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Vorwort

Die Patentierung von Geschiftsprozessen ist kein neues Phidnomen; sie hat eine
unerwartet lange Tradition: Am 20. Mirz 1893 erteilte das US-amerikanische Patent-
amt dem Erfinder Joun T. Hicks ein Patent fiir seine Methode zur Verhinderung
von Diebstihlen von Mitarbeitern in Gaststitten bzw. Restaurants. Das US-Patent
500.071 mit dem Titel ,,Method of and Means for Cash Registering and Accounting
Checking* gilt als das erste Geschiftsprozess-Patent. Heute sind Geschiftsprozesse
von grundlegender Bedeutung und spielen eine zunehmend wichtige Rolle bei der
Profilierung gegeniiber Wettbewerbern. Der Schutz von Geschiftsprozessen ist
nicht mehr nur ein Betétigungsfeld fiir technisch versierte Patentfachleute, sondern
zunehmend auch fiir kaufménnisch orientierte Mitarbeiter in Unternehmen. Die
gezielte Beobachtung, Entwicklung und Sicherung von Geschiftsprozessen stehen
im Mittelpunkt des Interesses.

Das Buch beschreibt die Grundlagen und Perspektiven der Patentierung von
Geschiftsprozessen. Es zeigt Gestaltungsoptionen fiir Unternehmen und gibt Hin-
weise fiir das Monitoring von Geschéftsprozessen und die einschlidgige Patent-
recherche. Die Rechercheergebnisse konnen mit semantischen Patentlandkarten
anschaulich dargestellt werden; daraus lassen sich Handlungsempfehlungen fiir
das strategische Management der Unternehmen ableiten. Diese Vorgehensweise
wird auf zwei beispielhafte Geschiftsprozesse angewandt. Das Resiimee for-
muliert Perspektiven fiir das Management zur Entwicklung und Sicherung ihrer
Geschiftsprozesse.

Das Buch zielt auf Fach- und Fiihrungskrifte aus Unternehmen, auf Patentan-
wilte und Patentberater, auf Technologieberater und Wirtschaftsforderer, die sich
mit innovativen Geschiftsprozessen und deren Schutz befassen. Es bietet Wissen-
schaftlern und Studierenden der Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften einen
aktuellen Uberblick und konkrete Anregungen zu den Moglichkeiten der Patentie-
rung von Geschiftsprozessen.

Wir mochten den mitwirkenden Autoren des Instituts fiir Projektmanagement
und Innovation der Universitit Bremen und Dipl.-Ing. THoMAS LEHNERT im Springer-
Verlag danken, ohne deren Engagement das Buch nicht hitte entstehen konnen.
Das gilt auch fiir Dipl.-Verw.-Wiss. UWE GUNDRUM, der neben seinem Fachbeitrag
die redaktionelle Endbearbeitung aller Texte {ibernommen hat. Fiir die Durchsicht



vi Vorwort

wichtiger Passagen des Manuskripts danken wir auBlerdem Dipl.-Ing., LL. M. IP
CHristopH LAuB, Europdisches Patentamt Miinchen. Besonderer Dank gebiihrt
unseren Studierenden an der Universitidt Bremen, die im Rahmen der Speziellen
Betriebswirtschaftslehre im Sommersemester 2008 ein Seminar zum Innovations-
und Technologiemanagement belegt haben. Mit grolem Einsatz haben sie sich an
diesem Seminar beteiligt und mit ihren Projektberichten wesentlich zum erfolgrei-
chen Abschluss beigetragen. Zu nennen sind DEASY ASMELIA-SEIDEL, JENS BORCHERS,
ORTRUN BRrUNGS, DaNa J. BrRuns, Micea Cosac, L1 L. CHEN, CLAUDIA DUNKHORST,
DaNiELA EILERS, OKSANA ELISEEVA, NICOLE ENGELHARDT, ELENA FABER, SVETLANA
FREITER, JASMIN FRESEMANN, DENIS FRIESEN, ANNA GEBERT, OLIVER GEHRING, CHRISTIAN
GLISSMANN, ANNA GORES, SABRINA HANH, NADINE HAVEKER, LISANNE HERRMANN,
MARIAN HOLPER, STEVEN HUNDSDORFER, VALERIT KLAUSE, JANINA J. KONEKE, ALEXANDER
LapcHIN, STANIMIR LAazarRow, OXANA LICHTNER, JONATHAN LUCKEY, ADRIANNA
MADEJISKI, THOMAS MALCZYK, SABRINA MALLON, JASMIN MARAHRENS, KLAUS T. MEYER,
Y vONNE MEYER, HELEN NIEMANN, JOANNA PASIEKA, BRITTA PHILIPSEN, TILMAN RENKER,
OLIVER RUTKOWSKI, HENNING SCHALL, ANNA-LENA SCHMIDT, CINDY STERN, BENJAMIN
SCHNAKE, MIRJA SCHNEIDEWIND, INES StoLTZ, TING H. SUNG, WILLEM VAN DEN Boowm,
SHADI VoDIDANI, THOMAS WANGLER, JULIA WENZEL, DANIELA WINDELER, CHRISTOPHER
ZEH, SIMON ZEIMKE UND NORA ZIEGLER.

