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Einleitung

Ziel dieser Informationsbroschiire ist es,
grundlegende Kenntnisse zum Umgang
mit Erfindungen, sowie liber Schutzrechte
und deren Verwertung im Rahmen des
Wissens- und Technologietransfers zu
vermitteln.

Das Thema Erfindungen und Schutzrechte ist speziell und
umfangreich, so dass es fiir Laien schwer zu durchdringen ist.

Die Technologietransferstelle der Technischen Universitat
Braunschweig hat sich deshalb entschlossen, eine Informations-
broschiire herauszugeben, die den Umgang mit Diensterfindun-
gen und Schutzrechten, sowie der Patentverwertung in Grund-
ziigen erldutert.

An der Technischen Universitat Braunschweig ist die Technologie-
transferstelle als Einrichtung im Transfer- und Kooperationshaus
die erste Anlaufstelle fiir Fragen und Informationen, die im Zu-
sammenhang mit Diensterfindungen stehen. Sie bietet Unterstiit-
zung, Hilfe und Beratung im Umfeld von Erfindungen und
Schutzrechten fiir Angehérige der TU Braunschweig an. Um
grundlegende Kenntnisse zu vermitteln, werden regelmifig Infor-
mationsveranstaltungen und Vortrage angeboten. Dariiber hinaus
kénnen jederzeit Einzelberatungen vereinbart werden.

Da hinsichtlich des Patentschutzes und des Umgangs mit Patent-
dmtern oft spezielle Kenntnisse und Expertenwissen erforderlich
sind, bindet die Transferstelle bei Bedarf Patentanwilt*innen und
Expert*innen aus Patentverwertungsagenturen oder anderen
Dienstleistern bei der Beratung ein.

Die Patentverwertung an der Technischen Universitit Braunschweig
ist ein wichtiger Faktor fiir den Technologietransfer. Dank der
vielen hochwertigen Erfindungen unserer Wissenschaftler*innen
werden regelmiflig beachtliche Erfolge bei der Patentverwertung
erzielt.

Wir freuen uns auf lhre Kontaktaufnahme und wiinschen allen
Wissenschaftler*innen der TU Braunschweig viel Erfolg mit ihren
Erfindungen.

Braunschweig, April 2020
Technologietransferstelle
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Erfindungen

Definition einer Erfindung

Es gibt viele Definitionen, was eine Erfindung ist oder
charakterisiert. Mit der folgenden Definition soll
dargestellt werden, was eine Erfindung im Kontext von
Schutzrechten bedeutet und wie eine Erfindung
geschiitzt werden kann. Insofern handelt es sich nicht
um eine allgemeingiiltige Definition einer Erfindung:
»Erfindungen sind kreative Leistungen, die auf der
Anwendung von Erkenntnissen auf technischem Gebiet
beruhen. Eine Erfindung ist dem Patentschutz (Patent)
und/oder Gebrauchsmusterschutz (Gebrauchsmuster)
zuginglich, wenn mit ihr eine neue (Neuheit), auf er-
finderischer Titigkeit (Erfindungshéhe) beruhende und
gewerblich anwendbare (gewerbliche Anwendbarkeit)
Lehre zum planméfligen Handeln unter Einsatz
beherrschbarer Naturkrifte zur unmittelbaren Errei-
chung eines kausal tibersehbaren Erfolgs gegeben
wird.“
Um herauszuarbeiten, was eine Erfindung charakteri-
siert, ist es hilfreich eine Abgrenzung zu Entdeckungen
vorzunehmen:
= Entdeckungen beziehen sich auf etwas Unbekanntes
(z. B. ein Objekt oder ein Phinomen), was neu auf-
gefunden wurde, aber bereits existierte.
= Erfindungen sind erdachte, neue und technisch
orientierte Lésungen, die bis dahin unbekannt waren
sowie auf einer schépferischen Leistung beruhen.
Patente werden nur auf Erfindungen erteilt, die tech-
nisch nutzbar sind.

1 Quelle: Dr. Astrid Meckel,
Oberlandesgericht Frankfurt am Main.

Erfindungen im Kontext
eines Arbeitsverhiltnisses/
Arbeitnehmererfindungs-
gesetz

Wird die Erfindung von einem/einer Arbeitnehmer*in
gemacht, unterliegt das Recht an der Erfindung dem
Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) vom 25. Juli
1957 nebst spiteren Ergdnzungen und Anderungen.
Prinzipiell sieht das Patentrecht vor, dass die Erfin-
dung dem/der Erfinder*in selbst zusteht. Wird jedoch
eine Erfindung im Rahmen eines Dienstverhiltnisses
gemacht, greift das Arbeitnehmererfindungsgesetz.
Gemifd ArbEG sind Diensterfindungen solche Erfin-
dungen, die wihrend der Dauer eines Arbeitsverhilt-
nisses gemacht wurden und entweder

= aus der im Betrieb oder der im &ffentlichen Dienst
obliegenden Tatigkeit entstanden sind
oder

= mafdgeblich auf Erfahrungen beruhen, die im
Rahmen der Titigkeit im Betrieb oder im &ffentlichen
Dienst gesammelt wurden.
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Tipp fiir
Erfinder*innen:

Falls Sie nicht ganz
sicher sind, sollten Sie
eine Erfindung mel-
den und gleich darauf
hinweisen, dass es
sich nach lhrer Ansicht
um eine freie Erfin-
dung handelt. Der/die
Arbeitgeber*in muss
sich dann erkliren
und so erhalten Sie
Rechtssicherheit dar-
tiber, wem die Erfin-
dung gehort.

Tipp fiir
Erfinder*innen:

Das Formular
»Erfindungsmeldung
der TU Braunschweig®
fiihrt Sie sicher durch
alle wichtigen Punkte,
sodass bei korrektem
Ausfiillen nichts unbe-
antwortet bleibt.

Alle anderen Erfindungen sind sogenannte freie
Erfindungen und gehéren den Personen, die die Erfin-
dung gemacht haben. Ist dabei offensichtlich, dass die
Erfindung nicht in den Arbeitsbereich des Betriebes
fillt, besteht u. U. keine Mitteilungspflicht gegeniiber
dem/der Arbeitgeber*in. Bestehen jedoch Zweifel,

so ist der/die Arbeitnehmer*in verpflichtet, dem/der
Arbeitgeber*in die Erfindung zu melden. Dabei
missen die Erfinder*innen so viele Informationen
mitteilen, dass der/die Arbeitgeber*in beurteilen kann,
ob es sich um eine Diensterfindung oder eine freie
Erfindung handelt. Hat ein/e Arbeitgeber*in kein Inte-
resse an der Nutzung bzw. Patentanmeldung einer
Diensterfindung, so muss gegeniiber dem/der Arbeit-
nehmer*in eine sogenannten Freigabe ausgesprochen
werden. Diese Freigabe hat innerhalb von vier
Monaten zu erfolgen. Bei Uberschreitung dieser Frist
gilt die Erfindung als von dem/der Arbeitgeber*in

in Anspruch genommen und ist durch diese/n zum
Patent oder zum Gebrauchsmuster anzumelden.

Erfindungen an einer
Hochschule

Die Meldung einer Diensterfindung durch die beschif-
tigte Person soll laut Gesetz in Textform geschehen.
Ein Formular zur Erfindungsmeldung ist im Internet,
auf den Seiten der TU Braunschweig im Bereich des
Patentwesens erhiltlich.”

Vor Abgabe der Erfindungsmeldung ist von den

Erfinder*innen folgendes zu beachten:

= Die Erfindungsmeldung ist bei dem/der
Arbeitgeber*in méglichst friihzeitig, in jedem Fall
deutlich vor einer geplanten Veréffentlichung
(z. B. Artikel, Vortrag, Fachtagung, Messe) einzurei-
chen.

= Die Erfindungsmeldung sollte eine ausfiihrliche
Beschreibung und ggf. Skizzen, Zeichnungen oder
Fotos enthalten, die zur Erliuterung notwendig sind.
Es muss klar dargestellt werden, welches Problem
mit welchen Mitteln gel6st werden soll. Was ist der
Kerngedanke der Erfindung?

= Alle beteiligten Erfinder*innen sind mit ihren jeweili-
gen Anteilen an der Erfindung zu benennen.

2 https://www.tu-braunschweig.de/technologietransfer/
patentwesen



Nach Eingang der Erfindungsmeldung ist Folgendes
von dem/der Arbeitgeber*in zu beachten:

= Durch den/die Arbeitgeber*in ist unverziiglich eine
schriftliche Bestitigung des Erhalts der Erfindungs-
meldung mit Datum abzugeben.

= Der/die Arbeitgeber*in hat nun die Entscheidung zu
treffen, ob die Rechte an der Erfindung in Anspruch
genommen oder freigegeben werden.

= Bei einer Inanspruchnahme ist der/die
Arbeitgeber*in verpflichtet, die Erfindung auf ihre/
seine Kosten zum Patent- oder Gebrauchsmuster
anzumelden. Wenn der/die Arbeitnehmer*in inner-
halb von vier Monaten von dem/der Arbeitgeber*in
keine Nachricht tiber die Freigabe der Erfindung
erhilt, gilt die Erfindung als von dem/der
Arbeitgeber*in automatisch beansprucht.

