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Vorwort

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer. Und wer viel Zeit, Personal und Mittel in eine Entwicklung in-
vestiert, mdchte die Ergebnisse dieser Arbeit sichern. Ein wirkungsvolles Instrument hierflir sind die ge-
werblichen Schutzrechte: Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster und Marke. Sie gewahren eine
zeitlich begrenzte, exklusive wirtschaftliche Verwertung der eigenen Entwicklung und schitzen diese vor
unerwunschter Nachahmung. AulRerdem verleihen sie der geschiitzten Innovation eine besondere Qualitat
gegenlber Angeboten der Mitbewerber.

Zum Patent werden meist diejenigen Entwicklungen angemeldet, von denen sich der Anmelder einen
Marktvorsprung verspricht. Schutzrechte sind also Wettbewerbsinstrumente zur Sicherung und Verteidi-
gung der eigenen Marktposition. Und das nicht nur im Inland, sondern — in Zeiten von Globalisierung und
offenen Markten — zunehmend auch im Ausland.

In Baden-Wurttemberg unterstitzt das Informationszentrum Patente als 6ffentliche Einrichtung mittelstan-
dische Unternehmen, Existenzgriinder und Erfinder. Dieses moderne Dienstleistungszentrum — die einzige
Einrichtung dieser Art im Land — informiert neutral und umfassend Uber die gewerblichen Schutzrechte.
Modernste Recherche-Stationen stehen kostenlos zur Verfligung. Hier kann man unter anderem den neu-
esten Stand der Technik ermitteln, Marken recherchieren, Dokumente bestellen, Anmeldungen einreichen
und Fachvortrage besuchen.

Ziel der Broschire ist es, dem interessierten , Einsteiger” verstandliche Informationen zum gewerblichen
Rechtsschutz und angrenzenden Rechtsgebieten zu geben. Der Zugang soll erleichtert und das vorhande-
ne Wissen vertieft werden. Wir mdchten den Leser daflir sensibilisieren, dass Innovationen parallel durch
unterschiedliche Schutzrechte abgesichert werden kdnnen.

Ein herzliches Dankeschdn geht an die beteiligten Patent-und Rechtsanwalte, die die Beitrdge verfasst
haben. Ohne sie hatte das Konzept ,,aus der Praxis, fUr die Praxis” nicht umgesetzt werden kénnen.

Helmut Jahnke
Leiter des Informationszentrums Patente
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Deutsches Patent- und Markenamt in Minchen, Quelle: DPMA

Patente und Gebrauchsmuster

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Werner Rach, Patentanwalt

1. Was ist ein Patent bzw. ein
Gebrauchsmuster?

Patente und Gebrauchsmuster schitzen tech-
nische Erfindungen, die neu sind, auf einer er
finderischen Tatigkeit (beim Gebrauchsmuster:
erfinderischer Schritt) beruhen und gewerblich
anwendbar sind. Sie verleihen ihrem Inhaber das
rdumlich und zeitlich befristete Privileg, allein
Uber die Erfindung zu verfligen. Solche techni-
schen Schutzrechte spielen eine wichtige Rolle
bei unternehmerischen Entscheidungen, da sie
es erlauben, wirtschaftlichen Nutzen aus der
Erfindung zu ziehen, bspw. durch die Vergabe
von Lizenzen. Dem Patentinhaber entstehen
aber auch Pflichten. So stimmt er bspw. mit
der Patentanmeldung in der Regel einer Verof-
fentlichung seiner Erfindung zu. Damit kann ein
Schutzrecht anderen Erfindern als Mafstab und
Basis fur Weiterentwicklungen auf dem jeweili-
gen Gebiet der Technik dienen.

Folgende Unterschiede bestehen zwischen Pa-
tent und Gebrauchsmuster:

Wahrend beim Patent eine ausflhrliche Prifung
durch Patentprifer auf Neuheit, erfinderische Ta-
tigkeit (und auch der gewerblichen Anwendung,
die in den meisten Fallen aber nur eine unterge-
ordnete Rolle spielt) erfolgt, handelt es sich beim
Gebrauchsmuster um ein reines Registrierungs-
recht, bei dem nur die formalen Voraussetzungen
gepruft werden, bspw. die Tatsache, ob es sich um
eine technische Erfindung handelt. Auf diese Wei-
se kann durch die Anmeldung eines Gebrauchs-
musters schnell ein vollwertiges, durchsetzbares
Schutzrecht erhalten werden. Da jedoch keine
ausfthrliche Priafung auf Neuheit und erfinde-
rischen Schritt stattfindet, ist oft fraglich, ob ein
eingetragenes Gebrauchsmuster tatsachlich die
entsprechenden Voraussetzungen erflllt, denn
erst im Streitfall wird ermittelt, ob das Gebrauchs-
muster tatsachlich rechtsbestandig ist. Daher soll-
te vor der Anmeldung dringend der vorhandene



Stand der Technik recherchiert werden, um spéater
hohe Kosten, wie z.B. Anwalts- und Gerichtsge-
blhren bzw. schlimmstenfalls Schadensersatzfor-
derungen zu vermeiden.

Weitere Unterschiede zwischen Patent und Ge-
brauchsmuster bestehen in der maximalen Lauf-
zeit (Patent 20 Jahre, Gebrauchsmuster 10 Jahre,
jeweils ab Anmeldetag) und darin, dass mit einem
Gebrauchsmuster keine Verfahren geschitzt wer
den kénnen. Zudem gibt es im Gegensatz zum
Patent nicht in allen Landern die Mdglichkeit eines
Gebrauchsmusterschutzes, es gibt auch keine eu-
ropdische oder internationale Gebrauchsmuster
anmeldung.

Das Gebrauchsmuster wird oftmals als ,kleines
Patent” bezeichnet, was eigentlich nicht richtig ist,
denn obwohl das Gebrauchsmustergesetz statt
von erfinderischer Tatigkeit von erfinderischem
Schritt spricht, sind die Anspriiche an die Erfin-
dungshdhe genauso hoch wie bei einem Patent.
Somit entsprechen die Schutzvoraussetzungen
beim Gebrauchsmuster denen beim Patent.
Patent und Gebrauchsmuster gemeinsam ist
das so genannte Territorialitatsprinzip, d.h., diese
Schutzrechte gelten nur in dem Land, fdr das sie

erteilt wurden.

2. Stand der Technik, Neuheit,
Erfindungshoéhe

Neu ist eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand
derTechnik gehort. Der Stand der Technik umfasst
alle Kenntnisse, die vor dem fir den Zeitrang der
Anmeldung maRgeblichen Tag durch schriftliche
oder mindliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zugéng-
lich gemacht worden sind. Dazu zéhlen auch Ver-
offentlichungen des Erfinders selbst. Hat er seine
Erfindung bereits verdffentlicht, bspw. durch ei-
nen Artikel in einer Zeitschrift, durch Présentation
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Erste deutsche Patentschrift von 1877 Quelle DPMA

auf einer Ausstellung oder dgl., kann dies fur die
Erfindung bereits neuheitsschadlich sein. Gene-
rell gibt es im deutschen Patentrecht keine Neu-
heitsschonfrist, d.h., eine Frist, innerhalb derer ein
Erfinder seine Idee noch zum Patent anmelden
kann, wenn er sie vorher bereits der Offentlich-
keit zuganglich gemacht hat. Einzige Ausnahmen
sind Offenbarungen innerhalb von sechs Monaten
vor Einreichung der Anmeldung, wenn diese auf
einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil
des Anmelders zuriickgehen oder wenn der An-
melder die Erfindung auf amtlichen oder amtlich
anerkannten Ausstellungen zur Schau gestellt hat.
Etwas anders ist dies bei der Anmeldung eines
Gebrauchsmusters. Hier gilt eine Neuheitsschon-
frist von einem halben Jahr. Auflerdem gilt hier
nicht der absolute Neuheitsbegriff (neuheitsschad-
lich ist alles, was vor dem Anmeldetag der Offent-
lichkeit zugéanglich war), sondern insofern ein ein-
geschrankter Neuheitsbegriff, als nur schriftliche
Beschreibungen (weltweit) oder Benutzungen der



Erfindung im Inland neuheitsschadlich sind. Inso-
weit ist ein Gebrauchsmuster u.U. als ein flankie-
rendes Schutzrecht zum Patent einzusetzen. In
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass ein Gebrauchsmuster aus einer deutschen
Patentanmeldung mit gleichem Inhalt abgezweigt
werden kann, was besonders dann sinnvoll ist,
wenn die Erfindung bereits vom Erfinder selbst
vor der Patentanmeldung verdffentlicht wurde.
Ein Patentschutz ist dann nicht mehr maoglich, da
die Erfindung nicht mehr neu ist. Hier greift dann
die Neuheitsschonfrist von 6 Monaten, d.h., die
bereits erfolgte Veroffentlichung zéhlt innerhalb
der Halbjahresfrist nicht zum Stand der Technik.
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit beruhend (man spricht auch von Erfindungs-
hohe), wenn sie sich fur den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. Der Fachmann ist dabei definiert als ein
normaler Sachverstandiger, der auf dem Gebiet
der Erfindung tatig ist und Uber durchschnittliche
Kenntnisse, Erfahrungen und Fahigkeiten verfiigt
(Durchschnittsfachmann).

Wahrend also bei der Bestimmung der Neuheit
die Erfindung mit jedem Dokument des Standes
der Technik einzeln zu vergleichen ist, wird die er
finderische Tatigkeit auf Grund einer Gesamtschau
des Standes der Technik geprtft. Es kann also aus
den verschiedenen Dokumenten des Standes der
Technik ein Mosaik gebildet werden.

Zeichnung aus der Patentanmeldung DE198 49 821

3. Ausnahmen von der Patent-/
Gebrauchsmusterfiahigkeit

Patente kénnen fir Erfindungen aus allen Berei-

chen der Technik angemeldet werden. Nicht als

Erfindungen gelten per Gesetz

¢ Entdeckungen

¢ wissenschaftliche Theorien

¢ mathematische Methoden

e 3asthetische Formschopfungen
(> Geschmacksmuster)

e Geschaftsideen

e Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche
und geschaftliche Tatigkeiten, fir Organisati-
onsmodelle und Spiele

¢ \Wiedergabe von Informationen

Gleiches gilt fir Gebrauchsmuster mit der weite-
ren Einschrankung, dass keine Verfahren schiitz-
bar sind.

Pflanzensorten (> Sortenschutz), Tierrassen und
Ideen, die gegen die guten Sitten verstolden gel-
ten zwar als Erfindungen, sie sind aber per Gesetz
nicht patentierbar. Software kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen geschitzt werden. Lediglich
Programme fir Datenverarbeitungsanlagen sind
.als solche” vom Patentschutz ausgenommen.
Hierzu empfiehlt es sich, einen Patentanwalt zu
konsultieren (siehe weiter unten unter 8.).

4. Anmeldung und Verfahren

Fir die Anmeldung eines Patents oder eines
Gebrauchsmusters sollte das vom Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) herausgegebe-
ne jeweilige Formular verwendet werden. Hilfe
zum Ausflllen dieser Formulare bieten die ent-
sprechenden Merkblatter fir den Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmelder, die ebenfalls beim
DPMA erhaltlich sind.



Eine Erfindung muss in den Anmeldeunterlagen

so deutlich und vollstandig offenbart sein, dass

ein Fachmann sie ausflhren kann. Dieser Anfor

derung wird ein einfaches Ausflllen des Anmel-

deformulars in den allermeisten Fallen nicht ge-

nidgen. Daher bedarf die Anmeldung folgender

weiterer Bestandteile:

e Technische Beschreibung der Erfindung

¢ Patentanspriiche (beim Gebrauchsmuster:
Schutzansprlche)

e Zeichnungen, falls notwendig

e Zusammenfassung

¢ Erfinderbenennung

Die technische Beschreibung, die Patent- bzw.
Schutzanspriiche und ggf. die Zeichnungen mis-
sen zusammen mit der Anmeldung eingereicht
werden. Die Zusammenfassung und die Erfinder
benennung kédnnen auch noch spéater nachgereicht
werden.

Die Erfindung muss mit der Einreichung komplett
dargestellt (offenbart) werden, da eine nachtrag-
liche Erweiterung der technischen Informationen
nicht zulassig ist. Einzige Ausnahme hiervon bietet
die Inanspruchnahme der so genannten ,inneren
Prioritat” innerhalb eines Jahres nach Anmeldung,
wobei die Erfindung um weitere Details oder auch
eine Weiterentwicklung der urspriinglichen Erfin-
dung ergéanzt werden kann.

AuRerst wichtig fur die Anmeldung sind die Pa-
tent- bzw. Schutzanspriiche, da diese bestimmen,
was geschitzt werden soll und somit den Schutz-
umfang des Patents festlegen. Die Anspriche
sollten daher dufderst prazise formuliert werden,
alle unter Schutz zu stellenden technischen Merk-
male mussen in den Ansprichen exakt angege-
ben werden.

Die Anmeldung kann entweder beim DPMA in
Munchen oder in dessen Dienststellen in Jena
oder Berlin eingereicht werden. Auch einige Pa-
tentinformationszentren, wie das Informations-

zentrum Patente in Stuttgart, nehmen Anmeldun-

gen entgegen und leiten sie an das DPMA weiter.
Eine Anmeldung auf elektronischem Wege ist
moglich, bedarf jedoch einer Signaturkarte mit
dazugehorigem Kartenleser und der entsprechen-
den Software.

Der Tag, an dem die Anmeldung beim DPMA
(oder einem der Patentinformationszentren) ein-
geht, der so genannte Anmeldetag, bestimmt un-
ter anderem, dass spater eingereichte Anmeldun-
gen der gleichen oder einer dhnlichen Erfindung
von Mitbewerbern nicht mehr zu einem Schutz-
recht fihren kénnen. Dabei ist der Tag die kleinste
Zeiteinheit. Gleichzeitig ist der Anmeldetag das
Prioritatsdatum fir Nachanmeldungen und Patent-
schutz im Ausland (vgl. weiter unten unter 5.).
Die Anmeldung wird zunéachst einer Vorprifung
unterzogen, bei der die Eingangsstelle des Amtes
die Einhaltung von Formvorschriften Uberprift und
analysiert, ob offensichtliche Patentierungshinder
nisse vorliegen. Aullerdem wird die Erfindung in
ein international geltendes Klassifikationsschema
(Internationale Patentklassifikation — IPC) einge-
ordnet. Um tatsachlich ein Patent zu erhalten,
muss ein Prifungsantrag gestellt werden und die
Prifungsgebiihr in Héhe von 350 Euro (Stand No-
vember 2011; Anm. d. Red.) bezahlt werden. Der
Prifungsantrag kann innerhalb von sieben Jahren
ab Anmeldetag gestellt werden. Erst wenn dieser
vorliegt, kann das Amt die fur die Patenterteilung
notwendige Prifung durchfihren. Es ist auch
moglich, vor dem Prifungsantrag einen geson-
derten Rechercheantrag zu stellen. Dann ermittelt
das Amt die Dokumente, die fir die Prifung der
Patentfahigkeit der Erfindung relevant sein kon-
nen.

Nach 18 Monaten wird die Anmeldung automa-
tisch - auch ohne Stellung des Prifungsantrags
- offengelegt, d.h., verdffentlicht, damit sich die
Offentlichkeit (iber den Stand der Technik infor
mieren kann. Dieser Zeitraum soll dem Erfinder
bzw. dem Anmelder die Mdglichkeit geben, die
Anmeldung entweder weiterzuverfolgen oder sie



aber noch vor dem Erscheinen der Offenlegungs-
schrift zuriickzuziehen.

Nach Stellung des Prifungsantrags wird von ei-
nem Patentprifer der flir die Anmeldung rele-
vante Stand der Technik ermittelt und geprift, ob
vor dessen Hintergrund ein Patent erteilt werden
kann. Dies geschieht, wenn der Prifer feststellt,
dass die Erfindung die notwendigen Voraus-
setzungen Neuheit, erfinderische Tatigkeit und
gewerbliche Anwendbarkeit erfillt. Sofern die
Anmeldung Mangel aufweist, erstellt der Prifer
einen Prifungsbescheid, auf den sich der Anmel-
der/Erfinder innerhalb einer festgesetzten Frist du-
Rern und die Mangel beseitigen kann. Wichtig ist
hierbei, dass sich alle Anderungen im Rahmen der
urspringlichen Offenbarung, d.h., der am Anmel-
detag vorliegenden Beschreibung der Erfindung
halten mussen.

Bei einer Gebrauchsmusteranmeldung erfolgt
lediglich eine Prifung auf das Vorliegen von for
malen Mangeln (Vollstandigkeit der Anmeldung,
technischer Charakter, Vorliegen von Verfahrens-
ansprlchen). Liegen solche nicht vor, wird das
Gebrauchsmuster eingetragen. Anderenfalls er
halt der Anmelder von der Gebrauchmusterstelle
einen Mangelbescheid.

Es soll darauf hingewiesen werden, dass sowohl
far die Patent- als auch fur die Gebrauchsmus-
teranmeldung innerhalb von drei Monaten nach
Einreichung die Anmeldegebihr gezahlt werden
muss, anderenfalls gilt die Anmeldung als zurick-
genommen.

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass Erfindun-
gen von Arbeitnehmern dem Arbeitnehmererfin-
dungsgesetz unterliegen. Eigene Erfindungen
mussen dem Arbeitgeber unverziglich gemeldet
werden.

Innerhalb von drei Monaten nach der Veroffentli-
chung der Erteilung im Patentblatt kann jedermann
Einspruch gegen die Erteilung erheben. Das Pa-
tent wird widerrufen, wenn sich im Einspruchsver

fahren herausstellt, dass wichtige Voraussetzun-

gen, bspw. die Patentfahigkeit, fehlen. Auch ein
Teilwiderruf ist moglich. Gegen die Entscheidung
der Patentabteilung bzgl. des Einspruchs kann Be-
schwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein-
gelegt werden.

Erteilte deutsche Patente sowie mit Wirkung far
die Bundesrepublik Deutschland erteilte européi-
sche Patente (s. weiter unten unter 5.1) kénnen
nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. der Beendi-
gung des Einspruchsverfahrens noch durch die
Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht
angegriffen werden, was jedoch meist hohe Kos-
ten verursacht.

Eingetragene Gebrauchsmuster kdénnen durch
ein Loschungsverfahren angegriffen werden. Das
Léschungsverfahren entspricht dem Nichtigkeits-
verfahren im Patentrecht, ist in der Regel aber
deutlich kostengunstiger. Es ist wie dieses in Fal-
len des Fehlens der Schutzvoraussetzungen als
.Popularverfahren” ausgestaltet, d.h., jedermann
hat einen Anspruch auf Léschung gegenliber dem
Inhaber des Gebrauchsmusters. Das Loéschungs-
verfahren dient der Uberprifung des erteilten
Schutzrechts auf sachliche Berechtigung. Es sol-
len auf diese Weise Scheinrechte beseitigt wer
den, die dadurch entstanden sind, dass bei der
Eintragung die sachlichen Voraussetzungen fir die
Entstehung eines Gebrauchsmusters nicht vorge-
legen haben.

5. Patentschutz im Ausland

Wie bereits erwahnt, gelten Schutzrechte nur
fir das Land, flr das sie erteilt wurden (Territori-
alitdtsprinzip). So gelten vom DPMA erteilte Pa-
tente bzw. eingetragene Gebrauchsmuster nur
in der Bundesrepublik Deutschland. Ist beab-
sichtigt, die Erfindung auch in anderen Landern
schltzen zu lassen, so gibt es hierfir mehrere
Moglichkeiten. Um flir die Nachanmeldung den



Zeitrang der deutschen Erstanmeldung erhalten
zu kénnen, missen die Erfindung auf jeden Fall
innerhalb von 12 Monaten nach der deutschen
Anmeldung im Ausland angemeldet werden
(Hinweis: es ist mdglich, einen begrindeten
Beschleunigungsantrag zu stellen, damit die An-
meldung schneller geprift wird). In diesem Fall
wird die Anmeldung so behandelt, als ware sie
bereits am deutschen Anmeldetag bei dem aus-
ldndischen Patentamt eingegangen. Somit kon-
nen Veroffentlichungen der Erfindung innerhalb
dieses so genannten Prioritadtsjahres nicht mehr
schaden. Diese Frist ist unbedingt einzuhalten,
da ansonsten der Anmeldung der tatsachliche
Anmeldetag bei dem auslandischen Patentamt
zugeordnet wird und die Verdffentlichung der ei-
genen deutschen Anmeldung neuheitsschadlich
ware.

Falls beabsichtigt ist, die Erfindung zuséatzlich zur
deutschen Anmeldung nur in einigen wenigen
Staaten schiitzen zu lassen, konnen Einzelanmel-
dungen in den gewiinschten Staaten innerhalb
des Prioritatsjahres sinnvoll sein. Sofern allerdings
ein breiter regionaler (bspw. in den Mitgliedstaa-
ten des Europdischen Patentiibereinkommens)
oder sogar weltweiter Schutz angestrebt wird,
kann das Patent europaisch oder international
nachangemeldet werden. Dies ist ein effizientes
und kostenglinstiges Mittel, mit jeweils einer zen-
tralen Anmeldung Patentschutz fir eine Vielzahl
von Staaten zu erhalten. Das berihmte ,Weltpa-
tent” gibt es jedoch nicht.

5.1. Europaische Patente

Uber das europdische Patentamt kann in einer
zentralen Anmeldung ein Patentschutz fur der
zeit 36 Staaten beantragt werden. Allerdings gilt
das erteilte Schutzrecht nicht einheitlich fir die
gesamten Vertragsstaaten des Europaischen Pa-
tentlibereinkommens (EPU). Nach der Erteilung
zerfallt das européische Patent in ein Bilndel na-
tionaler Schutzrechte. Der Anmelder kann dann

innerhalb einer bestimmten Frist auswahlen, in
welchen Staaten das Patent nationalisiert werden
soll, d.h., in welchen der 36 Staaten es Wirkung
haben soll.

Die Einspruchsfrist gegen die Erteilung von euro-
paischen Patenten betragt neun Monate.

5.2. Internationale Anmeldungen nach dem
PCT
Eine weitere Moglichkeit, Schutzrechte im Aus-
land zu erhalten, ist die Anmeldung Uber den Pa-
tentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation
Treaty — PCT). Auch hier kann Uber eine zentrale
Anmeldung bei der Weltorganisation fir geistiges
Eigentum (World Intellectual Property Organisati-
on - WIPQO) Schutz in derzeit 144 Staaten erreicht
werden. Dabei wird in der so genannten Internati-
onalen Phase, die mit der Internationalen Anmel-
dung beginnt, zunachst ein Recherchenbericht er
stellt. Innerhalb von 30 bzw. 31 Monaten hat der
Anmelder dann Zeit, die nationale (bspw. in USA
und Japan) bzw. regionale Phase (bspw. in Euro-
pa) einzuleiten, was unter Umstianden eine Uber
setzung der Anmeldung und die Zahlung von Ge-
blhren erforderlich macht. Der grof3e Vorteil einer
PCT-Anmeldung liegt darin, dass sich der Anmel-
der erst nach 30 bzw. 31 Monaten entscheiden
muss, ob er die Anmeldung weiterverfolgen und
in welchen Staaten bzw. bei welchen regionalen
Amtern er einen Priifungsantrag stellen will. Das
weitere Verfahren bis zur Patenterteilung (oder
aber der Zurlckweisung der Anmeldung) erfolgt
dann jeweils separat vor den nationalen bzw. regi-
onalen Amtern.
Es ist darauf hinzuweisen, dass es keine euro-
paische oder Internationale Gebrauchsmuster
anmeldung gibt, und dass nicht in allen Landern
die Moglichkeit eines Gebrauchsmusterschutzes
besteht. Ein deutsches Gebrauchsmuster kann je-
doch als Grundlage (Prioritdtsanmeldung) flr eine
europdische oder Internationale Patentanmeldung
dienen.



6. Abhéangige Patente

Kann ein jingeres Patent nur benutzt werden,
wenn gleichzeitig von einem alteren Patent Ge-
brauch gemacht wird, so ist das jlingere Patent
vom élteren Patent abhangig, d.h., der jungere Pa-
tentinhaber kann sein Patent nur mit Zustimmung
des alteren Patentinhabers auslben, denn der al-
tere Patentinhaber hat gegeniber dem jlingeren
das bessere Recht. Das gilt auch dann, wenn die
Weiterentwicklung des alteren Patents durch das
jingere Patent selbst eine patentfahige Erfindung
ist, z.B. wenn eine weitere erfinderische Verwen-
dung eines patentierten Stoffes aufgefunden
wird. Auch der Altere darf die im jiingeren Patent
weiterentwickelte Lehre seines Patents nicht be-
nutzen. Keiner von beiden hat dann Anspruch auf
eine Benutzungserlaubnis.

7. Durchsetzung von Schutzrechten

Gewerbliche Schutzrechte wie Patente und Ge-
brauchsmuster sind ein probates Mittel, um die
eigene Erfindung vor Nachahmern zu schitzen.
Es ist daher wichtig, eigene Produkte maoglichst
umfassend durch eine gezielte Kombination von
Schutzrechten zu sichern. Dazu gehort aber auch
eine kostengunstige und wirksame Durchset-
zungsstrategie.

Generell konnen Patente bzw. Gebrauchsmuster
erst nach der Erteilung bzw. Eintragung durch-
gesetzt werden. Wenn ein Wettbewerber ein
geschitztes Produkt nachbaut und verkauft oder
ein geschitztes Verfahren verwendet, kann der
Schutzrechtsinhaber dem Wettbewerber durch
eine gerichtliche Entscheidung untersagen, die
Nachahmung weiter zu produzieren und zu ver
kaufen bzw. das Verfahren weiter zu benutzen.
Oftmals ist es jedoch so, dass aufdergerichtliche
Einigungen schneller zum Ziel fuhren. Es wird

also zunéchst versucht, das Problem im direkten
Kontakt mit dem Verletzer gltlich zu l16sen. Dazu
kann eine Berechtigungsanfrage oder eine Ab-
mahnung dienen, wobei die Berechtigungsanfra-
ge die ,sanftere” Methode ist, weil man damit
den potenziellen Verletzer zwar auch auf den zu
beanstandenden Sachverhalt und die existieren-
den Schutzrechte hinweist, aber nur angefragt
wird, weshalb dieser meint, zu den Benutzungs-
handlungen berechtigt zu sein. Sollte dies nicht
zum Ziel fihren, kann eine Patentverletzungskla-
ge vor den Patentstreitkammern der Landgerichte
anhangig gemacht werden. Wegen des Anwalts-
zwanges im gerichtlichen Verfahren muss jedoch
spatestens jetzt ein Rechtsanwalt hinzugezogen
werden.

Wird eine Verletzung auf einer Messe festge-
stellt, kann dem Wettbewerber mittels einer
einstweiligen Verfligung bei Androhung von Stra-
fe verboten werden, die Verletzungshandlungen
fortzuflhren. Es ist jedoch darauf hinzuweisen,
dass, falls sich die einstweilige Verfiigung nach-
traglich als ungerechtfertigt erweist, der Gegner
einen Schadensersatzanspruch geltend machen
kann.

Mittels einer Patentverletzungsklage kénnen fol-
gende Ansprlche geltend gemacht werden:

¢ Unterlassungsanspruch

e Beseitigungsanspruch (Vernichtungsanspruch)
e vermdgensrechtliche Anspruche

e Auskunft

Fir die Durchsetzung eines Gebrauchsmusters

gelten die 0.g. Moglichkeiten entsprechend. Hier

konnen mittels der Verletzungsklage folgende An-

sprlche geltend gemacht werden:

¢ Unterlassungsanspruch und ggf. Schadenser
satz

e Auskunftsanspruch

¢ ggf. ein Vernichtungsanspruch




8. Patentanwalte

Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) und dem Bundespatentgericht (BPatG)
besteht kein Anwaltszwang, d.h., jeder kann
Verfahren vor diesen Institutionen (bspw. die An-
meldung von Patenten oder Gebrauchsmustern)
selbst betreiben. Lediglich auswartige Beteiligte,
d.h., solche Personen, die weder Wohnsitz noch
einen Sitz oder eine Niederlassung in Deutschland
haben (auch wenn sie Deutsche sind), mUssen ei-
nen so genannten Inlandsvertreter bestellen.

Die Anmeldung und vor allem die Durchsetzung
gewerblicher Schutzrechte wie Patente und Ge-
brauchsmuster erfordern umfangreiche Rechts-
kenntnisse. Es empfiehlt sich daher in den meis-
ten Fallen, die Hilfe eines Anwalts in Anspruch
zu nehmen. Um einen wirkungsvollen Schutz zu
erreichen, sollte bereits die Anmeldung so ausge-
arbeitet sein, dass sie maglichst wenig Angriffs-
punkte flr eine Zurlckweisung (sei es aus for
malen oder auch aus materiellen Griinden) bzw.
einen Angriff bietet.

Patentanwalte sind speziell dazu ausgebildet, Man-
danten auf dem Gebiet des geistigen Eigentums
und des gewerblichen Rechtsschutzes zu beraten
und zu vertreten. Ein Schwerpunkt liegt dabei in
der Vertretung in Verfahren vor den Patent- und
Markendmtern und den zustdndigen Gerichten
(in Deutschland insbesondere vor dem Bundes-
patentgericht). Vor den ordentlichen Gerichten
haben Patentanwalte das Recht, Stellungnahmen
fir ihren Mandanten abzugeben, sind aber nicht
postulationsfahig, also nicht berechtigt, Antrdge
zu stellen. Deshalb treten vor den ordentlichen
Gerichten in der Regel Rechtsanwalte zusammen
mit Patentanwalten auf, zumal Rechtsanwalten
wiederum haufig die technische Befahigung fehlt
(vgl. weiter oben unter 7).

Auf européischer Ebene gibt es die zugelassenen
Vertreter vor dem Europaischen Patentamt (Euro-
pean Patent Attorney), die haufig zugleich Patent-

anwidlte in einem Vertragsstaat des Europaischen
Patentiibereinkommens (EPU) sind.

Patentanwaélte kdnnen Uber den Service einer
bundesweiten Patentanwaltssuche gefunden
werden. Rechtsanwaélte mit Spezialkenntnissen
zum gewerblichen Rechtsschutz kénnen Uber die

Rechtsanwaltskammern gefunden werde.

9. Quellenangeben und
weiterfiihrende Links

1.) Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)
http://www.dpma.de/patent/index.html
http://www.dpma.de/gebrauchsmuster/index.
html

2.) Informationszentrum Patente Stuttgart
http://www.patente-stuttgart.de/index.
php?page=patent

3.) Patentgesetz (PatQ)
http://transpatent.com/gesetze/patg.html

4.) Gebrauchsmustergesetz (GbmG)
http://transpatent.com/gesetze/gbmg.html

5.) Patentanwaltskammer

http://www.patentanwalt.de

6.) Bundesrechtsanwaltskammer
http://www.brak.de



Européisches Patentamt in Mdnchen, Quelle: EPA

Europaische Patente und der PCT

Von Dipl.-Ing. Michael Bregenzer, Patentanwalt

1. Allgemeines

Patente sind territoriale Rechte. Sie gewdahren
einen territorial begrenzten, in der Regel natio-
nalen Schutz. Im Zuge der Globalisierung ist ein
nationaler Schutz, den z.B. ein deutsches Patent
bietet, oft nicht ausreichend, so dass internati-
onal, im europaischen oder aullereuropaischen
Raum, Patentschutz angestrebt wird. Dazu ist es
notwendig, in den einzelnen Landern, in denen
Patentschutz erwlnscht ist, ein nationales Patent
anzumelden und die Prozeduren bis zur Patenter
teilung, z.B. die Prifung der Patentanmeldung
nach den jeweiligen nationalen Anforderungen, zu
durchlaufen. Dabei sind unter anderem national
voneinander abweichende Erteilungsvorschriften
zu beachten und das Schutzrecht in die jeweilige
Landessprache zu Ubersetzen. Ohne einen ent-
sprechenden Patentanwalt vor Ort ist das kaum
zu machen. Die Kosten und zeitlichen Aufwendun-
gen sind erheblich.

Weiterhin ist es in einem frilhen Stadium der Ent-
wicklung, nachdem fur die jeweilige Erfindung
die erste Patentanmeldung, zum Beispiel eine
deutsche Patentanmeldung, eingereicht worden
ist, nur sehr schwer abzuschatzen, ob die der
Patentanmeldung zu Grunde liegende Erfindung
am Markt erfolgreich sein wird. Nur innerhalb
eines Jahres nach dem Anmeldetag der ersten
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung kann
deren Prioritat fir weitere Patentanmeldungen im
In- und Ausland in Anspruch genommen werden,
so dass die spater eingereichten Patentanmel-
dungen in Bezug auf den Stand der Technik, ge-
genlber dem Neuheit und erfinderische Tatigkeit
vorliegen muss, so zu betrachten sind, als seien
sie am Anmeldetag der friiheren Patent- oder Ge-
brauchsmusteranmeldung eingereicht worden.
Die Zeit fur die Entscheidung Uber diese weiteren
Patentanmeldungen ist also relativ kurz. Durch
eine europaische oder internationale Patentan-
meldung kann jedoch territorial weit reichender
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Patentschutz vorbereitet werden.

Das europaische Patent ist fir den Schutz im eu-
ropaischen Raum, unter dem nicht nur die europa-
ische Union zu verstehen ist, ideal geeignet.

Die internationale Patentanmeldung ist eine Opti-
on, flr viele Lander der Welt einen nationalen oder
regionalen Patentschutz zu erreichen. ,Option”
auf einen spéateren nationalen oder regionalen,
zum Beispiel auch europaischen, Patentschutz
deshalb, weil es kein (zentral erteiltes) ,Interna-
tionales Patent” gibt, obwohl man dies immer
wieder liest und es fir den Anmelder vorteilhaft
ware, im Rahmen einer einzigen Patentprifung
und eines einzigen Patenterteilungsverfahrens,
weltweit Patentschutz zu erlangen.

Wahrend das europdische Anmelde- und Patent-
prufungsverfahren zur Patenterteilung durch das
Européische Patentamt fihren kann, umfasst das
internationale Patentanmeldeverfahren nur eine

Recherche und auf Wunsch eine vorlaufige Pa-

Abbildung aus der Patentschrift EP 1 909 625

tentprifung, jedoch keine abschlielende Patent-
erteilung. Die eigentliche Patentprifung und —er
teilung liegt in der Verantwortung der nationalen
oder regionalen Patentamter. Das internationale
Patentanmeldeverfahren endet daher nach in der
Regel 30 oder 31 Monaten. Dann muss die inter-
nationale Patentanmeldung in den gewlinschten
Landern als eine nationale oder regionale Patent-
anmeldung weitergeflhrt werden.

2. Gemeinsamkeiten

Dennoch gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen
einer internationalen und einer europaischen Pa-
tentanmeldung.

2.1 Prioritat

FUr europaische und internationale Patentanmel-
dungen kann die Prioritat einer friheren, zum Bei-
spiel deutschen, Patent- oder Gebrauchsmuster

anmeldung in Anspruch genommen werden.

2.2 Anmeldeerfordernisse

Die internationale oder europaische Patentanmel-
dung muss mindestens einen Patentanspruch
und eine Beschreibung der Erfindung enthalten
und sollte in der Regel auch eine Zeichnung um-
fassen. Weiterhin missen Name und mdglichst
die Adresse des Patentanmelders oder der Pa-
tentanmelderin angegeben werden. Spatestens
innerhalb eines Monats nach Einreichung der Pa-
tentanmeldung missen die amtlichen Gebuhren
umfassend eine Anmelde- und Recherchegeblhr
und ggf. weitere Gebuhren entrichtet werden.

2.3 Recherche

FUr europaische und internationale Patentanmel-
dungen erstellt das Europdische Patentamt, das
far deutsche Anmelder internationaler Patentan-
meldungen auch als internationale Behorde agiert,



einen europaischen beziehungsweise internatio-
nalen Recherchenbericht. Der Recherchenbericht
enthalt in der Regel eine Reihe von élteren Doku-
menten, die je nach ihrer Relevanz einer Patentie-
rung der neu zum Patent angemeldeten Erfindung
mehr oder weniger entgegenstehen. Zudem gibt
das Amt eine qualifizierte Stellungnahme zur Pa-
tentierbarkeit und ggf. zu Méangeln ab, die zu be-
seitigen sind.

2.4 Formale Vorschriften

Die formalen Vorschriften sind bezlglich europé-
ischer und internationaler Patentanmeldungen
erfahrungsgemal’ in der Regel strenger und auch
schwerer zu erflllen als bei deutschen Patentan-
meldungen. Die entsprechenden Gesetzeswerke
und die fUr die Patentbehdrden geltenden Ausflh-
rungsvorschriften enthalten z.B. eine Vielzahl von
einzuhaltenden Fristen und Terminen, bei deren
Nichtbeachtung teilweise drastische Folgen dro-
hen, beispielsweise deutlich héhere Geblhren
oder auch der vollstdndige oder teilweise Verlust
von Rechten bis hin zur so genannten Ricknah-
mefiktion, d.h. dass die Patentanmeldung als zu-
rickgenommen gilt. Es ist also besondere Sorg-
falt geboten.

3. Europaische Patente

Die rechtliche Basis flir die europaischen Paten-
te bildet das Europaische PatentlUbereinkommen
(EPU), das am 7. Oktober 1977 in Kraft trat.
Europaische Patentanmeldungen werden von ei-
ner zentralen Behdrde bearbeitet, dem Europai-
schen Patentamt (EPA) mit Hauptsitz in Minchen
und Zweigniederlassungen in Den Haag und Ber
lin. Mit der Patenterteilung endet die Zustandig-
keit des Europaischen Patentamtes, es sei denn
gegen das erteilte europaische Patent wird ein
Einspruch erhoben.

Dem Européischen Patentlbereinkommen gehd-
ren zahlreiche européische Staaten an, nicht nur
diejenigen der Europaischen Union, sondern da-
riber hinaus auch zahlreiche weitere Staaten wie
zum Beispiel die Schweiz oder die Turkei. Wei-
terhin kann ein européisches Patent auch auf so
genannte Erstreckungsstaaten erweitert werden,
derzeit Bosnien und Herzegowina und Montene-
gro, die dem EPU nicht angehéren. Eine aktuelle
Ubersicht der Mitglieds- und Erstreckungsstaaten
kann auf der Homepage des EPA nachgelesen
werden (wWww.epo.org).

Bislang sind jedoch die Bemuihungen noch nicht
erfolgreich zu Ende geflhrt, dass es ein echtes
europdisches Patent gibt, das als Ganzes fir die
gesamte européische Union Patentschutz entfal-
tet, ohne dass Ubersetzungen in die jeweilige Lan-
dessprache bei den Patentdmtern der einzelnen
Lander hinterlegt werden mussen. Ein wesentli-
ches Problem, das einem solchen so genannten
Gemeinschaftspatent entgegensteht, ist die Fra-
ge, in welcher Sprache die Patentschrift vorliegt
oder in welche Sprachen diese Patentschrift zu
Ubersetzen ist. Nationale Interessen spielen also
eine wesentliche Rolle.

