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MERKE:

Recherchen ermdéglichen u. a. die Einschatzung der
Aussicht einer Erfindung auf Patenterteilung. Der Auf-
wand fiir eine aussagekraftige Recherche kann abhan-
gig vom jeweiligen Fall stark schwanken. Eine Recher-
che ist nicht Voraussetzung fur eine Patentanmeldung.
Eine unvollstandige Recherche kann zu einer Fehlein-
schatzung hinsichtlich der Patentfdhigkeit einer Erfin-
dung fihren, im Gegensatz zu einer mangelhaften
Patentanmeldung aber fiir sich nicht die Erteilung eines
Patents im sinnvollen Umfang unmoglich machen.

Ein Mandant kann auf eine griindliche Recherche aus
wirtschaftlichen Erwdgungen verzichten und auf das
eigene Fachwissen vertrauen oder eine Recherche
unter Verwendung des Patentdokumentenarchivs
DEPATISNET selbst durchfiihren. In vielen Fallen kann
es dem Mandanten dadurch gelingen, unter Heranzie-
hung der in der Broschiire 1/10 erlduterten Grundsatze
selbst zu beurteilen, ob eine Erfindung Aussicht auf
Erteilung als Patent hat.

Ein Mandant, der einen Patentanwalt bereits in einem
ersten Beratungsgesprach mit einer Recherche zu ei-
nem Festpreis beauftragen mochte, sollte Verstdandnis
daftir aufbringen, dass der Patentanwalt dann den
maximal erbrachten Aufwand begrenzt. Die Aussage-
kraft dieser vom Patentanwalt erbrachten Recherche
kann gering sein fiir den Fall, dass der tatsachlich er-
forderliche Aufwand weit liber den erbrachten Auf-
wand hinausgeht. Alternativ kann der Patentanwalt
dem Mandanten eine Recherche zu einem Preis anbie-
ten, der vom tatsachlich erbrachten Aufwand abhangt.
Auf anders gestaltete Vereinbarungen sollte der Pa-
tentanwalt aus wirtschaftlichen Erwagungen nicht
eingehen.

STAATLICHE FORDERUNG FUR KLEINE UND MITTEL-
STANDISCHE UNTERNEHMEN

Fir die Anmeldung von Patenten gibt es fir kleine und
mittelstdndische Unternehmen unter bestimmten
Voraussetzungen staatliche Férderung. Mehr Informa-
tion finden Sie zu diesem Thema auf www.patus.org
unter Forderung.




Liebe Leserin, lieber Leser,

fur viele Erfinder steht vor Anmeldung ihrer Erfindung zum
Patent die Frage im Vordergrund, ob ihre Erfindung Aus-
sicht auf Patenterteilung hat. Voraussetzung fiir die Be-
antwortung dieser Frage ist in der Regel eine grindliche
Recherche (siehe Broschiire 1/10).

Der Begriff ,Recherche” stammt aus dem Franzosischen
und bedeutet bekanntlich ,Suchen” - ein Vorgang, der
allgemein durch die Ungewissheit dariber gekennzeichnet
ist, wann und ob ein Ergebnis aufgefunden wird. Dement-
sprechend ist der Aufwand einer griindlichen Recherche im
Voraus kaum abschatzbar. Bei einer aufwandsabhangigen
Vergltung werden die Kosten der Durchfiihrung und Aus-
wertung einer grindlichen Recherche durch einen Patent-
anwalt daher stark schwanken. Mandanten duflern jedoch
haufig den Wunsch, die Kosten einer Recherche im Voraus
abschatzen zu kénnen, und werden auch nur an einer Re-
cherche zu einem Preis interessiert sein, der deutlich unter
den Anmeldekosten eines Patents liegt. Bemiht sich der
Patentanwalt, diesem Wunsch des Mandanten zumindest
annahrend zu entsprechen, so muss er in der Regel Abstri-
che bei der Qualitdt der Recherche machen. Der Patent-
anwalt kann beispielsweise die Recherche einschranken
und viele Dokumente nur (iberfliegen oder gar nicht be-
ricksichtigen. Eine solche Arbeitsweise kann dazu fiihren,
dass der Patentanwalt sich unbehaglich fiihlt und relevante
Offenbarungen lbersieht.

