern
jeweils abgesehen.

% Vgl. Kapitel 6.1.1
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8.1 Prototypische Umsetzung in Phase 1

In den Phasen 1 und 2 wird die Anwendung des Werkzeuges fir einen sogenannten
Einzelerfinder gezeigt, d. h. eine natlrliche Person, die eine Erfindung getatigt und
bislang kein Unternehmen zur Umsetzung derselben gegriindet hat. Die Erfindung
betrifft einen Gegenstand des taglichen Lebens, der das Sortiment von Baumarkten gut
erganzen wirde. Seitens des Erfinders besteht eine hohe Unsicherheit Uber die
kinftige Entwicklung, insbesondere wie Kunden erreicht werden koénnen, ob selbst
produziert oder eine Lizenz vergeben werden soll. Der Erfinder ist vom Nutzen der
Erfindung fir den Anwender (iberzeugt, der auch auBerhalb Osterreichs zu Umsétzen

fuhren konnte.

Eine Patentrecherche sowie eine Analyse der Erfindung anhand der Indikatoren aus
Kapitel 7.4.1.1.2 ergibt, dass ein technischer Abstand zu bekannten Ld&sungen
vorhanden ist und ein mittlerer Kundennutzen gegeben zu sein scheint. Da der Erfinder
Uber keine Moglichkeiten verflugt, den Gegenstand der Erfindung zu am Markt fir
vergleichbare Produkte Ublichen Preisen herzustellen, zeigt die Analyse eine geringe

Auspragung im Bereich Ressourcenstarke.

Da ein wirtschaftliches Potenzial gegeben zu sein scheint, kann in einem ersten Schritt
nicht dazu geraten werden, die Erfindung ohne Schutz zu erlangen zu verwerfen,
weshalb die Entscheidung E1.1 zugunsten einer Schutzrechtsanmeldung getroffen

wird.

Bei der Entscheidung zwischen den mdoglichen Schutzrechtsanmeldungen werden
angesichts einer hohen vorhandenen Unsicherheit eine internationale Anmeldung und

eine europaische Anmeldung in einem ersten Schritt ausgeschlossen.”®

SchlieBlich  wird die Entscheidung nach einer Nutzwertanalyse der
Handlungsalternativen zugunsten einer dsterreichischen Gebrauchsmusteranmeldung

getroffen, um Kosten aufgrund amtlicher Gebuhren soweit als méglich zu reduzieren.

Da eine Schutzrechtsanmeldung eingereicht wurde und méglicherweise mit Ende der
Prioritatsfrist eine Nachanmeldung im Ausland erfolgt, wird von einem Benutzen der
Erfindung in Phase 1 abgesehen, sodass kein neuheitsschadlicher Stand der Technik

gebildet wird.

Die folgende Abbildung 49 zeigt den flir Phase 1 wesentlichen Teil der in Kapitel 7.2

entwickelten morphologischen Darstellung der relevanten Entscheidungen. Dabei sind

%% vgl. Kapitel 7.4.1.1
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die durch Anwendung des Werkzeuges ermittelten empfohlenen Handlungsalternativen
grau hinterlegt. Die durch eine Linie verbundenen Kreise stellen die tatsachlich

gewahlten Handlungsalternativen dar.

Ausarbeitung und
Veroffentlichen der Geheimhalten der L g Ausarbeitungund Ausarbeitungund Ausarbeitungund
Einreichungeiner L A L n . .
E11 Erfindung ohne Erfindung ohne a5t Einreichungeiner Einreichungeiner Einreichungeiner
. . . . . . . oste . P . "
Phase 1 Einreichungeiner Einreichungeiner el h A osterreichischen europdischen internationalen
ebrauchsmuster-
Schutzrechtsanmeldung | Schutzrechtsanmeldung d Patentanmeldung; Anmeldung;
anmeldung;

Kein Be

757

E1.2 Benutzen der Erfindung; er Erfindung

Abbildung 49: Empfohlene und gewahlte Handlungsalternativen in Phase 1

Wie ersichtlich decken sich die mit dem Werkzeug abgeleiteten

Handlungsempfehlungen mit den tatsachlich gewahlten Handlungsalternativen.

"7 Quelle: Eigene Darstellung
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8.2 Prototypische Umsetzung in Phase 2

Die Anwendung in Phase 2 schlieRt an die Anwendung in Phase 1 direkt an.”®

Der Erfinder ist daran interessiert, fur die Erfindung Schutz zu erlangen, weswegen die
Handlungsempfehlung  abgeleitet wird, die Gebuhren unter Wahl der

Handlungsalternative E2.1.a fristgerecht zu entrichten.”®

Insbesondere weil die bestehende Unsicherheit noch sehr hoch ist und ein Eingriff in
das Schutzrecht im Ausland nicht bekannt ist, wird von einer prioritatsbeglnstigten
Nachanmeldung in Phase 2 abgesehen, sodass die Handlungsalternative E2.2.b

empfohlen wird.”°

Fur den Erfinder besteht kein Interesse an einer weiteren, den Anmeldetag der
Anmeldung beanspruchenden Teilanmeldung, insbesondere soll nicht ein Anmeldetag
trotz Nichtentrichtung der Anmeldegebihr erhalten werden. Es wird daher
Handlungsalternative E2.3.b empfohlen und von der Einreichung einer Teilanmeldung

in Phase 2 abgesehen.’"

