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Startschuss 01.06.2023

Europaisches Patent mit
einheitlicher Wirkung in
zunachst 17 Landern

»Mit dem heutigen Tag wird der
Innovationsschutz in Europa auf
ein neues Level gehoben.” 4

Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann, z -
17.02.2023 :
& ﬂd f\—\_/-\ QQQQQ : EPA
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(A) EPGU-Vertragsmitgliedstaat
(B) Nicht-EPGU-Staat

Europadisches Patentsystem

Bis 31.05.2023

(8)
EP-Anmeldung - unverandert I

Nationale

Formalpriifung  Priifungsverfahren i

Recherche !

(1) Art. 34 EPGU:

Entscheidung gilt im Falle eines europaischen Patents
fir diejenigen Vertragsmitgliedsstaaten,

fir die das europaische Patent Wirkung hat.

()

Entscheidung gilt fir alle EPGU-Vertragsmitgliedsstaaten.

26.04.2023

A
> Erteilung L—}

Validierung
,Blndelpatent”
in bis zu 39 Staaten | ¢

auf Antrag

Einheitliche
Wirkung
—  Einheitspatent”
in 17 (25) Staaten
aber z.B. ohne UK

Quelle: EPA

Sicherer Schutz durch nationales Patent

Nationale

Gerichtsbarkeit

Einheitliches
Patentgericht

tent Court

ridiction unifiée
du brevet

Einheitliches
Patentgericht
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—Platz 1

I — — — 3570,62
I — — — UK

Bruttoinlands-
produkt (BIP)
in EU

in Mrd. EUR

Quelle: Statista

— Platz 4

I — — — 3,13

I I N N Euro-Raum (20)
[ e EU (27)

Ausgaben F&E

in EU

in % des BIP

Quelle: EUROSTAT

TOP 20in 2021

Ein europdisches Patent wird
bisher in den allermeisten
Fallen nur in ein bis drei
Staaten validiert, weniger als

10 % in mehr als finf Staaten.

UND: Deutschland ist fast
immer dabei.

Ein alleiniger Schutz in
Deutschland oft ausreichend:
kostenglinstig und hochwertig.

Sicherer Schutz von vielzdhligen und vielfdltigen Innovationen
ist fiir den Standort Deutschland von strategischer Relevanz
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Etablierter Rechtsrahmen

neu etabliert

tradierte und weiterentwickelte Rechtsgrundlagen
langjahrige, gefestigte Rechtsprechung

Richtlinien fir die Prifung von Patentanmeldungen

eindeutige Geschaftsverteilung fur Prifungsstellen
entsprechend IPC
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traditionell

26.04.2023

Moderne Ressourcen

modern

Qualifikation Prifer

mind. 5 Jahre Berufserfahrung + juristische Inhouse-Schulung + Mentorenbegleitung

Recherchetools

DEPATIS mit maschinentibersetzten, englischsprachigen Volltexten aus CN, JP und KR,
Kognitive Suche mit Kiinstlicher Intelligenz, Aktenrecherche, Elektronischer Klassifikator

Elektronische Schutzrechtsakte mit digitalem Kundenportal

Online Neuanmeldung rechtswirksam einreichen und elektronische Dokumente nachreichen

Anhorung

Videokonferenz auf Antrag der Verfahrensbeteiligten
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Flexibles Prifungsverfahren

starr flexibel

Antrag auf isolierte Recherche

Ermitteln des relevanten Stands der Technik und Beurteilung der Patentfahigkeit nach Art eines
Erstbescheids, keine weiteren Verfahrensfolgen bis zur 7-Jahresfrist

Prifungsantrag bis 7 Jahre nach Anmeldetag

erlaubt Sichern des Anmeldetags und gleichzeitig weiteres Beobachten der technischen
Entwicklung des Wettbewerbs und des wirtschaftlichen Erfolgs der Erfindung

