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1. On-Sale Bar in den USA - eine neue Falle fur Patentinhaber?

Der Supreme Court of the United States hat am 22. Januar 2019 in dem Fall Helsinn Health-
care S.A. versus Teva Pharmaceuticals USA, Inc. et al. eine Entscheidung zu der sogenannten
On-Sale Bar getroffen, die einerseits eine erwlinschte Klarstellung liefert, die aber anderer-
seits vor allem flr Patentanmelder und Patentinhaber auBerhalb der USA eine neue Sachlage
schafft. Grund ist, dass die sogenannte On-Sale Bar ein Patentausschlusskriterium darstellt,
das zwar schon lange im US-Patentrecht verankert ist, das aber erst durch die jetzige Ent-
scheidung Bedeutung auBerhalb der USA bekommt.

Worum geht es? Es geht um die Definition des Standes der Technik, also was einer US-
Patentanmeldung oder einem US-Patent als Stand der Technik entgegengehalten werden
kann. Anders als beispielsweise Art. 54 EPU definiert § 102 des US-Patentgesetzes den Stand
der Technik als eine Liste von Ausschlusskriterien, die einer Patenterteilung entgegenstehen.
Nach § 102 hat jedermann das Recht auf ein Patent, es sei denn, dass die beanspruchte Erfin-
dung vor dem effektiven Anmeldetag bereits patentiert war, in einer gedruckten Publikation
beschrieben war, offenkundig vorbenutzt, zum Verkauf angeboten oder in sonstiger Weise
der Offentlichkeit zugdnglich war. Ein Verkaufsangebot ist hiernach ein ,eigener® Stand der
Technik, den es in den europdischen Patentgesetzen so nicht gibt. Er wird kurz als On-Sale

Bar bezeichnet.
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Vor der Reform des US-Patentrechts durch den America Invents Act (AlIA) waren patenthin-
dernde offenkundige Vorbenutzungen oder Verkaufsangebote auf Handlungen in den USA
beschrankt. Das hatte zur Folge, dass ein Anmelder selbst dann noch ein wirksames Patent
in den USA erhalten konnte, wenn er die beanspruchte Erfindung vor dem wirksamen An-
meldetag lediglich auBerhalb der USA 6ffentlich benutzt oder zum Verkauf angeboten hatte.
Zugleich gewédhrte das US-Patentrecht dem Anmelder eine einjahrige Neuheitsschonfrist, so
dass auch 6ffentliche Benutzungshandlungen, die in den USA stattfanden, bei der Patentpri-
fung auBer Betracht blieben, wenn sie nicht mehr als ein Jahr vor dem Anmeldetag stattge-
funden haben. Europadische Anmelder mussten sich mit diesen Bestimmungen selten ausein-
andersetzen, weil die vergleichbaren Regelungen in Europa mangels einer Neuheitsschonfrist
im Ergebnis viel strenger waren. Europdische Anmelder sind daher daran gewoéhnt, dass eine
Patentanmeldung vor einer Verdffentlichung der Erfindung getatigt werden muss. Alles was

~geheim® erfolgt, ist demgegenitber unschadlich fir eine spatere Patentanmeldung.

Dieser Grundsatz, dass namlich die 6ffentliche Zuganglichkeit das alles entscheidende Kri-
terium ist, gilt nun nicht mehr uneingeschrankt. Mit der Reform des US-Patentrechts durch
den America Invents Act wurde die Differenzierung zwischen Handlungen innerhalb der USA
und Handlungen auBerhalb der USA aufgegeben. Seit Marz 2013 ist die Definition des Standes
der Technik bzw. der PatentausschlieBungsgriinde unabhéangig vom Ort. Zugleich wurde die
On-Sale Bar im Grundsatz beibehalten, so dass dieser im europidischen Recht unbekannte
Patenthinderungsgrund nun auch Anmelder auBerhalb der USA unmittelbar betreffen kann.
Strittig war bis zu der jetzigen Entscheidung des Supreme Court, ob die On-Sale Bar nach
dem America Invents Act nur noch auf 6ffentliche Verkaufsangebote bzw. auf solche, bei
denen die Details der beanspruchten Erfindung an die Offentlichkeit gelangen konnten, an-
wendbar ist oder ob nicht-6ffentliche Verkaufsangebote wie auch im friheren US-Patent-
recht patenthindernden Stand der Technik begriinden. Die Antwort des Supreme Court hierzu
ist eindeutig und lautet, dass auch weiterhin nicht-6ffentliche Verkaufsangebote patenthin-
dernden Stand der Technik in den USA darstellen.

