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Darum geht's:

Firmen sind an Neuentwicklungen zumeist nur dann
interessiert, wenn sie sicher sein konnen, dass sie das
entwickelte Produkt auch exklusiv nutzen und ver-
treiben konnen. Darum sollten Sie die entwickelte
Idee bereits moglichst frithzeitig als Patent rechtlich
schiitzen. Der vorliegende Beitrag hilft Thnen als Pro-
duktentwickler zu entscheiden, wann und wie ein Pa-
tent fur eine Neuentwicklung erlangt werden kann.

Die Autorin: Julia Jankowski, LL. M., ist Rechtsan-
wiltin in Bonn. Sie berat in- und auslandische Unter-
nehmen in allen Bereichen des gewerblichen Rechts-
schutzes. Thre Kenntnisse im Patentrecht hat sie im
Rahmen eines Master-Programms vertieft.
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20 Jahre
Exklusivrecht

Europaisches/
Internationa-
les Patent

Gebrauchs-
muster

1. Diese Moglichkeiten haben Sie, um lhre
Erfindungen rechtlich zu schiitzen

Technische Erfindungen konnen durch Patente recht-
lich geschutzt werden. Ein Patent gibt dem Inhaber das
Recht, uber seine Erfindung allein zu verfiigen und diese
wirtschaftlich zu nutzen. Bis zu 20 Jahre lang darf der
Inhaber des Patents seine Erfindung exklusiv verwerten
oder gegen Lizenzzahlung durch Dritte verwerten lassen.
Er kann zudem, notfalls mit gerichtlicher Hilfe, jedem
anderen die Nutzung seiner Erfindung untersagen.

Patentschutz konnen Sie fir eine Erfindung nur erlan-
gen, wenn die Erfindung bei einer zustindigen Stelle
zum Patent angemeldet und in einem formlichen Verfah-
ren auf ihre Patentfiahigkeit gepruft wird. Patente mit
Wirkung fir das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land werden vom Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) in Miunchen erteilt. Soll die Erfindung auch
aufSerhalb Deutschlands geschiitzt werden, kann mit ei-
nem Antrag auf Erteilung eines europdischen Patents
oder einer internationalen Patentanmeldung ein eu-
ropa- oder weltweiter Schutz der Erfindung erreicht wer-
den. Weiterhin konnen Sie sich die Erfindung statt durch
ein Patent auch durch ein Gebrauchsmuster schiitzen
lassen.

1.1. Patente schiitzen vor unerwiinschter Nach-
ahmung durch Konkurrenten

Patente sollen innovative Produkte und Verfahren vor
unerwuinschter Nachahmung durch Konkurrenten schrit-
zen. Ohne rechtlichen Schutz der Innovation konnten
Konkurrenten das neu entwickelte Produkt nachbauen
und dieses moglicherweise sogar gunstiger anbieten als
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der Entwickler, da sie selbst keine Investitionen in For-

schung und Entwicklung stecken mussten. Erst der Pa-

tentschutz hilft, Nachahmer abzuwehren und dadurch ei-

ne Alleinstellung auf dem Markt aufzubauen. Wenn Alleinstellung
Sie als freischaffender oder angestellter Ingenieur markt- auf dem Markt
fahige Innovationen entwickeln, sollten Sie deshalb, ge-

gebenenfalls gemeinsam mit Threm Arbeitgeber, der

rechtlichen Absicherung lhrer Forschungs- und Entwick-

lungsergebnisse frithzeitig besondere Aufmerksamkeit

widmen.

Allerdings gibt das Patent keine Garantie fiir den
wirtschaftlichen Erfolg des Produkts. Ob eine Erfin-
dung sich gut verwerten ldsst und einen wirtschaftlichen
Vorteil bringt, entscheidet letztlich nur der Markt.

1.2. Geheimhaltung als Alternative zum Patent?

Haufig halten Unternehmen patentierbares Know-how

geheim, ohne ein Schutzrecht zu beantragen. Der Grund

dafur liegt zum einen darin, dass der Patentschutz zeit- Patentschutz
lich begrenzt ist. Dritte konnen und durfen also nach ist zeitlich
Ablauf der Schutzfrist das patentierte Produkt nachbau- begrenzt
en. Zum anderen fuhrt jede Patentanmeldung unweiger-

lich dazu, dass die Erfindung offentlich bekannt wird.

Ein zeitlich unbegrenztes Monopol an der Erfindung

kann daher nur durch die Geheimhaltung der Erfindung

erreicht werden. Bei Industriespionage hilft allerdings

auch die beste Geheimhaltung nicht. Und das kann vor

allem fir mittlere und grofSere Unternehmen gefahrlich

sein. Auch kann jeder andere eine vergleichbare Erfin-

dung anmelden oder eine ahnliche Problemlosung in ei-

ner Fachzeitschrift veroffentlichen. Dann ist der Zug fur

das Patent der eigenen patentierbaren Losung abgefah-

ren. Eine Patentanmeldung ist deshalb meist der sichere-

re Weg.
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Neue
Erfindung

Erzeugnis

Verfahren

Voraus-
setzungen

Erfindung auf

2. Was kann patentiert werden?

Voraussetzung fur die Patenterteilung ist, dass eine neue
Erfindung gemacht, also eine neue technische Losung fiir
ein technisches Problem entwickelt wurde. Patente als
technische Schutzrechte konnen fur Erzeugnisse und
Verfahren erteilt werden. Der Begriff Erzeugnis ist sehr
allgemein zu verstehen. Er umfasst Maschinen, Vorrichtun-
gen, Gerite, Zwischenprodukte, aber auch chemische Pro-
dukte, Gemische sowie pharmazeutische und chemische
Substanzen. Zu den Verfahren gehoren Herstellungs-
verfahren und Arbeitsverfahren. Erstere zeigen, wie be-
stimmte Geschehnisse zeitlich aufeinander folgen mussen,
damit ein Erzeugnis entsteht (z. B. Pflanzenzuchtungsver-
fahren, Verfahren zur Herstellung von Kunststoff). Das Ar-
beitsverfahren gibt an, welche Arbeitsschritte nacheinander
vollzogen werden miissen, um eine bestimmte technische
Wirkung zu erzielen (z. B. Schmelzverfahren).

