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Worin bestehen die wesentlichen Unterschiede zwischen dem
Patentsystem der USA und dem Europaischen Patensystem?

Wir mdchten Sie im folgenden Uber die wichtigsten Unterschiede zwischen dem
US Patentsystem und dem Europaischen Patentsystem informieren.

Es gibt derzeit noch kein européisches Patent, welches automatisch in allen 24 Mitglieds-
staaten des Europaischen Patentlibereinkommens gultig ist. Beim europaischen Patentsystem
kénnen Mitgliedsstaaten des EPU benannt werden.Dies erméglicht es dem Anmelder diejenigen
Vertragsstaaten des Europaischen Patentiibereinkommens auszuwahlen, in denen er Patent-
schutz fur seine Erfindung wiinscht. In den meisten Fallen wird der Anmelder nicht alle derzeit
24 Mitgliedsstaaten des Europaischen Patentiibereinkommens auswahlen, sondern eine relativ
geringe Anzahl wichtiger Staaten, wie beispielsweise Frankreich, GroRbritannien, Deutschland
oder ltalien.
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Biindel nationaler Patente

(maximal 24 Staaten)

usali= ™1

Ein nationales Patent

Ein européisches Patent wird in den benannten Staaten nur dann rechtliche Wirkung entfalten,
wenn die Benennungsgebiihren durch den Anmelder eingezahlt und eine Ubersetzung der
Anmeldung beim jeweiligen nationalen Patentamt hinterlegt wird. Im Gegensatz dazu ist ein
US-Patent automatisch fiir das gesamte Staatsgebiet der Vereinigten Staaten giiltig.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen dem US Patentsystem und dem Européischen
Patentsystem besteht darin, dass die Erfindung in Europa die Anforderung der absoluten
Neuheit gemaR Art. 54 EPU erfiillen muss. Die Anforderung an die Neuheit der Erfindung sind
bei dem Européischen Patentibereinkommen héher als bei der entsprechenden US-Regelung.
Eine Erfindung ist neu, wenn sie nicht einen Teil des Standes der Technik bildet. Den Stand der
Technik bildet alles, was mittels schriftlicher oder miindlicher Beschreibung an die Offentlichkeit
getreten ist. In Europa kann eine Erfindung nur patentiert werden, wenn sie absolut neu ist.
Dies bedeutet, dass die Erfindung weder durch schriftliche noch miindliche Beschreibung oder
in sonstiger Weise vor dem Prioritétstag der EP-Anmeldung verdffentlicht worden ist.

Ein Anmelder muss sich bewusst sein, dass jegliche Information tber die Erfindung, die der
Offentlichkeit zugénglich gemacht wird, die Neuheit seiner eigenen Erfindung zerstéren kann.

Im Gegensatz dazu besteht in den Vereinigten Staaten eine einjahrige Neuheitsschonfrist. In
den USA gibt es eine nicht verlangerbare Frist zur Einreichung einer Anmeldung innerhalb eines
Jahres nach dem fraglichen Vorgang. Ein derartiger Vorgang kann ein erstes Verkaufsangebot,
eine offentliche Benutzung oder eine sonstige Verdffentlichung der Erfindung sein. Falls die
Anmeldung innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr nach der Veréffentlichung der Erfindung
eingereicht wird, erhalt man in Europa kein Patent, wahrend in den Vereinigten Staaten noch ein
Patentschutz fiir die Erfindung erlangt werden kann.

] )
g

—%sarpatent



Worin bestehen

die Unterschiede
zwischen dem Patent-
system der USA und
dem Européischen
Patensystem?

Information for Intellectual Property Users Sommer 2002

1.3

1.4

1.5

T

Der nachste wesentliche Unterschied zwischen dem US Patentsystem und dem européischen
Patentsystem besteht darin, dass in den Vereinigten Staaten das sog. first-to-invent-Prinzip gilt,
wahrend in Europa das first-to-file-Prinzip angewendet wird. In den Vereinigten Staaten hat
derjenige, der die Erfindung zuerst macht, das Recht auf das Patent.

Im Gegensatz dazu wird in Europa das Patent fur gewohnlich derjenigen Person verliehen,

die den frihesten effektiven Anmeldetag besitzt. Wenn zwei oder mehr Personen die gleiche
Erfindung unabhangig voneinander gemacht haben, fiihren die Unterschiede zwischen dem
europaischen und dem amerikanischen Patentsystem dazu, dass der Besitz der Erfindung in
Europa und in den USA unterschiedlich bewertet wird. Wenn beispielsweise eine Person B die
gleiche Erfindung spater macht als eine Person A, jedoch die Anmeldung vor der Person A beim
Patentamt hinterlegt, ist in den Vereinigten Staaten die Person A, die die gleiche Erfindung vor
der Person B gemacht hat (und dies auch beweisen kann) berechtigt, das Patent zu erhalten.
Im Gegensatz dazu bekommt in Europa die Person B, die die Erfindung unabhangig und spater
als die Person A gemacht hat, jedoch die Anmeldung zuerst eingereicht hat, das Patent.

