Gewerblicher Rechtsschutz

Zu praktischen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes bei der
Unternehmensfihrung
(Disposition)

I. Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes

II. Anforderungen aus der Sicht des Marktes
Konkurrenz und Wettbewerb; Notwendigkeit der eigenen Individualisierung. Wer nur
Standardleistungen einbringt, wird nie Sieger, also stdndiges Suchen nach neuen
Geschaftsfeldern fur Erfolg unabdingbar. Eigene notwendige Freirdume fir stabile
Entwicklung erforderlich; Marktanteile tber Prozel3- und Produktinnovation. Procede-
re des gewerblichen Rechtsschutzes bietet wirksame Mdglichkeiten, eigene Inno-
vationen mindestens zeitweilig zu schitzen. Mit ungeschuitztem Wissen ist ein wert-
haltiger Wettbewerbsvorteil nicht erzielbar. - Mittel zur Erhéhung des Egoismus auf
dem Markt. Tangierend zum Wettbewerbs- / Urheberrecht; Registerrecht ist von
Vorteil.

lll. Patente
- Rechte auf (6) /aus dem Patent (9) § 6/9,10,11 PatG.
Erfindungsbesitz = Kenntnis des fertigen Erfindungsge-
dankens als einer wiederholbar ausfuhrbaren Lehre zum
technischen Handeln.
Beachten: Doppelerfinder - erster Anmelder hat das
Recht (6); Arbeitnehmererfinder/spezielle Ausfihrungen
Schutz des Berechtigten gegenuber Nichtberechtigten:

* im Patenterteilungsverf. Klage auf Abtretg. § 8/1 PatG.
* nach Erteilung Klage auf Ubertragung  § 8/2 PatG.
Nichtigkeitsklage § 22 PatG.
- Patentvoraussetzungen / Voraussetzungen der Patenter-

teilung

* Neuheit; auch Aquivalente § 1/3 PatG.

* erfinderische Téatigkeit 8 1/4 PatG.

* gewerbliche Verwertbarkeit 8 1/5 PatG.
+ Erganzendes Schutzzertifikat fir Arzneimittel Mitt. Prés. d. DPA 1/93
+ Schutz von Mikroorganismen Mitt. Pras. d. DPA 6/91
+ Richtlinie Gber den Rechtsschutz fur EG-RIli
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biotechnolog. Erfindungen

+ Nachahmung fremder wirtschaftlicher Erfolge nur
dann sittenwidrig, wenn das Mittel verwerflich ist
und der Nachahmer sich dadurch einen unlaute-

ren Vorsprung verschaffen will. 88 12 und 17 ff. UWG
* Anmeldung und Durchsetzung von Patenten
- Recherche / Klassifikation IPK

Dtsch. Patentklassifik.
Informationsrecherchen/Neuheitsrecherchen/Gul-
tigkeitsrecherchen/Namensrecherchen; sonstige
Literatur;
Schutzbereich von Patenten
- Anmeldeverfahren / Ausarbeitung der
Schrift/Aufbau PatAnmVO
+ hinreichende Offenbarung (Wiederhol-, ausfiihrbar)
+ Einheitlichkeit

- Anmeldung § 35 PatG.
+ Erfinderbenennung § 37 PatG.
+ unzulassige Erweiterung § 21 PatG.

+ Gebuhrenzahlung
+ Wirkung der Patentanmeldung:
Entstehung des Schuitzes durch Veroffentlichung

des Hinweises auf die Offenlegung § 32 (5) PatG.
Entschadigungsanspruch besteht nicht bei
offensichtlichem Fehlen der Patentfahigkeit § 33 (2) PatG.

Vorlaufiger Schutz kann rickwirkend entfallen
- bei nicht rechtzeitiger Stellung des Prifungs-
antrages 88 58 (3), 44 (2) PatG.
- bei Zuriicknahme oder Zurtickweisung der
Anmeldung.
- Widerruf des Patents im Einspruchsverfahren
88 59, 21 (3), 61 PatG.
- durch Nichtigerklarung des Patents 88 81, 22, 21 (3) PatG.
- Innere Prioritat 8§ 40 PatG.
Aber: § 35 PatG. beachten!
+ Wirkung der Erteilung:
Entstehung des Rechts durch Verdéffentlichung der
Erteilung / Rechte an der Erfindung: Ausschliel3lich-
keitsrecht, das jede Art der unmittelbaren oder mit-
telbaren Benutzung dem Inhaber der patentierten
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Erfindung vorbehalt - zeitlich 20 Jahre bei Verlet-
zung

Unterlassung (Ohne Verschulden)
Schadensersatz (Verschuldensabhang.)