Dies hat zur Folge, dass nun erstmals auch auBBerhalb der USA abgegebene Verkaufsangebote
patenthindernden Stand der Technik in den USA darstellen, selbst wenn ein solches Ver-
kaufsangebot unter einer Geheimhaltungsvereinbarung abgegeben wurde. Es kommt bei der
On-Sale Bar im Gegensatz zu allen anderen Definitionen von Stand der Technik nicht darauf
an, ob die Details der beanspruchten Erfindung 6ffentlich geworden sind. Dies ist fir nicht-
amerikanische Patentanmelder eine ungewohnte Sichtweise und sollte zuklnftig gerade von
Patentanmeldern aus Europa in ihrer praktischen Entwicklungs- und Vertriebstatigkeit be-

achtet werden.
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Wir empfehlen im Zweifel, schon vor der Abgabe eines Angebotes an einen potentiellen Kun-
den eine entsprechende Patentanmeldung zu tatigen, auch wenn man eine Geheimhaltungs-
vereinbarung geschlossen hat oder dem Kunden die Details der zugrunde liegenden Erfindung
gar nicht mitteilt, um im Hinblick auf eine spétere Patentierung in den USA auf der sicheren

Seite zu sein.

Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfligung.

Dr. Torsten Duhme

Partner
T.DUHME@WWP.DE

2. Schutzrechte nach dem Brexit

Das Datum des Ausscheidens des Vereinigten Kdnigreichs aus der Europdischen Union (EU)
rickt naher. Sollten die Briten bis zum 12. April 2019 das mit der EU ausgehandelte Austritt-
sabkommen mit Ubergangsregelungen nicht unterschreiben, droht ein ungeregelter Brexit. Im
Folgenden erlautern wir nochmals kurz, welche Auswirkungen ein Brexit ohne Abkommen auf
Ihre Schutzrechte haben wird.
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Zunachst das Gute: Es besteht keine Gefahr fiir bestehende Patente oder Patentanmeldun-
gen. Der Brexit hat auf diese keine Auswirkung.

Das Europiische Patentiibereinkommen (EPU) ist ein von der EU unabhingiges Abkommen
und kein Unionsrecht. Es behilt auch nach dem Brexit seine Geltung fir alle Vertragsstaa-
ten, also auch im Vereinigten Kénigreich. Europdische Patente und Patentanmeldungen sind
deshalb vom Brexit nicht betroffen. Gleiches gilt auch fiur internationale Patentanmeldungen
nach dem Patent Cooperation Treaty (PCT). Nationale britische Patente und nationale Patente
anderer Staaten haben ebenfalls unabhangig vom Brexit Bestand.

Einzig auf das Abkommen zum Gemeinschaftspatent und das Abkommen zum Gemein-
schaftspatentgericht konnte der Brexit — unabhangig von der Wirksamkeit eines Austrittsab-
kommens - eine Auswirkung haben. Hier ist namlich noch nicht klar, ob eine Beteiligung des

Vereinigten Konigreichs nach dem Brexit weiterhin bzw. Uberhaupt mdoglich ist.
Marken und Geschmacksmuster

Auch hier gilt: Auf internationale und nationale Marken und Geschmacksmuster hat der Brexit
keine Auswirkungen. Einzig die Unionsmarken und die Gemeinschaftsgeschmacksmuster (im
Folgenden aus Griinden der Ubersichtlichkeit nur Unionsmarken) sind vom Brexit betroffen.
Diese beruhen auf Unionsrecht, welches im Vereinigten Kénigreich nach dem Austritt nicht
mehr anwendbar ist. Damit verlieren die Unionsmarken mit dem Austritt des Vereinigten K&-

nigreichs aus der EU ihre Gultigkeit im Vereinigten Konigreich.

