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Investoren bevorzugen
Startups mit Patenten
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«Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang.
Fliegen, das ist alles.»
- Ferdinand Ferber (1862 - 1909), franzésischer Offizier und Flugpionier
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Ein Startup braucht nicht nur inno-
vative Ideen und engagierte Griinder,
sondern auch Kapital. Das Startkapi-
tal kénnen die Griinder meist aus ih-
rem personlichen Netzwerk auftrei-
ben. Frither oder spéter brauchen sie
aber professionelle Investoren. Die-
se fiir sich zu gewinnen, ist nicht ein-
fach. Massgeschneiderte Patente
kénnen dabei entscheidend sein.
Andrea B. hat nach seiner Dissertation
ein Startup gegriindet. Er will seine
wissenschaftlichen Erkenntnisse nut-
zen, um einem neuen Sensor auf den
Markt zu bringen.

Zu Beginn ist er voll damit beschaftigt,
ein Funktionsmuster zu bauen, Kontak-
te zu Industriepartnern als Kunden zu
knipfen, Lieferanten zu evaluieren und
Software zu entwickeln. Alles was ihm
nicht dringend erscheint, verschiebt er
auf spater.

Andrea’s Entwicklung zeigt Erfolg und
alle, denen er die Leistungsfahigkeit
des Sensors vorfihrt, sind begeistert.
Fir die nachste Phase im Startup ist
Venture Capital nétig und Andrea ist
Uberzeugt, dass er aufgrund seiner
Entwicklungserfolge Investoren finden
wird.

Waiahrend Gesprachen mit potenziellen
Investoren kommt jeweils sehr schnell
die Frage auf, ob das Startup den Sen-
sor patentiert hat. Andrea B. hat sich
damit aber bis jetzt nicht beschéftigt
und kann deshalb nichts vorweisen.
Ihm wird klar, dass er so nicht weiter-
kommt, und sucht einen Patentanwalt
auf. Was kann und soll er patentieren
lassen? Wie lauft alles ab und was kos-
tet es? Der Patentanwalt nimmt sich
Zeit und analysiert mit Andrea die Situ-
ation. Nach zwei Monaten gemeinsa-
mer Arbeit hat Andrea die Antworten,
die er fiur die Investoren braucht.

Mit seiner Patentanmeldung kann er
nun den Investoren Sicherheiten bie-
ten. Und mit der massgeschneiderten
Schutzstrategie hat er das Patentie-
rungsverfahren im Griff.
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Was sollte das Startup
patentieren?

Das Startup soll sich darauf konzent-
rieren, den Nutzen zu schitzen, den
seine Innovation den Kunden bringt.
Angenommen Andrea B. benutzt in sei-
nen Sensoren ein neues chemisches
Verfahren zum Detektieren von Gasen.
Der naheliegende Gedanke ist, ein
Verfahrenspatent fiur die chemische
Reaktion zu beantragen. Wenn
Andrea B. aber die Kundensicht genau-
er analysiert, kann er seinen Schutz
verbessern.

Fiur die Kunden ist der Vorteil, dass der
neue Sensor kleiner und zuverlassiger
ist. Er lasst sich in Geraten einsetzen,
in welchen das bisher nicht moglich
war. Andrea B. kénnte den Patent-
schutz also auch auf ein Produkt mit
einer neuen Funktion ausdehnen, z.B.
eine Armbanduhr mit einem integrier-
ten Warnhinweis vor geruchlosen gifti-
gen Gasen.

Zusatzlich zur Kundensicht, sollte sich
Andrea mit der Welt der Lieferanten
und Konkurrenten befassen. Wie kénn-
ten diese versuchen, das Patent zu um-
gehen? Wenn es denkbar ist, dass ver-
schiedene Unternehmen dezentral
Komponenten herstellen, die ein Kun-
de dann selbst zum Produkt zusam-
menbauen kann, wird Andrea B. darauf
achten, dass auch die Komponenten
mit dem Patent geschiitzt sind.

Je genauer das Startup seine Innovati-
on aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet, desto besser wird sein Patent.

Legen Sie Wert auf ein voraus-
schauendes und vielseitiges Pa-
tent. Bauen Sie den Kundennutzen
lIhrer Innovation in das Patent.

Wann sollte das
Startup patentieren?

In jedem Fall miissen die neuen Ideen
zum Patent angemeldet sein, bevor
das Startup sie nach aussen tragt.
Voraussetzung fiir den Patentschutz ist
die Neuheit der Erfindung. Sie darf
nicht an die Offentlichkeit gelangen,
bevor sie angemeldet wird. Es wiare fa-
tal, die Innovation vor der Patentan-
meldung an einer Messe zu présentie-
ren. Aber auch schon ein offenes
Gesprach mit potenziellen Kunden
kann problematisch sein.

