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Liebe Geschaftsfreunde,

wie heildt es so schon: ,,Not macht erfinderisch*. Das mag zwar
etwas pathetisch klingen, doch die wirtschaftlichen Sorgen der
Unternehmer scheinen tatséchlich die Kreativitat vieler Erfinder
zu befliigeln. Nie sind so viele Patentanmeldungen beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen wie im ver-
gangenen Jahr: insgesamt 134.062. Davon kamen allein 63.444
Patentanmeldungen aus Deutschland. Fur dieses Jahr rechnet
man mit einem weiteren Anstieg.

Geschutzte Produkte und Verfahren sind sicher ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zum geschéftlichen Erfolg. Wer sich
jedoch auf den Weltmarkten behaupten will, wird sich nicht nur
auf Patentanmeldungen beschréanken. Er wird sich vielmehr um
,.Patentanmeldung mit Strategie**, das heit um den konsequenten
Ausbau der eigenen Position bemiihen, neue Handlungsspiel-
raume schaffen und die Kooperation mit anderen Patentinhabern
suchen. Immer mehr Unternehmer verfolgen ein strategisches
Patentmanagement, das zentral in die Unternehmensstrategie
eingebunden und eng am Unternehmensziel ausgerichtet ist.

In der vorliegenden Ausgabe des ,,Im Dialog spezial* mdchten
wir gerade zu diesem Thema einen Beitrag leisten. Sie bietet
Ihnen einen Uberblick tiber das grundlegende Patentrecht, die
gebrauchlichsten Schutzrechte, Patentgebihren und Rechts-
folgen. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dabei verschiede-
nen Patentstrategien und dem Aufbau eines Patentportfolios.
Mit diesen Anregungen wollen wir Sie bei Ihrer eigenen Patent-
strategie unterstutzen.

Wir freuen uns, wenn lhnen die vorliegende Arbeit wertvolle
Informationen gibt und Sie bei Ihrem strategischen Patent-
management unterstitzt. Falls Sie dabei Hilfe brauchen,
wirden wir uns noch mehr freuen, wenn die Forschungsdienste
Ihr bevorzugter Partner waren.

Mit freundlichen GrifRien

lhr

Dr. Thomas Barth
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Veranderte Marktbedingungen, wie zunehmende Globalisierung und kiirzere
Entwicklungszeiten, fordern Unternehmen heraus. Die eigenen Patente, das
»geistige Eigentum* eines Unternehmens, ermdéglichen es ihm, die eigene
Marktposition zu verteidigen, zu stédrken und dariber hinaus neue wichtige
Marktvorteile zu sichern. Richtig eingesetzt, kdnnen aus Patenten branchen-
flhrende Produkte werden, die der Wetthewerb nur schwer oder gar nicht nach-
stellen kann.

o : Patentstrategie ist auch eine Facette des Wissensmanagements, denn
PatentStrat‘_ag'e ist auch eine Fa- durch eine Patentstrategie ldsst sich neues Wissen generieren und
cette des Wissensmanagements, vorhandenes besser nutzen. Patente férdern die Forschung und tech-
denn durch eine Patentstrategie nische Entwicklung und dienen deshalb oft als Mal? fiir Innovations-
fahigkeit. Strategisches Patentmanagement gewinnt fur Unterneh-
men branchentbergreifend an Bedeutung. Immer mehr sehen darin

Iasst sich neues Wissen generieren

und vorhandenes besser nutzen. gute Moglichkeiten, ihre eigene Position zu starken und Freirdume
fr den eigenen Fortschritt zu schaffen.

Strategische Vorgehensweise und beachtenswerte Aspekte des Patentrechts sind
Thema der vorliegenden Arbeit. Auch auf interessante Fragestellungen wie
,»Was kostet ein Patent?", ,,Welche Schutzrechtsformen gibt es?*, ,,Wie erstellt
man ein Patentportfolio?“ wird eingegangen.

Freudenberg Forschungsdienste KG * D-69465 Weinheim - Tel. +49 (0)6201-80-4455 - Fax +49 (0)6201-88-3063 * e-mail: ffd@freudenberg.de
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1.1. Was ist ein Patent?

Ein Patent ist ein ,,\erbietungsrecht* Es gibt dem Inhaber das Recht, jedem Dritten
die Benutzung der fur ihn patentierten Erfindung zu verbieten. Er alleine ist zur
Benutzung berechtigt (zu den Rechten siehe Punkt 1.2). Dies bedeutet aber nicht
zwangslaufig, dass er die fur ihn patentierte Erfindung auch benutzen
SONE RSl SR e el = f el darf. Soweit seine patentierte Erfindung in den Schutzbereich eines
in den Schutzbereich eine dlteren, &lteren, noch lebenden Schutzrechts eines Dritten fallt, ist die Nut-
noch lebenden Schutzrechts eines zung seiner eigenen patentierten Erfindung von der Zustimmung des
Inhabers des alteren Patents abhangig.
Das Wort Patent leitet sich vom lateinischen Verbum ,,patere* ab,
eigenen patentierten Erfindung das ,,offen liegen“ bedeutet. Als Gegenleistung fiir das staatlich
von der Zustimmung des Inhabers gewahrte Nutzungsmonopol wird der Inhalt der Patentanmeldung
5 TR spatestens 18 Monate nach Anmeldung oder Prioritatstag durch
2155 LI PO AT das Patentamt veroffentlicht (,,offen gelegt®). Dadurch wird die
Erfindung allgemein zuganglich und kann Ausgangspunkt weite-
rer technischer Entwicklungen werden.

