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Verschiedene
Schutzrechtsanmeldeverfahren

Nebeneinander der drei Verfahrensarten
national
regional (d. h. hier europaisch)
international

hat sich fur die Kunden bewahrt
Verfahren erganzen sich
Verfahren bauen oft aufeinander auf

Verfahren haben stabile Anteile am Gesamtaufkommen der
Anmeldungen aus DE

DPMA unterstitzt bei der Vorbereitung internationaler
Anmeldungen genauso wie bei nationalen Anmeldungen

DPMA bearbeitet alle Aktenarten mit der gleichen
Aufmerksamkeit

Kundenzufriedenheit hat fur alle drei Verfahrensarten den
gleichen hohen Stellenwert

1. Juli 2014 WIPO-Dienste und —Initiativen 2



AR | Pesees ienams
Internationale Verfahren

Zustandigkeiten und Tatigkeiten des DPMA
beim

Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)
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Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentzusammenarbeitsvertrag

Alternative PCT-Anmeldeamter fur Anmelder aus
Deutschland

J Deutsches
Patent- und Markenamt

Nationales Amt (DPMA)

Europaisches Patentamt :@ M

des brevets

Internationales Bro (IB) der WIPO =
WIPO

WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY

CRGANIZATION

\\
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DPMA als PCT-Anmeldeamt

Aufgaben

= Vergabe des internationalen PCT-Aktenzeichens

= Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums,
Prafung der eingereichten Unterlagen auf Vollstandigkeit
und Erfullen der Mindesterfordernisse gemafi Art. 11 PCT

S rtp
kS ﬁ.

Der PCT zahlt jetzt 148 Vertragsstaaten | Quelle: Webseite WIPO
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DPMA als PCT-Anmeldeamt
Aufgaben

Durchfihrung einer Formalprifung

auf der Grundlage von Art. 14 PCT
und

entsprechend der Formerfordernisse der AusfOPCT
Gebuhrenuberwachung

Weiterleitung der Anmeldung und der Gebulhren an das
Internationale Buro der WIPO und an die Internationale
Recherchenbehodrde (EPA)

Geschaftsstelle 320 im Sachgebiet 1.1.2a zustandig
Internes Arbeitsmittel ist das IT-System DPMApatente
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DPMA als PCT-Anmeldeamt

Vorteile des DPMA als Anmeldeamt
Kundenservice des DPMA kann in Anspruch genommen
werden
Formalprifung in der PCT-Geschaftsstelle des DPMA in
Mulnchen

Verfahrenssprache Deutsch
personliche Kontaktaufnahme maoglich
Keine Anspruchsgeblhren

Anmeldestrategie

Erstbescheid der DE-Prioritdtsanmeldung als
Entscheidungshilfe
PCT-Anmeldung sinnvoll bei globalen Markten

PCT-Anmeldung auch sinnvoll, wenn Schutz nur in wenigen

europaischen Landern,
aber auch in auBBereuropaischen Landern erforderlich ist
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DPMA als PCT-Bestimmungsamt

Einleitung der nationalen Phase
(Geschaftsstelle 310 im Sachgebiet 1.1.2a)

Hochladen der WO-Dokumente nach DPMApatente
wochentlich

Einleitung der PCT/DE-Anmeldungen automatisch

Bei anderen Anmeldungen mussen Anmeldegebihr und
Ubersetzung innerhalb von 30 Monaten nach Prioritatstag
eingegangen sein

Option der Einleitung der nationalen Phase in
elektronischer Form Uber direkt in Vorbereitung
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DPMA als PCT-Bestimmungsamt

Formalprifung

Verdffentlichung der Ubersetzung nach Einleitung

Prafungsgebuhr wird reduziert, wenn internationaler
Recherchenbericht vorliegt
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DPMA als PCT-Bestimmungsamt

PCT-Anmeldung nach Eintritt in die nationale Phase
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Strategische Uberlegungen

