An der Schnittstelle
zwischen Technik, Marketing und Recht

Schutzrechts-Experten arbeiten an der Schnittstelle zwischen Technik, Marketing und Recht. Sie beraten
Erfinder und Unternehmen, die ihre neuesten Entwicklungen oder ihr Know-how schiitzen, eine Marke oder
ein Design eintragen lassen mochten. Damit stellen sie entscheidend die Weichen fiir den Erfolg einer Inno-
vation, eines Designs oder einer Marke.

Im Gesprach mit Frau Dellmeier-Beschorner

Alexandra Dellmeier-Beschorner ist Rechtsanwaltin und Fachanwaltin fiir gewerblichen Rechtsschutz (IP).
Im Jahre 2009 griindete sie ihre Kanzlei LexDellmeier in Kooperation mit Patentanwélten in Miinchen. Sie
erldutert, welche Herausforderungen sich einem IP-Anwalt heutzutage stellen, welche Rolle diesem bei Man-
danten, Amtern und Gerichten zukommt, welche Chancen im Bereich Kreativitit, Forschung und Innovation
liegen und welche Trends festzustellen sind.

Frau Dellmeier, wann und wie kam Ihr erster Kon-
takt zum gewerblichen Rechtsschutz (IP) zustande?

Durch Zufall und Gliick. An meinem ersten Tag als
Praktikantin bei einer Miinchener IP-Kanzleiim
Jahre 1997 entdeckte ich ein tiberdimensional gro-
BesRegal im Biiro - voller adidas-T-Shirts, -Hosen
und -Trainingsanziige. Ich war zutiefst beeindruckt
und lief sofort zu einem Partner und rief: ,,Ich méch-
te bei der FuB3ball-Mannschaft der Kanzlei mitma-
chen!“ Der geschéftsfithrende Gesellschafter schau-
te verwirrt und sagte mir, dass die Kanzlei gar kein
FuBball-Team hat. Ich lies nicht locker:

»Aber ich habe doch das volle Regal mit Sportbeklei-
dung gesehen ...“ - Ich kann mich noch gut an sein
schallendes Geldchter erinnern. Dann erlduterte er
schlieBlich, dass die Bekleidungsstiicke im Regal
Falschungen (und somit Beweismaterial) waren,
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die vom deutschen Zoll auf einem Schiff beschlag-
nahmtwurden, welches aus der Tiirkei im Hambur-
ger Hafen ankam.

So waren also Markenverletzungen, Filschungen
und Grenzbeschlagnahmen meine ersten Kontakte
zu IP. Ich werde diesen ersten Tag und meinen ers-
ten Kontakt mit dem gewerblichen Rechtsschutz nie

vergessen.

Was genau macht ein auf den gewerblichen
Rechtsschutz spezialisierter Rechtsanwalt?

Als IP-Anwalt ist es unsere Aufgabe, bei der Er-
langung und der Verteidigung der gewerblichen
Schutzrechte unseren Mandanten zu helfen. Wir
beraten die Mandanten strategisch, also Erfinder,
Werbeagenturen, Marketing- und F&E-Abteilungen,
Klein- und Mittelstdndische Unternehmen (KMUs)
sowie groBe Konzerne, wie sie ihr geistiges Eigen-
tum erfolgreich mittels Marken, Geschmacksmus-
tern, Gebrauchsmustern und Patenten schiitzen.

IP-Rechte sind heutzutage ein essentieller Punkt, um
im Wettbewerb erfolgreich bestehen zu kénnen. Un-
sere Mandanten - ob klein, mittel oder groB - inves-
tieren viel Zeit und Geld in Forschung und Entwick-
lung (F&E), um innovative Produkte zu entwickeln.
Eine Idee ist,,geboren®! Bereits zu diesem Zeitpunkt
setzen wir uns mit dem Mandanten zusammen und
diskutieren eingehend etwa die folgenden Fragen:
Enthélt die Innovation eine neue technische Erfin-
dung? Enthélt sie ein neues und unterscheidbares
beziehungsweise eigenartiges Design? Was kénnen
wir tun, um Wettbewerber davon abzuschrecken,
das neue Produkt zu kopieren? Wie kénnen wir das
Produkt mit einem kennzeichnenden Namen verse-
hen und hierfiir Markenschutz erhalten? Wo liegen
die Kernmaérkte des Mandanten, und in welchen
Landern ist Schutz erforderlich? Wie lange wird es
in jedem Land dauern, um den Schutz zu erlangen?
Und ebenso wichtig: Was kostet es?

