Hintertupfingen, den 17. April 1991

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Schlaule,

da unsere Firma - nicht zuletzt aufgrund Ihrer hervorragenden
Beratung - in den letzten beiden Jahren einen kometenhaften
Aufstieg erfahren hat, werden unsere Probleme zunehmend

internationaler. Hoffentlich kénnen Sie uns bei den folgenden

Fragen helfen:

1. Unser Chef hat sich eine Luxuslimousine gekauft, die ei-
nen ganz modernen Mechanismus zur automatischen Versen-
kung aller Fenster und Fensterstreben aufweist. Dieser
Mechanismus ist zwar in der Bundesrepublik Deutschland
nicht patentrechtlich geschiitzt, es existieren aber Pa-
tente in Frankreich und Spanien fir diesen Mechanismus.
Unser Chef will mit diesem Fahrzeug demndchst eine Ge-
schaftsreise nach Frankreich und Spanien unternehmen und
befiirchtet, dap er wegen Patentverletzung in Anspruch ge-
nommen werden kénnte. Die Merkmale am Fahrzeug des Chefs
verletzen diese Patente eindeutig, die Patentinhaber sind
Wettbewerber unserer Firma und wissen von dieser Kon-
struktion; sie warten nur auf eine Gelegenheit, unserem

Chef zu schaden.

Kann unser Chef sein Fahrzeug gefahrlos benutzen, oder

muf er fir seine Reise die Ente seiner Frau benutzen ?

2. Ein Wettbewerber aus Frankreich fihrt in die Bundesrepu-
blik Deutschland ein Parfum ein, fiur dessen Herstellung

wir in der Bundesrepublik Deutschland ein Verfahrenspa-
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tent besitzen. Wir haben ihn verwarnt, er 1st jedoch
nicht bereit, die Einfuhr zu unterlassen. Die Herstellung
dieses Produktes sei in Frankreich erfolgt, dort hatten
wir keinen Patentschutz. Damit kOnne er unser deutsthes
Patent nicht verletzen, auch nicht im Hinblick auf § 9,
Satz 2, Ziffer 3 PatG, denn dies setze eine Verletzung
des Verfahrenspatentes voraus. Sind wir hier tatsachlich

machtlos 7

Wir wollen fir eines unserer erfolgreichsten Kosmetikpro-
dukte, welches besonders viel Gewinn abwirft, weil es
praktisch nur Wasser und ein wenig Alkohol enthalt, in
U.S.A. die Marke KRAUT benutzen. Die Benutzung ist in
vier Jahren geplant, wir wollen aber bereits jetzt einen
Warenzeichenschutz erhalten. In anderen Ldndern ist die-
ses Zeichen fir uns nicht geschitzt. Es mifte doch ohne
weiteres moglich sein, einen solchen Schutz in U.S.A. zZu
erhalten, denn wir haben einmal gehort, dapf eine Marke
nicht deswegen zurickgewiesen werden darf, weil sie im
Heimatland nicht hinterlegt oder eingetragen ist. Bitte

reichen Sie die Anmeldung ein.

Ein franzdsischer Geschaftsfreund hat in Frankreich fur
ein Parfumflaschchen ein eingetragenes Warenzeichen er-
halten. Durch dieses eingetragene Warenzeichen wird die
Form des Flaschchens geschitzt. Dies ist nach franzdsi-

schem Recht ohne weiteres moglich.

Wir wollen in Deutschland dieses Flaschchen vertreiben
und haben daher unseren Geschaftsfreund gebeten, in
Deutschland eine Warenzeichenanmeldung einzureichen, um
dadurch die Form des Flaschchens schiutzen zu lassen.
Nachdem dies in Frankreich moglich ist, muBte es doch

auch in der Bundesrepublik Deutschland gelingen 7
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Derselbe Geschaftsfreund hat vom Deutschen Patentamtweine
Beanstandung des deutschen Teils einer IR-Marke PF erhal-
ten, in der dieser IR-Marke in der Bundesrepublik
Deutschland der Schutz mit der Begrindung versagt wird,
es fehle dieser Marke an jeder Unterscheidungskraft, da

es sich um ein reines Buchstabenzeichen handle.