Im Falle der Freigabe der Rechte an der Erfindung
durch den/die Arbeitgeber*in kénnen dagegen

die Erfinder*innen frei entscheiden, wie sie mit der
Erfindung umgehen wollen. In diesem Fall miissen
jedoch simtliche Kosten der Patentanmeldung

und der Aufrechterhaltung des erteilten Patents von
den Erfinder*innen getragen werden.

Beabsichtigt der/die Arbeitgeber*in nicht oder nur in
bestimmten Landern Patentanmeldungen zu titigen,
so muss dies dem/der Arbeitnehmererfinder*in mit-
geteilt werden. Gleichzeitig sind alle Linder freizuge-
ben, in denen nicht angemeldet werden soll. Eine
Freigabe sollte so rechtzeitig geschehen, dass der/die
Arbeitnehmererfinder*in unter Wahrung aller Fristen
in einem angemessenen Zeitraum entscheiden kann,
ob er/sie auslidndische Anmeldungen selbst und auf
eigene Kosten titigen mochte.

Der/die Arbeitnehmererfinder*in hat Anspruch auf
eine angemessene Vergiitung fiir die Erfindung,

wenn die Erfindung durch den/die Arbeitgeber*in
in Anspruch genommen und verwertet wird.
Niheres regelt das ArbEG.

Das ArbEG enthilt spezielle Regelungen fiir Erfin-
dungen an Hochschulen: So ist die Vergtitung fiir
Einnahmen mit der Erfindung fiir den/die Erfinder*in
bzw. die Erfindergemeinschaft mit 30 % an den
Einnahmen, die durch die Verwertung erzielt werden,
festgeschrieben.

Die Erfindungsmeldung muss durch den/die Arbeit-
nehmer*in direkt bei der an der Hochschule zustin-
digen Stelle fiir Erfindungen eingereicht werden.

An der TU Braunschweig ist dies die Technologie-
transferstelle?, die von der Hochschulleitung mit dem
Patentmanagement und der kommerziellen Verwer-
tung von Schutzrechten beauftragt ist.

3 https://www.tu-braunschweig.de/technologietransfer






Ubersicht iiber die
verschiedenen Schutzrechte

Gewerbliche Schutzrechte

Gewerbliche Schutzrechte haben die Funktion, Innova-
tionen fiir den/die Anmelder*in vor Nachahmung zu
schiitzen. Dieser Schutz ist jedoch zeitlich (bei Patenten
in der Regel 20 Jahre) und geographisch (je nach Lin-
dern, Regionen, in denen das Schutzrecht angemeldet
wurde) begrenzt.

Mit einem Patent kann eine technische Vorrichtung

(z. B. ein Gerit oder Bauteil) und/oder ein technisches
Verfahren (z. B. ein chemischer Prozess) geschiitzt
werden. Gebrauchsmusterschutz umfasst lediglich
technische Vorrichtungen und bietet damit einen we-
niger umfassenden Schutz. Ein Design, also die Ge-
staltung einer Vorrichtung, kann durch ein eingetrage-
nes Design (frither Geschmacksmuster) gewerblich
geschiitzt werden. Schlieflich lassen sich ein Name,
ein Zeichen fiir ein Produkt, ein Verfahren, eine
Dienstleistung oder ein Unternehmen als Marke
(Produktmarke, Firmenname, -logo o. 4.) schiitzen.
Neben den oben aufgefiihrten gewerblichen
Schutzrechten existieren weitere Schutzrechte, wie

z. B. das Urheberrecht (vgl. Abschnitt 2.7).

Patent

Wirtschaftlich erfolgreiche Erfindungen werden hiufig
kopiert oder nachgeahmt, obwohl in die Erfindung viel
Zeit und Geld investiert wurde. Mit Patenten kénnen
technische Erfindungen, wie z. B. innovative Produkte
oder Verfahren, zeitlich und rdumlich begrenzt vor
unerwiinschter Nachahmung geschiitzt werden. Dies
stellt die iiberwiegende Motivation fiir Unternehmen
dar, Patente anzumelden.

Erfindungen sind herausragende schépferische Leis-
tungen, die nicht beauftragt oder gefordert werden
kénnen. Insofern heben sich Erfindungen von tiblichen
Arbeits- oder Forschungsergebnissen ab. Im Rahmen
des gesetzlichen Auftrags zum Wissens- und Techno-
logietransfer von Hochschulen werden wissenschaft-
liche Ergebnisse in die Gesellschaft tiberfiihrt, z. B. um
eine wirtschaftliche Nutzung zu erméglichen. Prinzi-
piell verhilt es sich ebenso mit patentierten Erfindun-
gen. Wegen des besonderen Charakters einer Erfin-
dung wird — neben diesem Auftrag — von Hochschulen
und Forschungseinrichtungen versucht, einen finanzi-
ellen Riickfluss aus der Verwertung von Erfindungen
zu erzielen. Dieser Riickfluss wird zum gréfSten Teil
wieder in Forschung und Entwicklung bzw. in die An-
meldung neuer Patente investiert. Insofern gibt es
eine etwas andere Motivation zur Patentanmeldung an
Hochschulen.

Auf dem Deckblatt eines Patents werden der Titel
(Bezeichnung der Erfindung), der/die Inhaber*in des
Patents und der/die Erfinder*innen genannt. Aufer-
dem gibt es in den meisten Lindern oder Regionen

in denen ein Patent veréffentlicht wurde, einen kurzen
Abschnitt zur Beschreibung des Patents. Im Patenttext
selbst stehen viele weitere Informationen und vor
allem die méglichst prizise gefassten Patentansprii-
che, die letztlich den Patentschutz definieren.
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Ein Patent gibt seinem/seiner Inhaber*in, in der
Patentschrift Anmelder*in genannt, ein zeitlich und
je nach erteilten Léndern, geografisch begrenztes,
ausschliefliches Recht

= zur Herstellung,
= zum Vertrieb und
= zum Verkauf

eines Produkts oder eines Verfahrens. Die Laufzeit von
Patenten betrégt in fast allen Lindern 20 Jahre. Zur
Aufrechterhaltung eines Patents sind Jahresgebiihren
zu zahlen, die in den meisten Landern jahrlich steigen
und in der Regel zum Anfang des dritten Jahres nach
Patentanmeldung erstmals zu zahlen sind. Die Patent-
dmter geben iiber die individuelle Hohe der Jahres-
gebiihren Auskunft. Wird die Jahresgebiihr nicht oder
zu spit eingezahlt, verfillt das Patent bzw. die Patent-
anmeldung automatisch und unwiederbringlich.

Eine Patentanmeldung wird amtlich auf die Kriterien
Neuheit, erfinderische Titigkeit (Erfindungshéhe) und
gewerbliche Anwendbarkeit gepriift. Nach positivem
Ausgang dieser Priifung wird das Patent erteilt. Bei
Einwinden, die durch die Patentpriifung formuliert
werden, kann es zu Einschrinkungen gegeniiber dem
urspriinglich formulierten Schutzumfang des Patents
kommen. Nach der Patentanmeldung kann der Schutz-
umfang einer Patentschrift nicht erweitert werden.
Deshalb sollte die Ausarbeitung einer Patentanmeldung
stets von einer fachkundigen Patentanwiltin/einem
fachkundigen Patentanwalt iibernommen werden.
Damit wird erreicht, dass der Schutz seine volle Wirkung
entfaltet. Erteilte bzw. veroffentlichte Patente kénnen
in den einschlagigen Datenbanken der Patentimter
recherchiert werden, und zwar unabhingig davon, ob
ein Patent erteilt wurde oder bereits erloschen ist.



Gebrauchsmuster

Gebrauchsmusterschutz gibt es lediglich fiir Vorrich-
tungen, also technische Gegenstinde und Produkte,
nicht fiir Verfahren. Die Erfindung muss, dhnlich wie
bei einem Patent, neu sein, tiber einen erfinderischen
Schritt (keine explizite erfinderische Tétigkeit) verfiigen
und gewerblich anwendbar sein. Der Schutzumfang
eines Gebrauchsmusters wird nicht wie bei einem
Patent gepriift.

Ein Gebrauchsmuster wird beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) lediglich in die ,,Gebrauchs-
musterrolle” eingetragen und im Normalfall werden
die oben genannten Kriterien nicht tiberpriift.

Wie das Patent, beinhaltet auch ein Gebrauchsmuster
das exklusive Recht zur Herstellung und zum Verkauf
eines Gegenstandes. Sollte eine Léschungsklage durch
Dritte eingereicht werden, wird ein Gebrauchsmuster
dhnlich wie ein Patent gepriift.

