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A) Varwort

Mit dieser Broschiire stellt engel patentanwaltskanzlei fir Mandanten und andere , kreative Kopfe”,
die am Schutz ihrer Ideen interessiert sind, eine Ubersicht zu einigen wichtigen Fragen des Gewerb-
lichen Rechtsschutzes bereit.

Es werden Schlaglichter auf die wirtschaftlich besonders bedeutenden Schutzrechte Patent,
Gebrauchsmuster, Marke und Design (Geschmacksmuster) gerichtet. Aber auch Fragen der Verwer-
tung von Schutzrechten, beispielsweise durch Lizenzierung, oder der aus Schutzrechten drohenden
Gefahren im Wirtschaftsleben, beispielsweise einer Markenverletzung durch Inbenutzungnahme einer
Domain, werden angerissen. Insbesondere wird auf typische Konstellationen und Problemfelder hinge-
wiesen, die aus unserer Erfahrung sowohl fir Unternehmen als auch fir im Geschéftsleben tatige
Einzelpersonen von Bedeutung sind, wenn es im weitesten Sinne um die Absicherung von Geistigem

Eigentum, also dem rechtlichen Schutz von umgesetzten oder zumindest umsetzbaren Ideen geht.

Einzelfélle kdnnen hier naturgemal nicht erdrtert werden und bleiben einer individuellen Beratung
vorbehalten.

Fir eine gute Lesbarkeit dieser Broschire wurden die einzelnen Abschnitte weitgehend in sich
geschlossen dargestellt, so dass deren Verstédndnis auch ohne das Studium der lbrigen Abschnitte
moglich ist.

Wir wiinschen lhnen eine erkenntnisreiche Lektlre und freuen uns auf lhre Fragen, um lhnen darauf
Uber die hier dargestellten Grundlagen hinausgehende Antworten geben zu kdnnen.

Suhl, Februar 2015

engel patentanwaltskanzlei
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B) Generelles. Wesen.der.Gewerblichen . Schutzrechte

B.1. Einleitung

Samtliche Schutzrechte (z. B. Patent, Design, Marke) geben dem Inhaber ein AusschlieBlichkeits- bzw.
Monopolrecht an einem bestimmten geistig-gewerblichen Leistungsergebnis. Im Bereich des
Schutzrechtes ist der Wettbewerb zu Gunsten des Inhabers eingeschrankt. Schutzrechte bilden eine
LStadtmauer” auf dem feien Feld des Wettbewerbs, innerhalb derer es dem Inhaber in einem
definierten Bereich und haufig auch zeitlich beschrénkt gestattet ist, eine Monopolstellung am Markt

einzunehmen und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen.

Mit zunehmendem Wettbewerb auch im globalen MaBstab ist die Bedeutung klarer rechtlicher
Regelungen weiter gewachsen. Vielen Unternehmen ist die immense wirtschaftliche Bedeutung der
Gewerblichen Schutzrechte heute bewusst. Dennoch bleiben zahlreiche Unsicherheiten im taglichen
Umgang mit Schutzrechten. Beispielsweise werden die méglichen wirtschaftlichen Nutzeffekte und die
Gefahren bei fahrléssiger Verletzung fremder Schutzrechte teilweise unterschatzt. Dies hat fast immer
empfindliche  Verluste  durch  ungenutzte  Gewinnchancen und  nicht  amortisierbare
Entwicklungsinvestitionen zur Folge. Darlber hinaus kann das Unternehmen aufgrund der sich aus
Schutzrechten ableitenden Mechanismen Uberraschend mit erheblichen Schadensersatz- und
Unterlassungsanspriichen konfrontiert werden.

B.2. Wesen der Schutzrechte

Gewerbliche Schutzrechte sind z. B. Patente, Gebrauchsmuster, Marken oder Designs, die zumindest
dem Namen nach in den meisten Unternehmen bekannt sein durften.

Das Wesen aller Schutzrechte besteht darin, dass sie dem Inhaber eine Monopolstellung bieten. Dies
bedeutet nichts anderes, als die rechtlich gesicherte Moglichkeit, die Konkurrenten von einem
bestimmten Marktsegment auszuschlieBen. Diese sichert dem Schutzrechtsinhaber die Chance auf
Uberdurchschnittliche Sondergewinne, die er in einer nicht durch Schutzrechte verdnderten Marktlage
aufgrund des herrschenden Wettbewerbs nicht erzielen konnte.

Ein Schutzrecht wird von der Rechtsordnung als Belohnung fir eine besondere geistig-gewerbliche
Leistung eingerdumt und soll durch die Aussicht auf Sondergewinne den Anreiz zu innovativer Unter-

nehmenstatigkeit schaffen.

Unter gewerblichen Schutzrechten versteht man daher allgemein die Rechte, die an bestimmten
Ergebnissen geistiger Entwicklungsleistungen erlangt werden kénnen. Sie werden aus diesen Griinden
oft auch als Sonderschutzrechte oder Monopolrechte bezeichnet. In den meisten Fallen kdnnen
Schutzrechte nur auf einen ausdriicklichen Antrag des Inhabers und durch einen nachfolgenden
hoheitlichen Erteilungsakt erlangt werden. Aktives Handeln ist also bereits vor der Verwertung der
Schutzrechte erforderlich.
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B.3. Arten der Schutzrechte
Die  Untergliederung Schutzbegehren fiir
der Schutzrechte wird | I | |
bestimmt  durch  den Technische Asthetische Werbeleistungen _ Sonstiges
Charakter des Schutz- Entwicklungen Gestaltungen Marketing geistiges Eigentum
egenstandes. Das .
9¢€9 Patente | |Geschmacksmuster | | | Marken Halbleiterschutz
Patent und das Design Warenzeichen Sortenschutz
Gebrauchsmuster  er- medumm . o
B 3 arken ollektivmarken
mOgllcheﬂ den SChu‘tZ l Verfahren ‘ lErzeuQmsse g:;gtg::g Kennzeichen geographische
Stoffmuster Geschéftszeichen Herkunftsangaben
technischer Leistungen. Herstellung - Sache Logos Titelschutz
Arbeitsverf. Stoff Urheberrecht
1 Verwendun Vorrichtun, B Kartellrecht
Den Schutz gestalteri- 9 Vomchtung H (GWB)
9
scher und &sthetischer Gebrauchsmuster = Schriftzeichen Wettbewerbsrecht
Leistungen bietet das (tngeprtt L ore

Design. In besonderen

Fallen kann hier auch das Urheberrecht einen Nachahmungsschutz bieten. Ferner wird durch die
Marke eine kennzeichnende Werbeleistung geschitzt, also Investitionen im Marketingbereich rechtlich
abgesichert. Letztlich gibt es flr besondere Schutzbedirfnisse noch einige spezielle Schutzrechte
(Topographien, Schriftzeichen, Pflanzensorten).

B.4. Inhalt der Schutzrechte - das , geistige Eigentum”

Dem Grundsatz nach sind in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland — und auch in den
anderen wichtigen Industrieldndern — alle Ergebnisse geistiger Entwicklungsleistungen fir jedermann
frei verfiigbar und verwertbar, sobald sie der Offentlichkeit zuganglich geworden sind. Allgemein
gesprochen bedeutet das: ,Kopieren ist erlaubt”. Dieser Grundsatz der Nachahmungsfreiheit wird —
von den relativ hohen Schranken des allgemeinen Wettbewerbsrechts einmal abgesehen — nur durch
die Schutzrechte durchbrochen.

Die gewerblichen Schutzrechte stellen deshalb Monopolrechte dar, die den Inhaber in eine Position
versetzten, die ihm die wirtschaftliche Alleinverwertung von Entwicklungsleistungen durch die
ausschlieBliche Benutzung des Gegenstands des Schutzrechts gestattet. Mit diesem positiven
ausschlieBlichen Benutzungsrecht korrespondiert das negative Verbietungsrecht, d. h. der Inhaber
eines Schutzrechts kann jedem Dritten die Herstellung, den Verkauf, das Anbieten oder gewerbliche
Anwenden eines geschltzten Gegenstandes bzw. die Verwendung einer geschitzten Marke unter-

sagen.

Durch die Ausgestaltung als absolutes Recht wird die geistige Leistung zum ,geistigen Eigentum”.
Dieses geistige Eigentum entsteht mit dem Erwerb des Schutzrechts unabhangig davon, ob es sich auf
das Ergebnis langwieriger Forschungs- und Entwicklungsleistungen, spontaner ldeen oder auch
ausdauernder Marketingleistungen griindet. Wie beim Sacheigentum kann auch der Inhaber geistigen
Eigentums sein Eigentum selbst nutzen, es vermieten (lizenzieren) oder verkaufen (Schutzrechtstber-
tragung) und es verteidigen. So kann der Inhaber bei Schutzrechtsverletzungen insbesondere Unter-
lassung, Auskunft und Schadenersatz verlangen.
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B.5. Kostenvorteile

Der wirtschaftliche Nutzen ergibt sich einerseits bereits aus dem Inhalt der Schutzrechte, geht aber
andererseits noch weit darliber hinaus. Sie sichern die hohen Investitionsaufwendungen, die fur eigene
Entwicklungen, Gestaltungen und Marketingleistungen aufgewendet werden mdissen, durch den
Schutz eigener Leistungen gegen unerwiinschte Nachahmung durch Konkurrenten. AuBerdem bieten
Schutzrechte neben der Amortisationssicherung die Mdglichkeit, besondere Gewinne zu erzielen.
Durch die AusschlieBung der Konkurrenz von bestimmten Teilmérkten kénnen Absatzmérkte gesichert
und Marktpositionen auch gegentiber wirtschaftlich starkeren Konkurrenten ausgebaut werden.

Nicht zu unterschatzen ist die Werbewirkung, die durch die Innehaltung von Schutzrechten auf die
relevanten Abnehmerkreise ausgeht. Entwicklungskosten werden gespart, indem durch gerzielte
Recherchen Doppelentwicklungen und unsichere Investitionen bei unklarer Schutzrechtslage vermie-
den sowie Produkt- und Kennzeichenentwicklungen, die in Schutzrechte Dritter eingreifen, unterlassen

werden.

Durch die Beachtung von Schutzrechten kann teuren Rechtsstreitigkeiten und teilweise existenzbedro-
henden Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzanspriichen entgangen werden. Ein weiterer
Vorteil der Schutzrechte besteht in der Moglichkeit, eigene geistig-gewerbliche Leistungen auch
mittelbar und unabhangig von eigenen Produktionskapazitdten in Gewinn zu transformieren, indem
Schutzrechte lizenziert werden. Spiegelbildlich kann aber auch das Unternehmen als Lizenznehmer
fremde geistige Leistungen profitabel als Produktionsfaktor einsetzen.

B.6. Erlangung von Schutzrechten

Im Gegensatz zu ande-

ren absoluten Rechten ’Hervorbringen der geistigen Leistung‘

entstehen die gewerbli-
chen Schutzrechte (bis

| Antrag / Anmeldung |
I

[ 1

auf wenige Ausnahmen) Eintragunsverfahren Priifungsverfahren
. . . z.B. Marke z.B. Patent
nicht automatisch mit
. absolute formelle materielle formelle
dem Hervorbrlngen der Schutzhindernisse Priifung Priifung Priifung

geistigen Leistung, z. B.

der Fertigstellung einer Eintragung Erteilung
(teilweise) Zuriickweisung

Erfindung, sondern erst [ [

mit einem hoheitlichen mogliche Nachpriifung mogliche Nachpriifung
. . z.B. Widerspruch z.B. Einspruch
Erte”ungs— Oder Regls‘t— Léschungsklage Nichtigkeitsklage
rrerungsvorgang, wobei — [ — — [ —
teilweise / vollstéandig teilweise / vollstéandig
das daflur erforderliche Léschung Widerruf / Nichtigkeit

Verfahren durch einen

entsprechenden Antrag eingeleitet werden muss. Durch einen derartigen Antrag auf Erteilung oder
Eintragung eines Schutzrechts wird aber nicht nur das Verfahren in Gang gesetzt, sondern auch der
Zeitrang festgelegt, der die eigene Anmeldung gegenlber nachfolgenden Anmeldungen mit jinge-
rem Zeitrang bevorzugt und Dritte in der Regel von der Erlangung eines Sonderschutzrechts fir

denselben Gegenstand ausschlief3t.
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Neben dem Zeitrang werden auch Inhalt und Umfang des avisierten Schutzrechts und damit dessen
wirtschaftlicher Wert bereits durch die Anmeldung wesentlich bestimmt. Mangel und Unvollkommen-
heiten in der Anmeldung fihren zu regelmaBig nicht mehr reparablen Nachteilen. Dies wird oft unter-
schatzt, und so kdnnen allein durch mangelnde Erfahrungen bei der Anmeldung jahrelange Entwick-
lungsinvestitionen und Mihen unnétigerweise verloren gehen. Die richtige Anmeldetaktik entscheidet
in diesem besonders sensiblen Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes also nicht nur, ob man ein
Schutzrecht Uberhaupt erlangt, sondern vor allem auch, wie wertvoll dieses Schutzrecht sein wird.

B.7. Innovationsverlust ohne Sicherung durch Schutzrechte

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die oftmals hohen Investitionen bei der Entwicklung neuer Produkte,
Verfahren, Designleistungen oder Marketingstrategien nur dann amortisiert werden kénnen, wenn die
Entwicklungsergebnisse durch entsprechende Schutzrechte abgesichert werden und damit eine freiere
Preisgestaltung auf dem Markt moglich ist, da die Mitbewerber an der Ubernahme dieser
Entwicklungsergebnisse gehindert sind. Wenn geistige Leistungen geistiges Eigentum geworden sind,
wird die Nachahmung zur Verletzung von absoluten Rechten. Die gewerblichen Schutzrechte bilden
damit das wichtigste und zuverlassigste Instrument zur Absicherung solcher Entwicklungsleistungen.

Wie hoch das Risiko ist, wenn Produkte nach
aufwendigen  Entwicklungsleistungen am | Entwicklungskostenanteile in kleinen Unternehmen

Markt eingefihrt werden, ohne dass durch
Schutzrechte ein ausreichender Amortisati-

onszeitraum abgesichert ist, zeigen statisti-

30%
Forschung

L Inno ' und
Finanzierung bei Produktentwicklungen fallt ... Entwicklung

sche Erhebungen, die im Diagramm wieder-
gegeben sind. Der Ldwenanteil einer

demnach auf die SO genannte
Innovationsphase, welche den Zeitraum ab
Fertigstellung der Erfindung bis zur Aufnahme

der Serienproduktion umfasst. Auch diese

Aufwendungen kdnnen nicht oder nur
deutlich langsamer refinanziert werden, wenn Mitbewerber das fertige Produkt lediglich kopieren
mussen, was in der Regel nur durch die Geltendmachung von erworbenen Schutzrechten verhindert

werden kann.
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C) Das Patent

C.1. Bedeutung, Méglichkeiten und Wirkungen des Patents

Fir schopferische Arbeitsergebnisse auf dem Gebiet der Technik steht als wichtigstes Schutzrecht das
Patent zur Verfiigung. Es bietet nach seinem gegensténdlichen Schutzbereich, nach seiner Schutz-
dauer und aufgrund seiner materiellen Prifung im Erteilungsverfahren die weitest reichenden Schutz-
wirkungen und die gréf3te Zuverldssigkeit fir seinen Inhaber. Die Rechtsgrundlagen bilden das Patent-
gesetz (PatG) sowie einige Nebengesetze und Verordnungen.

C.1.1. Praktische Bedeutung des Patentschutzes

Aus der Sicht des Mittelstandes stellen die technischen Schutzrechte ein wichtiges Mittel dar, um
gegen die wirtschaftliche Macht der GroBunternehmen bestehen zu kénnen. Die Bedeutung des
Patentwesens fir den Mittelstand wird von dieser Zielgruppe jedoch nicht selten unterschéatzt.

Die statistischen Erhebungen des Deutschen Patent- und Markenamtes und des Europaischen Patent-
amtes zeigen seit vielen Jahren, dass international, aber auch in Deutschland der Trend zu steigender
Anmeldetatigkeit unverdndert anhélt. Gerade im Lichte der Globalisierung spielen aber auch die
weltweit wachsenden Anmeldezahlen eine wesentliche Rolle, beispielsweise wenn lber Exportchancen
zu entscheiden ist.

