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Kapitel 1
Vorwort

Dieses Skript entstand im Zusammenhang mit einem Projektkurs an der TU Berlin,
in dem den Teilnehmern seit dem Jahr 2001 praxisnah der Schutz technischer
Erfindungen durch Patente vermittelt wird.

Der Projektkurs geht dabei von einer Situation aus, wie sie ein in der Praxis tatiger
Ingenieurfl| oder Naturwissenschaftler wahrscheinlich im Berufsleben erleben wird,
namlich der Arbeit mit Patentschriften, die Anmeldung eines Patentes oder die
Konfrontation mit einer Patentverletzung.

Dem Praxisansatz entsprechend, werden im Rahmen dieses Kurses die wichtigen
Begriffe des Patentrechts ausgehend von Patentschriften erarbeitet und nicht aus-
gehend vom Patentgesetz. Im Laufe des kurzen Kurses erwerben die Teilnehmer
nicht nur Kenntnisse patentrechtlicher Sachverhalte, sondern sie sammeln eigene
Erfahrungen, z.B. in der Patentrecherchef]

In den letzten Jahren zeigte sich, dass die Patentierbarkeit von computer—
implementierten Erfindungen grofe Bedeutung hat. Daher wird auch auf diese
Fragen zumindest kurz eingegangen.

Wenn im Skript Paragraphen aus dem Patentgesetz oder Zitate aus einer anderen
Rechtsgrundlage angegeben sind, so sollten diese gelesen werden. Es ist wichtig,
dass man wenigstens den Inhalt und die Bedeutung der wichtigsten rechtlichen
Regelungen im Originaltext kennt. Die Rechtsgrundlagen sind heute in der Regel
im Internet verfiigbar. Insbesondere kann das deutsche Patentgesetz (PatG) unter
www.gesetze-im-internet.de/patg/ heruntergeladen werden.

Das Skript verweist gelegentlich auf Rechtsprechung, insbesondere des Bundes-
gerichtshofs, wenn dies instruktiv erscheint. Die Entscheidungen werden wenn
mit dem Gerichtsaktenzeichen, dem Namen der Entscheidung und / oder einer
Literaturstelle bezeichnet. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Skript keine

!Wann immer in diesem Skript eine maskuline oder feminine Form fiir eine Person verwendet

wird (z.B. der Fachmann), so sind Personen unabhingig vom Geschlecht gemeint.
2Siehe Anhang @


http://www.gesetze-im-internet.de/patg/
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vollstindige Rechtsprechungsiibersicht bieten kann und will. Die Entscheidungen
des Bundesgerichtshofes seit dem Jahr 2000 konnen von der Homepage herunter-
geladen werden.

Vorsorglich sei angemerkt, dass dieses Skript und der Projektkurs keine Rechts-
beratung darstellen. Die hier behandelten Beispiele lassen sich nicht auf jeden
Einzelfall ibertragen, sondern sollen dazu dienen, die grundséatzlichen Probleme
aufzuzeigen. Im Ernstfall wird es immer auf die Umstinde des Einzelfalls ankom-
men, die jeweils eine besondere rechtliche Beratung erforderlich machen werden.
Dies gilt umso mehr, als sich der gewerbliche Rechtschutz aufgrund seiner interna-
tionalen Verflechtungen sehr dynamisch entwickelt, so dass manche der im Skript
gemachten Aussagen schnell veralten kénnen| Wenn in diesem Skript auf Rechte
von Dritten hingewiesen wird, so geschieht dies ohne jegliche rechtliche Wertung,
sondern nur zu Ausbildungszwecken.

3 Aktualisierte Ausgaben des Skriptes kénnen aus der Lernumgebung der TU-Berlin oder von der
Homepage der Patentanwaltskanzlei Maikowski & Ninnemann www.maikowski-ninnemann.com
heruntergeladen werden. Fiir Hinweise auf Fehler und Verbesserungsvorschldge bin ich stets dank-
bar.



http://www.maikowski-ninnemann.com

Fiir Fragen stehe ich unter folgender Anschrift zur Verfiigung:

Prof. Dr. Felix Gross, LL.M
Patentanwaélte Maikowski & Ninnemann
Kurfiirstendamm 54-55

10707 Berlin

Tel. 030 881 81 81

felix.gross@tu-berlin.de
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Kapitel 2
Einfiihrung

Bevor auf den Begriff der Patentverletzung eingegangen wird, sollen zur Abgren-
zung des Begriffes Patentrecht und zur Verdeutlichung der Bedeutung dieses Be-
griffes einige benachbarte Rechtsgebiete erlautert werden. Wenn nicht anders aus-
gefithrt, wird in diesem Skript von deutschen Rechtsgrundlagen ausgegangen.

2.1 Gewerblicher Rechtschutz

Zum gewerblichen Rechtschutz gehoren die Rechtsnormen, die dem Schutz
der gewerblich—geistigen Leistung und der damit zusammengehorenden Interes-
sen dienen. Die folgenden rechtlichen Instrumente haben in vielen Fillen eine
iiberragende wirtschaftliche Bedeutung. Eine eingehende Behandlung wiirde aber
den Rahmen des Skriptes sprengen.

Technische Gegenstdnde konnen durch Gebrauchsmuster oder durch Patente
geschiitzt werden. Im Unterschied zum Patent, wird ein Gebrauchsmuster ohne
Priifung auf Neuheit und erfinderischen Schritt vom Deutschen Patent— und Mar-
kenamt eingetragen. Demgegeniiber wird auf Antrag eine Patentanmeldung vom
Deutschen Patent— und Markenamt auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit ge-
priift, um zu bestimmen, ob die Erfindung patentfahig ist.

Die maximale Laufdauer eines Gebrauchsmusters betragt 10 Jahre, die eines Pa-
tentes 20 Jahre; jeweils vom Anmeldetag des Schutzrechtes gerechnet.

Die Formulierung einer Gebrauchsmusterschrift und einer Patentschrift sind weit-
gehend identisch.

Die Schutzfahigkeit eines Gebrauchsmusters wird vor der Registrierung nicht auf
Neuheit oder auf das Vorliegen eines erfinderischen Schritts gepriift. Diese Priifung
erfolgt vor einem Gericht im Falle eines Verletzungsstreites oder auf besonderen
Antrag vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent— und Markenam-
tes. Die Anforderungen an die Schutzfahigkeit sind dabei die gleichen wie beim

5
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Patent. Nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofeq| kann man daher das Ge-
brauchsmuster nicht mehr als eine Art “kleines Patent”, d.h. als ein Patent fiir
“kleine Erfindungen” auffassen.

Sollte man bei Recherchen auf ein veroffentlichtes Gebrauchsmuster stof$en, muss
man sich fiir eine Risikoabschitzung zunéachst selbst Gedanken dariiber machen,
ob aus dem Gebrauchsmuster iiberhaupt ein wirksames Recht ableitbar ist. Dazu
muss durch vertiefte Recherchen gepriift werden, ob und ggf. in welcher Weise sich
der Gegenstand des Gebrauchsmusters iiberhaupt vom Bekannten unterscheidet.
Dazu sollte fachkundiger Rechtsrat eingeholt werden.

Ein wesentliches Einsatzgebiet fiir ein Gebrauchsmuster ist die so genannte Ge-
brauchsmusterabzweigung aus einer Patentanmeldung. Aus einer Patentanmel-
dung kann unter gewissen Voraussetzungen ein Gebrauchsmuster abgezweigt wer-
den, indem der Text der Patentanmeldung beim Deutschen Patent— und Marken-
amt als Gebrauchsmuster eingereicht wird, wobei die Anspriiche des Gebrauchs-
musters in gewissen engen Grenzen geidndert werden konnen. Wahrend also die
Patentanmeldung noch weiter gepriift wird, kann man sich durch Abzweigung re-
lativ schnell ein Recht verschaffen, aus dem gegen Verletzer vorgegangen werden
kann. Somit ist ein Inhaber einer Patentanmeldung wahrend des andauernden Pa-
tentpriifungsverfahrens nicht schutzlos.

Im Folgenden wird meist nur auf Patente Bezug genommen.

Ein Erzeugnis, z.B. ein Mobelstiick, ist dem Designschut#?| zugénglich, wenn es
gegeniiber vorbekannten Formen neu ist und dariiber hinaus Eigenart aufweist.
Unter Eigenart wird verstanden, dass das Muster das Ergebnis einer gestalteri-
schen Tatigkeit und nicht nur blof3e Nachbildung eines anderen Musters ist. Somit
lasst sich durch ein eingetragenes Design ein neuer asthetisch wirksamer Entwurf
schiitzen, auch wenn die Anforderungen an die Eigenart nicht hoch sind. Wie
ein Gebrauchsmuster, wird der eingetragene Designschutz ohne eine inhaltliche
Priifung durch das Deutsche Patent— und Markenamt eingetragen. Im Unterschied
zu Patenten oder Gebrauchsmuster wird der Schutzbereich nicht durch einen Text,
sondern durch Abbildungen bestimmt. In Figur (1| ist eine Abbildung eines einge-
tragenen Designs dargestellt.

1BGH GRUR 06, 842 Demonstrationsschrank; X ZB 27/05
2Friiher wurde nach deutschem Recht ein eingetragenes Design Geschmacksmuster genannt. Im

Englischen wird dies als Design Patent bezeichnet, was vielfach zu Missverstdndnissen fiihrt, da
z.B. in der Presse iiber ein "patentiertes Design” berichtet wird. Im EU-Recht wird zur Zeit im-
mer noch von einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster gesprochen, was die Verwirrung sicher nicht
mindern wird.
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Figur 1: Beispiel fiir eine Abbildung eines eingetragenen Designs (eingetragenes
Gemeinschaftsgeschmacksmusters 001222905-000 der Apple Inc.)

Ublicherweise wird das Erzeugnis durch Ansichten aus verschiedenen Blickwin-
keln beschrieben. Die Gro3e des Schutzbereichs des eingetragenen Designs hangt
insbesondere auch davon ab, wie sehr es sich vom bereits bekannten Formenschatz
unterscheidet. Die maximale Schutzdauer eines eingetragenen Designs betragt 25
Jahre.

Marken, wie z.B. Ricola oder TU—BerlinE], dienen dazu, Waren und Dienstleistungen
unterschiedlicher Anbieter voneinander unterscheidbar zu machen. Damit dient
eine Marke z.B. auch als Qualitatshinweis. Wichtig ist dabei, das Marken nicht be-
schreibend fiir die Waren und Dienstleistungen sein diirfen, fiir die sie eingetragen
werden sollen. Marken werden haufig, aber nicht immer mit einem hochgestellten
tm (trademark) oder einem hochgestelltem ® gekennzeichnet. Eine Wortmarke
schiitzt einen Wort oder Schriftzug ohne graphische Gestaltung. Eine Bildmarke
schiitzt z.B. ein Logo. Ferner gibt es z.B. noch Formmarken, die eine dreidimensio-
nale Form schiitzen, die als Herkunftsbezeichnung dienen kann, was anhand von
Figur 2| beispielhaft demonstriert wird.

3Geschiitzt ist z.B. das Logo.
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T ——

Figur 2: Beispiel fiir dreidimensionale Marke (DE 39547366 der Eckes—Granini
Group GmbH)

Selbst eine Hormarke (z.B. ein Jingle) kann markenschutzfihig sein. Dabei wer-
den z.B. Noten beim Deutschen Patent— und Markenamt eingereicht, wie dies in
Figur [3| dargestellt ist.

v 2240 my :‘,?m;
e
— .

e
Figur 3: Beispiel fiir eine Hormarke (DE 39700876 der Deutschen Telekom AG)

Die Schutzdauer einer Marke ist theoretisch unbegrenzt, solange regelmaf3ig
Verlangerungsgebiihren eingezahlt werden. Die deutsche Marke 113127 Persil-
Henkel war z.B. am 25. Oktober 1907 angemeldet und ist immer noch in Kraft.
Der Schutzbereich einer dreidimensionalen Marke kann sich u.U. mit dem ei-
nes eingetragenen Designs iiberschneiden, obwohl der Schutzzweck der beiden
Rechtsinstitute unterschiedlich ist.

Sowohl fiir eingetragene Designs, als auch fiir Marken wurden fiir die EU einheit-
liche Schutzrechte, nadmlich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die Gemein-
schaftsmarke geschaffen. Diese Schutzrechte konnen beim Amt der Europaischen
Union fiir geistiges Eigentum in Alicante (euipo.europa.eu) angemeldet werden.

Des Weiteren gibt es die Moglichkeit, iiber die Weltorganisation des geistigen Ei-
gentum (WIPO)ﬁ] ausgehend von einer Marken-Basisanmeldung, Schutzrechte in
vielen anderen Landern anzumelden.

Awww.wipo.int.


http://euipo.europa.eu
http://www.wipo.int
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Der Herkunftshinweis einer Ware oder Dienstleistung kann auch unabhingig von
einem Anbieter durch eine geographische Herkunftsangabe geschiitzt werden,
die z.B. fiir landwirtschaftliche Erzeugnisse von besonderer Bedeutung ist’]

Der Sortenschutz schiitzt Pflanzensorten (z.B. unterschiedliche Weizensorten).
Dazu miissen Pflanzensorten angebaut werden, um z.B. eine gewisse Zuchtstabi-
litdt zu zeigen. Nahere Informationen konnen der Homepage des Bundessorten-
amtes (www.bundessortenamt.de) entnommen werden.

Ein eher selten eingesetztes Schutzrecht ist der Schutz von Topographien mi-
kroelektronischer Halbleiter. Dabei wird eine dreidimensionale Struktur eines
mikroelektronischen Halbleitererzeugnisses unter Schutz gestellt.

Patente, Gebrauchsmuster, Topographien, eingetragene Designﬂ Sorten und Mar-
ken miissen bei einem Patentamt angemeldet (d.h. registriert) werden. Daher wer-
den diese Rechte auch als Registerrechte bezeichnet.

Patente, Gebrauchsmuster, Topographien und teilweise auch eingetragene Desi-
gns werden wegen ihres Schutzgegenstandes auch als technische Schutzrechte
bezeichnet.

Auller Marken, weisen die gewerblichen Schutzrechte alle eine endliche Laufdauer
auf.

Ein Werk, das auf einer eigenpersonlichen, schopferischen Leistung beruht, ist dem
Urheberschutz zuginglich. Beispiele fiir Werke im Sinne des Urheberrechts sind
Biicher, Musik, Gedichte, Bilder, Fotos, Filme und Source-Code von Computerpro-
grammen, wenn diese Werkcharakter haben. Der Schutz dieser Werke entsteht
bereits mit der Schopfung; eine Registrierung bei einer Behorde ist nicht notwen-
dig. In der Praxis werden urheberrechtlich geschiitzte Werke z.B. mit dem Symbol
© fiir Copyright gekennzeichnet. Das Thema Urheberrecht ist wirtschaftlich und
rechtlich so bedeutend und komplex, so dass im Rahmen dieses Skriptes nicht
darauf eingegangen werden kann.

Die Leistung einer Person oder Firma im Wettbewerb mit Konkurrenten wird durch
das Wettbewerbsrecht geschiitzt. Demnach diirfen im Wettbewerb keine unlaute-
ren Mittel verwendet werden, wie z.B. das Nutzen von Werbung anderer fiir eigene
Zwecke. Auch ist irrefiihrende Werbung, z.B. durch falsche Angaben, grundsatzlich
nicht erlaubt.

Es sei betont, dass sich die genannten Rechte nicht gegenseitig ausschliessen. So
kann z.B. Software durch ein Urheberrecht und ein Patent geschiitzt werden, beide
Schutzrechte schiitzen dabei jeweils andere Aspekte einer gewerblichen Leistung.

Swhttps://www.dpma.de/marken/geografische_herkunftsangaben/index.html.
SFiir das Gemeinschaftsdesign, d.h. dem einheitlichen eingetragenen Design fiir die EU, gibt

es neben dem beim Harmonisierungsamt eingetragenen Geschmackmuster auch ein rechtlich et-
was anderes ausgestaltetes, nicht eingetragenes Design, das bereits durch eine Veroffentlichung
entsteht.


http://www.bundessortenamt.de
https://www.dpma.de/marken/geografische_herkunftsangaben/index.html
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Auch kann z.B.eine Uhr durch ein eingetragenes Design (Aussehen), eine Marke
(Firmenhinweis) und ein Patent (technische Losung) geschiitzt sein.

Haufig ist eine solche Kumulation von Schutzrechten sogar sinnvoll, um verschie-
dene Aspekte eines wertvollen Produktes (z.B. Design und Konstruktion) vor einer
Nachahmung zu schiitzen.

Allen den zuvor genannten Rechten ist eins gemein: Sie sollen die innovative Lei-
stung einer Person oder einer Firma schiitzen. In der Tabelle |[I| werden die wich-
tigsten Aspekte zu einigen Rechte kurz zusammengefasst.
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2.2 Der Grundgedanke des Patentrechts

Es ist der Zweck des Patentrechts, eine neue, auf erfinderischer Tatigkeit be-
ruhende und gewerblich anwendbare technische Erfindung zu schiitzen.
Die Bedeutungen der Begriffe

neu,
erfinderische Tdtigkeit,
gewerblich anwendbar und

technische Erfindung

werden spiter| noch erléutert, da es sich um zentrale Begriffe des Patentrechts
handelt. Zunachst reicht ein eher intuitives Verstandnis der Begriffe aus, das spater
aber prazisiert werden muss.

Ein Patent verleiht seinem Inhaber ein zeitlich begrenztes Monopol, so dass er
Unbefugten die Benutzung des patentierten Gegenstandes verbieten kann. Nach
Ablauf des Patentschutzes kann jeder den patentierten Gegenstand frei benutzen.
Das Patent stellt u.a. eine Art staatlich sanktionierte Belohnung dafiir dar, dass eine
Innovation nicht als Betriebsgeheimnis behalten wird, sondern der Offentlichkeit
bekannt gemacht wird. Durch die Veroffentlichung einer Patentanmeldung wird
der Stand der Technik vergrossert, da die Erfindung der Allgemeinheit gegeniiber
erklart wird.

Die Alternative ware, eine Erfindung als Betriebsgeheimnis zu behandeln. Dann
lage ein Monopol vor, solange das Betriebsgeheimnis besteht. Fiir die Allgemein-
heit sind Betriebsgeheimnisse jedoch nachteilig, da der Stand der Technik nicht
bereichert wird. In der Praxis kann es fiir eine Person oder eine Firma durchaus
sinnvoll sein, bestimmte Erfindungen oder Teile davon als Betriebsgeheimnis zu
behandeln.

Ein Patent stellt keine Erlaubnis dar, die patentierte Erfindung zu benutzen. Wenn

keine Rechte anderer entgegenstehen, kann man seine Erfindung immer benutzen,
auch wenn man kein Patent fiir seine Erfindung erhalten hat; ein Patent ist kein
staatlich sanktioniertes Recht zur Benutzung einer Erfindung durch den Erfinder.
Patentrechtlich wird unter einem Gegenstand ein korperlicher Gegenstand
(z.B. chemischer Stoff, Vorrichtung) oder ein Verfahren (z.B. Herstellungsverfah-
ren, Arbeitsverfahren) verstanden, wobei diese durch Patentansprﬁcheﬂ definiert
werden.

’Siehe Kapitel (5.2
8Siehe Kapitel [3.1.3
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Aus der offentlichen Diskussion ist bekannt, dass Patente auf einigen technischen
Gebieten, insbesondere der Pharmazie, der Gentechnik oder der Software von un-
terschiedlichen Interessengruppen skeptisch oder ablehnend beurteilt werden. Da-
bei wird haufig ibersehen, dass Patentgesetze weltweit in der Regel Mechanismen
— wie z.B. Zwangslizenzen — enthalten, die die Rechte des Patentinhabers ein-
schranken, wenn das offentliche Interesse hoher als das Interesse des Patentinha-
bers zu gewichten ist.

Durch ein Patent erhélt der Inhaber kein uneingeschranktes Benutzungsrecht fiir
den patentierten Gegenstand; die Benutzung des Gegenstandes ist nur erlaubt
insoweit andere Gesetze beachtet werden. Somit hat es der demokratisch gewéhlte
Gesetzgeber in der Hand, gesellschaftlich unerwiinschte Auswiichse zu vermeiden.
In den allermeisten Féllen dient das Patentrecht unbestritten dem Schutz der krea-
tiven Leistung, gerade auch kleinerer und mittlerer Unternehmen. Nur durch Pa-
tente, und ggf. deren Lizenzierung, konnen sich diese gegeniiber grof3eren Unter-
nehmen behaupten. Wire ein unkontrolliertes Kopieren von Innovationen erlaubt,
wiirde niemand mehr in Innovationen investieren.

Gerade bei der Griindung von neuen Unternehmen (z.B. Start-Ups) achten Ka-
pitalgeber sehr darauf, dass neue technische Produkte moglichst durch Patente
abgesichert werden, da dies eine gewisse Sicherheit gegeniiber der Konkurrenz
bietet, und damit eine gewisse Sicherheit fiir den Investor.

Fiir Hochschulen sind Patente eine Moglichkeit ihre wirtschaftlich wertvollen For-
schungsergebnisse effizient zu vermarkten.

2.3 Historische Entwicklung des Patentrechts

Das Patentrechtﬂ hat seine Urspriinge im spatmittelalterlichen Privilegienwesen,
bei dem ein Landesherr einem Untertan nach Gutdiinken einen Schutzbrief (lit-
terae patentes = offene Briefe) fiir eine Erfindung erteilen oder auch verweigern
konnte. Als erste Kodifizierung des Patentrechts gilt das Patentgesetz von Venedig
aus dem Jahr 14741

Die Entwicklung zum modernen Patentrecht begann Ende des 18. Jahrhunderts
im Zuge der Revolutionen. In der Unionsverfassung der USA™|aus dem Jahr 1789
wurde festgelegt, dass der Kongress Vollmacht haben soll, den Fortschritt der Wis-
senschaft und der niitzlichen Kiinste dadurch zu fordern, dass Verfassern und Er-

°Fiir eine vertiefte Betrachtung der Geschichte des Patentrechts wird auf das Buch von Peter

Kurz,Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, Carl Heymanns Verlag, 2000 verwiesen.
OGRUR 49, 139-142, Berkefeld, Das dlteste Patentgesetz der Welt
1GRUR Int. 56, 241-252, Neumeyer. Die historischen Grundlagen der ersten modernen Patentge-

setze in den USA und in Frankreich
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findern fiir eine begrenzte Zeit das Alleinrecht an ihren Schriften bzw. Erfindungen
sichergestellt wird. Diese Zielsetzung gilt bis heute.

Damit wurde die Belohnung kreativer Erfinder dem Gutdiinken eines Herrschers
entzogen, da es von nun an einen rechtlichen Anspruch auf Schutz der Erfindun-
gen gab, wenn bestimmte Erfordernisse erfiillt waren.

In Frankreich wurde im Jahr 1791 ein Patentgesetz erlassen, das starken Einfluss
auf die Entwicklung des Patentrechts in Deutschland ausiibte. Nach der Griindung
des Deutschen Reichs trat am 01. Juli 1877 das erste Reichspatentgesetz in Kraft.
Das Kaiserliche Patentamt hatte ab dem Jahr 1905 seinen Sitz an der Gitschiner
Stral%e in Berlin—Kreuzberg. Das Gebdaude beherbergt heute ein Technisches Infor-
mationszentrum des Deutschen Patent— und Markenamtes und eine Dienststelle
des Europdischen Patentamtes.

Durch die Teilung Deutschlands entstanden zwei unterschiedliche deutsche Pa-
tentgesetze. Es ist bemerkenswert, dass auch in planwirtschaftlich organisierten
Staaten, wie der DDR ein individueller Erfinder ein zeitlich begrenztes Monopol
erhalten konnte, das allerdings vom Staat eingeschrankt werden konnte. Seit der
Vereinigung gilt wieder ein einheitliches Patentgesetz in Deutschland. Das Patent-
recht hat aber nicht nur in Deutschland eine stete Entwicklung erfahren.
Aufgrund der Bedeutung des gewerblichen Rechtschutzes fiir den internationalen
Handel hat sich bereits sehr friih eine internationale Vereinheitlichung bestimmter
rechtlicher Instrumente durchgesetzt.

Die Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums (Patente, Marken etc.) stammt aus dem Jahr 1883. Dieser multilaterale
volkerrechtliche Vertrag ist eine Art globales Grundgesetz auf diesem Rechtsge-
biet.

Grundlegend ist dabei, dass alle Angehorigen der Verbandsstaaten in den je-
weils anderen Verbandsstaaten in Bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigen-
tums die Vorteile haben, welche die Inldnder in den anderen Verbandsstaaten
geniessen?l Mit Stand vom 10. Februar 2020 sind 177 Linder der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft beigetreten@

Der Schutz von neuen und erfinderischen technischen Losungen wird weltweit
anerkannt, auch wenn die Durchsetzung von Rechten fiir den Einzelnen in den
Landern sehr unterschiedlich gestaltet sein kann.

Ferner gibt es inzwischen eine Vielzahl internationaler Vertrige, die die Erlangung
und Durchsetzung von Schutzrechten im Ausland stark vereinfachen.

Ein wichtiger zwischenstaatlicher Vertrag auf dem Gebiet des gewerblichen Recht-
schutzes ist das Européische Patentiibereinkommen (EPU), mit 38 Vertragsstaa-

12Gjehe auch Benkard, PatG, 11. Auflage, Internationaler Teil, Rdn. 9 ff.
BBwww.wipo.int/treaties/en/ip/paris.
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ten¥| (siehe Figur [4):

Albanien, Belgien, Bulgarien, Dadnemark, Deutschland, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lett-
land, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Makedoni-
en, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Ungarn, Tschechische Republik, Tiirkei, Vereinigtes Konigreich,
Zypern.

Hinzu kommen noch so genannte Erstreckungsstaaten, in denen ein europaisches
Patent Wirkung erlangen kann, ohne dass die Linder dem EPU beigetreten sind.
Zurzeit sind dies Bosnien und Herzegowina und Montenegro. Seit 2010 konnen
europdische Patente auch in aul3ereuropiischen Lindern validiert werden. Zurzeit
sind das Marokko, Tunesien, Republik Moldavien, Kambodschdﬂ Der Wirkungs-
bereich des EPU ist in der folgenden Karte dargestellt.

Karte mit dem geografischen

Geltungsbereich europaischer %

Patente ab 1. November 2019

B Mitgliedstaaten (38) '
Albanien Liechtenstein Schweiz Kambodscha
- Belgien - Litauen - Serbien '

Bulgarien Luxemburg Slowakei

- Danemark - Malta Slowenien

- Deutschland - Monaco Spanien
Estland - Niederlande Tschechische
Finnland Nordmazedonien  Republik

- Frankreich - Norwegen ~Tiirkei
Griechenland - Osterreich Ungarn
Irland - Polen Vereinigtes

~Island - Portugal Kénigreich
- Italien - Rumanien - Zypern
Kroatien san Marino
- Lettland - Schweden
W Erstreckungsstaaten (2)
Bosnien-Herzegowina
- Montenegro
W Validierungsstaaten (4)
Abkommen in Kraft
- Kambodscha
- Marokko

Republik Moldau
- Tunesien

Kiinftige Validierungsstaaten (1)
Abkommen unterzeichnet,
aber noch nicht in Kraft

- Georgien

Figur 4: Karte des geographischen Wirkungsbereichs des EPU. Quelle: Homepage
des EPA, Stand: Februar 2020

Es sei betont, dass das EPU kein EU-Recht ist. Es ist ein volkerrechtlicher Vertrag,
dem z.B. auch die Schweiz, Norwegen und die Tiirkei als Nicht-EU Mitgliedsstaa-
ten angehoren.

14Gtand: 10. Februar 2020.
15Gtand: 10. Februar 2020.
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Anders als die EU, kommt das Européische Patentam{'®| mit nur drei Amtssprachen
aus, namlich Englisch, Deutsch und Franzosisch. Das Europaische Patentamt erteilt
Patente, die fiir alle in der Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten Wirkung
haben konnen.

Ein européisches Patent ist aber kein einheitliches Patent fiir alle Vertragsstaa-
ten des EPU, sondern ein Biindel nationaler Patente. Um in einem Vertrags-
staat Giiltigkeit fiir ein europdisches Patent zu erlangen, musste frither in den
meisten Vertragsstaaten eine Ubersetzung eingereicht werden. Im Mai 2008 trat
das so genannte Londoner Abkommen] in Kraft. Die Zahl der notwendigen
Ubersetzungen wurde dadurch stark reduziert, was zu einer erheblichen Kosten-
einsparung fiihrte.

Die Versuche, ein einheitliches Patent fiir die gesamte EU zu schaffen, waren in
der Vergangenheit vor allem daran gescheitert, dass sich die EU-Staaten nicht auf
eine wirtschaftlich tragbare Regelung fiir die Ubersetzungen der Patentschriften
einigen konnten. Auch bereitete die Einigung auf ein européaisches Gerichtssystem
Probleme, da sehr unterschiedliche Rechtssysteme miteinander in Einklang ge-
bracht werden mussten.

Im Dezember 2012 gelang ein Durchbruch, da das Gemeinschaftspatent (auch
Einheitspatent genannt) wenigstens im Rahmen einer so genannten verstirkten
Zusammenarbeit im grossten Teil der EU-Mitgliedslander eingefiihrt werden soll.

Aber auf Grund des wahrscheinlich bevorstehenden Austritts Grossbritanniens aus
der Europdischen Union und einer erfolgreichen Klage vor dem deutschen Bun-
desverfassungsgericht, ist die Zukunft des Gemeinschaftspatents wieder unsicher
geworden. Selbst wenn es in Kraft treten wird, muss sich noch erweisen, ob es sich
fiir die Patentanmelder als wirtschaftlich sinnvoll herausstellen wird.

Das Gemeinschaftspatentsystem wiirde parallel zu dem traditionellen eu-
ropdischen Patentsystem (Biindelpatent) bestehen. Des Weiteren wiirde fiir die
EU eine einheitliche Gerichtsbarkeit geschaffen werden, die der Durchsetzung der
Gemeinschaftspatente und der Priifung der Patentfahigkeit in Nichtigkeitsverfah-
ren obliegen wird. Auch die traditionellen europaischen Biindelpatente wiirden
dadurch letztlich davon erfasst werden. Das einheitliche Patentgericht [°] wird
auch als Unified Patent Court bezeichnet.

18Hauptsitz in Miinchen. Dienststellen in Den Haag, Berlin und Wien.
17www.epo.org/law-practice/legal-texts/londongagreement_de.html.

18Nahere Informationen zum Gemeinschaftspatent finden sich unter
www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent_de.html.

“Mehr Informationen zu diesem geplanten Instrument finden sich  unter
www.unified-patent-court.org.
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2.4 Wirtschaftliche Bedeutung des Patentschutzes

Im Jahr 2018 wurden beim Européischen Patentamt iiber 170.000 Patentanmel-
dungen eingereicht P9

Die Entwicklung der eingereichten Patentanmeldungen seit Bestehen des Eu-
ropéischen Patentamtes wird anhand der Figur [5|verdeutlicht.
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Figur 5: Anzahl der eingereichten europdischen und Euro-PCT Anmeldungerﬂ

Figur zeigt, dass es seit dem Inkrafttreten des Europdischen Patent-
tibereinkommens im Jahr 1978 ein deutliches Wachstum der Anzahl der Paten-
tanmeldungen gegeben hat.

Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2018 immerhin 67.895 deutsche Patente beim
Deutschen Patent— und Markenamt direkt angemeldet (2017: 67.722). Dies zeigt,
dass das Deutsche Patent— und Markensamt gegeniiber dem Européaischen Patent-
amt keineswegs an Bedeutung verloren hat?]

20Gtatistische Daten Européaisches Patentamt: www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics_de.html.
21Quelle: EPA
22Quelle: www.dpma.de.



http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics_de.html
http://www.dpma.de

18 KAPITEL 2. EINFUHRUNG

Die Tabelle [2| gibt einen Uberblick iiber die technischen Gebiete, in denen beim
Europaischen Patentamt die meisten Patente angemeldet wurden.

Tabelle 2: Européische Patentanmeldungen nach technischen Gebieten] .

Technisches Gebiet 2017 | 2018

1 | Digitale Kommunikation 7.289 | 10.891
2 | Medizintechnik 8.500 | 9.344
3 | Elektrische Maschinen, Apparate und Energie 7.776 | 8.849
4 | Transport 6.224 | 7.979
5 | Computertechnik 4.584 | 7.267
6 | Messtechnik 4.775 | 5.942
7 | Maschinen, Pumpen, Turbinen 4.473 | 5.353
8 | Andere Spezialmaschinen 3.853 | 4.684
9 | Organische Feinchemie 4.458 | 4.366
10 | Telekommunikation 3.274 | 4.236

Die Anmeldezahlen (siehe Figur |5) zeigen, dass die Zahl der Patentanmeldungen
grundsatzlich stark zugenommen hat. Dies zeigt, dass der Schutz von Innovatio-
nen bedeutender geworden ist, denn ansonsten waren die Kosten fiir die Paten-
tanmelder kaum zu rechtfertigen. Da die Anzahl der erteilten Patente steigt, steigt
zwangslaufig auch das Risiko der Patentverletzungen.

Somit ist es fiir jeden Ingenieur oder Naturwissenschaftler sinnvoll und notwen-
dig, sich mit Patenten auseinanderzusetzen.

2Quelle: Homepage EPA.



Kapitel 3

Patentschrift und Patent

Bevor die Einzelheiten erlautert werden, sollen eine Begriffe vorgestellt werden.
Grundlage fiir die Feststellung einer Patentverletzung ist ein Patent, das vom Pa-
tentamt nach einer Priifung aufgrund einer Patentanmeldung erteilt und dann als
Patentschrift veroffentlicht worden ist. Die Patentschriften aller Lander sind dabei
in der Regel relativ ahnlich aufgebaut.

Zur Begriffsklarung wird darauf hingewiesen, dass das Patent ein Recht ist, das
z.B. im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses geltend gemacht werden kann.
Ein Patent kann auch verkauft oder lizenziert werden.

Eine Patentschrift ist hingegen eine Verdffentlichung'] in der der technische Ge-
genstand des Patents beschrieben wird.

Demnach sind die Begriffe Patent und Patentschrift voneinander zu unterscheiden.

3.1 Aufbau einer Patentschrift

Im Folgenden werden die Bestandteile einer Patentschrift beschrieben, wie sie von
den einschlagigen Verordnungen fiir deutsche oder europaische Patentanmeldun-
gen gefordert werdenf| Grundsitzlich sind aber alle Patentschriften der Welt so
aufgebaut, wie im Folgenden beschrieben.

Der systematische Aufbau einer Patentschrift hat sich als sinnvoll erwiesen, denn
so ist schnell zu erkennen, welche Informationen an welcher Stelle in der Patent-
schrift stehen. Dabei ist zu beachten, dass Patentschriften sich grundséatzlich an
Fachleute auf dem jeweiligen technischen Gebiet wenden. Vom Leser wird somit
ein Vorverstandnis erwartet.

IPatentschriften werden von Patentimtern in der Regel nicht mehr in Papierform veréffentlicht.

Die Veroffentlichung erfolgt ausschliesslich in Dateiform im Internet.
285 PatAnmV, Regel 27 EPU. Die Entwicklung der Rechtsprechung in den USA erfordert heute

einen teilweise etwas anderen Aufbau der Patentschriften, auf den hier nicht ausfiihrlich eingegan-
gen werden kann.

19
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Die Begriffe Patentanspruch und Stand der Technikf| werden hier zunichst ohne
vertiefende Betrachtung eingefiihrt. Die rechtliche Bedeutung der Begriffe wird in
der Folge noch erldutert und definiert werden/"|

3.1.1 Titelseite

Die Titelseite der veroffentlichten Patentanmeldung oder der Patentschrift wird
vom jeweiligen Patentamt gestaltet und enthilt u.a. den Anmeldetag, den Namen
des Anmelders, in der Regel die Namen der Erfinder, eine Veroffentlichungs- und
Anmeldenummer zur Identifizierung des jeweiligen Rechts und ggf.Angaben tiiber
den vom Patentamt recherchierten Stand der Technik.

Auf der Titelseite der veroffentlichten Patentanmeldung oder der Patentschrift ist
in der Regel eine Zusammenfassung mit einer Abbildung abgedruckt, die fiir den
Schutzumfang aber keine Bedeutung hat.

Die Titelseiten von veroffentlichten Patentanmeldungen und Patentschriften sind
weltweit im Wesentlichen genormf®| Bereits an der Verdffentlichungsnummer
kann man z.B. ablesen, ob eine noch ungepriifte Patentanmeldung oder bereits
ein erteiltes Patent vorliegt.

3.1.2 Beschreibung

In der Beschreibung der Patentschrift kommen die folgenden Abschnitte meist ge-
nau in der im Folgenden angegebenen Reihenfolge vor:

a) Der Titel einer Patentschrift ist erfahrungsgemals relativ allgemein gehalten,
so dass der Informationsgehalt gering ist.

b) Angabe des technischen Gebietes, dem die Erfindung zuzuordnen ist, und
— falls erforderlich — ihre gewerbliche Anwendbarkeit.

c) Darstellung des Standes der Technik, von dem die Erfindung ausgeht,
nebst bibliographischer Angaberﬁ Ublicherweise werden andere Patent-
schriften oder wissenschaftliche Veroffentlichungen als Stand der Technik zi-
tiert, was nach bestem Wissen vollstandig und wahrheitsgemaéss zu erfolgen
hat. Es wird darauf hingewiesen, dass insbesondere bei US-Anmeldungen

3Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem fiir den Zeitrang der Patentanmel-
dung massgeblichen Tag durch schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch Benutzung oder
in sonstiger Weise der Offentlichkeit zuginglich gemacht worden sind. Niheres dazu in Kapitel

“*Siehe Kapitel u

>Siehe dazu Kapitel
67.B. Veréffentlichungsnummer einer Patentanmeldung.
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d)

e)

f)

g)

h)

das Verschweigen des relevanten Standes der Technik gegeniiber dem US—
Patentamt zur Unwirksamkeit des Patents fithren kann, wenn das Verschwei-
gen im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses bekannt wird.