Die Patentierung von Geschéftsprozessen ist in den einschldagigen Wirtschafts-
branchen bereits ein wichtiges Thema und wird im internationalen Wettbewerb an
Bedeutung gewinnen. Wir wiinschen unserem Buch interessierte Leser/innen und
sind sicher, dass es ihnen neue Erkenntnisse und Anregungen vermitteln kann.

Bremen Martin G. Mohrle und Lothar Walter
im Mirz 2009
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Kapitel 1
Einfiihrung: Relevanz von Geschiftsprozessen

Martin G. Mohrle

Geschéftsprozesse priagen heute unseren Alltag. Sie reichen von eBanking und
Internet-Auktionen iiber Bestellsysteme fiir Biicher und digitale Medien bis zur
Buchung von Reisen. Geschéftsprozesse sind ein wichtiges Feld fiir Innovationen
und die gezielte Profilierung gegeniiber Wettbewerbern; damit ist auch die Paten-
tierung verbunden.

Unter einem Geschiftsprozess (business method) versteht man eine Reihe von
Unternehmensaktivitéten, die ein bestimmtes Ziel verfolgen und zur Bearbeitung
auf Unternehmensressourcen zuriickgreifen (vgl. Staud 2006). Geschiftsprozesse
lassen sich nach Momwm (2002) auf unterschiedlichen Ebenen definieren. In Orien-
tierung am betrieblichen Wertschopfungsverbund umfasst die obere Ebene betrieb-
liche Kernprozesse, Koordinationsprozesse und unterstiitzende Prozesse. Auf der
unteren Ebene befinden sich die konkreten Arbeitsabléufe, die vom Kundenauftrag
ausgelost werden. Weiterhin bestimmen Geschiftsprozesse, wie in einem Unterneh-
men Leistungen erstellt werden; sie bilden damit eine wichtige Geschéftsgrundlage.
SchlieBlich sind Geschéftsprozesse héufig mit dem betrieblichen Informationssys-
tem verknlipft (computerimplementiert), weshalb ihre Betrachtung mit der Analyse
von Informationsobjekten, Einzeltétigkeiten und Organisationsstrukturen verbun-
den werden sollte (vgl. Staud 2006).

Seit einigen Jahren lassen sich Geschiftsprozesse, vor allem solche auf der
unteren Ebene, mit Patenten schiitzen, wobei es sich hier meist um computerim-
plementierte Geschéftsprozesse handelt (vgl. Aebi 2006; Meurer 2002; Sedlmaier
2004; Weiser 2001). Die Mdoglichkeit der Patentierung derartiger Geschéftsprozesse
besteht derzeit primér in den USA, hat aber auch direkte Auswirkungen fiir Unter-
nehmen in anderen Landern. Zum ersten Mal in der Geschichte betrifft die Patentie-
rung die Welt des Kaufmanns — nicht die technischen Bereiche, sondern den Kern
kaufménnisch-organisatorischen Handelns. Daraus ergeben sich viele Chancen,
aber auch dramatische Risiken. Zu den Chancen gehoren die frithzeitige Informa-
tion iiber die Aktivititen der Wettbewerber und die Moglichkeit, eigene Geschéfts-

M.G. Mohrle (P<)

Institut fiir Projektmanagement und Innovation (IPMI), Universitit Bremen,
Wilhelm-Herbst-Str. 12, 28359 Bremen, Deutschland

e-mail: moehrle@uni-bremen.de

M.G. Mohrle, L. Walter (Hrsg.), Patentierung von Geschdfisprozessen, 1
DOI 10.1007/978-3-642-01127-6_1, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009



2 M. G. Mdhrle

prozesse auf neue Weise durch Patentierung zu verwerten. Die Risiken umfassen
die Verwundbarkeit international titiger Unternehmen durch Patentverletzungskla-
gen, vor allem aber durch das Blockieren wichtiger Geschéftsprozesse durch Wett-
bewerber. Dieses Buch zeigt Wege auf, wie Unternehmen mit der Patentierung von
Geschéftsprozessen umgehen konnen.

