10 BAEMTAAM Intellectual Property Management

Bodyguards fiir lhre Ideen

Erfolgreiche Unternehmen wissen ihre neuen Produkte und Technologien intelligent vor
dem Wettbewerb zu schiitzen und zielen mit ihren Intellectual Property Strategien auch auf

Dienstleistungen und Kooperationen ab. __vVON OLIVER GASSMANN UND MARTIN A. BADER

Weltweit steigt die Zahl der

Patentanmeldungen rasant
an. Gleichzeitig nimmt das Wissen iiber
den professionellen Umgang mit Intellec-
tual Property zu, was den Unternehmen
erméglicht, ihre faktischen Schutzstrate-
gien durch juristische Strategien zu festi-
gen. Eine Benchmark-Studie iiber strate-
gisches Technologiemanagement mit 61
international fiihrenden Unternehmen
zeigt, dass in technologieintensiven Fir-
men Patentstrategien zunehmend ausfor-
muliert und implementiert sind. Die
Bedeutung von Schutzrechtsstrategien,
die Wettbewerbsvorteile bei Dienstlei-
stungen und im Rahmen von Innova-

tionsallianzen sichern, nimmt dabei zu.
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as Geschdft mit gewerblichen
Schutzrechten (Intellectual Pro-
perty Rights) ist in den letzten
zehn Jahren immer grosser geworden.

Der weltweite Gesamtbedarf an neuen

Patenten hatvon 3,4 Millionen 1996 auf

dashistorische Maximum von 11,9 Mil-

lionen im Jahr 2000 zugenommen

(Trilateral Statistical Report 2002) (siehe

Abbildung 1). Das entspricht einem

jahrlichen Anstieg von ungefdhr 28 Pro-

zent —dieser Wert ist deutlich iiberpro-
portional zum geschdtzten globalen

Wirtschaftswachstum (2001: 2,2 Pro-

zent) gemadss International Monetary

Fund (IMF).

Obwohl die Bedeutung des Intellec-
tual-Property-Managements fiir die
Wettbewerbsfahigkeit steigt, gibt esnur
wenige Untersuchungen aus der Ma-
nagementperspektive. Das Institut fir
Technologiemanagement der Univer-
sitdt St. Gallen fiihrte eine Studie in
internationalen Unternehmen auf fol-
gender empirischer Basis durch:

» Eine achtmonatige Benchmarking-
Studie (Abschluss: Januar 2004) iber
strategisches Technologiemanage-
ment untersuchte 61 technolo-
gieintensive Unternehmen welt-
weit. Daraus resultierten 13 Fallstu-
dien. Zudem haben wir gemeinsam
mit dem Benchmarking-Konsorti-
um die fiinf fiihrenden Unterneh-
men in Europa und den USA

besucht und vertieft analysiert.

» Ein halbjahriger Arbeitskreis mit
weiteren neun multinationalen
Unternehmen untersuchte, inwie-
fern Wettbewerbsvorteile durch
situativ angepasste Schutzrechts-
strategien erzielt und langfristig
gesichert werden konnen.

» 51 Interviews mit Intellectual-Pro-
perty-Experten in Europa, den USA
und in Japan vertieften die Er-
kenntnisse.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass 75
Prozent aller Unternehmen eine aus-
formulierte, mit der Geschaftsstrategie
abgeglichene Strategie im Bereich
Intellectual Property (IP) haben, die
flichendeckend implementiert ist und
regelmadssig iiberpriift und aktualisiert
wird. Intellectual-Property-Experten
erarbeiten dabei die Strategie in enger

Abb. 1: Patentanmeldungen
pro Jahr (1996 und 2001)
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Zusammenarbeit mit den anderen
Geschiftsbereichen. Der Bereich For-
schung und Entwicklung ist dabei
besonders aktiv eingebunden.

Patente sind keine Erlaubnisrechte
— leider wird das immer noch oft miss-
verstanden, was zu millionenschweren
Fehlinvestitionen fithrt. Patente sind
Verbietungsrechte, die die Imitation der
geschiitzten Erfindung durch Dritte
untersagen. Bei der Frage, was einem
Patentschutz zuganglich ist — Produk-
te, Systeme, Prozesse, Verfahren, Soft-
ware oder Geschéftsmodelle — spielen
auf der einen Seite regionale Rechts-
rdume eine grosse Rolle. Auf der an-
deren Seite hdngt der Entscheid in der
Praxis hdufig davon ab, inwieweit in-
terne und externe Stakeholder fiir Fra-
gen des gewerblichen Rechtsschutzes
sensibilisiert sind.

