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Schutzvoraussetzungen 8§ 1 (1) PatG

(1) Patente werden fiir Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar
sind.

Schutzvoraussetzungen flir einen patentfahigen Gegenstand

1. Erfindung

2. Neuheit: § 3 PatG

3. erfinderische Tatigkeit: § 4 PatG

4. gewerbliche Anwendbarkeit: § 5 PatG
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Neuheit § 3 (1) PatG

* Neubheitsfiktion:

— Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik
gehort

« Stand der Technik:

— alle Kenntnisse, die vor dem fir den Zeitrang der Anmeldung
maRgeblichen Tag der Offentlichkeit zuganglich gemacht
wurden

o Zeitrang maligeblicher Tag der Anmeldung:
— Anmeldetag der Anmeldung (8 35 PatG) oder
— Prioritatstag der Anmeldung (88 40, 41 PatG)
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Zeitrang: Anmeldetag / Prioritatstag

\\\\\\ﬂ ________
| S
:\ SITN . >
Anm. 1 Anm. 2
AT: 12.10.2004 mit Prio. von Anm. 1

AT: 12.10.2005
Zeitrang: 12.10.2004

Anmeldetag: Vom Amt zuerkannt (§ 34 (3) PatG)
Prioritat: § 40, 41 PatG Art. 87, 88, 89 und Art. 4 PVU

Der (1) Anmelder einer (2) ersten Voranmeldung (Anm. 1) kann innerhalb von
(3) 12 Monaten nach der Voranmeldung fur die (4) gleiche Erfindung eine
Nachanmeldung (Anm. 2) unter Inanspruchnahme der Prioritat, d.h. des Zeitrangs,
der Voranmeldung einreichen.

Wirkung der Prioritat:

< Die Nachanmeldung erhalt den Zeitrang der friiheren Voranmeldung.

< Das Prioritatsrecht verhindert, dass eine Erstanmeldung oder deren Benutzung
gegenuber einer Nachanmeldung des gleichen Anmelders im gleichen Staat (innere
Prio.: § 40 PatG) oder in einem anderen Staat (auslandische Prio.: § 41 PatG) fir die
gleiche Erfindung schadlicher Stand der Technik wird.
13.11.2013 4
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Offentliches Zuganglichmachen

« Eine Erfindung wurde der Offentlichkeit zuganglich gemacht, wenn
— ein unbegrenzter Personenkreis
— die nicht zu entfernte
— Madglichkeit hatte, von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.

# begrenzter, gezielt ausgewahlter und (ausdriicklich oder konkludent) zur
Verschwiegenheit verpflichteter Personenkreis!
ausdriicklich: schriftliche 0. mindliche Vereinbarung
konkludent: besonderes und Ublicherweise zu erwartendes Treueverhaltnis,
z.B.
- Herstellerbetrieb-Auftraggeber,
- befreundeten Wissenschaftlern,
- Forschungsteam,
- innerhalb eines Verlags
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Maglichkeiten einer Zuganglichmachung

» Schriftlich:
Veroffentlichung, insbesondere Patentdokument (80% der
verfuigbaren technischen Informationen); wissenschaftliche VO,
Kataloge, Fotos, Handblicher .... Sprache ist unerheblich!

* Maindlich:
Vortrag, Vorlesung, Reden, Radio ... Problem: Nachweis, was gesagt
wurde!

* Benutzung:
Handlung, mit der die Erfindung aufzuzeigen; Ausstellung/Messe,
Demonstration, Anbieten, Verkaufen ...

» sonstiger Weise:
TV, Ton-/Bildtréger, Lochkarte, Diskette, CD, ...

13.11.2013 VL5
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Neuheitsbegriff - Anspruchsmerkmale

Der Neuheitsbegriff ist

» absolut, weil unabhangig vom Ort der Veroffentlichung und

» objektiv, weil unabhéngig von der tatsdchlichen Kenntnis des Erfinders
(# 8 3 GbmG: nur schriftlich (weltweit) oder durch Benutzung in DE)

Neuheit und Erfindung:

» Im vorverdffentlichen Stand der Technik muss die beanspruchte
Erfindung, d.h. alle beanspruchten Merkmale (Anspruch 1), entweder
explizit genannt oder implizit (was der Fachmann mitliest) offenbart
sein.

» Samtliche Merkmale mussen in einer Offenbarungsquelle (einer
Ausfuhrungsform) enthalten sein; ein mosaikartiges Zusammensetzen
der Merkmale aus verschiedenen Quellen ist bei der Neuheitsprifung
nicht zul&ssig (anders bei erf. Tatigkeit).
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Nicht vorveroffentlichter Stand der Technik § 3 11 PatG

« Auch Stand der Technik, der der Allgemeinheit zum Anmeldetag/Zeitrang
nicht zuganglich ist, kann schadlich sein:

— éltere deutsche Patentanmeldungen
— déltere europaische Patentanmeldungen mit Benennung DE
— déltere internationale Patentanmeldungen (PCT) mit Bestimmung DE

die zum Anmeldetag/Zeitrang zwar schon angemeldet aber noch nicht
veroffentlicht waren (18-Monatsfrist gem. § 32 PatG)

NN

SdT
N \\\\& - | I >
le _ __ pPrio_ _ _ _ _ | |
AT 15.8.2002 AT: 12.10.2002 AT:12.10.2003  OT 15.2.2004
‘ 18 Monate (832(2) , 31(2) PatG) T
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Sonderregelung fir Arzneimittel (8 3 111 PatG)

Ein an sich bekannter Stoff gilt als neu,

— wenn er zum ersten mal als Arzneimittel eingesetzt wird,
— Arzneimittel enthaltend Acetyl-Salicyl-Sdaure (ASS/ASpirin), oder

wenn er fur eine neue Indikation/medizinische Anwendung verwendet wird

— Verwendung von ASS zur Behandlung von Neurodermitis (DPMA),
bzw.

—Verwendung von ASS zur Herstellung eines Arzneimittels zur
Behandlung von Neurodermitis (EPA)

— Product X for use as a medicament
— Product X for the treatment of cancer

Wobei dann in der Regel voneinander abhangige Schutzrechte entstehen
— Cross-Lizenz-Vereinbarungen

13.11.2013

Unschéadliche Offenbarung (8 3 V PatG)

» offensichtlicher Missbrauch zum Nachteil des
Erfinders/Rechtinhabers, 6-Monatsfrist,
— eine vertragliche (CDA) oder eine gesetzliche Pflicht
(Veroffentlichung durch Arbeitnehmer) wird verletzt

» amtliche 0. amtlich anerkannte Ausstellung, 6-Monatsfrist

— Weltausstellung oder int. Fachausstellung (mind. 3 Wochen),
z.B. EXPO 2000

13.11.2013
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Confidential Disclosure Agreement (CDA)

Wesentliche Bestandteile:

» Genaue Definition, warum es geht:
was wurde gezeigt oder (ibergeben?

e Geheimhaltung

» Eigentumsvorbehalt des Offenbarenden

» Vorbehalt von Rechten im Falle einer eigenen Patentanmeldung (§ 12
PatG) zur Verhinderung des Entstehens eines VVorbenutzungsrecht fiir

den Anderen

» Keine Nutzungseinrdumung und ausdriickliche Versagung einer

Lizenzerteilung

13.11.2013
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Beispiel CDA

Vereinbarung tber die Vertraulichkeit einer technischen Mitteilung
(Confidential Disclosure Agreement)

I. (1) Frau/Herr:
(2) von Firma:
(3) erhaltam:
(4) von Frau/Herrn:
(5) von Firma:
technische Informationen betreffend

1. (a) Folgende Unterlagen/Demonstrationsobjekte wurden tibergeben:
(b) Folgende Unterlagen/Demonstrationsobjekte werden gezeigt:

111. Die bei (1) genannte Person verpflichtet sich persénlich und fiir die bei
(2) genannte Firma, die mitgeteilten Informationen geheim zu halten, d.h.
sie Dritten nur mit ausdriicklicher schriftlicher Genehmigung der bei (4)
genannten Person bzw. der bei (5) genannten Firma zuganglich zu machen.
Dies gilt jedoch nicht fir Mitteilungen an direkte Mitarbeiter und
Ansprechpartner innerhalb der bei (2) genannten Firma, sofern diesen die
Information zur vereinbarten oder bestimmungsgeméaBen Bearbeitung
mitgeteilt werden muss (need to know) und ihnen dieselben Verpflichtung
auferlegt worden sind.