Diese Einfithrung umfasst zwei Teile:

» Zwei Fallbeispiele sollen verdeutlichen, wie die Patentierung von Geschéftspro-
zessen den Wettbewerb verdndert. Hierfiir werden zwei Patentverletzungsfille
bei einem internetbasierten Geschéftsprozess beschrieben. Die Beispiele zeigen,
dass Patente zu Geschiftsprozessen jedes Unternehmen beriihren, keineswegs
nur groflere, international titige Unternehmen.

* Nach den Beispielen wird der Aufbau des Buches skizziert. Um einem Unter-
nehmer oder einer Fithrungskraft mit kaufménnischer Bildung den Zugang
zur Patentierung von Geschiftsprozessen zu erdffnen, werden zunichst die
Grundlagen der Patentierung erldutert. Dieses Verstindnis ermoglicht aber noch
nicht den professionellen Umgang mit dem Thema. Dafiir bedarf es betriebs-
wirtschaftlicher Hinweise in Form von strategischen Gestaltungsoptionen — ein
zweiter Schwerpunkt des Buches. Das Monitoring von Geschiftsprozessen
und ihrer Patenten wird kiinftig eine Schiisselrolle spielen, da es die Grundlage
aller strategischer Gestaltungsoptionen bildet. Thm ist der dritte Schwerpunkt
gewidmet.

Die kombinierte Anwendung der Erkenntnisse aus den drei Schwerpunkten
ermoglicht den bewussten Umgang mit dem Thema bis zum geschiftsprozessbezo-
genen Patentmanagement.

1.1 Fallbeispiele zur Patentierung von Geschéftsprozessen

An zwei eindrucksvollen Patentstreitfallen, eBay versus MercExchange und
Amazon.com versus Barnes & Noble, soll die Problematik der Patentierung von
Geschiftsprozessen verdeutlicht werden. Beide Fallbeispiele sind sehr gut doku-
mentiert. Durch die Bekanntheit der beiden Unternehmen hat die Offentlichkeit
deren Verhalten und Vorgehen mit Interesse verfolgt. Beide Unternehmen waren
frithe Nutzer bzw. Verletzer von Patenten fiir Geschéftsprozesse. Das Unterneh-
men eBay war in einen langen Prozess zur Verletzung von Geschéftsprozessen
verwickelt. Dabei ging es um die Sofort-Kaufen-Funktion, ein wesentliches Ele-
ment des Geschiftsprozesses und damit des Dienstleistungsangebots von eBay.
Amazon.com wurde dagegen wegen seiner Haltung zum so genannten One-Click-
Patent kritisiert. Das sorgte nicht nur in den USA fiir Furore und breiten Wider-
spruch. Zu beiden Fillen wurden bahnbrechende Urteile gefillt, die teilweise
als Prazedenzfall gelten und wichtige Hinweise fiir das Unternehmenshandeln
liefern.
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Patentstreit eBay versus MercExchange

1995 meldete THoMASs WooLsToN, Griinder der nordamerikanischen Auktionsfirma
MercExchange, ein Patent fiir Online-Auktionen und Online-Kauf an, das mit einer
Sofort-Kaufen-Funktion Geschiftsprozesse wesentlich erleichterte (US-Patent
5,845,265). 1998 wurde es durch das US-amerikanische Patent- und Markenamt
(USPTO) erteilt (Woolston 1998). Im Jahr 2000 scheiterte die Auktions-Website von
MercExchange. eBay versuchte vergeblich, das Patent zu kaufen und setzte seine
Online-Auktion unter Einbezug der patentierten One-Click-Losung fort. Darauthin
rief MercExchange 2001 ein Distriktgericht in Virginia wegen Patentverletzung an.
Das Gericht befiirwortete eine Entschiddigung wegen Patentverletzung; eine Unter-
lassungsverfiigung gegen eBay wurde abgelehnt.

