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Gliederungsubersicht
® EinfUhrung in den Gewerblichen Rechtsschutz
® Arbeitnehmererfindung und Innovationsklima
® Schutz von Entwicklungsergebnissen
® Kosten gewerblicher Schutzrechte
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Geistiges Eigentum
Intellectual Property

Urheberrecht
Copyright
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- Technische Schutzrechte — Patent / Gbm

® Gepriftes Schutzrecht — wird erteilt nach Priufung

® Prdfung beim Patentamt durch technische Prufer
(Ingenieure oder Naturwissenschaftler)

® Laufzeit maximal 20 Jahre (im Ausnahmefall 25 Jahre)
® Durchsetzung erst nach Patenterteilung maoglich !

Gebrauchsmuster (Gbm)
® Ungepruftes Schutzrecht — wird ungepruft eingetragen

® Prdfung im Streitfall durch Richter (Juristen) oder im
Loschungsverfahren durch technische Patentamtsprufer

® Laufzeit maximal 10 Jahre

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 7
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Ein Patent kann erteilt werden fur
® Eine Vorrichtung (Gegenstand)
® Ein Verfahren (Arbeits-/Herstellungsverfahren)
® Einen Stoff (Chemie, Pharmazie)

Vom Patentschutz ausgeschlossen sind z.B.

Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden
Asthetische Formschdpfungen

Anweisungen an den menschlichen Geist (z.B. Regeln fur Spiele)
Computerprogramme als solche

Wiedergabe von Informationen

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
Pflanzensorten, Tierarten, biologische Zichtungsverfahren

VerstoR gegen ,,Offentliche Ordnung“ oder ,,Gute Sitten*

Menschliche Korper oder deren isolierte Bestandteile einschlieldlich
Sequenzen oder Teilsequenzen von deren Genen

Geschaftsideen (in der Regel wegen des Fehlens von Technizitat)

© © o % ® e e oY%

]

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 8
www.wspatent.de




\/\/ SPATENT

Tmrmat——w————_ Gcwerblicher Rechtsschutz fur Unternehmensgriunder

Dr.- Ing Wolfram Schlimme, LLM

B |/ Technische Schutzrechte — Patent

} ) - e
e . " % - T
TR L i Ly

Anfordefungen an ein Patent

Der Anspruchsgegenstand
® ... muss NEU sein

® ... muss auf einer ERFINDERISCHEN TATIGKEIT beruhen

® das heildt, er darf sich nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergeben.

® ... muss GEWERBLICH ANWENDBAR sein

Die Neuheit ist ein absolutes Kriterium. Auch eigene
Vorveroffentlichungen oder Vorfuhrungen sind
neuheitsschadlich und verhindern die Patentierung.

Zuerst zum Patentamt und dann an die Offentlichkeit !
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Abweichungen beim Gebrauchsmuster
® Kein Schutz fur Verfahren und fur biotechnologische
Erfindungen
® | Erfinderischer Schritt” statt ,,erfinderische Tatigkeit*
erforderlich; aber BGH: kein quantitativer Unterschied

In der erfinderischen Leistung (BGH Beschluss vom
20.06.2006, X ZB 27/05 ,,Demonstrationsschrank*)

® Offentliche Vorbenutzung zahlt nur dann zum Stand der
Technik, wenn sie im Inland erfolgt ist

® Neuheitsschonfrist bei eigener offentlicher
Vorbenutzung bis zu 6 Monate vor dem Anmeldetag

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 10
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Registrierte Marke ® EU/DE (Art. 6 GMV; § 4 Ziff. 1 MarkenG)
® Gepruftes Schutzrecht — wird eingetragen nach Prifung
® Prifung beim Patentamt auf absolute Schutzhindernisse
® Prifung auf relative Schutzhindernisse nach Widerspruch Dritter
® Schutz EU-/bundesweit; Laufzeit 10 Jahre, beliebig verlangerbar

Durch Benutzung erworbene Marke (8 4 Ziff. 2 MarkenG)
® Ungepriftes Schutzrecht — wird nicht registriert
® Schutz nur im Gebiet einer erworbenen Verkehrsgeltung
® Prifung im Streitfall durch den Richter

Geschaftliche Bezeichnung (8 5 MarkenG)
® Unternehmenskennzeichen (z.B. Etablissementbezeichnung)
® Werktitel

