lic. iur. Matthias Stddeli, LL.M.
Rentsch Partner AG*

Matthias Stadeli ist als Rechts-
anwalt und Verwaltungsrats-
prasident bei der Rechts- und
Patentanwaltskanzlei Rentsch
Partner AG tatig. Er vertritt
regelmédssig Unternehmen in
komplexen nationalen und inter-

Y
‘ Q nationalen Marken- und Design-
anmeldungen sowie IP-Streitig-

keiten vor Gerichten und Behdrden. Seine Beratungstatig-
keit konzentriert sich auf den Aufbau und die Pflege von
Immaterialgiiterrechten sowie aller sich daraus ergeben-
den Fragestellungen, einschliesslich der Lizenzierung und
des Vertriebes.

Dr. iur. Demian Stauber, LL.M.
Rentsch Partner AG*

Dr. Demian Stauber ist als
Rechtsanwalt und Geschaftsfiih-
rer bei Rentsch Partner AG tatig.
Der Schwerpunkt seiner Tatig-
keit liegt in der Prozessfiihrung
vor staatlichen Gerichten und

Schiedsgerichten im Patent-,
‘A Lauterkeits-, Kennzeichen- und

ICT-Recht. Daneben ist Demian
Stauber beratend tatig, mit einem besonderen Fokus auf
Vertragsgestaltung und transaktionale Aspekte von Imma-
terialgiiterrechten.

*S. 271

Deshalb ist IP Chefsache

Zu geistigem Eigentum oder IP (Intellectual Pro-
perty) gehdren die immateriellen Vermogens-
werte eines Unternehmens, wie Patente, Know-
how, Marken, Designs und Urheberrechte. Den
immateriellen Vermdgenswerten kommt je lan-

Strategie und Fuhrung

Intellectual Property
ist Chefsache

ger desto mehr Bedeutung zu. Innovative Unter-
nehmen missen ihre Investitionen in Forschung
und Entwicklung, Produkte oder Marketing schiit-
zen, damit nicht Mitbewerber die Friichte dieser
Investitionen ernten. Weiter ist bei Entscheidun-
gen {iber neue Produkte oder Kennzeichen zentral,
dass das Management friihzeitig Informationen
liber die Rechte der Konkurrenten mit einbezieht,
um die erfolgreiche Produktelancierung sicher-
zustellen. Andernfalls werden Ressourcen falsch
eingesetzt oder es folgen regelmdssige «Hatten
wir doch»-Erlebnisse oder unnétige rechtliche
Auseinandersetzungen. Je friiher die Informatio-
nen {iber die Rechte der Konkurrenten festgestellt
werden, desto kostensparender.

Fiir die Unternehmensfiihrung zentral ist die
Frage, wozu IP im Unternehmen eingesetzt wer-
den soll. Hier gibt es verschiedene Ausrichtungen:
In den meisten Schweizer Unternehmen kommt
dem /P «dienende Funktion» zu. Es wird einge-
setzt, um den technologischen oder marketing-
madssigen Vorsprung oder kreatives Schaffen zu
schiitzen und damit den Absatz zu fordern oder
mit den geschiitzten Produkten eine Preisprimie
zu erzielen.

Bei einzelnen KMU oder grosseren Unterneh-
men bildet die Kommerzialisierung von geistigem
Eigentum bereits den Kern oder einen selbstindi-
gen Zweig der Geschdftstdtigkeit. Das ist aktuell
zwar noch in den wenigsten KMU der Fall, aber als
Trend wahrzunehmen. Auf den Umstand, dass der
Kommerzialisierung von IP eine immer grossere
Bedeutung zukommt und hierin ungenutzte Ver-
dienstmoglichkeiten liegen, wird in einem separa-
ten Abschnitt eingegangen.

schulthess manager handbuch 2017

27



Strategie und Fuhrung

Aufgabe der Geschdftsleitung ist es, abgeleitet
von der Unternehmensstrategie, die strategische
Planung und Bewirtschaftung der eigenen IP zu

definieren und den Vergleich mit den Konkurren-
ten vorzunehmen. Damit ist auf Geschaftsleitungs-

ebene mindestens liber Folgendes zu entscheiden:
m Zustdndigkeit (zentral, d.h. eine «IP-Abteilung»
oder Angliederung bei der Rechtsabteilung
vs. unterschiedliche Abteilungen, z.B. Marken

beim Marketing, Patente bei der Entwicklungs-

abteilung oder Outsourcing an Anwalts- und
Patentanwaltskanzleien)
m Budget (wie viel Geld kann, darf und soll fiir

den Schutz und die Durchsetzung der IP aus-

gegeben werden)
m Definition der Kernbereiche der eigenen IP
und strategisches IP-Management (was soll

