
[image: image]

Busse/Keukenschrijver

PatG

Patentgesetz

De Gruyter Kommentar


[image: ]


Alfred Keukenschrijver, Richter am Bundesgerichtshof a.D., Mail: keukenschrijver@gmx.de

Thomas Kaess, Vorsitzender Richter am Landgericht a.D., Mail: thomaskaess@gmx.de

Prof. Dr. Lena Maute, Juniorprofessorin an der Universität Augsburg, Mail: lena.maute@jura.uni-augsburg.de

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht des Geistigen Eigentums, deutsches und europäisches Zivilprozessrecht Universität Osnabrück, Mail: mmcguire@uos.de

Dr. Peter Tochtermann, Vorsitzender Richter am Landgericht, Mail: peter.tochtermann@lgmannheim.justiz.bwl.de

Dr. Georg Werner, Richter am Landgericht, Mail: georg.werner@lg-m1.bayern.de

Frühere Bearbeiter

Dr. Rudolf Busse (1893–1984), Senatspräsident am Deutschen Patentamt (1.–4. Aufl.);

Werner Althammer (1929–2002), Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (4. Aufl.);

Gernot Kaube, Leitender Regierungsdirektor am Deutschen Patentamt (4. Aufl.);

Dr. Klaus Schwendy, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (5.–6. Aufl.);

Thomas Baumgärtner, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (5.–7. Aufl.);

Prof. Dr. Franz Hacker, Honorarprofessor an der Universität Augsburg, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (6.–8. Aufl.);

Gabriele Schuster (1956–2017), Richterin am Bundesgerichtshof (6.–8. Aufl.);

Claus-Dieter Brandt, Mitglied der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, Richter am Bundespatentgericht (7. Aufl.);

Rainer Engels, Vorsitzender Richter am Bundespatentgericht (7.–8. Aufl.); Dipl.-Chem. Dr. Dieter Schneider (1949–2019), Hauptabteilungsleiter am Deutschen Patent- und Markenamt a.D. (8. Aufl.)

Zitiervorschlag: z.B. McGuire in Busse/Keukenschrijver PatG § 15 Rn 321

ISBN 978-3-11-054461-9

e-ISBN (PDF) 978-3-11-054492-3

e-ISBN (EPUB) 978-3-11-054469-5

Library of Congress Control Number: 2020936652

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2020 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston

Datenkonvertierung/Satz: jürgen ullrich typosatz; Nördlingen

www.degruyter.com


Vorwort

Der hier in 9. Auflage vorgelegte Kommentar ist, nachdem sein Begründer Rudolf Busse (26.6.1893–27.2.1984) schon 1925 einen Kommentar zum Gesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen veröffentlicht hatte, erstmals 1937 mit einem Umfang von 548 Seiten in Stilkes Rechtsbibliothek erschienen, von der zweiten Auflage (1956) über die dritte (1964) und die vierte (1972) bis zur fünften, völlig neu erarbeiteten (der ersten, an der Busse nicht mehr mitwirkte) in der Sammlung Guttentag (Band 244), seither als De Gruyter Kommentar. Auf die fünfte Auflage 1999 folgte die sechste zum Jahresende 2003, die siebente zum Jahresende 2012 und die achte 2016. Die nunmehrige neunte bringt den Kommentar im wesentlichen auf den Stand vom 16. März 2020. An gewichtigeren Rechtsänderungen ist seit Erscheinen der Vorauflage nur das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform zu verzeichnen, das infolge der durch das Bundesverfassungsgericht mit der am 20. März 2020, also nach Abgabe des Manuskripts, veröffentlichtem Beschluss vom 13. Februar 2020 (Az. 2 BvR 739/17, GRUR 2020, 506) erfolgten Nichtigerklärung des EPG-Zustimmungsgesetzes obsolet ist; das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat allerdings im Juni 2020 einen hinsichtlich des Gesetzeswortlaufs übereinstimmenden Referentenentwurf für dieses Gesetz vorgelegt. Der am 14.1.2020 vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegte, noch nicht abgestimmte Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts ist in den kommentierten Gesetzen berücksichtigt.

Bei der Kommentar- und Lehrbuchliteratur waren wieder diverse Neuerscheinungen und Neuauflagen zu berücksichtigen, so insbesondere die 10. Auflage des Schulte, die 3. Auflage des Benkard-EPÜ, die 8. Auflage des Singer/Stauder/Luginbühl zum EPÜ, weiter die Neuauflagen der Handbücher von Kühnen (die 12. Auflage konnte noch berücksichtigt werden, die im April 2020 erschienene Neuauflage des Kommentars von Mes nicht mehr) und Kraßer/Ann, die in der Vorauflage noch nicht vollständig eingearbeitet war, die Neuauflage des Kommentars zum Gebrauchsmustergesetz von Loth sowie weitgehend die 4. Auflage des Kommentars zum Markenrecht von Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann. Bei § 139 und § 142 PatG konnte auch die Neuauflage des Handbuchs von Haedicke/Timmann berücksichtigt werden.

Bei den Bearbeitern ist Gabriele Schuster ausgeschieden, die über drei Auflagen das Organisationsrecht des Bundespatentgerichts, dessen allgemeine Verfahrensvorschriften und das Patentkostengesetz betreut hat, sich aber schon an der achten Auflage nur mehr eingeschränkt beteiligen konnte. Frau Schuster ist im Oktober 2017 verstorben; die Autoren gedenken ihrer mit großer Hochachtung. Das gilt auch für Dieter Schneider, der in der 8. Auflage das europäische Einheitspatent kommentiert hat; er ist im November 2019 verstorben. Ausgeschieden ist auch Rainer Engels, dem für seine sehr engagierte Arbeit an den beiden vorausgegangenen Auflagen herzlich zu danken ist, die auch jetzt eine wichtige Grundlage für die Weiterbearbeitung bildet. Neu eingetreten ist mit Mary-Rose McGuire, Lehrstuhlinhaberin und Dekanin an der Universität Osnabrück, eine hervorragende Kennerin (nicht nur) des Lizenzvertrags- und Zwangslizenzrechts; sie hat die entsprechenden Teile von Franz Hacker übernommen, der nach der Mitwirkung über drei Auflagen seine Mitarbeit für die 9. Auflage nicht fortführen konnte; die Bearbeitung der Schutzzertifikate und der Grenzbeschlagnahme hat er an Lena Maute, früher Assistentin bei Christoph Ann an der Technischen Universität München und seit 2018 Juniorprofessorin an der Universität Augsburg, abgegeben; auch ihm gebührt herzlicher Dank für seine bisherige Mitarbeit. Die Kommentierungen zum Schutzbereich (§ 14 PatG), zur mittelbaren Patentverletzung (§ 10 PatG), zum Entschädigungsanspruch nach Offenlegung (§ 33 PatG) und zu den Ansprüchen wegen Patentverletzung (§ 139 PatG) betreut nunmehr mit Georg Werner ein erfahrener Verletzungsrichter, der auch aus einer mehrjährigen Praxis als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof schöpfen kann. Die neu Hinzugetretenen konnten auf der Arbeit ihrer Vorgänger aufbauen, das gilt auch für den Unterzeichner, der einige Bereiche neu oder wieder übernehmen musste. Das Register hat wiederum Herr Christian Klie erstellt. Für wertvolle Hinweise ist insbesondere Achim Bender, Sven-Erik Braitmayer und Stephanie Breitenbach zu danken, außerdem allen, die ihre Veröffentlichungen überlassen haben.

Nachdem der Kommentar schon in der 8. Auflage die Grenzen des technisch Machbaren erreicht hat, konnte sich der Herausgeber für die vorliegende Auflage dem Drängen des Verlags nicht verschließen, einige Kürzungen vorzunehmen. Dem sind verschiedene Hinweise auf übergangsrechtliche Regelungen zum Opfer gefallen, die für die tägliche Arbeit nicht mehr von größerer Bedeutung sind. Außerdem musste bei den Literaturverweisen ein rigoroser Schnitt gemacht werden: Die Verweise auf Veröffentlichungen vor 1978 sind aus Platzgründen entfallen. Auch die umfangreichen Anhänge der Vorauflage und der Abdruck einiger Normtexte außerhalb der kommentierten Gesetze mussten geopfert werden; zudem wurden die Hinweise auf ältere Rechtsprechung, vor allem des Reichsgerichts, ausgedünnt. Wegen des europäischen Einheitspatents, dessen Schicksal nach der genannten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ungewiss ist, muss im Wesentlichen auf die 8. Auflage verwiesen werden. Die Benutzer müssen sich also die Mühe machen, bei Bedarf dort nachzublättern oder auf andere Veröffentlichungen zurückzugreifen; angesichts der elektronischen Recherchemöglichkeiten sollte das nicht allzu schwer fallen. Vielfach wurden auch Randnummern zusammengefasst und der Text gestrafft, um Raum zu gewinnen. Leider ließ sich eine Reduktion der Darstellung historischer Entwicklungen vielfach nicht vermeiden. Alle an der Bearbeitung Beteiligten haben selbstverständlich ihre eigene, gelegentlich kontroverse Meinung, deren Vereinheitlichung nicht angestrebt wurde, auch nicht über die verschiedenen Auflagen.

Für gute Zusammenarbeit sei dem Verlag und dort besonders Frau Lili Hammler und Frau Seitz gedankt.

Tempora mutantur … Der Unterzeichner verabschiedet sich nach fünf Auflagen und 29 Jahren Arbeit am Kommentar vom Busse und seinen Benutzern.

München und Karlsruhe, im Juli 2020

A. Keukenschrijver
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§ 21(Verweisungen auf das Patentgesetz)

§ 22(Übertragung und Lizenz)

§ 23(Schutzdauer; Aufrechterhaltung; Erlöschen)

§ 24(Unterlassungsanspruch; Schadensersatz)

§ 24aZivilrechtlicher Vernichtungsanspruch)

§ 24b(Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg)

§ 24c(Vorlage und Besichtigung)

§ 24d(Vorlage von Unterlagen)

§ 24e(Urteilsbekanntmachung)

§ 24f(Verjährung)

§ 24g(Andere Anspruchsgrundlagen)

§ 25(Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis)

§ 25a(Beschlagnahme durch die Zollbehörde)

§ 25b(Verfahren nach der Grenzbeschlagnahmeverordung)

§ 26(Teilstreitwert)

Vor § 27 (Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen)

§ 27(Gebrauchsmusterstreitsachen)

§ 28(Inlandsvertreter)

§ 29(Verordnungsermächtigung)

§ 30(Auskunftsanspruch)

§ 31(Übergangsbestimmung)

Gesetz über den Schutz der Topographien von elektronischen Halbleitererzeugnissen

vom 22.10.1987

(K)

Einleitung HlSchG

Erster Abschnitt. Der Schutz der Topographien:

§ 1Schutzgegenstand, Eigenart

§ 2Recht auf den Schutz der Topographie

§ 3Anmeldung

§ 4Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen, Akteneinsicht, Topographiestelle, Topographieabteilung

§ 5Entstehung des Schutzes, Schutzdauer

§ 6Wirkung des Schutzes

§ 7Beschränkung der Wirkung des Schutzes

§ 8Löschungsanspruch, Löschungsverfahren

§ 9Schutzverletzung

§ 10Strafvorschriften

§ 11Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes

Zweiter Abschnitt. Änderung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes:

§§ 12–16 (nicht abgedruckt)

Dritter Abschnitt. Änderung anderer Gesetze:

§§ 17–25 (nicht abgedruckt)

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußvorschriften:

§ 26Übergangsvorschriften

§ 27Berlin-Klausel

§ 28Inkrafttreten

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen

vom 25.7.1957

(K)

Einleitung ArbEG

Erster Abschnitt. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen:

§ 1Anwendungsbereich

§ 2Erfindungen

§ 3Technische Verbesserungsvorschläge

§ 4Diensterfindungen und freie Erfindungen

Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst:

1. Diensterfindungen:

Vor § 5

§ 5Meldepflicht

§ 6Inanspruchnahme

§ 7Wirkung der Inanspruchnahme

§ 8Frei gewordene Diensterfindungen

Vor § 9

§ 9Vergütung bei Inanspruchnahme

§ 10Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme

§ 11Vergütungsrichtlinien

§ 12Feststellung und Festsetzung der Vergütung

§ 13Schutzrechtsanmeldung im Inland

§ 14Schutzrechtsanmeldung im Ausland

§ 15Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten

§ 16Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts

§ 17Betriebsgeheimnisse

2. Freie Erfindungen:

Vor § 18

§ 18Mitteilungspflicht

§ 19Anbietungspflicht

3. Technische Verbesserungsvorschläge:

§ 20

4. Gemeinsame Bestimmungen:

§ 21(aufgehoben)

§ 22Unabdingbarkeit

§ 23Unbilligkeit

§ 24Geheimhaltungspflicht

§ 25Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis

§ 26Auflösung des Arbeitsverhältnisses

§ 27Insolvenzverfahren

5. Schiedsverfahren:

Vor § 28

§ 28Gütliche Einigung

§ 29Errichtung der Schiedsstelle

§ 30Besetzung der Schiedsstelle

§ 31Anrufung der Schiedsstelle

§ 32Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle

§ 33Verfahren vor der Schiedsstelle

§ 34Einigungsvorschlag der Schiedsstelle

§ 35Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens

§ 36Kosten des Schiedsverfahrens

6. Gerichtliches Verfahren:

Vor § 37

§ 37Voraussetzungen für die Erhebung der Klage

§ 38Klage auf angemessene Vergütung

§ 39Zuständigkeit

Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten:

§ 40Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst

§ 41Beamte, Soldaten

§ 42Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlussbestimmungen:

§ 43Übergangsvorschrift

§ 44(aufgehoben)

§ 45Durchführungsbestimmungen

§ 46Außerkrafttreten von Vorschriften

§ 47(aufgehoben)

§ 48(aufgehoben)

§ 49Inkrafttreten

Gesetz über internationale Patentübereinkommen

vom 21.6.1976

(K)

Einleitung IntPatÜG

Vor Artikel I

Artikel I. Zustimmung zu den Übereinkommen

Vor Artikel II

Artikel II. Europäisches Patentrecht:

§ 1Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen

§ 2Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentanmeldungen

§ 3Übermittlung von Informationen

§ 4Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt

§ 5Anspruch gegen den nichtberechtigten Patentanmelder

§ 6Nichtigkeit

§ 6aErgänzende Schutzzertifikate

§ 7Jahresgebühren

§ 8Verbot des Doppelschutzes

§ 9Umwandlung

§ 10Zuständigkeit von Gerichten

§ 11Zentrale Behörde für Rechtshilfeersuchen

§ 12Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters

§ 13Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten

§ 14Unzulässige Anmeldung beim Europäischen Patentamt

§ 15Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

§ 16Zwangslizenz an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung

§ 17Verzicht auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung

§ 18Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme

§ 19Anwendung der Zivilprozessordnung für die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts

§ 20Anwendung der Justizbeitreibungsordnung für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts

Vor Artikel III

Artikel III. Verfahren nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag:

§ 1Das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt

§ 2Geheimhaltungsbedürftige internationale Anmeldungen

§ 3Internationale Recherchenbehörde

§ 4Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt

§ 5Weiterbehandlung als nationale Anmeldung

§ 6Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt

§ 7Internationaler Recherchenbericht

§ 8Veröffentlichung der internationalen Anmeldung

Artikel IV, V, VI (nicht abgedruckt)

Artikel VII. Einschränkung von Vorschriften der Patentanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung

Artikel VIII, IX (nicht abgedruckt)

Artikel X. Bekanntmachung von Änderungen

Artikel XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen:

§ 1Geltungsbereich des Art. IV IntPatÜG

§ 2(nicht abgedruckt)

§ 3(nicht abgedruckt)

§ 4Geltungsbereich des Übersetzungserfordernisses für europäische Patente

§ 5Geltungsbereich der durch das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform geänderten Regelungen

Einheitlicher Patentschutz in Europa

(K)

Anhang

Entscheidungs- und Fundstellenregister BGH

Sachregister







Hinweise auf Datenbanken und Materialien

Entscheidungen des Bundesgerichtshofs seit 2000 sind in das Internet eingestellt (http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288) und dort über das Aktenzeichen abrufbar. Dasselbe gilt für Entscheidungen des Bundespatentgerichts (http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bpatg&Art=en&Sort=12288&Datum=Aktuell ). Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind über die Homepage des EPA abrufbar (http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search_de.html). Einigungsvorschläge der Schiedsstelle für Arbeitnehmererfindungen bis Mitte 2012 wurden auf der CD-ROM „Aktuelle Schiedsstellenpraxis“ veröffentlicht, seither sind sie in anonymisierter Form über die Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamts abrufbar (http://www.dpma.de/amt/aufgaben/schiedsstelle_arbeitnehmererfindungen/suche/index.html). Entscheidungen der Instanzgerichte finden sich in (kostenpflichtigen) Datenbanken wie juris und BeckRS; Rechtsprechung zu Verletzungssachen (hauptsächlich aus Düsseldorf) im „Düsseldorfer Archiv“ (http://www.duesseldorfer-archiv.de/). Auch ausländische Rechtsprechung, hauptsächlich der Obergerichte, ist im Internet recherchierbar.