Dritten fallt, ist die Nutzung seiner

Was kann alles zum Patent angemeldet werden? Nach § 1 ff PatG wird ein Patent
nur fir eine Erfindung erteilt, die:

01 gegenlber dem Stand der Technik neu ist,
0 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht
07 und gewerblich anwendbar ist.

Patente werden nur auf technische Erfindungen erteilt. Nicht patentféhig sind dem-
nach ,,Anweisungen an den menschlichen Geist*, wie wissenschaftliche Theorien,
medizinische Behandlungsmethoden, Diagnoseverfahren, Regeln flr Spiele oder
Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen. Generell sind Quellcodes von Software-
programmen nicht patentfahig, sondern lediglich eine damit bezweckte technische
Verbesserung.

1.1.1. Neuheit

Eine Erfindung ist nicht mehr neu, wenn sie auf irgendeine Art und Weise bereits
vor dem Einreichen einer Patentanmeldung der Offentlichkeit zuganglich gemacht
wurde. Als 6ffentlich zugénglich gemacht gilt jede Art der Verdffentlichung, sei es
durch mindliche oder schriftliche Beschreibung oder in sonstiger Weise.

Ein Gesprach mit Kunden oder Lieferanten oder die Uber-
gabe von Mustern bewirkt, dass die Neuheit einer Erfindung
nicht mehr gegeben ist, wenn nicht davor eine Geheim-

haltungsvereinbarung mit diesen Gesprachspartnern abge-
schlossen wurde!

1.1.2. Erfinderische Tétigkeit

Eine weitere Patentierungsvoraussetzung ist die ,,Erfindungshéhe*. Eine Erfindung
weist dann die notige Erfindungshohe auf, wenn sie sich nicht in nahe liegender Art
und Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Sie muss tiber das, was im Bereich des
Kdnnens eines durchschnittlich begabten Fachmanns liegt, hinaus gehen. Zweck
dieser Regelung ist, einfache technische Abwandlungen oder nahe liegende Ver-
besserungen bekannter Losungen vom Patentschutz freizuhalten und die normale
technologische Weiterentwicklung nicht unnétig zu blockieren.
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1.1.3. Gewerbliche Anwendbarkeit
Kann ein Produkt oder Verfahren auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschlief3-
lich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden, dann spricht man von
einer gewerblichen Anwendbarkeit. Ausgeschlossen sind die nichtgewerblichen,
also freien Berufe, weshalb beispielsweise eine medizinische Behandlungsmethode
nicht patentféhig ist, siehe Punkt 1.1.

1.2. Rechte aus einem Patent

Das Patent verleiht dem Inhaber das Recht zur ausschlie3lichen Nutzung seiner
patentierten Erfindung. Die Benutzung der Erfindung durch einen Dritten ohne
Zustimmung des Patentinhabers stellt eine Verletzung dieses Rechts dar. Man unter-
scheidet hierbei die unmittelbare (siehe Kasten) und die mittelbare Patentverletzung.

Das Patent ist ein Verbietungsrecht gegentiber Dritten.

In 8 9 PatG ist die unmittelbare Patentverletzung geregelt.
Demnach ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung
des Patentinhabers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents
ist oder das nach einem patentierten Verfahren hergestellt

wurde: g herzustellen,
anzubieten,
in Verkehr zu bringen,
zu gebrauchen oder
zu diesen Zwecken einzufihren oder zu besitzen.

Ein Patent verletzt mittelbar derjenige, der ohne Zustimmung des Patentinhabers
ein wesentliches Element der Erfindung anbietet oder liefert, das zur Benutzung
der Erfindung geeignet und auch bestimmt ist.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Patentinhaber hélt ein Patent an einem
Handy mit eingebauter Infrarot-Sende- und Empfangseinheit fir den Datenaus-
tausch mit einem PC. Auf dem Markt erhéltlich sind Handys fur den gewerblichen
Bereich, die mit einer solchen Infraroteinheit aufriistbar sind. Ein weiterer Her-
steller vertreibt die in dem Patent beschriebenen Infraroteinheiten zur Verwendung
in den oben genannten Handys. Er uberlasst es jedoch dem Endverbraucher, die
Infraroteinheit in das Handy einzusetzen. Da der Hersteller keine Handys mit ein-
gebauter Infraroteinheit vertreibt, begeht er keine unmittelbare Patentverletzung.
Dennoch ,,benutzt* er die Erfindung mittelbar, da er ein wesentliches Element der
Erfindung anbietet und vertreibt, das zur Benutzung der Erfindung geeignet und
bestimmt ist. Auch dies ist verboten.

Bei Verletzung seines Patentes hat der Inhaber gemaR § 139 ff. PatG die nachfol-
genden Anspriche:

0 Unterlassungsanspruch: Der Patentinhaber hat einen Unterlassungsanspruch
gegen denjenigen, der die Erfindung benutzt. Dieser Anspruch ist ver-
schuldensunabhéngig, d.h. der Patentverletzer muss nicht vorsatzlich oder
fahrléassig gehandelt haben.

Freudenberg Forschungsdienste KG * D-69465 Weinheim - Tel. +49 (0)6201-80-4455 - Fax +49 (0)6201-88-3063 * e-mail: ffd@freudenberg.de
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0 Schadensersatzanspruch: Im Falle einer vorsatzlichen oder fahrlassigen
rechtswidrigen Benutzung hat der Patentinhaber zusatzlich zum Unter-
lassungsanspruch noch einen Schadensersatzanspruch.