C.1.2. Notwendigkeit des Patentschutzes

Der Patentschutz ist besonders wichtig, weil bei Uberdurchschnittlichen schépferischen Leistungen
eines innovativen Unternehmens die Konkurrenten natirlicher Weise eine hohe Nachahmungsaffinitat
entwickeln. Durch Einsparung der Entwicklungskosten, die bei einfacher Nachahmung einer bereits
getétigten Entwicklung nicht anfallen, kénnen Nachahmer dem innovativen Unternehmen mit
niedrigeren Preisen auf dem Markt entgegentreten. Der Innovator wére ohne den Rechtsschutz
doppelt getroffen: Zum einen entgeht ihm der verdiente Wettbewerbsvorsprung vor der Konkurrenz.
Zum anderen erwirbt die nachahmende Konkurrenz ihrerseits einen Wettbewerbsvorsprung auf Kosten

des innovativen Unternehmens.

C.1.3. Wirkungen und Wert des Patents aus der Sicht des Inhabers

Die rechtlichen Wirkungen des Patents tragen diesen Uberlegungen Rechnung. Sie ergeben sich
direkt aus dem Patentgesetz. Das Patent ist wie alle Schutzrechte ein absolutes Recht, dass gegentiber
jedermann wirkt. Es gewahrt seinem Inhaber weit reichende positive und negative Befugnisse. Er hat
das Recht zur alleinigen Benutzung und Verwertung des geschiitzten Gegenstands. Diesem positiven
Benutzungsrecht nach § 9 Satz 1 PatG steht korrespondierend das Recht, Dritte von der Benutzung
auszuschlieBen, als negatives Verbietungsrecht gegenlber. Dieses Verbietungsrecht erstreckt sich auf
die in § 9 Satz 2 PatG genannten unmittelbaren und die in § 10 PatG genannten mittelbaren Benut-
zungsarten. Erfasst sind alle Verwertungshandlungen wie das Herstellen, Anbieten und Verbreiten des
geschitzten Gegenstands. Da dieses Verbietungsrecht auch den Doppelerfinder trifft, der dieselbe
Erfindung durch eigene Leistung erbracht hat (soweit er sie nicht nachweislich vor dem Anmeldetag
des Patents in Benutzung genommen hat), spricht man von einer absoluten Sperrwirkung des Patents.
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Daraus leiten sich auch die wirtschaftlichen Wirkungen ab. Soweit der Schutzumfang reicht, sind die
Konkurrenten vom Markt, insbesondere vom Absatzmarkt, ausgeschlossen. Dem Inhaber ist der wirt-
schaftliche Wert seiner schopferischen Leistung auf technischem Gebiet allein zugewiesen.

Die Laufzeit des Patents ist gemaB § 16 Abs. 1 Satz 1 PatG begrenzt auf maximal 20 Jahre ab dem auf
die Anmeldung folgenden Tag, wobei nach § 58 Abs. 1 Satz 3 PatG die vollen Wirkungen des Patents,
namentlich die positiven und negativen Rechte der 8§ 9 f. PatG, erst mit der Verdffentlichung der
Patentschrift einsetzen. Vor diesem Zeitpunkt besteht nach § 33 PatG jedoch ein Entschadigungsan-
spruch fir den Anmelder.

C.1.4. Die Folgen von Patentverletzungen

Zunéchst ist bei eigener Unternehmenstéatigkeit (Produktion, Handel, usw.) sorgfaltig darauf zu achten,
dass keine fremden Schutzrechte verletzt werden. Bevor gréBBere Investitionen getétigt werden, sollte
die Schutzrechtslage eingehend untersucht werden.

Eine Verletzung von Schutzrechten kann im Ernstfall existenzbedrohende Folgen haben. Kurzfristig
kann der verletzte Schutzrechtsinhaber beispielsweise durch einstweilige Verfiigung auf der Grundlage
des Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 PatG die Produktion und den Vertrieb untersagen
lassen. Weiter besteht ein Schadensersatzanspruch gemal3 § 139 Abs. 2 PatG, mit dem der bislang
gezogene Gewinn abgezogen oder im Wege der Lizenzanalogie der Betrag geltend gemacht werden
kann, der fir eine Lizenz hatte aufgewendet werden missen. Daneben besteht ein akzessorischer
Auskunftsanspruch, der zur Mitteilung von Absatzmengen, Abnehmern, Preisen usw. an den Patentin-
haber (i. d. R. einen Konkurrenten) verpflichtet, was erfahrungsgemal besonders unangenehm ist.

Neben diesen direkten Folgen treten weitere mittelbare Folgen ein. Der in der langfristigen Unter-
nehmensplanung einkalkulierte und zur Amortisation erforderliche Absatzerlds bleibt nun aus. Darlber
hinaus entsteht gegenliber den Abnehmern hinsichtlich kiinftiger, nun aus Rechtsgrinden unmaéglicher
Lieferungen regelmaBig ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfillung. Hinsichtlich bereits vollzo-
gener Absétze setzt sich der Verletzer Gewahrleistungsanspriichen wegen Rechtsmangelhaftung (§ 434
BGB) aus. Oft fallen auch Vertragsstrafen an.

Hinzu tritt haufig rein faktisch ein so genannter Marktverwirrungsschaden, da die Einflhrung des
Produkts und der Ruf des Unternehmens bei den Abnehmerkreisen Schaden nehmen. Auch die Kosten
eines Rechtsstreits treffen bei erfolgreicher Prozessfiihrung durch den Patentinhaber den Verletzer.

C.1.5. Nutzbringende Bertihrungspunkte mit fremden Patenten

Die Beachtung fremder Patente bietet aber andererseits fir das Unternehmen auch oft unterschatzte
Chancen.

Eine Lizenznahme kommt in Betracht, wenn eigene Entwicklungen beispielsweise nicht wirtschaftlich
waren, oder Produktionslberkapazitdten bestehen. Der Lizenznehmer wird bei entsprechender Gestal-
tung der Lizenzvertrdge nicht nur von den Verbotswirkungen des fremden Patents frei, sondern er
partizipiert an den absatzsichernden Wirkungen des Patents. In der Praxis sind haufig Kreuzlizenzie-
rungen anzutreffen.
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Fir eigene Entwicklungen sollte auch der Informationswert der frei zugdnglichen Patent- oder Offen-
legungsschriften genutzt werden. Einerseits werden uneffektive Doppelentwicklungen vermieden,
andererseits kdnnen eigene Entwicklungen vorbereitet und am Punkt des Standes der Technik begon-
nen werden. Aus diesen Griinden sollte jede Neuentwicklung eines Produktes nicht nur nach Méglich-
keit in einer Patentanmeldung miinden sondern auch mit einer umfassenden Recherche zum Stand der
Technik begonnen werden.

C.1.6. Das Patent als verkehrsfahiges Wirtschaftsgut

Das Patent nimmt als geistiges Eigentum vergleichbar dem Sacheigentum am Rechtsverkehr teil. Es
kann verduBert werden oder auch als Kreditsicherheit dienen. Weiterhin kann anderen im Wege der
Lizenzierung die Nutzung des Rechts ganz oder teilweise eingerdumt werden. Der Wert des Patents
bei einer VerduBerung ergibt sich aus den wirtschaftlichen Potenzialen einer méglichen Verwertung,
die einerseits durch die Marktsituation fur ein bestimmtes Produkt oder ein Verfahren und andererseits
durch den durchsetzbaren Schutzumfang, der durch die Patentschrift selbst definiert ist, bestimmt
werden. In vergleichbarer Weise bestimmen diese Faktoren die Hohe einer zu erzielenden Lizenzge-
bihr.

C.2. Das Deutsche Patent — Erlangung des Patentschutzes

Um die Wirkungen des Patentes fur das Unternehmen nutzen zu kénnen, muss dieses zunachst erwor-
ben werden. Die allgemeine Vorgehensweise wird zunachst am Beispiel des Deutschen Patents darge-
stellt. Fir welche Leistungen, auf welchem Wege und mit welchen Kosten kann ein Patent erworben

werden?

C.2.1. Gegenstand des Patentschutzes ist die Erfindung

Schutzgegenstand des Patentrechts ist die technische Erfindung (§ 1 PatG). Die Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes definiert die Erfindung als eine Lehre zur Lésung eines technischen Problems,
insbesondere eine Regel zum planmé&Bigen Handeln, unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte zur
Herbeiflihrung eines kausal Ubersehbaren Erfolges, die wiederholt ausfiihrbar sein muss.

Etwas anschaulicher bedeutet dies vor allem: Naturbeherrschung schlie3t rein theoretische Leistungs-
ergebnisse wie etwa Buchflhrungssysteme, mathematische Methoden sowie allgemein alle nicht-
technischen Leistungen, etwa auf dem Gebiet der Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst und Literatur aus. In
§ 2 Abs. 2 PatG ist ein nicht abschlieBender Katalog von Entwicklungsergebnissen genannt, die als
solche nicht unter Schutz gestellt werden kdnnen.

Nicht patentierbar sind als solche:

— Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden

- dsthetische Formschépfungen [vgl. Kap. E) ,Geschmacksmuster”]

- Plane, Regeln und Verfahren fir gedankliche oder geschéftliche Tatigkeiten, sowie flr Spiele

- Programme fir Datenverarbeitungsanlagen (Software)
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Weiter erforderlich fir die Patentfédhigkeit ist die Einwirkung auf die Natur. Eine Entdeckung ist daher
als reine Erkenntnis noch keine Erfindung. Aus einer Entdeckung kann aber haufig eine Erfindung
erwachsen. Hier einige Beispiele dafir:

Entdeckung Erfindung
Réntgenstrahlen Réntgen-Gerat
Kreiseleffekt Kreiselkompass
Lumineszenzeffekt von Kristallen Leuchtstoffe

Somit lassen sich durch das Patent Herstellungs- und Arbeitsverfahren, bestimmte Verwendungen,
Sachen, Stoffe, Vorrichtungen und Anordnungen schitzen. Im Einzelfall ist die Definition des erforder-
lichen Bezugs zur Technik nicht immer leicht. Beispielsweise hat die Diskussion uUber die
Schutzfahigkeit von computer- oder softwarebezogenen Erfindungen in der Rechtsprechung noch
keinen endgultigen Abschluss gefunden. Summarisch Iasst sich aber festhalten, dass bei der richtigen
Gewichtung einzelner Bestandteile bereits bei der Erstellung der Anmeldeunterlagen unterdessen
sehr wohl ein Patentschutz fur technische Lésungen méglich ist, die sich vorzugsweise durch gezielten
Einsatz einer Software realisieren lassen. In seiner Entscheidung ,Sprachanalyseeinrichtung” hat der
BGH beispielsweise die Patentierung eines gewdhnlichen Computers, der mit einer erfinderischen
Software betrieben wird, als grundsatzlich méglich angesehen (vgl. Abschnitt C.2.3 ,Softwareschutz
durch Patente”).

C.2.2. Erfindungshéhe, Neuheit, gewerbliche Anwendbarkeit

Materielle Voraussetzungen des Patentschutzes sind nach § 1 Abs. 1 PatG

. Neuheit,
. erfinderischer Tatigkeit,
) gewerbliche Anwendbarkeit.

Neuheit bedeutet gemal3 § 3 Abs. 1 PatG, dass die Erfindung nicht bereits zum Stand der Technik
gehdren darf, welcher durch alle &ffentlich zugénglichen Kenntnisse bestimmt ist. Hier lauern Gefah-
ren, die oft Ubersehen werden. Auch eigene Verdffentlichungen der Erfindung vor dem Anmeldezeit-
punkt — etwa in Prospekten — sind neuheitsschadlich. Als neuheitsschadliche Verdffentlichungen
werden auch Vortrdge auf Fachkongressen 0.8. angesehen. Auf diese Weise haben sich schon viele
Unternehmen selbst um die Frichte ihrer Arbeit gebracht. Wichtig ist: Die Erfindung sollte in jedem
Fall vor der Bekanntgabe an die Offentlichkeit beim Patentamt angemeldet werden. Derartige
Entschlisse sollten nicht zu kurzfristig getroffen werden, da fur die fehlerfreie umfassende Ausarbei-
tung von Patentanmeldeunterlagen eine gewisse Bearbeitungszeit eingeplant werden muss.

Das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit erfillt gemal § 4 Satz 1 PatG nur, was sich nicht bereits in
nahe liegender Weise fir den Fachmann aus dem Stand der Technik ergibt. Die so geforderte Erfin-
dungshdhe bemisst sich dabei am MafBstab des Durchschnittsfachmanns. Im Einzelfall kann die Beant-
wortung dieser Frage natlrlich sehr schwierig sein. Aber die Anforderungen an die Erfindungshdhe
werden durch die Unternehmen und Erfinder, die noch keine Erfahrungen auf dem Gebiet des Patent-
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wesens besitzen, haufig Uberschatzt. Allein die steigende Zahl der Patentanmeldungen ist ein Hinweis
daflr, dass Patente nicht nur fir so genannte Pioniererfindungen erteilt werden. Anmelder aus Japan
und den USA haben der deutschen Industrie bereits auf einigen Gebieten der Technik in erschrecken-
der Weise bewiesen, dass auch durch die Abdeckung ganzer Fachbereiche mit einer Vielzahl von
Patenten, die jeweils nur das Ergebnis eines kleinen Entwicklungsschritts absichern, eine kaum noch zu
brechende Marktbeherrschung erlangt werden kann.

Die Erfindung muss schlieBlich gewerblich anwendbar sein. Dies ist der Fall, wenn der Gegenstand der
Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschliellich der Landwirtschaft hergestellt oder
benutzt werden kann.

C.2.3. Softwareschutz durch Patente

Nachdem in der Vergangenheit haufig die pauschalierende Auffassung vorherrschte, dass Software
nicht patentierbar sei, hat sich mittlerweile in Rechtsprechung und Literatur die begriBenswerte
Meinung durchgesetzt, dass vielfdltige softwarebezogene bzw. computerimplementierte Erfindungen
sehr wohl dem Patentschutz zuganglich sind und dass dies auch mit den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen vereinbar ist, wonach Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht als
patentierbare Erfindungen anzusehen sind (§ 1 Abs. 2 Nr. 3i. V. m. Abs. 3 PatG). Die deutsche Recht-
sprechung stellt Computerprogramme mittlerweile anderen technischen Entwicklungen weitgehend
gleich, so dass auch sie patentféhig sind, wenn sie neu und erfinderisch sind und technische Aufga-
benstellungen |6sen bzw. technische Mittel zur Losung von Aufgaben einsetzen. Allein die gewdhnli-
che fachmannische Umsetzung bekannter Verfahren durch ein Computerprogramm wird aber weiter-
hin nicht zu einem Patent fihren kénnen.

Das Européische Patentamt betrachtet ein Computerprogramm generell als patentfdhig, ,wenn es
beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, der Uber die 'normale’
physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht”. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn durch die Software eine bessere Speichernutzung oder eine héhere
Verarbeitungsgeschwindigkeit ermdglicht wird.