IV. Die bei (1) genannte Person verpflichtet sich ferner persénlich und fir
die bei (2) genannte Firma, eine Verwertung der mitgeteilten Informationen
nur auf der Grundlage und nach Abschluss einer schriftlichen
Vereinbarung mit der bei (4) genannten Person bzw. der bei (5) genannten
Firma vorzunehmen. Die vorgenannte Verpflichtung entféllt, wenn die bei
(1) genannte Person oder die bei (2) genannte Firma zweifelsfrei nachweisen
konnen, etwa aufgrund vorhandener Patentanmeldungen oder
Veroffentlichungen, dass sie bereits vor dem bei (3) genannten Tag im Besitz
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der tbermittelten Informationen waren. Letzteres gilt allerdings nicht, sofern
geltend gemacht wird, dass sich die Informationen fiir den Fachmann als
naheliegend aus einer oder mehreren Vorverdffentlichungen ergeben
(Mosaikbetrachtung).

V. Unterlagen oder Demonstrationsobjekte, die von der bei (4) genannten
Firma oder der bei (5) genannten Person (ibergeben werden (oben 11 a),
bleiben deren Eigentum und sind anvertraut (§ 17, 18 UWG). Sie sind auf
Anforderung jederzeit zuriickzugeben.

V1. Ein Nutzungsrecht (Lizenz) wird durch die vorliegende Vereinbarung
nicht eingerdumt. Samtliche Rechte, inshesondere das Recht, Patent- oder
Gebrauchsmusteranmeldungen vorzunehmen, bleiben der bei (4) genannten
Person bzw. der bei (5) genannten Firma vorbehalten (§ 12 Abs. 1 Satz 3
PatG, § 13 Abs. 3 GbmG).

VILI. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungiiltig sein, so gilt der
Rest der Vereinbarung weiter. Die ungiltige Bestimmung ist mittels
Vertragsauslegung durch eine solche giltige zu ersetzen, mit der dieselben
Interessen der Vertragspartner zuléssig verwirklicht werden.

Die bei (1) genannte Person fiir sich und die bei (2) genannte Firma:

Ort, Datum, Unterschrift

Die bei (4) genannte Person fiir sich bzw. die bei (5) genannte Firma:

Ort, Datum, Unterschrift
12
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EP Patent 0 063 385

Stand der Technik GB 296125:
Lanzerotti-Spina (1928)

/ :

AN ] .

o 5 Yamaha (1985) :
Patentanspruch:

Viertakt-Brennkraftmaschine des Typs, der fir

S

jeden seiner Zylinder (a) eine Vielzahl von

b Einlassventilen (5) und eine Vielzahl von
Auslassventilen (6) aufweist, wobei beide
Ventiltypen mittels einer jeweiligen Nockenwelle
(9, 10) angetrieben sind, welche dicht oberhalb
der jeweiligen Einlass- bzw. Auslassventile
angeordnet sind; wobei wenigstens drei
Einlassventile (5) derart angeordnet sind, dass
das intermediare Einlassventil (5') weiter nach
auBen in Bezug auf eine Mittellinie (I,) versetzt
ist, welche die Brennkammer (3) in Einlass- bzw.
Auslassabschnitte unterteilt, als die beiden
Einlassventile (5, 5'), welche zu beiden Seiten des
intermediéren Einlassventils (5') angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass das
intermediare Einlassventil (5') unter einem
kleineren Neigungswinkel (a,) gegeniiber der
Achse (1,) des Zylinders (a) in Bezug auf die

I Brennkammer (3) angeordnet ist, als der
Neigungswinkel (c2) der beiden tibrigen
Einlassventile (5) zu beiden Seiten des
intermediéren Einlassventils;

und dass die Gesamtheit der Einlassventile (5, 5,
5) so angeordnet sind, dass sich ihre jeweiligen
Achsen (1,) so erstrecken, dass sie die Achse (O,)
der die Einlassventile (5) treibenden

Nockenwelle (9) schneiden.

Mo ol
1

Audi 200
Funfventiltechnik (1989)

Die IAA  liegt langst hangung, Integrallenker- sokh

im Alickspiegel - aber Achse,  Hydractiv-Fahr- Bild:

sie wirkt nach. Von dem, werk, Head-up-Displays, gutg

was auf der gréBten Au- G-Lader und Allrad-Len- weni

toschau der Weklt unter kung. mul.

dem Motto »Technik fir Wohin filhrt uns diese der T

den Menschens serviert sogenannte =Techrik flr W

wurde, kann sich der den Menschan«? Hat sie mael

Mensch nur langsam er- (berhaupt noch etwas aber

holen: Eine gebalite Tech- mitdentatsichlichen Be- strie Technisch ‘-"ur):% leistungen

nik-Ladung, die fiir dis dirfnissen  und  Win- inten als Reizwische im Kampf

maisten Autofahrar nur achen zu tun? renz i

schwer verstandlich ist. Dabai sind dis msisten heut: um Ku'."den. und Marktanteile.
Umzingelt von allge- Wiinsche an unsere Au- mehi, Bleibt die Vernunft auf

gegenwartigerElektromnik, tos heuta bereits erlediat. reick. , der Strecke?

sieht sich der Normalver- Zum Beispiel sind samtli- saln

braucher von phasengs- che bisherigan ADAC- zugeben missen, daf er sen, als kundzutun, daB

steverten Nockenwellen
und 3- 4- oder gar
5-Ventil-Zylinderképtan
werwirrt, wundertsichliber
Double-Wishbone-Auf-

Fordsrungen nach sinn-
voller und sicherhsitsge-
rechier Ausriistung er-
fuit. Und gin Biick in die
Auto-Tests zeigteineben-

etwa keinen Vierventil-
Motar anbisten kann -

mannun endlich verninf-
tige Kopfstitzen habe

wenn der Konkureent sich
mitdieser Errungenschaft
soeben briatet.

cder der Warnblinkschel-
ter am rechten Platz sitze,
Oder sind das Dinge,

Ao wnmt e 33

Im néichstan 200ar-
Modetl setzt Audi

nicht nur aut 2 oder 4,
sondem auch auf 5
Ventile pro Zylinder.
Ein fragwiirdiger Vor-
sprung durch Teohmiks,
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Erfinderische Tatigkeit - § 4 PatG

erfinderische Tatigkeit
= nicht Naheliegen der Erfindung fiir den Durchschnittsfachmann

Durchschnittsfachmann:
Fiktive Person mit durchschnittlichem Wissen und Konnen;
kein hervorragender, gewiefter Fachmann

Wissen des Fachmanns:
— Gesamter Stand der Technik seines Fachbereichs
sein fachmannisches Kénnen
techn. Allgemeinwissen
Stand der Technik der benachbarten Fachgebieten

Nicht vorverdffentlichter Stand der Technik gem. § 3 11 PatG bleibt
unbericksichtigt (= Neuheitspriifung)

Fachmann = Team von Fachméannern

Nichtverdffentlichter Stand der Technik nach § 3 (2) PatG wird nicht
bericksichtigt

13.11.2013 15

Problem — Solution — Approach

Problem:

Bestimmen der Aufgabe, die der Erfindung gegeniiber dem néchstliegenden
Stand der Technik zugrunde liegt.

Fragestellung: Welches sind die Unterscheidungsmerkmale zum Stand der
Technik und welche Aufgabe I6sen sie?

Solution:
Liegt die Erfindung, d.h. die anspruchsgemale Lésung der Aufgabe nahe?
Fragestellung: Sind Losungen fiir diese oder &hnliche (fachverwandte)
Aufgaben aus dem Stand der Technik bekannt?
— nein: Losung ist erfinderisch (Aufgabenerfindung)
— ja: Gehen diese Ldsungen in die gleiche Richtung wie die Erfindung?
Hat der Fachmann eine Veranlassung verschiedene, bekannte Ldsungen

miteinander kombinieren (Mosaikbildung), um zur Lésung der Aufgabe
zu gelangen (could-would-test)?

— ja: Losung liegt nahe und ist deshalb nicht erfinderisch
— nein: Losung liegt nicht nahe und ist deshalb erfinderisch

13.11.2013 16
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Beweisanzeichen fir eine erfinderische Tatigkeit:
Erzielung einer iiberraschenden (nicht vorherzusehenden) Wirkung, inshesondere
bei Erfindungen mit vorbekannten Einzelmerkmalen (Kombinationserfindungen).
Erreichen erheblicher technischer Vorteile.

Eag Uberwinden von technischen Schwierigkeiten, die langjahrig bestanden
apen.

Das Uberwinden von fachmdnnischen Vorurteilen (eingebildeten Hindernissen).
Fortentwicklung eines seit langerer Zeit vernachldssigten technischen Gebietes.
Neuerung auf einen technisch sehr ausgereiften Gebiet.

Das Auffinden einfacherer und billigerer Herstellungswege flr Massenglter.

Die Auswahl der besten Moglichkeiten aus einer Vielzahl von
Loésungsvorschlagen.

Abweichen vom iiblichen Entwicklungsweg (Abkehr von einer alten
eingeburgerten Bauart) durch Einschlagen einer neuen Richtung.

Das Befriedigen eines schon lange bestehenden Bediirfnisse nach bisher
erfolglosen Versuchen (Die Ldsung eines »brennenden« Problems).