0 Auskunftsanspruch: AuBerdem hat der Patentinhaber Anspriiche auf Auskunft
Uber Herstellung, Vertriebswege und beteiligte Dritte sowie Vernichtung
patentverletzender Erzeugnisse und Vorrichtungen. Im Falle einer vorsatz-
lichen Patentverletzung kann auch ein Straftatbestand erfullt sein. Dieser
kann eine Geldstrafe oder gar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, bei
gewerbsmaRigen Handlungen bis zu funf Jahren, nach sich ziehen.

Die genannten Anspriiche gegen den Verletzer verjéhren nach drei Jahren, nach-
dem der Inhaber Kenntnis von der Patentverletzung genommen hat. Deshalb sollte
der Patentinhaber nicht zu lange abwarten, bis er gegen den Verletzer vorgeht. Nach
der Dreijahresfrist bestehen lediglich noch Anspriiche aus ungerechtfertigter Be-
reicherung.

Zusammenfassend I&sst sich sagen, dass eigene Patente eine positive Wirkung ha-
ben, indem sie die eigenen Produkte und Verfahren vor Nachahmung schitzen.
Besitzt andererseits der Wettbewerber entsprechend interessante Patente, unterliegt
man selbst der Unterlassungspflicht.

Durchsetzung des Unterlassungsanspruches:
\Vorsicht vor einstweiligen Verfligungen und Verwarnungen

Die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruches ist nicht einfach und kann
fur den klagenden Patentinhaber ein teures Nachspiel haben.

Ein Patentinhaber, der sein Schutzrecht — vermeintlich — verletzt sieht, hat hiu-
fig den Wunsch, seinen Anspruch auf Unterlassung der sein Patent verletzen-
den Handlung geltend zu machen. Diese Unterlassung l&sst sich schnell durch-
setzen, entweder durch den Erlass einer einstweiligen Verfugung oder durch
das Aussprechen einer Verwarnung. Von einer Verwarnung spricht man, wenn
ein Patentinhaber den vermeintlichen Patentverletzer schriftlich eindeutig und
unmissverstandlich dazu auffordert, seine patentverletzenden Handlungen zu
unterlassen.

Beide Reaktionen konnen fir den Patentinhaber jedoch erhebliche Schadens-
ersatzanspriuche nach sich ziehen. Stellt sich ndmlich spater heraus, dass die
einstweilige Verfigung zum Zeitpunkt ihres Erlasses bzw. die Verwarnung un-
gerechtfertigt war, weil gar keine patentverletzenden Handlungen vorlagen,
bspw. weil das Patent nicht rechtsbhestandig war, kann der Patentinhaber dem
Kontrahenten zum Ersatz des gesamten daraus entstandenen Schadens verpflich-
tet sein. Dazu zahlen GewinneinbulRen aufgrund der eingestellten Produktion
oder des Vertriebs ebenso wie entgangene Auftrage usw.

Es ist daher unbedingt erforderlich, die Sach- und Rechtslage sorgféltig zu pri-
fen, bevor man einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung stellt
bzw. eine Verwarnung ausspricht.

Freudenberg Forschungsdienste KG - D-69465 Weinheim - Tel. +49 (0)6201-80-4455 - Fax +49 (0)6201-88-3063 * e-mail: ffd@freudenberg.de
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! ] I . Schritt fir Schritt

Anmeldung zurPatrtertilung

1.3. Schritt fur Schritt zur Patenterteilung

Das Anmelde- und Erteilungsverfahren flr ein Patent l4uft in den meisten L&ndern
nach einem ahnlichen Schema ab. Im Folgenden werden daher exemplarisch die
wesentlichen Schritte eines solchen Verfahrens fur ein deutsches Patent vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) vorgestellt.

1.3.1. Anmeldung: Erfullt eine Erfindung alle gesetzlichen Voraussetzungen, kann
sie beim DPMA gegen Zahlung einer Gebiihr zum Patent angemeldet werden. Dem
sog. Erteilungsantrag (=Anmeldeformular) sind folgende Unterlagen beizuftigen:
Eine technische Beschreibung, in der einerseits auf den bekannten Stand der Tech-
nik eingegangen wird, andererseits Aufbau und Vorteile der eigenen Erfindung
geschildert werden. Soweit fur das Verstandnis der Erfindung erforderlich oder
sachdienlich, wird diese Beschreibung durch technische Zeichnungen und Aus-
fuhrungsbeispiele ergénzt. Ferner sind die Patentanspriiche zu formulieren, in de-
nen festgelegt wird, was neu an der Erfindung ist und woftir konkret Patentschutz
begehrt wird. Der Hauptanspruch muss alle fur die Erfindung wesentlichen Merk-
male enthalten. Die Unteranspriiche stellen weitere Ausgestaltungen des Hauptan-
spruches heraus. Flr Patentanmeldungen gilt generell, dass die Anspriiche ,,50 eng
wie notig, aber so breit wie moglich* formuliert werden sollten. Damit wird einerseits
eine sinnvolle Abgrenzung der Erfindung zum Stand der Technik gewahrleistet
und andererseits dem Patent ein mdglichst groRer Schutzbereich gegeben.

Weiterhin ist dem Erteilungsantrag die sog. Erfinderbenennung beizufugen. In der
Erfinderbenennung mussen explizit der/die Erfinder benannt werden.