Jedoch ist mit dem vor einigen Jahren in Kraft
getretenen Londoner Abkommen ein in finan-
zieller Sicht wichtiger Schritt getan worden,
indem namlich einige Lander, unter anderem
Deutschland, Grof3britannien und Frankreich,
keine Ubersetzung des erteilten européischen
Patentes in die jeweilige Landessprache ver
langen, wenn das europaische Patent in diesen
Landern Wirkung entfalten soll. Einige skandina-
vische Lander sind auch damit zufrieden, dass
die Patentschrift insgesamt in Englisch vorliegt.
Das Ubersetzungserfordernis ist also wesentlich
aufgeweicht worden, was die Kosten des Patent-
schutzes senkt. Die in den jeweiligen Landern
geltenden Ubersetzungserfordernisse kdénnen
auf der Homepage des EPA nachgelesen werden
(www.epo.org).
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3.1 Anmeldeverfahren

Fir eine europaische Patentanmeldung kann die
Prioritat einer friheren Patent- oder Gebrauchs-
musteranmeldung in Anspruch genommen wer
den. Die europaische Patentanmeldung ist in einer
der Amtssprachen des Europdischen Patentamts
(Deutsch, Englisch oder Franzdsisch) einzurei-
chen, wobei gegebenenfalls auch Ubersetzungen
der Anmeldeunterlagen in eine dieser Sprachen
innerhalb einer Frist nachgereicht werden kénnen.
Im Zusammenhang mit der Einreichung der euro-
paischen Patentanmeldung sind die Anmeldege-
blhr, eine Recherchengeblihr sowie gegebenen-
falls Anspruchsgebthren fir den 16. und jeden
weiteren Anspruch und Seitengebihren flir jede
Seite der Patentanmeldung, die Uber die 35. Seite
hinausgeht, zu entrichten.

3.2 Recherche

Auf der Basis der eingereichten Anmeldeunterla-
gen flhrt das Européaische Patentamt eine Recher-
che nach dem Stand der Technik durch und erstellt
einen so genannten erweiterten europaischen
Recherchenbericht, der die Qualitat eines ersten
Prifungsbescheides hat, obwohl das eigentliche
Prifungsverfahren der Patentanmeldung in die-
sem Stadium noch nicht angelaufen ist. Der Re-
cherchenbericht enthalt eine Beurteilung zur Pa-
tentfahigkeit, d.h. insbesondere zur Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit gegenlber dem Stand der
Technik, und Hinweise, ob die Patentanmeldung
den weiteren Erfordernissen des EPU genligt, bei-
spielsweise ob die Patentanspriiche klar formu-
liert sind, Rickbezlge in den Ansprichen korrekt
sind oder dergleichen.

18 Monate nach dem Anmeldetag der europai-
schen Patentanmeldung oder, wenn eine Prioritat
in Anspruch genommen worden ist, nach dem
Anmeldetag der friiheren Patent- oder Gebrauchs-
musteranmeldung wird die europaische Paten-
tanmeldung verdffentlicht. Bis dahin bleibt sie
geheim.

In der Regel ist zu diesem Zeitpunkt bereits die
Recherche erstellt, so dass die Patentanmeldung
zusammen mit dem Recherchenbericht, d.h. einer
Auflistung der der Patentanmeldung entgegen-
stehenden Dokumente, veroffentlicht wird. Es
ist auch mdglich, dass nach 18 Monaten in einem
ersten Schritt nur die Patentanmeldung und in ei-
nem zweiten Schritt der zugehdrige, erst spater
erstellte Recherchenbericht verdffentlicht werden.
Wenn eine europaische Patentanmeldung mit Re-
cherchenbericht veréffentlicht wird, hat sie eine
Nummer, die mit ,A1" endet (z.B. EP 1 000 000
A1), wahrend die Veroffentlichungsnummer ohne
Recherchenbericht den Zusatz ,,A2"” hat (z.B. EP 2
222 222 A2) und der nachverotffentlichte Recher
chenbericht die so genannte ,, A3-Schrift” ist.



3.3 Prifungsverfahren

Innerhalb von sechs Monaten nach Verdffentli-
chung des europaischen Recherchenberichtes
sind ein Prifungsantrag zu stellen und die Lan-
derbenennung vorzunehmen. Die Landerbe-
nennung ist eine pauschale Landerbenennung,
d.h. mit einer Pauschalgebihr sind sdmtliche
Vertragsstaaten benannt, die dem Europaischen
Patentlbereinkommen angehodren. Soweit das
europdische Patent auf einen der oben genann-
ten Erstreckungsstaaten erstreckt werden soll, ist
fir jeden Erstreckungsstaat eine weitere Benen-
nungsgebihr zu entrichten. Werden diese Gebih-
ren nicht fristgerecht entrichtet, kdnnen Sie noch
eine gewisse Zeit spater mit Zuschlag bezahlt
werden, der allein 50 % der jeweiligen Basisge-
bUhr (Prifungsgeblhr, Benennungsgebihr und
Erstreckungsgebiihr) betragt.

Schlielich muss auch zu dem européischen Re-
cherchenbericht schriftlich Stellung genommen
werden, d.h. dass z.B. detailliert ausgefiihrt wer
den muss, warum aus Anmeldersicht die jeweilige
Beanstandung nicht zutrifft. Haufig ist es jedoch
notig, z.B. die Anspriche der Patentanmeldung
zu Uberarbeiten, damit sie gegenlber dem Stand
der Technik neue und erfinderische Merkmale
enthalten, und eine begleitende Stellungnahme
abzugeben. Wenn der erweiterte europdische
Recherchenbericht Mangel nennt und keine Stel-
lungnahme dazu erfolgt, gilt die européische Pa-
tentanmeldung als zurlckgenommen. Es treten
also erhebliche Rechtsfolgen ein.

Wenn die Anmeldeunterlagen bereits bei Stellung
des Prifungsantrages den gesetzlichen Erforder
nissen entsprechen, steht einer Patenterteilung
nichts mehr im Wege. Ansonsten sendet das Eu-
ropdische Patentamt im Rahmen des Prifungsver
fahrens einen oder mehrere Prifungsbescheide,
die wie der vorher erwahnte erweiterte europai-
sche Recherchenbericht Mangel in den Anmelde-
unterlagen ansprechen, z.B. dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegenlber dem Stand der Tech-

nik nicht neu ist oder nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht. Der Patentanmelder/die Patent-
anmelderin muss zu diesen Prifungsbescheiden
schriftlich Stellung nehmen und ggf. die Anmel-
deunterlagen Uberarbeiten, z.B. zusatzliche Merk-
male in die unabhangigen Anspriiche aufnehmen.
Ansonsten kann das Européische Patentamt die
Patentanmeldung zurlckweisen.

AbschlieRend entscheidet eine Prifungsabteilung
des EPA, d.h. der Priifer, der die Patentanmeldung
bislang geprift hat, zusammen mit zwei weiteren
Prifern des EPA, Uber die Patenterteilung.

Wenn die Patentunterlagen den gesetzlichen Er
fordernissen genligen und somit die Patentanmel-
dung erteilungsreif ist, missen die abschlieRen-
den Schritte zur Patenterteilung getan werden,
d.h. eine Druckkostengebihr entrichtet und Uber
setzungen der Patentanspriche in die zwei wei-
teren Sprachen des Europdischen Patentamtes
eingereicht werden (z.B. Ubersetzungen der in
Deutsch verfassten Anspriiche in Englisch und
Franzosisch). Dann erteilt das Europaische Patent-
amt ein europaisches Patent und veroffentlicht
eine Patentschrift, die die Beschreibung, die An-
spriche in Deutsch, Englisch und Franzésisch und
in der Regel eine Zeichnung umfasst und deren
Veroffentlichungsnummer ein ,B” am Ende hat
(z.B. EP 2 222 222 B1).

Damit endet die Zustandigkeit des EPA, es sei
denn, gegen das Patent wird Einspruch erhoben.

3.4 Einspruch

Innerhalb von neun Monaten ab der Verdffentli-
chung des europaischen Patents kann jedermann
gegen das Patent Einspruch einlegen. Dieser Ein-
spruch wird ebenfalls vom Européaischen Patent-
amt bearbeitet, was zur Aufrechterhaltung des
Patentes in der urspringlich erteilten oder in einer
modifizierten Fassung oder auch zu dessen Wi-
derruf flhren kann.

Der Einspruch ist gebUhrenpflichtig und muss
ausfthrlich begrindet sein. Einspruchsgriinde



sind beispielsweise mangelnde Neuheit oder
mangelnde erfinderische Tatigkeit gegeniiber dem
Stand der Technik, eine unzulassige Erweiterung,
d.h. Hinzufigung von Merkmalen in der Beschrei-
bung oder den Ansprichen, die in den urspriing-
lich beim Europaischen Patentamt eingereichten
Unterlagen nicht enthalten waren, oder auch die
mangelnde Ausflhrbarkeit der Erfindung, das
heil3t eine unzureichende Beschreibung, aus der
nicht klar hervorgeht, wie die Erfindung zu reali-
sieren ist. In der Regel wird im Einspruch weiterer
Stand der Technik, der vom Européischen Patent-
amt bisher noch nicht beriicksichtigt worden war,
geltend gemacht. Beispielsweise kann das EPA
so genannte offenkundige Vorbenutzungen, d.h.
beispielsweise schon vor dem Anmeldetag oder
Prioritatstag des europaischen Patentes auf dem
Markt erhaltliche, auf Messen ausgestellte oder
in Werbeprospekten beworbene frihere Produk-
te, im Rahmen der Ublichen Datenbankrecherche
nicht ermitteln. Auch diese Vorveroffentlichungen
und nicht nur so genannter druckschriftlicher Stand
der Technik, das heil3t beispielsweise friihere Pa-
tent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen, kén-
nen dem europaischen Patent entgegenstehen,
so dass es in Bezug auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit den gesetzlichen Erfordernissen nicht
entspricht und widerrufen oder eingeschrankt
werden kann.

Das Einspruchsverfahren ist ein so genanntes
zweiseitiges Verfahren, das heifst der oder die Pa-
tentinhaber/in und der oder die Einsprechende(n)
sind am Einspruchsverfahren beteiligt und kénnen
schriftlich oder bei einer eventuellen mindlichen
Verhandlung auch mundlich ihre Argumente und
Stellungnahmen vortragen.

Am Ende des Einspruchsverfahrens entscheidet
die Einspruchsabteilung Uber die Aufrechterhal-
tung oder den Widerruf des Patentes.

3.5 Rechtsmittel/Beschwerde

Gegen die Entscheidungen des Europaischen
Patentamtes z.B. im Prifungsverfahren oder im
Einspruchsverfahren ist eine Beschwerde mog-
lich, die von den Beschwerdekammern des Eu-
ropaischen Patentamtes bearbeitet wird. Die
Beschwerdekammern sind von den vorher mit
dem Fall befassten Prifungs- und Einspruchsab-
teilungen unabhangig und entscheiden in der Art
eines Uberprifenden Gerichts. Allerdings gehoren
die Beschwerdekammern noch zum Bereich des
Europdischen Patentamtes. Die Entscheidungen
der Beschwerdekammern sind abschlie3ende
Entscheidungen, d.h. eine weitere Instanz gibt es
nicht.

Far Entscheidungen Uber grundsétzliche Rechts-
fragen ist die GrolRe Beschwerdekammer zustan-
dig. Sie ist jedoch keine Instanz zur Uberpriifung
der Entscheidungen der Beschwerdekammern,
also keine dritte Instanz.

3.6 Nationalisierung

Das EPU sieht vor, dass die Vertragsstaaten
die Wirkung des europaischen Patentes auf ihr
Hoheitsgebiet davon abhdngig machen kénnen,
ob eine Ubersetzung des europaischen Patents
in die jeweilige Landessprache beim jeweiligen
nationalen Patentamt hinterlegt worden ist,
sofern das europdische Patent nicht ohnehin
schon in der Landessprache erteilt worden ist.
Dieses Ubersetzungserfordernis ist von Land zu
Land verschieden und seit dem oben erwahnten
Londoner Abkommen weniger problematisch,
so dass in einzelnen Landern, so zum Beispiel in
Deutschland, keine Ubersetzung beim nationalen
Patentamt (in diesem Fall dem deutschen Patent-
und Markenamt) mehr hinterlegt werden muss.
Allerdings mussen zur Aufrechterhaltung des
europaischen Patentes im jeweiligen Land, in
dem es Schutz entfalten soll, in der Regel jahr-
lich AufrechterhaltungsgebUthren entrichtet wer-
den.



Es empfiehlt sich, dass die einzelnen nationalen
Teile des europaischen Patentes von einem in
dem jeweiligen Land ansassigen Vertreter, zum
Beispiel einem Patentanwalt, in Kraft gesetzt und
vertreten werden.

Verstandlicherweise verursacht die Anfertigung
und Einreichung von Ubersetzungen sowie die
Entrichtung von Aufrechterhaltungsgeblhren bei
den Patentamtern der jeweiligen Lander erhebli-
che Kosten, so dass es wohl Uberlegt sein will,
wo das europaische Patent Schutz entfalten soll.
Dennoch ist es ein grof3er Vorteil des européi-
schen Patents, dass anstelle einzelner nationaler
Patentanmeldeverfahren nur ein einziges europa-
isches Anmeldeverfahren und Prifungsverfahren
durchlaufen werden muss.

3.7 Wirkung des europaischen Patentes

Das europaische Patent wirkt in denjenigen Staa-
ten, in denen es nationalisiert worden ist, wie ein
nationales Patent. Es kann also in gleicher Weise
wie ein nationales Patent gegen Verletzer einge-
setzt oder im Rahmen einer Nichtigkeitsklage
angegriffen werden. Es gelten zwar weiterhin die
Vorschriften des EPU fir den nationalen Teil des
europaischen Patentes. Diese sind jedoch mit den
nationalen, beispielsweise deutschen Rechtsvor
schriften soweit harmonisiert, dass es in der Pra-
xis unerheblich ist, ob ein Patent vom nationalen
Patentamt im jeweiligen Land oder vom Europai-
schen Patentamt erteilt worden ist.

Es ist vom Gesetzgeber nicht gewdlnscht, dass
ein nationales Patent und ein europaisches Patent
mit gleichem Schutzumfang nebeneinander exis-
tieren. Eine Doppelpatentierung oder ein Doppel-
schutz soll also vermieden werden. Ein paralleles
nationales Patent verliert daher in der Regel in
demjenigen Umfang seine Wirkung, wie ein euro-
paisches Patent erteilt worden ist. Wenn also der
Schutzbereich des europaischen Patentes grofier
oder gleich wie der Schutzbereich eines parallelen
deutschen Patentes ist, ist das deutsche Patent

nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen das européa-
ische Patent wirkungslos, kann also aufgegeben
werden. Bei unterschiedlichen Schutzbereichen
kénnen jedoch das nationale und das europaische
Patent nebeneinanderher existieren, beispielswei-
se wenn die unabhangigen Ansprliche des deut-
schen Patentes anders formuliert und definiert
sind als diejenigen des parallelen europaischen
Patentes.

3.8 Kosten

Die amtlichen GebUhren fir européische Paten-
tanmeldungen sind erheblich héher als diejenigen
fUr deutsche Patentanmeldungen. Diese Geblh-
ren fallen nach und nach im Anmelde- und Ertei-
lungsverfahren an, zum Beispiel bei Einreichung
der europaischen Patentanmeldung die Anmel-
degebihr und die Recherchengebihr sowie An-
spruchsgebihren fir den 16. und jeden weiteren
Patentanspruch. Die Stellung des Prifungsantra-
ges und die Ldnderbenennung sind ebenfalls ge-
blUhrenpflichtig. Umfasst die europédische Paten-
tanmeldung mehr als 35 Seiten, sind zusatzliche
Seitengeblhren fallig. Bei Patenterteilung sind
noch die Erteilungs- und Druckkostengebiihren zu
entrichten.

Zusatzlich sind fir das dritte und jedes weitere
Jahr nach dem Anmeldetag der Européischen Pa-
tentanmeldung zu deren Aufrechterhaltung Jah-
resgeblhren zu zahlen, die bis zur Patenterteilung
an das Europaische Patentamt gehen, spater dann
fUr die nationalen Teile des europaischen Patentes
bei den jeweiligen nationalen Patentamtern zu
entrichten sind.

Beispiele fir Amtsgebihren (Stand 14.10.2011):

Anmeldegebihr (bei Einreichung auf Papier, 190 €
nicht online)
Anspruchsgebuhr (16. bis 50. Anspruch) 210 €
Gebuhr fir eine européische Recherche 1.105 €
Benennungsgebiihr (pauschal fiir alle EPU-Ver-

525 €
tragstaaten)
Prifungsgebihr 1.480 €

Erteilungsgeblhr  einschlief8lich  Veroffentli-

chungsgebdiihr 830 €



Die aktuellen Gebihren des EPA sind auf der
Homepage des EPA bzw. auf Epoline nachzulesen
(http://www.epoline.org). Gegebenenfalls kom-
men noch Kosten flr eine grundsatzlich empfeh-
lenswerte anwaltliche Vertretung und Beratung
hinzu.

3.9 Patentierbarkeit

Die gesetzlichen Vorschriften zur Patentierbarkeit
europdischer oder deutscher Patentanmeldungen
sind aufgrund von Harmonisierungsbemuthungen
sehr ahnlich. Dennoch gibt es im einen oder ande-
ren Fall Unterschiede, die in der Regel durch die
nationale Rechtsprechung bzw. Rechtsprechung
des EPA bedingt sind. Dies kann beispielsweise
heil3en, dass ein vom Européischen Patentamt er
teiltes Patent vom Bundespatentgericht fir nichtig
erklart wird. Es gibt aber auch die Situation, dass
das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent
erteilt hat, wahrend das Europaische Patentamt
nicht bereit war, ein Patent zu erteilen oder gege-
benenfalls im Einspruchsverfahren aufrechtzuer
halten. Oft sind jedoch die Ergebnisse der Patent-
amter gleichwertig oder identisch.

In den Medien werden haufig so genannte Soft-
warepatente oder auch Patente auf dem Gebiet
der Biotechnologie kontrovers diskutiert.
Grundsatzlich schlieRt das europaische Patent-
Ubereinkommen die Patentierung von Software
zwar aus. Wenn die Software jedoch einen tech-
nischen Effekt hat, d.h. dass beispielsweise eine
Steuerung aufgrund der ihr zu Grunde liegenden
Software technische Abldufe ermadglicht, ist sie an
sich patentfahig. So ist es beispielsweise moglich,
Patentschutz flr eine Software zu erlangen, die
technische Ablaufe in einem Kraftfahrzeug steu-
ert (elektronisches Stabilisierungsprogramm oder
dergleichen), eine Werkzeugmaschine ansteuert
oder auch ein Zusammenwirken der Komponen-
ten eines Computers oder eines Mobiltelefons
verbessert. Andererseits ist eine Software nicht
patentfahig, wenn sie zwar mithilfe eines Prozes-

sors ausgefthrt wird, jedoch im Grunde genom-
men nur eine Geschaftsmethode oder einen ma-
thematischen Algorithmus realisiert.

Weiterhin schlie3t das Europaische Patentliberein-
kommen die Patentierung von Pflanzensorten oder
Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Ver
fahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren aus.
Mikrobiologische Verfahren und die mithilfe dieser
Verfahren gewonnenen Erzeugnisse sind jedoch
patentfahig. Verfahren zur chirurgischen oder the-
rapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers und Diagnostizierverfahren, die
am menschlichen oder tierischen Korper vorge-
nommen werden, sind auch von der Patentierung
ausgeschlossen, wobei andererseits Erzeugnisse,
insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur An-
wendung in einem dieser Verfahren wiederum Pa-
tentschutz erlangen kdnnen.

Selbst wenn die oben genannten Vorschriften es
erlauben oder es aus Sicht mancher nicht verhin-
dern kénnen, dass ein Patent auf dem Gebiet der
Gentechnologie erteilt wird, bedeutet dies noch
lange nicht, dass der Patentinhaber mit diesem
Patent tatsachlich etwas anfangen kann oder dass
die dem Patent zu Grunde liegende Technologie
ethisch akzeptiert wird. Ein erteiltes Patent bedeu-
tet ndmlich noch lange nicht, dass die Austbung
des Patentes nicht gegen andere gesetzliche Be-
stimmungen verstdldt oder in die Rechte Dritter
eingreift, beispielsweise Patente verletzt, die an-
deren gehdren.

3.10 Formale Rahmenbedingungen

Die formalen Malstabe, die das Europaische Pa-
tentamt an die Anmeldeunterlagen anlegt, sind
hoch und die Verfahrensablaufe, zum Beispiel Fris-
ten, innerhalb derer Gebihren zu entrichten oder
Antrage zu stellen sind, sind genau zu beachten,
um negative Rechtsfolgen und zusatzliche Gebuh-
ren zu vermeiden.

Weiterhin kénnen nachtragliche Anderungen in
den Anmeldeunterlagen nur in demjenigen Um-



fang vorgenommen werden, wie die so genannte
Offenbarung der urspringlichen Anmeldeunterla-
gen reicht. Es konnen also nach der Einreichung
der Patentanmeldung keine weiteren Informati-
onen in die Anmeldeunterlagen aufgenommen
werden. Es empfiehlt sich daher in der Regel,
professionelle Hilfe durch einen Anwalt, insbeson-

dere einen Patentanwalt, in Anspruch zu nehmen.

3.11 Ausblick

Betrachtet man die amtlichen Gebihren und die
Kosten fir die anwaltliche Tatigkeit insgesamt,
liegen die Gesamtkosten flir eine europaische
Patentanmeldung in der Regel bei 5.000 Euro
und mehr. Dennoch stellt das européaische Pa-
tent gegenlber einer Reihe nationaler Patentan-
meldungen, zum Beispiel in England, Frankreich
oder ltalien, eine wirtschaftlich sehr interessante
Alternative dar, da namlich nicht schon bei Einrei-
chung der Patentanmeldung die jeweiligen Uber
setzungskosten anfallen. Zudem muissen nicht
die nationalen Anmelde- und Patenterteilung-
prozeduren durchlaufen werden. Erst nachdem
feststeht, dass ein europaisches Patent erteilt wird
und welchen Schutzumfang dieses hat, muss der
Patentinhaber/die Patentinhaberin entscheiden,
in welchen Landern der Patentschutz tatsachlich
realisiert werden soll.

Die politischen Bemuhungen um ein echtes euro-
paisches Patent oder Gemeinschaftspatent gehen
weiter. Parallel dazu senken die Vertragsstaaten
des EPU nach und nach die Ubersetzungshiirden
bei der Nationalisierung des europaischen Pa-
tents.

4. Internationale
Patentanmeldungen / PCT

Alle wichtigen Industrienationen, zum Beispiel die
USA, Japan, Kanada, China, Russland, Sidkorea,
Brasilien, Indien sowie die Vertragsstaaten des
EPU, jedoch nicht Taiwan, gehdren dem PCT an,
dem , Patent Cooperation Treaty” (zu deutsch ,, Pa-
tentzusammenarbeitsvertrag”). Dieses Vertrags-
werk ermdglicht es, zentral fir alle dem PCT ange-
horigen Staaten (derzeit Gber 140) und in nur einer
Sprache eine internationale Patentanmeldung
einzureichen, beispielsweise in Deutsch oder in
Englisch. Ubersetzungskosten fallen also nicht an.
Der PCT ist in mehrere Teile (, Kapitel”) gegliedert,
von denen das Kapitel | eine zentrale Recherche
nach dem Stand der Technik und das Kapitel Il
eine optionale, so genannte internationale vorlau-
fige Prifung betreffen. Diese Prifung fihrt jedoch
nicht zur Patenterteilung. Sowohl im Rahmen der
internationalen Recherche als auch der internatio-
nalen vorlaufigen Prifung erfolgen nur unverbind-
liche, nicht abschlieRende Stellungnahmen zur
Patentfahigkeit. Die Patenterteilung selbst wird
von den spater zustdndigen nationalen oder regio-
nalen Patentamtern Ubernommen.

Innerhalb von in der Regel 30 oder 31 Monaten
nach dem Prioritdtstag der internationalen Pa-
tentanmeldung muss diese in den gewinschten
Landern als nationale oder regionale Patentanmel-
dung weitergeflihrt werden.

Das Verfahren nach Kapitel | des PCT dauert abge-
sehen von wenigen Ausnahmen 30 oder 31 Mo-
nate und umfasst die internationale Recherche.
Fir Anmelder aus Deutschland ist dafir stets das
Européische Patentamt zustandig, das in seiner
Eigenschaft als internationale Recherchenbehdr
de agiert. Fir wenige Lander des PCT endet das
Verfahren nach Kapitel | schon nach 20 oder 21
Monaten.

Der internationale Recherchenbericht gibt Auf-
schluss darlber oder zumindest Anhaltspunkte



dazu, ob und in welchem Umfang mit einer Paten-
terteilung gerechnet werden kann.

Bei dem internationalen vorlaufigen Prifungs-
verfahren handelt es sich nur um ein vorlaufiges
Prifungsverfahren mit einer Einschatzung zur Pa-
tentfahigkeit. Es kommt also nicht zur endglltigen
Patenterteilung durch eine internationale Behorde.
Bis vor einiger Zeit war es grundsatzlich notig,
die internationale vorlaufige Prifung (Kapitel Il
des PCT) durchzufihren, um in den Genuss der
obigen langeren Frist von 30 oder 31 Monaten zu
gelangen. Diese internationale vorlaufige Prifung
wird von der Uberwiegenden Zahl der dem PCT
angehdrenden Lander zum Erhalt der ,, Fristverlan-
gerung” inzwischen nicht mehr verlangt.

Die individuellen zeitlichen Bestimmungen der
PCT-Vertragsstaaten konnen auf der Homepage
der WIPO nachgesehen werden (http://www.
wipo.int). WIPO ist die Kurzbezeichnung fir die
World Intellectual Property Organization, der Welt-
organisation flr geistiges Eigentum. Die WIPO
hat ihren Sitz in Genf.

Der Anmelder hat also etwa 2,5 Jahre ab Anmel-
detag oder ab Prioritatstag (Tag der Einreichung
der ersten Anmeldung, beispielsweise deutschen
Patentanmeldung, wenn deren Prioritat fir die in-
ternationale Anmeldung in Anspruch genommen
worden ist) Zeit, um Uber eine nationale oder
regionale \Weiterverfolgung der internationalen
Patentanmeldung zu entscheiden. Bis dahin fal-
len weder Ubersetzungskosten an, noch missen
Auslandsvertreter vor Ort in den jeweiligen Be-
stimmungsstaaten beauftragt werden.

Weiterhin ist es sehr haufig der Fall, dass mit
Ablauf der Prioritatsfrist (zwolf Monate ab Ein-
reichung der ersten Anmeldung, beispielsweise
deutschen Patentanmeldung) noch nicht klar ist, in
welchen Landern eine Nationalisierung/Regionali-
sierung gewdlinscht ist. Zeit fur die kurzfristige An-
fertigung von Ubersetzungen, um mit der Prioritét
der deutschen Patentanmeldung im Ausland an-
zumelden, bleibt dann kaum mehr. Mit der inter
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nationalen Patentanmeldung kann man die Option
auf Auslandsschutz jedoch flr einen recht langen
Zeitraum wahren.

4.1 Anmeldeverfahren

Flr eine internationale Patentanmeldung sind die
Ublichen Anmeldeunterlagen, d.h. Beschreibung,
Ansprlche sowie Zeichnungen, und ein Antrag er
forderlich, aus dem unter anderem der Name und
die Adresse des Anmelders und des Erfinders/
der Erfinder hervorgehen. Die Anmeldung kann in
Deutsch, Englisch, Japanisch, Russisch und ande-
ren Sprachen erfolgen. Deutsche Anmelder kon-
nen die internationalen Patentanmeldung beim
Deutschen oder beim Europaischen Patentamt
einreichen. In jedem Fall ist das Europaische Pa-
tentamt flr die internationale Recherche zustan-
dig, das jedoch nicht als européische Organisation,
sondern als internationale Behérde fir die WIPO
handelt. Weltweit sind auch andere Patentamter



far die WIPO tétig, beispielsweise das US-Patent-
amt fur Anmelder aus den USA. Die WIPO selbst
fuhrt keine Recherche oder Patentprifung durch.
Mit Einreichung der Anmeldung gelten samtliche
Vertragsstaaten des PCT als benannt, wobei auch
regionale Benennungen umfasst sind, so dass
beispielsweise auch das EPA bzw. eine , europa-
ische Patentanmeldung” mit benannt ist. Es ist
moglich, einzelne Bestimmungen auszunehmen,
beispielsweise die Bestimmung von Deutschland,
zum Beispiel dann, wenn eine beim Deutschen
Patent-und Markenamt eingereichte frihere deut-
sche Patentanmeldung, auf deren Prioritat die in-
ternationale Patentanmeldung beruht, weiterver-
folgt werden soll.

Zu der PCT-Anmeldung erstellt die jeweilige inter
nationale Recherchenbehorde, fur deutsche An-
melder das Europaische Patentamt, einen inter
nationalen Recherchenbericht. Das Européische
Patentamt erkennt bei einer eventuellen Weiter
verfolgung der internationalen Patentanmeldung
als europaische Patentanmeldung eine von ihm
erstellte internationale Recherche quasi als euro-
paische Recherche an, fihrt also in der Regel kei-
ne weitere europaische Recherche durch, sondern
erstattet ansonsten anfallende ,européaische” Re-
cherchengebihren zumindest anteilig zurick.

Die internationale Anmeldung wird wie andere
Patentanmeldungen auch 18 Monate nach dem
Anmelde- oder Prioritatstag veroffentlicht, Ub-
licherweise einschlief3lich des internationalen
Recherchenberichts. Die internationale Veroffent-
lichung einer vom EPA bearbeiteten internationa-
len Patentanmeldung gilt zugleich als europaische
Verdffentlichung. Die internationalen Veroffentli-
chungsnummern beginnen mit dem Landercode
SNVO" (,world™).

Relativ kurz nach der Veroffentlichung lauft die
derzeit nur noch fir sehr wenige Lander relevante
Frist zur Stellung des Antrags auf internationale
vorlaufige Prifung ab (20 oder 21 Monate nach
Anmelde- oder Prioritatstag). Wie bereits er

wahnt, ist diese internationale vorlaufige Prifung
mit wenigen Ausnahmen nicht mehr notwendig,
um in den Genuss einer Frist von 30 Monaten, fiir
manche Lander oder Regionen 31 Monaten (zum
Beispiel flr eine europaische Patentanmeldung),
zu gelangen, bis schliellich die Weiterverfolgung
der internationalen Patentanmeldung als nationa-
le oder regionale Patentanmeldung vor den einzel-
nen Patentamtern ansteht.

Die Anmeldeunterlagen kénnen im Rahmen des
internationalen Verfahrens zu bestimmten Zeit-
punkten geandert werden, beispielsweise nach
dem Erhalt des internationalen Recherchenbe-
richts oder im Zusammenhang mit dem Eintritt
in die so genannte nationale oder regionale Pha-
se. Beispielsweise kdnnen die Ansprliche im
Hinblick auf das Recherchenergebnis modifiziert
werden.

Da das Européische Patentamt nicht nur die inter-
nationale Recherche, sondern auch die eventu-
ell beantragte internationale vorlaufige Prifung
durchflihrt, wobei in der Regel derselbe Prifer
zunachst flr die internationale Anmeldung, spa-
ter fUr die aus der internationalen Anmeldung
resultierenden europaischen Patentanmeldung
zustandig ist, halt sich das Europaische Patent-
amt bei der Prifung der aus der internationalen
Patentanmeldung hervorgegangenen europaéi-
schen Patentanmeldung in der Regel an die Ein-
schatzung, die in der internationalen Recherche
bzw. der vorlaufigen internationalen Prifung ge-
wonnen wurde. Daher sind die Aussagen im in-
ternationalen Recherchenbericht und internatio-
nalen vorlaufigen Prifungsbericht einigermafen
verlasslich, so dass der Anmelder/die Anmelde-
rin einen belastbaren Ausblick darUber erhalt,
wie die Patenterteilungschancen einer spateren
europdaischen Patentanmeldung sind. Wenn die
Einschatzungen des Européaischen Patentamtes
als internationale Behorde positiv waren, kann
man mit einer relativ schnellen Erteilung eines

europaischen Patents rechnen.



4.2 Eintritt in die regionale Phase vor dem
Europaischen Patentamt

Da der internationale Recherchenbericht, sofern
vom Européischen Patentamt erstellt, als europa-
ischer Recherchenbericht anerkannt wird, gelten
die obigen Ausfliihrungen bezlglich direkt einge-
reichter europaischer Patentanmeldungen auch
fUr internationale Anmeldungen, die vor dem
Européaischen Patentamt als européische Paten-
tanmeldungen weiterverfolgt werden sollen. Bei-
spielsweise muss bereits bei Eintritt in die europa-
ische Phase ein Prifungsantrag gestellt werden,
wenn die Frist dazu bereits abgelaufen ist. Wenn
die Anmeldeunterlagen vom Europaischen Patent-
amt weiter bearbeitet werden, fordert dieses nach
kurzer Zeit dazu auf, innerhalb von sechs Monaten
zu dem internationalen, quasi europdischen Re-
cherchenbericht Stellung zu nehmen. Das muss
wie bei dem européischen Recherchenbericht un-
bedingt geschehen, damit die Patentanmeldung
nicht als zurickgenommen gilt, also verloren geht.

4.3 Eintritt in nationale Phasen vor
auslandischen Patentamtern

Bei Eintritt in die nationalen Phasen im Ausland
sind die landerspezifischen Anforderungen zu er
fallen und Geblhren an das jeweilige Patentamt
zu entrichten. In der Regel muss eine Ubersetzung
der internationalen Patentanmeldung angefertigt
werden. Die nationalen Patentamter verlangen zu-
meist eine Vertretung durch einen im jeweiligen
Land anséassigen Patentanwalt oder Anwalt.

In der Regel fiihren die nationalen Patentamter der
USA, Japans sowie auch anderer Lander weitere
Recherchen nach Stand der Technik durch, obwohl
bereits ein internationaler Recherchenbericht vor
liegt. Diese anderen Patentamter halten sich also
nicht an das Recherchenergebnis, das vom Euro-
paischen Patentamt ermittelt worden ist. Somit
muss sich also der Anmelder/die Anmelderin je-
weils auf eine neue Situation vor den nationalen

Patentdamtern einstellen.

4.4 Kosten

Die amtlichen Gebuhren fir internationale Pa-
tentanmeldungen sind noch héher als diejenigen
far europdische Patentanmeldungen. Die aktu-
ellen internationalen GebUhren sind z.B. auf der
Homepage des EPA bzw. auf Epoline nachzulesen
(http://www.epoline.org).

Beispiele fir Amtsgebihren (ab 1.11.2011):

Internationale Anmeldegebihr 1174 €
GeblUhr fir eine internationale Recherche 1.785 €
PCT Gebuhr fur das 31. und jedes weitere Blatt 13 €

Das internationale Verfahren nach dem PCT ist
ebenso wie das Verfahren bei europaischen Pa-
tentanmeldungen von strengen formalen Anfor
derungen gepragt, damit es weltweit von den je-
weils durch die WIPO beauftragten Patentamtern
durchgefiihrt werden kann. Es ist also empfeh-
lenswert, sich von einem erfahrenen Patentanwalt
oder Anwalt vertreten zu lassen. Dessen Kosten
kommen zu den amtlichen Gebuihren hinzu.
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US-Patentrecht

Von Dr.-Ing. Torsten Duhme, Patentanwalt
1. Patentanmeldungen in den USA

Die USA sind fr viele Firmen, die sich mit inter-
nationalen Schutzrechten beschaftigen, ein wich-
tiger Markt und/oder Sitz von wichtigen Wettbe-
werbern. Daher haben Anmelder, die international
agieren oft ein hohes Interesse an einem Patent-
schutz in den USA. Gleiches mag auch fir den
Schutz von Marken und Designs gelten, wobei
im Folgenden nur der Patent- und Designschutz
betrachtet wird, da hier ein gesetzlich geregelter
Zusammenhang besteht. Designschutz erfolgt in
den USA namlich im Rahmen von so genannten
design patents, die neben den utility patents zur
Verfligung stehen. Utility patents sind Patente fir
technische Innovationen, also Patente im europa-
ischen Sinn. Das Pendant zu den design patents
ist das deutsche oder europaische Geschmacks-
muster.

Darlber hinaus kennt das US-Recht noch die so
genannten plant patents, d.h. Patente, die dem

US Patentamt in Alexandria (Virginia), Quelle USPTO

hiesigen Sortenschutz (Pflanzenschutz) entspre-
chen. Alle drei Patentarten sind im gleichen Ge-
setz geregelt, ndmlich in dem so genannten Title
36 des United States Code (U.S.C.).

Wer sich mit dem Patentrechtssystem der USA
erstmals beschaftigt, merkt schnell, dass Vieles
ungewohnt und Manches tatséchlich auch grund-
legend anders ist als in den europaischen oder
auch in den asiatischen Patentrechtssystemen.
Wahrend Letztere teilweise nach deutschem Vor-
bild gestaltet wurden, hat sich das Patentsystem
der USA von Anfang an unter der angloamerikani-
schen Tradition entwickelt. Diese stiitzt sich sehr
stark auf entschiedene Félle, das so genannte
case law. Die kodifizierten Gesetzestexte sind we-
niger detailreich als bei uns, und sie werden maf3-
geblich durch die Rechtsprechung und durch den
Titel 37 der so genannten Code of Federal Regula-
tions (CFR) erganzt. Letzteres ist eine Sammlung
von Ausflhrungsbestimmungen, die die Verfahren
am US-Patentamt betreffen, nicht jedoch an den



Gerichten. Das Patentamt kann die Bestimmun-
gen im CFR mitgestalten und macht Ublicherwei-
se entsprechende Vorschldge, zu denen die Of-
fentlichkeit Stellung nehmen kann.

Es bestehen in derTat eine Reihe von grundlegen-
den Unterschieden zwischen dem US-Patentrecht
und dem deutschen bzw. europdischen Patent-
recht. Im Folgenden sind die wesentlichen Beson-
derheiten im Vergleich zum deutschen bzw. euro-
paischen Patentsystem dargelegt.

2. First-To-Invent statt First-To-File

Die USA sind Mitglied bei allen internationalen
Vertragswerken, die es Anmeldern aus einem
Land moglich machen, wirksamen Patentschutz in
einem anderen Land zu erlangen. Hierzu gehoéren
die Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU), die Min-
deststandards in Bezug auf die Gleichbehandlung
von Inlandern und Ausldndern und die gegensei-
tige Anerkennung von Prioritdten festlegt, sowie
der Patent Cooperation Treaty (PCT), der eine in-
ternationale Patentanmeldung in deutscher Spra-
che mit Wirkung fur die USA ermdoglicht.

Folglich kénnen deutsche Patentanmelder ohne
Weiteres Patentschutz in den USA erlangen. Die
Wirkungen eines US-Patents entsprechen denen
eines nationalen deutschen oder europdischen
Patents, natlrlich nur flr das Territorium der USA.
Das US-Patent gewahrt seinem Inhaber ein zeit-
lich begrenztes Monopolrecht. Er kann Dritten die
Herstellung und Benutzung sowie das Anbieten,
Vertreiben und den Import von patentgeschitzten
Verfahren und Vorrichtungen verbieten. Im Fall von
Patentverletzungen kann er Schadenersatz vom
Patentverletzer verlangen. Beide Anspriiche sind
ggf. gerichtlich durchsetzbar.