Zur Ableitung einer Handlungsempfehlung in Bezug auf die die Verwertung der
Erfindung betreffende Entscheidung E2.4 werden das Produkt, die Kompetenzen des

Erfinders sowie der bestehende Markt analysiert.”®

Im Ergebnis handelt es sich zwar um ein einfaches Produkt, jedoch ist es fir den
Erfinder schwierig, dieses zu marktublichen Preisen herzustellen, auch wenn ein
Prototyp selbst hergestellt werden konnte. Weiter ist davon auszugehen, dass auch
nach erfolgreichem Markteintritt nur ein geringer Marktanteil am Gesamtmarkt dieser
Konsumguter erreicht werden kann, wobei ein relativ hohes Marktvolumen besteht,
sodass mit hohen Markteintrittsbarrieren gerechnet wird.”®® Die Analyse ergibt damit
aus Sicht der Transaktionskostentheorie die Handlungsempfehlung, Lieferanten

aufzubauen und eine Eigenfertigung nicht anzustreben.”®

Aus Sicht des ressourcenbasierten Ansatzes ergibt sich die Handlungsempfehlung,

Kooperationen mit Know-how-Tragern zu suchen.”®® Auch unter Beriicksichtigung der

%8 vgl. Kapitel 7.2.1.2

"9 ygl. Kapitel 7.4.2.1

%0 vgl. Kapitel 7.4.2.2

%1 vgl. Kapitel 7.4.2.3

62 \/gl. Kapitel 4.2.5 sowie 4.2.6
83 \/gl. Kapitel 4.2.7

"84 \/gl. Abbildung 36 auf S. 137
%% vgl. Abbildung 37 auf S. 138
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Markteintrittsbarrieren sowie des technischen Wertes der Erfindung ist zur Verwertung

ein geringer Grad an Involviertheit giinstig.”®

Im Ergebnis ergibt sich bezlglich der Verwertung unter Bericksichtigung der
verschiedenen Ansatze zur Ableitung einer entsprechenden Handlungsempfehlung
eine Empfehlung zugunsten einer Verwertung mit geringer Involviertheit. Dabei wird
eine Kooperation mit einem am Markt aktiven und etablierten Unternehmen sowohl
bezuglich mdglicher Vertriebskandle als auch bezuglich der Fertigung oder eine

Lizenzvergabe vorgeschlagen.

Vom Erfinder wurde bezlglich der Verwertung in Phase 2 versucht, mit Unternehmen,
welche sowohl in Bezug auf eine Fertigung als auch in Bezug auf einen Vertrieb
ahnlicher Produkte etabliert sind, in Kontakt zu treten, um diesen die
Gebrauchsmusteranmeldung zu verkaufen oder Uber eine Lizenzvergabe an durch das

erfindungsgemafe Produkt erzielten Umsatzen zu partizipieren.

Ziel war somit Ubereinstimmend mit der abgeleiteten Handlungsempfehlung, die

Erfindung mit einem geringen Grad an Involviertheit zu verwerten.

In der folgenden Abbildung 50 sind in analoger Weise zur Abbildung 49 die

empfohlenen und gewahlten Handlungsalternativen fir Phase 2 dargestellt.

E2.1 Gebu.y Gebiihren nicht entrichten

e —

E2.2 prioritdtsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine priorl anmeldungeinreichen

Phase 2

E2.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Tej einreichen

E2.4 Involviertes Verwerten | Nicht involvi rten Kein Verwerten

767

Abbildung 50: Empfohlene und gewahlte Handlungsalternativen in Phase 2

Ersichtlich ist, dass sich auch in Phase 2 die mit dem entwickelten Werkzeug
abgeleiteten Handlungsempfehlungen mit den tatsachlich gewahlten

Handlungsalternativen decken.

"%6 \/gl. Abbildung 48 auf S. 193
*7 Quelle: Eigene Darstellung
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8.3 Prototypische Umsetzung in Phase 3 und Phase 4

Die Umsetzung in den Phasen 3 und 4 wird an Entscheidungssituationen eines
Kleinunternehmens gezeigt, welches im Bereich spezialisierter Produkte fir eine
besondere Gruppe von Personen tatig ist, wobei in Phase 1 eine Osterreichische

Patentanmeldung eingereicht wurde.

Der Markt fir derartige Produkte ist in Osterreich klein, sodass auch nur geringe
Markteintrittsbarrieren vorliegen. Fir eine Verwertung in Osterreich wurde daher eine
Verwertungsstrategie mit einem mittleren Grad an Involviertheit gewahlt, wobei das
Unternehmen in den Produktionsprozess eingebunden ist, welcher von einem

Fertigungsunternehmen umgesetzt wird.

Auch in den Vertrieb der erfindungsgemaRen Produkte in Osterreich ist das
Unternehmen teilweise eingebunden. Weiter hat sich gezeigt, dass auch Uber
Osterreich hinaus Interesse am Produkt besteht. Da dieser Markt und damit auch die
Markteintrittsbarrieren grofier sind, ist das Unternehmen bestrebt, fir den nicht
Osterreichischen Markt einen Partner fir eine Lizenzvereinbarung zu finden, der bereits

auf diesem Markt tatig und etabliert ist.