Angabe, welche Nachteile der Stand der Technik aufweist.

Angabe der Aufgabe, die durch die Erfindung gelost werden soll. Auch hier
wird in der Regel eine sehr allgemeine Formulierung verwendet.

Darstellung der Erfindung, also Beschreibung der Losung der technischen
Aufgabe, fiir die mit den Patentanspriichen Schutz begehrt wird.

Darlegung vorteilhafter Wirkungen der Erfindung gegeniiber dem bekann-
ten Stand der Technik. In Hinblick auf das US-Recht wird in der Beschrei-
bung zunehmend weniger auf Vorteile eingegangen. In den USA konnen
aus der Angabe der Vorteile Einschrankungen des Schutzbereiches abgeleitet
werden. Ein mutmasslicher Patentverletzer konnte z.B. behaupten, dass sein
Verletzungsprodukt bestimmte Vorteile des patentgeschiitzten Gegenstandes
gar nicht verwirklicht. Im Rahmen der in den USA giiltigen Rechtspraxis, die
von der Deutschland abweicht, kann ein solches Argument erfolgreich sein.

Mindestens ein Weg zur Ausfithrung der beanspruchten Erfindung im Ein-
zelnen, wenn moglich anhand von Ausfiihrungsbeispielen und Zeichnungen.
Diese Teile der Patentschrift, auch Figurenbeschreibung genannt, sind in der
Regel die umfangreichsten und fiir das Verstandnis einer Erfindung die inter-
essantesten. Hier geht der Anmelder anhand von Beispielen ins Detail. Un-
abhéngig von der Rechtsordnung ist es sinnvoll, die Beschreibung moglichst
detailliert auszuarbeiten. Es sollten moglichst viele Varianten der patentieren
Losung dargestellt werden.

Dabei miissen nicht alle Bestandteile einer Beschreibung auch fiir den Patent-

inhaber geschiitzt sein. Die Beschreibung enthalt in der Regel auch technische

Informationen iiber frei verfiigbare Gegenstande!

Das Patent schiitzt nur das, was in den Patentanspriichen steht. Wenn in der

Beschreibung also auf altbekannte Tatsachen Bezug genommen wird, so be-
deutet dies nicht, dass der Patentinhaber fiir diese altbekannten Tatsachen
ein Patent erteilt bekommen hat; ein Patent wird nur auf Grund der Patent-

anspriiche erteilt.
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3.1.3 Patentanspriiche

Die Patentanspriiche definieren die Erfindung und legen den Schutzbereich| des
Patentes fest. Dies wird dann auch als Gegenstand des Patentes bezeichnet. Die
Patentanspriiche sollen im Interesse des Patentanmelders moglichst allgemein
(d.h. abstrakt) formuliert sein, damit sie einen moglichst grofen Schutzumfang
entfalten konnen.

Dabei miissen die Patentanspriiche bei aller gebotenen Abstraktheit technisch klar
sein, da ansonsten fiir die Offentlichkeit und ggf. fiir einen Richter in einem Pa-
tentverletzungsstreit nicht zu erkennen ist, was eigentlich geschiitzt werden soll.
Die Beurteilung einer Patentverletzung geht immer von den Patentanspriichen aus,
wobei die sonstige Beschreibung der Erfindung und die Zeichnungen zur Ausle-
gung der Patentanspriiche herangezogen werden konnen.

Hier wurde der Aufbau einer deutschen Patentschriftﬂ dargestellt. Allerdings be-
steht die Patentliteratur auch aus (noch) ungepriiften, aber bereits veroffentlichten
Patentanmeldungen (Offenlegungsschriften), deren Aufbau meist denen einer Pa-
tentschrift entspricht.

3.2 Veroffentlichung einer Patentanmeldung

Eine Offenlegungsschrift ist eine veroffentlichte Patentanmeldung, also nicht die
Veroffentlichung eines erteilten Patents.

Nach deutschem, europdischem und auch dem Recht anderer Lander werden
Patentanmeldungen grundsatzlich spatestens 18 Monate nach dem Anmelde-
tag]] als so genannte Offenlegungsschriften veroffentlicht. Somit hat der Erfin-
der 18 Monate nach dem ersten Anmeldetag Zeit, die Erfindung weiter zu ent-
wickeln, ohne anderen einen Einblick in seine Entwicklung zu geben. Ande-
rerseits wird die Offentlichkeit durch die Veréffentlichung informiert, so dass
jedermann sehen kann, welche Entwicklung moglicherweise zu einem Patent
fiihren wird. In der Praxis iiberwachen Firmen regelmél3ig die fiir sie relevanten
Veroffentlichungen, um keine Uberraschungen zu erleben. Wenn eine geeignete
Uberwachungsstrategie gewahlt wird, ist mit modernen Softwaretools eine effizi-
ente Uberwachung méglich.

Basierend auf einer Offenlegungsschrift kann der Inhaber der Patentanmeldung

7Siehe Kapitel
8Also einer Veroffentlichung, die das Deutsche Patent— und Markenamt nach der Priifung einer

Patentanmeldung auf Patentfahigkeit herausgegeben hat.
°Dies ist die Offenlegung nach §§31 Abs. 2 Nr. 2, 31 Abs. 2 PatG. Wird eine Prioritit (siehe

Kapitel [8) in Anspruch genommen, so wird die 18-Monatsfrist vom friihsten Prioritdtsdatum be-
rechnet.



3.3. WIRKUNGEN DES PATENTS 23

noch keine Patentverletzungsklage erheben; dies ist erst auf Grund eines gepriiften
und anschliel3end erteilten Patentes moglich. Nur ein erteiltes Patent erlaubt die
Durchsetzung eines Unterlassungsanspruchg'®

Es sei betont, dass der Inhalt der Patentschrift durchaus vom Inhalt der Offenle-
gungsschrift abweichen kann. Der Grund dafiir sind Anderungen, die durch den
Anmelder im Priifungsverfahren einer Patentanmeldung vorgenommen werden.
So werden die Patentanspriiche in einer Offenlegungsschrift haufig allgemeiner
formuliert sein, als im erteilten Patent. Im Patentpriifungsverfahren muss der Pa-
tentinhaber ndmlich den Schutzbereich seiner urspriinglichen Patentanspriiche
meist verkleinern, indem der die allgemeinen Patentanspriiche auf speziellere Ge-
genstande einschrankt, damit sich der im Patentanspruch beanspruchte Gegen-
stand vom bekannten Stand der Technik abhebt. Je mehr technische Merkmale
ein Patentanspruch enthélt, desto enger ist sein Schutzbereich.

Da jedermann etwas ldngst Bekanntes zum Patent anmelden kann und die Pa-
tentanmeldung auch ohne Priifung durch das Patentamt veroffentlicht wird, muss
sehr genau darauf geachtet werden, ob als Patentdokument eine veroffentlichte
Patentanmeldung oder bereits ein erteiltes Patent vorliegt.

Es ist ein verbreitetes Missverstiandnis, gerade in der offentlichen Diskussion,
wenn den Patentdmtern vorgeworfen wird, sie hitten etwas langst Bekanntes "pa-
tentiert”. Haufig ist dieses Missverstdndnis darin begriindet, dass in der Beschrei-
bung einer ohnehin ungepriiften Offenlegungsschrift als technischer Hintergrund
viele bekannte Tatsachen geschildert werden. Durch das Patent werden aber nur
die Gegenstidnde geschiitzt, die durch die Patentanspriiche (siehe oben Kapitel
und weiter unten Kapitel erfasst werden, nicht das, was in der Beschrei-
bung in der Patentschrift steht. Auch wird haufig in der Diskussion lediglich auf ei-
ne Offenlegungsschrift Bezug genommen, die fiir eine Patentschrift gehalten wird.

3.3 Wirkungen des Patents

Nach §9 PatG ist allein der Patentinhaber befugt, eine patentierte Erfindung zu
benutzen:

Jedem Dritten ist es verboten'', ohne Zustimmung des Patentinha-
bers ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen,
anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken entweder einzufiihren oder zu besitzen.

10Sjehe Kapitel 4.5.1*
1Was dieses Verbot beinhaltet, wird bei den Verfahrensfragen in Kapitel |4.5|im Detail erldutert

werden.
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Unter Ergeugnis wird hier ein korperlicher Gegenstand oder eine Substanz verstan-
den. Das Verbietungsrecht kann sich aber bei einem patentierten Verfahren auf die
Herstellung eines Erzeugnisses und das durch dieses Verfahren unmittelbar herge-
stellte Erzeugnis beziehen (§9 Satz 2 Nr. 3 PatG).

Auch konnen Arbeitsverfahren, wie z.B. ein Messverfahren geschiitzt werden, bei
denen kein Erzeugnis hervorgebracht wird.

Die im Gesetz genannten Benutzungsarten stellen eine so genannte unmittelbare
Patentverletzung dar. Wenn das Patent z.B. ein Getriebe schiitzt, so ist der Ver-
kauf des Getriebes, das Bewerben des Getriebes, das Herstellen des Getriebes, das
Benutzen des Getriebes oder das Handeln mit diesem Getriebe verboten.

Eine unmittelbare Patentverletzung ware relativ leicht zu umgehen, wenn der
geschiitzte Gegenstand in Einzelteile zerlegt und die Einzelteile zusammen mit
einer Bauanleitung verkauft werden wiirden.

Zur Vermeidung so einfacher Patent—-Umgehungslosungen ist es nach §10 PatG
jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich
des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung des Patents Berechtigten Mittel zur
Benutzung der Erfindung anzubieten oder zu liefern, die sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen, wenn der Dritte weil oder es auf Grund der
Umstande offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind,
fiir die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Dies wird als mittelbare
Patentverletzung bezeichnet.

Angewandt auf das obige Beispiel ldge z.B. dann eine mittelbare Patentverletzung
vor, wenn jemand das Getriebe in Einzelteile zerlegen und die Einzelteile mit ei-
nem Bauplan verkaufen wiirde. Aus dem Bauplan wiirde genau hervorgehen, wie
vorteilhafte Wirkungen des geschiitzten Getriebes zu erreichen sind. Anhand des
Bauplans ldgen offensichtliche Umstdande vor, dass die Getriebe-Einzelteile (das
Gesetz spricht hier von Mitteln) dazu geeignet und bestimmt sind, fiir die Benut-
zung der Erfindung zu dienen.

Die Frage, ob ein patentierter Gegenstand im Sinne des Patentgesetzes unmittelbar
oder mittelbar benutzt wird, d.h. eine Patentverletzung vorliegt, kann im Einzelfall
schwierig'? zu beurteilen sein.

Ein Patent bietet somit die Moglichkeit, anderen etwas zu verbieten, schiitzt den
Patentinhaber aber nicht davor, selbst Patentverletzer zu werden; dies wére eine
falsche Auslegung des Begriffs Schutzrecht. Dies soll anhand eines offensichtlich
fiktiven Beispiels erlautert werden.

Angenommen ein erstes Patent sei fiir ein Auto mit vier Tiiren, aber oh-

12Man denke an Verletzungshandlungen im Internet. In welchem Land erfolgt die Verletzungs-
handlung? Auf welchem Rechner oder in welchem Netz findet ein patentverletzender Vorgang
statt?
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ne Kofferraum, erteilt worden. Ein zweites, jiingeres Patent wird fiir die
Erfindung des Kofferraums erteilt, weil die Erfindung des Kofferraums
fiir ein Auto mit vier Tiiren als neu und erfinderisch angesehen wird.
In diesem Fall wiirde jedes Auto mit vier Tiiren, mit oder ohne Kof-
ferraum das erste, dltere Patent verletzen. Der Inhaber des jiingeren
Patents selbst konnte ein viertiiriges Auto mit Kofferraum nicht ohne
Zustimmung des Inhabers des élteren Patentes gewerblich benutzen.
Der Inhaber des alteren Patents konnte zwar Autos mit vier Tiiren her-
stellen, aber die Verwendung eines Kofferraums ware von der Geneh-
migung des Inhabers des jiingeren Patents abhingig.

Es ist ein weit verbreitetes Missverstandnis, dass ein Patentinhaber bei der Be-
nutzung des fiir ihn selbst patentierten Gegenstandes davor geschiitzt ist,
andere Patente durch die Benutzung des fiir ihn patentierten Gegenstandes
zu verletzen.

Es ist durchaus moglich und nicht selten, dass fiir eine spezielle Erfindung ein
Patent erteilt wurde, ein anderer aber frither fiir eine allgemeinere Erfindung
bereits ein Patent erhalten hat. Der Inhaber des &lteren Patents kann dem In-
haber des jiingeren Patents die Benutzung der spezielleren Ausfiihrung verbie-
ten (sog. abhidngiges Patent). Der adltere Patentinhaber darf aber die spezielle-
re Ausfiihrung, die fiir den jlingeren Patentinhaber patentiert wurde, auch nicht
benutzen. In der Praxis werden solche Konflikte haufig durch eine Lizenzierung
gelost, wenn die jiingere Erfindung auch fiir den alteren Patentinhaber interessant
1st.

3.4 Einschrankung der Wirkungen des Patents

Ein Patent gewahrt grundsatzlich immer nur Schutz fiir ein Land
(Territorialitatsprinzip), d.h. das Land fiir das das Patent erteilt wurde. Dies gilt
z.B. auch fiir ein européisches Patent, das zwar zentral fiir Mitgliedsstaaten des
Europdischen Patentiibereinkommens erteilt wird, aber in den einzelnen Landern
validier{™®| werden muss. Existiert z.B. nur ein franzosisches Patent, so kann der
Gegenstand in allen anderen Lindern grundsétzlich frei benutzt werden™]

Nach §11 PatG gibt es einige wichtige Einschrénkunge fiir die Wirkung eines

13D h. vorbehaltlich der Ausfiihrungen bestimmter Handlungen, wie z.B. Gebiihrenzahlungen

etc..
14Es ist aber immer auch zu priifen, ob nicht andere Anspriiche, z.B. aus dem Wettbewerbsrecht

bei einem besonders bekannten Produkt, einer Benutzung entgegenstehen.
151n §11 PatG werden noch weitere Einschrinkungen genannt, die fiir die Praxis allerdings meist

nicht relevant sind.
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Patentes. So erstreckt sich die Wirkung eines Patentes z.B. nicht auf Handlungen,
die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen wer-
den. Ein Patent soll nicht zu einem Eingriff in die Privatsphére fiihren, da es ein
Instrument des Wirtschaftsrechts is{™]

Auch Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der paten-
tierten Erfindung beziehen, fallen nicht unter den Patentschutz. Die patentierte
Erfindung kann z.B. im Rahmen eines Forschungsprojektes verwendet werden,
wenn dieses Forschungsprojekt der Verbesserung der Erfindung dient. Es ist aber
nicht erlaubt, den geschiitzten Gegenstand bei Versuchen zu benutzen, die einem
anderen Zweck dienen, da damit der Patentschutz allzu leicht umgangen werden
konntd!’]

Ein rechtlicher Einwand, der gegen eine Patentverletzung ins Feld gefiihrt wer-
den kann, ist das so genannte Vorbenutzungsrecht (§12 PatG). Demnach tritt die
Wirkung des Patents gegen den nicht ein, der bereits zur Zeit der Anmeldung im
Inland eine Erfindung in Benutzung genommen hat oder die dazu erforderli-
chen Veranstaltungen getroffen hatte. Der Inhaber des Vorbenutzungsrechts ist
befugt, die Erfindung weiter zu benutzen. Dieses Vorbenutzungsrecht wird allein
durch die Benutzung erworben, d.h. es wird nicht beim Patentamt eingetragen.
Im Patentverletzungsprozess muss das Vorbenutzungsrecht belegt werden. Dazu
miissen z.B. Unterlagen aus der Fertigung vorgelegt werden, die zeigen, dass man
tatsachlich im Erfindungsbesitz gewesen ist.

Durch das Vorbenutzungsrecht soll verhindert werden, dass jemandem
nachtréglich etwas weggenommen wird, was er bereits vor dem Anmeldetag der
Erfindung fiir sich benutzt hat. Eine riickwirkende Erstreckung des Patentschutzes
ware ungerecht.

Der Inhaber eines Vorbenutzungsrechtes ist befugt, die Erfindung fiir die eigenen
oder fremden Werkstétten auszunutzen.

Das Vorbenutzungsrecht wird durch das Patentgesetz wieder etwas eingeschrankt,
denn es wird kein Vorbenutzungsrecht erworben, wenn jemand von der Erfindung
infolge einer Mitteilung des Anmelders oder seines Rechtsvorgangers erfahrt und
sich der Anmelder oder sein Rechtsvorganger seine Rechte fiir den Fall einer Pa-
tenterteilung vorbehalten hat und die Benutzungshandlungen innerhalb von sechs
Monaten seit der Mitteilung des Anmelders getroffen worden sind.

Damit soll der Erfinder geschiitzt werden, der in vielen Fillen darauf angewie-
sen ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. Diese anderen sollten durch die blof3e

16Dabei ist im Einzelfall darauf zu achten, dass es hier nicht auf die subjektive Einschitzung des
Handelnden ankommt. Jemand, der z.B. von zu Hause im gro3en Umfang privat patentverletzende

Ware {iber ein Internetauktionshaus vertreibt, handelt ab einer gewissen Grenze gewerblich.
17Beispiel: Verwendung eines patentierten Messgerites, wenn die Versuche nicht der Verbesse-

rung des Messgerétes dienen.
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Zusammenarbeit nicht unbedingt ein Vorbenutzungsrecht erwerben.

Auch gilt das Vorbenutzungsrecht grundsétzlich nur fiir Deutschland, wenn je-
mand in Deutschland im Erfindungsbesitz gewesen ist. Ob eine Benutzung durch
den Inhaber des Vorbenutzungsrechtes auch im Ausland gestattet ist, muss im Ein-
zelfall gepriift werden. Im Ubrigen werden Vorbenutzungsrechte in den einzelnen
nationalen Rechtsordnungen sehr unterschiedlich behandelt.

Ist die Vorbenutzung eines Gegenstandes der Offentlichkeit z.B. auf einer Mes-
se oder durch einen wissenschaftlichen Vortrag zugéinglich gemacht geworden,
spricht man von einer offenkundigen Vorbenutzung, die dann sogar den Bestand
des Patents zerstoren kann.

Es reicht in der Regel aus, dass beliebige Teile der Offentlichkeit die Méglichkeit
hatten, Kenntnis vom patentierten Gegenstand zu erlangen. Eine belegte offen-
kundige Vorbenutzung gehort zum Stand der Technik, so dass man {iiber eine Er-
findung erst dann offentlich sprechen sollte, wenn eine Patentanmeldung vorge-
nommen wurde.

Da nicht jede bei einer Recherche ermittelte Patentschrift zu einem noch in Kraff'¥]
befindlichen Patent gehéren muss, ist die Ermittlung des Rechtsstandes'’| des Pa-
tents sinnvollerweise der erste Schritt bei der Priifung einer moglichen Patentver-
letzung; aus einem rechtskraftig erloschenen Patent ist weitgehend ungeféihrlich@
Die Ermittlung des Rechtsstandes kann im Einzelnen aufwandig sein. Leider gibt es
bisher auch keine Datenbank, in der die Rechtsstinde der Schutzrechte aus unter-
schiedlichen Lindern zuverlassig gespeichert sind. Im Zweifelsfall muss Einsicht
in die Akte des Patents genommen?!| werden.

Beim Europiischen Patentamt®?], beim US-Patent- und Markenam{®| und dem
Deutschen Patent— und Markenamt@ liegen z.B. umfangreiche Aktenbestinde vor.
Damit konnen grundsatzlich alle Dokumente zu einer Patentanmeldung zumindest
18 Monate nach dem ersten Anmeldetag eingesehen werden} Die abgespeicher-
ten Dokumente sind z.T. rechtlich komplex, so dass zur Interpretation in der Regel

18Fiir ein erteiltes Patent miissen regelméssig Jahresgebiihren gezahlt werden. Wenn die Zahlun-
gen eingestellt werden, erlischt das Patent. Nach Ablauf der maximale Laufdauer (in den meisten
Landern 20 Jahre) erlischt ein Patent automatisch.

Darunter soll hier verstanden werden, ob sich das Patent noch in Kraft befindet und wenn ja,
in welcher Form.

20Grundsitzlich konnte der Patentinhaber einen Schadensersatz fiir widerrechtliche Benutzun-
gen wahrend der Lebensdauer des Patents verlangen. Er kann jedoch keine Unterlassung mehr
geltend machen. Zu den Anspriichen aus einem Patentrecht siehe Kapitel

21631 PatG

22register.epo.org/espacenet/regviewer?.

23portal.uspto.gov/external/portal/pair.

24register.dpma.de.

25Ausnahmen bestehen fiir Aktenteile, die z.B. eine Verfahrenskostenhilfe betreffen, da hier um-
fangreiche, sehr personliche Daten erhoben wurden.
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sachkundiger Rat eingeholt werden sollte. Bei der Uberpriifung des Rechtsstandes
muss sehr sorgfaltig gepriift werden, ob das Patent rechtskréaftig erloschen ist oder
nicht.

Die Schutzwirkung des Patents beginnt nach §58 Abs. 1, Satz 3 PatG mit der
Verdffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung?| und endet mit dem Ende
der Laufdauer (langstens 20 Jahre nach dem Tag, der auf den Anmeldetag folgt,
§16 Abs. 1 PatG)P’]

Auch durch Verzicht (§20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) oder die nicht rechtzeitige Zahlung
der Jahresgebiihren mit Zuschlag (§20 Abs. 1 Nr. 3 PatG) an das Deutsche Patent—
und Markenamt erlischt ein Patent.

Ein Patent kann nach Erteilung durch einen Einspruch oder eine Nichtigkeitskla-
ge?¥ ganz oder teilweise widerrufen werden.

3.5 Schutzbereich des Patents, Patentanspriiche

Wenn ein Patent in Kraft ist, muss zur Einschatzung des Risikos einer Patentverlet-
zung der Schutzbereich des Patents ermittelt werden.

Grundlegend fiir die Festlegung des Schutzbereiche@ eines Patentes sind nach
§14 PatG die Patentanspriiche. Die Beschreibung und die Zeichnungen der Pa-
tentschrift sind jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen.

Dabei muss ausdriicklich darauf hingewiesen werden, dass die Beurteilung von
Patentverletzungen jeweils nach nationalem Recht zu erfolgen hat.

Die im Skript gemachten Aussagen gelten fiir deutsches Recht. Man hiite sich
davor, gerade bei Patentverletzungen, das eigene Rechtsverstindnis auf an-
dere Liander, insbesondere die USA, zu iibertragen. Im Zweifel ist immer fach-
kundiger Rat vor Ort einzuholen!

Durch einen Patentanspruch wird ein technischer Gegenstand mit Worten in meist
recht abstrakter Weise beschrieben. Die Abstraktheit rithrt daher, dass der Pa-
tentanmelder bestrebt ist, die Erfindung in grof3tmoglicher Allgemeinheit unter
Schutz zu stellen. Wiirden die Patentanspriiche z.B. in der genauen Beschreibung
einer Abbildung bestehen, so wére der Schutzbereich denkbar klein, da nur der
abgebildete Gegenstand geschiitzt werden wiirde. In diesem Fall wiirde bereits ei-

26Mit dem Zeitpunkt der Veréffentlichung der Patentanmeldung besteht nach §33 PatG ein
Entschddigungsanspruch, der jedoch in der Praxis keine grof’e Bedeutung hat (siehe auch Kapi-
tel[4.5.3).

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zum Gebrauchsmuster, das eine ldngste Laufdauer von

10 Jahren hat.

28Giehe Kapitel

29Fiir Entschidigungsanspriiche nach §33 PatG wird auch der Schutzbereich einer Patentanmel-
dung durch §14 PatG festgelegt.
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ne kleine Anderung bei einem Produkt ausreichen, um aus dem Schutzbereich des
Patentanspruchs zu gelangen.

Aus diesem Grund wird bei der Formulierung der Patentanspriiche grol3er Wert auf
die Allgemeingiiltigkeit der Begriffe gelegt. Fiir die Bestimmung des Inhalts der
Patentanspriiche ist haufig eine Auslegung der verwendeten Begriffe notwendig.
Auch muss bei der Formulierung von Patentanspriichen darauf geachtet werden,
dass wirklich nur die Merkmale aufgenommen werden, die fiir die Definition der
Erfindung wesentlich sind.

Malgeblich ist der Sinngehalt der Patentanspriiche, so wie er sich einem Fach-
mann erschlie3t. Dies schliel3t eine am Wortlaut haftende, naive Interpretation in
der Regel aus. Kleinliche Wortklauberei, die falschlicherweise oft mit der Beurtei-
lung rechtlicher Fragen in Verbindung gebracht wird, ist bei der Auslegung eines
Patentanspruchs fehl am Platz.

Allerdings darf der Inhalt der Patentanspriiche auch nicht als grobe Richtschnur
fiir einen eher unverbindlich gemeinten Erfindungsgedanken verwendet werden.
Fiir die deutsche Praxis ist auch Artikel 1 des Protokolls zum Artikel 69 des Eu-
ropdischen Patentiibereinkommens (Schutzbereich) von grolder Bedeutung:

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbe-
reich des europdischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der
sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dass
die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger
Unklarheiten in den Patentanspriichen anzuwenden sind. Ebenso we-
nig ist Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentanspriiche
lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das
erstreckt, was sich dem Fachmann nach Priifung der Beschreibung und
der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die
Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen lie-
gen und einen angemessenen Schutz fiir den Patentinhaber mit ausrei-
chender Rechtssicherheit fiir Dritte verbinden.

Der hier angesprochene Interessenausgleich findet somit zwischen dem Patentin-
haber (Interesse: moglichst grofRer Schutzumfang fiir eigene Erfindung) und der
Offentlichkeit (Interesse: moglichst freie wirtschaftliche Betiitigung) statt.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung Okklusionsvorrichtung®| den
Vorrang der Patentanspriiche bekréftigt, in dem er festgestellt hat, dass “die Be-
schreibung nur insoweit beriicksichtigt werden kann, als sie sich als Erlauterung
des Gegenstandes des Patentanspruchs lesen lasst”.

30Entscheidungen in www.bundesgerichtshof.de: X ZR 16/09
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Die Auslegung der Patentanspriiche mittels der Beschreibung und der Zeichnun-
gen kann zur Behebung etwaiger Unklarheiten und zur Klarstellung der Bedeu-
tung der darin verwendeten technischen Begriffe verwendet werden. Dabei kommt
es fiir die Ermittlung und Klarung des Inhaltes der in den Patentanspriichen
benutzten Begriffe auf das Verstindnis eines Durchschnittsfachmanns an. Der
Durchschnittsfachmann ist eine im Patentrecht immer wieder herangezogene fik-
tive Figur, dessen Ausbildungsstufe sich an der Erfindung festmachen lésst. Fiir ein
einfaches Haushaltsgerit ist u.U. ein Techniker der mal3gebliche Fachmann, fiir ei-
ne komplexe optoelektronische Schaltung u.U. sogar ein Team hochqualifizierter
Ingenieure.

Die sachgerechte Auslegung der Patentanspriiche zur Bestimmung des Schutzbe-
reichs gehort zu den schwierigsten patentrechtlichen Aufgaben.

Das vorliegende Skript soll u.a.die dafiir notwendigen Grundbegriffe erlautern
und ein Verstandnis fiir dabei auftretende Fragen wecken. Naturgemaf3 entsteht
bei der Auslegung der Patentanspriiche hiufig Streit zwischen Patentinhaber und
mutmalllichem Patentverletzer. Dieser Streit kann hiufig nur durch ein Gericht
entschieden werden. Aus diesem Grund sollte mit Aussagen, dass ein Patent mit
absoluter Sicherheit verletzt oder auch nicht verletzt wird, im Einzelfall sehr vor-
sichtig umgegangen werden; Fehleinschatzungen konnen hier sehr teuer werden.
Ein Patentanspruch kann sich auf folgende Kategorien (d.h. Anspruchsarten) be-
ziehen:

a) ein Erzeugnis (z.B. eine Sache, eine Vorrichtung, ein chemischer Stoff etc.).
Ein Erzeugnisanspruch enthilt konstruktive Merkmale, die den Aufbau des
Erzeugnisses betreffen.

b) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses (Herstellungsverfahren)
oder zur Erreichung eines Arbeitszieles (Arbeitsverfahren). Eine Verwen-
dung einer Sache oder eines Verfahrens ist ein Spezialfall eines Verfah-
renspatents.

In einem Patent kénnen sowohl Erzeugnis— als auch Verfahrensanspriiche aufge-
stellf®’] werden, wenn diesen ein einheitlicher erfinderischer Gedanke zugrunde
liegt.

Der Clou”der Erfindung wird in einem Hauptanspruch oder mehreren nebenge-
ordneten Hauptanspriichen definiert. Nebengeordnete Anspriiche konnen z.B. un-
terschiedliche Varianten einer ansonsten einheitlichen Erfindung bezeichnen, fiir
die kein passender einzelner Anspruch als alleiniger Hauptanspruch gefunden
werden kann.

31Beispiel: Patentanspriiche auf einen chemischen Stoff, dessen Herstellung und dessen Verwen-
dung.
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Hauptanspriiche und nebengeordnete Patentanspriiche werden auch als un-
abhangige Patentanspriiche bezeichnet. Die unabhingigen Merkmale sollten die
fiir die Erfindung wesentlichen Merkmale enthalten, und zwar nur diese Merkma-
le.

Durch jedes zusétzliche Merkmal im Hauptanspruch wird der Gegenstand der Er-
findung spezieller und damit wird der Schutzbereich des Patentanspruchs immer
enger®?]

In einem unabhéngigen Patentanspruch sind alle wesentlichen Merkmale, die zur
Definition der Erfindung notwendig sind, klar aufzufiihren. Es miissen aber nicht
alle zur Beschreibung der Funktion des patentierten Gegenstandes notwendigen
Merkmale im Patentanspruch aufgefiihrt werden; ein Patentanspruch ist keine
Bauanleitung. Wenn es fiir den Fachmann offensichtlich ist, dass bestimmte Merk-
male zum Gegenstand der Erfindung gehoren, so miissen diese nicht explizit im Pa-
tentanspruch aufgefiihrt werden. Ein Patentanspruch fiir ein Fahrrad muss z.B. kei-
nen Hinweis auf die Existenz der Rader enthalten.

Insbesondere gehoren keine Vorteile des erfindungsgemif3en Gegenstandes oder
aufgabenhafte Formulierungen in einen Patentanspruch.

Der Gegenstand eines Patentanspruchs ist immer eine technische Losung eines
Problems, nie der Vorteil, der mit der technischen Losung erzielt wird. In einem
Patentanspruch darf daher nie die Aufgabe enthalten sein, sondern nur die tech-
nischen Merkmale, die diese Aufgabe losen.

Grundsatzlich erfolgt die Definition des Schutzbereichs {iber technische Merkma-
le, d.h. ohne eine Beriicksichtigung eines Verwendungszwecks der Erfindung.
Zweck-, Wirkungs— und Funktionsangaben, die in einem Patentanspruch einer
Vorrichtung enthalten sind, beschréanken den Schutzbereich im Prinzip nicht. Dies
gilt insbesondere dann, wenn erkennbar ist, dass die Zweckangabe lediglich eine
beispielhafte Erlduterung ist. In diesem Fall umfasst der Schutzbereich alle Ver-
wendungen der Merkmalskombination im Anspruch unabhéngig von der Verwen-
dung.

Allerdings kénnen Zweckangaben doch einen Einfluss auf den Schutzbereich ha-
ben, ndmlich dann wenn die Zweckangabe die raumlich-korperliche Gestaltung
der Vorrichtung definiert™]

32Beispiel: Ein (beim heutigem Stand der Technik sicherlich nicht schutzfihiger) Hauptanspruch
Fahrrad mit zwei Rddern ist breiter als ein Patentanspruch fiir ein Fahrrad mit zwei Rddern und
einer Vorderlampe. So wiirde ein Rennrad ohne Vorderlampe in den ersten Patentanspruch fallen
(ein Rennrad ist auch ein Fahrrad), nicht aber in den zweiten Anspruch. Diese beim ersten Le-
sen sicherlich abstrakt erscheinenden Ausfiihrungen werden im Zusammenhang mit den Ubungen

klarer werden.
33Beispiel: Ein Angelhaken und ein Kranhaken konnen geometrisch die gleiche Form haben. Der

Schutzbereich eines Patentanspruchs, der sich auf einen Haken zum Angeln bezieht, wird sich nicht
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Es hat sich als zweckdienlich erwiesen, einen Patentanspruch in einem einzigen
Satz zu formulieren, da damit eindeutig ist, was alles zu dem patentierten Gegen-
stand gehort. Ein Patentanspruch aus mehreren Satzen bringt meist nicht mehr
Klarheit, sondern unterschiedliche Auslegungsmoglichkeiten, da die Beziige zwi-
schen den einzelnen Satzen haufig nicht klar sind. Die Durchsetzung sorgfaltig
formulierter Patentanspriiche aus einem Satz bereitet in der Praxis in der Regel
keine Probleme, was sicher auch das Ergebnis einer gewissen Gewohnung an die-
se Praxis ist.

Bei der Formulierung der Patentanspriiche wird haufig eine so genannte zweitei-
lige Untergliederung® gewihit.

Der erste Teil eines zweiteiligen Anspruchs gibt die Merkmale an, die zur Erfin-
dung gehoren, aber aus dem Stand der Technik bekannt sind. Dieser erste Teil
wird auch als Oberbegriff bezeichnet. Der Oberbegriff enthélt die Merkmale, die
zwar an sich bekannt sind, aber fiir die Definition der Erfindung wichtig sind.

Der zweite Teil, der auch als kennzeichnender TeiF_FI bezeichnet wird, gibt die
technischen Merkmale an, die dem Stand der Technik durch die Erfindung hinzu-
gefiigt werden.

Bei der zweiteiligen Formulierung eines Patentanspruchs ist meist schnell zu se-
hen, worin die erfinderische Téatigkeit gesehen wird.

Alternativ konnen einteilige Patentanspriiche verfasst werden, d.h. die Merk-
male werden hintereinander aufgefiihrt. Dies kann z.B. bei Verfahrensanspriichen
sinnvoll sein, wenn aufeinander folgende Verfahrensschritte durch eine zweiteilige
Formulierung auseinander gerissen wiirden.

Viele Informationen iiber die Formulierung von Patentanspriichen nach dem Eu-
ropaischen Patentiibereinkommen, also auch relevant fiir Deutschland, finden sich
in der jeweils aktuellen Ausgabe der Richtlinien fiir die Priifung im Europdischen
Patentam®]

Bei der Beurteilung der Patentanspriiche ist es auerordentlich wichtig fest-
zuhalten, dass alle Merkmale, also sowohl die Merkmale des Oberbegriffs als
auch die Merkmale des kennzeichnenden Teils zum Gegenstand eines Paten-
tanspruchs gehoren. Allein die Kombination aller Merkmale des Anspruchs
bildet den Gegenstand des Patents. Dabei schadet es nicht, wenn einzelne
Merkmale im Patentanspruch bekannt sind; dies wird sogar die Regel sein.

auf einen Kranhaken ausdehnen lassen, da in den Worten "Angelhaken” und "Kranhaken” implizite
Angaben iiber die rdumlich-korperliche Gestaltung enthalten sind.

34Dies gilt fiir die europiische Praxis. In den USA werden Anspriiche nach anderen Regeln for-
muliert, wobei fast ausschliesslich einteilige Formulierungen verwendet werden.

350Oberbegriff und kennzeichnender Teil sind meist durch die Formulierungen dadurch gekenn-
zeichnet, dass ... oder gekennzeichnet durch ... getrennt.

36Teil F, Kapitel IV.
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Neben dem Hauptanspruch werden meist noch eine Reihe von Unteranspriichen
aufgestellt, die alle auf den Hauptanspruch und / oder andere Unteranspriiche
riickbezogen sind. Demnach weist ein Unteranspruch mindestens alle Merkmale
des Hauptanspruchs auf, auf den der Unteranspruch riickbezogen is Unteran-
spriiche, die auch als abhdngige Patentanspriiche bezeichnet werden, betreffen
vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegenstandes, der durch den Hauptanspruch
definiert ist.

Die Unteranspriiche werden insbesondere im Patentverletzungsverfahren bedeut-
sam, wenn der urspriinglich erteilte Hauptanspruch durch ein Einspruchs— oder
Nichtigkeitsverfahren eingeschrénkt wurde. Auch im Patenterteilungsverfahren®}
das jedoch im Skript nicht eingehend behandelt wird, ist es vorteilhaft, wenn man
einen unabhangigen Anspruch mit Merkmalen eines Unteranspruchs kombinieren
kann, um einen Erfindungsgegenstand vom Stand der Technik abzugrenzen.