Entwicklern und Ingenieuren kann daher allgemein empfohlen werden, die veraltete aber teilweise
noch stark verhaftete Vorstellung, dass Computersoftware dem Patentschutz nicht zugénglich sei,
endglltig Uber Bord zu werfen. Vielmehr sollte unter Hinzuziehung fachkundiger Beratung auch bei
Entwicklungen im Bereich der Computersoftware, so wie in allen anderen Gebieten der Technik, im
Einzelfall Gberprift werden, ob Entwicklungsergebnisse durch Patentrechte vor der ansonsten weitge-
hend unbehelligten Ubernahme durch Mitbewerber gesichert werden kénnen.
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C.2.4. Kein Patentschutz im Selbstlauf
Das Patent entsteht nicht bereits Patentanmeldung |
durch den Realakt der Erfindung, \
sondern erst im Ergebnis eines Klassifizierung
nach technischen Gebieten
Anmeldeverfahrens, welches mit ‘
einer schriftlichen  Anmeldung Offensichtlichkeitspriifung
entsprechend § 35 PatG beginnt
. . . Offenl
und Uber ein Prifungsverfahren 13Monatenachprio$';f§§:ngk
letztlich zur Erteilung durch das
Patent- und Markenamt fihrt. Der [ 1
Erteilung geht gemal § 49 Abs. 1 Recherche Prifung
auf Antrag auf Antrag
PatG eine Prufung der materiel- innerhalb von 7 Jahren innerhalb von 7 Jahren
nach Anmeldung nach Anmeldung

len und formellen Schutzvoraus-
setzungen voran, die innerhalb ’ Prifungsbescheid |- Erwiderung ‘
von 7 Jahren nach dem Anmelde-
tag gesondert beantragt werden | Zuriickweisung | Patenterteilung |
Muss. Einspruch

. . . . . Beschwerde innerhalb von 9 Monaten | |
Die wichtigsten  Schritte im Bundespatenigericht
Verfahren zur Erlangung eines ‘ Einspruchsverfahren
Deutschen Patents sind im Ab- Re°ht5b§GSH°hwerde 1
laufplan gezeigt. I 1

Widerruf Aufrechterhaltung

AuBer der bereits mit der Anmel- I I
dung félligen Anmeldegebihr, ‘
sind nach § 44 Abs. 3 PatG eine ’ Beschwerde ‘
Prifungsgebihr, und nach § 17 ‘
Abs. 1 PatG ab dem dritten Jahr ]Rechtsbeschwerde\

Jahresgebihren zu entrichten.

C.2.5. Das A & O - die richtige Anmeldung

Der Ausarbeitung der Patentanmeldung muss hdchste Sorgfalt zuteil werden. Denn sie bestimmt den
inhaltlichen Schutzumfang und die Erteilungsfahigkeit des kinftigen Patents. Dies hat folgenden
Grund: Der Schutzgegenstand des Patents - die Erfindung - ist nicht das Erzeugnis oder Verfahren wie
es sich materiell ausdriickt, mit anderen Worten, wie man es mdglicherweise herstellen, anfassen oder
sehen kann, sondern allein dessen geistiges Abbild. Dieses geistige Abbild muss mit dem Mittel der
Sprache ausgedriickt werden. Wenn aus dem Wortlaut nicht dieses geistige Abbild zwingend und

umfassend entnommen werden kann, ist es nicht geschitzt.

Konkret bedeutet dies, dass bei einer zu eng gefassten, d. h. zu wenig abstrahierten Anmeldung, der
Schutzumfang so gering sein kann, dass das Patent mihelos umgangen werden kann. Andererseits ist
es denkbar, dass durch ungeschickte Formulierung gar nicht fur die Erfindung sondern fir einen ganz
anderen Gegenstand Schutz beansprucht wird. Dem Patentinhaber ist dann oft nicht bewusst, dass die
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getétigte Erfindung nicht oder nur teilweise mit der patentierten Erfindung Ubereinstimmt. In Verlet-
zungsstreitigkeiten kénnen so hohe Verluste eintreten. Zudem kann die interessierte Konkurrenz aus
der Offenlegung fur sie interessante Informationen entnehmen, ohne das ein adaquater Schutz fir den
Erfinder entstanden ist.

Bei einer zu weit gefassten Anmeldung kann das Patent so nicht erteilt werden, da es Stand der Tech-
nik umfassen wirde, der nicht mehr monopolisierbar ist. Besonders problematisch ist, dass aufgrund
der durch Verdffentlichung gleichfalls zum Stand der Technik werdenden eigenen Anmeldung die
begangenen Fehler auch durch bessere Nachanmeldungen regelmé&fiig nicht mehr korrigiert werden
kénnen. Die negativen Folgen einer nicht ,sitzenden" Anmeldung sind in der Regel irreparabel.

Bei einem dritten Fall der fehlerhaften Anmeldung wird aus der Erwdgung, der Konkurrenz nicht zu viel
des im Zuge der Entwicklung erlangten Wissens (Know-how) mitzuteilen, die Erfindung nicht ausrei-
chend deutlich beschrieben, so dass die Erfindung nicht in einem fiir die Erteilung ausreichendem
MaBe offenbart wird. Besonders gravierend kénnen die Folgen derartiger ,Geheimhaltung” sein,
wenn aufbauend auf der deutschen Patentanmeldung z. B. in den USA eine Nachanmeldung getatigt
wird, da im Ausland héufig noch héhere Anforderungen an die vollstandige Offenbarung der Erfin-
dung gestellt werden (Beschreibung des ,best mode”).

Selbst wenn die Anmeldung an sich fur eine Erteilung mit dem gewlnschten Schutzumfang ausrei-
chend ist, kdnnen falsch formulierte Patentanspriche zu einem deutlich eingeschrénkten Schutzum-
fang flhren, der eine Umgehung des Schutzrechts vereinfacht. Gerade hier kommt es auf prézise
Formulierung und teilweise auch auf eine gewisse Hartnédckigkeit gegeniiber der Erteilungsbehorde
an, die von sich aus dem Anmelder nicht in jedem Fall den weitmdglichsten Schutzumfang gewahren
wird, wenn der Anmelder nicht auf einen optimalen Schutzumfang gerichtete konkrete Antrage
vorlegt.

C.2.6. Kosten ftir den Patentschutz

Gelegentlich wird die Auffassung vertreten, dass der Patentschutz schon aus Kostengriinden nur fir
die GroBindustrie interessant sei. Dabei handelt es sich jedoch um eine Fehlvorstellung, die an den
wirtschaftlichen Gegebenheiten vorbeigeht. Bei der Beurteilung der Kosten darf nicht auBBer acht
gelassen werden, welche enormen wirtschaftlichen Vorteile der Patentschutz gerade kleineren Unter-
nehmen bietet, da man hiermit ein Wirtschaftsinstrument erhalt, welches ein gleichrangiges Auftreten
auf dem Markt gegenliber ansonsten wirtschaftlich Gberméachtigen Unternehmen erméglicht.

Insbesondere die Erlangung des Patentschutzes in Deutschland ist zudem so kostenglnstig, wie in
keinem anderen wichtigen Industriestaat. Flr eine Patentanmeldung ist an das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) eine Anmeldegebihr von lediglich 40 EUR zu zahlen. Die fir die Durchfiihrung der
materiellen Prifung zu zahlende Gebuhr betrégt derzeit 350 EUR. Darin sind die Kosten fir die vom
DPMA durchzufihrende Recherche sowie die spatere Patenterteilung enthalten. Die Prifung muss
auch nicht sofort mit der Anmeldung beantragt werden, sondern kann innerhalb von 7 Jahren ab dem
Anmeldetag eingeleitet werden. Beginnend mit dem 3. Patentjahr sind steigende Jahresgebulhren zu
zahlen, die anfangs 70 EUR und im 20. Jahr 1.940 EUR betragen. Jedes Jahr kann der Inhaber dabei
neu entscheiden, ob die Ergebnisse der Verwertung des Patents eine weitere Aufrechterhaltung
rechtfertigen oder nicht.
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Sofern im Anmelde- und Prifungsverfahren die Hilfe eines Patentanwalts beansprucht wird, kommen
dessen Kosten hinzu. Warum dessen fachméannische Hilfe in fast allen Fallen zu empfehlen ist, wird aus
den zuvor beschriebenen mdglichen Anmeldefehlern deutlich. GroBere Unternehmen besitzen in
vielen Féllen eigene Patentabteilungen und auch kleinere Unternehmen, die bereits Uber Erfahrungen
auf diesem Gebiet verflgen, tatigen ihre Patentanmeldungen nahezu ausschlieB3lich unter Einschaltung
eines Patentanwalts, um die Gefahr einer fehlerhaften Anmeldung und des damit einhergehenden
Verlustes der eigenen Entwicklungen méglichst gering zu halten. Fir eine deutsche Patentanmeldung
werden von den Anwélten Honorare von etwa 2.000 EUR bis 4.000 EUR beansprucht. Im Einzelfall
héngt das Honorar von den erforderlichen Aufwendungen fir die Ausarbeitung der Anmeldung und,
wie in anderen Branchen auch, in gewissem Umfang von der Preisstruktur der beauftragten Kanzlei ab.

C.3. Das Europaische Patent

Nachdem im vorigen Abschnitt sowohl die Bedeutung, die Mdglichkeiten und Wirkungen des Patents
als auch der Verfahrensweg zur Erlangung eines Deutschen Patents dargestellt wurden, sollen im
weiteren vor allem die Besonderheiten des Européischen Patents (EP-Patent) gegeniiber dem natio-
nalen Schutzrecht beleuchtet werden.

C.3.1. Besonderheiten des Européischen Patents

Beim EP-Patent handelt es sich um ein in mehreren Staaten glltiges Schutzrecht, dessen wesentlicher
Vorteil darin besteht, dass es in einem einheitlichen Anmelde- und Erteilungsverfahren erlangt werden
kann. Fir die Bearbeitung einer EP-Patentanmeldung ist das Europédische Patentamt (EPA) zusténdig,
welches seinen Hauptsitz in Miinchen hat.

GemaB Art. 2 EPU besitzt ein EP-Patent in jedem Vertragsstaat, fiir den es erteilt worden ist, dieselbe
Wirkung wie ein in diesem Staat erteiltes nationales Patent. Abweichungen von diesem Grundsatz sind
im EPU gesondert geregelt. Mit dem Zeitpunkt der Erteilung des EP-Patents zerfillt dieses bis dahin
einheitliche Schutzrecht in ein Blndel von nationalen Einzelpatenten. Lediglich die wesentlichen
Rahmenbedingungen Uber die Giltigkeit und die Mindestwirkungen eines derartigen Patents sind
auch weiterhin durch das EPU vorgegeben. Bedeutung, Mdglichkeiten und Wirkungen eines EP-
Patents sind daher, sofern es fir die Bundesrepublik Deutschland erteilt ist, denen eines Deutschen
Patents im Wesentlichen identisch, so dass auf die 0. g. Ausfiihrungen verwiesen werden kann.

Mit der Einreichung der EP-Patentanmeldung kann die Erteilung eines EP-Patents fur einen oder
mehrere der Vertragsstaaten beantragt werden. Seit dem 01. Oktober 2010 gehéren dem EPU
38 Vertragsstaaten an, in denen ein erteiltes EP-Patent Wirkungen entfalten kann. Auf 2 weitere Lander
kann ein erteiltes Européisches Patent erstreckt werden. Die aktuelle Liste der Mitgliedsstaaten finden
Sie unter

http://www.epo.org/about-us/epo/member-states _de.html

Im Gegensatz zu dem geplanten Europaischen Patent it einheitlicher Wirkung (derzeit noch nicht in
Kraft), welches als einheitliches Schutzrecht in den teilnehmenden Mitgliedsstaaten der EU gelten soll,
kann der Anmelder den territorialen Umfang des EP-Patents selbst bestimmen. Dies ist insbesondere
unter dem Aspekt der Kosten vorteilhaft, da Schutz nur fir die Territorien angestrebt werden sollte, in
denen eine wirtschaftliche Verwertung des patentierten Gegenstandes aufgrund der Marktsituation zu
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erwarten ist. Die Benennung der Staaten muss zwar nach Art. 79 EPU bereits mit der Patentanmeldung
erfolgen, jedoch wird die Entscheidung faktisch erst mit der sp&teren Zahlung der erforderlichen
Benennungsgebuihren getroffen (6 Monate nach Erhalt des Recherchenberichts).

C.3.2 Das Erteilungsverfahren vor dem Européischen Patentamt

Eine EP-Patentanmeldung kann gemaB Art. 75 EPU beim EPA in Miinchen oder der Zweigstelle in Den
Haag eingereicht werden. Dem gleichgestellt ist die Einreichung bei der Dienststelle des EPA in Berlin,
welche organisatorisch zum in Minchen angesiedelten Hauptsitz gehdrt. Weiterhin kénnen EP-Patent-
anmeldungen in Deutschland auch beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht werden,
welches die Anmeldung ohne sachliche Bearbeitung an das EPA weiterleitet. Die Einreichung beim
nationalen Patentamt ist auch in den meisten anderen Mitgliedsstaaten mdglich.

Das Anmelde- und Erteilungsverfahren fur ein EP-Patent entspricht weitgehend dem Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt. Jedoch wird sofort mit der Einreichung einer EP-Patentan-
meldung, ohne Aufschubmdglichkeit nach Wahl des Anmelders, durch das EPA die Recherche nach
dem in Betracht zu ziehenden Stand der Technik eingeleitet.

Parallel zur Recherche, in deren Ergebnis ein Recherchenbericht erstellt wird, findet die Formalprifung
statt, bei der die sonstigen formalen Erfordernisse der EP-Patentanmeldung nachgepriift werden.

So wie im deutschen Verfahren wird die EP-Patentanmeldung nach Ablauf von 18 Monaten nach dem
Anmeldetag bzw. einer ggf. in Anspruch genommenen Prioritat verdffentlicht. Sofern der Recherchen-
bericht bereits vorliegt, erfolgt gleichzeitig auch dessen Veroffentlichung. Innerhalb von 6 Monaten
nach Verdffentlichung des Recherchenberichts muss vom Anmelder Antrag auf materiell-rechtliche
Prifung gestellt werden. Anderenfalls gilt die EP-Patentanmeldung als zurlickgenommen.

Das Prifungsverfahren schlie3t mit der Patenterteilung oder der Zurlickweisung der Anmeldung ab.

C.3.3. Sprachenregelung im Européischen Patenttibereinkommen

GemaB Art. 14 EPU sind die Amtssprachen des Europaischen Patentamts Deutsch, Englisch und Fran-
z&sisch. Eine EP-Anmeldung ist in einer dieser drei Sprachen einzureichen. Abweichend von dieser
generellen Regelung kdénnen natlrliche oder juristische Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz im
Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben oder die Staatsangehdrigkeit eines Vertragsstaates besit-
zen, eine EP-Patentanmeldung auch in der Amtssprache dieses Staates einreichen. In diesem Fall muss
der Anmelder eine Ubersetzung in eine der Amtssprachen des EPA nachreichen, die im weiteren
Verfahren als Arbeitsgrundlage dient.

Die Amtssprache, in der die Patentanmeldung bzw. die Ubersetzung eingereicht wurde, ist fortan die
Verfahrenssprache. Der normale Schriftverkehr im Erteilungsverfahren wird also in einer der drei Amts-
sprachen gefihrt. Unter bestimmten Bedingungen kdnnen aber auch anderssprachige Dokumente
eingereicht werden, die ggf. zu Ubersetzen sind.

Die EP-Patentanmeldung wird in der Verfahrenssprache veréffentlicht. Ebenso erfolgt die Verdffentli-
chung der Patentschrift, die den Wortlaut des erteilten Patents wiedergibt, in der Verfahrenssprache.
Jedoch sind bei Klarheit iber die bevorstehende Patenterteilung Ubersetzungen der Patentanspriiche
in die beiden anderen Amtssprachen, die nicht Verfahrenssprache waren, einzureichen, welche mit der
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Patentschrift veroffentlicht werden. Eine EP-Patentschrift umfasst daher immer den kompletten Text in
einer der Sprachen Deutsch, Englisch oder Franzésisch und zudem eine Ubersetzung der Patentan-
spriche in die beiden anderen Amtssprachen.

Nach dem EPU steht es den Mitgliedsstaaten frei, dariiber hinaus die Einreichung einer vollstindigen
Ubersetzung der Patentschrift in die Amtssprache des jeweiligen Mitgliedsstaats zu fordern und an die
Einreichung dieser Ubersetzung die Rechtsfolge zu kniipfen, dass das Europaische Patent nur in
diesem Fall Wirkungen im Hoheitsgebiet dieses Staates entfaltet. In der Vergangenheit hatten nahezu
samtliche Mitgliedsstaaten von dieser Ermachtigung Gebrauch gemacht, so dass nach der
Patenterteilung je nach Anzahl der benannten Vertragsstaaten, in denen das EP- Patent wirksam
werden soll, eine mehr oder weniger groBe Anzahl von kompletten Ubersetzungen anzufertigen war.
Durch das 2008 in Kraft getretene Londoner Ubereinkommen haben nun jedoch mehrere Lander ganz
oder teilweise auf Ubersetzungen des erteilten Patents verzichtet. Dies fiihrt zu einer deutlichen
Reduzierung der Gesamtkostenbelastung fiir den Anmelder.