Es liegen damit fur unterschiedliche Territorien verschiedene Verwertungsmodelle in
Bezug auf eine Involviertheit in die Leistungserbringung vor. Im Folgenden wird
untersucht, ob entsprechende Handlungsempfehlungen auch mit dem entwickelten

Werkzeug ableitbar sind.

Dazu wird der in Kapitel 4.2.7 erarbeitete Ansatz zur Ableitung einer
Handlungsempfehlung in Bezug auf eine Verwertung unter Berlcksichtigung von
Markteintrittsbarrieren herangezogen. Der die Handlungsempfehlung demnach
einerseits determinierende technische Patentwert ist fir eine Verwertung in Osterreich
und der Europaischen Union ident, weswegen die Handlungsempfehlungen in der in

Abbildung 38"°® gewihlten Darstellung auf einer horizontalen Linie liegen miissen.

Bezuglich der die Handlungsempfehlung andererseits  determinierenden
Markteintrittsbarrieren ergeben sich zwischen der Verwertung innerhalb und auf3erhalb
Osterreichs wie vorstehend ausgefiihrt Unterschiede, sodass sich unterschiedliche
Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Verwertung ergeben. Diese decken sich mit

den tatsachlich gewahlten Handlungsalternativen.

"8 vgl. S. 157
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Die empfohlenen und auch tatsachlich gewahlten Handlungsempfehlungen sind in der
folgenden Abbildung 51 eingetragen, welche die Anwendung des in Kapitel 4.2.7
erarbeiteten und in Kapitel 7.4.2.4.2 konkretisierten Ansatzes zeigt. Dabei sind die
Verwertung in Osterreich durch einen blauen Kreis und die Verwertung auRerhalb

Osterreichs durch einen roten Kreis gekennzeichnet.
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Abbildung 51: Gewahlte Handlungsalternativen fir Verwer’tung769

Da kein Bedarf besteht, gegen einen Verletzer vorzugehen, wird bezuglich der
Entscheidungen E3.4 und E4.4 die Handlungsempfehlung abgeleitet, keine vorzeitige

Veroffentlichung zu beantragen.

%% Quelle: Eigene Darstellung
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Aus demselben Grund ist auch blo3 eine defensive Nutzung des Schutzrechtes
moglich, welche verhindern soll, dass Dritte das Produkt ohne Zustimmung des

Unternehmens ebenfalls auf den Markt bringen (Entscheidung E3.6 und E4.6).

Weil im Vorbescheid des OPA keine mangelnde Einheitlichkeit beanstandet wurde,

wird ein Einreichen einer Teilanmeldung nicht empfohlen (Entscheidung E4.3).

Insbesondere aufgrund der in Phase 1 auch bei diesem Unternehmen bestehenden
Unsicherheit Uber die weitere Entwicklung im durch die Patentanmeldung geschutzten
Geschaftsbereich wurde die Entscheidung E1.1 zugunsten einer Osterreichischen

Patentanmeldung getroffen.

In Phase 4 ist nunmehr die Unsicherheit insofern reduziert, als klar ist, dass auf3erhalb
Osterreichs in mehreren Mitgliedsstaaten des EPU Interesse an erfindungsgemafen
Produkten besteht.

Die in Phase 4 spatestens zu treffende Entscheidung Uber eine prioritatsbegunstigte
Nachanmeldung (Entscheidung E4.2) wird zugunsten einer europaischen
Patentanmeldung getroffen, da einerseits nur geringe Aussichten bestehen, die
Erfindung auch auferhalb des EPU-Raumes zu verwerten, weshalb die Kosten einer
internationalen Anmeldung nicht gerechtfertigt zu sein scheinen, und andererseits eine
europaische Patentanmeldung giinstiger ist als Nachanmeldungen in samtlichen EPU-

Staaten, in denen die Erfindung verwertet werden soll.””

Da die Erfindung durch Benutzung bereits verdffentlicht ist und auch weiterhin eine
Verwertung angestrebt wird, besteht kein Grund fur ein Zurtickziehen der Anmeldung,

um die Veroffentlichung derselben zu verhindern (Entscheidungen E3.1 und E4.1).

0 vgl. Kapitel 7.4.4.2
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Abbildung 52 zeigt die empfohlenen und tatsachlich gewahlten Handlungsalternativen
in der morphologischen Darstellung nach Kapitel 7.2.2. Dabei ist die
Handlungsempfehlung beziiglich der Verwertung in Osterreich blau und beziiglich der
Verwertung auRerhalb Osterreichs rot markiert. Analog sind die gewahlten
Handlungsalternativen beziiglich der Verwertung in Osterreich durch blaue Kreise und

fur die Verwertung auRerhalb Osterreichs durch rote Kreise markiert.