Eine Patentverletzungsklage kann sich dann immer noch auf eine Kombination
des Hauptanspruchs mit einem der Unteranspriiche beziehen, wenn diese Kombi-
nation patentfahig ist. Die Unteranspriiche bieten somit Riickfallpositionen fiir
den Fall, dass der allgemeine Gegenstand des Hauptanspruchs sich z.B. in einem
Einspruchsverfahren?| als nicht schutzfihig erweist.

Der Hauptanspruch gibt somit eine Art Dach vor, das die Gegenstdnde der Unter-
anspriiche abdeckt.

Ein moglichst breiter Hauptanspruch (d.h. ein unabhéngiger Anspruch mit
moglichst wenigen Merkmalen und / oder moglichst allgemeinen Formulierun-
gen) ist die ultima ratio des Patents, da nach §14 PatG der Schutzbereich des
Patents durch den Inhalt der Patentanspriicheﬁd] bestimmt wird. Ein breiter, allge-
meiner Patentanspruch resultiert in einem grol3en Schutzbereich; der Wert eines
Patentes wird daher wesentlich durch die Breite der Patentanspriiche bestimmt.
Die notwendige breite Formulierung von Patentanspriichen ist der Grund dafiir,
dass Patentanspriiche haufig sehr abstrakt formuliert werden und schwer
verstandlich erscheinen. Die Begriffe im Patentanspruch werden zur Erzielung ei-
nes moglichst grofen Schutzbereiches méglichst allgemein gehaltenf™], wobei stets
eine ausreichende Klarheit des Patentanspruchs notwendig ist. Ein unklarer, wi-
derspriichlicher Patentanspruch wird sich, wenn er iiberhaupt vom Patentpriifer

37Fortsetzung Fahrrad-Beispiel: Die Vorderleuchte kénnte Gegenstand eines Unteranspruchs
sein, der auf den Hauptanspruch (Fahrrad) riickbezogen ist. Weitere Unteranspriiche kénnten als
Merkmale Scheibenbremsen, Backenbremsen, Gepacktréager etc. aufweisen.

38Giehe Kapitel

39Zum Einspruchsverfahren siehe Kapitel

40Da der Hauptanspruch die allgemeinste Fassung der Erfindung wiedergibt, wird der breitest
mogliche Schutzumfang durch den Hauptanspruch bestimmt.

41 Beispiele: Befestigungselement als allgemeiner Begriff fiir Nagel, Schraube etc..
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erteilt wird, haufig nur schwer gegeniiber einem Verletzer durchsetzen lassen.
Eine gute Methode zur Interpretation eines Patentanspruchs ist es, wenn die Merk-
male des Anspruchs zu einer Skizze verarbeitet werden. Dadurch werden die Wirk-
beziehungen zwischen den Merkmalen des Patentanspruchs deutlich.

Der Abstraktheit der Patentanspriiche sind Grenzen gesetzt, denn die Patentan-
spriiche miissen durch die Beschreibung gestiitzt sein. Dies bedeutet, dass der Ge-
genstand eines jeden Patentanspruchs eine Grundlage in der Beschreibung haben
muss.

Man kann nicht mehr geschiitzt bekommen als tatsdchlich an technischer Infor-
mation in der Patentschrift offenbart ist.

Die sorgfaltige Beschreibung der Erfindung ist besonders wichtig, wenn Parameter
beansprucht werden, die durch relativ aufwandige Messverfahren zu bestimmen
sind™]. Fehlt es an Angaben zu den Messverfahren, so wird der Gegenstand z.B. im
Rahmen eines Einspruchsverfahren u.U. als nicht ausfithrbar angesehen; das Pa-
tent ware nichtig.

Es besteht somit eine gegenseitige Abhangigkeit zwischen Patentanspriichen und
Beschreibung. Dies ist ein Grund dafiir, dass bei der Formulierung von Patentan-
meldungen grolde Sorgfalt erforderlich ist.

Ein Patentanmelder sollte seine Erfindung nicht durch einen speziell formulierten
Hauptanspruch schiitzen lassen, der eine Art Figurenbeschreibung®| darstellt. Es
kommt darauf an, dass die gesamte Erfindung sorgfaltig durch einen Hauptan-
spruch erfasst wird. Fiir vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung werden dann
Unteranspriiche formuliert.

Es reicht nicht aus, nur abstrakte, allgemeine Patentanspriiche aufzustellen. Ein
Fachmann muss einer Beschreibung entnehmen konnen, was der Inhalt der Pa-
tentanspriiche ist. Beide Teile einer Patentschrift miissen sorgfaltig aufeinander
abgestimmt sein.

Patentanspriiche sind aber nicht nur fiir die Festlegung des Schutzbereiches wich-
tig. Auch die Patentierungsvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Tatigkeit, ge-
werbliche Anwendbarkeit) werden vom Patentamt nur anhand der Patentan-
spriiche gepriiff*]

Diese Aussage ist flir die Praxis wichtig, denn haufig enthalt die Beschreibungs-
einleitung oder die Figurenbeschreibung einer Patentschrift ausfiihrliche techni-
sche Ausfiihrungen, die Fachleuten langst bekannt sind. Dies fiihrt dann zu dem
Missverstdndnis, dass ein Patent fiir etwas ldngst Bekanntes erteilt wurde. Das
Missverstandnis 16st sich meistens auf, wenn der Hauptanspruch betrachtet wird.

427.B. Sphérizitit von Partikeln, spezifische Oberflidche von porésen Partikeln.
43Man spricht auch von picture claims.

#4Siehe Kapitel
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Ein weiteres Missverstdndnis in diesem Zusammenhang ist, dass die Merkmale in
den Unteranspriichen fiir sich genommen langst bekannt sind. Es entsteht leicht
der Eindruck, dass etwas langst Bekanntes patentiert werden soll.

Flir die Patentfahigkeit der Erfindung ist es aber unschidlich, wenn die Unter-
anspriiche sich auf Bekanntes beziehen, so lange die Unteranspriiche auf einen
Hauptanspruch zuriickbezogen sind, der patentfihig is{"] Die Schutzfiahigkeit des
Hauptanspruchs begriindet auch die Schutzfahigkeit der Unteranspriiche.

Bei der Auslegung von Patentanspriichen ist zu beachten, dass die in den Patentan-
spriichen verwendeten Bezugszeichen auf Zeichnungen nach deutschem Rechts-
verstdndnis einen Patentanspruch nie einschrianken konnen. Die Bezugszeichen
sind lediglich als Hinweis fiir Ausfithrungsbeispiele gedacht, um das Verstandnis
der Patentanspriiche zu erleichtern. In den USA spielen die Figurenbeschreibung
und die Figuren bei der Auslegung der Patentanspriiche eine grol3ere Rolle; sie
konnen einschrankend fiir den Schutzbereich sein.

Somit ist klar, dass der Formulierung der Patentanspriiche grof3e Bedeutung zu-
kommt, denn letztlich bestimmen sie den (moglichst breiten) Schutzbereich, und
damit den Wert des Patents. Der Breite eines Hauptanspruchs sind Grenzen ge-
setzt, denn die Gegenstdande der unabhingigen Patentanspriiche miissen neu und
erfinderisch gegeniiber dem Stand der Technik sein; niemand soll ein Patent fiir
Bekanntes oder Nahe liegendes bekommen.

Aber der Wert eines Patent, gerade in den USA, wird auch durch die Qualitat der
Figurenbeschreibung bestimmt.

4>Beispiel: Ein aus einem anderen Zusammenhang bereits bekannter Regler fiir einen Fiillstand
(Unteranspruch) ist nur in Verbindung mit einer patentfdhigen Regelungsvorrichtung fiir eine De-
stillationskolonne (Hauptanspruch) schutzféhig.
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Kapitel 4
Patentverletzung

Eine Patentverletzung liegt vor, wenn jemand gegen §9 PatG oder auch §10 PatG
verstoR{l] Fiir die Beurteilung einer Patentverletzung muss festgestellt werden,
welcher Gegenstand durch das Patent genau geschiitzt ist.

4.1 Merkmalsanalyse

Wie oben erwdhnt, kommt fiir die Beurteilung der Patentverletzung dem Inhalt
der Patentanspriiche die wesentliche Bedeutung zu. Da ein Patentanspruch in der
Regel eine Vielzahl von Merkmalen aufweist, ist es notwendig, die einzelnen Merk-
male in einer MerkmalsanalyseP| aufzugliedern. Bei einer Merkmalsanalyse sollte
man sich strikt an den Wortlaut des zu analysierenden Patentanspruchs halten.
Die Vorgehensweise wird hier anhand eines Patents betreffend ein medizinisches
Gerat dargestelhﬂ In Figur@ ist eine Abbildung aus der Patentschrift wiedergege-
ben.

ISiehe Kapitel
2Es wird betont, dass die Merkmalsanalyse auch fiir das in Kapitel behandelte Thema der

Patentfahigkeit von grof3er Bedeutung ist.
3BGH, GRUR, 1992,40, Beheizbarer Atemschlauch, X ZR 37/90

37
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Figur 6: Zeichnung aus dem europdischen Patent 214 976
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Die Ziffern in der Figur [6] sind die Bezugszeichen, die in den Patentanspriichen
und in der Figurenbeschreibung der Patentschrift zur Erlauterung der Erfindung
verwendet werden.

Der Hauptanspruch des europdischen Patents 214 976 mit den Bezugszeichen in
Klammern lautet:

Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spi-
ralformigen Atemluftschlauch (5) aufweist, iiber den das von einer Ver-
neblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten fiihrbar ist, wobei
zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) minde-
stens ein Heizdraht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
oder die Heizdrdhte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) ange-
ordnet sind oder diese bilden und dass zur Anzeige einer Abweichung
der am Ausgang des Atemluftschlauches (5) gemessenen Temperatur
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des abstromenden Aerosols von einer festgelegten Temperatur ein aku-
stischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet ist.

Fiir diesen Patentanspruch kénnte man zu folgender Merkmalsanalyse gelangen|

1. Vorrichtung zur Erzeugung eines Aerosols, die einen flexiblen spiralformigen
Atemluftschlauch (5) aufweist, iber den

2. das von einer Verneblerkammer (1) erzeugte Aerosol zum Patienten fithrbar
ist, wobei

3. zum Aufheizen des erzeugten Aerosols im Atemluftschlauch (5) mindestens
ein Heizdraht angeordnet ist, wobei

— Merkmale des Oberbegriffs —

4. der oder die Heizdrdhte in den Spiralen des Atemluftschlauches (5) ange-
ordnet sind oder diese bilden und

5. dass zur Anzeige einer Abweichung der am Ausgang des Atemluftschlauches
(5) gemessenen Temperatur des abstromenden Aerosols von einer festgeleg-

ten Temperatur ein akustischer und/oder optischer Signalgeber angeordnet
ist)

— Merkmale des kennzeichnenden Teils —

Nun ist der in Merkmale aufgegliederte Patentanspruch mit dem Gegenstand zu
vergleichen, der das Patent verletzen soll. Man nennt diesen Gegenstand Verlet-
zungsgegenstand.

Der Vergleich zwischen Merkmalsanalyse und Verletzungsgegenstand ist der zen-
trale Vorgang bei der Priifung einer Patentverletzung.

Es sei noch einmal wiederholt, dass bei dieser Priifung alle Merkmale des Patent-
anspruchs, d.h. sowohl die des Oberbegriffs (beim Beispiel Merkmale 1 bis 3) als

“In der einschldgigen Entscheidung des deutschen BGH betreffend diesen Gegenstand wurde
eine etwas freiere Formulierung der Merkmalsanalyse gewéhlt. Grundsétzlich sollte man dicht
am Originaltext des Patentanspruchs bleiben. Eigentlich liegt schon in der Zusammenfassung von
Merkmalen (z.B. flexibler und spiralférmiger Atemschlauch in einem Merkmal) eine Interpretation.
Man sollte an die Merkmalsanalyse mit dem Verstindnis eines Fachmanns herangehen. Eine fiir
einen selbst vorteilhaft scheinende Interpretation eines Patentanspruchs wird sich wahrscheinlich
spéter als angreifbar herausstellen.

SDieses Merkmal enthélt auf Grund der Formulierung und/oder drei Varianten, die alle bei
einer Verletzungspriifung gepriift werden miissen.
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auch die des kennzeichnenden Teils (beim Beispiel Merkmale 4 und 5) gepriift
werden miissen. Es ist zu betonen, dass bei der Merkmalsanalyse sehr sorgfaltig
und moglichst objektiv vorgegangen werden muss.

Es ist dabei gleichgiiltig, ob ein Verletzungsgegenstand mehr Merkmale auf-
weist, als im Patentanspruch vorhanden sind; weist der Verletzungsgegen-
stand mindestens die Merkmale des Anspruchs auf, so liegt eine Verletzung
vor.

Es ist ein Missverstidndnis zu glauben, dass die Hinzufligung von Merkmalen zu
einem Gegenstand aus dem Schutzbereich eines Patentes hinausfiihren kann.
Wenn z.B. ein fiktives Patent fiir ein viertiiriges Auto existiert, so kann man nicht
aus dem Schutzbereich des Patents hinauskommen, indem man ein viertiiriges
Auto mit Kofferraum benutzt; dieses Auto weist immer noch vier Tiiren auf und
verletzt daher das Patent.

Diese Zusammenhinge sollen an einem abstrakten Beispiel demonstriert werden.
Ein Patentanspruch fiir einen Gegenstand weise die vier Merkmale ABCD auf. In
der folgenden Tabelle [3| werden drei Verletzungsgegenstdnde mit unterschiedli-
chen Merkmalen mit diesem Anspruch verglichen. Dabei soll jeweils eine identi-
sche Verwirklichung der Merkmale angenommen werden.

Tabelle 3: Vergleich dreier Verletzungsgegenstdnde mit einem Patentanspruch mit
den Merkmalen ABCD.

Verletzungsgegenstand mit den

Verletzung des Patentanspruchs

Merkmalen mit den Merkmalen A B C D?
ABC nein, das Merkmal D fehlt
ABCD ja, alle Merkmale des Patentan-
spruchs sind verwirklicht
ABCDE ja, alle Merkmale des Patentan-

spruchs sind verwirklicht.
Zusatzliches Merkmal E ist fiir
die Beurteilung der Patentverlet-
zung unerheblich

Wie oben bereits ausgefiihrt, wird bei der Merkmalsanalyse nicht "wortklaube-
risch”, sondern mit dem Verstdandnis eines Fachmanns an den Vergleich zwischen
Patentanspruch und mutmasslichen Verletzungsgegenstand gegangen.

Dabei kann es vorkommen, dass alle Merkmale des Patentanspruchs identisch
durch einen Verletzungsgegenstand verwirklicht werden; dies wére eine identi-
sche Patentverletzung.

Oder es tritt der Fall ein, dass keine identische Verwirklichung vorliegt, aber salopp
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gesprochen, irgendetwas Ahnliches; es kénnte eine Aquivalente Patentverletzung
vorliegen.

4.2 Identische Patentverletzung

Weist der Verletzungsgegenstand alle Merkmale entsprechend dem Wortsinn®| des
Anspruchs auf, so spricht man von einer identischen Patentverletzung. Dabei wird
u.U. nach deutschem Recht ein in der Patentschrift nicht ausdriicklich genanntes
Mittel, welches dem Fachmann aber seiner regelmafRigen Funktion nach als gleich-
wirkend bekannt ist, auch als innerhalb des Wortsinns verstanden. Auch wenn es
fiir die Auslegung auf den Einzelfall ankommt, so kann darunter all das verstan-
den werden, was der Fachmann an Interpretation einfach mitliest. Umschreibt das
Patent das Mittel nur allgemein oder iiberlasst es die Auswahl dem Fachmann,
fallt jedes am Zeitpunkt der Anmeldung bekannte Mittel unter den Gegenstand
des Patentes.

Sind alle Merkmale eines Anspruchs wortsinngemaf(3 verwirklicht, so eriibrigt es
sich, Erwadgungen dariiber anzustellen, ob die beim Verletzungsgegenstand vor-
handenen identischen Merkmale demselben Zweck dienen und die gleiche Funk-
tion aufweisen, wie die des Patents.

4.3 Aquivalente Patentverletzung

Es liegt in der Natur der Sache, dass hdufig der Wortsinn eines Patentanspruchs
durch einen Verletzungsgegenstand nicht vollstandig getroffen wird oder es Dis-
kussionen gibt, ob nun ein Merkmal identisch verwirklicht wird oder nicht. Dies
kommt in der Praxis nicht selten vor.

Aus diesem Grund erfasst der Schutz eines Patentes nicht nur die wortsinngemal(3e
Verwirklichung der Lehre des Patents, sondern auch so genannte dquivalente Ab-
wandlungen der im Wortlaut des Patentanspruchs formulierten Patentlehre.
Damit der Schutzbereich durch das Konzept der Aquivalenz nicht unvorher-
sehbar ausgedehnt wird, hat die Rechtsprechung einen Rahmen gezogen. Eine
aquivalente Abwandlung fallt dann in den Schutzbereiches des Patents, wenn
das durch die Erfindung geloste Problem mit technisch gleichwirkenden Mitteln
gelost wird (Gleichwirkung) und der Fachmann diese gleichwirkenden Mittel mit
Hilfe seiner Fachkenntnisse und aufgrund von Uberlegungen auffinden konnte,

%Der Wortsinn geht iiber den bloRen Wortlaut hinaus, da der Fachmann den Sinn der Worter
im Patentanspruch erfasst.
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die sich an der in den Patentanspriichen umschriebenen Erfindung orientieren
(Naheliegen, Gleichwertigkeit).

Der Bundesgerichtshof hat in grundlegenden Entscheidungen’| drei Fragen aufge-
stellt, die bei der Priifung einer dquivalenten Patentverletzung mafgebend sind:

1. Gleichwirkung: Erzielt die abgewandelte Form (d.h. der Verletzungsgegen-
stand) mit der Gesamtheit ihrer teils dem Wortsinn des Patentanspruchs ent-
sprechenden, teils von diesem abweichenden Merkmale das der Erfindung
zugrunde liegende Problem mit objektiv gleichwirkenden technischen Mit-
teln?

2. Naheliegen: Befdhigten seine Fachkenntnisse am Prioritatstag (d.h. dem er-
sten Tag, an dem der Erfindungsbesitz durch eine Anmeldung dokumentiert
ist) den Fachmann, die abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden?

Damit sollen die Mittel ausgeschlossen werden, die zwar objektiv gleichwir-
kend sind, wobei es aber eine erfinderische Tatigkeit erfordert, diese zu fin-
den.

3. Gleichwertigkeit: Sind die hierzu notwendigen Uberlegungen des Fach-
manns derart am Patentanspruch orientiert, dass der Fachmann die abge-
wandelte Ausfiihrungsform (d.h. den Verletzungsgegenstand) als gleichwer-
tige Losung in Betracht zog?

Der Beantwortung dieser Frage liegt die wertende Priifung zugrunde, ob die
Uberlegungen des Fachmanns hinreichend nahe an den Patentanspriichen
liegen. Es reicht nicht aus, dass der Fachmann grundsétzlich in der Lage ge-
wesen wére, die abgewandelte Losung zu finden. Maf3geblich ist vielmehr, ob
der Fachmann zu der Abwandlung gekommen wéare, wenn er sich an den der
Lehre des Patentanspruchs und dem darin enthaltenden Losungsgedanken
orientiert hatte.

Mit dieser Priifung soll verhindert werden, dass die Patentanspriiche bei der
Beurteilung einer moglichen Patentverletzung als blosse Richtschnur ver-
standen werden.

Wird eine der vorstehenden Fragen mit nein beantwortet, liegt keine dquivalente
Patentverletzung vor.

Aufgrund der maf3geblichen Entscheidung des BGH werden diese drei Fragen mitt-
lerweile Schneidmesserfragen genannt.

7U.a. BGHZ, 150, 149 Schneidmesser I, X ZR 168/00, Aufsatz Prof. Dr. Meyer-Beck (Vorsitzender
Richter am BGH) GRUR 2008, Heft 12, S. 1036.
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Es reicht fiir eine dquivalente Verwirklichung eines Merkmals nicht aus, dass nur
eine bloRe funktionelle Ubereinstimmung (Gleichwirkung) in einem Merkmal be-
steht. Die Erkennbarkeit des Merkmals in den Patentanspriichen muss fiir den
Fachmann gegeben sein, d.h. das Merkmal darf nicht aus dem Nirwana geholt
werden, sondern es muss sich am Inhalt der Patentanspriiche orientieren. Der
Schutzbereich eines Patentes darf sich nur auf solche Mittel eines Verletzungs-
gegenstandes erstrecken, die den Mitteln der Erfindung sinngemél} entsprechen.
Dies konnen auch Mittel sein, die von der Formulierung des Anspruchs erfasst
sind, aber konkret erst nach der Anmeldung entwickelt worden sindﬂ; gerade fiir
diesen Fall ist die Aquivalenz von besonderer Bedeutung.

Dies wird an einem Beispiel erklart. In der BGH Entscheidung Autowaschvorrich-
tung (BGH GRUR 1991, 443, X ZR 55/89) wurde in einem Patent aus Griinden
der Storsicherheit explizit eine mechanische Vorrichtung fiir einen Kettentrieb be-
ansprucht, die gegeniiber bekannten elektrischen Kettentrieben vorteilhaft war.
Eine vermeintliche Verletzungsform wies einen elektrischen Kettentrieb auf, der
die gleiche technische Wirkung hatte, wie der mechanische Kettentrieb. Das Er-
satzmittel entsprach aber nicht sinngemald dem Merkmal im Patentanspruch, so
dass keine dquivalente Patentverletzung vorliegen konnte.

Bei der Aquivalenzpriifung ist insbesondere auch nicht zu fragen, ob der Fach-
mann aus dem Patent die Verletzungsform hétte entwickeln konnen. Vielmehr ist
nur von der Verletzungsform auszugehen und zu fragen, ob die Merkmale der
Verletzungsform den Merkmalen des Anspruchs sinngemaf3 entsprechen.

Somit ist die Beurteilung der Erkennbarkeit eines Merkmals im Rahmen der
Aquivalenzpriifung mittels der Orientierung an den Patentanspriichen von groer
Bedeutung. Es ist einleuchtend, dass es in der Praxis fast immer unterschiedliche
Auffassungen zwischen Patentinhaber und mutmal3lichem Patentverletzer gibt.
Es sei auch angemerkt, dass die Beurteilung der Aquivalenz in unterschiedlichen
Rechtsordnungen unterschiedlich geregelt ist. Man hiite sich davor, Erfahrungen
aus dem deutschen Recht insbesondere in die USA zu iibertragen!

4.4 Einwand des freien Standes der Technik

Mit dem Einwand des freien Standes der Technik beruft sich ein Verletzungsbe-
klagter darauf, dass der Verletzungsgegenstand schon vor der Anmeldung des Pa-
tentes zum Gemeingut der Technik gehort habe. Bei wortsinngemal3er, d.h. identi-

8Beispiel: Wenn in einem Patentanspruch Befestigungsmittel steht, so kann auch eine besonders
ausgebildete Schraube, die erst nach dem Anmeldetag des Patents entwickelt wurde ein Befesti-
gungsmittel im Sinne des Patents sein.
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scher Patentverletzung, kommt dieser Einwand vor dem Verletzungsgericht (Land-
gericht, Oberlandesgericht, BGH) in Deutschland nicht in Betrach{’}

Nur beim Vorliegen einer nicht—identischen, d.h. moglicherweise dquivalenten
Patentverletzung kann dieser Einwand vom mutmasslichen Patentverletzer
tiberhaupt erhoben werden.

In der Formstein-Entscheidung'™| hat der BGH fiir die Bestimmung des Schutz-
bereiches geméal} §14 PatG den Einwand zugelassen, die angegriffene (und nur
die!) Ausfithrungsform stelle mit Riicksicht auf den Stand der Technik keine
patentfihige Erfindung dar.

Dies wird kurz als der Formstein—-Einwand bezeichnet. Dabei ist auf die angegrif-
fene Verletzungsform abzustellen, soweit diese der in den Patentanspriichen unter
Schutz gestellten Erfindung gleicht; zuséatzliche Ausgestaltungen ohne Bezug zur
geschiitzten Lehre haben aul3er Betracht zu bleiben.

Somit kann sich ein mutmafilicher Patentverletzer darauf berufen, dass sich seine
Verletzungsform am Anmelde- bzw. Prioritatstag in nahe liegender Weise aus dem
Stand der Technik ergeben hitte. Dieser Zusammenhang wird in Figur 7| schema-
tisch graphisch dargestell{]

°Liegt eine identische Patentverletzung vor und ist der Verletzungsgegenstand trotzdem Stand
der Technik (z.B. durch offenkundige Vorbenutzung), so muss der Verletzungsbeklagte dies in
einem getrennten Nichtigkeitsverfahren und nicht vor dem Gericht geltend machen, vor dem die
Patentverletzung verhandelt wird. Das Verletzungsgericht kann einen solchen Fall aussetzen, bis
iiber die Patentfahigkeit entschieden wurde. Fiir eine Aussetzung miissen aber sehr ernsthafte
Zweifel an der Patentféhigkeit vorliegen

10BGH GRUR 1986, 803-806, X ZR 28/85. Ublicherweise werden Gerichtsentscheidungen auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtschutzes mit einem Schlagwort bezeichnet, das den Streitge-
genstand bezeichnet. Im Formstein—Fall ging es um einen Bordstein fiir Strafsen, der eine bestimmte

Form aufwies.
UFigur (7| ist der Versuch, einen rechtlichen Zusammenhang graphisch darzustellen, was natur-

gemal} eine Vereinfachung darstellen muss. Die erfinderische Tétigkeit ist kein Abstand mit einer
messbaren Lange; abstrahierend wird dies aber in Figur so dargestellt.
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vom Klager
behaupteter
Aquivalenzbereich des
Patentanspruchs
Patentanspruch |  °
Merkmale A B C D
moglicher T NSNS e

Verletzungsgegenstand ...................................................
Merkmale: A B C D'

Stand der Technik
z.B. bekannte Merkmale:
A, AB, ABC, D'

Figur 7: Schematische Darstellung der Zusammenhinge des Formstein—-Einwands

Im Beispiel der Figur [7lwurde der Patentanspruch des Streitpatents fiir einen Ge-
genstand mit den Merkmalen ABCD erteilt. Im Stand der Technik ist genau diese
Merkmalskombination nicht bekannt gewesen und war dem Fachmann auch nicht
nahe gelegt gewesen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs weist einen Aquivalenzbereich auf, der
groRer ist als der wortsinngeméRe Schutzumfang des Patentanspruchs, der in Fi-
gur[7] als Ellipse angedeutet ist.

Der Klager behauptet, dass der mogliche Verletzungsgegenstand mit den Merk-
malen ABCD’ innerhalb des Aquivalenzbereiches liegt. Der mégliche Verletzungs-
gegenstand unterscheidet sich vom Gegenstand des Patentanspruchs durch eine
Abwandlung des Merkmals D, namlich D’.

Da die angegriffene Verletzungsform im Aquivalenzbereich liegen soll, kann der
potentielle Patentverletzer in einem Verletzungsverfahren den Formstein—Einwand
erheben. Der potentielle Patentverletzer argumentiert dann, dass der mogliche
Verletzungsgegenstand (mit den Merkmalen ABCD’) zum Anmelde— bzw. Prio-
ritatszeitpunkt des Patents sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik
ergeben hitte. Es hitte fiir den Fachmann nahe gelegen, das aus dem Stand der
Technik bekannte Merkmal D’ mit dem ebenfalls aus dem Stand der Technik be-
kannten Merkmalen ABC zu kombinieren; der Abstand X in Figur|7|wére zu klein,
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um einen ausreichenden Abstand vom Stand der Technik herzustellen. Der Verlet-
zungsgegenstand wiirde somit aus dem Schutzbereich des Patents herausfallen.
Wenn diese Argumentation des potentiellen Patentverletzers durchgreift, liegt kei-
ne Verletzung des Patents vor.

Es ist zu beachten, dass es bei dieser Argumentation nicht darum geht, die
Schutzfahigkeit des Patents mit den Merkmalen ABCD anzugreifen. Ein solcher
Angriff konnte nur im Rahmen eines Einspruchs— oder Nichtigkeitsverfahrens er-
hoben werden, indem belegt wird, dass die Merkmalskombination ABCD aus dem
Stand der Technik nahe gelegt gewesen ware.

Durch den Formstein—Einwand soll sichergestellt werden, dass fiir die freie, nicht
erfinderische Weiterentwicklung (d.h. hier der Gegenstand mit den Merkmalen
ABCD’) des Standes der Technik alle diejenigen Kenntnisse herangezogen werden
konnen, die auch fiir die Beurteilung der Schutzfiahigkeit des Klagepatentes malf3-
gebend sind. Stellt der Verletzungsgegenstand gegeniiber dem Stand der Technik
keine patentfihige Erfindung dar, liegt keine Patentverletzung vor.

4.5 Anspriiche wegen Patentverletzung

Wenn der Patentverletzer bei feststehender Patentverletzung keinen Einwand, wie
z.B. Genehmigung durch einen Lizenzvertrag oder ein eigenes Vorbenutzungsrecht
geltend machen kann, hat der Patentinhaber gegeniiber dem Patentverletzer eine
Reihe rechtlicher Anspriiche. Die Anspriiche konnen darin bestehen, eine bestimm-
te Handlung oder ein Unterlassen zu verlangen.

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Anspriiche eingegangen, die bei Patentver-
letzungen eine Rolle spielen.

4.5.1 Unterlassungsanspruch

Wer eine Patentverletzung entgegen §§9 bis 13 PatG begeht, kann vom Verletzten
gemal} §139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

Der Unterlassungsanspruch ist in der Praxis meist der wichtigste Anspruch aus ei-
nem Patent, denn damit soll erreicht werden, dass die Verletzungshandlung un-
terbleibt; der Patentverletzer soll mit der Patentverletzung aufhoren, indem er
z.B. die Herstellung oder den Vertrieb einstellt. Fiir den Patentverletzer ist dies
meist die schirfste Sanktion, denn er kann z.B. seine Lieferverpflichtungen nicht
mehr erfiillen und bleibt auf unverkauflicher Ware sitzen. Gleichzeitig ist der Un-
terlassungsanspruch fiir den Patentinhaber von grofter Wichtigkeit, denn nur so
kann er seine Ware ohne die patentverletzende Konkurrenz ungehindert verkau-
fen.
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Der Begriff des Patentverletzers wird von der Rechtsprechung sehr weit gefasst,
namlich neben dem Titer selbst, gibt es auch Mittited'? Der Unterlassungsan-
spruch kann sich z.B. auch gegen den Hersteller und / oder den Verkéufer patent-
verletzender Ware richten. Grundsatzlich sind jede Benutzung zu unterlassen, die
in §9 PatG (siehe Kapitel [3.3) genannt ist. Der Patentinhaber kann gegen jeden Be-
nutzer des patentierten Gegenstandes vorgehen und eine Unterlassung verlangen.
Dies ist wichtig, da der Patentinhaber in vielen Fillen den Hersteller einer Ware
nur mithsam ermitteln kann (z.B. Importe aus dem Ausland). Der Handler einer
Ware ist hingegen leichter zu ermitteln.

Der Unterlassungsanspruch dient dem Schutz des Patentinhabers vor kiinftigen
rechtswidrigen Eingriffen.

Ein Verschulden| seitens des Patentverletzers ist dabei nicht erforderlich; die ob-
jektiv vorliegende Rechtsverletzung reicht aus. So ist Unkenntnis eines Patentes
kein wirksamer Einwand gegen die Durchsetzung eines Unterlassungsanspruch
Dabei kann die Rechtsverletzung in einer bereits geschehenen Benutzung des pa-
tentierten Gegenstandes liegen, so dass der Unterlassungsanspruch einer Wieder-
holungsgefahr vorbeugen soll. In der Regel ist davon auszugehen, dass eine ein-
malige Benutzung des Patentgegenstandes ausreicht, eine Wiederholungsgefahr
zu begriinden.

Zur Vermeidung der Wiederholungsgefahr sind strenge Anforderungen an den Pa-
tentverletzer zu stellen, wenn der Patentverletzer eine Klage abwenden will. Es
reicht fiir den Patentverletzer insbesondere nicht aus, zu versichern, er wolle die
Patentverletzung in Zukunft nicht mehr vornehmen. Vielmehr muss der Patentver-
letzer eine uneingeschrankte, bedingungslose und mit einem Vertragsstrafever-
sprechen in objektiv angemessener Hohe versehene Unterlassungserklarung abge-
ben. iiblicherweise enthélt eine Unterlassungserklarung einen Passus wie:

A verpflichtet sich gegeniiber B, bei Vermeidung einer Vertragsstrafe
von EUR 50.000,- fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung es zu unter-
lassen, den Gegenstand X gewerbsmél3ig herzustellen, anzubieten, in
Verkehr bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken ein-
zufiihren oder zu besitzen, wobei der Gegenstand X folgende Merkmale
aufweist....

12Es sei nochmals angemerkt, dass sich ein Patent nicht auf Handlungen erstreckt, die im priva-
ten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden (siehe Kapitel zu §11 PatG).
13Vorsatz oder Fahrlissigkeit (AuRerachtlassung der gebotenen Sorgfalt) bei der Patentverlet-

zung. Fiir den Schadensersatzanspruch muss aber ein Verschulden vorliegen. Siehe Kapitel
14Zur Minimierung des Risikos ist es wichtig, dass vor Beginn eines Entwicklungsvorhabens und

vor der Einfithrung eines Produktes eine entsprechende Recherche nach relevantem Stand der
Technik durchgefiihrt wird.
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Ohne ein Vertragsstrafeversprechen liegt keine wirksame Unterlassungserklarung
vor, denn die Hemmschwelle fiir weitere Verletzungen wére zu niedrig. Die Hohe
der Vertragsstrafe hingt von den Umstdnden des Einzelfalles ab; sie muss hoch
genug ein, um kiinftige Patentverletzungen zu vermeiden. Setzt der Patentverlet-
zer trotz Abgabe der Unterlassungserklarung seine verletzenden Handlungen fort,
so hat der Patentinhaber einen vertraglichen Anspruch auf die Durchsetzung der
Vertragsstrafe. Unterlassungserkldarungen enthalten meist weitere Regelungen be-
treffend anderer Anspriiche und miissen im Einzelfall sorgfaltig auf den jeweiligen
Sachverhalt zugeschnitten werden.

Ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit einer Benutzung des patentierten Ge-
genstandes zu rechnen, so muss der Patentinhaber nicht warten, bis der Gegen-
stand z.B. tatsachlich auf den Markt gebracht wird. Auch in solchen Fallen besteht
ein Unterlassungsanspruch, der der so genannten Erstbegehungsgefahr vorbeu-
gen soll. Auch wenn noch keine Benutzung erfolgt ist, so kann es doch Anzeichen
fiir eine Benutzung geben. Ein Patentinhaber soll sich auch gegen eine solch dro-
hende Benutzung wehren konnen. Die Anforderungen an den potentiellen Verlet-
zer beziiglich einer Ausraumung der Erstbegehungsgefahr sind jedoch niedriger
als bei der Wiederholungsgefahr.

4.5.2 Schadensersatzanspruch

Wer entgegen den §§9 bis 13 PatG eine patentierte Erfindung in rechtswidriger
Weisd™| vorsitzlich oder fahrléssig benutzt, ist gemaf §139 Abs. 2 PatG dem Ver-
letzten zum Schadensersatz verpflichtet.

Die Schadensersatzhaftung tritt grundsatzlich bei Verschulden vom direkten
Vorsatz bis zur leichten Fahrlassigkeit ein. Fahrldssig handelt der Patentver-
letzer insbesondere, wenn er nicht darauf achtet, welche Patente auf seinem
Geschaftsgebiet erteilt wurden oder werden. Die Unterscheidung zwischen leich-
ter oder grober Fahrlassigkeit spielt nur fiir eine eventuelle Milderung des Scha-
densersatzes nach §139 Abs. 2 Satz 2 PatG eine Rolle. Je hoher der Grad der
Fahrlassigkeit ist, desto hoher wird der Schadensersatz ausfallen.

Es wird somit von jedem im Geschiftsleben Tatigen verlangt, dass er sich iiber
die relevanten Schutzrechte informiert. Dabei werden insbesondere an Hersteller
oder Importeure strenge Mal3stdbe an die erforderliche Sorgfalt angelegt. Bei Wa-
renhausunternehmen hingegen werden die Mal3stdbe geringer angesetzt, da sich
diese aufgrund der Vielzahl der Waren in der Regel auf ihre Lieferanten verlassen

miissen

157.B. ohne eigenes Vorbenutzungsrecht oder Lizenzrecht.
161n der Praxis lassen sich Warenhausunternehmen oder Handelsketten von Thren Lieferanten

in der Regel von allen Schadensersatzanspriichen freistellen. Das Schadensersatzrisiko liegt dann
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Der Patentverletzer ist dem Verletzten zum Ersatz des aus der Verletzung ent-
standenen Schadens verpflichtet. Dabei wird in der deutschen Rechtsordnung der
Schadensersatz als Ausgleich eines Schadens verstanden, nicht als Strafe. Ziel des
Schadensersatzes soll die Wiederherstellung des friiheren Zustandes in wirtschaft-
lich gleichwertiger Weise sein. Der Geschadigte soll hinterher genauso dastehen,
wie vor dem Schadensereignis, nicht schlechter, aber auch nicht besse

Die Berechnung des Schadensersatzes kann im Einzelfall kompliziert sein, denn
der Nachweis eines bezifferbaren Schadens ist fiir den Patentinhaber héaufig
schwierig. Wie soll z.B. eine Umsatzeinbuf3e beziffert werden, wenn ein Konkur-
rent patentverletzende Waren verkauft hat?