§ 139 (1) PatG.
§ 139 (2) PatG.

Auskunftsanspruch (Ohne Verschulden) § 140 b PatG.
Vernichtung von Verletzungsgegenst. § 140 a PatG.
schuldvoraussetzende Strafen § 142 PatG.

Beschlagnahme d. Zollbehérde § 142 a PatG.

+ Offenlegungsschrift/Prifungsverfahren
Moglichkeiten der Rechtsbeschwerde/Verfahren vor
dem Patentgericht und dem Bundesgerichtshof; Unter-
schiedliche Wirkung einer Zurtiickweisung im Prufungs-
verfahren und der Nichtigerklarung

* Verfahrensvorschriften:

Neuheitsschonfrist 8§ 3(4) PatG.
Akteneinsicht § 31 PatG.
Rechtsverletzungen § 139 PatG.
Benutzungshandlungen §9 - 13 PatG.
Umgekehrte Beweislast § 139(3)PatG.)
Vor-/Weiterbenutzungsrecht § 12 PatG.
Verjahrung wegen Verletzung der

Patentrechte § 141 PatG.
Patentberihmung/Auskunftserteilg. § 146 PatG.
Schutzdauer 20 Jahre 8§ 16 PatG.

Gebuhren
Fristen/Wiedereinsetzung in den

8§ 17,18,19 PatG.

vorigen Stand § 123 PatG.
Nichtigkeitsklage § 81 PatG.
IV. Gebrauchsmuster
- Schutzvoraussetzungen: Neuheit 88 1, 3 GbmG.

Benutzung aul3erhalb des Geltungsbereiches des DE-
GBmG bleibt aul3er Betracht
Erfinderisches Tun: Veradnderte Entwicklung durch Ent-
scheidung BGH X ZB 27/05 — Gleichsetzung mit Erfin-
dungshdhe beachten (,Demonstrationsschrank®)
- Anmeldung und Durchsetzung von Gebrauchsmustern

- Recherche (unerlafilich/Kartei) / Klassifikation IPK

Dtsch. Patentklassifik.
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- Ausarbeitung der Schrift/Aufbau PatAnmVO
- Anmeldung

* Beachten: Keine Prifung auf Neuheit

* Verfahrensvorschriften:

Akteneinsicht § 8(5) GbmG.
Gebrauchsmusterstelle im PA 8§ 10 GbmG.
Positivbefugnisse des Inhabers 8 11 GbmG.
Schutzbereich 8§ 12 GbmG.
Loschung §15- 17 GbmG.

-> Beschwerde beim Patentgericht moglich 8§ 18 GbmG.
Schutzdauer 2x3 Jahre plus 2x2,

max. 10 Jahre § 23 GbmG.
Unterlassungsanspruch gegen
Verletzer § 24 GbmG.

V. Préazisierende Bestimmungen zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmu-
stergesetz
- Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen BGBI. I, S. 1680/1.10.1957
* Wesen der gebundenen / freien Erfindungen (Fassg. v. 18.01.2002)
* Pflichten des Arbeithehmers (AN) / Arbeitgebers (AG)
+ Meldepflicht des AN / schriftlich
+ AG hat sich hinsichtlich der Erganzung zu auf3ern /
2 Wochen
* Neu: AG nimmt stets unbeschrankt in Anspruch, wenn
er Erfindung nicht innerhalb von 4 Monaten freigibt.
Will AG Rechte aufgeben, hat er AN zu informieren
und ihm mindestens 3 Monate Zeit zu einer personli-
chen Entscheidung zu lassen
* Fragen der Vergutung
- Gesetz Uber den Schutz der Topografien mikroelek-
tronischer Halbleitererzeugnisse
- Budapester Vertrag fur die Hinterlegung von Mikro-
organismen
- Sonstige gesetzliche und andere Bestimmungen im
Uberblick:
* Sortenschutzgesetz
* Schutz von Pflanzenzichtungen
* Rili des Rates der EWG uber den Rechtsschutz von Amtsbl. EG Nr. L 290 v.
Computerprogrammen 24.11.93
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VI. Geschmacksmustergesetz