Den Anmeldetag des Ursprungspatents nennt man Prioritatsdatum, weil an diesem
Tag die erste Anmeldung der Erfindung zum Patent statt findet, der noch weitere
Anmeldungen folgen konnen. Der Anmeldetag bestimmt den Zeit-
rang der Anmeldung. Er ist maligeblich fur den bei der Prufung der
Patentfahigkeit zu beruicksichtigenden Stand der Technik. Nur der vor
dem Anmeldetag bereits vorhandene Stand der Technik ist zu bertick-

Der Anmeldetag bestimmt den
Zeitrang der Anmeldung.

sichtigen. Weiterhin ist der Anmeldetag maRgeblich u. a. fiir das Vor- Er ist maRgeblich fir den bei der
benutzungsrecht, die Laufzeit des Patents, die Prioritétsfrist zur Prufung der Patentfahigkeit

zu bertcksichtigenden Stand der

Einreichung von Auslandsanmeldungen und die Offenlegungsfrist.

1.3.2. Offensichtlichkeitsprufung: Das Patentamt priift die Anmel- Technik.

dung dahingehend, ob alle Formvorschriften eingehalten wurden und Nur der vor dem Anmeldetag
ob offensichtliche Patenthindernisse bestehen. Aulerdem wird die An- bereits vorhandene Stand der
meldung einem bestimmten technischen Fachgebiet zugeordnet. Technik ist zu beriicksichtigen.
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1.3.3. Prioritéatsrecht: Der Erfinder kann von seinem Prioritatsrecht Gebrauch ma-
chen. Demnach hat er nach Anmeldung seiner Erfindung zum Patent ein Jahr Zeit,
um zu entscheiden, ob er seine Erfindung in weiteren Landern zum Patent anmel-
den mdochte. Solche Nachanmeldungen im Ausland haben keinen Einfluss auf die
urspriingliche erste Anmeldung. Die Kosten fiir die Nachanmeldungen richten sich
nach dem jeweiligen Aufwand. Die grofte finanzielle Belastung entsteht aus der
Vorschrift, sich im Ausland durch einen Patentanwalt vertreten zu lassen und aus
der Ubersetzung der Patentanmeldung in die jeweilige Landessprache.

Einen kostengunstigen Weg zur Erlangung von Patentschutz auf weitere Ausgestal-
tungen einer bereits angemeldeten Erfindung stellt die Anmeldung eines Zusatz-
patents innerhalb von 18 Monaten ab Anmeldetag der alteren Anmeldung dar. Ein
Zusatzpatent kostet keine Jahresgebuhren, es lauft allerdings zusammen mit dem
Hauptpatent ab. Weiterhin besteht die Mdglichkeit, eine bereits beim DPMA zum
Patent angemeldete Erfindung innerhalb einer Frist von zwolf Monaten ab dem
Anmeldetag unter Inanspruchnahme der Prioritat der Erstanmeldung (,,innere Pri-
oritat”) erneut zum Patent anzumelden. Bei einer Anmeldung mit innerer Prioritét
verféllt die Ursprungsanmeldung. Durch das neue Anmeldedatum verlangert sich
die Laufzeit des Patents um maximal ein Jahr. Wéhrend die beschriebene Laufzeit-
verldngerung in der Praxis keine Rolle spielt, wird die Nachanmeldung unter Inan-
spruchnahme der inneren Prioritat in der Regel dazu genutzt, Weiterentwicklungen
bzw. Ergénzungen einer Erfindung ohne Prioritatsverlust in die bereits bestehende
Erfindungsbeschreibung mit einzubeziehen.

1.3.4. Offenlegung: 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritétstag verdffent-
licht das Deutsche Patent- und Markenamt die Anmeldung (,,Offenlegung*). Die
sog. Offenlegungsschrift gibt den Inhalt der Patentanmeldung jedermann zur Ein-
sicht frei, damit die Offentlichkeit moglichst friihzeitig von allen angemeldeten
Erfindungen Kenntnis erhélt.

1.3.5. Rechercheantrag: Ist der Anmelder nicht an einer sofortigen Durchfiihrung

des Prifungsverfahrens fur die Patentanmeldung interessiert, mdchte sich aber
gleichwohl ein Bild uber die Patentierbarkeit der Erfindung machen,
so kann er gleich bei der Anmeldung oder spater beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt einen sog. Rechercheantrag stellen. Im Rahmen
einer solchen Recherche wird der der Erfindung néchstliegende Stand
der Technik ermittelt, der fur die Beurteilung der Patentfahigkeit rele-
vant ist. Fir die Sichtung von Patentschriften und Literatur muss der
Anmelder eine Gebuhr entrichten. Ist der Recherchebericht rechtzei-
tig vor der Offenlegung vorhanden, werden die ermittelten Dokumen-
te in der Offenlegungsschrift erwéhnt.

Es empfiehlt sich, den Rechercheantrag gleich bei der Anmeldung und damit vor
der Offenlegung zu stellen, da das Ergebnis dann in der Regel noch innerhalb der
ersten zwolf Monate eintrifft. Dieses Ergebnis kann fir die Entscheidung von Aus-
landsanmeldungen bzw. fiir die Uberarbeitung der Anmeldung vor ihrer neuerli-
chen Einreichung unter Inanspruchnahme der inneren Prioritat wertvoll sein.

1.3.6. Prufungsantrag: Den Antrag auf Prifung der Erfindung hinsichtlich ihrer
»,materiellen Patentfahigkeit”, d.h. Neuheit, Erfindungshéhe und gewerbliche An-
wendbarkeit, kann der Anmelder direkt bei der Einreichung der Anmeldung stel-
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len. Er kann sich jedoch hierfiir auch bis zu sieben Jahre Zeit lassen. Das Aufschie-
ben des Prufungsverfahrens kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn eine Be-
nutzung der Erfindung noch nicht in Sicht ist. Daruber hinaus kdnnen solche offen
gelegten, aber noch nicht gepriiften Anmeldungen auch dazu genutzt werden, den
Wettbewerber zu verunsichern. Eine Riicknahme des Prifungsantrags ist nicht
moglich. Hat der Patentanmelder innerhalb der genannten 7-Jahresfrist ab Anmel-
dung keinen Priifungsantrag gestellt, gilt diese als zurtickgenommen.