Verfahrenssprache Deutsch, aber:

fremdsprachige Einreichung méglich mit Nachreichen einer Ubersetzung
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Flexibles Prifungsverfahren

starr flexibel

Anderung bzw. Anpassung der Patentanspriiche
bis zur Patenterteilung

inhaltliche Flexibilitdat im Umfang der gesamten Ursprungsoffenbarung, auch in der Anhorung

Abstimmung mit EP-Verfahren

groRzigige jahrliche Fristverlangerung

Gebrauchsmuster — durch Abzweigung

schnell eingetragenes Schutzrecht mit eingeschrankter Prifung
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Geringe Kosten

teuer gunstig
Nationale Anmeldegeblhr 40 EURO
bis zu zehn Patentanspriichen
Recherchegebihr 300 EURO
Prifungsverfahren 350 EURO

progressive Jahresgebuhr abhangig von Patentjahr

moderate Gebuhren in den ersten Jahren
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Technischer Schwerpunkt der Prafung

formal technisch

L J =T

Richtlinien filr die Priifung
von Patentanmeldungen

,Klarheit”

Prifung nicht ohne Auslegung und Recherche

,Die Priifung der Patentfahigkeit
erfordert regelmaRig eine Auslegung
des Patentanspruchs aus Sicht des
jeweils zustandigen Fachmanns [...] bei
der der Sinngehalt des Patentanspruchs
in seiner Gesamtheit und der Beitrag,
den die einzelnen Merkmale zum
Leistungsergebnis der Erfindung liefern,
zu bestimmen sind.”

»,Das Heranziehen der mangelnden
zKlarheit” als einzigen
Zurlickweisungsgrund ohne Auslegung
der Anspriiche und ohne Durchfiihrung
einer Recherche sollte nicht erfolgen.”

Punkt 2.3.3.
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Schwerpunkt der Prifung

formal technisch

Erfinderische Tatigkeit

Could-Would-Test

Eine Erfindung darf sich fiir den JPPEL LTI - Ist det F:achr'nanr.\ mit seinen Kenntnissen
und Fahigkeiten in der Lage, den von den

Durchschnitts-Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergeben.

Stand \\\ bisher beschrittenen Wegen SRR
/| der ‘ Y abweichenden Lésungsweg zu gehen? eATENTSCHRET
| Technik k :

\
1
! wenn ein NEIN,
1
1

Dabei bedarf die Wahl des Ausgangs-
punkts einer besonderen Recht-
fertigung; das ist nicht unbedingt der
ndchstliegende Stand der Technik.
(keine ex post-Betrachtung!)

8
, dann nicht nahegelegt e

\

- Fachmann |/ =
Doméne des ‘\ J Hat er zusatzlich weitergehende —

Fachmanns Konnen Anregungen (Veranlassung) dafr, T

diesen Losungsweg zu wahlen?
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Schwerpunkt der Prifung

formal technisch

L J =T

Richtlinien fir die Prilfung
von Patentanmeldungen

Computerimplementierte
Erfindungen / Kiinstliche Intelligenz

Drei-Stufen-Modell 1. erfiillt, wenn die Nutzung einer = F ==
DV-Anlage (implizit) gelehrt wird. :

Erfindung

2.: erfillt, wenn die Lehre der
§ 1 Abs. 3, 4 PatG: Lésung eines konkreten techn. Losung enes konkreten w

1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
§ 1 Abs. 1 PatG: Auf technischem Gebiet? : :
1 1

1 1

1 . . . 1

Problems mit technischen Mitteln? i Problems mit technischen Mitteln i
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3.: Bei der Priifung auf Neuheit und erf.
Tatigkeit sind nur die Anweisungen zu
beriicksichtigen, die die Losung des
technischen Problems mit technischen
Mitteln bestimmen oder zumindest
beeinflussen.

§ 4 PatG: Neu und erfinderisch? dient.