Eine Besonderheit, aus der sich viele Detailun-
terschiede ergeben, ist das first-to-invent-Prinzip.
Hiernach steht ein US-Patent dem ersten wahren

Erfinder (oder seinem Rechtsnachfolger) zu. Im
Gegensatz dazu gilt in Europa das first-to-file-
Prinzip, d.h. das Patent erhalt derjenige, der die
Erfindung zuerst beim Patentamt anmeldet. Da
technische Innovationen haufig in Reaktion auf ak-
tuelle Bedurfnisse und Ereignisse erfolgen, sind
ahnliche oder gar gleiche Entwicklungen bei Wett-
bewerbern gar nicht so selten. Das US-Recht sieht
daher ein spezielles Verfahren (interference) vor,
um in einem etwaigen Streitfall den wahren ers-
ten Erfinder zu bestimmen.

Das first-to-invent-System verspricht auf den ers-
ten Blick eine hdhere Gerechtigkeit, da nicht der
schnellere Anmelder, sondern der wahre erste Er
finder belohnt werden soll. Tatsachlich ist ein inter
ference-Verfahren jedoch sehr aufwéandig und teu-
er, und es beglnstigt im Zweifel denjenigen, der
seine Entwicklungsarbeiten besser dokumentiert
hat. Die praktische Bedeutung des interference-
Verfahrens ist daher gering. Augenscheinlich flhrt
das first-to-invent-Prinzip nicht zu gerechteren Er
gebnissen, sondern es begiinstigt den erfahrene-
ren und finanzstarkeren Anmelder.

Aus diesem Grund hat sich der US-Gesetzgeber
nach langjahrigen Diskussionen im Jahr 2011
durchgerungen, das Uber viele Jahre etablierte, in
der Welt jedoch nahezu einmalige first-to-invent-
Prinzip aufzugeben. Prasident Obama hat die ent-
sprechende Revision des US-Patentgesetzes am
16. September 2011 unterzeichnet. Wirksam wird
die Abkehr vom first-to-invent-Prinzip allerdings
erst fir Patentanmeldungen, deren Zeitrang (d.h.
der effektiv wirksame Anmeldetag) nach dem 16.
Marz 2013 liegt (18 Monate nach Unterzeichnung
der Gesetzesrevision). Fir Patente, die vorher an-
gemeldet wurden, gilt das alte US-Recht mit dem
first-to-invent-Prinzip weiter.

Eine Auswirkung des first-to-invent-Prinzips ist
der Umstand, dass eine Patentanmeldung in den
USA zwingend im Namen des Erfinders bzw. im
Fall einer Erfindergruppe im Namen aller Miter
finder eingereicht werden muss. Eine Firma kann



eine US-Patentanmeldung friihestens am Tag der
Einreichung mit Hilfe eines so genannten assign-
ments Ubernehmen. Im Zuge der Gesetzesan-
derung wird es jedoch bereits ab 16. September
2012 moglich sein, dass Firmen als Anmelder ei-
ner US-Patentanmeldung direkt auftreten.

3. Duty Of Candor And Good Faith

Ein weiteres grundlegendes Prinzip des US-
Rechts ist die unabdingbare Pflicht zum redli-
chen und ehrlichen Verhalten in rechtlichen An-
gelegenheiten (duty of candor and good faith).
Das US-Patentrecht sieht ausdricklich vor, dass
ein Patent bei einem Verstol3 gegen diesen all-
gemeinen Rechtsgrundsatz undurchsetzbar (un-
enforceable) wird. Eine praktische Auswirkung
dieses Grundsatzes ist die Pflicht, dass ein Pa-
tentanmelder von sich aus dem Patentamt alle
ihm bekannten Umstande und Tatsachen mit-
teilen muss, die fur die Prifung der Erfindung
auf Patentfahigkeit Bedeutung haben konnten.
Falsche oder auch nur unvollstdndige Angaben
gefahrden ein erteiltes Patent, selbst wenn sich
im Nachhinein herausstellt, dass das Patent
auch unter Berlcksichtigung der zurickgehal-
tenen oder klargestellten Informationen erteilt
worden ware. Insofern ist allen Anmeldern drin-
gend anzuraten, jeglichen bekannten Stand der
Technik dem US-Patentamt im Rahmen eines so
genannten information disclosure statements
formal mitzuteilen. Gerade fir international téa-
tige Anmelder bedeutet dies einen erheblichen
administrativen Aufwand, da beispielsweise Pri-
fungsergebnisse von anderen Patentamtern in
thematisch verwandten Anmeldungen unbedingt
dem US-Patentamt mitzuteilen sind. Die Ubliche
Frist hierflr betragt lediglich drei Monate ab Ein-
reichung der Anmeldung bzw. ab Kenntniserhalt
von neuen Informationen.

4. Declaration

Eine Folge der zuvor genannten Grundsatze ist der
Umstand, dass der oder die Erfinder mit einer so
genannten declaration schriftlich flr jede einzelne
Patentanmeldung bestatigen mussen, dass sie
nach bestem Wissen und Gewissen die wahren
Erfinder sind und dass ihnen die Pflicht zur Mittei-
lung aller fur die Patentanmeldung relevanten In-
formationen bekannt ist. Ohne die declaration der
Erfinder ist eine wirksame US-Patentanmeldung
nicht moglich. Allerdings kann die declaration in-
nerhalb von maximal sechs Monaten nach dem
Anmeldetag einer US-Anmeldung nachgereicht
werden. Eine zugige Einreichung ist jedoch zu
empfehlen, da das Ausschépfen der sechsmona-
tigen Maximalfrist gebUhrenpflichtig ist.

5. Stand der Technik

In Europa ist der Stand der Technik, auf den sich
die Prifung der Patentfahigkeit bezieht, abschlie-
Rend definiert. Patenthindernd ist demnach jede
Veroffentlichung, die vor dem mafgeblichen An-
meldetag einer deutschen oder européischen Pa-
tentanmeldung stattgefunden hat (absolute Neu-
heit). Dabei kommt es nicht darauf an, von wem
die Veroffentlichung stammt. Das US-Patentge-
setz verwendet demgegenlber keine geschlos-
sene Definition des malRgeblichen Standes der
Technik, sondern enthélt eine Art , Ausschluss-
katalog’ der verschiedene Szenarien beschreibt,
in denen ein Patent nicht erteilt werden soll. Die
Patentprtfung findet nicht im Vergleich zu ei-
nem genau definierten Stand der Technik statt,
sondern anhand eines Ausschlusskatalogs. Der
maRgebliche Stand der Technik (prior art) ergibt
sich also erst aus der Zusammenschau aller Aus-
schlussbestimmungen. Diese sind in 35 U.S.C.
102 aufgeflhrt.



Aufgrund des first-to-invent-Prinzips bezieht
sich die erste wichtige Ausschlussbestimmung
(35 U.S.C. 102 (a)) auf das Datum der Erfindung.
Eine Patenterteilung ist hiernach ausgeschlossen,
wenn die angemeldete Erfindung schon bekannt
war, bevor der Patentanmelder oder sein Rechts-
vorganger ein eigenes Erfindungsdatum nachwei-
sen konnen. Die Zurlckweisung einer Patentan-
meldung unter Hinweis auf 35 U.S.C. 102 (a) kann
der Anmelder mit dem Nachweis eines frilheren
Erfindungsdatums ausraumen. Dies nennt man
.Zuruckschworen”

Zugunsten der Erfinder lasst das US-Patentgesetz
nicht-schriftliche Verdffentlichungen, beispielswei-
se durch eine mlndliche Présentationen auf einer
Messe und/oder eine Vorbenutzung, aulRer Acht,
wenn sie aulRerhalb der USA erfolgt sind. Insofern
ist die Patentierung einer Maschine oder eines
Verfahrens in den USA nach aktuellem Recht auch
dann noch maoglich, wenn die Maschine oder das
Verfahren in Europa bereits verkauft oder 6ffent-
lich vorgefihrt wurden, sofern dabei keine schrift-
lichen Beschreibungen an Dritte gelangt sind.

35 U.S.C. 102 (b) definiert als weiteren Patentie-
rungsausschluss jede Art von Verdffentlichung,
einschliel3lich Vorbenutzungen in den USA (aber
nicht auRerhalb), die mehr als ein Jahr vor dem
Einreichen einer US-Patentanmeldung erfolgt ist.
Hierin steckt einerseits eine so genannte Neu-
heitsschonfrist, die es einem Erfinder oder sei-
nem Rechtsnachfolger moglich macht, auch noch
innerhalb eines Jahres nach einer eigenen Verof-
fentlichung ein wirksames US-Patent zu erhalten.
Eine solche Neuheitsschonfrist gibt es im deut-
schen und europaischen Patentrecht nicht. Ande-
rerseits begrenzt dieser Patentierungsausschluss
den Zeitraum, bis zu dem ein Anmelder wirksam
zurtickschworen kann.

Mit der Abkehr vom first-to-invent-Prinzip andert
sich der Ausschlusskatalog in 35 U.S.C. 102. Ins-
besondere entfallt die erstgenannte Ausschlussre-
gel, die auf das tatsachliche Datum der Erfindung

abstellte. Des weiteren entféllt die Nichtberiick-
sichtigung von nichtschriftlichen Vorverdffentli-
chungen auRerhalb der USA. Bestehen bleibt
jedoch die einjahrige Neuheitsschonfrist (grace
period) zugunsten des Erfinders. Tatsachlich kann
der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger nach neu-
em Recht auch dann noch ein Patent erfolgreich
anmelden, wenn in dem Zeitraum zwischen seiner
Veroffentlichung und seiner Patentanmeldung ein
Dritter dieselbe Idee ebenfalls veroffentlicht. Die
erste Verdffentlichung des Erfinders reicht vor die
spatere Veroffentlichung des Dritten zurlick. Daher
unterscheidet sich auch das neue US-System vom
europdischen first-to-file-Prinzip. Es handelt sich
um ein first-inventorto-file- Prinzip, gewisserma-
3en also ein drittes Prinzip zwischen first-to-invent
und first-to-file.

6. Continuation-Praxis

Eine weitere Besonderheit in den USA ist, dass
ein Anmelder jederzeit eine so genannte conti-
nuation-Anmeldung zu einer anhangigen Paten-
tanmeldung einreichen kann. Die continuation
genieldt denselben Zeitrang wie die Stammanmel-
dung (parent), sofern sie der Stammanmeldung
inhaltlich nichts Neues hinzufligt. Andernfalls han-
delt es sich um eine continuation-in-part. Wenn in
der Stammanmeldung verschiedene Erfindungen
beschrieben sind und in der continuation eine an-
dere Erfindung verfolgt wird als in der Stamman-
meldung, bezeichnet man die continuation als di-
visional (Teilanmeldung).

Die continuation-Praxis macht es mdglich, dass
ein Anmelder mehrere Patente mit unterschiedlich
formulierten Patentansprlchen fir ein und diesel-
be Erfindung erhalten kann. Die Laufzeit aller con-
tinuation-Anmeldungen berechnet sich allerdings
einheitlich vom Anmeldetag der Stammanmel-
dung und betragt zwanzig Jahre ab Anmeldetag.
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Die continuation-Praxis ist vorteilhaft, wenn sich
ein Anmelder in einem schwierigen Prifungsver
fahren eine Option offenhalten mochte. Darlber
hinaus ermoglicht die continuation-Praxis einen
eleganten Ubergang von der internationalen Pha-
se einer PCT-Anmeldung in die nationale Phase
in den USA, da die continuation keine wortliche
Ubersetzung der PCT-Anmeldung sein muss.

7. Prifungsverfahren

Auch in den USA muss eine Patentanmeldung ein
Prifungsverfahren durchlaufen, in dem ein sach-
kundiger Prifer die angemeldete Erfindung auf
ihre Patentfahigkeit hin praft. Der Anmelder sollte
auf einen negativen Prifungsbescheid sorgfaltig
und vollstandig erwidern, da ein zweiter Prifungs-
bescheid typischerweise final wird. In diesem Fall
hat der Anmelder nur noch sehr eingeschrankte

Méglichkeiten, Anderungen an den Patentansprii-
chen vorzunehmen und/oder sachlich zu argu-
mentieren. Gegebenenfalls muss er einen kos-
tenpflichtigen request-forcontinued-examination
(RCE) stellen, wenn er den Prifer mit neuen Ar-
gumenten und/oder Anderungen der Anmeldung
von der Patentfahigkeit Uberzeugen will. Die Kos-
ten fur den RCE liegen in ahnlicher Gréfienord-
nung wie flr eine continuation-Anmeldung.

8. Re-Examination und Re-Issue

Es gibt mehrere Verfahren, mit denen ein erteil-
tes Patent einer erneuten Prifung unterzogen
werden kann. Ein re-issue-Verfahren ermdglicht
es dem Patentinhaber, materielle Fehler in seinen
Patentansprichen nachtraglich zu korrigieren. In-
nerhalb von zwei Jahren nach der Erteilung kann
im Rahmen eines re-issue sogar der Schutzbe-
reich des Patents erweitert werden, wenn der Pa-
tentinhaber aufzeigen kann, dass der erweiterte
Patentschutz die angemessene , Belohnung” ist
flr seine Erfindung.

Eine re-examination dient dazu, ein erteiltes Patent
im Lichte von weiterem druckschriftlichen Stand
derTechnik, der im Prtfungsverfahren nicht berlick-
sichtigt wurde, auf Patentfahigkeit zu prifen. Der
Antrag kann sowohl vom Patentinhaber als auch
von einem Dritten gestellt werden. Die re-examina-
tion kann als einseitiges Verfahren zwischen Patent-
inhaber und Patentamt (ex parte re-examination)
oder als zweiseitiges Verfahren zwischen Patentin-
haber und dem Dritten (inter partes re-examination)
durchgefuhrt werden. Im letztgenannten Fall ist die
Entscheidung des US-Patentamtes Uber die gege-
benenfalls beschrankte Aufrechterhaltung bindend
fur alle weiteren Streitverfahren zwischen dem Pa-
tentinhaber und dem Dritten im Zusammenhang
mit dem Patent. Eine re-examination kann nach Er

teilung jederzeit beantragt werden.



Mit der Gesetzesnovelle wird ein weiteres Ver
fahren eingefuhrt, um die Rechtsbestandigkeit
eines erteilten US-Patents zu Uberprifen, nam-
lich der so genannte post-grant review. Ein post-
grant review kann im Gegensatz zum inter partes
re-examination nicht nur auf unberlcksichtigten
druckschriftlichen Stand der Technik gestltzt wer
den, sondern auf alle materiellen Voraussetzun-
gen, die die Patentfahigkeit einer Erfindung betref-
fen. Dies beinhaltet Stand der Technik in Form von
nicht-schriftlichen Vorverdffentlichungen ebenso
wie beispielsweise den Einwand, die Erfindung
sei in der Anmeldung nicht hinreichend deutlich
und ausfihrbar beschrieben oder es handle sich
um einen Gegenstand, der generell vom Patent-
schutz ausgeschlossen ist. Letzteres kann nach
der Gesetzesnovelle beispielsweise ein Patent-
schutz sein, der auf den menschlichen Organis-
mus gerichtet ist. Ein post-grant review kann nur
innerhalb von neun Monaten nach Erteilung eines
US-Patent beantragt werden. Insofern dhnelt der
post-grant review dem européischen Einspruchs-
verfahren.

Mit der Gesetzesnovelle wird aufderdem noch eine
supplemental examination eingeflhrt. Sie macht
es einem Patentinhaber ab September 2012 mdg-
lich, dem US-Patentamt Material vorzulegen, das
er im Rahmen seiner duty of candor and good
faith bereits im Prifungsverfahren hatte vorlegen
mussen. Der Patentinhaber hat nun erstmals die
Maoglichkeit, Versdumnisse im Rahmen seiner
Treuepflicht zu heilen. Es ist jedoch anzuraten, auf
diese Heilungsmdglichkeit nicht vorab zu vertrau-
en, da es sich um einen erstmals mit der Geset-
zesnovelle eingefihrten ,,Rettungsanker” handelt.
Die Treuepflicht ist damit nicht abgeschafft.

9. Weiteres Wissenswertes

Wenn ein US-Patent in einem Streitfall gerichtlich
durchgesetzt wird, erhélt jede Partei im Rahmen
eines gerichtlich angeordneten discovery-Verfah-
rens die Mdglichkeit, interne Unterlagen der Ge-
genseite einzusehen. Die Befugnis zur Einsicht-
nahme kann sehr weit reichen und beinhaltet im
Regelfall die Pflicht zur Herausgabe von internen
Dokumenten, elektronischen Archiven sowie vor-
prozessuale Vernehmungen durch Anwalte der
Gegenseite (so genannte depositions). Ein Paten-
tanmelder/Patentinhaber muss folglich damit rech-
nen, dass alle ihm zuganglichen Informationen in
einem spateren Streitfall ans Tageslicht kommen.
Umso wichtiger ist es, von Anfang an sehr sorgfal-
tig auf die Beachtung der duty of candor and good
faith hinzuwirken.

Anders als in Europa berlcksichtigen US-Gerichte
in einem Streitfall jegliche Aussagen des Patent-
inhabers in verwandten Verfahren bei der Beur
teilung, ob gegebenenfalls eine Patentverletzung
vorliegt. Es soll einem Patentinhaber nicht méglich
sein, den Schutzbereich seines Patents im Pri-
fungsverfahren kleinzureden und im spateren Ver
letzungsverfahren einen breiteren Patentschutz zu
beanspruchen (so genannter prosecution history
estoppel). Auch dies tragt dazu bei, dass es bei
US-Patentanmeldungen besonders wichtig ist,
von Anfang an Uberlegt und sorgféltig vorzugehen.
Hat der Patentanmelder sein Patent erhalten,
sind nach 3,5 Jahren, 75 Jahren und 11,5 Jahren
ab Erteilung Aufrechterhaltungsgebihren zu zah-
len. Andernfalls verfallt das Patent, bevor es die
maximale Laufzeit von 20 Jahren erreicht hat. Fir
Kleinanmelder, so genannte small entities, gibt
es Geblhrenermafiigungen, die sowohl fir die
Geblthren im Anmelde- und Prifungsverfahren
als auch fir die Aufrechterhaltungsgebihren gel-
ten. Da auch eine falsche Inanspruchnahme der
GebUhrenerméafRigung die Durchsetzbarkeit des
Patents gefahrden kann, ist die Inanspruchnahme



der Ermafdigungen sorgféltig zu prifen, und zwar
fUr jede neue Zahlung. Im Zweifel ist die Gebihre-
nermafigung nicht zu empfehlen.

Zu empfehlen ist hingegen, dass der Patentinha-
ber seine Produkte mit einem Hinweis auf seinen
Patentschutz versieht, da Schadenersatzanspru-
che gegen Dritte andernfalls nur geltend gemacht
werden koénnen, wenn der Patentinhaber die
positive Kenntnis des Dritten vom Patentschutz
nachweisen kann. Falsche Patenthinweise, etwa
auf einen nicht bestehenden oder abgelaufenen
Patentschutz, sind allerdings ein Wettbewerbsver-
stof3. Insofern gilt hier — wie flr das gesamte US-
Verfahren — ein hoher Sorgfaltsmalistab.
SchlieRlich missen Anmelder, die zumindest teil-
weise in den USA tatig sind, beachten, dass Erfin-
dungen, die in den USA entstanden sind, dort als
erstes anzumelden sind. Das US-Patentamt pruft
ein Geheimhaltungsbedirfnis, bevor die Erfin-
dung ,auRer Landes" gebracht werden darf. Ubli-
cherweise erhélt der Anmelder mit der offiziellen
Bestatigung der Anmeldedaten eine foreign filing
license, d.h. die Erlaubnis, die Erfindung auch au-
Rerhalb der USA anzumelden.
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Software und Patentschutz

Von Dipl.-Phys. Markus Hossle, Patentanwalt
1. Ist Software denn patentfahig?

Diese Frage wurde und wird kontrovers diskutiert.
Als einfache Antwort kann tatsachlich die Aussage
aufgestellt werden, dass Software nicht patentier
bar ist. Allerdings handelt es sich um ein komple-
xes Thema, weshalb eine detaillierte Betrachtung
zu einer Relativierung dieser Aussage flhrt.
Dieser Beitrag will durch Darlegung der rechtli-
chen Hintergriinde und der Rechtsprechungs- und
Erteilungspraxis in Deutschland und beim Europa-
ischen Patentamt zur Information des interessier-
ten potentiellen Anmelders beitragen.

2. Was ist Software?

Der Begriff der Software wurde bereits im Jahre
1958 von dem amerikanischen Statistiker John
Tukey in einem Artikel in der Zeitschrift American

Mathematical Monthly gepragt, um die Program-
me fur Rechner von der ,Hardware” der Rohren,
Transistoren, Drahte usw. zu differenzieren.

Unter Software versteht man heute allgemein
alle Programme, Prozeduren und Objekte, die
ein Rechnersystem lauffahig machen oder die in
einem (vernetzten) Rechnersystem ablaufen kén-
nen, zusammen mit zugehorigen Daten und der
Dokumentation. Davon zu unterscheiden ist das
Computer-Programm, bei dem es sich um die voll-
standige und ablauffahige Formulierung eines Al-
gorithmus und der zugehorigen Datenstrukturen
in einer Programmiersprache oder in Form von
Schaltkreisen handelt.

Die Gesellschaft fur Informatik hat 1992 folgende
Formulierung vorgeschlagen:

.Software ist jedwede von DV-Maschinen in-
terpretierbare Anordnung von Information, die
dazu dient, die Daten- oder Kontrollstrukturen
von Computer-Programmen zumindest teilweise

zu definieren. Diese Definition umfasst sowohl




unvollstandige und daher nicht ausfihrbare Pro-
grammteile, also Datenbeschreibungen, Syntax
tabellen, Bildschirmmasken oder Ikonogramme,
als auch Ansammlungen von Programmen. Sie
charakterisiert diejenigen Datenelemente und Zu-
behorteile eines DV-Systems, aus denen Program-
me gebildet werden kénnen'”

Es ist unschwer zu erkennen, dass der Begriff der
Software weit mehr umfasst als nur das reine Da-
tenverarbeitungs- bzw. Computerprogramm. Als
zentraler Bestandteil einer Software darf jedoch
ein zugehoriges Computerprogramm gelten, so
dass die folgenden Ausflhrungen sich auf ein sol-

ches konzentrieren werden.

3. Was sind Softwarepatente?

Software wie definiert und beschrieben ist tat-
sachlich nicht patentfahig, so dass es auch keine
so genannten ,Softwarepatente” gibt.

Dem Patentschutz zuganglich sind jedoch Erfin-
dungen, die mittels eines Computers umzusetzen
sind. Derartige Erfindungen werden vom européa-
ischen Gesetzgeber als ,,computerimplementier
te Erfindungen” bezeichnet — in der Praxis wird
gerne auch von softwarebezogenen oder Informa-
tikerfindungen gesprochen. Dies bedeutet, dass
ein  Computerprogramm gegebenenfalls einen
Ablauf oder einen Algorithmus enthalten kann,
der — verbal beschrieben — dem Patentschutz zu-
ganglich sein konnte (sofern er die weiteren Pa-
tentierungsvoraussetzungen erfullt).

4. Urheberrechtsschutz fir
Computerprogramme

Bereits friih gestand die Rechtsprechung Compu-
terprogrammen einen Urheberrechtsschutz zu, da

sie in einer Programmiersprache abgefasst sind.
Sie wurden somit als Sprachwerke angesehen
und analog zu Werken der Literatur behandelt.
1993 wurden spezielle Vorschriften flr den Schutz
von Computerprogrammen in das Urheberrechts-
gesetz eingeflihrt (88 69a bis 69f UrhG).

Das Urheberrecht schitzt das (individuelle, kon-
krete) Werk. Demnach wird ein tatsachliches, also
realisiertes Computerprogramm (oder auch Teile
davon) mit der Schaffung explizit vom Urheber
rechtsschutz umfasst. Da nur individuelle Werke
einen Schutz geniefden, scheidet ein solcher fir
automatisch generierte Programme oder Pro-
grammteile aus. Qualitative Kriterien werden nicht
angesetzt, so dass auch vergleichsweise ,banale”
Programme einen Urheberrechtsschutz geniefden.
Nicht erfasst von diesem Schutz sind auf3erdem
eventuelle ldeen und Grundsétze, die diesem
Computerprogramm zugrunde liegen. Dies ist
explizit durch § 69a UrhG ausgeschlossen. Greift
also ein Dritter eine Idee, die mit einem Pro-
gramm oder einer Routine umgesetzt wird, auf
und schreibt ein eigenes Programm bzw. eine ei-
gene Routine, dann greift das Urheberrecht nicht,
sondern es entsteht vielmehr ein neues, dem Drit-
ten zustehendes Urheberrecht.

5. Patentschutz fiir Ideen und
Grundsatze

An dieser Stelle setzt — prinzipiell — das Patent-
recht an, denn dieses wurde daflr geschaffen,
Ideen und Grundsatze unter Schutz zu stellen
— sofern sie denn technischer Natur, neu, erfin-
derisch und gewerblich anwendbar sind. Das
Patentrecht bietet somit die Maglichkeit, die im
Urheberrecht explizit vom Schutz ausgeschlos-
senen ldeen und Grundsatze zu schitzen — Ur
heberrecht und Patentrecht ergéanzen sich also
diesbezlglich.
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Mit Patenten werden somit keine Computerpro-
gramme oder Teile davon oder gar Software ge-
schutzt, sondern lediglich (technische) Ideen und
Grundsatze, die mit einem Computerprogramm
umsetzbar sind; daher der Ausdruck der ,,compu-
terimplementierten Erfindung”

Es lasst sich somit festhalten, dass einem ge-
schriebenen Computerprogramm zum einen ein
Urheberrechtsschutz zukommen kann, zum ande-
ren kann eine in dem Computerprogramm umge-
setzte ldee dem Patentschutz zugénglich sein.
Um einen Patentschutz zu erhalten, muss kein
geschriebenes Computerprogramm vorliegen,
sondern die verbale Beschreibung der Idee bzw.
des Ablaufes und der dahinter steckenden techni-
schen Lehre im Rahmen einer Patentanmeldung
ist ausreichend. Umgekehrt kann ein Urheber
rechtsschutz auch bei bereits getatigter Paten-
tanmeldung nur und erst dann entstehen, wenn
ein individuell geschaffenes Computerprogramm
vorliegt. Wird ein und dieselbe ldee mit mehre-
ren unterschiedlichen Programmen umgesetzt,
so entstehen fur jedes derartige Programm Urhe-
berrechte, fir ein und dieselbe Idee kann es aber
immer nur einen Patentschutz geben.

6. Rechtliche Ausgangssituation fir
Patente

Patente mit Wirkung fur Deutschland werden der-
zeit nach zwei Gesetzen erteilt, zum einen nach

dem deutschen Patentgesetz (PatG) und zum an-
deren nach dem so genannten Europaischen Pa-
tentlbereinkommen (EPU), das die Grundlage der
Arbeit des Européischen Patentamts bildet. Das
PatG ist materiellrechtlich mit dem EPU harmoni-
siert, so dass im folgenden der Einfachheit halber
nur auf Vorschriften des EPU verwiesen wird.
Nach Artikel 52 EPU (entsprechend § 1 PatG) sind
dem Patentschutz Erfindungen auf allen Gebie-
ten der Technik zuganglich, die neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich
anwendbar sind. Der Begriff der Erfindung ist im
Gesetz nicht weiter definiert. Es besteht jedoch
Einigkeit darUber, dass eine Erfindung ,etwas
Technisches” sein muss, also einem Bereich der
Technik zugehoren oder zumindest mit einem
technischen Effekt verbunden sein muss. Man
spricht hier kurz auch von ,Technizitat”

Nur technische Erfindungen sind patentierbar!
Auch der Begriff der Technik wird im Patentgesetz
nicht naher definiert. Das Gesetz enthélt jedoch ei-
nen so genannten Ausschlusskatalog von Gegen-
standen, die nicht als Erfindung im Sinne des Geset-
zes angesehen werden. Dieser Ausschlusskatalog
enthalt unter anderem Computerprogramme als
solche, d.h. ein Computerprogramm als solches ist
dem Patentschutz nicht zuganglich, da es nicht als
Erfindung im Sinne des Gesetzes angesehen wird.

7. Computerprogramme als solche

Die Frage ist nun: Was ist ein Computerpro-
gramm als solches? Diese Frage wurde von der
Rechtsprechung (zumindest abschlieRend) nicht
beantwortet. Vielmehr wurde in Situationen der
Unsicherheit immer die Frage erortert, ob der Ge-
genstand der Patentanmeldung eine so genannte
Technizitat aufweist.

In der Entscheidung T 1173/97 stellt die Techni-
sche Beschwerdekammer des Européischen Pa-



tentamts jedoch fest, dass jedem Computerpro-
gramm ein technischer Charakter zukommt, da
es darauf ausgelegt ist, mit einer (technischen)
Maschine, ndmlich dem Computer, zusammen-
zuwirken. Ausgehend davon muss das Compu-
terprogramm, um nicht als Computerprogramm
als solches qualifiziert zu werden und somit
vom Patentschutz ausgeschlossen zu sein, ei-
nen weiteren technischen Effekt aufweisen. In
allen anderen einschlagigen Entscheidungen
wird direkt auf die Technizitat abgestellt, was in
der genannten Entscheidung nicht mdglich war,
da dort geprift werden musste, ob auf ein Com-
puterprogramm gerichtete Ansprliche zulassig
sind.

8. Technischer Beitrag

Um diese Prafung auf Technizitdt moglichst prak-
tikabel zu gestalten, hat das Européische Patent-
amt einen Prifmodus entwickelt, bei dem davon
ausgegangen wird, dass eine computerimple-
mentierte Erfindung grundséatzlich eine Erfindung
im Sinne des Patentgesetzes ist. Unter einer com-
puterimplementierten Erfindung ist dabei eine Er
findung zu verstehen, zu deren Ausflihrung ein
Computer oder Computernetzwerk eingesetzt
wird und die mindestens ein Merkmal aufweist,
das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren
Computerprogrammen realisiert wird.

Im Rahmen der Prifung dieser computerimple-
mentierten Erfindung auf das Vorliegen einer er
finderischen Tatigkeit als einer der Voraussetzun-
gen flr die Patenterteilung wird dann geprift,
ob die Erfindung einen technischen Beitrag zum
Stand der Technik liefert. Dies bedeutet, dass
diejenigen Merkmale der Erfindung, die neu sind
gegenidber dem nachstliegenden Stand der Tech-
nik nicht nur daraufhin Uberprift werden, ob sie
fir den Fachmann naheliegend waren (und somit

keine erfinderische Leistung darstellen), sondern
auch ob diese Merkmale technischer Natur sind
oder — falls sie nicht technisch sein sollten — in
Wechselwirkung mit den anderen (technischen)
Merkmalen zumindest einen technischen Effekt
bewirken. Mit diesem Konzept soll vermieden
werden, dass nicht-technische Gegenstande (wie
bspw. lediglich auf einem Computer umgesetzte
bloRe betriebswirtschaftliche Verfahren) patentiert
werden.

Erbringt also ein Anmeldungsgegenstand, der of-
fensichtlich dazu geeignet ist, in Verbindung mit
einem Computerprogramm realisiert zu werden,
einen technischen Beitrag, dann ist er grundséatz-
lich dem Patentschutz zuganglich — und das be-
reits seit geraumer Zeit (das Européische Patent-
amt hat in den zurlckliegenden 30 Jahren Uber
50.000 Patente auf programmbezogene Erfindun-
gen erteilt).

9. Was lohnt sich anzumelden?

Eine Prifung auf technischen Beitrag, wie sie der

PatentprUfer durchflihrt, ldsst sich vom Anmelder

nicht ohne weiteres im Vorfeld der Anmeldung

selbst durchexerzieren. Wie kann man dennoch

abschatzen, ob sich eine Patentanmeldung auf

eine computerbezogene Erfindung lohnt ?

Aus der Rechtsprechung lassen sich im wesent-

lichen vier Bereiche identifizieren, in denen eine

Technizitat und somit eine grundsatzliche Paten-

tierbarkeit gegeben ist:

e wenn mit der Erfindung eine technische Eigen-
schaft beeinflusst wird,

e wenn mit der Erfindung ein technischer Effekt
bewirkt wird,

e wenn der Erfindung eine technische Aufgabe
zugrunde liegt, und

e wenn fiir die Erfindung technische Uberlegun-
gen notwendig waren.



Beispiele hierflir koénnen sein: Systeme zur
Prozesssteuerung, Schnittstellenprogrammierung,
Betriebssystemkomponenten, Verschllsselungs-
techniken, Schaffung virtueller Speicher, Erzielen
des gleichen Ergebnisses bei klirzerer Rechenzeit,
Notwendigkeit eines technischen Verstandnisses
bei der Umsetzung von eventuell nichttechnischen
Merkmalen. Besteht die Erfindung ,,lediglich” da-
rin, einen nichttechnischen Ablauf auf dem Com-
puter ablaufen zu lassen, kann keine Patentierung
erfolgen.

So hat der Bundesgerichtshof im Oktober 2010
ein Patent widerrufen, das eine Kartendarstellung
flr ein Navigationsgerat betraf. Das Besondere
daran war die Perspektivwahl fir den Kartenbe-
trachter, die Uber und hinter dem Kraftfahrzeug
lag. Obwohl der Gesamtgegenstand als grund-
satzlich dem Patentschutz zugéanglich anerkannt
wurde, erfolgte der Widerruf des Patents, weil die
Perspektivwahl als wesentliches neues Element
lediglich eine zweckmaéRige Projektion der topo-
grafischen Daten betreffe, die aber nicht als Teil
der technischen Problemlésung zu sehen ist und
somit nichts zur erfinderischen Tatigkeit beitragen
kann (BGH X ZR 47/07 ,Wiedergabe topografi-
scher Informationen” vom 26.10.2010 zum euro-
paischen Patent EP 0 378 271).

Ein Beispiel flr ein erteiltes Patent im Bereich der
Datenbankorganisation ist das europaische Patent
EP 0965 090 B1, ein Beispiel im Bereich von EDV-
Systemen zur Durchfihrung von Datenrecherchen
ist das europdische Patent EP 1 064 606 B1. Das
europaische Patent EP 1 901 166 B1 wurde im Be-
reich der so genannten Composite Services und
das europaische Patent EP 1 440 423 B1 im Be-
reich der Verarbeitung elektronischer Zahlungsauf-
trage erteilt. Weitere Beispiele flr erteilte Patente
koénnen in der IPC-Klasse GO6F, insbesondere un-
ter GOBF 17/60, gefunden werden.

10. Reichweite des Patentschutzes

Von einem Patentschutz werden alle Ausgestal-
tungen erfasst, die sdmtliche der in einem der un-
abhangigen Patentanspriiche formulierten Merk-
male aufweisen. Aquivalente Ausgestaltungen
werden in einem gewissen Rahmen auch noch
von dem Schutzumfang eines Patents erfasst. Ge-
schitzt ist also nicht das, was (sehr vereinfacht) im
Titel des Patents angegeben ist, sondern das, was
in den Ansprlchen formuliert ist. So ist beispiels-
weise nicht jede Verwendung eines B-Baums im
mehrdimensionalen Objektraum geschitzt (denn
derartige Anwendungen gibt es teilweise schon
langer), sondern konkret eine neue mehrdimensi-
onale B-Baum-Methode, bei der um den n-dimen-
sionalen Objektraum ein n-dimensionaler Wiirfel
gelegt wird, dessen Seitenkanten in iterativer
Weise solange halbiert werden, bis sémtliche in
einem Subwdrfel liegenden Daten auf einer Spei-
cherseite ablegbar sind (vgl. EP 0 965 090 B1).

Im Unterschied zum Urheberschutz, bei dem
es sich um einen Kopierschutz handelt, dessen
Schutzumfang (wie es der Name bereits ausdriickt)
im wesentlichen auf die identische Wiedergabe des
geschltzten Programms beschrankt ist, handelt es
sich beim Patentschutz um einen Funktionsschutz,
der die im Patentanspruch beschriebene Funktions-
weise auch in aquivalenten Ausfiihrungen schitzt.
Somit wird die Uberwindung der Hirde in Form
der inhaltlichen Sachprifung beim Patentschutz
mit einem breiteren Schutz , belohnt” Die eigentli-
che Innovation in einem Computerprogramm wird
letztendlich immer nur durch einen Patentschutz
und nicht durch einen Urheberschutz geschitzt.

11. Rechtsprechung

Die Rechtsprechung hat in den letzten zehn Jahren
sowohl in Deutschland (Bundespatentgericht und



Bundesgerichtshof) als auch beim Europaischen
Patentamt (Technische Beschwerdekammer) die
Entscheidungspraxis der davorliegenden knapp 20
Jahre weiterentwickelt.

In Deutschland hat der Bundesgerichtshof festge-
stellt, dass der (Rechts-)Begriff der Technik nicht
statisch ist, sondern genauso wie die tatsachliche
Welt einer Entwicklung unterliegt. Somit wird bei
der Bewertung der Technizitat auf die Gesamtheit
der im zu prifenden Patentanspruch vorhandenen
Merkmale abgestellt, und es liegt eine Technizitat
auch dann vor, wenn alle rein technischen Merkma-
le bereits bekannt sind und die Neuheit ausschliel3-
lich durch nicht-technische Merkmale gegeben ist
(die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit werden
ja dann in den folgenden Prifschritten geprtft).
Dies ist aus rechtssystematischer Sicht sehr zu
begriRen, da — wie bereits erwahnt — aus Grin-
den der Rechtssicherheit jeder Anmeldungsgegen-
stand der gleichen Prifweise zu unterliegen hat.
Wird beispielsweise eine mechanische Vorrichtung
angemeldet, die ausschlieRlich aus technischen
Merkmalen besteht, die bereits bekannt sind, so
wird diese Anmeldung auch nicht zurtickgewiesen,
weil sie nicht technischer Natur ist, sondern weil sie
nicht neu ist. Diese Ausflihrungen machte der Bun-
desgerichtshof in den zwei Entscheidungen , Lo-
gikverifikation” und , Sprachanalyseeinrichtung” In
der ersten Sache war Anmeldungsgegenstand ein
spezielles Verfahren zur automatisierten Uberprii-
fung von Logikschaltkreisen, die von einem CAD/
CAM-Programm erstellt sind, und in der zweiten
Sache ging es um eine Vorrichtung, namlich um
ein besonders eingerichtetes Spracherkennungs-
system. Die dort aufgestellten Grundsatze wurden
in der Folge u.a. mit der Entscheidung ,, Elektroni-
scher Zahlungsverkehr” bestatigt und weiterentwi-
ckelt; mit den jlingsten Entscheidungen ,Wieder
gabe topografischer Informationen” (s. oben) und
Webseitenanzeige” wurde die Prifungspraxis
derjenigen des Européaischen Patentamts weitest-
gehend angeglichen.

Beim Europaischen Patentamt wurde die Pri-
fungspraxis bezuglich des technischen Beitrags
weiterentwickelt und verfeinert. Danach gilt, dass
ein technische Mittel verwendendes Verfahren
eine Erfindung im Sinne des Gesetzes darstellt
und ein Computersystem mit einem Speicher ein
technisches Mittel ist. Der Verfahrensanspruch zielt
auf tatsachlich durchgefiihrte Schritte ab, wahrend
das Computerprogramm eines Sequenz von com-
puterausfihrbaren Anweisungen ist, die lediglich
das Potential zum Verfahrensablauf haben (wenn
sie ndmlich in einem Computer geladen und aus-
geflhrt werden). Aus diesem Grunde kann ein
Verfahrensanspruch kein Computerprogramm als
solches sein. SchlieRlich kommt einem auf ein
computerlesbares Medium gerichteten Anspruch
technischer Charakter zu.