Die Rechtsprechung hat drei Methoden entwickelt, mit denen die Hohe des Scha-
densersatzes berechnet werden kann®]

a) Lizenzanalogie: Der Patentinhaber verlangt vom Patentverletzer die Zah-
lung einer angemessenen Lizenzgebiihr fiir die verletzenden Gegenstande.
In der Praxis ist dies eine gingige Berechnungsmethode, da in der Regel
einschléigige Lizenzsétze bekannt sind™| Es wird also so getan, als ob der
Patentverletzer das Patent erlaubterweise benutzt hitte. Bei komplexen Pro-
dukten, bei denen nur ein Teil patentgeschiitzt ist, kann die Festlegung im
Einzelfall schwierig sein.

b) Entgangener Gewinn: Dies ist der Gewinn, der dem Patentinhaber durch
die patentverletzenden Handlungen verloren gegangen ist. Als entgangener
Gewinn gilt das, was nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge oder nach
den besonderen Umstdnden mit Wahrscheinlichkeit hitte erwartet werden
konnen. Dieser entgangene Gewinn schliel3t auch den so genannten Markt-
verwirrungsschaden ein. Es ist offensichtlich, dass die Bestimmung des Scha-
densersatzes nach diesen Vorgaben haufig schwierig ist.

c) Herausgabe des Gewinns: Der vom Patentverletzer mit dem Verletzungs-
gegenstand erzielte Gewinn wird vom Patentinhaber gefordert. Auch dieser
ist im Einzelfall meist schwer zu ermitteln, da der Gewinn gerade durch die
Handlung erzielt sein muss, durch die das Patent verletzt worden ist. Aller-
dings konnen auf Grund dieser Berechnungsmethode haufig hohere Scha-

beim Lieferanten.
17In den USA hat der Schadensersatz auch eine Straffunktion (punitive damages), was die er-

heblich hoheren Schadensersatzsummen erklart, die in den USA ausgeteilt werden.
8Durch die neuere Rechtsprechung (BGH GRUR 2001, 329 — Gemeinkostenanteil, I ZR 246,98)

wird erreicht, dass der Schadensersatz in der Regel hoher als bei fritheren Berechnungen ausfillt.

Damit hat die Bedeutung des Schadensersatzanspruchs zugenommen.
9Hierbei ist das Buch von Hellebrand, Kaube, Lizenzsdtze fiir technische Erfindungen, hilfreich.
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denersatzzahlungen begriindet werden, so dass diese Methode zunehmend
angewendet wird.

Fiir die Durchsetzung des Schadensersatzanspruches ist es notwendig, den Um-
fang der Patentverletzung zu ermitteln. Dazu muss der Patentverletzer in der Regel
Namen und Anschriften der Abnehmer, Zeitpunkte von Lieferungen, Liefermen-
gen und Preise angeben (Auskunftsanspruch, siehe Kapitel [4.5.3). Auch Angaben
iiber die interne Kostenkalkulation konnen verlangt werden. Allerdings darf die
Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs nicht als Mittel zur Ausforschung des
Patentverletzers verwendet werden.

In Deutschland sind die Schadensersatzforderungen aufgrund der oben beschrie-
benen Berechnungsmethoden in gewissen Grenzen vorhersehbar. Meist werden
sich die Schadensersatzforderungen im Bereich der Lizenzgebiihren bewegen, wo-
bei sich hier durch die jiingste Rechtsprechung Anderungen ergeben konnen.

Ein beriihmter Patentverletzungsstreit ist Polaroid vs. Kodak. Folgendes stand in
der The New York Times October 13, 1990, Saturday, Late Edition — Final, Section
1; Page 33, Column 6; Financial Desk:

In the largest award ever in a patent-infringement case, a Federal jud-
ge ruled yesterday that the Eastman Kodak Company must pay the
Polaroid Corporation $ 909.4 million for infringing Polaroid’s patents
for instant photography.

Despite the size of the judgment, the decision represents something of
a victory for Kodak, since it is well below the $ 12 billion sought by
Polaroid and the $1.5 to $2 billion that some financial analysts had
expected.

Der Streit hatte im Jahr 1976 begonnen und hatte dazu gefiihrt, dass Kodak
vollstdndig vom Sofortbildmarkt verdrangt wurde. Auch wenn auf3erhalb der USA
tiber kleinere Summen gestritten wird, so sind Schadensersatzanspriiche und vor
allem Unterlassungsanspriiche durchaus geeignet, auch gro3e Unternehmen vor
Patentverletzungen abzuschrecken.

In den letzten Jahren gibt es immer wieder Patentverletzungsprozesse in den USA
und auch in Europa, bei denen es um sehr hohe Schadensersatzsummen geht. Ge-
rade im Bereich der Telekommunikation hat die Intensitat der Prozesstatigkeiten
in den letzten Jahren stark zugenommen.

Aber auch in Deutschland gibt es Patentstreitigkeiten, bei denen sehr hohe Scha-
densersatzanspriiche eine Rolle spielen. In einigen zurzeit anhéngigen Féllen for-
dert eine Firma Schadensersatz in Milliardenhohe von Nokia und anderen Mobil-
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funkherstellern® | Bei diesem Fall geht es um ehemalige Patente der Firma Bosch,
die von der jetzigen Klagerin aufgekauft wurden.

In einem der groRten Patentverletzungskomplexe hatte Nokia u.a. HTC in Deutsch-
land aus 22 Patenten verklagt und war in vier Verfahren erfolgreich. 2014 vergli-
chen sich die Parteien?]

Das im Vergleich zu anderen Landern sehr effiziente Rechtssystem in Deutschland
hat dazu gefiihrt, dass zur Zeit Dutzende Patentverletzungsprozesse als Teile glo-
baler Auseinandersetzungen zwischen Telekommunikationsunternehmen vor den
Landgerichten in Diisseldorf, Mannheim und Miinchen gefiihrt werden. Vor allem
JUVE Patent berichtet regelmél3ig iiber diese Fille.

4.5.3 Weitere Anspriiche

In der Praxis sind Unterlassungs— und Schadensersatzanspriiche am bedeutsam-
sten. Im Folgenden sollen noch einige andere Anspriiche kurz erwdhnt werden.
So kann unter Umstdnden ein Vernichtungsanspruch durchgesetzt werden. Die
patentverletzende Ware wird dann z.B. unter Kontrolle eines Gerichtsvollziehers
vernichtet.

Auch besteht ein Auskunftsanspruch, fiir den kein Verschulden des Patentver-
letzers vorliegen muss. Der Auskunftsanspruch ist wichtig, wenn ein Patentinha-
ber wissen will, von welchem Hersteller oder Importeur patentverletzende Ware
stammt. Es gibt Félle, in denen sich die flichendeckende Beseitigung der Patent-
verletzungen nur durch das Finden der Quelle erreichen lasst.

Es gibt sogar eine Strafbestimmung. Nach §142 PatG kann eine Patentverletzung
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, in gewerbsmél3igen Fallen bis zu
fiinf Jahren geahndet werden. Die praktische Bedeutung dieser Strafbestimmung
ist eher gering, kann aber z.B. in Produktpirateriefdllen eine Drohung darstellen.
Gemal} §33 PatG kann der Patentanmelder von demjenigen, der den Gegenstand
einer offen gelegten Patentanmeldung benutzt, obwohl er weil® oder hitte wissen
miissen, dass die technische Lehre, von der er Gebrauch macht, Gegenstand der
Anmeldung ist, eine nach den Umstdnden angemessene Entschadigung verlangen.
Ist die Patentunfihigkeit des angemeldeten Gegenstandes offensichtlich, so kann
der Anspruch nicht wirksam durchgesetzt werden (§33 Abs. 2 PatG).

Dieser Entschadigungsanspruch ist kein Schadensersatzanspruch, da die
Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung bis zur Patenterteilung
nicht rechtswidrig ist. Dieser Anspruch entféllt riickwirkend z.B. mit der
Riicknahme oder Zuriickweisung der Anmeldung. Damit besteht grundsitzlich

29JUVE Nachrichten im Internet, 10. Juli 2014.
21JUVE Nachrichten im Internet, 11. Februar 2014
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ein Riickzahlungsanspruch fiir die Entschddigung. Da bei der Offenlegung der
Patentanmeldung das weitere Schicksal der Anmeldung meist noch unklar ist,
wird in der Praxis von dem isolierten Entschadigungsanspruch nur selten Ge-
brauch gemacht, um die spatere Riickzahlung von Entschadigungen zu vermei-
den. Wenn aus einem erteilten Patent geklagt wird, dann kann fiir den Zeit-
raum zwischen Veroffentlichung der Offenlegungsschrift und der Erteilung der
Entschddigungsanspruch geltend gemacht werden. Ab der Erteilung steht dem
Klager dann der hohere Schadensersatz zu.

4.6 Verfahrensrechtliches zum Patentverletzungs-
prozess

Die Durchsetzung der Anspriiche aus einer Patentverletzung erfolgt in einem Ge-
richtsverfahren, in dem die Parteien durch Rechtsanwalte und regelmiaf3ig auch
durch Patentanwalte vertreten sind.

Im Folgenden werden nur einige Begriffe vorgestellt und das grundsétzliche Vor-
gehen erlduterf??], wobei insbesondere auf die Aspekte eingegangen wird, die fiir
Ingenieure und Naturwissenschaftler in der Praxis relevant sind.

4.6.1 Vor dem Prozess

Zunachst kommt es fiir den Patentinhaber darauf an, die Verletzungshandlung
detailliert zu ermitteln. Es muss die Frage geklart werden, ob der vermeintliche
Verletzungsgegenstand tatsachlich unter die unabhdngigen Patentanspriiche des
Patentes fallt. Auch muss geklart werden, welche der abhéngigen Patentanspriiche
verletzt werden. Die Praxis zeigt, dass hier eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Patentinhabern und den Anwalten noétig ist, um die Sachlage angemessen
aufklaren zu kénnen.

Es muss ermittelt werden, wer, wann, was, wie genau benutzt hat.

Im Einzelfall miissen z.B. Messungen an dem mutmal3lichen Verletzungsgegen-
stand durchgefiihrt werden, die gut dokumentiert werden miissen. Dabei kann es
die Glaubwiirdigkeit steigern, wenn die Messungen von einer kompetenten, neu-
tralen Einrichtung durchgefiihrt werden. Erfahrungsgemaf spielt die ausfiihrliche
und sachgerechte Darstellung des Sachverhaltes bei einem Patentverletzungspro-
zess eine iiberragende Rolle. Hier wird regelméf3ig das Fachwissen der Fachleute
benotigt.

22Umfassende Einfiihrung, die sich eher an Fachleute richten sind: Kithnen; Handbuch der Pa-
tentverletzung und Schramm, Der Patentverletzungsprozess; jeweils im Carl Heymanns Verlag KG.
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Ist der Verletzungssachverhalt klar, so erfolgt in der Regel eine Abmahnung des
mutmallichen Patentverletzers. Bei einer Klage ohne vorherige Abmahnung lauft
der Patentinhaber die Gefahr, dass sich der Beklagte sofort unterwirft, d.h. eine
Unterlassungserklarung abgibt. In diesem Fall wiirden die Gerichts— und Anwalts-
kosten beim Patentinhaber anfallen, denn der Angegriffene muss die Chance erhal-
ten, vor Klageerhebung eine Unterlassungserklarung abzugeben oder Gegenrechte
(z.B. ein Vorbenutzungsrecht, das dem Pateninhaber bisher unbekannt war) gel-
tend zu machen. Stellt sich die Abmahnung als unberechtigt heraus, da z.B. ein
Vorbenutzungsrecht vorliegt, so kann der Abgemahnte die ihm entstandenen Ko-
sten vom Abmahnenden verlangen. Aus diesem Grund miissen Abmahnungen sehr
sorgfaltig vorbereitet werden.

Die Abmahnung selbst enthalt insbesondere eine Beschreibung der mutmaf3lichen
Patentverletzung und des erteilten Patentanspruchs, so dass der Abgemahnte er-
kennen kann, welche seiner Handlungen beanstandet wird. Auch wird er unter
Fristsetzung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklirung aufge-
fordert. Nach erfolglosem Verstreichen der Frist wird eine Klage angedroht.

Die Reaktionen der Abgemahnten variieren in der Praxis zwischen Schweigen auf
die Abmahnung bis zur sofortigen Abgabe einer Unterlassungserklarung und so-
fortiger Erstattung der Kosten.

4.6.2 Patentverletzungsprozess

Bei erfolgloser Abmahnung wird in der Regel eine Patentverletzungsklage bei dem
zustindigen Gericht®™| eingereicht werden. Fiir Patentstreitsachen sind nach §143
Abs. 1 PatG die Zivilkammern der Landgerichte zustdndig. Da es sich bei Pa-
tentstreitsachen um eine sehr spezielle Materie handelt, sind die Zustandigkeiten
bei einzelnen Landgerichten konzentriert (§143 Abs. 2 PatG). Die Richter der
zustandigen Zivilkammern haben als Juristen zwar keine technische Ausbildung,
verfiigen aber iiber sehr grol3e Erfahrung auf dem Gebiet des Patentrechtes.

Welches der Landgerichte ortlich zustdndig ist, hdngt vom Einzelfall ab.
Grundsatzlich kann das Landgericht zustindig sein, in dessen raumlichem
Zustandigkeitsbereich die Patentverletzung stattgefunden hat (so genannter Ge-
richtsstand der unerlaubten Handlung). Da viele Patentgegenstinde iiberall in
Deutschland vertrieben werden, kann grundsétzlich jedes zustédndige Landgericht
angerufen werden. In Deutschland wurden im Jahr 2007 ca. 1.000 Verletzungs-
klagen anhéngig gemacht® wobei die meisten Patentstreitsachen vor den Land-
gerichten in Diisseldorf, Mannheim, Miinchen oder Hamburg verhandelt werden.

23Fs sei darauf hingewiesen, dass Patentstreitsachen mit Auslandsberiihrung wesentlich komple-

xer sind, als hier skizziert.
24GRUR 2009, Heft 3—4, S. 205
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Es gibt auch eine ortliche Zusténdigkeit, nach der das Landgericht zustandig ist,

in dem der Beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat.

Eine Klageschrift im Patentverletzungsverfahren hat in der Regel folgenden Auf-

bau:

a)
b)

c)

d)

Rubrum?®}; Angabe der Parteien und der Vertreter.

Antrage: Hier wird genau festgelegt, was vom Beklagten begehrt wird,
z.B. Unterlassung, Auskunft etc..

Klagebegriindung: Dies ist der umfangreichste Teil der Klage.

Das Streitpatent wird erlautert, indem z.B. der technische Hintergrund und
der Stand der Technik beschrieben werden. Wesentlich ist die Beschreibung
der patentgemif3en Losung. Dies geschieht zweckméalligerweise mit einer
Merkmalsanalyse der Patentanspriiche. Dabei kann die Bedeutung einzel-
ner Merkmale anhand der Beschreibung und der Zeichnungen des Patents
erlautert werden. Es muss auf sachliche Korrektheit und Anschaulichkeit
gleichermalen geachtet werden, denn das Patent muss den Richtern nahe
gebracht werden, die auf dem jeweiligen Gebiet technisch regelméaf3ig keine
Fachleute sind.

Dem Klagepatent wird dann der Verletzungsgegenstand gegeniibergestellt,
d.h. es wird dargelegt, dass die Merkmale der Merkmalsanalyse identisch
oder dquivalent beim Verletzungsgegenstand verwirklicht sind. Dies ist das
Kernstiick der Argumentation, denn nur bei dem Vorliegen einer Patentver-
letzung, d.h. der identischen oder dquivalenten Verwirklichung aller Merk-
male, bestehen die geltend gemachten Anspriiche iiberhaupt. Dabei ist es
wichtig, dass der Verletzungssachverhalt detailliert und plastisch dargestellt
wird. Graphiken, Fotos und Messprotokolle sind gute Mittel, den Verlet-
zungssachverhalt zu dokumentieren, wobei es nicht auf die Masse des vorge-
legten Materials ankommt, sondern auf die glaubwiirdige, in sich schliissige
Argumentation.

In der Vorbereitung fiir die Klagebegriindung ist es erforderlich, dass Fach-
leute der Klagerin, der Rechtsanwalt und der Patentanwalt eng zusammen-
arbeiten.

Zum Abschluss folgen Rechtsausfithrungen.

Mit Einreichung der Klage beim Landgericht hat der Klager die voraussichtlichen

Gerichtskosten zu bezahlen. Nach der Zivilprozessordnung hat der Unterliegende

25Lat. rot. Frither wurden die Parteien in Rot auf den Prozessakten gekennzeichnet.
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in einem Rechtsstreit die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Das Kostenrisiko fiir
einen Klager in der ersten Instanz betragt in einem typischen Patentverletzungsfall
ca. EUR 40.000,- [*°l Wenn der Klager spiter unterliegt, muss er diese Kosten der
obsiegenden Gegenseite erstatten.

Das Landgericht stellt dem Beklagten die Klageschrift zu. Es schliet sich meist
ein schriftliches Vorverfahren an. Will sich der Beklagte gegen den Vorwurf der
Patentverletzung verteidigen, wird er innerhalb einer vom Gericht gesetzten Frist
eine Klageerwiderung beim Landgericht einreichen. In der Klageerwiderung wird
der Beklagte alle Griinde angeben, die seiner Meinung nach dafiir sprechen, dass
keine Patentverletzung vorliegt.

Er kann z.B. bestreiten, dass eine Patentverletzung vorliegt, da der Verletzungsge-
genstand nicht alle Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs aufweist.
Insbesondere bei nur dquivalent verwirklichten Merkmalen gibt es Diskussions-
spielraum.

Wie auf der Seite der Klagerin, miissen auch auf Seiten der Beklagen die Fach-
leute, der Rechtsanwalt und der Patentanwalt eng zusammenarbeiten, um eine
sinnvolle Verteidigung aufzubauen. Dies gilt umso mehr, dass parallel haufig eine
Patentnichtigkeitsklage ausgearbeitet wird, um eine fehlende Patentfahigkeit des
Klagepatents nachzuweisen.

Haufig wird der Beklagte versuchen, den Vorwurf einer Patentverletzung zu ent-
kraften, indem er die Rechtsbestindigkeit des Patents bestreitet, d.h. er hat den
Stand der Technik recherchiert, nach dem der Gegenstand des Patents nicht
neu oder nicht erfinderisch sein soll. Im Verletzungsverfahren vor dem Landge-
richt wird er mit diesen Argumenten nicht ohne weiteres gehort werden, da in
Deutschland die Landgerichte nicht iiber die Patentfahigkeit einer Erfindung be-
finden konnen. In der Sache miissen diese Argumente daher in einem paralle-
len Einspruchs— oder Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden; darauf wird
im nichsten Kapitel eingegangen werden. Die Argumentationen der Klageerwi-
derung und Nichtigkeitsklage (siehe Kapitel miissen sorgféltig aufeinander
abgestimmt werden.

Im Patentverletzungsverfahren hat das Landgericht nach pflichtgeméf3em Ermes-
sen zu entscheiden, ob das Verletzungsverfahren aufgrund der vorgetragenen Be-

26Dieses Rechenbeispiel basiert auf einem Streitwert von EUR 500.000,—, der fiir ein Patentstreit-
verfahren eher im unteren Bereich liegt. Der Streitwert ist ein Wert, der der Streitsache aus der
Sicht des Klagers zugewiesen wird. In den hier geschitzten Kosten sind die Kosten fiir ein paral-
leles Einspruchsverfahren oder ein Nichtigkeitsverfahren nicht enthalten. Es wird angenommen,
dass auf beiden Seiten Rechts— und Patentanwélte tétig sind, was regelmal3ig der Fall ist. Es wird
ferner angenommen, dass die eigenen Anwailte Anwaltsgebiihren nach der RVG berechnen. Auf
die Moglichkeit einer Streitwertherabsetzung nach §144 PatG soll hier wenigstens hingewiesen
werden.
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lege fiir die mangelnde Patentfdhigkeit ausgesetzt wird. Eine solche Aussetzung
kann nur in Betracht kommen, wenn der Gegenstand des Klagepatents mit ganz
iiberwiegender Wahrscheinlichkeit nicht schutzfihig ist. In der Regel wird dies nur
der Fall sein, wenn der Gegenstand neuheitsschadlich durch den Stand der Tech-
nik vorweggenommen ist. Blof3e Zweifel an der Patentfahigkeit reichen nicht aus,
um eine Aussetzung des Verfahrens zu rechtfertigen.

Nachdem sich der Klager zu dem Vorbringen des Beklagten nochmals gedaul3ert
hat, ist die miindliche Verhandlung seitens der Parteien vorbereitet.

In der miindlichen Verhandlung fiihrt der Vorsitzende Richter in das Sach— und
Streitverhaltnis ein. In Abhangigkeit davon werden die Parteien dann ihre jewei-
ligen Standpunkte vortragen, wobei die schriftséitzlich vorgetragenen Argumente
sinnvollerweise zusammengefasst vorgetragen werden. In der Verhandlung kann
es z.B. um die Beurteilung von Rechtsfragen, z.B. der Aquivalenz von Merkma-
len gehen oder auch um Klarung technischer Fragen. Auch kann strittig sein, wer,
wann was in welcher Weise benutzt hat.

In jedem Fall muss die miindliche Verhandlung seitens des Beklagten und des
Klagers gut vorbereitet werden, denn das Gericht entscheidet aufgrund der
miindlichen Verhandlung. Auch wenn sich das Gericht aufgrund der Schriftsitze
eine erste Meinung gebildet hat, so kann es durchaus auf Grund der einleuchten-
den Argumentation einer Partei in der Verhandlung seine Meinung dndern. Gerade
technische Gegenstande lassen sich hdufig in Schriftsatzen nur schwer erklaren.
Die Vorfithrung der Gegenstdnde oder zumindest die Vorfiihrung von Modellen
erleichtert dabei haufig das Verstandnis.

Der ersten Instanz vor dem Landgericht kommt eine besonders grof’e Bedeu-
tung zu, da das Vorbringen eines neuen Sachverhalts in hoheren Instanzen
stark beschrankt ist. Umso wichtiger ist es, die Fakten des Falles sorgfaltig und
uibersichtlich darzulegen.

Im Laufe des Patentverletzungsverfahrens kann es zu Zeugenvernehmungen, Gut-
achten durch Sachverstiandige oder auch Augenscheinnahmen kommen, um den
Sachverhalt aufzuklaren.

SchlieRlich wird das Gericht ein Urteil sprechen, in dem es den Antragen der
Klagerin oder der Beklagten stattgibt.

Es besteht die Moglichkeit, dass die Parteien im Laufe des Patentverletzungsver-
fahrens einen Vergleich schliel3en, in dem jede der Parteien etwas nachgibt, um
den Streit zu erledigen. Da bei Patentverletzungsstreitigkeiten bei den Parteien bis
zum Urteil haufig Unsicherheit iber den Ausgang des Verfahrens besteht, haben
die Parteien durch den Vergleich die Chance, das Verfahren schnell abzuschliel3en.
Die schnell geschaffene Rechtssicherheit ist haufig fiir die Parteien wichtiger als
ein Rechtsstreit, der nach vielen Jahren in der Berufungs- oder Revisionsinstanz
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(vielleicht) gewonnen wird. Ein solcher Vergleich kann z.B. den Abschluss eines
Lizenzvertrages beinhalten, so dass der Patentverletzer zwar seine Waren weiter
verkaufen kann, er aber eine Lizenzgebiihr an den Patentinhaber zu zahlen hat.
In der Regel liegt in Patentstreitsachen ein Urteil nach 12 bis 18 Monaten vor. Das
ist verglichen mit Verfahren z.B. mit den USA sehr schnell.

Der (auch teilweise) Unterliegende in der ersten Instanz kann nach Erhalt der
Urteilsbegriindung Berufung gegen das Urteil einlegen. Die Berufung erfolgt zum
Oberlandesgericht (in Berlin dem Kammergericht). Hier fallt ungefahr zwei Jahre
nach der Entscheidung der ersten Instanz ein Urteil. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann dieses Urteil mit einer Revision zum Bundesgerichtshof angegriffen
werden. Auf Einzelheiten der Rechtsmittel soll in dieser kursorischen Ubersicht
nicht eingegangen werden.

Das deutsche Gerichtssystem (Landgerichte, Bundespatentgericht etc.) mit seinen
spezialisierten Richtern und Anwaélten erweist sich auch international als sehr kon-
kurrenzfahig. In den letzten Jahren ist es die Regel geworden, dass sehr grof3e und
wichtige Patentverletzungsprozesse nicht mehr nur in den USA ausgetragen wer-
den, sondern parallel auch in Deutschland. Das Prozessrecht erlaubt eine straffe,
vergleichsweise kostengiinstige Prozessfithrung?’|, so dass friih erste Urteile vor-
liegen. Diese erlauben den Parteien eine Einschdtzung der Chancen, was z.B. fiir
den Abschluss eines Vergleiches von grof3er Bedeutung ist.

4.6.3 Einstweilige Verfiigung

Patentverletzungsprozesse dauern in der Regel mehrere Jahre. In vielen Fillen
des Wirtschaftslebens stellt dies fiir den Patentinhaber eine zu lange Wartezeit
dar. Soll z.B. ein patentverletzender Gegenstand auf einer Messe ausgestellt wer-
den, so miissen schnelle MaRnahmen ergriffen werden, um den Patentinhaber vor
wirtschaftlichem Schaden zu bewahren.

Fiir solche Fille existiert die Moglichkeit, einen Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfiigung zu stellen. Eine einstweilige Verfiigung soll keinen rechtlichen
Endzustand herstellen, sondern zunichst weiteren Schaden fiir den Patentinhaber
verhindern.

Der Patentinhaber kann einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung bei
einem Landgericht stellen@ Wird die einstweilige Verfiigung erlassen, so ist der
Unterlassungsanspruch innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden durchsetzbar.

2’Die hohen Kosten in den USA sind vor allem durch sehr aufwindige Beweiserhebungsverfahren
bedingt.

28Vor Stellung des Antrages wird in vielen Féllen auch eine Abmahnung mit kurzer Fristsetzung
ausgesprochen, um die Kostenfolge im Falle einer sofortigen Anerkenntnis zu umgehen.
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Fiir den Erlass einer einstweiligen Verfiigung muss ein Verfiigungsanspruch be-
stehen, fiir den der Antragsteller glaubhaft machen muss, dass er Inhaber des Pa-
tents ist und der Antragsgegner eine Patentverletzung begeht. So muss in der Regel
dargelegt werden, welcher Gegenstand unter welchen Umstianden benutzt wird.
Es miissen Griinde angegeben werden, warum eine solche Benutzung eine Patent-
verletzung darstellt. Die Chancen fiir den Erlass einer einstweiligen Verfiigung sind
umso hoher, je eindeutiger die Patentverletzung ist.

Fiir die Glaubhaftmachung reicht es aus, wenn die iberwiegende Wahrscheinlich-
keit fiir die Richtigkeit der Behauptungen dargetan wird.

Ferner muss ein Verfiigungsgrund vorhanden sein, d.h. es miissen Griinde vorge-
tragen werden, warum der Antragsteller aufgrund der beanstandeten Handlungen
wesentliche Nachteile in Kauf nehmen mdisste, falls dem Antrag nicht entsprochen
wird.

Die Richter nehmen dann eine Interessenabwagung vor, bei welcher der Parteien
der durch Erlass oder Nichterlass der Verfiigung eintretende Schaden grof3er sein
wiirde. Wenn sich ein enormer Schaden fiir den Patentinhaber nur durch den Er-
lass einer einstweilige Verfiigung verhindern lasst, man denke an eine Messe mit
einer Ausstellung von patentverletzenden Produkten, dann wird das Gericht eher
geneigt sein, dem Antrag stattzugeben.

Ganz wesentlich ist, ob der Patentinhaber schnell®| genug auf eine ihm bekannt
gewordene Patentverletzung reagiert hat. Hat er z.B. ein Jahr gewartet, so kann
ihm zugemutet werden, die Anspriiche im normalen Klageverfahren durchzuset-
zen.

Da der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung die scharfste Waffe ist,
kommt es beim Bekanntwerden einer Patentverletzung haufig auf jeden Tag, sogar
auf Stunden an.

Andererseits birgt diese scharfe Waffe fiir den Patentinhaber auch ein hohes Ko-
stenrisiko. Sollte sich die einstweilige Verfiigung spater von Anfang an als unbe-
rechtigt herausstellen, so ist der Patentinhaber dem vermeintlichen Patentverlet-
zer zum Schadensersatz verpflichtet. Dieser Schadensersatz kann sehr hoch sein,
so dass ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfligung iiberlegt eingesetzt
werden muss.

29Finige Landgerichte gewihren keine einstweiligen Verfiigungen mehr, wenn linger als einen
Monat seit positiver Kenntnisnahme gewartet wurde.



Kapitel 5

Abwehr einer Patentverletzung —
Priifung der Patentfahigkeit

In vielen Fallen wird sich ein mutmalRlicher Patentverletzer gegen einen Verlet-
zungsvorwurf dadurch wehren, dass er die Rechtsbestandigkeit des Patents an-
greift, d.h. die Patentfahigkeit wird gepriift.

Im Folgenden wird ein kursorischer Uberblick iiber das Einspruchs- und das Nich-
tigkeitsverfahren gegeben, mit denen die Patentfahigkeit eines erteilten Patentes
angreifbar ist. In diesem Zusammenhang werden auch die sehr wichtigen Patent-
voraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tdtigkeit eingehend diskutiert.
Die gleichen Patentierungsvoraussetzungen werden auch im Patenterteilungsver-
fahren vom Patentpriifer gepriiff!l Somit sind die rechtlichen Grundlagen und
Ausfithrungen in diesem Kapitel auch fiir den Fall relevant, dass man die Pa-
tentfahigkeit einer Patentanmeldung gegeniiber einem Patentpriifer verteidigen
muss.

5.1 Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren

Nach §59 PatG kann jeder innerhalb von neun Monaten nach der
Veroffentlichung der Patenterteilung gegen ein deutsches Patent Einspruch er-
heberf?] Fiir den Fall, dass ein Unberechtigter das Patent angemeldet hat, ist nur
der dadurch in seinen Rechten Verletzte zum Einspruch berechtigt.

Der Einspruch wird vor dem Deutschen Patent— und Markenamt schriftlich erho-
ben, wobei eine Gebiihr in Hohe von EUR 200,- zu entrichten ist. In dem Ein-
spruchsschriftsatz sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzel-

ISiehe Kapitel@
2Die Einspruchsfrist gegen ein européiisches Patent betrigt ebenfalls neun Monate nach der
Veroffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung.

59
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nen anzugeben. Ein Widerruf des Patents aufgrund des Einspruchs kommt nur
aufgrund der in §21 PatG genannten Widerrufsgriinde in Frage.

In der Praxis sind die Widerrufsgriinde der mangelnden Neuheit und der man-
gelnden erfinderischen Tatigkeit von {iberragender Bedeutung, so dass sie im
Folgenden ausfiihrlich dargestellt werden. Diese beiden rechtlichen Kategorien
sind auch die wesentlichen Kriterien der Patentfahigkeit, die im Rahmen einer
Patentanmeldung gepriift werden.

Da in der offentlichen Diskussion in Zusammenhang mit Biotechnologie— oder
Softwareerfindungen auch andere Patentierungsvoraussetzungen wichtig sind,
soll der Erfindungsbegriff im Folgenden kurz erldutert werden.

Die (auch teilweise) im Einspruchsverfahren unterlegene Partei kann nach Vor-
liegen der schriftlichen Begriindung Beschwerde zum Bundespatentgericht in
Miinchen erheben. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der dort Unterlegene
die Entscheidung vom Bundespatentgericht iiberpriifen lassen.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist das Patent nur noch mit einer Nichtigkeits-
klage gemaif3 §81 PatG vor dem Bundespatentgericht angreifbar. Die Nichtigkeits-
griinde werden in §22 PatG genannt, wobei sich dieser auf den §21 PatG bezieht.
Der (auch teilweise) Unterlegene hat die Moglichkeit, die Entscheidung des Bun-
despatentgerichts vom Bundesgerichtshof iiberpriifen zu lassen. In dieser zweiten
Instanz werden in der Regel aber nur Rechtsfragen und keine Sachverhaltsfragen
mehr erortert, wobei gerade in Patentsachen der Unterschied zwischen Sach— und
Rechtsfrage z.T. schwer zu ziehen ist. In jedem Fall muss eine Nichtigkeitskla-
ge vor dem Bundespatentgericht sehr gut vorbereitet werden, damit der gesamte
Streitstoff vorliegt.

5.2 Mangelnde Patentfihigkeit

Im deutschen Patentgesetz ist die Patentfahigkeit wie folgt definiert:

§1 Abs. 1 PatG: Patente werden fiir Erfindungen auf allen Gebieten
der Technik erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Die vier Grundvoraussetzungen der Patentfahigkeit sind durch Fettdruck hervor-
gehoben. Auf diese Grundvoraussetzungen wird im Folgenden naher eingegangen
werden.

Dabei muss sowohl bei der Priifung der Patentfihigkeit als auch bei der
Beurteilung einer Patentverletzung vom Inhalt der unabhéingigen Patentan-
spriiche ausgegangen werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind
dafiir nicht maf3geblich.
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5.2.1 Erfindung

Weder im deutschen Patentgesetz noch im europdischen Patentiibereinkommen
wird der Begriff Erfindung definiert. Es hat viele Versuche gegeben, den Begriff
Erfindung gesetzlich zu definieren, die sich alle als nicht sinnvoll herausgestellt
haben. Das Patentgesetz beldsst den Begriff Erfindung als einen unbestimmten
Rechtsbegriff, der durch die Rechtsprechung ausgestaltet werden muss. Gegeniiber
einer gesetzlichen Festschreibung bietet dies den Vorteil, dass sich die Rechtspre-
chung leichter an technische Entwicklungen anpassen kann.

In Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, §1, Rdn. 15 wird folgende mogliche Defini-
tion einer patentfahigen Erfindung gegeben:

Eine Erfindung im Sinne des Patentrechts ist eine technische Lehre.
Dies setzt voraus, dass sie eine konkrete Handlungsanweisung gibt, ei-
ne praktischen Nutzen hat, in wiederholbarer Weise realisierbar ist und
die Losung einer Aufgabe durch technische Uberlegungen darstellt.

Das Patentgesetz definiert aber, was keine Erfindung im Sinne des Gesetzes ist’}

§1 Abs. 2 PatG: Als Erfindungen im Sinne des Abs. 1 werden insbeson-
dere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathemati-
sche Methoden;

2. asthetische Formschopfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spie-
le oder fiir geschaftliche Tatigkeiten, so wie Programme fiir Daten-
verarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen.

Insbesondere fiir diese Gegenstande sollen keine Patente erteilt werden. Bei der
Formulierung der Ausschlussliste fallt auf, dass diese nicht abschlief3end ist (...
insbesondere nicht angesehen...), es kann also auch weitere Erfindungen geben,
die patentrechtlich nicht als solche angesehen werden.

Nach §1 Abs. 3 PatG steht die Ausschlussliste des §1 Abs. 2 PatG der Patentfahigkeit
nur insoweit entgegen, als fiir die genannten Gegenstdnde oder Tatigkeiten als
solche Schutz begehrt wird. So ist z.B. die Wiedergabe von Informationen als
solche zwar nicht patentfahig, wohl aber ein neues und erfinderisches Gerat zur
Wiedergabe von Informationen.

3Auf die §§1 Abs. 2, 1a PatG betreffend biotechnologische Erfindungen wird hier nicht einge-
gangen.
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Die in der Ausschlussliste genannten Begriffe betreffen keine ”praktischen” An-
weisungen zum technischen Handeln. Vom Ausschluss betroffen sind z.B. reiner
Erkenntnisgewinn (Entdeckung), wahrend eine praktische Anwendung der Ent-
deckung durchaus patentfahig sein kannﬂ

Fiir die Patentfdhigkeit kommt es also auf das Praktische an, was (leicht veren-
gend) auch mit technisch’| umschrieben werden kénnte. Dies ergibt sich nicht di-
rekt aus dem §1 PatG, sondern lasst sich anhand einiger Begriffe aus dem Gesetz
und aus der Geschichte des Patentgesetzes ableiten’]

Fest steht, dass Patentschutz nur fiir technische Erfindungen moglich ist, wobei
der Begriff technisch einer Definition bedarf.

Der Bundesgerichtshof (BGH) verwendet z.B. folgende Definition| des Begriffes
Technigzitdt:

Eine Erfindung ist technischer Natur, wenn sie durch eine Erkennt-
nis gepragt ist, die auf technischen Uberlegungen beruht, auch wenn
die Lehre nicht die Erreichung eines kausal tibersehbaren Erfolgs
bezweckt, der unter Einsatz beherrschbarer Naturkrifte unmittel-
bar ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestatigkeit herbei-
gefiihrt wird.

Aus dieser Definition ergibt sich z.B., dass der Gegenstand einer Erfindung nicht
gegen Naturgesetze verstof3en darf. Auch muss die technische Lehre in wiederhol-
barer Weise stets denselben Erfolg zeigen.