Diese gesetzlichen Anforderungen
sind ein Problem fir das Startup. Aus
seiner Sicht ist es gerade wichtig,
moglichst schnell zu erfahren, ob sich
Kunden fiir das Produkt interessieren.
Hier hilft eine Geheimhaltungsverein-
barung (non-disclosure agreement).
Wenn die Erfindung unter dem Schutz
einer Geheimhaltung mit externen
Partnern diskutiert wird, dann bleibt
die patentrechtliche Neuheit gewahrt.

Achten Sie darauf, dass Sie lhre
Erfindung geheim behalten bis

Wer sollte das Patent
anmelden?

Das Startup selbst sollte sich um den
Patentschutz kiimmern und als Anmel-
der eintragen lassen.

Oft bietet ein Kooperationspartner an,
die Patentierung vorzunehmen, um
das Startup vor den hohen Patentkos-
ten zu bewahren. So verlockend dieses
Angebot ist, es sollte abgelehnt wer-
den. Es liegt im ureigenen Interesse
des Startup, die bestmégliche Kontrol-
le Uber die eigenen Innovationen zu
behalten. Und dies hat es dann, wenn
es alleiniger Anmelder ist.

Wenn als Erfinder nicht nur die Griin-
der oder Angestellten des Startup be-
teiligt sind, sondern auch externe Inge-
nieure, dann kann es sein, dass die
Erfindung nicht allein dem Startup ge-
hort.

In solchen Situationen kann das Star-
tup versuchen, die Rechte vom exter-
nen Ingenieur zu erwerben. Unter Um-
stdénden hat es aber nicht die
finanziellen Mittel, um den externen
Erfinder freizukaufen. Dann kann die
finanzielle Abgeltung liber eine so ge-
nannte Royalty gel6st werden, die erst
bei Vermarktung des Produkts zu zah-
len ist.

Setzen Sie sich als Startup in den
Driver-Seat und kiimmern Sie
sich selbst um die Patentierung.
Schieben Sie die Patentierungs-
frage nicht an einen externen
Partner ab, um Geld zu sparen.



Wie sollte das Startup
beim Patentieren vorge-
hen?

Das Startup sollte eine Anmeldestrate-
gie wahlen, die moglichst viele Optio-
nen offen halt und die Kosten zeitlich
tendenziell nach hinten schiebt.

Das Fundament eines guten Patents ist
eine sorgféltig und weitsichtig formu-
lierte Patentschrift. Was am Anfang
versaumt wird, kann spater nie wieder
nachgeholt werden. Das Patentrecht
lasst es namlich nicht zu, dass die An-
meldeschrift spater aufgebessert wird.
Der formelle Schritt der Erstanmel-
dung ist relativ unkritisch. Meist hin-
terlegt das Startup sinnvollerweise zu-
nachst im Land, wo es seinen Sitz hat
das Patent. Damit ist auf kostenguinsti-
ge Art das Prioritatsdatum des Patents
fixiert. Ausgehend von der Erstanmel-
dung kann innerhalb von 12 Monaten
in beliebigen anderen Lédndern Patent-
schutz beantragt werden.

So schnell die Erstanmeldung hinter-
legt ist, so lang ist der Weg zu erteilten
Patenten in den verschiedenen L&n-
dern. Eine Patentschrift |asst sich zwar
innert weniger Wochen schreiben und
einreichen. Bis zur Patenterteilung,
dauert es aber typischerweise mehre-
re Jahre. Das ist fiir viele liberraschend.
In Tat und Wahrheit ist das ein Vorteil
fiir ein Startup:

Erstens verteilen sich die insgesamt
hohen Kosten fiir das Patent Giber meh-
rere Jahre.

Zweitens kann die wirtschaftliche Ent-
wicklung abgewartet werden, bevor
Uber Schutzoptionen entschieden
werden muss.

Drittens erhalt das Startup Zeit, um die
Wettbewerber zu beobachten und
falls notig die Patentanspriiche anzu-
passen.

Zusammen mit seinem Patentanwalt
kann das Startup eine Roadmap fiir die
Patentierung erstellen: Bis wann soll-
ten Zusatzanmeldungen fiir Verbesse-
rungen eingereicht werden? Wann ist
zu entscheiden, in welchen weiteren
Landern das Patent angemeldet wer-
den soll? Wie viel Widerstand soll man
bei Patentierungseinwanden dem Pri-
fer leisten?
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Zeitplan Patentierung

Europaisches Patent _
US Patent _
Nachanmeldung PCT _
Erstanmeldung Schweiz _

O 12 24 36 48 60

Monate

Horizontal: Zeitachse in Monaten.
Balkenlange: durchschnittliche Dauer des Verfahrens.
Pinker Bereich: Recherchier-Phase des Patentamts.