Allgemein

PCT gewahrt mehr zeitliche Flexibilitat,
um Entscheidung Uber Schutzbereiche

zu treffen

Rucksichtnahme auf zwischenzeitlich eingetretene technische
und 6konomische Entwicklungen moglich

Unnotige Kosten kdnnen
vermieden werden
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DPMA als PCT-Bestimmungsamt

Prufungsverfahren

Nationale Bestimmungen werden angewandt
Recherche baut auf internationalem Recherchenbericht auf

Andere verfugbare Rechercheberichte werden auch
berlcksichtigt
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DPMA als PCT-Bestimmungsamt

Besonderheiten des deutschen Verfahrens

Anderungen von Anspriichen beliebig oft mdglich

Kein Einwand des verspateten Vorbringens
Anhorungen befordern Verfahrensfortschritt
Erteilungsbeschluss im Rahmen der Anhorung moglich

1. Juli 2014 WIPO-Dienste und —Initiativen 13



% Dautsches
: Patent- und Markenamt

DPMA als PCT-Bestimmungsamt

Einspruchsverfahren

Patentabteilung handelt flexibel wie im
Erteilungsverfahren

Zwei Beschwerdeinstanzen: BPatG und BGH

Option der verschobenen Prifung:
bei Bedarf sieben weitere Jahre Aufschub

Anerkannt qualitativ hochwertiges
Prafungsverfahren, flexibler Vertahrensablauf

Gebrauchsmuster als schnelle und
kostengunstige Option
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Internationale Verfahren

Zustandigkeiten und Tatigkeiten des DPMA
beim

Madrider System
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Internationale Registrierung

Das Team ist zustandig fr

Inland — Ausland:
Bearbeitung von Antragen auf internationale
Registrierung von deutschen Basismarken

Ausland — Inland:

Bearbeitung von Antragen auf Schutzerstreckung
International registrierter Marken auf Deutschland
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B | e s Antrag auf internationale
Registrierung einer Marke

Vor der Antragstellung
Antrag stltzt sich auf deutsche Basismarke
Kundenservice des DPMA gibt Auskunft
Antrag ist in Englisch oder Franzosisch zu stellen

Nach der Antragstellung

Priifung der Ubereinstimmung der Antrédge mit dem deutschen

Markenregister
(Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in englischer oder

franzGsischer Sprache)
Weiterleitung an die WIPO zur internationalen Registrierung

Bei Beanstandungen der WIPO versucht das DPMA,
zwischen der WIPO und dem Anmelder zu vermitteln

Eintragung durch die WIPO mit vorlaufigem Schutz und
Veroffentlichung in der WIPO Gazette
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Schutzgesuche aus dem Ausland
Prufung durch das DPMA

Deutsches Markenrecht findet Anwendung bei der
Prafung auf
absolute Schutzhindernisse

relative Schutzhindernisse
(Prafung der Widerspruche, die aufgrund der Vero6ffentlichung
in der WIPO Gazette eingegangen sind)

Zentrale Bearbeitung aller internationaler
Schutzgesuche durch das Team Internationale
Registrierung
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Qualitatssicherung im
deutschen Markenverfahren

Ziel ist hohe Bestandskraft der eingetragenen Marken

Sicherung einer einheitlichen Entscheidungspraxis

Monatliche ,,Grenzfallbesprechungen® der Teamleitungen der
Markenabteilungen

RegelmaBige ,Aktenbesprechungen” innerhalb des Teams
Fortbildungsveranstaltungen zu speziellen Themen

Umfangreiche Ausbildung der Markenprufer
Markenprufstoff
Recherche im notwendigen Umfang

Voll-elektronische Aktenbearbeitung mit dem System
DPMAmarken ab Ende 2014
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Statistische Zahlen des
DPMA zu Markenverfahren

Eintragungsverfahren

Zuruckweisungsquote 8%
Widerspruchsverfahren

Eingelegte Widerspriche 7 %

Vollstandige und teilweise Loschung

(in % der Zahl der Widersprlche) 15 %
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