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Ubersicht

= 1.  Wogibt es in Europa Patente und Gebrauchsmuster ?

= 2. Welche Entwicklungen kdnnen wie beansprucht werden ?
=» 3. Voraussetzungen / Alternativen fir den Schutz im Ausland ?
= 3.1 nationale Patentanmeldungen im européischen Ausland

= 3.2 Europaische Patentanmeldungen

= 3.3 Internationale Patentanmeldungen

= 4. Was muB man Uber Lizenzen wissen ?
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Wie entsteht ein gewerbliches Schutzrecht ?
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EUROPAISCHES PATENTRECHT

1. Wo gibt es in Europa Patente und
Gebrauchsmuster ?

A e
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EUROPAISCHES PATENTRECHT

Patentschutz ist in ganz Europa méglich fur
Erzeugnisse und Verfahren (Patentkategorien)

Gebrauchsmusterschutz in Europa nur in den Staaten

Bulgarien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frank-
reich, Griecheniand, ltalien, den Niederlanden, Oster-
reich, Polen, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechien, Ungarn. Laufzeit meist bis zu 10 Jahre.
Der Schutz ist auf Erzeugnisse beschréankt.
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2. Welche Entwicklungen kénnen wie
beansprucht werden ?
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Patentkategorien

Was kann / soll beansprucht werden?

Erzeugnis Verfahren

Sache { g Biol. Material i Herstell
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Einheitliche Patentkategorien (in einer Anmel-
dung beanspruchbar, l6st gleiche Aufgabe)

+ Verfahren ~ Produkt - Verwendung

« Verfahren - Zwischenprodukt - nicht erf. Weiterverarbeitung

¢ Herstellung Katalysator - Katalysator - Verwendung

* Analogieverfahren - Produkt

* Verwendung von zwei Mikroorganismusstammen gleicher Art

. gite&?tealung von Stoffen, Fotoauszeichnungsmaterial mit Teil der

« Polymerisation - Vernetzung

* Vorrichtung - Verfahren unter Verwendung der Vorrichtung
» Sache - Vorrichtung zur Herstellung der Sache

« Verfahren - Mittel oder Vorrichtung zur Ausfiihrung

» Konservierungs- und Desinfektionsmittel

« Vertahrens- oder Verwendungsanspruch breiter als Stoffanspruch
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3. Voraussetzungen / Alternativen fir

eine Anmeldung im Ausland
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3.1 Nationale Patentanmeldungen im
europaischen Ausland
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Kurze Wiederholung / Vergleich zum
nationalen Patentrecht
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Strategie / Kosten einer DE Patentanmeldung
inklusive Eintragung / Erteilung

mit der Anmeidung 330 DM

Anmeide- und Sofort-Recherchegeblhr

Rechercheergebnis in ~ 6 Mon.

{A) ggf Abzweigung eines GbM 50 DM

Anmeldegebihr GbM = Eingetragenes

recherchiertes GbM in < 12 Mon.

Summe Kosten (A) 380 DM =
(Verfahren, Verwendung nicht geschitzt)

(B) sonst innerh. von 7 J. 420 - 1.695 DM BATENTS
Priifungsantrag, Jahresgebiihren, spater ANAMT
gg!. Erteilungsgebihr
Summe Kosten B: 750 - 2.025 DM
< 12 Mon. Nachanmeldung nach PVU, EPU, PCT % - o
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EUROPAISCHES PATENTRECHT
Anmeldestategie fir ein Schutzrecht in DE

Normalfall (Entwicklung wird optimiert, keine Markteinfihrung)
t= 0 Monate Erstanmeldung Patent DE + Sofortrecherche,
t = 4-6 Monate Recherchebericht der Entwicklung durch DPMA

A. bei positivem Recherchebericht fiir Entwickiung + Markteinfihrung

t > 4-6 Monate Abzweigung eines Gebrauchsmusters (GebrM)

{ ~7-10 Monate Eintragung, Verttfentlichung des GebrM mit foigenden
Rechten gegeniiber Wettbewerbern in DE:

- Anspruch auf Unterlassung,

- Anspruch auf Schadensersatz (Nachweis einer Verletzung),

- Anspruch auf Auskunft zu Hersteliern, Abnehmern, Mengen

- ggf. Anspruch auf Vernichtung der verletzenden Produkte

-- ggf. Anspruch auf Grenzbeschlagnahme durch den Zoll bei Import.