Abgesehen von der Aufgabe des IP-Anwalts, als
wstrategischer Partner® bei der ,Geburt® des Mar-
kennamens und der Innovation zu fungieren, ob-
liegtihm auBerdem die Aufgabe, Mittler zwischen
den Anmeldern und dem Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) zu sein. Dariiber hinaus ist es
die Aufgabe des IP-Anwalts, den Mandanten gegen
Rechtsverletzer vor Gericht zu vertreten.

Wie hat sich IThre Karriere im Bereich des
gewerblichen Rechtsschutzes entwickelt?

Bevor ich meine Kanzlei griindete und eng mit
einer angesehenen und fast 100 Jahre alten Patent-
anwaltskanzlei in Kooperation zusammenarbeitete,
war ich Gesellschafterin und Partnerin in einer
anderen, renommierten deutschen IP-Kanzlei. Dort
war ich fur die Erlangung und Durchsetzung gro-
Ber Marken- und Design-Portfolios fiir eine Anzahl
bekannter Marken verantwortlich. Wahrend dieser
Jahre hatte ich auch die Gelegenheit, bei hochinte-
ressanten und bekannten Patent- und Gebrauchs-
muster-Verletzungsféllen mitzuwirken. Hier schloss
sich der Bogen zwischen nicht-technischen und
technischen Schutzrechten, und ich wurde ein
~wahrer® IP-Anwalt.

Ein weiterer Meilenstein ganz am Anfang meiner
Karriere war meine In-House-Tétigkeit bei der
Merchandising Media GmbH, einem Tochterun-
ternehmen des Fernsehsenders ProSiebenSat.1 AG.
Die Leitung der Lizenzierung von Urheberrechten
und der IP-Abteilung sowie meine Arbeit als Teil
eines multi-nationalen Unternehmens erweiterten
meinen Horizont und mein Verstdndnis ungemein
—-besonders in Bezug auf globale wirtschaftliche
Zusammenhdénge.

Was aber meine Karriere in groem Umfang gefor-
dertund es mir ermoglicht hat, auf internationaler
Basis zu arbeiten, sind wohl meine Fremdsprachen-
kenntnisse. In dieser Hinsicht hatte ich viel Gluick:



Mein Vater war Chemiker und fiir insgesamt sechs
Jahre Austauschwissenschaftler in den USA. Da
meine Eltern sehr viel Wert auf Ausbildung legten,
bin ich zweisprachig mit Deutsch und Englisch auf-

gewachsen.

Welche Eigenschaften und Qualifikationen
zeichnen einen guten IP-Rechtsanwalt aus?

Fachkenntnisse im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes, Begeisterung, Enthusiasmus, Krea-
tivitat, Verstdndnis fir wirtschaftliche Zusammen-
hénge sowie eine Leidenschaft fiir Marken, Bran-
ding, Designs, Technologie und Innovation sind
Eigenschaften, die einen guten IP-Rechtsanwalt
auszeichnen. Weiterhin sind Féhigkeiten, wie das
Gesplir, die Erfordernisse des Mandanten zu verste-
hen, gute Kommunikations- und Sprachkenntnisse
ebenso wie ,iber den Tellerrand zu blicken® (,thin-
king out of the box*) ebenfalls Charakteristika, die
ich fur wichtig halte.

Ein guter IP-Anwalt arbeitet mit seinen Mandanten
proaktiv-und nicht erst dann, wenn die Probleme
auf dem Tisch liegen. Die eigentliche Arbeit wird
bereits davor in Angriff genommen. Dabei ist es
wichtig, durch Besuche engen Kontakt mit dem
Mandanten zu halten, in dessen Planungen einbe-
zogen zu werden und neue Ideen mit ihm zu ent-
wickeln. Der Mandant méchte von seinem Anwalt
nicht horen: ,,Das geht nicht!“ Der Mandant méchte
Losungen: Was fir Optionen gibt es? Was kann
funktionieren? Dazu gehort aber auch, den Man-
danten ganz offen tiber Risiken aufzuklaren.