Marke

Eine Marke (friiher Warenzeichen) kann fiir Worte,
Bildzeichen und (kurze) Tonfolgen (Melodien) ein-
getragen werden, die fiir Waren, Dienstleistungen,
geschiftliche Bezeichnungen und Werke (Titelschutz)
benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die gewihlte
Marke die Ware, Dienstleistung oder Tétigkeit nicht
beschreibt und keine tauschenden Angaben oder all-
gemeine Schlagworte enthilt. In Ausnahmefillen kann
auch eine dreidimensionale Marke (3-D-Marke) einge-
tragen werden (z. B. Coca-Cola-Flasche). Eine 3-D-
Marke darf jedoch nicht technischer Natur sein. Mit
dieser Begriindung wurde vor kurzer Zeit z. B. der
LEGO®-Baustein als 3-D-Marke vom Deutschen Pa-
tent- und Markenamt abgelehnt.

Eine Marke muss innerhalb von fiinf Jahren benutzt
werden, das Anlegen von Marken ,auf Vorrat®, um sie
spiter eventuell teuer zu verkaufen, ist nicht erlaubt.
Die Laufzeit einer Marke ist zunichst auf zehn Jahre
begrenzt. Sie ist gegen Geblihr jedoch in Intervallen
von zehn Jahren beliebig oft verldngerbar. Einige be-
kannte Marken sind inzwischen ilter als hundert Jahre
(z. B. die Marke ,,Fén“ fiir Haartrockner oder ,,Persil
fiir Waschmittel).

Eine Marke gilt fiir das Land, in dem sie angemeldet
wurde. Es gibt allerdings auch das Europiische
Markenamt fiir Marken der EU und die sogenannte
Internationale Marke der WIPO (World Intellectual
Property Organization), der viele Staaten angeschlos-
sen sind.

11
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Design

Ein eingetragenes Design schiitzt das Aussehen von
Gegenstinden aller Art, wenn es neu und eigentiimlich
ist, d. h. die Gestaltung muss lber das Durchschnitts-
kénnen eines Mustergestalters/einer Mustergestalterin
(Designer*in) hinausgehen.

Designschutz kann sehr vielfiltig sein und sehr unter-
schiedliche Produkte betreffen: U. a. Gegenstinde des
taglichen Gebrauchs (Mébel, Schuhe, Haushaltsgerite
usw.), bestimmte Karosseriemerkmale an Fahrzeugen
oder das Aussehen von Maschinen und Geréten fiir
den industriellen Bereich. Die Laufzeit eines Designs
betrigt max. 25 Jahre. Zustindig fiir die Entgegen-
nahme von Designanmeldungen ist ebenfalls das
Deutsche Patent- und Markenamt. Man kann ein
Design als Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch
EU-weit anmelden.

Weitere gewerbliche
Schutzrechte

Es bestehen weitere Schutzrechte, wie z. B. Halbleiter-
schutz (Topographie von Halbleitern) und Sortenschutz
fiir Pflanzensorten, die jedoch kaum oder keine Rele-
vanz fiir Hochschulen haben.



Urheberrecht

Von den gewerblichen Schutzrechten zu unterscheiden
ist das Urheberrecht. Gemif Urhebergesetz genieflen
die Urheber*innen von Werken der Literatur, Wissen-
schaft und Kunst fiir ihre Werke Schutz nach Mafigabe
dieses Gesetzes. In Deutschland wurde im Jahr 1965
die Schutzfrist auf 70 Jahre nach dem Tod des Schép-
fers/der Schépferin verldngert, in anderen Léndern
kénnen andere Schutzfristen bestehen.

Zu den geschiitzten Werken der Literatur,
Wissenschaft und Kunst gehéren unter anderem:

= Sprach- und Schriftwerke, wie z. B. Biicher,
Computerprogramme und Reden;

= Werke der Musik und Filmwerke;

= Werke der bildenden Kiinste einschlieflich der
Baukunst, der angewandten Kunst und Entwiirfe
solcher Werke, sowie Tanzkunst;

= Lichtbildwerke einschliefilich der Werke, die dhnlich
geschaffen werden;

= Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer
Art, wie Zeichnungen, Pline, Karten, Skizzen,
Tabellen und plastische Darstellungen.

GemifS Urhebergesetz hat der/die Urheber*in das aus-
schlieRliche Recht, sein/ihr Werk in kérperlicher Form
zu verwerten; das Recht umfasst insbesondere das
Vervielfiltigungsrecht (§ 16), das Verbreitungsrecht (§ 17)
und das Ausstellungsrecht ({ 18). Allerdings kénnen in
bestimmten Fillen Nutzungsrechte dem/der
Arbeitgeber*in zustehen.

13
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Patent

Das gewerbliche Schutzrecht mit der gr6fiten wirtschaftlichen Bedeutung
flir Hochschulen ist das Patent. Patentanmeldungen und -verwertungen,
d. h. die Ubertragung von Patenten aus der Wissenschaft in eine gewerb-
liche Nutzung im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers,

werden deshalb von der Bundesregierung finanziell geférdert ¢ Das zeigt
die Bedeutung von Erfindungen bzw. Intellectual Property im Hoch-

schulumfeld.

4 vergl. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/wipano.html

Voraussetzungen fiir die
Patenterteilung

Gemifd Patentgesetz {f 1, Absatz 1 werden Patente fiir
Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt,
sofern sie

= neu sind,

= auf einer erfinderischen Titigkeit beruhen und

= gewerblich anwendbar sind.

Patente kénnen auch fiir Erfindungen erteilt werden,
wenn diese ein biologisches Erzeugnis oder ein
Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt,
bearbeitet oder verwendet wird, beinhalten.

Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden
insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und
mathematische Methoden;

2. asthetische Formschépfungen;

3. Pline, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Titig-
keiten, fiir Spiele oder fiir geschiftliche Tatigkeiten
sowie Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen.

Tipp fiir
Erfinder*innen:

Auch wenn eine
Vertraulichkeitsverein-
barung abgeschlossen
wurde, ist Vorsicht ge-
boten. Es sollte immer
nur so viel Know-How
preisgegeben werden,
Anmeldezeitpunkt

Grundsitzlich gilt: Keine Veréffentlichung vor Anmel-

wie unbedingt nétig.

dung eines Patents! Wird dieser Grundsatz verletzt,

ist eine Patentanmeldung i. d. R. hinfillig.

Zu Veréffentlichungen zihlen insbesondere:

= Artikel in der (Fach-)Presse

= Vortrige, Gesprichskreise, Workshops, Erfahrungs-
austausch etc.

= Prasentationen bei Dritten (Unternehmen)

= Ausstellung auf Messen und Veranstaltungen

Nicht zu den Veréffentlichungen zihlen:

= Gespriche mit Patent-, Rechtsanwilten*innen,
Beratern*innen oder Personen in Institutionen,
die zur Geheimhaltung verpflichtet sind

= Gespriche, schriftliche Mitteilungen usw., die auf
Basis einer abgeschlossenen Geheimhaltungs-
vereinbarung stattfinden und bei denen eine Verof-
fentlichung vertraglich ausgeschlossen ist.

Falls doch bereits eine Veréffentlichung erfolgt ist,
kann in Deutschland innerhalb von sechs Monaten
nach dieser Veréffentlichung lediglich ein deutsches
Gebrauchsmuster angemeldet werden. In anderen
Landern kénnen abweichende Regelungen bestehen.
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Anmelder*in und Erfinder*in

Der/die Anmelder*in eines Patents besitzt alle Rechte
am Schutzrecht. Anmelder*in kann eine natiirliche,
aber auch eine juristische Person, wie z. B. ein Unter-
nehmen sein. Eine von der Hochschule in Anspruch
genommene Diensterfindung muss von der Hoch-
schule angemeldet werden.

Alle Personen, die an der Erfindung beteiligt waren,
miissen als Erfinder*innen genannt werden. Es kann
natiirlich sein, dass ein/eine Arbeitnehmererfinder*in
allein die Erfindung getitigt hat. Dann ist er oder sie
der/die alleinige Erfinder*in. Fiir alle Diensterfinder*innen
und deren Vergiitungen gilt das Arbeitnehmererfinder-
gesetz. Wer tatsichlich zur Erfindung beigetragen

hat und als Erfinder*in genannt werden muss, ist nicht
immer leicht zu entscheiden. Weiteren Aufschluss
dariiber, wer Erfinder*in ist, kénnen folgende Fragen
liefern:

= Wie eigenstandig war die Mitwirkung an der L6-
sungsfindung oder wurde lediglich genau nach
Anweisung gehandelt, um die Lésung zu erstellen?

= Handelte es sich bei der Mitwirkung zur Lésungs-
findung um einen entscheidenden Beitrag oder
lediglich um eine (unbedeutende) Zuarbeit, wie z. B.
eine Verifizierung der Erfindung durch eine Mes-
sung?

= In manchen Fillen kann es helfen, danach zu fragen,
wer ein Problem identifiziert hat und wie eine
erfinderische Lésung gefunden wurde.

Im Zweifelsfall kann ein Patentanwalt/eine Patent-
anwiltin weiterhelfen, der/die die Erfindung

genau analysiert und die einzelnen Beitrige neutral
bewertet.