Schutzvoraussetzungen: RGBI. S. 11/11.01.1876
bzw. BGBI. | Nr. 11 v.
18.03.04

* Gestaltung der Oberflache eines Erzeugnisses; raum-
liche Gestaltung an sich und Oberflache; ausschliel3-

lich raumliche Gestaltung 87
* Neuheitsschonfrist von 12 Monaten 8§86
* neu und Eigenart; Schutz mit Eintragung 882.2,23;27.1

Recherche (unerlaRlich) / Klassifikation (eigene) /

Anmeldung (Sammelanmeldung) / Eintragung

(Bis 1988 / seit 1988) / Schutzdauer 5 x 5 Jahre §27.2,28

VII. Markengesetz

- Abgrenzung zur Firma / Ausstattung; 88 3 - 5 Markenges.
- Wort-, Bild-, Wort-Bild-Marken / Klangzeichen

- Recherche / Klassifikation / Anmeldung

- Ablauf des Prifungs- und Eintragungsverfahrens /
Voraussetzungen der Eintragung

- Schutzdauer verlangerbar in 10-Jahresperioden /
mindestens 5 Jahre anhaltende Nichtbenutzung
fuhrt auf Antrag eines Dritten zur L6schung

- Abgrenzung zu Domainnamen -> deren rechtsrele-
vante kiinftige Entwicklung beachten

VIIl. Anmeldung und Durchsetzung von Schutzrechten in
anderen Landern
wirtschaftliche Aspekte / Erfahrungen / Anmeldeumfang

1.

2

~N o O b~

Pariser Verbandsubereinkunft

. Anmeldungen nach dem Europ. Patentiibereinkommen

"Européaische Patentanmeldung”

. Nutzung des "Patent Cooperation Treaty"/Vertrag

uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet des Patentwesens

. Madrider Markenabkommen

. EU-/Gemeinschaftsmarke

. Gemeinschaftsmuster

. Aspekte der weiteren Rechtsentwicklung im Zusam-

menhang mit der Fortfihrung der européischen Eini-
gungsbestrebungen (Gemeinschaftspatent, Schutz von
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geograf. und Herkunftsangaben / EU - Verordnung 2081/92)

IX. Ubertragung von Rechten auf / aus Schutzrechten

Ubergang auf Erben kraft Gesetzes / kraft Verfiigung,

Erteilung von ausschlief3lichen nichtausschlief3lichen

Lizenzen; Lizenzvertrage/deren wesentlicher Inhalt;

-bereitschaftserklarungen;

Beschrankung der Verfuigung:
Geheimerfindungen
Arbeitnehmererfindungen vor Ablauf der Inan-
spruchnahmefrist 8 7 (3) ArbEG.
Zwangslizenz

X. Verletzung gewerblicher Schutzrechte:
* Verweis auf bisherige Ausfiihrungen § 9 PatG.
* Verjahrung innerhalb 2 Jahre nach Kenntnisnahme /
30 Jahre generell
* Basis einer Schadensberechnung: Ersatz des dem
Verletzten entgangenen Gewinns (Kausalitat), Heraus-
gabe des Verletzergewinns; Berechnungsmoglichkeit
analog der Lizenzanalogie

XI. Organisation des Informations- und Schutzrechtswesens im Betrieb
3 Mdglichkeiten

XIl. Die Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmannes im Zusammenhang mit

bestehenden Schutzrechten
Aspekte der Rechtsméangelfreiheit, Versdumnisse, deren Folgen, Strategien

bei Verletzungen und Fragen der Produktpiraterie.

Internet-Adresse des DPMA: http://www.dpma.de

Recherchen: Datenbanken DEPATIS und ESPACENET unter
http://www.dpma.de
Eigene Adresse: www.cottbus-patent.de
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