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Ben P. GILLIGMANN

 Europäischer Patentanwalt

 Schweizer Patentanwalt

 Französischer Patentanwalt

 Mitglied der EQE & CH 

Prüfungskommissionen

 Innosuisse coach

 Ehemaliger Swisscom & Swatch 

Group Mitarbeiter

@BOVARD seit 2015

Wer spricht
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 Designs Ästhetische Merkmale
eines Produkts

 Marken Markennamen für 
geschäftlichen Gebrauch

 Patente Technische Merkmale eines
Verfahrens/Produkts

 Urheberrecht primär für literarische Werke & 
Kunst

Übersicht von IP Rechten

- Anspruch auf einen gewerblichen Rechtschutz verlangt eine Registerierung!
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 Anmeldung 
erforderlich

Keine 
Anmeldung

 Das geistige Eigentum ist vorgesehen, um verschiedene Arten 
von Schöpfungen zu schützen:
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Designs
 Schutzumfang

 Form / Gestalt eines Objektes

 Voraussetzungen

 Neuheit & Eigenartigkeit

 Schutzdauer

 25 Jahre max., jeweils nach 5 Jahre verlängerbar
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Marken

 Schutzumfang
 Zeichen, die mit Waren & Dienstleistungen «WdL» gekoppelt sind

 Voraussetzungen

 Verfügbarkeit
 Unterscheidende Merkmale für die betroffenen WdL (Gemeingut 

ausgeschlossen)

 Schutzdauer
 Unbegrenzt verlängerbar durch 10-jährige Perioden
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Urheberrecht 
 Schutzumfang

 Kunstwerke, umfassend Software

 Der Schutz ist dann auf die Art WIE der Code implementiert ist (z.B. in 
welcher Programmiersprache), nicht der eigentliche Inhalt (“WAS”)

 Voraussetzungen
 “Geistige Schöpfungen der Literatur & Kunst, die einen individuellen 

Charakter aufweisen”

 Keine Registrierung benötigt, Rechte entstehen gleichzeitig wie die 
Schöpfung selber 

 … Jedoch sind Zeitstempel als Beweismittel hilfreich Im Falle eines 
Streitfalls

 Schutzdauer
 70 Jahre nach dem Tod des Autors [50 für Software] 8 ©
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Design?

• Neu & eigenartig
Patent?

• Neu
• Erfinderisch

Urheberrecht?

• «individueller Charakter»

Marke?

• verfügbar
• unterscheidend

Ergänzende Schutzstrategien

Das geistige Eigentum bietet eine Vielfalt von Schutzmöglichkeiten!

Ästhetische vs 
technische Merkmale
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Patente: Definition & Rolle

 Handlungsfreiheit: reduziert das 
Risiko eines 
Streitfalls/Verletzungsangriff

 Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Konkurrenten durch einmaliges 
Verkaufsargument (USP)

 Effiziente Rendite (ROI) für F&E 
Investition durch Lizenzen oder 
bessere Marktanteile

 Innovationsmassstab & Marketing, 
für sowohl Kunden als auch 
Investoren / VCs 

 Rechtsmittel um ein virtuelles 
Monopol (20 Jahre) für die 
Ausbeutung* einer Erfindung zu 
schaffen: Veröffentlichung des 
technischen Forstschritts mit einem 
Verbotsrecht für Dritte

 Ein immaterielles Wirtschaftsgut

 Patente vs Fabriksgeheimnis

- schliessen sich gegenseitig aus; 
Farbrikgeheimnis nur relevant wenn 
kein “reverse engineering” 
(Nachbauen)  möglich ist

Was ist ein Patent? Was bringt es?

* umfassend: Erzeugung, Benutzung, Verkauf, und Importieren von Produkten 

Ein Rechtsmittel zur Sicherung & Befruchtung von F&E Investitionen 
©11
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Patente: Struktur & Inhalt

 Die Ansprüche

 Bestimmt den Schutzbereich, i.e. die 
Schranken des gewährten 
Patentschutzes

 Die Beschreibung

 Ermittlung des Stands der Technik

 Bestimmung der zu lösenden Probleme 

 Detaillierte Beschreibung von 
bevorzugten Ausführungsformen

Der kritischste 
Redaktionsteil!