Der Federal Circuit Court der USA korrigierte 2003 den Beschluss: Die Ableh-
nungsgriinde seien nicht {iberzeugend und die Nutzung der Erfindung sei keine
Bedingung fiir die Unterlassungsverfiigung. Diese helfe dagegen bei der Lizenz-
vergabe und sei keine unangemessene Belohnung fiir einen Kldger, der nicht im
gleichen Markt tétig ist. Dennoch wird keine Unterlassungsverfiigung erlassen. Das
Gericht beschloss eine Entschddigung von 25 Mio. US-Dollar fiir MercExchange.
Nach einer Berufungsklage von eBay verneint der Oberste Gerichtshof der USA
2006 den bisherigen Grundsatz einer automatischen Unterlassungsverfiigung bei
Patentverletzungen. Er betonte die notwendige Priifung der Zumutbarkeit einer sol-
chen Verfiigung fiir beide Parteien und die Offentlichkeit. Diese Priifung hitten die
Vorinstanzen nicht angemessen durchgefiihrt; der Fall wird zur erneuten Behand-
lung an das Distriktgericht zuriickverwiesen. 2008 einigen sich MercExchange und
eBay aufergerichtlich auf eine Entschddigung (aus dhnlichen Féllen abgeleitete
GroBenordnung: ca. 20 Mio. US-Dollar).

Betriebswirtschaftlich betrachtet hat der lange Rechtsstreit einerseits zu einer
hohen Entschiddigungszahlung gefiihrt — die fiir eBay sicher keine existenzielle
Bedrohung darstellt, andererseits aber iiber erhebliche Unsicherheit {iber die Hohe
der Entschédigung ausgeldst. Die ist mit der Gefahr einer Unterlassungsverfiigung
verbunden, die bewirkt hitte, dass eBay den umstrittenen Geschéftsprozess nicht
weiter hitte verwenden diirfen und damit Wettbewerbsvorteile verloren hitte.

Patentstreit Amazon.com versus Barnes & Noble

Der Internetversandhéndler Amazon.com besitzt ein Patent, das unter der Patent-
nummer US 5,960,411 im USPTO in der Patentklasse 705 fiir Geschéftsprozesse
gefiihrt wird (siehe Tab. 1.1). Es beschreibt einen Prozess fiir die Erstellung eines
Angebots und die Bestellung von Waren im Internet und wurde entwickelt, um den
Buchkauf zu erleichtern (vgl. King 2001). Das Patent wurde im September 1997
eingereicht und am 28. September 1999 erteilt. Es ist als One-Click-Patent in der
Offentlichkeit bekannt geworden.

Bei diesem Patent geht es um einen computergestiitzten Prozess, der eine
Bestellung iiber ein Netzwerk entgegennimmt. Ein Server erhdlt samtliche Infor-
mationen eines Kunden {iber einen Klienten in Form eines Cookies, das sdmtliche
Daten des Bestellers besitzt. Dabei iiberpriift der Server von Amazon.com iiber
den Klienten die Identitdt des Kunden. Um den Bestellvorgang abzuschlief3en,
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Tab. 1.1 Bibliografische Daten und Zusammenfassung des One-Click-Patents

Titel Method and system for placing a purchase order via a communications
network

Patentnummer US 5,960,411
Anmeldedatum 12. September 1997
Patenterteilung 28. September 1999

Erfinder Hartman; Peri (Seattle, WA), Bezos; Jeffrey P. (Seattle, WA), Kaphan; Shel
(Seattle, WA), Spiegel; Joel (Seattle, WA)

Patentinhaber Amazon.com, Inc. (Seattle, WA)

Anmeldeland USA

USPC 705/26,705/27; 715/962

IPC G06Q 30/00 (20060101); GO6Q 10/00 (20060101); GO6Q
20/00 (20060101); GO6F 017/60

Zusammen- A method and system for placing an order to purchase an item via the Inter-

fassung net. The order is placed by a purchaser at a client system and received by a

server system. The server system receives purchaser information including
identification of the purchaser, payment information, and shipment informa-
tion from the client system. The server system then assigns a client identifier
to the client system and associates the assigned client identifier with the
received purchaser information. The server system sends to the client system
the assigned client identifier and an HTML document identifying the item
and including an order button. The client system receives and stores the
assigned client identifier and receives and displays the HTML document. In
response to the selection of the order button, the client system sends to the
server system a request to purchase the identified item. The server system
receives the request and combines the purchaser information associated with
the client identifier of the client system to generate an order to purchase
the item in accordance with the billing and shipment information whereby
the purchaser effects the ordering of the product by selection of the order
button.

wird ein HTML-Dokument zum Klienten und weiter zum Kunden iibertragen.
Durch Betitigen des Bestellknopfes wird automatisch eine Bestellung ausgefiihrt,
so dass die Bestellerdaten vollstdndig auf den bearbeitenden Server iibertragen
werden. Es miissen keine weiteren Daten eingegeben werden und der Versand
kann umgehend erfolgen.

