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Koreanische Wirtschaft und Industrie
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Koreanische Wirtschaft ist robust

Das BIP Koreas betragt tiber 1,4 Billionen USS
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Handelsvolumen Koreas betrégt liber 1,3 Billionen USS

2013 2014
Export 703 Milliarden USS (Nr. 8) 714 Milliarden USS (Nr. 6)
Import 638 Milliarden USS (Nr. 7) 639 Milliarden USS (Nr. 5)

3 | KIM & CHANG

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT



Koreanische Unternehmen im weltweiten Markt

Schiffsbau
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:GM-Korea-logo.jpg
https://8096-presscdn-0-23-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2014/10/Samsung-Logo.jpg
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https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyundai_Steel_logo.jpg
http://www.lgchem.com/global/main
https://www.samsungdisplay.com/eng/

Koreas dynamisches Netz von Freihandelsabkommen
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Patentanmeldungen bei IP5 -2014

Nationale Patentanmeldungen PCT Anmeldungen
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Source: KIPO and www.fiveipoffices.org. WIPO
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Patentanmeldungen in Korea
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Quelle: KIPO / Bank of Korea
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Top-10 Herkunftslander der Patentanmelder in Korea - 2014

Japan 15,653 @
USA | | | 13,982 &=
Deutschland | | 4,232 -
4 -
Frankreich | 2,210 ‘ '
China 1,572 @
Schweiz 1,322 U
Taiwan 953 G
GroRbritannien 920 %
. ] )
Niederlande | 750 -
Italien 424 ‘ '
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Quelle: KIPO
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Warum Patente in Korea anmelden?
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Faktoren fur Entscheidung anzumelden

Durchsetz-
barkeit

1 Sie als Unternehmer Aktuelle und zukiinftige MarktgrofRe

Ihre Patentposition und die lhres Wettbewerbers

Freie Ausliibung? — d.h. in Herstellung, Ein- und Ausfuhr und Verkauf

Ihr Patentportfolio — jetzt, in 5 und in 10 Jahren
2 lhr Wettbewerber
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Faktoren fur Entscheidung anzumelden

Durchsetzbar-

Marktwert .
keit

Effizientes System zur Anmeldung und Erteilung von Patenten @ 1

Effektivitat des Rechtssystems (ziigig, Unterlassungsverfiigung, etc.) @ 2

Berechenbarkeit, Zuverlassigkeit des Rechtssystems
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Beispiele — Wo sich Patente in Korea auszahlten

Koreanischer

Beispiel 1 Wettbewerber Beispiel 2 Koreanische Kunden
Internationale Einschreiten der kor.
Beispiel 3 Patentstreitigkeit Beispiel 4 Handelskommission
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Beispiel 1 — Koreanischer Wettbewerber (1/2)

@)=
)

Europa

China y
) @ =
‘ Japan USA

4

. Korea
‘:} ‘*: ¢ (Hauptproduktionsstandort)
Produkte * Ein-/Ausgabegerate flr Fabrikautomation

Patentinhaber | . Europiisches mittelstindisches Unternehmen

Sachlage * Der Hauptproduktionsstandort des Patentverletzers befand sich in Korea.

* Der koreanische Patentverletzer exportierte die Produkte ins Ausland und bot sie zu einem geringen
Preis an.
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Beispiel 1 — Koreanischer Wettbewerber (2/2)

gerichtliches Vorgehen des europaischen Unternehmens in Korea

Landgerichts-
Zweite Entscheidung
Erste Anhdrung Dritte (Unterlassungs- i Berufung des
Anhorung (technische Anhoérung verfiigung; Beklagten
Vorstellung) wg. aquiv.
Verletzung )

12 Mo.

Klageerhebung
(nur auf
Unterlassung)

Vergleich
(Lizenzverein-
barung)

* Das europaische Unternehmen erreichte innerhalb eines Jahres eine Unterlassungsverfiigung gegen ein koreanisches
Unternehmen.

e Das Landgericht wartete nicht auf eine Entscheidung in dem beim Patentamt anhangigen Nichtigkeitsverfahren,
sondern ging von der Bestandigkeit des Patents aus.