Hilft für die 
Auslegung der 

Ansprüche

(cf. Art. 69,84 EPÜ)
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Beispiel einer veröffentlichten EP Patentanmeldung

Bibliographische 
Daten

Titel, 
Zusammenfassung, 

illustrative 
Abbildung
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Patentansprüche & Schutzbereich
 Analyse des Schutzbereichs eines Anspruchs:

Die bevorzugten Ausführungsformen sollten die Produkten decken! 

Stand der Technik

Erfindung
Ausführungsform 1

Ausführungsform 2

Schutzbereich

Nicht gewährbar

Stand der Technik

Erfindung

Ausführungsform 1

Ausführungsform 2

Zu eingeschränkt Optimal

14 ©

Erfindung

Ausführungsform 1

Ausführungsform 2

Stand der Technik



Cabinet fondé en 1925

BOVARD SA

Conseils en propriété 
intellectuelle

Quai du Bas 23
CH-2502 Biel/Bienne
Suisse

T +41 31 335 20 00
F +41 31 332 81 59

info@bovard.ch
www.bovard.ch

Patente & Benutzungsfreiheit (FTO)

Patente gewähren keine Ausbeutungsrechte, sondern nur 
VERBOTSRECHTE

« Base » patent 

AA + B

Feature A: Tisch
=> umfassend (i) eine flache 
Ebene [Oberfläche die für 

das Liegen von Objekten 

geeignet ist (ii) Füsse] 

Feature B: 
(iii) Genau 3 Füsse
Technischer Effekt: 
verbesserte Stabilität

Tisch: (i) flache Ebene + 
(ii) Füsse

Tisch mit 3 Füssen (i) + (ii) + (iii)

 Weiterentwicklung in der Steinzeit
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Was kann patentiert werden?

Patente können erteilt werden für ERFINDUNGEN* die:

Neu sind – Art. 54 EPÜ

 Nie veröffenticht, schrifliche oder mündliche Beschreibung durch Benutzung oder 
in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist 

Erfinderisch sind – Art. 56 EPÜ

 Nicht für den durchschnittlichen Fachmann naheliegend angesichts des Stands 
der Technik

Industriell anwendbar sind – Art. 57 EPÜ 

Voraussetzungen gemäss dem europäischen Patentrecht

* Produkte, Vorrichtungen, Verfahren & Verwendungen 
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Neuheit – übliche Fehler

 Um neu zu sein, darf eine Erfindung NIE vor dem 
Anmeldedatum des entsprechenden Patentgesuchs irgendwo 
auf der Erde veröffentlicht worden sein, auch wenn die 
Veröffentlichung vom Erfinder selber verursacht worden ist 
(keine Gnadenfrist in den meisten Ländern)

 Wissenchaftliche Veröffentlichungen, Konferenzvorträge, 
Verhandlungen, öffentliche Verteidigung einer Dissertation 
sind Beispiele neuheitsschädlicher Veröffentlichungen! 

- Nie technische Informationen an Dritte vor der Einreichung der 
Patentanmeldung mitteilen!

- Immer Geheimhaltungvereinbarungen (NDAs) sonst vorsehen
18 ©
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Die erfinderische Tätigkeit
 Ein rein juristischer Begriff

- Entspricht nicht dem Verständnis eines “Laien”!

 Ist mit der Schaffung eines sogenannten weiteren 
technischen Effektes verbunden

- Durch Interaktion / Synergien zwischen beanspruchten 
Merkmalen

 Ein Anreiz zum Kombinieren von Veröffentlichungen 
führt zu einem Mangel an erfinderischer Tätigkeit 
(früher z.B. “motivation to combine” in den USA)

Einfache Nebeneinanderstellung von Merkmalen reicht nicht
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 “Inventive step” 

=> weist auf einen gewissen Schritt / eine Stufe zu überwinden  

 Punkte verbinden

- Weist auf eine “Erfindungshöhe” 

- Diskontinuität + unerwartete Schöpfung

Veranschaulichung für erfinderische Tätigkeit

20

Stand der 
Technik

Kombination 
von 
Bausteinen

Aus 
heiterem 
Himmel ?
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Nicht patentierbare Erfindungen (Europa)