C.3.4. Geblhrenstruktur im Européischen Patentverfahren

Im Zusammenhang mit dem Europaischen Patentsystem wird haufig pauschaliert von extrem hohen
Kosten gesprochen, die nur fur groBere Unternehmen tragbar seien. Ohne Zweifel ist die Erlangung
eines EP-Patents mit einem Kostenaufwand verbunden, der nicht mit den Aufwendungen, die fir ein
Deutsches Patent eingeplant werden missen, gleichgesetzt werden kann. Das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) besitzt eine Gebihrenstruktur, die im internationalen MafBstab zumindest fir das
Verfahren bis zur Erteilung des Patents als auBergewdhnlich niedrig bezeichnet werden kann. Die nied-
rigen Anmelde- und Prifungsgebihren kédnnen vom DPMA vor allem gewahrt werden, da mit den im
Laufe der Zeit steigenden Jahresgebuhren, die fir die Aufrechterhaltung eines Deutschen Patents zu
zahlen sind, ein wesentlicher Anteil der im DPMA auflaufenden Kosten abgedeckt werden kann.

Im Gegensatz dazu muss das EPA seine Kosten zu einem wesentlich héheren Anteil aus den Einnah-
men decken, die innerhalb des Erteilungsverfahrens anfallen, da die Jahresgebihren fir erteilte EP-
Patente nur z. T. dem EPA zufliel3en.

Die tatsachlich fir den Anmelder entstehenden Kosten kénnen nicht 100%-ig vorhergesagt werden, da
neben den feststehenden Grundgebihren auch Gebihren existieren, die abhangig sind von der
Anzahl der benannten Vertragsstaaten, in denen das Européische Patent Wirkungen erlangen soll. Eine
weitere wesentliche finanzielle Belastung stellen auch die Ubersetzungskosten dar, die spatestens nach
der Patenterteilung anfallen. Diese sind wiederum abh&ngig von den benannten Vertragsstaaten, also
von der Anzahl der anzufertigenden Ubersetzungen, und natiirlich auch vom Umfang der Patentschrift
selbst.

In der nachstehenden Ubersicht sind die hauptsichlichen Gebiihren aufgelistet, die im Laufe des
Européischen Patenterteilungsverfahrens anfallen. Gegenlbergestellt sind die Geblhren des Deut-
schen Patent- und Markenamts, die im vergleichbaren Verfahrensabschnitt zu entrichten sind.
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Geblihr Europaisches Patent Deutsches Patent
Falligkeit Geblhr Falligkeit Gebiihi
IAnmeldegebuhr
(Online-Einreichung) mit der Anmeldung 120 EUR[  mit der Anmeldung 40 EUR]
Recherchengebihr 1.285 EUR innerhalb von 7
N . Jahren nach dem 350 EUR
Prifungsgebiihr 6 Monate nach
. , 1.620 EUR Anmeldetag
5 bih Veroffentlichung des
..enennur?gs.ge u r Recherchenberichts
flr alle Mitgliedslander 580 EUR -- -
Erteilungsgebihr mit Erteilung 915 EUR mit Erteilung -
3.JG nach dem 2. Jahr 465 EUR nach dem 2. Jahr 70 EUR
4. JG nach dem 3. Jahr 580 EUR nach dem 3. Jahr 70 EUR
5. JG nach dem 4. Jahr 810 EUR nach dem 4. Jahr 90 EUR

Nach der Erteilung eines EP-Patents sind die weiterhin félligen Jahresgebihren nicht mehr an das EPA,
sondern an die ab diesem Zeitpunkt zustdndigen nationalen Patentdmter der benannten Vertragsstaa-
ten zu entrichten, wobei die Gebihren jeweils den Jahresgebuhren fir ein nationales Patent entspre-
chen.

Sofern sich der Anmelder im Verfahren der Mitarbeit eines zugelassenen Vertreters (vgl. Kap. C.3.5)
bedient, kommen zu den in der Tabelle genannten Amtsgebuhren noch die Honorare des Vertreters
hinzu, die sich haufig aus einem Fixum und einem Aufwandsanteil zusammensetzen. Da eine gesetzli-
che Gebihrenordnung nicht existiert und bei der Differenziertheit der Einzelfalle auch nicht sinnvoll
ware, bewegen sich die in der Regel anfallenden Vertreterhonorare fir die Abwicklung eines Verfah-
rens bis zur Erteilung eines EP-Patents in den meisten Féllen zwischen 3.000 EUR und 8.000 EUR.

Vergleichsrechnungen haben gezeigt, dass trotz der auf den ersten Blick hoch erscheinenden Kosten
fir eine EP-Patentanmeldung der so genannte ,break even point” im Vergleich zwischen dem Euro-
paischen Patentverfahren und der Einreichung mehrerer paralleler nationaler Patentanmeldungen
bereits bei drei bis vier Staaten erreicht ist, je nachdem welche der Mitgliedsstaaten von Interesse sind
und ob darlber hinaus andere auBereuropaische Patentanmeldungen getatigt werden sollen.

Unter bestimmten Bedingungen kann es vorteilhaft sein, den Zeitpunkt des Kostenanfalls hinauszu-
schieben, was beispielsweise durch geschickte Anwendung des so genannten ,Euro-PCT-Weges”
moglich ist. Hierbei wird bei einer internationalen Patentanmeldung nach dem ,Patent Cooperation
Treaty” Europa als ,ein Staat” ausgewahlt.

C.3.5. Vertretung vor dem Européischen Patentamt

Ahnlich wie im Verfahren vor dem DPMA sind natlrliche oder juristische Personen, die ihren Wohnsitz
oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPU haben, nicht verpflichtet, sich durch einen zugelassenen
Vertreter vertreten zu lassen. Die Pflicht, einen Vertreter zu bestellen, trifft also zwingend nur diejeni-
gen, die in keinem der Mitgliedsstaaten ihren Wohnsitz bzw. Sitz haben.
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Die Staatsangehdrigkeit ist also nicht das entscheidende Kriterium. So kann beispielsweise eine juris-
tisch selbststandige Tochtergesellschaft einer amerikanischen Muttergesellschaft, die in Italien ihren
Sitz hat, ohne einen Vertreter vor dem EPA auftreten. Hingegen kann ein deutscher Staatsbirger, der
seinen Wohnsitz in Mexiko genommen hat, ohne einen zugelassenen Vertreter keine Handlungen im
Verfahren vornehmen, abgesehen von der bloBen Einreichung der Anmeldeunterlagen.

In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass aufgrund der umfangreichen Kenntnisse, die fir eine optimale
Flhrung des Patenterteilungsverfahrens erforderlich sind, die Einschaltung eines qualifizierten Vertre-
ters dringend zu empfehlen ist.

GemaB Art. 134 EPU kann die Vertretung natiirlicher oder juristischer Personen vor dem EPA durch
zugelassene Vertreter wahrgenommen werden, die in einer entsprechenden Liste registriert sind. Die
am hé&ufigsten verwendete Bezeichnung fur die zugelassenen Vertreter ist ,EUROPEAN PATENT
ATTORNEY". Die in Deutschland als Patentanwalt zugelassenen Personen sind in den meisten Féllen
auch als zugelassener Vertreter vor dem EPA registriert. Abgesehen von zeitlich begrenzten Uber-
gangsregelungen, durch welche die jeweiligen nationalen Patentvertreter eines dem EPU neu beitre-
tenden Mitgliedstaats ohne weiteres aufgrund ihrer bisherigen Tatigkeit im nationalen Patentverfahren
in die Liste der zugelassenen Vertreter aufgenommen werden, missen die zugelassenen Vertreter eine
umfangreiche praktische Téatigkeit und Ausbildung auf dem Gebiet des europaischen Patentrechts
absolviert haben und eine anspruchsvolle Prifung ablegen, so dass sichergestellt ist, dass die Vertre-
tung von ausreichend qualifizierten Personen wahrgenommen wird. SchlieBlich sind die wirtschaftli-
chen Folgen eines fehlerhaften Handelns wéhrend des Erteilungsverfahrens oftmals derart gravierend,
dass die gesamten Investitionen fir eine Neuentwicklung in Frage gestellt sein kdnnen.

Neben den zugelassenen Vertretern konnen in Deutschland auch Rechtsanwélte als Vertreter vor dem
EPA auftreten. In der Praxis sind diese Falle allerdings duBerst selten, da nur wenige Rechtsanwalte auf
diesem sperziellen Rechtsgebiet tatig sind, insbesondere weil fir eine problemlose Bearbeitung von
Patentanmeldungen in den meisten Féllen tiefer gehende technische Kenntnisse erforderlich sind, die
der Patentanwalt vor Beginn seiner juristischen Zusatzausbildung durch ein technisches oder naturwis-

senschaftliches Hochschulstudium erworben hat.

C.3.6. Das Européische Einspruchsverfahren

Die Frist, innerhalb welcher gegen ein erteiltes EP-Patent Einspruch erhoben werden kann, betragt 9
Monate ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents. Nach Art. 99 Abs. 2
EPU erfasst der Einspruch, den jeder Dritte einlegen kann, das EP-Patent fiir alle Vertragsstaaten, in
denen es Wirkung hat. Als Einspruchsgriinde kénnen, so wie im Verfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt auch, die mangelnde Patentfahigkeit wegen fehlender Neuheit, erfinderischer Tatig-
keit, gewerblicher Anwendbarkeit oder wegen sonstiger gesetzlicher Hinderungsgriinde, das Fehlen
einer vollstdndigen Offenbarung der Erfindung und die Erweiterung des Gegenstandes des EP-Patents
gegenlber der urspriinglich eingereichten Fassung geltend gemacht werden.

Altere nationale Patentanmeldungen, die durch nationale Rechtsvorschriften als patenthindernder
Stand der Technik fingiert werden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Hinterlegung der EP-Patentanmel-
dung noch nicht veréffentlicht waren, kdnnen im Europaischen Einspruchsverfahren nicht als patent-
hindernde Rechte eingebracht werden, da ihre Wirkung nur den jeweiligen Vertragsstaat betrifft. Die
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Geltendmachung derartiger alterer Anmeldungen bleibt somit dem nationalen Nichtigkeitsverfahren
vorbehalten.

Das Einspruchsverfahren endet mit dem Widerruf oder der Aufrechterhaltung des EP-Patents.

Nach rechtskraftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens zerféllt das EP-Patent endgiltig in das
Biindel nationaler Schutzrechte, also in eine Vielzahl national giltiger (Europaischer) Patente, die den
jeweiligen Rechtsvorschriften unterliegen. Ein spéaterer Angriff auf ein EP-Patent, z. B. im deutschen
Nichtigkeitsverfahren, erfasst daher nur das jeweilige nationale Recht, so dass die anderen nationalen
Anteile zumindest nicht direkt vom Ausgang eines derartigen Nichtigkeitsverfahrens betroffen sind.

Das EPU gibt jedoch die maglichen Nichtigkeitsgriinde vor. Gleichfalls sind durch das EPU und nicht
durch die nationalen Rechtsvorschriften die maximale Laufzeit, der gewédhrte Schutzumfang und die
verbindliche Fassung der Patentschrift festgelegt.

C.3.7. Zusammenfassung

Zusammenfassend l3sst sich feststellen, dass das Europaische Patenterteilungsverfahren gerade mit
dem Deutschen Patenterteilungsverfahren viele Gemeinsamkeiten aufweist. Dies ist im Vergleich zu
anderen nationalen Patentverfahren der einzelnen Mitgliedsstaaten des EPU nicht immer so. In einigen
Mitgliedsstaaten erfolgt beispielsweise generell keine materiell-rechtliche Priifung einer Patentanmel-
dung, sondern lediglich die Registrierung, vergleichbar mit dem Deutschen Gebrauchsmuster. Mit
dem EP-Patent kann man ein gepriftes und damit starkes Schutzrecht fur technische Entwicklungen
erlangen, welches in mehreren Europaischen Staaten Glltigkeit besitzt. Besonders im Hinblick auf den
weiteren Bedeutungszuwachs des Binnenmarktes wird das EP-Patent immer dann wirtschaftlich inte-
ressant sein, wenn die Absatzmérkte fir Neuentwicklungen in zumindest drei Mitgliedsstaaten durch
ein Patent abgesichert werden sollen.

Aufgrund der erhdhten Kosten, die fir die Erlangung eines EP-Patents aufgewendet werden missen,
ist es in besonderem Mal3e zu empfehlen, dass vor der Tatigung einer EP-Patentanmeldung die
Erfolgsaussichten fir die Patenterteilung und der zu erzielende Schutzumfang abgeschatzt werden.
Dementsprechend ist es in vielen Féllen vorteilhaft, die patentrechtliche Absicherung von geistigem
Eigentum damit zu beginnen, dass eine nationale Patentanmeldung eingereicht wird. Innerhalb der zur
Verfliigung stehenden Prioritatsfrist (12 Monate ab der ersten Anmeldung), in der auch eine EP-Patent-
anmeldung auf die vorangegangene nationale Patentanmeldung unter Wahrung des Zeitranges
gestltzt werden kann, sollte das nationale Verfahren bei geeigneter Leitung soweit vorangetrieben
sein, dass eine zumindest vorlaufige, ausreichend prazise Einschdtzung Uber die Schutzwirdigkeit der
angemeldeten Erfindung erarbeitet werden kann oder auch vom DPMA in Form des Erteilungsbe-
schlusses fur die nationale Anmeldung vorliegt. Damit besitzt man eine relativ sichere Grundlage, um
den Erfolg einer Européischen Patentanmeldung prognostizieren zu kdnnen. Nach spaterem erfolgrei-
chem Abschluss des Europaischen Verfahrens kann auf das parallele Deutsche Patent zumeist verzich-
tet werden, wodurch die Belastung durch die anfallenden Jahresgebiihren sinkt.
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C.4. Das Einheitliche Europaische Patent — ein Ausblick

Das sogenannte Einheitspatent soll einen einheitlichen Patentschutz in den Ladndern der EU schaffen.
Das Einheitspatent ist noch nicht verfigbar und es wird (zunédchst) auch nicht in allen EU-Staaten
gelten. Zumindest lItalien und Spanien beabsichtigen bisher nicht, dem System des Einheitspatents
beizutreten, wenngleich dies mdglich bleibt. Frihester Zeitpunkt des Inkrafttretens des aus 3
Gesetzeswerken bestehenden Regelungspakets ware der 01.01.2014 gewesen. Realistisch scheint ein
Inkrafttreten nicht vor Ende 2015. Auch dann wird das Einheitspatent nur schrittweise fur die Lander
verfiigbar sein, in denen das Ubereinkommen iiber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) Wirkungen
entfaltet.

C.4.1. Erwerb

Bei der zu erwartenden langen Ubergangszeit bis zu einem in allen EU-Mitgliedslandern verfiigbaren
Einheitspatent bleibt fir den Anmelder der Trost einer engen Verzahnung zwischen Europaischem
Patent und Einheitspatent. Das Anmelde- und Erteilungsverfahren l&uft in jedem Fall unveréndert vor
dem Européischen Patentamt (EPA) nach den bekannten Regeln des EPU bis zur Erteilung des Patents.
Erst dann muss sich der Patentinhaber entscheiden, ob er das erhaltene Patent als Einheitspatent
behandelt wissen will. Dies geschieht durch einen Antrag auf , einheitliche Wirkung”. In der Folge gilt
das vom EPA erteilte Patent als Einheitspatent in denjenigen Staaten, die zum Zeitpunkt der Erteilung
bereits den EPGU angehdren. In allen anderen Lindern des EPU bleibt das Europaische Patent
unverandert als ,Bindelpatent” erhalten und kann dort nach den bekannten Regeln in Kraft gesetzt

werden.