E3.1 Anmeldun% Anmeldung zuriickziehen
E3.2 Prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen Keine priori eldungeinreichen
E3.3 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldung eichen

Phase 3
E3.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen Keine vorzeiti: ol i g beantragen
E3.5 Involvie Nicht invol en Kein Verwerten
E3.6 Offensives Verwerten rwerten
E4.1 Anmeldun, Anmeldung zuriickziehen
E4.2 prioritatshegiinstigte| inreichen Keine prioritatsbegiinstigte Nachanmeldungeinreichen
E4.3 Teilanmeldungeinreichen einreichen

Phase 4
E4.4 Vorzeitige Veroffentlichung beantragen chung beantragen
E4.5 Involvi Kein Verwerten
E4.6 Offensives Verwerten rwerten

Abbildung 52: Empfohlene und gewahlte Handlungsalternativen in den Phasen 3 und 4"

Wie ersichtlich decken sich damit auch in den Phasen 3 und 4 die empfohlenen mit

den gewahlten Handlungsalternativen.

" Quelle: Eigene Darstellung
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8.4 Prototypische Umsetzung in Phase 5

Die prototypische Umsetzung in Phase 5 wird an einem Kleinstunternehmen gezeigt.
Die durch eine Osterreichische Patentanmeldung (Entscheidung E1.1) und eine die
Prioritdt der O&sterreichischen Patentanmeldung beanspruchende internationale
Anmeldung (Entscheidung E4.2) geschitzte Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung im Bereich Warme- und Energieversorgung. Fur die erfindungsgemalien
Produkte liegt ein groRer Markt mit entsprechend gro3en Markteintrittsbarrieren vor.
Das Verfahren bzw. die Vorrichtung weisen aufgrund verbesserter Effizienz einen
hohen technischen Wert auf, sodass als Verwertungsstrategie unter Einsatz des in
Kapitel 4.2.7 erarbeiteten Ansatzes eine Verwertung mit einem mittleren Grad an
Involviertheit abgeleitet werden kann (Entscheidung E5.4), wobei mit einem etablierten
Unternehmen im Bereich der Herstellung und des Vertriebes kooperiert wird. Dabei
wird das Verfahren in Kooperation mit dem produzierenden Unternehmen kontinuierlich

weiterentwickelt.

Auch hier liegt keine bekannte Verletzung vor, sodass eine Empfehlung gegen eine

Beantragung vorzeitiger Verdffentlichung ableitbar ist (Entscheidungen E5.3).
Weiter kann dadurch nur eine defensive Verwertung erfolgen (Entscheidung E5.5).

Im Vorbescheid des OPA wurde mangelnde Einheitlichkeit beanstandet, wobei zwei
Erfindungen vorliegen sollen. Da auch die zweite Erfindung bereits erfolgreich
verwertet wird, wird unter Einsatz des Patentportfolios nach PFEIFFER die
Handlungsempfehlung abgeleitet, eine Teilanmeldung fir diese gesonderte Erfindung

einzureichen (Entscheidung E5.2)."2

Die folgende Abbildung 53 zeigt wieder die empfohlenen und tatsachlich gewahlten
Handlungsalternativen in Phase 5. Wie ersichtlich sind auch in Phase 5 die

empfohlenen mit den gewahlten Handlungsalternativen kongruent.

E5.1 Anmeldu eiterverfolgen Anmeldung zuriickziehen
ES5.2 Teilanm: Keine Teilanmeldungeinreichen
Phase 5 ES.3 Vorzeitige Verdffentlichung beantragen mung beantragen

ES5.4 Involviertes Verwerten L involviertes Verwerten Kein Verwerten
ES5.5 Offensives Verwerten Nicht offe erten

Abbildung 53: Empfohlene und gewahite Handlungsalternativen in Phase 5’"°

2 \/g|. Kapitel 7.4.4.3.2. Auch ein Einsatz des Patentportfolios nach FAIX fihrt hier zu einem
identen Ergebnis.
 Quelle: Eigene Darstellung
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8.5 Prototypische Umsetzung in Phase 6

Die prototypische Umsetzung in Phase 6 wird gezeigt fir einen Anmelder, welcher eine
Entwicklung im Bereich der Fertigungstechnik getatigt hat, die mittlerweile von
mehreren Lizenznehmern eingesetzt wird, wobei die Erfindung mit sehr geringem Grad

an Involviertheit verwertet wird (Entscheidung E6.6).

Da die Lizenznehmer sowie die Abnehmer der von den Lizenznehmern hergestellten
Produkte international verteilt sind, wurde entschieden, anschlieRend an eine nationale
Erstanmeldung (Entscheidung E1.1) eine internationale Anmeldung einzureichen
(Entscheidung E4.2), fir welche die Entscheidungssituationen in Phase 6 umrissen
werden. Die nur bei einer europaischen Patentanmeldung zu treffende Entscheidung,
ob die Anmeldung unter Stellung des Prifungsantrages aufrechterhalten werden soll,
stellt sich daher hier nicht (Entscheidung E6.1).

Der Anmelder ist der Ansicht, den Stand der Technik sehr gut zu kennen. Eine
Nutzwertanalyse beziiglich eines Antrages auf erganzende internationale Recherche
ergibt eine Handlungsempfehlung gegen eine Einreichung eines Antrages auf

erganzende internationale Recherche (Entscheidung E6.3).

Weiter sind die Lizenznehmer in Staaten, deren Amter einen internationalen
vorlaufigen Prufbericht Ublicherweise nicht ohne Weiteres Ubernehmen, weswegen die
Handlungsempfehlung abgeleitet wird, einen entsprechenden Antrag nicht

einzureichen (Entscheidung E6.4).