 Art. 52(2) EPÜ

 Entdeckungen, wissenschafliche Theorien, und 
mathematische Methoden

 ästhetische Formschöpfungen;

 Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche 
Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche  
Tätigkeiten, und Programme für 
Datenverarbeitungsanlagen [i.e. Software];

 Wiedergabe von Informationen

 Art. 53 a), b) & c) EPC

 Umfassend Pflanzsorten oder Tierrassen, 
Verfahren zur chirurgischen oder 
therapeutischen Behandlung und 
Diagnostiszierverfahren

Aus ethischen 
& politischen 

Gründen

Nicht betrachtet 
als technisches 

Merkmal als 
solches

©21
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CIIs/KI: Voraussetzung des 
«technischen Characters»
 Rechtsprechung der Beschwerdekammer 

& Richtlinien 

- Eine Erfindung muss einen technischen 
Charakter aufweisen, d.h. sich mit einem 
technischen Bereich befassen & wenigstens 
einige technische Merkmale enthalten 

 (Art. 52(3) EPÜ)

- steht der Patentierbarkeit im Art 52(2) 

benannten Gegenstände oder Tätigkeiten nur 
insoweit entgegen, als sich die europäische 
Patentanmeldung oder das europäische Patent 
auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche 
bezieht. 

Keine 
abstrakten

Begriffe erlaubt

Eben weil 
solche 

Merkmale als 
eigentlich 
abstrakt

betrachtet sind
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Der EP-Patent Lebenszyklus
 Schutzdauer: max. 20 Jahren nach Anmeldedatum

Anmeldung Veröffentlichung Erteilung

18 Monaten ~4 Jahre

Prüfung Einspruch

< 9 Monate >

12 Monate

6/9 Monaten

Recherchenbericht

Direkte Erstreckung 
ausserhalb EP 
(US,JP,CN etc.)

Nationale 
Validierungen 

(CH,DE,FR etc.)

Prioritätsjahr

Erstreckung via PCT?
24 ©
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entsprechende 
Jahresgebühren 
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Patente & Innovationsprozesse

Anmeldung

Geheime Informationen Öffentliche Informationen

Entwicklung

Auswahl von Ideen Erzeugung Verkauf, gewerbliche 
Anwendung

„Patent Pending“ bis zur Erteilung

WETTBEWERBER

Veröffentlichung Erteilung

Patentierbarkeit 
& FTO 

Recherchen

Potential & Risikoanalyse
Überwachungen von 
DrittenTECHNOLOGY WATCH 
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Anmeldestrategien
 Vom gewünschten geographischen Schutz abhängig 

 Es ist leider kein “weltweites Patent” vorhanden

3 Basis 
Anmeldestrategien

Nationale Patentanmeldung 
(CH)

Europäische Patentanmeldung 
(EP)

Internationale Patentanmeldung 
(PCT)

Ein einziges EP Patent ist dann in einer Mehrzahl von Ländern validiert

PCT ist nur ein Bündelsystem während der “internationalen Phase”

* PCT bietet kein Erteilungsverfahren an

*

27 ©
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Anmeldestrategien - Vergleich

Die Anmeldestrategie bedingt Schutzbereich, Flexibilität & Kosten 

NachteileVorteileTyp

National

EP

PCT

- niedrige Kosten - Beschränkter Schutz

- Grösserer Schutzbereich

- Relevant für >3-4 Länder
- Höhere Kosten ab 

Anmeldung

- Maximale Flexibilität für einen 
virtuellen “weltweiten” Schutz

- Relevant wenn eine grosse Anzahl 
von Ländern gewünscht ist, 

umfassend Länder ausserhalb Europa 

©28

- Noch höhere Kosten 
ab Anmeldung
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Kosten

- Geographische Deckung ist ein Schlüsselbestimmungsparameter 
- Jahresgebühren nicht vernachlässigbar

CH EP International

Anmeldung

Bis Erteilung

Insgesamt

~6000* CHF 10000-12000* CHF ~14000* CHF

~9000 CHF

~12000 CHF

Abhängig von Ländern

z.B. 20000 CHF für 5 
Länder

Abhängig von 
Ländernanzahl

z.B. ~50000 CHF für 
JP,US,CN.HK,IN 

Abhängig von Ländern

z.B. ~50000 CHF für 5 
Länder

Abhängig von 
Ländern

* Umfassend Honorare & amtliche Gebühren, für zwei Unterbreitungsiterationen 
©29
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Patent intelligence: Recherchetypen 
 Patentierbarkeit

