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«Denn, wie ihr wisst, war Sicherheit
des Menschen Erbfeind jederzeit.»

Shakespeare (1565 - 1616)
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Lunwissenheit schitzt vor Strafe
nicht!* lautet eine Volksweisheit. Und
sie gilt auch hinsichtlich der Verlet-
zung von Patenten, Marken und De-
signs. Wer ein gewerbliches Schutz-
recht verletzt, haftet fir den Schaden
aus dieser Verletzung, selbst wenn er
das Schutzrecht nicht gekannt hat.

Ein Unternehmen kann sich also
nicht mit dem Argument aus der Ver-
antwortung stehlen, es habe das
Schutzrecht nicht gekannt und die
Verletzung sei deshalb unverschuldet.
Vielmehr hat derjenige, der ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung auf den
Markt bringt, die erforderlichen Abkla-
rungen zu treffen, um Schutzrechts-
verletzungen zu vermeiden. Es besteht
eine Rechtspflicht, sich Gber Dritt-
schutzrechte zu informieren.

Die Recherchen und Schutzrechts-
prufungen, die man vor dem Marktein-
tritt durchfuhrt, laufen unter dem
Fachbegriff ,,Freedom to operate*”
oder kurz ,FTO". Dabei geht es darum,
alle potentiell relevanten Schutzrechte
zu ermitteln und dann von Fall zu Fall
zu beurteilen, ob das eigene Produkt
mit dem Schutzrecht des Dritten kolli-
diert.

Wenn eine Kollision besteht, muss
man das Produkt respektive die Marke
andern oder andere Vorkehrungen
treffen, so dass keine Verletzung mehr
vorliegt. Letztendlich soll am Ende die
Freiheit zum Handeln“ bestehen.

Wie geht man bei einer FTO-
Abklarung vor und welche Sicherheit
ergibt sie?

Werner A. Roshardt
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Problemstellung

Was steht am Anfang einer FTO?

Wie zuverlassig ist eine
Verletzungsrecherche?

Ausgangspunkt einer FTO Abklarung
ist stets ein konkretes Produkt
(Patent, Design) und seine werberi-
sche Prasentation (Marke). Fur die
Patentabklarung sind alle technischen
Merkmale des Produkts zu beachten,
die sich theoretisch schiitzen lassen.
Bei der Markenabklarung ist nicht nur
das Markenwort, sondern auch die
grafische Gestaltung einzubeziehen.
Beim Design kommt es auf die fiir den
Kaufer sichtbaren Formelemente an.

Gelegentlich stellt sich die Frage,
ob nicht eine eigene Patentanmeldung
ausreicht, um Verletzungen anderer
Schutzrechte zu vermeiden. Dies ist
aber nicht der Fall. Patentierbarkeit
und Patentverletzung sind zwei Frage-
stellungen, die rechtlich nicht ver-
kniipft sind.

Die Praxis zeigt weiter, dass die
Unterlagen einer eigene Patentanmel-
dung in den seltensten Fallen als
Grundlage fur eine FTO dienen kann.
Die Patentschrift ist eigentlich nie
ausreichend detailliert fur das konkre-
te Produkt.

Es gibt Millionen von eingetragenen
Patenten, Marken und Designs. Zu-
dem gibt es hunderttausende von An-
meldungen, die zwar noch in der amtli-
chen Prufung sind, aber die potentiell
zur Eintragung kommen koénnten. Aus
diesem riesigen Pool muss man elek-
tronisch und manuell die Rechtstitel
herausfischen, deren Schutzbereich
das eigene Produkt erfassen kdnnte.

Nun gibt es aber kein Recherche-
tool, das nach dem Schutzbereich
eines  gewerblichen  Schutzrechts
sucht. Viel mehr ist immer eine fall-
spezifische Gegenuberstellung des
Produkts bzw. der Marke einerseits
und des konkreten Schutzrechts ande-
rerseits notig. Dabei muss der Patent—
oder Rechtsanwalt abschéatzen, ob ein
Richter im Lichte der Rechtsprechung
eine Verletzung bejahen wirde. Eine
solche Abschatzung ist jedoch immer
mit Unsicherheiten verbunden.

360° Betrachtung des Produkts und
der zugehorigen Werbung

Eigenes Schutzrecht schafft keine
Freedom to operate in Bezug auf
Schutzrechte Dritter

Eine Verletzungsbeurteilung erfor-
dert einen wertenden Vergleich
durch die Brille des Richters

Bewertung ist auf den Einzelfall
bezogen und ist nicht objektiv im
wissenschaftlichen Sinn



Vorgehensweise

Welches sind die einzelnen Stufen
einer FTO-Analyse?

Was gehort zur manuellen Sichtung
der Treffer?

Am komplexesten sind FTOs gegen-
liber Patenten. Hier kommen meistens
mehrere Abfolgen aus elektronischer
Filterung und manueller Analyse zur
Anwendung.

