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Geleitwort

Das Innovationsmanagement steht als Teil des Produktmanagements in enger Ver-
bindung mit der Marktforschung und der marktorientierten Produktpolitik, denn es
sammelt Ideen fiir neue oder fiir die Verdnderung bestehender Produkte, setzt diese
Ideen in einem Prozess der Forschung und Entwicklung um und bereitet die Markt-
einfiihrung der so gestalteten Leistungsbiindel vor. Neben der Aufgabe, die Rahmen-
bedingungen fiir eine innovationsfordernde Organisation zu schaffen, obliegt es dem
Innovationsmanagement auch, den Schutz der Marktleistung iiber die Wahrung von
Rechtsanspriichen zu gewihrleisten. ,,Man muss nicht nur mehr Ideen haben als andere,
sondern auch die Fihigkeit besitzen, zu entscheiden, welche dieser Ideen gut sind.”
Dieser Satz stammt von dem amerikanischen Chemiker und Nobelpreistriger Linus
C. Pauling. Im Hinblick auf die Relevanz gerade von Innovationen fiir den wirtschaft-
lichen Erfolg von Unternehmen miisste man den Satz noch erweitern und um die Schutz-
bediirftigkeit von wirtschaftlich ausnutzbaren Ideen ergénzen. Jeden Tag glinzen
Wissenschaftler, Ingenieure und andere Experten mit kreativen Leistungen und immer
wieder treffen Unternehmen auf neue Herausforderungen, die mit Ideenreichtum und
Erfindergeist bearbeitet werden miissen. Aktuell zeigt uns die digitale Transformation,
wie es geradezu einen Wettlauf um neue Geschiftsmodelle gibt, die den zukiinftigen
wirtschaftlichen Erfolg absichern sollen. Doch was Erfolg hat, wird nicht selten nach-
geahmt und dann sprechen wir sehr schnell von Produktpiraterie, der Unternehmen
ausgesetzt sind und die ihren Erfolg schmailert oder gar zunichtemacht. Um iiberhaupt
Innovationen auch als Treiber von Fortschritt zu erhalten, bieten gewerbliche Schutz-
rechte die Moglichkeit, die aus einer Idee resultierende Produkt- oder Prozessinnovation
aus der Position einer Alleinstellung heraus zu vermarkten.

Doch nicht jede Innovation wird rechtlich in gleicher Art und Weise geschiitzt. Es gibt
jeweils eigene Schutzarten fiir Produkte, Prozesse und fiir Dienstleistungen. Patente und
Gebrauchsmuster beziehen sich zum Beispiel auf technische Innovationen, die neu sind
und in einem spezifischen Anwendungsbereich eingesetzt werden, wobei sie sich in der

Die in diesem Fachbuch verwendete minnliche Form gilt sowohl fiir Frauen, Ménner und Divers
und soll die Lesbarkeit vereinfachen.

Vi



Vil Geleitwort

Schutzdauer unterscheiden konnen. Marken werden dagegen in ein Markenregister ein-
getragen und konnen so bestimmte Bezeichner, wozu Worte, Buchstaben, Zahlen usw.
gehoren konnen, schiitzen, und ein angemeldetes Design schiitzt zum Beispiel die Farb-
oder Formgestaltung eines Produkts. Die Fiille von rechtlichen Anspriichen zeigt, dass
es hier um einen komplexen Zusammenhang geht und technische, 6konomische und
juristische Belange tangiert werden. Hier setzt nun das neue Lehrbuch von Dietrich und
Meitinger an, denn es stellt Studierenden und bereits in der Praxis stehenden Erfindern,
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern gleichermallen ein Wissen zur Verfiigung, mit
dem sie das Produkt- und Innovationsmanagement im Zusammenhang mit Patenten,
Marken, Gebrauchsmustern und Designrechten erfolgreich gestalten konnen. Die dabei
gewihlte Darstellungsform beriicksichtigt durch ihre Kompaktheit und den Handbuch-
charakter die Anforderungen der Aus- und Weiterbildung, aber auch die Praxis gerade
in mittelstandischen Unternehmen. Ich wiinsche den Lesern viel Erfolg bei der mit der
Lektiire dieses Lehrbuchs verbundenen Innovationsarbeit!