Ein moglicher Ausweg aus diesen Konflikten liegt darin,
dass der Mandant selbst recherchiert. Hierzu méchten wir
Ihnen im Folgenden eine kurze Einfiihrung geben.

Wir wiinschen |hnen eine informative Lektire.

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent, Trademark,
and Design Attorney



EINFUHRUNG IN DIE RECHERCHE NACH TECHNISCHEN
SCHUTZRECHTEN

I. Die internationale Patentklassifikation

Nach Schatzungen soll weit iber 90 % des technischen
Wissens in Patendokumenten offenbart sein. Patentdoku-
mente sind daher die herausragende Quelle zur Beurtei-
lung der Aussicht einer Erfindung auf Patenterteilung. Die
Internationale Patentklassifikation (IPC) klassifiziert Pa-
tentdokumente gemaR technischer Sachverhalte und er-
moglicht es dadurch, relevante Patentdokumente anhand
der Klassifikation und somit des technischen Sachverhalts
aufzufinden. Die IPC wird von Uber 100 Patentbehodrden
wie etwa dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA),
dem Europaischen Patentamt (EPA) und der Weltorganisa-
tion fur Geistiges Eigentum (WIPO) verwendet. Die IPC
umfasst 70.000 Unterteilungen (Haupt- und Untergrup-
pen). Das DPMA nimmt weitere Unterteilungen vor und
verwendet insgesamt 110.000 Unterteilungen. Die Anzahl
der Dokumente, die den einzelnen Unterteilungen zuge-
ordnet ist, kann stark variieren. Die IPC wird fortwdhrend
Uberarbeitet, um das Auffinden der Patentdokumente zu
erleichtern, deren Bestand immer unfangreicher wird. Mit
jeder Uberarbeitung der IPC ist eine Reklassifikation der
vorhandenen Patentdokumente verbunden. Die IPC -
depatisnet.dpma.de/ipc/initdo - UNA ein Handbuch zum Aufbau und
zur Verwendung der IPC sind o6ffentlich zugdnglich -

www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/ipc/handbuch _ipc20092.pdf.

Obwohl in vielen Féllen selbst ein Nichtfachmann mithilfe
einer Recherche und der in unserer Broschire 1/10 (abruf-
bar auf unserer Homepage) erlduterten Grundsatze zu
einer Einschdtzung hinsichtlich der Patentfdhigkeit einer
Erfindung kommen kann, wird er haufig bereits an der
anfanglichen Schwierigkeit scheitern, die relevante(n)
Unterteilung(en) der IPC aufzufinden, um so eine systema-
tische Recherche durchzufiihren. Dies wird oftmals da-
durch erschwert, dass eine Erfindung haufig unterschiedli-
che Aspekte betrifft, denen dementsprechend unter-
schiedliche Unterteilungen der IPC zugeordnet sind.


http://depatisnet.dpma.de/ipc/init.do
http://www.dpma.de/docs/service/klassifikationen/ipc/handbuch_ipc20092.pdf