B. bei positivem Recherchebericht, bis zur Markteinfiihrung

t < 72 Monate Jahresgeblihren, Priiftungsantrag fiir Patent

t+ 12-36 Monate ggf. Patenterteilung und Zahlung der Erteilungsgebiihr
~ 12 - 36 Monate nach Antrag, Rechte wie unter A.

C. alternativ, wie unter A., Abzweigung eines Gebrauchsmusters

bis zu 4 Monate nacheARSF agDREEHRYIR UNter A. .
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Strategien fur Nachanmeldungen einer
deutschen Anmeldung (ohne Prioverlust)

Nochermekarg || Mocharmeung

PVU: regett u.a. 12-Monatsprioritat ; Land fiir Land; 153 Staaten der Wett,
PCT: verschiebt Nationalisierung um bis 18 Mon; bis zu 100 Staaten der Welt,

€PU: einheitiche Patentertjlyg s 2% Siiaaten Europas. ge’ i
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Fristen fir die Anmeldung im Ausland

nnerhalb von 12 Monaten nach der Erstanmetdung geman der
Pariser Verbandsiibereinkunft aus dem Jahren 1883 (PVU), ei-
1es internationalen Vertrages, der fiir seine derzeit 153 Mit-
liedslander bestimmt:

Art. 4 A (1) Wer in einem der Verbandslénder die Anmeldung
‘ir ein Erfindungspatent, ein Gebrauchsmuster, ... vorschrifts~
méBig hinterlegt hat, ... genief3t fir die Hinterlegung in einem
anderen Land wahrend der unten bestimmten Fristen ein
Srioritatsrecht.

art. 4 C (1) Die oben erwahnten Prioritatsfristen betragen 12
Vonate fur die Erfindungspatente und die Gebrauchsmuster...
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Einzureichende Unterlagen (in der
jeweiligen Landessprache)

» Ubersetzung der Erstanmeldeunterlagen, ggf
ergénzt durch weitere Entwickiungen

* vom Anmelder unterzeicnnete ggf. (liber)beglau-
bigte Vollmacht

» ggf. (liber)beglaubigter Nachweis des Ubergangs
der Erfindung auf den Anmeider

* beglaubigte Kopie der deutschen Ersthinterle-
gung, in beglaubigter Ubersetzung

*» Gebdihr fiir Anmeldung, Recherche, spater ggf
Priifung, Erteilungsgehlihrsahresgebihren
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Vor- und Nachteile einer nationalen
Anmeldung (Frankreich)

> Es muB eine franzdsische Ubersetzung durch Patentanwalt,
FachUbersetzer erstellt werden, zusatzl. Kosten fur Vertreter

> nur Recherche, keine Sachpriifung des Patents

P> Herausgabe der Offenlegungsschrift mit Recheycl
D> Erteilung durch Registrierung

[> Kein Einspruchsverfahren vorgesehen
D> Léschung des Patents nur iber Nichtigkeitsklage
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Vor- und Nachteile einer nationalen
Anmeldung (GroB3britannien)
> Es muf3 eine englische Ubersetzung durch Patentvertreter,
Fachtubersetzer erstellt werden, zusatzl. Kosten flir Vertreter
> Recherche, Offenlegung, dann Sachpriifung des Patents

[> Einspruchsverfahren nur bei im Nichtigkeitsvertahren ge-
anderten Patenten vorgesehen