Prof. Dr. Paul Nikodemus



Wegweiser durch das Fachbuch

Leserzielgruppe dieses Fachbuches sind zum einen Studenten an Berufsakademien,
Fachhochschulen und (Technischen) Hochschulen und Universititen. Zum anderen
richtet sich dieses Buch an den in der Praxis stehenden Erfinder, Ingenieur und Natur-
wissenschaftler.

Dieses Fachbuch soll die wichtigsten Aspekte des Innovationsmanagements und des
gewerblichen Rechtsschutzes darstellen, erhebt aber nicht den Anspruch, vollumfénglich
zu sein. Zur weiteren Vertiefung wird auf die im Quellenverzeichnis aufgefiihrte weiter-
gehende Fachliteratur verwiesen. Das in diesem Fachbuch dargestellte Wissen soll die
dargestellten Themenkomplexe ohne Ballast dem Studenten und Berufspraktiker ver-
mitteln. In einigen Teilbereichen muss daher auf die Darstellung von speziellem Detail-
wissen verzichtet werden, um den Umfang der Darstellung noch kompakt zu vermitteln.

Das Ziel des Buches ist es, eine Patentstrategie fiir Ihr Unternehmen zu entwickeln,
die Thr Unternehmen unterstiitzt und verhindert, dass es durch untaugliche Schutzrechte
geschidigt und ausgeblutet wird. Um dieses Ziel zu erreichen, geniigt es nicht, die
einzelnen Schutzrechte, wie Patente, Gebrauchsmuster, Designrechte und Marken, vor-
zustellen. Es ist vielmehr wichtig, einen Gesamtkontext zu schaffen, um die jeweilige
Sinnhaftigkeit der Schutzrechte erkennen zu kdnnen.

Die wichtigsten Schutzrechte des gewerblichen Rechtsschutzes sind Patente,
Gebrauchsmuster, Designrechte und Marken. Bei Marken und Designrechten ist es
relativ offensichtlich, dass ein Design oder eine Marke, die zwar geschiitzt sind, aber
nicht verwendet werden, wertlos sind. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sehr viele
Marken und Designrechte angemeldet werden, die nutzlos sind. Hier ergibt sich eine
inhédrente direkte Feedbackschleife, die ein Verschleudern von Ressourcen vermeidet.

Das sieht bei Patenten und Gebrauchsmustern anders aus. Hier gibt es eine Zeitver-
zogerung, denn die technischen Erfindungen konnen nicht sofort dem Markt angeboten
werden, vielmehr gibt es eine Entwicklungsphase und Einfiihrungsphase, die teilweise
mehrere Jahre dauern kann. Diese Zeitverzogerung kann dazu fiihren, dass untaugliche
Erfindungen viele Jahre als Patentanmeldung oder Patent unterhalten werden bzw. dass
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laufend neue Erfindungen zum Patent angemeldet werden. Das kann ein Patentwirrwarr
ergeben, das Ressourcen in Form von Arbeitszeit und Geld verschwendet. Um dies zu
vermeiden, stellt das Buch einen Ablauf dar, der sicherstellt, dass nur ,,sinnvolle* Patent-
anmeldungen getitigt werden, also nur solche Erfindungen zum Patent angemeldet
werden, die dem Unternehmen niitzen.