1.3.7. Prufungsverfahren: Das Patentamt priift im Prifungsverfahren die materi-
elle Patentfahigkeit der Erfindung. Der Prifer teilt dem Anmelder das vorlaufige
Prifungsergebnis in Form von sog. Prifungsbescheiden mit. Auf die Prifungs-
bescheide des DPMA hin hat der Anmelder die Mdglichkeit, Einga-
ben zu machen,“ um eine_rseits durch erforderlit_:_he Beschrénkungen Die Frist fur die Beantwortung
der Patentanspriiche sowie Klarstellungen und Anderungen des An- : - : -
meldungstextes die genannten Mangel zu beheben und andererseits | cihoo e RS Tl o e e
durch Bereitstellen von Argumenten die materielle Patentfahigkeit zu = [0 8158 S4eie /el el e o e Eie il ie)
untermauern. Die Frist fiir die Beantwortung eines Prifungsbescheids vom Priifer festgelegt.

betréagt in der I“?ege_l V|er"Monate und wird vom Prifer festgelegt. . Kommt der Priifer im Prifungs-
Kommt der Prifer im Prifungsverfahren gleichwohl zu dem Ergebnis, :
dass die Anmeldung nicht patentfahig ist, erlasst er einen Zuriick- | AL E AR AT
weisungsbeschluss. Gegen einen solchen Beschluss kann der Anmelder = = 26 /=lslal ks eleiisiollen Aaignl= (6101
innerhalb eines Monats schriftlich und gegen Entrichtung einer Ge- nicht patentfahig ist, erlasst er

bihr beim Patentamt Beschwerde einlegen. einen Zuriickweisungsbeschluss.

Erachtet der Priifer die Anmeldung jedoch als patentfahig, erlasst er | ciaelodl=lliian 30|Chen_ Beschluss
einen Patenterteilungsbeschluss und die Patentschrift erscheint. Die kann der Anmelder innerhalb
Dauer des Priifungsverfahrens betragt in der Regel zwei bis vier Jahre. eines Monats schriftlich und gegen

1.3.8. Einspruchsverfahren: Innerhalb von drei Monaten ab Bekannt- SREAIB L CURE Gebuhr Zellin
gabe der Erteilung hat jeder Dritte die Mdglichkeit, das erteilte Patent Patentamt Beschwerde einlegen.
mittels eines Einspruchs anzugreifen und eigenes Material, das seiner

Ansicht nach der Patentfahigkeit entgegensteht, vorzulegen. Im Einspruchsverfahren

findet eine erneute Prifung der Erfindung auf Patentfahigkeit statt. Das Einspruchs-

verfahren endet mit der unbeschrankten oder beschréankten Aufrechterhaltung oder

aber mit dem Widerruf des Patents.

1.3.9. Schutzdauer: Patente haben eine maximale Schutzdauer von zwanzig Jah-
ren ab dem Anmeldetag. Zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes muss der An-
melder ab dem dritten Jahr und fir jedes folgende Jahr, gerechnet vom Anmeldetag
an, unaufgefordert eine jahrlich steigende Jahresgebuhr entrichten (zu den Patent-
kosten siehe Kapitel 2), sonst erlischt das Patent.
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2. Die Patentkosten

Abb. 2:

Ubersicht der Kosten,

die fur die Aufrechterhaltung
eines Patents beim DPMA
anfallen.

Quelle:

Kostenmerkblatt DPMA
Stand: Juni 2003

Fir das Erlangen und das Aufrechterhalten eines Patents entstehen verschiedene
Kosten. So fallen zum einen Kosten fir die Inanspruchnahme eines Patentanwaltes
an. Wahrend fir eine Auslandsanmeldung ein Anwalt zwingend vorgeschrieben ist,
muss er bei einer deutschen Anmeldung nicht unbedingt hinzugezogen werden. Es
lohnt sich aber, auf sein Know-how zurlickzugreifen, gerade wenn es um die Ausfor-
mulierung von Patentanspriichen und die Beantwortung von Priifungsbescheiden geht.

Die Kosten fiur die Ausarbeitung einer Patentanmeldung durch einen Patentanwalt
belaufen sich auf rund 2.500-3.500 Euro. Hinzu kommen noch Formalgebihren in
Hohe von einigen hundert Euro fur die Aktenverwaltung und Fristentiberwachung
beim Patentanwalt. Ein weiterer Kostenblock sind die Gebthren, die die Patent-
amter fir die Durchfuhrung des Anmelde- und Erteilungsverfahrens sowie fir die
Aufrechterhaltung des Patentschutzes in den Folgejahren erheben. Die so genann-
ten Jahresgebihren (flr die Aufrechterhaltung des Patentschutzes) sind im Allge-
meinen fur die ersten sieben bis acht Jahre vernachlassigbar und steigen erst danach,
wie in Abb. 2 am Beispiel der deutschen Jahresgebiihren gezeigt wird, progressiv
an. Zum anderen fallen bei Auslandsanmeldungen noch Ubersetzungskosten an.
Fir eine Patentschrift durchschnittlicher Lange und Komplexitat entstehen Uber-
setzungskosten in Héhe von etwa 2.500 Euro.