Der seit 2011 eingeführte European Case Law Identifier (ECLI) ist ein Ordnungssystem und eine standardisierte Identifikationsmöglichkeit (Standardidentifikator) für Entscheidungen der Gerichte der Mitgliedstaaten der EU einschließlich des EuGH und des EPA. Er ist noch nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt.

Materialien zum PatG: Motive zum PatG 1877 in: Stenographische Berichte des Reichstages vom Jahre 1877 Bd III Anl S 26; Verhandlungen des Deutschen Reichstages 1977, Aktenstück Nr 8; Drucksachen des Reichstags pro 1877 Bd II Nr 144; Verlauf und Ergebnis der über die reichsgesetzliche Regelung des Patentwesens durch Beschluß des Bundesrats veranlaßten Sachverständigenvernehmungen, 1877; Entwurf, Reichsanzeiger 21./22.11.1876; Reichstagsvorlage Drs 3. Legislaturperiode, I. Session 1877 Nr 8; zum Entwurf Alexander-Katz Bemerkungen zum Entwurf eines Patentgesetzes, 1877; Lenz Entwurf eines Patentgesetzes, 1877. Materialien zum PatG 1891: Entwurf, veröffentlicht 17.3.1890; Reichstagsvorlage Drs 1890 Nr 152; Kommissionsbericht Drs 1890/91 Nr 322; zum Entwurf Bojanowski Über die Entwicklung des deutschen Patentwesens, 1890; Bolze Der Entwurf einer Patentnovelle, 1890; Gareis Die Frage der Revision eines Patentgesetzes, Jahrbuch für Nationalökonomie neue Folge 16, 1; Meibom Bemerkungen zum Entwurf des Gesetzes betr die Abänderung des Patentgesetzes, 1890; Nolte Die Reform des deutschen Patentrechts, 1890; Pieper Gewerbe- und Industrieschutz, 1890; ders Zur Reform des Patentgesetzes, 1890; Weber Die deutsche Patentgesetzgebung und ihre Reform, 1890. Entwurf 1913 mit Erläuterungen: Beilage zu BlPMZ 1913 Heft 7/8. Begr zum PatG 1936 BlPMZ 1936, 103. Begr zum 6. ÜberlG BlPMZ 1961, 140. Begr zum PatÄndG 1967 BlPMZ 1967, 244. Begr zum IntPatÜG BlPMZ 1976, 322 = BTDrs 7/3712. Denkschrift zum GPÜ BlPMZ 1979, 325. Begr, Stellungnahme des Bundesrats, Gegenäußerung der Bundesregierung, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses zum PrPG (BTDrs 11/5744) BlPMZ 1990, 173; Bericht der Bundesregierung zum PrPG BTDrs 12/4427, vgl GRUR 1993, 455. Begr zum 2. PatGÄndG, Stellungnahme des Bundesrats, Gegenäußerung der Bundesregierung BTDrs 13/9971 = BlPMZ 1998, 393; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses BTDrs 13/10847 = BlPMZ 1998, 416, Gesetzesbeschluss BRDrs 479/98. Zum Patentrechtsvereinfachungs- und Modernisierungsgesetz Begr BTDrs 16/11339, Ausschussbericht BTDrs 16/13099; Stellungnahme der DVGR GRUR 2008, 881. Zur Patentrechtsnovelle 2013 Begr BTDrs 17/10308 = BlPMZ 2013, 366, Ausschussbericht und Beschlussempfehlung BTDrs/17/14221, 14222 = BlPMZ 2013, 376 ff. Regierungsentwurf des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes BTDrs 18/7195.

Materialien zum PatKostG: Entwurfsbegründung BTDrs 14/6203 = BlPMZ 2002, 36, Beschlussempfehlung und Bericht BTDrs 14/7140 = BlPMZ 2002, 65; Änderungen durch das Transparenz- und Publizitätsgesetz: Beschlussempfehlung und Bericht BTDrs 14/9079 = BlPMZ 2002, 298 (Auszug). Änderungen durch das GeschmMRefG BTDrs 15/1075, 15/2191 = BlPMZ 2004, 222, 253 ff.

Materialien zum GebrMG: Bericht der XI. Kommission, Reichstags-Drs 1890/91 Nr 398; Entwurf vom 25.11.1890 mit Begr, stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages, 8. Legislaturperiode, I. Session 1890/91, zweiter Anlagenband Nr 153, S 978; Begr GebrMG 1936 BlPMZ 1936, 103, 116; Bericht des Unterausschusses Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1979, 29; Begr GebrMÄndG BTDrs 10/3903 = BlPMZ 1986, 320; Sitzungsbericht 225. Sitzung vom 26.6. 1986; BRDrs 305/86 und 365/86; Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Gebrauchsmusters (Bericht), GRUR Int 1986, 334; Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags zum PrPG BTDrs 11/5744 = BlPMZ 1990, 195; Kurzprotokoll des Ausschusses für Wirtschaft vom 18.10.1989; Sitzungsprotokoll des Rechtsausschusses vom 18.10.1989; stenographischer Bericht über die Sitzung des Bundestages vom 14.12.1989; BRDrs 39/90; Diskussionsentwurf des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht für ein europäisches Gebrauchsmusterrecht, GRUR Int 1994, 569; Kraßer Bericht der Deutschen Landesgruppe der AIPPI für den Kongress in Montreal 1995 zu Frage Q 117: Einführung neuer und Harmonisierung bestehender Systeme zum Schutz von Gebrauchsmustern, GRUR Int 1995, 214; EG-Grünbuch: Gebrauchsmusterrecht im Binnenmarkt (EG-Dokument KOM 95/370 vom 19.7.1995, Ratsdokument 9720/95, BRDrs 618/95); Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses ABl EG 1996 C 174/6; Entschließung des Europäischen Parlaments Abl EG 1996 C 347/40; Eingabe zur Europäischen Vereinheitlichung des Gebrauchsmusterschutzes GRUR 1996, 186; Commission européenne (Hrsg) L’avenir du modèle d’utilité dans l’union européenne. Colloque international Grenoble 27.1.1995 (1995); EU-Kommission Vorschlag über eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster vom 12.12.1997, Dok. KOM (97) 691 endg.

Materialien zum HlSchG: Begr, Stellungnahme des Bundesrats, Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses des Bundestags BTDrs 11/754 v. 1.9.1987, BlPMZ 1987, 374; Merkblatt für Anmelder BlPMZ 1987, 390; Anmeldeformular BlPMZ 1987, 389.

Materialien zum ArbEG: BTDrs II/1648 und II/3327, BlPMZ 1957, 224 und 249; zu den Änderungen 2009 s unter Materialien zum PatG.

Materialien zum IntPatÜG: Begr BTDrs 7/3712 = BlPMZ 1976, 322; Bericht der deutschen Delegation über die Washingtoner Konferenz vom 25.5.–19.6.1970, GRUR Int 1971, 101.

Materialien zur PVÜ: Zur Lissaboner Konferenz Sonderheft GRUR 1958 und GRUR Februar 1959, zur Stockholmer Konferenz GRUR Int 1967, 425 ff.

Materialien zum EPÜ: (ausführlich in MGK/Haertel Geschichtliche Entwicklung Anh B) Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patent (1962; GRUR Int 1962, 561); Erster Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (1970) nebst Berichten hierzu (1970; GRUR Int 1970, 102); Zweiter Vorentwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren sowie erster Vorentwurf und erster Vorentwurf einer Gebührenordnung (1971) nebst Berichten hierzu (1971); Münchner diplomatische Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens, vorbereitende Dokumente (1972); Entwurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (endgültiges Dokument Nr 1) (1972); Entwurf einer Ausführungsordnung zum Übereinkommen über ein europäisches Patenterteilungsverfahren (endgültiges Dokument Nr 2) (1972); Entwurf eines Protokolls über die Anerkennung von Entscheidungen über den Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents (endgültiges Dokument Nr 3) (1972); Entwurf eines Protokolls über Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Patentorganisation (endgültiges Dokument Nr 4) (1972); Entwurf eines Protokolls über die Zentralisierung des europäischen Patentsystems und seine Einführung (endgültiges Dokument Nr 5) (1972); Empfehlung betr die Patentdokumentation für die Recherche (endgültiges Dokument Nr 6) (1972); Empfehlung betr den Status und die Vergütung der in Artikel 159 Abs 2 des Übereinkommens genannten Bediensteten (endgültiges Dokument Nr 7) (1972); Empfehlung betr vorbereitende Arbeiten für die Eröffnung des Europäischen Patentamts (endgültiges Dokument Nr 8) (1972); Berichte der Münchner diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patenterteilungsverfahrens (ohne Jahr); Entwurf der PrRl (1976/78); Europäisches Patentamt (Hrsg) Nationales Recht zum EPÜ; Europäisches Patentamt (Hrsg) Durchführungsvorschriften zum EPÜ. Materialien zur Revision 2000: Revisionsakte Dokument MR/3/00/rev., Basic Proposal Dokument MR/2/00.

Materialien zum GPÜ und zur GPVO s 7. Aufl.

Materialien zum PCT: BIRPI-Plan für ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentrechts (GRUR Int 1969, 269); Bericht der deutschen Delegation über die Washingtoner Konferenz vom 25.5.–19.6.1970, GRUR Int 1971, 101; Die Grundzüge des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), WIPO-Veröffentlichung Nr 433 (G), 1993; WIPO (Hrsg) PCT-Leitfaden für Anmelder (Loseblattausgabe, 2 Bde; deutsche Ausgabe hrsg vom DPMA); WIPO The First Twenty-Five Years of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 1970–1995, 1995.



Hinweis zur Zitierweise und zur Nomenklatur

Veröffentlichte inländische Gerichtsentscheidungen sind, soweit in der entsprechenden autorisierten Entscheidungssammlung (insbesondere BGHZ, BPatGE, RGZ) veröffentlicht, nach dieser zitiert, weiter und sonst nach einer Zeitschriftenfundstelle (grundsätzlich in der Reihenfolge GRUR, GRUR Int, Mitt, InstGE, BlPMZ, NJW und GRUR-RR, sonstige), Entscheidungen des BGH und des RG auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und benachbarten Gebieten zusätzlich mit einem Schlagwort. Nicht oder nur im Leitoder Orientierungssatz im Druck veröffentlichte Entscheidungen sind regelmäßig mit Entscheidungsdatum, Aktenzeichen und Fundstelle des Leit- oder Orientierungssatzes mit dem Zusatz „Ls“ oder „KT“ (für Kurztext) zitiert. Soweit im Einzelfall undokumentierte Entscheidungen des BPatG berücksichtigt sind, ist dies im allgemeinen erwähnt („undok“). Entscheidungen sonstiger Instanzgerichte ohne Veröffentlichungsangaben sind vielfach undokumentiert, teilweise aber im Internet verfügbar. Entsprechendes gilt für Entscheidungen anderer inländischer Stellen (insbesondere des DPMA und der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, letztere sind vielfach auf CD-ROM oder im Internet verfügbar). Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA sind mit Aktenzeichen, Fundstelle im ABl EPA und in GRUR Int, soweit dort veröffentlicht, ausnahmsweise auch mit anderen Fundstellen, zitiert, gedruckte Entscheidungen in der Regel mit einem Schlagwort; die Entscheidungen sind durchwegs im Internet abrufbar. Entscheidungen des EuGH sind mit der Fundstelle in der Amtlichen Sammlung (Slg), solange und soweit dort veröffentlicht, und einer weiteren Fundstelle zitiert. Bei ausländischen Entscheidungen richtet sich die Zitierweise in erster Linie nach der Erreichbarkeit der Fundstelle. Entscheidungsanmerkungen und -besprechungen sind am allgemeinen nicht zitiert. Nicht zitiert werden grds die Schulte-Kartei sowie nur gegen Gebühr zugängliche Datenbanken wie BeckOnline oder juris. Ob online-Kommentare zitiert werden, ist den Bearbeitern überlassen.

Die Gerichte (außer EuGH, BVerfG, BGH, BVerwG, BPatG uä) werden grundsätzlich nach ihrem Sitz genannt, auch wenn ihre amtliche Bezeichnung abweicht (zB LAG Hannover statt Niedersächsisches LAG, OVG Bautzen statt Sächsisches OVG, ehemaliger VGH Stuttgart statt Württemberg-Badischer VGH).

In diesem Kommentar wird wie bisher im Text des deutschen Patentgesetzes (anders in einigen neueren Gesetzes- und Verordnungstexten sowie nunmehr in der Schweiz) bei der Verwendung generischer (dh nicht auf eine bestimmte Person bezogener) Begriffe generell die generische Form (traditionell meist das grammatische Maskulinum) verwendet, dies nicht etwa, um Frauen zu diskriminieren (vgl hierzu etwa Ulrike Spangenberg Alltag oder Diskriminierung? KJ 2018, 345), sondern einmal, weil generische Bezeichnungen nichts über das natürliche Geschlecht der mit ihnen bezeichneten Person aussagen (sollten), zum anderen, weil sie fast immer knapper als andere sind (vgl Art 8 Abs 2 schweiz PatGG: „Dem Bundespatentgericht gehören zwei hauptamtliche Richterinnen beziehungsweise Richter sowie eine ausreichende Anzahl nebenamtlicher Richterinnen beziehungsweise Richter an. Die Mehrheit der nebenamtlichen Richterinnen beziehungsweise Richter muss technisch ausgebildet sein.“), der Verlag darauf achtet, dass der Kommentar einen vorgegebenen Umfang nicht überschreitet, und eine rechtliche Differenzierung schon nach Art 3 Abs 2 Satz 1 GG grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der Gebrauch des generischen Maskulinums bringt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung keine Geringschätzung gegenüber Personen zum Ausdruck, deren natürliches Geschlecht nicht männlich ist (BGH, Urteil vom 13.3.2018 VI ZR 143/17, NJW 2018, 1671). Dass die Doppelverwendung der männlichen und der weiblichen („bipolaren“) Bezeichnung nicht alle Schwierigkeiten beseitigt, belegt BVerfG vom 8.11.2017 1 BvR 2019/16, NJW 2017, 3643. Die sich damit vielleicht als nicht angemessen angesprochen ansehenden Präsidentinnen, Richterinnen, Patentanwältinnen, Protokollführerinnen, Klägerinnen, Nebenintervenientinnen usw mögen Nachsicht üben! Selbstverständlich wird bei generisch weiblichen Bezeichnungen (wie „die Partei“ oder „die Gesellschaft“) das generische Maskulinum nicht benutzt.



Allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, Lehrbücher, Kommentare und Einführungen (Literatur vor 1978 s 8. Aufl)


	Ahrens
	Der Wettbewerbsprozess7, 2013, bearbeitet von Achilles, Ahrens, Bacher, Bähr, Bornkamm, Büttner, Jestaedt, Scharen, Singer, Spätgens
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	La brevettabilità nella Convenzione di Monaco, Mailand 1981
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	Bartenbach/Volz
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	Warenzeichenrecht12, 1985
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	Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen, Bd 1 (BGH 1994–1998), Bd 2 (BPatG 1994–1998), 2000, Bd 3 (BGH 1999–2001), 2002; Bd 4 (BGH 1986–1993), 2007


	Beier/Haertel/Schricker (Hrsg)
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	Beil
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	Verordnung über Kosten im Bereich der Justizverwaltung


	Kap
	Kapitel


	KG
	Kammergericht


	KO
	Konkursordnung


	Komm
	Kommentar


	korean
	koreanisch


	KostO
	Kostenordnung


	KostRMoG
	Kostenrechtsmodernisierungsgesetz


	KostVerz
	Kostenverzeichnis


	kr, krit
	kritisch


	KT
	Kurztext


	KtG
	Kantonsgericht (Schweiz)


	LAG
	Landesarbeitsgericht


	lfd
	laufend (-e, -en, -er, auch in Zusammensetzungen wie fortlaufend)


	LG
	Landgericht


	liechtenst
	liechtensteinisch


	liSp
	linke Spalte


	Lit
	Literatur


	Ls
	Leitsatz


	LugÜ
	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988 (Lugano-Übereinkommen)


	luxemb
	luxemburgisch


	m
	mit (nur in Verbindungen wie m Anm, m Nachw)


	MarkenG
	Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)


	MarkenRRefG m Nachw
	Markenrechtsreformgesetz mit Nachweis(en)


	MittPräsDP(M)A
	Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patent- (und Marken-)amts


	mwN
	mit weiteren Nachweisen


	mWv
	mit Wirkung vom


	Nachw
	Nachweis(e)


	NATOGeheimÜ
	NATO-Übereinkommen über die wechselseitige Geheimhaltung verteidigungswichtiger Erfindungen, die den Gegenstand von Patentanmeldungen bilden


	NATOInfÜ
	NATO-Übereinkommen über die Weitergabe technischer Informationen zu Verteidigungszwecken


	Neubek
	Neubekanntmachung


	nF
	neue Fassung


	niederl, niederländ
	niederländisch


	nlHR
	niederländischer Hoge Raad


	Nr
	Nummer


	ö, öst, österr (öPatG; ÖPA usw)
	österreichisch(er, -es)


	OAPI
	Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum


	OG
	Oberstes Gericht


	OG DDR
	Oberstes Gericht der DDR


	OGH
	Oberster Gerichtshof


	OGH BrZ
	Oberster Gerichtshof für die Britische Zone


	OLG
	Oberlandesgericht


	OMPI
	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Weltorganisation für geistiges Eigentum; WIPO)


	öOGH
	(österreichischer) Oberster Gerichtshof


	öOPM
	österreichischer) Oberster Patent- und Markensenat


	OVG
	Oberverwaltungsgericht


	PA-DDR
	Patentamt der DDR (zuvor: Amt für Erfindungs- und Patentwesen)


	PAO
	Patentanwaltsordnung


	PatÄndG
	Patentänderungsgesetz (mit Jahr: 1967)


	PatAnmV
	Patentanmeldeverordnung


	PatAnwGebO
	Patentanwaltsgebührenordnung


	PatentsC
	Patents Court


	PatG
	Patentgesetz


	PatGÄndG
	Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes (1993)


	PatÄndG DDR
	Patentänderungsgesetz der DDR (1990)


	PatG-DDR
	Patentgesetz der Deutschen Demokratischen Republik (mit Jahr)


	PatGebG
	Patentgebührengesetz


	PatGebÄndG
	Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes


	PatGebZV
	Verordnung über die Zahlung der Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts


	PatKostG
	Patentkostengesetz


	PatRollV
	Verordnung über die Patentrolle


	PatRVereinfModG
	Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts


	PatV
	Patentverordnung


	PatV-EG
	österreichisches Patentverträge-Einführungsgesetz


	PCT
	Patent Cooperation Treaty, Vertrag über die internatioale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag)


	PflSchG
	Pflanzenschutzgesetz


	PLT
	Patent Law Treaty (Patentharmonisierungsvertrag)


	poln
	polnisch


	port
	portugiesisch


	PräsBPatG
	Präsident(in) des Bundespatentgerichts


	PräsDPA, PräsDPMA
	Präsident des Deutschen Patentamts/Patent- und Markenamts


	PräsEPA
	Präsident des Europäischen Patentamts


	ProzKostHG
	Gesetz über die Prozesskostenhilfe


	PrPG
	Produktpirateriegesetz


	PrRl
	Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen


	PSMVO
	Verordnung (EG) Nr 1610/96 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.7.1996 über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Pflanzenschutzmittel


	PVÜ
	Pariser Verbandsübereinkunft


	RB
	Arrondissementsrechtbank (Niederlande)


	RBerG
	Rechtsberatungsgesetz


	RechRl
	Recherchenrichtlinien


	rechtl
	rechtlich(er, -es usw, auch in Zusammensetzungen)


	RefE
	Referentenentwurf


	RegE
	Regierungsentwurf


	reSp
	rechte Spalte


	RG
	Reichsgericht


	RL, -Rl
	Richtlinie


	Rn
	Randnummer


	ROHG
	Reichsoberhandelsgericht


	RPflG
	Rechtspflegergesetz


	Rspr
	Rechtsprechung


	rumän
	rumänisch


	russ
	russisch


	RVG
	Rechtsanwaltsvergütungsgesetz


	s
	siehe


	S
	Seite


	SaarEinglG
	Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes


	SaatG
	Saatgutgesetz


	SACEPO
	Standing Advisory Committee before the EPO (Ständiger Beratender Ausschuss beim EPA)


	schwed
	schwedisch


	schweiz
	schweizerisch


	schweiz BAGE
	schweizerisches Bundesamt für geistiges Eigentum (nunmehr IGE)


	SEP
	standardessentielles Patent


	serbokr
	serbokroatisch


	SGB
	Sozialgesetzbuch


	Sgb
	Sachgebiet


	sog
	sogenannt


	Sort
	Sortenschutz (in Zusammensetzungen)


	1. SortSchÄndG
	Erstes Gesetz zur Änderung des Sortenschutzgesetzes


	SortG
	Sortenschutzgesetz


	span
	spanisch


	SSO
	Standardisierungsorganisation


	SstA
	Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen


	SstUrh
	Schiedsstelle nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz


	StdT
	Stand der Technik


	StGB
	Strafgesetzbuch


	str
	strittig


	StRÄndG
	Strafrechtsänderungsgesetz


	StraÜ
	Straßburger Übereinkunft zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente


	stRspr
	ständige Rechtsprechung


	StZG
	Stammzellengesetz


	SuprC
	Supreme Court


	TBK
	Technische Beschwerdekammer (EPA)


	TGI
	Tribunal de Grande Instance


	TRIPS
	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights


	tschech
	tschechisch


	Tz
	Textziffer


	ua
	unter anderem


	uä
	und ähnlich(e, -es)


	ÜberlG
	Überleitungsgesetz auf dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes (1.–6.)


	ÜbersV
	Verordnung über die Übersetzung europäischer Patentschriften


	unbdkl
	unbedenklich


	undok
	undokumentiert


	ungar
	ungarisch


	unzutr
	unzutreffend


	UPOV
	Union Internationale pour la Protection des obtentions végétales (Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen)


	Urh-
	Urheberrechts-


	UrhG
	Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte


	UrhWG
	Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Urheberrechtswahrnehmungsgesetz)


	USA
	Vereinigte Staaten von Amerika


	uU
	unter Umständen


	UWG
	Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb


	vAw
	von Amts wegen


	VereinfNovelle
	Vereinfachungsnovelle


	VerfGH
	Verfassungsgerichtshof


	VergRl
	Vergütungsrichtlinien


	VertrGebErstG
	Gesetz über die Erstattung von Gebühren des beigeordneten Vertreters in Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacksmuster-, Topographieschutz- und Sortenschutzsachen


	VerwKostV
	Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patentamt


	VG
	Verwaltungsgericht


	VGG
	Verwertungsgesellschaftengesetz


	VGH
	Verwaltungsgerichtshof


	vgl
	vergleiche


	VO
	Verordnung


	Vorb
	Vorbemerkung(en)


	VPP
	s VVPP (jetzt: Vereinigung von Personen mit einer Tätigkeit im Rahmen des Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums)


	Vv
	Veröffentlichung vorgesehen


	VVPP
	Verband der vertretungsberechtigten Patentingenieure und Patentassessoren e.V. (s VPP)


	VwGO
	Verwaltungsgerichtsordnung


	VwVfG
	Verwaltungsverfahrensgesetz


	VwZG
	Verwaltungszustellungsgesetz


	WahrnV
	Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Deutschen Patentamts obliegender Geschäfte (Wahrnehmungsverordnung)


	WEG
	Wohnungseigentumsgesetz


	WIPO
	World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum; OMPI)


	WIPO-Übk
	Übereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum


	WTO
	World Trade Organization, Welthandelsorganisation


	WTO-Übk
	Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation


	WVK
	Wiener Vertragsrechtskonvention


	Wz-
	Warenzeichen-


	WZG
	Warenzeichengesetz


	zB
	zum Beispiel


	ZollkodexVO
	Zollkodexverordnung (VO (EWG) Nr 2913/92)


	ZollKV
	Zollkostenverordnung


	ZPO
	Zivilprozessordnung


	ZPO-RG
	Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27.7.2001


	ZRHO
	Rechtshilfeordnung für Zivilsachen


	ZS
	Zeitschrift


	zT
	zum Teil


	ZuSEntschG
	Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen


	zust
	zustimmend


	zutr
	zutreffend


	zwd
	zweifelnd


	zwh
	zweifelhaft
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Einleitung PatG

Übersicht

A.Geschichte des Patentrechts

I.Vor dem 19. Jahrhundert:

1.Privilegienwesen

2.Statute of Monopolies

3.Vereinigte Staaten von Amerika

4.Frankreich

II.Deutschland im frühen 19. Jahrhundert; Deutscher Bund:

1.Linksrheinisches Deutschland

2.Preußen

3.Österreich

4.Bayern

5.Württemberg

6.Andere Staaten

7.Zoll- und Handelsverein, Antipatentbewegung

III.Deutsches Reich 1871 bis 1918:

1.Reichsverfassung, Patentschutzverein

2.Patentgesetz 1877

3. Patentgesetz 1891

4.Erster Weltkrieg

IV.1919 bis 1945:

1.Versailler Friedensvertrag, Zwanziger Jahre

2.Patentgesetz 1936

3.Zweiter Weltkrieg

V.Entwicklung nach 1945 bis 1990:

1.1945 bis 1948

2.Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bundesrepublik Deutschland bis 1956

3.Saareingliederung

4.6. Überleitungsgesetz

5.Patentänderungsgesetz 1967 (Vorabgesetz)

6.Gesetz über Internationale Patentübereinkommen

7.Gemeinschaftspatentgesetz u. a.

8.Produktpirateriegesetz

VI.Deutsche Demokratische Republik (DDR)

VII.Entwicklung seit 1990:

1.Die deutsche Einigung:

a.Einigungsvertrag

b.Erstreckungsgesetz

2.2. Gemeinschaftspatentgesetz

3.Erstes Sortenschutzänderungsgesetz

4.Patentänderungsgesetz 1993 (Arzneimittelzertifikat) und weitere Änderungen

5.2. Patentgesetzänderungsgesetz

6.Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums

7.Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes

8.EG-Biotechnologie-Richtlinie

9.Durchsetzungsrichtlinie

10.Umsetzung der EPÜ-Revision 2000

11.Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

12.Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes

13.Weitere Änderungen

14.Einheitspatent

1.2. Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Diskussionsentwurf)

B.Grundlagen des deutschen Patentrechts:

I.Stellung des Patentrechts im Rechtssystem:

1.Immaterialgüterrecht; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

2.Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes

3.Rechtsquellen

4.Patentschutz und Verfassungsrecht:

a.Verfassungsrechtliche Begründung des Erfinder- und Patentrechts

b.Eigentumsgarantie

c.Rechtsweggarantie

5.Patentschutz und Völkerrecht

II.Patentrecht

III.Bedeutung des Patentschutzes:

1.Allgemeines

2.Patentrechtstheorien

3.Patentschutz und Wettbewerb

4.Patente als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter

5.Investitionslenkung durch Erfindungsschutz?

6.Erfindungsschutz oder Innovationsschutz?

7.Verhältnis Erfinder – Betrieb

8.Öffentliche Förderung der erfinderischen Tätigkeit

9.Gewerblicher Rechtsschutz in der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre

10.Versicherung von Patentrisiken

C.Patentrecht und Internationales Privatrecht:

I.Allgemeines:

1.Territorialitätsgrundsatz

2.Inländerbehandlung

II.Auslandsbezug

III.Maßgebliche Bestimmungen

D.Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt:

I.Europäische Union

II.Europäischer Wirtschaftsraum

III.Bilaterale Freihandelsabkommen

Neuere Lehrbücher und Kommentare, Einführungen: s zunächst unter allgemeine und abgekürzt zitierte Literatur, außerdem: Bruguière/Mallet-Poujol/Robin Propriété intellectuelle et droit commun, 2007; Drahos A Philosophy of Intellectual Property, 1996; Enders Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht und Medienrecht, 2000; Erdmann/ Rojahn/Sosnitza Gewerblicher Rechtsschutz, Handbuch des Fachanwalts2, 2011; Gehring Patent-, Urheber-, Erfinder- und Lizenzrecht, in: Wagner (Hrsg) Rechtliche Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung, 4 Bde, 2000, Bd 2, 149–191; Gleiss Gewerblicher Rechtsschutz, 2002; Götting Grundstrukturen des Gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, in Ring (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz in der Praxis (Tagungsband 1. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 1999), 49; Götting Einführung in die Grundlagen des Patentrechts, in Ring (Hrsg) Tagungsband 2. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes, 2000, 69; Hacon/Pagenberg Concise Commentary of European Patent Law, 2008; Hansen/Hirsch Protecting Inventions in Chemistry, 1997; Harke Ideen schützen lassen? Patente, Marken, Design, Copyright, Werbung, 2000; Hirsch Chemie-Erfindungen und ihr Schutz nach neueren Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts2, 1987; Hirsch/Hansen Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995; Koktvedgaard The Universe of Intellectual Property, GRUR Int 1996, 296; Leible/Lehmann/Zech (Hrsg) Unkörperliche Güter im Zivilrecht, 2011; Münch Patente, Marken, Design von A bis Z, 2010; Müssig Wirtschaftsprivatrecht2, 1999; Offenburger Patent und Patentrechte, Praxisbuch für KMU, Start-ups und Erfinder, 2014; Pierson/Ahrens/Fischer Recht des geistigen Eigentums, 2007; Reich Materielles Europäisches Patentrecht, 2009; Roughton/Johnson/Cook The Modern Law of Patents2, 2010; Sekretaruk/Klug/Kaiser/Winter/Donath/Haas Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes und des Wettbewerbsrechts, 2006; Singer Das neue europäische Patentsystem, 1979; Stamm Logik im Patentrecht, 2002; Stockmair/Klitzsch The Protection of Technical Innovations and Designs in Germany2, 2001; Straus The present state of the patent system in the European Union as compared with the situation in the United States and Japan, 1997; Troller Immaterialgüterrecht3, 2 Bde 1983/85; Witte/Vollrath Praxis der Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung6, 2008; Weber Das Patent (national? – europäisch – weltweit!), 1999; WIPO (Hrsg) Introduction to Intellectual Property Theory and Practice, 1997.

A.Geschichte des Patentrechts

Schrifttum, allgemein (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl): Bahke Der Erfinder zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik, GRUR 1985, 596; Beier Gewerbefreiheit und Patentschutz, in Coing/Wilhelm (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jhdt., Bd IV (1979), 183; Beier Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz, GRUR 1978, 123; Beltran/ Chauveau/Galvez-Behar Des brevets et des marques, 2001; Forth (Hrsg) The Prehistory and Development of Intellectual Property Systems, 1997; Klippel (Hrsg) Geschichte des deutschen Patentrechts, 2009; Kurz Historische Patentprozesse, Mitt 1996, 65 ff, 368 ff, 1997, 105 ff; Kurz Weltgeschichte des Erfindungsschutzes, 2000; Otto/Klippel (Hrsg) Geschichte des deutschen Patentrechts, 2015; Preu Von der Zunft zum Europäischen Patent und der Gemeinschaftsmarke, Mitt 1982, 122; Wadle Stichwort Patent (gewerblich) in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, III. Band; Wadle Geistiges Eigentum, Bausteine zur Rechtsgeschichte, 1996.