 Via öffentliche Patentdatenbanken
http://ep.espacenet.com/

http://www.wipo.int/patentscope/en/

 Benutzungsfreiheit (FTO)

 Via Patentdatenbanken & Register
http://www.swissreg.ch/

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

https://register.epo.org/

 Weitere Prüfung des Rechtstatus

 UND andere relevante Quellen (wissenschaftliche 
Literatur, kommerzielle Vorbenutzung)

©31

Landscape/panoramic Search
Zur Überwachung von Dritten & aus statistischen Gründen
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Wesentliche Unterschiede zwischen Patentierbarkeit 
& FTO Recherchen

 Patentierbarkeit

 Nicht auf Patentdatenbanken beschränkt: soll jede art von Stand 
der Technik identifizieren

 Anwendung von Schlüsselwörtern

 Kombination mit Internationalen Patentklassen (IPC)

 Zitierungen

 Oft werden nur Patentanmeldungen ermittelt

o “A” Suffix, meistens umfassend einen beigelegten Recherchenbericht

 FTO

 Auf erteilte Patente fokussiert

o “B” Suffix, umfassend übersetzte Ansprüche für EP Patente

 Oft auf eine beschränkte Gruppe von Anmeldern gezielt

 Die geographische Deckung muss berücksichtigt werden 
(EP vs US etc.) ©32
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IGE - Begleitete Recherchen
 Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

 In der Regel 300 CHF

 Sonderofferte 100 CHF bis Ende Juni 2021 [leider abgelaufen…]

 Perfekt um praktische Erfahrung zu sammeln!

 In der Regel folgt dann eine Beratung eines Patentanwalts

 Weil die IGE Prüfer nicht ausgebildet sind, um sich über 
Patentierbarkeit zu äussern

©33
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Empfehlungen & Warnungen

 Keine Patentrecherche auszuführen

 Öffentliche Tests auszuführen und/oder 
Verhandlungen mit Drittparteien vor der 
Einreichung einer Patentanmeldung starten

 Ein Innovationsprojekt und der Gegenstand 
einer Erfindung bei einer öffentlichen 
Konferenz oder in einem Artikel erwähnen

 Ein neues Produkt auf den Markt zu bringen 
ohne zu prüfen, ob Patentrechte von 
Dritten verletzt sein könnten

 Geheimhaltungsvereinbarungen vergessen 
(NDAs)

 Dedizierte Prioritätsrechtabtretung nicht 
vorsehen

 Einen Patentanwalt kontaktieren wenn 

patentierbares Material in einem 
Innovationsprojekt vermutet wird

 “Patentorientiert denken”: selbst eine als 
einfach geschätzte Lösung kann patentiert 
werden

 Nicht die Tendenz der Wettbewerber alles 

schützen wollen, selbst was als trivial 

erscheinen könnte, zu unterschätzen  

 Selbst ein Prototyp, dessen Leistungen noch 

nicht vielversprechend sind, kann für allfällige 

Weiterentwicklungen patentiert werden

 Sich in Fachliteratur auszubilden, um eine 
bessere Ahnung des Stands der Technik zu 
bekommen

 Speicherung von F&E Arbeiten (zu 
Verteidigungszwecken , z.B. als Beweis einer 
Vorbenutzung)

Was zu machen Was EHER VERMEIDEN
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Recherchen – Übungen

i. Ermitteln Sie die Anzahl der Patentfamilien von Apple 
auf Smartwatches

ii. Ermitteln Sie die europäischen Patente wo ich als 
Erfinder benannt bin
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Recherchen – Resultate (i)
i. Anzahl der Patentfamilien von Apple über Smartwatches

 Schlüsselwörter: smart + watch

 Anmelder: Apple
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Recherchen – Resultate (ii)
(ii) Europäische Patente wo ich als Erfinder benannt bin

 Schlüsselwort: Gilligmann als Erfinder

Keine “direkte” Ermittlung: dann auf “EP-B” filtern => #2
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