In den ersten Kap. 1 bis 4 wird das eigene Unternehmen oder das Innovations-
management mit seinen Werkzeugen analysiert, um festzustellen, welche Anforderungen
an den gewerblichen Rechtsschutz vorhanden sind. Es kann durchaus sein, dass das
Ergebnis ist, dass keine Patente und Gebrauchsmuster erforderlich sind, sondern nur eine
Marke. In diesem Fall ist das Ziel des Buchs auch erfiillt, denn der Leser des Fach-
buchs hat sich viel Zeit und Geld fiir wertlose Patente gespart. Aulerdem hat der Leser
des Fachbuchs ein tiefes Verstdndnis iiber das Unternehmen erlangt, das ihm helfen
wird, erfolgreich zu sein. In weiteren Kapiteln werden Methoden und Techniken vor-
gestellt, um Innovationen zu erzeugen. Danach werden sdmtliche Schutzrechtsarten des
gewerblichen Rechtsschutzes kurz vorgestellt, damit der Leser erkennen kann, welches
Schutzrecht er benotigt. In weiteren Kapiteln werden diese Schutzrechtsarten detaillierter
beschrieben. Es gibt weitere besondere Kapitel zu Patentrecherche, Softwarepatenten
und zum Arbeitnehmererfindungsgesetz, da diese Themen eine wichtige Rolle im
heutigen Wirtschaftsleben einnehmen.

Das erste Kapitel dient der Motivation und Einfiihrung der einzelnen Kapitel des
Buchs.

Eine Idee kommt unerwartet und wie ein Blitz. Plotzlich ist sie da. Das stimmt
und es stimmt auch wieder nicht, denn der menschliche Geist ist nur bei den Dingen
erfinderisch, mit denen er sich tatsdchlich beschiftigt. Es ist also die Aufgabe, die vor der
Idee da ist, und eine Aufgabe kann erarbeitet werden. Eine Aufgabenstellung kann sich
bei der Beschiftigung mit einer Situation herausschilen. Diese Erkenntnis, dass zuerst
die Situation da ist, dann die Aufgabe folgt und aus ihr sich die Erfindung ergibt, fiihrt
zu dem Grundgeriist des Buchs. Zuerst sollte man die Situation betrachten, in der man
oder das eigene Unternehmen sich befindet. Die anfanglichen Kapitel beschiftigen sich
deshalb mit der Situationsanalyse. In einem frithen Schritt muss die Aufgabe erarbeitet
werden. Die Aufgabe ist, aus einer Istsituation zu einer Sollsituation zu gelangen. Die
Losung ist dann die erfinderische Idee. In Kap. 5 werden Anleitungen gegeben, wie man
erfinderisch sein kann. Hierbei kann auch eine Recherche nach dhnlichen Erfindungen
hilfreich sein. Das Kap. 6 beschiftigt sich mit der sehr wichtigen Patentrecherche. Nach-
dem dann die Idee da ist, sollte sie geschiitzt werden. Hierzu wird in Kap. 7 eine Uber-
sicht der Schutzrechtsarten des gewerblichen Rechtsschutzes geboten. Kap. 7 dient daher
dazu, herauszufinden, welches Schutzrecht, Patent, Marke, Gebrauchsmuster etc. das
geeignete ist. In den darauffolgenden Kapiteln werden die einzelnen Schutzrechtsarten
im Detail vorgestellt. Eventuell sind die Regelungen des Arbeitnehmererfindungs-
gesetzes zu beachten, die im letzten Kapitel erldutert werden.
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Im zweiten Abschnitt des Fachbuchbuchs werden insbesondere die Themen
behandelt, die in der Praxis regelméfig zu Problemen im Eintragungs- oder Erteilungs-
verfahren fiihren. Es werden daher die unzuldssige Erweiterung, das Erfordernis der Aus-
fiihrbarkeit, die Einheitlichkeit und weitere Themen angesprochen, die in der Praxis eine
dominante Rolle spielen. In diesem Fachbuchbuch wird daher ein Schwerpunkt auf die
Praxis gelegt und weniger darauf, in welcher Weise das aktuelle Recht zu dndern wire
(de lege ferenda).
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Einleitung

1.1 Wirtschaftliche Bedeutung von eigenen Patenten fiir
einen Existenzgriinder

Eine Unternehmensgriindung stellt ein riskantes Unterfangen dar. Es drohen aus den
unterschiedlichsten Perspektiven Gefahren fiir das junge Unternehmen. Der Existenz-
griinder muss den Markt richtig beurteilen, seine Finanzierung im Griff haben, unter-
nehmerisches Geschick haben, Mitarbeiter finden und motivieren sowie die rechtlichen
Aspekte seiner Unternehmensgriindung richtig beurteilen konnen.! Die Phase der
Existenzgriindung ist daher fiir das Unternehmen eine besonders schwierige Phase.