Damit fir das entwickelte Erzeugnis oder Verfahren ein
Patent erteilt werden kann, miuissen verschiedene Voraus-
setzungen erfullt sein:

Patente konnen nach dem Patentgesetz nur fur Erfin-
dungen erteilt werden, die neu sind, auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwend-
bar sind.

2.1. Klaren Sie, ob Ihre Innovation eine Er-
findung und erfinderische Tatigkeit ist

Die Erfindung ist eine Lehre, also eine Anweisung oder

dem Gebiet Regel, die eine Losung fiir ein technisches Problem be-
der Technik reitstellt. Damit unterscheidet sich die Erfindung von der

blofSen Idee, die noch keinen fertigen Losungsansatz lie-
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fert. Weiterhin muss es sich um eine Erfindung auf dem
Gebiet der Technik handeln. Hierzu zahlen insbesonde-
re Erfindungen aus den Bereichen der Mechanik, Elektro-
technik oder Physik, aber auch Entwicklungen, die che-
mische oder biologische Verfahren betreffen.

Nicht technisch und damit nicht patentierbar sind Entdeckungen
Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathemati- sind nicht
sche Methoden, asthetische Formschopfungen, Regeln patentierbar
und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten, fur Spiele

oder geschiftliche Tatigkeiten. Ebenso sind Erfindungen

auf dem Gebiet der Literatur, Kunst, Wirtschaft und des

sozialen Lebens nicht patentierbar. Auch Computer-

programme als solche konnen nicht patentiert wer-

den. Hierfur gilt das Urheberrechtsgesetz.

Die Erfindung muss auf einer erfinderischen Leistung Erfinderische
beruhen. Durch diese Voraussetzung soll erreicht wer- Leistung
den, dass nicht fur jeden neuen Vorschlag oder fur reine

handwerkliche oder konstruktive Verbesserungen bereits

ein Patent erteilt wird. Eine Erfindung liegt deshalb dann

nicht vor, wenn ein Fachmann leicht auf die entsprechen-

de Losung kommen kann.

2.2. So priifen Sie die Neuheit der Erfindung

Patente werden ausschliefSlich fur Erfindungen erteilt,
die neu sind. Deshalb ist es fur die Praxis wichtig, dass
die Erfindung vor der Anmeldung des Patents keinesfalls
Dritten zuganglich gemacht wird.

Neu ist eine Erfindung, wenn sie nicht zum Stand der Stand der
Technik gehort. Der Stand der Technik umfasst alle Technik
Kenntnisse, die vor der Anmeldung der Erfindung im

In- oder Ausland in irgendeiner Weise der Offentlich-

keit zuganglich gemacht worden sind. Ist die Erfindung
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vor dem Anmeldetag schon einmal irgendwo in Bu-
chern, Zeitschriften oder in einem Vortrag veroffent-
licht worden, kommt ein Patentschutz nicht mehr in
Betracht.

Praxis-Tipp:

Bitte beachten Sie, dass Vorveroffentlichungen und De-
monstrationen der Erfindung durch den Erfinder oder
Anmelder selbst ebenfalls zum Stand der Technik ge-
zihlt werden. Dies trifft insbesondere auf wissenschaft-
liche Veroffentlichungen im In- und Ausland zu. Des-
halb sollten Sie Thre Erfindung als Erstes beim Deut-
schen Patent- und Markenamt anmelden und erst
danach veroffentlichen. Es gilt deshalb der Grund-
satz: Erst anmelden, dann veréffentlichen.

Sollten Sie Thre Erfindung versehentlich vorveréffent-
licht haben, bleibt Thnen die Moglichkeit, die Erfindung

Gebrauchs- als Gebrauchsmuster anzumelden. Im Gebrauchsmus-
muster terrecht gelten Vorveroffentlichungen dann nicht als neu-
heitsschidlich, wenn sie innerhalb von 6 Monaten vor
der Anmeldung der Erfindung durch den Anmelder
selbst erfolgten. Die Anmeldung als Gebrauchsmuster
muss dann aber spatestens 6 Monate nach der ersten
Veroffentlichung Threr Erfindung erfolgen.
2.3. Rechtlicher Schutz fiir , kleinere Erfindun-
gen“ durch das Gebrauchsmuster
Rechtlicher Die materiellen Schutzvoraussetzungen des Gebrauchs-
Schutz durch musters stimmen im Wesentlichen mit denen des Patents
das Gebrauchs- tberein. Allerdings sind beim Gebrauchsmuster die An-
muster forderungen an die erfinderische Leistung geringer als
Seite 028, Juni 2006 €«—— Das Deutsche Ingenieur-Handbuch

o



P 10 DIH-Patentrecht 02.05.2006 16:51 U% Seite 029

—_—

Patentrecht

P 10/007

beim Patent. Uber das Gebrauchsmusterrecht kénnen
deshalb auch ,kleinere” Erfindungen, fur die ein Pa-
tent mangels ausreichender Erfinderleistung nicht in Fra-
ge kommt, geschiitzt werden.

Im Gegensatz zum Patent wird das Gebrauchsmuster oh-
ne formale Prifung auf Neuheit und Erfindungshohe
erteilt. Die Erlangung des Gebrauchsmusters kann daher
wesentlich kostengtinstiger und schneller erfolgen als die
Erteilung eines Patents. Es besteht jedoch auch eine gro-
Rere Gefahr, dass das Gebrauchsmuster angegriffen und
geloscht wird. Zudem ist die Schutzdauer des Ge-
brauchsmusters mit maximal 10 Jahren kurzer als die
eines Patents.

3. Was Sie vor einer Patentanmeldung
beachten missen

Uber eine Patentanmeldung sollten Sie dann nachden-
ken, wenn Ihre Erfindung fertig ist. Dies ist dann der
Fall, wenn die Erfindung so weit entwickelt ist, dass sie
ausfiihrbar und wiederholbar ist und mit einem Aus-
fuhrungsbeispiel in der Patentanmeldung beschrieben
werden kann. Bevor Sie Thre Erfindung als Patent anmel-
den, sollten Sie sich allerdings Klarheit dartber verschaf-
fen, ob und wie sich eine Patentanmeldung fiir Sie lohnt.