Im Zentrum aller Uberlegungen steht der Mandant -
seine Ideen, seine Interessen, seine Erfordernisse und

sein Geschéft. Wissen ist Macht — und die Grundlage
fur Erfolg. Dieses Wissen muss jedoch dem Mandan-
ten vermittelt werden. Erst dann wird dieser in die
Lage versetzt, fundierte, zukunftsweisende und er-
folgreiche Geschaftsentscheidungen auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes zu féllen.

Welche Auswirkungen hatte die globale Finanz-
krise 2008 /2009 auf Sie und Ihre Mandanten?

Meine Mandanten (und zugegebenermafen ich auch)
waren zundchst schockiert. Wir sahen die globale
Finanzkrise als ,lebensbedrohlich® an. Nicht zu wis-
sen, was die Zukunft nun bringen wiirde, war ein ein-
schneidendes Schliisselerlebnis - fiir mich persénlich
wie auch fiir meine Mandanten. Die Finanzkrise an
sich sowie das unfassbare AusmaB hat uns tiberrascht.

Die Kernfrage, die wir uns alle stellten war: Wie bewdl-
tigt man eine solche globale Krise? Als Optimist nimmt
man diese als Herausforderung an und erkennt, dass
einem sich dadurch auch neue Chancen bieten - sei es
die Gelegenheit, den eigenen Marktanteil auszubauen,
Vertrdge neu auszuhandeln oder Wettbewerber auf-
zukaufen - oder wie ich, eine eigene Kanzlei zu griin-
den. Proaktiv zu agieren sowie flexibel und kreativ

zu sein, sind essentiell um so eine Krisensituation zu
meistern. Finanziell solide Mandanten mit einer guten
Fiihrungsmannschaft konnten aus den Chancen, die
sich boten, enorme Vorteile ziehen.

Alle meine Mandanten haben ihre Ausgaben und
Kostenstrukturen tiberpriift oder tiberpriifen miissen.
Keiner von ihnen hat die Budgets in den Bereichen
Technologie, Innovation, Produktentwicklung, Mar-
ken- oder Designschutz reduziert, nachdem IP fiir den
Erfolg ihrer Unternehmen mit ausschlaggebend ist.



Welche Trends im Bereich IP

erwarten Sie in der Zukunft?

Albert Einstein sagte einmal: ,Logik bringt Dich
von A nach B. Fantasie bringt Dich tiberall hin.*

Aus 6konomischer Sicht sowie der Tatsache, dass wir
uns rapide in eine Wissensgesellschaft entwickeln,
wird geistiges Eigentum immer wichtiger. Ich glaube,
dass gewerbliche Schutzrechte als Anreiz fiir Kreativi-
tét und Innovation ein extrem wichtiges Instrument
sind, um die bevorstehenden Herausforderungen in
den kommenden Jahrzehnten erfolgreich zu meistern.

Nattrlich wirkt sich der Trend der Globalisierung
auch auf gewerbliche Schutzrechte aus. Stellen Sie
sich einmal ein ,Welt-Patent*®, eine ,Welt-Marke*
oder ein ,Welt-IP-Gericht® vor. Was vor einigen
Jahren vollig undenkbar gewesen wére, nimmt
langsam Gestalt an. Aufgrund der Globalisierung ist
der langeriristige Trend erkennbar, die Kosten fiir
Schutzrechtssuchende und innerhalb einer einheit-
lichen Rechtsordnung zu senken. Ein Biindel von
MaBnahmen wurde in Angriff genommen, um die-
sem Ziel ndher zu kommen, zum Beispiel durch die
Implementierung des Gemeinschaftsmarken- und
Gemeinschaftsgeschmacksmuster-Systems, die Vor-
bereitung der Einfiihrung des Gemeinschaftspa-
tents sowie gemeinsame Gerichte, Projekte wie dem
Patent Prosecution Highway (PPH), multi-nationale
Vertrdge wie dem Patent Law Treaty (PLT), dem Sub-
stantive Patent Law Treaty (SPLT), dem Beitritt weite-
rer Ladnder zu dem Madrider System et cetera.

»Globale® IP-Rechte werden nach und nach ge-
formt und entstehen. Als Schlussfolgerung kann
man frei nach Richard Wagner, dem beriihmten
deutschen Komponisten, festhalten:

,Fantasie schafft Wirklichkeit.”