* Das Landgericht erkannte eine dquivalente Verletzung an.

* Der Preisvorteil des koreanischen Wettbewerbers verminderte sich aufgrund von Lizenzgebihren.
14 | KIM & CHANG
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Beispiel 2 — Koreanische Kunden (1/2)

PN
QU'
Europa
Y g S
.  Korea
Nl

“’/: (Koreanische Kunden)

_:—"'-F'.

Produkte Antennen fur Mobiltelefone

Patentinhaber

Europaisches mittelstandisches Unternehmen

Sachlage

15

Der koreanische Verletzer befand sich in der Anfangsphase der Herstellung von Verletzungsprodukten.
Der koreanische Verletzer versuchte, die Produkte an Zulieferer von Samsung Electronics zu verkaufen.

KIM & CHANG
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Beispiel 2 — Koreanische Kunden (2/2)

gerichtliches Vorgehen des europaischen Unternehmens in Korea

1 1 Ta ge Gerichtliche

Mediationsergebnisse

Antrag auf

einstweilige
Verfiligung

zu- gunsten des eur.
Unternehmens

* Das europaische Unternehmen erhielt innerhalb von 11 Tagen einen endgliltigen Vollstreckungstitel.

* Das europaische Unternehmen konnte den Eintritt des koreanischen Verletzers in den relevanten Markt
bereits in einem sehr friihen Stadium verhindern.

* Das europaische Unternehmen informierte andere Wettbewerber Giber die Einigung auf Unterlassung,
um diese vor moglichen weiteren Verletzungsvorgangen abzuschrecken.

16 | KIM & CHANG
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Beispiel 3 — Internationale Patent- und Geschaftsgeheimnisstreitigkeit
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* Koreanische Unternehmen werden haufig in den USA verklagt

* Koreanische Unternehmen entwickeln aggressive Gegenstrategien

» initiieren Klagen in Korea

* Bediirfnis nach Aufbau eines Patentportfolios in Korea

fiir GegenmalRnahmen

J".‘ /i
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®e
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o0 ° ®
e C Y )
V
) @ e
‘ Japan USA
Korea
(Teil einer internationalen Streitigkeit)

@ Apple gg. Samsung Electronics

@ Osram gg. LG innotek & Samsung LED
Philips gg. Seoul Semiconductor
Daewoo Electronics gg. LG Electronics
SONY gg. LG Electronics

Panasonic gg. Samsung SDI

Nichia gg. Seoul Semiconductor
Nippon Steel gg. POSCO

SHARP gg. Samsung Electronics
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Beispiel 4 — Einschreiten der koreanischen Handelskommission (KHK)

* Die KHK ist ermachtigt, Untersuchungen wegen unlauterer Handelspraktiken einzuleiten und
Sanktionen auszusprechen

* Unlautere Handelspraktiken umfassen: Ein-, Ausfuhr und Herstellung von Produkten, die
nach koreanischem Recht geistige Schutzrechte verletzen

Antragssteller Koreanisches Unternehmen
Antragsgegner Europaisches Unternehmen
Zielprodukt LED-Gehause

Geforderte Korrektur Einstellung der Einfuhr und des Verkaufs

Antragssteller Europaisches Unternehmen
Antragsgegner Koreanisches Unternehmen
Zielprodukt LED-Paket

Geforderte Korrektur Einstellung der Ausfuhr und der Herstellung zum Zwecke der Ausfuhr

18 | KIM & CHANG
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Patentanmeldungen in Korea
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Notwendige Uberlegungen

Verstandnis der Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht

Koreanische Ubersetzung in guter Qualitit

Anmeldungen in Ostasien

20 | KIM & CHANG
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Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht

Verfahren vor Patenterteilung

Erstanmeldersystem
Erweitertes Erstanmeldersystem

Anmeldeschonfrist (12 Monate)

Aufgeschobene Priifung (5 Jahre)

31-Monats-Frist, um in die nationale
Phase einzutreten (fiir PCT)

(keine Wiedereinsetzung bei Versaumnis)

