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INNOVATION & MANAGEMENT ¢ EU-PATENT

Patentanmeldungen gewinnen an Fahrt

° den Pldtzen 2 und 3 folgen wie in den
Vorjahren Daimler (1991 Anmeldungen)
und Siemens (1921 Anmeldungen).

o 61.311 Erfindungen wurden im Jahr 2012
+ beim DPMA zum Patent angemeldet. Dies
¢ waren 1704 Anmeldungen (+2,9 %) mehr

® als 2011.
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< Insgesamt waren in Deutschland zum Jah- Mit 3972 Anmeldungen fiihrt Bosch wei- 76 Prozent der Anmeldungen stammen

¢ resende 2012 Uber 542.000 Patente in terhin die Liste der 50 aktivsten Patentan-  von Anmeldern, die ihren Wohn- oder Fir-
e Kraft. melder mit groBem Vorsprung an. Auf mensitz in Deutschland haben, 24 Pro-

zent von Anmeldern mit Sitzim Ausland.
Der Anteil ausldndischer Anmeldungen
ist damit um 14,3 Prozent signifikant ge-
stiegen. Quelle: DPMA

Riskanter Schutz

2014 soll das neue Gemeinschaftspatent fiir die EU kommen

Es klingt einfach und kostengtnstig: Ein Patent, dessen Schutz sich Uber die gesamte Europai-
sche Union erstreckt und das damit die Rechtssicherheit erhoht. Der VDMA setzt deshalb grof3e
Hoffnungen auf das Gemeinschaftspatent. Und doch gibt es einen Haken: Bei einem Patent-
rechtsstreit drohen hohe Kosten. Abhilfe verspricht eine Patentrechtsschutzversicherung. Sie
gibt Ruckendeckung bei Angriffen, die kiinftig zunehmen kénnten.

in Patent mit Schutzwirkung fiir mehrere Lander zu
erlangen, kann derzeit sehr teuer werden', erldutert
Christian Steinberger, Leiter der Rechtsabteilung des
Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbauer
(VDMA). ,Gerade fur den innovationsfreudigen
deutschen Maschinen- und Anlagenbau wire ein kostengiins-
tiges und rechtssicheres EU-Patent mit einer effizienten Ge-
richtsbarkeit daher mit einem echten Mehrwert verbunden.*
Grof3e Hoffnungen setzt der VDMA deshalb auf das einheitli-
che EU-Patent, das ab Friithjahr 2014 die Rechtssicherheit in-
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Uber die Autoren

B Andreas Haberl ist im Miinchener Biiro von Preu Bohlig &
Partner im gewerblichen Rechtsschutz, vor allem im Bereich
technischer Schutzrechte und Designschutz, fiir groBe und
mittelstdndische Unternehmen tétig. Neben der Prozessver-
tretung in Verletzungsverfahren und parallelen Rechtsbe-
standsverfahren berat er bei der Gestaltung von Lizenz- und
Entwicklungsvertragen sowie transaktionsbegleitend zu IP-
relevanten Fragen.

= Alexander Harguth ist Partner im Miinchener Biiro von McDer-
mott Will & Emery Rechtsanwaélte Steuerberater LLP und Mitglied
der deutschen Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz mit
Schwerpunkt auf der gerichtlichen Auseinandersetzung. Er ist
spezialisiert auf die Beratung und Fiihrung von Prozessen im Pa-
tentrecht und verfiigt Giber umfassende Erfahrungen in der Koor-
dination und Betreuung komplexer Verletzungsverfahren.
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nerhalb der EU erhéhen und den Schutz von Erfindungen
insbesondere fiir kleine und mittlere Unternehmen erleich-
tern soll. Das neue EU-Patent soll die bisherigen Schutzmdog-
lichkeiten erginzen. Das heif3t, Erfinder oder Unternehmen
konnen auch weiterhin ein nationales oder ein Europaisches
Patent, das fiir beliebig viele der 36 Vertragsstaaten des Europa-
ischen Patentiibereinkommens (EPU) Giiltigkeit besitzt, bean-
tragen. Der Unterschied zwischen den beiden europiischen
Systemen ist folgender: Das bisherige europaische Patentbiindel
gilt nicht automatisch fiir alle EPU-Vertragsstaaten. Es muss
vielmehr in jedem Mitgliedstaat, in dem es gelten soll, validiert
- also in die jeweilige Landessprache iibersetzt und eingereicht
werden. Dadurch entstehen bereits im Vorfeld erhebliche Uber-

setzungs- und Anwaltskosten. Hinzu kommen Anmelde- und

Priifgebiihren sowie die jéhrlich steigende Pauschale, die ent-
richtet werden muss, um den Schutz zu verlingern.