Aufgaben eines Patentanwalts/
einer Patentanwiltin bei einer
Patentanmeldung

Bei der Anmeldung, Durchsetzung und der Sicherung
gewerblicher Schutzrechte ist ein Patentanwalt/eine
Patentanwiltin in der Regel unerlésslich. Eine selbst
angefertigte und damit laienhaft formulierte Patent-
anmeldung kann zu unbestindiger oder mangelhafter
Schutzwirkung und schlimmstenfalls zum Verlust der
Rechte und damit zu wirtschaftlichen Schiden fiihren.

Ein Patentanwalt/eine Patentanwiltin hat im Wesent-
lichen folgende Aufgaben:

= Allgemeine (patentrechtliche) Beratung im Vorfeld
einer Patentanmeldung

= Aufnahme der Erfindungsbeschreibung und Umset-
zung der Beschreibung in eine anmeldegerechte
Form, insbesondere rechtsbestindige Formulierung
der Anspriiche

= Ordnungsgemifle Einreichung der Anmeldung beim
Patentamt

= Verfolgung und Aufrechterhaltung der Anmeldung
unter Wahrung aller Fristen

= Durchsetzung der Anmeldung durch sachgerechte
Beantwortung von Priifbescheiden unter vorheriger
Abstimmung mit dem/der Anmelder*in bzw.
Erfinder*in

= Verteidigung von Schutzrechten durch Vertretung
des Anmelders/der Anmelderin vor Patentimtern
und den zustindigen Gerichten

= Ggf. Einschaltung von Anwiélt*innen im Ausland
zur Anmeldung und Durchsetzung internationaler
Patente



Nationale und internatio-
nale Anmeldungen

Ein Patent gilt nur in dem Land, fiir das es erteilt wurde
(Territorialitatsprinzip). Jedes Land bzw. jede Region
(in der mehrere Liander gebiindelt sind) muss separat
angemeldet werden und erhebt eigene Gebiihren.

Fiir internationale Anmeldungen fallen oft zusitzliche
Kosten, wie z. B. Ubersetzungskosten, an und es muss
beurteilt werden, ob sich ein Schutzrecht in einem
fremden Land iiberhaupt durchsetzen l4sst. Daher ist
abzuwidgen, welche Anmeldestrategie sinnvoll ist und
in welchen Lindern eine Patent angemeldet (validiert)
wird.

Eine gingige Strategie, die iiblicherweise an der TU
Braunschweig verfolgt wird, ist zunichst ein Patent in
Deutschland anzumelden. Gleich bei der Anmeldung
wird die Stellung eines Priifungsantrags beauftragt.

In vielen Fillen erstellt das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt innerhalb der Prioritétsfrist (12 Monate ab
Anmeldetag), in der noch internationale Nachanmel-
dungen veranlasst werden kénnen, einen ersten
Priifbescheid. Auf Basis dieses Priifergebnisses wird
dann entschieden, ob und in welchen Lindern das
Patent fortgefiihrt wird. Fillt diese Priifung positiv aus,
sind weitere Fragen zu beantworten:

= Gibt es regionale Marktschwerpunkte?
= Welche Mirkte kénnen erschlossen werden?
= Wo ist eine Lizenzvergabe realistisch?

Weiterhin sollte Folgendes beachtet werden:

= Herstellungsverfahren sollten nur in Lindern ange-
meldet werden, in denen Hersteller ihren Geschifts-
sitz haben bzw. in denen eine Produktion stattfindet.
Es ist leichter, eine Produktion mittels eines Schutz-
rechts zu verbieten, als vielen Kiufer*innen den
Gebrauch.

= Ein Patentschutz sollte in den Lindern angestrebt
werden, in denen der Patentschutz wirtschaftlich
relevant ist und in denen voraussichtlich eine Ver-
wertung der Technologie stattfinden wird.

= Wenn es sich um grundlegende, bedeutende Erfin-
dungen handelt, ist u. U. eine Ausweitung der

Anmeldung auf weitere Linder empfehlenswert, um
eine grofle Wirtschaftsregion zu erfassen. Allerdings
gilt hier ebenfalls, dass nur in Lindern angemeldet
werden sollte, in denen sich der Patentschutz voraus-
sichtlich lohnt und durchsetzen lasst.

Auslandsanmeldungen zu der bestehenden Erstanmel-
dung kénnen nur innerhalb des sogenannten Priori-
tatsjahres getitigt werden und sind mit zusitzlichen
Kosten verbunden. Diese einjéhrige Frist ist nicht
verlangerbar. Auslandsanmeldungen sollten mit dem
Patentanwalt/der Patentanwiltin diskutiert und abge-
stimmt werden.

Falls nach zw6lf Monaten Patentlaufzeit der Markt bzw.
Markterfolg noch nicht abgeschitzt werden kann,
bietet sich folgende Vorgehensweise an: Statt sofortiger
Auslandsanmeldungen in einzelnen Lindern kann vor
Ablauf des Priorititsjahres eine PCT- (Patent Coopera-
tion Treaty) oder eine EP- (Europiische Patent-) Anmel-
dung eingereicht werden, die zunichst mehrere
Lander umfasst.

Eine PCT-Anmeldung stellt eine Option auf nationale
und regionale Patentanmeldungen dar. Zurzeit sind
mehr als 150 nationale und regionale Patentimter dem
PCT-Abkommen beigetreten. In den meisten Lindern
sind durch das PCT-Verfahren Anmeldungen bis 30
Monate (in Europa 31 Monate) nach dem Priorititstag
(also dem Tag der Erstanameldung) méglich. Eine
PCT-Anmeldung bedeutet, dass innerhalb des Priori-
titsjahres eine internationale Anmeldung getitigt
wird, ohne unmittelbar bzw. explizit Linder oder Regio-
nen (wie z. B. Europa) zu benennen. Nach der PCT-
Anmeldung gewinnt man 18 weitere Monate, bevor die
Staaten und Regionen endgiiltig zu benennen sind,

in denen ein Patentschutz erwirkt werden soll.

Beim Europiischen Patentamt kann innerhalb des
Prioritdtsjahres eine Europiische Patentanmeldung
(EP-Anmeldung) vorgenommen werden. Erst nach
Erteilung des Europaischen Patentes sind die Lander
des europiischen Patentiibereinkommens zu benen-
nen, auf die sich der Patentschutz erstrecken soll.
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Verfahren/Fristen

Nachfolgend werden die Prozesse und die zeitlichen
Abliufe der Patentierungsverfahren, angefangen von
einer priorititsbegriindenden deutschen Patentanmel-
dung beim Deutschen Patent- und Markenamt bis hin
zu einer internationalen PCT-Anmeldung, dargestellt.

Deutsche Patentanmeldung [ Deutsches Patent

Das Eingangsdatum der Patentanmeldung wird auch
als , Zeitrang der Anmeldung® oder ,,Priorititstag”
bezeichnet. Eine weitere, mit der Ursprungsanmeldung
verbundene, Anmeldung wird als Nachanmeldung
bezeichnet und kann nicht spiter als 12 Monate nach
dem Datum der Erstanmeldung eingereicht werden.
Wie lange ein Patentverfahren dauert und wann genau
die Patenterteilung erfolgt, kann nicht vorhergesagt
werden. Dies hingt u. a. vom Priifaufwand und der
Komplexitit der Erfindung ab.

Wird gleichzeitig mit der Patentanmeldung der Prii-
fungsantrag gestellt, erstellt das DPMA etwa zehn
Monate danach den ersten Priifungsbescheid. Die Frist
kann jedoch variieren. Die Erwiderung des Priifungs-
bescheides muss in der Regel innerhalb von vier
Monaten erfolgen.
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Wenn eine Erfindung beim DPMA angemeldet wird,
bleibt sie zunachst 18 Monate lang unversffentlicht.
In dieser Zeit [iuft (sofern ein Priifungsantrag gestellt
wurde) das Priifungsverfahren. Selbst wenn die Prii-
fung in dieser Zeit nicht abgeschlossen sein sollte, er-
folgt 18 Monate nach dem Anmeldetag die Veréffent-
lichung der Anmeldung. Zur Veréffentlichung der
Anmeldung gibt das DPMA eine Offenlegungsschrift
heraus. Das Verfahren bis zur Patenterteilung kann
jedoch deutlich linger dauern.

Bei Erteilung vor Ablauf der 18 Monate erfolgt die Ver-

ffentlichung des erteilten Patentes sofort. Nach der
Erteilung besteht eine neunmonatige Einspruchsfrist.
In dieser Frist kdnnen Dritte Einspruch gegen die
Patenterteilung einlegen. Nach dieser Frist kann ein
Patent nur auf gerichtlichem Weg, der i. d. R. wesent-
lich kostspieliger als ein Einspruch ist, angefochten
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Zur Aufrechterhaltung eines Patents oder einer Patent-
anmeldung werden ab dem dritten Jahr Gebiihren
fillig. Diese werden in den meisten Lindern jshrlich
erhoben und beginnen in Deutschland zz. bei 70 €

fiir das dritte Jahr und enden bei 1.940 € fiir das zwan-
zigste Patentjahr. Die fristgerechte und vollstindige
Gebiihrenzahlung ist entscheidend fiir die Aufrechter-
haltung der Schutzrechte.

