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FORUM 5
Umgang mit geistigem Eigentum bei Open Innovation

Strategien fiir den Umgang mit und die Verwertung von geistigem Eigentum bei der Zusammenarbeit im

Rahmen der 01

In diesem Forum wird erbrtert, welche vorbereitenden Schritte in Bezug auf geistiges Eigentum erforderlich sind,
bevor man sich auf eine Zusammenarbeit im Bereich der Open Innovation einlasst, und welche Strategien
Unternehmen anwenden kénnen, um einen klaren Weg fiir die Erkennung und Verwaltung von geistigem
Eigentum im Vordergrund zu finden und fiir beide Seiten vorteilhafte VerwertungsmaBnahmen zu definieren,
Weitere praktische Beispiele fiir die Verwaltung und Verwertung von geistigem Eigentum werden von KMU und
GroBunternehmen vorgestellt, die im Rahmen von Open Innovation zusammengearbeitet haben. Es soll
vorgestelit werden, was KMUs in Open Innovation Projekten beachten sollten.

*  Dr. Jennifer Bilbao | Steinbeis Europa Zentrum, PITCCH Open Innovation Plattform PITCCH | The Future
Now

* Dr.-Ing. Andreas Eisele | Patentanwalt, Kanzlei Witte, Weller und Partner, Stuttgart (www.wwp.de)

= Annegret Schmid | Patentcoach Baden-Wiirttemberg, Patent- und Markenzentrum Baden-Wirttemberg

*  Dipl.-Ing. Matthias Rapf | k EU-Projekt Universitat Stuttgart

Moderation: Elke Weidenfelder | Steinbeis Europa Zentrum
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Kurzvorstellung

Dr.-Ing. Andreas Eisele

e Studium der Elektrotechnik und Informationstechnik
an der Universitat Karlsruhe
Studium Optics and Photonics / Lasertechnik, UCF (USA)
¢ Promotion Elektrotechnik
am Institut fir Photonik und Quantenelektronik, IPQ Karlsruhe

e Arbeit in Entwicklungsabteilung bei Bosch und
15 Patentanmeldungen als Erfinder

¢ Deutscher und Europdischer Patenanwalt

¢ Partner bei Witte, Weller & Partner Patentanwalte
Konigstr. 5, 70173 Stuttgart

www.wwp.de
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,ES ist nicht genug, dass man etwas erfindet,
man muss auch merken, dass man etwas erfunden hat.“

(Karl Steinbuch)

(19) % Deutsches
4 Patent- und Markenamt

(21) Aktenzeichen: 10 2017 126 259.8
(22) Anmeldetag: 09.11.2017
(43) Offenlegungstag: 09.05.2019
(45) Veroffentlichungstag

der Patenterteilung: 01.08.2019

2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

TR T

(9 DE 10 2017 126 259 B4 2019.08.01

12 Patentschrift

GHintcl:  A61F 2/70 (2006.01)
AGTH 3/00 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)

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

(73) Patentinhaber:
Universitat Stuttgart, 70174 Stuttgart, DE

(74) Vertreter:
WITTE, WELLER & PARTNER Patentanwalte mbB,
70173 Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Siegert, Jorg, 70569 Stuttgart, DE; Schneider, Urs,
70569 Stuttgart, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:

us 9655805 B2
EP 3173191 A2

(54) Bezeichnung: EXc System,

und Verfahren
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Schutzrechtsarten
Patente/ Neue technische Anmeldung und
Gebrauchsmuster Erfindungen Prufung
Marken Charakteristische Eintragung und/oder
Bezeichnung von Waren Benutzung
und Dienstleistungen
Eingetragenes AuRere Gestaltung Eintragung
Design .
A2
Urheberrechte Originare schopferische Besteht automatisch B
oder kiinstlerische Werke N\ £ XD
We ©
*Geheimhaltung Geschéftsgeheimnisse Geheimhaltung ——~
*Zertifizierung Zertifizierungsstelle
www.wwp.de 08.03.2023 10
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Was ist ein Patent?