12. Anspruchsformulierung

Sowohl beim Europaischen Patentamt als auch
in Deutschland ist es mdglich, Anspriche auf ein
Computerprogramm zu richten, sofern mit die-
sem Computerprogramm ein patentfahiges Ver
fahren durchgefthrt wird (EPA T 1173/97 BGH
.Suche fehlerhafter Zeichenketten”). Derartige
Anspriche sind bei der Rechtsdurchsetzung
wichtig, da der Verletzungsgegenstand in der
Regel ein Computerprogramm ist und diese An-
spriche somit exakt den Verletzungsgegenstand
wiedergeben. Eine weitere Moglichkeit besteht
darin, den Anspruch auf ein Trdgermedium zu
richten, auf dem ein Computerprogramm gespei-
chert ist, das ein patentfahiges Verfahren durch-
fihrt (so genannte Beauregard-Anspriiche in den
USA).

Des Weiteren kann es in manchen Fallen zweck-
malkig sein, einen Schutz auf einen Aufzeich-
nungstrager zu richten, auf dem Daten nach ei-
nem bestimmten erfindungsgemafien Muster



(einschlief3lich funktioneller Daten) gespeichert
sind (EPA T 1194/97).

Bei internetbezogenen Erfindungen sollte bei der
Anspruchsformulierung stets berlcksichtigt werden,
dass eine verletzende Benutzung der Erfindung zum
Teil in anderen staatlichen Territorien ablaufen kann
(wenn z.B. ein Server, auf dem ein wesentlicher Teil
der Erfindung ablauft, in einem patentfreien Gebiet
aufgestellt ist). Ein gutes Beispiel flreine adaquate
Anspruchsformulierung ist in dem US-Patent US
5,960,411, dem berlhmt-bertichtigten One-Click-
Patent von Amazon, zu finden.

15 Wy claim:
oA methad of placiog an ocder for an ilem comprising,:
under control of a client syskem,
displaying information identifying the em; ancd
in response 1o only a single action ey performed,

Nl sending o request W oorder the ilem along with an
ilentifier of & purchaser of the em 1o a server
system;

under contral of 2 single-action ordering component of
the server system,
= receiving the reguest;
relricving wdditional information previously stored Tor
the purchuser ideatilied by the Idemifier in the
reeeived request; and
genuraling an ordur o purchase the requested item [or the
purchaser identilicd by the identificr in the received
requuest wsing the retricved additional information; and
fulitlling the generated vrder to complete purchase of the
em

i

whereby the item is ordered withom using o shopping can

ordering maodel,

2. The method ol ciaim | wherain the displaying ol
wformation ineludes displayig wnlormation wdicatiog the
sinele action.

3 The method of claim 1 wherein the single action is
clicking a butioo.

4. The method of ¢laim 1 wherein the single action is
speaking ol 1 sound.

5. The method of claim 1 whercin a user of the clicnt
syslern does ool need to explicidy ideatily themselves whon
placing an order,

6. A client system for ordering an Hem comprising:

T

Bl
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an identificr that identifics 4 customer;
a dhsplay component for displaying informaiion identi
ing the item;

single-action ordering componeni that in response
perlormance ol only a single action, sends A reguest to
a server system 10 order the identificd iem, the reguest
including ihe Ldentificr so that the server system can
locate adkditional inlormation needud to complele the
order and s that the seever system can Tulfill the
geerated arder 1o complele purchase of the e and
a shopping carl ordering component that in response to
perlormance of an add-to-shopping-cart action, sends a
) request B the server system oo add the iem 1o a
shwppring cart,

-
“n

7. The clicnt swstam ol clam 6 wherein the display
componenl 15 3 hrowser,
& The client syslem of claim 6 wherein the predefined
ps action is the clicking of a mouse button.
9. A server system for generating an order comprising:

a shopping cart ordering component; and

a single-aetion ordening, component meludiog:
a data storage medium storing information for a plu-
rality of users;
ing camponent for receiving requests i arder
an ilem, 4 request including an indication ol one of
the pluraliny ol uscrs, the request being sent in
respanse o only o single wetion being perlformed,
andl
an vreler placement contponent that retricves from the
data storage medium information for the indicated
wser aod thit uses the retrieved information w place
an ordur for the indicated user Tor the item; and
an order Mlfitlment component that completes a purchase
of the item i accordance with the vrder placed by the
single-aetion ardering component.

. The server syslem of claim 9 wherein the request is
senl by a client svstom o response ooa single action being
perlormed.

LL. A methodd for ordering an item using @ clicnl systeni,
the method comprising:

i TeCeiv

displaying intormation idemilying the item and display-
ing an indication of a single action that s to be
performed to order the idenulicd nem; and

in response oonly the indicated single action being

performed, sending 1o g server system a request o order
the identilivd item

whereby the tem s orderedd independently of a shapping

cart medel amd the arder s fullilled 10 complete o
purchase ol the item.

12, The method of claim 11 whercin the server system
wses an adentifier sent along with the request o wdeatily
additional mtormation occded W generate an order for the
iem.

L3, The methed of claim 12 wherein the idemifier iden-
tilies the client system and the server system providkes the
identificr to 1he clicnl system.

Ausschnitt aus den Patentanspriichen der
Patentschrift US 5,960,411



Erfindungen von Arbeithehmern

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. Martina Winter, Patentanwaltin,

und Dipl.-Ing. Klaus Lewandowsky, Patentanwalt

1. Was ist das Arbeitnehmer-
erfindungsgesetz (ArbEG)?

Das ArbEG dient dem Interessenausgleich zwi-
schen einem Arbeitnehmer, der eine Erfindung
gemacht hat, und seinem Arbeitgeber. Wenn ein
Arbeitnehmer eine Erfindung macht, hat er als Er
finder zunachst alle Rechte an seiner Erfindung.
Der Arbeitnehmer konnte seine Erfindung also
selbst benutzen, lizenzieren oder verkaufen. Oft
jedoch geht die Erfindung des Arbeitnehmers auf
seine Aufgaben und Erfahrungen im Unterneh-
men seines Arbeitgebers zurlick, und der Arbeit-
geber hat ein wirtschaftliches Interesse daran, die
in seinem Unternehmen entstandene Erfindung
auch dort zu benutzen.

Das ArbEG regelt nun, ob und wie die Rechte an
der Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeit-
geber Uibergeleitet werden. Nach der Uberleitung
der Rechte an der Erfindung auf den Arbeitgeber
kann dieser die Erfindung in seinem Unterneh-
men nach Belieben verwerten, bspw. benutzen,
lizenzieren oder verkaufen. Im Gegenzug ist der
Arbeitgeber grundsatzlich dazu verpflichtet, ein
Patent auf diese Erfindung anzumelden. Als Aus-
gleich fiir die Uberleitung seiner Erfinderrechte
auf seinen Arbeitgeber hat der Arbeitnehmer ei-
nen Anspruch auf eine angemessene finanzielle
Vergutung, wenn der Arbeitgeber mit einem aus
dieser Erfindung hervorgegangenen erteilten Pa-
tent finanzielle Vorteile erzielt, bspw. in Form von
Umsatzen, Lizenzeinnahmen oder Verkaufserlo-
sen.

2. Wann ist das ArbEG
anzuwenden?

Dem ArbEG unterliegen die Erfindungen und
technischen Verbesserungsvorschlage von Ar-
beitnenmern im privaten und im O6ffentlichen
Dienst sowie von Beamten und Soldaten. Das be-
deutet:

Erfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur
technische Ideen, die patent- oder gebrauchsmus-
terfahig sind. Hierbei unterscheidet das ArbEG
zwischen Diensterfindungen und freien Erfin-
dungen.

Technische Verbesserungsvorschlage im Sinne
dieses Gesetzes sind nur solche technischen Ide-
en, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfahig
sind.

Das ArbEG gilt also nicht flr urheberschutzfahige
Leistungen wie bspw. Texte oder Zeichnungen,
geschmacksmusterfahige Leistungen wie bspw.
Produktdesigns, Entwicklung von Kennzeichen
wie bspw. Produkt- oder Firmennamen sowie
nichttechnische Verbesserungsvorschlage wie
bspw. Geschaftmethoden.

Unter einem Arbeitnehmer im Sinne des ArbEG
wird ein im privaten oder ¢ffentlichen Dienst be-
schéftigter Mitarbeiter verstanden, der seinem
Arbeitgeber in persdnlich abhangiger Stellung zur
Arbeit verpflichtet ist und gegenlber seinem Ar
beitgeber weisungsgebunden ist. Hierzu zdhlen
bspw. Arbeiter, Angestellte, leitende Angestellte,
Auszubildende und Werkstudenten. Nicht dazu
zéhlen bspw. freie Mitarbeiter, Diplommanden und
Doktoranden, Geschaftsflihrer, Vorstandsmitglie-
der, aber auch Leiharbeiter.




3. Was sind eine Diensterfindung
und eine freie Erfindung?

Eine Diensterfindung ist eine Erfindung, die wéah-
rend der Dauer eines Dienst- oder Arbeitsverhalt-
nisses aus der dem Arbeitnehmer obliegenden
Tatigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder
malfdgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten im Be-
trieb oder der 6ffentlichen Verwaltung beruht (Er
fahrungserfindung). Das bedeutet:

Eine Diensterfindung liegt immer dann vor, wenn
sie im weitesten Sinne der technischen Branche
zuzurechnen ist, in der der Arbeitgeber tatig ist.
Hierzu ein Beispiel: Wenn das Unternehmen des
Arbeitgebers elektronische Steuerungen fir CNC-
Maschinen entwickelt und herstellt, ist jede elekt-
ronische Schaltung oder Steuerung eine Dienster
findung, ganz gleich, ob sie fir CNC-Maschinen
oder bspw. fir Windkraftanlagen gedacht ist. Eine
Diensterfindung liegt auRerdem immer dann vor,
wenn zwischen dem Erfinder und dem Unterneh-
men ein Arbeits- oder Dienstverhéltnis besteht.
Es ist also vdllig gleichgliltig, ob die Idee zu der
Erfindung dem Arbeitnehmer wahrend seiner An-
wesenheit im Unternehmen oder in seiner priva-
ten Freizeit, bspw. wahrend der Gartenarbeit oder
beim Sport, eingefallen ist.

Im Gegensatz zu einer Diensterfindung steht
eine freie Erfindung. Eine solche freie Erfindung
ist nicht aufgrund von betrieblichen Erfahrungen
erstanden, und sie liegt auch nicht im Aufgaben-
bereich des Arbeitnehmers im Betrieb und stellt
auch kein direktes betriebliches Arbeitsergebnis
dar. Das ist folgendermafRen zu verstehen: Ist
bspw. ein Ingenieur in der Automobilbranche da-
mit beschéaftigt, Motoren zu entwickeln, und er
macht eine Erfindung auf dem Gebiet des Friseur
handwerks, bspw. einen neuartigen Lockenwick-
ler, so gehort diese Erfindung nicht in die tech-
nische Branche, in der sein Arbeitgeber tatig ist,
sie ist nicht aus den Aufgaben des Ingenieurs an
seinem Arbeitsplatz entstanden, und sie beruht

auch nicht auf den Erfahrungen des Ingenieurs im
Unternehmen seines Arbeitgebers.

4. Wie werden die Rechte an der
Erfindung vom Arbeitnehmer auf
den Arbeitgeber iibergeleitet?

Ein Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung ge-
macht hat, ist verpflichtet, diese seinem Arbeit-
geber unverziiglich gesondert in Textform zu
melden und als Erfindungsmeldung zu kennzeich-
nen. Der Arbeitgeber ist dann verpflichtet, den
Zeitpunkt des Eingangs dieser so genannten Er
findungsmeldung dem Arbeitnehmer ebenso un-
verzuglich in Textform zu bestatigen.
.Unverzlglich” bedeutet: Der Arbeitnehmer
muss seine Erfindungsmeldung so bald wie mdg-
lich nach Fertigstellung der Erfindung machen.
.Gesondert in Textform” bedeutet: Der Arbeit-
nehmer muss seine Erfindungsmeldung in Form
eines separaten, auf Papier oder elektronisch ver
fassten Schriftstlicks Uberreichen, das mit , Erfin-
dungsmeldung” Uberschrieben ist und das man
lesen und wenn notig auch ausdrucken kann. Eine
rein mdndliche Mitteilung in der Kaffeepause oder
ein zwischen Konstruktionszeichnungen liegender
Zettel sind bspw. keine glltigen Erfindungsmel-
dungen.

Fir den Arbeitnehmer ist es wichtig, dass er von
seinem Arbeitgeber eine Eingangsbestatigung als
gedruckte oder elektronische Quittung erhélt und
diese sorgfaltig aufbewahrt. Notfalls sollte der Ar
beitnehmer die Eingangsbestatigung aktiv einfor
dern.

Wenn der Arbeitgeber an der Diensterfindung
interessiert ist, braucht er zunachst gar nichts zu
tun. Wenn er nach dem Eingang der Erfindungs-
meldung vier Monate lang schweigt, gilt dieses
Schweigen als Inanspruchnahme der Erfindung
durch den Arbeitgeber. Das bedeutet, dass samt-



liche Rechte an der Diensterfindung automatisch
auf den Arbeitgeber Ubergegangen sind.

Naturlich kann der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer auch in Textform erklaren, dass er die
Diensterfindung in Anspruch nimmt. Dann sind ab
diesem Zeitpunkt sdmtliche Rechte an der Diens-
terfindung auf den Arbeitgeber Ubergegangen.
Andererseits kann der Arbeitgeber innerhalb der
Viermonatsfrist nach Eingang der Erfindungsmel-
dung die Erfindung auch an seinen Arbeitnehmer
durch eine Erklarung in Textform freigeben. In die-
sem Fall kann der Arbeitnehmer mit seiner Erfin-
dung machen, was er will, bspw. kann er sie selbst
zum Patent oder Gebrauchsmuster anmelden, er
kann den Gegenstand seiner Erfindung selbst her-
stellen oder herstellen lassen und vermarkten.
Wenn der Arbeitnehmer der Auffassung ist, dass
er eine freie Erfindung gemacht hat, muss er dies
seinem Arbeitgeber durch Erklarung in Textform
mitteilen. Auch in diesem Fall sollte sich der Ar
beitnehmer unbedingt eine Eingangsbestatigung
geben lassen. Wenn der Arbeitgeber innerhalb
von drei Monaten nach dem Eingang der Mittei-
lung nicht reagiert, bleibt die Erfindung frei.
Wenn der Arbeitnehmer eine freie Erfindung
selbst verwerten will, muss er seinem Arbeitge-
ber zunachst eine einfache Lizenz gegen Zahlung
einer angemessenen Lizenzgebihr anbieten.

In diesem Zusammenhang ist es fir den Arbeit-
nehmer sinnvoll, an seine Mitteilung eine Erkla-
rung anzufligen, dass es sich auch nach Auffas-
sung seines Arbeitgebers um eine freie Erfindung
handelt und der Arbeitgeber nicht an einer Lizenz-
nahme interessiert ist. Diese Erkldrung sollte sich
der Arbeitnehmer gleich von seinem Arbeitgeber
unterschreiben lassen. Dann erspart er sich die
dreimonatige Wartezeit und kann die Erfindung
sofort selbst benutzen.

Falls der Arbeitgeber die angeblich freie Erfindung
als Diensterfindung einschatzt, muss er dies inner
halb der Dreimonatsfrist in Textform gegenuber
dem Arbeitnehmer erklaren. Hierbei ist es fir den

Arbeitgeber sinnvoll, gleich die Inanspruchnahme
der Erfindung zu erklaren.

5. Was muss in der
Erfindungsmeldung an den
Arbeitgeber stehen?

In der Erfindungsmeldung muss der Arbeitneh-
mer den Gegenstand seiner Erfindung so genau
beschreiben, und wenn maoglich mit Skizzen und
Zeichnungen versehen, dass der Aufbau und die
Funktion des Gegenstandes seiner Erfindung klar
erkennbar und nachvollziehbar sind. Als Faustre-
gel gilt: Der Arbeitgeber muss erkennen kénnen,
worin die Erfindung besteht, und er muss beurtei-
len kénnen, ob es eine Diensterfindung ist und ob
es sinnvoll ist, sie in Anspruch zu nehmen.

In der Erfindungsmeldung muss die technische
Aufgabe, bspw. vereinfachter Aufbau, weniger
Bauteile, geringerer Wartungsaufwand o. dgl.
angegeben sein, und es mussen die Losung die-
ser Aufgabe und die Mittel, die zu dieser Lésung
fihren, genau beschrieben sein. Ferner muss der
Arbeitnehmer Angaben dariber machen, wie die
Erfindung zustande gekommen ist, bspw. dass
er von seinem Vorgesetzten eine bestimmte
Entwicklungsaufgabe erhalten hat oder dass er
aufgrund seiner betrieblichen Kenntnisse selbst
erkannt hat, wie ein Produkt vorteilhaft weiterent-
wickelt werden kann.

AuRerdem ist es von Vorteil, wenn der Arbeitneh-
mer den ihm bekannten Stand der Technik, bspw.
den Erfindungsgegenstand betreffende Patent-
dokumente, Aufsatze o. dgl. in seiner Erfindungs-
meldung mitteilt und wenn maoglich, Kopien dieser
Dokumente gleich beiflgt.

Schlief3lich sind in der Erfindungsmeldung Anga-
ben zur eigenen Person des Erfinders wie Namen,
Anschrift, Stellung im Betrieb sowie etwaiger Mit-
erfinder zu machen. Um bei einer eventuellen spa-



teren VergUtung Unklarheiten oder Streitigkeiten
zuvorzukommen, sind die Anteile der einzelnen
Miterfinder an der Erfindung in Prozent anzuge-
ben.

Viele Unternehmen bieten vorgefertigte Formula-
re fUr Erfindungsmeldungen gedruckt oder in elek-
tronischer Form an, in denen alle notwendigen An-
gaben abgefragt werden.

Der Arbeitgeber kann innerhalb von zwei Monaten
nach Eingang der Erfindungsmeldung Méangel, wie
unklare Beschreibung oder fehlende Zeichnungen,
geltend machen. Dann beginnt die Viermonats-
frist fir die Freigabeerkldrung erst dann, wenn
der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine fir die-
sen verstandliche Erfindungsmeldung Ubergeben
hat. Andererseits gilt die Erfindungsmeldung als
ordnungsgemalf, wenn sie nicht fristgemald bean-
standet wird. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber
sich nicht nachtraglich beschweren kann, dass flr
ihn wichtige Informationen zum Verstandnis der

Erfindung fehlen.

6. Welche Schutzrechte muss
der Arbeitgeber fiir eine
Diensterfindung anmelden und
aufrechterhalten?

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, nach Inanspruch-
nahme einer Diensterfindung in Deutschland un-
verzlglich eine Patentanmeldung einzureichen.
Unter bestimmten Voraussetzungen gentgt auch
eine Gebrauchsmusteranmeldung. Diese Anmel-
depflicht entfallt, wenn der Arbeitnehmer der
Nichtanmeldung zustimmt oder wenn die Dienst-
erfindung als Betriebsgeheimnis behandelt wer
den soll. In diesem Fall muss der Arbeitgeber die
Schutzfahigkeit der Diensterfindung anerkennen.
Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer so behan-
delt wird, als ob es ein erteiltes Patent gabe, mit
der Konsequenz, dass er Anspruch auf eine an-

gemessene Vergltung hat, sobald die Erfindung
benutzt wird.

7. Was ist die Erfindervergiitung?

Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf ange-
messene VerglUtung, sobald der Arbeitgeber die
Diensterfindung in Anspruch genommen hat. Die-
se VergUtung wird als Erfindervergltung bezeich-
net. Die Erfindervergltung stellt eine Belohnung
des Arbeitnehmers daflr dar, dass er seinem Ar
beitgeber ein Monopolrecht, ndmlich ein Patent
(oder ein Gebrauchsmuster) verschafft hat. Die
Erfindervergitung ist kein Lohn oder Gehalt, son-
dern stellt eine zusatzliche finanzielle Zuwendung
zu Lohn und Gehalt und aulRerhalb von Tarifverein-
barungen dar.

Die Auszahlung einer Erfindervergltung ist aller
dings an zwei weitere Voraussetzungen geknlpft.
Die erste Voraussetzung besteht in der Regel da-
rin, dass der Arbeitgeber mit dem Gegenstand
des Patents oder Gebrauchsmusters Umsatze
oder sonstige Erlése, wie bspw. Lizenzeinnahmen
oder einen Verkaufserlés fir das Patent oder Ge-
brauchsmuster, erzielt. Hierzu gibt es eine Aus-
nahme: So genannte Sperrpatente oder Vorratspa-
tente, die fur den Arbeitgeber strategisch wichtig
sind, aber nicht vom ihm benutzt werden, werden
nach einer gewissen Wartezeit von einigen Jah-
ren trotz Nichtbenutzung vergtlitet. Eine weitere
Voraussetzung fur die Auszahlung einer Erfinder-
vergltung ist die Existenz eines erteilten Patents
oder eingetragenen Gebrauchsmusters. Aller
dings wird bereits dann eine Vergltung gezahlt,
wenn der Arbeitgeber zwar Umséatze oder sonsti-
ge Erlose mit der Erfindung erzielt, aber lediglich
eine Patent- oder GebrauchsmusterAnmeldung
existiert. Dann wird die Hohe der Vergltung in der
Regel um 50% reduziert. Dies wird als Risikoab-
schlag bezeichnet. Wird das Patent spéater erteilt



oder das Gebrauchsmuster spater eingetragen,
wird der Risikoabschlag nachvergltet.

8. Wie wird die Erfindervergiitung
berechnet?

Die heute praktizierte Berechnung der Erfinder
vergltung beruht nicht unmittelbar auf dem Ar
bEG, das dem Arbeitnehmer lediglich einen An-
spruch auf angemessene Vergltung zuerkennt.
Vielmehr hat das Arbeitsministerium bereits 1957
Richtlinien zur VergUtung erlassen, die bis heute
angewendet und aufgrund dieser jahrzehntelan-
gen Praxis auch allgemein anerkannt sind.

Je nach der Art und dem Zustandekommen der
Erfindung kann sich die Berechnung der Erfinder
vergltung auf der Grundlage dieser Richtlinien be-
liebig kompliziert gestalten. Daher sind im Folgen-
den nur die wesentlichen Grundséatze erlautert.
Die Grundlage der VergUtungsberechnung ist der
so genannte Erfindungswert. Der Erfindungs-
wert entspricht dem Kaufpreis oder der Lizenzge-
biahr, die der Arbeitgeber einem freien Erfinder flr
die Benutzung der Erfindung zahlen musste.

In den meisten Fallen wird die Erfindung in Form
eines Produkts oder einer Dienstleistung vom Ar
beitgeber verkauft; der Arbeitgeber erzielt also
Umsaétze mit der Erfindung. Dann wird der Erfin-
dungswert in Form der so genannten Lizenzana-
logie berechnet. Das bedeutet ganz einfach, dass
der Erfindungswert einem gewissen Prozentanteil
des erzielten Umsatzes entspricht. Dieser Prozen-
tanteil wird als Lizenzsatz bezeichnet. Der Lizenz-
satz hangt sehr stark von dem technischen Gebiet
der Erfindung und von der Branche ab, in der der
Arbeitgeber tatig ist. Wenn der branchenUbliche
Lizenzsatz bspw. 2 % betragt, ist der Erfindungs-
wert gleich 2 % des erzielten Umsatzes. Bei ei-
nem Umsatz von einer Million Euro betragt der
Erfindungswert also 20.000 Euro.

Der Erfindungswert ist ferner abhangig von dem
Anteil, den die Erfindung an dem erzielten Umsatz
hat. Ein einfaches Beispiel wére ein neuartiger Kol-
ben fir einen Dieselmotor, wobei der Arbeitgeber
den Kolben fertigt, in Dieselmotoren einbaut und
diese verkauft. Der Erfindungswert berechnet sich
nun nicht aus den Umsatzen, die mit den Diesel-
motoren erzielt werden, sondern aus einem redu-
zierten Umsatz, der dem Wertanteil des Kolbens
im Dieselmotor entspricht.

Ist der
stellt, wird die eigentliche

Erfindungswert  einmal  festge-
Erfindervergi-
tung so berechnet, dass der Erfindungswert
mit einem Anteilsfaktor multipliziert wird:
VergUtung = Erfindungswert x Anteilsfaktor.

Der Anteilsfaktor charakterisiert die Leistung, die
der Arbeitnehmer aufgrund seiner Ausbildung,
seiner Erfahrung und seiner Position im Unter
nehmen beim Zustandekommen seiner Erfindung
aufbringen musste. Das bedeutet: Eine Erfindung
ist bspw. flar einen Entwicklungsingenieur mit
langjahriger Erfahrung eine geringere Leistung als
fUr einen Montagearbeiter oder Handwerker. Dem
Entwicklungsingenieur wird daher ein kleinerer
Anteilsfaktor zuerkannt als dem Montagearbei-
ter oder Handwerker. Der Montagearbeiter oder
Handwerker erhalt bei gleichem Erfindungswert
also eine hoéhere Erfindungsvergitung als der Ent-
wicklungsingenieur.

Der Anteilsfaktor setzt sich aus drei Wertzahlen
zusammen: A = a + b+ c. Diese Wertzahlen wer-
den bestimmt, indem die folgenden Fragen beant-
wortet werden.

Wertzahl a: Hat der Arbeitnehmer das der Er
findung zugrundeliegende Problem
selbst erkannt (grofRe Wertzahl) oder
wurde es ihm von einem Dritten mit-
geteilt (kleine Wertzahl)?

Wertzahl b: Ist der Arbeitnehmer von alleine auf
die Losung dieses Problems und
damit auf die Erfindung gekommen



(grofe Wertzahl) oder hat ein Dritter
Anregungen gegeben (kleine Wert-
zahl)?

Wertzahl c: Konnte man vom Arbeitnehmer auf-
grund seiner Ausbildung und seiner
Position im Unternehmen erwar
ten, dass er eine solche Erfindung
machen konnte (bspw. als Entwick-
lungsingenieur; kleine Wertzahl) oder
nicht (bspw. als Montagearbeiter
oder Handwerker; grof3e Wertzahl)?

Gibt es mehrere Erfinder, wird der Erfindungs-
wert entsprechend den prozentualen Anteilen der
Miterfinder an der Erfindung aufgeteilt und jeder
Anteil mit dem personlichen Anteilsfaktor des
jeweiligen Miterfinders multipliziert, um dessen
Erfindervergltung zu berechnen.
Erfahrungsgemald betrdagt die Erfindervergltung
etwa 12 % bis 18 % derjenigen Lizenzgebuhr,
die der Arbeitgeber einem freien Erfinder zahlen
musste.

Wenn der Arbeitgeber keine Umséatze mit der Er
findung erzielt, sondern sie lediglich betriebsin-
tern nutzt, lizenziert oder verkauft, muss im Einzel-
fall geklart werden, wie hoch der Erfindungswert
angesetzt wird.

9. Was ist die Schiedsstelle?

Die Schiedsstelle ist eine Einrichtung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt. Sie ist dann zu-
standig, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer
unterschiedlicher Auffassung sind, was die Erfin-
dung, ihre Nutzung und Verglitung betrifft. Die
Schiedsstelle hat die Aufgabe, eine gutliche Ei-
nigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
herbeizufihren, indem sie die unterschiedlichen
Auffassungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Uberprift und einen Einigungsvorschlag macht.

Wenn dieser Einigungsvorschlag von Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer angenommen wird, wirkt
er wie ein Gerichtsurteil. Wenn der Einigungsvor-
schlag vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer
abgelehnt wird, ist das Verfahren vor der Schieds-
stelle gescheitert.

Die Schiedsstelle kann jederzeit von jedermann
angerufen werden, der von den Regelungen des
ArbEG betroffen ist. Allerdings kann ein Arbeit-
geber oder Arbeitnehmer im Ernstfall erst dann
vor Gericht ziehen, wenn vorher ein Verfahren
vor der Schiedsstelle stattgefunden hat und der
Einigungsvorschlag der Schiedsstelle von beiden
Seiten abgelehnt worden ist. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer tragen die ihnen entstehenden
Kosten selbst.

Die Schiedsstelle ist auch gerne bereit, Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber, die sich gut vertragen, bei
der Anwendung des ArbEG und vor allem bei der
Berechnung der Erfindervergltung zu beraten,
wenn es kompliziert wird oder der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer unerfahren oder unsicher
sind. Auf diese Weise konnen Streitigkeiten oder
ein Schiedsverfahren vermieden und der Betriebs-
frieden kann gewahrt werden.

Wichtig ist, dass die Rechte und Pflichten, die
dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber vom
ArbEG auferlegt werden, auch dann noch gelten,
wenn der Arbeitnehmer aus dem Unternehmen
ausgeschieden oder in den Ruhestand gegangen
ist. Das bedeutet beispielsweise, dass der Arbeit-
nehmer bei seinem Ausscheiden eine fertige oder
fast fertige Diensterfindung seinem Arbeitgeber
nicht verschweigen darf. Das bedeutet beispiels-
weise aber auch, dass ein Arbeitgeber auch einem
ehemaligen Arbeitnehmer die Erfindervergitung
so lange bezahlen muss, wie er die Erfindung be-

nutzt.
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Keine Angst vor Patentrecherchen!

Von Marthe Le Blanc, Informationszentrum Patente

1. Zuerst recherchieren, dann
anmelden!

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Nach dem
dritten Zusammenstoly mit einem Ful3gadnger und
einem gebrochenen Finger kam Herr Disentrieb
auf den Gedanken, eine Bremse fur InlinerRoll-
schuhe zu entwickeln. Da er viel Schweif$ und Zeit
in seine ,Erfindung” investiert hat, mdchte er sei-
ne ldee schitzen lassen. Was ist zu tun?

Als erstes gilt es zu prufen, ob die Idee wirklich
neu ist. Oft wird die Notwendigkeit einer Recher
che mit dem Argument abgelehnt: ,Das gibt es
bestimmt noch nicht, ich habe es in keinem Laden
gesehen’’ Mag sein, aber um patentiert zu wer
den, muss die Erfindung zum Tag der Anmeldung
beim Patentamt neu sein, und zwar weltweit,
nicht nur in Deutschland!

Der Begriff der ,,Neuheit” schlieRt die auf dem
Markt befindlichen Waren ein, ebenso wie Messe-
auftritte, Vortrage, Funk- und Fernsehauffiihrungen

und vor allem Publikationen aller Art wie Blcher,
Zeitschriften, Prospekte und natirlich Patent- und
Gebrauchsmusterschriften. Ferner ist der Begriff
der Neuheit nicht zeitlich beschréankt, sondern um-
fasst all das bis zum Anmeldetag vorhandene Wis-
sen, sofern es potentiell jedermann zuganglich ist.
Jede Erfindung, die zum Patent oder als Ge-
brauchsmuster angemeldet wird, muss vom Pa-
tentamt verdffentlicht werden. 80 bis 90% der
Informationen, die in dieser so genannten Patent-
literatur stecken, werden nirgendwo anders verdf-
fentlicht. In keinem Buch, in keiner Fachzeitschrift.
Und ein Grof3teil der Erfindungen, die angemeldet
werden, kommt nie auf den Markt. Wer also Pa-
tente und Gebrauchsmuster nicht recherchiert,
verliert eine wertvolle Quelle technischen Wis-
sens.

Neben der Anforderung der Neuheit, gibt es noch
zahlreiche, weitere Grinde flir eine Recherche:
Da in Deutschland keinen Anwaltszwang besteht,
kann jeder selbst anmelden. Umso wichtiger ist



eine Eigenrecherche, denn nur wer den Stand der
Technik kennt, kann sich bei der eigenen Anmel-
dung umso besser von diesem abgrenzen. Die in-
tensive Beschéaftigung mit Patenten férdert aulRer
dem ein besseres Verstandnis flr diese spezielle
Materie. Die Formulierung fallt leichter, wenn man
schon Original-Dokumente gesehen hat und diese
als ,Muster” benutzen kann.

Fir ein Unternehmen, das seinen Platz in einem
immer harteren Wettbewerb zu behaupten ver
sucht, stellt Patentliteratur eine unerlassliche
Grundlage fir weitreichende technische, rechtli-
che und wirtschaftliche Entscheidungen dar.

Jede Patentanmeldung wird nach 18 Monaten
vom Patentamt als so genannte , Offenlegungs-
schrift” veroffentlicht. Bis zur Markteinfihrung
des Produkts vergehen im Durchschnitt zwei bis
fanf Jahre. Wer also heute neue Offenlegungs-
schriften Uberwacht, erfahrt, was zukinftig auf
den Markt kommen koénnte.

Die regelmaRige Uberwachung von Patentlite-
ratur gibt Auskunft Uber die Aktivitdten von Mit-
bewerbern, Uber neue technologische Trends,
und schitzt davor, Geld, Personal und Energie in
Doppelentwicklungen zu investieren. Ferner ist
Patentliteratur eine hervorragende Quelle fir An-
regungen, um andere, bessere technische Losun-
gen zu entwickeln.

2. Wie fihre ich eine verlassliche
Recherche durch?

NatUrlich bietet das Internet viele Recherchemag-
lichkeiten, aber wer schon mal probiert hat, Paten-
te ,a la Google"” anhand von wenigen Begriffen zu
suchen, merkt sehr schnell, dass diese Methode
nicht ausreicht, um umfassend und zielfiihrend zu
recherchieren.

Hier steht lhnen das Informationszentrum Paten-
te zur Seite. An unseren PC-Stationen koénnen Sie

kostenlos in einer Vielzahl von freizuganglichen
und professionellen Datenbanken nach Patenten,
Gebrauchsmustern aber auch nach Marken und
Geschmacksmustern suchen. Unsere Mitarbeiter
zeigen lhnen, wie Sie fachgerechte Eigenrecher
chen durchfihren kénnen.

Zusétzlich zu unseren kostenlosen Medien, fuh-
ren wir auch gerne professionelle Recherchen in

kostenpflichtigen Datenbanken flr Sie durch.

3. Aufbau einer Patent- oder
Gebrauchsmusterschrift

Auf den ersten Blick mdégen Patentdokumente
kompliziert, verklausuliert, ja fast geheimnisvoll
erscheinen. Aber wer die wesentlichen Merkmale
und Eigenheiten der Patentliteratur versteht, wird
schnell auch deren Vorzlige erkennen.
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Patent- und Gebrauchsmusterschriften sind ein-
heitlich aufgebaut, und das weltweit. Unabhangig
von der Sprache weil} man, was man vor sich hat



und wo die wichtigen Informationen stecken. Die-
ser einheitliche Aufbau ist eine grofRe Starke die-
ser besonderen Literaturform.

Ein Patent oder Gebrauchsmuster besteht aus fol-
genden Teilen:

¢ Das Titelblatt mit den Anmelde- und Publika-
tionsdaten, dem Titel der Erfindung, eventuell
einer Zusammenfassung und einer beispielhaf-
ten Zeichnung.

e Die Beschreibung, in der die Erfindung detail-
liert offenbart wird. Sie weist im Allgemeinen
folgende Punkte auf:

1. Eingehen auf den Stand der Technik, ggf.
mit Angabe von bekannten Dokumenten

2. Nachteile des bekannten Stands der Technik

3. Technische Aufgabe, die sich der Erfinder
stellt

4. Erlauterung des Ldsungsansatzes, mit
Ausfihrungsbeispiel(en)

5. Hervorhebung des Vorteils der Erfindung

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Silz,
vorzugsweise einen Schalensilz fiir einen Personen-
kraftwagen nach dem Oberbegril des Patentan-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Es ist ein aus Kunststoff bestehender Scha-
lensitz fur einen Personenkraffwagen bekannt, DE 2
235 823 A1, der mit einem Sitzbereich und einem
Lehnenteil versehen ist. Der Silzbereich liegt mit ei-
ner Bodenwand auf Sitzverstellern auf, die mit einer
unteren Sitzschiene an einer Sitzkonsole einer Bo-
denanlage abstitzt sind. (...)

Aufgabenstellung

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Sitz, vor-
zugsweise einen Schalensilz fir einen Personen-
kraftwagen zu schaflen, dessen Sitzelement mit ein-
fachen aber hochwirksamen Vorkehrungen an Sitz-
verstellern des besagten Personenkraftwagens in
Lage gehalten ist. Dabei sollte aber auch bei der Aus-
gestaltung der Vorkehrungen berlcksichtigt werden,
dass der Schalensitz aus einem Kunststoff bestent
und unter Umstanden hohen Verzégerungswerten
ausgesetzt ist. (...)

Ausfiihrungsbeispiel

[0008] In der Zeichnung wird ein Ausflhrungshei-
spiel der Edindung gezeigt, das nachstehend naher
beschrieben ist. (...)

Textbeispiele aus der Patentschrift DE 103 56 947

Die Patent- oder Schutzanspriiche. Hier ste-
hen die technischen Merkmale, in denen sich
die Erfindung vom Stand der Technik unterschei-
det und fir die Patentschutz begehrt wird. Man
unterscheidet dabei zwischen dem Hauptan-
spruch (als erster benannter Anspruch) und den
Unteransprichen (ab dem zweiten Anspruch).
Durch die Patentanspriiche wird der Schutzbe-
reich des Patents festgelegt. Da man bestrebt
ist, einen mdglichst umfangreichen Schutz zu
bekommen — der auch Ausflhrungsvarianten
mit abdeckt — werden die Anspriiche oftmals
sehr abstrakt und verallgemeinert formuliert.
So wird aus einer , Schraube” ein ,Befesti-
gungselement’ damit auch Varianten wie Clip,
Nagel, Klettverschluss, usw. im Schutzbereich
einbegriffen sind.

Patentanspriiche

1. Sitz, vorzugsweise Schalensitz fir einen Per-
sonenkyaftwagen, der ein Lehnenelement und ein
Sitzelement umfasst, welches Sitzelement seitliche
Stltzwande aufweist und unter Zwischenschaltung
von Sitzverstellern an einer Bodenanlage eines Auf-
baus des Personenkraftwagens gehalten ist, da-
durch gekennzeichnet, dass an den Stitzwanden
{6 und 7) Tragervorrichtungen (11} mittels Schrauben
{12 und 13} befestigt sind, die sich einerseits (ber
eine wesentliche Lange {L) der Stiitzwande (6 und 7}
des Sitzelements (5) des Schalensitzes (1) und ande-
rerseits zwischen den Stutzwanden (6 und 7) und
den Sitzverstellern (8 und 9) erstrecken.

2. Sitz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das aus Kunststofl bestehende Sitzelement
{5) an den Stitzwanden (6 und 7} im Bereich der
Schrauben {12 und 13} bspw. &rtliche Verdickungen
{14} autweist, die mit Gewinden (15} fir die Schrau-
ben (12 und 13} versehen sind. (...)

Patentanspriiche aus der Patentschrift DE 103 56 947



e Die Zeichnungen stellen die einfachste Mdg-
lichkeit dar, den technischen Gehalt zu erfassen
und dienen dem besseren Verstandnis der Er
findung. Die meisten Patente und Gebrauchs-
muster enthalten Zeichnungen.

4. Die Internationale
Patentklassifikation (IPC)

Patente und Gebrauchsmuster erscheinen in ei-
ner Vielzahl von Sprachen. Um Erfindungen ein-
heitlich und detailliert zu ordnen und das schnelle
und sichere Wiederauffinden von Patenten zu er
moglichen wurde ein wirksames und international
gultiges Instrument geschaffen: die Internationale
Patent Klassifikation (IPC).