Abbildung 1: Prozess und Fristen einer deutschen Patentanmeldung
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Internationale Patentanmeldung

Neben einer deutschen Patentanmeldung sind bis
zum Ablauf des Priorititsjahres nationale oder inter-
nationale Patentanmeldungen im Ausland méglich.
Der Prozess wird in der folgenden Abbildung beispiel-
haft fiir eine PCT-Anmeldung veranschaulicht. In
anderen Regionen unterscheiden sich die Abldufe und
es gibt andere Fristen, die es zu beachten gilt.

Abbildung 2: PCT-Auslandsanmeldung
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Patent Cooperation Treaty (PCT)

Die internationale Patentanmeldung des Patent
Cooperation Treaties (PCT) kann als Erstanmeldung
bei der WIPO (World Intellectual Property Organi-
zation) eingereicht werden oder als Nachanmeldung
bis zum Ende des Priorititsjahres, wenn die Erst-
anmeldung in einem anderen Land oder in einer
anderen Region erfolgte.

Analog zum Patentanmeldeverfahren beim DPMA
erfolgt die Veréffentlichung bei einer Erstanmeldung
beim WIPO 18 Monate nach dem Priorititstag der
Anmeldung. Die Fristen fiir die Einzahlung der Jah-
resgebiihren und zur Erwiderung von Priifungsbe-
scheiden kénnen sich von denen beim DPMA unter-
scheiden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Mitgliedsstaa-
ten des internationalen Patentlibereinkommens
[Quelle: World Intellectual Property Organization,
WIPO, Stand Januar 2020].

Abbildung 3: Erstreckungsgebiet PCT *

5 Quelle: https://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_
states.htmlhttps://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_
states.html (WIPO Stand Februar 2020)
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Karte mit dem geografischen Geltungsbereich europiischer Patente

ab 1. November 2019

B Mitgliedstaaten (38)
— Albanien
— Belgien
— Bulgarien
— Dinemark
— Deutschland
— Estland
— Finnland
— Frankreich
— Griechenland
— Irland
— Island
— ltalien
— Kroatien
— Lettland
— Liechtenstein
— Litauen
— Luxemburg
— Malta
— Monaco
— Niederlande

— Nordmazedonien

— Norwegen
— Osterreich
— Polen

— Portugal
— Ruménien
— San Marino
— Schweden
— Schweiz
— Serbien
— Slowakei
— Slowenien
— Spanien

— Tschechische Republik

- Tirkei
— Ungarn

— Vereinigtes Kénigreich

— Zypern

Erstreckungsstaaten (2)
— Bosnien-Herzegowina
— Montenegro

Validierungsstaaten (4)
Abkommen in Kraft

— Kambodscha

— Marokko

- Republik Moldau
— Tunesien

Kiinftige Validierungsstaaten (1)
Abkommen unterzeichnet,
aber noch nicht in Kraft

— Georgien




Kambodscha
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Europiische Patentanmeldung

Die Europiische Union hat ein eigenes Patentamt,
das eng mit den nationalen Patentimtern der euro-
piischen Mitgliedsstaaten (und einiger anderer,
assoziierter Staaten) kooperiert. Der Schwerpunkt der
Aufgaben des Europiischen Patentamts ist die Priifung
von Patentanmeldungen und die Erteilung europii-
scher Patente. Bislang gibt es noch kein europdisches
Einheitspatent. D. h., nach der Priifung und der Ertei-
lung des Patents muss das Patent in den einzelnen
europdischen Staaten, in denen ein Patentschutz be-
stehen soll, validiert werden. Bei der europiischen
Patentanmeldung beginnt die Zahlung der Verlidnge-
rungsgebiihren ab dem dritten Jahr der Patentanmel-
dung.

Die folgende Abbildung zeigt die méglichen Validie-
rungsstaaten nach Erteilung des europdischen
Patentes.

Abbildung 4: Erstreckungsgebiet EP ¢

6 Quelle: Homepage des EPA, Stand: November 2019 / Eu-
ropean Patent Office



Deutsches
Patent- und Markenamt

(19) % ‘

("9 DE 10 2017 206 145 B3 2017.12.28

(12)

(21) Aktenzeichen: 10 2017 206 145.6
(22) Anmeldetag: 10.04.2017
(43) Offenlegungstag: -
(45) Veroffentlichungstag
der Patenterteilung: 28.12.2017

Patentschrift

(51) Int Cl.:

GO1L 1/04 (2006.01)

GO1L 1/18 (2006.01)
G01B 5/012 (2006.01)
B81B 3/00 (2006.01)
B81C 1/00 (2006.01)
G01B 7/012 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veréffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklaren und zu begriinden. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebiihr in Hohe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §

2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Technische Universitat Braunschweig, 38106
Braunschweig, DE

(74) Vertreter:
Taruttis, Stefan, Dr., 30159 Hannover, DE

(72) Erfinder:
Metz, David, 38106 Braunschweig, DE; Dietzel,
Andreas, Prof. Dr., 38104 Braunschweig, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE 10 2008 037 926 B3
DE 10 2011 006 922 B4

(54) Bezeichnung: Mikrotaster und Verfahren zur Herstellung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Mikro-
taster, der zumindest einen Kraftsensor aufweist, bevorzugt
zwei oder drei Kraftsensoren aufweist, die orthogonal zuein-
ander angeordnet und in einer Reihe miteinander verbunden
sind, wobei jeder Kraftsensor zwei in einem Abstand paralle-
le Wandelemente aufweist, die jeweils zwei einstlickig aus-
gebildete Festkdrpergelenke haben, an denen die Wandele-
mente parallel zueinander schwenkbar sind
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Patentamts

Benennung der Benennung der

Patent-inhaber*in Erfinder*innen

Ermittelter Stand der
Technik, aufgefundenen

und Vertreter*in

Dokumente

Titel des Patents

Kurzbeschreibung
der Erfindung
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Aufbau einer Patentschrift

Bestandteile einer Patentschrift sind die Titelseite, die Be-
schreibung der Erfindung, die Patentanspriiche und die
Zeichnungen/Skizzen zur Erliuterung der Erfindung.
Die Titelseite wird vom jeweiligen Patentamt gestaltet. Neben
den wichtigsten Schutzrechtsdaten, wie Aktenzeichen, Anga-
ben zum/zur Anmelder*in und Erfinder*in, enthilt sie meist
eine kurze Zusammenfassung und eine Abbildung des
Patentgegenstands.
Nachfolgend wird beispielhaft die Titelseite eines deutschen
Patentes der Technischen Universitit Braunschweig gezeigt,
das an einigen Stellen mit zusatzlichen Erlduterungen ver-
sehen ist:
Ein wesentlicher Bestandteil der Patentanmeldung ist die
Beschreibung der Erfindung. Die Beschreibung sollte
It. DPMA folgendes enthalten:
= Bezeichnung der Erfindung, die im Antragsformular be-
nutzt wurde
= Angaben, zu welchem technischen Gebiet sie gehort
= Die Beschreibung soll konkret Folgendes darstellen und
enthalten:
= den bekannten Stand der Technik,
= das zugrundeliegende Problem (Mingel des Stands der
Technik),
= die Problemlésung und die Verbesserung des Stands
der Technik (Beschreibung der Erfindung bzw. welches
technische Problem mit welchen Mitteln gel6st wurde),
= wenigstens ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung,
= die mit der Erfindung erzielten Vorteile.
Mit den Patentanspriichen wird der Schutzumfang des Patents
festgelegt. Die Anspriiche sind daher prizise und sorgfiltig
zu formulieren. Alle unter Schutz zu stellenden technischen
Merkmale miissen in den Anspriichen exakt angegeben
werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Patentanspriiche
nicht unbedingt im Sinne einer technisch prizisen Darstel-
lung formuliert werden sollten. Vielmehr ist die Formulierung
so zu wihlen, dass sie maximalen Patentschutz entfaltet und
nicht umgangen werden kann.
Die Zeichnungen sollen das Zusammenwirken der Merkmale
der Erfindung klar erkennen lassen und das Wesentliche
hervorheben. Fotos sind als Ersatz fiir Zeichnungen nicht zu-
gelassen. Auch hier gilt, dass es nicht um eine Darstellung
einer prizisen Konstruktionszeichnung geht, sondern darum,
den Patentschutz zu maximieren.