Ein Existenzgriinder kann versuchen, mit zunédchst nur einem einzigen Produkt einen
Markterfolg zu erzielen. Beispielsweise konnen die Ressourcen nicht ausreichen, gleich
von Anfang an mehrere Produkte oder Dienstleistungen dem Markt anzubieten. Tritt in
der frithen Phase der Existenzgriindung ein etablierter Wettbewerber mit entsprechenden
Ressourcen auf und kopiert dieser die innovativen Produkte des Existenzgriinders, kann
das fiir den Existenzgriinder schnell zu einer existenzgefihrdenden Situation fiihren.

Es ist daher dem Existenzgriinder zu raten, dass er nur dann das Wagnis der Existenz-
griindung auf sich nehmen sollte, falls er seine Produkte und Dienstleistungen vor
Imitation schiitzen kann. Ein Schutz vor Imitation konnen Patente, Gebrauchsmuster,
Marken und Designrechte bieten.

1Joachim Tanski, Andreas Schreier und Steffen Thoma: Existenzgriindung, 4. Auflage 2007.
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2 1 Einleitung

1.2  Tipp 1: Passt meine Erfindung zu mir?

Eine Erfindung kann unterschiedliche Ressourcen erfordern, um erfolgreich zu sein. Es
gibt Innovationen, die nur mit einem groflen Marketingbudget erfolgreich sein konnen.
Was soll ein kleines oder mittleres Unternehmen mit einer derartigen Innovation
anfangen? In diesem Fall ist die Erfindung fiir das Unternehmen nicht geeignet.

In der Realitdt werden aber oft derartige unpassende Erfindungen von kleinen und
mittleren Unternehmen (KMUs) angemeldet und als Patent verfolgt. Das ist eine Ver-
geudung von Zeit und Kosten. Man konnte manchmal meinen, dass der Erfinder einen
genialen Einfall hatte, den das Unternehmen (bedauerlicherweise) wert fand rechtlich
zu schiitzen. Allerdings schien der Erfinder bei der Schopfung der Erfindung weitab
von seiner normalen Arbeitstitigkeit inspiriert worden zu sein. Vielleicht erschien die
Erfindung dem Unternehmen gerade deswegen besonders schiitzenswert, weil sie nur
lose mit der normalen Tétigkeit seines Unternehmens zu tun hatte.

Es werden also Erfindungen zum Patent angemeldet, die eher ,zufillig* ent-
standen sind. Sicherlich kann man einwenden, dass das eine typische Eigenschaft einer
Erfindung ist. Erfindungen kommen eben nicht geordnet und auf Abruf. Erfindungen
sind unvorhersehbar.

Es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich einen auflergewohnlichen Einfall
patentrechtlich schiitzen lédsst. Das Patent mag dann zwar nicht in die Produktions- und
Vertriebsstruktur des eigenen Unternehmens passen, aber eventuell winken lukrative
Lizenzeinnahmen.

Allerdings ist zu bedenken, dass sich hier auch ein Manko offenbart. Patente,
Gebrauchsmuster, Marken und Designrechte sind aus dieser Sicht betriebswirtschaftliche
Instrumente. Sie sollten planmiBig entwickelt und angestrebt werden.

Ein Patent oder ein Gebrauchsmuster dient dazu, Ihnen einen okonomischen Vor-
teil zu verschaffen. Sie konnen dann Ihr Produkt herstellen, und zwar ohne storende
Konkurrenz.