Der Vorteil liegt darin, dass fiir eine Bestellung eine einmalige Aktion ausreicht
und damit keine weiteren Interaktionen zwischen Kunden und Verkdufer notwen-
dig sind. AuBerdem werden die hohen Abbruchraten der Einkdufe reduziert, wenn
schon Artikel im Warenkorb liegen, da die Bestellung sofort ausgefiihrt wird. Durch
Vorliegen der Kundendaten entfillt die stindige Neueingabe der Adresse bei jeder
Bestellung. Auflerdem werden automatisch die vorritigen Artikel zu einer Versand-
sendung zusammengestellt. Nicht vorritige Artikel werden spéter nachgesendet.
Damit entfdllt die Notwendigkeit eines virtuellen Einkaufswagens. Unmittelbar
nach Erteilung des One-Click-Patents griff Amazon.com seinen grofiten Konkur-
renten im Markt, Barnes & Noble, an. Beide sind fithrende Unternehmen im elek-
tronischen Buchhandel (vgl. Davenport 1999).
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Wihrend Amazon.com 1994 als Start-Up Unternehmen in Seattle gegriin-
det wurde und im Juli 1995 online' ging, ist Barnes & Noble ein klassischer
Buchhéndler mit Hauptsitz in New York. Barnes & Noble ist in den USA eine
Einzelhandelskette und existiert seit 1917. Barnes & Noble ging mit seinem
Biichersortiment im Mai 1997 online.? Das Unternehmen nutzte ab Mai 1998 ein
im Vergleich zu Amazons One-Click sehr dhnliches Verfahren, um Kundenein-
kdufe zu vereinfachen. Das lief unter dem Namen Express Lane, aber mit schein-
bar gleichen Prozesseigenschaften. Amazon.com sah damit sein One-Click Patent
verletzt und reichte kurz nach Erteilung des Patents am 21. Oktober 1999 Klage
gegen Barnes & Noble ein.

Obwohl viele Onlineshops einen &hnlichen Bestellprozess anboten, sah Amazon.
com seine Anspriiche durch Barnes & Noble besonders verletzt. Amazon.com recht-
fertigte seine Klage gegen Barnes & Noble damit, dass es zur Entwicklung des One-
Click-Prozesses sechs Monate und 3.500 Arbeitsstunden benétigte (vgl. Lea 1999).
Im November 1999 begann eine fiinftagige Anhérung am United States District Court
for the Western District of Washington (vgl. 73 F. Supp. 2d 1228). Beide Parteien
konnten ihre Argumente dem Gericht vortragen und Aussagen von Fachpersonen
aufnehmen lassen. Wihrend Amazon.com die Verletzung beweisen wollte, versuchte
Barnes & Noble seine Unschuld und die Ungiiltigkeit des Patents zu begriinden.

Nach mehreren Verhandlungen wurde am 1. Dezember 1999 eine Unterlassungs-
verfligung gegen Barnes & Noble ausgesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen
an, dass der Geschéftsprozess unrechtméfig kopiert und in gleicher Weise genutzt
wird. Barnes & Noble durfte das Verfahren nicht weiter nutzen; bei Zuwiderhand-
lung drohte Barnes & Noble eine Strafe von 10 Mio. US-Dollar.

Barnes & Noble bestritt die Verletzung der Patentanspriiche weiterhin und
war iiber das Urteil enttduscht. Man kiindigte an, ein Verfahren unter dem Namen
Express Checkout einzufiihren, das die Anspriiche des One-Click-Patents in keiner
Weise tangiert. Bis dahin wiirde auf Anraten des Gerichts ein Verfahren mit zwei
Aktionen eingesetzt, auch ohne Nutzung eines Warenkorbs. Das Geschiftsprozess-
Patent von Amazon.com hatte letztendlich fiir Barnes & Noble dramatische Folgen:
Da die gerichtliche Verfiigung zu Beginn des Weihnachtsgeschifts 1999 erlassen
wurde und noch tiber das Jahr 2000 hinaus bestand, musste Barnes & Noble erheb-
liche Umsatzeinbuflen hinnehmen.

Amazon.com Patentstreite in Europa

Im Gegensatz zu den USA sind in Europa nur Geschéftsprozesse mit technischem
Charakter, wie computerimplementierte Erfindungen, patentfahig. Amazon.com hat
fiir den europédischen Markt einen Antrag fiir ein so genanntes Softwarepatent ein-
gereicht. Dieses Patent (EP 0902381) mit dem Titel ,,Method and system for placing
a purchase order via a communications network® wurde am 11. September 1998
angemeldet. Es enthélt mehrere Anspriiche zum Schutz der Erfindung, die teilweise
dem One-Click-Patent aus den USA entsprechen und zusitzlich Anspriiche zum

! Siehe http://www.amazon.com
% Siehe http.//www.barnesandnoble.com
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Einkauf von Geschenken beinhalten. Die Anmeldung wurde aber bereits im ers-
ten Priifverfahren vom Europdischen Patentamt (EPA) kritisch bewertet und dann
von Amazon.com zurlickgezogen. Amazon.com hat daraufthin das Patent in zwei
Anmeldungen aufgeteilt: EP 1134680, das 62 Anspriiche zur One-Click-Techno-
logie enthélt, und EP 0927945 mit 11 Anspriichen zur Bestellung von Geschenken.
Beide Patente tragen jeweils dieselbe Bezeichnung wie das vorherige: ,,Method and
system for placing a purchase order via a communications network®.