im Hinblick auf die Wertschopfung des Unter-
nehmens patent-, marken-, oder designrecht-

lich geschiitzt werden, was soll als Know-how

geheim gehalten werden, was ist urheberrecht-

lich geschiitzt)

m geografische Abdeckung (wo soll Schutz beste-

hen)

m Inhaberschaft an den IP-Rechten (wer soll die
IP-Rechte halten)

m Leitlinien fiir die Durchsetzung der |P-Rechte
(wie, wann und wo wird gegen Verletzungen
vorgegangen)

m Regeln beziiglich Lizenzvergabe, Kommerzia-

lisierung der IP (wird Uberhaupt lizenziert,
an welche Unternehmen, wie kann IP sonst
gewinnbringend eingesetzt werden)

m Risikobereitschaft (wie viel wird in Compliance
investiert)

Vor diesem Hintergrund gehort die Verantwortung
fir die Planung, Erreichung, Bewirtschaftung,
Umsetzung und Pflege der eigenen IP-Position
sowie die Uberwachung und Risikoeinschitzung
beziiglich des fremden geistigen Eigentums in die

Fihrungsetage, in KMU auf Geschdftsleitungs-

stufe.

IP-Ubersicht
Patente, Marken, Designs und Urheberrechte sind
die sogenannten Immaterialgiiterrechte. Weil es
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sich um Ergebnisse geistigen Schaffens handelt,
spricht man von geistigem Eigentum oder auf Eng-
lisch Intellectual Property («IP»). Die Immaterial-
giiterrechte gewdhren dem Inhaber das Recht,
andere von der Benutzung des Immaterialguts in
gewissen Schranken auszuschliessen.

Den Immaterialgiiterrechten ist gemeinsam, dass
sie jeweils national oder regional (z.B. Unions-
marke fiir die EU, geplantes Gemeinschaftspatent)
giiltig sind. Patent-, Marken- und Designschutz
kann gestiitzt auf eine nationale oder regionale
Erstanmeldung innert einer bestimmten Frist in
weiteren Landern beansprucht werden, sodass ein
breiter geografischer Schutz erwirkt werden kann.
Anders als Patente, Marken und Designs entstehen
Urheberrechte mit ihrer Schopfung und sind ohne
Registereintrag weltweit geschiitzt.

Als Grundregel gilt, dass ein Immaterialgiiterrecht
demjenigen zusteht, der es zuerst angemeldet hat
(Ausnahme Urheberrecht, das keine Anmeldung
erfordert). Wichtig ist deshalb im Unternehmen,
dass schiitzenswerte Erfindungen, Kennzeichen
oder Gestaltungen rechtzeitig erkannt werden und
ein Entscheid getroffen wird, ob ein Schutz bean-
sprucht werden soll oder nicht. In grosseren Unter-
nehmen sollten deshalb einfache Abldufe imple-
mentiert sein, wie die relevanten Informationen zu
den richtigen internen Stellen gelangen. Andern-
falls werden u.U. wichtige Schutzrechte verpasst,
welche den Marktzugang oder die Produktentwick-
lung erschweren kénnen. Klare Zustandigkeiten
sind deshalb zwingend.

Das Patentrecht dient dem Schutz von techni-
schen Erfindungen. Damit eine Erfindung paten-
tierbar ist, muss sie neu und erfinderisch sein
gegeniiber dem, was beim Anmeldedatum bereits
offentlich bekannt ist. Ausserdem muss die Erfin-
dung gewerblich anwendbar sein. Damit Patent-
schutz besteht, muss ein Patent angemeldet und
letztendlich auch erteilt werden. Das Verfahren, um
ein Patent zu erhalten, dauert i.d.R. mehrere Jahre
und ist relativ kostenintensiv. Daflir gewdhrt das
Patent einen Schutz fiir die beanspruchte Erfin-
dung, indem Dritte die patentierte Erfindung fiir 20



Jahre nicht identisch oder in dhnlicher (sog. dqui-
valenter) Weise nachmachen diirfen. Umgekehrt
muss in einer Patentanmeldung ein erheblicher Teil
des mit der Erfindung verkniipften Wissens offen-
gelegt werden. Das heisst, wenn kein Patent erteilt
wird oder der Patentschutz abgelaufen ist, kdnnen
Dritte die Erfindung ebenfalls nutzen (z.B. Gene-
rika).