Der nachste Unterschied zwischen dem US Patentsystem und dem Européischen Patentsystem
ist, dass in Europa keine sog. provisorische Anmeldung existiert. In den Vereinigten Staaten
besteht die Mdglichkeit, eine provisorische Anmeldung zu hinterlegen, um einen friiheren
effektiven Anmeldetag fiir eine spéatere nicht provisorische Patentanmeldung zu bekommen.
Eine provisorische Anmeldung ist fur einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Anmeldetag
anhangig und verfallt automatisch, falls keine entsprechende nicht provisorische Anmeldung
hinterlegt wird.

Die folgende Tabelle fasst die Hauptunterschiede zwischen dem Patentsystem der Vereinigten
Staaten und dem Europaischen Patentsystem zusammen:

ein nationales Patent «—> ein Biindel nationaler Patente (in 24 EP-Staaten)
First-to-invent-Prinzip —> First-to-file Prinzip

Provisorische Anmeldung —> Keine provisorische Anmeldung
Neuheitsschonfrist von 1 Jahr —> Absolute Neuhheit

Reexamination procedure «—> Einspruchsverfahren

Information disclosure statement “«—> Kein information disclosure statement

Best mode disclosure requirement +—> kein best mode disclosure requirement

Eid oder Erfindererklarung +—> Kein Eid oder Erfindererklarung

50% GebulhrenermaRigung fur «—> Keine GebihrenermaRigung

Kleinunternehmen

Aufgrund der wesentlichen Unterschiede zwischen dem US Patentsystem und dem
Européischen Patentsystem muss ein Anmelder, der Patentschutz sowohl in Europa
als auch in den Vereinigten Staaten wiinscht, die folgenden Faustregeln unbedingt
beachten:

1. Falls Patentschutz in Europa gewiinscht ist, sollte eine Erfindung niemals

/ veréffentlicht werden, bevor nicht zumindest eine provisorische Anmeldung in den

Vereinigten Staaten hinterlegt worden ist.
2. Wahrend der Forschungs- und Entwicklungsphase sollte der Anmelder den

J Fortgang des Forschungsvorganges dokumentieren, so dass er im Zweifel in der Lage

ist, das Datum, an dem die Erfindung tatsdchlich durch ihn gemacht worden ist,
nachzuweisen (first-to-invent-Prinzip in den Vereinigten Staaten).

3. Falls man eine Erfindung gemacht hat, sollte eine Patentanmeldung so schnell
wie méglich hinterlegt werden, um einen friihen effektiven Prioritédtstag zu erhalten (first-
to-file-Prinzip in Europa).

4. Falls eine Erfindung bereits verdffentlicht worden ist, sollte zumindest eine
US-Anmeldung innerhalb der Neuheitsschonfrist von einem Jahr eingereicht werden.
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2. Gute Griunde zur Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke

Seit 1996 wurden beim Harmonisierungsamt (OHIM) in Alicante etwa 300.000 Gemeinschafts-
marken hinterlegt. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darliiber gemacht, welche Vorteile
Ihnen die Registrierung einer Gemeinschaftsmarke bietet? Wir méchten Sie im folgenden Uber
die Vorteile eines der erfolgreichsten supranationalen Schutzsysteme fiir Marken informieren.

2.1 Einheitliches Schutzrecht
Durch eine einzige Anmeldung wird der Markenschutz in allen 15 Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union garantiert. Die Gemeinschaftsmarke bietet auch Schutz fir solche Lander,
die der EU zukiinftig beitreten werden.

2.2 Zeit- und kostensparendes Anmeldesystem
Es besteht fir den Anmelder keine Notwendigkeit mehr, mit den einzelnen nationalen Patent-
und Markenamtern mit ihren unterschiedlichen Vorschriften zu korrespondieren. Das Harmoni-
sierungsamt in Alicante ist der einzige Ansprechpartner, was u.a. die nachfolgenden Vorteile
bietet:

- eine einzige Anmeldung;

- eine einzige Anmeldesprache, z.B. deutsch oder englisch;
- ein einziges und harmonisiertes Recht;

- ein zentralisiertes Widerspruchsverfahren.