Abbildung 5: Deckblatt einer Patentschrift (DPMA)






Stand der Technik

Recherchen

Ob eine technische Losung tatsdchlich neu und damit
eine Erfindung ist, bemisst sich daran, welche Lsun-
gen bereits existieren. Die existierenden und 6ffentlich
bekannten bzw. publizierten Lésungen stellen den
Stand der Technik dar. Um den aktuellen Stand der
Technik zu ermitteln und um zu beurteilen, ob es sich
um eine patentierbare Erfindung handelt, sollte daher
eine Neuheitsrecherche durchgefiihrt werden.
Generell ist zu beachten, dass Patentdatenbanken den
Stand der verdffentlichten Patentanmeldungen
wiedergeben. Daher sind die Patentanmeldungen der
letzten 18 Monate iiblicherweise noch nicht verfiigbar.
Zusitzliche Recherchen im Internet und in weiteren
Datenbanken z. B. nach anderen Publikationen kén-
nen daher sinnvoll sein. Recherchen sollten stets von
qualifiziertem Personal bzw. professionellen
Anbieter*innen, unter Beachtung der einschligigen
Recherchestandards und -prozesse durchgefiihrt
werden.

Abgesehen von der Neuheit, gibt es zudem eine Reihe
weiterer Fragestellungen, zu deren Beantwortung
Patentrecherchen eine grofle Hilfe darstellen kénnen.
Im Vorfeld jeder Recherche sind Anlass und Zweck
festzulegen, damit die richtige Zielsetzung verfolgt
und die Art der Recherche ausgewihlt wird.

Die wichtigsten Recherchearten sind:

Neuheitsrecherche

Die Neuheitsrecherche dient zur Ermittlung des Stan-
des der Technik und zur Uberpriifung der Neuheit
einer konkreten Lésung eines technischen Problems.
Die Suche sollte in nationalen und internationalen
Patent- und Technologiedatenbanken stattfinden.
Ebenso kann die Neuheit von Marken (z. B. Wortmar-
ken) recherchiert werden. Bildmarken sowie einge-
tragene Designs (friiher Geschmacksmuster) sind
dagegen aufwindiger zu recherchieren.

Recherche zum Stand der Technik

Eine Recherche zum Stand der Technik ist i. d. R. sehr
umfassend und kann zu technischen Lsungen fiihren,
die sich von der Ausgangserfindung unterscheiden.
Sie ist auch ohne eine beabsichtigte Patentanmeldung
sinnvoll fiir Forschungs- und Entwicklungstitigkeiten
sowie zur Ermittlung von Rechten Dritter. Eine oft ge-
forderte Regelung in Forschungs- und Entwicklungs-
vertrigen sieht ein Arbeitsergebnis ,,frei von Rechten
Dritter” vor. Dies kann jedoch vertraglich nicht garan-
tiert werden.

Im Ergebnis kdnnen Dokumente ermittelt werden, die
Hinweise darauf geben, ob es zu einer geplanten Neu-
entwicklung bereits einen Stand der Technik gibt, mit
dem das Problem anders gel6st wird. Weiterhin geht
es darum, ob entsprechende Lésungen bereits auf
dem Markt sind oder kurz vor einer Markteinfiihrung
stehen.
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Verletzungsrisikorecherche

Wird ein patentierter Gegenstand oder ein Verfahren
eines Dritten gewerblich (z. B. Herstellung, Vermark-
tung, Verkauf) genutzt, ohne vorher eine Erlaubnis
des Patentinhabers/der Patentinhaberin einzuholen
bzw. eine Lizenz fiir die Nutzung zu erwerben, handelt
es sich um eine Patentverletzung mit der Gefahr der
entsprechenden juristischen und finanziellen Konse-
quenzen.

Um dieses Risiko auszuschliefen ist eine Verletzungs-
risikorecherche durchzufiihren. Diese soll Material

fiir die (juristische) Beurteilung liefern, ob ein (neues)
Produkt das Risiko birgt, fremde Schutzrechte zu
verletzen. Eine solche Recherche wird fiir die relevante
Jurisdiktion durchgefiihrt und ist um eine Rechts-
standsanalyse der ermittelten Dokumente zu ergin-
zen.

Namensrecherche

Eine Namensrecherche dient der Konkurrenzanalyse
und soll einen Uberblick verschaffen, welche Techno-
logien in der letzten Zeit von Wettbewerbern als
Schutzrechte angemeldet wurden. Zu diesem Zweck
wird vorrangig nach den Namen der Anmeldenden
oder Erfindenden gesucht.

Patentdatenbanken

Patentdatenbanken werden von nationalen oder regio-
nalen Patentimtern (z. B. DPMA, EPO, US PTO,

WIPO etc.) angeboten und gepflegt. Die Nutzung ist
iiblicherweise kostenfrei. Neben Patentdatenbanken
enthalten Technologiedatenbanken, zusitzliche, meist
kostenlose Informationen zum Stand der Technik.

Wichtige Patentdatenbanken sind

https://register.dpma.de

(Datenbank des DPMA)

Bei dieser Datenbank handelt sich um die deutsche
Patentrolle, d. h. hier sind die Registereintragungen
zum Rechtsstand der deutschen Patente, Patentanmel-
dungen und Gebrauchsmuster abrufbar. Ferner sind
die Daten von Marken und eingetragenen Designs
(friiher Geschmacksmuster) abrufbar.

https://depatisnet.dpma.de

(Datenbank des DPMA)

Auf dieser Website sind der Datenbestand des Deut-
schen Patent- und Markenamtes (DPMA) sowie
teilweise internationale Patente und Patentanmeldun-
gen recherchierbar. Aulerdem gibt es einen Link zum
IPC-Verzeichnis (Internationale Patentklassifikation),
aus dem signifikante Klassen identifiziert werden kén-
nen, um eine gezielte Suche zu erméglichen.



https://register.epo.org/regviewer

(Datenbank des Europdischen Patentamts)

Diese Website enthalt den Datenbestand der euro-
piischen Patentanmeldungen bzw. Patente (Patentrolle
des Europdischen Patentamtes EPA). Ist ein europdisches
Patent jedoch nach Erteilung in seine nationalen Be-
standteile zerfallen, so gibt diese Rolle keine Auskunft
mehr tiber den Rechtsstand in den jeweiligen Staaten.
Hierzu missen alle nationalen Patentdmter individuell
abgefragt werden.

https://worldwide.espacenet.com

Hier erhilt man Zugang zu einer Sammlung veréffent-
lichter Patentanmeldungen aus iiber 100 Lindern, zu
europdischen und internationalen Anmeldungen und
damit auch zu Volltexten der dort registrierten Patente.
AuRerdem werden Patentfamilien angezeigt und der
Zugang zur INPADOC-Rechtsstandsauskunft wird kos-
tenlos angeboten.

https://www.uspto.gov

Diese Datenbank enthilt US-Patente im Volltext ein-
schlieBlich aller bibliografischen Daten. Inhaltlich sind
US-Patente oft sehr differenziert formuliert, weil im
Verletzungsfall Laienrichter*innen entscheiden miissen
und keine Fachrichter*innen wie z. B. beim Europii-
schen Patentamt.

https:/[patentscope.wipo.int/search/de/search.jsf
Recherche in nationalen und internationalen Patent-
sammlungen, u. a. Zugang zu nationalen Patentdm-
tern. Allgemeine Informationen zu PCT-Anmeldungen
sind ebenfalls verfiigbar.

Dartiber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer nationa-
ler Patentdatenbanken, die gegebenenfalls zusitzlich
genutzt werden kénnen. Insgesamt ist zu beachten, dass
eine Recherche in einer einzelnen Datenbank i. d. R.
nicht ausreichend ist. Eine Recherche in mindestens
zwei Datenbanken ist dagegen wesentlich aussage-
kraftiger und verlisslicher. Dabei lassen sich z. T. Ergeb-
nisse aus der einen Datenbank in die andere Daten-
bank tibertragen, um diese Ergebnisse dort als Basis
weiterer Recherchen zu nutzen. Ferner kénnen parallele
Rechercheformen (Sachrecherche, Namensrecherche,
IPC-Klassenrecherche) niitzlich sein.

Von Recherchen in einschldgigen Suchmaschinen wird
abgeraten. Es sei denn, es werden lediglich allgemeine
Informationen zu Technologien, Firmen usw. gesucht.
Auflerdem sind die Rechercheergebnisse aus Suchma-
schinen oft unqualifiziert sowie vom Zufall und vom
Standort abhingig.
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Erfindungen/Prozesse
an der TU Braunschweig

Die Verwertung bzw. die Nutzung von Erfindungen ist
ein wichtiger Bestandteil des Wissens- und
Technologietransfers aus Hochschulen in Wirtschaft
und Gesellschaft.

Da Erfindungen besonders herausragende technisch-
wissenschaftliche Ergebnisse darstellen, liegt die
Sicherung von Erfindungen durch gewerbliche Schutz-
rechte (Patente, Gebrauchsmuster etc.) und von For-
schungsergebnissen durch geistige Schutzrechte (Ur-
heberrecht) im Interesse der Hochschulen.
Insbesondere bei Patenten ist die wirtschaftliche Ver-

ERFINDER*IN

TRANSFERSTELLE

marktung durch Lizenzvergabe oder in besonderen
Ausnahmefillen durch Verkauf erwiinscht, um finanzi-
elle Riickfliisse zu erzielen, die grofitenteils wieder in
Forschung und neue Patente investiert werden.