Das Markenrecht (trade mark/service mark, ®, ™)
schiitzt Zeichen, die fiir bestimmte Waren oder
Dienstleistungen stehen. In neuerer Zeit werden
Marken regelmdssig neben dem Firmennamen
auch als Kennzeichen fiir Unternehmen verwen-
det (z.B. «Nestlé»). Als Marken konnen Zeichen
hinterlegt werden, die zur Unterscheidung von
Waren oder Dienstleistungen geeignet sind, wie
etwa Wortmarken, Bildmarken, kombinierte Wort-/
Bildmarken, Formmarken, Farb-, Hor- und andere
Marken. Voraussetzung ist, dass die gewiinschte
Marke nicht beschreibend («Sec» fiir Champag-
ner) oder irrefiihrend («Valser» fiir Produkte, die
nicht aus der Schweiz kommen) ist oder fiir Mitbe-
werber zwingend frei gehalten werden muss (ein-
fache geometrische Formen als solche). Der Mar-
keninhaber kann anderen verbieten, identische
oder verwechselbare dhnliche Zeichen fiir gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen zu
verwenden. Markenanmeldungen sind verhaltnis-
massig kostengiinstig und die Anmeldeverfahren
gehen in der Schweiz rasch, wenn keine Komplika-
tionen auftreten. Die Marke schiitzt aber nur das
Zeichen fiir ein Produkt oder eine Dienstleistung,
nicht das Produkt oder die Dienstleistung an sich.
Mit anderen Worten kann jeder andere dasselbe
anbieten, solange er dies nicht unter dem gleichen
Kennzeichen tut.

In einem weiteren Sinn kann auch das Firmen-
recht zu den immateriellen Schutzrechten gezahlt
werden. Es handelt sich dabei um den Schutz des
Namens eines Unternehmenstrdagers (Name oder
eben «Firma» einer AG, GmbH etc.). Die Firmenbe-
zeichnung muss im Geschaftsverkehr verwendet
werden und geniesst Schutz gegen firmenmassige
Verwendung identischer oder verwechselbar ahnli-
cher Zeichen.

Strategie und Fuhrung

Das Designrecht ermdglicht, Gestaltungen von
Produkten und Verpackungen oder Teile davon zu
schiitzen. Wenn das Design neu ist und Eigenart
aufweist gegeniiber bereits vorbekanntem Design,
diirfen Dritte keine Erzeugnisse auf den Markt brin-
gen, welche den gleichen Gesamteindruck erwe-
cken wie das geschiitzte Design. Designs kdnnen
giinstig und rasch hinterlegt werden — sie fristen
allerdings in der Praxis in der Schweiz nach wie
vor ein «Mauerbliimchen-Dasein», wahrend sie im
tibrigen Europa und v.a. in Deutschland intensiver
genutzt werden.

Das Urheberrecht (copyright, ©) schiitzt das Ergeb-
nis geistiger Schopfungen der Literatur und Kunst,
insbesondere Texte, Bilder, teilweise Fotografien
und — in der Praxis besonders bedeutsam — Soft-
ware-Codes (Source- und Objektcode). Der urhe-
berrechtliche Schutz entsteht — im Gegensatz zu
den {brigen Immaterialgiiterrechten — mit der
Schaffung des Werks (wobei in gewissen Landern
eine zusadtzliche Hinterlegung empfehlenswert
sein kann), wenn das Werk individuell ist. Schon
kurze Texte oder einfache Bilder konnen urheber-
rechtlich geschiitzt sein. Mit dem Internet hat das
Urheberrechtin Bereichen, die friiher nicht relevant
waren, erheblich an praktischer Bedeutung gewon-
nen, weil geschiitzte Werke nun breit zugdnglich
sind und auch fleissig (und haufig widerrechtlich)
kopiert werden.

Als Know-how bezeichnet man nicht patentierte
Kenntnisse, die unmittelbar bei der Herstellung
und beim Vertrieb von Gegenstanden oder bei der
Erbringung von Dienstleistungen angewendet wer-
den. Es handelt sich um Wissensvorspriinge, die
bloss einem beschrdnkten Personenkreis bekannt
sind und bei denen von Inhaberseite her techni-
sche und organisatorische Massnahmen getrof-
fen werden, damit der Personenkreis beschrankt
bleibt.

Als Beispiele fiir Know-how sind etwa Fabrikations-
oder Geschaftsgeheimnisse, Informationen zu Her-
stellungsprozessen und unternehmerische Gege-
benheiten zu nennen. Dazu gehdren zum Beispiel
Rezepturen, nicht patentierte Erfindungen, Kalku-
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lationen, Kundenlisten, Strategiepldane oder ver-
trauliche Geschaftsbeziehungen und Abmachun-

gen mit Dritten.

Weil Patentanmeldungen verdffentlicht werden

und dadurch die Mitbewerber Zugang zu Know-
how erhalten und die beanspruchte Erfindung spa-
testens nach Ablauf des Patents ebenfalls benut-

zen diirfen, kann es eine legitime Strategie sein,

in gewissen Bereichen den Schutz durch Geheim-

haltung des Know-how sicherzustellen, sofern dies
aufgrund der Produkteart und des Geschdftsfeldes
tiberhaupt moglich ist.

