Nach einer langen, nervenzeh-
renden und kostenintensiven Ent-
wicklungsphase ist es endlich so-
weit: Die Markteinfiihrung lhres
neuen Produkts steht unmittelbar
bevor. Wird nun Patentliteratur
Dritter bekannt, kommt es héu-
fig zu innerbetrieblichen Turbu-
lenzen, die jedoch im Falle eines
gezielten Vorgehens oftmals ver-
mieden werden konnten. Im Fol-
genden méchten wir lhnen daher
einige Ratschldge geben.

Zundchst ist zu priifen, ob es sich
bei dem ermittelten Schutzrecht
tatsdchlich um ein erteiltes Patent
oder aber lediglich um eine Pa-
tentanmeldung handelt. Wahrend
ein wirksames Patent seinem In-
haber das Recht verleiht, Dritten
die Benutzung der patentierten
Erfindung zu untersagen, handelt
es sich bei einer Patentanmel-
dung — wie der Name schon sagt
— lediglich um eine Anmeldung.
Bevor es in diesem Fall zu einer
Patenterteilung kommt, muss
der Inhaber den Gegenstand der
Anmeldung zunéchst von einem
Priifer des zustdndigen Patent-
amts auf seine Erfindungshohe
priifen lassen. Im Laufe eines
derartigen  Priifungsverfahrens
sind jedoch Einschrdnkungen des
urspriinglichen Patentbegehrens
oftmals unausweichlich, so dass
erst nach der abschlieBenden
Erteilung tatsachliche Gewissheit
iber den letztendlichen Schutz-
umfang des Patents herrscht. Es
kann daher durchaus vorkommen,
dass eine urspriinglich kritische
Patentanmeldung im Verlauf des
Priifungsverfahrens ihren an-
fanglichen Schrecken verliert. In
jedem Fall empfiehlt es sich, das
Priifungsverfahren einer relevant
erscheinenden Anmeldung genau
zu verfolgen, um rechtzeitig die
tatséchliche Gefahr spéterer Kol-
lisionen abschatzen zu konnen.
lhr Patentanwalt unterstiitzt und
berét Sie hierbei gerne.

Falls es sich bei dem ermittelten
Schutzrecht tatsdachlich um ein
erteiltes Patent handeln sollte,
muss im nédchsten Schritt {iber-
priift werden, in welchem Land
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das Patent iiberhaupt wirksam ist.
Ein allumfassendes , Welt-Patent”
existiert trotz oft zu horender Ge-
genvorstellung nicht. Ebenso ge-
wahrt ein Europdisches Patent
nicht zwangslaufig einen Schutz
in ganz Europa. Vielmehr muss
ein derartiges Patent vom Inha-
ber in den gewiinschten Staaten
einzeln validiert werden, mit der
Konsequenz, dass auch nur einige
wenige Lander vom Patentschutz
erfasst sein konnen. In jedem Fall
sind Schutzrechte stets auf die
Hoheitsgebiete der jeweiligen
Lander begrenzt, fiir die das Pa-
tent erteilt wurde. So kann bei-
spielsweise der Inhaber eines
US-Patents die Herstellung eines
geschiitzten Produkts in Deutsch-
land nicht untersagen, wohl aber
die Einfuhr des Produkts in die
USA.

Dariiber hinaus muss gepriift wer-
den,obdas Patentiiberhauptnoch
in Kraft ist. Viele Patente verlieren
beispielsweise schon vor Ablauf
der Maximalschutzdauer von 20
Jahren ihre Wirkung, da der Inha-
ber an der Aufrechterhaltung des
Patentschutzes nicht mehr inte-
ressiert ist und daher das Patent
durch Nichtzahlung der félligen
Jahresgebiihren fallen l&sst.

Nicht zuletzt ist bei der Bewer-
tung, inwieweit ein noch wirk-
sames Patent eines Dritten eine
Gefahr fiir das eigene Unterneh-
men darstellt, der Schutzumfang
des Patents zu ermitteln. Auch
wenn hierbei die Erfahrung eines
Patentanwalts meist unerldss-
lich ist, gibt es dennoch einige
Regeln, deren Beachtung eine
relativ schnelle Einschétzung des
Schutzumfangs ermdéglicht.

So sind zundchst ausschlieR-
lich die Patentanspriiche fiir
die Bewertung einer maglichen
Schutzrechtsverletzung ~ maB-
gebend, die in der Regel auch
in der Patentschrift klar als sol-
che gekennzeichnet sind (meist
durch die Uberschrift ,Paten-
tanspriiche” oder ,,Claims”) und
sich daher auf einfache Weise
von der {ibrigen Beschreibung

abgrenzen lassen. Die Ansprii-
che lassen sich schlieflich in
unabhéngige Anspriiche und
davon abhéngige Anspriiche
unterteilen, wobei letztere meist
beginnen mit: ,Produkt nach
einem oder mehreren der voran-
gegangen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet dass .." oder
.Verfahren nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch ...".

Bei der Bewertung des Schutz-
umfangs sind jedoch lediglich
die unabhéngigen Anspriiche re-
levant, also Anspriiche, die sich
nicht auf einen vorherigen An-
spruch beziehen. In den meisten
Fallen besitzt ein Patent lediglich
zwischen einem und fiinf unab-
héngigen Patentanspriichen, so
dass der relevante Teil eines Pa-
tents schnell eingegrenzt werden
kann und auf diese Weise fiir den
Leser iiberschaubar wird. Inwie-
weit auch Merkmale der abhéan-
gigen Anspriiche erfiillt werden,
ist hingegen im Rahmen der Ana-
lyse einer mdglichen Kollision un-
erheblich.

Bei der Beurteilung des Schutz-
umfangs ist schlieRlich zu beach-
ten, dass dieser nichtimmer durch
denWortlautder Patentanspriiche
beschrénkt wird. Oftmals fallen
auch sogenannte ,dquivalente”
Ausfiihrungen unter den Schutz
des Patents (beispielsweise die
Verwendung eines ,Nagels” an-
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stelle einer explizit beanspruchten
»Schraube”). Hierflir miissen je-
doch bestimmte patentrechtliche
Voraussetzungen erfiillt sein, so
dass der Schutzbereich nicht auf
beliebig viele Alternativen ausge-
dehnt werden kann.

Sollte auch diese Analyse erge-
ben, dass das entsprechende Pa-
tent die Vermarktung eigener Pro-
dukte oder Verfahren beeintrach-
tigen kdnnte, so besteht schlieR-
lich auch nach der Patentertei-
lung die Mdglichkeit, das Patent
durch Einlegung eines Einspruchs
oder einer Nichtigkeitsklage riick-
wirkend zu vernichten, falls ent-
sprechend relevanter Stand der
Technik vorgelegt werden kann.
Auch hierbei steht lhnen |hr Pa-
tentanwalt gerne zur Seite.

AbschlieBend ist darauf hinzu-
weisen, dass Schutzrechte Drit-
ter nicht immer eine Bedrohung
darstellen miissen. So lassen
sich im Vorfeld einer Entwicklung
durch das Studium ausgewahlter
Patentliteratur unnotige Kosten
vermeiden, wenn drohende Kolli-
sionen friihzeitig erkannt wurden
und der Inhalt der ermittelten
Druckschriften eventuell auch in
die eigene Entwicklung einflie-
Ben kann — insbesondere wenn
es sich um Patente handelt, die
nicht mehr in Kraft sind und deren
Gegenstand daher von jedermann

.kopiert” werden darf.
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