(Prufung beschrankt auf techn. Merkmale)

- niedrige Hurden, noch ohne
Betrachtung des Standes der Technik

ll\a

& @ &

Kapitel 3.2. und 3.3.
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formal

Technischer Schwerpunkt der Prafung

technisch

26.04.2023

Klarheit, Auslegung

keine liberzogenen Auslegung einer Rechtsnorm

Erfinderische Tatigkeit

Ausgangspunkt, Kbnnen, Veranlassung, nicht riickschauend

Computerimplementierte Erfindungen / Kiinstliche Intelligenz

Ausschluss dient nur als grobe Ausfilterung von Gegenstanden ohne jegliche technische Anweisung
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Bewahrte und moderne nationale Prifung

etabliert

Ftablierter Rechtsrahmen ﬂ

traditionell modern

Moderne Ressourcen ﬂ

starr flexibel

Flexibles Prifungsverfahren

Geringe Kosten

Technischer Schwerpunkt
der Prifung
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...und nach Erteilung?

Jurisdiktion —a
Ressourcen L m ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
Verfahrensfiihrung ﬁa
Kosten _e' n -
mehrheitlich technische Richter - e
. . . . Schwerpunkt der Priifung A@
in Nichtigkeitsverfahren

ausgepragte technischen Expertise der Richterinnen und Richter
anerkannt kompetente nationale Gerichtsbarkeit

kein Vertreterzwang vor Bundespatentgericht

bewahrte Verfahrensordnungen ohne tiberzogenes Fristenregime

langjahrig gewachsene und gefestigte Rechtsprechung
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Beispiel

,Unentrinnbare Falle”

nicht offenbartes Merkmal in erteiltem
Patentanspruch fiihrt nach deutschem Recht
nicht zwingend zum Widerruf bzw. zur »Ein mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland
Nichtigkeit des Patents. erteiltes européisches Patent ist nicht deshalb fiir
nichtig zu erklaren, weil der Patentanspruch ein
Merkmal enthilt, das in den urspriinglich
eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung
gehorend offenbart ist, sofern dieses Merkmal zu
einer Beschriankung des Schutzgegenstands und
nicht zu einem Aliud fihrt. ...“

BGH GRUR 2015, 573 — Wundbehandlungsvorrichtung
Fortfihrung von BGH GRUR 2011, 40 — Winkelmesseinrichtung

Quelle: Privat
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Nationale
Validierung

,Blndelpatent”

Einheitliche p

Wirkung Ay
£y

,Einheitspatent” ¥ RS

(*) Bei nichtteilnehmenden EU-Staaten
und bei nicht EU-Staaten:
=P nationale Gerichtsbarkeit bei Blindelpatent

26.04.2023

Einheitspatent - Chance und Risiko

-

Der Moglichkeit der
flaichendeckenden
Durchsetzung durch ein
einziges Verfahren steht das
Risiko entgegen, dass das
Einheitspatent oder das

Einheitliches
' Bundelpatent auch in einem

Patentgericht

einzigen Verfahren fiir das
gesamte Zustandigkeitsgebiet
des Einheitlichen
Patentgerichts fir nichtig
erklart werden kann.

Einheitliches
— Patentgericht

_____ Konkurrent
aus Ausland

Sicherer Schutz durch nationales Patent 17
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Nationale
Validierung

,Blndelpatent”

Einheitliche p

Wirkung Ay
£y

,Einheitspatent” ¥ RS

(*) Bei nichtteilnehmenden EU-Staaten
und bei nicht EU-Staaten und bei Opt-Out:
=P nationale Gerichtsbarkeit bei Blindelpatent

26.04.2023

Doppelschut

Anderung Artikel Il § 8 IntPatUbkG |

|
|
b e e e e e e e e e - ——— 1

Soweit der Gegenstand eines im Verfahren nach
dem Patentgesetz erteilten Patents eine

Einheitliches
Erfindung ist, fir die [...] mit Wirkung fiir die

Patentgericht

Bundesrepublik Deutschland ein europdisches

Patent mit derselben Prioritat erteilt worden

ist, das auf Grund der Inanspruchnahme der

Z

des Ubereinkommens tiber ein Einheitliches Neu!