Insbesondere wenn Patentschutz regelmassig
angestrebt wird, aber auch zur Absicherung von
Know-how, ist Geheimhaltung sehr wichtig. Da dies
hdufig nicht allen Beteiligten bewusst ist, sollten

Patent Erfindung

Know-how Nicht 6ffentlich zugdngli-
ches Wissen eines Unter-
nehmens (inkl. Fabrika-
tions- und

Geschdftsgeheimnisse)

Marke Kennzeichen fiir
bestimmte Waren oder

Dienstleistungen

Firmenbezeichnung Name des Unternehmens

Design Aussere Gestaltung von
Produkten oder Verpa-
ckungen (2- oder 3-dimen-
sional)

Urheberrecht Werke der Literatur und

Kunst sowie Computer-
programme

Kiinstlerische Darbietun-
gen, Tontrdger, Sendun-
gen
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diesbeziiglich regelmdssig Schulungen der Mitar-
beitenden durchgefiihrt werden. Mit Dritten sind
Geheimhaltungsvereinbarungen («Confidentiality
Agreements» oder «Non-Disclosure-Agreements,
NDAs) zu unterzeichnen, bevor Informationen aus-
getauscht werden. Gegen eine unbefugte Uber-
nahme kann es auch helfen, mit Dritten ausge-
tauschte Unterlagen ausdriicklich als vertraulich
oder urheberrechtlich geschiitzt © zu kennzeichnen.

Folgende Punkte sollten bei Geheimhaltungsver-
einbarungen/NDAs stets beachtet werden:
Definition vertraulicher Informationen priifen

(enge oder weite Definition)

Klarstellung, ob nur besonders gekennzeich-
nete Unterlagen vertraulich sind
Einseitigkeit oder Gegenseitigkeit der Ver-

pflichtungen

Erteiltes Patent fiir eine
Erfindung (techn. Lehre),
welche neu, nicht nahe-
liegend und gewerblich
anwendbar ist

«Geheim»

Eingetragene Marke fiir
Waren und/oder Dienst-
leistungen

Eintragung im Handels-
register (vorher evtl.
Schutz des Handelsna-
mens)

Eingetragenes Design,
das neu ist und Eigenart
aufweist

Schaffung eines Werks
(geistige Schopfung mit
individuellem Charakter)

Leistungserbringung

20 Jahre ab Anmeldetag
(ggf. zusatzliche 5 Jahre
bei Arznei- oder Pflanzen-
schutzmitteln, sog. ergén-
zendes Schutzzertifikat)

Unbeschrankt, solange
nicht 6ffentlich zuganglich

10 Jahre, unbeschrankt
verlangerbar

Solange Unternehmen
die Firma trdgt und im HR
eingetragen ist

5 Jahre ab Anmeldetag,
auf insgesamt 25 Jahre
verlangerbar

70 Jahre nach dem Tod des
Urhebers (50 Jahre bei
Computerprogrammen)

50 Jahre nach Leistungs-
erbringung



Ausnahmen von der Vertraulichkeit
Verwendungszweck der Informationen
Eigentum an vertraulichen Informationen
Riickgabe, Vernichtung/Léschung
Grosstmoglicher Ausschluss von Gewahr-
leistung und Haftung

Dauer NDA und Dauer Geheimhaltungs-
verpflichtung

Gerichtsstand und anwendbares Recht

Wer soll sich im Unternehmen um den Schutz der
Immaterialgiiterrechte kiimmern und diese pfle-
gen?

In kleineren Betrieben sollte die Zustandigkeit fiir
die immaterialgiiterrechtlichen Belange zentrali-
siert werden, damit eine Stelle tiber samtliche rele-
vanten Informationen verfiigt. Die Geschaftslei-
tung sollte informiert sein und die grundsatzlichen
Entscheidungen vorgeben.

In grésseren Betrieben wird die Zustandigkeit fiir
Immaterialgiiterrechte haufig aufgeteilt, entwe-
der dezentralisiert nach Landern/Regionen oder
nach der Art des Schutzrechts (Patente bei der
Entwicklungsabteilung, Marken beim Marketing
oder beim Rechtsdienst). Bei einer solchen Struk-
tur sind detailliertere Vorgaben zu machen, insbe-
sondere beziiglich der «Schnittstellen». Zum Bei-
spiel kann eine Designanmeldung eher technisch

Patent Einige Tausend CHF
Marke Ca. 1500 CHF mit Beratung
Design Einige Hundert CHF

Strategie und Fuhrung

motiviert sein oder ausschliesslich Marketing-
zwecke verfolgen. Auch Querschnittthemen (wie
etwa die Verwendung von Schutzrechtsvermerken,
Standardvertrdge etc.) sind klar zu regeln. Andern-
falls entstehen Liicken oder widerspriichliche Vor-
gehensweisen.