Ferner ergibt sich — wie oben erwdhnt — aus §1 Abs. 3 PatG in etwas verklausulier-
ter Form, dass die Ausschlussliste nur gilt, wenn die genannten Gegenstinde als
solche beansprucht werden.

Dies bedeutet, es gibt patentfihige Erfindungen, die z.B. auch eine asthetische
Wirkung haben, wie ein besonders erfinderisch konstruiertes Mobelstiick. Das
Erfinderische wiirde dann durch ein Patent geschiitzt, die asthetische Wirkung
konnte durch den Designschutz geschiitzt werden. Somit kann eine patentfihige
Lehre auch nicht-patentfahige Merkmale aufweisen. Es kommt dabei immer auf
den Gesamtcharakter der Erfindung an. Dabei ist wichtig, dass es fiir die weitere
Priifung der Patentfahigkeit (z.B. Priifung der Neuheit) nur auf die technischen
Merkmale ankommt. Man bekommt also kein Patent fiir einen bekannten Gegen-
stand, der nur in seiner dsthetischen Wirkung neu ist.

“Beispiel: Rontgenstrahlen an sich waren eine Entdeckung und daher nicht patentfihig, ein
Rontgenapparat ware grundsétzlich patentféahig.

>Siehe obige Definition einer patentfahigen Erfindung.

%In dem Kommentar Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage §1, Rdn. 16 werden solche An-
kniipfungspunkte aufgefiihrt, z.B. wird im §3 Abs. 1 PatG der Stand der Technik erwahnt.

7Zitiert nach Schulte a.a.0. §1, Rdn. 20.
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5.2.2 Weitere Ausschlusskriterien

Der §2 PatG legt fest, dass keine Patente fiir Erfindungen erteilt werden, deren
Veroffentlichung oder Verwertung gegen die offentliche Ordnung oder die guten
Sitten®| verstoRen wiirde. Ein Beispiel fiir eine sittenwidrige Erfindung wire eine
Briefbombe, die sicherlich technisch im Sinne des §1 PatG ware. Allerdings ldsst
sich keine Verwendung einer Briefbombe denken, die mit den guten Sitten verein-
bar wére. Ein Verstol$ gegen die Biotechnologie-Richtlinie der EU wére ebenfalls
ein Verstol gegen die guten Sitten, so dass der Gentechnik hier patentrechtliche
Grenzen gesetzt werden.

5.2.3 Priifung der Neuheit

Nach §3 Abs. 1 PatG gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der
Technik gehort. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem fiir
den Zeitrang der Anmeldung maf3geblichen Tag durch schriftliche oder miindliche
Beschreibung oder in sonstiger Weise (z.B. durch offenkundige Benutzung) der
Offentlichkeit zuginglich gemacht worden sindﬂ

Durch diese Regelung wird ein absoluter Neuheitsbegriff definiert: Jede
Zuginglichmachung der Erfindung gegeniiber der Offentlichkeit irgendwo auf
der Welt vor dem Anmeldetag'’| zihlt zum Stand der Technik. Dabei kommt es
nicht darauf an, ob ein Erfinder diese Veroffentlichung gekannt hat; hat eine
Veroffentlichung objektiv existierf'!} so gilt die Erfindung als nicht mehr neu.

Die Lage wird noch dadurch verscharft, dass eine neuheitsschéadliche
Zuganglichmachung bereits entsteht, wenn fiir einen nicht begrenzten Personen-
kreis die nicht zu entfernte Moglichkeit besteht oder bestanden hat, von der Er-
findung in geniigender Weise Kenntnis zu erlangen?

Der §3 Abs. 4 PatG nimmt in zwei Féllen eine Offenbarung einer Erfindung von
der scharfen Regelung aus. So bleibt eine Offenbarung fiir den Stand der Technik

8Die guten Sitten sind ein typischer Rechtsbegriff. Nach einer wunderschénen Definition der
deutschen Rechtsprechung ist dies das Anstandsgefiihl aller billig und gerecht Denkenden. Dabei

wird aber durchaus eine Anpassung an die jeweiligen Zeiten zugestanden.
“Bitte beachten Sie, dass in anderen Lindern die Definition anders gestaltet ist. In den USA

z.B. ist die Regelung wesentlich komplexer.
10Im §3 Abs. 1 PatG wird der fiir den Zeitrang der Anmeldung mafRgebliche Tag angegeben.

Dies ist der Anmeldetag oder die friihste Prioritat, die fiir eine Anmeldung in Anspruch genommen

wurde. Mehr zum Thema Prioritét unter Kapitel (8
UBeispiele: Vortrag bei einer fiir jeden zugénglichen Konferenz in Haiti, Veroffentlichung vor

siebzig Jahren in Tamil.
2Beispiel: Es kommt also nicht darauf an, ob iiberhaupt jemand zur Konferenz in Haiti er-

schienen ist, die Moglichkeit, den Vortrag zu horen, reicht aus. Auch die subjektive Kenntnis des
Erfinders spielt keine Rolle; die Erfindung gilt bei einer Vorveroffentlichung als nicht mehr neu.
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aulder Betracht, wenn sie sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist
und unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nach-
teil des Anmelders oder seines Rechtsvorgéangers zuriickgeht. Auch bleibt eine Of-
fenbarung auller Betracht, wenn eine Prioritét einer Messeausstellung in Anspruch
genommen wird. Dies gilt aber nur fiir bestimmte Messen.

Was genau zum Stand der Technik gehort, kann im Einzelfall sehr umstritten sein.
Im Streitfall wird dariiber ein Gericht entscheiden miissen. Die praktische Konse-
quenz aus der sehr scharfen Definition der Neuheit ist klar:

Vor jeder Produktvorstellung, vor jeder wissenschaftlichen
Veroffentlichung, vor jedem wissenschaftlichen Vortrag oder vor
jeder anderen Verlautbarung der Erfindung muss die Frage einer
Patentanmeldung gepriift werden.

Im Kapitel [6] iiber das Patentanmeldeverfahren werden Mafnahmen beschrie-
ben, mit denen man versuchen kann, auch kurzfristig noch Rechte an einem pa-
tentfahigen Gegenstand zu sichern.

Bei der scharfen Definition des Standes der Technik erhebt sich die Frage, wie
ein Patentpriifer im Patentamt die Neuheit einer Erfindung feststellen will, da
er unmoglich alle weltweit irgendwie vorgenommenen Veroffentlichungen oder
offenkundigen Vorbenutzungen kennen kann. Da dies offensichtlich unmoglich
ist, ermittelt der Patentpriifer ausschlieBlich schriftlichen Stand der Technik, den
er in seinem Priifstoff (Datenbanken, Patentveroffentlichungen, Fachzeitschriften,
Biicher etc.) findet. Somit steht jedes erteilte Patent unter dem Vorbehalt, dass es
durch einen dem Priifer bei der Erteilung noch unbekannten Stand der Technik
widerrufen werden kann.

Die Neuheitspriifung erfolgt dabei in mehreren Schritten|

1. Feststellung des Offenbarungsgehaltes der Anmeldung (Beschreibung, Pa-
tentanspriiche, Zeichnungen). Dies ist notwendig, um den Inhalt der Paten-
tanspriiche zu verstehen.

2. Feststellung des Inhalts der Patentanspriiche; nur diese werden auf Neuheit
gepriift.

3. Feststellung des Zeitranges der Anmeldung.

4. Ermittlung des Standes der Technik und der einschldgigen Kenntnisse vor
dem Zeitrang.

Bnach Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, §3, Rdn. 135, Richtlinien fiir die Priifung im Eu-
ropdischen Patentamt, Teil G, Kapitel VI
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5. Feststellung des Inhaltes ermittelter Veroffentlichungen (auch Entgegenhal-
tungen genannt). Haufig werden als Entgegenhaltungen Patentanmeldun-
gen verwendet, da der meiste Stand der Technik darin auffindbar ist.

Dabei ist wichtig, dass bei einer solchen Entgegenhaltung immer der ge-
samte Inhalt (Beschreibung, Zeichnungen, Patentanspriiche) mit den zu
priifenden Patentanspriichen zu vergleichen ist; nicht nur die Patentan-
spriiche der Entgegenhaltung.

6. Einzelvergleich des gesamten Inhalts jeder der Entgegenhaltungen™|mit den
Merkmalen der Patentanspriiche. Bei der Neuheitspriifung findet keine Kom-
bination der Entgegenhaltungen statt. Nur wenn der Gegenstand eines An-
spruchs mit allen seinen Merkmalen aus einer Entgegenhaltung bekannt
ist, ist der Gegenstand neuheitsschiadlich vorweggenommen. Beschreibt ei-
ne Entgegenhaltung ein Merkmal eines Anspruchs nicht, so ist der Anspruch
neu gegeniiber dieser Entgegenhaltung.

Bei der Beurteilung der Neuheit geht die deutsche Rechtsprechung mittler-
weild™®| wie die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Européischen
Patentamts davon aus, dass der Neuheitsbegriff eng auszulegen ist. Fiir die
Beurteilung der Neuheit ist nur das mafgeblich, was einer Entgegenhaltung
unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist. Abwandlungen und Weiterent-
wicklungen der Informationen, sowie Schlussfolgerungen eines Fachmanns
gehoren damit nicht zu dem Offenbarungsgehalt einer solchen Entgegenhal-
tung.

Manche Entgegenhaltungen diirfen nur fiir die Neuheitspriifung, nicht aber fiir
die Priifung der erfinderischen Tatigkeit (siehe Kapitel verwendet werden.
Der einschlagige §3 Abs. 2 PatG ist bei der ersten Lektiire schwer verstandlich, hat
aber durchaus praktische Bedeutung.

Nur fiir die Neuheitspriifung gelten bestimmte'?, iltere Patentanmeldungen
als relevanter Stand der TechniK'’|, nidmlich wenn éltere Patentanmeldungen']
erst an oder nach dem fiir den Zeitrang der jiingeren Anmeldung malgeblichen

14D h. bei der Neuheitspriifung keine Kombination von zwei oder mehreren Entgegenhaltungen.

SMitt. (3) 2009, S. 119, BGH - Olanzipin; X ZR 89/07

16Nach dem deutschen Patentgesetz sind nationale, europdische oder internationale Patentan-
meldungen zu beriicksichtigen; die letzteren beiden nur dann, wenn sie auch fiir Deutschland gel-
ten sollen. Eine nationale US-Patentanmeldung oder ein wissenschaftlicher Artikel kénnen somit

keine dlteren Rechte werden.
"Dies folgt aus §4 Satz 2 PatG.
18Es geht bei dlteren Rechten immer nur um éltere Patentanmeldungen, nicht um éltere

Veroffentlichungen, wie z.B. wissenschaftliche Veroffentlichungen
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Tag der Offentlichkeit zugénglich gemacht worden sind. (Diese dlteren Patentan-
meldungen werden auch altere Rechte genannt). In Figur |8| soll dieser etwas
verwickelte Zusammenhang deutlich gemacht werden.

Anmeldetag der dlteren Verdffentlichungstag der dlteren
Patenanmeldung A Patenanmeldung A
Zeit
Anmeldetag der
jiingeren
Patentanmeldung
B

Figur 8: Alteres Recht. Die Patentanmeldung A stellt fiir die Patentanmeldung B
ein alteres Recht dar. Die Patentanmeldung A gilt nur fiir die Neuheitspriifung der
Patentanmeldung B als Stand der Technik

Durch das Konzept des dlteren Rechtes soll verhindert werden, dass etwas pa-
tentiert wird, was bereits in identischer Form Gegenstand eines anderen Patents
werden konnte. Damit soll die Patentierung identischer Gegenstdnde vermieden
werden, die technisch ”in der Luft lagen”. Der jiingere Anmelder geht leer aus,
auch wenn er den Inhalt des alteren Rechtes am Tage des Zeitrangs seiner eigenen
Anmeldung noch nicht kennen konnte.

Es reicht bereits aus, wenn sich die unabhéngigen Patentanspriiche der jiingeren
Patentanmeldung nur in einem Merkmal von dem alteren Recht unterscheiden.
Da die jiingere Patentanmeldung durch den Unterschied in den unabhingigen Pa-
tentanspriichen neu gegeniiber dem élteren Recht ist und das éltere Recht bei der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit keine Rolle spielt, ist der Gegenstand der
jlingeren Patentanmeldung patentfihig.

In der Praxis sind altere Rechte fiir Recherchen von Bedeutung, da z.B. auch
Veroffentlichungen der Patentanmeldungen beriicksichtigt werden miissen,
die zwar nach einem Anmeldetag des zu recherchierenden Gegenstandes
veroffentlicht, aber vorher angemeldet wurden (siehe Figur .

An dieser Stelle sei auf einen bedeutsamen Unterschied zwischen
Gebrauchsmuster- und Patentrecht hingewiesen. Fiir den Gegenstand eines
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Gebrauchsmusters existiert eine so genannte Neuheitsschonfrist'”]

Nach §3 Gebrauchsmustergesetz bleibt eine innerhalb von sechs Monaten vor
dem Zeitrang der Anmeldung mal3geblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Be-
nutzung aulder Betracht, wenn sie auf die Ausarbeitung des Anmelders oder sei-
nes Rechtsnachfolgers zuriickgeht. Damit kann man sich zumindest fiir Deutsch-
land trotz einer eigenen Vorveroffentlichung innerhalb der genannten Frist ein
Schutzrecht sichern. Allerdings gilt dies nur fiir Vorrichtungen, da Verfahren
nach §2 Nr. 3 Gebrauchsmustergesetz vom Schutz ausgeschlossen sind. Sollte
eine Vorveroffentlichung durch Dritte erfolgt sein, d.h. nicht auf den Anmelder
zuriickgehen, bringt die Neuheitsschonfrist nichts.

Das Gebrauchsmuster”™| kann somit ein sehr wertvolles und flexibles Recht sein,
dessen Einsatzmoglichkeiten im konkreten Fall gepriift werden miissen.

Prioritatsrecht

Bei der Definition des Standes der Technik nach §3 Abs. 1 PatG wurde der Zeit-
rang einer Anmeldung als maRgeblich bezeichnet. Mit Zeitrang wird das Datum
bezeichnet, bis zu dem relevanter Stand der Technik vorliegen kann. Ist eine
Veroffentlichung z.B. am gleichen Tag oder einen Tag spater erfolgt, so kann diese
nicht mehr zum Stand der Technik fiir die zu priifende Patentanmeldung gehoren.
Der Begriff Zeitrang ist ein Oberbegriff fiir den Anmeldetag und den Prio-
ritatstag. Der Anmeldetag ist der Tag, an dem eine Patentanmeldung beim Pa-
tentamt eingegangen ist.

Es gibt aber die Moglichkeit, dass der Stand der Technik sich auf einen fritheren
Zeitpunkt bezieht, namlich einer fritheren Patentanmeldung im gleichen oder ei-
nem anderen Land, deren Prioritdt bei der Anmeldung der spiteren Patentan-
meldung in Anspruch genommen wird. Die Prioritét ist ein zentraler Punkt des
Patentrechts. Bereits in der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) zum Schutz des
gewerblichen Eigentums vom 20. Mirz 1883 wird in Artikel 4 PVU festgelegt:

A. (1) Wer in einem der Verbandsldnder die Anmeldung fiir ein Erfin-
dungspatent, ... vorschriftsmal3ig hinterlegt hat, oder sein Rechtsnach-
folger geniel3t fiir die Hinterlegung in den anderen Landern wahrend
der unten bestimmten Fristen ein Prioritatsrecht.

19Das US-Patentrecht kennt unter bestimmten Bedingungen eine einjihrige Neuheitsschonfrist.
Wenn in Deutschland oder Europa auf Grund von Vorveroffentlichungen kein Patentschutz mehr
moglich ist, so kann man u.U. in Deutschland ein Gebrauchsmuster anmelden oder zumindest noch
ein Patent in den USA erhalten.

20Siehe Kapitel
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C. (1) Die oben erwahnten Prioritétsfristen betragen zwolf Monate bei
Erfindungspatenten....

(2) Diese Fristen laufen vom Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten
Anmeldung an...

Die Bedeutung der Prioritdt soll an einem Beispiel erlautert werden.

Ist am 17. November 2012 eine vorschriftsméssige deutsche Paten-
tanmeldung eingereicht worden, kann deren Prioritidt innerhalb ei-
nes Jahres, d.h. bis zum 17. November 201377 fiir Auslandsanmel-
dungen in Anspruch genommen werden. Eine dann vorgenommene
Anmeldung, z.B. in Japan hat die gleiche Prioritdt wie die deutsche-
Patentanmeldung. Sollte jemand zwischen dem 17. November 2012
und dem 17. November 2013 den Gegenstand der Patentanmeldung
veroffentlicht haben, so wiirde dies die Patentfahigkeit der japanischen
Patentanmeldung nicht beeintrachtigen. Stand der Technik wére nur
das, was vor dem 17. November 2012 der Offentlichkeit zugéinglich
gewesen ist.

Das Prioritatsrecht ist nicht nur fiir Auslandsanmeldungen wichtig. Auch eine
deutsche Nachanmeldung ist innerhalb des Prioritdtsjahres moglich. Die Inan-
spruchnahme der deutschen Prioritdat gemalf3 §40 PatG wird auch als innere Prio-
ritit bezeichnet?? Nimmt ein deutsches Patent die Prioritit eines ausldndischen
Rechtes in Anspruch, so ist §41 PatG einschlagig.

Im Folgenden werden noch einige weitere wichtige Aspekte des Priorititsrechts
dargestellt.

Es ist nicht moglich, durch Verkettung von Prioritatsanspriichen den Zeitraum der
Prioritét fiir einen Gegenstand (d.h. fiir eine bestimmte Merkmalskombination in
der Patentanmeldung) iiber ein Jahr hinaus auszudehnen; es gibt keine Ketten-
prioritaten. Der Grund dafiir ist, dass als Prioritdt nur der Anmeldetag der ersten
Anmeldung, d. h. der Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand
des Patentanspruchs erstmals offenbart wurde. Wurde eine erste Patentanmeldung
vorgenommen, so beginnt unwiderruflich die Uhr fiir die Nachanmeldung in Be-
zug auf den angemeldeten Gegenstand zu laufen.

Wenn eine Patentanmeldung in einem laufenden Entwicklungsverfahren vorge-
nommen werden soll, so ist der Zeitpunkt fiir die erste Anmeldung sehr sorgfaltig

21Da der 17. November 2013 ein Sonntag ist, lauft die Prioritétsfrist erst am 18. November 2013

ab (siehe Artikel 4 C (3) PVU).
22Die Beanspruchung einer inneren Prioritit hat zur Folge, dass die priorititsbegriindende An-

meldung als zurlickgenommen gilt, so dass bei der Beanspruchung von Prioritdten sorgféltig vor-
gegangen werden muss.
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zu wahlen. Erfolgt die erste Patentanmeldung zu friih, bleibt zu wenig Zeit fiir die
Aufnahme von Weiterentwicklungen in weiteren Patentanmeldungen. Erfolgt die
erste Patentanmeldung zu spat, sind u.U. andere schneller gewesen.

Es konnen aber in einer Nachanmeldung mehrere Prioritaten in Anspruch ge-
nommen werden. So konnen Weiterentwicklungen nach der ersten Anmeldung
ebenfalls zum Patent angemeldet werden. Ein Jahr nach der ersten Patentanmel-
dung konnen dann in einer Nachanmeldung alle Prioritdten zusammen in An-
spruch genommen. Dabei kommt jedem Gegenstand mit einer bestimmten Merk-
malskombination die Prioritat der jeweiligen Patentanmeldung zu. Ein solcher Fall
und die dabei u.U. auftretenden Probleme sollen an einem nicht unrealistischen
Beispiel der Tabelle |4] dargestellt werden.
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Tabelle 4: Inanspruchnahme mehrerer Prioritdten und die Wirkung von im Prio-
ritatsjahr erfolgter Veroffentlichungen

Datum Merkmale Kommentar

17. November 2016 | ABC Prioritatsbegriindende Patentanmel-
dung mit den Merkmalen ABC

29. November 2016 | ABC, ABCD Veroffentlichung der Merkmale ABC
und ABCD z.B. in einem wissenschaft-
lichen Artikel

02. Januar 2017 ABC, ABCD, AB- | Patentanmeldung fiir die Gegensténde

CDEF ABC, ABDC und ABCDEF
19. Januar 2017 G Ein neues Ausfithrungsbeispiel nur mit

dem Merkmal G, ohne die Merkmals-
kombination ABCDEF wird zum Pa-
tent angemeldet

22. April 2017 EF Die Merkmale EF werden ohne die
Merkmale ABCD z.B. auf einer Konfe-
renz veroffentlicht.

17. November 2017 | ABC, ABCD, AB- | Nachanmeldung unter Inanspruch-
CDEF, G, H -nahme der Priorititen vom 17. No-
vember 2016, 02. Januar 2017 und,
19. Januar 2017 und unter Hin-
zufligung eines neuen Gegenstandes
H

Die erste Patentanmeldung fiir die Merkmalskombination ABC erfolgte am 17. No-
vember 2016, so dass fiir diese Merkmalskombination bei vorschriftsméssiger Hin-
terlegung der Patentanmeldung ein Prioritétstag fiir diesen Gegenstand begriindet
wird.

Dabher ist es auch unschédlich, wenn am 29. November 2016 eine Veroffentlichung
der Merkmale ABC erfolgt. Diese Veroffentlichung ist fiir den Gegenstand der Pa-
tentanmeldung vom 17. November 2016 kein Stand der Technik.

Allerdings umfasst die Veroffentlichung vom 29. November 2016 auch eine Be-
schreibung des Gegenstandes mit den Merkmalen ABCD, der von der Prioritit
des 17. November 2016 nicht umfasst wird. Somit stellt die Veroffentlichung vom
29. November 2016 einen Stand der Technik dar, soweit sie die Merkmale ABCD
betrifft.

Wenn am 02. Januar 2017 eine Patentanmeldung mit den Gegenstinden mit den
Merkmalen ABC, ABCD und ABCDEF eingereicht wird, so ist der Gegenstand mit
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den Merkmalen ABCD durch die Veroffentlichung vom 29. November 2016 neu-
heitsschidlich vorweggenommen, nicht aber der Gegenstand mit den Merkmalen
ABCDEF. Da dieser Gegenstand am 02. Januar 2017 zum ersten Mal angemeldet
wurde, begriindet dieser eine neue Prioritat.

Der Gegenstand ABC wurde am 29. November 2016 erneut angemeldet, so dass
diese Patentanmeldung fiir ABC nicht die erste Anmeldung im Sinne der Prio-
ritdtsregelung ist. Somit kann fiir ABC ausgehend von der Anmeldung des 02. Ja-
nuar 2017 keine neue Prioritit begriindet werden. Das Prioritétsjahr fiir ABC be-
gann bereits am 17. November 2016 zu laufen.

Am 19. Januar 2017 wird ein neuer Gegenstand mit dem Merkmal G zum ersten
Mal zum Patent angemeldet, so dass dafiir eine neue Prioritat begriindet wird.
Am 22. April 2017 werden die Merkmale EF in einem Artikel veroffentlicht, oh-
ne dass die Merkmale ABCD erwdhnt werden. In der Folge wire es somit nicht
mehr moglich, EF alleine anzumelden. Es wire vielleicht sinnvoll gewesen, diese
Merkmalskombination, die offenbar auch ohne ABCD ihre Berechtigung hat, am
02. Januar 2017 mit anzumelden.

Am 17. November 2017, also ein Jahr nach dem friihsten Prioritatstag wird nun
eine Nachanmeldung vorgenommen, in der die Beschreibung und die Anspriiche
fiir die Gegenstiande aller voran gegangenen Patentanmeldungen aufgenommen
werden. Es werden drei Prioritdten in Anspruch genommen, nidmlich vom 17. No-
vember 2016, dem 02. Januar 2017 und vom 19. Januar 2017. Die Nachmeldung
enthilt eine Reihe von Gegenstianden, deren Priorititen unterschiedlich zu beur-
teilen sind.

e Dem Gegenstand ABC kommt die Prioritdt vom 17. November 2010 zu, so
dass dieser grundsétzlich patentfahig ist.

e Der Gegenstand ABCD ist neuheitsschidlich vorweggenommen, so dass fiir
diesen Gegenstand keine Patenterteilung moglich ist.

e Der Gegenstand ABCDEF ist grundsétzlich patentfahig; ihm kommt die Prio-
ritdt vom 02. Januar 2017 zu.

e Der Gegenstand G ist grundsatzlich patentfahig; ihm kommt die Prioritat
vom 19. Januar 2017 zu.

e Auch der Gegenstand H, der zuerst am 17. November 2016 angemeldet wor-
den war, ist grundsatzlich patentfiahig

Dieses Beispiel zeigt, dass unbedachte Veroffentlichungen, wie die vom 29. No-
vember 2011, sehr schadlich sein konnen. Auch zeigt das Beispiel von EF, dass
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man sehr genau iiberlegen sollte, welche Merkmalskombinationen in einer Paten-
tanmeldung aufgenommen werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass jede erste Anmeldung eines Gegenstandes ein
neues Prioritdtsjahr in Gang setzt. So konnte z.B. fiir den Gegenstand H — und nur
fiir diesen aus der Patentanmeldung vom 17. November 2017 — noch eine Prioritét
bis zum 17. November 2018 vorgenommen werden.

Die Fragen der Prioritidt sind im Patentrecht von aullerordentlicher Bedeutung,
da die Prioritdt den zur Beurteilung der Patentfahigkeit ma3geblichen Stand der
Technik festlegt. Bei jeder Anmeldung sind daher die Prioritatsfristen und die ord-
nungsgemalle Inanspruchnahme der Prioritdt genau zu iiberwachen.

5.3 Priifung der erfinderischen Tatigkeit

Fiir das Vorhandensein einer patentfiahigen Erfindung reicht es nicht aus, dass
die Erfindung neu ist; eine patentfidhige Erfindung muss auch erfinderisch sein.
Fragen der Neuheit konnen in vielen Fillen relativ schnell geklart werden, da zu
entscheiden ist, ob ein Merkmal vorhanden ist oder nicht.

Die Frage der erfinderischen Tatigkeit gemal3 §4 PatG ist in der Praxis die Patentie-
rungsvoraussetzung, bei der am meisten Argumentationsaufwand gegeniiber dem
Patentpriifer, der Einspruchsabteilung oder dem Nichtigkeitssenat betrieben wer-
den muss.

Nach §4 PatG gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhend,
wenn sie sich fiir den Fachmann?|in nicht nahe liegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt.

Kern der Diskussion ist, was fiir einen Fachmann am Anmelde- oder Priorititstag
nahe liegend war oder nicht. Die erfinderische Tatigkeif* ist ein unbestimmter
Rechtsbegriff, der letztlich vom Gericht auszulegen ist.

Dabei wird davon ausgegangen, ob die Erfindung fiir den Durchschnittsfachmann
in Kenntnis des maldgebenden Standes der Techni nahe gelegen hat, z.B. rei-
chen einfache handwerkliche Maf3nahmen in der Regel nicht aus, um eine Erfin-
dung patentfahig zu machen.

23Der Fachmann war bereits im Zusammenhang mit der Auslegung von Patentanspriichen im
Kapitel erwdhnt worden. Maf3geblich ist der iiblicherweise auf dem technischen Gebiet Tatige,
wobei ein technisch komplexes Gebiet in der Regel einen lédnger ausgebildeten Fachmann verlangt.
Es kann sogar vorkommen, dass ein Team als Fachmann angesehen wird. Dem Fachmann wird

dabei unterstellt, dass er den Stand der Technik auf seinem Gebiet und den Nachbargebieten kennt.
24Haufig wird die erfinderische Tatigkeit auch umgangssprachlich als Erfindungshohe bezeichnet.
25Es wird darauf hingewiesen, dass die in Kapitel |8| erwidhnten #lteren Rechte nicht fiir die

Priifung der erfinderischen Téatigkeit herangezogen werden (§4 Abs. 2 PatG).
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Fiir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit kommt es auf objektive, nicht
auf subjektive Kriterien an. Subjektiv wére z.B. die personliche Einschatzung des
Erfinders. Auch wenn dieser lange an einer Erfindung gearbeitet und sehr viel
Geld ausgegeben hat, so kann ein dem Erfinder vielleicht unbekannter Stand der
Technik existieren, der dem Fachmann diese Erfindung nahe gelegt hatte.

Zur gedanklichen Fiihrung der Argumentation in Bezug auf die Patentfahigkeit hat
das Européische Patentamt den so genannten Aufgabe-Losungs-Ansat#*% ent-
wickelt und wendet diesen regelmél3ig an. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er
eine gedankliche Richtschnur darstellt, mit der nachvollziehbare Ergebnisse er-
reicht werden konnen. Im Einzelnen gehen deutsche Gerichte und das Deutsche
Patent— und Markenamt nicht mit diesem Ansatz konform, erreichen jedoch bei
der Priifung der erfinderischen Tatigkeit dhnliche Ergebnisse.

Aufgrund der Klarheit seiner Argumentationsstruktur soll hier nur der Aufgabe—
Losungs—Ansatz dargestellt werden?’] Der Aufgabe-Losungs—Ansatz umfasst drei
Stufen:

1. Ermittlung des nachstliegenden Standes der Technik.

Unter dem néchstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle
offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgverspre-
chendsten Ausgangspunkt fiir eine nahe liegende Entwicklung darstellt, die
zur beanspruchten Erfindung fiihrt.

2. Bestimmung der zu l6senden technischen Aufgabe. In der zweiten Stufe
wird die zu l6sende technische Aufgabe objektiv bestimmt. Hierfiir werden
die Anmeldung (oder das Patent), der néachstliegende Stand der Technik und
die zwischen der Erfindung und dem néchstliegenden Stand der Technik be-
stehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktionellen)
Merkmale untersucht (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der Erfin-
dung bezeichnet werden), und anschliefend wird die technische Aufgabe
formuliert.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht
moglicherweise nicht der vom Anmelder in der Patentanmeldung ur-
spriinglich formulierten Aufgabe.

3. Priifung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des
nachstliegenden Standes der Technik und der technischen Aufgabe fiir den
Fachmann nahe liegend gewesen ware.

26 Auch unter der Bezeichnung Problem-Solution-Approach bekannt.
27Die folgende Darstellung lehnt sich stark an die Richtlinien fiir die Priifung im Europdischen

Patentamt (Teil G, Kapitel VII, Nr. 5) an, die als Download beim Europédischen Patentamt zur
Verfiigung stehen: www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html.
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In der dritten Stufe gilt es zu kldren, ob sich im Stand der Technik insgesamt
eine Lehre findet, die den mit dem technischen Problem befassten Fachmann
veranlassen wiirde (Nicht konnte, sondern wﬁrde!@), den nachstliegenden
Stand der Technik unter Beriicksichtigung dieser Lehre zu dndern oder anzu-
passen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fallt,
um das zu erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird.

Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der Fachmann durch eine
Anderung oder Anpassung des nichstliegenden Stands der Technik zu der
Erfindung héatte gelangen konnen, sondern darum, ob er tatsichlich dahin
gelangt ware, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in der Hoff-
nung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu 16sen, bzw. in der Erwar-
tung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen. Dies muss vor dem
wirksamen Anmelde- oder Priorititstag des zu priifenden Anspruchs fiir den
Fachmann der Fall gewesen sein.

Bei der Priifung, ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, ist es (im Unterschied zur
Neuheit) zulassig, den Inhalt zweier Dokumente@ miteinander in Verbindung zu
bringen. Dies setzt aber voraus, dass eine solche Verkniipfung fiir den Fachmann
am Priorititstag des zu priifenden Patentanspruchs nahe liegend gewesen ware.
Dabei kann man auch das Fachwissen eines Fachmannes heranziehen, dass aber
im Einzelfall belegt werden muss. Es reicht nicht aus, einfach zu argumentieren,
der Fachmann héatte das schon gewusst.

Es reicht auch nicht aus, einfach zwei Dokumente zu finden, in denen die Merk-
male in der Summe vorhanden sind. Vielmehr muss sich fiir den Fachmann ein
erkennbarer technischer Zusammenhang zwischen den Dokumenten ergeben,
aus dem sich die Erfindung ohne erfinderische Tatigkeit ableiten lasst.

An dieser Stelle kann eine Kritik des Aufgabe-Losungs—Ansatz einsetzen, wenn
dieser zu schematisch angewandt wird.

In manchen Féllen braucht ein Fachmann keinen druckschriftlich belegten Hin-
weis, um zwei Dokumente aus dem Stand der Technik miteinander zu kombinie-
ren, wenn er allein aus seinem Fachwissen schnell und ohne grof3e Uberlegungen
ubersieht, dass die technische Lehren der beiden Dokumente sich in geeigneter
Weise kombinieren lassen, um die gestellte Aufgabe zu 16sen. Wenn durch diesen
gedanklichen Vorgang die Kombination der beiden Dokumente der Gegenstand
der Erfindung erhalten wird, so kann das ein Indiz fiir mangelnde erfinderische

28Dieser Test wird auch could-would Test genannt.
29Miissten mehr als zwei Dokumente kombiniert werden, um zur Erfindung zu gelangen, spricht

dies héufig eher fiir eine erfinderische Tatigkeit. Es ist aber grundsétzlich moglich, mehr als zwei
Dokumente argumentativ miteinander zu verbinden
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Tatigkeit sein, ohne dass in den Dokumenten ein Hinweis zu Verbindung der Do-
kumente enthalten ist. Hier wiirde also eher ein could als ein would zum Tra-
gen kommen. Allerdings darf der Bogen nicht iiberspannt werden, indem jeder
mogliche Gedanke in Kenntnis der Erfindung, also in einer an sich unzuldssigen
Weise, riickschauend dazu verwendet wird, die Erfindung als nahe liegend zu be-
trachten.

Ferner kann in der Feststellung des nichstliegenden Standes der Technik et-
was Willkiirliches liegen, da man hier leicht in eine an sich nicht statthafte
riickschauende Betrachtungsweise verfillt. Im Zweifel ist es angebracht, die Ar-
gumentation wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit ausgehend von verschie-
denen Dokumenten des Standes der Technik zu fiihren.

Es liegt in der Natur der Sache, dass z.B. im Einspruchsverfahren der Einsprechen-
de und der Patentinhaber die gleichen Dokumente zum Stand der Technik in der
Regel anders auslegen. Mogliche Argumente fiir die Patentfahigkeit sind z.B.:

e Der Stand der Technik zeigt technisch in eine andere Richtung, d.h. die be-
kannten Dokumente fiihren z.B. in Kombination zu einer anderen Losung,
als die durch den unabhéngigen Patentanspruch definierte Losung. Dies ist
ein haufiges und regelmél3ig auch ein effektives Argument.

e Durch die Erfindung tritt ein iiberraschender Effekt ein. Gerade bei chemi-
schen oder biochemischen Erfindungen kann dieser Effekt belegt werden,
indem durch Vergleichsversuche gezeigt wird, dass die Erfindung ganz an-
dere Eigenschaften aufweist (besser ist), was so nicht vorhersehbar war.

e Es sind mehrere, nicht triviale Gedankenschritte notwendig, um zum Gegen-
stand des Patentes zu gelangen.

e Es existieren manifeste Vorurteile der Fachwelt, die erst durch die Erfindung

beseitigt wurden. Bei dieser Argumentation liegt die Hiirde fiir das Vorurteil
sehr hoch.

Ein Einsprechender wird nach einem Stand der Technik suchen, bei dem der
nachstliegende Stand der Technik ein gutes Sprungbrett zum Erreichen der pa-
tentierten Erfindung bietet, wobei z.B. ein anderes Dokument die Richtung fiir
den Sprung angibt.

Bei jeder Diskussion der erfinderischen Tatigkeit ist die Argumentation, wie man
vom Stand der Technik zum Gegenstand der Technik kommt (oder auch nicht) der
Kernpunkt; hier muss die meiste Sorgfalt verwandt werden.

Die gleiche Diskussion der erfinderischen Tatigkeit findet bei der Patentpriifung
zwischen Patentanmelder (oder Erfinder) und dem Patentamt statt. Der Patent-
priifer behauptet meist, dass er relevanten Stand der Technik gefunden hat,
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der den beantragten Patentanspruch vorwegnimmt oder nahe legt. Es ist dann
die Aufgabe des Patentanmelders (oder Erfinders), den Patentpriifer davon zu
iiberzeugen, dass der Stand der Technik z.B. in eine ganz andere Richtung zeigt.
Auch dafiir kann der Aufgabe-Losungs—Ansatz verwendet werden.

Zusammenfassend - und natiirlich sachlich grob vereinfachend - werden die Zu-
sammenhénge der Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit in der Folgenden Fi-
gur [9] dargestellt:

Kein Patent Kein Patent Patent

Ausreichender Abstand

Kleiner Unterschied zum Stand der Technik

zum Stand der Technik l

Stand der

Technik

Figur 9: Schematische Darstellung der Zusammenhinge von Neuheit und erfinde-
rischer Tatigkeit

Wenn alle Merkmale eines Patentanspruchs aus dem Stand der Technik bekannt
sind, ist der betreffende Gegenstand nicht neu (Figur [9 links). Wenn die Merk-
malskombination eines Patentanspruchs identisch nicht aus dem Stand der Tech-
nik bekannt sind, dann ist der Gegenstand neu, muss aber noch nicht erfinderisch
sein (Figur [9) mitte). Erst wenn ein hinreichender Abstand des Gegenstandes vom
Stand der Technik gegeben ist, beruht er auch auf erfinderischer Tatigkeit (Figur[9]
rechts). Erst wenn der Gegenstand neu und erfinderisch ist, kann ein Patent erteilt
werden.
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5.4 Fehlende gewerbliche Anwendbarkeit

Fiir die Beurteilung der Patentfahigkeit sind Fragen der gewerblichen Anwendbar-
keit nach §5 PatG in vielen Fallen von untergeordneter Bedeutung, so dass hier
nicht nidher darauf eingegangen wird. Es sei auf die Fragen der chirurgischen
oder therapeutischen Verfahren hingewiesen; diese gelten als nicht gewerblich
anwendbar und sind daher nicht patentierbar. Wohl aber sind Medizinproduk-
te, wie z.B. Endoprothesen oder EKG-Gerate gewerblich anwendbar und daher
grundsatzlich auch patentierbar. Die rechtlichen Fragen in diesem Zusammenhang
konnen komplex sein.