Risikofaktor Gerichtskosten

Hier scheint das EU-Patent mit einheitlicher Wirkung erhebli-
che Vorteile zu bringen. ,,Sobald das neue System voll funkti-
onsfahig ist, konnte ein EU-Patent nur noch 4724 Euro kosten,
weit weniger als die heute iiblichen 36.000 Euro', lief} das Euro-
paische Parlament nach der entscheidenden Abstimmung Mit-
te Dezember vergangenen Jahres verlauten. Das neue System
birgt jedoch Risiken. ,,Bei Patentstreitigkeiten wird die Rechts-
lage komplexer und die Prozesse vor dem neuen EU-Patentge-
richt (EEUPQG), das dafiir geschaffen werden soll, dauern lan-
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1 Das Europdische Patentamt, im
Bild der Sitz in Miinchen, wird fiir
das neue EU-Patent zustandig sein.

2 An dem bisherigen Anmelde- und
Priifungsverfahren d@ndert auch das
EU-Patent nichts. Die Anmeldung
muss den Erfordernissen fiir
Patentierbarkeit geniigen.
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Finf Fragen an Jurgen Friedrich, Geschéftsflhrer der Gesellschaft fur
Marken- und Patentrechtsschutzversicherung

Herr Friedrich, inwiefern wird das EU-Patent eine Verbesserung fiir Unternehmen sein? ¢
Durch ein effizienteres Anmeldeverfahren, das heiBt durch ein einmaliges Anmelden fiir die teilnehmen-
den EU-Staaten fallen viele Kosten niedriger aus oder ganz weg. Das sind beispielsweise Ubersetzungs-
und Anwaltskosten, Anmelde- und Priifgebiihren sowie die jahrlich steigende Pauschale, die entrichtet
werden muss, um den Schutz zu verlangern. Die einschldgigen Schdtzungen liegen bei durchschnittlichen
Kosten von circa 5000 Euro anstatt wie bisher etwa 36.000 Euro. ;

Welche Behorde wird fiir das EU-Patent zustandig sein, also wo muss ein Unternehmen das Patent
anmelden?
Zustindig ist auch hier das Européische Patentamt (EPA) mit Sitz in Miinchen, Den Haag und Wien.

Ein neu geschaffenes EU-Patentgericht soll sich um die Rechtsstreitigkeiten kiimmern. Kénnten
Sie bitte kurz erldutern, warum die Prozesse Ihrer Meinung nach langer dauern und teurer werden
konnten?

Der Vorteil der Kostenersparnis beim Anmeldeverfahren kehrt sich im Falle eines Verletzungsverfahrens
um. Durch die einheitliche Anmeldung in allen Lindern kénnte es im schlimmsten Fall auf alle Lander
ausgedehnt werden, und wiirde dadurch automatisch aufwendiger und teurer.

Wieso werden die Rechtsstreitigkeiten mit dem neuen EU-Patent komplexer? ;

Das hingt davon ab, welche Strategie ein Unternehmen bei der Patentanmeldung verfolgt. Wenn etwa
ein Patent in Form eines neuen Gemeinschaftspatentes angemeldet wird, und dariiber hinaus noch Teil-
anmeldungen nach altem EP-Verfahren in den einzelnen Léndern ,validiert” werden. Unter Umstdnden
bestehen dann noch Teile als Linderpatent beim Deutschen Patent- und Markenamt. Dann kommt es
aufgrund der Vielschichtigkeit und der unterschiedlichen Verfahrenswege zu komplexeren Verfahren.

Was wird die Patentrechtsschutzversicherung ein Unternehmen in etwa kosten?

