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«Die Strategie ist eine Okonomie der Krafte.»

(Carl Philipp Gottfried von Clausewitz, 1780—-1831, preussischer General)
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Thema

Wer eine neue Produktidee hat, die
wirtschaftlich Erfolg versprechend ist,
soll sie zum Patent anmelden. Damit
verschafft man sich die Chance, einen
Vorsprung gegeniber den Mitbewer-
bern aufrecht zu erhalten. Soviel ist
klar.

In welchen Landern soll man Paten-
te anmelden? Macht es Sinn ein Pa-
tent anzumelden, wenn man allein
schon aus Kostengriinden nicht daran
denken kann, das Schutzrecht im
Streitfall durchzusetzen? Ist es ent-
scheidend, moglichst viele Lander
abzudecken, um eine Umgehung des
Patents zu verhindern?

Solange es kein Weltpatent gibt
(und davon sind wir noch weit ent-
fernt), muss man sich immer wieder
mit diesen Fragen beschaftigen. Eine
allgemeingililtige, ideale Schutz-
strategie gibt es nicht.

Haufig ist es von der Erfindung zum
Markterfolg ein langer Weg. Wie soll
man beim Anmelden vorgehen, damit
die Kosten moglichst erst dann ent-
stehen, wenn das Produkt auch Ein-
nahmen bringt? Wie verhalt es sich
mit der internationalen Anmeldung
(PCT)? Ist das nicht der Konigsweg,
hat man doch auf diese Weise eine
einzige Anmeldung fiir Uiber 120 Lan-
der? Wann soll man die Patente in den
verschiedenen Landern initiieren?

Anmeldestrategien sind fast so
vielfaltig wie die Situationen der Un-
ternehmen, die eine Erfindung anmel-
den wollen.

Werner A. Roshardt
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Landermaéssiger Schutz

Was sind die wichtigsten Kriterien fir
die Landerwahl?

Macht es Sinn, in Landern anzumel-
den, in denen man nicht prasent ist?

Um entscheiden zu konnen, in wel-
chen Landern im konkreten Fall ein
Patentschutz erforderlich ist, muss
man die Wirkung des Patents, die
Struktur des Marktes und die eigenen
Ziele und Grenzen bedenken.

Mit dem Patent kann in einem be-
stimmten Land gegen die Herstellung,
den Vertrieb, den Verkauf und die
Lieferung von patentierten Produkten
und Verfahren vorgegangen werden.
Auch jede Teilnahme an solchen
Handlungen (z.B. die Lieferung von
Produktteilen oder die Anleitung zur
Benutzung eines Verfahrens) konnen
als Patentverletzung verfolgt werden.
Entsprechend kann das Verbietungs-
recht aus dem Patent gegen verschie-
denste Storungen eingesetzt werden.

Versorgt der Verletzer den Welt-
markt z.B. aus seiner Produktionsstat-
te in der Schweiz, dann genigt im
Prinzip ein Schweizer Patent, um das
Produkt weltweit vom Markt zu entfer-
nen.

Ist die Branche stark atomisiert,
dann wird man den Patentschutz auf
wichtige Markte beschranken, in wel-
che alle Mitbewerber prasent sein
wollen bzw. miissen.

Es gibt auch Markte, die man selber
nicht bearbeiten kann, sei es, dass die
Finanzkraft fehlt, sei es, dass die
Transportdistanzen oder Reparatur-
responsezeiten zu gross sind. Auch
Ubermassige Haftungsrisiken (USA)
und Mentalitatsunterschiede (China)
konnen Griinde fiir ein Fernbleiben
sein. In solchen Landern wird der
Markteintritt unter Umstanden aber
uber Lizenzen moglich sein.

Manchmal dienen die eigenen
Patente auch nur als Verhandlungs-
masse (Kreuzlizenz) im Fall eines Ver-
letzungsvorwurfs.

Ist eine Konzentration auf wenige
wichtige Produktionslander mog-
lich?

Gibt es zentrale Markte, die zu
schiitzen sind?

Kommen die Teile des Produkts aus
verschiedenen Landern?

Welches sind die Lander mit gegen-
wartig geringem, aber zukiinftig
hohem Potenzial?

Gibt es Lander mit Chancen fur
Markterschliessung via Lizenzneh-
mer?

Ist Kreuzlizenzierungs- Potenzial fur
Konfliktsituationen vorhanden?

Unterscheidung zwischen rein
theoretischem und praktisch
machbarem Lizenzierungspotenzial



Erstanmeldung

Moglichkeiten und Vorschriften
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Vorteile

Wo soll die Erstanmeldung eingereicht
werden?

