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WAS kann verlangt werden?

= Verbot i.V.m. Strafandrohung (Art. 292 StGB) "{
= Nichtigerkldrung des Rechts BUDLL
= Ubertragung

= Auskunftserteilung (Herkunft, Menge, Abnehmer)

= Beschlagnahme, Einziehung und Verwertung oder
Vernichtung

= Finanzielle Wiedergutmachung (Schadenersatz,
Genugtuung, Gewinnherausgabe (Rechnungslegung)

= (Gegendarstellung
= Urteilspublikation
= Freiheitsstrafe und/oder Geldstrafe
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WER kann klagen?

= Rechteinhaber

= Ausschliesslicher Lizenznehmer

= Verletzter (Hersteller, Handler, Detaillist, Nutzer etc.)
= Jedermann (Loschungsantrag Marke)

= Kunden, Berufs- und Wirtschaftsverbande, nationale
Konsumentenschutzorganisationen, Verbande

=  Bund, Kantone, IGE
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WIE kann geklagt werden?

= Ordentliche Klage

= Vorsorgliche und superprovisorische Massnahmen
= Zollrechtliche Massnahmen

= Administrativverfahren (IGE)

= Strafrecht (Antrags- und Offizialdelikte; Freiheits-
und/oder Geldstrafen)



Fallbeispiel
Patentverletzung

Fallbeispiel

Vorwurf einer Patentverletzung

PD Dr. Hannes Spillmann
European Patent Attomey, Patentanwalt
Keller & Partner Patentanwalte AG

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG



Fallbeispiel
Patentverletzung

Fassadenbefestigungssysteme

Allgemeine Funktionsweise Themmische Entkopplung
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Fallbeispiel
Patentverletzung

Fassadenbefestigungssysteme

Losung Mandantin

Mauerwerk

T

Verbundwerkstoff —

Metall —

~ Fassade
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Abmahnung

Vorwurf Patentverietzung

Juni 13:  Abmahnung durch Inhabenn des Patents EP 115
Wesentliches Schutzmerkmal:

Im Wesentlichen wird der gesamte Bereich
zwischen Tragwerk und Fassade durch
Verbundwerkstoff (Teil 13) uberspannt.

— Aufforderung Produktion und Vertrieb
einzustellen; Nachfrage nach Umsatzzahlen

Fallbeispiel
Patentverletzung
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Fallbeispiel

Patentverletzung
Reaktion auf Abmahnung
Angebot fur Vergleichsgesprache
Juli "13: Prufung der Verletzungsvorwurfe und der Rechtsbestandigkeit des Patents.

Hauptproblem: Was heisst ,im\Wesentlichen ... Uberspannt™?

Ergebnis: Chancen, dass keine Verletzung vorliegt oder das Patent nicht gijltig
ist, bei etwas Uber 50% eingeschatzt. —» Unsicherheitsfaktor vorhanden.

— Antwort auf Abmahnung:
- Es liegt keine Verletzung vor.
- Patent ist nicht rechtsbestandig.
- Angebot fur Vergleichsgesprache.

August 13:  Vergleichsgesprache, welche aber ergebnislos enden.
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Fallbeispiel
Patentverletzung

Eskalation
Klage, Klageantwort und Gegenklage

Oktober “13:

Januar ’14:

Zusatzlich:

Dez.’13:

Verletzungsklage durch Patentinhabernn beim Schweizer Bundespatentgericht.

Einreichung Klageantwort beim Schweizer Bundespatentgericht.
Argumentation: Patent nicht verletzt; Patent nicht erfinderisch
(Nichtigkeitseinrede).

Nichtigkeitsklage beim deutschen Bundespatentgericht.

- Streit verlagem; aus passiver Position in Angriffsmodus wechseln.

- Patentinhaberin zusatzlich unter Druck setzen mit moglichem Verlust des
Patents inbesonders relevantem Markt (Deutschland). |
- Rucknahme der Klage in Deutschland als Pfand fur allfallige weitere
Vergleichsvernandlungen.




Fallbeispiel
Patentverletzung

Instruktionsvernandlung vor dem BPatGer (CH)

Vergleich

August’14.  Vorlaufige Meinung des Fachrichters (negativ fur Mandantin):
- Patent ist verletzt.
- Patent ist eher guitig als ungultig.