Zur Entscheidung E6.5, in welchen Staaten bzw. Regionen die nationale bzw.
regionale Phase eingeleitet werden soll, werden die in Phase 6 vorhandenen
umfangreichen Informationen Uber bisherige Benutzung der Erfindung sowie dabei
generierte Umséatze herangezogen und die Handlungsempfehlung abgeleitet, die
regionale bzw. nationale Phase zum spatest moglichen Zeitpunkt mit Wirkung fur jene
Staaten einzuleiten, in denen relevante Lizenznehmer ihren Sitz haben, sowie in den

Staaten, in denen die Endprodukte im Wesentlichen vertrieben werden.””

Da keine Informationen Uber eine Verletzung des Schutzrechtes vorliegen, ist nur ein

defensives Verwerten moglich (Entscheidung E6.7).

Weiter wird aus demselben Grund die Empfehlung abgeleitet, keine Ubersetzungen

der Veroffentlichung in  Staaten mit von der Verdffentlichungssprache der

" Vgl. Kapitel 7.4.6.5.2
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internationalen Anmeldung abweichenden Amtssprachen einzureichen
(Entscheidung E6.8).

Die folgende Abbildung 54 zeigt die abgeleiteten Handlungsempfehlungen und die
tatsachlich gewahlten Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung. Wie
ersichtlich decken sich auch in Phase 6 die mittels des Werkzeuges abgeleiteten mit

den gewahlten Handlungsalternativen.

E6.1 Stellen des Priifungsantrages Prifungsantrag nicht stellen

E6.2 Teilanmeldungeinreichen Keine Teilanmeldu’inreichen

E6.3 Ergdnzende internationale Recherche beantragen Keine ergdnzende internationa’echerche beantragen
Phase 6 E6.4 Internationale vorlaufige Prifung beantragen ine i i rifung beantragen

E6.5 Nationale Ph< Nationale Phase vorzeitig einleiten Nationale Phase nicht einleiten

E6.6 Involviertes Verwerten Nicht involvi Kein Verwerten

E6.7 Offensives Verwerten Nicm Verwerten

E6.8 Ubersetzung der Verdffentlichung einreichen Keine Ubersetzungder'ffentlichungeinreichen

Abbildung 54: Empfohlene und gewahlte Handlungsalternativen in Phase 6’

® Quelle: Eigene Darstellung
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8.6 Prototypische Umsetzung in Phase 7

Die prototypische Umsetzung in Phase 7 erfolgt an einem Unternehmen, welches seit
mehreren Jahren Inhaber eines europaischen Patentes ist. Das Patent betrifft ein
Produkt, welches durch das am Markt etablierte Unternehmen produziert und

vertrieben wird (Entscheidung E7.3).

Wahrend der gesamten Patentlaufzeit wurde kein relevanter Stand der Technik
bekannt, sodass eine Handlungsempfehlung flr ein Beschranken oder ein Widerrufen

des europaischen Patentes nie ableitbar war (Entscheidung E7.2).

Weiter wurde keine Verletzung des Schutzrechtes bekannt, sodass nur eine defensive

Verwertung moglich war (Entscheidung E7.4).

Im Zuge von zwischenzeitlich durchgefuhrten Entwicklungen wurde ein
Substitutionsprodukt fir das durch das Patent geschiitzte Produkt entwickelt, welches
gegenluber dem geschutzten Produkt mehrere Vorteile aufweist. Gleichzeitig sind die
Umsatze fur das durch das Patent geschutzte Produkt seit wenigen Jahren rucklaufig,
wobei die generierten Uberschiisse mittlerweile die Jahresgeblhren der in mehreren

Staaten aufrechten Patente nicht mehr decken.

Strategisch ist nun geplant, das neue Produkt am Markt einzuflihren, weswegen auch
kinftig keine steigenden, die Kosten der Patenterhaltung deckenden Umsatze mehr
erwartet werden. Es wird daher unter Einsatz des Patentportfolios nach FAIX'"® die
Handlungsempfehlung abgeleitet, das europaische Patent in sdmtlichen Staaten, in
denen es validiert wurde, durch Nichtzahlung der Jahresgebihren erléschen zu lassen
(Entscheidung E7.1).

Die folgende Abbildung 55 zeigt die abgeleiteten Handlungsempfehlungen und die
tatsachlich gewahlten Handlungsalternativen in der morphologischen Darstellung. Wie
ersichtlich decken sich auch in Phase 7 die mittels des Werkzeuges abgeleiteten mit

den tatsachlich gewahlten Handlungsalternativen.