3.1. Wie Sie Recherchen zum Stand der Technik
durchfithren

Vor der Patentanmeldung sollten Sie sich sorgfaltig tiber
den Stand der Technik informieren. Da die Erfindung
neu sein muss, also nicht zum bekannten technischen

.Kleinere”
Erfindungen

Keine Neuheit
nachweisen

Schutzdauer
10 Jahre

Muss ausfiihr-
bar und
wiederholbar
sein

Stand der
Technik
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Patent-
informations-
zentrum

Online-Daten-
banken

Einschatzung
der Markt-
chancen

Wissen gehoren darf, ist der Patentschutz ausgeschlos-
sen, wenn bereits ein identischer oder ahnlicher Losungs-
ansatz existiert. Es empfiehlt sich deshalb, vor Ein-
reichung einer Patentschrift alle Druckschriften und
Patentanmeldungen des technischen Gebiets, dem der
Gegenstand des Patents angehort, durchzusehen.

Die Recherchen zum Stand der Technik konnen Sie leicht
selber durchfuhren. So existiert in Deutschland ein Netz
von Patentinformationszentren, die Zugang zu Origi-
naldokumenten und Unterstiitzung bei der Eigenrecher-
che anbieten. Ein Verzeichnis dieser Zentren finden Sie
unter www.dpma.de/formulare/recherche.html. Weiter-
hin liegen beim Deutschen Patent- und Markenamt die
patentamtlichen Veroffentlichungen aus.

Auch in Online-Datenbanken kann man nach relevan-
ten Dokumenten zum Stand der Technik suchen. So bie-
tet etwa das Deutsche Patent- und Markenamt auf der
Internetseite www.dpma.de das Patentinformationssys-
tem DEPATISnet an, tiiber welches kostenlos Online-Re-
cherchen zu offen gelegten und erteilten Patenten aus
aller Welt durchgefithrt werden konnen. Umfassende Pa-
tentinformationen bietet auch das Fachinformations-
zentrum Karlsruhe unter www.stn-international.de an.

3.2. Fiithren Sie eine Einschiatzung der Markt-
chancen der Erfindung durch

Bereits fruhzeitig sollten Sie sich ebenfalls Gedanken
tuber die Markt- und Verwertungschancen Ihrer Erfin-
dung machen. Denn der rechtliche Schutz Threr Erfin-
dung lohnt sich nur dann, wenn auch ein entsprechender
Markt fur die Innovation besteht. Deshalb sollten Sie sich
tber aktuelle Entwicklungstrends in Threm Markt- und
Technologiebereich informieren.
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Zugleich sollten Sie eine Kosten-Nutzen-Analyse durch- Kosten-
fuhren und die wirtschaftlichen Verwertungsmoglichkei- Nutzen-

ten Threr Erfindung abschitzen. Hierbei ist insbesondere Analyse

zu kléaren, ob die fur die Anmeldung und Aufrechterhal-

tung des Patents anfallenden Kosten durch die Verwer-

tung der Erfindung wieder hereingeholt werden konnen.

Ferner sollten Sie sich Gedanken machen, ob Sie selbst

das notwendige Kapital besitzen, um das fertige Produkt

auf dem Markt einzufthren. Ist dies nicht der Fall, emp- Méglichkeit
fiehlt es sich, schon vor der Patentanmeldung die M6ég- einer Lizenz-
lichkeiten einer Lizenzvergabe auszuloten. vergabe

Praxis-Tipp:

Gerade fur freie Erfinder, Arbeitnehmer-Erfinder und
kleinere Unternehmen ist es empfehlenswert, eine
kostenlose Erstberatung durch einen Patentan-
walt in Anspruch zu nehmen. Diese kostenlose Bera-
tung wird in Zusammenarbeit mit den Industrie- und
Handelskammern durchgefuhrt und findet regelma-
ig in verschiedenen Stadten statt. Eine bundesweite
Ubersicht tber Orte und Termine finden Sie unter
www.patentanwaltskammer.de.

4. So melden Sie ein deutsches Patent an

Wenn Sie fur Thre Erfindung in Deutschland Patent- Schriftlicher
schutz erlangen mochten, mussen Sie einen schrift- Antrag
lichen Antrag auf Erteilung eines Patents beim Deut-

schen Patent- und Markenamt in Mtunchen stellen. Das

vom DPMA dafur vorgesehene Antragsformular kon-

nen Sie auf der Internetseite www.dpma.de abrufen.
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4.1. Welche Unterlagen sind fiir eine Patent-
anmeldung einzureichen?

4.1.1. Beschreibung der Erfindung

Beschreibung  Dem Antrag auf Erteilung eines Patents ist eine technische

der Erfindung  Beschreibung der Erfindung beizuftigen. In dieser miis-
sen Sie einerseits auf den bekannten Stand der Technik
eingehen und andererseits den Aufbau und die Vorteile Th-
rer Erfindung schildern. Soweit erforderlich, konnen Sie
die Erfindung anhand von Ausfithrungsbeispielen erlau-
tern. ZweckmafSig ist es, die Beschreibung durch eine oder
mehrere technische Zeichnungen zu erginzen.

4.1.2. Formulierung der Patentanspriiche

Formulierung  Ferner mussen fur die Anmeldung so genannte Patentan-
der Patent- spriiche formuliert werden, in denen festgelegt wird, fir
anspriiche was genau der Patentschutz begehrt wird und was an der
Erfindung neu ist. Die Formulierung von Patentanspri-
chen ist eine Kunst fur sich. So muss der Patentanspruch in
einem Oberbegriff die technische Bezeichnung der Erfin-
dung und die aus dem Stand der Technik bekannten Merk-
male angeben. Daran schliefSt sich ein so genannter kenn-
zeichnender Teil an, in dem zusammengefasst alle Merkma-
le der Erfindung angegeben werden, die neu sind und die
als patentfihig unter Schutz gestellt werden sollen. Der
kennzeichnende Teil ist mit den Worten ,dadurch gekenn-
zeichnet, dass“ oder einer ahnlichen Wendung einzuleiten.