2000

1940

1800

1600

1400 —

1200 +

1000 ~

800

Jahresgebtihren in €

600

400 —

200

00—

Patentjahr

Unter Vernachl&ssigung der in den ersten Jahren ohnehin niedrigen Jahresgebiihren
lassen sich die Gesamtkosten (Amtsgebuihren, Anwaltskosten sowie gegebenenfalls
Ubersetzungskosten) fiir ein Patent von der Anmeldung bis zur Erteilung (mittlere
Dauer flr In- und Ausland: ca. zwei bis sechs Jahre nach dem Anmeldetag) bei
mittlerem Aufwand (zwei Priifungsbescheide bis zur Erteilung) auf ca. 6.000-10.000
Euro abschétzen (siehe hierzu Tabelle 1). Die obere Kostengrenze wird in der Re-
gel bei Auslandsanmeldung in den USA und Japan erreicht und ist nicht zuletzt auf
die dort sehr hohen Anwalts- und Amtsgebuhren zurtickzufiihren. Je nach Umfang
und Komplexitét des Einzelfalls kann dieser mittlere Kostenbereich aber auch deut-
lich unter- und insbesondere tberschritten werden.
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2.1. Kostenbegrenzung durch Anmeldestrategie

Insbesondere bei einem grof3en Schutzrechtsbestand ist die Frage nach Auslands-
anmeldungen sorgféltig abzuwégen.

In welchen L&ndern Patente angemeldet werden sollen, hangt letztendlich von ei-
ner einfachen Kosten-Nutzen-Analyse ab. International breite Anmeldungen sind

Durchschnittliche Nationale Europdische PCT-Anmeldung Patentanmeldung Patentanmeldung
Kosten eines Patentanmeldung Patentanmeldung (mit vorlaufiger in den USA in Japan
Patentverfahrens in Deutschland internationaler
von der Anmeldung (inkl. Ausarbeitung Prufung -
bis zur Erteilung des ohne Erteilung!)
bzw. Eintritt in die Anmeldungs-
nationale Phase entwurfs)
bei PCT
(ohne Jahres-
gebuhren)
6.000* 6.000*
Gesamtkosten in ¢ 6.000 +5.000 +5.000 10.000 10.000
pro Land** pro Land**
Tab. 1:

Gesamtkosten von der
Anmeldung bis zur Erteilung
von Inlands- und Auslands-
patentanmeldungen.

Dabei handelt es sich um einen geschétzten
Durchschnittswert, der ausgehend von zwei

Priifungsbescheiden mit mittlerem Zeitaufwand
ermittelt wurde. Die Werte kénnen je nach
Umfang und Komplexitét der einzelnen
Anmeldung nach oben und unten abweichen.
*Kosten fiir das européische bzw. PCT-Verfahren
**Kosten bei Zerfall in die nationalen Patente
(Europa) bzw. Anmeldungen (PCT)
inkl. Ubersetzungskosten

entsprechend kostentréchtig und rechnen sich nur dann, wenn die grundlegenden
Erfindungen wirtschaftlich besonders interessant sind.

Dagegen konnen einfachere Erfindungen schon durch eine nationale Patentan-
meldung etabliert werden. Eine Zwischenlésung ist die Anmeldung in einigen zen-
tralen, als strategisch relevant erachteten Landern. Im Zuge der zunehmenden
Globalisierung reichen hdufig schon einige wenige Schliissel-L&nder aus, um ei-
nen umfassenden weltweiten Schutz vor Nachahmung zu erzielen. Bei der Aus-
wahl der L&nder mussen landerspezifische Eigenarten beriicksichtigt werden, u.a.
ob und wie sich Patente im Streitfall durchsetzen lassen.

Empfehlungen fir die Auslandsentscheidung:

Eine Faustregel besagt, dass zumindest in den Léndern Patente angemeldet werden sollen, in denen Markte sind
bzw. Hersteller ihren Sitz haben.

Steht die Landerauswabhl fest, konnen die Anmeldungen national erfolgen. Bei Anmeldungen in Europa ist bei
mehr als zwei Landern der Weg Uber ein europdisches Patent kostengtinstiger.

Um einen Wettbewerbsvorsprung zu sichern, werden Patente in der Regel in einem sehr frihen Stadium der
Entwicklung angemeldet, so dass haufig zum Zeitpunkt der Auslandsentscheidung die volle Tragweite einer

Erfindung noch nicht feststeht. In solchen Fallen empfiehlt es sich, um Zeit zu gewinnen und Lénder wieder
streichen zu kénnen, bevor die Hauptkosten anfallen, PCT-Anmeldungen mit allen L&ndern bzw. falls eine Be-
schrankung auf den européischen Raum bereits absehbar ist, européische Anmeldungen mit allen Landern zu
hinterlegen.

Die PCT-Anmeldung ist haufig der einzige noch verbleibende Weg zu Auslandsanmeldungen, wenn die Auslands-
entscheidung so spat (weniger als vier Wochen vor Ablauf der Prioritatsfrist) getroffen wird, dass die Form-
erfordernisse nationaler Abmeldungen, wie das Anfertigen notwendiger Ubersetzungen, eingehalten werden kénnen.
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2.2. Die deutsche Patentanmeldung

Deutsche Patentanmeldungen werden tiber das DPMA getétigt. Gemé&R Geblihren-
verzeichnis des Gesetzes (iber die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamtes
(PatKostG) betragen derzeit die Anmeldegebuhr 60 Euro, die Recherchegebiihr 250
Euro und die Prifungsgebuhr 350 Euro.

