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Liebe Leserin,
lieberLeser,

wir freuen uns, lhnen zum Ende des Sommersemesters 2011 die zweite Ausgabe des Newsletters des
Studiengangs Patentingenieurwesen prasentieren zu kénnen.

In den ,,PI-News” erhalten Sie auch diesmal wieder Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Stu-
diengang Patentingenieurwesen, so zur Umstellung vom bisherigen Diplom- auf einen Bachelorstu-
diengang zum kommenden Wintersemester 2011/2012, und zur erfolgreichen Akkreditierung des
Bachelorstudiengangs.

Sie finden auflerdem praxisrelevante Beitrage aus dem Be-
reich des angewandten gewerblichen Rechtsschutzes sowie
Portraits und Erfahrungsberichte von Studierenden, Absol-
ventinnen und Absolventen sowie Partnern des Studien-
gangs Patentingenieurwesen.

Unterstiitzung in der redaktionellen Arbeit erhielten wir wie- &
der von Herrn Dr. Weber, Leiter des Referats Studienbera- §
tung und Offentlichkeitsarbeit der HAW.

Fiir lhre zu unserer ersten Ausgabe erfolgten Riickmeldun-
gen danken wir lhnen und freuen uns bereits auf lhre wei-
teren Anregungen.

Das News-Team (v.l.n.r.): Sandra Holfelder,
Jetzt wiinschen wir lhnen viel Lesevergniigen mit Ausgabe 2. Prof. Dr. Andrea Klug, Michelle Kippers

(Studiengang Patentingenieurwesen, Fa-
lhr,,News-Team” kultdt Maschinenbau/Umwelttechnik)

Prof. Dr. Andrea Klug
Sandra Holfelder
Michelle Kiippers

Studiengang und Hochschule

Riickschau

6. Amberger Patenttag 2011: Marken, Muster und Wettbewerb

Hochkaratige Referenten vom Bundespatentgericht, vom Deutschen Patent- und Markenamt, der
Schaeffler Technologies GmbH, der BMW AG und aus Anwaltskanzleien haben beim 6. Amberger
Patenttagan derHochschulein Amberg den Fragenkreis ,,Marken, Musterund Wettbewerb“ beleuchtet.

Die Begriilung der 146 Tagungsteilnehmer durch den Prasidenten der HAW, Prof. Dr. Erich Bauer, war

verbunden mit der Verleihung der Wiirde eines Ehrenbiirgers der Hochschule Amberg-Weiden an Herrn
Vorsitzenden Richteram Bundespatentgericht Dipl.-Ing. Werner Bertl.
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Studiengang und Hochschule

Im AnschluB gab der Vizeprdsident des Deutschen Patent- und
WW Marker]_amtes (DPMA), Giinther Schmitz, in seinem Auftaktvortrag
il einen Uberblick tiber die Aufgabenbereiche des DPMA, gefolgt von

Fachvortragen zu Themen wie ,,Das Gebrauchsmuster in der Praxis®,

»Deutsches Gebrauchsmusterrecht®, ,,Geschmacksmusterrecht®, ,,Die

Marke im Unternehmen® bis hin zu ,,Die Anmeldung von Marken beim
LG RTE G und Wettbewerb  Deutschen Patent- und Markenamt®, ,,Markenrecht®, ,Erfolgreicher
Designschutz“, ,Verletzung von Schutzrechten“ und ,,Produkt- und
Markenpiraterie®.

Fsa, don 102202 Organisiert von der Hochschule Amberg-Weiden (Vizeprédsidentin Prof.
:;Mule:mberg,wm Dr.AndreaKlug), der Geschaftsstelle derIHKRegensburgin Amberg, der
Fohmmseotmbtapotais Landesgewerbeanstalt/TUV Rheinland und dem Zentrum fiir Weiter-

92224 Amberg

bildung Amberg-Weiden (ZfW) richtete sich die Tagung an private und

offentliche Unternehmen, Mitarbeiter von Patentabteilungen,

Patentsachbearbeiterund alle Experten, die sich mit Fragen des Patent-
{1 " schutzesund des strategischen Patentmanagements befassen.

Patent @ ) ) )
Informationen zum Amberger Patenttag finden Sie unter

http://www.haw-aw.de/aktuelles.html

Exkursion: Siemens AG Amberg

Im Rahmen der Vorlesung ,lInternationales Patent-
recht“ (Dr. Jirgen Schade, Prof. Dr. Andrea Klug) be-
suchten Studierende des Patentingenieurwesens die
Siemens AG in Amberg. Nach einer Vorstellung des
Siemens-Standortes Amberg durch Frau Dipl.-Ing. (FH)
Annette Punzmann folgte eine Fiihrung durch die Pro-
duktion, geleitet von Herrn Kinzler und Herrn Walentek |
(Siemens AG).

Im Anschluss gaben Dipl.-Ing. (FH) Veronika Bauer und
Dipl.-Ing. (FH) Annette Punzmann als Absolventinnen §
des Studiengangs Patentingenieurwesens der Exkur-
sionsgruppe einen Einblick in die Patentarbeit am Sie-
mens-Standort Amberg. Dabei stellten sie das Berufs-
bild der Patentingenieure als Schnittstelle zwischen
der Patent- und Entwicklungsabteilung vor. Ein Uberblick iiber die Aufgaben und Tatigkeiten im Anmel-
deprozess, bei der Anmeldestrategie und bei Recherchen im nationalen und internationalen Kontext
verdeutlichte das Berufsbild, auch mit Blick auf die deutsche und europdische Gesetzgebung sowie
die landerspezifischen, internationalen Besonderheiten.

@Informationen zur Siemens AG unter http://www.siemens.de/
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Vortrag: Elvis - Mensch, Legende, Marke

Im Rahmen der Vorlesung ,,Rechtsschutz fiir Nicht-
technische Leistungen® (Prof. Dr. Andrea Klug) gab Frau
Rechtsanwadltin und Fachanwaltin fiir Gewerblichen
Rechtsschutz Alexandra Dellmeier-Beschorner (Kanzlei
LexDellmeier, Miinchen) mit einem Gastvortrag zum
Thema ,,Elvis: Ein Mensch - eine Legende - eine Marke*
Einblicke in die vielfaltigen Anwendungsbereiche des
Marken-, Design-und Urheberrechts.

Nach einem Uberblick tiber die verschiedenen Schutz-
rechte und deren Entstehungsvoraussetzungen stellte
Frau Dellmeier-Bschornerdie Zusammenhange und das
Zusammenwirken der einzelnen Schutzrechtsarten dar. Rechisanwaltin Alexandra Dellmeier-Bschorner
Es folgten praktische Tipps zur Ausarbeitung von An-

meldungen und zu Anmeldestrategien, inshesondere im Hinblick auf eine sinnvolle Kombination der
verschiedenen Schutzrechte. Ein Austausch mit den Studierenden zu praxisorientierten Fragen der
Schutzrechtserlangung und Schutzrechtsdurchsetzung rundete die Veranstaltung ab.

Informationen zur Kanzlei LexDellmeier unter http://www.lexdellmeier.info/ @

Lehrerfortbildung: Patente fallen nicht vom Himmel

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) und die
Hochschule Amberg-Weiden fiihrten in Kooperation mit
dem Deutschen Museum am 24. und 25. Januar 2011im
Kerschensteiner-Kolleg des Deutschen Museums einen
ersten gemeinsamen Workshop ,,Patente fallen nicht
vom Himmel“ durch. Ziel war es, Lehrerinnen und Lehr-
ern die Bedeutung des Gewerblichen Rechtsschutzes
ndher zu bringen. Das Thema ,,Von der Erfindung zum
Patent“istfiirSchilerinnen und Schiilerals P-Seminarin
derreformierten Oberstufe des Gymnasiumswahlbar.

Anhand einer fiktiven Patentanmeldung erfolgte eine Er-
Nicole Kithnholz-Wilhelm (links, Deutsches lauterung der wichtigsten Schritte von der Erfindung
Museum), Dipl.-lng. Norbert Schuldis (DPMA, zum Patent. Die technischen Fragestellungen des Semi-
rechts) und Prof. Dr. Ursula Versch (HAW, 2.von  nars wurden durch Fiihrungen im Deutschen Museum
rechts) mitdenTeilnehmern veranschaulicht, so z. B. zu Rettungssystemen in der

Luftfahrt, sowie durch einen Vortrag im Archiv des Mu-
seums zum Thema,,Vom gescheiterten Erfinder zum Nobelpreistrager”. Das Seminar endete mit einem
Austausch zum Thema,,Innovationen und ihre Auswirkung aufdie Arbeitswelt*.