Beispiel:

Z B sEinrichtung zum Transport von Personen mit an ei-
o { ] . . . . .
nem Rahmen befestigten, hintereinander liegenden Rd-
dern, wobei eines der Rdder um eine Lenkachse befes-
tigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen eine
Trapezform besitzt.*
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Die Darstellung der Erfindung in Patentanspriichen kann
insbesondere bei komplexeren Erfindungen Schwierig-
keiten bereiten. Deshalb wird die Formulierung der Pa-
tentanspriiche in der Regel von sachkundigen Patentan-
walten ausgearbeitet. Wenn Sie auf die Inanspruchnah-
me eines Patentanwalts verzichten wollen, sollten Sie
sich vor der Anmeldung in jedem Fall mit der gangigen
Formulierungspraxis vertraut machen. Eine Anleitung
zur Formulierung von Patentanspruchen finden Sie in
dem vom DPMA herausgegebenen Merkblatt fiir Pa- Merkblatt
tentanmelder unter www.dpma.de.

4.1.3. Zusammenfassung

Den Anmeldeunterlagen muss eine Zusammenfassung
der Erfindung beigefuigt werden, die noch bis zum Ablauf
von 15 Monaten nach dem Anmeldetag nachgereicht
werden kann.

Checkliste: Haben Sie alle Anmeldungsunter-
lagen vorliegen?

schriftlicher Antrag auf Erteilung des Patents

(Formblatt des DPMA) a
Name und Anschrift des Anmelders oder des
Vertreters

Darstellung der Erfindung in Patentanspriichen a

Beschreibung der Erfindung

Zeichnungen der Erfindung, sofern zweck-

dienlich Q
Zusammenfassung (kann innerhalb von
15 Monaten nachgereicht werden) d
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Vollstandige/
detaillierte
Beschreibung

Keine Ver-
offentlichung

4.2. Darauf miissen Sie bei der Abfassung der
Patentanmeldung achten

4.2.1. Vollstandige Beschreibung der Erfindung

Die einzureichenden Unterlagen mussen bei der Anmel-
dung noch nicht perfekt formuliert sein. Allerdings ist zu
berticksichtigen, dass das Wesen der angemeldeten Erfin-
dung mit der Beschreibung in der Patentanmeldung end-
giltig festgelegt wird. Wesentliche Elemente oder be-
stimmte Anwendungsmoglichkeiten der Erfindung, die
in der ersten Anmeldung fehlen, konnen im Nachhinein
nicht mehr nachgetragen werden. Wichtig ist deshalb,
dass Sie Thre Erfindung in den Unterlagen moglichst
vollsténdig, detailliert und mit moglichst vielen denk-
baren Anwendungsmoglichkeiten beschreiben.

4.2.2. Keine Vorveroffentlichung der Erfindung

Wegen des absoluten Neuheitserfordernisses miussen Sie
prifen, ob eine eigene Vorveroffentlichung der Erfin-
dung, etwa in einer Fachpublikation, erfolgt ist. Ist dies
der Fall, ist ein Patentschutz nicht mehr moglich. Die
vorherige Anmeldung des Patents schadet einer spateren
Fachpublikation im Gegensatz dazu nicht. Denn nach
der Anmeldung bleibt die Patentschrift zunéchst 18 Mo-
nate lang geheim und wird erst dann in einer Offenle-
gungsschrift veroffentlicht.

4.2.3. Stellung des Priiffungsantrags

Damit ein Patent fiir die Erfindung erteilt wird, muss die
angemeldete Erfindung zuvor vom Deutschen Patent-
und Markenamt auf ihre materielle Schutzfihigkeit ge-
pruft werden. Die materielle Prufung erfolgt jedoch nur,

350 € wenn der Anmelder einen Prifungsantrag stellt, fur
Gebiihren den Gebiihren in Hohe von 350 € anfallen. Fur die Stel-
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lung des Antrags lasst das Gesetz dem Anmelder bis zu
7 Jahre Zeit. Wird der Antrag sofort mit der Anmeldung
gestellt, so erfolgt eine sofortige Prifung des Patents; an-
derenfalls wird die Prufung verschoben, bis der Antrag
gestellt wird.

4.2.4. Durchfithrung eines selbststindigen
Rechercheverfahrens

Bevor Sie einen Prufungsantrag stellen, konnen Sie durch

das Patentamt eine vorgezogene Recherche zum Stand 250 €

der Technik durchfiihren lassen. Dies ist dann sinnvoll, Recherche zum
wenn Sie sich vorab rasch ein Urteil tiber die Patentfihig- Stand der

keit Threr Erfindung und damit iber die Chancen eines Technik
spateren Priifungsverfahrens bilden wollen. Die Kosten

fur eine Recherche durch das Patentamt belaufen sich
derzeit auf 250 €.

4.3. Muss man sich von einem Patent- oder
Rechtsanwalt vertreten lassen?

Grundsatzlich ist es vorteilhaft, die Patentanmeldung von Patentanwalt
einem sachkundigen Patentanwalt ausarbeiten und ein-

reichen zu lassen. Rechtlich erforderlich ist dies aber

nicht. Wenn Sie auf die Hilfe eines Patentanwalts verzich-

ten wollen, sollten Sie sich vor der Patentanmeldung aber

mit den Grundregeln des Anmeldeverfahrens und der

gangigen Formulierung der Patentanspriiche vertraut

machen.

Das Risiko einer in Eigenregie erstellten Patentanmel- Auf Formulie-
dung besteht darin, dass bei falscher Formulierung der rung achten
Patentanspriiche moglicherweise ein Patent erteilt wird,

welches Thre Erfindung nicht vollstandig wiedergibt oder

nicht alle Anwendungsmoglichkeiten der Erfindung um-

fasst. Weiterhin besteht die Gefahr, dass Thre Patentan-
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meldung zurickgewiesen wird, wenn die Anmeldung an
formellen oder materiellen Fehlern leidet. In diesem Fall
verlieren Sie nicht nur Thren Anmeldetag, sondern haben
auch die Anmeldekosten umsonst gezahlt.

Checkliste: Darauf miissen Sie bei der
Abfassung der Patentanmeldung achten

Prifen Sie, ob eine eigene Vorveroffentlichung

der Erfindung erfolgt ist. Ist dies der Fall,

kommt nur noch eine Gebrauchsmuster-
anmeldung in Betracht. a

Fithren Sie vor der Abfassung der Anmeldung

eine umfassende Recherche zum Stand der
Technik durch. d

Fertigen Sie eine detaillierte und vollstandige
Beschreibung der Erfindung und ihrer Anwen-
dungsmoglichkeiten an. u

Stellen Sie einen Rechercheantrag zum Stand

der Technik, wenn Sie sich rasch ein Urteil

tiber die Patentfahigkeit Threr Erfindung bil-

den wollen. u

Stellen Sie den Prifungsantrag zusammen mit

oder zeitnah nach der Anmeldung, wenn Sie

eine zugige Prifung des Patents erreichen

mochten. u
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5. Was geschieht nach der Anmeldung?