Unsere Untersuchung zeigt auf, dass
die Stossrichtung der Intellectual-Pro-
perty-Strategien neben der reinen Ver-
teidigung und dem Schutz des geistigen
Figentums vermehrt auch darauf ge-
richtet ist, Lizenzeinnahmen durch die
externe Vermarktung von gewerb-
lichen Schutzrechten zu generieren.
Vorreiter IBM erzielt heute fast 1,5 Pro-
zent des Umsatzes durch solche Lizenz-
einnahmen. Generell wird Intellectual
Property bereits von jedem zweiten
Unternehmen extern vermarktet. Aller-
dings ist hier ein differenziertes Vor-
gehen erforderlich, da die Kernkompe-
tenzen und komparativen Wett-
bewerbsvorteile des Unternehmens
tangiert sind.

Guerillastrategie fur
Handlungsfreiheit

Um das Risiko zu minimieren, Erfin-
dungen falsch zu bewerten, und um die
zukiinftige Handlungsfreiheit abzusi-
chern, sind Publikationen hilfreich.
Sobald eine Erfindung einmal publiziert
worden ist, kann der Wettbewerber
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zumindest die beschriebene Innovation
nicht mehr selbst patentieren. Zudem
wird dadurch das Image eines Unter-
nehmens als Technologiefiihrer ge-
fordert. Swisscom publiziert nicht zu
patentierende Erfindungen beispiels-
weise im Internet auf der Website
ip.com und in technischen Zeitschrif-
ten. Das Roche Instrument Center geht
sehr differenziert vor: Gegebenenfalls
wird u. a. in einem speziellen Publika-
tionsblatt verdffentlicht, das alle zwei
Wochen erscheint. Microsoft und Sie-
mens nutzen technische Reports oder
Konferenz-Papers, die zahlreiche Inte-
ressengruppen erreichen.
Publikationen in Fachmedien sind
im Sinne des Fortschritts sinnvoll, er-
lauben jedoch dem Wettbewerber oft,
hilfreiche Schliisse beztiglich Patent-
und Produktstrategie sowie der aktuel-
len F&E-Aktivitdten der Konkurrenz zu
ziehen. Leica Geosystems nutzte des-
halb tber Jahre hinweg die Ostschwei-
zer Kegelzeitschrift als Publikations-
medium fiir Erfindungen, die nicht
stark genug fiir kostenintensive Patente
waren, bei denen aber die Gefahr zu
gross watr, dass sie in Form von Wettbe-
werbspatenten wieder auftauchen wiir-
den. Der amerikanische Hauptwett-
bewerber liest diese Kegelzeitschrift
hochstwahrscheinlich nicht; die Pub-
likation liegt in den Schubladen von

Leica Geosystems undist so eine kosten-
giinstige Versicherung gegen Fehlbe-
wertungen von Erfindungen. Die Gue-
rillastrategie fiir Handlungsfreiheit lau-
tet also: Publiziere so, dass es niemand
liest. Ein vorschnelles Bekanntmachen
einer Erfindung kann deren Patentie-
rungsfihigkeit gefahrden. Publikatio-
nen, Messeauftritte und der Aufbauvon
Pilotanlagen miissen deshalb strate-
gisch gefiihrt und stark mit den Patent-
anmeldeaktivitdten abgestimmt sein.

Patente anmelden und
spater fallen lassen

Immer haufiger versuchen Unterneh-
men parallel zur Produktentwicklung
Patentportfolien mit einer breiten Ab-
deckung aufzubauen, um sich fiir spa-
ter moglichst viele Optionen offen zu
halten. Wihrend dieser Wachstums-
phase werden interessante Ideen als
Patentanmeldungen eingereicht (Gro-
wing) (siehe Abbildung 2). Spater, wenn
sich besser abschidtzen lasst, welche
Ideen technisch und kommerziell rele-
vantsind und welche Ideen Nachahmer
anlocken konnten, wird selektiert. In
dieser Reduktionsphase werden die
nunmehr als unrelevant erachteten
Patentanmeldungen wieder fallen gelas-
sen, moglichst bevor weitere kosten-
trachtige Schritte im Patentanmelde-