@ Informationen zu weiteren Veranstaltungen im Studiengang Patentingenieurwesen unter
http://www.patentingenieurwesen.de/ oder
http://www1.haw-aw.de/veranstaltungen/index_veranstaltungen.php
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Aktuelles

Studiengangsleitung und Studienfachberatung Patentingenieurwesen:
Personeller Wechsel zum Wintersemester2011/2012

Zum Wintersemester 2011/2012 tritt ein personeller Wechsel in den Funktionen ,,Studiengangsleitung*
und,,Studienfachberatung“im Studiengang Patentingenieurwesen ein.

Frau Prof. Dr. Ursula Versch (Lehrgebiet: Recherchetechnik, Informationstechnik, Fakultat Maschinen-
bau/Umwelttechnik), die beide Amterin den vergangenen dreieinhalb Jahre ausgeiibt hat, iibergibt die
Aufgaben an Prof. Dr. Thomas Tiefel (Lehrgebiet: Betriebswirtschaftslehre, Fakultdt Maschinenbau/Um-
welttechnik).

Als Studiengangsleiter obliegt Prof. Dr. Tiefel damit ab
Oktober 2011 die Gesamtorganisation des Studien-
gangs Patentingenieurwesens in inhaltlicher und or-
ganisatorischer Hinsicht. In seiner Funktion als Stu-
dienfachberater betreut und berdt Prof. Dr. Tiefel
zukiinftig die Studierenden und ist zugleich Ansprech-
partner fiir Studieninteressenten sowie fiir Unterneh-
men und Kanzleien, die Projekte, Praktika, Diplom-/
Bachelorarbeiten oder Stellen im Bereich des Patent-
wesens anbieten.

Kontakt:
Prof. Dr. Thomas Tiefel
Telefon +49 (9621) 482-3324; Fax +49 (9621) 482-4324  Prof. Dr. Ursula Versch, Prof. Dr. Thomas Tiefel,
t.tiefel@haw-aw. de; http://www.haw-aw.de/tiefel Studiengang Patentingenieurwesen

Derneue Bachelor Patentingenieurwesen
Prof. Dr. Ursula Versch, Studiengang Patentingenieurwesen

Bachelorof Engineeringim Studiengang Patentingenieurwesen ab dem Wintersemester2011/2012

Im Zuge des europaweiten Bolognaprozesses wird der Studiengang Patentingenieurwesen vom bishe-
rigen Diplom als letzter Studiengang der Hochschule Amberg-Weiden zum Wintersemester 2011/2012
aufden Abschluss Bachelorof Engineering umgestellt. Damitist der Bologna-Prozess an der HAW abge-
schlossen. Die Akkreditierung des Bachelorstudiengangs ist bereits durch die auf technische Studien-
gdnge spezialisierte AkkreditierungsagenturASIIN e.V.am 18.10.2010 erfolgt.

Welche Anderungen ergeben sich?
Das Studium wird zeitlich um ein Semester gekiirzt. Anstelle von acht Semestern erstreckt sich die Aus-
bildung gemaf} dem bayerischen Modell 6+1 nunmehr - wie bei allen Bachelorstudiengangen an Hoch-

schulen fiir angewandte Wissenschaften - auf sieben Semester einschlielich eines Praxissemesters.
Die Semesterwochenstunden (SWS) reduzieren sich auf Grundlage der Bologna-Vorgaben - insbeson-
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dere durch den Wegfall von allgemeinwissenschaftlichen studienbegleitenden Fachern - von 160 auf
140 (siehe Abbildung 1). Die Modularisierung des Studienaufbaus wurde verstarkt, verbunden mit
neuen studiengangsspezifischen Wahlpflicht-Modulen und der Erweiterung vorhandener Schwer-
punkte. Fiir die neu eingefiihrten studiengangsspezifischen Wahlpflichtmodule stehen 12 SWS zur Ver-
fligung. Das technische Vorpraktikum ist auf 12 Wochen reduziert worden. Das Praktische Studiense-
mester findet nunmehrim 5. Semester mit einem gleich gebliebenen zeitlichen Umfangvon 22 Wochen
statt. Die Bachelorarbeit umfasstjetzt einen Zeitraum von drei Monaten; die inhaltliche Ausrichtung der
Aufgabenstellung - Themengebiete aus dem Bereich des Patentingenieurwesens - ist gleich geblieben.

Die prozentuale Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die Disziplinen Technik/Naturwissenschaft,
Rechtund Betriebswirtschaftslehre hat sich aufgrund der Anderungen leicht verschoben. Wie aus Abbil-
dung 1 ersichtlich, liegt der Anteil in den Technik und Naturwissenschaft, Recherchetechnik bei 58,6 %,
im Bereich Recht bei 18,5 % und in der Betriebswirtschaftslehre bei 8,6 %. Die Angaben beziehen sich
auf Pflichtvorlesungen; nicht erfasst sind Wahlvorlesungen, Praktika und die Bachelorarbeit, durch de-
ren inhaltliche Ausrichtung es zu einer prozentualen Erhohung der entsprechenden Schwerpunkte
kommen kann.

Inhaltlich wurde das Modul Recherchetechnik um eine Vorlesung zum Patentdatenmanagement erwei-
tert. Im Bereich Recht wurde die Vorlesung ,,Angewandter Gewerblicher Rechtsschutz® von 4 auf 6 Se-
mesterwochenstunden (SWS) erhdht und eine neue Pflichtvorlesung ,,Verfahrensrecht* eingefiihrt. Im
Bereich Betriebswirtschaftslehre wurden spezifische Vorlesungen zu den Gebieten F&E- und Innova-
tionsmanagementaufgenommen.

57 % 8,6%
8,6 %
Natur-/Ingenieur- .
18,5 % wissenschaft/Recherchetechnik
Gewerblicher Rechtsschutz 26
Betriebswirtschaftslehre 12
Sprache und Kommunikation 08
Wabhlpflichtfacher 12
Gesamt 140
58,6 %

Abbildung1:Inhalte der Pflichtvorlesungen des Bachelorstudiengangs Patentingenieurwesen nach SWS.

Nachdem der Studiengang Patentingenieurwesen in Deutschland nur an der Hochschule Amberg-Wei-
den angeboten wird, ist zu erwarten, dass die Anfragen aus Industriepatentabteilungen und Patentan-
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waltskanzleien nach Absolventinnen und Absolventen weiterhin steigern werden. Fiir die weitere Qua-
lifizierung kann es - wie bereits mit dem Diplomabschluss - sinnvoll sein, die Kenntnisse im Gewerbli-
chen Rechtsschutz, im Innovationsmanagement und/oder im Bereich Naturwissenschaft/Technik in
einem (ggf. Weiterbildungs-) Masterstudium an einer Hochschule fiirangewandte Wissenschaften oder
einer Universitdt zu vertiefen. An der Hochschule Amberg-Weiden bietet sich hierzu beispielsweise der
Masterstudiengang Innovationsfokussierter Maschinenbau (Fakultat Maschinenbau/Umwelttechnik)
an, der seinen inhaltlichen Schwerpunkt im technischen Bereich hat und dazu erganzende juristische
und betriebswirtschaftliche Inhalte vermittelt'.

Der Studiengang Patentingenieurwesen entstand aus der Idee des Berufsbildes eines Mittlers/einer
Mittlerin zwischen Entwickler und Patentabteilung bzw. Patentanwalt. Ein Grof3teil der Absolventinnen
und Absolventen arbeitet nach Abschluss des Studiums in dieser Funktion. Fiir hoch motivierte Patent-
ingenieure und Patentingenieurinnen stellt sich -insbesondere nach einer Phase der ersten Berufstatig-
keit - oft die Frage einer Weiterbildung zum Vertreter vor dem Europdischen Patentamt oder zum Deut-
schen Patentanwalt. Dabei sind grundsatzlich die hohen Anforderungen - sowohl in fachlicher als auch
personlicherHinsicht-zu beriicksichtigen, die eine derartige Weiterbildung stellt”.

Das EPA gibt in seinen Regelungen zur Zulassung zur Europdischen Eignungspriifung vor, dass ein
sechssemestriges Bachelorstudium 8o % technische Facher enthalten soll’ (Regel 11). Ein Ausgleich fiir
fehlende technische Inhalte ist laut Auskunft des EPA liber ein zusatzliches Masterstudium mit techni-
schen Anteilen moglich.

Das Bundesministerium derJustiz hat zu den Bedingungen einer Zulassung zur Patentanwaltschaft bei
Bachelor- und Masterabschliissen noch keine verbindliche Aussage getroffen. Im Moment gilt § 6 Pa-
tentanwaltsordnung (PAO), der fiir den Zugang zum Beruf des deutschen Patentanwalts einen Ab-
schluss an einer wissenschaftlichen Hochschule, d. h. regelmafig an einer Universitat in einem natur-
wissenschaftlichen oder technischen Fach voraussetzt. Die Moglichkeit, nach zehnjahriger Berufser-
fahrung im Gewerblichen Rechtsschutz zur Priifung zum Deutschen Patentanwalt zugelassen zu wer-
den, § 156 PAQ, sollte fiir Absolventen des Bachelor-Studiengangs Patentingenieurwesen nach derzei-
tigerEinschatzung gegeben sein.