Die Ubertragung nicht allgemein bekannter technischer Entwicklungen aus einem
fernliegenden (ganz wesensverschiedene) Fachgebiet.
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Erfinderische Tatigkeit bei
computerimplementierten Erfindungen

Die fur den vorliegenden Fall relevante stdndige Rechtsprechung der Beschwerdekammern
lasst sich kurz und biindig in den folgenden Grundsétzen zusammenfassen (T 154/04 (Abl.
2008, S. 60-61):

A) Artikel 52 (1) EPU nennt vier Erfordernisse, die eine patentfahige Erfindung erfiillen muss:
Es muss eine Erfindung vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, muss sie die
Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen
Anwendbarkeit erfillen.

B) Eine implizite Bedingung fiir eine "Erfindung” im Sinne von Artikel 52 (1) EPU ist ihr
technischer Charakter (Erfordernis der "Technizitat").

C) Artikel 52 (2) EPU steht der Patentfahigkeit von Gegenstanden oder Téatigkeiten mit
technischem Charakter auch dann nicht entgegen, wenn sie sich auf in dieser Vorschrift
angegebene Sachverhalte beziehen, da diese nur "als solche™ ausgeschlossen sind (Art. 52
(3) EPU).

D) Die vier Erfordernisse — Vorliegen einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Téatigkeit und
gewerbliche Anwendbarkeit — sind im Wesentlichen eigenstandige und voneinander
unabhangige Patentfahigkeitskriterien, die zu konkurrierenden Beanstandungen Anlass
geben konnen. So ist insbesondere Neuheit nicht etwa Voraussetzung fur eine Erfindung
im Sinne von Artikel 52 (1) EPU, sondern ein eigenstandiges Erfordernis der
Patentfahigkeit.

13.11.2013 18
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Erfinderische Tatigkeit bei CP Erfindungen

E) Bei der Prifung auf Patentfahigkeit einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die
technischen Merkmale der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum technischen
Charakter der Erfindung beitragen, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen.

F) Es ist zuldssig, dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und
""nichttechnischen' Merkmalen aufweist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar
den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstands bilden kénnen. Neuheit und
erfinderische Tatigkeit kénnen jedoch nur auf technische Merkmale gestiitzt werden,
die somit im Anspruch deutlich definiert sein missen. Nichttechnische Merkmale, die
nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur L&sung einer technischen
Aufgabe zusammenwirken, d. h. nichttechnische Merkmale ""als solche'", leisten keinen
technischen Beitrag zum Stand der Technik und werden daher bei der Beurteilung
von Neuheit und erfinderischer Téatigkeit nicht berlicksichtigt.

G) Fir die Zwecke des Aufgabe- Lésungs-Ansatzes muss es sich bei der Aufgabe um eine
technische Aufgabe handeln, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets
am relevanten Prioritétstag zur Losung angetragen werden konnte. Die technische Aufgabe
kann unter Verweis auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet formuliert
werden, die folglich nicht Teil des technischen Beitrags ist, den die Erfindung zum Stand
der Technik leistet. Dies kann insbesondere durch die Definition einer zu erftillenden
Bedingung erreicht werden (auch wenn sich die Zielsetzung erst a posteriori in Kenntnis

der Erfindung erschlief3t).

13.11.2013
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Beispiel Schutzfahigkeit von computerimplementierten
Erfindungen

Anspruch 1 (Hauptantrag)

"1. Verfahren zum Schétzen des Absatzes eines Produkts in
Verkaufsstellen (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten fir dieses Produkt aus
mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen- Datenbank (205), die
geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen
ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) sowie von mindestens einer
anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthalt;

die Ermittlung der Entfernung zwischen der anderen Verkaufsstelle
(U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewahlten ersten
Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;

die Formulierung eines Gewichtungsfaktors fir jede der
ausgewahlten ersten Verkaufsstellen und die andere
Verkaufsstelle, wobei der Gewichtungsfaktor eine Funktion der
Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

die Schatzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1,
U2) anhand der Verkaufsdaten fiir die ausgewahlten ersten
Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."

Anspruch 1 (Hilfsantrag)

"1. Verfahren zum Schétzen des Absatzes eines Produkts in
Verkaufsstellen mithilfe eines Datenverarbeitungssystems
(U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten fur dieses Produkt aus mehreren
ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen- Datenbank (205), die
geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen
ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen
Verkaufsstelle (U1, U2) enthalt;

den Einsatz eines Prozessors zur Ermittiung der Entfernung dsu
zwischen dieser anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder
einzelnen der ausgewahlten ersten Verkaufsstellen (S1 S5)
anhand der geografischen Daten;

den Einsatz des Prozessors zur Formulierung eines
Gewichtungsfaktors fir jede einzelne der ausgewahlten ersten
Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei dieser
Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der
kennzeichnenden Daten ist; und

den Einsatz des Prozessors zur Schétzung des Absatzes in der
anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten fiir
die ausgewahlten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der
Gewichtungsfaktoren."

13.11.2013
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Beispiel Schutzfahigkeit von computerimplementierten
Erfindungen

Hauptantrag: nicht technisch, keine Erfindung

Hilfsantrag: Erfindung ja, aber naheliegend:
,.einzige technische Aspekt des beanspruchten
Systems, ndmlich die Verwendung eines
Prozessors zur Implementierung des
nichttechnischen Verfahrens und des
entsprechenden Algorithmus, ist das
naheliegende Resultat der Verwendung von
Computersystemen flir Marktanalysen wie
beispielsweise in Dokument D1.”

13.11.2013
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BGH v.26.10.2011:
Wiedergabe topografischer Informationen

1. Der Gegenstand eines die Wiedergabe topografischer Informationen mittels

eines technischen Gerdts betreffenden Verfahrens ist nicht nach Art. 52 Abs.

2 Buchst. ¢ oder d EPU vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest
ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre ein
technisches Problem bewiltigt (Rn.30).

. Bei der Priifung der Erfindung auf erfinderische Tdtigkeit sind nur
diejenigen Anweisungen zu beriicksichtigen, die die Losung des technischen
Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen
(Rn.31).

. Die Auswahl einer furr die Navigation eines Fahrzeugs zweckmagigen (hier:
zentralperspektivischen) Darstellung positionshezogener topografischer
Informationen bleibt als nicht-technische VVorgabe fiir den technischen
Fachmann bei der Priifung eines Verfahrens zur Wiedergabe topografischer
Informationen auf erfinderische Téatigkeit auBer Betracht (Rn.39).

13.11.2013
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lgllggﬁtglten kann, liegt schon nicht auf technischem Gebiet.

BGH v. 24.02.2011 - Webseitenanzeige

Ein technisches Mittel zur L6sung eines technischen Problems liegt vor, wenn
Geratekomponenten modifiziert oder grundsatzlich abweichend adressiert
werden.

Von einem zur Lésung eines technischen Problems eingesetzten technischen
Mittel kann ferner dann gesprochen werden, wenn der Ablauf eines zur
Problemlgsung eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische
Gegebenheiten auf3erhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder
wenn die Lésung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so
auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der
Datenverarbeitungsanlage Ricksicht nimmt (BGHZ 185, 214 Rn. 27 -
dynamische Dokumentengenerierung).

Es (das Verfahren) erschopft sich vielmehr darin, Informationen tber das
Benutzerverhalten zu erfassen, zu speichern und in bestimmter Weise
aufzubereiten. ... Damit geht das Verfahren nicht iber den Bereich der
Datenverarbeitung als solche hinaus.

Dass das Verfahren den Dialog zwischen Benutzer und Server vorteilhaft

23

%

Gewerbliche Anwendbarkeit § 5 (1) PatG

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr
Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet
einschlieflich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt
werden kann.

Mdglichkeit genugt, dass eine Erfindung in einem technischen
Gewerbebetrieb hergestellt oder technisch angewendet werden kann
(Offensichtlichkeitsprifung - BGH in BI. 85, 117). Es ist
unschadlich, wenn die Erfindung daneben auch nicht gewerblich
angewendet werden kann (Benzolsulfonylharnstoff - BGH in
GRUR 77, 652).

In der Regel unproblematisch!

13.11.2013 24
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Fall 1

Ein Erfinder stellt wahrend einer Ausstellung in Stuttgart dem Publikum
seine Erfindung vor. Eine Patentanmeldung hat er zu diesem Zeitpunkt
nicht eingereicht. Ein Monat nach der Ausstellung mdéchte er ein Patent
anmelden.

1. Hat er ein Problem?

2. Wenn ja, kann er noch etwas tun, um seine Erfindung trotzdem zu
schiitzen?

13.11.2013 25

Fall 2

Ein Universitatsprofessor versendet seine in einem Aufsatz
dargestellten Erkenntnisse in Preprints (\Vorkopien des zu
veroffentlichten Manuskripts) an 39 seiner ihm bekannten
wissenschaftlichen Kollegen an anderen Universitaten ohne eine
ausdruckliche schriftliche Geheimhaltungsverpflichtung.