Ist die Erfindung in der Schweiz ent-
standen, hat der Inhaber freie Hand
bei der Wahl der Erstanmeldung. An-
dere Lander schreiben dagegen eine
Erstanmeldung im Inland vor. Dies
insbesondere dann, wenn die Erfin-
dung in irgendeiner Weise fiir die
nationale Sicherheit relevant sein
konnte (z.B. Verschliisselung, Elektro-
nik, Waffen).

Die Schweizer Anmeldung ist in
den meisten Fallen ein guter Aus-
gangspunkt. Mit minimalen formellen
Anforderungen und geringen Gebiih-
ren kann das  Prioritatsdatum
gesichert werden.

Eine sehr haufig gewahlte Moglich-
keit besteht in einer europaischen
Erstanmeldung. Das Patentamt er-
stellt innerhalb eines Jahres eine Re-
cherche zum Stand der Technik und
erlasst eine  Stellungnahme  zur
Patentierbarkeit. Damit hat der An-
melder eine Beurteilungsgrundlage
zur Bewertung der Chancen zur Ertei-
lung eines Patents.

PCT / Gebrauchsmuster

> Schweizer Anmeldung: einfach und
schnell mit «garantierter» Erteilung

> Europaische Erstanmeldung: mit
Recherche und Patentfahigkeitsbe-
urteilung innert einem Jahr

> Schweizerische und europdische
Anmeldung auch in Englisch

> Entstehungsort der Erfindung fur
Anmeldevorschriften massgeblich

Motivation

Welche Griinde sprechen fiir eine
PCT-Anmeldung oder ein Gebrauchs-
muster?

Die internationale Anmeldung (PCT)
wird (aus Kostengriinden) nur in be-
sonderen Fallen als Erstanmeldung
gewihlt. Ahnlich wie bei einer europai-
schen Anmeldung wird eine Recher-
che und ein vorldufiger Priifungsbe-
scheid erstellt. Sie hat den Vorteil,
dass sie in jedem PCT-Land die Wir-
kung einer Anmeldung hat, was z.B. in
den USA von besonderer Bedeutung
ist.

Soll die Erfindung kurz nach der
Anmeldung zu einem verdffentlichten
Schutzrecht flihren, kann sich ein
Gebrauchsmuster anbieten. In
Deutschland wird dieses innerhalb von
drei bis flinf Monaten eingetragen und
findet ab dann Eingang in die Patent-
datenbanken als Stand der Technik.

> Grosse Werbewirkung einer PCT-
Anmeldung

> PCT-Anmeldung mit voller Wirkung
als Stand der Technik weltweit

> Deutsches Gebrauchsmuster fiir
schnelle Publikation und Schutz-
wirkung
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Nachanmeldungen mit oder ohne Prioritat

Muss in jedem Fall die Prioritat
beansprucht werden?

Die Erstanmeldung fixiert das Priori-
tatsdatum. Innerhalb von zwolf
Monaten kdnnen weltweit Nachanmel-
dungen mit dieser Prioritat gemacht
werden. Was ist, wenn die Prioritats-
frist abgelaufen ist?

Wer seine Erfindung auch nach der
Erstanmeldung geheim hélt, kann sie
auch dann noch zum Patent anmel-
den, wenn das Prioritatsrecht verfallen
ist.

Vor dem 1. Juli 2008 eingereichte
Schweizer Anmeldungen werden erst
mit der Erteilung verdffentlicht. Dies
kann vier bis funf Jahre nach der
Hinterlegung sein. Entsprechend lang
bleibt die Erfindung geheim.

Ist die Erstanmeldung eine européi-
sche Patentanmeldung, so wird diese
von Gesetzes wegen nach 18 Monaten
veroffentlicht. Sofern weitere Nachan-
meldungen ohne Prioritatsanspruch
erfolgen, sind diese vor der Veroffent-
lichung der Erstanmeldung einzurei-
chen.

Eine wichtige Ausnahme ergibt sich
aus dem US-Patentrecht. Dieses ge-
steht dem Erfinder eine Neuheits-
schonfrist («grace period») von einem
Jahr zu. Demzufolge kann einem Erfin-
der eine eigene Verdffentlichung nicht
entgegengehalten werden, wenn sie
weniger als ein Jahr vor dem amerika-
nischen Anmeldedatum liegt.

Diese «grace period» ist aber nicht
mit dem Prioritatsrecht zu verwech-
seln. Verdffentlichungen Dritter blei-
ben patenthindernd.

Erfindung falls moglich auch nach
Erstanmeldung geheim halten

Nachanmeldung vor Publikation
von Voranmeldungen ohne Prioritat
moglich

Neuheitsschonfrist USA erlaubt
«verspatete» Nachanmeldung

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 lhrem 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 3131080 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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