CA4.2. Wirkung des Einheitspatents

Fir den Patentinhaber ergeben sich gegeniber der aktuellen Situation folgerichtig durch das
Einheitspatent Vorteile, die erst nach der Erteilung stehen. Anders als das Blindelpatent, welches in
den Mitgliedsstaaten nationalen Vorschriften unterliegt und nur auf nationalem Wege durchgesetzt
werden kann, entfaltet das Einheitspatent in den betroffenen Landern einheitliche Schutzwirkungen
und kann damit auch in einem einzigen Verfahren gegen potenzielle Verletzer geltend gemacht
werden. Fir Dritte ist es im Gegenzug mdglich, dass Einheitspatent in nur einem Nichtigkeitsverfahren
gerichtlich Uberprifen und ggf. vernichten zu lassen. Fir solche Nichtigkeitsverfahren wird eine
Zentralkammer des neu zu schaffenden Einheitlichen Patentgerichts (EPG) zustandig sein, die je nach
fachlichem Gebiet ihren Sitz in Paris, London oder Minchen haben wird. Die Zentralkammer wird
darlber hinaus auch fir Streitigkeiten aus Bindelpatenten zustdndig sein, wobei hier der
Patentinhaber die Mdglichkeit eines Ausschlusses dieser Zustandigkeit erhalt (opt-out).

C.A4.3. Kosten

Die EU-Kommission hat vor allem eine deutliche Kostenersparnis als Ziel des Einheitspatents in den
Vordergrund gerlckt. Aus der Sicht von KMU ist dies leider nicht ohne weiteres zu erwarten.

Da zunachst derselbe Anmelde- und Erteilungsprozess wie beim Européischen Patent durchlaufen
wird, werden die Kosten bis zur Erteilung des Patents unverdndert sein. Die Kosten fur die
Inkraftsetzung des erteilten Patents in den einzelnen Mitgliedslandern, die vor allem durch
Ubersetzungskosten bestimmt sind, haben sich in den letzten Jahren durch die Bestimmungen des
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Londoner Ubereinkommens bereits deutlich reduziert. Beispielsweise miissen fiir ein in deutscher
Sprache erteiltes Europaisches Patent zur Inkraftsetzung in Frankreich und GroBbritannien schon jetzt
keine Ubersetzungen mehr eingereicht werden. Andererseits sind aktuell Ubersetzungen erforderlich,
wenn das Europaische Patent z. B. in Portugal in Kraft treten soll. Diese Kosten wiirden bei Wahl eines
Einheitspatents tatsachlich entfallen.

Fir eine Ubergangsphase von mindestens é Jahren (bis zur Funktionsfihigkeit eines maschinellen
Ubersetzungssystems) muss allerdings bei Wahl des Einheitspatents in jedem Fall eine Ubersetzung
des vollstdndigen erteilten Patents angefertigt werden. Ist die Verfahrenssprache vor dem EPA
Deutsch oder Franzdsisch, so wird eine englische Ubersetzung bendtigt; ist die Verfahrenssprache
Englisch, ist eine Ubersetzung in eine beliebige Amtssprache eines EU-Mitgliedstaats erforderlich.
Gerade fiir den deutschen Anmelder kénnen sich somit in dieser Ubergangszeit Konstellationen
ergeben, in denen die Ubersetzungskosten fiir das Einheitspatent hoher als fiir das Europaische Patent
sind.

Auch die Kostensituation im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist differenziert zu
beurteilen. Sofern eine Patentverletzung vor allem in Deutschland unterbunden werden soll oder wenn
von einem Unternehmen ein Européisches Patent vorrangig in Deutschland nichtig geklagt werden
soll, werden die bisher genutzten Verfahren vermutlich kostenglinstiger und effizienter zu fihren sein
als ein Verfahren vor der Zentralkammer des EPG z. B. am Hauptsitz in Paris.

C.5. Die Internationale Patentanmeldung nach dem PCT

C.5.1. Schutzgebiet

Durch die  Einreichung einer einzigen Internationalen  Patentanmeldung nach dem
Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty) erreicht man in allen Mitgliedslandern des
PCT (derzeit 148 Staaten) die Wirkung der Hinterlegung einer nationalen Anmeldung. Die aktuelle
Liste der Mitgliedslander finden Sie hier:

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf

Der Anmelder erspart sich damit zunachst die Anfertigung kostspieliger Ubersetzungen und die
sofortige Einreichung zahlreicher nationaler oder regionaler Patentanmeldungen, wenn er
insbesondere mit dem Ablauf der Prioritatsfrist aus einer ersten Patentanmeldung den Schutz fiir eine
Erfindung auf weitere Ladnder ausdehnen mdochte.

Fir die formelle Behandlung einer PCT-Anmeldung ist die Weltorganisation fur geistiges Eigentum
(WIPO) mit Sitz in Genf verantwortlich. Die inhaltlichen Arbeiten (Recherche, vorldufige Prifung)
wurden an mehrere nationale/regionale Patentdmter delegiert, deren jeweilige Zustandigkeit sich nach
dem Sitz bzw. der Staatsangehdrigkeit des Anmelders bestimmt.

Bei der Internationalen Patentanmeldung handelt es sich aber nicht um ein WELTPATENT, welches
automatisch in allen Regionen der Erde volle Schutzwirkungen entfaltet. Da Schutzrechte ganz
allgemein an die staatlichen Hoheitsgebiete gebunden sind, wird fir einen gleichférmigen weltweiten
Schutz auch in absehbarer Zeit keine rechtliche Grundlage existieren (auch wenn in der Presse immer
wieder einmal falschlich von Weltpatenten die Rede ist).
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C.5.2. Verfahrenslauf

Mit der Einreichung einer PCT-Anmeldung, die z. B. beim Européischen Patentamt vorgenommen
werden kann, beginnt die Internationale Phase, in welcher die Anmeldung einheitlich behandelt wird.
In dieser Phase wird nur ein einziges Verfahren gefihrt, welches komplett aus dem Heimatland des
Anmelders gesteuert werden kann. Die beauftragte Behdrde flihrt eine Patentrecherche zum
Erfindungsgegenstand durch und erstellt einen Internationalen Recherchenbericht, in welchem der fir
die Bewertung der Patentfahigkeit zu beriicksichtigende Stand der Technik aufgelistet wird. Diese
Recherchenergebnisse werden ebenso wie die Patentanmeldung selbst verdffentlicht (18 Monate nach
dem Prioritdtsdatum bzw. nach Fertigstellung der Recherche). Darliber hinaus erstellt der mit der
Recherche beauftragte Prifer einen ersten Schriftlichen Bescheid, in welchem er die Relevanz der
ermittelten Druckschriften und die sich daraus ableitenden Erfolgsaussichten fur eine Patenterteilung
vorldufig bewertet. In Reaktion auf die Recherche hat der Anmelder die Mdglichkeit die
Patentanspriche zu andern, wenn dies fir eine Abgrenzung zum Stand der Technik zweckmaBig
erscheint.

Im Anschluss an die Recherche kann der Anmelder die Durchfliihrung einer Internationalen vorlaufigen
Prifung beantragen. Dies ist beispielsweise zweckmaBig, wenn in Reaktion auf das Rechercheergebnis
eine Anpassung der Patentanspriiche vorgenommen wird und man daraufhin eine bessere Bewertung
der Erteilungsaussichten erwartet. Die mit der Internationalen vorldufigen Prifung beauftragte
Behdrde (z.B. das EPA) erstellt daraufhin einen Bericht zur Patentierbarkeit, in welchem der Prifer zu
den allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbliche
Anwendbarkeit) in Bezug auf die Erfindung Stellung nimmt. Dieser Bericht lasst sich auch als
Empfehlung fir oder gegen eine Patenterteilung an die spater tatig werdenden nationalen
Patentdmter verstehen. Eine abschlieBende Entscheidung Uber eine Patenterteilung ist im
Internationalen Verfahren jedoch in keinem Fall méglich.

Nach der Internationalen vorlaufigen Prifung oder auch ohne diese (wenn der Anmelder einen Antrag
auf Prifung nicht gestellt hat) endet die internationale Phase automatisch. Das Verfahren muss
spatestens nach 30 Monaten ab dem friihesten Prioritdtstag in nationale bzw. regionale Verfahren
Uberfihrt werden (einige Patentamter haben diese Frist auf 31 Monate verlangert). Der Anmelder muss
nun entscheiden, in welchen Landern bzw. Regionen er das Patenterteilungsverfahren vor den
nationalen Behorden fortsetzen will. Dazu miissen Ubersetzungen der Anmeldeunterlagen in die
jeweilige Landessprache angefertigt und durch vertretungsberechtigte auslandische Patentanwélte mit
den entsprechenden Antrdgen bei den nationalen Patentdmtern eingereicht werden. Es startet damit
im Wesentlichen ein nationales Verfahren nach den jeweiligen nationalen Vorschriften. Der Anmelder
kann sich beispielsweise entschlieBen ein Patentverfahren beim EPA zur Erlangung eines Europaischen
Patents, eine weiteres regionales Verfahren zur Erteilung eins Eurasischen Patents und ggf. noch

nationale Patentverfahren in den USA, Japan, China usw. zu starten.

In dieser Phase Ubernehmen wir fir Sie die Koordinierung aller nationalen Verfahren und beauftragen
in den gewlnschten Landern Patentanwaltskollegen mit der Vertretung vor den Behérden. Ein ggf.
gewlnschtes Verfahren vor dem Europaischen Patentamt flhren wir in Fortsetzung des PCT-Verfahrens

weiterhin selbst.
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C.5.3. Ergebnis des PCT-Verfahrens

Eine PCT-Anmeldung miindet nach Abschluss der nationalen/regionalen Verfahren in mehreren
nationalen Patenten, die inhaltlich voneinander abweichen kdnnen. Die nationalen Behdrden sind bei
der Entscheidung Uber die Patentfédhigkeit nicht an die vorldufige Bewertung im internationalen Teil
des Verfahrens gebunden.

C.5.4. Kosten

Die Kosten einer Internationalen Patentanmeldung lohnen sich vor allem dann, wenn zum Zeitpunkt
der notwendigen Entscheidung Uber auslandische Schutzrechte, d. h. mit Ablauf der 12-monatigen
Prioritatsfrist ab einer ersten Anmeldung, noch nicht sicher ist, in welchen Landern weitergehender
Patentschutz benétigt wird. Nachfolgend nennen wir die wichtigsten amtlichen Gebuhren, die mit der
Einreichung einer PCT-Anmeldung (hier beim Européischen Patentamt) anfallen:

Gebuhr Internationale Patentanmeldung
Falligkeit Gebilhr
Internationale Anmeldegebuhr (Online-Einreichung) 932 EUR
Ubermittlungsgebiihr EPA mit der Anmeldung 130 EUR
Internationale Recherchengeblhr 1875 EUR
Gebdihr fiir die Internationale vorldufige Priifung (optional) 22 Monate nachl 1930 EUR
Bearbeitungsgebiihr WIPO (optional) Prioritétsdatum 165 EUR

In den nachfolgenden nationalen/regionalen Verfahren fallen annéhrend dieselben Kosten an, als
wenn die jeweiligen Patentanmeldungen auf direktem Wege initilert worden waéren. (Einige
Patentdmter gewadhren unter bestimmten Bedingungen einen Nachlass auf die Recherchen- und
Prifungsgebihr.) Obwohl die Gesamtkosten bis zur Patenterteilung durch die PCT-Anmeldung
steigen, ist dieser Weg fir viele Anmelder interessant, da sich die endglltige Entscheidung Uber
auslandische Patentanmeldungen auf diese Weise von 12 Monaten ab Prioritdtstag auf 30 Monate
verlagern |8sst. Damit steht mehr Zeit zur Markterprobung zur Verfigung. Letztlich ,kauft” sich der
Anmelder durch das PCT-Verfahren Zeit.

AuBerdem kann durch den PCT Weg die Prognose Uber die Erfolgsaussichten ausléandischer
Patentverfahren weiter abgesichert werden. Fir Lander, in denen keine inhaltliche Prifung des Patents
stattfindet, erreicht man durch ein positives Ergebnis einer Internationalen vorldufigen Prifung eine
hohere Stabilitdt des spateren nationalen Patents gegenliber méglichen Nichtigkeitsangriffen.

Kann der Anmelder jedoch bereits mit Ablauf der Prioritatsfrist sicher entscheiden, in welchen Landern
Patentschutz bendtigt wird, ist der direkte Weg durch Anmeldung nationaler Patente letztlich die
preiswertere Lésung. Die optimale Vorgehensweise |&sst sich nur bezogen auf den Einzelfall festlegen.
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D) Marken./ Kennzeichen

Durch den Markenschutz soll die ungehinderte Ubernahme eines Zeichens, welches zur Kennzeich-
nung eines Produktes bzw. einer Dienstleistung eines Unternehmens dient, verhindert werden. In
Marken betriebene Werbe- und
Marketingaufwand, wobei der Wert einer Marke bei langer und umfangreicher Nutzung sehr hoch sein

realisiert sich vor allem der von einem Unternehmen

kann, ggf. sogar einen wesentlichen Teil des Unternehmenswertes bestimmt.

Zu den Marken im weiteren Sinne von § 1 MarkenG gehdren neben den eingetragenen Marken auch
durch Benutzung erworbene Kennzeichen und geografische Herkunftsangaben. Letztlich bestehen im
geschaftlichen Verkehr neben den klassischen Marken weitere zahlreiche Kennzeichenrechte (z. B.
Firmennamen, Geschaftsabzeichen, Domainnamen, Softwaretitel), die untereinander zu Kollisionen
fihren konnen.

D.1. Deutsche Marke

D.1.1. Markenfdhigkeit

Gemél § 3 Markengesetz (MarkenG) sind als
Marke alle Zeichen schutzfahig, die geeignet
sind, Waren oder Dienstleistungen eines

markenfahig sind

® Worter, Namen, Buchstaben, Zahlen
¢ Abbildungen, Farben, Hérzeichen

Unternehmens von denjenigen anderer

® dreidimensionale Gestaltungen
Unternehmen zu unterscheiden. Aus der . . . _ _
die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen

eines Unternehmens von denjenigen anderer
Unternehmen zu unterscheiden.

nebenstehenden Ubersicht sind positive und
negative Abgrenzungsmerkmale fir die

Markenfahigkeit erkennbar.

Wichtigstes Kriterium flr die Markenféhigkeit
ist also deren Eigenschaft, Waren und/oder

vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die:

* durch die Art der Ware selbst bedingt sind

Dienstleistungen derart zu kennzeichnen, « zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind

dass diese von gleichartigen Waren/Dienst- - der Ware einen wesentlichen Wert verleihen

leistungen anderer Unternehmen unter-

schieden werden kénnen. Obwohl dieses

Kriterium nach dem ersten Anschein einfach, verstandlich und handhabbar zu sein scheint, existiert
eine duBerst umfangreiche Rechtsprechung zu dem Problemfeld der Markenféhigkeit, die bei der
Beurteilung, ob ein Zeichen dem Markenschutz zugédnglich ist oder nicht, herangezogen werden muss.

Den negativen Grenzfall stellt ein glatt beschreibendes Wort dar, welches lediglich die Ware selbst
oder eines ihrer Merkmale allgemeinglltig umschreibt. Derartige Zeichen sind dem Markenschutz
nicht zugénglich, da sie auch anderen Unternehmen fir die Beschreibung ihrer Waren zugénglich sein
muUssen. Als positiver Grenzfall sind Fantasiewdrter anzusehen, die grundsatzlich schutzfahig sind.