Sind seine Erkenntnisse noch neu i.5.d.8 3 PatG?

(GRUR 1993, 466 - Pre-print-Versendung Fotovoltaisches
Halbleiterbauelement)

13.11.2013 26
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Fall 3

Der P hat eine Orangensaftpresse entwickelt und ein Muster gebaut, das
voll funktionsfahig ist. P verkauft sein einziges Muster an den S, weil er
zwischenzeitlich eine Idee fiir eine Bananensaftpresse hat und ihm O-
Saft nicht mehr schmeckt.

Wenige Tage spéter ruft der S bei P an und lobt die O-Saftpresse sehr.

P mdchte nun noch mehr Maschinen verkaufen und meldet schnell ein
Patent an.

Ist seine Erfindung noch neu i.S.d. § 3 PatG?
Macht es einen Unterschied,

a) ob S ein Safthersteller, den P angeschrieben hat und ihm seine
Maschine zum Verkauf angeboten hat oder

b) ob S den P beauftragt hat, eine Neuentwicklung fiir ihn zu machen?

13.11.2013 27

Fall 4

Ein Erfinder E mdchte seine Erfindung einem moglichen Hersteller
D anbieten, bevor er eine Anmeldung beim DPMA einreicht.
Er hofft, dass bei vorhandenem Interesse der D die
Anmeldekosten tbernimmt.

a) Kann er dies tun, ohne dabei seine Erfindung zu
veroffentlichen?

b) Was kann er tun, um zu verhindern, dass der Dritte sich zu
einem spateren Zeitpunkt auf ein eigenes VVorbenutzungsrecht
(8 12 PatG) beruft?

c) Was kann er tun, wenn der Dritte vor ihm die Erfindung
anmeldet?

d) Was ist, wenn der D die Erfindung kurz nach der gemeinsamen
Besprechung ins Internet stellt?

13.11.2013 28
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Fall 5

Der Amerikaner P hat ein deutsches Patent fiir einen Eieréffner am 1.1.2004

a)
b)

c)

d)
€)

i ———————— T |

angemeldet. Eine Recherche hat ergeben, dass es eine int. WO-
Patentanmeldung mit einem identischen Eierdffner gibt, die von F am
25.04.2003 unter wirksamer Benennung von DE angemeldet wurde (das
Deutsche Patentamt ist Benennungsstaat). Die Veroffentlichung der WO
Anmeldung erfolgte am 25.10.2004.

Ist der Eierdffner von P neu?

Was ware, wenn in der WO-Anmeldung DE nicht benannt wére?

Was ware, wenn der F die Erfindung auf dem Weihnachtsmarkt in Stuttgart
am 20.12.2003 vorgefiihrt hatte;

bzw. auf dem Weihnachtsmarkt in StraBburg am 20.12.2003?

Was ware, wenn die Patentanmeldung von P die Prioritat einer US-

»

H | H
20.04.2003 25.04.2003 20.12.2003 1.1.2004  25,10.2004
AT US(P) AT WO(F) WeihM ATDE(P) VOWO(F)
13.11.2013 29
Fall 6
Vergnigungsgerat

Ist das beanspruchte Vergnugungsgerat neu und/oder
erfinderisch gegeniiber dem Stand der Technik in Form der DII?

Falls nein, wie musste der Anspruch 1 geéndert werden, er neu
ist und auf erfinderischer Tétigkeit beruht?

13.11.2013 30
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Erfindung

Anspruch

1. Vergniigungsgerat mit mindestens
zwei Stiitzen (4, 5) an denen jeweils
ein um eine zugeordnete Drehachse
(9, 9a) drehbarer Ausleger (10, 10a)
angebracht ist und mit einer
Fahrgastgondel (17), die mit jedem
Ausleger (10, 10a) beabstandet zur
zugeordneten Drehachse (9, 9a)
verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet, dass
Ausgleichsmittel vorgesehen sind, die
ermdglichen, dass die Ausleger (10,
10a) unabh&ngig voneinander um die
Drehachsen (9, 9a) drehbar sind. 31

Patentanspriiche Vergnugungsgerat

1. Vergnigungsgerat mit mindestens zwei
Stlitzen (4, 5) an denen jeweils ein um eine
zugeordnete Drehachse (9, 9a) drehbarer
Ausleger (10, 10a) angebracht ist und mit
einer Fahrgastgondel (17), die mit jedem
Ausleger (10, 10a) beabstandet zur
zugeordneten Drehachse (9, 9a) verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, dafl
Ausgleichsmittel vorgesehen sind, die
ermdglichen, dal? die Ausleger (10, 10a)
unabhdngig voneinander um die Drehachsen
(9, 9a) drehbar sind.

2. Vergniigungsgerat nach Anspruch 1, bei dem
ein separater Motor fiir jeden Ausleger (10,
10a) vorgesehen ist.

3. Vergniigungsgerat nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem zumindest ein Ausleger (10, 10a) um
eine rechtwinklig zu der zugeordneten
Drehachse (9, 9a) stehende Schwenkachse
(11, 11a) schwenkbar ist.

13.11.2013

4,

Vergniigungsgerét nach zumindest einem
der vorhergehenden Anspriiche, bei dem
mindestens ein Schiebelager (26, 26a)
vorgesehen ist.

Vergnligungsgerat nach zumindest einem
der vorhergehenden Anspriiche, bei dem
die Ausgleichsmittel an zumindest einem
Ende (16, 16a) der Fahrgastgondel (17)
vorgesehen sind.

Vergnligungsgerat nach zumindest einem
der vorhergehenden Anspriiche, bei dem
die Fahrgastgondel (17) teleskopierbar ist.

Vergnligungsgerat nach Anspruch 6, bei
dem die Fahrgastgondel (17) Abschnitte
(17a, 17b) umfasst, die aufeinanderzu und
voneinanderweg verschiebbar sind.
Vergnligungsgerat nach zumindest einem
der vorhergehenden Anspriiche, bei dem
die Fahrgastgondel (17) drehbar an den
Auslegern (10, 10a) gelagert ist.

32
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DOKUMENT DII (Stand der Technik)

Die in der Figur dargestellte Vorrichtung weist zwei
Stltzsaulen 1, 2 auf. Zwei Tragarme 3, 4 sind mittels
Wellen 5, 6 drehbar an den Stitzsaulen angebracht.

Es ist auch moglich, den Gleitmechanismus 14 an
einem oder beiden Gondelenden vorzusehen, so dafl3

An einem Ende jedes Tragarms 3, 4 ist ein der Abstandsausgleich nicht zwischen den beiden
Gegengewicht 7, 8 vorgesehen. Das andere Ende Gondelteilen 12, 13 sondern zwischen dem oder den
jedes Tragarms 3, 4 ist iiber ein Kardangelenk 9, 10 Armen 3, 4 und der Gondel 11 erfolgt.

jeweils mit einem Ende einer Gondel 11 verbunden. Eine spezielle Situation, bei der sich die Winkellagen
Die Gondel 11 besteht aus zwei Teilen 12, 13, die der Tragarme 3 und 4 um 180° unterscheiden, ist in
durch einen Gleitmechanismus 14 miteinander der Figur dargestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist die
verbunden sind. Dadurch konnen die beiden Gondel 11 gegeniiber der Horizontalen geneiat.

Gondelteile aufeinanderzu- und voneinander weg
gleiten.

Die Wellen 5, 6 der Tragarme 3, 4 werden
unabhéangig voneinander durch Elektromotoren 15,
16 angetrieben.

Wenn die beiden Motoren 15, 16 in synchronisierter
Weise betrieben werden, kdnnen die beiden
Tragarme 3, 4 phasengleich rotieren, das heif3t, die
zwischen den Tragarmen 3, 4 aufgehangte Gondel
11 schwingt oder rotiert dann in horizontaler Lage.