Die Besonderheit Ihres Produkts und Threr Dienstleistung ist der Kundennutzen, den Thre
Kunden wiinschen, wenn man zu IThnen kommt. Man sollte dieses Kernelement mit Patenten
aufbauen. Um es einfach auszudriicken: Wenn man ein Waschmaschinenhersteller sind,
man beziiglich Waschmaschinen kreativ und beispielsweise Fahrrader vergessen.

Damit man wirklichen Nutzen aus dem gewerblichen Rechtsschutz ziehen kann,
sollte man daher nicht einfach schopferisch sein und eine Idee erzeugen, sondern
zundchst tiberlegen, fiir welchen technischen Bereich und fiir welche Technologie
man ein Patent benotigen.

1.3  Tipp 2: Vermeiden eines gescheiterten Projekts

Das Realisieren einer zum Patent angemeldeten Erfindung kann als Projekt angesehen
werden. Die Schopfung der Erfindung stellt dabei nur den ersten, vielleicht einfachsten,
Schritt dar.
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Ein Scheitern eines derartigen Projekts kann fiir das Unternehmen fatal sein. Es ist
eine Vergeudung von Zeit und Kosten und kann sich verheerend auf die Motivation der
Mitarbeiter auswirken.

Es ist daher eine ganz wichtige Eigenschaft einer Fiihrungskraft, dass sie Erfolg ver-
sprechende von nicht Erfolg versprechenden Projekten zu unterscheiden weil3. Wie aber
konnen Erfolg versprechende von nicht Erfolg versprechenden Projekten unterschieden
werden?

Letzten Endes geht es darum, zu wissen, was das Unternehmen bendotigt. Hierzu muss
man es allerdings in einer Weise kennen, dass man beurteilen kann, welche Erfindung
ihm niitzt.

1.4 Tipp 3: Befassen Sie sich vornehmlich mit den Patenten

Das Ziel des Buchs ist es, Ihnen unnotige Kosten durch sinnlose Schutzrechte zu
ersparen. Stattdessen sollen Sie in den Stand versetzt werden, Thre Ressourcen ziel-
gerichtet einsetzen zu konnen.

Marken und Designrechte stellen hierbei nur ein geringes Risiko dar. Der Grund ist
darin zu sehen, dass niemand auf die Idee kommt, stindig neue Marken und Designs
anzumelden. Es ist jedem klar, dass eine Marke oder ein Design, das nur in einem
Register eines Patentamts steht, keinen Wert darstellt. Die Marke und das Design muss
auch verwendet werden. Dies ist dann hédufig mit hohen Marketingaufwendungen ver-
bunden. Aus diesem Grund wird man mit der Anmeldung von Marken und Designs
naturgemif zuriickhaltend sein.

Die Anmeldung einer Marke oder eines Designs erfordert weniger Aufwand im Ver-
gleich zu den technischen Schutzrechten. Es fallen daher fiir Marken und Designs von
Haus aus geringere Kosten an. Ein weiterer Grund, die Aufmerksamkeit nicht zentral auf
diese Schutzrechte zu richten.

Bei technischen Schutzrechten, also Patenten und Gebrauchsmustern, ist die Situation
ganz anders. Hier ist es nicht sofort offensichtlich, ob ein Patent nétig ist oder nicht.
AuBlerdem kann nur schwer beurteilt werden, ob das Unternehmen nur ein, zwei oder
mehrere Patente bendotigt.

Wegen dieser Schwierigkeit der Einschitzung von Patenten und Gebrauchs-
mustern miissen Hilfsmittel und Kriterien gefunden werden, um die Notwendigkeit
zur Anmeldung einer Erfindung zum Patent richtig einschitzen zu konnen. Aus diesem
Grund werden in diesem Buch vorwiegend Patente und Gebrauchsmuster besprochen.

Dieses Fachbuch soll Thnen als Leser deshalb auch das Innovationsmanagement und
seine Methoden und Techniken niherbringen und einen ersten Uberblick geben, welche
gewerblichen Schutzrechte es gibt, um Ihre Ideen zu schiitzen.