Altertum, Mittelalter, 16.–18. Jahrhundert: Bannerman The English Patent System: Early Developments, FS W. Sonn (2014), 53; Kilchenmann Patentschutz und Innovation, 2011; Lubar The Transformation of Antebellum Patent Law, 32 Technology and Culture 932 (1991); Mathieu Zwischen Innovationsförderung und Technikfolgenabschätzung Das venezianische Patentverfahren der Frühen Neuzeit als „Theater der Sicherheit“? Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte – Beihefte 188 (2007) 95; Öhlschlegel Das Bergrecht als Ursprung des Patentrechts, 1978; Öhlschlegel Zur Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1978, 201; Öhlschlegel Französische gewerbliche Schutzrechte aus dem 17. Jh., Mitt 1980, 163; Savignon La révolution française et les brevets d’invention, ProprInd 1989, 415; Schippel Die Anfänge des Erfinderschutzes in Venedig, in Lindgren (Hrsg) Europäische Technik im Mittelalter, 800 bis 1400, Tradition und Innovation4 (2001), 539; Walterscheid The Early Evolution of the United States Patent Law: Antecedents, JPTOS 1994, 697, 849, 1995, 771, 847; Windisch Immaterielle Leistungen bei Leibniz, FS F. Traub (1994), 483.

Seit dem 19. Jahrhundert: Beier Gewerbefreiheit und Patentschutz. Zur Entwicklung des Patentrechts im 19. Jahrhundert, in Coing/Wilhelm (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des deutschen Privatrechts im 19. Jahrhundert, IV (1979), 183; Beier Wettbewerbsfreiheit und Patentschutz – Zur geschichtlichen Entwicklung des deutschen Patentrechts, GRUR 1978, 123; Beier/Moufang Vom deutschen zum europäischen Patentrecht – 100 Jahre Patentrechtsentwicklung im Spiegel der Grünen Zeitschrift, FS 100 Jahre GRUR (1991), 241; Bruchhausen Die päpstliche Verordnung vom 3. September 1833 – ein frühes Zeugnis des Sortenschutzes, FS H. Kirchner (1985) 21; Bruchhausen Hundert Jahre „Kongorot“-Urteil, GRUR 1989, 153; Bruchhausen Unverdiente Nachsicht beim Zitat oder der „Grüne Verein“ in den Jahren 1933 bis 1945, GRUR 1991, 737; Dölemeyer Einführungsprivilegien und Einführungspatente als historische Mittel des Technologietransfers, GRUR Int 1985, 735; Dressel Neue Strukturen für den Schutz geistigen Eigentums im 19. Jahrhundert, Der Beitrag Rudolf Klostermanns (Rechtsgeschichtliche Schriften Bd 29, zugl Diss Bonn), 2013; England Towards a single, paneuropean standard – common concepts in UK and „Continental European“ patent law, EIPR 2010, 195; Feldmann Die Geschichte des französischen Patentrechts und sein Einfluß auf Deutschland, Diss Münster 1997; Fleischer Patentgesetzgebung und chemisch-pharmazeutische Industrie im Deutschen Kaiserreich; Forkel Das Erfinder- und Urheberrecht in der Entwicklung – vom nationalen zum internationalen Schutz des „geistigen Eigentums“, NJW 1997, 1672; Gehm Das bayerische Patentwesen im 19. Jahrhundert. Eine Betrachtung unter Berücksichtigung zeitgenössischer Patentverfahren, ZS für bayerische Landesgeschichte 67 (2004), 679; Gehm Das württembergische Patentrecht im 19. Jahrhundert, Diss Saarbrücken 2001; Gehm Bayerns Beitrag im 19. Jahrhundert zum deutschen Patentwesen unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten in der bayerischen Pfalz, Pfälzer Heimat 1999, 86; Gehm Das Sächsische Patentwesen im 19. Jahrhundert, Mitt 2003, 450; Gehm Die patentrechtlichen Bestimmungen in der hannoverschen Gewerbeordnung vom 1. August 1847, Mitt 2004, 157; Kinkeldey Der Ausschluß der Juden aus der Patentanwaltschaft in Deutschland 1933–1938, Diss Regensburg 1997; König Wider das Vergessen, Mitt 1995, 58; U. Krieger/Bühling 100 Jahre Grüner Verein – Seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung Teil I: 1891 bis 1945, FS 100 Jahre GRUR (1991), 3; Kurz Die berühmtesten Patentprüfer – drei biografische Skizzen, Mitt 1994, 112; Kurz Ein Königlich Württembergisches Landespatent aus dem 19. Jahrhundert, Mitt 2000, 134; Kurz Das Kaiserliche Patentamt im Patentgesetz 1877, Mitt 2002, 487; Löhr Die Globalisierung geistiger Eigentumsrechte, 2010; Luginbühl European Patent Law Towards a Uniform Interpretation, 2011; Mächtel Das Patentrecht im Krieg, Diss Bayreuth 2009; Münzenmayer Das Patentwesen im Königreich Württemberg 1818–1877, Mitt 1990, 137; Otto Die Geschichte des Patentrechts der Bundesrepublik Deutschland und seine Vorgeschichte unter alliierter Verwaltung, in: Otto/Klippel (Hrsg) Geschichte des deutschen Patentrechts, 2015, 289; Otto Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), in: Historisches Lexikon Bayerns, im Internet unter https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Deutsches_Patent-_und_Markenamt_(DPMA); Pahlow Monopole oder freier Wettbewerb? Die Bedeutung des „Lizenzzwangs“ für die Reichspatentgesetzgebung 1876/77, in: Pahlow (Hrsg) Die zeitliche Dimension des Rechts (2005), 243; Pahlow Zwischen unternehmerischer Verwertung und internationaler Verflechtung: Zur Geschichte des Patentrechts in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ZGE 2012, 186; Pahlow Josef Kohler und der Begriff des Immaterialgüterrechts, ZGE 2014, 429; Plasséraud/Savignon L’État et l’invention. Histoire des brevets, 1986; Schmidt Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936, 2009; Seckelmann Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen Reich 1871–1914 (2006); Schmidt Vor 75 Jahren: das Patentgesetz vom 5. Mai 1936, Mitt 2011, 220; Sherman/Bently The Making of Modern Intellectual Property Law. The British Experience, 1760–1911, 1999; Treue Die Entwicklung des Patentwesens im 19. Jahrhundert in Preußen und im Deutschen Reich, in Coing/Wilhelm (Hrsg) Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jhdt., Bd IV (1979), S 163; Übler Die Schutzwürdigkeit von Erfindungen von 1877 bis heute, ZGE 2013, 397; Vieregge/Bühling 100 Jahre Grüner Verein – Seine Bedeutung für die Rechtsentwicklung Teil II: 1945 bis heute, FS 100 Jahre GRUR (1991), 43; Vogel Die Verfolgung der jüdischen Patentanwälte im Dritten Reich, Mitt 1995, 59; Wadle Gewerbliche Schutzrechte und Unternehmensorganisation in Deutschland (1870–1914), in Horn/ Kocka (Hrsg) Recht und Entwicklung der Großunternehmen im 19. und frühen 20. Jahrhundert (1979), 343; Wadle Der Einfluß Frankreichs auf die Entwicklung gewerblicher Schutzrechte in Deutschland, in FS L.-J. Constantinesco (1983), 871; Wadle Der Weg zum gesetzlichen Schutz des geistigen und gewerblichen Schaffens – Die deutsche Entwicklung im 19. Jahrhundert, FS 100 Jahre GRUR (1991), 93; Wadle Geistiges Eigentum: Bausteine zur Rechtsgeschichte2, 2003; Wadle Zur Bedeutung der Rechtsgeschichte für das Urheberrecht und den Gewerblichen Rechtsschutz, FS H. Hattenhauer (2003); Walterscheid Patents and Manufacturing in the Early Republic, JPTOS 1998, 855; Wiese 80 Jahre Patentgericht: Die Geschichte der Düsseldorfer Gerichte im Patentrecht, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf (2016), 597; Wolfering Freiheit der Advokatur, Mitt 2000, 139.

I.Vor dem 19. Jahrhundert

1

1.Die Anfänge des Patentwesens im heutigen Sinn gehen auf das hoch- und spätmittelalterliche Privilegienwesen zurück. Seit dem 14. Jahrhundert wurden durch Landesherrn Schutzbriefe („litterae patentes“) (nicht nur) auf Erfindungen und auf die Einführung von Neuerungen vergeben. Das Privileg, das im Widerspruch zum neuerungsfeindlichen Zunftwesen stand, war Gnadenakt, ein Rechtsanspruch bestand nicht. Im 14. Jahrhundert entwickelten sich auf der Grundlage des böhmischen und sächsischen Bergrechts erste Ansätze zum Erfindungsschutz („Wasserkünste“). Venedig gewährte 1469 ein Privilegium für die Einführung des Buchdrucks, Mailand 1542 für die Einführung der Seidenmanufaktur. Als erstes Patentgesetz wird das Venedigs von 1474 mit den Kriterien Neuheit, Ausführbarkeit und Nützlichkeit angesehen. Auch England, die Niederlande, der Kaiser und einzelne dt Fürsten, vor allem Sachsen und Österreich, gewährten Privilegien, dabei kam es zu sich verfestigenden Regeln. Im Reich waren seit Ferdinand I. (1556–1564) Anträge an den Reichshofrat zu richten; wichtigste Kriterien waren Neuheit und das Erbringen einer „Probe“. Unter den Auswirkungen des Dreißigjährigen Kriegs verkümmerte das Privilegienwesen wieder.

2

2.Von Bestand war das häufig als erstes modernes Patentgesetz angesprochene englische Statute of Monopolies von 1623. Die Schutzdauer wurde grds auf 14 Jahre beschränkt, Patente sollten nur dem ersten und wahren Erfinder und nur für neue Gewerbeerzeugnisse erteilt werden können. Ausgeschlossen waren gesetzwidrige oder dem Gemeinwohl schädliche Erfindungen, namentlich solche, die die Lebensmittelpreise erhöhten. Die Regelung blieb bis 1835 in Geltung.

3

3.In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde nach Regelungen in einzelnen Kolonien (Massachusetts 1641, Connecticut 1672, South Carolina 1691) aufgrund des Art I Section 8 der Verfassung vom 17.9.1787 („The Congress shall have Power … To promote the Progress of Science and usefull Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries“) 1790 ein Patentgesetz nach englischem Vorbild erlassen. Seit 1812 war es üblich, am Ende der Beschreibung den wesentlichen Inhalt der Erfindung kurz in einer Art Patentansprüche darzustellen. Das Patentgesetz von 1836 brachte die Vorprüfung auf Neuheit.

4

4.In Frankreich wurde die schwer durchschaubare Privilegienerteilung durch das Patentgesetz vom 7.1.1791 abgelöst. Das Erfinderrecht wurde als geistiges Eigentum naturrechtl begründet (Präambel: „… toute idée nouvelle, dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à la société, appartient primitivement à celui qui l’a conçue, et que ce serait attaquer les droits de l’homme dans leur essence, que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur“) und gewährte ein ausschließliches Nutzungsrecht an der Erfindung. Es bestand Ausübungszwang binnen zwei Jahren, druckschriftliche Vorbeschreibung führte zur Nichtigkeit. Als Patentbehörde wurde das Directoire des Brevets d’invention errichtet, bei dem ein Katalog der Erfindungen geführt wurde. Das Gesetz wurde 1844 durch ein neues Patentgesetz abgelöst.


II.Deutschland im frühen 19. Jahrhundert; Deutscher Bund

5

1.Im annektierten linksrheinischen Deutschland wurde das franz Patentgesetz am 3.3.1799 einge- führt. Das Großherzogtum Berg übernahm es am 3.11.1809.

6

2.In Preußen war die Erteilung von Erfindungsprivilegien nach § 7 Teil II Titel 13 ALR dem König vorbehalten, das Verfahren war im Publicandum über die Ertheilung von Patenten vom 14.10.1815 geregelt, es galt anders als in den das franz Anmeldeverfahren rezipierenden Territorien (Bayern, Württemberg, Sachsen) ein strenges Vorprüfungsverfahren durch die „Technische Deputation“. Ein Erteilungsanspruch bestand nicht, wohl aber eine Ausübungspflicht. Erst durch § 9 der Allgemeinen Gewerbeordnung vom 17.1.1845870 erfolgte eine gesetzliche Regelung des Inhalts, dass „die besonderen Vorschriften über Ertheilung und Benutzung der Erfindungspatente ferner zur Anwendung“ kommen sollten.

7

3.In Österreich blieb das Privilegium Gnadenakt, Grundsätze über Erfindungs- und Einführungspri- vilegien wurden 1794 aufgestellt. Die Regelung im Privilegiengesetz von 1820, die neben einer Ausübungspflicht steigende Gebühren während der höchstens 15jährigen Geltungsdauer vorsah, blieb im wesentlichen bis 1897 in Kraft.

8

4.Im linksrheinischen Bayern blieb das franz Patentgesetz in Geltung. Für das rechtsrheinische Bay- ern sah das Gewerbegesetz von 1825 Gewerbsprivilegien mit bis zu 15jähriger Dauer vor, die Neuheit, Eigentümlichkeit und Gemeinnützigkeit des Schutzgegenstands voraussetzten, worüber im Streitfall die Gerichte zu entscheiden hatten. Eine Vorprüfung fand nicht statt. Steigende Gebühren und Ausübungspflicht waren vorgesehen.
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5.In Württemberg war eine Patente betr Bestimmung in der Verfassungsurkunde vom 25.9.1819 ent- halten. Die Patenterteilung war dem Ermessen der Regierung überlassen. Bestimmungen enthielt die Gewerbeordnung von 1828, revidiert 1836.

10

6.Andere Staaten. Das Großherzogtum Hessen sah in Art 104 Satz 2 der Verfassungsurkunde vom 22.12.1820 die Erteilung von Patenten durch die Regierung für bestimmte Zeit vor; man folgte dem preußischen Vorbild. Eine weitere Regelung erfolgte 1858. Die Verfassung von Kurhessen vom 5.1.1831 enthielt in § 36 eine entspr Regelung mit 10jähriger Laufzeit. Hannover (1847; Vorprüfung) und Sachsen (1853; Registrierungssystem) folgten mit Regelungen.

11

7.Die Übereinkunft der zum Zoll- und Handelsverein verbundenen Regierungen „wegen Erteilung von Erfindungspatenten und Privilegien“ vom 21.9.1842 stellte nur allg Grundsätze (Neuheitsprinzip, ausschließlicher Zugang des einzelstaatlichen Patentinhabers zur Privilegierung in den anderen Staaten) auf, diente aber als Grundlage in Baden, Braunschweig und Sachsen-Weimar. Bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren 29 Regelungen in Geltung. Die kleineren Staaten machten die Patenterteilung davon abhängig, dass die Erfindung bereits in einem größeren Staat geschützt war. Die Hansestädte und Mecklenburg kannten keinen Erfindungsschutz. Die Nationalversammlung versuchte 1849, eine reichsrechtl Regelung herbeizuführen, die Verfassung vom 28.3.1849 sah vor (Abschn II Art I § 40): „Erfindungspatente werden ausschließlich von Reichs wegen auf der Grundlage eines Reichsgesetzes erteilt …“. Gleiches gilt für die Bundesversammlung 1860/63.
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Antipatentbewegung. 1863 sprachen sich auf eine Umfrage des preußischen Handelsministers von Itzenplitz 31 preußische Handelskammern gegen den Erfindungsschutz und nur 16 dafür aus; die Bewegung erreichte ihren Höhepunkt im Kongress dt Volkswirte 1863, zu ihren Anhängern gehörte der Leiter der für Patenterteilungen zuständigen Technischen Deputation im preußischen Handelsministerium, R. Delbrück. Auch Bismarck befürwortete 1868 die Abschaffung des Patentschutzes, auf dessen Beseitigung eine preußische Bundesratsvorlage im Norddeutschen Bund hinarbeitete. Die Bewegung war zunächst in den Niederlanden und der Schweiz erfolgreich. Noch im Jahr 1872 beantragte die preußische Regierung beim Bundesrat die Abschaffung des Erfinderschutzes, der als volkswirtschaftlich nachteilig und der Gewerbefreiheit widersprechend angesehen wurde; die Freihandelsschule lehnte ihn als industriehemmend ab. Die Entwicklung in anderen Staaten bewies jedoch das Gegenteil, gerade wegen des fehlenden Erfinderschutzes gingen Erfinder nach England und Amerika.


III.Deutsches Reich bis 1918

13

1.Die Reichsverfassung vom 16.4.1871871 sah in Art 4 Nr 5 die Gesetzgebung des Reichs über die Erfindungspatente vor. Der Verein dt Ingenieure (VDI) legte 1872 den Entwurf eines Patentgesetzes vor, fördernd wirkte der internationale Patentkongress in Wien 1874. Auf Drängen des VDI und des Patentschutzvereins (W. von Siemens) ging die Regierung an die Vorbereitung eines Entwurfs.