5.5 Computerbasierte Erfindungen

Die wirtschaftliche Bedeutung von Softwareinnovationen ist evident. Der softwa-
rebezogene Wertschopfungsanteil wird — gerade an Hochschulen — an Bedeutung
zunehmen.

Die etwas verklausulierte Formulierung des Artikel 52 (2), (3) EPU fiihrt im-
mer wieder zu dem Missverstandnis, dass Computerprogramme generell nicht pa-
tentfahig seien. Auch wenn Einzelheiten dieser Frage umstritten sein konnen, so
stellt in der heutigen Patentpraxis eine computerbasierte Erfindung in der
Regel eine technische Erfindung dar, wenn sie sich nicht allein auf einen ab-
strakten Algorithmus oder eine Geschaftsmethode beziehen.

Die Diskussion, ob Programme grundsdtzlich dem Patentschutz zuginglich sein
sollen, wurde in der Vergangenheit teilweise sehr politisch und / oder emotional
gefiihrt. In den letzten Jahren hat sich diese Diskussion beruhigt. Viele der vorher-
gesagten negativen wirtschaftlichen und rechtlichen Folgen sind nicht eingetreten;
man denke z.B. an die blithende Programmierszene fiir Apps.

Im Folgenden werden einige Ergebnisse auf der Grundlage der Rechtsprechung
des EPA dargestellf’®l Die Rechtsprechung bildet die hier anstehenden Fragen
standig fort, so dass man sich im Einzelfall immer aktuell informieren muss.

Bei der Priifung von computerbasierte Erfindungen geht es vor allem um Fragen
des technischen Charakters und der erfinderischen Téatigkeit.

30Sehr instruktiv sind die hier einschligigen Richtlinien fiir die Priifung im Europdischen Patent-
amt, Teil F, Kapitel IV, Nr. 3.9; Teil G, Kapitel II, Nr. 3.6, 3.7
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5.5.1 Technischer Charakter einer computerbasierten Erfin-
dung

Es wird gepriift, ob der Gegenstand der Erfindung einen technischen Charakter
(siehe Artikel 52, (1) EPU) hat. Dabei muss die Erfindung, so wie sie beansprucht
wird, als Ganzes beurteilt werden. Es wird z.B. gepriift, ob eine technische Auf-
gabe vorliegt, ob ein technischer Zweck verfolgt wird oder ob ein unabhingiger
Patentanspruch technische Merkmale aufweist.

Grundsatzlich erfolgt diese Priifung unabhingig vom Stand der Technik, d.h. allein
aufgrund der Auslegung der Patentschrift.

In der Praxis kann diese Hiirde in vielen Fillen genommen werden. Eine sachge-
rechte Formulierung der Patentanspriiche hilft hier, die wesentlichen, technischen
Aspekte der Erfindung zu definieren.

Probleme kann es z.B. bei kaufménnischen oder mathematischen Lehren geben.
So wird ein numerischer Integrationsalgorithmus fiir Differentialgleichungssyste-
me an sich nicht patentierbar sein. Grundsatzlich patentierbar ist aber ein Simu-
lator fiir das dynamische Verhalten mechanischer Systeme, bei dem ein solcher
Algorithmus eingesetzt wird.

Auch sind nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA
Geschaftsmethoden nicht patentierbar.

Ein Computerprogramm, das auf einem Computer ausfiihrbar ist, hat allein noch
keinen technischen Charakter, auch wenn der Computer an sich natiirlich ein tech-
nischer Gegenstand ist.

Es muss ein zusdtzlicher technischer Effekt vorliegen, der iiber die normale physi-
kalische Wechselwirkung zwischen dem Computerprogramm (Software) und dem
Computer (Hardware), auf dem es lauft, hinausgeht. Beispiele fiir zusatzliche Ef-
fekte sind z.B. Datenkompression, Verschliisselung von Datensatzen oder auch die
Erfassung von Daten mit Sensoren.

Grundsétzlich wird eine computerbasierte Erfindung einen zusdtzlichen techni-
schen Effekt aufweisen, wenn sie automatisch einen physikalischen Parameter,
d.h. einen messbaren Parameter dndert. Fiihrt ein Programm z.B. dazu, dass ein
Gegenstand, insbesondere auch ein Computerprogramm selbst, schneller funktio-
niert oder es weniger Speicherplatz benotigt oder es sicherer ist, so spricht dies
fiir die Technizitat des Gegenstandes der Erfindung.
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5.5.2 Erfinderische Tatigkeit bei computerbasierten Erfindun-
gen

Anschlief3end wird gepriift, ob die computerbasierte Erfindung auf einer erfinde-
rischem Tatigkeit beruht, wobei vor dem EPA der Aufgabe-Losungs—Ansatz (siehe
Kapitel angewandt wird. Dabei muss eine objektive technische Aufgabe for-
muliert werden, die durch den Gegenstand der Erfindung gelost werden soll. Die
Formulierung der objektiven Aufgabe ergibt sich gerade aus der Differenz zwi-
schen dem Stand der Technik und dem beanspruchten Gegenstand. Somit wird
der geforderte weitere technische Effekt inzident bei der Priifung der erfinderischen
Tatigkeit gepriift.

In der Entscheidung T 151,04 DUNS, Randziffer Nr. 16 Y| wird dargelegt, wo hier
Schwierigkeiten liegen konnen:

Es ist jedoch schwierig, die technische Aufgabe zu definieren, wenn die
eigentliche neue und kreative Idee, die den Kern der beanspruchten
Erfindung ausmacht, vollig ausserhalb jedes technischen Gebiets liegt,
wie dies bei computerimplementierten Erfindungen haufig der Fall ist.
Falls es tiberhaupt moglich ist, die Aufgabe zu definieren, ohne auf den
nichttechnischen Teil der Erfindung Bezug zu nehmen, ist das Ergebnis
im Allgemeinen entweder eine unverstindliche Rumpfdefinition oder
eine gekiinstelte Aussage, die den tatsachlichen zum Stand der Technik
geleisteten technischen Beitrag nicht angemessen wiedergibt.

Merkmale eines Patentanspruchs, die nichts zum technischen Charakter der Erfin-
dung beitragen, konnen das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht stiitzen.
Dieses Vorgehen basiert auf der Entscheidung T 641,00 COMVIK einer Beschwer-
dekammer des EPA.

Die Priifung der erfinderischen Tétigkeit von computerbasierten Erfindungen mit
einer Mischung von technischen und nicht-technischen Merkmalen erfolgt nun-
mehr vor dem EPA nach der COMVIK-Doktrin.

Es reicht z.B. nicht aus, einen besseren Algorithmus zu entwickeln. Das Erfinderi-
sche muss sich auf den technischen Merkmalen der Erfindung begriinden.
Gleichwohl sollte eine Erstanmeldung im Rahmen ihres Offenbarungsgehaltes
auch solche Ausfiihrungsformen — soweit Bestandteil der Lehre und wirtschaft-
lich sinnvoll - umfassen, die zwar in Europa gegebenenfalls aufgrund mangelnden

31Die Entscheidung der technischen Beschwerdekammern werden mit einem <T> und
eine Namen der Parteien gekennzeichnet und konnen iiber eine Datenbank (siehe
www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search_de.html) des EPA im Volltext abge-
rufen werden.
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technischen Charakters nicht patentierbar sind, in anderen Landern und Regio-
nen — insbesondere den USA — dem Patentschutz aber ohne weiteres zuganglich
sein konnen. Im Erteilungsverfahren in Europa besteht dann immer noch die
Moglichkeit, sich auf den technischen Teil der Anmeldung zu beschrénken,
wahrend beispielsweise in den USA eine Ausrichtung der Anmeldung auch auf
einen nichttechnischen Gegenstand vorgenommen werden kann.



Kapitel 6

Patentanmeldungsverfahren und
-erteilungsverfahren

Patentanmelde—, Patentpriifungs— und Patenterteilungsverfahren sind sehr um-
fangreiche Themengebiete, die im Rahmen des Skriptes nicht ausfiihrlich darge-
stellt werden konnen. Die Homepages der Patentdmter enthalten umfangreiche
Informationen {iber den Anmeldungsvorgang.

Es werden aber einige Aspekte erwéhnt, die fiir die Praxis von Ingenieuren beson-
ders relevant erscheinen, namlich eine provisorische Patentanmeldung als eine Art
"Notanmeldung” zum eiligen Schutz einer Erfindung und die sinnvolle Formulie-
rung einer Erfindungsmeldung. Ferner wird ein Ausblick auf Patentanmeldungen
im Ausland gegeben.

6.1 Provisorische Patentanmeldung

Dieses Skript kann keine Anleitung zur Formulierung von Patentanmeldungen ge-
ben, da dies den Rahmen sprengen wiirde. Wohl aber sollen die Mindestvoraus-
setzungen angesprochen werden, um eine wirksame Patentanmeldung vornehmen
zu konnen. Eine provisorische Patentanmeldung sollte jeder Ingenieur einreichen
konnen, damit keine Rechte verloren gehen.

Typischerweise werden provisorische Patentanmeldungen kurz vor einer Messe,
einer Veroffentlichung oder einem Vortrag vorgenommen, um sich fiir eine Erfin-
dung einen friithen Anmeldetag zu sichern. Anderenfalls wiirde die Ausstellung auf
der Messe, die Veroffentlichung oder der offentliche Vortrag Stand der Technik fiir
die Erfindung darstellen und eine wirksame Patentierung verhindern.

Durch die provisorische deutsche Patentanmeldung muss ein wirksamer Anmel-
detag fiir das begriindet werden, was an diesem Tag beim Deutschen Patent— und

81
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Markenamt eingereicht wurde. Ohne einen wirksamen Anmeldetag!| kann spéter
keine Prioritit in Anspruch genommen werden.

Das Wort provisorisch bezieht sich hier lediglich auf den Inhalt der Anmeldung;
wenn die gesetzlichen Anmeldungsvoraussetzungen eingehalten werden, wird die
provisorische Patentanmeldung vom zustdndigen Patentamt wie eine regulare Pa-
tentanmeldung behandelt.

In den folgenden Kapiteln [6.1.1] bis |6.1.3| werden die Mindestvoraussetzungen

fiir deutsche Patentanmeldungen zusammen mit einigen Anmerkungen darge-
stellt. Vorliegen miissen ein Antrag mit Angabe eines Anmelders, eine Be-
schreibung einer Erfindung und eine wirksame Einreichung beim Deutschen
Patent- und Markenamt.

6.1.1 Antrag auf Patentanmeldung, Anmelder, Erfinder
Antrag

Eine Patentanmeldung muss schriftlich beantragt werden. Dazu wird am sinn-
vollsten das entsprechende Antragsformular des Deutschen Patent- und Marken-
amtes verwendet, das von der Homepage des Amtes heruntergeladen werden
kannP] Dieser Antrag ist dann zusammen mit der Beschreibung der Erfindung (sie-
he Kapitel[6.1.2]) beim Deutschen Patent— und Marken einzureichen. Rechtlich ist
fiir die Anmeldung des Patents kein Vertreter, wie z.B. ein Patentanwalt notwen-
dig.

Anmelder

Im Antragsformular muss mindestens ein Anmelder so angegeben werden, dass
es moglich ist, die Identitdt des Anmelders festzustellen oder mit ihm Kontakt
aufzunehmen.

Wichtig ist, dass der Anmelder rechtlich korrekt bezeichnet wird, denn der Anmel-
der ist der Inhaber der Patentanmeldung; hier begangene Fehler konnen spéter
schwer oder u.U. gar nicht mehr behoben werden. Wenn z.B. eine Patentanmel-
dung auf eine (noch) nicht existierende Firma angemeldet wird, kann die Paten-
tanmeldung spater meist nicht auf eine andere Firma tibertragen werden.

Der Anmelder kann eine natiirliche Person oder auch eine juristische Person, wie
z.B. eine GmbH sein. Bei Forschungsinstituten oder auch Hochschulen ist immer
eine rechtsfahige Einheit zu suchen, die tatsachlich Anmelder einer Patentanmel-

1In der PVU (Kapitel ) ist eine vorschriftsméldige Hinterlegung die Voraussetzung fiir die

Erlangung eines Prioritdtsrechts genannt.
Zwww.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2007.pdf
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dung sein kann. Ein Lehrstuhl wird z.B. in der Regel kein wirksamer Patentanmel-
der sein, da er keine eigene Rechtspersonlichkeit hat.

Bei Firmen ist die Bezeichnung zu verwenden, die z.B. im Handelsregister einge-
tragen ist.

Besondere Sorgfalt muss gelibt werden, wenn die Firma gerade erst in Griindung
ist und u.U. noch nicht rechtsfihig ist. Es diirfen keine Fantasie-Namen, wie
z.B. Erfindergemeinschaft Diisentrieb verwendet werden, da nicht eindeutig ist, wer
der Anmelder ist.

Soll die Patentanmeldung im Namen von natiirlichen Personen eingetragen wer-
den, so sind diese mit Namen und Adresse anzugeben.

Grundsatzlich kann es auch mehr als einen Anmelder geben, d.h. die Patentan-
meldung gehort mehreren natiirlichen oder juristischen Personen.

Auch wenn es fiir die Vornahme einer Patentanmeldung nicht notwendig ist, ist es
empfehlenswert bei einer solchen Anmeldergemeinschaft eine vertragliche Rege-
lung tiber Rechte und Pflichten zu treffen. So sollte geregelt werden, ob und wie
ein Mitglied einer Anmeldergemeinschaft unabhingig von den anderen mit sei-
nem Anteil an der Erfindung verfiigen kann. Gerade bei Kooperationen zwischen
verschiedenen Personen (mit ggf. unterschiedlichen Interessen) muss hier grofe
Sorgfalt verwendet werden.

Im Feld Bezeichnung der Erfindung des Anmeldeformulars ist ein kurzer Titel der
Erfindung einzutragen. Weitere Antrage miissen auf dem Formular nicht zwingend
gestellt werden. Der Antrag ist zu unterschreiben

Erfinder

Zum Zeitpunkt der Patentanmeldung miissen der Erfinder oder die Erfinder nicht
benannt werden; die Erfinderbenennung muss bis spitestens 15 Monate nach dem
frithesten Anmeldetag abgegeben werden. Trotzdem werden im Folgenden einige
Ausfiihrungen zur rechtlichen Stellung des Erfinders gemacht.

Eine Erfindung ist ein personlich, schopferischer Akt, so dass juristische Personen,
wie Firmen, keine Erfinder sein konnen. Durch die Erfindung entsteht das Recht an
der Erfindung zunéachst bei dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger (§6 PatG).
Haben mehrere Personen eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf
das Patent gemeinschaftlich zu. Miterfinder wird aber nur derjenige, der durch
selbststandige, geistige Mitarbeit einen schopferischen Anteil beim Auffinden des
Erfindungsgedanken geleistet hat. Kein Miterfinder ist z.B. der Vorgesetzte, der
die Arbeitsumgebung bereitstellt. Auch sind Personen, die nur nach Anweisung
gehandelt haben, keine Miterfinder. Fiir die Eigenschaft des Miterfinders kommt
es ausschlieflich auf die tatsdchlichen Beitrdage zur erfinderischen Losung an, so



84KAPITEL 6. PATENTANMELDUNGSVERFAHREN UND -ERTEILUNGSVERFAHREN

dass z.B. in einem Projekt vorab getroffenen Vereinbarungen tiber Erfinderschaften
unwirksam sind.

In einer solchen Regelung sollte bei mehreren Erfindern immer auch festgehalten
werden, wie grof3 einzelne Erfinderanteile gewesen sind. Bei der Patentanmeldung
werden diese Erfindungsanteile gegeniiber dem Patentamt nicht angegeben, wohl
aber spielen diese Anteile eine grol3e Rolle, bei der Verteilung von Gewinnen aus
einer Verwertung des Patents oder der Verteilung der Anmeldekosten. Es ist erfah-
rungsgemal’ sehr schwer, im Nachhinein festzustellen, wer in welchem Umfang an
einer Erfindung beteiligt war.

In der Erfinderbennnung (§537, 63 PatG), die bis zu 15 Monaten nach dem
frithesten Anmeldetag vorgenommen werden muss, wird erklart, wie das Recht an
der Erfindung (§6 PatG) von dem Erfinder oder den Erfindern auf den Anmelder
iibergegangen ist. Das Recht kann insbesondere durch einen Vertrag vom Erfinder
auf den Anmelder iibergehen. Auf die teilweise sehr komplexen Besonderheiten
von angestellten Erfindern, einschliel3lich Hochschulangehorigen, soll hier nicht
eingegangen werden.

Ist das Recht an der Erfindung vom Erfinder wirksam auf den Anmelder
uibertragen, so hat der Erfinder kein Recht mehr an der Erfindung, d.h. das Patent
gehort allein dem Anmelder. Der Anmelder kann allein {iber da Patent verfiigen;
er kann es insbesondere fallenlassen, verkaufen oder lizensieren.

Das Erfinderrecht ist ein hochstpersonliches Recht, dass nicht iibertragen werden
kann. Der Erfinder hat das Recht, als solcher auf der Patentschrift genannt zu
werden.

Fiir den Fall, dass ein Anmelder zur Anmeldung eines Patents nicht berechtigt war,
so spricht man von einer widerrechtlichen Entnahme. Der wahre Berechtigte
(z.B. der wahre Erfinder) kann dann die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung
des Patents verlangen (§8 PatG). Diese erfolgt in der Regel durch eine so genannte
Vindikationsklage.

Damit die sachliche Priifung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Er-
finders nicht verzogert wird, gilt im Verfahren vor dem Deutschen Patent— und
Markenamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen
(§7 (1) PatG). Man spricht von der Anmelderfiktion.

6.1.2 Beschreibung der Erfindung

Zusammen mit dem Antrag auf Patenterteilung muss ein Text (ggf. mit Zeichnun-
gen) eingereicht werden, der die Erfindung beschreibt. Dies muss noch nicht
eine vollstindig ausformulierte Patentanmeldung sein.

Bei einer provisorischen Patentanmeldung beim Deutschen Patent— und Marken-
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amt (und auch beim Europédischen Patentamt) miissen keine Patentanspriiche for-
muliert werden. Allerdings empfiehlt es sich aus rechtlichen Griinden Patentan-
spriiche anzugeben, die die Erfindung damit in ihren Grundziigen charakterisie-
ren. So konnten z.B. einzelne Satze der Beschreibung vorangestellt werden, die
das Wirkprinzip in allgemeinen Worten erklaren. Es muss klar werden, dass der
Text an sich Ausfiihrungsformen dieser Wirkprinzipien aufweist.

In der Praxis kann der Text z.B. ein wissenschaftlicher Artikel, eine Diplomarbeit,
eine Doktorarbeit oder irgendein anderer Text sein, der die Erfindung fiir einen
Fachmann verstdndlich beschreibt. Wenn irgend moglich, sollte der Text vor der
Anmeldung fachmannisch zumindest etwas {iberarbeitet oder ergéanzt werden, da-
mit in der Folge das Wesen der Erfindung patentrechtlich besser erkennbar ist.
Man bedenke, dass die Zielrichtungen von wissenschaftlichen Veroffentlichungen
und Patentanmeldungen unterschiedlich ist.

Der Text muss fiir eine deutsche Patentanmeldung nicht auf Deutsch eingereicht
werden. Bei der Einreichung einer fremdsprachigen Patentanmeldung muss aber
innerhalb von drei Monaten eine Ubersetzung in deutscher Sprache eingereicht
werden (siehe §35 PatG).

Dabei ist darauf zu achten, dass ein Anmeldetag nur dann wirksam begriindet
wird, wenn ein vollstandiger Text in deutscher Sprache eingereicht oder ggf. als
Ubersetzung nachgereicht wird. Im Zweifel sind alle fremdsprachigen Fachaus-
driicke zu bersetzen, um sicher zu gehen, dass ein Anmeldetag wirksam be-
griindet wurde. Textsammlungen mit Bestandteilen aus mehreren Sprachen sind
zu vermeiden. Nach Einreichung der provisorischen Patentanmeldung sollte fach-
kundiger Rat eingeholt werden, um Rechtsverluste zu vermeiden.

Bei der Formulierung des Textes sollte unbedingt auf Vollstandigkeit geachtet
werden, denn man erhalt nur fiir die Merkmale der Erfindung einen Anmeldetag
zuerkannt, die der Fachmann dem Text entnehmen kann. Merkblitter®| des Deut-
schen Patent— und Markenamtes konnen Anhaltspunkte fiir die Formulierung einer
provisorischen Patentanmeldung geben. Weitere Information zum Thema Paten-
tanmeldung kann man z.B. auf den einschlagigen Seiten des Européischen Patent-
amts entnehmen (http://www.epo.org/applying/basics_de.html, insbesondere der
Veroffentlichung Der Weg zum europdischen Patent. Leitfaden fiir Anmelder.

Von entscheidender Bedeutung ist, das die beschriebene Erfindung fiir den Fach-
mann auch ausfithrbar ist. Dies kann im Einzelnen bedeuten, dass z.B. Analy-
severfahren, Versuchsergebnisse und weitere technische Beschreibungen in den
einzureichenden Text aufgenommen werden miissen.

3P2791 Merkblatt fiir Patentanmelder (www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2791.pdf)
und P2793 Merkblatt fiir die Abfassung von nach Merkmalen gegliederten Patentanspriichen
(www.dpma.de/docs/service/formulare/patent/p2793.pdf)
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Fiir computerbasierte Erfindungen ist es sinnvoll, Programmablaufpldne oder an-
dere graphische Darstellungen der Softwarefunktion aufzunehmen und diese Dar-
stellungen zu beschreiben. Fiir die Begriindung des technischen Charakters sollte
die Wirkung, d.h. die Anwendung der Software auf mindestens ein technisches
Problem dargestellt werden. Wie generell beim Offenbarungsgehalt einer Paten-
tanmeldung, sind mehr Details meist besser als zu wenig.

Wird die Erfindung nur als eine Idee beschrieben, wird mit sehr groler Wahr-
scheinlichkeit kein wirksamer Anmeldetag begriindet, so dass die Prioritdt auch
nicht wirksam in Anspruch genommen werden kann.

In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass eine prio-
rititsbegriindende Patentanmeldung grundsitzlich der Offentlichkeit zugéinglich
wird, so dass vermieden werden sollte, Betriebsgeheimnisse in einen solchen
Text aufzunehmen. Selbst wenn in einer Nachanmeldung diese Teile nicht mehr
enthalten sind, so wird auch die prioritatsbegriindende Patentanmeldung letztlich
der Offentlichkeit zuginglich.

Eine provisorische Patentanmeldung schiitzt nur das, was der Fachmann den ein-
gereichten Unterlagen ohne weiteres entnehmen kann. Genau hier liegt ein Ri-
siko der Prioritatssicherungsanmeldung: Wenn der Gegenstand der Erfindung
nicht ausreichend beschrieben ist, kann es spater bei der wirksamen Inanspruch-
nahme der Prioritat Schwierigkeiten geben. Eine Veroffentlichung der Erweiterun-
gen nach der Erstanmeldung waére fiir die provisorische Patentanmeldung zwar
unschédlich, wiirde aber einer Aufnahme der Erweiterungen in die Nachanmel-
dung entgegenstehen.

Daher sollte man bei der Zusammenstellung der Anmeldungsunterlagen fiir eine
provisorische Patentanmeldung sorgfaltig vorgehen. Die Abwégung dieser Fragen
kann im Einzelfall schwierig sein, ist aber fiir eine erfolgreiche Verfolgung einer
Patentanmeldung sehr wichtig.

6.1.3 Einreichung

Wichtig ist, dass Antrag und Text beim zustdndigen Patentamt rechtzeitig ein-
gehen. Die Aufgabe zur Post oder das Datum des Poststempels reichen nicht aus!
In Berlin existiert bei der Informationsstelle des Deutschen Patent— und Marken-
amtes in der Gitschiner Stral3e fiir jeden Wochentag ein Briefkasten, wobei stets
nur der aktuelle geoffnet werden kann. Um Mitternacht erfolgt eine automatische
Umschaltung auf den nachsten Tag.

Durch einen Einwurf der Schriftstiicke direkt beim Deutschen Patent- und
Markenamt oder einer anderen dafiir vorgesehenen Stellen (z.B. einem Patentin-
formationszentrum (www.piznet.de)) kann das Risiko von zu langen Postlaufzei-



http://www.piznet.de

6.2. ERFINDUNGSMELDUNG 87

ten vermieden werden.

Grundsatzlich ist auch eine Einreichung per Telefax moglich.

Eine elektronische Einreichung einer Patentanmeldung kann beim deutschen
Patent— und Markenamt nur erfolgen, wenn die kostenlose Anmelde—Software DP-
MAdirekt installiert ist und eine Signaturkarte verwendet wird.

6.1.4 Weiteres Vorgehen

Sobald wie moglich sollte dann die provisorische Erstanmeldung durch eine inhalt-
lich und formell vollstdandige Nachanmeldung ersetzt werden, wobei die Prioritat
der provisorischen Erstanmeldung in Anspruch genommen wird. Dann kann auch
entschieden werden, ob ein Priifungs— oder Recherchenantrag sinnvoll ist. Dafiir
sollte professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Unter www.patentanwaltsregister.com/ findet man ein Verzeichnis aller deutschen

Patentanwalte, das von der Patentanwaltskammer gefiihrt wird.

Ein Jahr nach der Patentanmeldung lauft die Frist fiir die Inanspruchnahme der
Prioritat fiir Nachanmeldungen im In- und Ausland unwiederbringlich ab. Diese
Frist ist sehr wichtig, so dass diese, wenn irgend moglich, professionell iberwacht
werden sollte.

Die provisorische Patentanmeldung wird - wie alle Patentanmeldungen -
spatestens 18 Monate nach dem Anmeldetag veroffentlicht und gehort damit zum
Stand der Technik. Allen weiteren Anmeldungen steht diese Veroffentlichung als
Stand der Technik entgegenstehen.

Die Nachanmeldung kann inhaltlich erweitert werden, wobei den Erweiterungen
dann aber nur der Tag der Nachanmeldung zukommen kann.

6.2 Erfindungsmeldung

Im Rahmen einer Erfindungsmeldung teilt der Erfinder (oder die Erfinder) ei-
nem Arbeitgeber oder einem Patentanwalt mit, dass eine Erfindung gemacht wur-
de. Hier soll nicht auf die formellen oder rechtlichen Aspekte von Diensterfin-
dungen eingegangen werden, sondern auf die inhaltlichen Fragen, die ein Erfin-
der oder die Erfinder beantworten miissen. Fiir die TU-Berlin wird auf die ein-
schlagigen Seiten des Zentrums fiir geistiges Eigentum (ZfgE) der TU-Berlin
http://www.zfge.tu-berlin.de

Der Grundsatz ist, dass eine Erfindungsmeldung keine perfekte und besonders
umfangreiche Beschreibung der Erfindung sein muss. Auch miissen keine Patent-
anspriiche formuliert werden.
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Wesentlich ist, dass die z.B. eine firmeninterne Patentabteilung oder ein Patent-
anwalt verstehen konnen, was erfunden wurde, welche Merkmale zur Umsetzung
der Erfindung notwendig sind und welche Vorteile die Erfindung hat. Wenn rele-
vanter Stand der Technik bekannt ist, sollte er benannt werden. Zusammen mit
der Patentabteilung oder dem Patentanwalt wird in der Regel besprochen, ob eine
gesonderte Patentrecherche zur Vorbereitung der Patentanmeldung sinnvoll ist.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass folgende Fragen vom Erfinder oder von den Erfin-
dern beantwortet werden sollten.

Welcher Stand der Technik ist bekannt?

e Was sind die Nachteile des Standes der Technik?

e Welches Problem wird durch die Erfindung gelost?

e Wie 10st die Erfindung das Problem?

e Welche Merkmale der Erfindung sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig?

e Was ist das wesentliche physikalische und / oder chemische Wirkprinzip der
Erfindung und welche Merkmale der Erfindung sind notwendig, dieses Wirk-
prinzip umzusetzen?

e Konnen Sie die Erfindung graphisch darstellen? Bei computer-basierten Er-
findungen: Konnen Sie ein Flussdiagramm, ein Sequenzdiagramm oder eine
andere graphische Darstellung der Funktion des Programms angeben?

e Welche Anwendungsbeispiele gibt es?

e In welcher Weise soll die Erfindung in der Produktion eingesetzt oder ver-
kauft werden?

e Was ist bereits der Offentlichkeit zuginglich gemacht worden? Gab es Vor-
stellungen auf Messen?

e Wer war an der Erfindung beteiligt? Bei mehreren Erfindern ist es sinnvoll,
Prozentangaben fiir die Erfinderanteile anzugeben.

e Gab es Projektpartner und welche vertraglichen Vereinbarungen gab es?

6.3 Weiterer Gang einer Patentanmeldung

Auf Grund der Erfindungsmeldung wird der Patentanwalt einen Entwurf einer Pa-
tentanmeldung verfassen. Dieser Entwurf wird dann an die Erfinder und / oder
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andere vorher bestimmte Mitarbeiter {ibersandt. Ublicherweise werden mit dem
Entwurf noch eine Reihe von Fragen oder Kommentare fiir die Erfinder iibersandt.
Die Erfinder konnen Ihre Kommentare direkt in den Text einarbeiten oder die offe-
nen Fragen mit dem Patentanwalt kldren. Die Abstimmung des Entwurfes geht in
der Regel relativ ziigig voran. Uber technische Details kann man sich erfahrungs-
gemald per (verschliisselter) E-Mail gut austauschen.

Wenn der Text abgestimmt ist, wird der Text bei dem vereinbarten Patentamt ein-
gereicht. Durch die Anmeldung wird ein (erster) Prioritétstag fiir die Erfindung
festgelegt. Gleichzeitig ist dieser Tag Ausgangspunkt fiir Patentanmeldungen fiir
Weiterentwicklungen der Erfindung.

Es ist sehr empfehlenswert, spatere Verbesserungen der Erfindung jeweils zeit-
nah beim Patentamt anzumelden. Dies geschieht kostengiinstig dadurch, dass die
neuen Ausfiihrungsbeispiele dem bereits bestehenden Text hinzugefiigt werden.
Mit jeder Neueinreichung einer Patentanmeldung wird ein neuer Prioritdtstag|
fiir die Merkmale begriindet, die in der jeweiligen Neuanmeldung neu hinzuge-
kommen sind. Grundsétzlich konnen innerhalb des Priorititsjahres beliebig viele
Prioritatstage geschaffen werden.

Fiir eine rechtliche Beurteilung der Erfindung ist es wichtig, moglichst friih ei-
ne Aussage eines Patentamtes zu erhalten, wie die Patentfahigkeit der Erfindung
gesehen wird?]

Es besteht die Moglichkeit, beim Deutschen Patent— und Markenamt einen Re-
cherchenantrag gemald §43 PatG zu stellen. Der Antragsteller erhidlt dann ledig-
lich eine Aufstellung des Standes der Technik, die vom Patentpriifer fiir relevant
gehalten wird. Das eigentliche Priifungsverfahren wird damit nicht eingeleitet. Im
Folgenden wird das Patentpriifungsverfahren beschrieben, das zur Erteilung eines
Patents fithren soll.

Wenn ein Priifungsantrag gestellt wird, wird eine entsprechende Recherche vom
Patentamt durchgefiihrt. In den meisten Fallen liegt das Ergebnis der Recherche
in Form eines Priifungsbescheides ca. acht bis zehn Monate nach dem Anmel-
detag vor. In dem Priifungsbescheid legt der Patentpriifer hdufig dar, aus wel-
chen Griinden (meist wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer
Tatigkeit) er den Gegenstand der Patentanmeldung fiir nicht patentfahig héllﬂ
Auf einen Priifungsbescheid reagiert der Patentanmelder mit einer Bescheid-

4Siehe Tabelle
SParallel dazu muss auch die wirtschaftliche Beurteilung der Erfindung erfolgen. Es muss ver-

mieden werden, dass Geld fiir Erfindungen ausgegeben wird, deren wirtschaftliches Potential zwei-

felhaft ist.
%Da die Patentanspriiche zunichst bewusst breit formuliert werden, sind Beanstandungen des

Patentpriifers vollkommen normal. Die Formulierungen in den Priifungsbescheiden sind manchmal
drastisch formuliert, was einen jedoch nicht irritieren sollte



90KAPITEL 6. PATENTANMELDUNGSVERFAHREN UND -ERTEILUNGSVERFAHREN

serwiderung auf den Priifungsbescheid, indem z.B. die Patentanspriiche (noch-
mals) gedndert werden, um die Einwéande des Patentpriifers auszurdumen. Typi-
scherweise werden die Patentanspriiche durch die Aufnahme von weiteren Merk-
malen aus der Patentanmeldung in einen unabhédngigen Patentanspruchs einge-
schrankt; d.h. der Gegenstand des Patentanspruchs wird spezieller. Dabei wird
héaufig von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, Merkmale der Unteranspriiche in
unabhingige Patentanspriiche aufzunehmen. Alternativ oder zusétzlich ist es auch
moglich, Merkmale aus der Beschreibung in die Patentanspriiche aufzunehmen.
Allerdings muss sehr genau darauf geachtet werden, dass die neuen Patentan-
spriiche nicht iiber das hinausgehen, was urspriinglich einmal in der Patentanmel-
dung unmittelbar offenbart war.

Es gibt aber auch Fille, in denen die Patentanspriiche bei der Beantwortung ei-
nes Priifungsbescheides nicht gedndert werden, sondern die vom Patentpriifer im
Priifungsbescheid vorgetragenen Argumente vom Anmelder entkréftet werden.

In einer Bescheidserwiderung wird in der Regel eine Argumentation zur erfinderi-
schen Tatigkeit auf der Grundlage des Aufgabe-Losungs—Ansatz oder eine analoge
Argumentation vorgelegt.

In jedem Fall ist ein Priifungsbescheid kein letztinstanzliches "Urteil”, sondern eine
Auffassung, die Ausgangspunkt einer Diskussion ist. Die Erfinder und ggf. andere
Mitarbeiter des Anmelders sind in diesen Diskussionsprozess eingebunden, da nur
so sichergestellt wird, dass fiir die Anmelder das geschiitzt wird, was wirtschaftlich
sinnvoll ist. Auch ist es wichtig, die technischen Kenntnisse der Erfinder in die
Bearbeitung von Priifungsbescheiden einzubeziehen. Ublicherweise arbeitet der
Patentanwalt einen Entwurf einer Bescheidserwiderung aus, der den Erfindern zur
kritischen Durchsicht ibersandt wird. Teil dieses Diskussionsprozesses kann auch
eine Anhorung bei dem Patentpriifer sein, bei dem die Erfindung erlautert wird,
was gerade bei komplexen Erfindungen sinnvoll sein kann.

Erfahrungsgemass vergehen zwischen Anmeldung eines europdischen Paten-
tes und dessen Erteilung zwei bis vier Jahre. Es werden meist ein bis drei
Bescheidserwiderungen berarbeitet. Sollte der Patentpriifer die Patentanmeldung
zuriickweisen, kann gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt werden.
Wichtig ist, dass innerhalb eines Jahres nach dem ersten Prioritatstag die letzte
Gelegenheit besteht, alle bis dahin gemachten Erfindungen in einer Patentanmel-
dung zusammenzufassen und die einzelnen Prioritdten in Anspruch zu nehmen.
Typischerweise nutzt man diese Gelegenheit, die Erfindung im Ausland anzu-
melden, wenn die Erfindung vom Anmelder als vielversprechend bewertet wird.
Grundsatzlich konnte in jedem Land der Erde ein Patent angemeldet werden. Die
Kosten dafiir wiirden aber in die Millionen EURO gehen.

Daher werden in der Praxis Patente nur in den Lindern angemeldet, die fiir die
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Erfindung und / oder die Anmelder eine wirtschaftliche Bedeutung haben. Im Vor-
feld der Entscheidung iiber Auslandsanmeldungen ist eine enge Abstimmung zwi-
schen Entwicklungsabteilung und Marketingabteilung sinnvoll, damit eine wirt-
schaftlich sinnvolle Losung gefunden wird. Es muss immer daran gedacht werden,
dass nach Ablauf des Prioritatsjahrs, die Prioritdt der Erfindung nirgends mehr
in Anspruch genommen werden kann. Ist der Gegenstand einer Patentanmel-
dung erstmal veroffentlicht (18 Monate nach Anmeldungstag, beim Gebrauchs-
muster auch viel frither) kann kein wirksamer Schutz fiir den Gegenstand der
Patentanmeldung in den meisten Lindern mehr erhalten werden. Es gibt verschie-
dene Moglichkeiten, durch eine Art Sammelanmeldung, eine Patentanmeldung
zunachst fiir eine Gruppe von Lindern anzumelden.