Il. Anmerkungen zu amtliche Recherchen

Das DPMA und auch viele weitere Patentbehdérden fiihren
Recherchen nur im Zusammenhang mit Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldungen durch. Das DPMA berech-
net fur eine Recherche lediglich € 250. Das DPMA bietet
Recherchen deshalb so kostenglinstig an, weil es eine 6f-
fentliche Aufgabe wahrnimmt und soziale Belange berick-
sichtigt. Selbst mittelosen Erfindern soll es ermoglicht
werden, Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen zu-
mindest zu tatigen und die damit im Zusammenhang ste-
henden Geblihren zu bezahlen. Das DPMA verfiigt mit den
Jahresgeblhren flir Patente lGber eine weitere Einnahme-
quelle, die es ihm ermdglicht, die Recherchen querzusub-
ventionieren. Die Jahresgebiihren steigen mit der Laufzeit
eines Patents immer weiter auf nahezu € 2000 an. Der
dahinter stehende Gedanke ist, dass einerseits derjenige,
der Patentschutz fiir eine erfolgreiche Erfindung genief3t,
die sozialen Belange des DPMA fordert, und andererseits
Erfindungen nur dann langfristig geschiitzt werden, wenn
dieser Schutz auch tatsachlich von Nutzen ist. Diesen Jah-
resgeblihren steht dem freiberuflich tatigen Patentanwalt
keine entsprechende Einnahmequelle gegeniber. Die amt-
liche Recherche umfasst auerdem noch nicht eine griind-
liche Auswertung der recherchierten Patentdokumente.
Fir die Auswertung der recherchierten Dokumente im
Rahmen der Priifung rechnet das DPMA zusatzlich mindes-
tens € 150 ab. Das DPMA verfiigt zudem {iber einen be-
sonders schnellen Zugriff auf die Patentdokumente, eine
besondere Soft- und Hardware zur Darstellung der Patent-
dokumente und ist nach Sachgebieten hoch spezialisiert.
Der freiberuflich tatige Patentanwalt kann daher kosten-
deckend keine qualitativ hochwertige Recherche zu einem
vergleichbaren Preis anbieten.

Die Kosten des Europdischen Patentamts (EPA) fiir eine
Recherche liegen wesentlich héher. Fiir eine Recherche
rechnet das EPA € 1105 ab. Fir die Auswertung, d.h. die
Prifung, rechnet das EPA € 1480 ab. Das EPA erhebt dar-
Uber hinaus weitere Gebiihren wie Jahresgebiihren, die
der Kostendeckung dienen und hoher sind als diejenigen
des DPMA. Wenn das EPA im Rahmen internationaler Pa-
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tentanmeldungen tatig wird, rechnet das EPA fir die Re-
cherche € 1785 und fiir die Prifung € 1645, insgesamt also
€ 3430, angeblich mit Verweis darauf ab, dass die Recher-
che- und Priifungsgebiihren im Rahmen einer internatio-
nalen Patentanmeldung kostendeckend sein sollen. Den
Kostenaufwand fiir eine griindliche durchschnittliche Re-
cherche mit Auswertung wirde das EPA demnach auf
€ 3430 beziffern. Diese Kosten liegen durchaus im Bereich
der Kosten fiir die Ausarbeitung einer Patentanmeldung.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein freiberuflicher Patent-
anwalt unter Bericksichtigung wirtschaftlicher Gesichts-
punkte eine gleichwertige durchschnittliche Recherche
zum Preis von € 3430 anbieten kann. Wie das DPMA hat
das EPA einen besseren Zugriff auf die amtliche Patentda-
tenbank, ist in der Regel spezialisierter als ein freiberufli-
cher Patentanwalt, und verfiigt wahrscheinlich ebenfalls
Uber eine besondere Soft- und Hardware zur Darstellung
der Patentdokumente. Der wohl gravierendste Unter-
schied zwischen der Recherche eines Patentanwalts und
des EPA besteht jedoch darin, dass das EPA auf Grundlage
von bereits ausgearbeiteten Patentanmeldungen recher-
chiert. Um den Rechercheaufwand zu begrenzen, hat das
EPA u. a. mit Wirkung zum 1. April 2008 Gebiihren in Hohe
von € 210 fir jeden weiteren Anspruch ab dem 16. Patent-
anspruch und in Héhe von € 525 fir jeden weiteren An-
spruch ab dem 51. Patentanspruch eingefiihrt. Das EPA
kann auch mehrere Recherche- und Prifungsgebihren
verlangen, wenn das Patent nicht einheitlich ist. Bei der
Recherche orientiert sich das EPA an den eingereichten
Patentanspriichen. Gegenstdnde, die in der Patentbe-
schreibung, aber nicht in den Patentanspriichen enthalten
sind, werden wahrend der Recherche und der Prifung
nicht unbedingt berlicksichtigt. Sollen diese Gegenstande -
soweit moglich — spdter beansprucht werden, kdénnen
weitere Recherche- und Prifungsgebihren fallig werden.