Als in Deutschland vor mehr als 100 Jahren erstmals ein Gesetz zum Schutz von Marken (friher Waren-
zeichen) geschaffen wurde, stand der Schutz solcher Zeichen im Vordergrund, die unmittelbar der
Kennzeichnung und Unterscheidung von gegensténdlichen Waren dienen sollten. Erst seit 1979 ist es
in Deutschland méglich, auch Dienstleistungen unter den Schutz der Marke zu stellen. Im Zuge der
Deutschen Wiedervereinigung wurde, in Anlehnung an sowohl bis dato in der DDR als auch in vielen
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anderen europaischen Staaten geltende Regelungen, auch im Bundesdeutschen Recht die bisher
geltende Bindung der Marke an einen nicht nur zum Schein existierenden Geschéftsbetrieb aufgeho-
ben. Damit wurde im Rechtssystem umgesetzt, was sich in der Praxis eigentlich langst vollzogen hatte.
Beim Publikum ruft heutzutage eine Marke nur in seltenen Féllen eine unmittelbare Assoziation zu
einem konkret definierten Geschaftsbetrieb beziehungsweise Unternehmen hervor. Vielmehr besteht
die Bedeutung der Marke hauptséchlich darin, als allgemeines Qualitdtskennzeichen oder als
pauschaler Hinweis auf eine Unternehmensgruppe, bestimmte Vertriebswege oder &hnliche meist
unklare Herkunftshinweise der Waren/Dienstleistungen zu dienen. Durch das seit 1995 geltende neue
Markengesetz wurden weitere Anpassungen der rechtlichen Regelungen vorgenommen, so dass heute
die freie Markenlbertragung und die Aufteilung einer Marke in einzelne ,Teilmarken", die
verschiedene Waren/Dienstleistungen unter Schutz stellen, méglich sind. Die Marke wird dadurch
immer mehr zum abstrakten Kennzeichen, welches selbststandig als verkehrsfahiges Wirtschaftsgut
behandelt und bewertet werden muss. Die weitgehend freie Handelsféhigkeit einer Marke erhoht
deren Wert weiter, was auch dazu fuhrt, dass Banken und Investoren eine gut eingefihrte und vor
allem rechtliche gesicherte Marke haufig als Kreditsicherheit akzeptieren.

D.1.2. Entstehung des Markenschutzes

Der weitaus héufigste und einfachste Weg, den Markenschutz fir ein Zeichen zu erwerben, ist die
Eintragung des Zeichens als Marke in ein vom Deutschen Patent- und Markenamt gefihrtes Register.
Zwar kann der Markenschutz theoretisch auch durch die Benutzung des Zeichens im geschaftlichen
Verkehr entstehen, jedoch nur in dem Umfang, wie das Zeichen innerhalb der beteiligten Kreise als
Marke eine Verkehrsgeltung erworben hat.

Die Eintragung der Marke ins Register weist eine Reihe von Vorteilen auf, die durch die blof3e Benut-
zung des Zeichens mit vertretbarem Aufwand Ublicherweise nicht zu erzielen sind und die erforderli-
chen Aufwendungen im Eintragungsverfahren mehr als rechtfertigen. Die wichtigsten Vorteile der
eingetragenen Marke sind:

. Der Schutz einer eingetragenen Marke erstreckt sich Uber den Bereich der momentanen regio-
nalen Tatigkeit des Markeninhabers hinaus auf das gesamte Bundesgebiet bzw. sogar die
gesamte Européische Union im Falle einer Gemeinschaftsmarke.

) Die Schutzwirkungen fir die eingetragene Marke beginnen mit dem Tag der Eintragung, wobei
rickwirkend der Anmeldetag den Zeitrang der Marke gegenlber fremden Kennzeichen
bestimmt. Demgegeniber setzt der durch die Benutzung des Zeichens erworbene Schutz erst
ein, wenn eine Verkehrsgeltung erworben ist. Daflir sind in der Regel jahrelange
Werbeaufwendungen erforderlich.

) Der Markenschutz kann durch die Eintragung erworben werden, ohne dass bereits Aufwendun-
gen im Werbe- und Marketingbereich getatigt werden missen. Dies stellt sicher, dass bei recht-
zeitiger Anmeldung der Marke bereits zum Zeitpunkt der Markteinflhrung eines neuen Produkts
ein addquater Schutz der Produktbezeichnung zur Verfigung steht.

) Aus einer angemeldeten/eingetragenen Marke kann Widerspruch gegen jingere Markenanmel-
dungen eingelegt werden, womit ein kostenginstiges Mittel zur Verdrdngung verwechs-
lungsfahiger Drittzeichen zur Verfligung steht.
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o Bei der Durchsetzung einer eingetragenen Marke muss die Schutzfahigkeit nicht gesondert
nachgewiesen werden. Die Durchsetzung aufgrund Benutzung erworbener Rechte scheitert
haufig daran, dass im Verletzungsfall das tatsachliche Vorliegen eines Schutzes nicht nachgewie-
sen werden kann.

o Eine wirtschaftliche Verwertung einer eingetragenen Marke, beispielsweise durch VerduBerung
oder Lizenzierung, ist unkompliziert, da Klarheit tber den Rechtsbestand der Marke herrscht.

D.1.3. Wirkungen der Marke

Das Markenrecht sichert dem Inhaber die ausschlieBlichen Benutzungsrechte an der Marke. Es ist ihm
damit gestattet, die unter den Markenschutz fallenden Waren bzw. Dienstleistungen mit der Marke zu
kennzeichnen, die Marke in der Werbung einzusetzen und beispielsweise auch Export- oder Importwa-
ren mit der Marke zu versehen.

Das Markenrecht gewéhrt darliber hinaus weit reichende Verbotsrechte, die der Inhaber gegeniiber
Dritten ausliben kann. Dritten kann mit der Marke untersagt werden:

e einidentisches Zeichen fur identische Waren/Dienstleistungen zu benutzen

e ein identisches oder ahnliches Zeichen fir identische oder dhnliche Waren/ Dienstleistungen
zu benutzen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht

Insbesondere ist es Dritten verboten:
e das geschiitzte Zeichen auf Waren, der Verpackung oder Werbemitteln anzubringen
e Waren unter dem Zeichen anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu besitzen
e unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen
e unter dem Zeichen Waren ein-/auszufihren
e  das Zeichen in Geschéftspapieren oder in der Werbung zu benutzen

Abgesehen von dem eher seltenen Fall, dass identische Zeichen fir identische Waren verwendet
werden, ist zur Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchs erforderlich, dass die sich
gegeniberstehenden Zeichen verwechselbar sind. Das Kriterium der Verwechslungsgefahr ist in
zahlreichen Entscheidungen im Detail ausgebildet worden. Die Gefahr von Verwechslungen liegt
immer dann vor, wenn die beteiligten Verkehrskreise, also diejenigen an die sich die Marke als
Kennzeichen fir die Waren/Dienstleistungen wendet, bei flichtiger Betrachtung eines jlingeren
Zeichens zu dem Ergebnis kommen, dass es sich bei diesem Zeichen um die ihnen aus der
Vergangenheit bekannte Marke oder zumindest ein demselben Unternehmen zuzuordnendes Zeichen
handeln musste. Grundsétzlich kdnnen klangliche und (schrift-)bildliche Verwechslungsgefahren sowie
die Gefahr einer gedanklichen Verbindung zwischen den Kennzeichen bestehen. Durch die
Rechtsprechung wurde eine Vielzahl von Merkmalen herausgearbeitet, die jeweils fir oder gegen eine
Verwechslungsgefahr sprechen, und bei der Bewertung ganzheitlich gewlrdigt werden mussen. Fir
eine einzelfallbezogene Wiirdigung moglicher Kollisionen zwischen Marken bedarf es daher neben
rechtstheoretischen Kenntnissen vor allem groBer Erfahrung in derartigen Auseinandersetzungen.
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D.1.4. Eintragungsverfahren

Die Eintragung einer Marke in das beim Patent- und Markenamt geflhrte Register wird im Ergebnis
eines formellen Verfahrens erzielt, an dessen Anfang der Antrag auf Eintragung steht. Soweit die
formellen und materiellen Voraussetzungen fir den Schutz der Marke gegeben sind, erfolgt die
Eintragung und Verdffentlichung der Marke.

Innerhalb einer Frist von
drei Monaten nach der |Antrag auf Eintragung der Markel
1

Veroffentlichung  kann [ |

formelle Priifung materielle Prifung

Jeder Dritte aus einer absolute Schutzhindernisse

alteren Marke der Neu-
Inhaberschaft Antrag / Form graphisch darstellbar Markenfahigkeit

eintragung  widerspre- ) , , ,
Geblhr —— Wiedergabe der Marke Unterscheidungskraft —— beschreibende Angaben

chen. Sofern ein Wider- i .
Tauschung —— Prifzeichen, Wappen

spruch eingelegt wird, [

schlieB3t sich ein Verfah- m M
ren an, in dem

entschieden wird, ob ’ Veréffentlichung ‘ | Rechtsmittel I

. . T
zwischen  den  sich I ]

. Widerspruch kein Widerspruch

gegenlberstehenden 1 | |

. . [ ]
Zeichen eine Verwechs- Zuriickweisung teilweise/vollstindige

Widerspruch Léschung

lungsgefahr besteht : I

oder ob beide Marken ‘

nebeneinander existie-

ren kdnnen.

Wird die neue Marke nicht durch einen Widerspruch angegriffen oder wird der Widerspruch zuriickge-
wiesen, so dass die Marke eingetragen bleibt, steht ein Schutzrecht zur Verfligung, welches vorerst
Uber einen Zeitraum von 10 Jahren Gltigkeit besitzt. Nach Ablauf dieser Schutzdauer kann die Marke
durch Entrichten einer Gebluhr jeweils um 10 Jahre verlangert werden. Sonstige Jahresgebihren fallen
nicht an.

D.1.5. Kosten fur die Eintragung einer Deutschen Marke

Fir den Antrag auf Eintragung einer Marke ist an das Patent- und Markenamt eine Gebihr von 290
EUR (elektronische Einreichung) zu entrichten. Damit sind die bis zu drei Warenklassen abgedeckt. Fiir
die vierte Klasse und jede weitere fallt nochmals eine Gebihr in Hohe von 100 EUR pro Klasse an. Als
Anwaltshonorare werden i. d. R. etwa 400 EUR bis 700 EUR fallig, abhdngig vom Beratungsaufwand,
den Besonderheiten des Falles und der ausgewéhlten Kanzlei. Mit der Anmeldung mdissen alle
Waren/Dienstleistungen benannt und amtlichen Klassen zugeordnet werden, fur die Markenschutz
begehrt wird. Die Benennung zu abstrakter Oberbegriffe fihrt regelmaBig zu Beanstandungen durch
das Patentamt. Andererseits sollten auch nicht zu enge Warenbegriffe gewéhlt werden, um den Schutz
nicht unnétig zu beschrénken. Soll die Marke fir zahlreiche unterschiedliche Waren/Dienstleistungen
angemeldet werden, entstehen fir mehr als drei Warenklassen zusétzliche Kosten.
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Die Einschaltung eines Patentanwalts, der als Spezialanwalt fur alle gewerblichen Schutzrechte auch im
Markenrecht der geeignete Ansprechpartner ist, empfiehlt sich schon deswegen, da durch eine
fachgerechte Beratung fehlerhafte Anmeldungen oder die Investition in nicht eintragbare Zeichen
vermieden werden. Der Patentanwalt unterstitzt Sie bei der Auswahl der zweckmaBigen Markenform
und bei der richtigen Formulierung des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses.

D.1.6. Benutzungszwang flir Marken

Eingetragene Marken unterliegen einem so genannten Benutzungszwang. Dies bedeutet, dass die
Marken in rechtserhaltender Weise benutzt werden mussen, damit sie in ihrem rechtlichen Bestand
gesichert sind. Im Einzelnen ist dazu erforderlich, dass die Marken fir die eingetragenen
Waren/Dienstleistungen in einem derartigen Umfang genutzt werden, der Zweifel an der Ernsthaftig-
keit des Benutzungswillens ausschlief3t.

Die Benutzung der Marke kann durch den Markeninhaber oder auch durch von diesem berechtigte

Dritte vorgenommen werden (z. B. Lizenznehmer).

Die rechtserhaltende Benutzung muss innerhalb von 5 Jahren nach der Eintragung der Marke aufge-
nommen werden. Weiterhin darf die Benutzung nicht fur einen Zeitraum von langer als 5 Jahren unter-
brochen werden. Andernfalls erlischt das Markenrecht zwar nicht unmittelbar, kann jedoch von Dritten
unter der Begriindung der mangelnden Benutzung erfolgreich angegriffen werden. AuBerdem kann
die Einrede der mangelnden Benutzung in einem Widerspruchsverfahren oder einem Verletzungspro-
zess dem Markeninhaber erfolgreich entgegengehalten werden.

D.2. International Registrierte Marken

Die Schutzwirkungen einer deutschen Marke sind wie bei anderen gewerblichen Schutzrechten auch,
auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschrankt. Soll sich der Markenschutz auch auf
andere Lander erstrecken, sind dort entsprechende Schutzrechte erforderlich. Es kénnen auch im
Ausland nationale Marken erworben werden, was beispielsweise sinnvoll ist, wenn lediglich in einem
weiteren Land der Markenschutz benétigt wird.

Die Anmeldeprozeduren sind in verschiedenen Landern oft sehr unterschiedlich und zumeist besteht
ein Vertreterzwang vor den ausléndischen Patentdmtern. Dies macht es bei der Behandlung ausléndi-
scher nationaler Marken erforderlich, dass neben dem Patentanwalt vor Ort, der fir den Anmelder
auch die auslandischen Verfahren koordiniert, auch auslandische Kollegen involviert werden. Die
Kosten auslandischer Markenanmeldungen Ubersteigen aus diesem Grund und wegen der zumeist
hoéheren amtlichen Gebihren die Kosten einer deutschen Markenanmeldung deutlich. Gerade am
Beginn einer Produkteinfihrung im Ausland sind solche Kosten eine unerwiinschte zuséatzliche

Belastung.

Parallel zu dem nationalen Weg besteht bereits seit langer Zeit die Méglichkeit, eine so genannte
International Registrierte Marke (IR-Marke) zu erwerben. Ausgehend von einer nationalen Basis-Marke
kann Uber ein gemeinsames Anmeldeverfahren eine Schutzerstreckung in die Mitgliedslander des
Madrider-Markenabkommens (MMA) erreicht werden. Die jeweiligen nationalen Anteile dieser IR-
Marken unterliegen weitgehend den nationalen Vorschriften, wobei die Rahmenbedingungen durch
das MMA vorgegeben sind. Vor einigen Jahren ist dieses Abkommen durch ein Protokoll (PMMA)
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erweitert worden, sodass derzeit Markenschutz fir 94 Staaten erreichbar ist. Die aktuelle Liste der
Mitgliedsstaaten finden Sie hier:

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

D.3. Europaische Gemeinschaftsmarke

Seit 1996 kann auch eine so genannte Gemeinschaftsmarke angemeldet werden. Damit erlangt man
bei erfolgreichem Verfahrensabschluss eine einheitliche Marke, die in allen Mitgliedsstaaten der Euro-
paischen Gemeinschaft gilt. Im Unterschied zur IR-Marke, die aus mehreren weitgehend unabhéngigen
nationalen Teilen besteht, liegt also eine einzige Marke vor, die in mehreren Staaten Giltigkeit hat.

Unterdessen machen von dieser im Vergleich zu mehreren nationalen Anmeldungen preiswerten
Moglichkeit auch viele kleinere und mittlere Unternehmen Gebrauch, da auch sie im grenziberschrei-
tenden Warenverkehr nicht auf die Absicherung oft wertvoller Wortmarken und Logos verzichten
wollen. Die Attraktivitdt der Gemeinschaftsmarke ist durch die im Mai 2009 wirksam gewordenen
Senkung der amtlichen Gebihren weiter gestiegen. Nach dem neuen Geblhrensystem ist flr eine
Gemeinschaftsmarke eine amtliche Anmeldegebihr in Hohe von 900 EUR (Online-Einreichung) zu
zahlen (bei 3 Warenklassen). Die friiher nétige Eintragungsgebiihr entféllt komplett.

Durch den Beitritt der Européaischen Union zum PMMA ist nun auch eine Briicke zum System der Inter-
nationale Registrierten Marken geschlagen (vgl. Kap. D.2). Damit kann eine EU Gemeinschaftsmarke
oder eine entsprechende Anmeldung als Basis fir die Hinterlegung einer Internationalen Registrierung
(IR-Marke) dienen. Fir Inhaber einer Gemeinschaftsmarke entféllt damit die Notwendigkeit der
Anmeldung einer weiteren nationalen Marke im Heimatland, wenn der Markenschutz beispielsweise in
die USA, die Schweiz, auf Russland, Japan oder andere nicht EU-Mitgliedsléander ausgedehnt werden
soll.