Fur die Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Patentanmeldung muss der In-

haber ab dem dritten Jahr jahrlich unaufgefordert eine Geblihr an das Deutsche Patent-

und Markenamt (DPMA) zahlen. Haufig wird argumentiert, diese Jahresgebiihren sei-
en zu hoch, zumal sie mit zunehmender Laufzeit progressiv ansteigen.
Im Laufe von zwanzig Jahren belaufen sich die Gesamtkosten auf
13.170 Euro.

Aus der Abbildung 2 (Seite 10) ist zu ersehen, dass die Jahresgebiihren

flr die Aufrechterhaltung des Patents flr die ersten zehn Jahre sum-

miert bei 1.420 Euro liegen. Die Hohe der Jahresgebihren kann also
kein Hinderungsgrund fir die langfristige Sicherung eines wirtschaftlich interes-
santen Schutzrechtes sein. Ab dem zehnten Jahr sollte man verstérkt jéhrlich pru-
fen, ob die Aufrechterhaltung des Patents noch sinnvoll ist, da ab diesem Zeitpunkt
die Gebthren sehr stark ansteigen.

2.3. Das Européische Patent

Ein Kosten und Zeit sparendes Verfahren zur Anmeldung von Schutzrechten in meh-
reren europaischen Landern ist die Anmeldung eines européischen Patents. Derzeit
gehdren 27 Lander dem Europdischen Patentiibereinkommen an. Ab drei L&nder-
benennungen ist diese Anmeldung glinstiger als die Durchfiihrung der
entsprechenden nationalen Verfahren. Die Anmeldung eines europé-
ischen Patents hat auBerdem den Vorteil, dass mittels eines einzigen
zentralen Anmelde- und Priifungsverfahrens ein Patent fiir alle benann-
ten Staaten zu erreichen ist. Es ist nicht erforderlich, die entsprechen-
den Verfahren in den einzelnen Staaten getrennt durchzufiihren und es
genugt eine einzige Verfahrenssprache, deutsch, englisch oder franzo-
sisch. Nach der Patenterteilung ,,zerfallt" ein europdisches Patent in nationale Pa-
tente aller in der Patentschrift benannten Staaten.

Eine européische Patentanmeldung kann eingereicht werden beim Europdischen
Patentamt (EPA) in Mlinchen oder seiner Zweigstelle in Den Haag. Fur ein europé-
isches Patent fallen derzeit u.a. folgende Amtsgeblhren an: Anmeldegebihr 125
Euro, Recherchegeblihr (européische Recherche) 690 Euro, Priifungsgebihr 1.430
Euro, Benennungsgebtlhr 75 Euro pro Land (ab sieben Landern sind weitere Lan-
der kostenfrei), Erteilungsgebuhr 715 Euro.

Da das Européische Patent mit der Erteilung (etwa drei bis sechs Jahre ab Anmelde-
tag) in die einzelnen nationalen Patente zerfallt, sind nur bis zu diesem Zeitpunkt
Jahresgebiihren an das Europdische Patentamt zu zahlen. Danach erfolgt die Jahres-
gebiihrenzahlung an die jeweiligen nationalen Amter, wobei dann die jeweiligen
nationalen Bestimmungen und Gebihrenordnungen mafgeblich sind. Fir die Eu-
ropdische Anmeldung sind daher nur die Jahresgebuhren fiir die ersten drei bis
sechs Jahre interessant: Flr das dritte bis funfte Jahr nach Anmeldung fallen je rund
400 Euro an, fir das sechste bis achte Jahr jahrlich rund 740 Euro.
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\Voraussetzung fiir das Entstehen des Patentschutzes in den einzelnen benannten
Landern durch die Erteilung eines europdischen Patents ist die Einreichung der
Ubersetzungen bei den jeweiligen nationalen Amtern in deren Landessprache so-
wie die Zahlung der erforderlichen nationalen Gebiihren (insgesamt ca. 5.000 Euro
pro Land; siehe auch Tab.lauf Seite 11). Um gegebenenfalls Lander noch recht-
zeitig, das heilt vor Entstehen dieser Kosten, fallen lassen zu kénnen, sollte
spatestens mit Eingang des Erteilungsbeschlusses die Auslandsentscheidung noch
einmal daraufhin tberprift werden, ob tatséchlich in allen benannten Landern
Patentschutz bendtigt wird.

2.4. Die PCT-Anmeldung

Die PCT-Anmeldung ist eine internationale Patentanmeldung nach dem Patent-
zusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty). Sie fiihrt nicht zu einem ,,In-
ternationalen Patent“, sondern ist quasi eine Art Option auf eine Vielzahl von Aus-
landsanmeldungen. Diese Art der Anmeldung hat den Vorteil, dass erst verhaltnis-
maRig spét entschieden werden muss, in welchen Mitgliedsstaaten die Auslands-
anmeldungen tatséchlich hinterlegt werden sollen. Haufig ist zum Zeitpunkt der
Auslandsentscheidung nach Ablauf des Prioritétsjahres die volle Tragweite der
Erfindung noch nicht bekannt, so dass auch die Frage nach Auslandsanmeldungen
nicht abschlieend beurteilt werden kann. Aus dieser Unsicherheit heraus und da
spatere nationale Anmeldungen nicht mehr mdéglich sind, werden in der Regel
mehr Lander ausgewéhlt als notig, mit den damit verbundenen hohen Kosten. Diese
Kosten entstehen beim PCT-Verfahren, wie weiter unten noch ausgefiihrt wird,
erst sehr viel spéter, so dass eine langere Entscheidungsfrist gegeben ist.

