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. Aus der Presse

Die 2-millionste Européische Patentanmeldung

Am 10. Dezember 2008 wurde die 2-millionste Européische Patentanmeldung (EP 2 000 000 A1) verof-
fentlicht. Sie wurde von der Technischen Universitdt Ddnemark in Lungby eingereicht und beschreibt
eine mikrobielle Brennstoffzelle, die Elektrizitdt aus Schmutzwasser erzeugen kann. Seit der Griin-
dung des Europédischen Patentamtes im Jahre 1978 steigen die Anmeldezahlen kontinuierlich. Wah-
rend die erste Million nach 22 Jahren in 2000 erreicht wurde, benétigte die zweite Million Patentan-
meldungen lediglich knapp 9 Jahre. Allein im letzten Jahr wurden 146 561 Patente angemeldet. Die
Erteilungsquote am Europdischen Patentamt sank dagegen in den letzten Jahren deutlich, derzeit
liegt sie bei lediglich 41%. In unserer Kanzlei erhalten wir auf rund 70% der von uns angemeldeten
Patente eine Erteilung des Europdischen Patentamtes. Wir fiihren dies unter anderem auf die von
uns empfohlene individuell ausgearbeitete Anmeldestrategie zuriick.

Il. Tipps

Was Existenzgriinder wissen sollten!

Fiir einen langfristigen Erfolg eines Unternehmens sind innovative Weiterentwicklungen essentiell,
um sich auf dem hart umkdmpften Markt behaupten zu kénnen. Ohne Gewerblichen Rechtsschutz ist
dieser Vorsprung jedoch schnell eingebiit, da die Konkurrenz bei Nachahmung rechtlich nicht be-
langt werden kann und in vielen Féllen durch die eingesparten Entwicklungskosten oder die erschli-
chene Reputation besser dasteht als man selbst.

Wettbewerbsvorteile kdnnen hingegen durch Gewerbliche Schutzrechte gesichert werden, da sie
dem Rechtsinhaber die Maglichkeit einrdumen, jedem anderen die Herstellung, das Anbieten, den
Vertrieb und die Benutzung der unter das Schutzrecht fallenden Gegensténde zu verbieten. Sie stel-
len somit ein machtiges Werkzeug dar, um den Wetthewerber strategisch von bestimmten Ge-
schéftsfeldern vollig auszuschlieBen, oder ihn dazu zu zwingen, die in der Regel schlechtere Alterna-
tividsung zu verwenden sowie selbst in eine umfangreiche Forschung und Entwicklung zu investie-
ren. Natiirlich spielt auch die 6ffentliche Reputation des eigenen Unternehmens eine wichtige Rolle,
da inshesondere Patente gegeniiber Kunden, Wettbewerbern und Investoren Innovationskraft und
technische Kompetenz signalisieren.

Existenzgriindern empfehlen wir in jedem Fall, zu Beginn der Selbststandigkeit eine Marken- und
Patentrecherche durchzufiihren, um eine unwissentliche Verletzung bereits bestehender Schutz-
rechte Dritter weitgehend ausschlieBen zu koénnen. Einem jungen Unternehmen kann es schnell
.das Genick brechen”, wenn es selber iiber seine vermeintliche Erfindung, Produktbezeichnung, Un-
ternehmensbezeichnung oder Domain gar nicht frei verfiigen darf. Des Weiteren kann eine Recher-
che Fehlinvestitionen vermeiden, wenn bereits zu einem sehr friihen Zeitpunkt Erteilungs- bzw.
Eintragungshindernisse identifiziert werden. Derartige Recherchen kdnnen von einem Experten oder
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aber auch von lhnen selbst in einschldgigen Datenbanken durchgefiihrt werden (siehe z.B.
http://www.depatisnet.de oder http://register.dpma.de).

Erst nachdem die Handlungsfreiheit, auch unter Beriicksichtigung des Arbeitnehmererfindungsge-
setzes, sichergestellt ist, sollte {iber die Anmeldung eigener Schutzrechte nachgedacht werden. Eine
pauschale Vorgehensstrategie existiert diesbeziiglich nicht. Sie muss vielmehr unter Beriicksichti-
gung zahlreicher Faktoren individuell entwickelt werden. Hierbei ist stets eine sinnvolle Kosten-
Nutzen-Analyse vorzunehmen. In vielen Féllen raten wir zumindest zu einem nationalen Marken-
schutz, bei dem sich die Recherche- und Eintragungskosten fiir einen Schutzzeitraum von 10 Jahren
auf ca. 800,- € bis 1400,- € belaufen. Aber auch der zumindest nationale Schutz — inshesondere durch
ein Patent — eines fiir das Unternehmen wichtigen Produktes, bzw. entsprechender Herstellungs-
oder Arbeitsverfahren ist in vielen Fallen empfehlenswert.