uf- und Abbau von Patentportfolien
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So kénnen «Growing» und «Pruning» eines Patentportfolios im Zeitablauf aussehen.
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verfahren anstehen (Pruning). Fiir eine
Patentfamilie konnen in Europa iiber
zehn Jahre etwa 25 ooo Euro anfallen.
Diesen Kosten miissen Einnahmen, die
aus einer Vermarktung der Erfindung
generiert werden, oder zumindest kom-
parative Wettbewerbsvorteile durch
das Blockieren der Wettbewerbstech-
nologie gegeniiberstehen. Der deutsche
Konsumgiiterhersteller Henkel nutzt
diese Methode erfolgreich, um mog-
lichst viele Varianten frithzeitig zu
schiitzen und um spater zu hohe Kosten
fiir das Patentportfolio zu vermeiden.

Intellectual Property als
Erfolgsfaktor in Kooperationen

Unternehmen greifen zunehmend
nicht mehrnuraufIntellectual Property

aus Eigenentwicklungen zurtick, son-
dern suchen vermehrt nach externen
Méglichkeiten. In den Neunzigerjahren
hat Outsourcing in die F&E-Abteilun-
gen Einzug gehalten. Zudem war in die-
ser Zeit die Akquisitions- und Fusions-
freudigkeit auf dem Héhepunkt. Heute
sind vorwettbewerbliche Technologie-
allianzen, offene Produktarchitekturen
und kooperative Produktentwicklun-
gen und -vermarktungen integrativer
Bestandteil zahlreicher Unternehmens-
strategien. Zudem sind Firmen nicht
erst seit der Open-Source-Welle zu-
sehends bereit, ihr Intellectual Property
mit Dritten zu teilen und zu multipli-
zieren.In unserer Benchmarking-Studie
haben wir festgestellt, dass zwei Drittel
aller Unternehmen im Ideengenerie-
rungsprozess bereits auf externe Partner

zuriickgreifen. Das Management von
Intellectual Property gilt deshalb bei
Kooperationen zunehmend als wichti-
ger Erfolgsfaktor. Im Vorfeld von
Kooperationen wird dabei hdufig ver-
sucht,noch zu schiitzen was patent-und
markenrechtlich schiitzbar ist. Den
Umgang mit Intellectual Property zu
definieren, das erst wahrend einer
Kooperation entsteht, ist eine besonders
grosse Herausforderung fiir die Partner.
Zu regeln sind beispielsweise Business-
Plane, rechtliche Vereinbarungen tber
die zukiinftige Nutzung der Koopera-
tionsergebnisse sowie das Vorgehen bei
einem Scheitern der Allianz. Da etwa 8o
Prozent aller Kooperationen auseinan-
derbrechen, ist eine klare Exit-Strategie
entscheidend: Wem gehdért was nach
dem Beenden der Kooperation? Das




Dilemma in der Frihphase einer Koope-
ration liegt darin, dass die fiir den Erfolg
massgeblichen Markt- und Wettbe-
werbsverhaltnisse zu Beginnnoch nicht
eingetreten sind oder sich abschétzen
lassen. In anderen Worten: Man spricht
itber die Verteilung des Kuchens, bevor
dieser gebacken ist. Unsere Benchmar-
king-Studie hat in diesem Zusammen-
hang gezeigt, dass Intellectual-Property-
Management bereits in der Frihphase
von Kooperationsprozessen eine ent-
scheidende Rolle spielt. Wichtig ist fiir
alle Unternehmen, mit den Koopera-
tionspartnern die Besitz- und Nutzen-
verteilung von Schutzrechten frith und
explizit zu vereinbaren. Problematisch
kann dabei sein, wenn die Kooperation
eine hohe Spezifitdt aufweist und damit
eine hohe wechselseitige Abhangigkeit
entsteht (z. B. Sony-Ericsson-Handys).
Eine Losung wird hier hdufig durch Ver-
einbarungen erzielt, die tempordre Lie-
fer- oder Bezugsexklusivitdten vorsehen
— eine Vorgehensweise, die sich in der
Automobil-und Konsumgiiterindustrie
bewdhrt hat.