Der Studiengang Patentingenieurwesen lebt im Hinblick auf den spdteren beruflichen Einsatz der
Absolventinnen und Absolventen von der Dreiteilung in die Disziplinen Technik/Naturwissenschaft,
Gewerblicher Rechtsschutz und Betriebswirtschaftslehre. Bei einer Erhohung des Anteils Technik/Na-
turwissenschaft auf iiber 80 % verliert der Studiengang den Charakter der Ausbildung eines ,,Pa-
tentingenieurs®. Patentabteilungen in Unternehmen und Patentanwaltskanzleien suchen - wie Stellen-
anzeigen fiir Praktika, Diplomarbeiten und Anstellungen aus dem Studiengang Patentingenieurwesen

" Nihere Informationen zum Masterstudiengang Innovationsfokussierter Maschinenbau unter http://www.haw-aw.de/studium.html

® Hierzu niher inshesondere zu den Bestehensquoten: Fernuni Hagen: http://www.fernuni-hagen.de/kurthaertel/europaeum/allginfo
(14.6.2011).

} http://www.patentepi.com/downloads/Regulations/413_EQE_Implementing_Provisions.pdf (14.06.2011)
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belegen - gezielt nach Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die Kenntnisse und Erfahrung im
Bereich des angewandten Gewerblicher Rechtsschutzes mitbringen. Riickmeldungen von Studie-
renden, Patentabteilungen und Patentanwaltskanzleien bestatigen diese Aussage bereits nach dem
Praxissemester.

Inwelchen Unternehmen und Kanzleien arbeiten Patentingenieure?

Alle bisherigen Absolventinnen und Absolventen fanden zeitnah nach dem Abschluss des Studien-
gangs Patentingenieurwesen Anstellungen bei namhaften Unternehmen und Kanzleien.

So sind an der Hochschule Amberg-Weiden ausgebildete Ingenieure und Ingenieurinnen des Patent-
wesens beispielsweise bei der Siemens AG im Patentmanagement oder in der Patentabteilung be-
schaftigt, arbeiten in der Patentabteilung, als Patentbeauftragter oderim Innovationsmanagement der
KRONESAG oderhabenihrberufliches Einsatzgebietin Patentanwaltskanzleien gefunden.

Fazit
Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass der Abschluss ,,Ingenieur/Ingenieurin fiir Patentwesen®

den Absolventinnen und Absolventen sehr viele und verschiedene Einstiegs- und Weiterent-
wicklungsmoglichkeitenim Berufsleben bietet.

Dekanat: Studiengang Patentingenieurwesen

Fiirviele Studierende - aberauch fiir Lehrbeauftragte, Unternehmen und Studienanfanger - ist das Deka-
natdie zentrale Anlaufstelle in der Fakultat.

Die ,,gute Seele* des Dekanats der Fakultat Maschinen-
bau/Umwelttechnik ist Frau Eleonore Miihlbauer - und
dies bereits seit Oktober 1999. Als Dekanatssekretarin
ist Frau Mihlbauer fiir alle sieben Studiengdnge der
Fakultdt in den unterschiedlichsten Belangen zustdn-
dig. Seit Oktobervergangenen Jahres wird sie darin tat-
kraftig durch die kaufmannische Assistentin Christine
Dolles unterstiitzt.

Gemeinsam bewadltigen Frau Miihlbauerund Frau Dolles
jetzt die anfallenden organisatorischen Aufgaben im
% Studienbetrieb. Frau Dolles nimmt sich dabei beson-
Dekanat Fakult&t I\/\asch|nenbau/Umweltechmk ders des Studiengangs Patentingenieurwesen mit sei-
(v.l.n.r.): Eleonore Mithlbauer, Christiane Dolles  nen (iber10o Studierenden an.

Frau Mihlbauer und nun in erster Linie Frau Dolles begleiten alle Studierenden im Patentingenieur-
wesen von Beginn des Studiums bis zum Abschluss. Beide ermdéglichen durch ihre Arbeit einen rei-
bungslosen Studienverlauf und sind oft auch Anlaufstelle fiir Fragen, die nicht nur das Studium be-
treffen.
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Aus der Praxis

Patentanmelderreagieren haufig liberrascht und mitunter sogarverargert, wenn sie in einem Priifungs-
bescheid des Patentamts mitgeteilt bekommen, ein Anspruch ihrer Anmeldung sei ,,unklar®, so dass
eine Patenterteilung - bei Fortbestehen dieses Mangels - nicht in Aussicht gestellt werden kdnne. Die
betroffenen Anmelder fragen sich in diesem Falle mit Recht, auf welcher gesetzlichen Grundlage denn
ein Priifer bemangeln darf, dass ein Patentanspruch ,,unklar” sei. Ist mangelnde ,Klarheit“ von
Patentanspriichen tatsdchlich ein Zuriickweisungsgrund?

Der Begriff der ,,Klarheit” von Patentanspriichen taucht im deutschen Patentgesetz nicht auf. Im § 34
Abs. 3 Nr. 3 PatG wird lediglich gefordert, dass eine Patentanmeldung einen oder mehrere Patent-
anspriiche enthalten muss, in welchen ,,angegeben® ist, was ,als patentfahig unter Schutz gestellt
werden soll“. Der dazu korrespondierende Artikel 84 EPU besagt: ,,Die Patentanspriiche miissen den
Gegenstand angeben, fiirden Schutz begehrt wird. Sie miissen deutlich und knapp gefasst sein und von
der Beschreibung gestiitzt werden.“ Vom Erfordernis der ,,Klarheit“ der Patentanspriiche ist demnach
auch im EPU nicht die Rede. Gleichwohl ist es zweifelsohne rechtens, wenn amtsseitig gefordert wird,
dass Patentanspriiche ,klar“ sind.

In seiner Entscheidung ,,Diingerstreuer” (GRUR 1988, 757) hat der BGH unmissverstandlich dargelegt,
wie § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG zu verstehen ist. Dort heifst es namlich, es sei die Aufgabe des Patentamts ,,im
Erteilungsverfahren fiir Patentanspriiche zu sorgen, die die unter Schutz gestellte Erfindung klar und
deutlich umschreiben®. In der vorausgegangenen Entscheidung ,,Farbbildréhre” (GRUR 1979, 461)
fordert der BGH, Patentanspriiche seien ,,im Interesse einer eindeutigen Abgrenzung des Schutz-
begehrens so genau wie nur méglich zu formulieren®. Weiter heif3t es im BGH-Urteil ,,Batteriekasten-
schnur” (GRUR 1989, 903), der Anmelder wiirde ,,dafiir sorgen miissen, dass das, wofiir er Schutz be-
gehrt hat, sorgfaltigin den Merkmalen des Patentanspruchs niedergelegt” sei. Folglich muss ein Patent-
anspruch aus sich heraus ,,klar“ sein. ,,Unklar“ ist er jedenfalls dann, wenn er in sich widerspriichlich,
zweideutigoder missverstandlich formuliertware.

Erfahrungsgemaf wird die Aufforderung, einen Anspruch im Priifungsverfahren klarzustellen, seitens
der Anmelderschaft hdufig mit dem Hinweis auf die BGH-Entscheidung ,,Spannschraube“ (GRUR 1999,
909) quittiert. Angeblich sei dort ausgefiihrt, dass bei der Auslegung eines Patentanspruchs nicht am
Wortlaut zu haften, sondern auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen sei, den der
Inhalt der Anmeldung dem Fachmann vermittle. Weiter wird unter Hinweis auf eben diese BGH-
Entscheidung geltend gemacht, dass Patentanmeldungen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe
»gleichsam ihreigenes Lexikon“ darstellen wiirden. Aus der Sicht des betroffenen Anmelders bedarf es
einer Klarstellung des im Priifungsverfahren als ,,unklar“ bemadngelten Patentanspruchs demnach
nicht.

Bei dieser Argumentation wird nun allerdings verkannt, dass sich die BGH-Entscheidung ,,Spann-
schraube®“ mit einem erteilten Patent, nicht jedoch mit dem Priifungsverfahren befasst. Bei einem
erteilten Patent ist die Auslegung unklarer Patentanspriiche durch die Beschreibung und die Zeichnung
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unabdingbar. Denn derim Priifungsverfahren nicht geriigte und folglich auch nicht beseitigte Mangelan
Klarheit der Patentanspriiche kann in einem nachgeschalteten Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren
nicht mehr geheilt werden, da mangelnde Klarheit - im Gegensatz zur mangelnden Ausfiihrbarkeit der
Lehre - keinen gesetzlichen Widerrufsgrund gemaf § 21 PatG darstellt. Das Kind ist also in den Brunnen
gefallen, was den Patentanmeldern aber mitunter durchaus entgegen kommt. Denn ein erteilter,
unklarer Anspruch eroffnet ihnen unter Umstdnden zahlreiche Interpretationsmoglichkeiten, wenn es
beispielsweise darum geht, gegen potentielle Verletztervorzugehen.