Chefsache ist die Festlegung des Budgets, das fiir
den Aufbau, die Pflege und die Durchsetzung von
Schutzrechten investiert wird. Dies erfordert eine
klare Vorstellung von der Strategie. Darauf wird
nachstehend detaillierter eingegangen.

Bei Aufbau und Pflege des eigenen Schutzrechts-
portfolios sollte ein auf die eigenen Bediirfnisse
und Mittel abgestimmtes Verhdltnis zwischen
Qualitdat und Quantitdat der Schutzrechte ange-
strebt werden. Bei innovativen KMU bietet sich
hdufig eine Strategie mit einer gut liberschauba-
ren Menge qualitativ hochwertiger Patente und
ergdnzender Designs und Marken an. Dabei muss
die Qualitidt bereits bei der Ausarbeitung der
urspriinglich eingereichten Anmeldung beginnen,
da diese die Grundlage fiir alle folgenden Ertei-
lungs- und moglichen Verletzungsverfahren bil-
det. Kostengiinstige Erstanmeldungen richten in
der Praxis nicht selten betrdchtlichen Schaden
an — etwa indem sie wahrend des Erteilungsver-
fahrens ilibermdssige Kosten verursachen, inter-
nes Know-how offenbaren und schliesslich gar

Einige Tausend CHF In etwa 1000 CHF pro
Land/ pro Jahr, steigend
mit zunehmender Patent-

dauer

Wenige Hundert CHF

bis wenige Tausend CHF,
falls materielle Beanstan-
dungen erfolgen

Wenige Hundert CHF

Erneuerung alle zehn
Jahre ca. 1000 bis 2000
CHF pro Land

Erneuerung alle fiinf Jahre,
einige Hundert CHF pro
Land
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keinen oder nur ungeniigenden Patentschutz bie-

ten.

Kernbereiche und strategisches
IP-Management

Zundchst ist es Chefsache, zu entscheiden, zu wel-

chem Zweck die entsprechenden Schutzrechte dem
Unternehmen dienen sollen. Dient die IP in erster

Linie der Vermeidung von Konflikten und Vertei-

digung gegen Angriffe (defensiv) oder zur aktiven

Durchsetzung mit dem Ziel, zukiinftige Unterneh-

mensentwicklungen zu schiitzen und den Vorstoss
in neue Markte abzusichern (offensiv)?

Geht es z.B. bei Patenten um eine Abschreckungs-

wirkung? Oder soll ein eng definiertes Feature
geschiitzt werden, das als Alleinstellungsmerkmal

dienen kann? Will man primar ein paar Jahre «Droh-
potenzial» aufbauen oder ist es wichtig, ein erteil-

tes Patent im Portfolio zu haben und gegeniiber
Dritten durchzusetzen? Ist wirklich die Technologie
entscheidend — oder reicht ein Designschutz?

Fiir eine nachhaltige Kennzeichen-Strategie sind
mehrere Aspekte zu kldaren. Zum einen gehdren
Branding-Themen dazu, wie zum Beispiel: Tritt

das Unternehmen unter einer einheitlichen Dach-

marke auf oder verfligen Tochtergesellschaften/
Divisionen iiber eigene Kennzeichen? Werden

Produkte grundsatzlich stets identisch oder dhn-
lich benannt und mit Typenbezeichnungen ver-

sehen oder soll jedes neue Produkt unter einem

neuen Kennzeichen auf den Markt gebracht wer-

den? Sind die Produkt- und/oder Verpackungsfor-
men schutzwirdig?

Zur eigenen Strategie gehort vor allem auch eine
kontinuierliche Uberpriifung. In der Praxis sieht
man gerade in diesem Bereich erhebliche Liicken
(z.B. indem die verwendete Dachmarke leicht gedn-
dert, aber in der gednderten Form nicht erneut als
Marke angemeldet wird; z.B. indem Schutzrechte
neuer Wettbewerber nicht iberwacht werden; z.B.
indem die bestehenden unternehmerischen Vorga-
ben fiir geografische Ausdehnungen nicht den tat-
sachlichen Gegebenheiten angepasst werden). Ein
anderes typisches Beispiel ist die Weiterentwick-
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lung von Produkten: Es muss regelmassig uber-
priift werden, ob die wesentlichen technologi-
schen Aspekte noch von den bestehenden eigenen
Patenten abgedeckt sind. Umgekehrt kénnen auch
aufgrund solcher Weiterentwicklungen moglicher-
weise nutzlos gewordene dltere Patente aufgege-
ben und dadurch Kosten gesenkt werden.