Die IPC ist ein Ordnungssystem, das das gesamte
Gebiet der Technik widerspiegelt. Sie wird regel-
mafig aktualisiert und erganzt und besteht inzwi-
schen aus ca. 70.000 Sachgruppen oder ,Schub-
laden”

Die IPC ist das wirksamste und effektivste Re-
cherchewerkzeug Uberhaupt, weil man unabhan-
gig von Stichworten, Synonymen und sonstigen
fantasievollen Wortschopfungen des Anmelders
Patente und Gebrauchsmuster suchen kann.

Wenn man weil3, dass Inline-Rollschuhe in der
Sachgruppe ,A63C 17/06" einsortiert werden,
spielt es keine Rolle mehr, ob sie in manchen
Dokumenten , Einspurrollschuhe’ ,Schuhe mit in
einer Linie ausgerichteten Radern’ ,einspurige
Rollschuhe’ , Inliner Skates” oder ,Rollerblades”
benannt werden. Und ob das Dokument in Ja-
panisch, Spanisch oder einer sonstigen Sprache
veroffentlicht wurde: Uber die IPC-Notation findet
man sie alle. Fir eine zuverlassige Internetrecher
che ist deshalb die Benutzung der IPC unverzicht-
bar.

Die IPC hat einen hierarchischen Aufbau und be-
steht auf der obersten Ebene aus acht Sektionen:
e A Allgemeiner Lebensbedarf

Maschinenbau

Physik

e H Elektrotechnik

Diese Sektionen werden in Klassen, Unterklas-

e B Arbeitsverfahren und Transportieren
e C Chemie, Hluttenwesen
e D Papier, Textil
e £ Bauwesen
F
G

sen, Gruppen und Untergruppen immer feiner un-
terteilt.

Der hierarchische Aufbau wird mit Hilfe eines
Punktesystems dargestellt.

Sektion Klasse Unterklasse Gruppe Einpunkt- Zweipunkt-
Untergruppe Untergruppe
A AB3 AB3C A63C 17/00  A63C 17/04  AB3C 17/06

Taglicher Lebensbedarf

Sport, Spiel , Volksbelustigung

Schlittschuhe, Ski; Rollschuhe; Entwurf oder Anordnung
von Spielplatzen, Sportbahnen oder dgl.

Rollschuhe; Rollbretter

Mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen

Einspurige Rollschuhe

Hierarchischer Aufbau der Internationalen Patentklassifikation



Ansicht online:

17/00 Rollschuhe; Rollbretter [4]

17/01 . Rollbretter (17/02 bis 17/28 haben Vorrang) [4]

17/02 . mit zweipaarig angeordneten Rollen

17/04 . mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen

17/06 . . einspurige Rollschuhe

17/08 . . . Einradrollschuhe

17/10 . mit endlosen Laufbahnen

17/12 . mit Antriebsvorrichtungen

17/14 . mit Bremsen, z.B. Zehenbremsen, Ricklaufhemmungen

17/16 . zum Gebrauch auf in besonderer Weise ausgebildeten oder angeordneten Laufbahnen

17/18 . umwandelbar in Eis- oder Schneeschlittschuhe

17/20 . mit feststellbaren Rollen, um mit den Rollschuhen gehen zu kénnen

17/22 . Rollen fir Rollschuhe

17/24 . . mit kugelférmigen oder spharischen Laufflachen

17/26 . mit besonderen zusétzlichen Anordnungen, z.B. Beleuchtungs-, Markierungs- oder
AbstoRvorrichtungen

17/28 . mit Anordnungen zum Sitzen

Ansicht mit hierarchischem Aufbau:

17/00 Rollschuhe; Rollbretter [4]
—— 17/01 . Rollbretter (17/02 bis 17/28 haben Vorrang) [4]
—— 17/02 . mit zweipaarig angeordneten Rollen
—— 17/04 . mit anderweitig als in zwei Paaren angeordneten Rollen

17/06 . . einspurige Rollschuhe

17/08 . . . Einradrollschuhe

—— 17/10 . mit endlosen Laufbahnen
—— 17/12 . mit Antriebsvorrichtungen
—— 17/14 . mit Bremsen, z.B. Zehenbremsen, Ricklaufhemmungen
—— 17/16 . zum Gebrauch auf in besonderer Weise ausgebildeten oder angeordneten Laufbahnen
—— 17/18 . umwandelbar in Eis- oder Schneeschlittschuhe
—— 17/20 . mit feststellbaren Rollen, um mit den Rollschuhen gehen zu kénnen
—— 17/22 . Rollen fir Rollschuhe
|—17/24 .. mit kugelférmigen oder sphérischen Laufflachen

—— 17/26 . mit besonderen zusatzlichen Anordnungen, z.B. Beleuchtungs-, Markierungs- oder AbstoRvorrichtungen

—— 17/28 . mit Anordnungen zum Sitzen

Suche und Einsicht in die IPC im Internet unter http://www.depatisnet.de/ipc/index.html




Lizenzvertrage

Von Andrea Schwab, Rechtsanwaltin
Ubersicht

Eine Lizenz, abgeleitet vom lateinischen , licet —
Es ist erlaubt” beschreibt eine Erlaubnis, etwas
zu tun, was ohne diese Erlaubnis rechtlich nicht
zulassig ware. Lizenzvertrage, die einer Person
oder einem Unternehmen Nutzungsrechte an
geistigem Eigentum eines anderen verschaffen,
konnen eine Vielzahl von Vertragsgegenstanden
zum Inhalt haben. So kénnen beispielsweise Pa-
tente, Gebrauchsmuster, Marken, Software, Ur
heberrechte oder auch Know-how lizenziert wer-
den. Im Folgenden wird der Schwerpunkt auf die
Lizenzierung von Patenten, d.h. auf Erfindungen
(technische Lehren) gelegt, die durch eine oder
mehrere Patentanmeldungen und darauf erteilte
Schutzrechte rechtlich gesichert sind.

Der Zweck eines Lizenzvertrages liegt in der Ver-
schaffung einer berechtigten Rechtsposition des
Lizenznehmers. Nichtberechtigte sind aufgrund
des Patentrechtes von der Nutzung des Patentes

Quelle: Rob Brewer (Foto)

ausgeschlossen. Mit dem Lizenzvertrag wird dem
Lizenznehmer abhangig von der Art der erteilten
Lizenz eine mehr oder weniger starke Monopol-
stellung eingerdumt, die ihm im Wettbewerb mit
anderen Unternehmen einen Vorteil verschaffen
soll. Der Lizenzgeber erhalt im Gegenzug Ein-
nahmen aus der Vermarktung durch den Lizenz-
nehmer. Ferner ergeben sich haufig zusatzliche
Vertriebswege und damit eine starkere Verbrei-
tung von patentgeschitzten Produkten flir den
Lizenzgeber. Alternativ lizenziert der Lizenzgeber
ein Recht aus, um ein anderes im Gegenzug zu
erhalten. Damit stellt ein Lizenzvertrag einen ge-
genseitigen Vertrag dar, der den Bestimmungen
des allgemeinen Leistungsstérungsrecht des Blr
gerlichen Gesetzbuches unterliegt.

Ein Lizenzvertrag ist ein Vertrag eigener Art. Es
gibt aber kein explizit nur auf Lizenzvertrage an-
wendbares Gesetz oder einen besonderen Ab-
schnitt im Birgerlichen Gesetzbuch hierzu. Li-
zenzvertrage vereinen regelmallig Elemente des



Kaufes, der Pacht und der Miete, flr die jeweils
eigene rechtliche Regelungen gelten.

Der Lizenzvertrag ist auf eine gewisse Dauer an-
gelegt und beinhaltet die dauerschuldrechtlichen
Verpflichtungen, einerseits des Lizenzgebers zur
Verschaffung des Nutzungsrechtes am Vertrags-
gegenstand, und andererseits des Lizenznehmers
zur Zahlung von Lizenzgebihren.

Grundlage fir die Lizenzierung von Patenten ist
8 15 Abs. 2 PatG, wonach die Patentrechte ganz
oder teilweise Gegenstand von ausschlieRlichen
oder nicht ausschlief3lichen Lizenzen sein kdnnen.
Fir Lizenzvertrage besteht im Grundsatz Ver-
tragsfreiheit, d.h. die am Vertrag beteiligten Part-
ner kénnen auf Grund ihrer Privatautonomie den
Vertrag frei verhandeln und abschlieRen. Die Ver
tragsfreiheit findet jedoch dort ihre Grenzen, wo
Rechtsprechung und Gesetzgebung, auch in Form
von Verordnungen der Europaischen Union zum
Schutz der an einem Vertrag beteiligten Parteien
regelnd eingegriffen haben. Nicht zulassig ist
bspw., dem Lizenznehmer flr ein unter die Lizenz
fallendes Produkt einen Preis zu diktieren.

Den Lizenzvertrag schriftlich abzuschlieRen, d.h.
die vertraglichen Regelungen schriftlich zu fixie-
ren und diese mit der Unterschrift durch alle Ver
tragspartner zu versehen, ist gangige Praxis und
dringend zu empfehlen. RegelmaRig treffen die
Vertragspartner bereits im Vorfeld zum Abschluss
eines Lizenzvertrages auch so genannte vorver-
tragliche Vereinbarungen wie Geheimhaltungs-
vereinbarung, letter of intent (LOI), d.h. in der
Regel eine Absichtserklarung, sich zum Beispiel
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes Uber die
Lizenzierung eines Patentes weiter verstandigen
zu wollen, oder memorandum of understanding
(MOU), bei der sich die kinftigen Lizenzpartner
bereits vertraglich binden, wobei die endgiltigen
Bedingungen und Inhalte des Lizenzvertrages
meist noch offen sind. Auch ist der Abschluss ei-
nes Optionsvertrages in der Praxis haufig anzu-
treffen, z.B. wenn zunachst eine wissenschaftliche

Zusammenarbeit zum Zwecke der Weiterentwick-
lung stattfinden soll und sich ein Vertragspartner
wahrend dieser Zeit einen Zugriff auf das Patent
sichern will. Ein echter Optionsvertrag zeichnet
sich dadurch aus, dass samtliche Lizenzbedingun-
gen, also der gesamte Inhalt des Lizenzvertrages
bereits feststehen. Der Optionsberechtigte, dies
wird in der Regel der Lizenznehmer sein, kann
durch einseitige Erklarung gegenudber seinem Ver-
tragspartner den Vertrag in Gang setzen.

In der Praxis verschwimmen die vorlizenzvertrag-
lichen Regelungen teilweise sehr. Wichtig flr die
Frage, um welche Form von vorvertraglicher Re-
gelung es sich handelt, ist nicht die Bezeichnung
des Vertrages, sondern sind die festgelegten In-
halte. Will sich ein Partner vertraglich nicht binden,
so muss dies aus dem Dokument eindeutig her
vorgehen.

Arten der Lizenz

Je nach der Art der eingerdumten Rechte wird
zwischen exklusiver (ausschlieB3licher) und
nicht exklusiver (einfacher) Lizenz unterschie-
den. Die exklusive Lizenz berechtigt nur einen Li-
zenznehmer bezogen auf den Vertragsgegenstand
zur Nutzung des lizenzierten Rechts. Damit wird
nach deutschem Recht sogar der Lizenzgeber von
der eigenen wirtschaftlichen Nutzung seines Pa-
tentes ausgeschlossen. Im Falle der Vergabe von
nichtexklusiven Lizenzen kann es mehrere Lizenz-
nehmer geben, die ebenfalls eine monopolisierte
Stellung gegeniber Nichtberechtigten haben. Ex-
klusivitat und Nichtexklusivitat sind jedoch an eini-
gen Stellen modifizierbar, beispielsweise kdnnen
exklusive Rechte fUr ein bestimmtes territoriales
Gebiet oder Land vergeben werden, genauso
wie exklusive Rechte fir einen bestimmten An-
wendungsbereich, so genannte field of use eines
Patentes. Die umfanglichsten Rechte erhalt ein
Lizenznehmer dann, wenn ihm ein Patent ohne



Einschrankung auf ein sachliches Vertragsgebiet
und ohne regionale Einschrankungen zur exklu-
siven Nutzung Ubertragen wird. Allerdings reicht
der Patentschutz regional nur soweit, als die Pa-
tentanmeldung oder das erteilte Patent in dem
betreffenden Land auch bestehen.

Das sachliche Vertragsgebiet kann zum Beispiel
dadurch beschrankt sein, dass dem Lizenznehmer
nur fir ein bestimmtes wirtschaftliches Betati-
gungsfeld eine Lizenz eingerdumt wird. In einem
solchen Fall ist unbedingt darauf zu achten, dass
die Abgrenzung zu anderen Wirtschaftsbereichen
klar und eindeutig ist und der Lizenznehmer die
entsprechenden Beschrankungen auch sachlich
erfallen kann.

Werden Lizenzen an mehrere Lizenznehmer ver-
geben, bleiben die jeweils vorab geschlossenen
Vertrage wirksam. Gleiches gilt, wenn der Inha-
ber des Patentes wechselt (so genannter Sukzes-
sionsschutz, 8 15 Abs. 3 PatG).

Eine so genannte Alleinlizenz zeichnet sich da-
durch aus, dass neben dem Inhaber des Patentes
selbst nur ein Lizenznehmer aus dem Schutzrecht
berechtigt ist. Die Alleinlizenz ist damit eine Art
Abwandlung zur Exklusivlizenz.

Bei der Unterlizenz leitet der Lizenznehmer sein
Benutzungsrecht von einem anderen Lizenzneh-
mer ab, der seinerseits mit dem Patentinhaber
einen Lizenzvertrag geschlossen hat und zur Ver
gabe von Unterlizenzen berechtigt ist. Eine exklu-
sive Lizenz berechtigt nach deutschem Recht zur
Vergabe von Unterlizenzen, wenn dies vertraglich
nicht ausgeschlossen wurde. Bei einer einfachen
Lizenz darf der Lizenznehmer keine Unterlizenzen
erteilen, sofern er nicht vertraglich dazu berechtigt
ist. Zu empfehlen ist, immer klarstellende Rege-
lungen zur Vergabe von Unterlizenzen in den Li-
zenzvertrag aufzunehmen, besonders wenn aus-
landische Vertragspartner beteiligt sind.

Im Rahmen einer Lizenzvertragsverhandlung
taucht haufig auch die Frage auf, wer den ersten
Entwurf flr einen Lizenzvertrag fertigen soll. Hier

den ersten Schritt zu tun, kann sich lohnen. Dies
setzt natlrlich einiges an Erfahrung voraus und
bereitet in der Regel mehr Aufwand. Allerdings
ist es regelmallig viel leichter, auf Basis des ei-
genen Entwurfes zu verhandeln, als in einem
vom Vertragspartner gestellten Entwurf wichtige
Punkte nachtraglich einzubauen. Zum Zwecke des
Vertragsfriedens sollte allerdings stets darauf ge-
achtet werden, dass kein Vertragspartner unange-
messen benachteiligt wird. Letztlich wird eine er
folgreiche Umsetzung eines lizenzierten Patentes
auch davon abhangen, dass alle Vertragspartner
mit den zwischen ihnen ausgehandelten Konditi-

onen zufrieden sind.

Aufbau eines Lizenzvertrages

Die folgenden Bausteine eines Lizenzvertrages
sind Ublich, aber nicht als abschlieRende Aufzah-
lung zu verstehen.

Eine Praambel stellt die Einleitung zum Vertrag
dar. In der Praambel sollten die Ausgangslage zur
Entstehungsgeschichte des Vertrages, Sinn und
Zweck des Vertrages, die Absichten und Moti-
ve der Vertragspartner, die Schutzrechtslage und
gegebenenfalls der Entwicklungsstand oder der
Stand der Kommerzialisierung eines Patentes
dargestellt sein. Die Praambel ist im deutschen
Recht Vertragsbestandteil und eine wichtige Aus-
legungshilfe flr das, was die Vertragspartner bei
Abschluss des Vertrages eigentlich regeln wollten.
Besteht bei der Durchfihrung des Vertrages Unei-
nigkeit zwischen den Parteien hinsichtlich einzel-
ner Regelungen, so kann die Praambel helfen zu
verstehen, welchen Sinn und Zweck der eigentli-
che Vertragsschluss aus Sicht der Vertragspartner
haben sollte.

Zu den wesentlichen Regelungspunkten des Ver
trages gehdrt die eindeutige Benennung der am
Vertrag beteiligten Vertragspartner. Es ist darauf



zu achten, dass die Vertragspartner immer mit ih-
rem korrekten Namen, der Bezeichnung der von
ihnen gefiihrten Rechtsform und ihrem jeweiligen
Sitz angegeben sind. Der Internetauftritt eines
Partners kann dabei hilfreich sein, muss jedoch
nicht unbedingt die tatsachlichen rechtlichen Ver
haltnisse widerspiegeln.

Im Vorfeld ist genau zu klaren, wer die Rechtsin-
haberschaft und/oder die Verfligungsbefugnis
Uber die Patentrechte besitzt. Berechtigter Lizenz-
geber kann auch derjenige sein, der seine Rechte
als ausschlielicher Lizenznehmer vom Patentin-
haber ableitet und an Unterlizenznehmer weiter
lizenziert.

Besonderes Augenmerk muss gelegt werden auf
den vertraglichen Gegenstand, das heif3t zum ei-
nen die exakte Bezeichnung der Vertragsschutz-
rechte, die lizenziert werden sollen. Zu der exakten
Bezeichnung des oder der Schutzrechte zéhlen Pa-
tentnummer und auch der jeweilige Worttitel des
Patentes. Um Zweifel auszurdumen, sollte auch
die beanspruchte Prioritdt, also das Datum der
Einreichung des Patentes, angegeben werden.
Zum anderen ist im Vertrag festzulegen, welche
Nutzungsrechte einem Vertragspartner an den
Vertragsschutzrechten eingeraumt werden. Dies
ist Ublicherweise Gegenstand eines eigenen Ver
tragsabschnittes, aus dem klar hervorgehen muss,
ob die Lizenz nicht ausschlielRlich oder ausschliel3-
lich, kostenpflichtig, Ubertragbar, widerruflich, mit
dem Recht zur Vergabe von Unterlizenzen, bspw.
fUr die Herstellung, den Gebrauch und/oder den
Vertrieb von lizenzierten Produkten oder die An-
wendung von lizenzierten Verfahren gelten soll.
Die Lizenzierung von Vertrags-Know-how kann
in der Praxis schwierig sein, wenn das Know-how
nicht eindeutig beschrieben ist. Die rechtliche
Folge ware, dass der Vertrag nicht eindeutig ist
hinsichtlich einer etwaig geschuldeten vertragli-
chen Leistung und Gegenleistung. Know-how im
Rechtssinne der Europaischen Union bedeutet
eine Gesamtheit nicht-patentierter praktischer

Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche
gewonnen wurden und die geheim, d.h. nicht all-
gemein bekannt und nicht leicht zuganglich sind,
wesentlich, d.h. fir die Nutzung der Lizenz von
Bedeutung und ndtzlich sind und identifiziert,
d.h. umfassend genug beschrieben sind, dass
Uberprift werden kann, ob die Merkmale geheim
und wesentlich erfullt sind. Wird Know-how lizen-
ziert, sollte dieses immer in einer Dokumentation
an den Lizenznehmer (bergeben oder andernorts
hinterlegt werden.

Nach US-amerikanischem Vorbild arbeiten Lizenz-
fachleute haufig mit einer Reihe von Definitionen,
die zu Anfang eines Vertrages erlautert werden.
Der Vorteil von klaren Definitionen besteht darin,
dass sich die Vertragspartner relativ sicher sein
konnen, die gleichen termini technici zu verwen-
den, um bestimmte Punkte vertraglich zu regeln.
Beispiele fur Definitionen sind die exakte Bezeich-
nung der Vertragsschutzrechte und/oder des Ver
trags-Know-hows (patent rights/know-how), die
Festlegung eines sachlichen und/oder o&rtlichen
Vertragsgebietes (field of use and territory), die
Definition des Inkrafttretens des Vertrages (ef-
fective date), die Festlegung des Vertragsjahres
(license year), die Darstellung von unter die Lizenz
fallenden Produkten oder Verfahren (licensed pro-
ducts or processes) sowie die Festlegung einer
Lizenzbemessungsgrundlage (z.B. net sales).
Einen eigenen Abschnitt verdienen auch die Li-
zenzgeblihren und Lizenzsatze als Gegenleis-
tung fir die Einrdumung der Nutzungsrechte an
den Vertragsschutzrechten. Die Festlegung von
angemessenen bzw. markttblichen Gebihren ist
eine schwierige Aufgabe, fir die es einiger Erfah-
rung bedarf. Richtwerte in Rechtsprechung und
Literatur konnen bei der Bemessung helfen, doch
sollte immer der Einzelfall betrachtet werden. Li-
teraturhinweise hierzu finden sich am Ende dieses
Beitrags.

Kriterien flr die Bemessung einer Lizenzgebuhr
sind u.a. die Art und der Umfang der Lizenz, die



wirtschaftliche Bedeutung des Patents, die Bran-
che, die erzielbaren Umsatze mit patentrelevan-
ten Produkten oder Verfahren, Fertigungsreife,
Entwicklungskosten, Marktsituation, Absatzmog-
lichkeiten, die Notwendigkeit weitere Lizenzen
von Dritten einzulizenzieren und dergleichen.

Fir die Einrdumung einer Lizenz wird haufig eine
Einstandszahlung oder ein upfront payment ver
einbart, insbesondere wenn es sich um die Ver
gabe einer exklusiven Lizenz handelt. Pauschale
Zahlungen sind durchaus Ublich, wenn bei der
Vermarktung oder innerhalb des Patentverfahrens
bestimmte Milestones erreicht werden. Vielfach
werden auch jahrliche Mindestlizenzzahlungen
vereinbart, die dem Lizenzgeber unabhangig vom
Umsatz des Lizenznehmers gewisse Mindestein-
nahmen garantieren.

Im umsatzabhangigen Bereich kommen sowohl
Zahlungen in Form von Prozentséatzen in Betracht
wie auch in Form von Stticklizenzgebihren. Bei
laufenden LizenzgebUhren auf Basis von Prozent-
satzen, sollte die Bemessungsgrundlage klar de-
finiert sein. Ist im Vertrag beispielsweise nur auf
den Umsatz mit patentrelevanten Produkten ab-
gehoben, stellen sich Fragen, ob dieser hinsicht-
lich Umsatzsteuer brutto oder netto gerechnet
wird, ob Kosten fir Transport, Versicherung und
Zoll abgezogen werden dirfen oder wie mit Ga-
rantiefallen oder bei Serviceleistungen, die mit
dem Produkt verbunden sind, verfahren werden
soll. Hinsichtlich der Héhe einer prozentualen an-
gemessenen GebUhr lassen sich leider keine all-
gemein glltigen Aussagen treffen. Hier spielen
branchen- und marktspezifische Gesichtspunkte
eine grofde Rolle. In der Praxis bewegen sich Li-
zenzséatze meistens zwischen 0,5 und 10%. Daran
zeigt sich, dass viele Faktoren Berlcksichtigung
finden und die Vertragspartner sinnvollerweise
nach vergleichbaren Zahlen innerhalb ihrer Bran-
che und ihrem Segment Ausschau halten.

Die formale Aufrechterhaltung der oder des lizen-
zierten Vertragsschutzrechte(s) ist Leistungspflicht

und Sache des Lizenzgebers. Insbesondere bei
der Vergabe von Exklusiv-Lizenzen verlangt der
Lizenzgeber vom Lizenznehmer haufig eine Be-
teiligung an oder die vollstandige Ubernahme der
Patentkosten fur Erwirkung, Aufrechterhaltung
und ggf. Verteidigung. Solche Kostenregelungen
gewinnen an Bedeutung, wenn patentrechtlich
noch die Méglichkeit besteht, aus vorhandenen
Patentanmeldungen weitere Anmeldungen in an-
deren Landern zu generieren.

An die eigentlichen Zahlungsverpflichtungen
schlieflen sich Regelungen hinsichtlich Entste-
hung, Falligkeit und Abrechnung der laufenden
und pauschalen Lizenzgebilihren an. Zu beach-
ten sind ebenfalls umsatzsteuerliche Belange im
In- und Ausland, die Aufzeichnungs- und Berichts-
pflicht des Lizenznehmers hinsichtlich patentrele-
vanter Umsatze sowie ein Uberpriifungsrecht des
Lizenzgebers. Regelungen zu Zahlungsverzug und
Verjahrung kénnen erganzend zu denen im Bir
gerlichen Gesetzbuch getroffen werden.
Insbesondere bei Exklusivlizenzen ist es (blich,
far den Lizenznehmer eine Austibungspflicht der
Vertragsschutzrechte zu normieren. Dies ist sinn-
voll, wenn die Gefahr besteht, dass der Lizenz-
nehmer die Lizenz nur als ,Vorrat” benutzt, um
Wettbewerber vom Markt abzuhalten, selbst aber
die Vertragsschutzrechte nicht aktiv vermarktet.
Die Ausubungspflicht kann allgemein im Sinne ei-
ner bestmaoglichen Vermarktung ausgestaltet sein
oder aber die Erreichung bestimmter Milestones
enthalten. An die AusUbungspflicht wird zweck-
maligerweise auch eine Berichtspflicht des Li-
zenznehmers gegentber dem Lizenzgeber gekop-
pelt. Aus einem solchen Bericht sollen regelmaliig
der Status der wirtschaftlichen Vermarktung der
Lizenzierten Produkte und Verfahren, die aktiven
Vermarktungsbemuihungen des Lizenznehmers
sowie eine Vorschau auf das kommende Lizenz-
oder Vertragsjahr hervorgehen.

Stellt ein Lizenznehmer fest, dass ein Dritter wett-
bewerbliche Verletzungshandlungen vornimmt



und damit das Patent verletzt, sollte er vertraglich
dazu verpflichtet sein, den Lizenzgeber hiertber
in Kenntnis zu setzen. Gleiches kann auch im um-
gekehrten Fall gelten. Klar geregelt werden sollte,
welchem Vertragspartner in einem solchen Fall
das Klagerecht gegen den Dritten zusteht. Hau-
fig fallt das Klagerecht vertraglich dem exklusiven
Lizenznehmer zu, da er den Markt besser kennt
und laufend beobachten wird. Alternativ kdnnen
die Vertragspartner vereinbaren, dass ausgehend
vom konkreten Einzelfall und der Verletzungshand-
lung die Vertragspartner sich Uber das weitere Vor-
gehen abstimmen.

Hinsichtlich Gewahrleistung und Haftung mdoch-
te ein Lizenzgeber regelmaliig maoglichst wenig
gebunden sein. Er kann daher vertraglich erklaren,
dass ihm bei Vertragsschluss weder Angriffe Drit-
ter gegen ein Vertragsschutzrecht, diesbezlgliche
Vorbenutzungsrechte Dritter oder die Abhangig-
keit eines Vertragsschutzrechtes von Rechten Drit-
ter bekannt sind, vorausgesetzt diese Erklarungen
sind wahr, sonst wirken sie keinesfalls haftungs-
befreiend.

Im Allgemeinen wird der Lizenzgeber die Haftung
far die technische Ausfiihrbarkeit oder technische
Brauchbarkeit der Vertragsschutzrechte, deren Pa-
tentfahigkeit oder rechtlichen Bestand vertraglich
ausschlieRen, vorausgesetzt, ihm sind keine Um-
stande bekannt, die beispielsweise die technische
Brauchbarkeit unmaoglich machen. Im Normalfall
haftet der Lizenzgeber auch nicht fir das Erreichen
eines speziellen wirtschaftlichen Ziels, da gerade
die wirtschaftliche Nutzung und Verwertung in der
Hand des Lizenznehmers liegt.

Zum Standard eines Lizenzvertrages gehoren
Geheimhaltungsregelungen vertrauliche Infor
mationen betreffend, die ein Vertragspartner dem
anderen mitteilt. Informationen dieser Art sollten
immer als vertraulich zu kennzeichnen sein. Daru-
ber hinaus bedarf es einer vertraglichen Regelung
hinsichtlich der Dauer der Geheimhaltungspflicht
sowie der Ausnahmen von der Geheimhaltung,

z.B. flr den Fall, dass dem Informationsempfan-
ger die Information schon vor Mitteilung durch
den Informationsgeber bekannt war, die Informa-
tion zum Zeitpunkt der Ubermittlung allgemein be-
kannt oder offenkundig war oder der Empfanger
die Information von einem Dritten erhalten hat,
der keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterlag.
Die Dauer eines Lizenzvertrages richtet sich
ebenfalls nach der vertraglichen Vereinbarung. Al-
lerdings ist die Laufzeit eines Patentlizenzvertra-
ges nicht unendlich. Spatestens mit dem Ablauf
des Patentschutzes (max. 20 Jahre nach Anmelde-
datum) erlischt auch die rechtliche Grundlage fir
Lizenzzahlungen. Spatestens zu diesem Zeitpunkt
ist jedermann berechtigt, die im Patent verankerte
Technologie zu vertreiben und/oder zu benutzen.
Die Grundlage fir Lizenzzahlungen entfallt damit.
Ein Lizenzvertrag kann durch Kindigung eines
Vertragspartners beendet werden. Da es sich bei
Lizenzvertragen um Dauerschuldverhéltnisse han-
delt, ist zumindest eine Kindigung aus wichtigem
Grund (aufderordentliche Kiindigung) maglich, z.B.
wenn der Lizenznehmer ungerechtfertigt keine Li-
zenzgeblhren mehr zahlt. Sinnvoll ist in diesem
Zusammenhang, Beispiele flir den wichtigen
Grund im Vertrag zu normieren, wie die dauerhafte
Nichteinhaltung von Zahlfristen flir Geblhren oder
der Angriff des Patentes durch den Lizenznehmer.
Ein unbefristeter Patentlizenzvertrag sieht meis-
tens auch die Mdéglichkeit einer ordentlichen Kin-
digung vor, z. B. zum Ende eines Kalender- oder
Vertragsjahres mit 6-Monats-Frist. Hier haben die
Vertragspartner ausreichend Gestaltungsspiel-
raum, um den gegenseitigen Interessen nach
Rechtssicherheit und Losungsmaglichkeiten vom
Vertrag gerecht zu werden.

Zum Ende eines Vertrages werden regelmaf3ig so
genannte Schlussbestimmungen vorgesehen.
Dazu gehdren beispielsweise das Schriftformer-
fordernis fir Anpassungen oder Erganzungen
zum Lizenzvertrag. Die so genannte salvatori-

sche Klausel soll die Fortdauer des Vertrages



sicherstellen, falls lediglich einzelne Regelungen
rechtlich unwirksam oder tatsachlich undurchftihr-
bar sind. Die Wahl des auf den Lizenzvertrag anzu-
wendenden Rechts (Vertragsstatut) ist insbeson-
dere bei einer Beteiligung eines auslandischem
Vertragspartners wichtig und sollte in diesem Fall
bereits zu Beginn einer Lizenzverhandlung getrof-
fen werden. Die Vereinbarung eines Gerichtsstan-
des fur Streitfalle zwischen den Vertragspartnern
in Zusammenhang mit dem Lizenzvertrag oder
aus Anlass der Durchfihrung desselben oder
eine alternative Regelung zur Streitbeilegung wie
Schiedsgerichtsvereinbarung oder Mediation sind
regelmaldig anzutreffende Regelungen.

Letztlich wird der Lizenzvertrag durch jeweils be-
rechtigte Personen auf der Seite des Lizenzgebers
sowie seitens des Lizenznehmers unter Angabe
von Ort und Zeit unterzeichnet. Auch an dieser
Stelle sollte auf eine korrekte namentliche Be-
zeichnung der Vertragspartner einschlief3lich de-
ren Rechtsform geachtet werden.

Vorbereitung auf
Lizenzverhandlungen

Lizenzverhandlungen bedlrfen stets einer guten
Vorbereitung. Jeder kiinftige Vertragspartner tut
gut daran, sich im Vorfeld zu Uberlegen, auf wel-
che Regelungspunkte er gegebenenfalls einge-
hen kann und welche fir ihn unabdingbar sind.
Gleiches gilt fir die zu vereinbarenden Lizenzge-
bldhren. Es liegt dann letztlich am eigenen Ver
handlungsgeschick und dem Marktumfeld, den
Vertragspartner von den eigenen Forderungen
und deren Sinnhaftigkeit zu Gberzeugen. Generell
gilt, dass vertragliche Absprachen maglichst klar
und eindeutig formuliert und den Interessen aller
Vertragspartner gerecht werden sollten.

Fazit

Die Lizenzierung von Rechten an geistigem Eigen-
tum stellt eine interessante und auch anspruchs-
volle Aufgabe dar. Es bedarf sowohl umfangrei-
cher rechtlicher Kenntnisse wie auch der notigen
Portion an Verhandlungsgeschick, um die eigene
Position wirkungsvoll und wirtschaftlich zu vertre-
ten. Wer keine oder nur unzureichende Erfahrung
im Lizenzgeschaft mitbringt, sollte sich unbedingt
den Rat von Fachleuten wie Rechts- und Patentan-
waélten bzw. Lizenzmanagern einholen.

Literaturhinweise

Zu Inhalt und Gestaltung von Lizenzvertragen:
¢ Bartenbach: Patentlizenz- und Know-how-

Vertrag,

6. Aufl. 2007 Verlag Dr. Otto Schmidt, Koéln
e Pfaff/Osterrieth: Lizenzvertrage,

3. Aufl. 2010, Verlag C.H. Beck, Miinchen

Zur Bemessung von LizenzgebUhren:

¢ Grol3/Rohrer: Lizenzgebthren,
2. Aufl. 2008, Verlag Recht und Wirtschaft,
Frankfurt a.M. mit weiteren Nachweisen
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Deutsches Patent- und Markenamt in Jena, Quelle: DPMA

Deutsches Geschmacksmuster

Von Dipl.-Phys. Tobias Raible, Patentanwalt
1. Einleitung

Das Geschmacksmuster ist das gewerbliche
Schutzrecht zum Schutz von Design.

In einigen Branchen wie z.B. in der Textilindus-
trie oder Mobelindustrie hangt der Erfolg eines
Produkts maRgeblich von dessen Design, also
dessen Form- und Farbgestaltung ab. In anderen
Branchen, in denen die technischen Aspekte der
Produkte mehr im Vordergrund stehen, hat das
Design ebenfalls eine grolRe Bedeutung. Der wirt-
schaftliche Erfolg eines Haushaltsgerats, Autos
oder Mdbelstlicks kann ohne ein Mindestmald
an Design nicht eintreten, und Uber gutes Design
lasst sich gegenlber ansonsten technisch gleich-
wertigen Produkten ein hoherer Preis und Gewinn
erzielen. Das Design und dessen Schutz werden
dabei haufig als wesentlich fir den Erfolg ange-
sehen.

Im Folgenden wird nur das deutsche Geschmacks-
muster beschrieben. Neben diesem kdnnen auch

das eingetragene und nicht eingetragene Gemein-
schaftsgeschmacksmuster und das internationale
Geschmacksmuster nach dem Haager Musterab-
kommen einen Schutz in Deutschland begriinden.

2. Unterschied zu Patenten und
Gebrauchsmustern

Vom Geschmacksmuster einfach zu unterscheiden
sind Patente und Gebrauchsmuster, welche eine
technische Erfindung schitzen. Neu entwickelte
Produkte enthalten meistens sowohl technische
als auch gestalterische Neuerungen. So kann z.B.
bei einem neu entwickelten Lufter mit besonders
ausgeformten Lufterflligeln durch ein Patent die in
einem Patentanspruch mit Worten definierte LUf-
terfligelform geschitzt werden, weil durch diese
eine Gerduschreduzierung erzielt wird. Durch ein
Geschmacksmuster kann aul3erdem die Uber eine



Fotografie oder Strichzeichnung definierte Form
des Lfters wegen ihrer asthetischen Wirkung ge-
schitzt werden.

3. Unterschied zu Marken

Marken wie z.B. BAYER® fir Arzneimittel sollen
Waren oder Dienstleistungen eines Unterneh-
mens von denjenigen anderer Unternehmen un-
terscheiden, also auf deren Herkunft hinweisen.
Als Marken sind auch dreidimensionale Gegen-
stdnde eintragbar. Eine naturgetreue Abbildung
der Ware selbst, beispielsweise die Darstellung
eines Stuhls far die Ware ,Stlhle wird jedoch
Ublicherweise wegen fehlender Unterscheidungs-
kraft als nicht schutzfahig angesehen. Eine Eintra-
gung der Ware selbst als Marke kommt nur unter
besonderen Voraussetzungen in Betracht. Ein neu
gestaltetes Logo kann jedoch sowohl Uber eine
Marke als auch Uber ein Geschmacksmuster ge-
schitzt werden.

4. Unterschied zum Urheberrecht

Das Urheberrecht ist kein gewerbliches Schutz-
recht sondern dient dem Schutz von Werken der
Literatur, Wissenschaft und Kunst. Es entsteht
automatisch mit der Schopfung des Werks. Ge-
schutzt sind auch Werke der bildenden Kinste,
der Baukunst und der angewandten Kunst. Ob-
wohl die Rechtsprechung in Einzelféllen Indus-
triedesign als urheberrechtsfahig angesehen hat,
z.B. im Falle von Mébeln von Le Corbusier, wird
im Regelfall die hohe Anforderung an die Gestal-
tungshohe nicht erfillt und daher auch kein Urhe-
berrechtsschutz gewahrt.

5. Voraussetzungen fir einen
Geschmacksmusterschutz

Gegenstdnde, fir die ein Geschmacksmuster
schutz erlangt werden soll, missen die folgenden
Schutzvoraussetzungen erflllen:

a) Muster

Durch ein Geschmacksmuster wird ein Muster
geschitzt. Ein Muster ist die zweidimensionale
oder dreidimensionale Erscheinungsform eines
ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, die
sich insbesondere aus den Merkmalen der Lini-
en, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflachen-
struktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses
selbst oder seiner Verzierung ergibt. Beispiele
sind Schmuck, Tapeten, Mobel, Vasen, Fahrzeu-
ge, Elektrogerate, grafische Symbole, Icons und
typografische Schriftzeichen. Auch Teile von Wa-
ren wie Scherkopfe fur Rasierer und Zwischen-
fabrikate wie unbemalte Gemaldewande kénnen
schutzfahig sein. Nicht schutzfahig sind dagegen
Erscheinungsmerkmale von Erzeugnissen, die
ausschlieRlich durch deren technische Funktion
bedingt sind, abstrakte I|deen, ein allgemeiner
Stil, eine allgemeine Mode oder eine abstrakte
Farbe.

b) Neuheit

Das Muster muss zum Zeitpunkt der Anmeldung
neu sein. Ein Muster gilt als neu, wenn vor dem
Anmeldetag (Prioritatstag) kein identisches Mus-
ter offenbart worden ist, wobei Unterschiede in
unwesentlichen Einzelheiten irrelevant sind. Of-
fenbart ist ein Muster, wenn es bekannt gemacht,
ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sons-
tige Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden ist, es sei denn, dass dies den in der Eu-
ropaischen Gemeinschaft tatigen Fachkreisen des
betreffenden Sektors im normalen Geschéftsver
lauf vor dem Anmeldetag (Prioritatstag) des Mus-
ters nicht bekannt sein konnte.