Namensrechte
® Name, Firma

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 11
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""" ' Design-Schutzrechte — Muster

Eingetragenes Design/Geschmacksmuster (g, eu, int.)
® Ungepruftes Schutzrecht — Eintragung ohne Prifung
® Laufzeit maximal 25 Jahre

Nicht eingetragenes EU-Geschmacksmuster
® Ungepruftes Schutzrecht — durch Offenbarung erworben
® Laufzeit maximal 3 Jahre
® Beweisfuhrung Uber Schutzbeginn im Gerichtsprozess

Anforderungen an ein Design/Geschmacksmuster

® Ein Design/Geschmacksmuster muss NEU sein

® Ein Design/Geschmacksmuster muss
GESTALTUNGSHOHE aufweisen

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 12
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Gesetz Uber Arbeitnehmererfindungen

Arbeitnehmererfindung

® Diensterfindung

® wahrend des Arbeitsverhaltnisses gemachte Erfindungen, die
aus der dem AN obliegenden Téatigkeit entstanden ODER
malfgebl. auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen
AN muss Diensterfindung dem AG ,,melden*
AG hat Recht auf Inanspruchnahme der Diensterfindung
AN hat bei Inanspruchnahme Anspruch auf Erfindervergutung

® Freie Erfindung
® Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind freie Erfindungen
® AN muss freie Erfindung dem AG , mitteilen” es sei denn, dass

® die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich des Betriebes des AG
nicht verwendbar ist

® AN muss freie Erfindung dem AG anbieten und hat bei
Inanspruchnahme Anspruch auf Erfindervergutung

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 14
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__Innovationsklima im Unternehmen

Positionierung als innovatives Unternehmen
® Interne Innovations-Kommunikation
® Ziel Mitarbeiterstolz: ,Wir bei XXX sind innovativ*

® Weg: Forderung von Arbeitnehmererfindungen
® Anreiz: ,Erfinder des Jahres / Monats*

® Externe Innovations-Kommunikation
® Ziel: Stolz der Kommune auf das Unternehmen am Ort
® Ziel: Ansehen durch Geschéaftspartner und Umwelt
® Weg: Image-Aufbau durch gezielte Offentlichkeitsarbeit

® Innovations-Kommunikation fur Investoren / Banken
® Ziel: Verbesserung der Kapitalausstattung/Kreditwurdigkeit
® Weg: Kommunikation des Patent-Portfolios
® Mittel: Innovationsdarstellung im Geschéaftsbericht

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 15
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Recherche nach Stand der Technik
Fragestellung: ,,Was gibt es schon ?*
Anlass 1: vor einer eigenen Patent- oder Gebrauchsmuster-Anmeldung
Anlass 2: vor Bekdmpfung eines Patents/Gbm Dritter (Nichtigkeit/Loschung)

® Datenbank-Wortrecherche
® Stichworte, Personennamen (Inhaber, Anmelder, Erfinder)
® Datenbank-Klassenrecherche
® Patentklassen/-gruppen
FTO-Recherche (freedom to operate)

Fragestellung: ,,Was darf ich ?*
Anlass: vor Benutzungsaufnahme

® Datenbank-Wortrecherche

® Datenbank-Klassenrecherche

® Familienrecherche

® Ermittlung des freien Standes der Technik
® Patentanwaltliches Gutachten

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 17
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Schutzbedurfnis
® (Technische) Erfindung

® Patent, Gebrauchsmuster, Topographie
® Nicht nur Schlusselerfindungen, auch innovat. Verbesserungen

® Pflanzenziuchtung
® Sortenschutz
® Marketing
® Markenschutz (z.B. Wort, Bild, Klang, 3-D), Titelschutz

® Design
® Designschutz, Geschmacksmuster, Schriftzeichenschutz
Timing

® Schutzrechtsanmeldung technische Erfindung/Design
® Rechtzeitig vor der Prasentation in der Offentlichkeit

® Markenanmeldung
® ca. 1 Jahr vor Benutzungsaufnahme

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 18
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Staaten in denen Schutzrechte angemeldet werden sollten
® Absicherung auf den Markten
® Frage: ,Wo sind meine aktuellen und potentiellen Markte ?*

® Absicherung am Ort der Wettbewerber
® Frage: ,,Wo sitzen meine Wettbewerber ?*

® Durchsetzbarkeit von Schutzrechten
® Kann ich eine Verletzung in dem Staat feststellen ?
® Kann ich ein Schutzrecht in dem Staat durchsetzen ?