Durch ein mit unklaren Patentanspriichen erteiltes Patent wird die hiervon betroffene Offentlichkeit
einseitig benachteiligt. Sie kann sich allenfalls gegen eine nicht ausfiihrbare technische Lehre gemaf3 §
34 Abs. 4 PatG zur Wehr setzen, nicht jedoch gegen Patentanspriiche, die im Sinnevon § 34 Abs. 3 Nr. 3
PatG eben nichtzweifelsfrei erkennen lassen, was als patentfahig unterSchutz gestellt werden soll.

Fiir das Priifungsverfahren sind die vorstehend zitierten, hdchstrichterlichen Entscheidungen ,,Diinger-
streuer”, ,,Farbbildrohre* und,,Batteriekastenschnur“anzuwenden. Der Priifer hat demzufolge fiir klare
Patentanspriiche zu sorgen. Weigert sich der Anmelder, einen Patentanspruch klarzustellen, obgleich
er dies aufgrund der ibrigen Anmeldungsunterlagen konnte, muss die Anmeldung aufgrund von § 34
Abs. 3 Nr. 3 PatG zuriickgewiesen werden. Gelingt ihm eine Klarstellung jedoch nicht, liegt in aller Regel
derMangelderAusfiihrbarkeit gemaf3 § 34 Abs. 4 PatGvor.

Hierzu ein denkbareinfaches Beispiel:
,Fahrzeug mit 4 Radern, dadurch gekennzeichnet, dass es 3 Raderhat.

Ist dieser Patentanspruch ,,aus sich heraus klar“? Geht aus ihm mit anderen Worten zweifelsfrei, ein-
deutig, unmissverstandlich hervor, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll? Sicherlich
nicht! Ein Patent darf mitdiesem Anspruch keinesfalls erteilt werden.

Nehmen wir nun einmal an, eine Klarstellung des Anspruchs ware dem Anmelder moglich. In der Be-
schreibung und der Zeichnung wird namlich die legendare ,,BMW Isetta“ erldutert. Der Anmelder fiihrt
aus, er betrachte die beiden eng beabstandeten Hinterrdader dieses Fahrzeugs als ein Rad. Jetzt konnte
der,unklare“ Patentanspruch mit dieser Definition im Rahmen der urspriinglichen Offenbarung umfor-
muliert, das heif3t klargestellt werden. Weigert sich jedoch der Anmelder, die Klarstellung des Patentan-
spruchsvorzunehmen, istdie Anmeldungaufgrundvon § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG zurlickzuweisen.

Nehmen wir weiter an, eine Klarstellung des Anspruchs gelingt nicht. Das ware dann der Fall, wenn in
der Beschreibung und der Zeichnung zwei unabhdngige Ausfiihrungsbeispiele erortert wiirden. Das
erste Ausfiihrungsbeispiel befasst sich mit der 4-rddrigen Isetta, das zweite mit dem ebenfalls
legenddren 3-radrigen Messerschmitt Kabinenroller (,,Schneewittchensarg®). Wie sollte der Patent-
anspruch mithilfe der librigen Anmeldungsunterlagen klargestellt werden? Das gelingt nicht. Der Zu-
riickweisungsgrund istnunmehrmangelnde Ausfiihrbarkeit gemaf} § 34 Abs. 4 PatG, da die Erfindungin
der Anmeldung nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.
SchlieBlichwird ihm nicht mitgeteilt, ob ernun ein 4-rddriges oderein 3-radriges Fahrzeug bauen soll.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass die ,,Klarheit“ von Patentanspriichen aufgrund héchst-
richterlicher Rechtsprechung ein zwingendes Anmeldeerfordernis darstellt, auch wenn der besagte
Begriffim Patentgesetz nicht vorkommt. Klarist ein Patentanspruch, wenn eraus sich heraus - das heifdt
ohne Zuhilfenahme von Beschreibung und Zeichnung - zweifelsfrei erkennen lasst, was als patentfahig
unter Schutz gestellt werden soll. Unklar hingegen ist ein Patentanspruch, wenn erin sich widerspriich-
lich, zweideutig oder missverstandlich ist. Ein Patent darf mit einem solchen Patentanspruch, auch
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wenn es sich um einen nebengeordneten Anspruch oder,,nur“ um einen Unteranspruch handeln sollte,
aufgrundvon § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht erteilt werden.

Die neueste BGH-Entscheidung zur Problematik der Klarheit von Patentanspriichen ist das ,,Proxyser-
versystem* (BGH GRUR 2010, 709), wonach ein (europdisches) Patent im Nichtigkeitsverfahren nicht
mit Anspriichen beschrankt verteidigt werden kann, die dem ,,Erfordernis einer deutlichen (klaren) und
knappen Anspruchsfassung nicht geniigen.“ Der BGH hat in diesem Leitsatz den Wortlaut des Artikels
84 EPU bewusst durch den in Klammern gesetzten Begriff ,klar“ ergianzt. Bei der beschriankten Vertei-
digung eines Patents im Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren sind somit wie im Erteilungsverfahren
alle Patentierungsvoraussetzungen zu {iberpriifen, also nicht nur Neuheit, erfinderische Tatigkeit und
gewerbliche Anwendbarkeit, sondern auch die Klarheit der Patentanspriiche. Es ist nur eine Frage der
Zeit, bis der BGH Gelegenheit erhalt, im Sinne von ,,Proxyserversystem® auch fiir ein deutsches Patent
zu urteilen. Bisdahin konnen wiruns auf die Entscheidung,,Walzenformgebungsmaschine*“ (BGH GRUR
2010, 950) berufen. Dort namlich hat der BGH ausgefiihrt, es erscheine im Interesse einer Harmoni-
sierung der Rechtsprechung im Geltungsbereich des Europdischen Patentiibereinkommens erforder-
lich, Entscheidungen, die durch die Instanzen des Europdischen Patentamts oder andere nationale Ge-
richte ergangen sind, zu beachten.

Der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung im Patentrecht

Markus Schlogl, Diplom-Physiker, Patentanwalt, European Patent, Trademark and Design Attorney,
LehrbeauftragterderHochschule Amberg-Weiden, Studiengang Patentingenieurwesen

Markus Mainx, Rechtsanwalt

Ralf Denk, Rechtsanwalt

Im Anschluss an den im letzten Newsletter dargestellten Anspruch
auf Riickruf schutzrechtsverletzender Gegenstande mdéchten wir
unsin dieser Ausgabe dem ebenso relativ neuen Anspruch auf Ur-
teilsbekanntmachungim Patentrechtwidmen.

1.

§ 140e PatG wurde iiber die sogenannte EU-Durchsetzungsricht- |
linie auf nationaler deutscher Ebene durch das Gesetz zur Ver- :
besserung derDurchsetzungvon Rechten des geistigen Eigentums

mit Wirkung zum 01.09.2008 in nationales Recht umgesetzt und Markus Schlogl, Patentanwalt
lautetwie folgt:

“Ist eine Klage auf Grund dieses Gesetzes erhoben worden, so
kann der obsiegenden Partei im Urteil die Befugnis zugesprochen
werden, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Partei 6ffentlich
bekannt zu machen, wenn sie ein berechtigtes Interesse darlegt.
Art und Umfang der Bekanntmachung werden im Urteil bestimmt.
Die Befugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von drei
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Gebrauch
gemacht wird. Der Ausspruch nach Satz 1 ist nicht vorldaufig voll-
streckbar.” Markus Mainx, Rechtsanwalt
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Der Anspruch ermdglicht es dem Schutzrechtsinhaber, das Urteil
auf Kosten des Gegners zu veroffentlichen. Bei naherer Betrach-
tung ergibt sich damit - dhnlich wie beim Riickrufanspruch - ein er-
hebliches strategisches Druckmittel gegeniiber dem Schutz-
rechtsverletzer. Eine entsprechende Bekanntmachung, dass ein
fremdes Schutzrecht verletzt wurde, wird in der Regel von den
Kunden und den Wettbewerbern deutlich wahrgenommen und
wird daher mit einem nicht unerheblichen Image- und Vertrauens-
verlustfiirden Schutzrechtsverletzereinhergehen.

Praktische Anwendungsfalle unsererseits haben gezeigt, dass be-

reits die Androhung der Bekanntmachung des Urteils - dhnlich wie

die Androhung der Geltendmachung des Riickrufanspruchs - im Rahmen einer Abmahnung oder Kla-
geerhebung oftmals dazu beitragt, den Schutzrechtsverletzer ziigig zum Abschluss eines fiir unsere
Mandanten vorteilhaften Vergleiches zu motivieren, damit die Angelegenheit in zeit- und kosten-
sparenderWeise beigelegt werden kann.