Neuheitsschadlich ist beispielsweise die Darstel-
lung eines Kleides in einer schwedischen Fachzeit-
schrift oder die Darstellung eines Rasenmahers in
dem Hauptkatalog der weltweit grofRten internati-
onalen Rasenmahermesse in den USA.

Eine Neuheitsschonfrist von zwdlf Monaten wird
gewahrt, wenn ein Muster der Offentlichkeit vor
dem Anmeldetag zuganglich gemacht wurde vom
Entwerfer, dessen Rechtsnachfolger oder einem
Dritten, der entsprechende Informationen vom
Entwerfer oder dessen Rechtsnachfolger erhal-
ten hat. Dasselbe gilt bei einer Offenbarung durch
eine missbrauchliche Handlung. Wird flr dieses
Muster innerhalb der Neuheitsschonfrist ein Ge-
schmacksmuster angemeldet, so bleibt die eige-
ne frihere Offenbarung bei der Beurteilung der
Neuheit und der unten besprochenen Eigenart
unbericksichtigt.

Da viele Lander keine Neuheitsschonfrist gewéah-
ren, kann in diesen Landern bei einer Veroffentli-
chung vor der Anmeldung kein Geschmacksmus-
terschutz mehr erlangt werden. Wie bei allen
gewerblichen Schutzrechten gilt: Erst anmel-
den, dann veroffentlichen.

c) Eigenart

Das Muster muss Eigenart haben. Ein Muster hat
gegeniber einem alteren Muster Eigenart, wenn
sich der Gesamteindruck des Musters von dem
Gesamteindruck des alteren Musters unterschei-
det. Die Anforderungen an die Eigenart sind ge-
ring. Zusatzlich wird die Gestaltungsfreiheit des
Entwerfers bei der Entwicklung des Musters be-
rlcksichtigt. Dies bedeutet, dass die Anforderun-
gen an die Eigenart eher gering sind, wenn viele
Merkmale bereits durch gattungsspezifische Er
fordernisse technisch oder funktionell vorgegeben
sind (z.B. viereckige, flache Form der Bildschirm-
vorderseite, abgerundete Kanten zur Vermeidung
von Verletzungen) oder es bereits eine grol3e Vari-
ationsbreite von Erzeugnissen flr einen konkreten

Verwendungsbereich gibt (hohe Musterdichte),

da hierdurch zwangslaufig Ahnlichkeiten zu vor
handenen Mustern auftreten und bereits kleinere
Unterschiede relevant sind.

6. Entstehen des deutschen
Geschmacksmusters

Ein deutsches Geschmacksmuster wird durch
eine Geschmacksmusteranmeldung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (DPMA) erlangt.
Das DPMA bietet die hierfir notwendigen For
mulare sowie hervorragende Merkblatter fir die
Anmeldung (R5701 — R5708) und Recherche auf
der Internetseite http://www.dpma.de/formulare/
gsm.html zum Herunterladen an.

Die Geschmacksmusteranmeldung erfolgt durch
Einreichung des ausgefiillten Anmeldeformulars
R5703, einer Wiedergabe des Musters und Zah-
lung der amtlichen Gebihren. Es ist zwingend er
forderlich, mindestens ein Erzeugnis aus der amt-
lichen Klasseneinteilung flr Geschmacksmuster
(Merkblatt R5701.1) anzugeben, fir das das Mus-
ter verwendet werden soll. Die Einreichung kann
elektronisch (Software DPMAdirekt, erfordert Si-
gnaturkarte und Kartenleser) oder in Papierform
erfolgen.

Zur Anmeldung berechtigt ist grundsatzlich der
Entwerfer des Musters oder sein Rechtsnachfol-
ger. Falls der Entwerfer Arbeitnehmer ist, und der
Entwurf mit seiner Arbeit zu tun hat, ist der Ar
beitgeber berechtigt. Beauftragt ein Unternehmen
einen firmenfremden Designer zur Gestaltung ei-
nes Produkts, so ist der Designer zur Anmeldung
berechtigt. Daher sollte in solchen Féallen vertrag-
lich geregelt werden, wem das Recht zur Anmel-
dung zustehen soll.

In einer Geschmacksmustersammelanmeldung
kénnen bis zu 100 Muster angemeldet werden.
Voraussetzung hierflr ist jedoch, dass alle Mus-
ter derselben Hauptklasse (z.B. Klasse 11: Zierge-



genstande) der amtlichen Klasseneinteilung flr
Geschmacksmuster (Merkblatt R5701.1) angehd-
ren. Die Muster konnen jedoch unterschiedliche
Unterklassen haben. So kénnen Schmuck- und
Juwelierwaren (Klasse 11-01) gemeinsam mit Me-
daillen und Abzeichen (Klasse 11-03) angemeldet
werden.

Die Wiedergabe eines Musters geschieht durch
mindestens eine farbige oder schwarzweille fo-
tografische oder sonstige grafische Darstellung
(Strichzeichnung etc.) und bildet den wesentli-
chen Bestandteil der Geschmacksmusteran-
meldung, da ein Schutz nur fir diejenigen Er
scheinungsmerkmale begriindet wird, die in der
Anmeldung sichtbar wiedergegeben werden. Die
Darstellung muss von hoher Qualitat sein und den
Formvorschriften (Merkblatter R5704 und R5701)
genulgen. Der Schutzgegenstand kann durch eine
Beschreibung klarstellend erldutert oder einge-
schrankt, jedoch keinesfalls erweitert werden.
Weiter unten folgen Praxistipps fur die Wiederga-
be von Mustern.

Mit der Anmeldung wird eine amtliche Anmel-
degebdhr fallig (R5706). Im Oktober 2011 betrug
die Anmeldegeblhr bei einer Einreichung in Pa-
pierform flr eine Einzelanmeldung 70 Euro, und
fir eine Sammelanmeldung je Muster 7 Euro,
mindestens jedoch 70 Euro. Bis 2009 gab es noch
eine Pauschale fur die Bekanntmachungskosten.
Diese wird jedoch seit 2010 nicht mehr erhoben.
Das deutsche Geschmacksmuster ist damit das
mit Abstand glinstigste eingetragene gewerbliche
Schutzrecht. Bei der Beauftragung eines Patent-
anwalts oder Rechtsanwalts fallen weitere Kosten
an.

Es besteht die Moglichkeit, einen Antrag auf Auf-
schiebung der Bekanntmachung der Wiederga-
be um 30 Monate ab dem Anmeldetag bzw. — im
Falle der Beanspruchung einer Prioritat — ab dem
Prioritdtstag zu stellen. Hierdurch ermafigt sich
die Anmeldegeblhr auf 3 Euro je Muster (min-
destens 30 Euro). Vor Ablauf der 30 Monate ab

dem Anmeldetag (Prioritatstag) muss eine Er
streckungsgebihr in Hohe von 4 Euro je Muster
(mindestens 40 Euro) nachgezahlt werden, da die
Schutzdauer ansonsten bereits mit der Aufschie-
bungsfrist endet, also 30 Monate nach dem An-
meldetag (Prioritatstag). Nachteilig an dem Antrag
auf Aufschiebung der Bekanntmachung ist, dass
das Muster erst mit der Bekanntmachung als
offenbart gilt und damit erst ab der Bekanntma-
chung jingeren Mustern entgegensteht, und dass
wahrend der Aufschiebung der Bekanntmachung
nur ein Nachahmungsschutz besteht, so dass Drit-
te sich das Muster nur bei entsprechender Kennt-
nis entgegenhalten lassen missen.

Seit dem Wegfall der Bekanntmachungskosten be-
steht kein Kostenvorteil mehr. Wegen der genann-
ten Nachteile ist der Antrag auf Aufschiebung der
Bekanntmachung nur dann interessant, wenn das
Geschmacksmuster vorerst geheim gehalten wer
den muss. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn noch
technische Schutzrechte auf das Produkt angemel-
det werden sollen, oder wenn die Offentlichkeit
beim Markteintritt von dem neuen Muster Uber
rascht werden soll (Automobilindustrie), oder wenn
mit einer schnellen Kopie des Produkts nach der
Bekanntmachung gerechnet werden muss (Mo-
deindustrie). Nach dem Wegfall des Geheimhal-
tungsgrunds sollte umgehend die nachstmogliche
Bekanntmachung beantragt werden.

Das DPMA (berprift nur, ob die formalen Erfor
dernisse erflllt sind. Ist dies der Fall, so wird die
Anmeldung in das Register fir Geschmacksmuster
eingetragen, und der Inhaber erhalt eine Urkunde.
Der Briefkopf aller amtlichen Schreiben des DPMA
zeigt seit Mitte 2010 den Bundesadler und eine als
senkrechter Strich stilisierte Deutschlandfahne.
Bei Zahlungsaufforderungen, die nicht diese Zei-
chen enthalten, sollte genau Uberprift werden, ob
sie wirklich berechtigt sind.

Die maximale Schutzdauer eines Geschmacks-
musters betragt 25 Jahre ab dem Anmeldetag.
Alle finf Jahre muss eine Aufrechterhaltungsge-



blhr gezahlt werden, die pro Muster nach dem 5.
Jahr 90 Euro, nach dem 10. Jahr 120 Euro, nach
dem 15. Jahr 150 Euro und nach dem 20. Jahr 180
Euro betragt (Stand: Oktober 2011).

Bis zu sechs Monate nach der Anmeldung des
deutschen Geschmacksmusters kdénnen Ge-
schmacksmusteranmeldungen im Ausland, ein
internationales und/oder ein europaisches Gemein-
schaftsgeschmacksmuster unter Inanspruchnahme
der deutschen Prioritat eingereicht werden.

7. Praxistipps fiir die Wiedergabe
des Musters

Der Geschmacksmusterschutz wird Uber die Wie-
dergabe des Musters definiert. Die Wiedergabe
eines Musters muss mindestens eine Darstellung
enthalten, und sie darf nicht mehr als zehn Dar
stellungen enthalten, wobei alle Darstellungen je-
weils dasselbe Muster betreffen missen.

Bei einer Einreichung der Anmeldung in Papier
form kénnen die Darstellungen der Wiedergabe
auf einem elektronischen Datentrager (CD, DVD)
im JPEG-Format mitgeschickt werden. Fir den
Fall, dass der Datentrager nicht lesbar ist oder die
Dateien ein falsches Format haben, kann als Si-
cherheit zusatzlich ein Ausdruck eingereicht wer
den.

Enthalt ein Produkt mehrere Erzeugnisse, so sollte
far einen breiten Schutz eine Sammelanmeldung
eingereicht werden, in der jedes Erzeugnis als ei-
genes Muster angemeldet wird. Die Abbildung
8.01 zeigt einen Tisch, drei Stlhle, zwei Vasen
mit Blumen und ein Bild. Der hierdurch definierte
Schutz ist extrem eng. Ein besserer Schutz konn-
te durch ein erstes Muster fur den Tisch und ein
zweites Muster fur einen Stuhl erreicht werden.
Wenn jedoch Erzeugnisse immer zusammen ver
kauft werden (Kehrschaufel und Kehrbesen), oder
wenn sich die Eigenart erst aus der Kombination

Abbildung 8.01 - Negativbeispiel
Geschmacksmuster DE 40209248-0006

mehrerer Erzeugnisse ergibt (zusammensteckba-
re Salz- und Pfefferstreuer), sollte zusatzlich ein
Muster auf die Kombination angemeldet werden.
Enthalten die Darstellungen keine Farbe, so geht
die Rechtsprechung davon aus, dass es flr den
Schutz nicht auf die verwendete Farbe ankommt.
Werden dagegen farbige Darstellungen verwen-
det, so wird der Schutz auch durch die Farbe be-
stimmt.

Bei dreidimensionalen Mustern sollte zumindest
erganzend ein Muster angemeldet werden, bei
dem die Wiedergabe alle sechs Seitenansichten
(vorne, hinten, links, rechts, oben und unten) und
eine perspektivische, isometrische Darstellung
enthalt. Dies erleichtert den Verletzungsrichtern
das Verstandnis. Die genannten sieben Darstel-
lungen werden auch vom US-Patentamt bei einer
Nachanmeldung gefordert. Die Abbildung 8.02
zeigt die sieben Darstellungen eines Gemein-
schaftsgeschmacksmusters der Firma Apple fir
das iPad®. Gezeigt sind zwei perspektivische
Darstellungen von oben und unten, eine Ansicht
von oben, unten, links, rechts und vorne. Die
hintere Ansicht fehlt, da beim Gemeinschaftsge-
schmacksmuster maximal sieben Darstellungen
pro Muster eingereicht werden dirfen, beim
DPMA dagegen bis zu zehn.

Technische Details wie Schnitte, Schnittlinien oder



Bemallungen sowie nicht zu schitzende Details
im Vordergrund (z.B. Marken auf dem Produkt)
oder im Hintergrund (z. B. gemusterte Tapete, Ge-
malde) gehodren nicht in die Wiedergabe, da ein
angegriffenes Muster diese ebenfalls sichtbar auf-
weisen misste. Der in Abbildung 8.03 gezeigte
Schnitt durch einen Motor begriindet keinerlei Ge-
schmacksmusterschutz im Hinblick auf das Aus-
sehen des Motors.

Dreidimensionale Muster sollten mit Schraffuren

Abbildung 8.03 - Negativbeispiel
Geschmacksmuster DE 402008000389-0001.2

Abbildung 8.02 - Positivbeispiel
Geschmacksmuster EM 000181607-0001 Darstellungen 1 bis 7

und/oder Schattierungen versehen werden, um
sicherzustellen, dass die Form vom informierten
Benutzer ohne besondere Bemuihungen erfasst
werden kann. Dies ist insbesondere wichtig zur
Verdeutlichung gekrimmter Flachen. Abbildung
8.04 zeigt ein Muster fur ein Uhrengehause. Die
gekrimmten Flachen sind durch entsprechende
Linien angedeutet, und ein unteres Podest ist
durch einen angedeuteten Schatten optisch mit
der oberen Kugelform verbunden. Hierdurch ent-
steht fir den Betrachter sofort ein raumlicher Ein-
druck in Bezug auf die kugelartige W6lbung und
die obere Flosse. Die Schraffur auf der vorderen
runden Scheibe, die von links oben nach rechts
unten verlauft, soll vermutlich ein Glas andeuten,
sie konnte aber auch als innere Wand verstanden
werden. Sofern ein Glas angedeutet werden soll,
waére eine Schraffur von links unten nach rechts
oben eindeutiger und somit besser geeignet.

In Abbildung 8.05 sind die Schatten und die Linien



Abbildung 8.04 - Positivbeispiel
EM 001590019-0001.1

zur Andeutung der gekrimmten Flachen entfernt
worden, um den Unterschied deutlich zu machen.
Die Darstellung wirkt flach und das untere Podest
losgeldst, zumindest dann, wenn man die Abbil-
dung 8.04 zuvor nicht gesehen hat.

Bei den Darstellungen aus Abbildung 8.02 ist
durch die Schraffuren auf der Oberseite verdeut-
licht, dass das Glas bis an den Rand verlauft, der
innere Bildschirmrand ist durch eine gepunktete
Linie vom Schutz ausgenommen, und die Abrun-
dung der Unterkante ist durch Striche angedeutet.
Solche Details kédnnen dartiber entscheiden, ob
der Richter eine Verletzung bejaht oder nicht.

Wie bei einem Patentanspruch kann Uber die Wie-
dergabe des Musters ein breiterer oder auch en-
gerer Schutzumfang erzielt werden, indem Merk-
male oder Details weggelassen oder hinzugefligt
werden.

Es ist mdglich, nur Teile eines Musters zu schit-
zen, indem diejenigen Teile, die nicht geschitzt
werden sollen, durch gepunktete oder gestrichel-
te Linien dargestellt werden. Die Abbildung 8.06

Abbildung 8.05 - Negativbeispiel
EM 001590019-0001.1 (ohne Linien)

Abbildung 8.06 - Positivbeispiel
EM 001104400-0008. 1

Abbildung 8.07 - Positivbeispiel
DE 49801013-0001.1



Abbildung 8.08 - Positivbeispiel
EM 000961685-0001.1

zeigt ein Uhrengehause, und der Schutz soll sich
nicht auf die beiden adulReren Knopfe erstrecken.
In der Abbildung 8.07 soll nur der Messergriff ge-
schitzt werden. Ohne die durch die gepunktete
Linie angedeutete Schneide ware der Messergriff
ein abstraktes, unférmiges Teil. Durch die Andeu-
tung der Schneide wird die Abbildung sofort ver
standlich. Technische Details wie Schraubenkopfe
kdénnen auch komplett aus den Darstellungen ent-
fernt werden.

Fir einen umfassenden Schutz eines Musters
empfiehlt es sich, Varianten mit unterschiedli-
chem Schutzumfang anzumelden. Abbildung
8.08 zeigt ein erstes Muster, durch das ein voll-
stéandiges Gehause einer Armbanduhr geschitzt
wird. Durch das zweite Muster aus Abbildung
8.09 wird nur der untere Teil des Gehauses ge-
schitzt, indem der obere Teil durch gestrichelte
Linien vom Schutz ausgenommen wird. Die Ab-
bildung 8.10 zeigt ein drittes Muster, welches nur
noch die innere Form der seitlichen Ausnehmung
schitzt. Das Muster gemafd Abbildung 8.10 hat
den breitesten Schutzumfang. Es ist aber frag-
lich, ob die innere Form fir sich allein Eigenart
besitzt, also schutzfahig ist.

Im Hinblick auf die geringen amtlichen Gebuhren
fUr ein zusatzliches Muster kann durch die ge-
nannten Varianten mit unterschiedlichen Schutz-
bereichen flr wenig Geld ein besserer Schutz
erzielt werden.

T e
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Abbildung 8.09 - Positivbeispiel
EM 000961685-0002.1
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Abbildung 8.10 - Positivbeispiel
EM 000961685-0003.2

8. Schutzwirkung des deutschen
Geschmacksmusters

Das deutsche Geschmacksmuster hat eine Sperr
wirkung und gewahrt seinem Rechtsinhaber das
ausschliefRliche Recht, es zu benutzen und Dritten zu
verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen.
FUr die Beurteilung, ob ein angegriffenes Muster
in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters
fallt, wird der Gesamteindruck des angegriffe-
nen Musters mit dem Gesamteindruck des Ge-
schmacksmusters verglichen, um festzustellen,
ob das angegriffene Muster keinen anderen Ge-
samteindruck erweckt.

Je groRer die Eigenart des Geschmacksmusters
ist, je mehr sich also dessen Gesamteindruck von
dem der vorbekannten Muster unterscheidet,
umso grofier ist sein Schutzumfang.



Je groRer die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers
des angegriffenen Musters war, desto grofRer ist
der Schutzumfang des Geschmacksmusters. Sind
dagegen viele Merkmale technisch vorgegeben
und besteht eine hohe Musterdichte, so ist die
Gestaltungsfreiheit nur gering.

Maogliche Anspriche gegen den Verletzer sind
Beseitigung der Beeintrachtigung, Unterlassung,
Schadensersatz, Vernichtung und Uberlassung.
Das Geschmacksmuster ist ein ungepriiftes
Schutzrecht, da im deutschen Anmeldeverfah-
ren keine Prifung der Neuheit und der Eigenart
stattfindet. Zur Risikoabschatzung muss sich der
Inhaber daher vor einer Abmahnung bzw. Klage-
erhebung zur Durchsetzung seines Schutzrechts
durch Recherchen vergewissern, dass sein Ge-
schmacksmuster neu ist und Eigenart hat.

Zur Beseitigung eines bereits eingetragenen Ge-
schmacksmusters ist eine Nichtigkeitsklage we-
gen fehlender Schutzfahigkeit oder eine Klage auf
Einwilligung in die Léschung wegen Kollision mit
anderen Schutzrechten maglich.

In der Praxis erweist sich das Geschmacksmus-
ter als gut durchsetzbares Schutzrecht. Die Firma
Apple hat im August 2011 beim Landesgericht
Disseldorf auf der Grundlage des Gemeinschafts-
geschmacksmusters gemafs Abbildung 8.02 eine
einstweilige Verflgung gegen die Firma Samsung
erwirkt und kann dadurch vorerst deren Pendant
zum iPad® vom Markt fernhalten. Die Verschie-
bung des Markteintritts von Samsung Uber das
Weihnachtsgeschaft hinaus bedeutet fir Apple
einen grofRen wirtschaftlichen Vorteil.

9. Schlussbetrachtung

Das Geschmacksmuster ist ein vom Anmeldever
fahren und den Schutzvoraussetzungen her leicht
zu erlangendes Schutzrecht, das einen wirkungs-
vollen Schutz bietet. Es steht nicht in Konkurrenz

zu den Ubrigen gewerblichen Schutzrechten,
sondern sollte bei jeder Produktneuentwicklung
fir einen umfassenden Schutz berlcksichtigt
werden. Nur die Zeichnungen definieren den zu
schitzenden Gegenstand, und man sollte sich bei
der Gestaltung der Zeichnungen genau tberlegen,
welche gestalterischen Merkmale fir den Schutz
erforderlich sind und welche nicht. Die Zeichnun-
gen sind die ,,Schutzanspriiche” des Geschmacks-
musters. Das deutsche Geschmacksmuster ist das
glnstigste eingetragene gewerbliche Schutzrecht.



Hauptgebédude des Harmonisierungsamts flir den Binnenmarkt in Alicante, Quelle: HABM

Geschmacksmusterschutz im Ausland

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und IR- Geschmacksmuster

Von Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt

1. Einleitung

Durch Hinterlegung eines Geschmacksmusters
beim Deutschen Patent- und Markenamt kann ein
Designschutz im Inland erlangt werden. Wird dar
Uber hinaus Schutz im Ausland gewdinscht, so bie-
ten sich folgende Maglichkeiten an: nationale Ein-
zelanmeldungen in den entsprechenden Landern,
Anmelden eines Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters flr die Lander der européischen Union und
Einreichen einer internationalen Musteranmel-
dung fir ein IR-Geschmacksmuster nach dem
Haager Musterabkommen (HMA).

Entsprechend dem Patent- und Markenrecht kann
fir eine auslandische Nachanmeldung eines be-
reits in Deutschland angemeldeten oder einge-
tragenen Geschmacksmusters der Zeitrang der
deutschen Erstanmeldung beansprucht werden.
Die Nachanmeldung hat dabei innerhalb einer
sechsmonatigen Prioritatsfrist nach Einreichung
der deutschen Erstanmeldung zu erfolgen (anders

als bei Patenten, bei denen die Prioritatsfrist zwolf
Monate betragt).

2. Gemeinschafts-
geschmacksmuster (GGM)

Seit dem 01. April 2003 kann durch eine einzige
Anmeldung ein einheitlicher Geschmacksmuster
schutz fir den gesamten Binnenmarkt der Euro-
paischen Union mit derzeit 27 Mitgliedsstaaten
erlangt werden. Rechtsgrundlage hierflr ist die
Verordnung Uber das Gemeinschaftsgeschmacks-
muster Nr. 6/2002 vom 12.12.2001. Zustandig ist
das Harmonisierungsamt flr den Binnenmarkt
(HABM) in Alicante, Spanien.

2.1 Zum Schutzgegenstand
Geschltzt werden Geschmacksmuster, d.h. Er
scheinungsformen von Erzeugnissen, die sich ins-



besondere aus den Merkmalen der Linien, Kon-
turen, Farben, der Oberflachenstruktur und/oder
der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder
seiner Verzierungen ergeben. Erzeugnisse sind in-
dustrielle oder handwerkliche Gegenstande, wie
beispielsweise Produkte aller Art, Verpackungen,
grafische Symbole und typografische Schriftbilder.
Der Begriff des Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters ist damit weit gefasst.

Um Schutz zu erhalten, missen die Geschmacks-
muster neu sein und Eigenart besitzen. Ver
einfacht gesagt missen sich schutzfahige Ge-
schmacksmuster von bereits existierendem
Design erkennbar unterscheiden.

Insgesamt gelten die gleichen Voraussetzungen
wie beim deutschen Geschmacksmuster.

2.2 Anmeldung und Eintragung
Anmeldungen fir Gemeinschaftsgeschmacks-
muster konnen entweder beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) oder beim Harmo-
nisierungsamt fir den Binnenmarkt (HABM) in
deutscher Sprache eingereicht werden. Da fur die
Eintragung des Gemeinschaftsgeschmackmus-
ters ausschliefRlich das HABM zustandig ist, wer
den beim DPMA eingereichte Anmeldungen an
das HABM weitergeleitet. Fur die Weiterleitung
wird eine zusétzliche Geblihr fallig.

Eine Anmeldung fir ein Gemeinschaftsge-
schmacksmuster muss folgende Angaben enthal-
ten: Einen Antrag auf Eintragung, den Anmelder
individualisierende Angaben und eine Wiedergabe
des Geschmacksmusters. Auferdem sind Anga-
ben zum Erzeugnis zu machen. Um eine rasche
Eintragung zu erreichen, sollten nur solche Anga-
ben gemacht werden, die in der Eurolocarno Klas-
sifikation enthalten sind (siehe oami.europa.eu/
search/eurolocarno/la/de_el_search.cfm).

Fir die Anmeldung eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters ist die Verwendung des amtli-
chen Anmeldeformulars sehr empfehlenswert.
Genauso wie das Deutsche Patent- und Marken-

amt fahrt das HABM keine materielle Prifung des
Gegenstands der Anmeldung auf Neuheit oder
Eigenart durch. Sind die Anmeldeerfordernisse er-
fallt, und liegen keine Eintragungshindernisse vor,
wird das Geschmacksmuster in das Register ein-
getragen. Das Geschmacksmuster wird dann be-
kannt gemacht und kann unter http://oami.europa.
eu/RCDOnline/RequestManager?language=de re-
cherchiert werden.

2.3 Sammelanmeldungen und
aufschiebende Bekanntmachung
Wie auch beim deutschen Geschmacksmuster
konnen beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster
mehrere Geschmacksmuster in einer Sammelan-
meldung zusammengefasst werden. Die ange-
meldeten Erzeugnisse mussen einer gemeinsa-
men Klasse angehdren.
Der Anmelder hat ferner die Maglichkeit mit Ein-
reichung der Anmeldung eine Aufschiebung der
Bekanntmachung um 30 Monate zu beantragen.
Das Geschmacksmuster wird dann ohne Darstel-
lung in das Register eingetragen. Dadurch kénnen
Anmeldungen erfolgen, deren Muster dann bis zu
30 Monaten unveroffentlicht und damit geheim
bleiben.

2.4 Neuheitsschonfrist

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewahrt
eine 12-monatige Neuheitsschonfrist. Veroffentli-
chungen durch den Entwerfer oder seinen Rechts-
nachfolger, die in einem Zeitraum von zwolf
Monaten vor dem Anmeldetag oder, wenn eine
Prioritdt in Anspruch genommen wird, vor dem
Prioritatstag, erfolgten, sind fir die Rechtsbestan-
digkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters
unschadlich.

2.5 Gebiihren

Bei der Anmeldung eines Gemeinschaftsge-
schmacksmusters sind folgende Geblhren zu
entrichten (Stand November 2011; Anm. d. Red.):



Geblihr Hohe zus.  Gebulhr zus.  Gebihr
fir jedes wei- fiir jedes wei-
tere GGM (2.- tere GGM (ab

10. Muster) 11. Muster)
Eintragung 230 € 115 € 50 €
Bekanntmachung 120 € 60 € 30 €
Aufschiebung der 40 € 20€ 10€

Bekanntmachung

Zu den amtlichen Geblhren kommen bei einer
Vertretung durch Patent- oder Rechtsanwalte die
Anwaltshonorare hinzu.

2.6 Schutzdauer
Die Schutzdauer betragt bis zu 25 Jahre. Die Ein-
tragung muss bis dahin im 5-Jahres-Abstand ver-
langert werden. Folgende Geblhren sind fir jedes
Geschmacksmuster (auch in einer Sammelanmel-
dung) zu entrichten:

e flr das 6. bis 10. Schutzjahr 90 €
e flr das 11. bis 15. Schutzjahr 120 €
e flr das 16. bis 20. Schutzjahr 150 €
e flr das 21. bis 25. Schutzjahr 180 €

(Stand November 2011; Anm. d. Red.)

2.7 Rechtsbestandigkeit
Gemeinschaftsgeschmacksmuster kdnnen mit ei-
nem Nichtigkeitsantrag bei HABM oder in einem
Verletzungsverfahren im Zuge einer Widerklage
angegriffen werden. Die Rechtsbestandigkeit
des Schutzrechts wird dann einheitlich fur die ge-
samte Gemeinschaft geprift. Stellt sich heraus,
dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht
neu ist oder keine Eigenart aufweist, wird es flr
nichtig erklart.

2.8 Schutz aus dem
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Inhaber eingetragener Gemeinschaftsge-
schmacksmuster haben das ausschlielliche
Recht, das betreffende Geschmacksmuster zu
verwenden und die Verwendung durch Dritte in-
nerhalb der Européischen Union zu untersagen.

Sie sind sowohl gegen vorsétzliche Nachahmung,

als auch gegen von Dritten selbststandig entwi-
ckelte, dhnliche Geschmacksmuster geschtzt.

2.9 Das nicht eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Die Verordnung Uber das Gemeinschaftsge-
schmacksmuster sieht neben dem eingetrage-
nen Geschmacksmuster ein nicht eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor. Das nicht
eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
schitzt ohne Eintragungsformalitaten Erschei-
nungsformen von Erzeugnissen fir einen Zeit-
raum von drei Jahren, ab dem Tag, an dem das
Geschmacksmuster erstmals der Offentlichkeit
in der Europaischen Union zuganglich gemacht
wird. Ein Zugdnglichmachen kann beispielsweise
durch den Beginn des Verkaufs, durch Vorstellen
des Musters auf einer Messe oder durch voran-
gehende Werbung erfolgen. Wichtig ist, dass die
erstmalige Offenbarung des Geschmacksmusters
so dokumentiert wird, dass sie in einem gerichtli-
chen Verfahren beweisbar ist.
Im Gegensatz zum eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmuster erstreckt sich der Schutzum-
fang des nicht eingetragenen Geschmacksmus-
ters lediglich auf vorsatzliche Nachahmungen.
Kein Schutz kann geltend gemacht werden gegen
selbststandig entwickelte, identische oder ahnli-
che Geschmacksmuster von Dritten.
Da das nicht eingetragene Gemeinschaftsge-

Gemeinschaftsgeschmacksmuster EM 800995000204995-0003.01



schmacksmuster mit einer Reihe von Unsicher
heiten behaftet ist, ist eine Rechtssicherheit
schaffende Geschmacksmusteranmeldung beim
HABM unbedingt empfehlenswert.

2.10 Vorteile des
Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Mit der Eintragung des Gemeinschaftsge-
schmacksmusters wird Schutz in allen Mitglieds-
staaten der Europdischen Union gewahrt. Die
Anmelde- und Eintragungsgeblhren fir das Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster sind vergleichs-
weise gering. Das Verfahren ist relativ einfach, die
Eintragung erfolgt in der Regel schon kurz nach
der Anmeldung. Der Schutz wird automatisch bei
einer Erweiterung der EU auf die neuen Mitglieds-
staaten erstreckt, ohne dass zusatzliche Verfah-
renshandlungen notwendig sind.

2.11 Weitergehende Informationen
Weitere Informationen enthalt die Website des
HABM unter: http://oami.europa.eu.

3. IR-Geschmacksmuster

Durch eine IR-Geschmacksmusteranmeldung ge-

mafs dem Haager Musterabkommen (HMA) kann

mittels einer Anmeldung Geschmacksmuster

schutz in mehreren Landern erlangt werden. Die

nach dem HMA eingetragenen internationalen Ge-

schmacksmuster werden auch als IR-Geschmacks-

muster bezeichnet (IR: International Registriert).

Das HMA umfasst drei eigenstandige Vertrage:

¢ die Londoner Akte von 1934,

e die Haager Akte von 1960, erganzt um die
Stockholmer Fassung von 1967 und

e die Genfer Akte von 1999, in Kraft seit dem
1.1.2004.

Die Texte der einzelnen Akten sowie die gemein-

same Ausflhrungsordnung (Common Regula-

tions) und gemeinsame Richtlinie (Guide to the In-
ternational Registration of Designs) sind abrufbar
unter: http://wipo.int/hague/en/legal_texts/.

Jeder Vertrag weist einen geschlossenen Verbund
von Mitgliedsstaaten auf — nur wer Mitglied ei-
nes Vertragswerkes ist, kann Schutz gemaR der
jeweiligen Akte erlangen. Je nach dem welcher
Fassung der Vertragsstaat, in dem der Anmelder
seinen Sitz oder Wohnsitz hat, und je nach dem
welchen Fassungen die Lander, flr welche Schutz
begehrt wird, angehdren, kdnnen eine oder meh-
rere Akten des HMA zur Anwendung kommen.
Die World Intellectual Property QOrganization
(WIPQ) in Genf (Schweiz) ist flr die Anmeldung
und Registrierung von |IR-Mustern zustandig
(http://www.wipo.int/designs/en).

Die Londoner Akte hat derzeit noch 13 Mitglieds-
staaten und wurde zum 01.01.2010 fir Neuanmel-
dungen geschlossen. Die Akte ist am Auslaufen
und hat fur die Zukunft keine Bedeutung mehr.
Die Haager Akte hat 34 Mitgliedsstaaten. Die
Genfer Akte hat, obwohl sie erst 2004 in Kraft ge-
treten ist, mittlerweile 42 Mitgliedsstaaten, wobei
Deutschland im Februar 2010 und die Europaische
Union mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ter zum 01.01.2008 beigetreten sind.

3.1 Anmeldung und Eintragung

Anmelder kann nur sein, wer einem Vertragsstaat
angehort oder in einem solchen Land zumindest
seinen Sitz hat (geschlossenes System). Bei der
Genfer Akte sind zudem Personen anmeldeberech-
tigt, deren gewohnlicher Aufenthaltsort (habitual
residence) in einem Vertragsstaat ist.

Als Verfahrenssprache kann gewahlt werden zwi-
schen Franzosisch, Spanisch oder Englisch. Mit der
Anmeldung missen die Staaten ausgewahlt wer
den, fur die Schutz entstehen soll. Es muss eine
Wiedergabe des Musters eingereicht werden und
der Gegenstand des Musters muss bezeichnet
werden. Ferner ist anzugeben, in welchen Landern

des Abkommens um Schutz nachgesucht wird.



Vertragsstaaten des Haager Musterabkommens (Stand Juli 2011)

State/IGO Date on which State Date on which State Date on which State Date on which State/
became party to the became party to the became party to the IGO became party to
London Act Hague Act Complementary Act of the Geneva Act
Stockholm

African Intellectual Property Organization

September 16, 2008

(OAPI)

Albania - March 19, 2007 March 19, 2007 May 19, 2007
Armenia - - - July 13, 2007
Azerbaijan December 8, 2010
Belgium - August 1, 1984 May 28, 1979 -

Belize - July 12, 2003 July 12, 2003 -

Benin November 2, 1986 November 2, 1986 January 2, 1987

Bosnia and Herzegovina

December 24, 2008

Botswana - - - December 5, 2006
Bulgaria - December 11, 1996 December 11, 1996 October 7, 2008
Céte d'lvoire May 30, 1993 May 30, 1993 May 30, 1993 -

Croatia - February 12, 2004 February 12, 2004 April 12, 2004
Democratic People's Republic of Korea - May 27, 1992 May 27, 1992 -

Denmark - - - December 9, 2008
Egypt July 1, 1952 - - August 27 2004
Estonia - - - December 23, 2003
European Union - - - January 1, 2008
Finland May 1, 2011

France June 25, 1939 August 1, 1984 September 27, 1975 March 18, 2007
Gabon - August 18, 2003 August 18, 2003 -

Georgia - August 1, 2003 August 1, 2003 December 23, 2003
Germany June 13, 1939 August 1, 1984 September 27, 1975 February 13, 2010
Ghana - - - September 16, 2008
Greece - April 18, 1997 April 18, 1997 -

Hungary - August 1, 1984 April 7, 1984 May 1, 2004
Iceland - - - December 23, 2003
Italy - June 13, 1987 August 13, 1987 -

Kyrgyzstan. - March 17 2003 March 17 2003 December 23, 2003
Latvia. - - - July 26, 2005
Liechtenstein. January 28, 1951 August 1, 1984 September 27, 1975 December 23, 2003
Lithuania. - - - September 26, 2008
Luxembourg - August 1, 1984 May 28, 1979 -

Mali. - September 7, 2006 September 7, 2006 -

Monaco April 29, 1956 August 1, 1984 September 27, 1975 June 9, 2011
Mongolia. - April 12, 1997 April 12, 1997 January 19, 2008
Montenegro. - June 3, 2006 June 3, 2006 -

Morocco. January 21, 1941 October 13, 1999 October 13, 1999 -

Namibia. - - - June 30, 2004
Netherlands - August 1, 1984 May 28, 1979 -

Niger. - September 20, 2004 September 20, 2004 -

Norway. - - - June 17,2010
Oman. - - - March 4, 2009
Poland. - - - July 2, 2009
Republic of Moldova. - March 14, 1994 March 14, 1994 December 23, 2003
Romania. - July 18, 1992 July 18, 1992 December 23, 2003
Rwanda August 31, 2011

Sao Tome and Principe.

June 30, 1984

August 1, 1984

June 30, 1984

December 8, 2008

Senegal. -

Serbia - December 30, 1993 December 30, 1993 December 9, 2009
Singapore. - - - April 17,2005
Slovenia. - January 13, 1995 January 13, 1995 December 23, 2003
Spain. March 2, 1956 - - December 23, 2003
Suriname. November 25, 1975 August 1, 1984 February 23, 1977 -

Switzerland. November 24, 1933 — »\Just 1, 1984 September 27,1975 December 23, 2003

Syrian Arab Republic.

The former Yugoslav Republic of Macedonia.

Nov. 19,2010

March 18, 1997

March 18, 1997

May 7, 2008
March 22, 2006

Tunisia. October 4, 1942 -

Turkey. - - - January 1, 2005
Ukraine. - August 28, 2002 August 28, 2002 December 23, 2003
Total: 59 13 34 34 42

Quelle: www.wipo.int/export/sites/wwwtreaties/en/documents/pdf/hague.pdf



Die Anmeldung kann bei der WIPO in Genf
(Schweiz) oder (iber nationale Amter, in Deutsch-
land Uber das Deutsche Patent- und Markenamt,
erfolgen. Bei der Anmeldung sollte das von der
WIPO herausgegebene Anmeldeformular ver
wendet werden.

Falls erwlnscht, kann eine Aufschiebung der Ver
offentlichung um max. zwolf Monate (Haager Akte)
bzw. 30 Monate (Genfer Akte) beantragt werden.
Es kdnnen auch Sammelanmeldungen mit bis zu
100 Mustern der gleichen Klasse eingereicht wer
den.

Die WIPO flhrt lediglich eine Formalprtfung und
keine Sachprifung auf Neuheit oder Eigenart
durch. Die eingetragenen Muster werden im In-
ternationalen Design Bulletin (http://www.wipo.
int/hague/en/bulletin) veroffentlicht.

3.2 Gebiihren

Die Anmeldegeblihren setzen sich zusammen
aus einer internationalen Grundgebihr (397 sfr),
nationalen Gebihren flr die einzelnen Lander (pro
Bestimmungsland 42 sfr) sowie aus einer Verof-
fentlichungsgebihr, die abhangig ist von der An-
zahl und Grolie der eingereichten Wiedergaben
des Musters (12 sfr bis 150 sfr). Bei Anmeldun-
gen nach der Genfer Akte kommen ggfs. noch In-
dividualgebUlhren hinzu (www.wipo.int/hague/en/
fees).

