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Wer hat das letzte Wort zu PTAB-Entscheidungen? Laut
Arthrex muss es jemand sein, der vom Prasidenten
ernannt wurde

Im Fall entschied der United States Supreme Court, dass der
Prozess des Inter Partes Review (,IPR") insofern gegen die
Ernennungsklausel der amerikanischen Verfassung verstoRt, als es keine
ausreichende Priufung der Entscheidungen des Patent Trial and Appeal
Board (,PTAB*) durch einen leitenden Beamten gebe.

Als Reaktion auf den Gerichtsbeschluss im Juni 2021 hat das United
States Patent & Trademark Office (,USPTO") einen Prozess geschaffen,
durch den eine an einem IPR beteiligte Partei die Uberpriifung der
endgultigen schriftlichen Entscheidung des PTAB durch den Direktor des
USPTO anfordern kann und somit die Oberaufsicht durch einen leitenden
Beamten gewabhrleistet. Allerdings ist der Federal Circuit kirzlich zu dem
Schluss gekommen, dass die Ernennungsklausel, die beztglich der
Prufung von Patentvergaben gilt, nicht auf Markenvergaben angewendet
werden kann. Der Trademark Modernization Act von 2020 beinhaltet
namlich bereits ein gesetzliches System zur Priifung von
Markenentscheidungen durch den Direktor. Beschlossen wurde diese
Regelung in Zusammenhang mit einem Léschverfahren der Schiedmayer
Celesta GmbH, die unter ihrem deutschen Namen (Schiedmayer &
Soéhne) seit 300 Jahren in den USA verschiedene Musikinstrumente
verkauft. Der Federal Circuit bestatigte die Entscheidung des Trademark
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Trial and Appeal Board (,TTAB"), die Marke Schiedmayer, die von einem
Wettbewerber zur Nutzung in Zusammenhang mit Klavieren registriert
worden war, zu l6schen.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Menschen werden nach wie vor gebraucht: Kl kann kein
Erfinder sein

Nachdem das USPTO das Gesuch einer Privatperson abgelehnt hat,
Patentanmeldungen vom Patent Office prifen zu lassen, die zu
Erfindungen von DABUS, seiner ,kreativen Maschine®, gehorten,
verlangte er eine Nachprifung vor dem Bundesgericht in Virginia. Das
Gericht bestatigte umgehend die Entscheidung des USPTO und kam zu
dem Schluss, dass DABUS nicht als Erfinder angesehen werden konnte,
da ein Erfinder eine Person ist. Das Ergebnis mag zwar offensichtlich
erscheinen, doch die Entscheidung deckt eine Gesetzesliicke auf, die erst
noch genauer untersucht werden muss. Bei der Entscheidung uber die
Patentanmeldung von DABUS wies das USPTO darauf hin, dass eine
Person Patentrechte als Erfinder oder Miterfinder anmelden kann, und
warf so die Moglichkeit auf, den Umfang von KI-Rechten zu hinterfragen.
Die Entscheidung legt auch die Schwierigkeiten dar, die aufkommen,
wenn Kl-Rechte patentiert werden. Die Kl konnte keinen Eid ablegen,
dass sie der Erfinder war, aber die Privatperson wollte die Rechte der KI
stattdessen auf sich selbst Ubertragen. Er ging sogar in Berufung.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Zorn auf Non-Practicing Entities (,,NPEs“) bringen
Resultate, doch die langfristige Abschreckung bleibt
noch aus

Ein Richter in North Carolina lehnte es ab, ein bundesstaatliches
Anti-Patenttrollgesetz fir verfassungswidrig zu erklaren (North Carolina
Abusive Patent Assertions Act), und verschaffte grof3en wie kleinen
Unternehmen dadurch einen Sieg. In NAPCO v. Landmark Technology
argumentierte die NPE mehrfach, dass die Gegenklage nicht ausreichend
untermauert sei und dass sie durch die Gesetze des Bundesstaates
vorweggenommen werde, verfriiht und gemaf erstem Amendment,
viertem Amendment und ruhender Handelsklausel verfassungswidrig sei.
All diese Einwande beeindruckten den Richter jedoch nicht. Auch wenn
der Richter es ablehnte, dem beschuldigten Rechtsverletzer schnellere
Einblicke in die NPE durch ,Discovery® zu gewahren, um deren
Unternehmensstruktur und Lizenzierungspraktiken zu prifen,
verdeutlichen solche Anfragen die Art der Untersuchungen, denen eine
NPE im Falle einer Anklage wider Treu und Glauben und bei einer
missbrauchlichen Geltendmachung von Patenten ausgesetzt sein kann.
ZweiunddreilBig Bundesstaaten haben solche Malinahmen implementiert,
doch gibt es weiterhin zahlreiche NPE-Falle.

Weitere Informationen finden Sie hier.
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COVID: Die neue Homeoffice-Kultur und ihre
Auswirkungen auf die Sicherheit von
Betriebsgeheimnissen

Hier stehen wir nun, ganze eineinhalb Jahre spater, und diskutieren noch
immer Uber die Auswirkungen von COVID auf die Arbeitskultur und die
Ablaufe im Homeoffice. Es wird immer klarer, dass die Diskussion um das
Homeoffice anhalten wird — jedenfalls in den USA. Alte Glaubenssatze
besagen, dass Mitarbeiter ins Buro zurlickkehren missen (wenn auch mit
Maske). Neuere Anséatze gehen davon aus, dass Mitarbeiter gar nicht im
Biuro anwesend sein mussen. Tatsachlich steht der Rest von uns
irgendwo dazwischen.

Bei all dem sollte man nicht vergessen, dass in dieser Zeit, in der sich
Arbeitsweisen andern, die Sicherheit von Betriebsgeheimnissen leiden
kann. Gesetze zu Betriebsgeheimnissen (Landes- und Bundesgesetze)
sehen vor, dass Mitarbeiter ,zumutbare MaRnahmen*® ergreifen missen.
Doch was beinhalten diese MalRnahmen in einer Zeit, in der lhre
Mitarbeiter Ihre Betriebsgeheimnisse bei sich tragen und nie einen Ful3 in
das Biro setzen? Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, Ihre
Unternehmensrichtlinien zu Betriebsgeheimnissen, z. B. beziglich
beschranktem Zugang, Firewalls, Passwortern usw., zu Uberarbeiten, um
auf alles vorbereitet zu sein. Setzen Sie diesen Punkt auf lhre To-Do-Liste
fur die Uberarbeitung der Unternehmensrichtlinien im Zuge von COVID.