5.1. Offenlegung der Patentschrift

Die angemeldete Erfindung bleibt nach Eingang der An-

meldung zunachst 18 Monate lang geheim. In dieser Bleibt
Zeitspanne kann der Anmelder entscheiden, ob er seine 18 Monate
Anmeldung weiterverfolgen will, ohne dass Details der geheim
Erfindung an die Offentlichkeit gelangen. Nach Ablauf

dieser Frist wird die Patentanmeldung jedoch unabhin-

gig von dem Verfahrensstand in Form einer vom Patent-

amt herausgegebenen Offenlegungsschrift veroffent-

licht.

5.2. Prifungsverfahren

Nach Eingang der Anmeldung erfolgt zunachst eine
Offensichtlichkeitsprufung, bei der die Anmeldung auf
offensichtliche Fehler tuberpruft wird. Sobald der Prii- Priifungsver-
fungsantrag gestellt wird, fithrt der zustindige Prifer fahren nach
eine eingehende Recherche zum Stand der Technik durch Eingang der
und uberpruft die materielle Patentfahigkeit der Erfin- Anmeldung
dung, insbesondere ob diese neu ist und auf einer erfin-

derischen Tatigkeit beruht. Entspricht die Anmeldung

den formellen und materiellen Erfordernissen, so be-

schliefSt die zustandige Prufungsstelle die Erteilung des

Patents. Die Erteilung des Patents wird im Patentblatt
veroffentlicht.

5.3. Einspruchsverfahren
Innerhalb von 3 Monaten nach Veroffentlichung der Pa- Einspruch

tenterteilung kann die Offentlichkeit, beispielsweise ein innerhalb von
Konkurrent, Einspruch gegen die Erteilung des Patents 3 Monaten
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Dauer des
Erteilungs-
verfahrens

Gebiihren

einlegen. Der Einsprechende kann hierbei Griinde gegen
das Patent vorbringen, die eine Patentierung der Erfin-
dung verhindern. Wird das Patent im Einspruchsverfah-
ren aufrechterhalten, so wird dieses rechtskraftig. Es
gilt dann von dem auf den Anmeldetag folgenden Tag
20 Jahre lang. Gleiches gilt fir den Fall, dass innerhalb
der Einspruchsfrist kein Einspruch eingelegt wurde.

5.4. Wie lange dauert das Erteilungsverfahren?

Das Patenterteilungsverfahren dauert ab Stellung des
Prufungsantrags etwa 1 /2 bis 2 1/2 Jahre, vorausgesetzt
die Prifungsgebithren werden rechtzeitig gezahlt. In Ein-
zelféllen, insbesondere bei komplexen Erfindungen kann
das Erteilungsverfahren jedoch wesentlich linger dauern.

6. Das kostet ein deutsches Patent

6.1. Anmelde- und Priiffungsgebithren

Anmeldegebiihr

—> bei elektronischer Anmeldung 50 €
—> bei Anmeldung in Papierform 60 €
Recherchegebiihr 250 €
Priifungsgebiihr

—> bei gestelltem Rechercheantrag 150 €
—> ohne Rechercheantrag 350 €
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6.2. Jahresgebithren

Neben den Anmeldegebithren muss der Anmelder fur die
Aufrechterhaltung des Patents oder der Patentanmeldung

ab dem 3. Jahr nach dem Anmeldetag eine jdhrliche Ge- Jahrliche
biihr an das Deutsche Patent- und Markenamt zahlen. Die- Gebiihr
se Jahresgebuihren werden umso hoher, je langer der Pa-
tentschutz in Anspruch genommen wird. So betrigt die
Jahresgebuihr im 3. Patentjahr 70 € und im 20. Jahr 1.940 €.

Bei einem Patent, das wihrend der gesamten Schutzdauer

von 20 Jahren aufrechterhalten wird, summieren sich die
Jahresgebuhren auf insgesamt 13.200 €. Eine Auflistung

aller Kosten und Hinweise zu den Zahlungsbedingungen

finden Sie unter www.dpma.de/formulare/a9510.doc.

6.3. Kosten eines Patentanwalts und sonstige
Kosten

Zu den patentamtlichen Gebtihren konnen weitere Kos- Anwaltskosten
ten hinzukommen, etwa fur die Beauftragung eines Re- und sonstige
chercheunternehmens oder fir die Beratung durch einen Kosten
Patentanwalt. Fur die Inanspruchnahme eines Patent-

anwalts fallen bei einem normal komplexen Gegenstand

bis zur Erteilung des Patents erfahrungsgemifs Kosten in

Hohe von 3.000 € bis 6.000 € an.

Praxis-Tipp:

Kleinen und mittleren Unternehmen gewéhrt das
INSTI-Projekt des Bundesministeriums fur Bildung
und Forschung (BMBF) finanzielle Férderungen fiir
Beratung, Recherche, Amtsgebtihren und Anwaltsho-
norare. Vorgesehen sind hier Zuschtisse von 5.000 € bis
7.500 €. Nahere Informationen hierzu finden Sie auf
der Homepage des BMBF www.patente.bmbf.de.
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ArbEG

Rechte gehen
auf Arbeit-
geber liber

7. Diese Besonderheiten gelten bei
Erfindungen von Arbeitnehmern und
Hochschulangehdérigen

Rund 80 bis 90 % aller in Deutschland eingereichten Pa-
tentanmeldungen gehen auf Erfindungen von Arbeitneh-
mern zurtick. Entwickelt ein Arbeitnehmer wihrend der
Dauer seines Dienstverhaltnisses eine Erfindung, so sind
die Vorschriften des Gesetzes liber Arbeitnehmerer-
findungen (ArbEG) zu beachten. Dies gilt ebenfalls fur
Erfindungen von Arbeitnehmern im o6ffentlichen
Dienst sowie von Beamten und Soldaten.

