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Formalistische Priifung

Strenge Priifung Empfehlungen

Wie wichtig sind die formalen Aspekte  Die guten alten Zeiten mit Patentbe- > Der Aufwand einer guten Erstan-
in der Prifung? schreibungen von einer A4-Seite sind meldung zahlt sich spater mehrfach
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vorbei. Die Beschreibung ist quasi das
Opfer der sich laufend erweiternden
Rechtsprechung. Zudem sind Patente
heute meist strategische und takti-
sche Wettbewerbs-Instrumente und
nicht Diplome fiir geniale Ideen. Der
Wunsch, Patentschriften als Lehrmit-
tel nutzen zu konnen, geht an der heu-
tigen Realitat vorbei.

Die Prifer konzentrieren sich im-
mer mehr auf die Klarheit der Anspru-
che und die Zuléssigkeit von Anderun-
gen. Es gibt fast keine Anmeldung, bei
welcher nicht direkt oder indirekt
mangelnde Klarheit ein Thema ist. Oft
ist es sogar so, dass mit dem Argu-
ment der mangelnden Klarheit nicht
nur eine Klarung, sondern auch eine
Einschrankung angestrebt wird.

Besonders kritisch werden An-
spruchsanderungen im Einspruchsver-
fahren gepruft. Sind sie nicht wortge-
treu durch die Beschreibung oder die
abhangigen Anspriche gestutzt, wer-
den sie regelmassig als unzuldssig
zurickgewiesen.

Eine breite, vielseitige und varian-

tenreiche Beschreibung ist daher bei

der gegenwartigen Prifungspraxis
eminent wichtig. Hinzu kommt gele-
gentlich das Bedurfnis, den Mitbe-
werbern die Erfindung nicht auf
dem Silbertablett zu prasentieren.

aus

> Wer eine gute Anmeldung schrei-
ben will, iberlegt sich, wie er sein
eigenes Patent umgehen wiirde

> Man muss stets auf den Vorwurf
der mangelnden Klarheit gefasst
sein

Mit unserem Newsletter mochten wir
unseren Klienten und all jenen, die an
gewerblichen Schutzrechten (Patente,
Marken, Designs) interessiert sind,
praxisbezogene und aktuelle Informa-
tionen weiter geben. Entsprechend
den Interessen unseres Zielpublikums
geben wir den immer wieder auftre-
tenden, grundlegenden Fragestellun-
gen breiten Raum. Kurz: Wir wollen
praktische Tipps flr griffige IP-

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beitrage sind bewusst kurz
gehalten und konnen daher nie alle
relevanten Aspekte der jeweiligen
Thematik abdecken. Der Newsletter
ersetzt also keine fallbezogene Bera-
tung. Sprechen Sie mit lhrem Patent-
anwalt, er wird lhnen gerne weiterhel-
fen. lhre Fragen und Anregungen zu
den Beitragen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf lhren Anruf.

Keller & Partner Patentanwalte AG
Schmiedenplatz 5

CH-3000 Bern 7

Telefon/Fax: +41 3131080 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

«Die Verpackung ist das Eine, der Inhalt das Andere.»

(Altvaterliches Sprichwort)

Thema

Kirzlich habe ich mir ein neues Ki-
chengerat angeschafft. Zum Erstau-
nen meiner Frau, die sich fragte, wo-
fir man ein solches Gerét denn benut-
zen kann, enthielt die Verpackung
keine Anleitung. Fiir mich war das in
Ordnung, hatte ich eine solche sowie-
so nicht gelesen. Was gibt es lastige-
res als eine Beschreibung, die in
schwerfalliger Weise etwas zu klaren
versucht, was haufig ohnehin nicht so
funktioniert wie beschrieben!

Das «Beschreibungs-Problem» be-
steht nicht nur bei Kichengeraten,
sondern auch bei Patenten. Wer kennt
nicht die vernebelnden Darstellungen
der Erfindung und die endlosen Buch-
stabenwisten der Detailbeschreibung.
Kein verniinftiger Techniker greift frei-
willig zu diesem Lesestoff.

Neuerdings ist die Kritik an den
Patentschriften auch von Hochschul-
studien untermauert worden. Die
«weit verbreitete Verwendung miss-
verstandlicher oder unklarer Sprachey
verhindere, dass Patentschriften als
Inspirationsquelle fiir Forschung und
Entwicklung verwendet werden. Pa-
tentbeschreibungen seien vollig unge-
eignet als Lehrdokumente, obwohl sie
doch eigentlich die Offentlichkeit liber
die Erfindung informieren sollten.

Wie konnte es soweit kommen,
dass die Beschreibung nicht mehr das
ist, was sie in den Augen der Kritiker
sein sollte?

Werner A. Roshardt



Keller & Partner Patentanwailte AG Bern und Winterthur

Gesetzesvorschriften

Welche Bedeutung hat die Beschrei-
bung fiir den Patentschutz?

Welche Auswirkungen hat das Offen-
barungserfordernis fir die Flihrung
des Patenterteilungsverfahrens?

Die Beschreibung ist das Kernstick
der Patentanmeldung. Mit ihr gibt der
Erfinder der Offentlichkeit seine Erfin-
dung preis. Der Schutz, den er im Ge-
genzug erhalt, muss dabei im Rahmen
dessen bleiben, was in der Beschrei-
bung erlautert ist. Offenbarungsgehalt
und Schutzumfang missen also in der
Balance sein.