IIl. Recherche im Patentdokumentenarchiv des DPMA

Das DPMA unterhdlt das Dokumentenarchiv DEPATISNET
mit ca. 70 Millionen Patentdokumenten insbesondere aus
Deutschland (DE), der friiheren DDR (DD), Osterreich (AT),
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Schweiz (CH), dem Europdischen Patentamt (EP), Frank-
reich (FR), GroRbritannien (GB), Japan (JP), Korea (KR), USA
(US) und der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum
(WO). Die Codes der einzelnen Lander bzw. Organisationen
sind in Klammern hinzugefiigt. Ungefahr 41 Millionen Pa-
tentdokumente sind im PDF-Format erhaltlich und auf der
Homepage des DPMA - depatisnet.dpma.de/DepatisNet -
offentlich abrufbar. DEPATISNET verwendet unterschiedli-
che Suchmasken. Ein empfohlenes Vorgehen fiir die Re-
cherche im Patentdokumentenarchiv des DPMA kann wie
folgt zusammengefasst werden:

1. Bestimmen der relevanten IPC-Unterteilung(en);

2. Bestimmen der Anzahl der relevanten Druckschriften;

3. Reduzieren der Anzahl der jeweils maximal angezeigten
Druckschriften auf unter 500; und

4. Uberpriifung der IPC-Unterteilung(en) wahrend der
Durchsicht der relevanten Dokumente.

Im Folgenden wird dieses Vorgehen beispielhaft fiir eine
Recherche nach Fligeltiuren erldutert. Dabei wird insbe-
sondere auf die Suchmasken fiir die Einsteigerrecherche
und die Expertenrecherche eingegangen.

1pC-Verzeichnis [ERCITSPORNSN 1nC-Konkordanz

Sektion B — i fahren; Ti ieren

50 Fahrzeuge allgemein

B60) Fenster, Windschutzscheiben und bewegbare Dicher, Tiren oder Ab

B601 5/00 Tiiren wikdungen 560) 1/00) [5]

r, Fahresugtir, Kraftshrzsug, Tir, Sicherhaitstir
19C-Ausgabe/Version

2011 .0{aktuel) - (= E6015/04
[ pEKLA-Gruppen

7] stich- und Schlaguerta
1PC-tntenval

S5W: Flankenschutz, Fahrzeugtir, Fligelir, Seitentdr, Klapprir, S¢

Os ichnisse
| Stich- und Schlaguorte

Ausfiihren

Treffer

Gesamtanzahl Traffer: 1
Symbal v
2601 5/04|SS5W

Abb. 1

Zu 1.) Relevante Unterteilungen kdnnen zunéachst durch
Eingabe des Begriffs ,Fliigeltir” in das Suchfeld der IPC-
Recherche gefunden werden - depatisnet.doma.de/ipc/ipcdo. Diese
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Eingabe liefert nur die einzige Unterteilung ,B60J5/04“
(siehe Abb. 1). Alternativ kdnnte ein weiter gefasster Beg-
riff wie zum Beispiel , TUr” verwendet sein. Dieser Begriff
liefert weitaus mehr Unterteilungen, die dann bei der
Durchsicht reduziert werden. Wenn es durch Eingabe eines
passenden Suchbegriffs in das Eingabefeld der IPC-Recher-
che nicht gelingt, eine zutreffende Unterteilung zu finden,
weil dieser Begriff nicht in der IPC genutzt wird, kann eine
zutreffende Unterteilung beispielsweise durch eine Ein-
steigerrecherche - depatisnet.doma.de — gefunden werden.
Einsteigerrecherche

Die folgenden Felder sind alle mit UND verkniipft. Sie miissen mindestens ein Feld ausfiille

Fiir weitere Informationen nutzen Sie die Hilfe zur Einsteigerrecherche.