Das ArbEG regelt die rechtliche Behandlung der Arbeit-
nehmererfindung, insbesondere den Rechtstubergang der
Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber und
die Hohe der vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zu
zahlenden Vergutung. Bei den Erfindungen unterscheidet
das ArbEG zwischen den so genannten Diensterfindun-
gen und den freien Erfindungen.

7.1. Besonderheiten bei Diensterfindungen

Hat der Arbeitnehmer eine Diensterfindung gemacht, so
ist der Arbeitgeber berechtigt, die Erfindung gegen Zah-
lung einer Vergiitung in Anspruch zu nehmen. In diesem
Fall gehen samtliche Rechte an der Erfindung auf den
Arbeitgeber tuber.

Eine Erfindung ist dann eine Diensterfindung, wenn sie
von einem Arbeitnehmer wahrend der Dauer seines An-
stellungsverhéltnisses gemacht wurde, wobei es gleich-
gultig ist, ob die Erfindung wahrend der Dienst- oder der
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Freizeit gemacht wurde. Weiterhin muss die Erfindung
entweder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden
Tatigkeit entstanden sein (z. B. weil dem Angestellten
ein entsprechender Forschungs- und Entwicklungsauf-
trag erteilt worden ist) oder maf3geblich auf den Erfah-
rungen oder Arbeiten des Betriebs beruhen (z. B.
auf bisher durchgefithrten Versuchen oder auf vorhande-
nem betrieblichem Know-how).

7.1.1. Meldung der Diensterfindung

Macht der Arbeitnehmer eine Diensterfindung, so ist er Meldung
verpflichtet, dem Arbeitgeber die Erfindung unverzuglich

schriftlich zu melden. Der Arbeitnehmer muss hierbei die

technische Aufgabe, ihre Losung und das Zustandekom-

men der Diensterfindung beschreiben.

7.1.2. Inanspruchnahme der Erfindung durch
den Arbeitgeber

Nach der Erfindungsmeldung kann der Arbeitgeber

innerhalb einer Frist von 4 Monaten die Erfindung un-

beschrankt oder beschrankt in Anspruch nehmen. Mit Unbeschrankte
der unbeschrankten Inanspruchnahme durch den Inanspruch-
Arbeitgeber gehen alle Rechte an der Erfindung auf den nahme fir
Arbeitgeber tber. 4 Monate

Der Arbeitgeber ist sodann verpflichtet, die Diensterfin-
dung auf seine Kosten zum Patent anzumelden.

Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung nur beschrankt
in Anspruch, so erwirbt er das Recht, die Erfindung im
Rahmen seines Betriebs zu nutzen. Im Ubrigen verblei-
ben die Rechte an der Erfindung bei dem Arbeitnehmer.
Dieser kann also insbesondere die Erfindung an einen
Dritten veraufSern.
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Anspruch auf
angemessene
Verglitung

Nach 4 Mona-
ten ist die
Erfindung frei

7.1.3. Vergiitung des Arbeitnehmers

Mit der Inanspruchnahme der Erfindung durch den Ar-
beitgeber erhilt der Arbeitnehmer einen gesetzlichen An-
spruch auf angemessene Vergiitung. Die Hohe und
die Art der Vergutung sollen durch eine Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer festgesetzt wer-
den. Bei der Bemessung der Vergiitung sind verschie-
dene Bewertungsfaktoren, wie die wirtschaftliche
Verwertbarkeit oder der Anteil des Betriebs am Zustande-
kommen der Erfindung zu berticksichtigen. Als Hilfsmit-
tel fur die Berechnung der Vergutung dienen die Richtli-
nien zur Verglitung von Arbeitnehmererfindungen
im privaten Dienst, die entsprechend auch fur den 6ffent-
lichen Dienst gelten.

7.1.4. Frei gewordene Erfindung

Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung nicht innerhalb
von 4 Monaten nach der Erfindungsmeldung in An-
spruch oder lehnt er eine Inanspruchnahme ab, so wird
die Diensterfindung frei. Gleiches gilt, wenn der Arbeit-
geber die Diensterfindung nur beschriankt in Anspruch
nimmt. Uber eine frei gewordene Diensterfindung kann
der Arbeitnehmer unbeschrankt verfiigen. Er kann
die Erfindung auf eigenen Namen anmelden, sie selbst
nutzen, lizenzieren oder verdufSern.

7.2. Besonderheiten bei freien Erfindungen

Erfindungen eines Arbeitnehmers, die keine Diensterfin-
dungen sind, sind so genannte freie Erfindungen. Uber

Schriftliche eine freie Erfindung kann der Arbeitnehmer grundsatz-
Mitteilung lich frei verfugen. Allerdings muss er seinem Arbeitgeber
an den Arbeit- die Erfindung schriftlich mitteilen. Fallt die freie Erfin-
geber dung in den Arbeitsbereich des Betriebs des Arbeitgebers,
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so muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vor einer an-
derweitigen Verwendung seiner Erfindung zudem ein
nicht ausschlieBliches Recht zur Benutzung der Er-
findung zu angemessenen Bedingungen anbieten.

7.3. Besonderheiten bei Erfindungen von Hoch-
schulangehorigen

Entgegen der friheren Rechtslage gelten auch Erfindun-

gen von Professoren, Dozenten und wissenschaft- Hochschul-
lichen Assistenten an Hochschulen nicht mehr von angehérige
vornherein als freie Erfindungen. Die Erfindung muss je-

doch nur dann der Hochschulverwaltung gemeldet wer-

den, wenn der Erfinder plant, seine Erfindung zu verof-

fentlichen. Nimmt die Hochschule die Erfindung darauf-

hin in Anspruch, so gehen alle Rechte an der Erfindung

auf sie tber.

Verwertet die Hochschule die Erfindung, so erhalt der Er- Erfinder erhalt
finder 30 % der durch die Verwertung erzielten Ein- 30 % der
nahmen. Die Erfindervergiitung ist fiir Hochschulange- Einnahmen
horige also deutlich giinstiger als fur andere Erfinder.