E7.1 Schutzrech%;l Schutzrecht nicht aufrechterhalten
E7.2 Beschrinken Widerrufen ‘w widerrufen
e ——
Phase 7
E7.3 Involviert: — Nicht involviertes Verwerten Kein Verwerten
E7.4 Offensives Verwerten - Unterlassung Offensives Verwerten -angemessenes Entgrmrwerten

Abbildung 55: Empfohlene und gewshite Handlungsalternativen in Phase 777"

7% vgl. Kapitel 7.4.7.1
7 Quelle: Eigene Darstellung
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8.7 Schlussfolgerung

In diesem Kapitel wird das Ergebnis der prototypischen Anwendung diskutiert.
Einerseits wird auf die im Rahmen der prototypischen Anwendung Uberpriften
Anforderungen eingegangen und analysiert, inwieweit eine Erflllung der
Anforderungen Uberprift und nachgewiesen werden konnte. Andererseits werden in
diesem Kapitel die Grenzen der Uberpriifung der Anforderungserreichung durch die
prototypische Anwendung diskutiert. Weiter werden die Grenzen der Anwendbarkeit

des Werkzeuges aufgezeigt.

8.7.1 Beitrag der prototypischen Anwendung fiir die Uberpriifung der

Anforderungserreichung

In den in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Umsetzungen des Werkzeuges
konnte eine grundsatzliche Anwendbarkeit des entwickelten Werkzeuges auf reale

Situationen gezeigt werden.

Zum einen konnte dargestellt werden, dass sich mit dem entwickelten Werkzeug
Handlungsempfehlungen fur verschiedenste Szenarien ableiten lassen. Zum anderen
konnte gezeigt werden, dass die im Werkzeug adressierten Entscheidungen auch
samtliche Entscheidungen abdecken, welche im Rahmen der einzelnen
Strategieentwicklungsprozesse in realen Situationen getroffen wurden. Die im Kapitel
7.5.1 theoretisch bestatigte Erreichung der Vollstandigkeit ist somit nunmehr auch
empirisch untersucht, wobei das empirische Ergebnis das theoretische Ergebnis

untermauert, dass die Vollstandigkeit gegeben ist.

Weiter konnten unter Einsatz des Werkzeuges Handlungsempfehlungen, welche
jeweils Teile einer Schutzrechtsstrategie bilden, innerhalb kurzer Zeit unter
strukturiertem Einsatz der zu dem jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Informationen in
entsprechenden Instrumenten bzw. in Nutzwertanalysen abgeleitet werden. Dadurch
konnte neben der Vollstandigkeit nunmehr die Praktikabilitdt im Rahmen der
prototypischen Anwendung auch empirisch untersucht werden, wobei das im Kapitel

7.5.4 theoretisch ermittelte Ergebnis bestatigt werden konnte.

Daruber hinaus wurden jeweils Handlungsempfehlungen fur  jene
Handlungsalternativen abgeleitet, welche auch tatsachlich gewahlt wurden. Dem Autor
ist bewusst, dass gemall dem kritischen Rationalismus durch die gezeigte

prototypische Umsetzung eine abschlieRende Verifikation nicht erfolgt ist. Jedoch
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konnte diese bzw. eine Validitdt des Werkzeuges im Zuge der prototypischen

Umsetzung auch nicht widerlegt werden, sodass das Werkzeug als valide gilt.

8.7.2 Grenzen des Werkzeuges

Wie im Kapitel 1.2 ausgefihrt, ist es wesentliches Ziel dieser Arbeit, ein Werkzeug zur
Ableitung von Handlungsempfehlungen im Bereich der Entwicklung einer
Schutzrechtsstrategie fir einen dsterreichischen Erfinder zu liefern. Wie in den Kapiteln
7.5 sowie 8.7.1 ausgeflihrt, konnte dieses Ziel erreicht werden. Jedoch bildet dieses
Ziel keine scharfe Grenze der Anwendbarkeit des Werkzeuges. Wenngleich einige der
im Rahmen der Analyse des Schutzrechtslebenszyklus ermittelten Entscheidungen
bzw. einzelne Handlungsalternativen der jeweiligen Entscheidungen nur fur einen
Osterreichischen Erfinder bzw. Anmelder relevant sind, ist das Werkzeug in weiteren
Bereichen auch fiir Erfinder bzw. Anmelder auRerhalb Osterreichs anwendbar, welche
eine europaische Patentanmeldung oder eine internationale Anmeldung einreichen. So
steigt beispielsweise unabhdngig vom Staat, in dem eine Schutzrechtsanmeldung
eingereicht wird, mit zunehmender Zeit der Grad an verfigbaren Informationen,
insbesondere durch Zugang amtlicher Recherchenberichte. Weiter ist auch die Frist
zur Einreichung prioritatsbegunstigter Nachanmeldungen bei samtlichen 175 Staaten,
welche die PVU ratifiziert haben, Teil der bei Wahl einer Strategie zu tatigenden
Uberlegungen. Darliber hinaus sehen auch auRerhalb Osterreichs eine Vielzahl von
Staaten vor, dass bestimmte Rechte erst ab der Verdffentlichung der Anmeldung
bestehen und eine Verdffentlichung der Anmeldung durch entsprechende Handlungen
verhindert werden kann. Es wird daher davon ausgegangen, dass die in Kapitel 7.2.1
entwickelte Gliederung des Schutzrechtslebenszyklus in sieben Phasen auch
aulerhalb Osterreichs grundsétzlich bzw. mit je nach Rechtslage entsprechenden
Adaptierungen anwendbar ist. Die in den jeweiligen Phasen relevanten
Entscheidungen sind gegebenenfalls der Rechtslage anzupassen, jedoch ist es nach
Ansicht des Autors mdglich, die in Kapitel 7 entwickelte und umgesetzte Methodik zur
Konzeption des Werkzeuges flr einen osterreichischen Erfinder analog zur Konzeption

eines Werkzeuges fiir einen Erfinder auBerhalb Osterreichs einzusetzen.