14

2.Das Patentgesetz vom 25.5.1877 trat am 1.7.1877 in Kraft. Das „Kaiserliche Patentamt“ wurde Patentbehörde für das gesamte Reichsgebiet. Das Gesetz brachte strenge Neuheitsprüfung und Einspruchsmöglichkeit, Publizitätsprinzip, Abhängigkeit der höchstens fünfzehnjährigen Schutzdauer von einer gestaffelten Gebühr und Rücknahmemöglichkeit bei Nichtausführung.

15

3.Das Patentgesetz vom 7.4.1891 stellte einige Mängel, insb in der Organisation des Patentamts und im Verfahren, ab. Es regelte ua das Verhältnis zwischen zwei Erfindungen mit ganz oder teilweise gleichem Erfindungsgegenstand, die Erstreckung des Schutzes auf die unmittelbar hergestellten Erzeugnisse beim Verfahrenspatent und brachte eine fünfjährige Ausschlussfrist bei Nichtigkeitsklagen. Beim Patentamt fielen die nebenamtlichen Mitglieder im wesentlichen weg, Vorbescheid und Beschwerdeabteilungen wurden eingeführt. Ergänzend erging 1904 das Gesetz betr. den Schutz auf Ausstellungen, nachdem Deutschland 1903 der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) beigetreten war. Die Novelle vom 6.6.1911 schränkte die Zurücknahme des Patents ein und führte die Zwangslizenz ein.
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4.Während des Ersten Weltkriegs wurden durch die VO betr. vorübergehende Erleichterungen auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts vom 10.9.1914872 mit ÄnderungsVO vom 13.4.1916,873 die VOen betr die Verlängerung von Prioritätsfristen vom 7.5.1915874 und vom 8.4.1916875 und die Bek über Vereinfachungen im Patentamt vom 9.3.1917876 ua Gebührenstundung und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen Fristversäumnisse geschaffen. Der 1891 eingeführte abl Vorbescheid wurde wieder abgeschafft. Das Patentamt wurde durch die Übertragung der Prüfung und Patenterteilung von der Patentabteilung auf die Prüfungsstelle arbeitsfähig erhalten, die Beschwerdeabteilung mit 3 statt 5 Mitgliedern besetzt. Die PVÜ wurde durch den Krieg suspendiert.


IV.1919 bis 1945

17

1.Nach Art 286, Art 306 des Versailler Friedensvertrags wurden die Vorkriegsrechte mit Einschränkungen wieder in Kraft gesetzt. Art 158 der Reichsverfassung von 1919 bestimmte, dass das Recht der Erfinder den Schutz und die Fürsorge des Reiches genieße. Für die abgetretenen Gebiete enthielt Art 311 des Versailler Vertrags eine Regelung. Konsequenzen aus der Abtretung regelte das Gesetz zur Sicherung von gewerblichen Schutzrechten deutscher Reichsangehöriger im Ausland vom 6.7.1921.877 In der im Jahr 1920 verselbstständigten Stadt Danzig wurde durch das Gesetz betreffend Erfindungen und Warenzeichen vom 14.7.1921 eine eigenständige Regelung mit einen Amt für gewerblichen Rechtsschutz des Amtsgerichts Danzig geschaffen.878 Für das unter Völkerbundsverwaltung gestellte Saargebiet blieben die Gesetze und Verordnungen, die am 11.11.1918 in Kraft waren, abgesehen von den mit Rücksicht auf den Kriegszustand getroffenen Bestimmungen in Kraft (Anlage zu Art 45–50 Versailler Vertrag § 23). Auch für das zunächst unter Völkerbundsverwaltung gestellte Memelgebiet sind keine speziellen Regelungen ergangen.879

18

Die zwanziger Jahre brachten eine Verlängerungsmöglichkeit für den Schutz um die Kriegszeit (Gesetz betr eine verlängerte Schutzdauer bei Patenten, Gebrauchsmustern usw vom 21.4.1920)880 sowie verschiedene Neuregelungen der Gebühren (Gesetze vom 27.6.1922 und 9.7.1923, VOen vom 29.10.1923,881 29.11.1923,882 28.2.1924,883 und das Gesetz über die patentamtlichen Gebühren vom 26.3.1926.884 Durch Gesetz vom 9.7.1923 wurde die Patentlaufdauer von 15 auf 18 Jahre erhöht. In der Fassung vom 7.12.1923 wurde das PatG neu bekanntgemacht. Durch das Gesetz über Änderungen im patentamtlichen Verfahren vom 1.2.1926885 ging das Einspruchsverfahren von den Prüfungsstellen wieder auf die Anmeldeabteilung über. Zur Sicherung größerer Einheitlichkeit wurde für die Beschwerdeabteilungen ein Großer Senat geschaffen.

19

2.Zwar war schon im Jahr 1913 der amtliche Entwurf eines neuen PatG veröffentlicht worden,886 aber erst nach Beendigung von Krieg und Inflation nahm das Reichsjustizministerium die Arbeiten wieder auf. Die Reichstagsvorlage vom 20.4.1932 kam nicht mehr zur Beratung. Erst am 5.5.1936 wurde nach Vorarbeiten des Reichsjustizministeriums und des Ausschusses für Gewerblichen Rechtsschutz der Akademie für Deutsches Recht gleichzeitig mit einem neuen GebrMG und dem Gesetz über die patentamtlichen Gebühren887 ohne parlamentarische Beteiligung durch den „Führer und Reichskanzler“ das Patentgesetz 1936 erlassen. Die Neugestaltung wurde bestimmt888 von den Zielen Förderung des Erfinders als schöpferische Persönlichkeit (Kostenerleichterungen, Erfinderehre) und Schutz der Interessen der Allgemeinheit (Einschränkung der Erfinderrechte insb durch Befugnisse des Staats und Zwangslizenzen). Dazu sollte eine Vereinfachung und übersichtliche Gestaltung des zersplitterten Gesetzesstoffs erfolgen. Schließlich machten Änderungen der PVÜ Anpassungen notwendig. Der Nationalsozialismus wirkte sich in erster Linie durch die Verdrängung der jüdischen Anwälte,889 das Abreißen der Kontinuität in der Literatur durch Nichtfortführung wesentlicher Werke und deren Verbannung aus der Praxis sowie durch die Folgen seiner Expansions- und Eroberungspolitik aus, während die Einflüsse in Gesetzgebung und Rspr (entgegen der Einleitung zur Begr zu den Gesetzen über den gewerblichen Rechtsschutz vom 5.5.1936,890 und trotz mehrfacher Zitate aus „Mein Kampf“ in RG-Entscheidungen (und in der 1. Aufl dieses Kommentars) sowie der Erwähnung des „Stellvertreters des Führers“ in § 52 Abs 5 PatG) eher marginal blieben.891
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3.Im Zweiten Weltkrieg ließ zunächst die 1. VO über Maßnahmen auf dem Gebiete des Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichenrechts vom 1.9.1939892 die Zuschlagsgebühren wegfallen, verlängerte die letzte Mahnungsfrist auf 3 Monate und gewährte bei „außergewöhnlichen Umständen“ Wiedereinsetzung. Die 2. VO vom 9.11.1940893 brachte die Wiedereinsetzung in die Prioritäts- und Einspruchsfrist. Beide VOen wurden, nachdem das 1. ÜberlG einzelne Regelungen aufrecht erhalten hatte, insgesamt erst durch das 5. ÜberlG aufgehoben. Durch die VO zur Änderung des PatG vom 23.10.1941 fiel die Fünfjahres-Ausschlussfrist für die Nichtigkeitsklage fort. Die 1. und 2. VO über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 10.1.1942894 und vom 12.5.1943895 brachten ua Gebührenstundung, Verlängerung der Patentdauer, Wiederinkrafttreten erloschener Patente sowie einschneidende Verfahrensänderungen (zB Wegfall des Einspruchsverfahrens und Aussetzungsmöglichkeit für die Prüfung; Wegfall des Zwangslizenzverfahrens, Einschränkung des Nichtigkeitsverfahrens). Das ArbN-Erfinderrecht wurde durch die VOen vom 12.7.1942896 und vom 20.3.1943897 erstmals normativ geregelt (hierzu die Einl ArbEG). Ein Teil des RPA wurde zunächst nach Striegau und Jauer in Schlesien und später nach Heringen, Eger (jetzt Cheb) und Lichtenfels ausgelagert; im März 1943 wurde eine Schließung des RPA diskutiert.898 Die VO zur Einschränkung von Veröffentlichungen im Patentwesen vom 15.1.1944899 schuf die Möglichkeit, die Angabe des Patentinhabers oder Erfinders in der Rolle zu unterlassen. Die 3.VO über außerordentliche Maßnahmen im Patent- und Gebrauchsmusterrecht vom 16.1.1945900 schränkte das Verfahren in Patentsachen dahin ein, dass Prüfungsverfahren nur soweit durchgeführt wurden, als es der Reichsminister für Bewaffnung und Kriegsproduktion zur Wahrung kriegswichtiger Belange verlangte, hob die Möglichkeit der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens auf, setzte anhängige Nichtigkeitsverfahren grds aus und unterließ Eintragungen und Löschungen in der Rolle. Am 21.4.1945 wurde die Tätigkeit des RPA ganz eingestellt. Seine formale Auflösung erfolgte durch die Art II und X Kontrollratsgesetz Nr 5 vom 30.10.1945.


V.Entwicklung nach 1945 bis 1990

21

1.1945 bis 1948. Ab 1945 waren zunächst Schutzrechtsanmeldungen nicht möglich. Gespräche der Siegermächte über eine Wiederherstellung des deutschen Patentwesens verliefen ergebnislos. Eine durch VO des braunschweigischen Staatsministeriums im Juli 1945 eröffnete Annahmestelle musste 1946 geschlossen werden.901 Erfindungsschutz beschränkte sich auf das Bürgerliche und das Wettbewerbsrecht.902 Ab 1948 verlief die Entwicklung in West und Ost getrennt. Zur Entwicklung in der DDR Rn 30.
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Die Rückgabe konfiszierten deutschen Vermögens wurde von einem Teil der Siegerstaaten, darunter den USA, abgelehnt903 (vgl hierzu das Kontrollratsgesetz Nr 5 vom 30.10.1945); soweit sich das auch auf Vermögenswerte im neutralen Ausland bezog, ist die Schweiz dem nicht gefolgt.904
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2.Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Bundesrepublik Deutschland bis 1956. In den Westzonen konnten aufgrund des Gesetzes über die Errichtung von Annahmestellen vom 5.7.1948905 und der DVO hierzu vom 14.7.1948906 ab 1.10.1948 bei den Annahmestellen in Darmstadt und Berlin Patentanmeldungen altersrangbegründend eingereicht werden. Das Grundgesetz vom 23.5.1949 wies in Art 73 Nr 9 die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für den gewerblichen Rechtsschutz dem Bund zu. Das Erste Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes (1. ÜberlG) vom 8.7.1949907 gestaltete das Prüfungsverfahren vor dem durch Gesetz vom 12.8.1949908 in München errichteten und am 1.10.1949 eröffneten (Bek vom 25.8.1949)909 Deutschen Patentamt (DPA) vorübergehend neu, indem es ua vor der Bekanntmachung keine Neuheitsprüfung vorsah. Es berücksichtigte die Rechte des Ersterfinders aus der patentamtslosen Zeit und regelte die Weiterbehandlung der Altschutzrechte und Altanmeldungen beim RPA. Zum 1. ÜberlG ergingen zwei DurchführungsVOen vom 1.10.1949910 und vom 14.6.1950.911 Seit der Eröffnung des DPA konnten wieder Nichtigkeitsverfahren durchgeführt werden. Das Gesetz über das DPA wurde durch das Gesetz vom 30.1.1950912 auf die Länder der franz Besatzungszone erstreckt. Das Gesetz Nr 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20.10.1949 (AHKG 8)913 regelte kriegsbetroffene Schutzrechte und Anmeldungen. Als Änderungsgesetz war das Gesetz Nr 41 der Alliierten Hohen Kommission vom 9.11.1950,914 daneben die 1. DVO zum Gesetz Nr 8 vom 8.5.1950915 zu beachten. Durch VO vom 20.1.1950916 wurde zum 1.2.1950 die Dienststelle Berlin des DPA errichtet. Das Gesetz über die Verlängerung der Dauer bestimmter Patente vom 15.7.1951917 (aufgehoben durch das KostRegBerG) verlängerte bei Altpatenten und bei Altanmeldungen, für die kein vorläufiger Schutz mehr eingetreten war, die Patentdauer um fünf Jahre. Das 3.ÜberlG vom 3.10.1951918 betraf Altschutzrechte und Altanmeldungen österreichischen Ursprungs. Durch das 4. ÜberlG vom 20.12.1951919 wurden die Vereinfachungen des Prüfungsverfahrens im wesentlichen beseitigt und insb für die nach dem 31.12.1951 eingereichten Anmeldungen die Neuheitsprüfung wieder eingeführt. Den vorläufigen Abschluss der Neuordnung nach dem Krieg brachte das 5. ÜberlG vom 18.7.1953,920 mit dem zugleich das PatG neu bekanntgemacht wurde. Neu waren Regelungen über Geheimpatente, das Benutzungsrecht des Bundes im Interesse seiner Sicherheit, Patentbeschränkung und Armenrechtsverfahren, das zugleich durch das Gesetz über die Erstattung von Gebühren für im Armenrecht beigeordnete Vertreter in Patent- und Gebrauchsmustersachen921 ergänzt wurde. Die noch bestehenden Kriegsvorschriften wurden aufgehoben. Zur gesetzlichen Regelung des ArbN-Erfinderrechts s Einl ArbEG.
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3.Saareingliederung. Die zum 1.1.1957 politisch vollzogene Eingliederung des Saarlands in die Bundesrepublik erfolgte auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes mWv 6.7.1959 durch das Gesetz vom 30.6.1959922 (SaarEinglG, aufgehoben durch das KostRegBerG).
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4.6. Überleitungsgesetz. Die folgende Reform wurde durch das Urteil des BVerwG vom 13.6. 1959923 ausgelöst, nach dem die Entscheidungen der nicht als Gericht anzusehenden Beschwerdesenate des DPA nach Art 19 Abs 4 GG vor den Verwaltungsgerichten angefochten werden konnten. Dies erforderte eine Neuordnung der gerichtlichen Überprüfung der Entscheidungen des DPA insgesamt. Zunächst wurde, um Rechtssicherheit zu schaffen, durch das Gesetz über die Frist für die Anfechtung von Entscheidungen des DPA vom 17.2.1960924 eine befristete Anfechtungsmöglichkeit für die bis zur Entscheidung des BVerwG ergangenen Entscheidungen des DPA geschaffen. Das 12. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 6.3.1961925 gab dem Bund die Befugnis, für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht zu errichten. Diese wurde durch das 6. ÜberlG vom 23.3.1961 durch die Errichtung des BPatG am 1.7.1961 ausgeschöpft (näher hierzu Rn 1 die Kommentierung zu § 65).