An der TU Braunschweig werden pro Jahr ca. 50 Erfin-
dungen gemeldet, die ein hohes wirtschaftliches
Potenzial in sich tragen. Entsprechend wichtig ist ein
transparenter Prozess, so dass die Erfinder*innen
wissen, wie der Weg zu einem Schutzrecht verl3uft.
Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den
groben Ablauf des Prozesses:

PVA /PATENTANWALT

Erfindungsmeldung —)

Freigabe

Prifung, Bestitigung

4 Bewertung TT und VP ¢+

Recherche, Bewertung

Empfehlung PVA

Inanspruchnahme === Patentanmeldung, PA

Patentvermarktung, Patentverwertung

Abbildung 6: Erfindungs-/Patentierungsprozess an der TU Braunschweig
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Ausgangspunkt eines Schutzrechts ist immer die Er-
findung selbst. Mit der Einreichung der geschriebenen
Erfindungsmeldung bei der Technologietransferstelle
beginnt der administrative Prozess an der TU Braun-
schweig, der einer Diensterfindung zugrunde liegt.
Das Formular zur Erfindungsmeldung ist auf den Inter-
netseiten der TU Braunschweig im Bereich des Patent-
wesens erhiltlich.

Bei Riickfragen zu der Erfindungsmeldung ist die
Technologietransferstelle gerne behilflich, zumal

in dem Formular einige Fragen gestellt werden, die
fiir den nachfolgenden Prozess und zur Erlangung
eines Patents von Bedeutung sind. Kern der Erfin-
dungsmeldung sind folgende Inhalte/Fragen:

= Wann wurde die Erfindung gemacht?

= Welches technische Problem soll durch diese
Erfindung gel6st werden?

= Was ist das wesentlich Neue der Erfindung? Worin
liegt ihr Kern?

= In welcher Weise wurde das Problem bisher gelést?
Wie ist der gegenwartige Stand der Technik?

= Welche Nachteile besitzen die bekannten Lésungen?

= Welche wesentlichen bzw. zusitzlichen Vorteile
werden durch die Erfindung erzielt?

= Welche Aufgabe liegt der Erfindung zugrunde?

= Wie wird diese Aufgabe durch die Erfindung geldst?

= Welche Verwertungsméglichkeiten bestehen lhrer
Auffassung nach?

Anhand dieser Fragen wird einerseits die Erfindung
selbst beschrieben, andererseits werden alle wichtigen
Punkte erfasst, die ggf. fiir eine spitere Schutzrechts-
anmeldung von Bedeutung sind. Es geht also nicht
vorrangig darum, eine wissenschaftlich einwandfreie
Beschreibung zu liefern, sondern eine Ausgangsbasis
fiir die Beurteilung der Erfindung und die Patent-
formulierung durch einen Patentanwalt/eine Patent-
anwiltin zu schaffen.

Lt. Arbeitnehmererfindergesetz hat der/die
Arbeitgeber*in (in diesem Fall die TU Braunschweig)
vier Monate Zeit, um mitzuteilen, ob sie die Dienst-
erfindung in Anspruch nimmt oder der
Erfinder*innengemeinschaft freigibt. Wird die Frist
versiumt, gilt die Erfindung automatisch als in
Anspruch genommen. In den vier Monaten werden

u. a. mit externer Hilfe durch eine Patentverwertungs-
agentur (PVA) verschiedene Priifungen und Recher-
chen vorgenommen.

Im Falle einer Freigabe gehen die Rechte an der Erfin-
dung auf die Erfindungsgemeinschaft iiber. D. h. die
einzelnen Erfinder*innen kénnen auf eigene Kosten
ein Patent anmelden oder die Erfindung in sonstiger
Weise schiitzen bzw. nutzen oder sie einfach frei publi-
zieren. Im Fall einer Publikation ist die Erfindung
jedoch frei zugénglich und es kann kein Patent mehr
angemeldet und erwirkt werden.



Fiir den Fall, dass die TU Braunschweig die Erfindung
in Anspruch nimmt, ist sie verpflichtet, ein Schutzrecht
anzumelden. Im spiteren Patentierungsverlauf ist es
tiblich, das Schutzrecht nur in bestimmten, ausgewihlten
Landern anzumelden bzw. zu validieren. Alle tibrigen
Lander mussen dann gegeniiber der Erfindungsge-
meinschaft freigegeben werden. In den freigegebenen
Lindern kann dann, bis zum Ende der Priorititsfrist,
durch die Erfinder*innen auf eigene Kosten ein
Schutzrecht erwirkt werden. Nach Ablauf der Priori-
tétsfrist sind keine (weiteren) Patentannmeldungen
mehr moglich!

Soll ein Schutzrecht (z. B. durch ein Unternehmen
oder eine Ausgriindung der TU Braunschweig) verwer-
tet werden, wird vorher ein Lizenzvertrag abgeschlos-
sen, in dem eine einfache oder exklusive Lizenzierung
vereinbart ist. Nur in bestimmten, gut begriindeten
Ausnahmefillen sollte ein Schutzrecht der Hochschule
verkauft werden.

30% aller Einnahmen aus der kommerziellen Verwer-
tung stehen per ArbEG der Erfindungsgemeinschaft
zu. Die Einnahmen werden gemaf den Erfindungsan-
teilen auf die einzelnen Erfinder*innen als Vergiitung
verteilt. Die Erfindungsanteile sind im Formular fiir
die Diensterfindung festzulegen. Fiir Erfinder*innen
ist es wichtig zu wissen, dass die Auszahlung der Erfin-
derverglitung der Einkommenssteuer unterliegt.

Die restlichen Einnahmen verbleiben tiberwiegend

im Institut und ein kleinerer Anteil zentral in der

TU Braunschweig.
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Literatur- und Internetverzeichnis

Alle Internetseiten wurden bei Erstellung der Informationsbroschiire tiberpriift.

Webadressen kénnen sich jedoch gedndert haben oder nicht mehr aktuell sein.

Arbeitnehmererfindungen
Literatur:

Arbeitnehmererfindungsgesetz (mit Kommentar).
Bartenbach. Carl Heymanns Verlag KG

Das betriebliche Vorschlagswesen. Leitfaden fiir Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Brinkmann. Haufe Verlag, 1992 (nur noch
gebraucht erhiltlich)

Stand_ Juni 2019

Gewerbliche Schutzrechte
Literatur:

Patentgesetz. Heymanns Kommentare zum gewerblichen Rechts-
schutz. Schulte. Carl Heymanns Verlag KG, 2014

Gebrauchsmuster- und Patentrecht praxisnah. Reichel. Expert
Verlag, 2003

Die europdische Patentanmeldung und der PCT in Frage und
Antwort. Rippe u.a. Carl Heymanns Verlag KG, 2011

Europdisches und internationales Patentrecht. Brandi-Dohrn u.a.
C.H. Beck Verlag, 2012

Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung. Witte/Vollrath.
Carl Heymanns Verlag, 2008

Patent-Tabelle. Ubersicht iiber materielles und formelles Recht in 50
Ldndern und regionalen Organisationen. Schade. Carl Heymanns
Verlag KG, 2009

Ideen schiitzen lassen? Patente, Marken, Design, Copyright, Werbung
Harke. DTV Beck, 2017

Software-Patente in Deutschland, Europa und den USA Strohm.
Bachelor+Master Publishing, 2012

Grundziige des gewerblichen Rechtsschutzes. Lizenzen, Marken,
Muster und Patente. Steckler. Vahlen Verlag, 1996

Jahresberichte Deutsches Patent- und Markenamt, Miinchen
(Herausgeber)

Jahresberichte Europdisches Patentamt, Miinchen (Herausgeber)

Der Weg zum europdischen Patent Européisches Patentamt,
Miinchen (Herausgeber), 2016

Nationales Recht zum EPU Europiisches Patentamt, Miinchen
(Herausgeber) 2015



Internet:

https://www.dpma.de

Website des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Hinweisen
und Links auch zu weiteren nationalen und regionalen Patentam-
tern, amtlichen Veréffentlichungen, Statistiken, Jahresberichten,
Recht und Gesetz, Gebiihren und vielen weiteren Informationen
etc.

https://www.epo.org

Website des Europiischen Patentamts u. a. mit Zugangen zu nati-
onalen Patentimtern, Rechercheoptionen, zum Ablauf des europi-
ischen Patentierungsverfahrens, Gesetze, Schulungsangebote

www.wipo.int
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO)

https://www.patentanwalt.de
Die Fachgebietsliste der Patentanwilt*innen im Internet
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Lizenzen

Literatur:

Der Lizenzvertrag Stumpf, Verlag Recht und Wirtschaft,2005
Lizenzvertrige. License Agreements. Patente, Gebrauchsmuster,
Know-how, Computer-Software / Patents, Utility Models, Know-
how, Computer-Software ... under German and European Law

Papenberg/Beier, Carl Heymanns Verlag KG, 2008

Muster flir Patentlizenzvertrige. Heidelberger Mustervertrige,
Heft 40 Linstaedt/Pilger, Verlag Recht und Wirtschaft, 2002