Juristisch Klarheit schaffen,
ohne die Vision zu zerstéren

Bei der Gestaltung der gemeinsamen
Vision ist zu evaluieren, welche ergan-
zenden Wissens- und Schutzrechtsele-
mente erforderlich sind, damit eine spa-
tere Verwertung im eventuellen Allein-
gang Uberhaupt moglich ware (siehe
Abbildung 3). Wichtig ist hier insbe-
sondere das Wissen, das die Koopera-
tionspartner nicht direkt in die Koope-
ration mit einbringen (Hintergrund-
Wissen). Geradezu tiickisch kénnen
sich Parallelaktivitdten zur Kooperation
erweisen, wenn dabei relevantes, pro-
prietdres Intellectual Property entsteht,
das nur von einem der Partner genutzt
werden darf (peripheres Wissen). Nach
der Kooperation entstehendes Wissen
(postsynergetisches Wissen), beispiels-
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Abb. 3: Wissenstypen wihrend einer Kooperation
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Wer welches Wissen hat, ist fiir eine allfillige Verwertung im Alleingang entscheidend.

weise Verbesserungen oder Vermark-
tungsstrategien, wird von Koopera-
tionspartnern als Herausforderung
gesehen: Der jeweils Bessere wird sich
durchsetzen! Die Kunst der Verhand-
lungsfithrer besteht darin, einerseits
juristische Klarheit zu schaffen, ande-
rerseits jedoch nicht die gemeinsame
Vision zu zerstiickeln: Andernfalls
besteht die Gefahr, dass die Kooperation
in einem unproduktiven Nullsummen-
spiel endet.

F&E-Kooperationen mit Universita-
ten und 6ffentlichen Forschungsein-
richtungen haben sich in den letzten
Jahren fiir zahlreiche Unternehmen als
«bittere Pille» erwiesen: Wahrend es
frither gangige Praxis war, dass den
Unternehmen als Auftraggeber die For-
schungsergebnisse und daraus resultie-
rende Schutzrechte zufielen, ist dies
haufig nicht mehr oder nur nach zahen
Verhandlungen méglich. Ausléser fur
den Wandel sind Transfer- und Ver-
wertungszentren an Universitdten und
in offentlichen Forschungseinrichtun-
gen, die dem Vorbild des Vorreiters Stan-
ford folgen. Diese versuchen, die ent-
stehenden Erfindungen fiir die Hoch-
schule zu schiitzen und selbst monetar
zu verwerten.

Die neuen Vermarktungsabsichten
stehen aber haufig im Wettbewerb mit
Interessen der Forschungsabteilungen
und deren industriellen Auftraggebern,
gesponsorte, praxisrelevante Forschung
zu betreiben. Problematisch scheint
weiterhin zu sein, dass die Verwer-
tungszentren eher kleine Finanzreser-
ven haben, die keine fiir ein erfolg-
reiches Lizenzgeschift notwendige
mittel-oder langfristige Planung ermog-
lichen. IBM bendtigte etwa zehn Jahre,
um das eigene Licensing-Programm aus-
zubauen.

Dartiber hinaus ist gemadss der
OECD (2003) die Verwertung von In-
tellectual Property durch Universitdten
oder offentliche Forschungseinrichtun-
gen derzeit auch noch ein Politikum:
Kann durch die Lizenzaktivitdten wirk-
lich ein relevanter Einnahmenanstieg
generiert werden, der die finanzielle
Unabhangigkeit der Institute sichert —
odererfolgt eher eine Beschrankungdes
Zugangs zu den 6ffentlich finanzierten
Ergebnissen bei gleichzeitig hoherer
Unsicherheit in Bezug auf die Leis-
tungsfahigkeit der Forschung?

Es zeigt sich ein genereller Trend,
Wertschopfung verstirkt im Soft-

warebereich und im wachsenden
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Abb. 4: Patentanmeldungen im
Dienstleistungssektor
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US-Unternehmen dominieren die Anmel-
dungen am Europiischen Patentamt (EPA)
im Dienstleistungssektor (ITEM 2003).