Ablauf der Anmeldung

Ubersichtsrecherche Neuheitsrecherche

Prototyp Patent-

anmeldung

Kundenfeedback

Vorbereiten der Patentanmeldung: Wenn kein Zeitdruck besteht und
NDAs verwendet werden, kann der Ablauf wie dargestellt aussehen.



Fragen Sie uns

Wem gehért die Erfindung und
wer darf sie benutzen?

Wenn mehrere Personen an der Ent-
stehung einer Erfindung beteiligt sind,
gibt es je nach den konkreten Umstan-
den verschiedene Antworten:

e Wenn die Personen liber ein
Auftragsverhaltnis gebunden sind,
beurteilen wir den Auftrag und
sagen lhnen, bei wem die Rechte
sind.

e Wenn die Personen eine Zusam-
menarbeit in der Art einer
einfachen Gesellschaft haben,
schlagen wir Ihnen einen Patent-
Nutzungsvertrag vor, damit klar
ist, wer welche Rechte und
Pflichten hat.

e Wenn Sie die externen Personen
am finanziellen Erfolg der Erfindung
beteiligen wollen, erarbeiten wir
fir Sie einen Lizenzvertrag.

e Wenn Sie mit anderen Uber lhre
Erfindung reden méchten, bevor
das Patent angemeldet ist,
kénnen wir lhnen allgemeine
NDA-Vorlagen geben oder eine
spezifische Geheimhaltungs-
vereinbarung ausarbeiten.
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Keller & Partner Patentanwélte AG
Eigerstrasse 2

CH-3007 Bern

T +413131080 80

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
T +4152209 02 80

info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch

Wie komme ich zu einem
starken Patent?

Wie stark oder wertvoll ein Patent ist,
héngt von vielen Faktoren ab. Wir kén-
nen mit folgenden Massnahmen zu
einem guten Patent verhelfen:

e Wir erstellen zusammen mit den
professionellen Rechercheuren
unseres Partners IP Integrate
Neuheitsrecherchen, die zeigen,
wo der patentféhige Kern lhrer
Innovation ist. So kénnen wir
die Patentschrift auf das Wichtige
fokussieren.

e Wir erarbeiten mit lhnen in Work-
shops die Strukturdefinition
der Patentanmeldung, so dass
Sie den breitestmoglichen Schutz
realisieren kdnnen.

o Wir formulieren fir Sie eine Paten-
tierungsstrategie, die lhnen auf-
zeigt, wie Sie das Kosten/Nutzen-
Verhaltnis Ihrer Patentierung
moglichst gut einstellen.

e Wir erstellen bei Bedarf eine Pa-
tentschrift mit vielen Optionen und
Varianten.

K&P Patentanwaltsges. mbH
Linprunstrasse 10

DE-80335 Miinchen

T +49 89 54 80 3737

info@kppat.com
www.kppat.com
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Werner Roshardt:

In den 33 Jahren meiner bisherigen Be-
rufstatigkeit habe ich die unterschied-
lichsten Startups getroffen. Es beein-
druckt mich immer wieder, welche
Ideen kreative K&pfe hervorbringen.
Erstaunlich ist auch, wie viele der zu-
nachst genial erscheinenden Ideen in
der Patentliteratur schon irgendwie
vorhanden sind. Ich sage den Unter-
nehmen jeweils: ,Ganz offensichtlich
ist die Idee gut, ein anderer hatte sie
némlich auch schon angedacht. Schau-
en wir, warum der friihere Erfinder
nicht zum Durchbruch kam. Ware er
namlich zum Durchbruch gekommen,
gabe es heute das Produkt auf dem
Markt!“.

Schade finde ich, wenn ein Startup aus
Unkenntnis liber das Patentrecht seine
Erfindung an die Offentlichkeit ge-
bracht hat und sich dadurch die Moég-
lichkeit verbaut, ein breites Patent zu
errichten.

Lassen Sie sich von unserem grips®
anregen und investieren Sie in lhre
IP-Strategie, mit einem Jahresabo
(80 CHF).

Nutzen Sie die Moglichkeiten des
gewerblichen Rechtsschutzes zu
Ihrem Vorteil und erreichen Sie lhre
Ziele.

Halten Sie sich auf dem Laufenden
und richten Sie sich einen RSS-Feed
zu den NEWS auf unserer Homepage
ein (www.kellerpatent.ch/rss.xml).