Der Markenlizenzvertrag. Heidelberger Mustervertrige, Heft 84
Grof, Verlag Recht und Wirtschaft,2011

Der internationale Lizenzverkehr Griitzmacher, Verlag Recht und
Wirtschaft, 1997

Lizenzgebiihren Grof3/Rohrer, Verlag Recht und Wirtschaft, 2012

Franchise und Lizenz 2002 Peckert u. a. Frankfurter Allgemeine
Buchverlag, 2002

Internationale Rechtsgrundlagen fiir Lizenzvertrige im gewerblichen
Rechtsschutz Pfaff/Nagel, C.H. Beck Verlag, 1993

Lizenzsdtze fiir technische Erfindungen Hellebrand/Kaube.
Carl Heymanns Verlag KG, 2011

Patentlizenz- und Know-how-Vertrag Gaul u.a., Schmidt Verlag,
2013
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Anhang, Glossar

Designschutz

Der Designschutz beinhaltet den Schutz der dsthetischen Gestal-
tung von Mustern, Modellen und Schriftmustern. Gegenstand
des Schutzes kann z. B. die duflere Gestaltung von Gegensténden
des tiglichen Bedarfs, aber auch das AuRere von Maschinen

oder Fahrzeugen sein. Die Schutzdauer betragt maximal 25 Jahre
ab dem Anmeldetag.

DPMA - Deutsches Patent- und Markenamt

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) ist eine Bundes-
oberbehérde im Geschiftsbereich des Bundesministeriums der
Justiz und fiir Verbraucherschutz mit Hauptsitz in Miinchen und
AuRenstellen in Jena und Berlin. Das Patentamt ist die Zentral-
behorde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in
Deutschland. Die Behérde ist unter anderem fiir die Erteilung von
Patenten, die Eintragung von Gebrauchsmustern, Marken und
Geschmacksmustern sowie die Information der Offentlichkeit tiber
bestehende gewerbliche Schutzrechte zustindig.

EPA — Europiisches Patentamt

Das EPA erteilt in einem zentralisierten Verfahren Patente, die
innerhalb aller oder ausgewihlter Mitgliedsstaaten gelten. Mit
der Einreichung einer einzigen Anmeldung kann Patentschutz

in mehreren oder allen EPU-Vertragsstaaten erlangt werden. Die
Patentanmeldung wird zentral im Europaischen Patentamt ge-
priift. Nach der Erteilung wird das Europiische Patent in den Lén-
dern, in denen es gelten soll und in denen es weiterverfolgt wird,
wie ein nationales Schutzrecht behandelt.

EPU — Europiisches Patentiibereinkommen

Das Ubereinkommen iiber die Erteilung europiischer Patente ist
ein internationaler Vertrag, mit dem die Erteilung Europaischer
Patente geregelt wird.

Gebrauchsmuster

Das Gebrauchsmuster ist, wie das Patent, ein Schutzrecht fiir tech-
nische Erfindungen. Im Gegensatz zum Patent wird die Erfindung
im Eintragungsverfahren nicht auf Neuheit, Erfindungshéhe und
gewerbliche Anwendbarkeit gepriift. Deshalb kann das Gebrauchs-
muster giinstig und schnell erlangt werden. Eine Priifung findet
erst statt, soweit ein Dritter Antrag auf Léschung des Gebrauchs-
musters stellt. Ein Gebrauchsmuster bietet einen Erfindungs-
schutz fiir maximal zehn Jahre. Ein Gebrauchsmuster kann fiir
eine Vorrichtung, jedoch nicht fiir ein Verfahren eingetragen wer-
den.

Geheimhaltungsvereinbarung

(engl. Non-disclosure Agreement)

Vereinbarung zwischen privatem Erfinder/privater Erfinderin und
gewerblichem Interessenten, in der die Geheimhaltung iiber
eine neue Erfindung und den damit verbundenen Informationen
vereinbart wird.

Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke erméglicht mit einer einzigen Anmel-
dung einen einheitlichen Schutz fiir alle Mitgliedstaaten der
Europiischen Union. Das Harmonisierungsamt fiir den Binnen-
markt in Alicante (Spanien) ist fiir die Eintragung zusténdig.

Gewerbliche Schutzrechte

Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Geschmacksmuster geh6-
ren zu den gewerblichen Schutzrechten. Sie bieten Erfinder*innen
bzw. Unternehmen einen zeitlich begrenzten Schutz vor Nach-
ahmung durch Konkurrenten.

Internationale Marke

Nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum
Madrider Markenabkommen ist es méglich, eine Marke in ein
internationales Register eintragen zu lassen. Der Antrag auf inter-
nationale Registrierung ist tiber das Deutsche Patent- und
Markenamt (DPMA) an die Weltorganisation fiir geistiges Eigen-
tum (WIPO) zu stellen.



IPC — Internationale Patentklassifikation

(Patente, Gebrauchsmuster)

Gebrauchsmuster und Patente werden in Kategorien eingeordnet.
Die IPC gliedert sich in Sektionen, Klassen, Unterklassen, Gruppen
und Untergruppen (beispielsweise in die Sektion G — Physik, die
Klasse G 10 Musikinstrumente, die Unterklasse G 10 C — Klaviere).

Marke

Die Marke dient dazu, die Produkte und Dienstleistungen eines
Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterschei-
den. Als Marke kénnen z. B. Worte, Buchstaben, Zahlen und
Abbildungen, Hérzeichen und dreidimensionale Gestaltungen
geschiitzt werden. Der Markenschutz ist ohne zeitliche Beschrin-
kung fiir je zehn Jahre verlingerbar.

NIZZA-Klassifikation (fiir Marken)

Auf der diplomatischen Konferenz von Nizza am 15. Juni 1957
wurde ein Abkommen zur Schaffung der ,Internationalen Klassi-
fikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von
Marken“ (Markenklassifikation) geschlossen.

Patent

Das Patent gibt dem/der Inhaber*in ein zeitlich begrenztes (i. d. R.
max. 20 Jahre, bei Arzneimitteln bis zu 25 Jahre) ausschliefliches
Recht zur gewerblichen Nutzung einer technischen Erfindung
(gewerbliches Schutzrecht).

PCT - Patent Cooperation Treaty

Der internationale Patentzusammenarbeitsvertrag erméglicht ein
zentralisiertes Anmelde- und Rechercheverfahren. Fiir die Priifung
und Erteilung sind die nationalen Amter zustindig. Mit einer ein-
zigen internationalen Patentanmeldung kann der/die Anmelder*in
gleichzeitig in beliebig vielen PCT-Vertragsstaaten Patentschutz
beantragen.

Prioritdtsdatum

Der Tag der ersten Anmeldung (Anmeldetag) eines Schutzrechts
kann fiir eine Anmeldung bei anderen Patentdmtern in Anspruch
genommen werden (Prioritit). Dann gilt der Anmeldetag als Prio-
rititsdatum. Das Priorititsjahr ist das Jahr nach dem Einreichen
der Patentanmeldung und beginnt mit dem Prioritdtsdatum. In-
nerhalb des Priorititsjahres existiert die Moglichkeit, nationale
Anmeldungen in anderen Lindern einzureichen.
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Rechtsstand

In der Regel enthilt der Rechtsstand die verschiedenen Publikations-
stufen und Verfahrensstinde (von der Offenlegung bis zum erteil-
ten Patent) sowie ebenso die Veranderung von Inhaberschaften
und Korrekturen von bibliografischen Informationen. Daraus geht
auch hervor, ob ein bereits erteiltes Patent erloschen ist, z. B.
aufgrund von Nichtzahlung der Jahresgebiihr oder einer Nichtig-
keitsklage vor einem Patentgericht. Bei EP-Anmeldungen wird
aufgefiihrt, in welchen Lindern das Patent in die nationale Phase
eingetreten ist.

Schriftartencodes

Die vom Internationalen Biiro der WIPO veréffentlichten internatio-
nalen Anmeldungen werden mit Schriftartencodes (Publikations-
codes) nach dem PCT gekennzeichnet. Der Code besteht aus
einem Buchstaben und einer Ziffer, der Buchstabe gibt die Art der
Schrift an und die Ziffer besagt, um die wievielte Veréffentlichung
zu einem Schutzrechtsverfahren es sich handelt.

WIPO (World Intellectual Property Organisation)

Die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) ist eine Sonder-
organisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Genf. hr Zweck
ist es, den Schutz des geistigen Eigentums durch Zusammenar-
beit der Staaten weltweit zu férdern und die verwaltungsmiRige
Zusammenarbeit der zum Schutz des geistigen Eigentums durch
internationale Vertrage gebildeten Verbdnde zu gewihrleisten.

Zweibuchstabenlindercode

Mit dem Zweibuchstabenldndercode werden die Linder (z. B.
Grofbritannien: GB) bzw. Organisationen (z. B. EP fiir EPA,

WO fiir WIPO) angegeben, in denen die Patentanmeldung einge-
reicht oder erteilt wurde.
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