[> Léschung des Patents Uber Nichtigkeitsantrag

5
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EUROPAISCHES PATENTRECHT

3.2 Européische
Patentanmeldungen
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Kosten einer Europaischen Patentanmeldung
fir 4 bzw. [alle 19] Staaten, bis 10 Anspriiche, Preise ab 1.7.99

mit der Anmeldung 1.598 - 1.633 DM
Anmeide- Recherchegebiihr, ggf Priobeleg

nach 9 - 14 Monaten  3.394 - [3.840] DM
Priifungsgebuhr, Benennungsgebuhren

Deutschland, Belgien,

Danemark Finnland,
h15 - \( 2.148 - 2,947 DI . : ’
;i(;ilungsg:bhgﬁ?asel 4) Ja‘::eSZebUhr " Frankreich Griechenland,
T - GroBbritannien, Irland,
Summe: 7.175 - 8.420 DM italien, Liechtenstein,

Luxemburg, Monaco
Niederlande, Osterreich,
Portugal Schweiz,
Schweden Spanien,
Zypern

(B o
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mdgliche Erstreckung aut Albanien, Ruménien, Li-
tauen, Lettland, Mazedonien, Slowenien je 200 DM

EUROPAISCHES PATENTRECHT

Einzureichende Unterlagen (nach dem
EPU)

 ggf. durch weitere Entwicklungen erganzte Erstan-
meldeunterlagen in Deutsch

* Nachweis des Ubergangs der Erfindung auf den
Anmelder (Erfinderbenennung)

» beglaubigte Kopie der deutschen Ersthinterle-
gung

* Gebiihr fiir Anmeldung, Recherche, ggf An-
spriche Uber 10., spéter Benennungsgeb., Pri-
fungsgebihr, Erteilungsgebdiihr, Jahresgebiihren

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, w0 o
CHDP Dissseldorf @ :‘ﬁ 2

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, CHDP
Diisseldorf 7



Europdisches Patentrecht
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Wie kdénnen chemische / biologische
Entwicklungen angemeldet werden ?
A. Normaltall:

schriftliche Beschreibung mit Ausfiihrungsbeispiel, ggf. Figuren,
Anspriiche mit techn. Merkmalen / Parameter / Herstellvertahren.

B. Nucleotid- und Aminosduresequenzen (Abl EPA 11/98, Beil.)
Beschreibung + zusé&tzl. Sequenzprotokolf auf Disk. in Patentin 2.0

C. Biologisches Material (Zellkultur, Virus, Mikroorganismus usw.)
Ordnungsgemadfe Hinterlegung (z.B. DSM, Braunschweig) und Hin

weis (Nr.)in Beschreibung, Hinterlegung nach Budapester Abkom-
men und Einwilligung der Probennahme durch Sachverstdndige
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EUROPAISCHES PATENTRECHT
Das Patenterteilungsverfahren nach dem
EPU

innerhalb von 4 bis 20 Monaten: Rechercheergebnis

Verdffentlichung der Anmeldung im 18. Monat nach
Erstanmeldung, ggf mit Recherchebericht

6 Monate nach Recherchebericht, Priifungsantrag,
nach 10 bis 20 Monaten Priifbescheid des EPA.

Stellungnahme mit gednderten Anspriichen und / oder
argumentativ und / oder Vergleichsversuchen

Patenterteilung oder Zuriickweisung
gof. Einspruch durch Wettbewerber
Nationalisierung in benannten Staaten, Ubersetzung,

nat. Gebihren, Honorar auslédndischer Patentvertreter
© 1999 PA Dr. SIECKMANN,
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EUROPAISCHES PATENTRECHT
Schnelle Erteilung eines EP-Patents bei
Markteinfihrung des Produktes

-

. Antrag auf beschleunigte Recherche / Prifung mit Anmeldung

bevorzugte Recherche, (Priif)bescheide innerhalb von 3 Monaten
. Beantwortung des Bescheids innerhalb von 2 / 4 Monaten.
Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU sofort beantworten

Mit Antwort auf Regel 51 (6) EPU neben der Druckkostengebtihr
auch ggf fallige Jahresgebuhr entrichten, Antrag auf beschleu-
nigte Verdffentlichung nach Art 95 (6) EPU stellen