Keine Offenbarungspflicht

w Deutschland

e Erstanmeldersystem
* Fiktiver Stand der Technik

* Neuheitsschonfrist fiir
Gebrauchsmuster

* Aufgeschobene Priifung (7 Jahre)

* 30-Monats-Frist, um in die nationale
Phase einzutreten (fiir PCT)

e Keine Offenbarungspflicht

21 | KIM & CHANG
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Hauptprinzipien im koreanischen Patentrecht

Verfahren nach Patenterteilung

* zweigeteiltes Gerichtssystem * zweigeteiltes Gerichtssystem
» Verletzungsgerichte konnen jedoch » Verletzungsgerichte prufen
Fragen zur Rechtsbestandigkeit Rechtsbestandigkeit nicht
prufen

« Aquivalenzlehre

Aquivalenzlehre
* Kein Estoppel-Prinzip

Estoppel-Prinzip
* Anerkennung indirekter Verletzung

Anerkennung indirekter Verletzung

22 | KIM & CHANG

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



Koreanische Sprache

Im Vergleich mit Deutsch und Englisch

Erhebliche sprachliche Unterschiede

haufiger Wegfall des Subjekts im Satz

anderer Satzbau

keine Relativpronomen

keine Artikel

Limitierter Pool erfahrener technischer Ubersetzer im Patentwesen
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Koreanische Ubersetzung

Ubersetzung mit Verstindnis der Erfindung auf Basis des Originaltexts

» verbessert die Genauigkeit und Effizienz

Direkte Ubersetzung vom Deutschen ins Koreanische (ggii. via Englisch)

» verbessert die Genauigkeit bei gleichem Kostenaufwand

Erstellung und Verwendung von Glossaren

» unterstitzt Einheitlichkeit bei der Begriffsverwendung und Effizienz

24 | KIM & CHANG
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Anmeldungen in Ostasien

€)

Européiisches Patentamt
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kein gemeinsames Amt fur das
ostasiatische Gebiet

L —
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o

Bedarf fiir Zusammenarbeit in Ostasien ® o @

China Korea Japan

Umfang an Patentliteratur in KR, CN und JP steigt

» z.B. koreanische Priifer zitieren gerne japanische Dokumente

Gleiche Entgegenhaltungen konnen bei Prifung zitiert werden

> Ahnliche Entgegenhaltungen und Zuriickweisungsgriinde in KR, CN und JP
sollten auf eine Gbereinstimmende Weise mit Bertcksichtigung von "File
History" in anderen Landern behandelt werden

Anstieg multi-jurisdiktioneller Patentstreitigkeiten erwartet

» Patentanspriiche, deren Schutzumfang in KR, CN und JP einheitlich sind,
kdnnten bei Vernichtungsversuch mit groRerer Wahrscheinlichkeit Gberleben

26 | KIM & CHANG
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Beispiele fiir Zusammenarbeit in Ostasien ® ¢ @

China Korea Japan

Erarbeiten eines einheitlichen Anspruchssatzes

* Gemeinsamer Zugang auf "File History" in KR, JP und CN

* Jahrliche Sitzung ostasiatischer Vertreter

Nutzung des Patent Prosecution Highway (PPH) zwischen den 3 Landern

e KR-JP PPH, KR-CN PPH und CN-JP PPH sind verfligbar

* Austausch eines gewahrbaren Anspruchssatzes und
Entgegenhaltungen aus dem Prifungsverfahren

27 | KIM & CHANG
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Patent Prosecution Highway (PPH)

KIPO Full-time PPH Programme:
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Strategien im Patenterteilungsverfahren
in Korea
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zu kontrollierende Faktoren

durchsetzbare

und robuste Patente 4 Qualltat
Wichtige
Faktoren
Durchsetzung Kosten strategische

und Erhaltung Uberlegungen

30 | KIM & CHANG
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Qualitat — wertvolle Aspekte

» Estoppel-Prinzip nicht zu vergessen

* Nutzen -hinsichtlich Zeit und Umfang-
grof3ziigiger Anspruchsanderungen sowie
Teilanmeldungen

* Anspruchsanderungen innerhalb der urspriinglichen
Offenbarung jederzeit vor, und bei Antwort auf einen
Prifungsbescheid moglich

