Wie schiutze ich meine
Forschungsergebnisse?

Dr. Dietmar Forstmeyer
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Wer sind wir?

Alle deutschen Patentanwalte haben ein natur-
wissenschaftliches Studium abgeschlossen, wie
z.B. Chemie, Physik, Biologie, Pharmazie etc.

Sie haben mindestens ein Jahr in der Industrie
oder an einer Universitat (Doktorarbeit) gearbeitet

Danach folgt eine etwa 3 jahrige Ausbildung im
gewerblichen Rechtsschutz
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Was gibt es flr Schutzrechtsarten im
gewerblichen Rechtsschutz?

- Patente
- Gebrauchsmuster

- Marken (friiher: Warenzeichen)

- Designs (Geschmacksmuster)

- Sonstige (Sortenschutz, Halbleiterschutz,
Urheberrecht)
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Was ist ein Patent?

« Das Patent ist ein - zeitlich befristetes —
Verbietungsrecht;

« es erlaubt seinem Inhaber, einem Konkurrenten die
Nutzung der patentierten Technologie zu untersagen.

¢ Esist KEIN Benutzungsrecht
- Atombombe
- Medikamente
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5 Voraussetzungen fir eine Patentierung

Patente werden fiir jede (technische) Erfindung
erteilt, die :
- neu ist,
- auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht und
- industriell anwendbar ist.

Eine Erfindung muf3 auRerdem so deutlich (klar,
Laborjargon) und volistéandig offenbart sein, dass
ein Fachmann sie ausfiihren kann — keine Ideen!
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Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Keine Patente werden erteilt fur:

- Chirurgische Verfahren (per se)
- Therapeutische Verfahren (per se)
- Diagnostische Verfahren  (per se)

Patente werden aber erteilt fur:

Erzeugnisse, insbesondere Produkte, chemische
Verbindungen oder Zusammensetzungen, die bei
diesen Verfahren verwendet werden kénnen
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Absoluter Neuheitsbegriff

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der
Technik gehort. Der Stand der Technik umfasst alle
Kenntnisse, die vor dem Anmeldetag vorlagen.

 Relevanter Zeitpunkt: Anmeldetag (oder Prioritatstag)

* Ausnahmen:

Neuheitsschonfrist: USA (1 Jahr)
JP (6 Monate)
DE (6 Monate, Gebrauchsmuster)
(Nicht bei Offenbarung durch einen anderen)
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Neuheit in der Praxis

Neuheitsschédlich:

- Publikation

- Vortrag

- Poster

- Zurschaustellung fur ,Fremde*, auch im eigenen Betrieb
- In den meisten Féllen: Diplomarbeit, Doktorarbeit

Nicht Neuheitsschadlich:

- Einsendung an Verlag (aber: Vorabveroffentlichung im Internet)
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Zuerst anmelden
dann publizieren !
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Erfinderische Tatigkeit

Eine Erfindung basiert auf einer erfinderischen Tatigkeit:

- wenn sie Gber den normalen technischen
Fortschritt hinausgeht und

- nicht einfach aus dem Stand der Technik abgeleitet
werden kann

In anderen Worten:

- Die Erfindung muss auf Fahigkeiten oder Kénnen
beruhen, die (etwas) uUber das hinausgehen, was von
einem Fachmann erwartet werden kann
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Sind nur Pionier-Erfindungen
schitzbar?
¢ Nein!

Haufig fuhren schon kleine Modifikationen zu einem
interessanten/iberraschenden Effekt

* Sprechen Sie mit einem Patentexperten !
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Wirkung eines ERTEILTEN Patents

Nur der Patentinhaber ist befugt, die patentierte Erfindung zu
benutzen

Andere durfen ein patentiertes Produkt nicht:
- herstellen
- anbieten,
- in Verkehr bringen,
- verwenden,
- importieren oder
- auf Lager haben
oder - ein durch das Patent geschutztes Verfahren
anwenden oder
- das Verfahren zur Verwendung anbieten
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MERKE

Alle Patente mussen respektiert werden:

- dltere Patente
- jungere Patente

- auch wenn man selber ein Patent besitzt
- abhéngiges Patent
- Kreuzlizenz
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Anspruchskategorien

1. Erzeugnisanspriiche
- Vorrichtungsanspriiche
- Stoffanspriiche (chemische Verbindungen)
- product-by-process Anspriiche

2. Verfahrensanspriiche
- Herstellungsanspriiche
- Verwendungsanspriiche
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Deutsche Patentanmeldung

- Anmeldung in beliebiger Sprache

- Deutsche Ubersetzung muR innerhalb von 3 Monaten
eingereicht werden

- Relativ billig

- Erster Sachbescheid innerhalb von 1 Jahr auf Antrag

- Kann angegriffen werden durch:

- Einwendungen Dritter
- Einspruchsverfahren
- Nichtigkeitsverfahren
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Européaische Patentanmeldung

- Eine Anmeldung fur:
- 38 Mitgliedsstaaten
- 2 Erstreckungsstaaten
- Eine Recherchen- und eine Priifungsgebihr

- Eine Jahresgebiihr (pro Jahr) bis zur Erteilung
(danach fur jeden Staat einzeln)

- Sprachen: Deutsch, Englisch, Franzosisch

- MuB nach Erteilung in einigen Staaten ubersetzt und
nationalisiert werden
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Erteilungsverfahren (EPA)

Recherche: - Recherchenbericht + Stellungnahme

Prifung: - 1-3 Priifungsbescheide

- Anderung der Anspriiche und der
Beschreibung méglich
- Erteilung oder Zurtickweisung

Nach Erteilung:
- nationale Phasen in einigen Landern
- evtl. Einspruchsverfahren
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BOETERS :

Internationale Patentanmeldung
(PCT-Anmeldung)

Option fur Patente in allen PCT-Staaten / -Regionen

Vorlaufiges Verfahren

- Recherche

- Prufungsbescheid

- Keine Patenterteilung
- Kein Einspruch

AnschlieBend: nationale Erteilungsverfahren
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Prioritatsrecht

Jeder, der eine Patentanmeldung in einem Staat
eingereicht hat, kann innerhalb von 12 Monaten eine
Nachfolgeanmeldung fur dieselbe Erfindung in
anderen Staaten anmelden
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- Einreichen von Folgeanmeldung(en)
- Innerhalb von 12 Monaten
- Nach der ersten Anmeldung
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Zeitstrahl zur Einreichung von

Patentanmeldungen
months
L] 12 18 20 30531
Filing / PCT / WO Publication national national
prioritiy EP phases phases
date us w/fo IPER with IPER
other
nationals l
Changed, but
not yet
acknowledged
by all PCT
member states
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Kosten von Patentanmeldungen

- Erstanmeldung in DE: ca. 3000 — 5000 Euro
(inkl. Ausarbeitung der Anmeldung)

- Erstanmeldung in EP: ca. 4000 — 6000 Euro
(inkl. Ausarbeitung der Anmeldung)

- PCT-Anmeldung: ca. 5000 — 7000 Euro
(inkl. Uberarbeitung der Anmeldung)

- Nationalisierung eines EP-Patents: ca. 6 000 Euro
(bei 5 Staaten (DE, FR, GB, ES, IT) inkl. Ubersetzungen)
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* Vielen Dank !

Dr. Dietmar Forstmeyer
Boeters & Lieck
Minchen
info@Boeters-Lieck.eu
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