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«Es ist nicht gross oder klein, was auf der Landkarte so scheint. Es kommt auf
den Geist an.»

(Johannes von Miiller, 1752 - 1809, Schweizer Historiker)
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Thema

Die Schweiz ist eine Exportnation ers-
ten Ranges. Fir die meisten unserer
Kunden ist der Patentschutz im Aus-
land klar wichtiger als in der Schweiz.

Das will nicht heissen, dass Patente
in der Schweiz nicht von Interesse
sind. Im Gegenteil: Gerade weil viele
Schweizer Unternehmen weltweit
tatig sind, schitzen die im Ausland
ansassigen Mitbewerber ihre Erfindun-
gen auch in der Schweiz. Die meisten
in der Schweiz in Kraft stehenden Pa-
tente sind vom Europaischen Patent-
amt geprift und erteilt worden.

Braucht es noch ein nationales
Schweizer Patent? Ware es nicht effi-
zienter, den Patentschutz nur tGber
das Europaische Patent zuzulassen?

Pro Jahr gibt es immer noch mehre-
re tausend Schweizer Patentanmel-
dungen. Mit der neusten Revision des
Patentgesetzes (Schwergewicht Bio-
technologie) hat die Politik Ja zum
nationalen Schweizer Patent gesagt.
Und das sicher mit gutem Grund.

In diesem grips ® greifen wir ein
paar wissenswerte Aspekte des
Schweizer Patents auf. Die auf natio-
naler Ebene intensiv diskutierten bio-
technologischen Einschrankungen des
Patentrechts bleiben hier einmal aus-
genommen.

Beim genaueren Hinsehen ergeben
sich mit dem Schweizer Patent takti-
sche und strategische Moglichkeiten,
die man nicht ausser Acht lassen
sollte.

Werner A. Roshardt



Keller & Partner Patentanwilte AG Bern und Winterthur

Erteilungsverfahren

Anmeldung, Recherche Merkpunkte

Welche amtlichen Recherchen gibt es?  Nach der Hinterlegung der Anmeldung > Recherche internationaler Art
kann (optional) eine Recherche nach europaisch anerkannt.
Stand der Technik beantragt werden.
Ist beabsichtigt, spater eine euro- = Antragsfrist fiir Recherche:
paische Anmeldung vorzunehmen, 6 bzw. 14 Monate.
empfiehlt es sich, innert sechs Mona-
ten eine Recherche internationaler Art = Anmeldungen ab 1.7.2008 werden
zu beantragen. Diese wird vom Euro- nach 18 Monaten offengelegt.
paischen Patentamt durchgefiihrt und
bei einer spéateren internationalen > Amtsrecherchen einsehbar fir
oder europaischen Anmeldung aner- Dritte.
kannt.
Genligt ein Schutz in der Schweiz,
kann man sich auf die innert 14 Mona-
ten zu beantragende nationale Re-
cherche beschranken. Der Name soll
nicht dariiber hinwegtauschen, dass
auch diese Recherche weltweiten
Stand der Technik beriicksichtigt.
Die Schweizer Anmeldung wird
neu nach 18 Monaten ab Prioritatsda-
tum veroffentlicht. Ab  Veroffentli-
chung ist die amtliche Akte fir jeder-
mann einsehbar. Insbesondere kon-
nen auf diese Weise Dritte Kenntnis
von Recherchenergebnissen erhalten
und die Patentfahigkeit abschatzen.

Priifung Merkpunkte

Auf welche Aspekte ist die Priifung Das IGE arbeitet die Anmeldungen in > Priifungsdauer 3-5 Jahre.
beschrankt? der Reihenfolge des Eingangs ab und
verschickt die Aufforderung zur Zah- > Anspruchsbreite (Neuheit) in der
lung der Priifungsgebiihr typischerwei- Verantwortung des Anmelders.

se nach ca. drei Jahren ab Anmelde-
tag. Ein erster Bescheid erfolgt etwa > Beschleunigung der Priifung mog-
innerhalb von 3-6 Monaten. Inhaltlich lich.
beschrankt er sich auf die Aspekte
a) «Ausreichende Offenbarungy, = Aussetzung der Priifung zugunsten
b) «Technizitaty, c) «Klarheit der An- paralleler europaischer Anmeldung
spriiche» und d) «Einheitlichkeit der moglich.
Erfindungy. Ob die Erfindung neu und
nicht nahe liegend ist wird nicht ge-
prift — auch dann nicht, wenn zuvor
eine amtliche Recherche erstellt
wurde.
Die Prifung wird innerhalb von
6-12 Monaten ab Priifungsantrag ab-
geschlossen, dem Anmelder wird das
beschlossene Publikationsdatum mit-
geteilt. Fir die Erteilung und Publikati-
on ist keine Gebiihr fallig.
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Grundsatz Folgerungen

Was bedeutet das
Doppelpatentierungsverbot?

Das Doppelpatentierungsverbot be-
sagt, dass eine Erfindung nicht von
zwei verschiedenen Patenten bean-
sprucht sein darf. Haben zwei Anmel-
dungen nicht den gleichen Zeitrang,
so ist der Inhalt der &lteren Anmel-
dung neuheitsschadlich fir die jlinge-
re Anmeldung («whole contents appro-
ach»). Im Gegensatz zum bisherigen
Recht kommt es nicht mehr nur dar-
auf an, was in den fritheren Anspri-
chen enthalten ist («prior claim appro-
achy).