PR

= Patent in etwa einem Jahr nach Anmeldung
Zum Vergleich libliches Vertahren (Jahresbericht EPA 1997)

30 % der Anmeidungen ohne Recherchebericht, erfolgt Gblicher-
weise 4 bis 15 Monate nach der Anmeldung, der 1. Priitbericht
erfolgt nach ~ 13,4 MO’L&}S’,J PAﬁsli’m%tem nr?ch 2 bis6 Jarf'l

CHDP Diisseldorf [ 24
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Vor- und Nachteile einer EPU Anmeldung

P> Es kénnen bis zu 19 + 6 Staaten benannt werden

> Recherche, Priifung und Erteilung fir benannte Staaten
D> Anforderungen an Patentfahigkeit geringer

> Anmeldezahlen steigend: 1997: 44.522 1998: 48.764

D> 19 % der Anmeldungen aus DE, 28 % aus US, 18% aus JP

> Nur 33 % der gegen 6,2 % der Européische Patente einge-
reichten Einspriiche flihren zum Widerruf des Patents.

> Nationalisierung in den Staaten mit Ubersetzung der gesam-
. ten Patentschrift, amtlichen Gebihren, Vertretergebihren teuer
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3.3 Internationale
Patentanmeldungen (PCT)

©1999PAD T T
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Uber das PCT benennbare Staaten
Europas

die EPU Staaten (Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, GroBbritannien, Irland, ltalien,
Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Osterreich,
Portugal, Schweiz, Schweden, Spanien, Zypern),

Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Island, Jugo-
slawien, Kroatien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Moldau, Nor-
wegen, Polen, Rumanien, Slowakei, Slowenien, Tschechische
Republik, Ungarn.
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Strategie/Kosten der int. Patentanmeldung
r 4 {100} Staaten, bis 26 Blatt ab 1.7.99, (Fristen fir PCT-Erstanmeldung)

mit der Anmeldung 3.810 - [4.914] DM
Anmelde-, Bestimmungs, Recherche-
geb. ggf Priobeleg

A) nach 7 (19) Monaten 3.215DM

Prufungsgebiihr, sonst zuriickziehen

oder weiter mit B

*(dunkel) PCT-Linder
* {bell) nicht PCT Lander

Wichtige Staaten EPU, USA,
B) nach 18 (30) Monaten: red. Amts- Japan, Kanada, Australien,

- R Indien, Siidafrika, Brasilien,
kosten EPA (~ 4.390 - 5.636 DM) + Mexiko, Tiirkei, shemalige

Summe Kosten A:  7.025- [8.129] DM

Ubersetzung + Amtskosten USA , JP Staaten der Sowjetunion
u.s.w.
© 1999 PA Dr. SIECKMANN, 85
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Einzureichende Untetlagen (nach dem
PCT)
» ggf. durch weitere Entwicklungen ergénzte Erstan-
meldeunteriagen in Deutsch

* vom Anmelder und Erfinder (nur fur die USA) unter-
zeicnnete Vollmacht

* Nachweis des Ubergangs der Erfindung auf den
Anmelder (Erfinderbenennung)

» beglaubigte Kopie der deutschen Ersthinterle-
gung

» Geblhr fir Anmeldung, Recherche, Staaten, ggf

Seiten liber 26, spater Priifungsgeblihr

© 1999 PA Dr. SIECKMANN, 0y
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Das Recherche- ggf. Prifungsverfahren
nach dem PCT

innerhalb von 3 bis 6 Monaten Rechercheergebnis

ggf Anspruchsénderungen mit Kommentar zu Stand
der Technik.

Veroffentlichung der Anmeldung im 18. Monat, ggf
mit gednderten Anspriichen und Kommentar.