Schliesslich ist auch ein regelmdssiger Vergleich
der eigenen IP-Position mit derjenigen von Kon-
kurrenten sinnvoll. Hierbei kann Uberpriift wer-
den, welche Schutzrechte Mitbewerber anmelden
und in welchen Geschaftsfeldern diese ihr IP aktiv
bewirtschaften.

Geografische Abdeckung der IP
Immaterialgiiterrechte sind wie erwahnt territo-
rial beschrinkte Rechte (national oder regional).
Das bedeutet, dass stets zu kldren ist, in welchen
geografischen Gebieten der Schutz beantragt wird.
Dabei ist besonders wichtig, die relevanten Markte
zu definieren, in denen das Unternehmen aktiv ist
oder in (mittlerer) Zukunft tatig sein wird. Schutz-
rechte in Landern, die weder fiir die Herstellung
noch fiir den Verkauf relevant sind, konnen haufig
fallen gelassen und so die entsprechenden Kosten
gespart werden.

Inhaberschaft und Erfindungen

von Arbeitnehmern

Einheitlich und sauber geplant zu regeln ist auch
die Inhaberschaft an den IP-Rechten: Wer soll
die Immaterialgiiterrechte halten — die operative
Gesellschaft, eine IP-Gesellschaft oder gar die
Inhaber der Gesellschaft, wie dies regelmassig
bei Start-ups anzutreffen ist? Fiir diesen Entscheid
sind zum einen die Kosten und Risiken zu beriick-
sichtigen und zum anderen steuerliche Uberle-
gungen. Spadtestens, wenn vertragliche Vereinba-
rungen mit Dritten getroffen werden, ist sorgfaltig
darauf zu achten, wer als Vertragspartner auftritt.

Gleiches gilt bei vertraglicher Zusammenarbeit:
Wird zum Beispiel eine Werbeagentur mit der
Gestaltung eines neuen Logos beauftragt, ein Free-
lancer bei einem Forschungsprojekt beigezogen
oder eine Softwareentwicklung beauftragt, sind



die Rechte an den daraus resultierenden Immate-
rialgliterrechten unbedingt zu regeln. In der Praxis
geht dies hdufig vergessen oder es werden schlicht
die Vertragsvorlagen oder AGB des Anbieters
akzeptiert, was zu schmerzhaften Erfahrungen fiih-
ren kann (z.B. wenn eine vermeintlich «gekaufte»
Software nicht weiter bearbeitet werden kann und
darf, weil die Rechte am Source-Code beim Ent-
wickler liegen).

Als Erfinder gilt der origindre Schopfer einer
patentfahigen Lehre. Es handelt sich dabei um
jene Person, welche die als Erfindung zu betrach-
tende Lehre selbst ganz erschaffen hat. Als Erfinder
kommen aber auch Personen in Betracht, welche
einen schopferischen Beitrag zu einer patentfahi-
gen Lehre geleistet haben. Erfinder sowie Miterfin-
der erlangen das uniibertragbare, aber verzicht-
bare Recht, auf einer Patentanmeldung als Erfinder
genannt zu werden.

Im Arbeitsverhdiltnis geschaffene Erfindungen
und Designs gehoren indessen nach schweize-
rischem Recht unter Umstanden dem Arbeitge-
ber: Die sogenannten Arbeitnehmererfindungen
werden nach Schweizer Obligationenrecht (OR)
in drei Kategorien eingeteilt: die Aufgabenerfin-
dung, die Gelegenheitserfindung und die freie
Erfindung (Art. 332 OR). Erfindungen und Designs,
die der Arbeitnehmer bei Ausiibung seiner dienst-
lichen Tatigkeit und in Erfiillung seiner vertrag-
lichen Pflichten macht oder an deren Hervorbrin-
gung er mitwirkt, gehdren unabhangig von ihrer
Schutzfahigkeit dem Arbeitgeber (Aufgabenerfin-
dungen). Durch schriftliche Abrede kann sich der
Arbeitgeber zudem den Erwerb von Erfindungen
und Designs ausbedingen, die vom Arbeitnehmer
bei Ausiibung seiner dienstlichen Tatigkeit, aber
nicht in Erfiillung seiner vertraglichen Pflichten
gemacht werden (Gelegenheitserfindungen). Erfin-
dungen, die nicht bei Ausiibung der dienstlichen
Tatigkeit erfolgen, gehdren hingegen grundsatzlich
dem Arbeitnehmer.

Die gesetzlichen Bestimmungen sind anwendbar,
unabhangig davon, ob die Erfindung als patentier-
bar erachtet wird.

Strategie und Fuhrung

Regelmdssig wird in den Arbeitsvertrdgen zusatz-
lich eine Abtretung der im Zusammenhang mit der
Arbeit geschaffenen Urheberrechte vereinbart.

Bei Angestellten in auslandischen Tochterfirmen
ist diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu
schenken, weil Arbeitnehmererfindungen nicht in
allen Landern dem Arbeitgeber gehoren (aufgrund
einer anderen Rechtslage).