Das Doppelpatentierungsproblem
taucht z. B. dann auf, wenn zu einer
Schweizer Erstanmeldung eine inhalts-
gleiche europaische Nachanmeldung
mit Wirkung fir die Schweiz einge-
reicht wird. Bei Erteilung solcher in-
haltsgleicher Patente verliert das
Schweizer Patent automatisch seine
Wirkung, soweit eine Uberdeckung mit
dem europaischen Anspruch besteht.

Praxisbeispiele

> Sperrwirkung gegen jiingere Nach-
anmeldungen.

> Gesetzliche Abgrenzung zeitglei-

cher Patente des gleichen Inha-
bers.

Empfehlung

Ein Unterschied zwischen dem
Schweizer und dem europdischen
Patentanspruch hat in der Regel zwei
mogliche Ursachen: Erstens, die euro-
paische Nachanmeldung wurde ge-
genuber der Prioritatsanmeldung (z.B.
durch zusétzliche Ausfiihrungsformen)
erweitert. Zweitens, der Patentan-
spruch konnte im europdischen Pri-
fungsverfahren nicht verteidigt wer-
den und musste im Verhaltnis zum
Schweizer Anspruch eingeschrankt
werden.

Nicht immer ist das materiell ge-
priifte europdische Patent dem unge-
priften Schweizer Patent zu bevorzu-
gen. Es gibt durchaus Einschrankun-
gen, die nicht wegen mangelnder Pa-
tentfahigkeit vorgenommen werden
mussten und die man im Streitfall
besser nicht im Patent haben mdchte.
In solchen Fallen ist zu liberlegen, ob
nicht besser das Schweizer Patent
statt das Européaische aufrecht erhal-
ten wird.

Was ist bei einem kombinierten
Schutz aus Schweizer und europai-
scher Anmeldung zu bedenken ?

> Nach Erteilung des EP-Patentes
Verzicht zugunsten CH-Patent prii-
fen.

> Freiheit der Anspruchsformulierung
im Schweizer Patent nutzen.
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Kosten

Was kostet ein Schweizer Patent?

Die durchschnittlichen Kosten fiir das
Ausarbeiten und Einreichen eines
Schweizer Patents liegen in der Gros-
senordnung von CHF 7000-9000.

Die Amtsgebuhren fiir die Recher-
che internationaler Art betragen
CHF 1700. Die nationale Recherche
kostet etwa die Halfte. Fir die Beurtei-
lung der Recherche rechnen wir mit
CHF 1500-3000.

Fiur den Prifungsantrag sind
CHF 700-800 zu budgetieren zuziig-
lich der Gebuhren fiir den elften und
jeden weiteren Patentanspruch fir
den Priifungsantrag. Die Erwiderung
eines Prifungsbescheids kostet typi-
scherweise CHF 500-1500. Ertei-
lungsgebiihren fallen keine an.

Die Jahresgebiihren beginnen erst
ab dem vierten Jahr seit Anmeldung zu
laufen (fur das flnfte Jahr und jedes
weitere). Im Unterschied zu den meis-
ten anderen Landern erhdhen sich die
Gebiihren nach dem fiinften und
sechsten Jahr nicht mehr von Jahr zu
Jahr, sondern bleiben konstant.

Der Zweck von Jahresgebihren
besteht nicht nur darin, das Amt zu
finanzieren (weil die Anmelde- und
Prifungsgebihren nicht kostende-
ckend fiir das Erteilungsverfahren
sind). Vielmehr soll auch bewirkt wer-
den, dass Schutzrechtsinhaber Paten-
te fallen lassen, die sie nicht nutzen.

Anmeldung CHF 7000-9 000

Recherche inkl. Analyse
CHF 3000-5000

Prifungsverfahren CHF 2 000

Jahresgebihren insgesamt
CHF 6500

Mit unserem Newsletter mochten wir
unseren Klienten und all jenen, die an
gewerblichen Schutzrechten (Patente,
Marken, Designs) interessiert sind,
praxisbezogene und aktuelle Informa-
tionen weiter geben. Entsprechend
den Interessen unseres Zielpublikums
geben wir den immer wieder auftre-
tenden, grundlegenden Fragestellun-
gen breiten Raum. Kurz: Wir wollen
praktische Tipps fur griffige [IP-

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beitrage sind bewusst kurz
gehalten und konnen daher nie alle
relevanten Aspekte der jeweiligen
Thematik abdecken. Der Newsletter
ersetzt also keine fallbezogene Bera-
tung. Sprechen Sie mit Ihrem Patent-
anwalt, er wird lhnen gerne weiterhel-
fen. lhre Fragen und Anregungen zu
den Beitragen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf lhren Anruf.

Keller & Partner Patentanwalte AG
Schmiedenplatz 5

CH-3000 Bern 7

Telefon/Fax: +41 31310 80 80/70

Stadthausstrasse 145
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch
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