3.3 Schutzdauer

Die Schutzdauer betragt finf Jahre und kann alle
funf Jahre um weitere funf Jahre verlangert wer
den. Die maximale Schutzdauer richtet sich nach
nationalen Bestimmungen der benannten Lander.
Die Verlangerungsgebihren sind an die WIPO zu
bezahlen.

3.4 Schutzfahigkeit und Wirkung der
Hinterlegung

Der hinterlegte Gegenstand muss den materiel-

len Schutzrechtsvoraussetzungen des jeweiligen

nationalen Geschmacksmusterrechts genlgen,
die von der WIPQO nicht geprift werden. Die mit
der Eintragung gewahrten Rechte richten sich
nach den Bestimmungen des jeweiligen nationa-
len Gesetzes.

Ein Angriff auf das IR-Muster ist nicht einheitlich
maoglich; es missen vielmehr die einzelnen nati-
onalen Teile des IR-Musters nach den jeweiligen
nationalen Rechtsvorschriften angegriffen wer
den. Die Rechtsbestandigkeit wird dann von der
jeweiligen nationalen Stelle, die flr die Nichtigkeit
zustandig ist, und gegebenenfalls vom Verlet-
zungsgericht gepruift.

3.5 Besonderheiten der Genfer Akte von 1999
Die Genfer Akte hat die Besonderheit, dass auch
Staaten mit vorgeschalteter materieller Sachpru-
fung beitreten konnen, wie beispielsweise die
USA oder Japan. Ferner kénnen zwischenstaat-
liche Organisationen mit gemeinsamer Behorde,
wie beispielsweise die EU mit HABM, beitreten.
Zudem sind Personen mit gewodhnlichem Aufent-
haltsort in einem Mitgliedsstaat anmeldeberech-
tigt. Far die Zuerkennung eines Anmeldetages
kénnen eine Sachprifung durchfiihrende Staaten
Folgendes verlangen: Angaben Uber den Entwer
fer, eine Beschreibung des Musters und einen
Schutzanspruch. Zudem kdnnen Vertragsstaaten
mit Sachprifung verlangen, dass die Anmeldung
Uber deren nationale Behorde einzureichen ist
und nicht direkt bei der WIPO eingereicht werden
darf. Ferner kénnen prifende Vertragsstaaten in-
nerhalb von sechs bzw. zwolf Monaten (je nach
Land) nach Bekanntmachung der internationalen
Registrierung eine Schutzverweigerung (,refu-
sal”) aussprechen, und zwar bei Vorliegen abso-
luter Eintragungshindernisse (nicht musterfahig,
Verstol3y gegen die guten Sitten oder die 6ffentli-
che Ordnung), oder bei Nichterfillung materieller
Schutzvoraussetzungen im Zuge einer Sachpri-
fung. Wird keine Schutzverweigerung innerhalb
der jeweiligen Frist ausgesprochen, dann hat die



internationale Registrierung die gleiche Wirkung

wie eine nationale Registrierung.

3.6 Weitergehende Informationen

Weitergehende Informationen sind auf der Web-
site der WIPO erhaltlich unter:

www.wipo.org/hague.

4.

Vor- und Nachteile von IR-
Mustern und Gemeinschafts-
geschmacksmustern

Dem HMA gehoren nur wenige europaische
Lander an, wirtschaftlich wichtige Staaten feh-
len.

IR-Muster kénnen nur von Personen mit Sitz,
Wohnsitz oder ggf. gewdhnlichem Aufenthalts-
ort in einem Mitgliedsstaat angemeldet werden
(geschlossenes System); ein Gemeinschaftsge-
schmacksmuster kann jedermann anmelden.
Anmeldeverfahren und GebUhrenberechnung
sind beim IR-Muster recht kompliziert.
Schutzfahigkeit und Schutzumfang richten sich
beim IR-Muster nach jeweiligem nationalem
Recht.

Beim Gemeinschaftsgeschmacksmuster er
streckt sich der Schutz beim Beitritt neuer Lan-
der zur EU automatisch auf diese neuen Lander
(z.B. 2007: Bulgarien und Rumanien).
Vorteilhafte Kombination: IR-Muster (Genfer
Akte) mit Benennung der EU, also dem Ge-
meinschaftsgeschmacksmuster, sowie Nach-
barstaaten, die Mitglieder der Genfer Akte
sind, (wie beispielsweise Schweiz, Norwegen,
Island, Makedonien, Moldavien, Ukraine, Turkei
oder Marokko) fihrt zu einem grof3en und zu-
sammenhdngenden Schutzgebiet.
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Produktpiraterie
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Original von Dornbracht (links) und Plagiat,
Quelle: Aktion Plagiarius e.V., http://www.plagiarius.com

Von Dr. rer. nat. Dipl.-Phys. Manfred Puchinger, Patentanwalt

1. Produktpiraterie —Was ist das?

Weltweit werden taglich zahllose Produkte (ins-
besondere Waren, aber auch Dienstleistungen)
angeboten. Aufgrund des Wettbewerbs versu-
chen die meisten Produktanbieter, ihren Kunden
Besonderheiten zu bieten, etwa Produkte, die bei
anderen Anbietern nicht erhaltliche Technologien
beinhalten, besonders &sthetisch oder funktio-
nell gestaltete Produkte, eine besondere Qualitat
oder auch ein besonderes Image. Mit diesen Be-
sonderheiten mdéchten die Produktanbieter ihre
Marktposition festigen oder ausbauen; die Beson-
derheiten erfordern in der Regel erhebliche Auf-
wendungen, etwa fir Forschung und Entwicklung
oder auch fur Marketing.

Am Markt erfolgreiche Produkte erwecken einer
seits das Interesse von weniger erfolgreichen
Wettbewerbern und regen zur Nachahmung an.
Das Aufbauen auf fremden Leistungen ist dem
Wettbewerb immanent; die Orientierung von

Wettbewerbern an erfolgreichen Produkten an-
derer Wettbewerber verbessert grundséatzlich das
Produktangebot und tragt so zum Wohlstand der
Bevdlkerung und dem Erfolg der Wirtschaft insge-
samt bei.

Andererseits mussen aber auch die Leistungen
und Aufwendungen von Wettbewerbern vor einer
nicht gerechtfertigten Ubernahme oder Ausbeu-
tung durch andere Wettbewerber geschutzt wer
den; anderenfalls wirden sich Innovationen und
Investitionen nicht lohnen. In Deutschland werden
Produkte (einschlief3lich deren Kennzeichnungen)
unter bestimmten Voraussetzungen vor Nachah-
mungen geschltzt, insbesondere durch gewerb-
liche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster, Marken), das Urheberrecht
und das Wettbewerbsrecht (UWG).

Das Herstellen und Anbieten von Produkten, die
geschitzte Original-Produkte widerrechtlich nach-
ahmen, wird oft als Produktpiraterie bezeichnet.
Im Rahmen der Produktpiraterie wird meist ein



Original-Produkt technisch genau kopiert und mit
der gleichen Kennzeichnung (Marke, Unterneh-
mensangabe) wie das Original-Produkt versehen.
Das derart nachgeahmte Produkt ist auf den ers-
ten Blick oft nur schwer vom Original-Produkt zu
unterscheiden; in vielen Fallen ist jedoch die Qua-
litdt des nachgeahmten Produkts minderwertig.
Eine Nachahmung kann sich aber auch lediglich
auf Teilaspekte beschranken. Beispielsweise kann
ein Original-Produkt technisch genau kopiert wer
den, jedoch mit einer (oftmals nur leicht) abwei-
chenden Kennzeichnung versehen sein. Ebenso
ist es maoglich, dass ein Produkt mit einer be-
kannten Kennzeichnung eines Original-Herstellers
versehen wird, obwohl der Original-Hersteller ein
solches Produkt gar nicht anbietet.

Durch das NachahmerProdukt entgeht dem Origi-
nal-Hersteller Umsatz; durch minderwertige Qua-
litdt von nachgeahmten Produkten kann auch der
Ruf des Original-Herstellers geschadigt werden.

2. Rechtschutz gegen
Produktpiraterie — ein Uberblick

Die deutsche Rechtsordnung stellt Instrumen-
te zur Verflgung, mit denen der Produktpiraterie
begegnet werden kann. Durch diese Instrumen-
te kann ein Original-Hersteller seine Investitionen
und Innovationen schitzen.

Mit Patenten und Gebrauchsmustern kénnen
Erfindungen, d.h. technische Innovationen, fir bis
zu 20 Jahre vor Nachahmung geschutzt werden.
Fir diesen Schutz ist die Anmeldung der Erfindung
zum Patent oder Gebrauchsmuster erforderlich.
Die Erfindung muss neu sein und auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhen.

Mit Geschmacksmustern kdénnen Designs, d.h.
die aufiere Gestaltung von Produkten, fir bis zu
25 Jahre vor Nachahmung geschltzt werden. Fur
diesen Schutz ist grundséatzlich die Anmeldung des

Designs zum Geschmacksmuster erforderlich; mit
einem nicht eingetragenen EU-Geschmacksmus-
ter kann bis zu 3 Jahren Schutz erlangt werden.
Das Design muss neu sein und Eigenart aufwei-
sen.

Mit Marken koénnen Kennzeichnungen fir Waren
und Dienstleistungen beliebig lange vor Nachah-
mung geschutzt werden. Fur diesen Schutz ist
grundsatzlich die Anmeldung der Kennzeichnung
zur Marke erforderlich; bei Verkehrsgeltung und
fUr geschaftliche Bezeichnungen (Unternehmens-
kennzeichen, Werktitel) ist eine Anmeldung ent-
behrlich.

Die Marke muss Unterscheidungskraft aufweisen
und darf sich nicht in produktbeschreibenden An-
gaben erschdpfen; zudem sollte die Marke nicht
mit alteren Marken verwechselbar sein.

Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG) gewaéhrt allgemein Schutz vor unlauteren
Nachahmungen; eine Nachahmung kann insbe-
sondere wegen einer vermeidbaren Herkunftstau-
schung oder der Ausbeutung des guten Rufs eines
Wettbewerbers unlauter sein. Fir die Geltendma-
chung einer unlauteren Nachahmung ist oftmals
eine gesteigerte Bekanntheit der Original-Produk-
te eine Voraussetzung, deren Nachweis schwierig
und aufwandig sein kann. Fir den UWG-Schutz ist
keine Anmeldung erforderlich.

Durch das Urheberrecht werden Werke der Li-
teratur, Wissenschaft und Kunst geschitzt, ins-
besondere sind dem Urheber die Vervielfaltigung
und Verbreitung des Werks vorbehalten. Flr einen
Urheberrechtsschutz ist keine Anmeldung erfor
derlich.

Allerdings wird nur durch wenige Produkte (als
solche) ein durch das Urheberrecht geschltztes
Werk verwirklicht, da hierfiir eine personlich geis-
tige Schopfung mit einer ausreichenden Individu-
alitat (Gestaltungshohe) vorausgesetzt wird. Man
beachte, dass Bilder und Computerprogramme in
der Regel Uber das Urheberrecht geschitzt sind.
Durch die so genannte , Durchsetzungs-Richtline”



der Europaischen Union (Richtlinie 2004/48/EG
des Européaischen Parlaments und des Rates zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigen-
tums vom 29.4.2004), die mittlerweile in deut-
sches Recht umgesetzt ist, wurde die Rechts-
position von Original-Herstellern zuletzt deutlich
gestarkt.

3. Vorbeugung gegen
Produktpiraterie:
Schutzrechtspositionen
aufbauen

Die am meisten Erfolg versprechenden Maf3nah-
men gegen Produktpiraten setzen ein gewerb-
liches Schutzrecht (Patent, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster, Marke) voraus. Daher ist es
Uberaus wichtig, rechtzeitig geeignete gewerbli-
che Schutzrechte zum Schutz der eigenen Produk-
te zu erwerben.

Gewerbliche Schutzrechte sollten vor der Vor-
stellung oder Markteinflihrung eines neuen
Produkts bzw. einer neuen Kennzeichnung ange-
meldet werden. Insbesondere fir Erfindungen
und Designs ist die Erlangung eines Schutzrechts
grundsétzlich ausgeschlossen, wenn die Erfin-
dung oder das Design zum Anmeldezeitpunkt be-
reits in der Offentlichkeit bekannt geworden ist.
Auf in Einzelfallen vom Gesetzgeber vorgesehene
Neuheitsschonfristen sollte man sich nicht verlas-
sen.

Durch eine eingetragene Marke kann ein effek-
tiver Schutz vor Nachahmungs-Produkten, die
die Kennzeichnung des Original-Herstellers tber
nehmen, erreicht werden. Da die Erlangung von
Markenschutz relativ kostenglnstig ist, sollte als
Vorbeugungsmalinahme gegen Produktpiraterie
eine Markenanmeldung stets eingeplant werden.
Erteilte Patente und andere, eingetragene ge-
werbliche Schutzrechte entfalten eine gewisse

Abschreckungswirkung, so dass oftmals allein
durch die Existenz eines gewerblichen Schutz-
rechts eine Nachahmung durch Wettbewerber er
folgreich verhindert werden kann.

4. Anspriuche gegen Produktpiraten

Gegen einen Produktpiraten, der widerrechtlich

Original-Produkte oder deren Kennzeichnungen

nachahmt, stehen - sofern geeignete Schutz-

rechtspositionen erworben wurden bzw. die ent-
sprechenden Schutzvoraussetzungen erflllt sind

— grundsatzlich die folgende Anspriiche zur Verfu-

gung:

¢ Unterlassungsanspruch: Dies ist in der Praxis
der wichtigste Anspruch. Dem Nachahmer wird
meist verboten, das Nachahmerprodukt herzu-
stellen, einzuflhren, auszufihren, anzubieten
und/oder zu verkaufen. Ein gerichtlich ausge-
sprochenes Unterlassungsgebot sollte durch
die gerichtliche Androhung von Zwangsmitteln
(Ordnungshaft oder Ordnungsgelder), ggf. auch
gegen die Geschaftsflihrer oder Organvertreter
von juristischen Personen, untermauert wer
den.

e Schadenersatzanspruch: Dadurch kann der
Gewinn, den der Produktpirat mit den nachge-
ahmten Produkten erzielt hat, heraus verlangt
werden; zur Bestimmung dieses Gewinns
kénnen auch Ausklnfte und Rechnungslegung
verlangt werden. Es kann auch ein entgange-
ner Gewinn des Original-Herstellers geltend
gemacht werden, oder eine umsatzabhangige
Entschadigung verlangt werden.

¢ Auskunftsanspriiche bezliglich Herkunft und
Vertriebswege: Dadurch kann die Produkt-
kette vom Hersteller bis zum Endverdufierer
erforscht werden, um weitere, an einer Pro-
duktpiraterie beteiligte Personen in Anspruch
nehmen zu kénnen.



¢ Vernichtungsanspruch: Es kann die Vernich-
tung von rechtsverletzenden Produkten oder
auch deren Produktionsmittel verlangt werden,;
die Vernichtung darf jedoch nicht unverhaltnis-
malRig sein.

Darlber hinaus kann unter bestimmten Voraus-
setzungen ein Besichtigungsanspruch geltend
gemacht werden, um Gewissheit Uber eine mdg-
liche Rechtsverletzung zu erlangen.

5. Vorgehen gegen Produktpiraten:
Ein Uberblick

Ein Produktpirat kann vom Original-Hersteller
grundsatzlich direkt angesprochen werden, und
beispielsweise zur Unterlassung der widerrecht-
lichen Nachahmung aufgefordert werden. In der
Praxis ist dies aber oftmals nicht empfehlenswert,
weil durch das Herantreten an den Produktpiraten
dieser gewarnt wird und er so unter Umstanden
weitere MalRnahmen gegen sich vereiteln kann,
etwa indem er nachgeahmte Produkte ins Aus-
land verbringt und sich so dem Zugriff eines deut-
schen Gerichts entzieht.

Wenn Sie als Original-Hersteller auf einen lhrer
Einschatzung nach widerrechtlichen Nachahmer
ihrer Original-Produkte gestoRRen sind, sollte un-
verzlglich der Rat eines Rechts- oder Patentan-
walts eingeholt werden, um die Rechtslage zu
prufen und das weitere Vorgehen zu planen. Damit
der Rechts- oder Patentanwalt fundiert beraten
kann, sollten ihm mdoglichst viele Informationen
Uber die nachgeahmten Produkte zur Verfligung
gestellt werden. Bei nicht allzu teuren Produk-
ten kann ein Testkauf hilfreich sein, auch um eine
bereits erfolgte Rechtsverletzung (durch Verkauf)
zweifelsfrei belegen zu kénnen.

Im Allgemeinen sollte gegen Produktpiraten
schnell und entschlossen vorgegangen werden,

um einer Verwirrung des Marktes durch die nach-
geahmten Produkte zuvorzukommen. Vor allem
im Kampf gegen professionelle Produktpiraten
sollte nicht gezogert werden, die Hilfe von Gerich-

ten in Anspruch zu nehmen.

Kostenglinstig: Abmahnung

Ein Anbieter eines nachgeahmten Produkts, der
die Schutzrechte zu einem Original-Produkt mog-
licherweise nicht kennt, kann in manchen Féllen
durch eine Abmahnung von weiteren Rechtsver
letzungen abgehalten werden. Eine Abmahnung
ist eine unbedingte Aufforderung zur Unterlas-
sung von weiteren Rechtsverletzungen unter
Fristsetzung und Androhung gerichtlicher Schritte.
Eine Abmahnung ist relativ kostenglnstig, da
noch kein Gericht bemuiht wird, und vermeidet
eine Kostentragungspflicht des Rechtsinhabers,
falls der Nachahmer in einem spateren Gerichts-
verfahren sofort die Anspriche des Rechtsinha-
bers anerkennt.

Bei professionellen Produktpiraten ist die Abmah-
nung jedoch meist fruchtlos und nimmt den wei-
teren MaRnahmen das Uberraschungsmoment.
Uberraschungsmoment  nutzen:  Unterlas-
sungsverfligung

Gegen einen professionellen Produktpiraten emp-
fiehlt es sich grundsatzlich, Uberraschend und so-
fort mit gerichtlicher Hilfe vorzugehen. Dazu kann
im Wege der einstweiligen Verfligung ein vorlau-
figes gerichtliches Unterlassungsgebot auf dem
Beschlusswege (d.h. ohne vorherige Anhérung
des Produktpiraten) erwirkt werden. Das gericht-
liche Unterlassungsgebot kann erforderlichenfalls
mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden.

Eine einstweilige Verfligung kann sehr kurzfristig
(innerhalb von Tagen oder gar Stunden) erwirkt
werden, etwa um die SchlieRung eines Messe-
standes eines Nachahmers noch wéahrend einer
laufenden Messe zu erzwingen.

Um eine einstweilige Verfliigung erwirken zu kon-



nen, ist es erforderlich, zligig nach Kenntnisnah-
me von der Rechtsverletzung das Gericht anzuru-
fen. Wird zu lange zugewartet (bei den meisten
deutschen Gerichten: langer als ein Monat), ver
mutet das Gericht, dass die Angelegenheit nicht
so dringlich ist und verweist auf ein normales Ge-
richtsverfahren (,Hauptsacheverfahren”).

Die Rechtsverletzung sollte bei diesem Eilverfah-
ren ohne eingehende Prifung ersichtlich sein; falls
die Rechtsverletzung nicht ,glaubhaft” gemacht
werden kann, wird das Gericht auf ein Hauptsa-
cheverfahren verweisen.

Schadenersatz durchsetzen: Hauptsachever-
fahren

Im ordentlichen Gerichtsverfahren (,,Hauptsache-
verfahren”) kénnen grundsatzlich alle oben ge-
nannten Ansprliche gegen einen Produktpiraten
geltend gemacht werden. Insbesondere kann
Schadenersatz gefordert werden, was im Verfah-
ren der einstweiligen Verfligung nicht mdéglich ist.
Im Hauptsacheverfahren werden in der Regel
auch Auskunftsanspriche Uber Herkunft und Ver
triebswege geltend gemacht; im Falle von offen-
sichtlichen Rechtsverletzungen koénnen solche
Auskinfte jedoch auch im Wege der einstweiligen
Verfligung geltend gemacht werden.

Ordentliche Gerichtsverfahren im Bereich des ge-
werblichen Rechtsschutzes dauern in Deutschland
in der ersten Instanz — abhangig von der Auslas-
tung des Gerichts und der Anspruchsgrundlage
— typischerweise zwischen sechs Monaten und
zwei Jahren.

Beschlagnahme oder Zuriickhaltung durch die
Zollbehorde

Rechtsverletzende Produkte kdnnen auch bei der
Einfuhr nach Deutschland oder auch bei der Aus-
fuhraus Deutschland heraus durch die Zollbehdrde
beschlagnahmt oder zuriickgehalten werden. Da-
bei ist zwischen innergemeinschaftlichem Waren-

verkehr (der durch nationales Recht geregelt wird)

Original von Festo (links) und Plagiat,
Quelle: Aktion Plagiarius e.V. , http://www.plagiarius.com

und dem Warenverkehr Gber die AuRengrenze der
EU (der durch die EG-Verordnung 1383/2003 gere-
gelt wird) zu unterscheiden.

Beschlagnahme beim innergemeinschaftlichen

Warenverkehr (nationales Recht):

¢ Die Grenzbeschlagnahme findet nur auf Antrag
des Rechtsinhabers (etwa des Inhabers einer
eingetragenen Marke) und nach Sicherheitsleis-
tung durch den Antragsteller statt.

¢ Die Rechtsverletzung muss fir die Zollbehérde
.offensichtlich” sein; von einer offensichtlichen
Rechtsverletzung kann beispielsweise in der
Regel bei identischer Ubernahme einer einge-
tragenen Marke ausgegangen werden.

e Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlag-
nahme nicht, werden die Waren eingezogen
und vernichtet.

e Widerspricht der Warenbesitzer der Beschlag-
nahme, muss der Antragsteller innerhalb von
zwei Wochen nach der Unterrichtung der Betei-
ligten von der Beschlagnahme eine vollziehbare
Gerichtsentscheidung (etwa eine einstweilige
Verfligung) beibringen, die die Verwahrung der
Waren oder eine Verfigungsbeschrankung an-
ordnet. Anderenfalls werden die Waren wieder
freigegeben.




Zurlickhaltung von Waren oder Aussetzung der
Uberlassung der Waren beim Warenverkehr (iber
die EU-AuRengrenzen (EG-VO 1383/2003):

e Fir ein Zurlckhalten von Waren muss ein Ver
dacht einer Schutzrechtsverletzung bestehen
(die Schutzrechtsverletzung muss nicht ,, offen-
sichtlich” sein).

e Auch ohne Antrag kdénnen verdachtige Waren
bis zu drei Arbeitstage zurlckgehalten werden;
der Schutzrechtsinhaber wird informiert und
kann eine (weitere) Zurlckhaltung der Waren
beantragen.

¢ Ein Schutzrechtsinhaber kann auch von sich aus
die Zurlckhaltung von rechtsverletzenden Wa-
ren beantragen.

¢ Innerhalb von 10 Arbeitstagen nach der Benach-
richtigung der Beteiligten muss der Antragstel-
ler nachweisen, dass ein Gerichtsverfahren zur
Feststellung einer Schutzrechtsverletzung ein-
geleitet worden ist, um die Zuriickhaltung der
Waren aufrechtzuerhalten; anderenfalls werden
die Waren freigegeben.

e Die Waren kdénnen aulRerdem im vereinfachten
Verfahren vernichtet werden, wenn der Antrag-
steller dies beantragt und erklart, dass eine
Schutzrechtsverletzung vorliegt, und weiterhin
der Warenbesitzer der Vernichtung zustimmt.
Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Wa-
renbesitzer der Vernichtung nicht innerhalb von
zehn Arbeitstagen nach seiner Unterrichtung
widersprochen hat.

e Der Warenbesitzer kann die Herausgabe von
zurlickbehaltenen Waren gegen Sicherheitsleis-
tung erwirken.

Grundséatzlich muss der Antragsteller haften,
wenn sich die Beschlagnahme, Zuriickhaltung
oder Vernichtung als ungerechtfertigt herausstellt,
etwa weil die beschlagnahmten Waren kein Recht
des geistigen Eigentums verletzen.

6. Strafvorschriften

Vorsétzliche Patent-, Gebrauchsmuster, Marken-,
Geschmacksmuster und Urheberrechtsverletzun-
gen werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
(bei gewerbsmafligem Handeln bis finf Jahre)
oder mit Geldstrafe bedroht; der Versuch ist straf-
bar.

Eine Strafverfolgung findet jedoch grundsatzlich
nur auf Antrag (, Strafanzeige”) statt; der Antrag
muss innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis
von der Handlung und der Person des Taters erfol-
gen. Der Antrag kann von jedem durch die Schutz-
rechtsverletzung Verletzten, insbesondere vom
Schutzrechtsinhaber, gestellt werden. Bei 6ffent-
lichem Interesse kann auch eine Strafverfolgung
von Amts wegen erfolgen.

Ein Strafantrag kommmt vor allem bei Markenpira-
terie in Betracht, da hier die Fremdmarken meist
in der Absicht, Uber die Herkunft der Waren zu tau-
schen, gezielt verwendet werden.

Bei der Verletzung von technischen Schutzrechten
(wie Patenten) ist ein Vorsatz weit schwerer nach-
zuweisen, da ein Irrtum Uber das Bestehen oder
die Tragweite eines Patents eine vorsatzliche Pa-
tentverletzung ausschlief3t.

Falls die Prifung der Frage der Schutzrechtsver
letzung schwierig ist, kann die Staatsanwaltschaft
eine Frist zur Klarung der Verletzungsfrage im Zivil-
prozess setzen; falls eine Schutzrechtsverletzung
innerhalb der Frist nicht festgestellt wird, kann sie
das Verfahren einstellen. Uber eine Strafanzeige
ist es daher in der Regel nicht moglich, die Ver
letzungsfrage vor Anstrengung einer Zivilklage zu
klaren.

Die Strafandrohung bei vorséatzlichen Schutz-
rechtsverletzungen soll eine generalpraventive
(abschreckende) Wirkung gegen Produktpiraten
entfalten; die Strafvorschriften sind jedoch nach
den Erfahrungen des Verfassers in der Praxis von
eher geringer Bedeutung.



7. Technische MaBRnahmen

Um Original-Produkte vor Produktpiraterie zu
schitzen, ist es auch maoglich, die Original-Pro-
dukte mit schwer zu kopierenden Markierungen,
etwa Hologramm-Etiketten oder RFID-Chips, aus-
zustatten. Die Einsetzbarkeit von solchen Markie-
rungen und deren Akzeptanz beim Kunden hangt
stark von der Art des Produkts ab.

8. Zusammenfassung

Durch gewerbliche Schutzrechte kann die Rechts-
position gegenlber Produktpiraten gestarkt wer
den. Je nach Produkt kommen verschiedene
gewerbliche Schutzrechte in Betracht. Ein Mar
kenschutz ist grundsatzlich fir jede Art von Pro-
dukt geeignet und verfligbar, und kann zumindest
bei Nachahmungen, die auch die Kennzeichnung
des Original-Produkts identisch oder zumindest
in zu Verwechslungen fihrender, ahnlicher Weise
Ubernehmen, geltend gemacht werden. Marken-
schutz ist daher im Kampf gegen Produktpiraterie
ein besonders wichtiges Instrument.

Im Kampf gegen Produktpiraterie sollte schnell
und entschlossen gehandelt werden; insbeson-
dere kann mit einstweiligen Verfligungen die wirt-
schaftliche Aktivitdt von Produktpiraten effektiv
eingeschrankt werden. Es empfiehlt sich auch,
den Markt aufmerksam zu beobachten, um so
Produktpiraten friihzeitig zu erkennen und reagie-
ren zu kénnen, bevor ein grolRerer wirtschaftlicher
Schaden entstanden ist.

Im Kampf gegen Produktpiraten kdnnen Rechts-
anwalte und Patentanwaélte die Original-Hersteller
unterstltzen, um geeignete Gegenmalinahmen
zu planen und umzusetzen.




Nachahmung als unlauterer Wettbewerb

Von Dr. jur. Nils Heide, Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir gewerblichen Rechtsschutz

Das im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelte Wettbewerbsrecht
zielt auf einen Schutz gegen unlauteres Marktverhalten. Das Wettbewerbsrecht ist von
den Rechten des geistigen Eigentums, das heildt den Patent-, Gebrauchsmuster-, Ge-
schmacksmuster-, Marken- und sonstigen Schutzrechten, zu unterscheiden, da das Wett-
bewerbsrecht keine absoluten Ausschliel3lichkeitsrechte schafft. Gleichwohl spielt der
wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz, welcher teilweise auch als so genannter
.erganzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz” bezeichnet wird, in der Praxis
eine erhebliche Rolle. Der UWG-Nachahmungsschutz beschrankt sich dabei nicht auf eine
Lickenflllungsfunktion an den Grenzen des Sonderrechtschutzes, sondern es besteht
ein relevanter selbststandiger Anwendungsbereich, welcher sich aus dem weitergehen-
den Schutzzweck des Wettbewerbsrechtes ergibt. In Streitféllen wird die Aufmerksam-
keit haufig dann auf das Wettbewerbsrecht gelenkt, wenn sich der Originalhersteller
nicht auf Rechte des geistigen Eigentums berufen kann. Teilweise wird der UWG-Nach-
ahmungsschutz auch flankierend neben Schutzrechten geltend gemacht, um ein spezifi-
sches Handlungsunrecht zu erfassen, welches die Rechte des geistigen Eigentums nicht
berdhrt. In der praktischen Handhabung erweist sich das Wettbewerbrecht haufig als
einzig verbleibendes und flexibles Instrument zur Verfolgung von Nachahmungsfallen.

1. Grundsatz der
Nachahmungsfreiheit

Fir das Verstandnis des UWG-Nachahmungs-
schutzes ist bedeutsam, dass das Wettbewerbs-
recht von dem Grundsatz der Nachahmungsfreiheit
ausgeht. So wurde in der Rechtsprechung immer
wieder bestatigt, dass die Nachahmung nicht
schutzrechtlich geschltzter Produkte und Leistun-
gen auch nicht wettbewerbsrechtlich angreifbar
ist, sofern nicht zuséatzliche unlauterkeitsbegrin-
dende Umsténde hinzutreten. Diesem Grund-
satz liegt die Uberlegung zugrunde, dass auch
der Akt der Nachahmung innovationsférdernd ist.
Der wettbewerbsrechtliche Nachahmungsschutz
kann nicht zu einer sachlichen oder zeitlichen Aus-
dehnung des Schutzes von Rechten des geistigen
Eigentums fiihren, das heit die Ubernahme einer
technischen Losung, welche nicht patentrechtlich
geschitzt ist oder deren Patentschutz abgelaufen

ist, kann nicht allein wegen der Nachahmungs-
handlung wettbewerbsrechtlich angegriffen wer
den, sondern es mussen zusatzliche Umsténde
hinzutreten, welche eine wettbewerbsrechtlich
relevante Unlauterkeit des Handelns begrinden.
Soweit keine entsprechenden Unlauterkeits-
gesichtspunkte vorliegen, besteht Nachahmungs-
freiheit, welche im Allgemeininteresse der
Innovationsstimulierung selbst schutzwrdig ist.

2. Allgemeine Voraussetzungen des
UWG-Nachahmungsschutzes
nach 8 4 Nr. 9 UWG

Im UWG findet sich der Nachahmungsschutz ins-
besondere in 8 4 Nr. 9 UWG normiert. Nach dem
Gesetzeswortlaut und der Rechtsprechung sind in
vier Voraussetzungen herauszuarbeiten:



2.1 Schutzgegenstinde

Zum einen mussen Waren oder Dienstleistungen
eines Mitwettbewerbers betroffen sein. Aus der
Formulierung ,Waren” in 8 4 Nr. 9 UWG resultiert
keine Beschrankung auf korperliche Gegenstan-
de, wie z. B. technische Erzeugnisse oder Design-
produkte, sondern nach der Rechtsprechung
unterfallen auch unkérperliche Gegenstande,
wie z. B. Daten oder Werbeslogans, dem wett-
bewerbsrechtlichen Schutz nach § 4 Nr. 9 UWG.
Zu berlcksichtigen ist jedoch, dass der UWG-
Nachahmungsschutz sich nur auf die konkrete
Ausformung und nicht auf die dahinter stehende
abstrakte |dee bezieht, das heildt eine Konstruk-
tionsidee, eine technische Methode, ein Design-
stil oder eine Werbeidee konnen nicht Gegen-
stand eines UWG-Nachahmungsschutzes sein.

2.2 Wettbhewerbliche Eigenart

Zu den wesentlichen Schutzvoraussetzungen des
UWG-Nachahmungsschutzes nach 8 4 Nr. 9 UWG
gehdrt, dass die Leistung eine so genannte , wett-
bewerbliche Eigenart” aufweisen muss. Dies ist
dann der Fall, wenn die konkrete Ausgestaltung
oder bestimmte Merkmale des Erzeugnisses ge-
eignet sind, die angesprochenen Verkehrskreise,
das heil3t insbesondere die Abnehmer, auf seine
betriebliche Herkunft oder seine Besonderheiten
hinzuweisen. Diese ungeschriebene Voraus-
setzung dient dazu, eine gewisse Schutzwrdig-
keitsschwelle zu definieren und , Dutzendware”
aus dem UWG-Nachahmungsschutz auszuklam-
mern. Diese Schutzhirde ist nicht sonderlich hoch
anzusetzen. Hinreichend ist, dass das Produkt
Merkmale aufweist, welche geeignet sind, eine
Abgrenzung von anderen Produkten zu erlauben.
Eine solche wettbewerbliche Eigenart kann durch
technische Merkmale oder auch durch Design-
merkmale begrindet werden, soweit diese ge-
eignet sind, das Produkt individualisierend her
auszustellen. Keine wettbewerblichen Eigenarten
werden durch Merkmale begriindet, die von einer

Vielzahl von Wettbewerbern in gleicher oder dhn-
licher Form verwendet werden. Im Rahmen der
Prifung der wettbewerblichen Eigenart findet
insoweit ein Vergleich mit den am Markt befind-
lichen Produkten statt. Eine ursprlinglich beste-
hende wettbewerbliche Eigenart kann auch nach-
traglich entfallen, wenn ein Gestaltungsmerkmal
spater Ublich und zum Allgemeingut wird. Eine
~Verwasserung” durch Nachahmungen, welche
auf dem Markt vom Originalhersteller geduldet
werden, fuhrt solange nicht zum Wegfall der wett-
bewerblichen Eigenart, solange im relevanten Ab-
nehmerkreis noch zwischen dem Original und der
Kopie unterschieden wird.

Bei Designmerkmalen wird dann eine wettbe-
werbliche Eigenart angenommen, wenn die Form-
gestaltung sich so von dem Design vergleichbarer
Erzeugnisse unterscheidet, so dass diese einen
Ruckschluss auf die betriebliche Herkunft erlau-
ben. Anders als im Geschmacksmusterrecht fin-
det keine Prifung der Neuheit der Gestaltungs-
form statt.

Bei technischen Merkmalen gilt der Grundsatz,
dass der Stand der Technik frei genutzt werden
darf und Umsetzungen des Standes der Technik
insoweit nicht mehr als wettbewerbliche Eigenart
beansprucht werden kénnen. Technisch notwen-
dige Elemente, welche aus technischen Griinden
zwingend verwendet werden mussen, um die mit
dem Produkt angestrebte technische Wirkung zu
erzielen und sich im freien Stand der Technik be-
wegen, das heifdt nicht (oder nicht mehr) Gegen-
stand technischer Schutzrechte sind, kdnnen auch
wettbewerbsrechtlich nicht monopolisiert werden.
Eine solche technische Bedingtheit liegt jedoch
nicht vor, wenn sich die angestrebte technische
Wirkung auch durch eine andere Ausgestaltung
des Produktes erzielen lasst. In der Rechtspre-
chung wird in diesem Zusammenhang angenom-
men, dass eine optimale Kombination von tech-
nischen Merkmale nicht gleichzusetzen ist mit
einer technischen notwendigen Ldsung, das heifst



wenn flr den Nachahmer eine weitere Gestal-
tungsfreiheit bestanden hatte, kann er sich nicht
darauf berufen, dass er lediglich ein technisch not-
wendiges Element Gbernommen hat. Technische
Merkmale, welche im relevanten Abnehmerkreis
nicht als technisch bedingt wahrgenommen wer
den, sondern hinsichtlich welcher die Abnehmer
die Erwartung der Herkunft aus einem bestimm-
ten Unternehmen oder eine bestimmte Qualitat
beziehungsweise Eignung verbinden, begriinden
eine wettbewerbliche Eigenart.

Eine wettbewerbliche Eigenart kann auch daraus
abgeleitet werden, dass mehrere Erzeugnisse
charakteristische Gemeinsamkeiten aufweisen
und insoweit im relevanten Abnehmerkreis als
Produktprogramm eines Herstellers wahrgenom-
men werden. In diesem Zusammenhang ist es
nicht notwendig, dass die jeweiligen Einzeler
zeugnisse eine wettbewerbliche Eigenart aufwei-
sen, sondern relevant ist, ob besondere Formge-
staltungen vorliegen, welche die zum Programm
gehdrenden Produkte von anderen Herstellern
unterscheiden.

2.3 Anbieten einer Nachahmung

§ 4 Nr. 9 UWG setzt das Anbieten eine Nachah-
mung durch einen Mitwettbewerber voraus. Die
Feststellung einer Nachahmung ist in den Fallen
einfach, in denen eine identische Nachbildung
vorliegt. Schwieriger sind indes die Falle einer so
genannten ,nachschaffenden Ubernahme” bei
welchen das Originalprodukt das Vorbild bildet und
in Anlehnung hieran eigene Abwandlungen vorge-
nommen werden. In diesen Fallen kommt es auf
den Grad der Annaherung an das Originalprodukt
an, das heil3t malRgeblich ist, ob wesentliche, ins-
besondere die Eigenart des Gegenstandes pra-
gende Merkmale Ubernommen wurden und das

Original als Vorbild erkennbar bleibt.

3. Vorliegen von
Unlauterkeitsmerkmalen

Aus dem zuvor erdrterten Grundsatz der Nachah-
mungsfreiheit ergibt sich, dass die blofRe Nach-
ahmung isoliert betrachtet noch nicht zur Wett-
bewerbswidrigkeit fihrt, sondern es mdissen
besondere Unlauterkeitsmerkmale hinzutreten. In
8 4 Nr. 9 UWG sind die wichtigsten Fallgruppen
normiert. Die dortige Auflistung ist nicht abschlie-
3end, jedoch wurde in der Rechtsprechung betont,
dass eine Erweiterung Uber die dort geregelten
Fallgruppen hinaus nur in Ausnahmefallen in Frage
kommt. Grundsatzlich erfasst § 4 Nr. 9 UWG die in
der Praxis zumeist relevanten Konstellationen:

3.1 Vermeidbare Herkunftstauschung

So ist eine Nachahmung nach § 4 Nr. 9 a) UWG
unlauter, wenn diese zu einer vermeidbaren Her
kunftstduschung fihrt. MaRgeblich hierflr ist,
ob zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung die Ge-
fahr droht, dass der Abnehmer Uber die Herkunft
des Produktes getauscht wird. Diese Fallgruppe
dokumentiert auch noch einmal die einleitend er
wéahnte Schutzrichtung des Wettbewerbsrechts,
welche Uber die Rechte des geistigen Eigentums
hinausgeht: Erfasst ist nicht nur der Schutz des
Originalherstellers, sondern &8 4 Nr. 9 a) UWG zielt
auch auf die Vermeidung einer Tauschung der Ver
braucher und Abnehmer.