8. So melden Sie ein europaisches Patent an

Fur Unternehmen, die europaweit oder international td- Anmeldung
tig sind, ist es empfehlenswert, fur die entwickelte Erfin- eines europa-
dung auch in anderen Landern Patentschutz zu beantra- ischen Patents
gen. Denn die Schutzwirkung eines vom Deutschen Pa-

tent- und Markenamt erteilten Patents entfaltet sich nur

in der Bundesrepublik Deutschland. Soll die Erfindung

auch im Ausland als Patent geschiitzt werden, so muss

grundsitzlich in jedem einzelnen Land, fur das der Pa-
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Antrag

Voraus-
setzungen

Europaisches
Patentamt

tentschutz begehrt wird, ein Antrag auf Erteilung eines
Patents gestellt werden.

Eine Erleichterung bringt hierbei der Antrag auf Ertei-
lung eines europdischen Patents. Die europiische Pa-
tentanmeldung verschafft dem Erfinder die Moglichkeit,
durch eine einzige Patentanmeldung in mehreren
von ihm benannten europaischen Staaten nationale Pa-
tente zu erlangen. Mit der Erteilung des europaischen Pa-
tents hat dieses grundsatzlich in jedem Staat, fur den es
erteilt wird, dieselben Wirkungen wie ein in diesem Staat
erteiltes Patent. Das europaische Patent zerfallt also in ei-
ne Vielzahl nationaler gleich lautender Patente.

Praxis-Tipp:

Eine europaische Patentanmeldung lohnt sich, wenn
Sie in 3 oder mehr Staaten Patenschutz erlangen wol-
len. Denn die Kosten fur ein europaisches Patent sind
in der Regel geringer als die Kosten fur 3 nationale
Patente. Ein weiterer Vorteil der europaischen Patent-
anmeldung gegenuber einer Vielzahl von nationalen
Anmeldungen liegt im einheitlichen Prufungsverfah-
ren.

8.1. Voraussetzungen fiir eine europaische
Patentanmeldung

Die Voraussetzungen und die Formanforderungen, die
das Europaische Patentiibereinkommen an die Patentier-
barkeit einer Erfindung stellt, sind im Wesentlichen de-
ckungsgleich mit den Vorschriften des deutschen Rechts.

Die Europdische Patentanmeldung ist beim Europai-
schen Patentamt (EPA) in Minchen in einer der
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3 Amtssprachen Deutsch, Englisch oder Franzosisch ein-

zureichen. In der Anmeldung muss der Anmelder alle

Staaten benennen, in denen er Patentschutz fur seine Er-

findung begehrt. Ebenso wie das deutsche Patent wird

auch das europaische Patent nach einer materiellen Prii-

fung der Erfindung und einer der Priufung vorangehen-

den Recherche erteilt. Anders als im deutschen Recht ist

die Recherche aber obligatorisch. Innerhalb von 6 Mo- Recherche ist
naten nach Veroffentlichung des Rechercheberichts obligatorisch
muss der Anmelder sodann den Antrag auf Priifung

des Patents stellen, durch den das Prifungsverfahren

eingeleitet wird.

8.2. Kosten fiir eine Europaische Patent-

anmeldung
Anmeldegebiihr Kosten
—> bei elektronischer Anmeldung 90 €
— bei Anmeldung in Papierform 160 €
Recherchegebiihr 960 €
Benennungsgebiihr
pro benanntem Vertragsstaat 75 €

(maximal 525 €)
Prifungsgebiihr 1.280 €

Die Jahresgebiihren fur die Aufrechterhaltung des Pa- Jahres-
tents liegen zwischen 380 € und 1.020 € jahrlich gebiihren
(www.european-patent-office.org). Die Kosten eines Pa-
tentanwalts fiir eine européische Patentanmeldung mit
Validierung in 6 Staaten belaufen sich erfahrungsgemafs

auf bis zu 15.000 €.
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Vereinfachtes
internationa-
les Anmelde-
verfahren

Praxis-Tipp:

Haben Sie vor Einreichung der europaischen Patent-
anmeldung bereits ein deutsches oder auslandisches
Patent angemeldet, so konnen Sie innerhalb einer
Frist von 12 Monaten nach der Ursprungsanmel-
dung die Prioritat dieser Anmeldung fur das europa-
ische Patent in Anspruch nehmen. Dies fuhrt dazu,
dass der Anmeldetag der Erstanmeldung auch fur die
europaische Patentanmeldung ausschlaggebend ist.

9. Wann lohnt sich eine internationale
Patentanmeldung?

Wollen Sie Ihre Erfindung in einem nicht europaischen
Land schiitzen lassen, so besteht nach dem Patent Co-
operation Treaty (PCT) die Moglichkeit, ein vereinfach-
tes internationales Anmeldeverfahren durchzufiih-
ren. Das PCT-Anmeldeverfahren ist eine Vorstufe fur die
einzelnen internationalen Anmeldungen. Es hat den Vor-
teil, dass zunachst nur eine einzige Anmeldung einge-
reicht werden muss. Der Anmelder hat dann ausreichend
Zeit, zu uberlegen, in welchen der auslandischen Staaten
ein wirtschaftliches Interesse an einem Patent besteht.
Denn erst mit Ablauf von 19 Monaten nach dem An-
meldetag muss sich der Anmelder entscheiden, ob und
wo er in die nationale Phase einsteigen will, also in wel-
chem Land nationale Priufungsverfahren durchgefiihrt
werden sollen. Weiterhin konnen Sie zunichst ein vor-
laufiges internationales Prufungsverfahren durchfithren
lassen, welches die Frist zur Einleitung der nationalen
Phase auf 30 Monate verlangert.
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Praxis-Tipp:

Fine internationale Anmeldung empfiehlt sich, wenn
noch nicht feststeht, in welchen Landern die Erfindung
vertrieben werden soll. Durch die PCT-Anmeldung ge-
winnen Sie 18 bis 30 Monate Zeit, zu entscheiden, in
welchen Landern die wesentlich teureren nationalen
Anmeldeverfahren eingeleitet werden sollen.

Die PCT-Anmeldung kann beim Deutschen Patent- und
Markenamt oder beim Europaischen Patentamt in Mun-

chen eingereicht werden. Die Geblihren betragen etwa Gebiihren
2.000 bis 4.000 €, abhangig von der Anzahl der benann-

ten Lander.