Deutliche Gebiihrensenkung bei der Europaischen Gemeinschaftsmarke

Mit der sogenannten Gemeinschaftsmarke kann fiir Produktbezeichnungen, Unternehmensbezeich-
nungen oder Domains mit einer einzigen Anmeldung in allen 27 EU-Mitgliedstaaten ein Markenschutz
erlangt werden. Bislang belief sich die Anmelde- und Eintragungsgebiihr auf 1750,- €. Seit Anfang
Mai 2009 ist durch den Wegfall der Eintragungsgebiihr lediglich noch eine Anmeldegebiihr in Héhe
von 1050,- € zu entrichten. Im Vergleich zu einer einzigen nationalen Markenanmeldung ist die Ge-
meinschaftsmarke zwar relativ teuer, jedoch relativiert sich dies bereits bei einem benétigten Mar-
kenschutz in mehr als drei EU-Mitgliedstaaten.

Patentportfolio — Uberwachung des Patentbestandes ist notwendig!

Gerade in Zeiten der weltweiten Finanzkrise ist es wichtig, die Kosten fiir den Gewerblichen Rechts-
schutz in Grenzen zu halten sowie das zur Verfiigung stehende Budget optimal einzusetzen. Eine
Madglichkeit besteht darin, den Bestand der Schutzrechte mittels einer Patent-Portfolio-Bewertung zu
tiberpriifen und gegebenenfalls nicht mehr bendtigte Schutzrechte fallenzulassen. Ausgehend von
einer aktualisierten Liste mit den voraussichtlichen Kosten des folgenden Jahres kénnen die teuers-
ten Schutzrechte festgestellt werden. Auch wenn deren Fallenlassen die hdchste Kosteneinsparung
garantiert, ist dies nicht zwangslaufig auch die richtige Strategie. Um fiir die Zeit nach der Wirt-
schaftskrise geriistet zu sein, ist es ebenso wichtig, entsprechend der Geschéftsstrategie Schutz-
rechte ungeachtet der Kosten zu halten, wenn sie fiir die derzeitigen und kiinftigen Schliisselproduk-
te der Firma unentbehrlich sind. SchlieRlich sollen die Schutzrechte Wettbewerber davon abhalten,
die Schliisselprodukte nachzuahmen — und wann ist dies wichtiger als in Zeiten schrumpfender
Markte? Patente zu Produkten, die aktuell und kiinftig keine entscheidende Rolle spielen, kdnnen
dagegen abgegeben werden. Die freiwerdenden Finanzressourcen des ausgediinnten Patentportfo-
lios sollten zumindest teilweise in neue Produkte und Schutzrechte investiert werden, um im neu er-
starkten Markt wettbewerbsféahig zu sein. Nach einer Studie von Ernst (1996) sind Unternehmen mit
einer aktiven, systematischen Patentstrategie und damit hochwertigen Patent-Portfolio-Bestdnden
signifikant erfolgreicher als Unternehmen mit inaktiven, unsystematischen Patent-Portfolio-
Bestédnden.
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lll. Allgemeine Informationen

Markenrecht — die rechtserhaltende Benutzung einer Marke

Im Gegensatz zu anderen Landern, wie z.B. den USA, in denen bei Markenanmeldung ein Benut-
zungswille bestéatigt und zur spéteren Eintragung der Marke nachgewiesen werden muss, priift das
Deutsche Patent- und Markenamt nicht die tatsdchliche Benutzung einer Marke. Eine solche Benut-
zung ist dennoch grundsétzlich notwendig, damit die Marke weiter ,leben” darf und nicht aus dem
Register geldscht wird. Ein Loschungsverfahren wird durch Klage eines Dritten eingeleitet. Eine
Nichtbenutzung ist jedoch innerhalb der sogenannten Benutzungsschonfrist von 5 Jahren nach Ein-
tragung unschédlich. Erst nach Ablauf dieser Frist muss die Marke verwendet werden, es sei denn,
ernsthafte Griinde fiir ihre Nichtbenutzung kénnen dargelegt werden.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke ist grundsatzlich nur gegeben, wenn diese wie einge-
tragen benutzt wird. Als Benutzung gilt aber auch eine Nutzung der Marke in von der Eintragung ab-
weichender Form, wenn sich die beiden Formen nur in Teilen unterscheiden und hierdurch nicht die
Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst ist. Daneben miissen fiir eine rechtserhaltende Benut-
zung im Einzelnen folgende Voraussetzungen vorliegen:

— eine markenméRige Benutzung, und nicht nur eine Benutzung als reines Unternehmenskenn-
zeichen,

- die eigene Benutzung bzw. die erlaubte Benutzung durch Dritte (z.B. durch einen Lizenzver-
trag) sowie

- die Ernsthaftigkeit der Benutzung, wobei die Rechtsprechung diesheziiglich groBziigig ist, v.a.
wenn es um die quantitative Komponente geht.

Jeder Markeninhaber sollte sich daher vor Ablauf der Benutzungsschonfrist vergewissern, dass sei-
ne Marke tatséchlich rechtserhaltend benutzt wird.