Einheitliches
— Patentgericht

Patentgericht nicht der ausschlieBlichen

Gerichtsbarkeit des Einheitlichen

Patentgerichts unterliegt, hat das [nationale]
Patent in dem Umfang, in dem es dieselbe

Erfindung wie das europdische Patent schitzt,
von dem Zeitpunkt an keine Wirkung mehr, [...]

i Ausnahmeregelung des Artikels 83 Absatz 3

Doppelschutz jetzt moglich

Sicherer Schutz durch nationales Patent
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Doppelschutz

Nationaler Patentschutz Europaischer Patentschutz Doppelschutz
Bliindelpatent (EPA)

Nationales Patent n mit , opt-out” =
(DPMA) Ausschluss von Einheitlichem Patentgericht

(und EPGU)
_ Blindelpatent (EPA)
Nationales Patent N ohne ,opt-out” =
(DPMA) Zustandigkeit Einheitliches Patentgericht
(mit EPGU)
_ Europaisches Patent mit E
Nationales Patent + einheitlicher Wirkung (EPA)
(DPMA) Zustandigkeit Einheitliches Patentgericht
(mit EPGU)
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Prifung auf Neuheit: Altere Rechte

. Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt ! |
Nationa l folgender Patentanmeldungen mit dlterem Zeitrang, [...] - _§_3_/ib_s£ E’ét—G— -
nach PatG 1. der nationalen Anmeldungen [...]

2. der europdischen Anmeldungen [...], wenn mit der Anmeldung fir
die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird
3. der internationalen Anmeldungen [...], wenn [...] das Deutsche
Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.
Euro pa iSCh Als Stand der Technik giljc aiuch der Inhalt der europiischen 3 _A;t_ ;; ABS— _3_E_P_U_ ’:
- Patentanmeldungen [mit dlterem Zeitrang] b e
nach EPU
; Eine nationale Patentanmeldung und ein nationales Paten ' o
bis 31.05.2023 e nationale Patentanmeldung und ein nationales Patent ' Art.139 Abs. 2 EPU i

in einem Vertragsstaat [wenn benannt] haben gegeniiber einem L - - -

a.l.:) 01__'06'2023 ) europdischen Patent die gleiche Wirkung als Zlteres Recht Nichtigkeit
fir Bindelpatent mit Opt-Out e gegeniiber einem nationalen Patent.
Euro pa isch Das Gericht kann ein Patent nur aus den :— _A_rt_ _5; _A_b;._Z_E_P_G_U_ i :
nach EPGU in Artikel 138 Absatz 1 und Artikel 139 Absatz 2 EPU S== Nichtigkeit |~ 7~
b 01.06.2023 genannten Griinden entweder i l
a .06. R . . AN A
ganz oder teilweise fiir nichtig erklaren. i [ !
fiir Einheitspatent und | Art.54 1 Art. 139 |
fir Bindelpatent ohne Opt-Out + EPU 1 EPU '
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Prifung auf Neuheit: Altere Rechte

National %
nach PatG ?; F
i% —>  Yspatents —
Europaisch
nach EPU

bis 31.05.2023

ab 01.06.2023
fir Bindelpatent mit Opt-Out

Europaisch
nach EPGU

ab 01.06.2023
fir Einheitspatent und
fir Bliindelpatent ohne Opt-Out
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Anmeldestrategie
Nationale Anmeldung
® | [
Rechercheantrag
oder

Prifungsantrag

Erfolgs-

aussicht Europaische Anmeldung

5 l ..........
ittty Fristverlangerung & ---------1 Prifungsverfahren
v

Vrtahren
Verfahren " ,Blndelpatent

Nationales Patent ,Einheitspatent”
Doppelschutz moéglich

l auf Antrag
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Take-Aways

Komplementare,
nicht konkurrierende |
neue Patentwelt e

Doppelschutz

Neue Risiken

Anmeldestrategie

Neue Moglichkeiten

Bekannt hohe Prifungs-Qualitat

Bewahrtes nationales Rechtssystem

Strategisch wichtiger sicherer Schutz von
vielzahligen und vielfaltigen Innovationen am Standort Deutschland!
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