Tempo

Kosten

¢ Teilanmeldungen jederzeit vor, und bei Antwort auf einen
Prifungsbescheid sowie nach Erteilungsbeschluss moglich

* Beibehalten von Genauigkeit und Konsequenz
bei der Ubersetzung (Anderungen und
Erwiderungen)

31 | KIM & CHANG
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Kosten — wertvolle Aspekte

Qualitat

Tempo

* Reduzieren der Anspriiche

Gegenliber 30 Anspriichen: 23% Kosteneinsparung mit 20

Ansprichen, und 46% Kosteneinsparung mit 10 Anspriichen
(bei 20-seit. Beschreibung, von Anmeldung bis 18. Jahresgeblihr)

gleiche Amtsgebuhr fiir unabhangige und abhangige
Ansprliche

Beibehaltung unabhangiger Anspriiche, abhangiger Anspriche
mit einzigartiger funktioneller Wirkung und von Ansprlichen,
die auf die beste Ausfihrungsform der Erfindung gerichtet sind
/ Nutzung von Mehrfachabhangigkeit

 Weniger Amtsbescheide

Addressierung von Formalitatsfragen beim Prifungsantrag

Uberlegung, die Anspriiche einzureichen, die in anderen
Lidndern (z.B. Europa oder Japan) erteilt sind

Proaktive Kommunikation und Interviews mit den Prifern
(inbs. in der Wiederprifungsphase nach endgiiltiger

Zurtickweisung) 5> | KIM & CHANG
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Tempo — wertvolle Aspekte

Qualitat

&

Beschleunigung

> Bei gegenwartigen/unmittelbar bevorstehenden
Verletzungsaktivitaten

» Recherchebericht durch eine der bei KIPO zugelassenen
Rechercheagenturen, Patent Prosecution Highway (PPH),
“sriiner” Technologie (etwa 2 bis 4 Monate bis zum ersten
Prifungsbescheid)

Verlangsamung

» Bei Warten auf Aktivitaten des Wettbewerbers oder auf
Prifungsergebnisse zusammenhangender Anmeldungen

* Ausschopfung der vollen 5-Jahresfrist fiir
Prifungsantragstellung

* Fristverlangerungsgesuche fir Beantwortung von
Prifungsbescheiden

33 | KIM & CHANG

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL



Statistiken von PPH bei KIPO (von Juli bis Dezember 2014)

Erteilungsrate
Nicht-PCT PPH PCT-PPH Durschnitt bei KIPO
88.7 % \ 78.8 % 65.3 %

Erteilungsrate ohne Priifungsbescheide

Nicht-PCT PPH PCT-PPH Durschnitt bei KIPO
32.2% | 21.2 % 9.5 %

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm (Oktober 13, 2015)
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http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm

Statistiken von PPH beim KIPO (von Juli bis Dezember 2014)

Dauer von Priifungsantrag bis Priifungsbescheid

Nicht-PCT PPH PCT-PPH Durschnitt bei KIPO
2,4 Monate ‘ 3,0 Monate 10,7 Monate

Dauer von Priifungsantrag bis Erteilung od. Zuriickweisung

Nicht-PCT PPH PCT-PPH Durschnitt bei KIPO
5,0 Monate ‘ 6,3 Monate 16,3 Monate

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm (Mai 1, 2015)
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http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm
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Durchsetzung von Patenten in Korea
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Patentdurchsetzung - Optionen

* Einstweiliger Rechtsschutz

ZiViIreCht * Hauptsacheverfahren

Strafrecht
Handelskommission

Zollbeschlagnahme

37 | KIM & CHANG
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Zivilrecht - Verfahrensarten

Einstweilige Verfugung

- Dauer: 3-8 Monate
« Nur Unterlassungsverfligung (Schadensersatz nicht moglich)

« RegelmaRBige Anhorungen (alle 2-3 Wochen)

Hauptsacheverfahren

- Dauer: 9 bis 18 Monate (fur Klage liber ein Patent)
« Unterlassungsverfiigung und/oder Schadensersatz

« Zunachst Einreichen einer Reihe von Schriftsatzen und Beweisen, gefolgt von regelmafigen
Anhorungen (alle 4-5 Wochen)