— Abschluss eines Vergleichs:

- Mandantin erhalt gegen (geringe) pauschale Gebuhr eine Lizenz am Patent.
- Gerichtskosten werden gerteil.
- Keine Parteientschadigungen.

- Nichtigkeitsklage in Deutschland wird zur[]ckgezogen.
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Fallbeispiel
Patentverletzung

Fazit
Wichtigste Punkte

« Strategie:
 Unsicherneit bewusst genutzt.

» Streit dorthin verlagert wo Patentinhabernn am empﬁndlichsten getroffen werden
kann (Deutschland).

* Aus passiver Position in aktive Rolle gewechselt.

« Ergebnis:
 Fur Mandantin zufriedenstellende Losung erreicht.

 Aufwandige und teure Prozesse weitgehend vermieden.
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* Fruhzettig Rechtssicherheit geschaffen (ca. 1 Jahr nach Abmahnung).
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Verletzung Urheberrecht

. A AG vertreibt CRM-Software

= Ehemaliger Mitarbeiter E bringt nach Ausscheiden bei A AG eigene CRM-
Software auf den Markt

= A AG behauptet, dass E den Source Code ihrer Software unrechtmassig

benutzt und weiterentwickelt hat und mochte E den Vertrieb seiner Software
verbieten



ehen aus Urheberrecht?

=  Computermprogramme sind urheberrechtlich geschutzt, wenn sie geistige Schopfungen mit
individuellem Charakter darstellen (URG 2).

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG
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gehoren die Rechte an der Software?

Urheber ist die naturiche Person, die das \Werk geschaffen hat. Haben mehrere Personen als
Urheber an der Schaffung eines \Werks mitgewirkt, so steht ihnen das Urhebermrecht
gemeinschattich zu (URG 6 1.).

Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk
verwendet und geandert werden darf (URG 10+1.).

Wird in einem Arbeitsvernaltnis in Erfullung vertraglicher Pfiichten ein Computerprogramm
geschaffen, ist der Arbeitgeber allein zur Austibung der ausschliesslichen
Verwendungsbefugnisse berechtigt (URG 17).



=  rasches Handeln notig, um Verlust von Kunden und Verwirkung der Abwehranspruche zu
verhindem

=  Abmahnung und Unterlassungserklarung wirkungslos

=  Begehren fur vorsorgliches Verbot der Vervielfaltigung und Bearbeitung des Source Codes
[Bezeichnung] der A AG und des Vertriebs von Software mit diesem Source Code unter
Androhung der Bestrafung nach StGB 292

Gerichtliches Gutachten fur Vergleich Source Codes der beiden Softwares

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG ,



idigung von E

= die eigene Software sel ein neu entwickeltes Produkt mit eigenem Source Code
o ubemommene Telle enthielten nur absolut banalen Code

=  dereigenentwickelte Antell sei viel grosser als der ubemommene Tell

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG
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PATENTANWALTE AG

Gernicht bestatigt urheberrechtliche Werkqualitat: fur Urheberrechtsschutz
genugt, wenn Code nicht bloss banal

Gutachten bestatigt:
= E hat Programmteile der Software von A AG in seine Software integriert
=  Ubereinstimmender Source Code: ca. 30%

= Eigenentwicklungsanteil von E = ca. 70%

Ubemahme Programmiteile verletzt Urheberrecht A AG -> vorsorgliches
Unterlassungsverbot

A AG muss Grosstell der Gerichtskosten und E Partelentschadigung bezahlen
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hohes Prozess- und Kostenrisiko wegen Bewelsproblematik bei Verletzung URG

Nach vorsorglichem Verbot Verhandlungslosung suchen (Lizenzvereinbarung oder
Einmalentschadigung bzw. Verzicht auf Verwendung Source Code), da sonst Hauptverfahren
notig

Verbesserung der intemen Organisation zum Schutz des Know hows - «faktischer
Kopierschutz»

Klare Arbeitsvertrage mit Regelung der Rechte und Konkurrenzverbot, inkl. Konventionalstrafe
—> vereinfacht VVorgehen bei Verletzung



Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Fallbeispiel

Zollrechtliche Massnahmen bel
Markenpiraterie

Dr. Philipp Rufenacht
European Patent Attomey, Patentanwalt
Keller & Partner Patentanwalte AG

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG
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Ausgangslage
Produkte der Originalherstellenn