LaBt sich hier irgendetwas unternehmen ?

Wir bringen in der Bundesrepublik Deutschland ein Parfum
mit dem Namen ODORE MIO auf den Markt. Ein italienischer
Verband von Parfiumerieherstellern hat uns daraufhin in
der Bundesrepublik Deutschland wegen Irrefuhrung der Her-
kunft dieses Produktes verklagt. Uns ist unverstandlich,
wie ein ausladndischer Verband wegen einer solchen Angele-

genheit uUberhaupt klagebefugt sein kann.

Am Tage vor der Eroffnung der letzten grofen SMELL &
STINK in Koln haben wir den Teil unseres Standes fotogra-
fiert, auf dem etwa zwanzig unterschiedlich geformte Par-
fumflaschchen ausgestellt waren. Um einen Schutz fir de-
ren Form zu erhalten, haben wir diese Aufnahmen als Ge-
schmacksmuster hinterlegt unter dem Titel "PARFUMFLASCH-
CHEN". Die Einreichung ist vor etwas mehr als finf Mona-
ten erfolgt, wir wollen jetzt einen Schutz eines bestimm-
ten Fldschchens in Osterreich beantragen. Dies miBte doch

ohne weiteres mdglich sein ?
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Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland fur Par fum
das Zeichen OLALA angemeldet. Das Deutsche Patentamt hat
bisher die Eintragung wegen mangelnder Unterscheidungs-
kraft verweigert. Da wir jedoch auf jeden Fall einéeIR--
Marke innerhalb der Prioritatsfrist énmelden wollen, ha-
ben wir uber unsere monegassische Tochterfirma dasselbe
Zeichen zwei Monate spater noch einmal angemeldet und in-
nerhalb von etwa zwei Monaten auch eine Eintragung in Mo-
naco erhalten. Das war vor einer Woche. Der Antrag auf
Internationale Registrierung, der auf diese monegassische
Eintragung gestitzt ist, wird in etwa einem Monat einge-
reicht werden. Wir haben darin zehn Lander angegeben,
auch die Bundesrepublik Deutschland. Welche Prioritat

kénnen wir fir diese IR-Marke in Anspruch nehmen ?

Einer unserer Wettbewerber hat Ende 1979 eine deutsche

Patentanmeldung eingereicht, die in der Zwischenzeit er-
loschen ist. Aufgrund dieser deutschen Patentanmeldung

hat er eine europdische Patentanmeldung eingereicht und
dabei die Prioritat dieser deutschen Patentanmeldung be-
ansprucht. Die europdische Patentanmeldung hat zu einem
europdischen Patent gefiihrt, das auch in der Bundesrepu-

blik Deutschland geschitzt ist.

Eines unserer Produkte verletzt dieses europdischen Pa-
tent, wir verfiigen jedoch iUber Stand der Technik, der
nach der Einreichung der deutschen Patentanmeldung und
vor der Einreichung der europdische Patentanmeldung ent-
standen ist und den Gegenstand des eurdpéischen Patentes

vollstandig vorwegnimmt.
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10.

Unseres Wissens hat es im Zeitpunkt der Anmeldung der eu-
ropdische Patentanmeldung noch keine Regelung uber die
innere Prioritdt gegeben, so daB wir wohl vor dem eufopé—
ischen Patent in der Bundesrepublik Deutschland keine®

Angst haben missen.

Wir haben in U.S.A. eine Geschmacksmusteranmeldung fur
eine Wimpernauszupfpinzette hinterlegt. Es hat sich nun
herausgestellt, daB aus der Darstellung und Beschreibung
der hinterlegten Pinzette auch ein neues technisches
Merkmal ersichtlich ist, fir das wir gerne in der Bundes-
republik Deutschland einen Patentschutz erhalten wirden.
Die Geschmacksmusteranmeldung wurde vor sieben Monaten
hinterlegt, der Verkauf dieser Pinzette wurde weltweit
bereits zwei Tage nach der Hinterlegung aufgenommen. Be-
steht die Mdglichkeit eines Patentschutzes in der Bundes-

republik Deutschland ?