5.Patentänderungsgesetz 1967 (Vorabgesetz)

Schrifttum s 8. Aufl.
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Zur Entlastung des DPA wurde durch das PatÄndG 1967 vom 4.9.1967, das „Vorabgesetz“, der Verfahrensablauf bis zur Bekanntmachung erheblich geänd. MWv 1.10.1968 wurde das System der „aufgeschobenen Prüfung“, verbunden mit der wesentlich auf den Entwurf eines skandinavischen Patentgesetzes zurückgehenden Offenlegung der Patentanmeldung spätestens nach 18 Monaten ab Prioritätszeitpunkt, eingeführt. Zum Ausgleich für den Verlust der Geheimhaltung erhielt der Anmelder einen Entschädigungsanspruch aus der offengelegten Patentanmeldung, der jedoch kein Verbotsrecht einschließt. Damit wurde das DPA spürbar entlastet. Weiter wurde die Möglichkeit des Stoffschutzes eingeführt. Änderungen des PatG erfolgten weiter durch das Sortenschutzgesetz vom 20.5.1968, das 8. Strafrechtsänderungsgesetz vom 25.6.1968, das Kostenermächtigungs-Änderungsgesetz vom 23.6.1970 und das Gesetz zur Änderung der Bezeichnungen der Richter usw vom 26.5.1972.
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6.Durch das Gesetz über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) vom 21.6.1976 wurden im Zug der eur Rechtsangleichung eine grundlegende Umgestaltung des materiellen Patentrechts und der Nichtigkeitsgründe, eine Neuregelung des Schutzbereichs und die Verlängerung der Patentdauer auf 20 Jahre vorgenommen. Die Änderungen traten großenteils am 1.1.1978 in Kraft. Die Hauptbedeutung dieses Gesetzes liegt in der Umsetzung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) und des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT) in das nationale Recht; hierdurch kam eine konkurrierende Patenterteilungsbehörde, die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland ein gleichwertiges Patent erteilen kann, ins Spiel, zum anderen wurde ein weiterer, internationaler Anmeldeweg sowohl in das nationale als auch in das eur Verfahren eröffnet.
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7.Weitere Anpassungen an das Recht der eur Übk enthält das Gemeinschaftspatentgesetz (GPatG) vom 26.7.1979, das im wesentlichen am 1.1.1981 in Kraft trat. Hervorzuheben sind die Neuregelung der Wirkung des Patents und des Erteilungsverfahrens, in dem der nachgeschaltete Einspruch eingeführt wurde. Die (vertragliche) Lizenz wurde erstmals ausdrücklich geregelt; weitere Änderungen betreffen die Einführung der Zusammenfassung, die vorzeitige Offenlegung, die Teilung und die innere Priorität. Prozessrechtl wurden die Beteiligungs- und Äußerungsmöglichkeit des PräsDPA im Beschwerdeverfahren geschaffen und der Anwaltszwang im Nichtigkeitsberufungsverfahren eingeführt. Das Gesetz über die Prozesskostenhilfe vom 13.6.1980 regelte das frühere Armenrecht neu. Am 16.12.1980 wurde das PatG mit neuer Paragraphenfolge neu bekanntgemacht („PatG 1981“). Das Gebrauchsmusteränderungsgesetz vom 15.8.1986 brachte ua einen Bestandsschutz für Lizenzen. An die Stelle der Anmeldebestimmungen für Patente ist die im Jahr 2003 durch die Patentverordnung (PatV) abgelöste PatentanmeldeVO vom 12.11.1986 getreten. Auch durch das Kostenänderungsgesetz vom 9.12.1986 erfolgten Änderungen des PatG.


8.Produktpirateriegesetz926

Schrifttum: Ann Produktpiraterie – Bloße Verletzung individueller Rechte oder Bedrohung des Systems gewerblicher Schutzrechte insgesamt? FS T. Schilling (2007), 1; Ann Produktpiraterie – „Anständige Verletzer“ einerseits, Piraten andererseits, VPP-Rdbr 2014, 93; Asendorf Gesetz zur Stärkung des Schutzes geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie, NJW 1990, 1283; Asendorf Auskunftsansprüche nach dem Produktpirateriegesetz und ihre analoge Anwendung auf Wettbewerbsverstöße, FS F. Traub (1994), 21; Beysen Der privatrechtliche Schutz des Softwareherstellers vor Programmpiraterie, Diss Osnabrück 2003; Bittner Produktpiraterie auf inländischen Fachmessen: Vorgehen gegen patentverletzende Ware, GRURPrax 2015, 142; Braun Produktpiraterie. Rechtsschutz durch Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht sowie ausgewählte Probleme der Rechtsdurchsetzung, Köln 1993; Braun Produktpiraterie, CR 1994, 726; Braun Produktpiraterie, Rechtliche Erfassung durch Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht, ein Überblick, in: DACH Europäische Anwaltsvereinigung e.V. (Hrsg) Produktpiraterie, 1996; Cremer Die Bekämpfung der Produktpiraterie in der Praxis, Mitt 1992, 153; Cremer Die Wirksamkeit von zollrechtlichen Maßnahmen nach TRIPS, Bericht Q 147 für die deutsche AIPPI-Landesgruppe, 2001; Ensthaler Produktpirateriegesetz, GRUR 1992, 273; Haedicke Patente und Piraten, Geistiges Eigentum in der Krise, 2011; Harte-Bavendamm (Hrsg) Handbuch der Markenpiraterie in Europa, 2000; Knieper Mit Belegen gegen Produktpiraten, WRP 1999, 1116; Kommission der Europäischen Gemeinschaften Grünbuch zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produkt- und Dienstleistungspiraterie im Binnenmerkt, Dokument KOM(98) 569 endg., 1998; Kröger/Bausch Produktpiraterie im Patentwesen, GRUR 1997, 321; Lehmann/Diercks Die Bekämpfung der Produktpiraterie nach der Urheberrechtsnovelle, CR 1993, 537; Lührs Verfolgungsmöglichkeiten im Fall der „Produktpiraterie“ unter besonderer Betrachtung der Einziehungs- und Gewinnabschöpfungsmöglichkeiten (bei Ton-, Bild- und Computerprogrammträgern), GRUR 1994, 264; Maul/Maul Produktpiraterie im Pharma-Bereich – Sanktionsbedarf und Schadensquantifizierung, GRUR 1999, 1059; Mayer/Linnenborn Kein sicherer Hafen: Bekämpfung der Produktpiraterie in der Europäischen Union, Kommunikation und Recht 2003, 313; Meister Leistungsschutz und Produktpiraterie – Fragmente zu einem Problem, 1990; D. Müller Keine Gnade für Plagiate: gewerbliche Schutzrechte nutzen3, 2001; Müller/Wabnitz Die veränderte Stellung des Staatsanwalts im heutigen Wirtschaftsleben, ZRP 1990, 429; Patnaik Enthält das deutsche Recht effektive Mittel zur Bekämpfung von Nachahmungen und Produktpiraterie? GRUR 2004, 191; Röder Strafrechtlicher Schutz vor Produktpiraterie im europäischen Rahmen: Notwendige Harmonisierung oder grenzwertiger Protektionismus, FS 10 Jahre Studiengang „International Studies in Intellectual Property Law“ (2009), 145; Scheja Bekämpfung der grenzüberschreitenden Produktpiraterie durch die Zollbehörden, CR 1995, 714; Schmidl Bekämpfung der Produktpiraterie in der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich. Zur Notwendigkeit eines europäischen Markenstrafrechts am Beispiel der Gemeinschaftsmarke, 1999; Schöner Die Bekämpfung der Produktpiraterie durch die Zollbehörden, Mitt 1992, 180; Tilmann Der Schutz gegen Produktpiraterie nach dem Gesetz von 1990, BB 1990, 1565; Tronser Auswirkungen des Produktpirateriegesetzes vom 7.3.1990 auf das Gebrauchsmusterrecht, GRUR 1991, 10; von Welser/González Marken- und Produktpiraterie2, 2015.
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Wesentliche Änderungen brachte das Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (Produktpirateriegesetz – PrPG) vom 7.3.1990. Ziel dieses Gesetzes war es, „die gesetzlichen Regelungen zur Verfolgung und Ahndung von Schutzrechtsverletzungen im Bereich des geistigen Eigentums zu verbessern. Das Gesetz will, aufbauend auf einer Verbesserung des rechtl Instrumentariums bei Schutzrechtsverletzungen insgesamt. vor allem auch die Voraussetzungen für eine schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung der Schutzrechtsverletzungen schaffen, die seit geraumer Zeit und mit nach wie vor ansteigender Tendenz planmäßig, gezielt und massenhaft begangen werden und für die die Umschreibung ,Produktpiraterie‘ gebräuchlich geworden ist“.927 Es enthält im wesentlichen gleichlautende Änderungen des (damaligen) WZG, des UrhG, des (damaligen) GeschmMG, des PatG, des GebrMG, des HlSchG und des SortG. Hauptpunkte sind Verschärfung der strafrechtl Sanktionsmöglichkeiten (§ 142), Erweiterung der zivil- (§ 140a) und strafrechtl (§ 142) Vernichtungs- und Einziehungsmöglichkeiten, Schaffung eines besonderen Auskunftsanspruchs (§ 140b) und Einführung der zuvor nur im WZG vorgesehenen Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörden unter Umgestaltung des Verfahrens (§ 142a).



VI.Deutsche Demokratische Republik (DDR)

Schrifttum s 8. Aufl.
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In der DDR erfolgte eine grundlegende Umgestaltung des Patentrechts durch das PatG-DDR vom 6.9.1950,928 gleichzeitig wurde in (Ost-)Berlin das Amt für Erfindungs- und Patentwesen (AfEP) errichtet. Neben dem Ausschließungspatent wurde das Wirtschaftspatent eingeführt, das kein Ausschließungsrecht gegenüber Dritten zum Inhalt hatte. Für Erfindungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Erfinder in einem sozialistischen Betrieb oder staatlichen Organ oder mit dessen Unterstützung entstanden waren, konnte nur ein Wirtschaftspatent erteilt werden, zu dessen Anmeldung der Ursprungsbetrieb verpflichtet war. Seit der Änderung vom 31.7.1963929 erfolgte eine vollständige Sachprüfung vor Patenterteilung grds nicht mehr, sie wurde aber auf Antrag oder vAw nachgeholt. Am Wirtschaftspatent hatten sozialistische Betriebe und staatliche Organe ein Benutzungsrecht, sonstigen Dritten konnte das AfEP die Benutzung gestatten. Das Ausschließungspatent, das bei Inländern nur ausnahmsweise in Betracht kam, gewährte demgegenüber einen Unterlassungsanspruch, der allerdings durch das AfEP aus bestimmten Gründen gegen angemessene Entschädigung eingeschränkt oder aufgehoben werden konnte. Der Gebrauchsmusterschutz wurde 1963 abgeschafft. Das Gesetz über den Rechtsschutz für Erfindungen vom 27.10.1983930 änderte die Rechtslage im Grundsatz nicht. Erst in der Schlussphase der DDR erfolgte in der Folge des Vertrags über eine Wirtschafts- und Sozialunion durch das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes über Warenkennzeichen der Deutschen Demokratischen Republik vom 29.6.1990 (PatÄndG-DDR 1990)931 eine Anpassung an das Patentrecht der Bundesrepublik Deutschland, insb unter Fortfall des technischen Fortschritts als Patentierungsvoraussetzung und des Stoffschutzverbots. Art 3 PatÄndG-DDR 1990 sah die Möglichkeit der Umwandlung von Wirtschaftspatenten in Ausschließungspatente vor (näher 8. Aufl).


VII.Entwicklung seit 1990

1.Die deutsche Einigung

Schrifttum s 8. Aufl.
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a.Der Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag; EinigV) vom 31.8.1990932 bestimmte das DPA zur alleinigen Zentralbehörde auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. Er hat die vor dem 3.10.1990 eingereichten Anmeldungen und Schutzrechte mit Wirkung für ihr bisheriges Schutzgebiet und nach den vor dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR geltenden Rechtsvorschriften aufrechterhalten, Neuanmeldungen ab 3.10.1990 aber nur mit Wirkung für das gesamte Bundesgebiet einschließlich des Beitrittsgebiets und nach den Bestimmungen des Bundesrechts zugelassen. Damit bestand für eine Übergangszeit ein gespaltener Rechtszustand mit zwei Schutzrechtsgebieten und unterschiedlichen Regeln unterliegenden Altschutzrechten und einem einheitlichen Schutzgebiet für Neuschutzrechte.
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b.Durch das am 1.5.1992 in Kraft getretene Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz; ErstrG) vom 23.4.1992933 wurde dieser Zustand beendet; es wurde ein einheitliches Schutzrechtsgebiet geschaffen. Dies geschah durch die Erstreckung der bestehenden Rechte und Anmeldungen auf das Gebiet, in dem sie nicht galten; dies galt auch für aufgrund internationaler Übereinkommen erteilte Rechte und Anmeldungen.934 Die erstreckten Rechte wurden im Grundsatz den Regeln des PatG in der zur Zeit des Beitritts bzw der Erstreckung geltenden Fassung unterstellt (vgl 6. Aufl Rn 6 ff zu § 9, Rn 9 zu § 139; zur Auslegung des Patents 8. Aufl; 6. Aufl Rn 14 ff vor § 1 und Rn 140 ff zu § 15; 5. Aufl Rn 136 ff zu § 15, 7. Aufl Rn 8 ff Einl ArbEG).
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2.Das 2. Gemeinschaftspatentgesetz (2. GPatG) vom 20.12.1991 (weitgehend aufgehoben durch Art 4 des Gesetzes zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte vom 24.8.2007) enthielt neben der Zustimmung zu der (nicht zustande gekommenen) Vereinbarung über Gemeinschaftspatente Änderungen des IntPat-ÜG, insb das (inzwischen wieder beseitigte) Übersetzungserfordernis für eur Patentschriften (Art II § 3 IntPatÜG aF) und die Abschaffung des patentgerichtlichen Kollisionsverfahrens bei prioritäts- und inhaltsgleichen eur und nationalen Patenten. Im PatG wurden die Rücknahmemöglichkeit für die Lizenzbereitschaftserklärung eingeführt und die Rücknahmefiktion bei der Prioritätsbeanspruchung eines älteren Gebrauchsmusters (iSd BGH-Rspr) geregelt.
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3.Das Erste Sortenschutzänderungsgesetz vom 27.3.1992 glich mit der Ausdehnung des Sortenschutzes auf jegliche Pflanzensorte den Patentierungsausschluss in § 2 der Regelung im EPÜ an.
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4.Patentänderungsgesetz 1993 (Arzneimittelzertifikat) und weitere Änderungen. Durch VO vom 18.6.1992 (EWG) Nr 1768/92 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 18.6.1992935 wurde als für alle EG-Mitgliedstaaten unmittelbar geltendes Recht ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel als nationales Recht ersetzendes und nicht nur alternativ ergänzendes gemeinschaftliches Einheitsrecht geschaffen. Damit vollzog der Rat eine Entwicklung nach, die in den USA, in Japan und in der Republik Korea bereits stattgefunden hatte.936 Eine entspr Regelung für Pflanzenschutzmittel enthält die VO des Parlaments und des Rates vom 23.7.1996. Die inzwischen durch die VO Nr 469/2009 (Arzneimittel) abgelöste VO ist unmittelbar anwendbares Recht. Die erforderlichen Anpassungen des nationalen Rechts brachte das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (PatGÄndG) vom 23.3.1993 durch Einfügung der §§ 16a, 49a sowie Änderung weiterer Bestimmungen, für das eur Patent durch Einfügung des Art II § 6a IntPatÜG.
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Kostenrechtliche Änderungen enthielt das Gesetz zur Änderung des Patentgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 25.7.1994 (PatGebÄndG); die vorgesehene937 Einführung einer Einspruchsgebühr wurde zunächst nicht verwirklicht. Durch das MarkenRRefG vom 25.10.1994 wurde die Regelung des Prioritätsrechts in § 41 geänd.
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5.2. Patentgesetzänderungsgesetz. Das im wesentlichen am 1.11.1998 in Kraft getretene Zweite Ge- setz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGÄndG) brachte ua die Umbenennung des DPA in Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA), Änderungen bei der Zwangslizenz und den Wegfall der Zurücknahme des Patents, die Möglichkeit der Einreichung von Patent- und GbmAnmeldungen über Patentinformationszentren und in Fremdsprachen, einheitliche Fristen bei der Inanspruchnahme einer Priorität und die Abschaffung des Vorschaltverfahrens sowie die Einführung einer Begründungspflicht im Nichtigkeitsberufungsverfahren938 und die Umbenennung der Patentrolle in Patentregister. Durch das Gesetz werden zudem verschiedene entbehrlich gewordene Vorschriften aufgehoben (näher 8. Aufl).
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6.Das Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vom 13.12.2001 hat insb das Gebühren- und Kostenrecht umfangreich geänd, wobei zahlreiche, bisher im PatG enthaltene Regelungen in das neue PatKostG eingestellt wurden, das das PatGebG abgelöst hat; es hat außerdem das Einspruchsverfahren vorübergehend ganz auf das BPatG verlagert. Das Gesetz warf zahlreiche Zweifelsfragen auf, die zT durch das GeschmMRefG geklärt wurden. Das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 26.11.2001 hat insb die Verjährungsregelung geänd. Weitere Änderungen haben das GeschmMRefG vom 12.3.2004, das Kostenrechtsmodernisierungsgesetz vom 5.5.2004 und das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und anderer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 9.12.2004 gebracht. Das Vierzehnte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 29.8.2005 hat § 11 geänd. Im Rahmen der Rechtsbereinigung ist 2006 auch die längst überfällige Aufhebung der §§ 56 – 60 PatG 1936 erfolgt.
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7.Das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes hat ua die Rückverlagerung des Einspruchsverfahrens mWv 1.7.2006 auf das DPMA und die Abschaffung der Teilungsmöglichkeit im Einspruchsverfahren gebracht sowie eine Anhörungsrüge in den Verfahren vor dem BGH eingeführt.
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8.EG-Biotechnologie-Richtlinie Die Richtlinie 98/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6.7.1998 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen939 ist am Tag ihrer Veröffentlichung (30.7.1998) in Kraft getreten; für den EWR ist sie am 31.1.2003 übernommen worden.940 Die Umsetzung der BioTRl hat (nicht nur in Deutschland) Schwierigkeiten bereitet (näher 8. Aufl). Die Richtlinie ist mWv 1.9.1999 in die AOEPÜ integriert worden. In Deutschland ist die parlamentarisch lange umstrittene Umsetzung durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen vom 21.1.2005 erfolgt.941
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9.Durchsetzungsrichtlinie. S vor § 139 sowie die Kommentierung der nach dem Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums vom 7.7.2008 geänd und neu eingestellten Bestimmungen.
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10.Umsetzung der EPÜ-Revision 2000. Das Gesetz zur Umsetzung der Akte vom 29. November 2000 zur Revision des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente hat die Regelungen des nationalen Rechts, insb das PatG und das IntPatÜG, an das geänd EPÜ angepasst und damit insb die Patentfähigkeit bekannter Stoffe und Stoffgemische neu geregelt und den Widerruf des Patents auf Antrag des Patentinhabers eingeführt.
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11.Das Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatRVereinfModG) vom31.7.2009 hat ua Änderungen beim Inlandsvertreter, beim ergänzenden Schutzzertifikat und beim Verfahren der Zwangslizenzierung vorgenommen, enthält eine weitgehende Neuregelung des Nichtigkeitsverfahrens in beiden Instanzen sowie weitgehende Änderungen des ArbEG.
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12.Das im wesentlichen am 1.4.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Novellierung patentrechtlicherVorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes vom 19.10.2013 hat neben einer Änderung der Regelung in § 2a (kein Erzeugnisschutz bei biologischen Züchtungsverfahren) ua die Abschaffung des Zusatzpatents, Akteneinsicht via Internet, Änderungen bei der Erfinderbenennung, Erleichterungen bei fremdsprachigen Anmeldungen (Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung englisch- und französischsprachiger Anmeldungen, Rücknahmefiktion bei Fristversäumnis und damit Erhaltung der Prioritätsbegründung), die Möglichkeit der altersrangschädlichen Nachreichung von Beschreibungsteilen, eine erweiterte Recherche im Patentrecht mit vorläufiger Einschätzung der Schutzfähigkeit, Erhöhung der Recherchegebühr, Wegfall des Rechts Dritter, einen Rechercheantrag zu stellen, Abschaffung des Sachdienlichkeitserfordernisses bei der Anhörung und im Einspruchsverfahren deren Öffentlichkeit, Verlängerung der Einspruchsfrist auf neun Monate gebracht, weiter neue Gebührenregelungen bei PCT-Anmeldungen.942
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13.Weitere Änderungen. Kleinere Änderungen sind durch das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren, das Gesetz zur Änderung des Prozesskostenhilfe- und Beratungshilferechts, das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und das Gesetz zur Modernisierung des Geschmacksmustergesetzes sowie zur Änderung der Regelungen über die Bekanntmachungen zum Ausstellungsgesetz erfolgt. Die 10. Zuständigkeitsanpassungsverordnung berücksichtigt die geänd Bezeichnung des BMJ. Das Gesetz zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem Nagoya-Protokoll usw hat § 34a Abs 2 eingestellt. Das Gesetz zur Änderung des Designgesetzes und weiterer Vorschriften hat ua § 142b geänd. Durch das Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie ist § 25 Abs 2 gestrichen worden. Das Gesetz über die Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren hat § 59 geänd, Durch das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz ist ein neuer § 29a eingestellt worden.
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14.Einheitspatent. Der vom BMJV vorgelegte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung patent- rechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform wurde am 27.5.2015 vom Bundeskabinett beschlossen. Auf der Grundlage des Regierungsentwurfs hat der Bundestag am 9.3.2017 das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform verabschiedet, dessen Ausfertigung und Verkündung aufgrund einer Verfassungsbeschwerde vom BVerfG angehalten wurden.
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15.2. Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (Diskussionsentwurf). Das BMJV hat am 14.1.2020 einen Diskussionsentwurf vorgelegt,943 der umfangreiche Änderungen des PatG, der weiteren in diesem Buch kommentierten Gesetze (mit Ausnahme des ArbEG) und verschiedener VOen sowie des Marken- und Designrechts vorsieht. Die Vorschläge sind berücksichtigt, aber nicht in die geltenden Normtexte eingearbeitet.