Dienstleistungssektor zu erzielen. Der
Schutz von Dienstleistungen und Ser-
vices ist ein relativ neues Phinomen,
insbesondere fiir europdische Unter-
nehmen. Unsere Recherchen haben
gezeigt, dass selbst am Europdischen
Patentamt 75 Prozent der Patentanmel-
dungen im Banken- und Versiche-
rungsbereich von Unternehmen aus
den angelsdchsischen Landern USA,
Kanada und Grossbritannien stammen
(siehe Abbildung 4). Nur 1o Prozentaller
Patentanmeldungen stammen von
europdischen Unternehmen. Auch
wenn das Europdische Patentamt der-
zeit restriktiver beztiglich des Schutzes
von neuen Geschiftsmodellen ist, zei-
gendiese Zahlen, dass US-Unternehmen
im Dienstleistungssektor patentsen-
sibler sind.

Auch Banken richten
Patentabteilungen ein

Die Benchmarking-Studie hat gezeigt,
dass die heutigen Intellectual-Property-
Strategien sich tatsdchlich zunehmend
dem Schutz von Dienstleistungsinno-
vationen widmen. Erstaunlich aber ist,

dasslediglich 50 Prozent der Unterneh-

men fir den Schutz von Dienstleistun-

gen durch gewerbliche Schutzrechte
sensibilisiert sind.

Auch im Finanzdienstleistungssek-
tor erkennen immer mehr Banken und
Versicherungen die Chance der Paten-
tierung von Innovationen: Nach den US-
Vorreitern, darunter die Citigroup und
Merrill Lynch, haben nun Swiss Re und
die UBS den Trend erkannt: mit fokus-
sierten Patentabteilungen werden eige-
ne Patente angemeldet. In der Dienst-
leistungsbranche spielt das integrierte
Losungsgeschdft eine immer grossere
Rolle: Ausgehend von den Kernkompe-
tenzen bieten Unternehmen integrierte
Losungen regelmdssig zusammen mit
Kooperationspartnern an.

Durch Patent- und Markenschutz
langfristige Wettbewerbsvorteile zu
erzielen, hat in Unternehmen hohe
Aktualitdt. Auch Universititen und
6ffentliche Forschungseinrichtungen
versuchen, auf diesen Zug aufzusprin-
gen. Bei der Gestaltung des eigenen
Patentportfolios gilt es viel versprechen-
den, aber unsicheren Nutzen gegeniiber
sicheren Kostenpositionen abzuwagen.
Erfolgsfaktoren sind dabei:

» Frithe Einbindung von Patent-
Experten in die Produktent-
wicklung;

» Festlegung vonIP-Checksan frithen
Meilensteinen im Innovations-
prozess;

» Effizientes Patentportfoliomanage-
ment durch konsequentes Growing
und Pruning.

Interessant ist der derzeitige Trend
in Europa: Industrielle Einzelunterneh-
men dehnen die durch Patent- und Mar-
kenschutz erzielbaren Wettbewerbs-
vorteile auf Dienstleistungsinnovatio-
nen und Innovationskooperationen
aus. Der Open-Innovation-Trend zeigt
sich auch im Intellectual-Property-
Umfeld — Unternehmen sind zuneh-

mend bereit, intellektuelles Eigentum
zu teilen und zu multiplizieren. Fiir die
Entwicklung einer Grundlage fiir Inno-
vationskooperationen sollte auch die
zukiinftige Verwendung des Intellec-
tual Property einbezogen werden
(inklusive Hintergrund-Wissen sowie
peripherem und postsynergetischem
Wissen). Zu Beginn eine klar definierte
Exit-Strategie festzulegen, ist ein ver-
deckter Erfolgsfaktor in Kooperationen:
Vorab regeln, wer welche Rechte nach
Beendigung der Kooperation hat, ins-
besondere im Falle eines Scheiterns der
Kooperation. Im Dienstleistungssektor
sind US-Unternehmen auch in Europa
im Umgang mit Intellectual Property
deutlich aggressiver als ihre europdi-
schen Konkurrenten.

Schutzrechtsstrategien als
sinnvolle Ergédnzung

Es besteht kein Zweifel, faktische

Schutzstrategien, wie iiberlegene
Schnelligkeit, Innovativitdt, Kunden-
bindung und dominantes Design kon-
nen die Vermarktung von Innovationen
in erfolgreichen Unternehmen schiit-
zen. Intelligente, juristische Schutz-
rechtsstrategien sind jedoch in jedem
Falle eine sinnvolle Erganzung—nur die
Anzahl Patente zu betrachten, hilft

dabei wenig.
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