Praxis-Tipp:

Haben Sie bereits ein deutsches oder auslandisches
Patent fir Thre Erfindung angemeldet, so konnen Sie
auch fur die PCT-Anmeldung innerhalb von 12 Mo-
naten nach der Erstanmeldung die Prioritat dieser
Anmeldung in Anspruch nehmen.

10. Der nachste Schritt: Die Verwertung der
Innovation

Die Anmeldung und Erteilung des Patents fithren nur zur

rechtlichen Absicherung der Erfindung und stellen des-

halb nur die ersten Schritte zu einer erfolgreichen Inno-

vation dar. Erst die danach folgende Verwertung des Markteinfiih-
Patents, also die Einfithrung am Markt oder die Verwer- rung oder
tung in Form einer Lizenz, entscheidet tber den Erfolg Lizenzierung
der Erfindung.
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Patent-
verwertungs-
agenturen

Gerade fur kleinere und mittlere Unternehmen ist es
oft schwer, neue Produkte erfolgreich zu vermarkten.
Denn fir die Markteinfuhrung sind nicht nur hohe In-
vestitionen erforderlich, sondern es miussen auch Ver-
triebswege erschlossen und Produktionsanlagen errich-
tet werden. Bei dem wichtigen Schritt der Markteinfih-
rung konnen Unternehmen und Existenzgrunder auf
die Unterstiitzung zahlreicher Initiativen und Patent-
Verwertungsagenturen zuriickgreifen. Diese stellen
Kontakte zu potenziellen Kapitalgebern oder Lizenz-
nehmern her und helfen beim Aufbau von Kooperatio-
nen. Zu nennen ist insbesondere der Informations-
dienst InnovationMarket (www.innovationmarket.de),
der eine Plattform fur die Kontaktaufnahme zu Investo-
ren und Nutzern bietet. Eine Liste weiterer Patent-
verwertungsagenturen sowie moglicher Kapital-
geber finden Sie auf der Seite www.patente.bmbf.de.

11. Abschluss-Checkliste: Wann und wie Sie
fir Thre technischen Innovationen ein Patent
anmelden konnen

Haben Sie als Arbeitnehmer eine Erfindung
gemacht, mussen Sie diese Threm Arbeitgeber
melden. .

Prifen Sie, ob es sich um eine freie Erfindung

oder eine frei gewordene Diensterfindung

handelt. In diesen Fallen konnen Sie selbst

eine Patentanmeldung vornehmen. u

Sind Sie Arbeitgeber und hat Ihnen Thr Arbeit-
nehmer eine Diensterfindung gemeldet, mussen
Sie diese innerhalb von 4 Monaten in Anspruch

nehmen, wenn Sie die Erfindung nutzen wollen. U
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Informieren Sie sich sorgféltig uber den

Stand der Technik auf dem Gebiet der Erfin-

dung, bevor Sie die Erfindung beim Deut-

schen Patent- und Markenamt anmelden. a

Prufen Sie, ob durch Thre Erfindung Schutz-
rechte Dritter verletzt werden. Q

Achten Sie darauf, dass Sie die Erfindung
nicht schon vor der Anmeldung veroffent-
lichen. Q

Uberlegen Sie, ob eine Patentanmeldung im
Ausland fur Sie sinnvoll ist, und wenn ja, in
welchen Landern Patentschutz beantragt

werden soll. Q

Prufen Sie, ob Sie die Prioritit einer deut-

schen oder auslandischen Voranmeldung in
Anspruch nehmen konnen und ob die

12-monatige Prioritétsfrist noch lauft. a

Soll das Patent in 3 oder mehr europaischen
Staaten geschiitzt werden, lohnt sich der Weg
tber eine europaische Patentanmeldung. a

Steht noch nicht fest, in welchen Auslands-

staaten Anmeldungen getétigt werden sollen,
empfiehlt sich eine internationale Anmeldung

nach dem PCT-Verfahren. Q
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Wesentlicher Bestandteil von ,Das Deutsche Ingenieur-Handbuch“ sind die zu-
satzlichen Serviceleistungen, die Sie alle gratis erhalten:

Serviceleistung

Wertscheck

Mit jeder Aktualisierungs- und Erganzungslieferung

erhalten Sie einen neuen Wertscheck beispielsweise fiir

—> Broschuren und

—> Sonderveroffentlichungen zu kompakt darge-
stellten und praxisnah aufbereiteten Themen
rund um Thren Arbeitsalltag als technische Fiih-
rungskraft.

Serviceleistung
Kunden-Center

Freundliche Beratung in allen Fragen, wenn es nicht
um Fuhrungsfragen geht, z. B. bei:

—> Ruckfragen zu Thren Lieferungen

—>» Meldungen, z. B. wenn Sie umgezogen sind
—> Info-Wiinsche usw.

Serviceleistung
Einsortierservice und Leerordner

Wenn Thnen das Einsortieren der Aktualisierungsliefe-
rungen zu mithselig ist, schicken Sie uns doch einfach
unfrei Thr Werk zu, wir ibernehmen dann diese Tatig-
keit fur Sie.

Wenn Sie Thre Aktualisierungslieferungen selbst ein-
sortiert haben und der Platz nicht mehr ausreicht: dann
erhalten Sie selbstverstindlich kostenlos einen Leer-
ordner.

Serviceleistung

Einfach Wertscheck
abtrennen und im
Fensterkuvert mit
Ruckporto an den
Verlag senden, oder per
Fax an: 02 28 /35 63 22.

DIV Deutscher Inge-
nieur-Verlag
Kunden-Center
Theodor-Heuss-Str. 2—4
53095 Bonn

Tel.: 02 28 /95 50 130
Fax: 02 28/36 96 001
24 Stunden taglich

Bitte Werk unfrei oder
eine formlose Bestellung
fur den Leerordner an
das Kunden-Center
schicken oder telefo-
nisch unter

02 28/95 50 130 mel-
den.

Internet-Volltextdatenbank und Dokumentenabruf

Als Abonnent haben Sie unter www.ingenieur-verlag.de. Zugang zu unserem umfas-
senden Beitrags- und Dokumentenarchiv. Im Dokumentenabruf erhalten Sie prakti-
sche Muster zum Downloaden und Ausdrucken, z. B. zum Projektmanagement,
Controlling und Prasentationstechniken. Das Zugangspasswort finden Sie auf dem

Titelblatt Threr Aktualisierungslieferung.
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