Durch eine von der britischen Regierung beschlossene Gesetzesanderung, die am Tag des
Brexits in Kraft treten soll, werden bereits eingetragene Unionsmarken auch nach dem Bre-
xit ihre Glltigkeit im Vereinigten Konigreich behalten. Noch nicht eingetragene anhangige
Unionsmarkenanmeldungen (auch solche im Widerspruchsverfahren) missen innerhalb von
neun Monaten nach dem Brexit (d.h. voraussichtlich nach dem 12. April 2019) als nationale

britische Markenanmeldung eingereicht werden.

Sollten Sie Fragen in Bezug auf lhre Unionsmarken oder Ihre Gemeinschaftsgeschmacksmus-

ter haben, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfligung.
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3. In Kurze:

a) Schotten gegen Schwaben - Schwibischer Whisky darf nicht Glen Buchenbach heiBBen
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Die schwiabische Waldhornbrennerei Klotz in Berglen (Rems-Murr-Kreis) hatte sich fir ihren
im Schwabenland gebrannten Whisky den schénen Namen ,Glen Buchenbach” ausgedacht.
Dies wollte die Scotch Whisky Association (SWA) nicht dulden, war sie doch der Ansicht, dass
»,Glen®“ fir Whisky aus Schottland steht.

Das Landgericht Hamburg entschied Anfang Februar, mit dem Namensbestandteil ,Glen“
werde die durch die EU-Spirituosenverordnung besonders geschiitzte geografische Angabe
~3cotch” verletzt. Im Anhang dieser Verordnung werden zahlreiche geschlitzte Herkunftsbe-
zeichnungen — wie beispielsweise ,Scotch Whisky“ - aufgefihrt. Diese dirfen nur fir Pro-
dukte verwendet werden, die auch tatsachlich aus dem Gebiet stammen. Zwar wird ,,Glen“
im Anhang der Spirituosenverordnung nicht aufgefihrt, die Spirituosenverordnung regelt aber
auch, dass eine Ursprungsbezeichnung den Verbraucher nicht in die Irre fiihren darf. Dabei sei
auf das einzelne Wort abzustellen, nicht auf den Gesamteindruck des Produkts. Die meisten
Whiskys in Europa mit dem Namensteil ,,Glen“ seien jedoch schottischen Ursprungs. Glen (ga-
lisch far Tal) werde vom Verbraucher mit schottischer Herkunft in Verbindung gebracht. Klar-
stellende Hinweise auf der Verpackung zur Herkunft seien hier nicht ausreichend. Ein schwa-
bischer Whisky dirfe deshalb die Bezeichnung ,Glen“ nicht in seinem Namen verwenden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskraftig.
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https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/Entscheidung-im-schwaebisch-schottischen-Whisky-Streit,whisky-streit-glen-buchenbach-100.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article188438717/Glen-Buchenbach-Whisky-aus-Schwaben-darf-nicht-mehr-Glen-heissen.html

b) Blau? AfD und Frauke Petry im Farbstreit

Die Alternative fur Deutschland (AfD) hat kein exklusives Recht auf die Farbe Blau! Die ehe-
malige Parteichefin der AfD, Frauke Petry, darf ihre Partei deshalb weiterhin ,,Die Blaue Par-
tei“ nennen. Die Eintragung der Marke ,,Die Blaue Partei“ beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt (DPMA) wird jedoch geldscht.

Frauke Petry hatte nach ihrem Austritt aus der AfD “Die Blaue Partei” gegrindet. Die AfD
wollte Petry daraufhin die Verwendung von ,blau“ als Namensbestandteil verbieten lassen.
Diese Klage wurde vom Kolner Landgericht mit der Begrindung abgewiesen, die Farbe Blau
sei weder identitatsstiftend fur die AfD noch ein Bestandteil von deren Parteinamen, anders

als etwa ,,grtin“ bei den Grlinen.

Das Landgericht Mlnchen | gab dagegen einer Klage der AfD statt. In diesem Verfahren ging
die AfD gegen die Eintragung des Namens “Die blaue Partei” als Marke beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) vor. Die AfD hatte den Namen ,,Die Blauen“ zwei Wochen vor
Petry angemeldet. Das Gericht sah Zeichendhnlichkeit und Verwechslungsgefahr, so dass

Petrys Marke ,Die Blaue Partei“ nun geléscht werden muss.
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https://www.sueddeutsche.de/muenchen/afd-petry-klage-blaue-partei-1.4308238
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-01/frauke-petry-die-blaue-partei-markenstreit-afd-niederlage
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