Jedoch sollte das Werkzeug nicht ohne Analyse der Unterschiede zur Osterreichischen
Rechtslage und gegebenenfalls entsprechenden Modifikationen zur Entwicklung einer

Schutzrechtsstrategie aukerhalb Osterreichs eingesetzt werden.
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Weiter wird darauf hingewiesen, dass mit dem Werkzeug nur Handlungsempfehlungen
abgeleitet werden kdnnen, welche gemall der eingesetzten praskriptiven
Entscheidungstheorie bzw. den weiteren eingesetzten Instrumenten unter Einsatz der
zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Informationen rational sind. Die tatsachliche
zukunftige Entwicklung sowie der Erfolg oder Misserfolg einer neuen Technologie oder
unerwartete technische Entwicklungen konnen nicht antizipiert werden, sodass die
Qualitdt der Ergebnisse auch hier der Qualitdt der dem Werkzeug zugefuhrten
Informationen entspricht. Allerdings wird durch den strukturierten Einsatz von
Informationen bei Ableitung von Handlungsempfehlungen zu den einzelnen
Entscheidungen ein Risiko minimiert, vorhandene Informationen nicht zu
bertcksichtigen. Es liegt daher eine Grenze des Werkzeuges in der Unsicherheit, die
einem Technologieentwicklungsprozess inharent ist, wenngleich die Unsicherheit bei
Ableitung der Handlungsempfehlungen bericksichtigt wird. Auch unter Einsatz des
Werkzeuges kann somit die Frage nicht im Vorhinein beantwortet werden, wie hoch
beispielweise der Wert einer Erfindung in einer Zahl ausgedriickt genau ist oder wann

genau sich die Patentierungskosten amortisieren werden.

Weiter betriffft das Werkzeug Fragen im Rahmen der Entwicklung einer
Schutzrechtsstrategie, welche im Gebiet des Technologiemanagements angesiedelt
sind. Auf ausschlieRlich patentrechtliche Fragen, wie welche Abgrenzung der Erfindung
erforderlich ist, um Neuheit und erfinderische Tatigkeit der in der Anmeldung

beanspruchten Gegenstande herzustellen, ist das Werkzeug nicht anwendbar.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem abschliellienden Kapitel wird der Inhalt der Arbeit zusammengefasst und die
Beantwortung der Forschungsfrage beleuchtet, wobei die origindren Teile der Arbeit
hervorgehoben werden. Weiter wird ein Ausblick auf maogliche kinftige

Forschungsfelder gegeben.

9.1 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zu einem in der Praxis auftretenden
Problem, dem richtigen Umgang mit gewerblichen technischen Schutzrechten. Es wird
ein Werkzeug entwickelt, mit welchem der Praktiker Handlungsempfehlungen zu

Entscheidungen im Patentlebenszyklus erhalt.
Dabei umfasst der originare Teil der Arbeit zwei wesentliche Themenkomplexe:

Zum einen wird durch Aufteilung der Patentlebenszeit in sieben Phasen und 35
Einzelentscheidungen ein der Komplexitdt der Thematik adaquates Ableiten von

Handlungsempfehlungen ermoglicht.

Zum anderen wird untersucht, welche aus der Literatur bekannten Instrumente bei den
einzelnen Entscheidungen zur Ableitung einer Handlungsempfehlung einsetzbar sind.
Fir jene Entscheidungen, bei welchen keines der bekannten Instrumente anwendbar
ist, wird mittels der praskriptiven Entscheidungstheorie ein Vorschlag zur Ableitung
einer Handlungsempfehlung erarbeitet, sodass im Ergebnis auch ein Ansatz zur

Ableitung von Handlungsempfehlungen zu jeder der 35 Einzelentscheidungen vorliegt.
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Die einzelnen Forschungsfragen wurden wie folgt beantwortet:

Die Primare Forschungsfrage

WWie kann ein Werkzeug ausgestaltet sein, mit welchem fiir einen Osterreichischen
Erfinder Handlungsempfehlungen in Bezug auf Schutzrechte unter Beriicksichtigung
technischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen abgeleitet werden

kénnen?“

wurde beantwortet in Kapitel 7 unter Beantwortung der ersten sekundaren

Forschungsfrage

<Welche Handlungsalternativen bzw. Strategien sind méglich?,

in Kapitel 7.2 und der zweiten sekundaren Forschungsfrage,

Wie kann eine Entscheidung zwischen den moéglichen Handlungsalternativen

bzw. Strategien getroffen werden?*,

welche in Kapitel 7.3 beantwortet wurde.

Die Arbeit ist dabei wie folgt aufgebaut:

Im einleitenden Kapitel wird die Problemstellung beschrieben, wonach gewerbliche
technische Schutzrechte eine groRe Bedeutung fir Unternehmen haben, jedoch
insbesondere kleine Unternehmen nur unzureichend Uber den Wert sowie die
Mdglichkeiten im Umgang mit Schutzrechten informiert sind und daher der Bedarf an

einer Unterstitzung im Bereich einer Strategieentwicklung beziglich gewerblicher

262



Schutzrechte besteht. Es wird das Ziel definiert, ein Vorgehensmodell zur Ableitung

von Handlungsempfehlungen im Bereich gewerblicher Schutzrechte zu entwickeln.