19 Monate nach Erstanmeldung, entweder PCT-Pri-
fungsantrag, sonst nach 1 Monat Nationalisierung
(Ubersetzung...) Ende PCT

innerhalb von 3 bis 8 Monaten Bescheid, int. Priifbe-
richt, nach 30 Monaten Nationalisierung Ende PCT
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EUROPAISCHES PATENTRECHT

Vor- und Nachteile einer int. Anmeldung

[> Es kénnen bis zu 100 Staaten benannt werden
D> Recherche und ggf vorlaufige Priifung fir benannte Staaten

I> Kosten fir Ubersetzung / nat. Verfahren erst 8/18 Mon.spéter
D>Entscheidung (iber Weiterverfolgen erst 8/18 Mon. spéter
D>Priifungsergebnis ist fiir spatere EP-Anmeldung verbindlich
> Patenterteilung wird um 8/18 Monate verzégent

I>Es kann kein internationales Patent erteilt werden

> Anmeldezahlen steigend: 1997: 54.422, 1998: 67.007
>13,6 % der Anmeldungen in Deutsch, nach 42,3 % in Englisch

> in > 80% der Anmeldungen wird vorl. Priifung beantragt
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4. Was mufB3 man Uber Lizenzen wissen
2

00_s
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Was ist eine Lizenz ?

Ein gewerbliches Schutzrecht, wie ein Patent, kann
beschréankt oder unbeschrénkt auf andere
Ubertragen werden (= Lizenz).

Man unterscheidet weiter

ausschlieBliche Lizenz (Lizenznehmer erhéit weitgehend die
Rechte des Schutzrechtsinhabers, keine weitere Lizenz méglich).

einfache Lizenz (Lizenznehmer (=LN) erhéalt nur Recht auf Her-
stellung oder Vertrieb, mehrere Lizenznehmer erhalten flr glei-
ches Gebiet / Bereich Lizenz).
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EUROPAISCHES PATENTRECHT

Typische Lizenzsétze (% Nettoumsatz):

Branche Minimum | Ublich | Maximum
Bergbau 04 2 4
Chemie 2 3 5
Maschinenbau 0,3 35 10
Pharma 2 5 10

(Reimer/Schade/Schippel Arbeitnehmererfindung 1992, S. 253)
Bei Umsétzen uber 1,5 Million & (3 Mill. DM) erfolgt eine Abstaffelung:
bis 2,5 Mill. € (10% ErméaBigung fir den 1,5 Mill. ¢ ibersteig. Umsatz)
bis 5 Mill. £ (20% ErmaBigung fiir den 2,5 Mill. ¢ libersteigenden Umsatz)
bis 10 Mill. & (30% ErmaBigung fUr den 5 Mill. ¢ berst. Umsatz) u.s.w.
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Wesentliche Elemente eines
Lizenzvertrages:

@ Vertragsparteien

@ zu lizensierende(s) Schutzrecht{e/sanmeldung/en)

® Lizenz auf gesamtes Schutzrecht oder spezielles Produkt?
@ bei Schutzrechten fiir DE und Ausland, fiir welche Lander?
@ Art der Rechtseinraumung (Herstellen, Vertrieb, alle Rechte)
@ Entgelt (frel, pauschal, umsatzabhéangig)

@ Nichtangriffsverpflichtung

@ ggf. Bezugsverptlichtung

® Ausiibungspflicht (inkl. Mindestmengen)

@ Lizenzvermerk, Qualititsvorschriften

& Meistbeglnstigung

4 Haftungsbestiommung

4 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

4 Kiindigung aus wichtigem Grund

@ Inkrafttreten und Vertragslaufzeit

@ Teilnichtigkeit
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Kartellrechtlich unzuldssige Vereinbarungen
nach deutschem und EU-Kartellrecht

© Exportverbot fir Lander, in denen kein Schutz besteht.

O Verpflichtung des LN, keine Konkurenzerzeugnisse herzu-
stellen / zu vertreiben

O Festsetzung von Preisen flr Lizenzerzeugnisse

© Beschrénkungen der Menge der herzustellenden Erzeugnisse
© Beschrankungen der Abnehmer / Vertriebsformen

© Verbot, mit anderem Unternehmen in Wettbewerb zu treten

© Verpflichtung des LN, Verbesserungen an LG zu (bertragen
© Verpflichtung des LN, das / die Patent(e) nicht anzugreifen
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