Gegner des Patents EP 0927945 waren das Unternechmen Fleurop, die Gesell-
schaft fiir Informatik (GI) und der Forderverein fiir eine Freie Informationelle
Infrastruktur (FFII). Sie legten Widerspruch gegen die Patenterteilung ein. Haupt-
argument war, dass die computerimplementierte Erfindung keine Innovation dar-
stellt. Weiterhin gleicht der Geschéftsprozess von Amazon.com der Tatigkeit von
Fleurop, Blumen als Geschenk zuzustellen, was iiber eine Bestellung im Internet
moglich ist. Diese kann auch auf klassische Weise auflerhalb des Internets erfolgen
und ist somit Stand der Technik.

Nach einer vierjahrigen Priifung wurde im Dezember 2007 bei einer miindlichen
Anhorung aller Parteien vor dem Europdischen Patentamt das Patent EP 0927945
fiir ungiiltig erklért, da es nicht dem Stand der Technik entspreche. Es handele sich
um eine einfache Software ohne technischen Bezug. Sie hétte auch nicht den Cha-
rakter einer Problemldsung, da ein Computer nur programmiert werde, um eine
Aufgabe abzuarbeiten. Gegen das Patent EP 1134680 l4duft wegen des Einspruchs
noch die Priifung beim Européischen Patentamt.’

Erste Lehren aus den Fallbeispielen

Die beiden Fallbeispiele zeigen, dass géngige Geschéftsprozesse eng mit Patenten ver-
bunden sein kénnen; dies gilt besonders fiir international titige Unternehmen. Unter-
nehmen sollten sich deshalb friihzeitig mit der Patentierung von Geschéftsprozessen
auseinandersetzen. Sie sollten zumindest ein Monitoring-Prozess fiir Geschéfts-
prozesse und die zugehorigen Patente sowie ein grundlegendes Patentmanagement
aufbauen (vgl. Gassmann und Bader 2006; Specht et al. 2006). Aus patentierten
Geschéftsprozessen konnen sie Impulse fiir eigene Innovationen ableiten, bspw. durch
Einlizenzierung oder Umgehung der geschiitzten Erfindung. Weiterhin ergeben sich
Verwertungschancen fiir eigene Geschéftsprozesse, bspw. durch Auslizenzierung. Im
Rahmen eines unternehmerischen Risikomanagements ist schlielich zu kléren, ob
Patente anderer Unternehmen verletzt werden und mogliche Klagen drohen.

1.2 Aufbau des Buches

Das Buch beschreibt die Grundlagen und Perspektiven der Patentierung von
Geschiftsprozessen. Es zeigt Gestaltungsoptionen fiir Unternehmen und erliutert
die Verfahren zum Monitoring und zur Modellierung von Geschéftsprozessen und

* Stand Juni 2008; Datenbankabfrage am 18.06.08 beim EPA
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zur Patentrecherche. Die Rechercheergebnisse konnen mit semantischen Patentland-
karten anschaulich dargestellt werden; daraus lassen sich Handlungsempfehlungen
fiir das strategische Management der Unternehmen ableiten. Dieses Vorgehen wird
auf zwei beispielhafte Geschiftsprozesse angewandt. Insgesamt gliedert sich das
Buch in vier inhaltliche Kapitel, ergénzt durch eine zusammenfassende Beschrei-
bung der Perspektiven fiir die Patentierung von Geschéftsprozessen.