Leitlinien fiir die Durchsetzung

Ebenfalls zur Strategie gehort die Frage, mit wel-
chen Mitteln und wie aggressiv die eigenen Kenn-
zeichen liberwacht und durchgesetzt werden. Eine
Uberwachung von registrierten Kennzeichen ist
heute mithilfe softwaregestiitzter Analysetechni-
ken verhdltnismassig giinstig moglich. Schwieri-
gerist die Feststellung, ob und in welchem Umfang
storende Kennzeichen oder verletzende Produkte
von Dritten im Markt gebraucht werden. Die Durch-
setzung von eigenen Kennzeichen bedarf sorgfalti-
ger Entscheidung, weil sie hadufig finanziell weitrei-
chende Konsequenzen hat (von wenigen 1000 CHF
flir einen Widerspruch in Kontinentaleuropa bis
zu sechs- oder gar siebenstelligen Zahlen fiir Ver-
fahren in den USA). Gleichwohl ist es wichtig, die
eigenen Kennzeichen angemessen zu verteidigen —
andernfalls verlieren die in die Kennzeichen geta-
tigten Investitionen rasch an Wert. Zu einer nach-
haltigen |P-Strategie gehort deshalb auch eine
Policy zum Umgang mit Verletzern.

Je nach Markt ist es auch wichtig, von Zeit zu Zeit
ein Zeichen zu setzen und Schutzrechte durchzu-
setzen, damit die Mitbewerber die Schutzrechte
ernst nehmen. Wenn ein Unternehmen iiber zehn
gute Patente verfiigt, aber diese munter missachtet
werden, weil die Konkurrenten denken, das Unter-
nehmen setze die Rechte ohnehin nicht durch, ist
das Geld fiir die Patente verschwendet.

Regeln fiir Kommerzialisierung:
IP — mehr als nur ein Hilfsmittel
Viele Unternehmen nutzen ihre IP lediglich fiir
den eigenen Bedarf, um die eigenen Innovatio-
nen und Kennzeichen abzusichern und zu vertei-
digen. Wie vorstehend kurz angedeutet, kommen
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immer mehr Unternehmen zum Schluss, dass ihr
geistiges Eigentum eigenstdndigen Wert hat, der

von den Produkten oder Dienstleistungen unab-

hdngig realisiert werden kann. Das gilt besonders
fiir Unternehmen mit fortschrittlicher Technologie

und einer relativ schmalen Produktbasis: Bei die-

sen Unternehmen wird regelmassig nur ein Teil des
Know-how oder der eigenen Patentanmeldungen
fiir die eigenen Produkte bendotigt. Dies ermoglicht

es, das Know-how oder Patente an Dritte in ande-

ren Geschaftsfeldern zu lizenzieren oder sogar zu

verkaufen, ohne dass man sich dadurch im eige-
nen Markt «kannibalisiert». Eine aktive Lizenzie-

rung fiihrt zu zusatzlichen Einnahmen und kann zu
einer Erschliessung neuer Markte fiihren. Weiter
kann die Auslizenzierung von IP zum Zwecke der
Konfliktlosung genutzt werden.

Die aktive Lizenzvergabe ermdglicht eine kommer-
zielle Nutzung der eigenen IP, indem dem Lizenz-
nehmer das Recht eingerdumt wird, das Imma-

terialgut zu beniitzen, entweder als Einziger

(ausschliessliche Lizenz) oder als einer von mehre-

ren (einfache Lizenz).

Lizenzvertrige sind gesetzlich nicht besonders
geregelt, weshalb sie sorgfdltig zu formulieren
sind. Die folgende Checkliste gibt Anhaltspunkte

dafiir, welche Punkte zu bedenken und zu verhan-

deln sind:

Praambel

Definitionen

Vertragsschutzrechte, Vertrags-Know-how
Territorium

Art und Umfang der Lizenz, weitere Verpflich-
tungen hinsichtlich Art und Umfang der Lizenz,
technisches Anwendungsgebiet
Unterlizenzen

Verbesserungen und Weiterentwicklungen
Ausiibungspflicht

Lizenzgebiihr

Zahlung

Mindestbeschaffenheit, Qualitdatskontrolle
Kennzeichnung, Lizenzvermerk

Steuern

Buchfiihrung, Buchpriifung

Gewadhrleistung und Haftung
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m Aufrechterhaltung von Schutzrechten
Verteidigung, Nichtigerklarung und Abhangig-
keit von Schutzrechten

Ubertragbarkeit

Technische Hilfestellung

Geheimhaltung, Datenschutz
Vertragsdauer

Kiindigung

Gerichtsstand/Schiedsgericht, Rechtswahl
Nebenabreden, Vertragsanderungen
Salvatorische Klausel

Schliesslich kdnnen Immaterialgiiterrechte wie
andere Rechte verkauft oder belastet werden
(Pfandrecht, Nutzniessung). Auch in diesem Sinn
handelt es sich um echte Vermdgenswerte, die zum
Beispiel im Rahmen einer Finanzierung gewinn-
bringend eingesetzt werden kdnnen.