B.Grundlagen des deutschen Patentrechts

I.Stellung des Patentrechts im Rechtssystem

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8 Aufl): Ahrens Brauchen wir einen Allgemeinen Teil der Rechte des Geistigen Eigentums? GRUR 2006, 617; Aicher Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz und Immaterialgüterrechte, Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, 1986, 3; Ann Privatrecht und Patentrecht? Gedanken zur rechtssystematischen Einordnung eines Fachs, GRUR Int 2004, 696; Ann Vom Patentschutz zum Technologieschutz: Braucht der deutsche Erfindungsschutz ein neues Konzept? FS W. von Meibom (2010), 1; Badura Zur Lehre von der verfassungsrechtlichen Institutsgarantie des Eigentums, betrachtet am Institut des „geistigen Eigentums“, FS Th. Maunz (1981), 1; Bardehle Muss die Behauptung der Existenz zu vieler „Trivialpatente“ zu einer Verschiebung des Niveaus ausreichender erfinderischer Tätigkeit als Patenterfordernis führen, FS J. Pagenberg (2006), 3; Bauer Hegels Theorie des geistigen Eigentums, Hegel-Studien 41 (2006), 51; Beier Ausschließlichkeit, gesetzliche Lizenzen und Zwangslizenzen im Patent- und Musterrecht, GRUR 1998, 185 = Exclusive Rights, Statutory Licenses and Compulsory Licenses in Patent and Utility Model Law, IIC 1999, 251; Berger Die Immaterialgüterrechte sind abschließend aufgezählt, FS L. David (1996), 3; Beyerbach Der Gesetzgeber und das Geistige Eigentum, in: Goldhammer/Grünberger/Klippel (Hrsg) Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 193; Brinkhof Wensen op het gebied van het octrooirecht, BIE 2003, 372 = Wish List in the Area of Patent Law, 35 IIC (2004), 407; Buck Geistiges Eigentum und Völkerrecht, 1993; Cotter Legal Pragmatism and Intellectual Property Law, ZGE 2015, 291; Eifert/Hoffmann-Riem (Hrsg) Geistiges Eigentum und Innovation, 2008; Eisfeld Geistiges Eigentum und Interdisziplinarität, ZGE 2015, 318; Fechner Geistiges Eigentum und Verfassung: schöpferische Leistungen unter dem Schutz des Grundgesetzes, 1999; Fezer Theorie der Funktionalität der Immaterialgüterrechte als geistiges Eigentum, GRUR 2016, 50; Fikentscher Geistiges Gemeineigentum – am Beispiel der Afrikanischen Philosophie, FS G. Schricker (2005), 3; Friedl/Ann Entgeltberechnung für FRAND-Lizenzen an standardessentiellen Patenten, GRUR 2014, 948; Geiger „Constitutionalising“ Intellectual Property Law? The Influence of Fundamental Rights on Intellectual Property in the European Union, IIC 37 (2006), 371; Ghidini For a Holistic and Systemic Approach to IP Law, IIC 2014, 381; Godenhielm Ist die Erfindung etwas Immaterielles? GRUR Int 1996, 327; Godt Eigentum an Informationen, Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Informationen, 2007; Godt Regulative Einbettung der Immaterialgüterrechte, ZGE 2014, 279; Götting Der Begriff des Geistigen Eigentums, GRUR 2006, 353; Goldhammer Geistiges Eigentum und Eigentumstheorie, Diss Bayreuth 2012; Goldhammer Die Begründung des Geistigen Eigentums in der US-amerikanischen Rechtswissenschaft und ihre Bedeutung für die deutsche Diskussion, ZGE 2009, 139; Goldhammer Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat und darüber hinaus: öffentlich-rechtliche Skizzen aktueller Herausforderungen, in: Goldhammer/Grünberger/ Klippel (Hrsg) Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 1; Grundmann Schutzrechte: Funktion und Begrenzung, GRUR 2011, 89; Haesemann Internationale und nationale Wurzeln des Patentrechts in Deutschland, FS K. Bartenbach (2005), 261; Heinemann Gefährdung von Rechten des geistigen Eigentums durch Kartellrecht? GRUR 2006, 705; Heinrich Immaterialgüter sind geistiger Natur, FS L. David (1996), 9; Heinz Das Patent im System der Eigentumsrechte, Mitt 1994, 1; Heinz Immaterielle Güter und ihre Schutzgarantie, Mitt 2019, 269; Hetmank Was ist Prüfungsund Schutzgegenstand des Patentrechts? Die Ambiguität des Erfindungsbegriffs, ZGE 2015, 460; Hubmann Geistiges Eigentum, in Bettermann/Nipperdey/Scheuner Die Grundrechte, Bd IV 1 S 1; Jänich Geistiges Eigentum – eine Komplementärerscheinung zum Sacheigentum? 2002; Jestaedt Patentschutz und öffentliches Interesse, FS F. Traub (1994), 141; Kirchhof Der verfassungsrechtliche Gehalt des geistigen Eigentums, FS W. Zeidler, Bd 2, (1987), 1639; Klippel Die Idee des geistigen Eigentums in Naturrecht und Rechtsphilosophie des 19. Jahrhunderts, in Wadle (Hrsg) Historische Studien zum Urheberrecht in Europa (1993), 121; Klippel Geistiges Eigentum, Privileg und Naturrecht in rechtshistorischer Perspektive, ZGE 2015, 49; Chr. Krüger Zur Konvergenzdiskussion im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, FS G. Schricker (2005), 69; Kunz-Hallstein Grundlagen und Grenzen verfassungsgerichtlicher Kontrolle von Entscheidungen der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR 2011, 1072; Kur Funktionswandel von Schutzrechten: Ursachen und Konsequenzen der inhaltlichen Annäherung und Überlagerung von Schutzrechtstypen, in Schricker/Dreier/Kur Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 23; Leinemann Die Sozialbindung des „Geistigen Eigentums“, 1998; Leistner Schutz des traditionellen Wissens, in: Rechtsfragen des internationalen Schutzes geistigen Eigentums (2002), 169; Moir Patent Policy and Innovation, 2013; Müller/Henke Patentdurchsetzung als Kartellrechtsverstoß. Die Entscheidungen der EU-Kommission in Sachen Samsung und Motorola, GRUR Int 2014, 662; Ohly Geistiges Eigentum? JZ 2003, 545; Ohly Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte? FS G. Schricker (2005), 105; Ohly Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit, in: Ohly/Klippel (Hrsg) Geistiges Eigentum und Gemeinfreiheit (2007), 1; Oppermann Geistiges Eigentum – Ein „Basic Human Right“ des Allgemeinen Völkerrechts, FS H. Hahn (1997), 447; Pahlow „Intellectual Property“, „propriété intellectuelle“ und kein „Geistiges Eigentum“? UFITA 2006, 705; Pahlow/Eisfeld Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums, 2008; Palmer Are Patents and Copyrights Morally Justified? Harv. J. Law & Pub. Policy 13 (1990), 817; Papier Verfassungsrechtliche Anforderungen an den Patentschutz, ZGE 2016, 431; Picht Patente und kartellrechtliche Zugangsgewähr: Motor für die digitale Zukunft? sic! 2019, 335; Pinto The Influence of the European Convention on Human Rights on Intellectual Property Rights, EIPR 2002, 209; Randakeviciúte The Role of Standard-Setting Organizations with Regard to Balacing the Rights Between the Owners and the Users of Standard-Essential Patents, 2015; Rigamonti Geistiges Eigentum als Begriff und Theorie des Urheberrechts, 2001, zugl Diss Zürich; Schefczyk Anmerkungen zur naturrechtlichen Begründung geistigen Eigentums, Juridikum 2004, 60; Schefczyk Rechte an Immaterialgüterrechten – eine kantische Perspektive, DZPhil 2004, 739; Schovsbo Constitutional Foundations and Constitutionalization of IP Law – A Tale of Different Stories? ZGE 2015, 383; H. Schulte Die Erfindung als Eigentum, GRUR 1985, 772; Schwab Das Geistige Eigentum zwischen Naturrecht und Positivierung, in: Pahlow/Eisfeld (Hrsg) Grundlagen und Grundfragen des Geistigen Eigentums (2008), 35; Slopek/Gottschalk Das Patentmonopol im Faktencheck, WRP 2011, 853; Söllner Zum verfassungsrechtlichen Schutz geistigen Eigentums, FS F. Traub (1994), 367; Spector An Outline of a Theory Justifying Intellectual and Industrial Property Rights, EIPR 1989, 270; Steinvorth Natürliche Eigentumsrechte, Gemeineigentum und geistiges Eigentum, DZPhil 2004, 717; Strömholm Tradition und Innovation im Recht des geistigen Eigentums, in: Schricker/Dreier/Kur Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 179; Timmann Das Patentrecht im Lichte von Art 14 GG, 2008; Tonner/Reich Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Teilgebiete, Jura 2011, 278; Ullrich Immaterielle Auslandsinvestitionen, gewerbliches Eigentum und internationaler Kapitalanlagenschutz, RIW 1987, 179; Vivant Open Source: A Way for Reasonable Standard Implementation? EIPR 2018, 466; von Meibom/Pitz Klinische Versuche – eine transatlantische Betrachtung vor dem Hintergrund der Entscheidung des BGH „Klinische Versuche II“, Mitt 1998, 244 = Experimental Use, Patent Infringement. A Transatlantic Review from German Perspective in Regard to the Decision of the German Supreme Court in Ortho v. Merckle „Clinical Trials II“, 1 JWIP 633 (1998); Wadle Geistiges Eigentum. Bausteine zur Rechtsgeschichte, Bd I (1996); Wagner Human Tissue Research: Who Owns the Results? JPTOS 1987, 329; Weck Schutzrechte und Standards aus Sicht des Kartellrechts, NJOZ 2009, 1177; Weisser-Lohmann Das geistige Eigentum – Naturrecht, erworbenes Recht oder Institution? Philosophische Aspekte zur Schutzwürdigkeit geistigen Eigentums, in: Goldhammer/Grünberger/Klippel (Hrsg) Geistiges Eigentum im Verfassungsstaat, Geschichte und Theorie (2016), 113; Zech Legal Pragmatism and Intellectual Property Law, ZGE 2015, 418; Zuck Die verfassungsrechtliche Kontrolle von Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts wegen Verletzung des rechtlichen Gehörs, GRUR Int 2011, 302; Zypries Hypertrophie der Schutzrechte? GRUR 2004, 977.
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1.Immaterialgüterrecht; Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Das Patentrecht rechnet zum Bürgerlichen Recht im weiteren Sinn. Als Teil des Rechtsgebiets des gewerblichen Rechtsschutzes (propriété industrielle) bildet es mit diesem und dem Urheberrecht und verwandten Schutzrechten (propriété litteraire et artistique) das Immaterialgüterrecht (propriété intellectuelle). Der gewerbliche Rechtsschutz bezieht sich anders als das Urheberrecht auf die gewerblich-technische Betätigung, ohne dass immer eine scharfe Scheidung möglich wäre. Beide Teilgebiete sind vielfältig miteinander verknüpft, so dass Gedanken aus dem einen Teilgebiet häufig im anderen Anwendung finden können. Der gewerbliche Rechtsschutz umfasst insb die technischen Schutzrechte, nämlich Patent, Gebrauchsmuster und Halbleitertopographie (mit Beziehungen zum Urheberrecht), daneben das Designrecht (bis 2013 Geschmacksmusterrecht, mit engen Beziehungen zum Urheberrecht), das Markenrecht, weiter das Wettbewerbsrecht, dessen Zuordnung zum gewerblichen Rechtsschutz allerdings str ist.944 Daneben treten Namens- und Firmenschutz (§ 12 BGB, Schutz geschäftlicher Bezeichnungen, § 5 MarkenG). Schließlich ist das Sortenschutzrecht als Schutz des Pflanzenzüchters mit engen Beziehungen zum Landwirtschaftsrecht zu nennen; auch seine Zuordnung zum gewerblichen Rechtsschutz ist str.
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2.Die (ausschließliche) Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für die Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ergibt sich aus Art 70, 71 und Art 73 Abs 1 Nr 9 GG.945 Für das ArbNErfinderrecht ist dies allerdings umstr (vgl Rn 6 Einl ArbEG). Die Länder haben eine Befugnis zur Gesetzgebung nur, soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden (so in § 143). Teilweise beruht die Kompetenz zur bundesrechtl Regelung auf anderen (ausschließlichen oder konkurrierenden) Zuständigkeiten, so im Bereich der Grenzbeschlagnahme, der Strafbarkeit der Patentverletzung und der gerichtsverfassungs- und prozessrechtl Regelungen. Die Kompetenz zur Errichtung von Bundesbehörden ergibt sich für das DPMA aus Art 87 Abs 3 GG. Grundlage für die Errichtung des BPatG ist nunmehr Art 96 Abs 1 GG. Der Erlass von Rechtsverordnungen ist in Art 80 GG geregelt.
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Das PatG 1936 gilt nach Art 124 GG als Bundesrecht fort. ISd Rspr zu Art 100 Abs 1 GG946 ist es im Umfang seiner geltenden §§ 1–147 als nachkonstitutionelles Recht anzusehen; dies galt nicht für die 2006 aufgehobenen §§ 56–60 PatG 1936.
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3.Rechtsquellen. Eine Gesamtkodifikation des gewerblichen Rechtsschutzes ist anders als etwa in Frankreich, Italien und Polen nicht erfolgt.947 Zu unterscheiden ist zwischen Rechtsnormen im formellen Sinn (Gesetzen) und solchen im (nur) materiellen Sinn (Verordnungen); auch die Herausbildung von Gewohnheitsrecht kommt in Betracht. Die unterschiedliche Regelung durch Gesetz und Verordnung, die auch im ausländ Recht und in internationalen Verträgen (insb EPÜ mit AOEPÜ; PCT mit AOPCT) Parallelen hat, nutzt die größere Flexibilität des Verordnungswegs, der allerdings verfassungsrechtl Grenzen hat. Anders als zB im schweizerischen Recht (schweiz PatentVO) oder im frz CPI (der gesetzliche und untergesetzliche Regelungen zusammenfasst), sieht das dt Recht keine einheitliche und umfassende Regelung im Verordnungsweg vor, sondern eine Reihe einzelner VOen. Die Richtlinien des DPMA wie des EPA (insb DPMA-PrRl, EPA-PrRl; DPMA-EinsprRl) sind keine Rechtsnormen, sondern innerdienstliche Anweisungen, sie geben jedoch Hinweise zur jeweiligen Amtspraxis und haben erhebliche praktische Bedeutung.
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Als Rechtsquellen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes sind insb das wiederholt neugefasste und neu bekanntgemachte PatG vom 5.5.1936, das GebrMG, das HlSchG, das DesignG, das MarkenG, das Schriftzeichengesetz, das UWG und das SortG zu nennen,948 als Nebengesetze insb das IntPatÜG, das PatKostG und das ArbEG. Hinzu kommen verschiedene Verordnungen wie die DPMAV und die PatV. Neben die nationalen Rechtsvorschriften treten vermehrt solche des EU-Gemeinschaftsrechts, so insb im Bereich des Markenrechts, des Designrechts und des Sortenschutzes, aber auch im Patentrecht (Schutzzertifikate, BioTRl, DurchsetzungsRl), zum Einheitspatent Rn 53. Zur Überlagerung der nationalen Kompetenzen durch solche der EU Rn 84 ff.
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Weitere wichtige Rechtsquellen sind internationale Übereinkommen wie das WIPO-Übk, die Übk der Internationalen Union (hier im Bereich des Patentrechts in erster Linie die Pariser Verbandsübereinkunft [PVÜ], der Budapester Vertrag über die Hinterlegung von Mikroorganismen [BV] und der Patentzusammenarbeitsvertrag [PCT]), das Straßburger Übereinkommen (StraÜ) und das Klassifikationsübereinkommen (IPC). Das Vertragswerk der Welthandelsorganisation (WTO; TRIPS-Übk) kommt hinzu. Das EPÜ regelt das eur Patent; Bestimmungen über ein Gemeinschaftspatent sind nicht in Kraft getreten und sollen durch Bündel von Regelungen zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung (EPG-Übereinkommen und zwei EU-VOen) abgelöst werden. Schließlich haben Sonderverträge mit Einzelstaaten eine gewisse, aber heute untergeordnete Bedeutung.