2.
Damit der Anspruch nach § 140e PatG gewahrt werden kann, muss bereits im Patentverletzungsverfah-
ren ein entsprechenderAntrag derspdterobsiegenden Partei gestellt werden.

Zudem istein berechtigtes Interesse derverletzten Partei an der Urteilsveroffentlichung erforderlich, da
durch den Anspruch nicht eine Blof3stellung der Gegenseite, sondern vielmehr eine Beseitigung eines
fortdauernden Storungszustandes durch entsprechende Information erreicht werden soll. Gesichts-
punkte, die fiir eine Veroffentlichungsbefugnis sprechen, sind beispielsweise eine erhebliche, nachwir-
kende Beeintrachtigung durch die Patentverletzung oder ein Aufklirungsbediirfnis der Offentlichkeit.
Ehergegen eine Veroffentlichungsbefugnis sprechen dagegen beispielsweise die Umstdande, dass eine
Verletzung lediglich droht, ein geringer Verschuldensgrad festgestellt wurde oder die Beeintrachtigung
bereitsabgeschlossenistund geraume Zeit zuriickliegt.

Ein Ermessen des Gerichts besteht trotz der Formulierung ,,kann“in derVorschrift nicht, sondern es be-
stehtein Anspruch, wenn derenVoraussetzungenvorliegen.

Als Mittel der 6ffentlichen Bekanntmachung an einen unbestimmten Personenkreis kommt z. B. eine
Veroffentlichung in Printmedien, Rundfunk und Fernsehen in Betracht, wobei Art und Umfang der Be-
kanntmachung anhand einer Interessenabwagung im Urteil bestimmt werden. Ein sehr interessanter
Gesichtspunktistdabei, dass die Kosten derBekanntmachungdie unterliegende Partei zu tragen hat.

Eine im Urteil zugesprochene Verdffentlichungsbefugnis erlischt, wenn von ihr nicht innerhalb von 3
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils Gebrauch gemacht wird. Dies bedeutet nicht, dass die
Veroffentlichung dann schon tatsdchlich erfolgt sein muss, es miissen lediglich alle erforderlichen
Schritte unternommen worden sein, um eine alsbaldige Bekanntmachung des Urteils zu erreichen, wie
beispielsweise die Erteilung eines entsprechenden Anzeigenauftrags.

Die Befugnis auf Urteilsveroffentlichungist nicht vorlaufig vollstreckbar, was bedeutet dass ein Urteil, in
welchem diese Befugnis zugesprochen wird, formelle Rechtskraft erhalten muss. Geht ein Rechtsstreit
also in die ndchste Instanz, kann der Anspruch nicht vorlaufig vollstreckt werden, da er praktisch nicht
mehrriickgangig gemachtwerden kdnnte.
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3.
SchlieBlich ist noch zum allgemeinen praktischen Verstandnis anzumerken, dass die Geltendmachung

desAnspruchs aufUrteilsverdffentlichung genauso wie die Geltendmachung anderer Anspriiche wegen
Patentverletzung in der Regel in einem gemischten Team aus Patentanwalt und spezialisiertem Rechts-
anwalt erfolgt. Beziiglich der entstehenden Kosten gilt in Deutschland das sogenannte Unterliegens-
prinzip, wonach bei einem Sieg in Patentverletzungsstreitigkeiten die Gegenseite grundsatzlich auch
die Anwalts- und Gerichtsgebiihren im gesetzlichen Umfang zu erstatten hat.

Informationen zu den Autoren

Die Autoren sind in der Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Meissner Bolte & Partner am Standort
Niirnberg tdtig. Markus Schlogl, Patentanwalt und Partner der Kanzlei, befasst sich mit allen
Angelegenheiten des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere Patent-, Gebrauchsmuster-,
Marken- und Geschmacksmusterrecht, Lizenzangelegenheiten sowie Rechtsstreitigkeiten im Be-
reich des Gewerblichen Rechtschutzes. Zudem ist er als Lehrbeauftragter an der HAW Amberg-Wei-

den tdtig. Als Rechtsanwalt in der Kanzlei berdt und vertritt Markus Mainx insbesondere in Ver-
letzungsverfahren im Marken-, Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Urheber- sowie
Wettbewerbsrecht und ist zudem an Vertragsgestaltungen beteiligt. Auch Ralf Denk ist als Rechts-
anwalt tatig und berat und vertritt in allen Bereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes, insbe-
sondere im Marken-, Design-, Patent- und Gebrauchsmusterrecht. Zu Herrn Denks weiteren Auf-
gabenbereichen gehoren IP-Vertragsgestaltung, Lizenzierung sowie Beratung und Vertretung im
Wettbewerbs-, Urheber- und Domainrecht.

Kontakt:
Meissner Bolte & Partner GbR

Bankgasse 3

90402 Niirnberg

Telefon: 0911 21 47 250, Telefax: 0911 24 36 86
E-Mail: mail@nuernberg.mbp.de

Homepage Meissner Bolte: http://www.mbp.de/

Aus dem Studiengang

Ubersicht: Update zum Arbeitnehmererfindungsrecht
Michelle Kiippers, 4. Semester, Studiengang Patentingenieurwesen

1. Umsetzung der ArbEG -Novelle 2009
2. Weitere Anderungen und Entwicklungen im Uberblick

Die folgende Ubersicht bietet schlagwortartig einen Uberblick tiber wichtige Anderungen und Entwick-

lungen im Bereich des Arbeitnehmererfindungsrechts. Fiir eine Vertiefung der einzelnen Punkte wird
aufdie angegebene weiterfiihrende Literaturverwiesen.
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1.

1.1.

1.2

Umsetzung der ArbEG-Novelle 2009
Von Schrift- (§126 BGB) zu Textform (§ 126 b BGB)

Anwendungsbereich
-Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers (§ 5 Abs.1S. 1ArbEG)
-Eingangsbestatigung derErfindungsmeldung durch Arbeitgeber
(§ 5Abs.1S.3ArbEG)
- Freigabe einer Diensterfindung durch Arbeitgeber (§§ 6 Abs. 2, 8 ArbEG)
-Vergiitungsfestsetzung durch den Arbeitgeber (§ 12 Abs. 4 ArbEG)
-Widerspruch des Arbeitnehmers gegen Vergiitungsfestsetzung (§ 12 Abs. 4 ArbEG)
- Freigabe von Diensterfindungen fiir Schutzrechte in auslandischen Staaten
(§14 Abs. 2 ArbEG)
- Mitteilung einerfreien Erfindung durch den Arbeitnehmer (§ 18 Abs. 1 ArbEG)
- Bestreiten derfreien Erfindung durch den Arbeitgeber (§ 18 Abs.2 ArbEG)
- GeltendmachungderUnbilligkeit (§ 23 Abs. 2 ArbEG)

Vorteile

-Rechtswirksamer elektronischer Nachrichtenaustausch ohne manuelle Unterschrift
— VereinfachungderVerfahrensablaufe durch Nutzung moderner Kommunikationsmittel
— Anpassungan betriebliche Praxis

Zeitlicher Geltungsbereich

- Glltigfiiralle Meldungen von Diensterfindungen ab 01.10.2009 (§ 43 Abs. 3 ArbEG)
-Zugangbeim ArbeitgebermaBgeblich

- Schriftform alternativnoch einsetzbar

-Beibehalten derSchriftform nicht einseitig einforderbar (§ 22 S. 1ArbEG)

-Achtung: Fiirgemeldete Diensterfindungenvor 01.10.2009 Schriftform Pflicht!

Einfiihrung der Inanspruchnahmefiktion / Freigabe einer Diensterfindung

InhaltderAnderung
-UmkehrderWillenserklarung: Aktiv — Passiv
—» Fiktion derInanspruchnahme bei Ablauf der 4-Monats-Frist nach Erfindungsmeldung (auch
ohne aktives Handeln, d.h. ohne Inanspruchnahmeerkldrung)
Voraussetzungen:
«ordnungsgemafe Erfindungsmeldung (gem. § 5 ArbEG)
« keine frist- und formgerechte Freigabeerklarung des Arbeitgebers
-Notwendigkeit der Textform zur Erklarung der Freigabe einer Diensterfindung
(§8Satz1,§6Abs. 2 ArbEG)
— Bisheriges Freiwerden mangels fristgerechter Inanspruchnahme entfallt (vgl. § 6 Abs. 2
iV.m.§8Abs.1Nr.3ArbEGa.F.)
« ZugangderFreigabeerklarunginnerhalb 4- Monats-Frist (§ 6 Abs. 2 ArbEG)
« Ubermittlungsrisiko trégt Arbeitgeber (fiirZugang beweispflichtig)
« Freigabe muss jedem Miterfinder form- und fristgerecht erklart werden (§ 6 Abs. 2 ArbEG)
«Begriindung derFreigabeentscheidung nicht erforderlich
« Freigabe nach Zugangbindend; kann nicht einseitigwiderrufen werden
. Keine Anderung derRechtsfolgen einerFreigabe (vgl. § 8 S. 2 ArbEG)
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1.3.