Neben der vertraglichen Verwertung von IP kann
auch die rechtliche Durchsetzung von IP kommer-
ziell interessant sein. Entsprechend ist interna-
tional ein Trend zu verstdrkter gerichtlicher Gel-
tendmachung von Immaterialgiiterrechten zu
beobachten, mitunter mit fragwiirdigen Methoden.
Neben den Chancen, die sich fiir Inhaber von Imma-
terialgiiterrechten bieten, bedeutet dies auch Risi-
ken, insbesondere fiir exportorientierte Unterneh-
men.

Risikobereitschaft — IP-Compliance

Das Wichtigste zuerst: Dass man selber ein Schutz-
recht hat, heisst nicht, dass man es auch benut-
zen darf. Das wird hdufig falsch verstanden und
fiihrt zu Fehleinschdtzungen. Das eigene Schutz-
recht vermittelt ausschliesslich das Recht, andere
von dessen Benutzung auszuschliessen, aber kein
eigenes Gebrauchsrecht.

Gerade bei grosseren Entwicklungen, wirtschaft-
lich erheblichen Auftrdgen oder bei Lancierung
eines Produkts unter einer neuen Marke kann sich
eine ungeniigende Kenntnis der Marktsituation als
folgenschwer erweisen, weil Mittel falsch investiert
werden. Umgekehrt sind umfassende Abklarun-
gen teuer und zeitaufwendig. Wichtig ist deshalb,
das vertretbare unternehmerische Risiko richtig



einzuschatzen und die Abklarungen in der situa-

tiv gebotenen Tiefe vorzunehmen. Hierfiir stehen

von einer einfachen Handrecherche bis zu einer tie-

fen und computergestiitzten Analyse verschiedene
Moglichkeiten offen. Die Vorgehensweise kann je

nach betroffenem Schutzrecht und Markt unter-

schiedlich sein.

Eine Marktanalyse bietet sich an, wenn die Haupt-

Mitbewerber bekannt sind. In diesem Fall konnen

die Schutzrechts-Portfolios der Wettbewerber ana-
lysiert und bewertet werden. In weniger iibersichtli-

chen oder weniger klar abgrenzbaren Markten muss
die Suchstrategie von Fall zu Fall angepasst werden.

Eine eigentliche Suche und Bewertung von Schutz-

rechten Dritter in Bezug auf eigene Produkte oder

Dienstleistungen bezeichnet man als «Freedom-To-

Operate»-Analyse («<FTO-Analyse»). Je nach Gebiet

kann es sich um anspruchsvolle Abklarungen han-
deln, zum Beispiel wenn eine Maschine aus meh-
reren Modulen besteht, die je fiir sich patentge-

schiitzt sein konnten.

Eine noch proaktivere Strategie ist das konstante
Monitoring von Schutzrechtsanmeldungen (z.B.
von Mitbewerbern oder beziiglich bestimmter Zei-
chen). Dadurch werden nicht nur potenziell gefdhr-
liche Anmeldungen friihzeitig erkannt und es kann
darauf reagiert werden, sondern haufig lasst sich
daraus auch Know-how gewinnen.

Besondere Vorsicht ist in Markten geboten, in
denen Streitigkeiten um Immaterialgiiterrechte
hdufig sind (Deutschland, v.a. Patentrecht) oder
sehr teuer zu stehen kommen (USA, UK). Werden
Produkte in diesen Ldandern lanciert, direkt oder via
Vertreiber, ist das Geld fiir eine sorgfaltige Recher-
che in der Regel gut investiert.

Zusammenfassung

Werden Immaterialgiiterrechte sorgfaltig und ste-
tig gepflegt, kdnnen sie in vielen Unternehmen zur
Wertschopfung beitragen. Zu achten ist auf eine
stufengerechte Verteilung der Zustdndigkeiten
und einen sorgsamen Einsatz des Budgets, damit
grosstmogliche Vorteile erzielt werden. Um Risi-

Strategie und Fuhrung

ken beziiglich fremder Schutzrechte zu verringern,
stehen verschiedene Losungen zur Verfiigung, die
situationsgerecht eingesetzt werden sollten.

Kernaussagen

m |P-Strategie gehort auf die Chefetage.
m IP kann zur Wertschépfung beitragen.
m [P von Dritten sollte man kennen.
u

IP kann selbstandigen Wert aufweisen.
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