Wenn die beiden Motoren 15, 16 jedoch in nicht
synchronisierter Weise betrieben werden, sind die
Tragarme 3, 4 nicht mehr im Gleichlauf. Der
Gleitmechanismus 14 stellt in diesem Fall sicher, da3
die Abstandsénderungen, die wahrend des Betriebs
zwischen den beiden Kardangelenken 9, 10
auftreten, ausgeglichen werden. In Abhangigkeit von
der Steuerung der beiden Motoren 15, 16 kann die
Gondel 11 dann spektakulare Bewegungen in einem
zylindrischen, dreidimensionalen Raum ausfiihren. L

13.11.2013
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Deutsches und europaisches Patentrecht
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Kapitel 4: Von der Erfindung zur Patentanmeldung:
Entwerfen einer Patentanmeldung und Formulieren von
Patentanspriichen
Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 - Fax: 0711-248938-99 - bulling@dreiss.de
13.11.2013 VL6 1
Anforderungen an die Patentanspriche
Einheitlichkeit
. § 34 (5); Art. 82
Erfindung
§1,2; Art. 52, 53
Neuheit 4
§ 3, Art. 54,55 Patentanspriiche Schutzbereich
. . »| §34(3) Nr. 3 PatG, § 9 PatV > § 14 PatG, Art. 69 EPU
Erf. Tatigkeit Art. 84 EPU, R. 29 AO-EPU mit Protokoll
§ 4, Art. 56 A
Gew. Anwendbarkeit nStutze
§ 5, Art. 57 -
Beschreibung
§ 34 (3) Nr. 4 PatG, § 10 PatV
Art. 83 EPU, R 27 AO-EPU
13.11.2013 VL6 2
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Vorgehensweise

1. Recherche zum Stand der Technik:
— Fachliteratur
— Patentliteratur
e HdW Stuttgart, Infostelle Patente
* Internet DPMA: http://depatisnet.dpma.de
* Internet EPA: http://ep.espacenet.com

2. Vorabeinschatzung der Erfindung:
Ist die Erfindung neu gegeniiber dem Stand der Technik?
Worin liegt der Uberschuss, kann er eine erfinderische Tatigkeit
begriinden?

3. Formulieren von Patentanspriichen!

13.11.2013 VL6 3

Formulieren von unabhangigen Patentanspriichen I

A. Analyse der Erfindung:
Fur jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:

Wie arbeitet der Stand der Technik?

Nachteile des Standes der Technik?

Welches Problem (Aufgabe) I6st die Erfindung gegentiber diesem SdT?

Welche Merkmale sind fir die Losung notwendig? — Merkmalsanalyse

Kontrolle: Was ist das objektive Leistungsergebnis (Wirkung, Funktion) der

Ldsung gegeniiber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

G. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nachsten?
(Ausgangsdokument)

H. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Losung gemeinsam?
Diese Merkmale ergeben den Oberbegriff (89 PatV).

. Welche Merkmale der Losung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument
neu? Diese Merkmale ergeben den Kennzeichenteil (89 PatV).

mmoow

— H. + . ergeben den ersten Entwurf des unabhangigen Patentanspruchs

13.11.2013 VL6 4
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Formulieren von unabhangigen Patentansprtchen Il

Check 1: Kann die Lésung einfacher formuliert werden?
Unwesentliche Merkmale streichen!

Check 2: Sind Alternativen zu den einzelnen Merkmalen méglich, die dieselbe
Wirkung (Funktion) erreichen? Gibt die Erfindung dem Fachmann
Hinweise, wie er den Wortlauf der Patentanspriiche umgehen kann?
Umgehungsmdglichkeiten durch allgemeinere Formulierungen
ausschlief3en!

Check 3: Welche Argumente sprechen dafiir, dass die Merkmale des Kennzeichens
in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs nicht nahegelegt
sind, z.B. durch andere Dokumente?

Check 4: Enthélt die Erfindung mehr als nur eine Lésung? Oder I6st sie mehr als
nur eine Aufgabe? Ist eine weitere Anmeldung erforderlich?
— Ggf. Uberarbeitung/Neuformulierung des Anspruchs 1:
— H.+1. ergeben dann den richtigen Patentanspruch

13.11.2013 VL6 5

Formulieren von abhangigen Patentansprichen

Abhéngige Anspriche enthalten:

» Vorteilhafte Weiterbildung (Optionen) durch zuséatzliche
Merkmale

» Konkretisierung vorteilhafter Ausfihrungsformen
» Alternativen von Konkretisierungen

* Bzw. alles was bei Neuformulierungsversuchen gestrichen
wurde, kann sich als Gegenstand von Unteranspriichen eignen

13.11.2013 VL6 6




Aufbau der Patentanmeldung |

1. Technisches Gebiet - Worum es geht Uberlegungen, auf denen die
"Titel: Anspriiche basieren, kdnnen in die
- itel:.. !
Beschreibung aufgenommen werden!

— wie im Oberbegriff
— "Die Erfindung betrifft ...
— es folgt der Oberbegriff des Patentanspruches, die sogenannte Gattung
2. Wirdigung des Standes der Technik - Was ist schon bekannt
— "Eine derartige ... (Titel) ist ... bekannt", mit Fundstelle.

"Dabei ergehen sich folgende Nachteile ..."
— Diskussion der Nachteile des am ndchsten kommenden Standes der
Technik, und zwar so, dass diese Nachteile praktisch zur Aufgabe hinfihren.

— "Es ist ferner aus ... bekannt, ..."
— Diskussion weiteren Standes der Technik, sofern dieser nicht auf die Ldsung
hinweist - zur Verdeutlichung, dass aus diesem weiteren Stand der Technik die
Uberwindung der eingangs geschilderten Nachteile nicht nahegelegt wird.

13.11.2013 VL6 7

Aufbau der Patentanmeldung Il

3. Aufgabe, die mit der Erfindung geldst werden soll
"Demgemdf3 ist es Aufgabe der Erfindung, ein(e) ... der eingangs genannten Art
derart weiterzubilden, dass ..."
— die Aufgabe muss so entwickelt werden, dass sie mit den Mitteln des
Kennzeichens des Patentanspruches 1 gelést wird. Die Aufgabenstellung
darf nicht die L&sung enthalten.
4. Losung der gestellten Aufgabe = Erfindung

"Diese Aufgabe wird erfindungsgemdf} dadurch gelost, dass ... **
— Wiederholung des Kennzeichens des Patentanspruches 1.
5. Vorteile und Wirkungsweise
— Analyse der Erfindung ! Uberraschende Ergebnisse !
Kombinationswirkungen der Merkmale erlautern.
6. Ggfs Ausfiihrungen zum nicht Naheliegen der Erfindung
"Die Erfindung wird auch nicht dadurch nahegelegt, dass ... , da ...
— Diskussion weiteren Standes der Technik, der durch Kombination mit
dem eingangs genannten Stand der Technik die Erfindung ergeben konnte.

13.11.2013 VL6 8
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Aufbau der Patentanmeldung Ill1

7. Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung und
Konkretisierung (— abhdngige Unteranspriiche)
—  "Eine besonders vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass ..."

— in dieser Art werden die wichtigsten Unteranspriiche abgehandelt,
wobei sich jeweils an den Absatz, der das Kennzeichen des
betreffenden Unteranspruches zitiert, eine Schilderung der Vorteile, die
speziell durch diese MaRnahmen erzielt werden sollen, anschlieft.

—  "Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den
Unteranspriichen definiert."”

13.11.2013 VL6 9

Aufbau der Patentanmeldung IV

8. Erlauterung von konkreten Ausfiihrungsbeispielen anhand der Figuren

— "Ein Ausfihrungsbeispiel wird im folgenden unter Hinweis auf die
beigefiigten Zeichnungen ndher beschrieben. Es zeigen: Figur I ...;
Figur 2 ...; usw....,,

— Hier muss die vorhandene Information voll ausgeschopft werden.

Das ist das Reservoir der ""Offenbarung’ der Erfindung, auch bei

spateren Anspruchsénderungen (siehe § 38 PatG u. A 123 EPU).

Die Erfindung muss darin so deutlich beschrieben werden, dass ein

Fachmann sie danach ausfiihren kann (§ 34(4) PatG u. A 83 EPU)
9. Patentanspriiche

10. Zusammenfassung, evtl. Bezugszeichenliste

13.11.2013 VL6 10
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Beispiel 1: Spatzlemaschine

Stand der Technik

o
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Spatzlemaschine
Erfindung:
Locher zur Herstellung von ,,handgeschabten* Spatzle.

\on der Erfindung sollen drei
Ausfuhrungsformen abgedeckt sein:

Patent DE 33 047 46 C2

T
|
|
I
I
I
i

|
jjeos0a=

\Irqgﬂ.nou

Spiitzlepresse Spditzlehobel Spiitzlemiihle
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Spatzlemaschine: VVorgehensweise Anspruch 1

Analyse der Erfindung:
Wie arbeitet der Stand der Technik?

Nachteile des Standes der Technik?
Welches Problem (Aufgabe) 16st die Erfindung gegeniiber diesem SdT?

Welche Merkmale sind fur die Lésung notwendig? Merkmalsanalyse:

Was ist das objektive Leistungsergebnis (Wirkung, Funktion) der Lésung
gegeniber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

13.11.2013 VL6
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Spatzlemaschine: Vorgehensweise Anspruch 1

. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am nachsten?

(Ausgangsdokument)

. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lésung

gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den Oberbegriff (§9 PatV).

. Welche Merkmale der Losung sind im Zusammenhang mit dem

Ausgangsdokument neu? Diese Merkmale ergeben das Kennzeichen (89
PatV).