*  WALTER UND GUNDRUM beschreiben zunéchst die Grundlagen der Patentierung von
Geschiftsprozessen (Kap. 2). In vielen Landern sind Neuerungen von kaufmén-
nisch-organisatorischen Tatigkeiten vom Patentschutz ausgeschlossen. Die Auto-
ren zeigen auf, wie durch die Unterscheidung zwischen der Tétigkeit, ein Geschéft
zu machen, und seinen Ausfithrungsmitteln Moglichkeiten zur Patentierung von
Geschiftsprozessen geschaffen wurden. Der Beitrag skizziert neben grundlegen-
den Definitionen auch Merkmale und Entwicklungen von Geschiftsprozessen. Er
zeigt auf, dass zur Patentierung von Geschiftsprozessen, wie fiir alle Erfindun-
gen, eine Neuheit in Bezug auf den Stand der Technik vorliegen muss. Das ist im
Schnittfeld technischer und 6konomischer Problemldsungen eine besondere Her-
ausforderung. AbschlieBend geben die Autoren einen detaillierten Einblick in die
unterschiedliche Patentierungspraxis von Geschéftsprozessen in den USA, Europa
und Asien. So ist in den USA everything under the sun made by man patentier-
bar und damit auch Geschiftsprozesse. In Singapur besteht dagegen ein System
der Selbsteinschitzung (self-assessing) und es wird erst einmal jede angemeldete
Erfindung patentiert. In Kanada und Korea ist die Patentierung der Geschifts-
prozesse unklar, in Europa, China, Indien und Mexiko ist diese laut Gesetz nicht
mdglich. Nur Geschéftsprozesse mit technischem Charakter sind hier patentféhig;
die Anmeldung muss den technischen Bezug der Erfindung ausweisen.

» Fiir europdische Unternehmen stellt sich aufgrund der in den USA besonders
ausgepragten Patentierung von Geschiftsprozessen die Frage nach Gestaltungs-
optionen. Dieser Frage gehen WALTER UND MOHRLE in Kap. 3 nach. Geschéfts-
prozesse sind fiir alle national wie auch international titigen Unternehmen eine
wesentliche Arbeitsgrundlage; deshalb hat der Schutz der eigenen Geschifts-
prozesse eine groBe Bedeutung. Geschéftsprozess-Patente haben wegen ihrer
wettbewerbsstrategischen Wirkung auch fiir europédische Unternehmen eine hohe
Relevanz. Die Autoren zeigen die Chancen und Risiken der Patentierung auf. Bei
den Chancen geht es vor allem um die Mdglichkeit, die in den USA angemeldeten
und erteilten Geschéftsprozess-Patente als Ideenquelle unternehmensstrategisch
zu nutzen und darum, das Patentpooling als eine Gestaltungsoption wahrzuneh-
men. Es bietet den Unternehmen die Moglichkeit, auf eine gro3e Zahl von Paten-
ten mit groBem Lizenzierungspotenzial zuzugreifen. Bei den Risiken ist besonders
auf neuartige Akteure zu achten, die Patent-Trolle. Diese erwerben Patente, ohne
die patentierte technische Erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen. Sie verfolgen
nur das Ziel der monetéren Verwertung, bspw. durch das Eintreiben von Lizenzge-
biihren oder durch Entschédigungszahlungen nach provozierten Patentverletzungs-
klagen. Des Weiteren beschreiben die Autoren anhand von Patentstreitfallen, wie
sich die unterschiedlichen Rechtssysteme auf Patentverletzungen in den USA und
Deutschland auswirken. Dabei wird ersichtlich, dass den Patentanspriichen eine
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besondere Bedeutung zukommt, da sie den Schutzumfang definieren und deshalb
eine zentrale Bewertungsgrundlage fiir die Patentverletzung darstellen. Die Ziele
einer Patentverletzungsklage stehen dann im Vordergrund, hier sind vor allem die
Unterlassungsverfiigung und der Schadenersatz zu erwéhnen. Zur Vermeidung
eines Patentverletzungsprozesses konnen vorbeugende Mafinahmen eingesetzt
werden. Eine Moglichkeit ist das defensive Publizieren zur Verénderung des Tech-
nikstandes. Auch eine IP-Modularisierung oder ein frithzeitiger Einspruch sind
interessante Alternativen. Neben priaventiven MaBinahmen koénnen bei erfolgter
Patentverletzung auch nachtrigliche Maflnahmen wie Klage, Einspruch oder
Gegenklage realisiert werden. Alternative Wege der Patentstreitbeilegung sind eine
auBBergerichtliche Einigung durch die Schiedsgerichtsbarkeit oder die Mediation.
Dem Monitoring von Geschéftsprozessen und Geschiftsprozess-Patenten wid-
men sich MOHRLE, WALTER UND BERGMANN in Kap. 4, um zu kléren, wie sich die
Rechtslage von einzelnen, fiir das eigene Unternehmen besonders interessanten
Geschiftsprozess-Patenten entwickelt. Die Autoren stellen zunéchst einen ganz-
heitlichen Ansatz fiir das Monitoring von Geschiftsprozessen in zwei Dimen-
sionen vor und demonstrieren die Modellierung eigener Geschéftsprozesse mit
computergestiitzten Informationssystemen. Wegen seiner besonderen Bedeutung
beziehen sie das ARIS-Konzept (Architektur integrierter Informationssysteme)
fiir computergestiitzte Informationssysteme ein (Scheer 2002a, 2002b), das ver-
schiedene Moglichkeiten zur Darstellung von Geschéftsprozessen und ihrer
In- und Outputs er6ffnet. Dann zeigen die Autoren, wie relevante Patente recher-
chiert werden konnen. Die Patentrecherche muss systematisch geplant werden.
Das Ziel und die Aufgabe bestimmen die Strategie, die zu nutzende Datenbank
und die anzuwendenden Suchbefehle. Nach der Recherche ist das in den Patenten
enthaltene Wissen inhaltlich auszuwerten, um Handlungsempfehlungen fiir das
strategische Management abzuleiten. Hierfiir eignen sich semantische Patent-
landkarten besonders (vgl. Bergmann et al. 2007; DreBler 2006; Mdohrle und
Geritz 2004; Mohrle et al. 2005; Walter und Bergmann 2008; Walter et al. 2003).
Sie geben nicht nur Impulse im unmittelbaren Umfeld der Patentierung, sondern
auch fiir weitere Aufgaben des betrieblichen Technologiemanagements.