Wege zur Anmeldung von Schutzrechten
® Nationale Schutzrechtsanmeldungen
® Regionale Schutzrechtsanmeldung (z.B. EP, EU-GM, GGM)
® Internationale Schutzrechtsanmeldung (z.B. PCT, IR-M)

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 19
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® Absolutes Neuheitserfordernis (Patente, Gbm)

® Die Erfindung darf vor dem Anmeldetag (AT) nirgendwo auf
der Welt veroffentlicht worden sein

® Dieser Grundsatz gilt nahezu Uberall auf der Welt
® Die Veroffentlichung der Erstanmeldung ware somit
neuheitsschadlich fur Nachanmeldungen im Ausland
® Problemlésung: Prioritatsinanspruchnahme
® Erster Anmeldetag gilt als Prioritatsdatum

® Prioritatsinanspruchnahme einer Nachanmeldung fingiert
»,Ruckdatierung“ des Anmeldetags auf Prioritatsdatum falls
die Nachanmeldung innerhalb Prioritatsintervall angemeldet
wird und dieselbe Erfindung betrifft wie die Erstanmeldung

® Prioritatsdatum gilt flr Beurteilung des Standes der Technik
® Prioritatsintervall fur Patente und Gebrauchsmuster: 1 Jahr

25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 20
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. Anmeldestrategie — Branding und Marke

i

,Das Vorrecht auf einen Markenartikel muss durch eine Bezeichnung geschutzt

werden, die nicht nachgeahmt werden kann.*
Hans Domizlaff

® Markenentwicklung

® Suche nach einem individuellen, schutzfahigen
Identifizierungszeichen (Brand) fur die eigenen Waren oder
Dienstleistungen

® Prufung der Nutzbarkeit und Nutzlichkeit auf den relevanten Markten
® Registrierung als geschitzte Marke fur die relevanten Markte

® Markenfuhrung
® Definition der angestrebten Markenidentitat

® Definition und Umsetzung der Markenbotschaft (PR, Werbung etc.)

® Uberpriufung der Marken-Wahrnehmung in den Markten

® Rechtserhaltende Benutzung registrierter Marken brandeur®

Mehr Information: www.brandeur.de making brands right
25. Juni 2014 © 2014 Dr. Wolfram Schlimme 21
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Schutzrechtsanmeldung
® Ausarbeitung der Anmeldung durch PA, evtl. Ubersetzung
® Vertretungs-Grundvergultung PA (+ evtl. Auslandsvertreter)
® Amtliche Anmeldegeblhr
® Gegebenenfalls amtliche Recherchegeblhr
® Gegebenenfalls Kosten fur Prioritatsinanspruchnahme
® Prdfungsverfahren
® Grundvergutung PA far die Stellung des Prufungsantrags
® Amtliche Prifungsantragsgebuhr
® Verfahrensabhéangige Kosten (Zeitaufwand)
® Gegebenenfalls Erteilungsgebithr, Ubersetzungskosten
® Aufrechterhaltung
® Jahresgebuhren bzw. Verlangerungsgebihren
® Durchsetzung und Verteidigung
® Anwalts-, Gerichts-, Gutachterkosten, ggf. Gegnerkosten
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Dieses Skriptum ist urheberrechtlich geschitzt. Der Autor behalt sich alle Rechte an dieser Vorlesung und am
vorliegenden Handout (Skriptum) dieser Vorlesung vor. Jede Art von Nachdruck oder jegliche anderweitige
Veroffentlichung oder Vervielfaltigung, in allen Medien, auch auszugsweise, darf nur mit ausdrucklicher vorhe-
riger Zustimmung des Autors erfolgen. Dasselbe gilt fur die Speicherung auf optischen oder elektronischen
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Datenbanken. Es wird keine Garantie fur die Richtigkeit des Inhalts Gbernommen. Dieses Skriptum kann eine
individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. WSPatent, das WSPatent-Logo, das blaue Ballsymbol mit ,,.8“, das
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