13.11.2013 VL6
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Anspruch 1 der Spatzlemaschine
B
S
N
T4
QS
§  dadurch gekennzeichnet, dass
S
3
N
S
S
13.11.2013 VL6 15
Abhéangige Anspriche
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Beispiel 2: Faltschachtel mit geschlossenem Deckel

Stand der Technik ist
eine ,,normale*
Zigarettenschachtel

2
CH 534 616

Analyse der Erfindung: Faltschachtel |

A A_nal)llse der Erfindung: Fir jedes Dokument/jeden Stand der Technik
einzeln:

B. Wie arbeitet der Stand der Technik?

C. Nachteile des Standes der Technik?

D. Welches Problem (Aufgabe) 16st die Erfindung gegeniiber diesem SdT?

13.11.2013 VL6 18
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Analyse der Erfindung: Faltschachtel 11

E. Welche Merkmale sind fiir die Losung notwendig?
— Merkmalsanalyse

F. Was ist das objektive Leistungsergebnis (Wirkung, Funktion) der Ldsung
gegeniber dem Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

13.11.2013 VL6 19

Analyse der Erfindung: Faltschachtel 111

G.  Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am néchsten?

H.  Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lésung
gemeinsam? Diese Merkmale ergeben den Oberbegriff (§9 PatV).

I Welche Merkmale der Lésung sind im Zusammenhang mit dem
Ausgangsdokument neu? Diese Merkmale ergeben das Kennzeichen (89
PatV)

13.11.2013 VL6 20
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Faltschachtel - Anspruch 1 kann lauten:

1. Faltschachtel,

dadurch gekennzeichnet,

13.11.2013 VL6
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Beispiel 3: Hihnergegacker

Erfindung:

Durch Ziehen an der Schnurr
kann ein Huhnergegacker
ahnlicher Ton erzeugt werden.

Stand der Technik:
Lebendes Huhn!?

22
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Beispiel fur Anspruch 1

13.11.2013 VL6 23

Arbeitsblatt Formulierung von Patentanspriichen |

Analyse der Erfindung: Fir jedes Dokument/jeden Stand der Technik einzeln:
Wie arbeitet der Stand der Technik?

Nachteile des Standes der Technik?

Welches Problem (Aufgabe) 16st die Erfindung gegenuber diesem SdT?

Welche Merkmale sind fiir die Losung notwendig? — Merkmalsanalyse.

13.11.2013 VL6 24
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Arbeitsblatt Formulierung von Patentanspruchen 11

Was ist das objektive Leistungsergebnis (Wirkung, Funktion) der Lsung gegeniiber dem
Stand der Technik? Dies muss C, D entsprechen.

. Welcher Stand der Technik kommt der Erfindung am néchsten? (Ausgangdokument)

. Welche Merkmale haben das Ausgangsdokument und die Lésung gemeinsam? Diese Merkmale
ergeben den Oberbegriff (89 PatV).

Welche Merkmale der Lésung sind im Zusammenhang mit dem Ausgangsdokument neu?
Diese Merkmale ergeben das Kennzeichen (89 PatV).

13.11.2013 VL6 25
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Kapitel 7:
Anmeldeberechtigung und
Patentanmeldeverfahren vor dem DPMA

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt
Tel: 0711-248938-0 - Fax: 0711-248938-99 - bulling@dreiss.de

13.11.2013 1

Recht auf das Patent

§ 6 PatG

Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben
mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das
Patent gemeinschaftlich zu.

Haben mehrere die Erfindung unabhangig voneinander gemacht, so steht das
Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.

§ 7 PatG

Damit die sachliche Prifung der Patentanmeldung durch die Feststellung des
Erfinders nicht verzdgert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der
Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen. ...

§ 8 PatG

Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist
... kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf Erteilung
des Patents abgetreten wird. ...

13.11.2013 VL7 2




Materielle und Formelle Anmeldeberechtigung

Materielle Berechtigung:

Grundsatz: Das Recht auf das Patent hat der Erfinder (natirliche Person) oder sein
Rechtsnachfolger (nat. oder jur. Person: Firma, GmbH..) (8 6 PatG)

Aber: Anmelderfiktion, d.h. der Anmelder gilt als Berechtigter (§ 7 PatG),

d.h. Anmelder kann unterschiedlich zu Erfinder sein!

# USA, wo der Anm. immer auch der Erfinder sein muss

Das Patent steht dem zu, der zuerst angemeldet hat (first-to-file),

unabhéngig davon wer tatséchlich der erste Erfinder war

(aber: ggf.Vorbenutzungsrecht § 12 PatG)

# USA, wo es auf den Erfindungstag (zu dessen Feststellung: Interference Verfahren) und
nicht auf den Anmeldetag ankommt: first-to-invent — aber Umstellung 2013 auf first-to-file
Wenn der Anmelder nicht berechtigt ist, kann der Berechtigte die Herausgabe (Vindikation)
der Anmeldung bzw. des Patent verlangen (8 8 PatG)

Formelle Berechtigung:

Prozessfahigkeit (§ 32 ZPO) — Fahigkeit, Verfahrenshandlungen vornehmen zu kdnnen (=
Geschéftsunféahige, Kinder unter 7 Jahren, Betreute Personen etc.)

Ausléander benétigen einen Vertreter (PA 0. RA) (8 25 PatG)
Mehrere Anmelder gelten als Gemeinschaft und stellen einen einheitlichen Antrag
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mehr

fach  —————————» Erfinderische Tatigkeit?
Riick&uRerung, ggf. mit Ande- Gewerblich anwendbar?
rung der Patentanspriiche ggf.
mindliche Verhandlung

Patentanmeldung
Formeller Antrag, Beschreibung,
eichnuna_Patentanspriiche, Gebiihr

1. Formalpriifung .
2. Offensichtlich nicht patentfahig Offenlegungsschrift

Ab Offenlegung:

18 Monate nachdem  a) Anspruch auf Entschadigung®

Rechercheantrag, Anmeldetag: b) Neuheitsschadlich?) gegeniiber
Gebhr Veroffentlichung (falls  spéateren Anmeldern einscchl. des
der Anmelder nahegelegten Umfelds
isolierte Recherche: wiinscht, auch friher)

Ermittlung des Standes der
Technik am Anmeldetag

Priifungsantrag Priif trag) o
(spétestens 7 Jahre nach (s;itsggg?; EZEre nach P ru fu n g Sve rfah re n
Anmeldetag), Geblihr Anmeldetag), Gebuhr

Priifungsbescheid Priifung auf Patentfahigkeit: D P M A

99f. «——————————| Erfindung iSd PatG?

Neu?

Beschluss

Patenterteilung

oder Zuriickweisung
Beschwerde an das Bundespatentgericht

Patentschrift Ab Verdffentlichung der Patenterteilung
a) Anspruch auf Unterlassung und
b) Schadensersatz

Priifung des Einspruchs (wie oben), ggf. Einspruch gegen Patenterteilung
vorlaufige AuBerung der Einspruchsabteilung
("Zwischenbescheid")

innerhalb von 3 Monaten ab Veréffentlichung der Patenterteilung
muss begriindet? sein, moglichst mit vom PA noch nicht
beriicksichtigten Veroffentlichungen oder offenkundigen

\lnvhanibaimnnn
Bei Anderung der Unterlagen im Einspruchs-
verfahren: Erneute Veréffentlichung der Patentschrift

Beschluss : Aufrechterhaltung
des Patentes, ggf. in eingeschrankter
Form oder Widerruf des Patentes

Beschwerde an das Bundespatentgericht
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Erfordernisse der Anmeldung § 34 ff. PatG

§ 34 (3) PatG:
Die Anmeldung muss enthalten:
1. den Namen des Anmelders*;

2. einen Antrag auf Erteilung des Patents*, in dem die Erfindung kurz und
genau bezeichnet ist;

3. einen oder mehrere Patentanspriiche, in denen angegeben ist, was als
patentfahig unter Schutz gestellt werden soll;

4. eine Beschreibung* der Erfindung;

5. die Zeichnungen, auf die sich die Patentanspriiche oder die Beschreibung
beziehen.

* Diese Unterlagen sind fiir die Zuerkennung eines Anmeldetages
Voraussetzung: § 35 (2) PatG
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» Anmeldegebdihr:

€ 60,- in Papierform

€ 50,- elektronische Anm.
» Rechercheantragsgebuhr

I I A 0

€ 250,-

 Prifungsantragsgebiihr 7._ R menesnnd

€ 350,-

falls Rech.-Antrag gestellt, g -

dann nur € 150, -
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- Manchen, den 16.02.2004
Deutsches Patent- und Markenamt Toloton: (0 80) 5155 2098
Anmelde/inhaber. Valeo Schalter und Sens|

hr Zeichen: 36260881

Osusehes Patent g Merkenami - 00207 anchen I Avag v 01.022009

543 Patertgesatz

Patentanwalte

Kat.  Ermitteite Druckschriftan

v 23 10 46
X EP oL 75
X JgB 09-D 76

D. Folgende Literatur un|

Dis Recherche kann sich
trecken, der dem Deut

Oraiss, Funlendort,
Steimle & Becker
Postfach 108762
70032 Stuttgart

- Sito Akanseichon und Anmoldectahabe boi
Eingegangen
24, Feb, 2004 Aktenzeichen: 102 61770.8
Pmion Batee

Recherchenbericht
- 8 43 PatG : Recherchenantrag

Recherchebericht

A nach ()
1PCO7

GOSF 3/08

5056 23/02

8. Recherchlerte Gebiete

Klasse/

e Patentabteilung
G0sF 308 a2

Prdfer

JENS BRODERIUS

NEDR WTT SRR T GBF L0 WaE
D Samrt. o
Do e

Dsctncinnd [V D6, Cvstermich, Sctostr, Frakosioh, GasBbvavien, US4, Apan [Abairacts), vormaips LSSt
htmtracss). Europainchis Patuetams, WIPG,

nach § 44 PatG zu stellen|
zu reichen.