Die PCT-Anmeldung kann beim DPMA und beim Européischen Patentamt einge-
reicht werden. Zusammen mit der Anmeldung benennt der Anmelder aus den
insgesamt 114 moglichen Mitgliedslandern des PCT die von ihm gewiinschten
Lander. Er kann dabei als ,,Land* auch Europa benennen, was dazu fiihrt, dass die
PCT-Anmeldung spéter u.a. auch als europdische Patentanmeldung in den L&n-
dern des Europaischen Patent Ubereinkommens (EPU) weitergefiihrt werden kann.

Der Zeitgewinn gegenuber einer direkten nationalen Auslandsanmeldung, die
spatestens zwoIf Monate ab dem Prioritatsdatum eingereicht werden muss, be-
tragt fr die meisten PCT-Lander achtzehn Monate (d. h. Eintritt in die nationale
Phase erst dreiflig Monate nach dem Prioritatstag), fur die anderen Lander acht
Monate (zwanzig Monate ab dem Prioritatstag). Aber auch fir diese L&nder kann
die Frist auf dreilig Monate ab dem Prioritétstag ausgedehnt werden. \orausset-
zung ist jedoch, dass ein Antrag auf ,,vorlaufige* internationale Prifung (geméR
Kapitel 1, PCT-Vertrag) gestellt wird. Es handelt sich hierbei um ein ganz norma-
les Prifungsverfahren, das allerdings nicht mit einer Erteilung oder Zuriickwei-
sung der Anmeldung abschlief3t, sondern mit der Ausgabe eines sogenannten In-
ternationalen Prifungsberichts, der das Ergebnis der Prifung der Anmeldung auf
Neuheit und Erfindungshohe beinhaltet.

Dieser Prifungsbericht ist zwar flr die einzelnen nationalen Staaten nicht bin-
dend, bildet hdufig jedoch die Grundlage fiir deren Prifungsverfahren. So fihrt
beispielsweise im Européischen Patentamt ein- und dieselbe Prufungsabteilung
die Prifung sowohl der internationalen Anmeldung, als auch der daraus resultie-
renden europdischen Anmeldung durch.
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Die Mehrkosten durch eine PCT-
Anmeldung belaufen sich auf

Die Mehrkosten durch eine internationale Anmeldung belaufen sich
auf ca. 6.000 Euro, wobei dieser Betrag die Amtsgebuhren und die
Anwaltskosten fiir die Durchfuhrung der internationalen vorlaufigen
Prifung bei mittlerem Aufwand beinhaltet. Bei Weiterfiihrung einer
PCT-Anmeldung in Europa wird, soweit auf die bereits vorliegenden Recherche-
und Prifungsergebnisse aus dem internationalen Verfahren zuriickgegriffen werden
kann, ein groRer Teil der Amtsgebiihren (bis zu 75 %), die abh&ngig vom Umfang der
Anmeldung und der Zahl der Landerbenennungen bei ca. 3.500 — 4.000 Euro liegen
kdénnen, vom Européischen Patentamt zurlckerstattet. Zu den PCT-Kosten kommen
dann bei Eintritt in die nationale Phase noch die nationalen Anwalts- und Ubersetzungs-
kosten und insbesondere die Kosten flr die Durchfiihrung der nationalen Priifungs-
verfahren hinzu, die jedoch in gleicher Hohe auch bei der direkten nationalen Anmel-
dung anfallen.

ca. 6.000 Euro inkl. Amtsgebihren
und Anwaltskosten.

_ Den PCT-Mehrkosten steht in der Regel die sehr viel groRere Kosten-
Den PCT-Mehrkosten steht in der ersparnis gegeniber, die daraus resultiert, dass man innerhalb der 20-
el el n e e B el e el o bzw, 30-Monatsfrist Erkenntnisse gewinnen kann, die eine gezieltere
ersparnis gegeniiber, die daraus Auslandsauswahl erméglichen und damit die eine oder andere urspriing-
resultiert, dass man innerhalb der lich geplante Auslandsanmeldung tberfliissig machen.

20- bzw. 30-Monatsfrist Erkennt- 2.5. Lizenzvergabe als Einnahmequelle

nisse gewinnen kann, die eine

olerale e e A kel E L erdgeee - Der Patentinhaber kann Lizenzen erteilen, das heiBt es Dritten gegen
lichen. Zahlung einer auszuhandelnden Lizenzgebihr gestatten, die (paten-
tierte) Erfindung zu nutzen. Die Lizenz kann sachlich, zeitlich oder
ortlich begrenzt sein. Erklart sich der Patentinhaber dem Patentamt
gegenuber schriftlich bereit, jedermann die Benutzung der Erfindung gegen ange-
messene Vergltung zu gestatten, so ermaligen sich die fur das Patent nach Ein-
gang der Erklarung féllig werdenden Jahresgebiihren auf die Halfte. Die Wirkung
der Erklérung, die fiir ein Hauptpatent abgegeben wird, erstreckt sich automatisch
auch auf sdmtliche Zusatzpatente.

. Internationales
Priifungs-  vorliufiges
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Abb. 3: A
Internationale Patentanmeldung = PCT-Anmeldung _

Ab dem Anmeldetag der PCT-Anmeldung werden bis zur Vorbereitung der Nationalisierung ohne Priifungsantrag maximal nur 8-2 = 6 Monate gewonnen. Mit Priifungs-
antrag dagegen 18-2 = 26 Monate. (Zwei Monate werden jeweils abgezogen, da gentigend Zeit fiir Ubersetzungen und die nationalen Vertreter bleiben muss.)
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