Monopolrecht Offenbarung von

Wissen & KnowHow

« Zeitlich und raumlich begrenztes staatlich gewahrtes Monopol auf die
Benutzung einer Erfindung als ,Belohnung* fiir die Bereicherung der
Offentlichkeit

www.wwp.de 08.03.2023 1
11
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Patent

Patent ist Monopolschutzrecht

(negatives Verbietungsrecht, kein positives Benutzungsrecht):
Verbot von Herstellung, Anbieten, in Verkehr bringen, Gebrauch
sowie Einfuhr und Besitz zu diesen Zwecken

Verwertungsmaéglichkeiten: Patentinhab
*  Verbot (Alleinstellung / Kooperationspartner) atentinha er1‘

* Lizenzvergabe (Einnahme, Standardisierung)
* Lizenzaustausch (Rechtsfrieden) Ko
*  Verkauf

12

www.wwp.de 23.01.2013 12
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Patentrecht — Verfahrensablauf |
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Patentrecht — Verfahrensablauf Il
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Gebrauchsmuster

* ungepruftes Schutzrecht
(Eintragung nach rein formaler Prifung)

» Laufzeit 10 Jahre

» kein Verfahrensschutz

* Neuheitsschonfrist 6 Monate

» erfinderischer Schritt*

» Prufung erstim Verletzungsfall

» amtliche Neuheits-Recherche maglich

» Offenkundige Vorbenutzung im Ausland kein Stand der Technik

aber:
» gewahrt nahezu die gleichen Rechte wie Patent

Www.wwp.de 23.01.2013 15
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,Jodstinden“ des Erfinders
Die Erfindung wird o .
nicht geheim gehalten Keiner will sie haben Die L8sung ist komplexer
als das Problem
(gef. NDA mit

Kooperationspartnern)

www.wwp.de 23.01.2013 16
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Vorher!

Eigenes Background-IP identifizieren
* Welches IP ist fir das eigene Geschéaft essenziell? Heute? In 5 Jahren?
* Welches IP muss voraussichtlich preisgegeben werden?
* Was sollte zum Schutzrecht angemeldet werden?
» Vor Projektstart anmelden!
Patentrecherche zum Projektthema durchflihren (PMZ unterstitzt)
NDAs und Kooperationsvertrage sorgfaltig prifen (selbst lesen!)
+ |Ist das NDA beidseitig formuliert?
« Sind eigene Zukunftsvisionen betroffen?
» Best Case und Worst Case Szenarien betrachten
In Rechtsberatung investieren!
« Patente anmelden, Vertrag prifen
» Beides ersetzt nicht die eigene Auseinandersetzung damit!

i

06.03.2023 PATENTCOACH BW / Schmid
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Wahrend der Kooperation

=~ Sauber dokumentieren
» Prasentationen nur mit korrektem Datum und als PDF weitergeben
» Keine sich selbst aktualisierenden Datumsfelder verwenden!
» Gemeinsame Protokolle schreiben
» Ggfs. Ideengeber nennen

» Gegenzeichnen lassen oder wenigstens mit der Aufforderung ,ich
bitte um Durchsicht und Korrekturen bis zum ...“ verschicken.

* Protokolle von Partner vor der Freigabe lesen!
» Datumsfelder/pdf
» Abschlussberichte/Papers sind spater Stand der Technik
=~ Auffindbar archivieren (Zeithorizont: mind. 15 Jahre)
=~ Bei gemeinsamen Erfindungen: Eigene Handlungsfreiheit vertraglich sichern

06.03.2023 PATENTCOACH BW / Schmid
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Nachher

=~ Falls nicht bereits geschehen: Projektpartner und —themen in die laufende
Patentiiberwachung aufnehmen

= Bei Auffalligkeiten reagieren
« Eindeutiger Projektbezug ohne dass informiert wurde?
« Falsche/fehlende Erfinder?
=~ Langfristige Vertragsbedingungen einhalten und ggfs. einfordern
=~ Patentanmeldungen zum Projektthema angemessen respektieren
» Abschlussberichte oder Papers = Stand der Technik

06.03.2023 PATENTCOACH BW / Schmid 20
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Vielen Dank fir lhre Aufmerksamkeit.
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