Als erstes erstellt man eine sehr
detaillierte Liste aller vorhandenen
technischen Merkmale. Dabei unter-
scheidet man vorerst nicht, ob das
einzelne Merkmal bekannt ist oder
nicht.

Fur eine Recherche ist diese Liste
in der Regel zu umfangreich. Deshalb
streicht man in einem ersten Durch-
gang alle Merkmale weg, die mit Si-
cherheit seit deutlich mehr als 20 Jah-
ren bekannt sind und die man deshalb
per se dem freien Stand der Technik
zurechnet.

Mit der gekirzten Liste konsultiert
man in die Datenbank und recher-
chiert nach Patenten, die sich mit min-
destens einem dieser Merkmale be-
fassen. Meistens ist die Zahl der Tref-
fer daflr zu hoch, so dass man sich
auf  Merkmalskombinationen  be-
schranken muss, die relevant erschei-
nen.

Ab einem gewissen Punkt der elektro-
nischen Filterung muss man auf die
manuelle Analyse Uibergehen. Das be-
deutet, dass man bei jedem einzelnen
Treffer prifen muss, wie breit der An-
spruch formuliert ist und ob das Pa-
tent schon erteilt ist und noch in Kraft
steht. Die Einzelprufung fuhrt zu einer
meist gut Uberschaubaren Zahl von
Treffern, die man als relevant ein-
schétzt.

Nun folgt die unternehmensspezifi-
sche Beurteilung. Ist das gefundene
Patent derart kritisch bezuglich
Schutzumfang und Stérke, dass es im
Rechtsstreit zur Blockade des eigenen
Produkts fuhren kann? Falls ja, muss
man entscheiden, ob man eine Lizenz
erlangen kann oder ob man das Pro-
dukt andern will. Uberschneiden sich
die Tatigkeitsfelder der involvierten
Unternehmen, kann eine Lizenz
schwierig zu erlangen sein.
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Gegenstand der Abklarung penibel
genau definieren

Recherchethemen eingrenzen

Elektronische Filterung bis
Trefferzahl manuell handhabbar

Aufwéndige Einzelpriifung nach der
elektronischen Filterung

Nicht jedes rein rechtlich relevante
Schutzrecht ist auch ein
Prozessrisiko
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Risikoabschatzung

Wie kann man die Zuverlassigkeit
einer FTO erhdhen?

Eine FTO-Analyse filtert im Idealfall
alle wirklich relevanten Schutzrechte
aus dem Universum aller existieren-
den Rechte heraus. Allerdings ist dies
in der Realitdt nicht erreichbar, weil
der Aufwand flr die systematische
und fehlerfreie manuelle Sichtung
jenseits jeder Vorstellung wére.

Jede FTO-Analyse muss deshalb
eine elektronische Filterung vorneh-
men, um die Zahl der Treffer auf ein
handhabbares Mass zu reduzieren. Je
stéarker man dabei filtert, desto gros-
ser ist das Risiko, dass ein wirklich
relevanter Treffer weggefiltert wird. Es
ist daher nicht mdoglich, eine hundert-
prozentig sichere FTO zu machen.

Zu einer hochwertigen und gut fun-
dierten FTO-Stellungnahme gehort
deshalb die Risikoanalyse. lJeder
Schritt der Recherche und der Analyse
ist in Bezug auf Fehlermdglichkeiten
unter die Lupe zu nehmen. Dadurch
soll sichtbar werden, an welcher Stelle
man welches Fehlerrisiko in Kauf ge-
nommen hat. Zeigt sich zuletzt, dass
das Risiko eines Fehlers zu hoch ist,
kann man mit der Risikoanalyse er-
kennen, wo man am besten ansetzt,
um das Fehlerrisiko weiter zu reduzie-
ren.

Am Ende einer FTO kommt man in
vielen Fallen nicht um den Entscheid
herum, neue Produkte umzugestalten
oder ein theoretisch vorhandenes
Prozessrisiko in Kauf zu nehmen. Das
ist ein unternehmerischer Kosten/
Risiko Entscheid.

Risikoanalyse nutzen zur gezielten
Reduktion des Recherchefehlers

Wirtschaftliche Balance zwischen
Risikominderung und FTO-Aufwand

Lassen Sie sich von unserem grips®
anregen und nutzen Sie die Mdglich-
keiten des gewerblichen Rechtsschut-
zes, um lhre Ziele zu erreichen.
Unternehmerischer Erfolg stellt sich
nicht schon aufgrund grosser Anstren-
gung ein. Er setzt auch eine Portion
Clerverness oder eben ,,Grips” voraus.
Und dabei wollen wir helfen mit
praktischen Tipps fur griffige
IP-Strategien (grips®).

Auf unserer Homepage finden Sie
noch weitere, vertiefende Informatio-
nen zum Thema dieses grips®.
Halten Sie sich auf dem Laufenden
Uber unsere Welt des geistigen Eigen-
tums und richten Sie sich einen RSS-
Feed zu den News auf unserer Home-
page ein (www.kellerpatent.ch/
rss.xml).

Wir freuen uns natirlich auch auf
lhren Anruf!
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