Wir unterscheiden grundsétzlich zwei Tarifarten. Wenn nur die Abwehr von Anspriichen versichert wird,
liegen die Pramien zwischen 500 und 1000 Euro jéhrlich. Wird zusétzlich auch die Geltendmachung von
Anspriichen mitversichert, werden Pramien zwischen 1800 und 4000 Euro im Jahr erhoben. Dies hangt
von der Risikobeurteilung, der Selbstbeteiligung und der Deckungssumme ab. Aus unserer Erfahrung ten-

Hat auch die Nachteile des
EU-Patents im Blick: Jiirgen
Friedrich, Geschaftsfiihrer der
Gesellschaft fiir Marken- und

Patentrechtsschutzversicherung
sieht auf kleine und mittelsténdi-
sche Unternehmen finanzielle
Probleme im Fall von Schadenser-
satzanspriichen zukommen.

dieren 80 Prozent der Kunden zum umfassenden Schutz.

ger; sagt der Patentrechtsexperte Alexander Harguth von der Kanzlei
McDermott Will & Emery. Denn obwohl das EU-Patent fiir Unter-
nehmer zunichst den gréfitmoglichen Schutz bietet, kann es jeder-
zeit von Wettbewerbern angegriffen werden. Im Extremfall kénnte
man die Rechte an seinen Entwicklungen auch auf einen Schlag in
allen Lindern verlieren. Wie teuer die juristischen Auseinander-
setzungen dadurch werden, ist noch unklar.

Patente fiirs Wirtschaftswachstum

»Kleine und mittelstindische Unternehmen werden beispielsweise
die Ausgaben im Fall von Schadensersatzanspriichen nicht aus der
Portokasse zahlen kénnen, sagt Jiirgen Friedrich, Geschaftsfithrer
der Gesellschaft fiir Marken- und Patentrechtsschutzversicherung
Vertriebsgesellschaft. Dennoch: Linderiibergreifende Patente und
der damit verbundene Schutz tragen wesentlich zum Wirtschafts-
wachstum bei und sind nicht zuletzt fiir den Maschinen- und Anla-
genbau unverzichtbar. Auf der anderen Seite besteht eine Gefahr
beim EU-Patent darin, dass nicht nur Mitbewerber aus Deutsch-
land, sondern aus allen teilnehmenden Staaten auf eine Erfindung
aufmerksam werden. ,Dadurch werden Klagen und Plagiate in
Zukunft wohl haufiger®, so Friedrichs Einschétzung. ,,Es geht also
um eine Risikoabwigung fiir den Anmelder.“ Da die meisten deut-
schen Unternehmen ihre Produkte in andere europdische Lander
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Die Fragen stellte Angela Unger, Redaktion

exportieren und sie dementsprechend auch dort vor Plagiaten
schiitzen miissen, ist eine Nichtanmeldung kein Ausweg aus dem
Dilemma. Gerade fir KMU und Einzelpersonen kann eine ergan-
zende Patentrechtsschutzversicherung hier zusitzliche Sicherheit
schaffen: ,, Mit dieser Riickendeckung konnen selbst kleinere Betrie-
be einen Angriff einigermafien unbeschadet {iberstehen und haben
die Moglichkeit, auch einem Grofleren zu zeigen, dass sie vor einer
Konfrontation nicht zuriickschrecken', erklirt der Versicherungsex-
perte. Eines wird aber auch das neue EU-Patent nicht dndern: Das
bisherige Anmelde- und Priifungsverfahren bleibt auch fiir das
neue System giiltig. Ist das Patent erteilt, kann der Erfinder bis zu
einem Monat danach beantragen, dass das Europaische Patent eine
einheitliche Wirkung in der EU haben soll. Dann muss das Unter-
nehmen abwigen: Soll eine Erfindung zusitzlich zur deutschen An-
meldung nur in wenigen Staaten geschiitzt werden, konnen nach wie
vor Einzelanmeldungen in den jeweiligen Landern sinnvoll sein.
Strebt es einen breiten regionalen Schutz an, liegt es nahe, ein Euro-

paisches Patent mit einheitlicher Wirkung anzumelden. arum

Autor  Andreas Haberl, Preu Bohlig & Partner und
Alexander Harguth, McDermott Will & Emery
Rechtsanwalte Steuerberater LLP