Erlautarungsn Betr. Anspriche IPG / Fundstelien
545 A2 Anepr.1,Abstract 2.3 B E0R 16/02
843 A2 Angpr.1,Abstract,Fig.1 4.9,11,12 B SO R 16/02
839 A Abstract,PAJ,online, 4.9,11,12 B 60 R 16/02

Spalte:  Kategorie)

bedeutet:
X: Druckschiiften, die Neuheit oder das Voriegen einer erfindarischen Tatigksit (§ 43 PatG) / eines er-
finderischen Schrils (§ 7 GebrMG) allen in Frage stellen
¥: Druckschrifien, dis das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit (§ 43 PatG) / eines erfinderischen Schrits
(67 GobrMG) it anderen i e

E. Datum des

Vollsténdigkeit der Erm
Eine Gewar fiir die Volis!

A Allgemein Technik, Hintergrund

Ot Nioht-schritfiche Offenbarung, 8. ein in einer affentichten Druckschrift
vor dem Anmekde- oder Prioritatstag bffentich genalten wurde
P: I Prioritétsinterval veraffentiichte Druckschriften

Vortrag, der

Kategorien
i.Y.m, §43 Abs. 7 Saiz 1 H
Absendedatum das Rechs

Anlagen: 6

: ifien, dia die Theore der angemeldeten Eindung

betreffen und fir ein besseres Verstandis der angemeldaten Eindung natzlch sein konnen oder zeigen,
dass der angemsideten Erfindung zugrunde Hegende Gedankengdnge oder Sachverhalte falsch sein
kénnten

E: AMore Anmeldungen gemaB § 3 Abs. 2 PatG (bei Recherchen nach § 43 PalG) / frihere Patent- oder Ge-
(bei §7 GebiM@)

D: die bereits in der genannt sind (bei § 43 PatG) / Druck-
schriften, die bereits in der Anmeldung oder dem Gebrauchsmuster genannt sind (bei Recherchen nach §
GebrMG)

L Aus besonderen Grinden genannte i 2.B. zum Vardtfentiic sinar

odor bei Zwaiteln an der Prioritit.

Spalte:  Erféutsrungen

Die im Rechercheverfahren angegebenen Edauterungen und relavantan Stellen sind in dieser Spafte von der
zitierten Druckschrift getrennt angegeben. Die verwendeten Abklirzungen und Symbole bel Nennung siner
Druckschrift bedeuten:

Ficharchicn wiede b lokgendes Delarbarkan:

Phama dar Danenbard und des Homs

. jecc in Asschoin . wurden

ioemmation
acm i ALmcnr e gegatuaran Frjabois mchichi.
€. Brgaieis dar DruckscheiNessnmiming

Kal  Evvrate Drckactritn

¥ IE AW 64 29T A
T o ammsam
x vs s A a0 A

Vero.:

= die auf dieselbe i ¢
sich Rieferate oder Abstracts beziehen

Bei Klassen- 0 das Symbol:
Nichts ermittelt

) oder auf die

Spalte:  Betr{offene) Anspriiche

Hier sind die Anspriche unter Zuordnung zu den in Spate ,Erauterungen® genanten Anmerkungen
angegsben.

Hinweis zur Patenttiteratur:

Dia angegebens Patentiiteratur kann in den Auslegehalien des Deutschen Patent- und Markenamts, 80331

Minchen, ZweibrickenstraBie 12 odar 10969 Berlin, Gitschiner Str. 97 eingesshen werden; deutache Patent-
hiiften, teilweise ‘anderer Lander auch in

den Patentinfomationszentren. Ein Verzeichnis Ober diess Patentinformationszentren kann vom Osutschen
atent- und Markenamt sowie von einigen Privatfimen bazogen werden.

Online-Recherchen zu Patentverdffentlichungen aus aller W, die sich im Datenbestand des amisinternen
deutschen i DEPATIS befinden, depatis.net.

Erfauterungen zu Abschnitt C. Ergebnis der Druckschriftenermiiiung

Anmeldung (DE 3610016 Al, C2)

(i - 5
A,
-.T' |
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Patentanspriche
1. Stufenbohrer, gebildet durch einen Bohrer (2)
a. mit zur Spane-Abfuhr bestimmten Nuten (3, 4)

und

. mindestens einer an der Spitze vorgesehenen
ersten Schneide (5),

. sowie ferner mit einem auf dem Bohrer (2) fest,
jedoch I6sbar angeordneten Stufenbohrring (10),

o

o

o

(Stufenschneide) versehen ist, die zum Anfasen,
Ansenken oder Aufbohren der von der ersten
Schneide (5) gebohrten Bohrung in einem
bestimmten Abstand von der ersten Schneide
angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Stufenbohrring (10) mit Aussparungen
(15, 16) versehen ist, die den Nuten (3, 4)

®

gegenuberliegend angeordnet sind und mit diesen

Spéane-Durchgénge (20, 21) bilden.
2. Stufenbohrer nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aussparungen (15, 16) von
der Achse (A) des Stufenbohrers einen Abstand (a)
haben, der grosser ist als der Radius der zylindrischen

Innenflache (24, 25) des Teils des Stufenbohrrings, der

dem Durchmesser des Bohrers (2) angepasst ist.
3. ..

. der mit mindestens einer zweiten Schneide (11, 12)
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Prufungsantrag - § 44 PatG
Erster ,,negativer* Prifbescheid (DE 3610016 C2)

Deutsches Patent- und Markenamt

Die Prifung der Patentanmeldung hat zu nachfolgendem
Ergebnis gefiihrt. Zur AuBerung wird eine Frist von vier
Monaten gewahrt, die mit Zustellung beginnt.

In der Beschreibungseinleitung ist als Stand der Technik
genannt:

1. Ein Stufenbohrer mit fester Lange. Dieser Zusammenhang
durfte durch die US 4,531,867 belegt sein.

2. Bohrwerkzeuge mit sog. Senkeisen, d.h. die Schneiden der
zweiten Bohrstufe sind auf einem am Werkzeugschaft durch

Klemmen befestigten Korper angeordnet.

Als Aufgabenstellung soll dem Anmeldungsgegenstand
zugrunde liegen:

1. eine sichere Spanabfuhr bei kurzer Baulange,
2. eine einfache Verstellbarkeit des Abstandes der Schneiden.

Aufgrund des gezeigten Standes des Technik sind diese
Aufgabenteile unter sich nicht einheitlich, d.h. sie zielen in
unterschiedliche Richtungen.

Der Inhalt des Anspruchs 1 ist auf den unter 1. genannten
aufgabenmaRigen Zusammenhang gerichtet. Hierzu ist
beispielsweise auf die DE-OS 31 25 480 zu verweisen, wo der
die zweiten Schneiden tragende Korper Aussparungen 14
aufweist, die mit den Spannuten der ersten Schneiden fluchtend
angeordnet sind. Der Anspruch 1 I&sst sich somit vollstdndig auf
diese Druckschrift lesen und ist somit mangels Neuheit seines
Inhalts nicht zuzulassen.

Auch ein prazisierter Anspruch 1 kénnte keine Aussicht auf
einen Erfolg haben, weil auch nach aufRen geschlossene
Aussparungen fir den Durchgang von Spénen bei
spanabhebenden Werkzeugen bekannt sind, vgl. z.B. DE 78 37
301 (s. Bz. 8 Gewindeschneideisen mit Aussparung); und die
Ubertragung als ohne erfinderische Téatigkeit moglich zu
werten ist.

Die Unteranspriche 2 bis 6 beinhalten Selbstverstandlichkeiten

Bei dieser Sachlage ist eine Patenterteilung nicht méglich.

Prufungsstelle fir Klasse B 23B DE 3125480:
Bohrvorrichtung &

Dipl. Ing. Wichtig, Tel :123 (N

¥ Bolzen, auf den ein
Gewinde geschnitten
werden soll

DE 7837301: Vorrictung
zum Gewindeschneiden

Einheitlichkeit der Anmeldung

» 834 (5): Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung
enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die
untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verwirklichen.