Zur ErschlieBung der Wettbewerbslandschaft analysieren GERKEN UND BERG-
MANN beispielhaft die fiir Marketing und Logistik wichtigen Geschéftsprozesse
Information und Auftragsabwicklung als Bestandteil eines eigens modellier-
ten Gesamtgeschiftsprozesses fiir Verkdufe in vier Schritten (Kap. 5). Beide
Geschiéftsprozesse unterziehen sie hierfiir einer detaillierten Bestandsaufnahme;
anhand bestimmter Einzelfunktionen werden die Prozesse modelliert. Aufbau-
end auf diesen Funktionen, wie bspw. Kunden identifizieren, Produkt auswdhlen
(beim Geschéftsprozess Information) oder Auftrag erfassen und Verfiigharkeit
priifen (beim Geschiftsprozess Auftragsabwicklung) definieren sie Begriffe und
Synonyme, die in englischer Fassung als Suchbegriffe fiir eine Patentrecherche
herangezogen werden kdnnen. Mit verschiedenen Kombinationen dieser eng-
lischen Begriffe recherchieren die Autoren in der Datenbank des USPTO die
jeweils relevanten Geschéftsprozess-Patente. Dabei wird die fiir Geschiftspro-
zess-Patente zustdndige US-Patentklasse 705 berticksichtigt. Mit den Recher-
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cheergebnissen werden deskriptive Statistiken erstellt, die einen Uberblick iiber
das Wettbewerberumfeld erlauben. Mit der semantischen Patentanalyse erstellen
sie Landkarten zur Auswertung der Geschiftsprozess-Patente. Der Vergleich der
Patentdokumente zeigt inhaltliche Uberschneidungen und gibt dem Rechercheur
einen raschen Uberblick iiber die Patentsituation. Abgerundet wird dieses Kapitel
mit Handlungsempfehlungen fiir die Unternehmen, die sich mit den Geschéfts-
prozessen Information und Auftragsabwicklung befassen.

Das Buch folgt dem Grundgedanken des Technologiemanagements als Briicken-
schlag zwischen den Ingenieurwissenschaften und der Betriebswirtschaftslehre
(vgl. Specht und Mohrle 2002). Bemerkenswert sind das technikiibergreifende
Verstindnis der Patentierung und ihr Einzug in eine Doméne, die bisher eher von
frei zuginglichem Wissen geprigt war. Geschéftsprozesse werden bei den betrieb-
lichen Innovationsaktivitdten immer starker beriicksichtigt (vgl. Mieke 2007). Die
Chancen und Risiken der Patentierung von Geschéftsprozessen werden in einem
abschlieBenden Resiimee handlungsorientiert zusammengefasst (Kap. 6).

Einen besonderen Informationswert hat auch der Anhang des Buches. Er ent-
hilt Beispiele fiir Geschiftsprozess-Patente in Deutschland, Europa und den USA,
erldutert die relevanten Patentklassen auf internationaler Ebene und présentiert in
einer detaillierten Ubersicht einschligige Patente zu den Geschiftsprozessen Infor-
mation und Auftragsabwicklung. Ein Glossar definiert die Fachbegriffe zum besse-
ren Verstdndnis des Buches.
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