1.4.

2.1.

« Vorsicht: Keine Inanspruchnahmefiktion bei freien Erfindungen; Bestreiten der freien Er-
findungvom Arbeitgeberin Textform binnen 3 Monaten erforderlich (§ 18 Abs. 2 ArbEG)

Mogliche Konsequenzen in der Praxis

-Problemefiir,,Alterfindungen® bleiben bestehen (Anderungen giiltig ab 01.10.2009)’

-UnabhdngigkeitderInanspruchnahmefiktionvom Nachweis der Schutzfahigkeit

- Vorbehalt des Arbeitgebers bei Freigabeerkldarung, dass sie nur fiir den Fall der (tatsachlichen)
Schutzfahigkeit der Diensterfindung gilt (= Rechtsbedingung), andernfalls gemeldete techni-.
sche Neuerungals bloBBes Arbeitsergebnis.”

Wegfallder beschrankten Inanspruchnahme

— Fehlende praktische Bedeutung derbeschrankten Inanspruchnahme

—» StreichungderOption derbeschrankten Inanspruchnahme (vgl. §§6,7,9,12, 13, 14, 27
ArbEG)

Insolvenzverfahren § 27 ArbEG

InhaltderAnderung

-Abschaffung desbedingten Vorkaufsrechts des Erfinders

- Schutzrecht wird spatestens 1Jahrnach Er6ffnung der Insolvenz dem Erfinder angeboten (wenn
noch nichtveraufiert)

Weitere Anderungen und Entwicklungen im Uberblick
Auswirkung auf das BGH-Urteil ,,Haftetikett*’

Problem

-Konkludente Inanspruchnahme durch den Arbeitgebernach Ansichtdes BGH nicht moglich

-Versaumnis einer Inanspruchnahme innerhalb der Frist fiihrt zwangsweise zum Freiwerden der
Diensterfindung

Auswirkung derNovellierung
-UmgehungderBGH Entscheidung zu Gunsten des Arbeitgebers
— Eintreten der Inanspruchnahmefiktion bei Versdumen der 4-Monats-Frist anstelle eines
Freiwerdens derDiensterfindung

Vorbenutzungsrecht § 12 PatG

Bedeutung des BGH-Urteils ,,Fiillstoff“* fiir Arbeitnehmererfindungsrecht

- Arbeitgeber, der eine Diensterfindung nicht in Anspruch nimmt (z.B. durch Freigabe gem. § 6
Abs.2 ArbEG), hat kein Vorbenutzungsrecht

- Kein Vorbenutzungsrecht, wenn durch vertragliche Zusammenarbeit auch andere Beschaftigte
Erfindungsbesitzerlangt haben

"Vgl. hierzu BGH GRUR 2006, 754, 757 - Haftetikett
z Bartenbach, VPP- Rundbrief 2010, 101, 102
’ Vgl. BGH GRUR 2006, 754, 757 - Haftetikett
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2.3.

Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch

Problem
-Inhaltlich sehrstarke Ausweitung des Anspruchs in friiheren Rechtsprechungen des BGH’
— AufVerlangen des Arbeitnehmers auch Offenbarung dererzielten Gewinne

InhaltderAnderung

-BGH-Urteil ,, Tirinnenverstarkung*:

- Ausdriickliche Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung zur Auskunftspflicht iber den erfin-
dungsgeméifen Gewinn®

-Begrenzung derAuskunft auftechnisch-wirtschaftliche Bezugsgréfie

- Aber: Offenlassen durch den BGH, ob bei konzernbezogenen Vergiitungsanspriichen eine ge-
richtliche Durchsetzung zumutbarist (Einzelfallentscheidung)

Lizenzanalogie als ma3gebliche Berechnungsgrundlage

InhaltderAnderung

- Empfehlung insbesondere fiir Erfindungsgegenstande mit nicht lediglich innerbetrieblichem
Nutzen’
— BezugzuverduBernden Erzeugnissen gegeben

“BGH Mitt.2009, 566ff - Tlirinnenverstarkung

> BGH GRUR 1998, 689, 692 - Copolyester II; eingeschrankt BGH GRUR 2002, 801, 803 - Abgestuftes Getriebe
® BGH GRUR 2010, 223 ff. - Turinnenverstarkung

” GRUR 2010, 223, 227 - Turinnenverstarkung

Weiterfiihrende Literatur

Gesetzeskommentare

- Bartenbach, K./Volz, F.-E.: Arbeitnehmererfinder-
gesetz, Kommentar, Carl Heymanns Verlag, 4. Auf-
lage, Koln Berlin Bonn Miinchen 2002

- Reimer E./Schade H./Schippel H.: Gesetz der Ar-
beitnehmererfindung, Kommentar, Erich Schmidt
Verlag, 8. Auflage, Berlin 2007

Aufsdtze Frau Kiippers, die Autorin des - in erster Linie fiir
ST Lo Lo A AT CR G WU ECH BT WA Liell  Studierende verfassten - Updates, ist Studentin
nehmererfindungsrecht, VPP- Rundbrief 2010, 101 G EESOEIUECUECRE NGRS

ff.

Semester. Frau Kiippers hat den Beitrag auf der

STV (=101 o= Vol N Ao A ol S DI TR \ T\ | R [IMCETB  Grundlage ihrer Kenntnisse im Bereich des Deut-
Y VAT T AN G LT T e TV S T Lo VI -l o B XoYole M  schen Patentrechts erarbeitet. Das Arbeitneh-
GRUR 2009, 997 ff. mererfindungsgesetz ist Gegenstand einer eige-

Yol s 1 ] R VR 5 E R I T (S A (TR EV R I WAV Jliel nen Vorlesung, die im 8. Semester im Studien-
nehmererfinderrecht?, VPP- Rundbrief 2007, 155 ff. IEEREEICUIECUIE R EUE LR T LRI P
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Buchvorstellung

Van Hees/Braitmayer: Verfahrensrecht in Patentsachen
Carl Heymanns Verlag, 4. Auflage 2010, 512 Seiten, ISBN 978-3-452-27345-1

DasBuchistein Nachschlagewerk, das einen systematischen Einstiegin das Verfahrensrecht bietet und
einen Uberblick iiberalle relevanten Verfahrensprobleme verschafft.

Das Werk wurde begriindet von Richterin am BPatG i.R. Dr. jur. Anne van Hees und wird seit der 3. Auf-
lage von Patentanwalt Sven-Erik Braitmayer fortgefiihrt.

Derlnhalt:

— Gesamtdarstellung iiberVerfahrensfragen in Patentsachen

— Darstellung der Grundsatze und Besonderheiten des deutschen Patent-

Verfahrensrecht verfahrensin allenInstanzen
in Patentsachen

— Schwerpunkte desVerfahrensrechts nach Sachthemen geordnet

DerAutorhatin der4. Auflage die Darstellung des Antrags, der Beschliisse des
DPMA, des Einspruchs, des Beitritts, des Beschwerdeverfahrens, der Rechts-
beschwerde, der Nichtigkeitsklage und der Kosten gegeniiber der Vorauflage
vertieft. Zustellung, Fristen und die Wiedereinsetzung sind {iberarbeitet, alle
Anderungen, die sich durch das Patentrechtsmodernisierungsgesetz erge-
ben, sind beriicksichtigt. Die Anderungen im Berufungsverfahren werden sys-
tematisch erklart.

@) Carl Heymanns Verlag

Das Buch enthilt eine Vielzahl von Beispielfillen, Ubersichten sowie Gegeniiberstellungen und ist
damit fiir Studierende im Studiengang Patentingenieurwesen eine wichtige Hilfestellung zur Ein-
arbeitung, Wiederholung und zur Priifungsvorbereitungin Fragen des Verfahrensrechts.

@ InderHochschulbibliothekam Standort Amberg sind zwei Exemplare dieses Werkes in der 4. Auflage vorhanden.

Buchbesprechungen zur 3. Auflage des Werkes“Verfahrensrechtin Patentsachen”:
-Kurigin: GRURInt. 20009, S. 454/ 455

-StoBelin: Mitteilungen 2008,S.288

-Schiilkein: GRUR 2008, S. 501

Weitere Informationen zu Bestanden derHochschulbibliothek Amberg finden Studierende derHochschule unter
http://www.haw-aw.de/einrichtungen/bibliothek/webopac.html

Il
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Ehrenbiirgerschaft: Dipl.-Ing. Werner Bertl
Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht

Prof. Dr. Erich Bauer (Prdasident der HAW) mit
Dipl.-Ing. WernerBertl

Im Rahmen des 6. AmbergerPatenttages verlieh der Pra-
sident der HAW, Prof. Dr. Erich Bauer, die Wiirde eines
Ehrenbiirgers der Hochschule Amberg-Weiden an den
Vorsitzenden Richteram Bundespatentgericht Dipl.-Ing.
WernerBertl.