Curaden AG, Kriens

Herstellerin u. a. von Zahnbursten und Interdentalbursten

Marke CURAPROX . .
geschutzt in uber 50 Landem, darunter EU, Malaysia
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Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen
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Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Markenpiratene

Hinweis der franzosischen Zollbehorden

02.12.15: Kontaktaufnahme mit der Markeninhaberin Curaden AG
Hinweise auf eine Sendung mit gefalschten CURAPROX-Produkten
11.12.15: Stellung eines Antrags auf Hilfeleistung
gestutzt auf Schutzrechte in der EU
Marken + Designs
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Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

11%. Lisle de droil(s) pour le(s)cuel(s) la demande est introduite
n® Type de droit Numéro de |'enregistrement Date de l'snregistrement | Date d'expiration |Liste des produits auxquels le(s) droit(s) s'applique(nt)
™ 484017 20,02.1984 20.02.2024 brosses & denls, brosses interdentaires el
2 ™ X 1244474 23.12.2014 23.12.2024 brosses a denls, brosses interdentaires sle. i
ICD DM/082 055 24.10.2013 24.10.2028 brosses a denis

D Voir annexe jointe n°......

18. Emballages D Traitement limité
Description de l'emballage: emballage blister/carion (1 brosse)

Nombre d'articles par paquet: 1
Descriplion (y cempris caraciéristiques distinctives):

36 blisler en 1 paquel carré
4 paquets carrés en 1 carton
76 carions sur 1 palette (= 10'944 bresses)

0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
< SPECIFICATION SHEET CURAPROX e -
i 8 [ (@
P )
-l Toothbrush CURAPROX CS smart ultra soft ‘ ,
:< AU/CA/CZ/DE/DK/SE/FI/FR/GB/IL/NS/IT/LT/LV/MT/NL/NO/SK/ITN/US/ZA
; Codes
Z CURADEN Article No. 73327422
< C U RAP ROX EAN-Code 7612412423013
l_ Customs Pos. No. 9603.2100
Z ; Country of Origin Switzerland
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Product profile

Material Length Wide Colours (mixed)
Holder | Polypropylen 165mm | 6-14mm blue/yellow/orange/purple/pink/green




Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Verletzende Produkte

Beschlagnahme am Zall

15.12.15: Zoll hat mutmassliche Falschungen beschlagnahmt
1 Million Zahnbursten
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Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Verletzende Produkte

Beschlagnahme am Zall
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Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Vorgehen gegen die Falscher

Handlungsmoglichkeiten nach der Beschlagnahme

Frist von 10 Tagen, um

a) ZU bestatigen, dass es sich um Falschungen handelt
b) Antrag auf Bekanntgabe des Absenders und Empfangers
C) Antrag auf Zerstérung der Waren

rechtliches VVorgehen zwingend!

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG



Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Vorgehen gegen die Falscher

Gewahltes VVorgehen

Antrag auf Bekanntgabe des Absenders und Empfangers:

Absenderin:  Ecolah Emonic SDN BHD, Penang, Malaysia
Empfangerin. ATEC Intemational, Paris [im HR im Juni 2015 geloscht]
Herkuntt: Malaysia, per Schiff von Singapur nach Le Havre transportiert

241215 Strafanzeige und Strafantrag gegen ATEC INTERNATIONAL bei den
Strafbehorden in Le Havre

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG



Fallbeispiel
Zollrechtliche Massnahmen

Fazit

ZU beachtende Punkte

» Vortelle: schnell, relativ kostengunstig, effektiv

»  Einfache Uberpriifbarkeit durch die Zollbediensteten wichtig:
 Marken, Designs
« ausfuhrliche Informationen Uber die Originalprodukte

« falls vorhanden: Informationen uUber Falschungen
* Antrag auf EU- und nationaler Ebene
privat- und strafrechtliche Durchsetzung bei Piraterie schwierig

« regelmassige Emeuerung (jahrlich) und Aktualisierung

KELLER & PARTNER
PATENTANWALTE AG
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Schlussanalyse
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Rechtsanwalt
Probst Partner AG

16. Marz 2017
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Schlussanalyse
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PROBST

Welche Moglichkeiten stehen fur die Durchsetzung des
Rechts am geistigen Eigentum zur Verfugung?
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PROBST
Mogliche Massnahmen - Zusammenfassung

1. Abmahnung + Unterlassungserklarung

2. Widerspruchsverfahren / Einspruchverfahren
3. Zollmassnahmen

4. Vorsorgliche Massnahmen (superprovisorisch)
5. Hauptverfahren

6. Strafanzeige



PROBST

Mogliche Massnahmen (1/6)
Abmahnung + Unterlassungserklarung

2.