Gleichzeitig ist es aber auch fur auslandische Unternehmen leichter geworden, Markenschutz in der EU
zu erhalten, da der Beitritt der EU zum PMMA ebenso den Umkehrweg erdffnet. Ein Unternehmen aus
den USA kann beispielsweise gestitzt auf eine angemeldete US-Marke eine International Registrierte
Marke hinterlegen und als Schutzbereiche sowohl einzelne Lander wie Australien oder Deutschland
benennen, als auch die Eintragung einer EU Gemeinschaftsmarke beantragen, um Markenschutz in
allen EU Mitgliedsléndern zu erhalten. Man muss daher auch mit einem weiteren Zuwachs von Marken
rechnen, die fir auslandische Unternehmen als EU Gemeinschaftsmarken eingetragen sind und damit
unmittelbare Schutzwirkungen in Deutschland entfalten. Dies kann zu Kollisionen mit den Namen
eigener Produkte, Firmenbezeichnungen oder auch Domainnamen fihren.

D.4. Domainnamen

Die rechtliche Bewertung und Einordnung von Domainnamen steht derzeit unter besonderer Beach-
tung. Generell wird hier kein neues Rechtssystem entwickelt und es besteht dafir auch keine Notwen-
digkeit. Vielmehr missen insbesondere die bestehenden Vorschriften des Markenrechts, des allge-
meinen Namensrechts und des Wettbewerbsrechts in angepasster Weise auf die neuen Probleme des
Mediums Internet angewendet werden, um die hier auftretenden Rechtsfragen innerhalb der einge-

flhrten Systeme |6sen zu kdénnen.


http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
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Domainnamen stellen nach mittlerweile vorherrschender Meinung nicht nur die technische Adresse
einer Web-Site dar, sondern wirken haufig auch als Name bzw. Kennzeichen. Es liegt damit eine
.neue” Kennzeichenform vor, die mit anderen Kennzeichenrechten ggf. in Kollision geraten kann.

Um bei der bestehenden Unsicherheit, die sich aus teilweise gegenldufigen Gerichtsentscheidungen
ableitet, brauchbare Strategien zur Nutzung von Domainnamen entwickeln zu kénnen, empfehlen wir
im Zweifel eine gezielte Beratung.

D.5. AdWord

Im Zusammenhang mit der Nutzung von Kennzeichen im Internet stehen derzeit sogenannte AdWords
im Fokus der Diskussion. Fraglich ist die markenrechtliche Zulassigkeit der Verwendung fremder Kenn-
zeichen als Schlisselworter im Rahmen der von Suchmaschinenbetreibern erdffneten Méglichkeit der
Werbung mit AdWord-Anzeigen.

AdWords sind Suchbegriffe (Keywords), die bei der Eingabe in der Suchmaschine zu Werbeanzeigen
derjenigen Anzeigenkunden fihren, die die Bezeichnung als Suchwort beim Suchmaschinenbetreiber
angegeben haben. Die aufgrund der Eingabe des Suchwortes erscheinenden Werbeannoncen (mit
Link auf die Website des Anzeigenkunden) werden z. B. bei Google in einem von der Trefferliste
raumlich getrennten Werbeblock unter der Rubrik ,Anzeigen” eingeblendet. Das AdWord stellt kein
selbststandiges Kennzeichenrecht dar, kann mit solchen jedoch kollidieren. Inwieweit die Verwendung
von Marken und Unternehmenskennzeichen durch Dritte als AdWord in die Kennzeichenrechte der
Inhaber eingreift, wurden von den Instanzengerichten bisher sehr divergierend beurteilt. In jingeren
Entscheidungen haben der BGH und der EuGH zumindest Detailfragen geklért, wobei bestatigt
wurde, dass bislang geltende Regeln des Kennzeichenrechts auch in diesen Fallen anwendbar sind.

Demnach wird ein Markeninhaber wird in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe als

AdWord nicht untersagen koénnen, da es sich insofern allenfalls um eine markenrechtlich erlaubte
Benutzung handelt. In die Rechte an einem Unternehmenskennzeichen wird jedenfalls dann nicht

eingegriffen, wenn der Internetnutzer nicht annehmen wird, dass die in dem gesonderten Anzeige-
block erscheinende Anzeige von dem Unternehmen stamme, dessen Unternehmenskennzeichen als
AdWord genutzt wurde. Ist das AdWord identisch mit einer eingetragenen Marke und wird dieses als
Hinweis auf identische Waren und Dienstleistungen verwendet, fiir welche die Marke Schutz genief3t,
ist entscheidend, ob die Verwendung der Marke als AdWord eine markenrechtliche Benutzungshand-
lung im Sinne des Markenrechts darstellt. Eine Markenverletzung liegt aber auch in einem solchen Fall
nur dann vor, wenn die Verwendung des AdWords als markenméBige Kennzeichnung von
Waren/Dienstleistungen verstanden wird. Wenn die Anzeige klar als solche erkennbar ist, wird man im
Regelfall keine Markenverletzung annehmen kdnnen.
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E) Design

Zu den gewerblichen Schutzrechten gehort auch ein Ausschlussrecht fir den Schutz formgebender
Entwicklungsleistungen, welches als Design bezeichnet wird (in  Deutschland friher auch
Geschmacksmuster genannt).

E.1. Deutsches Design

E.1.1. Absolutes Verbotsrecht

Prinzipiell soll das Design die Ergebnisse kreativer Gestaltungen hinsichtlich Form und Farbe von
Erzeugnissen (z. B. M&bel, Autokarossen, Stoffe, Bodenbeldge, Gerdtegeh&use usw.) schiitzen. Friher
beschrankte sich der dem Entwerfer (Designer) gewéhrte Schutz auf das Verbot von Nachahmungen
des geschitzten Musters. Parallelentwirfe, die von Dritten ohne Kenntnis des geschitzten Musters

geschaffen wurden, waren vom Schutz nicht umfasst.

Heute gewahrt das eingetragene Design einen absoluten Schutz gegen die Verbreitung von
Erzeugnissen, deren Gesamteindruck auf den ,informierten Benutzer” demjenigen des geschiitzten
Designs entspricht. Der Erstanmelder eines neuartigen Designs ist damit sicher gegen spéatere
Nachahmungen und Parallelschépfungen geschiitzt, da er deren Verbreitung untersagen kann. Die
Wirkungen des Designs sind im Bereich der Gestaltungsergebnisse daher mit den Wirkungen
vergleichbar, die ein Patent fur technische Entwicklungsergebnisse bereitstellt.

E.1.2. Schutzentstehung

Der Schutz entsteht mit der Eintragung des Designs in das beim Deutschen Patent- und Markenamt
gefiihrte Register. Durch § 27 Abs. 2 DesignG ist die maximale Schutzdauer eines Designs auf 25 Jahre
bestimmt. Der Schutz dauert gerechnet ab der Anmeldung zunéchst 5 Jahre und kann dann durch
Zahlung einer Verlangerungsgebihr jeweils um 5 Jahre verlangert werden. Die Schutzdauer von 25
Jahren gilt auch fir bereits bestehende Designs, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
entsprechenden Gesetzesdnderung (01. Juni 2004) noch nicht erloschen waren.

Anders als beim Patent wird durch die eigene Verdffentlichung des Erzeugnisses vor der Anmeldung
die Méglichkeit des Schutzrechtserwerbs nicht endgltig vereitelt. Dazu gewéhrt das Gesetz eine Neu-
heitsschonfrist von 12 Monaten. Dies bedeutet, dass Verdffentlichungen der Gestaltung, die vom
Anmelder oder seinem Rechtsvorgéanger vor dem Tag der Anmeldung vorgenommen wurden, bei der
Beurteilung der Schutzfdhigkeit auBBer Betracht bleiben, wenn sie in diesem Zeitraum liegen. Die
eigene Verdffentlichung eines Erzeugnisses, beispielsweise auf einer Messe oder im Rahmen einer
Marketingkampagne, wirkt also nicht schutzhindernd, wenn die Designanmeldung innerhalb der
Neuheitsschonfrist nachgeholt wird.  Schutzhindernd wirken stattdessen Verdffentlichungen
gleichartiger Gestaltungen durch Dritte vor dem Anmeldetag.

Der Designmusterschutz wird durch die Hinterlegung von Abbildungen definiert, die alle wesentlichen
Gestaltungsmerkmale zeigen mussen. Alle beim Patentamt eingereichten Abbildungen (bis zu 10 je
Design) werden verdffentlicht. Fiir die Offentlichkeit ist es damit einfacher als friiher, sich einen
vollstandigen Uberblick (ber die eingetragenen Designs zu verschaffen. Der Anmelder kann
beantragen, die Veréffentlichung des Designs bis zu 30 Monate nach dem Anmeldetag aufzuschieben.
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Damit kann eine Designanmeldung rechtzeitig eingereicht werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass
Mitbewerber noch vor einem Markteintritt vom geplanten neuen Produkt Kenntnis erlangen.
AuBerdem kdnnen auf diese Weise die Kosten flir den Schutz reduziert werden, wenn beispielsweise
bei Saisonprodukten ein Schutz von 30 Monaten ausreichend ist und der Anmelder das Design — oder
zumindest einige Designs einer Sammelanmeldung — nach dieser Frist wieder fallen lassen will.

E.1.3. Kosten des Designschutzes

Fir die Anmeldung eines Designs sind 60 EUR (bei elektronischer Anmeldung) an das Patentamt zu
entrichten. Wenn mehrere Designs in einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden (bis zu 100
Designs), mussen fur jedes Muster 6 EUR, mindestens jedoch 60 EUR gezahlt werden.

Soweit die Aufschiebung der Bekanntmachung des Designs beantragt wird, reduziert sich die anfangli-
che Anmeldegebihr auf 30 EUR bzw. 3 EUR je Design in der Sammelanmeldung. Fir den nachtragli-
chen Antrag auf Bekanntmachung fallen dann nochmals 40 EUR an.

Soweit die Musteranmeldung Uber eine Patentanwaltskanzlei veranlasst wird, missen die Honorare
hinzugerechnet werden.

E.1.4. Vereinfachte Anmeldung

Seit November 2013 kann ein Design beim DPMA auch ohne Nutzung einer speziellen Software
webbasiert angemeldet werden. Das DPMA stellt dazu den Dienst DPMAdirektWeb zur Verfligung.
Darlber hinaus hélt das DPMA in einer Informationsbroschire zahlreiche weiterfihrende Hinweise zum

Designschutz bereit.

E.1.5. Patentanwaltliche Leistungen flir Anmelder eines Designs

Wenngleich mit den vom DPMA bereitgestellten Tools und Informationen grundsatzlich auch Laien in
die Lage versetzt werden, ein Design ohne anwaltliche Hilfe anzumelden, verbleiben doch eine Reihe
von Problemen und Fallstricken, deren Umgehung die Inanspruchnahme eines Patentanwalts weiterhin
empfehlenswert macht.

Gerade weil vom DPMA keine inhaltliche Prifung des Designs vor dessen Eintragung erfolgt, besteht
fir den Ungelbten ein hohes Risiko, dass er zwar eine Urkunde Uber die Eintragung des
angemeldeten Designs erhélt, tatséchlich aber kein effizient durchsetzbares Schutzrecht besteht.
Korrekturen in Bezug auf den angemeldeten Gegenstand sind spater ausgeschlossen. Daher sind
beispielsweise folgende Fragen in jedem Einzelfall von besonderer Bedeutung:

- Sollten im Vorfeld Recherchen veranlasst werden?

- Welche Abbildungen (Fotos/Grafiken) werden beim Patentamt eingereicht?

- Wird das Erzeugnis farbig oder schwarz/weif3 dargestellt?

- Ist eine Einzel- oder Sammelanmeldung vorzuziehen?

- Soll ein Antrag auf Aufschiebung der Veroffentlichung gestellt werden?

- Wird ein komplexes Erzeugnis in seiner Gesamtheit oder in seinen Einzelteilen dargestellt?

- Wie l3sst sich der resultierende Schutzumfang maximieren?


https://direkt.dpma.de/design/
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/broschueren/bro_design_dt.pdf
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E.2. Europaisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster

E.2.1. Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Seit 2003 kénnen registrierte Gemeinschaftsgeschmacksmuster erworben werden, die in allen Landern
der EU Giltigkeit erlangen. Damit steht ein neues Design-Schutzrecht zur Verfligung, welches im
Rahmen der europaweiten Marktaktivitaten kinftig fir viele Unternehmen von Bedeutung sein wird.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster schiitzt gemal Art. 3 a) GGMVO die Erscheinungsform eines
Erzeugnisses oder Teils davon. Diese Erscheinungsform ergibt sich aus den Merkmalen der Linien,
Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst
und/oder seiner Verzierung. Der vom Gemeinschaftsgeschmacksmuster erfasste Schutzbereich ist stark
auf die Formgebung technischer Erzeugnisse ausgerichtet, so wie dies unterdessen auch fir das
Deutsche Geschmacksmuster anzunehmen ist. Eine wesentliche Schutzvoraussetzung ist die Neuheit
und die Eigenart des jeweiligen Musters.

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster entfaltet seine Schutzwirkungen generell innerhalb der gesam-
ten Europadischen Gemeinschaft und gestattet es dem Inhaber, Dritten Benutzungshandlungen wie
Herstellung, Anbieten und Verkauf des Musters zu verbieten.

E.2.2. Nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Ohne groBBe Kenntnisnahme existiert seit nunmehr einigen Jahren ein neues Schutzrecht fir Gestal-
tungsergebnisse, welches durch die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 geschaffen wurde. Neben dem einge-
tragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird durch die Verordnung auch ein nicht eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster ermdglicht, welches ohne Anmeldung und Verwaltungsakt seit dem
06. Mérz 2002 innerhalb der gesamten Européischen Gemeinschaft entstehen kann.

Ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht (sofern die materiellen Schutzvor-
aussetzungen erfiillt sind), indem das Muster innerhalb der Europaischen Gemeinschaft der Offentlich-
keit zuganglich gemacht wird. Der Entwerfer erhalt damit allein durch Verdffentlichung und ohne dass
er ein Anmeldeverfahren durchlaufen muss ein Schutzrecht firr seine Gestaltung, welches ab dem Tag
der ersten Verdffentlichung 3 Jahre gilt. Die Durchsetzung des nicht eingetragenen Gemeinschaftsge-
schmacksmusters ist nur gegen Nachbildungen des Muster moglich (d. h. Erzeugnisse, deren Gestal-

tung auf das Muster zurlickgehen), wahrend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein
ausschlieBliches Verbietungsrecht gewahrt, d. h. auch gegen unabhangige Parallelgestaltungen durch-
gesetzt werden kann (vergleichbar dem Patent im technischen Bereich).

Den augenscheinlichen Vorteilen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters fir den
Entwerfer stehen einige Problembereiche gegeniiber, die auch von den ,beginstigten” Entwerfern
nicht vergessen werden sollten.

Erstens ist zu bedenken, dass jeder Entwerfer bei Neugestaltungen auch die bereits existierenden
Schutzrechte beachten muss, wenn er nicht Gefahr laufen will, solche Rechte zu verletzen und vom
Rechtsinhaber in Anspruch genommen zu werden. Die nicht eingetragenen Geschmacksmuster lassen
sich jedoch kaum recherchieren, da sie in keinem Register erfasst sind.
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Zweitens mag es als erleichternd angesehen werden, dass ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsge-
schmacksmuster als Verbietungsrecht nur dann durchgesetzt werden kann, wenn ,die angefochtene
Benutzung das Ergebnis einer Nachahmung des geschitzten Musters” ist. Jedoch dirfte es spannend
werden, die Praxis der Verletzungsgerichte zu beobachten, die entscheiden missen, wann keine
Nachahmung vorliegt, d.h. wann der potenzielle Nachahmer keine Kenntnis von dem bereits
verdffentlichten Geschmacksmuster hatte, und wer die Beweislast im Einzelfall zu tragen hat.

Drittens durfte es fir den Inhaber des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters sehr
argerlich sein, wenn er nach dem Ablauf der Schutzdauer von 3 Jahren feststellen muss, dass sein
Produkt wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, nun aber von jedem Dritten nachgebildet werden kann. Im
Vergleich dazu hatte er mit dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster eine Schutzdauer
von bis zu 25 Jahren erwerben kénnen.