Wir haben in U.S.A. zu Testzwecken ein neues Bauchmassa-
ge-Gerat vertrieben und dieses in allen technischen Ein-
zelheiten auch in einem begleitenden Prospekt erl&utert.
Etwa drei Monate nach Beginn der Verkaufsveranstaltungen
in U.S.A. haben wir in U.S.A. eine Patentanmeldung einge-

reicht. Das war vor vier Monaten.

Es hat sich nun herausgestellt, daf wir fir diese Erfin-
dung gerne auch in der Bundesrepublik Deutschland einen
technischen Schutz erhalten wiirden, welche Mdglichkeiten

gibt es ?
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11.

12.

13.

Ein amerikanischer Wettbewerber hat in U.S.A. vor etwa
drei Jahren eine Patentanmeldung eingereicht, diese je-
doch vor etwas mehr als sechs Monaten zugunsten einer

Continuation-In-Part-Application fallengelassen. Iireder

CiP-Anmeldung sind zusatzliche Merkmale des Gegenstandes

aufgenommen.

Wir hatten kurz nach der Einreichung der Erstanmeldung
Kenntnis von dem angemeldeten Gegenstand erhalten und
diesen in der Bundesrepublik Deutschland identisch nach-
gebaut. Wir vertreiben den Gegenstand noch heute in genau

der gleichen Form.

Der amerikanische Wettbewerber hat uns nun mitgeteilt,
dap er aufgrund der CiP-Anmeldung eine europdische Anmel-
dung einreichen und die Prioritat der CIP-Anmeldung bean-
spruchen will, die nach US-Recht ihrerseits die Prioritat
der urspriinglichen amerikanischen Anmeldung beansprucht.
Aufgrund des dann entstehenden europadischen Patentes wur-
de er uns den weiteren Vertrieb dieses Gegenstandes 1in

Europa untersagen.

Miissen wir dies befirchten 7

Wir missen fir einen Rechtsstreit in Venezuela eine Voll-
macht vorlegen. Diese soll "legalisiert"” sein. Bitte hel-

fen Sie uns dabei.

Auch ein amerikanischer Anwalt hat von uns die Vorlage
einer legalisierten Vollmacht fir ein US-Gericht gefor-

dert. Ist das richtig 7



PATENTANWALT SCHLAULE 17. April 1991

14.

15.

Wir wollen in Deutschland ein besonders exklusives Parfum
unter der Kennzeichnung CHAMPAGNE auf den Markt bringen.

£s handelt sich um eine einfache geographische Herku&fts—
angabe, ein Warenzeichenschutz ist daher wohl nicht anzu-

nehmen. Gibt es sonst irgendwelche Bedenken 7?

Sollten Bedenken bestehen, konnten wir diese dadurch aus-

raumen, dap wir statt CHAMPAGNE die Bezeichnung CHAMPI

benutzen 7

Wir haben vor Jahren ein deutsches Warenzeichen SUDORA
fiir ein schweipiiberdeckendes Parfum in der Bundesrepublik
Deutschland registriert, dieses Zeichen jedoch in
Deutschland bisher nie benutzt. Die Registrierung liegt
nunmehr etwa zwdlf Jahre zurick. Eine Benutzung ist je-
doch in der Schweiz erfolgt, und zwar seit mehr als zehn

Jahren regelmdfig.

Ein Wettbewerber verwendet in Deutschland fir ein Parfum
mit Schwefelgeruch die Kennzeichnung SULFONA. Ko&nnen wir

dagegen erfolgreich vorgehen ?

Sehr geehrter Herr Schlaule, ich hoffe, daB wir Sie diesmal

nicht iliberfordert haben. Das ndchste Mal bleiben wir wieder im

"Landle".

Mit freundlichen Gripen

Schlitzohr GmbH