»Die Auszeichnung erfolgt in Wiirdigung und dankbarer
Anerkennung der hervorragenden Verdienste, die sich
Herr Werner Bertl beim Aufbau des Studiengangs Pa-
tentingenieurwesen an unserer Hochschule erworben
hat“, so Prasident Prof. Dr. Bauerin seiner Laudatio.

Bereits seit dem Jahre 2006 ist Herr Werner Bertl der
Hochschule iiber den Studiengang Patentingenieur-

wesen engverbunden.

Herr Werner Bertl hielt erstmaligim Sommersemester 2007 die Vorlesung ,,Deutsches Patentrecht®. Seit
dem Wintersemester 2007/2008 fiihrt Herr Bertl die Wahlpflichtvorlesung ,,Verfahrensrecht und -ab-
ldufe in Patentsachen® durch. Praxisorientiert vertieft Herr Bertl seine Vorlesungen durch Exkursionen
zum Bundespatentgericht und durch Workshops zu ausgewahlten aktuellen Fragen des Gewerblichen
Rechtsschutzeswie z. B. derBehandlungvon computerimplementierten Erfindungen.

Aufgrund der Initiative und durch die Unterstiitzung von Herrn Bertl kamen fiir den Studiengang Patent-
ingenieurwesen wesentliche Kontakte zum Deutschen Patent- und Markenamt sowie zum Bundes-

patentgericht zustande.

Dipl.-Ing. Werner Bertl

Herr Werner Bertl trat nach dem Studium der Elektrotechnik
(Fachrichtung Nachrichtentechnik) an der TU Miinchen und der
Tatigkeit als Entwicklungsingenieur bei der SIEMENS AG 1981
als Patentpriifer ins Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA)
ein. Seine Priifungsgebiete waren vor allem Bild- und Daten-
verarbeitung. 1995 wechselte Herr Bertl ans Bundespatent-
gericht, wo er bis 2004 als Technischer Richter im 17. Senat
insbesondere fiir Datenverarbeitung und -speicherung
zustandig war. Zusatzlich leitete Herr Bertl ab 1998 das
Referat fiir Informationstechnik. Ab Juli 2004 war Herr Bertl
wieder am DPMA als Leiter der Patentabteilung 35, mit den
Gebieten Hochfrequenztechnik und Medizintechnik, tatig. Im
Mai 2007 erfolgte die Ernennung von Herrn Bertl zum Vor-
sitzenden Richter am Bundespatentgericht. Herr Bertl gehort
seitdem dem 19. Senat an.
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Im Marz dieses Jahres feierte der langjahrige Lehrbeauftragte
im Studiengang Patentingenieurwesen, Herr Patentanwalt
RolfW. Einsele, einen runden Geburtstag.

Herr Einsele ist seit dem Wintersemester 2008 Lehrbeauf-
tragter im Studiengang Patentingenieurwesen und gibt aus
seiner fast 40-jahrigen verantwortlichen Tatigkeit in der In-
dustrie Praxiswissen in der Vorlesung Patentmanagement an
die Studierendenim7.und 8. Semesterweiter.

Schwerpunkte der Vorlesung von Herrn Einsele sind u. a. die
Bereiche ,Arbeitnehmererfindungsrecht, Strategische und
projektorientierte Schutzrechtsarbeit, Bewertung von Schutz-
rechtsportfolios®.

Regelmafiiger Referent ist Herr Einsele auf’erdem beim Am-
berger Patenttag mit praxisrelevanten Themen wie z. B. ,,Die
Umsetzung des Arbeitnehmererfinderrechts im Unterneh-
men“, ,,Bewertung technischer Schutzrechte®, ,,\Vorbereitung
einesSchutzrechtsverletzungsprozesses®.

Dem Einsatz und der Vermittlung von Herrn Einsele ist zudem die Erweiterung des Angebots an
interessanten Praktiumsstellen und praxisrelevanten Diplomarbeitsthemen im In- und Ausland fiir
Studierende im Patentingenieurwesen zuverdanken.

Herr Einsele war von 1977 bis 1993 Leiter der Abteilung Patente, Marken, Lizenzen der Braun AG und
wurde dort 1984 zum Direktor ernannt. Von 1993 bis 2006 war Aufgabe von Herrn Einsele der Aufbau
und die Leitung des Bereichs Intellectual Property Management der DaimlerChrysler AG, Stuttgart.
Derzeitist Herr Einsele als Associate Partner der IP-Kanzlei MBP - Meissner Bolte & Partner in Miinchen

tatig.

Den Praktikern im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz ist Herr
Einsele zudem bestens aus seiner langjahrigen Funktion als
Prasident und als jetziger Ehrenprdsident des VPP, als Vize-
prasident von GRUR, wo er bis September 2010 tatig war, sowie
als Mitglied vieler weiterer Vereinigungen im Bereich des Ge-
werblichen Rechtsschutzes bekannt.
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Nach meiner Ausbildung zur Patentanwaltsfachangestellten in einer
8 Miinchner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei habe ich mich im Sommer
1999 entschieden, in Ambergan der FH Amberg-Weiden Patentingenieur-
wesen zu studieren. Da ich bis dahin unschliissig war, was ich denn
studieren mochte und mirandererseits meine Ausbildung im Bereich des
Patentwesens Spaf3 gemacht hat, kam mir der neue Studiengang Patent-
ingenieurwesen, dererstmals im Oktober1999 angeboten wurde, gerade
recht. Die Kombination von Technik und Recht schien mirideal und somit
habe mich zum Wintersemester 1999/2000 als eine der Ersten des Stu-
diengangs an der FH Amberg-Weiden eingeschrieben. Im ersten Jahrgang
eines Studiengangs zu sein, bringt Vor- und Nachteile mit sich. Man ist
sich zu Beginn noch nicht ganz sicher ist, wie sich das Studium wohl ent-
wickeln wird. Doch die breit angelegten natur-/ingenieurwissenschaft-
lichen Studienfacher kombiniert u. a. mit Recht, Recherchentechnik und
BWLbilden eine solide Grundlage fiir das spatere Berufsleben im Bereich
des Patentwesens.

Wahrend meines Studiums habe ich ein Auslandsstudiensemester an der FH Vaduz in Liechtenstein
verbracht und ein Praxissemester in Friedrichshafen bei der ZF Friedrichshafen AG absolviert. Meine
Diplomarbeit habe ich zum Thema der Arbeitnehmererfindervergiitung in Zusammenarbeit mit der
Patentabteilung der Siemens AG in Erlangen verfasst und im Oktober 2004 mein Studium damit
erfolgreich abgeschlossen.

Meine erste Stelle als Patentreferentin habe ich bei der Conti Temic Microelectronic GmbH in Niirnberg
angetreten. Im Rahmen des Geschdftsbereichs Electric Drives war ich fiir samtliche patentrechtliche
Belange zustandig.

Seit Mdrz 2006 arbeiteich nun bei Siemens als Patent Professional. Die ersten zweieinhalb Jahre warich
in der Patentabteilung in Erlangen im Geschaftsbereich Industry tatig und habe u. a. Patentanmel-
dungen ausgearbeitet, Priifungs- und Einspruchsverfahren gefiihrt und patentrechtlich beraten.
Paralleldazu habeich mich aufdie Eignungspriifung zum europadischen Patentvertretervorbereitet.

Doch manchmal verlduft das Leben anders als geplant. Im Oktober 2008 bot sich mir die Gelegenheit,
flir zwei Jahre im Rahmen einer Delegation in der Patentabteilung von Siemens in Orlando, Florida, zu
arbeiten. Da ich schon immer offen fiir Neues war und gerne andere Leute und Lander kennenlerne,
habe ich nicht lange gezogert und das Angebot angenommen. Ich wurde in Orlando sehr herzlich
aufgenommen und aus den geplanten zweiJahren sind nur schon fast drei Jahre geworden. Unser Team
“X-Pros” (cross-prosecution) ist fiir US-Patentverfahren vom Einreichen von Anmeldungen beim US-
Patentamt, liber das Fiihren von Priifungsverfahren bis hin zur Erteilung zustandig und verantwortlich,
wobei die US-Anmeldungen vorwiegend auf deutschen, europdischen oder internationalen
Erstanmeldungen von Siemens beruhen. Das bedeutet, dass wir eng mit unseren Kollegen in den
Patentabteilungen in Deutschland zusammenarbeiten, wobei mir hier meine Sprachkenntnisse in
deutsch und englisch zugute kommen. Zwischenzeitlich habe ich die Priifung zum zugelassenen
Vertretervordem US-Patentamt (sog. US patent bar) abgelegt.