Ausgehend von diesem Ziel werden in der Folge die rechtlichen Grundlagen erarbeitet
sowie Patentstrategien vorgestellt. Weiter werden die betriebswirtschaftliche
Bedeutung gewerblicher Schutzrechte sowie verschiedene Verfahren zur Bewertung

derselben beschrieben, um der Mehrdimensionalitat der Aufgabe gerecht zu werden.

Daran anschlie®end werden weiter bekannte Instrumente zur Strategiebestimmung
dargelegt sowie deren Eignung flr die Komplexitat der zu treffenden Entscheidungen

untersucht.

In der Folge wird die Differenz zwischen den mit bekannten Instrumenten ableitbaren
Handlungsempfehlungen und der Komplexitat des Patentanmeldeverfahrens und des
Erteilungsverfahrens herausgearbeitet, um daraus die primare Forschungsfrage sowie
die zur Beantwortung derselben erforderlichen sekundaren Forschungsfragen

abzuleiten.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden unter Anwendung der
entscheidungsorientierten Betriebswirtschaft nach HEINEN sowie des
Komplexitatsmanagements Anforderungen an ein Werkzeug zur Ableitung von

Handlungsempfehlungen erarbeitet.

AnschlieBend wird das Werkzeug entwickelt, wobei der Komplexitat einer
Patentstrategie durch Aufteilung auf einzelne Phasen des Anmeldeprozesses
Rechnung getragen wird. Dabei werden in den einzelnen Phasen relevante
Entscheidungen identifiziert und Handlungsempfehlungen bzw. Wirkungen von
Handlungsalternativen =~ angegeben, welche unter  Berlcksichtigung  von
Unternehmenszielen in Nutzwerte Uberfuhrt werden kénnen. Durch die Aufteilung in
mehrere Phase, wobei ahnliche Entscheidungen teilweise in mehreren Phasen
auftreten, wird die Verbindung aus konstruktivistischem und evolutionarem
Problemldsen realisiert, wobei aus vergangenen Phasen Gelerntes in Entscheidungen

spaterer Phasen einfliel3t.

Abschlieend erfolgt die Anwendung des Werkzeuges an funf Fallstudien, wobei fur
samtliche Phasen sowie die wesentlichen Entscheidungen in diesen Phasen eine
prototypische Umsetzung angegeben wird. Dabei wird durch einen Vergleich der
abgeleiteten Handlungsempfehlungen mit den tatsachlich getroffenen Entscheidungen
gemal dem kritischen Rationalismus versucht, die Glultigkeit des Werkzeuges zu

widerlegen.
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9.2 Ausblick

Der Autor sieht weiteren Forschungsbedarf insbesondere in einer weiteren
Verifizierung bzw. ausgedehnteren Versuchen der Falsifizierung des vorgeschlagenen
Werkzeuges, welche im Rahmen dieser Arbeit nur anhand der in Kapitel 8

beschriebenen Pilotstudie durchgeflihrt werden konnte.

Dabei sollte untersucht werden, ob die gewahlten, als relevant erachteten
Entscheidungen ausreichend und notwendig sind, um das Erteilungsverfahren zu
beschreiben oder einzelne Entscheidungen entfernt und andere hinzugefligt werden
sollten, die hier aufgrund von Praktikabilitdtsiberlegungen weggelassen wurden,
beispielsweise die Madglichkeit, eine Patentanmeldung in eine

Gebrauchsmusteranmeldung umzuwandeln.

Weiter sollte untersucht werden, ob auch fir jene Entscheidungen, bei welchen
lediglich die Wirkungen der Handlungsalternativen zur Weiterverwendung in einer
Nutzwertanalyse unter Berlcksichtigung der Unternehmensziele angegeben wurden,
Handlungsempfehlungen direkt aus Umfeldparametern ableitbar sind, um eine

Anwendung des Werkzeuges weiter zu vereinfachen.

Darlber hinaus wird auf die Grenzen der praskriptiven Entscheidungstheorie
hingewiesen, die irrationales Verhalten der Entscheider nicht berlcksichtigt. Weitere
Forschungen kdnnten daher die Fragen beleuchten, bei welchen Entscheidungen ein
besonders hohes Risiko besteht, aufgrund falscher Annahmen auch unter Anwendung
des Werkzeuges falsche Entscheidungen zu treffen und wie diesem Umstand

entgegengewirkt werden kann.

Zur Umsetzung und Implementierung des Werkzeuges in Unternehmen wird eine
Softwareapplikation als zweckmaRig erachtet, welche einerseits bereits getroffene
Entscheidungen berucksichtigt, sodass nur jene Entscheidungsalternativen zur
Auswahl angegeben werden, die im jeweiligen Verfahren tatsachlich vorhanden sind,
und andererseits mit einer entsprechenden Datenbank verknipft ist, um zu den
einzelnen Entscheidungszeitpunkten  direkt  relevante Unternehmensdaten

bereitzustellen.
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