Abmahnung
Hinweis auf Schutzbestimmungen (z.B. Art. 13 MSchG, Art. 3 UWG)

Evil. mit Strafanzeige drohen

Unterlassungserklarung

«X verpflichtet sich gegentiberY,

es ab sofort und definitiv zu unterlassen, unter einem mit der Marke ABC identischen oder
verwechselbar &hnlichen Kennzeichen folgende Produkte, welche nicht mit Zustimmung von Y
hergestellt und/oder in Verkehr gebracht worden sind, anzubieten, zu verkaufen, zu bewerben,
zu importieren, durchzufiihren, zu exportieren oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder zu
diesem Zweck zu lagern bzw. zu solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre
Begehung zu begunstigen oder zu erleichtern; und

alle zur Zeit an Lager befindlichen Produkte gemass Ziff. 1 bis zum Erhalt weiterer Weisungen
nicht weiter in Verkehr zu bringen, insbesondere auch nicht an den/die Lieferanten /.,/

zurtickzusenden» (\
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PROBST

Mogliche Massnahmen (2/6)
Widerspruchsverfahren / Einspruchverfahren

1. Widerspruchsverfahren bei Markenangelegenheiten (Art. 31 ff.
MSchG)

Widerspruch des Inhabers einer alteren Marke gegen Eintragung einer neuen
Marke

Frist: 3 Monate seit Veroffentlichung der Eintragung (Achtung: Monitoring ist
Sache des Markeninhabers)

2. Einspruchverfahren bei Patentangelegenheiten (Art. 59c ff.
PatG)

Einspruch beim IGE gegen neues Patent

Frist: 9 Monate seit Veroffentlichung der Eintragung in das Patentregister

IGE | IPI



PROBST
Mogliche Massnahmen (3/6) - Zolilmassnahmen

3. Zollmassnahmen (Art. 70 ff. MSchG, Art. 75 ff. URG, Art. 86a ff.
PatG)

Bekampfung von Piraterie
Einreichung eines Antrags auf Hilfeleistung bei der Oberzolldirektion

Zollstellen halten verdachtige Waren zuruck (innert 10 bzw. 20 Tagen muss
Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gestellt werden, sonst werden Waren

freigegeben)

Auf Antrag Versand von Proben, Mustern oder Fotos
(Zustimmungsverweigerung Eigentumer/Importeur: Wahrung des Fabrikations-

oder Geschaftsgeheimnisses)

Antrag auf Vernichtung (Zustimmungsverweigerung moglic
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PROBST
Mogliche Massnahmen (4/6) - Vorsorgliche Massnahmen

4. Vorsorgliche Massnahmen

Voraussetzungen

1) Verletzung oder Gefahrdung eines Anspruchs (Glaubhaftmachung)

2) Nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil (erschwerte Ermittlung oder
Bemessung des Schadens)

3) Verhaltnismassigkeit (Eignung und Erforderlichkeit, Interessenabwagung)

Superprovisorische Massnahmen (ohne Anhorung der Gegenseite)

Dringlichkeit (Achtung: Nicht zu lange warten mit Gesuch stellen)

r.-—



PROBST
Mogliche Massnahmen (5/6) - Hauptverfahren

5. Hauptverfahren

Zur Bestatigung der vorsorglichen Massnahmen
Bei bestehender Markenverletzung

Urteilspublikation (z.B. wenn weitere Verstosse befurchtet werden mussen)




Mogliche Massnahmen (6/6) - Strafanzeige

6. Strafanzeige

Strafbestimmungen im Immaterialguterrecht (Art. 67ff. URG, Art. 61ff. MSchG,
Art. 81 ff. PatG)

|.d.R. Gefangnis bis 1 Jahr oder Busse bis CHF 100°000

Antragsdelikte ausser bei Gewerbsmassigkeit (Antragsfrist 3 Monate seit
Kenntnisnahme)

Nur bei Vorsatz
Druck aufbauen

Beweismittel sammeln (z.B. Hausdurchsuchung)

Kostengunstige Vorgehensweise
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PATENTANWALTE AG WINTERTHUR
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