6.3.1 Europaisches Patent

Eine Moglichkeit besteht darin, eine europaische Patentanmeldun nach dem
EPU vorzunehmen, die rechtlich von der priorititsbegriindenden Patentanmel-
dung unabhingig ist; d.h. die prioritatsbegriindende Patentanmeldung lebt weiter.
Das Européische Patentamt fiihrt eine Recherche durch und gibt eine vorlaufige
Stellungnahme zur Patentfihigkeit ab. Wenn dann ein Priifungsantrag gestellt
wird, wird der Patentpriifer des Europadischen Patentamtes einen Priifungsbescheid
verfassen. Wie bei der prioritatsbegriindenden Patentanmeldung, setzt dann eine
Diskussion der Erfindung mit dem Patentpriifer ein. An Ende soll die Erteilung
eines Patentes stehen.

Das Europdische Patentamt erteilt zentral ein Patent, wobei dieses letztlich nur
fiir die Lander wirksam wird, die der Anmelder auswahlt. Das europaische Patent
kann als eine Art Biindel nationaler Patente verstanden werden, die nach Wunsch
des Anmelders wirksam werden. Somit muss spatestens mit der Erteilung des Pa-
tentes entschieden werden, in welchen Landern ein européaisches Patent validiert
werden soll. Abgesehen von Ubersetzungskosten, die auch nach dem Londoner Ab-
kommen (siehe Kapitel immer noch anfallen, muss immer auch daran gedacht
werden, dass nationale Patentanmeldungen Jahresgebiihren kosten, die im Lau-
fe der Zeit ansteigen. Somit ist bei der Validierungsentscheidung eine sorgféltige
Priifung der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit erforderlich.

Erfahrungsgemaf3 vergehen zwischen Anmeldung eines europiischen Patentes
und dessen Erteilung zwei bis vier Jahre. Es werden meist ein bis drei Bescheids-
erwiderungen ausgetauscht.

Das geplante Gemeinschaftspatent wird eine Alternative zu dem existierenden
europdischen Patent als ”Biindelpatent”, darstellen. Es wird ebenfalls vom Eu-

7Siehe Kapitel
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ropdischen Patentamt recherchiert, gepriift und erteilt werden. Nur soll dieses Pa-
tent dann kein Biindel von nationalen Patenten dargestellten, sondern ein einheit-
liches Recht fiir die EU. Es bleibt abzuwarten, ob und wann das Gemeinschaftspa-
tent in Kraft treten wird®]

6.3.2 Internationale Patentanmeldung (PCT-Anmeldung)

Eine weitere Méglichkeit ist eine PCT-AnmeldungP}, die héufig auch als Interna-
tionale Patentanmeldung bezeichnet wird. Zur Zeit sind iiber 150 Lander sind
Vertragsstaaten des PCT, wobei eine europdische Patentanmeldung wie ein Staat
behandelt werden.

Im Unterschied zu einer europdischen Patentanmeldung geht es im PCT-Verfahren
nicht um eine zentrale Erteilung, sondern eine zentrale Anmeldung, der dann
eine Erteilung in einzelnen Nationalstaaten oder bei einem regionalen Patentamt,
wie dem Europaischen Patentamt, nachgeschaltet ist.

Zu Beginn der PCT-Patentanmeldung wird eine RechercheEo] durchgefiihrt, die
mit einer Stellungnahme zur Patentfahigkeit verbunden ist. Der Anmelder kann,
muss aber nicht, einen Antrag auf internationale vorldufige Priifung stellen. Diese
Priifung ist vorlaufig, da die Meinung des Patentpriifers im PCT-Verfahren fiir die
Patentpriifer der regionalen oder nationalen Patentamter rechtlich nicht bindend
ist!]

Wird fiir einen deutschen Anmelder aus der PCT-Anmeldung eine europiische
Patentanmeldung eingeleitet, so wird meist derselbe Patentpriifer des EPA die
Angelegenheit betreuen. Wenn im PCT-Verfahren ein positiver Recherchen- oder
vorlaufiger Priifungsbericht verfasst wurde, so ist in der Regel damit zu rechnen,
dass der Patentpriifer des EPA relativ schnell ein Patent erteilen wird. Die Entschei-
dung, in welchen Landern oder Regionen letztlich ein Patent validiert werden soll
muss 30 bzw. 31 Monate nach dem friithesten Prioritatsdatum fallen.

Der wesentliche Vorteil des PCT-Verfahrens ist, dass die kostenintensiven Natio-
nalisierungen der Patentanmeldungen zeitlich aufgeschoben werden konnen, was
im Folgenden erlautert wird:

Wenn z.B. am 01. Januar 2017 eine nationale Patentanmeldung vor-

8Nihere Informationen zum Gemeinschaftspatent finden sich unter

www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent_de.html.
PCT: Patent Cooperation Treaty, der von der WIPO verwaltet wird.

www.wipo.int/pct/en/index.html

1VFir Erfindungen von deutschen Erfindern wird die Recherche von einem Patentpriifer des EPA
durchgefiihrt.

1Es wird zurzeit daran gearbeitet, dass Patentimter Recherchen andere Patentidmter akzeptie-
ren, um Doppelarbeiten zu vermeiden.
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genommen wurde, musste spatestens bis zum 01. Januar 2018 ei-
ne PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Prioritdt vom 01. Ja-
nuar 2017 angemeldet werden. Die Entscheidung, in welchen PCT-
Vertragsstaaten eine nationale Anmeldung vorgenommen wird, muss
erst am 01. Juli 2019 bzw. dem 01. August 2019 getroffen werden.

Der Anmelder kauft sich praktisch Zeit, was ihm die Moglichkeit gibt, die wirt-
schaftliche Bedeutung der Erfindung zu priifen. Erst wenn die wirtschaftliche Be-
wertung der Erfindung positiv ausfallt, werden dann die relativ hohen Kosten fiir
die nationalen oder regionalen Anmeldungen ausgel6st. Wird nach 31 Monaten
z.B. eine europiische Patentanmeldung aus einer PCT-Anmeldung abgeleitet, so
verschieben sich die Kosten der Einleitung z.B. einer nationalen osterreichischen
Phase nochmals.

Es sei darauf hingewiesen, das man eine européische Patentanmeldung oder eine
PCT-Patentanmeldung auch ohne Beanspruchung einer Prioritdt anmelden kann.
Dies beschleunigt das Verfahren, hat aber den Nachteil, dass schnell relativ hohe
Kosten anfallen, ohne dass hinreichende Informationen iiber das patentrechtliche
oder wirtschaftliche Potential der Erfindung vorliegen.
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Mitgliedslander

Die Figur [10|zeigt die die Mitgliedsldnder des PCT.

— s ;‘-—_
< B

Figur 10: PCT Mitgliedslander (Stand: 10. Februar 2020): 153 Lander. Quelle:
WIPO Homepage

Sehr viele wirtschaftlich wichtige Lander werden durch den PCT-Vertrag abge-
deckt. Wichtige Ausnahmen sind z.B. noch Argentinien, Venezuela und Taiwan.
Wenn fiir diese Lander Schutz begehrt wird, muss spatestens ein Jahr nach der
frithesten Prioritat jeweils ein nationales Patent angemeldet werden. Da die An-
meldung haufig in der jeweiligen Landessprache vorgenommen werden muss und
sehr umfangreiche Formalien einzuhalten sind, sollte spatestens zehn Monate
nach dem friihesten Prioritatstag feststehen, ob in diesen Landern eine Anmel-
dung vorgenommen werden muss. Die Anfertigung von Ubersetzungen und die
Beschaffung von Vollmachten etc. erfordert einige Zeit

6.3.3 Gesamtablauf einer Patentanmeldung

Es gibt eine Fiille von moglichen Anmeldestrategien, die sich z.B. darin unter-
scheiden, wo die erste Patentanmeldung vorgenommen wird (z.B. beim Deutschen
Patent- und Markenamt, dem Europiischen Patentamt oder dem US-Patentamt).
und in welchen Liandern die Patentanmeldung letztlich betrieben wird. Die Aus-
wahl aus den moglichen Alternativen wird im Rahmen einer generellen Politik
oder von Fall zu Fall bestimmt.

In der Folge wird anhand der Figur[11|eine Variante vorgestellt, die in Deutschland
in vielen Fallen gewahlt wird.
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Figur 11: Typischer Ablauf einer Patentanmeldung

Die Figur [11]wird im Folgenden entlang des Zeitstrahls erldutert. Vor dem Anmel-
detag liegt eine Erfindungsmeldung vor, die von der Anmelderin zur Patentanmel-
dung intern freigegeben wurde. Wichtig ist, dass in in dieser Phase der Gegenstand
der Patentanmeldung nicht veroffentlicht wird. In dieser Phase ist ein reger Aus-
tausch mit den Erfindern notwendig ist, um die Erfindung sachlich richtig durch
den Text der Patentanmeldung erfassen zu kénnen.

Nach dem Anmeldetag dauert es meist ca. sechs bis neun Monate, bis der Recher-
chenbericht oder der Priifungsbericht des Patentamtes vorliegt. Auch dieser muss
mit den Erfindern besprochen werden, damit eine Meinung zum Stand der Technik
und / oder den Auffassungen des Patentpriifers gebildet werden kann.

Diese erste Einschatzung der Patentfahigkeit bildet die Grundlage fiir die Entschei-
dung, ob spitestens 12 Monate nach dem ersten Anmeldetag eine Internationale
Patentanmeldung (PCT-Anmeldung) eingereicht wird. Dabei wird die Prioritit der
ersten Anmeldung?in Anspruch genommen.

Nach 18 Monaten werden die prioritdtsbegriindende Anmeldung und die Interna-
tionale Anmeldung verdoffentlicht.

Spétestens 30 Monate®| nach dem ersten Anmeldetag miissen aus der einheitli-

12Ggf. werden auch weitere Priorititen in Anspruch genommen, die innerhalb des Prio-

ritatsjahres entstanden sind.
13Fiir manche Lander oder Regionen (z.B. EP) auch 31 Monate.
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chen internationalen Patentanmeldung nationale und regionale Patentanmeldun-
gen eingeleitet werden. Aus einer internationalen Patentanmeldung kénnen eine
Fiille von Patentanmeldungen hervorgehen, im vorliegenden Beispiel sind das An-
meldungen in Europa, den USA, China und Indien. Diese Anmeldungen werden
dann jeweils vor den nationalen oder regionalen Patentdmtern betrieben. Dabei
ist es durchaus normal, dass die Patentdmter unterschiedlicher Auffassung sind,
so dass die erteilten Patente durchaus unterschiedliche Schutzbereiche aufweisen
konnen.

Parallel dazu wird die nationale Erstanmeldung weiter vor dem nationalen Pa-
tentamt betreut. Meist liegt 2 bis 3 Jahre nach der Anmeldung ein endgiiltiges
Ergebnis vor, d.h. eine Zuriickweisung oder eine Erteilung.

6.3.4 Kostenentwicklung

Fiir jeden Anmelder ist es wichtig, die Kosten fiir ein Patentverfahren nicht aus den
Augen zu verlieren. Dabei sind nicht nur die initial anfallenden Anmeldekosten
von Bedeutung, sondern gerade die langfristigen Kosten.

Das oben beschrieben PCT-Verfahren (siehe auch Figur erlaubt es, dass die
wirklich hohen Kosten erst ca. 2,5 Jahre nach ersten Anmeldung anfallen. In einer
Studienarbeif’™ aus dem Jahr 2011 hat Teemu Kiviniemi dies fiir eine bestimm-
te Industrie sorgfaltig anhand unterschiedlicher Szenarien untersucht, wobei die
zentralen Ergebnisse der Arbeit ohne Weiteres auch fiir andere Industrien gelten.
Unter Zugrundelegung realistischer Kostenschatzungen hat er die Kostenentwick-
lung fiir eine relativ umfangreiche Patentfamilie berechnet. Die ist in der folgenden
Figur (12| dargestellt, wobei es hier nicht auf die absoluten Kosten ankomm@

14Gewerbliche Schutzrechte in der deutschen Schiffbauindustrie, TU Berlin
15Die absoluten Kosten hingen z.B. sehr stark von der Anzahl der Linder und der Komplexitét

der Erfindung ab. Das Wesentliche hier ist die zeitliche Verteilung der Kosten
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Figur 12: Kostenentwicklung fiir eine Patentfamilie (nach Kiviniemi)

Die vertikalen Balken entlang der Zeitachse in der Figur 12| zeigen die im jeweili-
gen Zeitraum zu zahlenden Kosten fiir alle Mitglieder der Patentfamilie an. Diese
werden fortlaufend addiert und in der Figur [I2]als Summe dargestellt.

Man kann die Phase des Anmeldeverfahrens (bis 30 Monate), die Phase des
Priifungsverfahrens (von ca. 30 bis 60 Monaten) und die daran anschliel3ende
Phase der Aufrechterhaltung der Patente unterscheiden. In der Praxis werden im-
mer einige Patente einer Patentfamilie friiher erteilt als ander aber zur Orien-
tierung ist die Einteilung in diese Phasen sinnvoll.

Wenn man die Zeitachse verfolgt, so erkennt man, dass die grolden Kostenblocke
nach 30 Monaten und nach ca. 60 Monaten anfallen. 30 Monate nach der Prio-
ritaitsanmeldung (als Punkt 4 in der Figur bezeichnet) fallen die Kosten fiir
die Einleitung der nationalen Phasen (einschlie8lich einer EP-Anmeldung) aus der

1611 manchen Liandern ist es nicht uniiblich, dass ein Patent erst nach 10 Jahren oder mehr erteilt
wird. In Deutschland wird ein Patent im Durchschnitt nach zwei bis vier Jahren erteilt.
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PCT-Anmeldung an.

In dem in der Arbeit betrachteten Szenario fallen nach 60 Monaten (als Punkt 8
in der Figur (12| bezeichnet) die Kosten fiir die Einleitung der nationalen Phasen
aus der EP-Anmeldung an, die aus der PCT-Anmeldung entstanden ist. Zusatzlich
fallen dann auch Kosten fiir diverse Priifungsverfahren an, die dann aber im We-
sentlichen abgeschlossen sind.

In den folgenden Jahren fallen in der Aufrechtserhaltungs-Phase jahrlich ver-
gleichbar kleine, aber stetig steigen Kosten fiir die Aufrechterhaltung der Patente
an. Wenn man diese Kosten {iber die gesamte Lebensdauer eines Patentes aufad-
diert, fallen diese Kosten ganz erheblich ins Gewicht.

Eine Lehre aus dieser Darstellung ist, dass nicht die erste Patentanmeldung oder
auch die PCT-Anmeldung die relativ teueren Kostenblocke sind; die Kosten in den
den ersten zwei Jahren sind vergleichsweise gering.

Fiir das kosteneffiziente Management eines Patent-Portfolios ist es vielmehr sehr
wichtig, regelmél}ig Entscheidungen iiber die Aufgabe von Schutzrechten zu
fallen. So muss insbesondere gut iiberlegt werden, ob eine PCT-Anmeldung in
nationale und regionale Phasen iberfiihrt wird. Allerdings sind seit der ersten
Patentanmeldung 2,5 Jahre vergangen, so dass die Anmelder zu diesem Zeitpunkt
die wirtschaftliche Bedeutung der jeweiligen Technologie meist gut einschétzen
konnen.

Es ist aber ebenso wichtig, &ltere Patente regelméaflig auf die ihre wirtschaftli-
che Bedeutung zu priifen, um sie ggf. aufzugeben. Dabei wird man in der Praxis
manchmal ganze Patentfamilien aufgeben, wenn sich die Technologie fiir die An-
melderin nicht mehr lohnt. Es kann aber auch sein, dass man sukzessive einzelne
Lander fallen lasst, um die Kosten zu kontrollieren.



Anhang A
Patentrecherchen

Patentrecherchen sind nicht nur fiir die Beurteilung von Patentverletzungen wich-
tig. Hier soll eine eine systematische und vor allem praxisorientierte Einfiihrung
in das Thema geben werden. Wenn hier von Patenten gesprochen wird, so schlielt
dies auch Gebrauchsmuster mit ein, die nach den gleichen Kriterien in Datenban-
ken aufgenommen sind.

Recherchenziele sind z.B.:

e Ermittlung des Standes der Technik fiir einen Einspruch oder eine Nichtig-
keitsklage.

e Ermittlung, ob es Schutzrechte gibt, die man durch ein Produkt oder die
Anwendung eines Verfahrens verletzen konnte. Diese besonderes wichtigen
Recherchen, die tiblicherweise vor einer Produkteinfithrung vorgenommen
werden, werden auch als Freedom-To-Operate (FTO) Analysen bezeich-
net.

e Ermittlung, ob eine Erfindung wahrscheinlich schutzféhig ist.
e Ermittlung von Schutzrechten eines Anmelders / Erfinders.

e Durchfithrung von Konkurrenzanalysen,wer z.B. die wichtigsten Anmelder
auf einem bestimmten technischen Gebiet sind.

e Marktanalysen fiir Business Pldane. Hier konnte z.B. recherchiert werden,
welche technischen Gebiete oder Firmen in den letzten Jahren besonders
wichtig gewesen sind. Auch besonders innovative Trends konnen durch Pa-
tentrecherchen ermittelt werden.

e Ermittlung des freien Standes der Technik, der frei benutzt werden kann.

99
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e Suche nach technischen Informationen zu einem Themalll

Bei allen Patentrecherchen ist zu beachten, dass man immer nur Informatio-
nen ermitteln kann, die bis zu 18 Monate alt sind, da Patentanmeldung fiir
maximal 18 Monate geheim bleiben.

Es gibt kein Kochrezept fiir Recherchen, denn jede Recherche muss an das je-
weilige Recherchenziel und die vorhandenen Ausgangsinformationen angepasst
werden. Somit kann diese Einfithrung nur auf wichtige Punkte hinweisen; die Re-
cherchestrategie muss in jedem Einzelfall neu festgelegt werden.
Ausgangsinformationen fiir Recherchen sind z.B.:

e Technische Informationen, z.B. in Form von Fachbegriffen
e Patentklassen?]

e Namen von Anmeldern, Konkurrenten, Erfindern
Ein Grundsatz jeder Recherche ist, dass
immer mehr als ein Recherchenansatz

verfolgt werden sollte. Durch verschiedene, sich ergdnzende Recherchenansitze
wird die Redundanz und damit die Recherchensicherheit erhoht. Dies ist beson-
ders wichtig, wenn festgestellt werden soll, ob ein Gegenstand ein Schutzrecht
verletzt. Letztlich wird es bei Recherchen aber keine 100%-—ige Sicherheit geben.
Auch wird betont, dass fiir Patentrecherchen eine grof3e Erfahrung notwendig ist,
so dass man sich im Zweifel Rat holen sollte.

A.1 Patentklassifikationen

Die Bedeutung der Patentklassifikationen ergibt sich vor allem daraus, dass un-
abhangig von konkreten Suchbegriffen in einer Sprache technische Konzepte welt-
weit bestimmten Klassen zugeordnet werden. Somit lassen sich mit Klassifikations-
Recherchen eine Vielzahl von technisch relevanten Dokumenten ermitteln, ohne
dass man konkrete Suchbegriffe benennen muss. Natiirlich kann man in Daten-
banken auch Recherchen nach Patentklassen mit Suchbegriffen kombinieren.
Verschiedene Patentidmter haben jeweils eigene Patentklassifikationen erarbeitet,
wobei Grundlage der meisten Patentklassifikationen die IPC (International Patent
Classification) ist.

1Es liegen empirische Schitzungen vor, dass ca. 80% des in Patentliteratur gefundenen Wissens,
nirgends sonst verfiigbar ist (siehe EPA Patent Teaching Kit, October 2009 fiir weitere Nachweise).

Der Anteil der Informationen in Patentschriften héngt natiirlich vom technischen Fachgebiet ab.
2Der Aufbau der internationalen Patentklassifikation IPC und der européiischen Klassifikation

wird in Kapitel [A.1|beschrieben.
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A.1.1 Internationale Patentklassifikation

Die Internationale Patentklassifikation (IPC)E]beruht auf dem Strassburger Abkom-
men aus dem Jahre 1975, wobei bereits 1968 die erste Auflage einer Klassifikation
erschienen war. Die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) mit Sitz in
Genf ist fiir die Betreuung der IPC zustandig.

Ziel der IPC ist es, das gesamte Gebiet der Technik in Klassen zu erfassen, so
dass Patente, Patentanmeldungen oder Gebrauchsmuster fiir technisch &hnliche
Gegenstande leichter recherchierbar sind. Fiir die Patentpriifer wird in eigenen
Datenbanken auch die Fachliteratur nach IPC Klassen aufgearbeitet. Auch wer-
den die Patentpriifer anhand der IPC einzelnen Fachgebieten zugeordnet. Da die
IPC von den wirtschaftlich bedeutsamsten Landern seit geraumer Zeit angewandt
wird, kann dariiber ein grofler Teil der technischen Veroffentlichungen effizient
erschlossen werden.

In einer von der WIPO herausgegebenen Einfiihrung in die IPC
(www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/) ist insbesondere das Kapitel

tiber die Prinzipien der Klassifizierung zu beachten.

Die IPC—Klassen fiir einen Gegenstand dndern sich im Laufe der Zeit, da sie fort-
laufend an die technische Entwicklung angepasst werden. Altere Patentdokumente
weisen somit noch die alten Klassifikationen aufweisen. Wenn eine jiingere Aufla-
ge der IPC z.B. eine neue spezielle Klasse einfiihrt, so wére es nicht sachgerecht
nur in dieser neuen Klasse zu recherchieren. Altere Erfindungen wurden in eine
andere Klasse einsortiert, so dass gelegentlich dltere Auflagen der IPC zu beachten
sind, um die frither relevante Klasse zu ermitteln. Die entsprechenden Hinweise in
eckigen Klammern in den IPC-Sektionsverzeichnissen sind zu beachten!

Auch in den Patentdatenbanken DEPATISNET und ESPACENETP finden sich um-
fassende Informationen tiiber Patentklassifikationen.

In der IPC ist der Bereich der Technik ist in die folgenden Sektionen der IPC
gegliedert:

A Taglicher Lebensbedarf

B Arbeitsverfahren; Transportieren
C Chemie; Hiittenwesen

D Textilien; Papier

E Bauwesen; Erdbohren; Bergbau

Swww.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page.

4Siehe Kapitel |A.3.1
>Siehe Kapitel |A.3.3
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F Maschinenbau; Beleuchtung; Heizung; Waffen; Sprengen
G Physik

H Elektrotechnik

Im Folgenden soll die Klassifikation eines Handgerates zum Unkrautjaten betrach-
tet werden, das in die Sektion A Téglicher Lebensbedarf Klassifiziert wird®}
Innerhalb jeder Sektion existiert eine immer feiner werdende Untergliederung des
Stoffes in Klassen.

Beispiel: Klasse A01: Landwirtschaft; Forstwirtschaft; Tierzucht; Jagen; Fallen-
stellen; Fischfang.

Die Klassen untergliedern sich in Unterklassen.

Beispiel: Unterklasse AO1B: Bodenbearbeitung in Land- und Forstwirtschaft; Tei-
le, Einzelheiten oder Zubehor von landwirtschaftlichen Maschinen oder Geraten
allgemein.

Die Unterklassen untergliedern sich in Gruppen. Dabei unterscheidet man Haupt-
gruppen und Untergruppen.

Beispiel: Die hier relevante Hauptgruppe A0O1B 1/00 betrifft Handgeréte allge-
mein. Die Untergruppe A01B 1/16 betrifft Gerdte zum Ausreilen von Unkraut.
Aufgrund der zugeordneten Hauptgruppe ist klar, dass nur Handgerdte gemeint
sein konnen. Wichtig ist, dass bei jeder Recherche in einer Untergruppe immer
auch die zugeordnete Hauptgruppe ../00 recherchiert wird, weil dort haufig
nicht eindeutig klassifizierbares, aber wichtiges Material einsortiert wird.

Haufig werden die Untergruppen nochmals hierarchisch gegliedert, was anhand
der Tabelle [5|an einem weiteren Beispiel gezeigt wird.

%Die Klassifikation ist an dieser Stelle nicht sonderlich intuitiv. In die anderen Sektionen passt
der Recherchegegenstand aber noch viel weniger. In der Sektion A ist z.B. auch die Medizintechnik
eingeordnet, die an sich nicht als Taglicher Bedarf gelten kann (sollte). Dies zeigt, dass ein Einstieg
in die Recherche bereits einige Voriiberlegungen erfordert.
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Tabelle 5: Beispiel fiir hierarchische Gliederung der IP(|

Sektion B Arbeitsverfahren; Transportieren

Klasse B 64 Luftfahrzeuge; Flugwesen; Raumfahrt

Unterklasse B64C Flugzeuge; = Hubschrauber; = Dreh-
fligelflugzeuge

Hauptgruppe B 64 C 25/00 | Start— bzw. Landegestelle

1. Untergruppe | B 64 C 25/02 | . Fahrgestelle

2. Untergruppe | B 64 C 25/08 | .. nicht fest angeordnet, z.B. abwerfbar
3. Untergruppe | B 64 C 25/10 | ... einfahrbar, klappbar oder dergleichen

4. Untergruppe | B 64 C 25/18 | .... Betdtigungsmittel
5. Untergruppe | B 64 C 25/26 | ..... Steuerung oder Verriegelung dafiir
6. Untergruppe | B 64 C 25/08 | ...... Notbetatigung

Ein technischer Gegenstand kann meist unter mehreren technischen Aspekten zu
betrachten sein, so dass meist eine Klassifizierung in unterschiedlichen Gruppen
erfolgt. Dabei wird vom zustdndigen Klassifizierungspriifer des Patentamtes eine
Hauptklasse (main class) gewahlt, die dem Gegenstand am besten gerecht wird.
Filir weitere Aspekte werden dann Nebenklassen (sub classes) angegeben.

Ein Beispiel fiir einen solchen Gegenstand ist ein Patent fiir einen Regler. Ein-
mal kann der Regler selbst beansprucht werden, z.B. als elektronische Schaltung
(Sektion H) oder auch fiir eine im Patent angegebene Verwendung des Reglers im
Bereich der Chemie (Sektion C). Wenn der Schwerpunkt der Erfindung bei der
elektronischen Schaltung liegt, wird die Hauptklasse in der Sektion H angesiedelt
sein, die Nebenklasse in der Sektion C. Unter Umstidnden kann das Suchen in einer
Nebenklasse sehr interessantes Material zu Tage fordern.

Bei der Vorbereitung einer Recherche ist diese Ambivalenz der moglichen Klassifi-
zierungsmoglichkeiten stets zu bedenken.

Die Auswertung von Nebenklassen ist hdufig ein wichtiges Mittel durch latera-
les Denken andere Bereiche der Technik zu finden, die dhnliche Gegenstdnde er-
fassen. Haufig sind in der Klassifikation auch Querverweise auf andere Gruppen
angegeben.

Die Einteilungen der Klassifikationen wurden und werden stidndig geandert,
um dem technischen Fortschritt besser gerecht zu werden. Da die alten Pa-
tentdokumente in der Regel nicht umklassifiziert werden, werden Hinweise auf
Anderungen in der IPC gegeben. So findet man Bemerkungen wie wurde in ...
liberfiihrt, wenn eine Klassifikationsstelle geloscht wurde.

Besonders wichtig sind unscheinbare eckige Klammern hinter den Texten. Diese
zeigen an, dass an dieser Stelle eine Anderung gegeniiber einer fritheren Versio-

7Aus der 5. Auflage der IPC.
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nen der IPC erfolgte. Die Bezeichnung [2,4,6] besagt z.B., dass Anderungen in der
zweiten, vierten und sechsten Version erfolgten. Fiir eine vollstandige Recherche
sind die friiheren Versionen der IPC—Klassifikationen zu tiberpriifen, die elektro-
nisch iiber die Homepage der WIPO verfiigbar sind.

In jedem Fall sollte man sich mit den Unterlagen betreffend die IPC vertraut ma-
chen, da so in Datenbanken ldnderiibergreifend recherchiert werden kann.

A.1.2 Andere Patentklassifikationen

Die gemeinsame Patentklassifikation (Cooperative Patent Classification CPC)E] ist
eine Erweiterung der IPC, die vom Européaischen Patentamt in Zusammenarbeit
mit dem Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten verwaltet wird. Sie um-
fasst die neun Sektionen A bis H und Y, die ihrerseits in Klassen, Unterklassen,
Haupt- und Untergruppen unterteilt sind. Es gibt rund 250 000 Klassifikations-
symbole. Man kann unter espacenet eine CPC-Recherche durchfﬁhrenﬂ

Das US-Patentamt verwendet eine eigene Patentklassifikation, die unabhingig von
der IPC—Klassifikation is{™]

A.2 Durchfiihrung einer Sachrecherche

Bei Sachrecherchen konnen Recherchen nach Patentklassen z.B. durch Recherchen
nach Schlagwortern erganzt werden. Auch wenn es prinzipiell keine 100% sichere
Recherche geben kann, so kann durch Kontrollrecherchen die Recherchensicher-
heit gesteigert werden.

Im Folgenden wird eine strukturierte Rechercheméglichkeit vorgestellf']] die sich
in ahnlicher Form im Europaischen Patentamt bewahrt hat. Dabei wird die Recher-
che in verschiedene Phasen aufgeteilt:

1. Informationen sammeln. Dazu gehort es den Recherchengegenstand genau
zu verstehen, um z.B. wichtige Begriffe (ggf. auch in mehreren Sprachen)
zu ermitteln. Auch Firmennamen, Namen von Anmeldern, Synonyme zu Be-
griffen und einschlédgige Patentklassen sollten wenn irgend moglich erfasst
werden.

8www.cooperativepatentclassification.org.

“worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
1Owww.uspto.gov/go/classification/.
Die Ausfiihrungen basieren auf einem Seminar, das Herr Vollmann als Patentpriifer am Eu-
ropdischen Patentamt im Wintersemester 2005/2006 an der TU Berlin im Rahmen des Projektkur-
ses gehalten hat.
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Zerlegung des Recherchengegenstandes in wesentliche Elemente. Dabei
kommt es auf die Elemente an, die fiir das Wesen des Recherchengegen-
standes wichtig sind.

Zu jedem Element des Recherchengegenstandes wird ein Suchkonzept er-
stellt, wobei ein Suchkonzept insbesondere jeweils einschldgige Patentklas-
sen und Suchworte umfasst. Auch konnen Anmeldernamen oder Erfinderna-
men Teil des Suchkonzeptes werden.

Es kann sinnvoll sein zwei bis fiinf Suchkonzepte festzulegen, d.h. die we-
sentlichen Elemente des Recherchengegenstandes werden jeweils durch ein
Suchkonzept abgedeckt.

. Die Patentklassen und die Suchbegriffe innerhalb eines Suchkonzeptes wer-

den jeweils mit einem logischen ODER verkniipft, so dass ein relativ grof3er
Losungsraum fiir jedes Suchkonzept abdeckt wird.

. Schlief3lich wird durch eine logische UND Verkniipfung der Ergebnisse jedes

Suchkonzeptes eine Schnittmenge gebildet, die relevante Dokumente ent-
halten wird. Wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, so wird man
entweder die Suchkonzepte und / oder die Inhalte der Suchkonzepte (Pa-
tentklassen, Suchbegriffe etc.) &ndern miissen.

Anhand der Tabelle [f] wird dieses Suchkonzept beispielhaft erldutert. Es geht da-
bei um eine abziehbare Schutzfolie fiir das Display eines Personal Digital Assistant

(PDA). Als wesentliche Elemente werden die Begriffe abziehbar, Schutzfolie und

Display angesehen. In diesem Beispiel werden keine Erfinder— oder Anmelderna-

men zur Recherche verwendet. Es wird die internationale Patentklassifikation IPC

verwendet.
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Tabelle 6: Beispiel fiir eine strukturierte Recherche mit drei Suchkonzepten

Wesentliche Elemente des || abziehbar Schutzfolie Display
Recherchengegenstandes

Suchkonzept | Suchkonzept | Suchkonzept

1 2 3
IPC—Klasse CO9F..... GO02B .... GO6F...
Schliisselworte peelable, protective screen, LCD,

peel, pull-off | sheet, fil- | PDA, touch
ter, protect, | screen ...

layer....
Vereinigungsmenge jedes || A B C
Suchkonzeptes
Recherchenergebnis A UND B UND C

Die IPC-Klassen des jeweiligen Suchkonzeptes werden logisch mit den
Schliisselworten des ersten Suchkonzeptes mit einem ODER verbunden, so dass
die Vereinigungsmengen A, B und C entstehen. In dem Uberlappungsbereich, der
Schnittmenge, dieser drei Mengen werden mit einiger Sicherheit relevante Do-
kumente enthalten sein. Die Schnittmenge wird durch eine UND-Verkniipfung
ermittelt, indem alle Dokumente ermittelt werden, die in allen drei Vereinigungs-
mengen enthalten sind.

Vorbereitung und Durchfiihrung der Recherche

Im Folgenden werden weitere Hinweise fiir die Vorbereitung und Durchfiihrung
einer Recherche gegeben.

Bevor eine Recherche in einer Datenbank oder im Patentamt durchgefiihrt wird,
muss diese griindlich vorbereitet werden. So muss man sich Klarheit tiber den
zu recherchierenden Gegenstand verschaffen. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass
der zu recherchierende Gegenstand u.U. mehrere Blickwinkel erlaubt (z.B. ei-
ne elektronische Schaltung fiir eine Regelung kann unter dem zu regelnden
Gerat oder unter der Schaltung selbst zu suchen sein). Haufig miissen mehrere
Klassifikations—Sektionen fiir einen Gegenstand recherchiert werden.

Teil der IPC ist ein Schlagwortverzeichnis, dass z.B. auch tiber die Datenbank DE-
PATISNET zugéanglich ist. Ein technischer Sachbegriff kann dort eingegeben wer-
den, um die relevanten Klassen zu ermitteln.

In jedem Fall sind die vorhandenen Ausgangsinformationen moglichst gut aus-
zuwerten. Ist z.B. ein Schutzrecht aus dem technischen Gebiet bekannt, so kann
durch die Auswertung eines Recherchenberichts schnell ahnlicher Stand der Tech-
nik ermittelt werden, der als Ausgangspunkt fiir weitere Recherchen dienen kann.
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Durch Familienrecherchen (z.B. in DEPATISNET[?| oder ESPACENET™)) kénnen
Informationen iiber parallele Schutzrechtd!¥| ermittelt werden, so dass auch Re-
cherchenberichte anderer Patentdmter ausgewertet werden konnen. Dabei sind
die Ergebnisse einer Datenbank grundsatzlich durch eine Abfrage in einer ande-
ren Datenbank zu verifizieren.

Wertvoll sind die Méglichkeiten in ESPACENET["| und in der Datenbank des US-
Patentamteg'?} die im Priifungsverfahren eines Patents zitierten Schutzrechte und
die Schutzrechte zu ermitteln, in denen das Patent selbst wieder zitiert wird. Da-
bei werden fiir US-Schutzrechte auch eingetragene Designs (Design Patents) auf-
gefiihrt, was fiir Konsumgiiter hdufig interessant ist.

Folgende Informationen sind zur Planung einer Sachrecherche hilfreich:

e Festlegung von Schlagwortern zur Suche in Datenbanken (DEPATISNET
(Expertenrecherche), US—Patentamt). Dabei sollten deutsche, englische und
ggf. weitere fremdsprachige Worter verwendet werden. Die Suche nach
Schlagworten kann zur Eingrenzung der zu recherchierenden Patentklas-
sen dienen. Hierbei sollten tibliche Fachbegriffe (z.B. Abkiirzungen, IUPAC-
Nomenklatur, etc.) gewéhlt werden. Die Recherche mit Suchbegriffen kann
insbesondere bei Recherchen nach mechanischen Systemen, bei denen es auf
konstruktive Details ankommt, schwierig sein, da geometrische Verhéltnisse
nur schwer durch Suchbegriffe erfassbar sind. Gelegentlich kann eine Re-
cherche nach der Funktion hier eher zum Ziel fiihren.

Wichtig ist dabei, dass die Stichworter im Volltext (d.h. Beschreibungsein-
leitung, Figurenbeschreibung, Titel, Zusammenfassung und Anspriiche)
gesucht werden. Eine Recherche nur in Zusammenfassungen, Anspriichen
oder gar Titeln wird in der Regel keine sinnvollen Ergebnisse bringen. Goo-
gle Patentq"’|und die Datenbank DEPATISNET®| und die Datenbank des US—
Patentamteq *}) haben von den kostenlosen Datenbanken im Internet wohl
die besten Volltextrecherchemoglichkeiten.

12Sjehe Kapitel |A.3.1
13Siehe Kapitel |A.3.3
4Parallel bedeutet, dass ein Gegenstand, der auf eine gemeinsame Prioritét zuriickgeht, in einem

anderen Land angemeldet wurde. Zu beachten ist dabei, dass die Definition einer Patentfamilie,
d.h. alle Patente, die durch (mindestens) eine Prioritit verbunden sind, in den Datenbanken nicht
einheitlich umgesetzt ist. Es ist daher sinnvoll, zu Absicherung Familienrecherchen in unterschied-

lichen Datenbanken durchzufiihren, um die Recherchensicherheit zu erhGhen.
15Siehe Kapitel |A.3.3
16Siehe Kapitel |A.3.4]
17Siehe Kapitel |A.3.5
18Sijehe Kapitel |A.3.1
19Siehe Kapitel |A.3.4
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Warnung: Man muss ich immer einen Uberblick verschaffen, wie weit
der Volltextdatenbestand einer Datenbank reicht.. In der Datenbank DE-
PATISNET ist der Datenbestand unter der Rubrik INFORMATION in Form ei-
ner Tabelle zu finden.