38 | KIM & CHANG
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Zivilrecht - Schadensersatz

Berechnungsmethoden

. Tatsachlicher Schaden

»  Auch: Absatzmenge des Verletzers x Gewinnspanne des Patentinhabers

. Gewinn des Verletzers

« Angemessene Lizenzgebiihren

Gericht hat Ermessen, ist nicht an obige Methoden gebunden

Keine ,,punitive damages”

Ab Eintragung des Patents bzw. Beginn der Verletzung

39 | KIM & CHANG
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Zivilrecht - Beweiseaufnahme

Kein umfangreiches “Discovery” wie in den USA

Beweiseaufnahme maoglich unter Kontrolle und im Ermessen des Gerichts

e Zeugen

e Sachverstandigensgutachten
e Dokumentsproduktion

e Besichtigung

* Beweissicherung

Beweissicherungsverfahren
e Setzt Wahrscheinlichkeit der Verletzung, Notwendigkeit der Sicherung sowie
Dringlichkeit voraus

* Anwendbar u.a. bei chemikalischen Zusammensetzungen sowie deren
Herstellungsverfahren
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Gerichtssystem - Trennungsprinzip

Supreme Court

.......................................................................................................................................

Patentgericht Oberlandesgericht

Intellectual Property Tribunal

 Nichtigkeitsverfahren
- Beschrankungsverfahren
 Schutzbereichbestatigungsverfahren

Priifer Landgericht
> Anmeldungen Verletzung

« Zivilrecht
- Strafrecht

Verletzungsfrage
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Gultigkeitsfrage




Gerichtssystem

o
o Seoul
\:®e
o
o
. Zentrales Landgericht Seoul
& DaEJEOI‘I (groRte Zahl an Verletzungsprozessen)
\
\ [
g Daejeon
I N N R
o o.
o
.O
o
®

@ Supreme Court
@ Oberlandesgerichte
@ Patentgericht

IP-Tribun d Patentgesilht
o Landgerichte (ausschlieR3l. Zustandigkeit fiir Nichtigkeitsverfahren)
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Zeitablauf — Typisches Bespiel

Verletzungsprozess Gesamt: 2,5-4 Jahre

Entscheidung Entscheidung ‘ Entscheidung
Landgericht Oberlandesgericht ‘ Supreme Court

Klage-
erhebung

9-18 Mo. 8-12 Mo. 3 -6 Mo. oder
1-2 Jahre
1-2 Mo. 6 -9 Mo. 7 - 11 Mo. 3 -6 Mo. oder
1-2 Jahre

Nichtigkeitsantrag Entscheidung Entscheidung Entscheidung
-einreichung IP-Tribunal Patentgericht Supreme Court

Nichtigkeitsverfahren gesamt: 2-3,5 Jahre

Anmerkung 1: Fur eine typische Unterlassungsklage mit nur einem geltend gemachten Patent. Verzégerungen im Falle der Geltendmachung
von Schadensersatz, mehrerer geltend gemachter Patente, komplexen Technologien oder Bedarf nach Sachverstiandigengutachten moglich.

Anmerkung 2: 3-6 Monate flir summarische Abweisung; sonst 1-2 Jahre.
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VI

Zusammenfassung

KIM & CHANG
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Zusammenfassung

Koreas Wirtschaft und technische Sektoren sind anhaltend stark

Koreanische und auslandische Unternehmen melden mehr Patente in Korea an

Multi-nationale Patentstreitigkeiten unter Einbeziehung Koreas nehmen zu

Koreanische Gerichtsentscheidungen sind schnell und verlasslich

Koreanische Patentanmeldungen sollten strategisch gehandhabt werden
hinsichtlich Qualitat, Kosten und Tempo
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Vielen Dank

Jeongdong Building, 17F, 21-15 Jeongdong-gil, Jung-gu, Seoul 04518, Korea

KIM & CHANG

INTELLECTUAL PROPERTY Tel: +82-2-2122-3900 Fax: +82-2-2122-3800/+82-2-741-0328 E-mail: all@ip.kimchang.com www.ip.kimchang.com