 Falls die Anmeldung nicht einheitlich ist:
Ausscheidung auf Aufforderung der Prifungsstelle:

»Zwangsteilung®.
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PATENT SPECIFICATION @»

(21) Application No. 17808/74  (22) Filed 23 April 1974 9),

(44) Complete Specification published 3 March 1976

1426 698

Einheitlichkeit

(51) INTCL2  GOLI 5/46 5
52) Index at ucceptance 2 & [Badkie
2 P PR
GIX 14 2. Eine farblich selektive Katzenklappenregeleinhe ;fé 21
vorgesehen um automatisch den Durchgang einer Ka 2 ”|,N| 2o
' i o - . i A 2
1. Eine Vorrichtung zur Detektion einer von einer Fellfarl?ung, zum“Belspl_gI rotlich-braun, di 22
N . ein Zugangsloch in einer Kiichentiire zu erlauben, abi Y
elektromagnetischen Strahlungsmenge, umfassend eine . X . L 7
. L eine Katze mit schwarzem Fell auszuschlieBen, wie il ¥ ; -
Rohre, mit einem Ende offen und dem anderen Ende : . L }
. . Anspruch 1 beansprucht, wird verwendet um zu Ein g f
geschlossen durch einen parabolischen Reflektor, so dass s . : . HINEER -
- . differenzieren, zwischen dem von der auf den Riickel ~ @77
durch das offene Ende der Rohre hereinkommende - N . o SAT 18
N . . Katze gerichteten Beleuchtung reflektierten Licht, mi
Strahlung auf einen Punkt des Reflektors gerichtet wird, " i : .
" X N K ausreichender Genauigkeit um die Katzenklappe zu ¢
aber die konvexe Oberflache von einer parabolischen, ko- . " N ! .
. X ; X . in Gegenwart einer Katze einer Farbung, aber eine K -
fokalen, konvexen Spiegel Flache auf einen Korper in der . . A . L L
p : N S . mit schwarzem Fell auf ihrem Riicken auszuschlieRer u
Roéhre trifft, welches die urspriinglich parallelen, die X . oo o=
- y . . 3. Ein automatischer Vergeltungssatellit, eine 100C
Réhre hereinkommenden, Stréme von Strahlungsenergie " o i B
. - . Megatonnen "CND" Bombe umfassend, Teil eines Fie.6. 1
veranlasst weitergefiihrt zu werden, in einer enger X 2}
ruppierten Weise als parallele Strahlen, welche dann automatisch antwortenden nuklearen
grupp p N Abschreckungssystems, oder ARNDS System, worin ~~~ Sheet 3

durch eine konvexe Linse geleitet werden, welche diese
fokussiert auf eine bewegbar angebrachte Platte, eine
entweder schwarze oder spiegelnde Flache habend, und
falls diese Platte eine schwarze Oberflache hat, der
"Druck" ausgelibt von den Photonen der
Strahlungsenergie die Platte gegen eine
Kompressionsfeder driickend, die Kraft von welcher fein
angepasst werden kann, oder falls die Platte eine
spiegelnde Flache hat, der Zug ausgeiibt von den
Photonen der Strahlungsenergie, die Platte gegen den
Effekt einer Zugfeder ziehend, die Kraft von welcher
auch fein angepasst werden kann, die Bewegung der
Platten, entweder durch "Photonen-Druck" oder
“Photonen-Zug", ausgelegt zum Verbinden zweier
Kontakte, Teil eines elektrischen Regelkreises fr eine
Regeloperation formend, in Reaktion auf einen Wert von
der Starke der Strahlungsenergie die offene Seite der
Rohre hereinkommend.

Satellit, welcher entweder in
Hochgeschwindigkeitsumlauf auBerhalb der Luftschic
der Erde platziert werden kann, oder in stationarem O
ungefahr 23000 Meilen draufen, Radarsuchantennen |
passend um Signale einer Mehrzahl von ballistischen
Interkontinentalraketen an eine Computereinheit zu
tibertragen, wobei der Staat oder die Region der
Erdoberflache von welcher die Raketen abgefeuert
wurden berechnet werden kann, und der automatische
Vergeltungssatellit eine Strahlungsdetektoreinheit auf
angebracht hat wie in Anspruch 1, welche aktiviert wi
falls ein nuklearer Raketenangriff auf irgendeinem Te
der Erde ausgefiihrt wurde und mit der "CND" Bomb
dann durch die Luftschicht der Erde gefiihrt werdend
auf den Teil der Erdoberflache zu fallen von welchem
Computer bestimmt dass die nukleare Attacke gestammt
hat.

v 11
Teilung der Patentanmeldung
» 8 39: Freiwillige Teilung der Anmeldung jederzeit (bis
Erteilungsbeschluss) mdglich: Insbesondere wenn mehrere
Erfindungen in der Anmeldung enthalten sind
13.11.2013 VL7 12
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Anderungen und Offenbarung

 §38 PatG Art. 123 EPU: Anderungen im Priifungsverfahren
sind moglich, durfen aber den Gegenstand der Anmeldung nicht
erweitern!

» Gegenstand der Anmeldung: Fir den Fachmann aus den
urspriinglich eingereichten Unterlagen entnehmbar, also:
Beschreibung, Patentanspriiche und Zeichnung!

* Neue oder zusatzliche Merkmale /Erganzungen dirfen nicht
mit aufgenommen werden (unzuldssigen Erweiterung).
Anderungen dirfen nur im Rahmen der urspriinglichen
Offenbarung erfolgen!
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Laufdauer und Zusatzanmeldung 8§ 16

(1) Das Patent dauert zwanzig Jahre, die mit dem Tag beginnen,
der auf die Anmeldung der Erfindung folgt.

Bezweckt eine Erfindung die Verbesserung oder weitere
Ausbildung einer anderen, dem Anmelder durch ein Patent
geschutzten Erfindung , so kann er bis zum Ablauf von
achtzehn Monaten nach dem Tag der Einreichung der
Anmeldung oder, sofern fiir die Anmeldung ein friiherer
Zeitpunkt als maRgebend in Anspruch genommen wird, nach
diesem Zeitpunkt die Erteilung eines Zusatzpatents
beantragen, das mit dem Patent fur die &ltere Erfindung endet.

Wird in der Praxis relativ selten angewandt!
13.11.2013 VL7 14
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Schutzdauer und Verlangerung

e 8§16 (1): maximal 20 Jahre

» 8 17: Aufrechterhaltungsgebiihren,
ab dem 3. Jahr zu zahlen:

- 3u.4:70€
- 5:90¢€

- 6:130€
- 7:180¢€
- 8:240¢€
- 9:290€
- 10:350€

Achtung:

- Halber Gebuhrensatz bei Erklarung einer Lizenzbereitschaft § 23 PatG.
- Flr Zusatzpatente sind keine Jahresgebiihren zu entrichten § 16 u.17 (2) PatG

13.11.2013

11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

470 €
620 €
760 €
910€
1060 €
1230 €
1410 €
1590 €
1760 €
1940 €

Fall 1

Die Freunde A, B, und C sitzen gemitlich zusammen beim
Stammtisch. In der kreativen Runde kommt ihnen eine Idee fir
einen neuen Bierflaschenverschluss. Zusammen machen Sie auf
einem Bierdeckel, der gerade zur Hand ist, eine Skizze vom
Funktionsprinzip. A schreibt noch seinen Namen und seine
Handynummer auf den Bierdeckel. Da sie unbedingt ein Patent
haben mdchten, schreibt A auch noch das Wort Patent mit drauf.

Auf dem Nachhauseweg kommt A am Patentamt vorbei und
wirft den Bierdeckel in den Nachtbriefkasten des Patentamts.

Was passiert nun?

13.11.2013

13.11.2013



Fall 2

A hat vor 10 Monaten eine Patentanmeldung beim DPMA
eingereicht und hat auch gleich Prifungsantrag gestellt. Der
Prifer mdchte das Patent nicht erteilen, da er auf
neuheitsschadlichen Stand der Technik gestoRen ist.

A hat zwischenzeitlich das Produkt weiter entwickelt und méchte
auch noch fiir die weiteren Merkmale Schutz haben. Deshalb
reicht er mit der Beantwortung des Prufbescheids eine
zusétzliche Figur 3 ein und fligt noch 2 zwei weitere Anspriiche
an, die auf die neuen Merkmale gerichtet sind.

Geht das? Wenn nein, was kann A tun!
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Fall 3

A hat eine Patentanmeldung eingereicht und méchte nun von
Ihnen wissen, welche Vor- und/oder Nachteile mit der Stellung
des Rechercheantrags bzw. der Prifungsantrags verbunden sind.
A hat bisher weder Rechercheantrag noch Priifungsantrag
gestellt und fragt sich, ob er tiberhaupt einen solchen Antrag,
der ja mit Kosten verbunden ist, stellen muss.

Was sagen Sie A?
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