Was ist eigentlich eine ,bosgldaubige Markenanmeldung®”?

Seit dem 01. Juni 2004 stellt die ,Bdsglaubigkeit” im deutschen Markengesetz neben einem Lo-
schungstatbestand auch ein absolutes Eintragungshindernis dar und wird daher vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt im Eintragungsverfahren gepriift. Entscheidend ist dabei, dass die Bosgldubig-
keit im Zeitpunkt der Markenanmeldung bestanden hat und somit bei der Eintragung oder Léschung
nicht mehr fortbestehen muss. Ein spaterer Wegfall der Bosglaubigkeit ist irrelevant.

Unter Bdsglaubigkeit ist dabei nicht das Gegenteil von Gutgldaubigkeit im Sinne des Zivilrechts zu ver-
stehen. Vielmehr ldsst sich eine bdsglaubige Markenanmeldung als rechtsmissbrauchlich oder sit-
tenwidrig bezeichnen. AuBerdem werden zur Beurteilung der Bésglaubigkeit die allgemeinen Grund-
sdtze des Wetthewerbsrechts herangezogen.

Die haufigsten Falle von Bdsglaubigkeit sind ein fehlender Benutzungswille, die Anmeldung von Spe-
kulations- oder Sperrmarken sowie die Markenerschleichung. Spekulationsmarken liegen z.B. vor,
wenn Nichtberechtigte ersichtlich Namen/Abbildungen bekannter lebender oder toter Persénlichkei-
ten anmelden oder bekannte Kennzeichen anderer unberechtigt durch Markeneintragung monopoli-




sieren. Eine Markenerschleichung ist gegeben, wenn falsche Angaben gemacht bzw. wichtige Um-
stdnde verschwiegen wurden, um die Eintragung zu erreichen. Fiir das Vorliegen einer Sperrmarke
ist erforderlich, dass ein schutzwiirdiger bekannter Besitzstand — in der Regel im Inland — gestort
wird oder eine Marke im Wetthewerbskampf zweckfremd in Behinderungsabsicht eingesetzt wird.

Ein vor kurzem vom BGH erlassenes Urteil stellt klar, dass auch Inhaber von ausldndischen Marken,
die einen guten Ruf in dem jeweiligen Heimatland erworben haben, gegen spédtere Markenanmel-
dungen in Deutschland vorgehen kénnen. Trotz der erstmaligen Anmeldung der Marke in Deutsch-
land durch einen anderen als den Inhaber der ausldndischen Marke ldge, so der BGH, ein Wetthe-
werbsverstol3 vor. Denn der Anmelder wusste oder hatte wissen miissen, dass der Inhaber der &lte-
ren auslandischen Marke einen ,wertvollen Besitzstand” aufgebaut habe und durch die jiingere
Markenanmeldung in Deutschland behindert wiirde.

Da eine Marke einen betrdchtlichen Wert darstellen kann, kommt es immer haufiger zu ,b6sgldubi-
gen” Anmeldungen, um u.a. unberechtigte Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche gegen
Dritte geltend machen zu kénnen. Ein Abgemahnter sollte daher zu seiner Verteidigung stets iiber-
priifen, ob die Voraussetzungen einer bdsgldubigen Markenanmeldung in Betracht kommen, die ei-
nen Antrag auf Ldschung dieser Marke nahe legen.

Bitte teilen Sie uns per Riickantwort (Fax: 0841 - 8 86 89 10) mit, wenn Sie unseren Newsletter zukiinftig in anderer Form erhalten wollen,
oder schreiben Sie uns eine E-mail: info@ch-patent.com. Falls Sie kein Interesse an einer weiteren Zusendung haben sollten, so bitten
wir Sie ebenfalls freundlichst um eine kurze Mitteilung. Gleiches gilt fiir den Fall, dass die Anschrift fehlerhaft ist oder der Newsletter
auch an weitere Adressen gesandt werden soll.

Name: |:| Bitte schicken Sie mir den Newsletter per Post
Firma: |:| Bitte schicken Sie mir den Newsletter per E-mail
E-mail: |:| Bitte schicken Sie keinen weiteren Newsletter

Der vorliegende Newsletter informiert regelmaRig tiber Themen des Gewerblichen Rechtsschutzes und soll auf Chancen und Risiken des Gewerblichen
Rechtsschutzes hinweisen. Es ist keineswegs Ziel des Newsletters Fachleuten Wissen zu vermitteln. Vielmehr soll Personen, wie Geschaftsfiihrern, Abtei-
lungsleitern oder Ingenieuren Grundlagenwissen vermittelt werden, so dass sie ihre Entscheidungen auf einer fundierten Basis treffen kdnnen. Es handelt
sich hierbei keinesfalls um Rechtsheratung. Verbindliche Rechtsauskiinfte konnen nur schriftlich und auf den Einzelfall bezogen erteilt werden. Bei Fragen
zum Gewerblichen Rechtsschutz wenden Sie sich bitte an einen Patentanwalt.
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