2.3 Geringe Kosten
Die Anmeldegebuhr fir die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke betragt fur 3 Waren- und
Dienstleistungsklassen € 975. Die Eintragungsgebiihr nach erfolgter Eintragung der Gemein-
schaftsmarke belduft sich auf € 1.100. Im Vergleich zu 15 nationalen Anmeldeverfahren sind
daher die anfallenden Gebdihren fiir eine Gemeinschaftsmarke gering. Mit einem Minimum an
Kosten bietet die Gemeinschaftsmarke ein Maximum an Schutz in allen Mitgliedsstaaten der
Europaischen Union.

2.4 Recherche nach kollidierenden élteren Markenrechten
Ohne zusatzliche Kosten fir den Anmelder flihren das Harmonisierungsamt und die
Mitgliedsstaaten der EU (mit Ausnahme von F, IT und DE) eine amtliche Recherche nach
alteren Marken durch, die einer Registrierung méglicherweise entgegenstehen kdnnten.

2.5 Prioritatsrecht
Innerhalb von 6 Monaten nach der Hinterlegung einer nationalen Markenanmeldung kann,
ohne Prioritatsverlust, eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung hinterlegt werden.

2.6 Senioritatsrecht
Nationale Marken oder internationale Marken (IR-Marken), in denen ein Mitgliedsland der EU
bestimmt ist, kdnnen jederzeit in die Gemeinschaftsmarke integriert werden. Die alteren Rechte
bleiben erhalten, so dass eine weitere Verlangerung der nationalen Marken dann nicht mehr
notwendig ist.
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2.7 Verlangerungsgebiihren
Anders als bei einem europaischen Patent ist alle 10 Jahre nur eine Verlangerungsgebiihr zu
entrichten, um die Gemeinschaftsmarke fir alle EU-Mitgliedsstaaten fiir weitere 10 Jahre zu
verlangern.

2.8 Widerspriiche
Das Harmonisierungsamt halt einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht von Amts wegen
altere verwechselbare Markenrechte entgegen. Dritte haben jedoch die Mdglichkeit, innerhalb
von 3 Monaten nach Veréffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgrund alterer
Rechte Widerspruch einzulegen. Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das Harmoni-
sierungsamt die Verwechselbarkeit der Marken sehr zurlickhaltend beurteilt. Es besteht daher
fir den Anmelder eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, auch ein Widerspruchsverfahren zu
bestehen.

2.9 Umwandlung in eine nationale Marke
Falls die Gemeinschaftsmarkenanmeldung aufgrund alterer Markenrechte nicht registrierbar
ist, ist es mdglich, die Anmeldung in nationale Markenanmeldungen umzuwandeln, ohne das
Prioritétsrecht zu verlieren.

2.10 Benutzungsverpflichtung
Innerhalb von 5 Jahren nach Registrierung muss die Gemeinschaftsmarke rechtserhaltend
benutzt werden, um einen Léschungsantrag Dritter zu vermeiden. Diese Loschungsgefahr wird
jedoch bereits vermieden, wenn die Gemeinschaftsmarke in nur einem Mitgliedsland der EU
benutzt wird. Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in weiteren Mitgliedsstaaten ist nicht
zwingend erforderlich.

2.11 Registrierung von Handelsmarken
Wahrend in den meisten nationalen Markenamtern der EU der Schutz fiir Einzelhandelsdienst-
leistungen durch eine Marke nicht mdglich ist, registriert das Harmonisierungsamt diese Dienst-
leistungen in Klasse 35. Beispiele hierfir sind: “Einzelhandelsdienstleistungen fiir Lebensmittel
und Getranke”, “Einzelhandelsdienstleistungen eines Kaufhauses oder Supermarkts” usw.

2.12 Registrierung von Slogans
Die Registrierung von Slogans ist beim Harmonisierungsamt deutlich liberaler als vor den
nationalen Amtern. Beispielsweise wurden die nachfolgenden Slogans als Gemeinschaftsmarke
registriert: “Ihr Partner fir eine gesunde Zukunft’ (medizinische Dienstleistungen), “Das Prinzip
der Bequemlichkeit” (Mdbel).

2.13 Verletzung einer Gemeinschaftsmarke
Verletzungsklagen kénnen vor den Gemeinschaftsmarkengerichten erhoben werden. Gemein-
schaftsmarkengerichte sind nationale Gerichte, deren Entscheidungen in der gesamten EU
Gliltigkeit besitzen, so dass Verletzer in den verschiedenen Mitgliedsstaaten nicht einzeln
verfolgt werden missen. Nur die Gemeinschaftsmarke bietet diesen EU-weiten Schutz.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Gemeinschaftsmarke ein
attraktives und vereinfachtes Schutzsystem zu angemessenen Kosten bietet und
einen umfangreichen Markenschutz fiir den Gemeinsamen Markt gewéhrleistet.
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