Fir die Gestalter steht somit ein ohne Anmeldeverfahren und Kosten zu erwerbendes Schutzrecht fir
musterfahige Gestaltungen zur Verfligung, welches insbesondere fiir den Schutz der (&sthetischen)
Gestaltung saisonaler, kurzlebiger Produkte neue Mdglichkeiten eréffnet. Welche Schwierigkeiten sich
ggf. bei der Durchsetzung dieses nicht registrierten Rechts ergeben, wird die Praxis zeigen mUssen.
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F) Fordermoglichkeiten

Derzeit existieren verschiedene Forderprogramme, die insbesondere den KMU (Kleine und Mittelstan-
dische Unternehmen) die Erlangung von Schutzrechten, insbesondere Patentrechten, und deren wirt-
schaftliche Verwertung erleichtern sollen. Haufig sind in Programmen zur Technologie- und
Forschungsférderung Mittel fir die Erlangung von Schutzrechten mit eingeplant. Es existieren
daneben auch Programme, die unabhdngig von anderen Vorhaben in diesem Bereich gerzielt
eingreifen.

F.1. SIGNO (vormals INSTI-KMU-Patentaktion)

Im Mérz 1997 startete die INSTI-KMU-Patentaktion, die u. a. Férdermdglichkeiten fiir KMU des produ-
zierenden Gewebes beinhaltet. Nach mehreren Verlangerungen ist diese Aktion jetzt mit anderen
Elementen zum SIGNO Programm zusammengefasst. (www.signo-deutschland.de)

Durch die Férderung werden bis zu 50% der fur die Erlangung von Patenten im In- und Ausland
und/oder der fir vorbereitende Recherchen erforderlichen Kosten Glbernommen. Teilnahmeberechtigt
sind Unternehmen des produzierenden Gewerbes (einschlieBlich Handwerksbetriebe und
Unternehmensgriinder), die in den letzten finf Jahren kein Patent oder Gebrauchsmuster angemeldet
haben.


http://www.signo-deutschland.de/
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G) engel.patentanwaltskanzlei

G.1. Das Unternehmen
HISTORIE:

x bereits 1992 begann Herr Dipl.-Ing. Christoph K. Engel nach einem abgeschlossenen Studium
der Elektrotechnik/Automatisierungstechnik an der TU limenau seine Téatigkeit im Bereich des
Gewerblichen Rechtsschutzes

= hervorgegangen ist die engel patentanwaltskanzlei aus einer 1996 von Patentanwalt Engel
mitbegriindeten Sozietat

= Anfang 2005 wurde der Betreuungsbereich des GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZES in der
engel patentanwaltskanzlei organisiert; dabei wurde die Kanzlei neu strukturiert, um den

gewachsenen Anforderungen unserer Mandanten auch kiinftig gerecht werden zu kénnen

= derzeit arbeiten bei engel patentanwaltskanzlei 10 hoch qualifizierte Mitarbeiter, darunter 3 mit
anwaltlicher Zulassung

TATIGKEITEN:

x konsequente Spezialisierung auf Beratungsschwerpunkte
| patent | gebrauchsmuster | marke | design | lizenz | know-how |

= die Tatigkeitsschwerpunkte betreffen Fragen des Erwerbs, der Durchsetzung und Verteidigung
von Schutzrechten; weiterhin unterstitzen wir Sie, wenn eine Angriff aus einem Schutzrecht
abgewehrt werden soll, wenn bei der Entfaltung von Tatigkeiten in neuen Bereichen die Verlet-
zung von Schutzrechten Dritter vermieden werden soll und wenn zur Verwertung von eigenen
Entwicklungen oder anderem geistigen Eigentum Lizenzen erteilt werden sollen

x flr unsere Mandanten flhren wir Verfahren vor den nationalen, européischen und internationa-
len Behérden zur Erlangung und Durchsetzung vielféltigster Schutzrechte

x durch die Einbindung einer spezialisierten Rechtsanwéltin in unsere Patentanwaltskanzlei,
kénnen wir nicht nur auf breite juristische Fachkenntnisse auch in den Randbereichen des
Gewerblichen Rechtsschutzes zurlickgreifen, sondern bei Bedarf auch in kirzester Zeit alle
notigen gerichtlichen Schritte zur Wahrung lhrer Rechte ergreifen

= wir erhalten uns die Freiheit, im Interesse unserer Mandanten mit verschiedenen Spezialisten
benachbarter Rechtsgebiete zusammenzuarbeiten, beispielsweise auch mit den fir Sie bereits

tatigen Experten

x neben der Wahrung und Durchsetzung lhrer Rechte und Anspriiche, sowie der Abwehr von
Verletzungen kdnnen wir Ihnen durch Beratung bei der Gestaltung der Vertrags- und Rechtsver-
héltnisse helfen, langwierigen und kostenintensiven Gerichtsprozessen weitgehend

vorzubeugen.
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ERFAHRUNGEN / ZULASSUNGEN:

x fundierte Ausbildung und Téatigkeit seit 1992 Jahren im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes

x Zulassungen zur Vertretung in Schutzrechtsverfahren:

Deutsches Patent- und Markenamt

Européisches Patentamt

Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Européische Marken und Geschmacksmuster)
WIPO - Weltorganisation fir Geistiges Eigentum

Bundespatentgericht

o O O O O O

Bundesgerichtshof

= Zulassungen zur Vertretung in zivilgerichtlichen Verfahren:
o Landgerichte und Oberlandesgerichte sowie Europaisches Gericht, insbesondere als
Eingangs- und Berufungsinstanzen fir Verletzungs- und Schutzrechtsstreitigkeiten

MITARBEITER:

x die Basis des Unternehmens bildet ein hoch qualifiziertes Team, in welchem auf breit gefacherte
Qualifikationen zugegriffen werden kann

x zwei Patentanwalte und eine Rechtsanwaltin gewahrleisten als Berufstrager die Fahigkeit der
Kanzlei zur umfénglichen patentamtlichen gerichtlichen Vertretung unserer Mandanten

x die hohe Qualifikation fur die Bearbeitung Europaischer Patentanmeldungen haben die beiden
Patentanwalte der Kanzlei durch erfolgreiches Ablegen der européischen Eignungsprifung
nachgewiesen

= mehrere in der Kanzlei tatige Ingenieure und Diplomingenieure bilden mit ihrem
unterschiedlichen Ausbildungshintergrund die nétige technische und naturwissenschaftliche
Basis fur die qualifizierte Arbeit gerade im Bereich der technischen Schutzrechte

= durch die Integration einer spezialisierten Rechtsanwaltin in die Kanzlei kénnen auch
Schutzrechts-Streifverfahren mit hoher juristischer Kompetenz und in effizienter Zusammenarbeit

mit externen Rechtsanwalten bearbeitet werden

= den gewachsenen Anforderungen an die Einbindung von Schutzrechten in den wirtschaftlichen
Kontext eines Unternehmens kénnen wir durch Nutzung besonderer Kompetenzen einer als
Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) ausgebildeten Mitarbeitern gerecht werden

= effiziente Arbeit erfordert auch kompetente Unterstitzung im Verwaltungsbereich: bei engel
patentanwaltskanzlei arbeiten mehrere Patentanwaltsfachangestellte, die ihre Priifung vor der

Patentanwaltskammer abgelegt haben

% kontinuierliche Ausbildung stellt auch kiinftig einen stabilen Mitarbeiterstamm sicher und wird

auch der sozialen Verantwortung des Unternehmens gerecht

Genauere Informationen Uber die Qualifikation unserer Mitarbeiter erhalten Sie Ubrigens auf unse-

rer Homepage unter www.engel-patent.com
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ARBEITSORGANISATION:
= Vorreiterrolle bei der Erprobung und Einfiihrung neuer Arbeitstechnologien und Qualitatsstandards

x Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zum Nutzen der Mandantschatft,
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Schaffung von Arbeitsplatzen

= Herr Engel war federfihrend verantwortlich fir die Teilnahme an einem Pilotprojekt des BMB+F zur
Einfihrung von Telearbeit im Mittelstand, die gesammelten Erfahrungen kommen in der engel
patentanwaltskanzlei nahtlos zur Anwendung

= bereits 1999 wurde ein nach DIN EN ISO 9002 zertifiziertes Qualitats-Management-System
eingeflhrt; Aktualisierung des QM-System und Re-Zertifizierung nach der neuen Norm DIN EN ISO
9001:2008 im Oktober 2014 (Zert.-Nr.: 01 100 95 216)

= Auszeichnung der Ablauforganisation mit dem THURINGER STAATSPREIS FUR QUALITAT 2004 (im
Rahmen der bis 2004 gefihrten Sozietat)

x Rezertifizierung des Qualitdtsmanagement-Systems in 2008, 2011 und 2014

= Auszeichnung durch das internationale Unternehmens-Magazin AQUISITION International 2014 mit
dem IP-Award ,Most Trusted IP Law Firm of the Year — Germany”

= Auszeichnung durch das internationale Unternehmens-Magazin ACQ5 mit dem Global Award 2014
.Leading IP Advisory of the Year — Germany”

SITZ
% Suhlist zentral in Deutschland gelegen und gut Uber die Autobahnen A71 und A73 zu erreichen

= die Blroraume von engel patentanwaltskanzlei befinden sich direkt am Marktplatz in einem der
altesten Gebaude der Stadt Suhl, dem KRONE-HAUS

G.2. Christoph K. Engel

Diplom-Ingenieur, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

Christoph K. Engel wurde am 01.01.1966 in Suhl/Thir. geboren. Er lebt mit seiner Frau und seinen
beiden Kindern in Suhl.

Herr Engel studierte in llImenau Automatisierungstechnik und Technische Kybernetik mit besonderen
Schwerpunkten in der Prozessmesstechnik, Sensorik und Lasermesstechnik. Herr Engel diplomierte mit
einer an der Bundesanstalt fir Materialforschung gefertigten Arbeit zum Thema Hochtemperatur-
Dehnungssensoren. AnschlieBend begann er seine Ausbildung zum Patentanwalt und arbeitete in
einer Uberdrtlichen Patentanwaltssozietdt Miinchen/Landshut. Christoph K. Engel legte die deutsche
und die européische Patentanwaltsprifung ab. Er besitzt die Zulassungen zur Vertretung vor dem
Deutschen und dem Europaischen Patentamt, vor dem Harmonisierungsamt fir den Binnenmarkt —
Marken, Muster und Modelle —in Alicante (Spanien) sowie der Weltorganisation fur geistiges Eigentum
(WIPQ) in Genf. Er qualifizierte sich u. a. schon 1999 als Mediator auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes.

Neben seiner anwaltlichen Tatigkeit halt Herr Engel in loser Folge Seminare und Vortrége z. B. an der
Technischen Universitat limenau.
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G.3. Susann Reinhardt

Rechtsanwiéltin, Fachanwiltin fir Gewerblichen Rechtsschutz

Frau Reinhardt studierte an der Friedrich-Schiller-Universitat in Jena Rechtswissenschaften. lhren
Referendardienst absolvierte sie am Landgerichtsbezirk Erfurt. AnschlieBend belegte Frau Reinhardt
einen Aufbaustudiengang "Unternehmens- und Wirtschaftsrecht" am Institut fur deutsches,
europaisches und internationales Wirtschaftsrecht in Bielefeld. In 2012/13 absolvierte Frau Reinhardt
die theoretische Ausbildung im Fachanwaltsbereich ,Gewerblicher Rechtsschutz” erfolgreich und
konnte die im Rahmen ihrer rechtsanwaltlichen Tétigkeit erworbenen besonderen praktischen
Erfahrung nachweisen. Die Rechtsanwaltskammer Thiringen hat ihr im Oktober 2014 die Befugnis
verliehen, die Bezeichnung ,Fachanwéltin fir Gewerblichen Rechtsschutz” zu fihren.

Frau Reinhardt ist seit 2006 als Volljuristin in der engel patentanwaltskanzlei tatig. Sie ist fur die
Bearbeitung spezieller Rechtsfragen zustdndig, insbesondere im Marken-, Design- und Urheberrecht
sowie in Vertragssachen und Schutzrechts-Streitverfahren vor den Verletzungsgerichten. lhre
fundierten juristischen Kenntnisse sind besonders hilfreich bei der Bearbeitung von Grenzfall-
Problemen, die an den Schnittstellen zwischen den klassischen Tatigkeitsfeldern der Patentanwélte
und denen der konventionell ausgerichteten Rechtsanwaltskanzleien auftreten.

Neben ihrer anwaltlichen Tatigkeit halt Frau Reinhardt Seminare und Vortrége u. a. an der Technischen
Universitat lImenau.

G.4. Dr.-Ing. Marco Rittermann

Diplom-Ingenieur, Patentanwalt, European Patent Attorney, European Trademark and Design Attorney

Herr Rittermann studierte an der Technischen Universitdt llmenau Elektrotechnik in der Studien-
richtung Elektronische Medientechnik. AnschlieBend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut fir Medientechnik der Technischen Universitat llmenau tatig. Im Rahmen dieser Tatigkeit
beschaftigte er sich u. a. mit der Codierung und Qualitatsbewertung dreidimensionaler Videoobjekte
sowie mit audiovisuellen Anwendungssystemen gemal3 MPEG-4.

Herr Dr. Rittermann ist seit 2005 bei engel patentanwaltskanzlei tatig und durchlief von 2006 bis 2009
die Ausbildung zum Patentanwalt. In dieser Zeit absolvierte er das zur Patentanwaltsausbildung
gehdrende juristische Studium an der Fernuniversitat Hagen. Seit Mai 2009 ist er als Patentanwalt
zugelassen und damit zur beruflichen Vertretung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes

befugt.
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G.5. Internationale Kontakte

engel patentanwaltskanzlei unterhalt Kontakte zu auslandischen Kanzleien in allen wichtigen Industrie-
staaten, so dass den Mandanten eine kompetente rechtliche Beratung und Vertretung insbesondere
im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes auch im Ausland bei Bedarf sehr schnell zur Verfigung
gestellt werden kann.

G.6. Referenzen

Aus versténdlichen Grinden wollen wir nicht auf konkret bestehende Mandatsverhaltnisse hinweisen.
Wenn Sie sich aber einige Beispiele unserer Arbeiten bzw. der von uns betreuten Schutzrechte
ansehen mochten, finden Sie solche in den amtlichen Verdffentlichungen der Patent- und
Markenémter. Die im Internet zur Verfligung stehenden Datenbanken enthalten (teilweise) auch
suchbare Angaben zu den Vertretern. Zu den Datenbanken gelangen Sie z. B. Uber die folgenden
Links:

® Deutsche Patente, Marken und Geschmacksmuster:
https://register.dpoma.de/DPMAregister

- Auswahl der entsprechenden Datenbank

- Expertenrecherche auswahlen - dort Eingabe von VTR = (engel und suhl)

eEuropaische Patente:
https://register.epo.org/advancedSearch?searchMode=advanced&pn=&ap=&pr=&fd=&pd=&prd=&pa=&in=&re=engel+suhl&
op=&ic=&ti

- Auswahl des Suchfeldes ,Vertreter” - dort Eingabe von engel suhl

eInternationale Patentanmeldungen (PCT):
http://patentscope.wipo.int/search/de/structuredSearch.sf;jsessionid=B232AB75B3624F0735002BEOF4

36EDO/ .wapp]
- Auswahl des Suchfeldes ,Rechtsvertreter (Alle Daten)” - dort Eingabe von engel suh/

eGemeinschaftsmarken:
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
- Representative name contains: engel patentanwaltskanzlei

eInternational Registrierte Marken (IR-Marken):
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp
- Eingabe von engel patentanwaltskanzleiim Feld ,Representative”



https://register.dpma.de/DPMAregister
https://register.epo.org/advancedSearch?searchMode=advanced&pn=&ap=&pr=&fd=&pd=&prd=&pa=&in=&re=engel+suhl&op=&ic=&ti
https://register.epo.org/advancedSearch?searchMode=advanced&pn=&ap=&pr=&fd=&pd=&prd=&pa=&in=&re=engel+suhl&op=&ic=&ti
http://patentscope.wipo.int/search/de/structuredSearch.jsf;jsessionid=B232AB75B3624F0735002BE0F436ED07.wapp1
http://patentscope.wipo.int/search/de/structuredSearch.jsf;jsessionid=B232AB75B3624F0735002BE0F436ED07.wapp1
https://oami.europa.eu/eSearch/#advanced/representatives
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp
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