-I Recherche formulieren I

Veraffentlichungsnummer DE DE4446098C2
Titel Fligeltar Mikroprozessor
Anmelder/Inhaber/Erfinder Heinrich Schmidt
Verdffentlichungsdatum 12.10.1999
Alle IPC-Felder F17D5/00
Suche im Volltest Krafifahrzeug Fahrrad

‘I Trefferliste konfigurieren I

K| verdffentlichungsnummer Y| Titel | Erfinder
¥ Anmelder/Inhzber ¥ versffentlichungsdatum "] anmeldedatum
| prafstoff-1PC IPC-Hauptklasse

Trefferlistensortierung nach Verdffentlichungsdatum ~ absteigend -
250 w Treffer/Seita

Abb. 2

Die Eingabe ,Flugeltir” in das Feld ,Titel”, , Kraftfahrzeug”
in das Feld ,Volltext” und ,DE” in das Feld , Veroffentli-
chungsnummer” (siehe Abb. 2) liefert beispielsweise drei
Treffer in den Unterteilungen B60J5/04, B60J5/06, EO5
D15/00, E05D15/58. Hierbei sollten vorzugsweise die re-
klassifizierten Unterteilungen beriicksichtigt werden, die
erst durch Anklicken der Veréffentlichungsnummer in der
Ergebnisliste aufgefunden werden kénnen (siehe Abb. 3).
Die auf den Dokumenten selbst angegebenen Unterteilun-
gen entsprechen den Unterteilungen zum Zeitpunkt der
Veroffentlichung der Dokumente. Die relevantesten Unter-
teilungen konnen fir die Erfindung, welche Gegenstand
der Recherche ist, aus den aufgefundenen Unterteilungen
anhand der IPC bestimmt werden. Dabei kann es auch
hilfreich sein, Unterteilungen zu berlicksichtigen, die den
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aufgefunden Unterteilungen in der IPC benachbart sind.
Die Unterteilung B60J5/06 ist offensichtlich bereits deshalb
besonders relevant, weil sie fir jeden Treffer vorkommt.

Zu 2.) Die Suchanfrage MCD=B60J5/04 (der Parameter
MCD bezeichnet das Sammelfeld der reklassifizierten IPC)
nach Dokumenten der reklassifizierten IPC B60J5/04 bei
der Expertensuche - depatisnet.dpma.de/ipc/recherchex.do - liefert 32962
Treffer. Die Verwendung der reklassifizierten IPC stellt
sicher, dass keine Dokumente, die vor einer Reklassifika-
tion veroffentlicht wurden, unberiicksichtigt bleiben.

Trefferliste Expertenrecherche

Suchanfrage:

MCD=B&0J5,/04 UND (AC=DE ODER AC=ER ODER AC=WC CDER AC=US) UND
PUB>=01.01.2000 UND PUS <01.01.2001

Neue Suche (verfeinert) | | Zuriick zur |

E TREFFERLISTE ADEN

Nr, | Vers i 5 i Anmelder/Inhaber Titel Originaldokument
Hummer v

1 |DEODO01985S470C? | 28.12.2000 ED. [DE] In 2in ﬂ
GmbH, 42855 int=grierter Turfzststeller
Remscheid, DE

2 |DEOD0019857589C2 | 28.12.2000 Honsel [DE] Aufpralltriger fiir Fahrzeugtiren und §|
Profilprodukte Verfahren zu seiner Herstellung
GmbH, 59494
Soest, DE

3 EPO00D00D61703B1 |27.12.2000 BROSE [DE] MOTOR-GETRIEBE-EINHEIT FUR =
FAHRZEUGTEILE, VERSTELLEINRICHTUNGEN IN

KRAFTFAHRZEUGEN ...

4  |USDD0006164716A | 26.12.2000 DAIMLER [EN] Energy dissipating body panel zssembly =
CHRYSLER CORP,

us
5 |DEDD0010956497A1 | 21.12.2000 Hyundai Motor Co.  [DE] Fahrzeugtiir-Baugruppe [EN] Modular ﬁ

Ltd., Seoul/Seul, KR door system for motor vehicle ...