Zu § 4 Nr. 9 a) UWG wurden in der Rechtsprechung
folgende Einzelvoraussetzungen herausgearbeitet:

Bekanntheit

Zum einen ist vom Originalhersteller der Nach-
weis zu flhren, dass das nachgeahmte Produkt
Uber eine gewisse Bekanntheit auf dem inlandi-
schen Markt verfligt. Diese Voraussetzung folgt
daraus, dass die Gefahr einer Herkunftstduschung
bereits per se ausgeschlossen ist, wenn das Ori-
ginalprodukt im relevanten Abnehmerkreis nicht
bekannt ist. Die Anforderungen an die Bekannt-



heit sind nicht zu hoch anzusetzen. Erforderlich ist
nach der Rechtsprechung eine , gewisse Bekannt-
heit bei nicht unerheblichen Teilen der angespro-
chenen Verkehrskreise” Hervorzuheben ist, dass
die Annahme einer Bekanntheit nicht voraussetzt,
dass der Abnehmerkreis mit dem nachgeahmten
Produkt den Namen des Originalherstellers ver
bindet, sondern ausreichend ist, wenn der Abneh-
merkreis annimmt, dass das Produkt von einem
bestimmten Hersteller stammmt, das heif3t das Pro-
dukt mit einer Herkunftsquelle verbindet und nicht
davon ausgeht, dass es sich um ein , Allerwelts-
produkt” handelt, welches von einer beliebigen
Vielzahl von Herstellern angeboten wird. In Fallen
mit Auslandsberlhrung ist es wichtig, dass eine
Bekanntheit auf dem deutschen Markt dargelegt
werden kann.

In der praktischen Durchsetzung ist der Nachweis
der Bekanntheit dadurch zu fihren, dass man die
Werbeanstrengungen sowie die Absatzzahlen
hinsichtlich des Originalproduktes auf dem inlan-
dischen Markt dokumentiert.

Herkunftstauschung

Die nach § 4 Nr. 9 a) UWG vorausgesetzte Eignung
zur Herkunftstauschung ist dann gegeben, wenn
der angesprochene Abnehmerkreis den Eindruck
gewinnen koénnte, dass das Nachahmungsprodukt
vom QOriginalhersteller oder von einem mit ihm ge-
schéftlich oder organisatorisch verbundenem Un-
ternehmen stammt.

Eine so genannte unmittelbare Herkunftstauschung
liegt vor, wenn der Abnehmerkreis aufgrund der
Ubereinstimmung des Gesamteindruckes des Pro-
duktes zu der Annahme gelangt, dass die Produk-
te auch von demselben Hersteller stammen. Dies
wird insbesondere dann zu bejahen sein, wenn
eine identische Nachahmung vorliegt. Bei Abwand-
lungen des Produktes ist im Einzelfall zu priifen, ob
diese aus der Sicht des relevanten Abnehmerkrei-
ses geringfigig sind und hinter den Ubereinstim-
mungen der Ubernommenen wettbewerblichen

Eigenarten zurlcktreten. Bei der Prifung dieser
Voraussetzung wird auf die konkrete Wahrneh-
mung und Kaufentscheidung des angesprochenen
Verkehrskreises abgestellt, das heif3t ein Gericht
differenziert nach der Zusammensetzung des Ab-
nehmerkreises und der produkttypischen Vermark-
tungssituation. So werden zur Annahme einer
Herkunftstduschung bei komplexeren technischen
Maschinen, welche zumeist von Fachleuten (z. B.
der Einkaufsabteilung von Unternehmen) nach ei-
ner genaueren Prifung eingekauft werden, ande-
re Maldstédbe angesetzt als bei Massenprodukten,
welche im Regelfall in einer schnellen Kaufent-
scheidung nach flichtiger Betrachtung erworben
werden. Die Gerichte befassen sich im Rahmen
der Beurteilung der Herkunftstduschung einzelfall-
bezogen sehr genau mit der Auswahlentscheidung
hinsichtlich der jeweiligen Produkte. So wird der
Kaufer einer Brille z. B. mehr Zeit auf den Vergleich
einzelner Gestaltungsmerkmale verwenden als der
Erwerber eines Produktes des taglichen Bedarfs
(z. B. Spllmittel). Im letztgenannten Fall wird man
auch annehmen koénnen, dass sich der Erwerber
starker an Produkt- und Herstellerangaben orien-
tiert als an aufReren Erscheinungsformen der Pro-
duktverpackung, so dass an die Annahme einer
Herkunftstauschung aufgrund der Ubernahme von
Designmerkmalen bezlglich der Produktverpa-
ckung hohere Anforderungen zu stellen sind. Wei-
terhin wird auch berUcksichtigt, ob flr ein Produkt
Garantie- und Serviceleistungen relevant sind. In
diesen Féllen orientiert sich der Abnehmer namlich
genauer an Herstellerangaben.

Darlber hinaus findet auch eine detaillierte Beur
teilung der Wahrnehmung in der konkreten Kauf-
situation statt. Beispielsweise wird man fir die
Feststellung von Ubereinstimmungen hinsichtlich
der Produktgestaltung bei Produkten, welche im
verpackten Zustand verkauft werden, vornehmlich
auf die Ansichten abstellen, welche im verpackten
Zustand erkennbar sind. Soweit die entsprechen-
den Produkte zu Prasentationszwecken in den



Verkaufsraumen auch unverpackt gezeigt werden,
ist natlrlich das Produkt in seiner Gesamterschei-
nung als Vergleichsmalstab heranzuziehen.

Uber die zuvor behandelte unmittelbare Herkunfts-
tauschung hinaus erfasst § 4 Nr. 9 a) UWG auch
die so genannte Herkunftstduschung im weiteren
Sinne. Diese wird dann angenommen, wenn auf-
grund der angebotenen Nachahmung im Abneh-
merkreis die Annahme entstehen konnte, dass
zwischen dem Originalhersteller und dem Nach-
ahmer eine Verbindung besteht, das heildt das es
sich bei dem Nachahmer um einen Lizenzpartner
oder ein verbundenes Unternehmen handelt oder
dass es sich bei dem angebotenen Nachahmungs-
produkt um die Zweitmarke des Originalherstel-
lers handelt.

Vermeidbarkeit der Herkunftstauschung

Eine Herkunftstduschung ist nur dann wettbe-
werbsrechtlich zu beanstanden, soweit diese ver
meidbar ist, das heil’t durch geeignete und zumut-
bare Malinahme hatte verhindert werden kénnen.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn durch
eine abweichende Gestaltung eine Abgrenzung
gegeniber dem Originalprodukt mdglich gewesen
ware. Die Beurteilung der Eignung und Zumutbar-
keit hinsichtlich einer abweichenden Gestaltung
ist davon abhangig, welcher Gestaltungsspielraum
hinsichtlich des jeweiligen Erzeugnisses besteht.
Dieser Gestaltungsspielraum kann bei techni-
schen Produkten durch die Funktion beschrankt
sein, das heildt ein Wettbewerber muss nicht auf
Ausgestaltungen ausweichen, welche die techni-
sche Funktion des Erzeugnisses in Frage stellt.
Weiterhin ergibt sich aus dem bereits zuvor eror
tertem Grundsatz des freien Standes der Technik,
dass keine Abwandlung von Merkmalen verlangt
werden kann, welche lediglich den Stand der Tech-
nik realisieren. Diesbezlglich fehlt es zumeist be-
reits an einer wettbewerblichen Eigenart.

Bei Mode- oder Designprodukten kann sich
dadurch eine Einschrankung des Gestaltungs-

spielraumes ergeben, dass Modestile oder De-
signtrends quasi einen Rahmen fir die Produktge-
staltung bilden. Entsprechende Vorgaben kénnen
die Zumutbarkeit von abweichenden Gestaltungen
begrenzen, jedoch kaum eine identische Nachah-
mung rechtfertigen.

In den Féllen, in denen hinsichtlich der Produkt-
gestaltung eine wesentliche Annaherung erfolgt,
wird haufig Uber die Frage gestritten, ob durch das
Hinzufliigen einer eigenen Herkunftskennzeich-
nung eine Herkunftstduschung ausgeschlossen
wird. Mafdgeblich fir die Beantwortung dieser
Frage ist zumeist, ob hinsichtlich des relevanten
Erzeugnisses, des betroffenen Abnehmerkreises
und der konkreten Kaufsituation angenommen
werden kann, dass der Abnehmer auf abwei-
chende Herkunftskennzeichnungen achtet oder
vornehmlich durch bestehende Ubereinstimmun-
gen hinsichtlich der Produktform oder technischer
Merkmale gelenkt wird. Auch kommmt es darauf an,
ob entsprechende Herkunftskennzeichen deutlich
wahrnehmbar gestaltet und nicht leicht entfernbar
mit dem Produkt verbunden sind.

Allgemein gilt bei der Beurteilung der Vermeid-
barkeit, das die Anforderungen hinsichtlich der
abgrenzenden Mafinahmen umso hdher sind, je
groRer die jeweiligen Ubereinstimmungen und
der Grad der wettbewerblichen Eigenart der Pro-
duktmerkmale des Originalherstellers sind.

3.2 Rufausbeutung und Rufschadigung
nach § 4 Nr. 9 b) UWG

Eine weitere in § 4 Nr. 9 b) UWG normierte Fall-

gruppe ist die Rufausbeutung und Rufschadigung,

welche dann unlauter ist, wenn diese unange-

messen ist.

Rufausbeutung

Als Voraussetzungen des § 4 Nr. 9 b) UWG wird
verlangt, dass dem Originalprodukt eine ,Wert-
schatzung” zugeordnet wird. Hierzu gehdren ei-
nerseits eine gewisse Bekanntheit und anderer



seits eine positive Assoziation mit dem Produkt,
welche auf einem Qualitatsruf oder ein sonstiges
positives Image (Exklusivitat etc.) beruhen kann.
Eine unangemessene Ausnutzung dieser Wert-
schatzung, das heit eine Rufausbeutung, liegt
dann vor, wenn es zu einer Ubertragung des Rufes
des Originalproduktes kommt. Der Versuch durch
die Anlehnung an das Originalprodukt eine ver
starkte Aufmerksamkeit zu erlangen, reicht nicht
aus, sondern es muss ein Imagetransfer stattfin-
den. Diese wird man dann annehmen koénnen,
wenn aufgrund der Nachahmung eine Verwechs-
lung der Produkte droht. Im Einzelfall kann jedoch
auch eine Anlehnung an das Originalprodukt hin-
reichend sein.

Rufbeeintrachtigung

Ebenfalls unlauter ist eine mit der Nachahmung
verbundene Rufbeeintrachtigung. Diese liegt
dann vor, wenn aus der Nachahmung eine Scha-
digung des Qualitatsrufes oder des Produktima-
ges des Originalproduktes resultieren kann. Diese
Fallgruppe ist insbesondere relevant flr Hersteller
von Originalprodukten, welche sich durch beson-
dere Sicherheits- beziehungsweise Qualitatsstan-
dards oder auch durch ein Luxusimage oder ein
sonstiges Prestige auszeichnen. Das Auftreten
von Nachahmungsprodukten, welche diese Stan-
dards nicht erflllen beziehungsweise deren Art
des Vertriebes im Widerspruch zu dem Ruf des
Originalproduktes steht, kann zu einer Rufbeein-
trachtigung flhren.

3.3 Unredliche Erlangung von Kenntnissen
und Unterlagen

Der Vorwurf der UW Nachahmung kann auch da-

rauf gestltzt werden, dass die hierfiir erforderli-

chen Kenntnisse oder Unterlagen unredlich er

langt wurden (8 4 Nr. 9 c) UWG).

Schutzvoraussetzungen des § 4 Nr. 9 ¢c) UWG
Vom Schutz des § 4 Nr. 9 ¢) UWG erfasst sind
alle Informationen und deren Verkdrperungen,
welche flr die Nachahmung genutzt werden. Ty-
pische Beispiele hierflir sind Designunterlagen,
technische Konstruktionszeichnungen, Testdaten
und sonstige Entwicklungsgrund-lagen. Geschitzt
werden nur Informationen, welche fir die Nachah-
mung genutzt werden, d.h. der Schutz erstreckt
sich nicht auf Informationen, die lediglich flr den
Vertrieb des Nachahmerproduktes relevant sind
(z. B. Kundendaten).

Unredlich ist die Erlangung dieser Informationen,
wenn sie auf einem Datendiebstahl oder einer
sonstigen unerlaubten Uberwindung von Siche-
rungen beruht. Die Unredlichkeit kann jedoch auch
dadurch begrindet werden, dass im Rahmen ei-
nes Vertrauensverhéltnisses redlich erlangte In-
formationen spéater unter Bruch des Vertrauens
fir eine Nachahmung verwendet werden. Ein
entsprechendes Vertrauensverhéltnis kann durch
eine Auftragsbeziehung oder auch durch Vertrags-
verhandlungen begriindet sein, soweit bei der
Ubergabe der Informationen ausdricklich oder
konkludent auf die Verpflichtung zur Vertraulichkeit
hingewiesen wurde. In den haufig auftretenden
Streitigkeiten hinsichtlich der Verwendung von In-
formationen nach einem Wechsel des Arbeitneh-
mers zu einem Wettbewerber kommt es maldgeb-
lich darauf an, ob und in welchem Umfang dem
Arbeitnehmer durch Geheimhaltungs- und Wett-
bewerbsregelungen in zuldssiger Weise eine Wei-
terverwertung von im Arbeitsverhéltnis erlangten
Informationen untersagt wurde.

Weiterer Schutz von Geschafts- und Betriebs-
geheimnissen in 88 17, 18 UWG

Erganzend ist in Fallen des Streites Uber die Ver
wendung von Konstruktionsunterlagen und sons-
tigen geheimen Informationen auch die Anwen-
dung der 88 17 und 18 UWG zu prifen, welche
einen strafrechtlichen Schutz von Geschéfts- und



Betriebsgeheimnissen begriinden. Ein Verrat von
Geschafts- und Betriebsgeheimnissen nach & 17
UWG beziehungsweise eine unberechtigte Ver
wertung von Unterlagen nach § 18 UWG kann
auch zivilrechtlich in Verbindung mit &8 4 Nr. 11
UWG beziehungsweise § 823 Abs. 2 BGB geltend
gemacht werden.

Die in § 17 UWG geschltzten Geschafts- und Be-
triebsgeheimnisse erfassen sowohl technische
Informationen (z. B. Konstruktionsunterlagen) als
auch kaufmannische Informationen (z. B. Kunden-
daten). Voraussetzung des Schutzes ist, dass die
entsprechenden Informationen nicht offenkun-
dig sind, das heilRt die Informationen durfen nur
einem eng begrenzten und kontrollierten Perso-
nenkreis zugadnglich gewesen sein. Schwierige
Abgrenzungsfélle entstehen haufig in den Kons-
tellationen, in denen Informationen betroffen sind,
welche in technischen Geraten verkorpert sind, je-
doch im Wege eines so genannten Reverse Engi-
neering ermittelt werden kénnen. Gleiches gilt fur
gesammelte Informationen (z. B. Lieferantenlis-
ten), deren Teilinhalte sich grundsatzlich auch tber
offentlich zugangliche Quellen ermitteln lassen. In
diesen Fallen kommt es flr die Beurteilung der
wettbewerbsrechtlichen Schutzfahigkeit mafRgeb-
lich darauf an, mit welchen Schwierigkeiten und
Aufwendungen eine Gewinnung der Informatio-
nen aus diesen Quellen verbunden ist.

Als eine weitere Schutzvoraussetzung wird der
Nachweis einer Manifestation des Geheimhal-
tungswillens verlangt, das heil3t es muss sich aus
konkreten Umstanden (z. B. Sicherungsmafnah-
men) ein Indiz daflr ergeben, dass die entspre-
chenden Informationen geheim gehalten werden
sollen.

§8 17 UWG regelt den Verrat von Geschafts-
und Betriebsgeheimnissen durch Beschaftigte
(8 17 Abs. 1T UWG), die Betriebsspionage durch
Beschaftigte oder Dritte (8 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG)
sowie die unbefugte Verwertung rechtswidrig
erlangter Geheimnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

8 18 UWG erganzt den zuvor beschriebenen
Schutz dadurch, das die gegenlber unter
nehmensexternen Geschaftspartner begriindeten
Vertrauensbeziehungen einbezogen werden, das
heilt wahrend 8 17 UWG die Ausnutzung innerbe-
trieblicher Beziehungen erfasst, stellt § 18 UWG
auf den Schutz von Informationen ab, die im Rah-
men vertraglich oder vorvertraglicher Beziehun-
gen im geschéaftlichen Verkehr anvertraut wurden.
Ein Versto? gegen § 18 UWG liegt vor, soweit
eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung der
geschitzten Informationen erfolgt.

3.4 Nachahmung in Behinderungsabsicht

In Einzelfallen kann eine Wettbewerbrechtswidrig-
keit der Nachahmung auch damit begriindet wer
den, dass diese zu einer unlauteren Behinderung
fUhrt. Dies gilt insbesondere dann, wenn durch das
Anbieten des Nachahmungsproduktes die Mdg-
lichkeit der Vermarktung eingeschrankt wird. Eine
solche Konstellation kann beispielsweise dann vor
liegen, soweit ein Wettbewerber unmittelbar nach
Markteinfihrung eines neuen Produktes des Origi-
nalherstellers den Markt gezielt mit Nachahmungs-
produkten versorgt und dabei noch eine Preisunter
bietung vornimmt. Eine unlautere Behinderung kann
weiterhin in den Fallen gegeben sein, in denen eine
Vielzahl von Produkten eines Herstellers nachge-
ahmt werden. Dabei ist es nicht erforderlich, dass
ein gesamtes Produktprogramm oder Sortiment be-
troffen ist, sondern mafRgeblich ist, ob ein systemati-
scher Nachahmungsansatz erkennbar wird.



4. Anspriiche im Falle einer
wettbewerbsrechtlich relevanten
Nachahmung

Im Rahmen der Durchsetzung wettbewerbsrecht-
licher Ansprlche gegentber Nachahmern ist hin-
sichtlich der folgenden Anspruchsinhalte zu diffe-

renzieren:

Besichtigungsanspruch

Hinsichtlich der Verfolgung eines wettbewerbs-
rechtlichen Verstofdes kann im Einzelfall die Durch-
setzung eines Besichtigungsanspruches geboten
sein. Dies gilt insbesondere in den Fallen, in de-
nen die unberechtigte Verwendung von Informati-
onen nach &8 4 Nr. 9 ¢) UWG oder &8 4 Nr. 11 UWG
in Verbindung mit 88 17 18 UWG geltend gemacht
werden. Im Rahmen dieser Streitigkeiten ist
haufig ein Einblick in Produktionsprozesse bezie-
hungsweise Maschinenkonstruktionen notwen-
dig, um sich hinsichtlich des Vorwurfs Gewissheit
zu verschaffen. Natdrlich liefert der Besichtigungs-
anspruch kein Ausforschungsinstrument, sondern
es muss bei Geltendmachung des Anspruchs
konkret dargelegt werden kénnen, dass ein ent-
sprechender Wettbewerbsrechtsverstold mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit vorliegt und eine
Besichtigung im begehrten Umfang geboten ist.
Der Anspruchsgegner ist berechtigt, begrindete
Geheimhaltungsinteressen einzuwenden, welche
dazu flhren koénnen, dass die Einsichtnahme in
schutzbedUrftige Teile verwehrt wird beziehungs-
weise nur unter Auflagen und Einschréankungen
hinsichtlich des Personenkreises etc. gewahrt

wird.

Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch

Ist eine wettbewerbsrechtswidrige Nachahmung
festgestellt, besteht ein Unterlassungsanspruch
gegendber dem Nachahmer. Anders als bei der
Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums
erfasst der Unterlassungsanspruch bei der UNG-

Nachahmung nur Angebots- und Vertriebshandlun-
gen und nicht den Gebrauch oder das Herstellen.
Neben dem Unterlassungsanspruch besteht auch
ein Beseitigungsanspruch, welcher darauf gerich-
tet ist, die Nachahmungsprodukte vom Markt zu
entfernen. Ein Anspruch auf Vernichtung, wie er
far die meisten Rechte des geistigen Eigentums
vorgesehen ist, besteht bei der UWG-Nachah-
mung nicht.

Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch
Dariiber hinaus besteht im Fall einer UWG-Nach-
ahmung ein Schadensersatzanspruch. Dieser
setzt ein Verschulden voraus, wobei ein Fahrlas-
sigkeitsvorwurf hinreichend ist. Ein Verschulden
ist mithin bereits dann zu bejahen, wenn bei der
Markteinfihrung eines Produktes, die im Verkehr
erforderliche Sorgfalt nicht beachtet wurde und
maogliche und zumutbare Malinahmen zur Vermei-
dung einer Herkunftstduschung hinsichtlich eines
bereits am Markt erfolgreichen Produktes nicht
vorgenommen wurden. Die Anforderungen an die
Sorgfaltspflicht sind hoch, so dass ein Nachahmer
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen sich
nur selten dem Schadensersatzanspruch unter
Hinweis auf ein fehlendes Verschulden entziehen
kann.

Zur Bestimmung der Schadenshdéhe sieht die
Rechtsprechung drei alternative Berechnungsme-
thoden vor, namlich (1) die Ersetzung des konkre-
ten Schadens, einschlieRlich des entgangenen Ge-
winns, (2) die Herausgabe des Verletzergewinns
oder (3) die Zahlung einer angemessenen (fikti-
ven) Lizenzgeblhr. Nach der letztgenannten Be-
rechnungsmethode, der so genannten Lizenzana-
logie, wird darauf abgestellt, was ,verninftig
denkende Parteien bei Kenntnis der Sachlage”
fUr die beanstandete Nutzung als ,angemessene
und Ubliche LizenzgebUhr vereinbart hatten' Es
kommt nicht darauf an, ob fir die Nutzung Uber
haupt eine Lizenz gewahrt worden ware, da die
Wordigung auf Basis eines fiktiven Lizenzvertra-



ges erfolgt. Die Gerichte orientieren sich bei der
Festlegung der Hohe der Lizenzgebihren an den
branchenUblichen Satzen im jeweiligen Produkt-
bereich und nehmen eine Wirdigung der Ange-
messenheit im jeweiligen Einzelfall vor. Bei der
Berechnung der Schadenshohe auf Grundlage
des Verletzergewinns wird der Gewinn herange-
zogen, welcher auf der Rechtsverletzung beruht.
Bei der Bestimmung des Verletzergewinns ist der
Nachahmer nicht berechtigt, Gemeinkosten abzu-
ziehen, sondern abzugsfahig sind nur Kostenpo-
sitionen, die direkt mit der Herstellung und dem
Vertrieb der Nachahmung in Verbindung stehen.
In den meisten UWG-Nachahmungsfallen erfolgt
eine Bestimmung der Hohe auf Grundlage des
Verletzergewinns oder nach der Lizenzanalogie-
methode, wobei der Verletzte hinsichtlich aller zu-
vor erlauterten Methoden ein Wahlrecht hat.
Alternativ zum Schadensersatzanspruch kommt
auch ein bereicherungsrechtlicher Anspruch nach
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 BGB in Frage.

Auskunfts- und Rechnungslegungsanspriiche
Dem durch eine UWG-Nachahmung Betroffe-
nen stehen zudem Auskunfts- und Rechnungs-
legungsanspriche zu. Der so genannte selbst-
standige Auskunftsanspruch zielt darauf, Namen
und Adressen von Dritten zu erlangen, welche in
die UWG-Nachahmung involviert sind, um gegen
diese Dritte Unterlassungs- und Schadensersatz-
ansprlche durchzusetzen. Davon zu unterschei-
den sind die unselbststandigen Auskunfts- und
Rechnungslegungsanspriche, welche der Durch-
setzung eines Schadensersatzanspruches und
Bereicherungsanspruches dienen, das heiflst den
Verletzten in die Lage versetzen sollen, Informati-
onen Uber den Umfang der Nutzungshandlungen,
die Hohe der erzielten Gewinne etc. zu erlangen,
um dann auf dieser Basis die Schadenshohe zu
bestimmen.
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Artur Fischer Erfinderpreis Baden-Wurttemberg

Art des Wettbewerbs

Wettbewerb flr private Erfinder

Teilnahmeberechtigung

Die Ausschreibung richtet sich gezielt an private Erfinder. So kénnen

z.B. keine Unternehmen oder Arbeitnehmer, deren Erfindung durch ihr

Unternehmen in Anspruch genommen wurde, berlcksichtigt werden.

Betriebsinhaber kénnen sich aber als private Erfinder bewerben.

Teilnehmen kénnen alle Personen

e die ihren Wohnsitz oder Arbeitsplatz in Baden-Wirttemberg haben
und innerhalb eines in der Ausschreibung festgelegten Zeitraumes

e ¢in Patent beim Deutschen Patent- und Markenamt, beim Européa-
ischen Patentamt oder bei der Weltorganisation fir geistiges Ei-
gentum angemeldet und erteilt bekommen haben oder den ersten
Prifungsbescheid bzw. den amtlichen Recherchebericht vorlegen
kdénnen

e oder ein Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt
angemeldet haben und einen amtlichen Recherchebericht vorlegen
kdénnen.

Teilnahmevoraussetzung

Patente und Gebrauchsmuster missen in Kraft, Patentanmeldungen
mUssen anhéngig sein. Bei Erfindungen von Arbeitnehmern muss der
Arbeitgeber die Erfindung freigegeben haben. Der Preis soll private
Erfinder zur Umsetzung von technischen Losungen ermutigen und
die Bedeutung der Forschung hervorheben. Erfindungen, die bereits
wirtschaftlich erfolgreich verwertet werden, finden bei der Preisverga-
be keine Bericksichtigung. Ein auf der Erfindung beruhendes Produkt
oder Verfahren darf deshalb zum Zeitpunkt des Bewerbungsschlusses
noch nicht auf dem Markt sein.

Gegenstand der Pramierung

Technische Erfindungen

Art der Pramierung
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Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.



Verfahren

Uber die Vergabe des Preises entscheidet eine Jury. Sie bewertet die
Bewerbungen nach folgenden Gesichtspunkten:

1.) Innovationspotential der Erfindung

2.) Nutzen fir die Allgemeinheit

3.) Initiative bei der Umsetzung

Sonstiges

Der Wettbewerb wird in zweijahrigem Rhythmus ausgeschrieben.
Weitere Informationen Gber den Artur Fischer Erfinderpreis und den
Schilerwettbewerb sind auch im Internet unter
http://www.erfinderpreis-bw.de abrufbar

Kontakt

Regierungspréasidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Strafke 19

70174 Stuttgart

Telefon: 0711 123-2602

Internet: http://www.erfinderpreis-bw.de

Foto: Viola Schlitz
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Innovationspreis des Landes
Baden-Wirttemberg — Dr.-Rudolf-Eberle-Preis -

Art des Wettbewerbs

Wettbewerb fir Industrie, Handwerk und technologische Dienstleis-
tung

Teilnahmeberechtigung

Bewerben kénnen sich kleine und mittlere Unternehmen aus Industrie,

Handwerk sowie technologischer Dienstleistung

¢ mit Sitz in Baden-Wirttemberg und

* mit einem Jahresumsatz von bis zu 100 Mio. Euro und max. 500
Beschéftigten

Teilnahmevoraussetzung

Einreichen der Bewerbungsunterlagen bei

e der zustandigen Industrie- und Handelskammer,

e der zustandigen Handwerkskammer oder

e dem Landesverband der Baden-Wirttembergischen Industrie e.V.

Gegenstand der Pramierung

Vom Land Baden-Wirttemberg werden beispielhafte Leistungen aus-

gezeichnet

¢ bei der Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und technologischer
Dienstleistungen

® bei der Anwendung moderner Technologien in Produkten, Produk-
tion oder Dienstleistungen

Art der Pramierung

Es werden Preisgelder und Urkunden vergeben.

Verfahren

Uber die Vergabe des Preises entscheidet ein Preiskomitee. Es bewer-
tet die Bewerbungen nach folgenden drei Kriterien:

1.) technischer Fortschritt

2.) besondere unternehmerische Leistung

3.) nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg.

Ist eines dieser Kriterien nicht erflllt, kann die Bewerbung nicht berlck-
sichtigt werden.

Sonstiges
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Der Wettbewerb findet jahrlich statt.



Kontakt

Regierungsprasidium Stuttgart

Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-StraRe 19

70174 Stuttgart

Telefon: 0711 123-2602

Internet: http://www.innovationspreis-bw.de

Foto: Susanne M. K. Baur
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Focus

Internationaler Designpreis Baden-Wiirttemberg

Art des
Wettbewerbs

Teilnahme-
berechtigung

Der internationale Designpreis Baden Wirttemberg, ,,Focus Open’ ist seit vielen
Jahren fester Bestandteil der Wettbewerbslandschaft in Deutschland. Er ist einer der
wenigen nicht kommerziellen Wettbewerbe, dessen Intension das Aufzeigen von
Tendenzen im Design, das Aufsplren innovativer Losungen und in erster Linie die
Forderung der jahrlichen Preistrager ist.

Der renommierte Designpreis setzt Mal3stabe flr Produktqualitdt und unterstitzt
gleichzeitig Unternehmen und Designstudios mit den Auszeichnungen ,Focus in
Gold” und ,,Focus in Silber” bei der Marktkommunikation.

Die Einreicher kénnen zwischen 17 Kategorien wahlen.

Weltweit sind Hersteller oder Designer von professionellen Serienprodukten zur Teil-
nahme eingeladen. Die nicht-kommerzielle Ausrichtung ermdglicht auch kleinen und

mittleren Unternehmen die Teilnahme.

Teilnahme-

voraussetzung

Sie kdnnen jedes Produkt, das nicht langer als zwei Jahre auf dem deutschen Markt
ist, anmelden. Zugelassen sind auch Prototypen, deren Serienreife gewahrleistet ist,
jedoch keine Unikate.

Gegenstand der
Pramierung

Dieser Staatspreis wird flr zukunftsweisende und herausragende Gestaltungsleis-
tungen an Hersteller und Designer verliehen. Der renommierte Wettbewerb blickt
auf eine lange Tradition zurick und genief3t im In- und Ausland hohes Ansehen.

Art und Hohe der
Pramierung

FUr Hersteller und Designer pramierter Produkte ergeben sich klare Vorteile im
Markt, denn die Auszeichnungen ,Focus in Gold” und ,,Focus in Silber” blrgen flr
hdchste Produktqualitat.

Bei der Preisverleihung und Ausstellungserdffnung in festlichem Rahmen riicken alle
pramierten Produkte in den Blickpunkt der Offentlichkeit und werden anschlieRend
mehrere Wochen lang in der Ausstellung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart pra-
sentiert. Jahr flr Jahr zahlt das Design Center Stuttgart mehrere tausend Besucher
bei der Focus-Ausstellung. Alle pramierten und ausgestellten Produkte werden im
Jahrbuch verdffentlicht. Produkte, die den Focus in Gold erhalten haben, werden
zusatzlich im Internet prasentiert. SchlieRlich bestimmen die Ausstellungsbesucher
den Publikumspreis, in dem sie ihre persdnlichen Produktfavoriten wahlen.

Darlber hinaus erhalten die Preistrager fur eigene MarketingmafRnahmen Urkunden
und Druckvorlagen der Logos ,Focus in Gold” beziehungsweise , Focus in Silber”
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Verfahren

Um hochste Objektivitat zu wahren, werden maglichst alle Einreichungen im Original
beurteilt und durchlaufen zuvor keine selektive Foto-Jury. Die Produkte werden von
einer Jury international erfahrender und anerkannter Experten aus unterschiedlichen
Designdisziplinen bewertet. Auf die Neutralitat der Juroren wird grofter Wert gelegt,
und so sind deren eigene Produkte vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Sonstiges Der Wettbewerb wird jahrlich ausgeschrieben.

Kontakt Design Center Stuttgart Telefon: 0711 123-2781
Willi-Bleicher-StralRe 19 Telefax: 0711 123-2577
70174 Stuttgart Internet: http://www.design-center.de

Quelle: Design Center Stuttgart
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Das Informationszentrum Patente

Wer Erfolg hat, findet schnell Nachahmer! Darum wird es immer wichtiger, den Namen
lhres Unternehmens, |hre Erfindungen oder Ihr Design zu schitzen.

Im Informationszentrum Patente Stuttgart des Regierungsprasidiums Stuttgart — Gbrigens
der einzigen Einrichtung dieser Art in Baden-Wirttemberg — steht Ihnen ein umfangrei-
ches kostenloses Informationsangebot zur Verfligung.

Recherche

Egal ob Patent, Gebrauchsmuster, Marke oder
Geschmacksmuster - bei uns nutzen Sie kosten-
los modernste Recherchemedien und erzielen in
kurzer Zeit mit Unterstltzung unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter ein aussagekréaftiges Er
gebnis.

Veranstaltungen

Wir organisieren regelmallig Informationsveran-
staltungen fir Sie. Unser Spektrum reicht von all-
gemeinen Schutzrechtsvortragen dber Seminare
zur Patentrecherche bis hin zu Spezialvortragen
flr Studentengruppen einzelner Fachrichtungen.
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Fir eine Terminvereinbarung nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf.

Erfinderberatung/Rechtsberatung

In Zusammenarbeit mit der Patentanwaltschaft
bieten wir lhnen eine kostenfreie Kurzberatung zu
allen gewerblichen Schutzrechten an.

Die Beratung findet jeden Donnerstag statt. Die
Anmeldung ist nur vor Ort von 9.00 bis 11.30 Uhr
maoglich.

Weitere Informationen und Erfinderberatungs-
stellen in Baden-Wirttemberg finden Sie unter:
www.erfinderberatung-bw.de



Weitere Dienstleistungen
Wenn Sie einzelne Patentschriften, Marken oder

Geschmacksmuster bendtigen, schicken wir |h-
nen diese gerne gegen eine geringe Geblhr per
Fax oder per Post zu.

Ihre Schutzrechtsanmeldungen flrs Deutsche
Patent- und Markenamt kénnen Sie wéahrend der
Offnungszeiten direkt im Informationszentrum ab-
geben oder rund um die Uhr Uber unseren Patent-
briefkasten fristwahrend einreichen.

Alle Fotos dieser Seite von Sebastian Berger

ONtrym

P

AT

Infoy
P

Offnungszeiten

Mo, Di, Mi 9.00 bis 16.00 Uhr
Do 9.00 bis 19.00 Uhr
Fr 9.00 bis 13.00 Uhr

Regierungsprasidium Stuttgart
Informationszentrum Patente

im Haus der Wirtschaft
Willi-Bleicher-Str. 19

70174 Stuttgart

Tel.: (0711) 123-2558

E-Mail: info@patente-stuttgart.de
Internet: www.patente-stuttgart.de
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Das Design Center Stuttgart

Das Design Center Stuttgart engagiert sich in
der Wirtschaftsforderung des Landes Baden-
Wirttemberg. Seine Aufgabe besteht darin,
Designthemen in die Offentlichkeit zu tragen und
Orientierung zu geben, wenn es darum geht,
durch konsequenten Einsatz von professioneller
Gestaltung Vorteile bei der Marktpositionierung
von Produkten, Dienstleistungen und Unterneh-
men zu erreichen. Die Offentlichkeit besteht fiir
das Design Center Stuttgart aus Unternehmen,
Designern und der Bevolkerung, ganz im Sinne
von (kinftigen) Design-Auftraggebern, -Anbietern
und -Konsumenten. Um seinen Aufgaben gerecht
werden zu kénnen, arbeitet das Design Center
Stuttgart eng zusammen mit kompetenten Part-
nern in Verbanden, Institutionen, Unternehmen
und Designbdros.
Das Design Center Stuttgart leistet mit seiner Ar
beit einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Exis-
tenzsicherung baden-wirttembergischer Unter-
nehmen. Design zu verstehen ist die wichtigste
Voraussetzung, um die Bedeutung von professio-
neller Gestaltung fir die strategische Ausrichtung
von Organisationen und Unternehmen zu erken-
nen. Oberstes Ziel des Design Center Stuttgart
ist, Unternehmen und DesignbUros die groRtmag-
liche Unterstltzung zu geben, damit sie verscharf-
ten Wettbewerbsbedingungen und dem Tempo
des Wandels standhalten kénnen. Spezielle Ange-
bote bieten Unterstitzung flr Unternehmen, die
sich bislang noch nicht mit Designfragen befass-
ten oder Begleitung in der Anfangsphase suchen:
¢ Bei der individuellen, kostenfreien Design1stBe-
ratung erhalten Unternehmen Informationen zu
Gestaltungsfragen rund um Produkt- und Grafik-
Design. Erfahrene Gestalter bieten Rat zur Auf-
tragsvergabe, dem Briefing von Designern und
zur Einschatzung von Leistungen und Kosten.
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Design Center
Stuttgart

¢ Die Bibliothek bietet mit etwa 9000 Banden und
zahlreichen Fachzeitschriften aus dem In- und
Ausland einen grofien Fundus zu Fachthemen
aus den verschiedensten Designdisziplinen. Er
ganzend kann ein Grof3teil des Bestandes Uber
einen Online-Katalog im Internet recherchiert
werden.

e Die Ausstellungsreihe Ein()sichten ist ein at-
traktiver Treffpunkt flr Designinteressierte.
Hier konnen sich Unternehmen und Design-
biros mit ihren Arbeiten présentieren. Ein
wichtiger Beitrag zum Dialog zwischen Un-
ernehmern, Desginern und Konsumenten.
Zusatzlich besteht die Mdaglichkeit temporarer
Einzelausstellungen mit Partnern aus Gewerbe,
Kreativwirtschaft, Verbanden und Institutionen.

¢ |n\Veranstaltungen, Foren und Kongressen wird
Know How rund um Gestaltung aus den unter
schiedlichsten Design-Disziplinen vermittelt.
Die Aktivitaten orientieren sich dabei an den ak-
tuellen Entwicklungen aus Wirtschaft, Technik
und Gesellschaft.

Darlber hinaus stehen verschiedene andere Ak-
tivitaten auf dem Programm des Design Center
Stuttgart: So wird jahrlich der Internationale De-
signpreis Baden-Wirttemberg ausgeschrieben.
Der Preis wendet sich an professionelle Hersteller
und Designer. Fir den Nachwuchs wird unter dem
gleichen Thema der Mia Seeger Preis ausgelobt.

Design Center Stuttgart
Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart

Telefon: (0711) 123-2781

www.design-center.de



Adressen

Patentamter und andere Amter fiir
den Gewerblichen Rechtsschutz

Regierungspréasidium Stuttgart
Informationszentrum Patente
Willi-Bleicher-Strafde 19

70174 Stuttgart

Telefon (0711) 123-2558

Telefax (0711) 123-2560

Internet: www.patente-stuttgart.de

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrickenstral3e 12

80331 Minchen

Telefon (089) 2195-0

Telefax (089) 2195-2221

Internet: www.dpma.de

Schiedsstelle flir Arbeitnehmererfindungen
Beim Deutschen Patent- und Markenamt
Zweibrlckenstrale 12

80331 Munchen

Telefon (089) 2195-3943

Telefax (089) 2195-2221

Internet: www.dpma.de

Européaisches Patentamt
ErhardtstralRe 27
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