Neben meinerArbeit, die mirSpaB macht, habe ich auch mein privates Gliickin Orlando gefunden. Dies,
und natdirlich auch Floridas Sonne und Meer, tragen dazu bei, dass sich mein Aufenthaltin Orlando noch
weiterverldngert.
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Berufsfelder: Tatigkeit im Patent- und Rechtsanwaltsbiiro KUHNEN & WACKER
Paul-Alexander Wacker, Patentanwalt, Geschaftsfiihrer

Seit Einflihrung des Studiengangs Patentingenieurwesen besteht ein enger Kontakt zwischen der Kanz-
lei KUHNEN & WACKER (Freising) und derHochschule Amberg-Weiden.

Mit Herrn Christian Kaschnerfand im Jahr 2004 einer der ersten Studenten des Patentingenieurwesens
eine Anstellungin derKanzlei. HerrKaschnerverstarkt seitdem die Kanzlei mit seiner Fachkompetenz.

Aus diesem Grund war KUHNEN & WACKER offen fiir weitere Studierende und Absolventen des Studien-
gangs Patentingenieurwesen, die durch Praktikumszeiten eine erste Beziehung zur Kanzlei in Freising
aufbauen konnten. So haben daraufhin auch die Absolventen Dipl.-Ing. (FH) Christof Dehling und Dipl.-
Ing. (FH) Harald Schubart nach ihrem Studienabschluss den Weg in die Kanzlei gefunden und erganzen
dasTeam der Mitarbeiter(innen) mitihrem Fachwissen.

Portrait KUHNEN & WACKER Patent- und Rechtsanwaltsbiiro

Die Kanzlei KUHNEN & WACKER ist ein seit 35 Jahren national sowie international agierendes Patent-
und Rechtsanwaltsbiiro.

Die Kanzlei berdt und bietet alle erforderlichen Dienstleistungen aus einer Hand, die zur Erlangung
und Durchsetzung von Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken, Topographien,

Sorten, Lizenzen, Domains etc. notwendig sind.

Weitere Dienstleistungen umfassen die Bewertung von geistigem Eigentum, Portfolioanalysen, Due
Diligence, Benchmarking sowie Beratung bei und Entwicklungvon IP Strategien.

Das Team von KUHNEN & WACKER besteht aus circa 75 Mitarbeitern, mit 16 Anwalten und insgesamt
21 Sachbearbeitern fiir spezielle Themengebiete. Diese werden unterstiitzt von einem hochqualifi-
zierten und mehrsprachigen administrativen Team sowie einerhochmodernen IT-Abteilung.

Kontakt:

KUHNEN & WACKER
Patent- und Rechtsanwaltsbiiro

Prinz-Ludwig-Strafie 40A
D-85354 Freising / Miinchen

Telefon: +49 - 8161 - 608 - 0
Fax: +49 - 8161 - 608 - 100
Harald Schubart, Christof Dehling, Paul-Alexander Wacker E-Mail: info@kuhnen-wacker.de
und Christian Kaschner (v.l.n.r.) Homepage: http://www.kuhnen-wacker.de/
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Anzeigen

Ausbildung: Patentrechercheur/-in

Die TUV Rheinland Akademie GmbH bie-

TUV R h - I d ® tet - einmalig in Deutschland - in einem
eln an Kompaktlehrgang eine umfassende
Grundausbildung fiir Patentrecherche-

Genau. RIChtIg Expertenin Niirnbergan.

Derinvier Module gegliederte Lehrgang verschafft die fachliche und methodische Basis, um erfolgreich
als Patentrechercheur/in tatig zu sein, und schlagt hierzu die Briicke zwischen der Erstausbildung und
den fachlichen Anforderungen der Berufspraxis von Patentrecherche-Spezialisten. In der Ausbildung
werden sowohl detaillierte Grundkenntnisse im Bereich Patente als auch Spezialwissen fiir die Patent-
recherche vermittelt. Die Teilnehmer lernen Werkzeuge und Vorgehensweise kennen und recherchieren
unterAnleitungerfahrenerPatentrechercheure.

— Modul1: Grundlagen und Schutzrechte 20.-22.09.2011
— Modul 2: Patentschriften als Info-Quelle nutzen 11.-13.10.2011

— Modul3: Datenbanken / Recherchetechniken 22.-24.11.2011
— Modul 4: Patentrecherchen durchfiihren 06.-08.12.2011

Die Module konnen zusammen oder auch einzeln gebucht werden. Es besteht die Moglichkeit, eine
Priifung mitdem Abschluss ,,Patentrechercheur (TUV)“ abzulegen.

Die Ausbildung beginnt am 20. September 2011 und
wird in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Patent- und Markenamt, dem Europdischen Patent-
amt, Patentfachanwalten, Datenbank-Anbietern und
der TUV Rheinland Consulting GmbH, Abteilung
Patente und Normen, durchgefiihrt.

@Weitere Inormationen finden Sie unter

http://www.tuv.com/patente C")ffpegéiches

nt-

zentrum

Kontakt:

Herr Matthias Forther

TUV Rheinland Akademie GmbH

Tillystraie 2

90431 Niirnberg

Tel: +49 911 655-4975 i strat€gische
Fax: +49 911 655-4969 il

E-Mail: matthias.foerther@de.tuv.com
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Stellenmarkt

1/2 Professur ,,Energiewirtschaftsrecht, Angewandter Gewerblicher Rechtsschutz*
(Fakultdt Maschinenbau/Umwelttechnik, Hochschule Amberg-Weiden)

Die Ausschreibungrichtet sich an in der Praxis tatige Ingenieurlnnen/Naturwissenschafterinnen mit pa-
tentrechtlichem Hintergrund.

Der Schwerpunkt der Professur liegt in der Lehre (z.B. Vorlesungen ,,Angewandter Gewerblicher Rechts-
schutz“, ,Patentmanagement®), in Praxisseminaren sowie in der Betreuung von Projekt- und Ab-
schlussarbeiten zum Gewerblichen Rechtsschutz. Der energiewirtschaftsrechtliche Bereich ist flankie-

rend.

Die genaue Beschreibung der Stelle sowie der formalen Bewerbungsvoraussetzungen findet sich
alsbald unterdem Link http://www.haw-aw.de/aktuelles/stellenangebote.html

Kontakt:
Prof. Dr. Thomas Tiefel, Studiengang Patentingenieurwesen (t.tiefel@haw-aw.de)

@ Informationen zu Ferienjobs, Praktika, Diplomarbeiten und Stellen fiir Patentingenieure/-innen finden Sie unter
http://www.patentingenieurwesen.de/
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Veranstaltungsvorschau

Hochschule Amberg-Weiden / Abteilung Amberg

m 7. Amberger Patenttag - ,,Praxis des Internationalen Gewerblichen Rechtsschutzes”

® <
<

Informationen zum 7. Amberger Patenttag finden Sie ab Dezember 2011 auf der Homepage i

des Studiengangs Patentingenieurwesen unter http://www.patentingenieurwesen.de/

Patent

Informationen zu weiteren aktuellen Veranstaltungen an der Hochschule Amberg-Weiden

erhalten Sie unter http://wwwi.haw-aw.de/veranstaltungen/index_veranstaltungen.php
SECIR TR T | B0 Dl Bttt et B
1| B mp  HE & m o m mm m
; I 77 LR TCE

S
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Das Patenttag-Team von 2011 (v.l.n.r.): Manuel Krones, Veronika Meier, Alexander Jentsch, Dipl. Ing. (FH) Silke
Fersch, Michelle Kiippers, Dipl. Ing. (FH) Daniel Grof3, Prof. Dr. Andrea Klug (nichtim Bild: Maximilian Nindl)

Extern

»PATENT in Bayern, Patentstrategien fiir den Mittelstand”

26.07.2011 Eine Veranstalt'ung des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie

Auftaktveranstaltung im Bildungszentrum Kloster Banz, Bad Staffelstein

@ Informationen zu der Auftaktveranstaltung und weitere Veranstaltungstermine finden Sie unter folgenden Links:
http://www.tuv.com/media/germany/5o_trainingandconsulting/pdf/patente/Patentstrategien_Banz.pdf
http://www.patentingenieurwesen.de/ unter “Aktuelles”
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Links

Hochschule fiir angewandte Wissenschaften
Amberg-Weiden:

http://www.haw-aw.de/

Studiengang Patentingenieurwesen in der Fakultat
Maschinenbau/Umwelttechnik an der Hochschule
Amberg-Weiden:

http://www.patentingenieurwesen.de/

Hochschule Amberg-Weiden
flir angewandte Wissenschaften
University of Applied Sciences (FH)

Titelbilder: 6. Amberger Patenttag
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An-/Abmeldung und
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ingenieurwesen den Link ‘Newsletter’:

http://www.patentingenieurwesen.de/newsletter
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http://www.haw-aw.de/aktuelles/veroeffentlichungen

Dort finden Sie zukiinftig auch das Archiv mit den &lteren
Ausgaben des Newsletters.
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