Zu 3.) Aufgrund der hohen Trefferanzahl ist es sinnvoll, die
Anzahl der Treffer insgesamt zu reduzieren. Mithilfe des
Parameters AC kénnen nur Dokumente mit einer bestimm-
ten Herkunft und somit Code der Lander bzw. Organisatio-
nen recherchiert werden. Die neue Suchanfrage MCD=
B60J5/04 UND (AC=DE ODER AC=EP ODER AC=WO ODER
AC=US) liefert 7489 Treffer. Um die 7489 Treffer alle dar-
stellen zu kénnen, muss die Trefferanzahl in Pakete unter
500 Treffer zerlegt werden. Hierzu eignet sich besonders
das Veroffentlichungsdatum PUB. Eine Suchanfrage fiir ein
solches Paket lautet beispielsweise MCD=B60J5/04 UND
(AC=DE ODER AC=EP ODER AC=WO ODER AC=US) UND
PUB>=01.01.2000 UND PUB <01.01.2001 (siehe Abb. 3).
Diese Suchanfrage liefert lediglich 264 Treffer, die auf
einmal angezeigt werden konnen. Die Beschriankung der
der urspringlich aufgefundenen 32962 Treffer auf 7489
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http://depatisnet.dpma.de/ipc/recherchex.do

Treffer ruft mit Sicherheit die Gefahr hervor, dass rele-
vante Dokumente nicht beriicksichtigt werden. Diese Re-
cherche im Patentdokumentenarchiv des DPMA waére
jedoch selbst bei Beriicksichtigung samtlicher 32962 Do-
kumente nicht vollstandig. Zu bericksichtigen sind insbe-
sondere die weiteren relevanten Dokumente der Unter-
teilung EO05D15/00 (Erfindung des Monats August -
www.dpma4de/service/klassifikationen/ipc/ipcprojekt(index.html). Mehr Deta”s Zur
Recherche nach Patentdokumenten in der Patentdaten-
bank DEPATISNET sind einer Broschiire zu entnehmen -

www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/dpmainformativ/04 dpmainformativ.pdf .

Zu 4.) Die Uberpriifung der IPC-Unterteilung(en) lduft im
Wesentlichen analog wie das Auffinden der IPC-Unter-
teilungen mithilfe der Einsteigerrecherche ab (siehe zu 1.).
Weitere Unterteilungen der recherchierten Dokumente
kénnen ein Hinweis darauf sein, dass diese ebenfalls rele-
vant sind.

IV. Wirtschaftliche Erwagungen der Recherche

Im vorliegenden Fall missten eventuell Gber 32962 Doku-
mente durchgesehen werden (die Dokumente der Unter-
teilung EO5D15/00 kommen hinzu), um zu einem aussage-
kraftigen Ergebnis hinsichtlich der Einschatzung der Pa-
tentfahigkeit einer Fligeltlir zu gelangen. Soll durch eine
grindliche Durchsicht der einzelnen Dokumente sicherge-
stellt werden, dass keine Passagen Ubersehen werden, so
konnte pro Dokument inklusive der Auswertung beispiels-
weise ein Zeitaufwand von einer halben Stunde angesetzt
werden. Der Arbeitsaufwand wirde dann {ber 15000
Stunden oder ca. 10 Arbeitsjahre betragen. Ein Patentan-
walt sollte sich daher aus wirtschaftlichen Erwagungen
davor hiten, Mandanten vorab eine zuverldssige Recher-
che zu einem glinstigen Festpreis anzubieten. Eine Recher-
che ist nicht Voraussetzung fir die Anmeldung eines Pa-
tents. Wenn keine besonderen Umstédnde vorliegen, ist es
fir den Mandanten in vielen Fillen empfehlenswert, vor
Anmeldung eines Patents auf eine griindliche Recherche
ganzlich zu verzichten und auf das eigene Fachwissen zu
vertrauen.


http://www.dpma.de/service/klassifikationen/ipc/ipcprojekt/index.html
http://www.dpma.de/docs/service/veroeffentlichungen/dpmainformativ/04_dpmainformativ.pdf
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