Ermittlung der IPC—Klassen tiiber das Stichwortverzeichnis (DEPATISNET)@

Ermittlung der Patentklassen anhand der Sektionsverzeichnisse. Dabei ist auf
die Querverweise zu achten. Dabei ist es wichtig, immer alle Aspekte des
Recherchengegenstandes zu bertiicksichtigen (s.o. Schaltung fiir Regelung,
Gegenstand, der geregelt wird), da die Aspekte in ganz unterschiedlichen
Sektionen einklassifiziert sein konnen.

Bei der Recherche sollte immer auch auf Nebenklassen geachtet werden, da
diese wichtige Hinweise auf u.U. relevante Klassen geben kann.

Hat man einige relevante IPC—Klassen ermittelt, so sind grundsétzlich auch
immer die ../00 IPC-Klassen (Sammelklassen) auszuwerten, da sich hier
haufig wichtiges Material verbirgt.

Recherche nach Erfindernamen / Firmenamen gibt hiufig Hinweise auf
dhnliche Gegenstdnde und Patentklassen. Dabei werden gerade bei US-
Firmen héaufig Schutzrechte auf Internet-Seiten zitiert. Auch kennt man
hédufig die Namen der Konkurrenten, so dass iiber eine Namensrecherche
ahnlicher Stand der Technik ermittelbar ist. Im wissenschaftlichen Umfeld
konnen Recherchen nach Autorennamen sinnvoll sein.

Haufig fiihrt auch eine Recherche in Internet-Seiten zu wertvollen Infor-
mationen. So konnen z.B. Firmen- oder Erfindernamen mit Suchmaschinen
(z.B. Google, bing) ermittelt werden. Auch werben viele Firmen mit ihren
Schutzrechten, so dass hier Ansatzpunkte zu finden sind.

Auch kann zur weiteren Eingrenzung die US—Klassifikation verwendet wer-
den. Dies ist sinnvoll, da Patentdokumente u.U. unterschiedlichen Klassifi-
kationen zugeordnet werden. Die Verwendung von unterschiedlicher Patent-
klassifikationen erhoht in jedem Fall die Recherchesicherheit.

Die Recherche ist zu dokumentieren. Sinnvollerweise werden die Suchbegrif-
fe und Suchabfragen notiert, da nur so sichergestellt ist, dass bei langeren
und aufwindigeren Recherchen der Uberblick nicht verloren geht.

20In DEPATISNET als ”SSW” abgekiirzt.
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Grundsatzlich sollte bei einem negativen Recherchenergebnis die Suchstrategie
variiert werden, bevor ein Negativergebnis als endgiiltig akzeptiert wird. So soll-
ten die genannten Methoden kombiniert werden, um z.B. einen unscharfen Such-
begriff mit einer geeigneten IPC—Klasse zu kombinieren. Auch wenn eine Daten-
bankrecherche nicht direkt zu einem Volltreffer fiihrt, so hilft sie doch, das Recher-
chengebiet auf einige IPC—Klassen einzuengen.

A.3 Datenbanken

Es stehen eine Reihe von kostenlosen Internet-Datenbanken fiir die Patentrecher-
che zur Verfiigung. Die Syntax der Suchsprachen unterscheidet sich bei den Daten-
banken erheblich. Es ist darauf zu achten, dass eine Recherche im Volltext erfolgt
und nicht nur in Titeln oder Zusammenfassungen.

Patentdatenbanken (wie z.B. Google Patents) geben generell den Stand wieder,
der bei der Veroffentlichung des entsprechenden Dokuments (offengelegte Paten-
tanmeldung, Patentschrift, Gebrauchsmusterschrift) vorliegt. Wenn es zwischen
Anmeldung und Vero6ffentlichung Verdanderungen z.B. des Anmelders gegeben hat,
finden dieses sich nicht in diesen Datenbanken. Gleichermaf3en sind in diesen Da-
tenbanken keine Anderungen verzeichnet, die sich nach der Veréffentlichung erge-
ben hat. Wenn ein Patent z.B. nach der Erteilung verkauft wird, so bleibt in diesen
Datenbanken immer noch der alte Anmelder/Inhaber verzeichnet.

Wenn iiberhaupt, so konnen z.B. aktuelle Informationen iiber einen Anmel-
der/Inhaber nur speziellen Register der Patentdmter (Deutsches Patentregister,
Europaisches Patentregister etc.) entnommen werden.

A.3.1 DEPATISNET

Die DEPATISNET-Datenbank (depatisnet.dpma.de) des Deutschen Patent- und
Markenamtes weist einen sehr umfangreichen Fundus an Patenten und Gebrauchs-

mustern auf, wobei Schutzrechte aus sehr vielen Landern verfiigbar sind. Ein Vor-
teil gegeniiber anderen kostenlosen Datenbank ist, dass im Expertenmodus kom-
plexe Suchanfragen (Verkniipfung von Suchbegriffen mit booleschen Operatoren)
moglich sind.

Das Deutsche Patent- und Markenamt bietet eine Reihe von sehr informativen
Kurzeinfiithrungen zum Thema Patentrecherchd?l| an.

Wichtige Suchfelder fiir Abfragen im Expertenmodus der Datenbank DEPATISNET
sind in der folgenden Tabelle (7| angegeben, wobei die Bedeutung der meisten
Suchfelder aus dem Englischen abgeleitet ist.

2lwww.dpma.de/service/veroeffentlichungen/dpmainformativ/index.html.
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Tabelle 7: Suchfelder im Expertenmodus der Datenbank DEPATISNET.

Feldname ‘ Feld ‘ Bedeutung
Textfeld: Volltext BI -

Textfeld: Anspriiche CL | Claims

Textfeld: Beschreibung DE | Description

Daten zur Prioritat: Priorititsnummer PRN | Priority number
Daten zur Prioritit: Prioritatsland PRC | Priority country
Daten zur Prioritat: Prioritdtsdatum PRD | Priority date

Daten zur Prioritat: Prioritatsjahr PRY | Priority year

Daten zur Anmeldung: Anmeldenummer AN | Application number
Daten zur Anmeldung: Anmeldeland AC | Application country
Daten zur Anmeldung: Anmeldedatum AD | Application date
Daten zur Anmeldung: Anmeldejahr AY | Application year
Daten zur Veroffentlichung: Verdffentlichungsnummer | PN | Patent number
Daten zur Veroffentlichung: Veroffentlichungslang PC | Patent country
Daten zur Veroffentlichung: Veroffentlichungsdatum | PUB | Publication date
Daten zur Veroffentlichung: Verloffentlichungsjahr PY | Publiction year
Daten zur Veroffentlichung: Erfinder IN Inventor

Daten zur Veroffentlichung: Anmelder/Inhaber PA | Patent assignee
Daten zur IPC: Sammelfeld ICB | Bibliographische IC
Daten zur IPC: Hauptklasse ICM | IC Main

Daten zur IPC: Priifstoff IPC ICP

Die Suchfelder konnen durch die tiblichen booleschen Operatoren UND, ODER und
NICHT miteinander verkniipft werden. Durch das Setzen von Klammern konnen
komplexe Abfragen generiert werden.

Weiterhin gibt es numerische Vergleichsoperatoren =, <, >, >=, <=, mit denen
z.B. Kalenderdaten verkniipft werden konnen.

Da man hiufig die Endungen von Suchbegriffen nicht kennt (z.B. Befestigungsmit-
tel, Befestigungselement etc.), gibt es Trunkierungsmoglichkeiten (Befestigung?:
Befestigungen, Befestigungsmittel etc.). Die Varianten sind in der Tabelle |8/ ange-
geben:

Tabelle 8: Trunkierungen (Platzhalter) im Expertenmodus von Depatisnet.

Trunkierungssymbol | Bedeutung

? kein oder beliebig viele Zeichen

! genau ein Zeichen

# ein oder kein Zeichen
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So genannten Nachbarschaftsoperatoren (Tabelle [9] erlauben weitere komplexere
Recherchen.
Tabelle 9: Nachbarschaftoperatoren im Expertenmodus von Depatisnet.

’ Operator ‘ Bedeutung

W) Die verkniipften Begriffe folgen unmittelbar aufeinander.

(NOTW) | Die verkniipften Begriffe folgen in der eingegebenen Reihenfolge
nicht unmittelbar aufeinander.

(#W) # beschreibt die Anzahl der Worter, die maximal zwischen den
Suchbegriffen stehen diirfen. Die Reihenfolge der Suchbegriffe

entspricht der Eingabereihenfolge.

(A) Die mit diesem Operator verkniipften Begriffe konnen in beliebi-
ger Reihenfolge — jedoch unmittelbar aufeinander auftreten.

(#A) # beschreibt die Anzahl der Worter, die zwischen den Suchbegrif-
fen stehen diirfen. Die Reihenfolge der zu suchenden Worter ist

nicht relevant. N kann auch O sein.

(P) Die mit diesem Operator verkniipften Suchbegriffe miissen inner-
halb eines Absatzes vorkommen.

(L) Die verkniipften Begriffe miissen innerhalb des gleichen Teilbe-

reichs (Segment) eines Feldes vorkommen

Nahere Information findet sich in der Onlinehilfe unter Recherchierbare Felder.
Im Folgenden werden einige Beispiele angegeben.

e PN=DE10328846:

Suche nach einer bestimmten deutschen Veroffentlichungsnummer.

e AN=EP10154281:
Suche nach einer Dbestimmten europdischen Anmeldenummer.
ZB. bei EP- und US-Rechten unterscheiden sich Anmelde- und
Veroffentlichungsnummern.

e PUB=17.11.1970 und PC=DE:
Suche nach allen deutschen Patenten, Patentanmeldungen und Gebrauchs-
mustern, die am 17. November 1970 veroffentlicht worden sind.

e PA=Siemens UND AD<O01.01.2000:

Suche alle Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster, deren Anmel-
detag alter als der 1. Januar 2000 ist.
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e (IN=Schmidt ODER IN=Schmid ODER IN=Schmitt) und PA=Siemens:

Suche nach veroffentlichten allen Patenten und Patentanmeldungen der Fir-
ma Siemens, bei denen mindestens ein Erfinder Schmid oder Schmidt oder
Schmidtt heisst.

e 7schmitt:

Suche z.B. nach Goldschmitt, Kleinschmitt, Schmitt...

e BI=Destillation? und BI=reaktiv?
Suche im Volltext nach Patenten, Patentanmeldungen und Gebrauchsmu-
stern in denen die Begriffe Destillationskolonne etc. und reaktiv vorkommen.

e PA=Siemens:
Alle veroffentlichten Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster der
Siemens AG suchen. Test: Suchen Sie einmal nach PA=Seimens.

e PA=Siemens UND AY=2009:
Alle im Jahr 2009 angemeldeten und mittlerweile verdffentlichten Patente,
Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster der Firma Siemens suchen.

e PA=Siemens UND IN=Braun:
Alle Patente und Patentanmeldungen von Siemens suchen, bei denen der
Erfinder Braun heif3t.

e PA=Siemens UND PY<1990:
Alle Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster, die vor dem Jahr
1990 veroffentlicht worden sind.

e ICP=F17D5-00:
Alle Patente, Patentanmeldungen und Gebrauchsmuster, denen die der
Priifstoffklasse F17 D5/00 zugeordnet wurden.

e ICP=F04-D13-7

Suche nach der Priifstoffklasse FO4 D13 mit allen Unterklassen.

Hilfreich ist auch die sehr tibersichtliche tabellarische Darstellung eines Re-
cherchenergebnisses, bei der z.B. auch Anmeldernamen, IPC—Klassen oder
Veroffentlichungsdaten angezeigt werden konnen. Ferner ist es moglich das Re-
cherchenergebnis in eine Excel-Datei auszugeben. Gerade zur Ermittlung geeig-
neter [IPC—Klassen ist DEPATISNET gut geeignet. Auch sind Familienrecherchen
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moglich. Allerdings muss bei Stichwortrecherchen sorgfaltig gepriift werden, ob
die Volltextrecherchemoglichkeiten von DEPATISNET fiir die Recherche ausrei-
chen. So ist eine Volltextrecherche in der Beschreibung der deutschen Patentschrif-
ten gut moglich, nicht aber in der Beschreibung der europiischen Patentschriften.
Mit DEPATISNET konnen Schutzrechte als komplette pdf-Dateien heruntergeladen
werden.

DEPATISNET enthalt vollstindige Schutzrechte aus sehr vielen Landern. Eine
genaue Ubersicht findet sich unter dem Meniipunkt Information Datenbestand.
Recherche nach Suchbegriffen im Volltext sind nicht fiir alle Lander oder alle
Zeitraume moglich.

A.3.2 Patentregister des DPMA

Das Deutsche Patent- und Markenamt bietet die Datenbank DPMAregister?? an, in
der der Rechtsstand einer veroffentlichten deutschen Patentanmeldung oder eines
deutschen Patentes ermittelt werden kann. Eine online Akteneinsicht beim Deut-
schen Patent— und Markenamt ist moglich, wobei u.U. Altfélle erst noch erfasst
werden miissen.

Die Interpretation der rechtlichen Information in der Datenbank ist nicht einfach
und sollte im Zweifel einem Fachmann iiberlassen werden.

A.3.3 ESPACENET, Europaisches Patentregister

Die Datenbank ESPACENET des Européischen Patentamtes®| enthélt iiber 90 Mil-
lionen Patentdokumente. Zu diesen nationalen Schutzrechten sind bibliographi-
sche Angaben¥ und héufig auch Teile der Anmeldetexte verfiigbar. Vollsténdige
pdf-Dateien der Patentschriften konnen aus der Datenbank ebenfalls herunterge-
laden werden. Es gibt die Moglichkeit, eine Erweiterte Suche durchzufiihren, wobei
die Eingaben in den einzelnen Feldern auch zu booleschen Ausdrucken zusammen-
gefasst werden konnen. Die Einzelheiten dazu finden sich in der Hilfe-Funktion.

Der jeweilige Inhalt der Datenbanken sollte vor jeder Recherche gepriift werden}
Uber die Datenbank ESPACENET ist ein Zugriff auf die Familieninformation der
INPADOC-Datenbank moglich. Diese sehr umfangreiche Datenbank ist sehr wich-
tig, um im Rahmen einer Familienrecherche parallele Schutzrechte zu einem ge-

22register.dpma.de.
2worldwide.espacenet.com.
24Bibliographische Angaben betreffen insbesondere Titel, Anmelder und Anmeldedaten, nicht

aber Informationen {iber den Inhalt des Schutzrechts.
2>Datenbestand: z.B. HELP-Funktion der jeweiligen Datenbank, hiufig unter dem Stichwort co-

verage.
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suchten Schutzrecht zu finden. So kann festgestellt werden, ob z.B. ein deutsches
Gebrauchsmuster abgezweigt wurde, das auf eine bestimmte Prioritat zurtickgeht.
Vor allem aber konnen parallel Schutzrechte in anderen Landern ermittelt wer-
den. Ferner enthilt die INPADOC Datenbank Angaben iiber den Rechtsstand von
Schutzrechten, wobei diese Informationen nicht rechtsverbindlich sind.

ESPACENET enthalt ferner die Moglichkeit, sich fremdsprachige Patentschriften
maschinell iibersetzen zu lasse Es ist z.B. moglich, sich den Originaltext
und den {iibersetzten Text nebeneinander anzeigen zu lassen. Auch wenn Ma-
schineniibersetzungen nicht perfekt sind, so kann man sich in jedem Fall einen
Uberblick iiber einen Text verschaffen, der einem ansonsten vollkommen un-
zuganglich ware.

Sehr wertvoll kann eine Recherche im Europiischen Patentregisterf”’| sein, da
sich hier fiir die neueren Fille des Européischen Patentamtes eine elektronische
Akteneinsicht durchfiihren lasst. Alle Schriftsdtze der Anmelder, des Amtes und
ggf. der Einsprechenden sind hier einsehbar und konnen als pdf-Dateien geladen
werden. Auf diese Weise kommt man z.B. sehr schnell an wissenschaftliche Arti-
kel oder Firmenschriften, die von einem Patentpriifer im Priifungsverfahren zitiert
worden waren.

Das Europaische Patentregister ist iiber ESPACENET oder den oben angegebenen
Link zu erreichen.

A.3.4 US-Patentamt (USPTO)

Das US-Patentamt bietet eine sehr umfangreiche Datenbank?® zu US-
Schutzrechten an, in denen zumindest in Veroffentlichungen seit 1976 flexibel im
Volltext recherchiert werden kann. Es ist moglich, Suchanfragen mit komplexen
booleschen Ausdriicken durchzufiihren. Die Syntax unterscheidet sich jedoch von
der DEPATISNET-Syntax. Auch hier gibt es umfangreiche Online-Hilfen mit vielen
Beispielen.

Sehr hilfreich kénnen auch elektronische Akteneinsichten beim USPTOP sein. Ge-
rade bei US—Patenten ist es von grosser Bedeutung, die Ausserungen des Patentin-
habers wiahrend des Erteilungsverfahrens in Erfahrung zu bringen. Die rechtliche
Bewertung sollte immer einem US-Patent— oder Rechtsanwalt iiberlassen werden.

26www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-translate_de.html

27register.epo.org/espacenet/advancedSearch?lng=de.

28http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html. Die Datenbank enthélt Informationen
iiber alle seit 1790 verdffentlichten US-Patente.

29portal.uspto.gov/external/portal/pair.
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A.3.5 Google Patents

Google hat eine sehr komfortable Oberflache fiir die Recherche in den Datenban-
ken mehrerer Patentéimter geschaffen®] Es gibt einen erweiterten Suchmodus, mit
dem auch komplexe Suchstrategien mit booleschen Ausdriicken moglich sind. Die-
ser Modus kann iiber die Schaltflache Einstellungen gewahlt werden.

Es ist moglich, eine gemeinsame Suche in Patentdatenbanken und in Google
Scholar durchzufithren. Dies kann bei der Suche nach Dokumenten zum Stand
der Technik sehr hilfreich sein.

Es gibt sogar die Moglichkeit, dass Google Patents selbst nach Dokumenten im
Stand der Technik sucht.

A.3.6 Warnungen fiir die Durchfiihrung von Recherchen

e Grundsatzlich stehen jedem maéchtige Datenbanken fiir technische Recher-
chen zur Verfiigung, die fiir viele Zwecke sehr hilfreich sind. Aber die Gren-
zen der Recherchenauswertung liegen vor allem da, wo es um die Beurtei-
lung von Rechtsfragen, wie z.B. einer moglichen Patentverletzung, geht.

e Recherchen zur Feststellung einer moglichen Patentverletzung sind risiko-
reich, da das finanzielle Risiko u.U. extrem grol? sein kann, insbesondere bei
Patentverletzungen im Ausland. Da die Beurteilung einer Patentverletzung
eine Rechtsfrage ist, ist es unbedingt empfehlenswert, sich bei einem Patent-
anwalt oder der Patentabteilung des Unternehmens beraten zu lassen.

e Auch kann der Rechtsstand (d.h. die Feststellung, ob ein Patent in Kraft ist)
anhand der Informationen in Datenbanken nicht verbindlich getroffen wer-
den. Im Zweifel muss Einsicht in die Akten des Patents genommen werden.

e Will man z.B. ermitteln, ob in Deutschland ein potentiell gefahrliches Schutz-
recht existiert, so reicht es in der Regel nicht aus, nur nach deutschen Pa-
tentveroffentlichungen zu recherchieren. So miissen auch européische Pa-
tentveroffentlichungen und internationale Patentanmeldungen recherchiert
werden. Ferner miissen auch deutsche Gebrauchsmuster recherchiert wer-
den.

e Weiterhin muss im Ernstfall immer auch gepriift werden, ob es parallele
Rechte im Ausland gibt. Die dafiir erforderlichen Familienrecherchen sind
ebenfalls mit vielen Fallstricken behaftet.

30www.google.com/patents.
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e Gerade bei Konsumgiitern, wird neben den technischen Einzelheiten, haufig
auch das Design geschiitzt. Zur Sicherheit sollte man in solchen Féllen auch
nach eingetragenen Designs und sogar dreidimensionalen Marken recher-
chieren.

e Die Patentdatenbanken, in denen Namensrecherchen sinnvoll sind (DEPA-
TISNET, ESPACENET, etc.) enthalten in der Regel nicht den letzten Stand
in Bezug auf die Inhaberschaft. Ist ein Schutzrecht auf einen neuen Inha-
ber umgeschrieben worden, so kann dies anhand dieser Datenbanken nicht
festgestellt werden. Aus diesem Grund ist eine Recherche nach Erfinderna-
men u.U. besser als eine Recherche nach dem Namen eines Anmelders. Aber
selbst Erfindernamen konnen sich z.B. durch Heirat dndern.

Recherchen nach Namen (Anmelder, Erfinder) sind heikel, da Namen u.U. in
Datenbanken falsch geschrieben sind. Gerade auslandische Namen, insbe-
sondere japanische oder chinesische Namen werden oft falsch transliteriert,
so dass hier besser andere Kriterien verwendet werden sollten. Daher sollten
Namensrecherchen, wie andere Recherchen auch, in unterschiedlichen Da-
tenbanken durchgefiihrt werden, um eine gewisse Redundanz zu erreichen.

A.4 Titelseite einer Patentschrift

Bei Recherchen ist es haufig notwendig, schnell die Informationen auf den Titel-
seiten von Patentschriften auszuwerten.

Die WIPO hat in einem Handbuch Informationen herausgegeben, anhand derer Ti-
telseiten von Patentveroffentlichungen gerade auch in fremden Sprachen gelesen
werden konnen. Damit kann z.B. auch bei einem japanischen Patent festgestellt
werden, welche Bedeutung bestimmte Daten oder Nummern haben.

Relevante WIPO Normen ST.9 und ST.16 sind im Teil 3 des WIPO Handbook on
Industrial Property Information and Documentationf’}| zu finden.

Weitere Informationen, z.B. Beispiele aus verschiedenen Landern, sind im Teil 717_2]
des WIPO Handbook on Industrial Property Information and Documentation zu fin-
den. Mit Hilfe dieser Dokumente kann man z.B. in der Regel schnell feststellen, ob
ein fremdsprachiges Dokument ein erteiltes Patent oder eine noch nicht gepriifte
Patentanmeldung ist.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat eine Broschiire Informationen iiber Pa-
tentdokumente des In- und Auslands (IPIA) herausgegeben, die ebenfalls einen gu-

31
32

www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html.
www.wipo.int/standards/en/part_07.html
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ten Uberblick iiber die Bezeichnungen von Patentdokumenten ausgewihlter Pa-
tentdmter gibt>}

Die wesentliche Informationen zu einer Patentschrift, die so genannten bibliogra-
phischen Daten, sind auf der Titelseite der Patentschrift oder einer offen gelegten
Patentanmeldung dargestellt. Ein typisches Beispiel ist in Figur 13| dargestellt.

33https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen/dpmainformativ_03.pdf
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) MMM
(18) a Eurcpean Patent Office
Office européen des brevets () EP 0258 017 B1
(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
(45) Date of publication and mention (51) Intcle C12N 15/10, C12N 9/12,
of the grant of the patant: C12P 19/34, C12N 9/96,
04.06.1997 Bulletin 1997/23 c12Q 1/68

(21) Application number: 87307433.0

(22) Date of filing: 21.08.1987

(54) Purified thermostable enzyme and process for amplifying, detecting, and/or cloning nucleic
acid sequences using said enzyme

Gereinigtes thermostabiles Enzym und Verfahren zur Amplifikation, zum Nachweis und/oder zur
Clonisrung von Nukleinséuresequenzen unter Verwendung dieses Enzyms

Enzyme thermostable purifiée et procédé d'amplification, de détection et/ou de clonage de séquences
d'acide nucléique 4 I'aide de cette enzyme

(84) Designaled Contracting States: Gelfand, David Harrow

AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE Qakland, Callfornla 94611 (US)
(30) Priority: 22.08.1986 US 899513 (74) Representative: VOSSIUS & PARTNER
22.08.1986 US 899241 Postfach 86 07 67
17.06.1987 US 63647 81634 Miinchen (DE)

17.06.1987 US 63509
(56) Refarences cited:

(43) Data of publication of application: EP-A- 0 156 287 EP-A- 0 164 054
02.03.1988 Bulletin 1988/09 EP-A- 0 184 086 EP-A- 0 200 362
EP-A- 0 229 701 EP-A- 0 237 362

(60) Divisional application: 961190774

BIOKHIMIY A, vol. 45, no. 4, April 1980, pages

(73) Proprietor: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 644-651, Moscow, USSR; A.S. KALEDIN et al.:
4002 Basgel {(CH) "Isalatlon and Propertles of dna Polymerase
from Extremsly Thermophilic Bacterium Termus
(72} Inventors: aquatlous YT 1"
+ Erlich, Henry Anthony * JOURNAL OF BACTERIOLOGY, vol. 127, no. 3,
Qakland Calllornla 94602 (US) September 1976, pages 1550-1557, Baltimare,
* Horn, Glenn USA; ALICE CHIEN et al.: "Deoxyribonucleic
Emeryville California 94608 (US) Acid Polymerase from the Extreme Termophile
« Salkl, Randall Kelchl Thermus agquaticus®
Richmond California 84805 (US) + SCIENCE, vol. 230, no. 4732, 20 December 1985,
« Stoffel, Susanne pages 1350-1354, Washingten DC, US;
El Cerrito California 84530 (US) RANDALL K. SAIKI et al.: "Enzymatic
« Mullls, Kary Banks Ampilification of beta-Globin Genomie
La Jolla Calllornla 92037 (US) Sequences and Restriction She Analysls for
* Lawyer, Frances Cook Diagnosis of Sickle Cell Anemia”

Qakland Calltornla 94611 (US) PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vo. 5, no. 67

{C-53) (739), 7 May 1981; & JP-A- 5618597

Nate: Within nine months from the publication of the mention of the grant of the European patent, any person may give
notice 1o the Europsean Patent Office of opposition to the Eurcpean patent granted. Notice of opposition shall be filed in
a written reascned statement. It shall not be desmad to have baen filed until the opposition tee has bean paid. (Ar.
99(1) European Patent Convention).

EP 0 258 017 B1

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Figur 13: Titelseite eines erteilten europdischen Patents
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Der Titel des Patents ist Purified thermostable enzyme and process for amplifying,
detecting, and/or cloning nucleic acid sequences using said enzymes®¥. Vor dem Titel
steht in runden Klammern die Nummer 54, die das Feld gema(3 der oben genann-
ten WIPO Norm ST.9 angibt.

Das Patent hat die Veroffentlichungsnummer EP 0 258 017 B1 (Feldnummer (11)).
Anhand des Zeichen EP kann man erkennen, dass es sich um ein europaisches
Patent handelf®™ Das B1 zeigt, dass es die erste Veroffentlichung der Patentschrift
ist®0l

Ferner hat das Patent die Anmeldungsnummer 87307433 (Feldnummer (21)), die
in manchen Liandern identisch zur Veroffentlichungsnummer sein kann. Bei Re-
cherchen ist sehr sorgfaltig darauf zu achten, welche Nummer gesucht wird.

Das Patent war am 21. August 1987 angemeldet worden (Anmeldetag: Feldnum-
mer (22)), wobei vier PrioritéiterE] von US-Anmeldungen in Anspruch genommen
wurden (Feldnummer (30)).

Die europédische Patentanmeldung wurde am 2. Marz 1988 veroffentlicht (Offen-
legungstag: Feldnummer (43)), d.h. ab diesem Tag war die veroffentlichte Paten-
tanmeldung (Offenlegungsschrift) Stand der Technik fiir andere Erfindungen.
Der Hinweis auf die Erteilung des europaischen Patents wurde am 4. Juni 1997
verOffentlicht (Feldnummer (45)). Ab diesem Datum konnte das europaische Pa-
tent gegen Dritte durchgesetzt werden, aber nur in den Lindern, in denen es
validiert wurde. Eine Validierung war in den auf dem Titelblatt angegebenen
Liandern moglich (Feldnummer (84)): Osterreich (AT), Belgien (BE), Schweiz
(CH), Deutschland (DE), Spanien (ES), Frankreich (FR), Grof3britannien (GB),
Griechenland (GR), Italien (IT), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), den Nieder-
landen (NL) und Schweden (SE).

Anmelderin ist die F. Hoffmann — La Roche AG, Basel (Anmelderin: Feldnummer
(73)). Dieser Firma gehort ausweislich des Titelblatts das Patentrecht, wobei zu
beachten ist, dass das Patent iibertragen werden kann, so dass die wahre Inhaberin
von der veroffentlichten Patentschrift abweichen kann. Im vorliegenden Fall waren
die urspriinglichen Anmeldungen in den USA, die die Priorititen begriindeten,
im Namen der Firma Cetus erfolgt, so dass spiter erst eine Ubertragung auf die
jetzige Anmelderin vorgenommen wurde. Als Erfinder sind die Personen Erlich,
Horn, Salki, Stoffel, Mullis und Lawyer benannt (Erfinder Feldnummer (72)).
Das Patent wurde als Hauptklasse in die internationale Patentklasse C12N 15/10

34Dieses Patent betrifft das fiir die Gentechnik wichtige PCR-Verfahren zur Vervielfiltigung von
DNA. Der Miterfinder Mullis hat dafiir den Nobelpreis erhalten.

35Die wichtigsten genormten Linderkiirzel sind in Anhang [E|aufgefiihrt.

36Ein Patent, und damit die Patentschrift, kann im Einspruchsverfahren im geinderten Umfang

erteilt werden, was eine neue Veroffentlichung erforderlich macht.
37Siehe Kapitel
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eingruppiert, die u.a. Mikroorganismen oder Enzyme, speziell Prozesse fiir die Iso-
lierung, Herstellung oder Reinigung von DNA oder RNA (chemische Herstellung
von DNA oder RNA) betrifff®®| Als so genannte Nebenklassen sind genannt C12N
9/12, C12P 19/34, C12N 9/96 und C12Q 1/68 (IPC—Klassen: Feldnummer (51)).
Wie man an der hochgestellten 6 erkennen kann, liegt bei dieser Eingruppierung
die sechste Auflage der IPC zu Grunde.

Bei der Priifung wurde vom Patentpriifer Stand der Technik ermittelt, der im Ein-
zelnen auf dem Titelblatt genannt ist (Feldnummer: (56)).

Ferner kann man erkennen, dass eine Teilanmeldung (divisional application) exi-
stiert (Feldnummer (60)).

Somit erlaubt bereits die Auswertung des Titelblattes eine erste Einordnung des
Erfindungsgegenstandes.

38Giehe Kapitel



Anhang B

Marken- und Designrecherchen

Auch wenn dieses Skript sich primér mit Patenten und Patentrecherchen befasst,

werden aus Griinden der Vollstindigkeit einige Datenbanken zur Recherche nach

Marken und eingetragenen Designs angegeben.

Link

Recherche

register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger

Recherche nach deutschen Marken

register.dpma.de/DPMAregister/gsm/einsteiger

Recherche nach deutschen einge-
tragenen Designs

euipo.europa.eu/ohimportal/de

Recherche nach Gemeinschafts-
marken und Gemeinschaftsge-
schmacksmustern

WWW.WIpO.1nt/romarin

Recherche nach Internationalen
Marken

www.wipo.int/designdb/hague/en/

Recherche nach Internationalen
eingetragenen Designs
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Anhang C

Wichtige Internet-Links

Link Organisation

www.dpma.de Deutsches Patent— und Markenamt
(DPMA)

www.patentanwalt.de Patentanwaltskammer

%depatisnet.dpma.de

Recherchenseite des DPMA

register.dpma.de/

Patentregister, Rechtsstandsdaten-
bank des DPMA

WWW.€pO0.0rg

Européisches Patentamt (EPA)

worldwide.espacenet.com/

Recherchendatenbank des EPA

%worldwide.espacenet.com/ classification?locale=de
EP

Gemeinsame Patentklassifikation

register.epo.org/espacenet/advancedSearch?Ilng=de

elektronische Akteneinsicht beim
EPA

WWW.W1pO.1nt

Weltorganisation fiir geistiges Fi-
gentum (WIPO)

www.wipo.int/classifications/ipc/en/

Internationale Patentklassifikation
(IPC), WIPO database

www.wipo.int/standards/en/

WIPO Handbook on Industrial Pro-
perty Information and Documenta-
tion

WWW.uspto.gov

US-Patentamt

www.uspto.gov/web/patents/classification/

US-Patentamt Klassifikation

patents.google.com

Google Patent Suche

WWW.ZIur.org

Deutsche Vereinigung fiir gewerbli-
chen Rechtschutz und Urheberrecht
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Link

Organisation

www.bmjv.de

Bundesministerium der Justiz

%bundesrecht.juris.de/bundesrecht/

Online Sammlung von Gesetzestex-
ten (nicht rechtsverbindlich!)

www.bmbf.de

Bundesministerium fiir Bildung
und Forschung (BMBF)

www.bmwi.de

Bundeswirtschaftsministerium
(BMWi)

www.innovation-beratung-
foerderung.de/INNO/Navigation/DE/WIPANO/
wipano.html

Innovationsstimulierung des BMBF,
Fordermittel

www.zfge.tu-berlin.de

Zentrum fiir geistiges Eigentum
(ZfgE) TU Berlin

web.archive.org

Wayback-Machine. Archiv alter
Web-Seiten. Manchmal wertvolles
Recherchemittel.
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Anhang D

Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

ABL. Amtsblatt des EPA

BGB Biirgerliches Gesetzbuch (Deutschland)

BGH Bundesgerichtshof (Karlsruhe)

BPatG Bundespatentgericht (Miinchen)

DPMA Deutsches Patent— und Markenamt (Miinchen)

ECLA Europaisches Klassifikationssystem fiir Patente

EPA Europdisches Patentamt (Miinchen, Den Haag, Ber-
lin, Wien)

EPU Europaisches Patentiibereinkommen

GRUR Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht (Fach-
zeitschrift, Vereinigung)

GRUR Int. Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht Inter-
national (Zeitschrift)

IPC Internationale Patentklassifikation

KMU Kleinere und mittlere Unternehmen

Mitt. Mitteilungen der Patentanwalte (Fachzeitschrift)

PatAnV Patentanmeldeverordnung (Deutschland)

PatG Patentgesetz (Deutschland)

PCT Patent Cooperation Treaty

PVU Pariser Verbandsiibereinkunft

Rdn Randnummer (Abschnitt in Kommentaren)

RVG Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz

WIPO Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (Genf)

ZfgE Zentrum fiir geistiges Eigentum TU-Berlin
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Anhang E

Wichtige Landerkiirzel

Abkiirzung Land / Regionale Patentorganisation
AT Osterreich

AU Australien

CA Kanada

CH Schweiz

CN Volksrepublik China

DE Deutschland

EP Europdisches Patentamt
ES Spanien

FR Frankreich

GB GroRbritannien

GR Griechenland

IN Indien

IT Italien

JP Japan

KR Korea (Stidkorea)

MY Malaysia

NL Niederlande

NO Norwegen

RU Russland

SE Schweden

SG Singapur

™ Taiwan

(O USA

WO Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO)
ZA Stdafrika

Eine vollstindige Liste der Landerkiirzel ist im WIPO Standard ST.3 enthalten.
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Anhang F
Literatur

Grundsatzlich ist juristische Fachliteratur, insbesondere auf dem Gebiet des Pa-
tentrechts, teuer. Eine Anschaffung fiir eigene Zwecke wird sich in der Regel nur
lohnen, wenn ein regelmassiger Gebrauch bei der Arbeit notwendig ist. Es wird
ausdriicklich darauf hingewiesen, dass Kommentare zum Patentgesetz und ande-
re Fachliteratur in der Regel umfangreiches Fachwissen voraussetzen, so dass ei-
ne unbefangene Anwendung des Gelesenen zu unrichtigen Beurteilungen fiithren
kann. Auch muss vor der Verwendung veralteter Literatur gewarnt werden. Die
folgende — nicht anndhernd vollstdndige — Literaturliste soll den Einstieg erleich-
tern.

e Benkard; Patentgesetz, 11. Auflage, 2015, C.H. Beck Verlag (Standardkom-
mentar zum deutschen Patentrecht)

e Busse, Keukenschrijver; Patentgesetz, 8. Auflage, 2016, Walter de Gruyter.
(Standardkommentar zum deutschen Patentrecht)

e Dolder, Faupel; Der Schutzbereich von Patenten 1: Mechanik und technische
Physik, 4. Auflage, 2019, Carl Heymanns Verlag.

e Dolder, Butler; Der Schutzbereich von Patenten 2: Chemie / Biotechnologie,
1. Auflage, 2008, Carl Heymanns Verlag (vergriffen)

e Europdisches Patentamt; Richtlinien fiir die Priifung im Europdischen
Patentamt. Unter www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html

verfiigbar (Sehr empfehlenswert fiir die Diskussion der erfinderischen
Tatigkeit, Aufgabe-Losungs—Ansatz)

e Europdisches Patentamt; Rechtsprechung ~ der  Beschwerdekam-
mern des Europdischen Patentamts, 9. Auflage, 2019. Unter
www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law_de.html  verfiigbar.
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Ubersicht iiber die Rechtsprechung beim EPA. Vor allem fiir die Beur-
teilung der erfinderischen Tétigkeit interessant. Keine Behandlung von
Verletzungsfillen, das diese nicht vor Patentdmtern, also auch nicht dem
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