Meist hat der Erfinder zum Anmel-
dezeitpunkt nur einige wenige Ausfih-
rungsformen entworfen. In den Pa-
tentanspriichen wird dann aber ver-
sucht, die Erfindung moglichst allge-
mein zu charakterisieren. Wie allge-
mein die Anspriiche sein konnen,
hangt aber davon ab, wie umfassend
die Beschreibung ist.

Wird aus der Anmeldung spater ein
Prioritatsrecht geltend gemacht, dann
ist dieses nur in dem Umfang giltig,
wie die Beschreibung inhaltlich eine
Stiitze bildet.

Im Verlauf des Priifungsverfahrens
ist weiter damit zu rechnen, dass die
Anspriiche geandert werden miissen,
sei es weil der Prifer kritische Entge-
genhaltungen ermittelt hat oder den
Wortlaut des Anspruchs als unklar
erachtet. Zuldssig sind nur solche An-
derungen, die in den urspriinglichen
Anmeldeunterlagen klar und deutlich
(meist wortlich) enthalten sind.

Die Beschreibung ist auch heranzu-
ziehen, wenn es um den Schutzum-
fang geht. Zwar ist das, was geschiitzt
sein soll, knapp und deutlich in den
Anspriichen festzuhalten. Mit dem
Rickgriff auf die Beschreibung ist
aber sicherzustellen, dass die Ansprii-
che nicht an der Offenbarung vorbei
interpretiert werden.

Schliesslich haben die Anmeldeun-
terlagen nach deren Veroffentlichung
die Wirkung, dass Dritte nicht diesel-
ben Ideen nochmals patentieren kon-
nen. Patenthindernd kann fiir Dritte
nur das sein, was sich klar aus der
Beschreibung ergibt.

Beschreibung muss Erfindung ver-
standlich machen

Je breiter der gewlinschte Schutz,
desto weitlaufiger die Beschreibung

Was nicht beschrieben ist, kann
nicht beansprucht werden

Eine Anspruchsprazisierung, die
nicht urspriinglich offenbart ist

Eine Verallgemeinerung des Haupt-
anspruchs ohne Basis in Beschrei-
bung

Eine Anspruchsauslegung, die am
Sinngehalt der Beschreibung vorbei
geht

Eine patenthindernde Wirkung ge-
gen spatere Drittpatente aufgrund
eines nicht-offenbarten techni-
schen Merkmals

Praxis

Was ist eine gut formulierte
Patentanmeldung?

Wie realisiert man eine gute Anmel-
dung?

Meistens (aber nicht immer) ist es das
Ziel des Anmelders, einen moglichst
guten Schutz zu erlangen. Das Patent
soll Nichtigkeitsangriffen standhalten
und nicht leicht umgehbar sein.

Eine gute Patentanmeldung zu
formulieren ist ahnlich anforderungs-
reich wie Taubenschiessen im Nebel.
Die amtliche Priifung (und erst recht
eine Nichtigkeitsklage) findet erst
statt, wenn der Beschreibungstext
formuliert ist und nicht mehr verbes-
sert werden darf. Weder kann man
wissen, welche Entgegenhaltungen zu
tiberwinden sein werden, noch vorher-
sehen, welche Unklarheiten aufge-
deckt werden.

Will man die Anspriiche andern, um
einen Neuheits- oder Klarheitsein-
wand zu liberwinden, ist man auf die
wortlichen Aussagen in den Anmelde-
unterlagen beschrankt. Man kann
nicht Formulierungen verwenden, die
nicht schon da sind.

Deshalb ist man beim Anmelden
bestrebt, alle moglicherweise relevan-
ten Unterschiede zu erwahnen (auch
wenn sie noch so banal erscheinen)
und denselben technischen Sachver-
halt mit verschiedenen Worten zu um-
schreiben.

Eine Umgehung des Patents ergibt
sich dann, wenn Anspriiche und Be-
schreibung nur auf eine konkret offen-
barte Ausfilihrungsform konzentriert
sind. Der Leser wird dann leicht fest-
stellen konnen, wie sich die vorteilhaf-
ten Wirkungen der Erfindung erreichen
lassen, ohne den Anspruch zu verlet-
zen. Um dies zu vermeiden, formuliert
man Anmeldeunterlagen weitlaufig
und variantenreich.

Ist die Beschreibung zu sparsam
verfasst (weil der Anmelder sich nicht
die Mihe gemacht hat oder weil er
den eigentlichen Clou der Erfindung
nicht erkannt hat oder sogar verheim-
lichen wollte), dann wird der Anspruch
moglicherweise gar nicht in der ge-
wiinschten Breite erteilt werden.

grips Nr. 4/4 2010

Objektiver Stand der Technik ist nie
zu 100 % bekannt

Anforderungen an Klarheit hangen
vom individuellen Prifer ab

Besser zu viel als zu wenig schrei-
ben

Redundanz schaffen, um spater
eine geeignete Formulierung aus-
wahlen zu konnen

Viele Ausfiihrungsbeispiele und
Varianten erhohen das Verstandnis
der Erfindung




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