4.Patentschutz und Verfassungsrecht
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a. Verfassungsrechtliche Begründung des Erfinder- und Patentrechts. Die naturrechtl Begründung des Erfinderrechts ist str,949 ebenso die Frage, ob es verfassungsrechtl geboten ist, ein lückenloses Schutzsystem (Stoffschutz, Computerprogramme, Dienstleistungen) zur Verfügung zu stellen.950
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Eigentumsschutz ist in die Europäische Menschenrechtskonvention durch das 1. Zusatzprotokoll vom 20.3.1952951 eingefügt worden. Die frühere Europäische Kommission für Menschenrechte hat sich mit Patenten erstmals 1975 im Zusammenhang mit dem Zugang zu Gericht (hohe Verfahrenskosten) befasst. Weitere Entscheidungen betreffen den Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Beschwerdekammer des EPA vor nationalen Instanzen952 und die fehlende Angreifbarkeit von Entscheidungen der Berufungsabteilung des niederländ Patentamts vor Gerichten unter dem Gesichtspunkt des Art 6 Abs 1 EMRK.953
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Europäische Union. Der verfassungsrechtl Schutz des geistigen Eigentums ist europarechtl mehrfach, aber undifferenziert postuliert worden (Art 17 Abs 2 Charta der Grundrechte in der Europäischen Union und übereinstimmend Art II–77 Abs 2 des gescheiterten EU-Vertrags vom 29.10.2004 über eine Verfassung für Europa).954 Bei der Beurteilung der Verpflichtung, Schutzinstitute zur Verfügung zu stellen, darf weder der Sozialbezug des Eigentums noch der verfassungsrechtl gesicherte Grundsatz der allg Handlungsfreiheit übersehen werden, der jedenfalls (Probleme ergeben sich ua auch bei Traditionswissen955 und im Grenzbereich zwischen Erfindung und Entdeckung, vgl die Diskussion über „Bio-“ und „Software“-Patente)956 eine Monopolisierung „reiner“ Erkenntnis problematisch macht, im Verein mit dem Rechtsstaatsgebot möglichst klare und eindeutige Verhaltensnormen fordert957 und es verbietet, den Schutzumfang über den erfinderischen Verdienst hinaus etwa auf Naheliegendes auszudehnen (im Gebrauchsmusterrecht höchst kontrovers).958 Daraus leitet sich auch die Diskussion um die Berechtigung von „Trivialpatenten“ ab.959 „Die Schutzrechte des geistigen Eigentums gelten nicht als solche oder in einem Vakuum, sondern beruhen auf einem sorgfältigen Ausgleich mit den Interessen der Wettbewerber“.960 Es ist dabei nicht Sache des BVerfG, den Zivilgerichten vorzugeben, wie sie im Ergebnis zu entscheiden haben.961 Grundrechtsfähig sind für materielle Grundrechte aufgrund des Anwendungsvorrangs in Art 26 Abs 2 AEUV und des allg Diskriminierungsverbots in Art 18 AEUV auch juristische Personen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU;962 auf Verfahrensgrundrechte können sie sich ohnehin berufen.
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b. Eigentumsgarantie. Dass die patentierte Erfindung unter die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes (wie auch schon der Art 153 und 158 Abs 1 – „Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und der Künstler genießt den Schutz und die Fürsorge des Reichs“ – der Weimarer Reichsverfassung und verschiedener Verfassungen der Länder, zB Art 162 der bayerischen Verfassung 1946)963 fällt, ist unstr (wenn auch unter dem ordnungspolitischen Aspekt des Technologieschutzes wohl nicht denknotwendig).964 Nach der Rspr des BVerfG ist das „technische Urheberrecht“ des Erfinders an der fertigen und verlautbarten Erfindung vor der Patentierung als Eigentum iSd Institutsgarantie des Art 14 GG anzusehen.965 Die Grundsätze gelten auch im ArbNErfinderrecht.966 Das Patent gewährt ein nicht vorpositives, sondern vom Gesetzgeber geschaffenes eigentumsähnliches Recht;967 allerdings begründet das (insgesamt) noch dem Einspruch ausgesetzte Patent für den Patentinhaber auch über die geltend gemachten Widerrufsgründe hinaus keine unanfechtbare Rechtsposition iSd Eigentumsgarantie.968 Die grds Zuordnung des vermögenswerten Ergebnisses der schöpferischen Leistung des Patentinhabers und dessen Freiheit, in eigener Verantwortung darüber zu verfügen, bilden ein konstitutives Merkmal des Patentrechts als Eigentum.969 Das „geistige Eigentum“970 (der Begriff wurde von der Immaterialgüterrechtstheorie bekämpft) an der Erfindung unterliegt der Gestaltung durch den einfachen Gesetzgeber.971 Damit sind aber die Pflicht des Staats, Erfindungen zu schützen, also die Institutsgarantie des Patentrechts, und die Ausgestaltung des Schutzes nicht festgelegt. Die dem Erfinder schon vor der Patenterteilung zugeordnete Rechtsposition genießt den Eigentumsschutz des Patentrechts entspr dem zum allg Urheberrecht entwickelten Grundsatz,972 dass es die sichernde und abwehrende Funktion der Eigentumsgarantie gebietet, die vermögenswerten Befugnisse des Urhebers an seinem Werk als „Eigentum“ iSd Art 14 GG anzusehen und seinem Schutzbereich zu unterstellen; hierbei muss berücksichtigt werden, dass die fertige und verlautbarte Erfindung die durch die Anmeldung verwirklichte Grundlage für das Recht auf das Patent bildet. Geschützt ist aber nicht jede denkbare Verwertungsmöglichkeit.973 Dem Erfinder steht daher grds ein Anspruch auf angemessene Vergütung zu, wenn seine Leistung durch Dritte verwertet wird.974 Die Eigentumsrechte der Urheber müssen auch gegenüber tatsächlichen oder rechtl Entwicklungen durch Lückensuche und -schließung gewährleistet werden; dies schließt die Prüfung ein, wieweit eine restriktive Auslegung urheberrechtl Bestimmungen angesichts der rasanten Verbreitung digitaler Datenspreicherung und -vervielfältigung dazu führt, dass zu Lasten einzelner Urheber eine absolute Schutzlücke entsteht.975 Anders als beim Urheberrecht lässt sich ein (neuerdings wieder in die Diskussion gekommenes) Ausschließungsrecht des Erfinders wohl nicht zwingend aus der Eigentumsgarantie begründen; dem Gesetzgeber steht ein weiter Gestaltungsspielraum zur Verfügung.976 Eine Perpetuierung des Schutzes über die gesetzliche Laufzeit des Patents hinaus ist verfassungsrechtl nicht geboten977 und grds nicht erwünscht. Die Erhebung von Patentjahresgebühren verstößt nicht gegen die Eigentumsgarantie.978 Das Vertrauen in eine bestimmte Gesetzesauslegung durch die Gerichte wird durch Art 14 GG regelmäßig nicht geschützt;979 deshalb sind durch Änderung der Rspr verursachte Reduzierungen von Besitzständen hinzunehmen.980
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Dem Gesetzgeber obliegt es, Inhalt und Schranken des Patentrechts zu bestimmen.981 Der Einfluss der Grundrechte ist nicht auf die Generalklauseln beschränkt, sondern erstreckt sich auf alle auslegungsfähigen und -bedürftigen Tatbestandsmerkmale der zivilrechtl Vorschriften.982 Lässt das Unionsrecht den Mitgliedstaaten Umsetzungsspielräume, sind diese grundgesetzkonform auszufüllen; fehlt es an einem solchen Spielraum, ist die Notwendigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art 267 AEUV zu erwägen.983 Im Interesse des Gemeinwohls lässt die Sozialbindung des Eigentums Beschränkungen des Patentrechts zu.984 Eingriffe in das Patentrecht bedürfen einer gesetzlichen Ermächtigung, wie sie § 13 enthält. Aus § 11 ergibt sich eine Schrankenbestimmung (vgl die Problematik der Zulässigkeit klinischer Versuche).985 Zu den Auswirkungen des Grundsatzes der Freiheit der Forschung Rn 37 zu § 11. Die Inhalts- und Schrankenbestimmung steht mit der verfassungsrechtl Gewährleistung des Eigentums in Einklang, wenn sowohl der Anerkennung des Privateigentums durch das GG als auch dem Sozialgebot Rechnung getragen und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet wird,986 dies rechtfertigt es, bei bestimmten Formen von Erfindungen den Patentschutz einzuschränken oder auszuschließen,987 soweit die Unterscheidung nicht willkürlich erfolgt, was insb für den Patentierungsausschluss von Tierrassen in der Lit vertreten wird (hierzu Rn 23 zu § 2a). Deshalb begegnet es auch grds keinen verfassungsrechtl Bedenken, patentgeschützte Gegenstände preisregulierenden Maßnahmen zu unterstellen.988 Auch Prinzipien wie „Copyleft“ und Modelle wie „open source“ und „open access“ können Bedeutung erlangen, etwa im Bereich der Patentierung von „research tools“ (Rn 16 zu § 11) insb in der universitären und öffentlich geförderten Forschung, für die etwa Art 40b schweiz PatG einen Anspruch auf Einräumung einer nichtausschließlichen Lizenz vorsieht, sowie dem von der Rspr entwickelten Anspruch auf Einräumung kartellrechtl Lizenzen bei Erfindungen, die technische Standards betreffen (vgl zum wettbewerbsbeschränkenden Aspekt des Patentrechts verschiedene Stimmen in der Lit).989 Andererseits sind die auf Unionsrecht basierenden Einschränkungen bei der Vergabe gebietsbeschränkter Lizenzen zu beachten.990 Dabei darf nicht außer Betracht gelassen werden, dass es einen Zwang zum Patentieren weder für den Erfinder noch für den ArbGb gibt.
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c.Verfassungsrechtl relevant ist weiter die Rechtsweggarantie des Art 19 Abs 4 GG. Nichtauseinandersetzung mit der Vorlagepflicht an den EuGH durch den BGH verletzt das grundrechtsgleiche Verfahrensrecht auf den gesetzlichen Richter. Während für die an den Verfahren vor dem DPMA Beteiligten der Rechtsschutz gewährleistet ist und auch in den Verfahren vor dem EPA eine gerichtsähnliche Instanz zur Verfügung steht, ist der Rechtsschutz für von Patenten in ihrer Handlungsfreiheit betroffene Dritte nur durch die Möglichkeit des Einspruchs und der Nichtigkeitsklage gewahrt, jedoch nicht lückenlos, weil die Angriffsmöglichkeiten auf bestimmte Rügen beschränkt sind; die „unangemessene Anspruchsbreite“ iS eines Überschusses des Patentschutzes gegenüber der Erfindung (Rn 71 f zu § 34) kann nicht geltend gemacht werden. Der numerus clausus der Widerrufs- und Nichtigkeitsgründe ist in dieser Hinsicht verfassungsrechtl bdkl.
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5.Patentschutz und Völkerrecht. Patentrechtl Rechtspositionen genießen auch den Schutz des Völkerrechts.991
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II.Das Patentrecht ist Teil der objektiven Rechtsordnung. Es umfasst zugleich subjektive Rechte unterschiedlicher Art wie das Erfinderpersönlichkeitsrecht, das Recht auf das Patent und die aus dem Patent und aus der Patentanmeldung fließenden Rechte. Das subjektive Recht aus dem Patent hat absoluten Charakter; es wirkt iS eines Ausschließlichkeitsrechts grds gegenüber jedem Dritten. Vielfach wurde auf die Ähnlichkeit des Rechts aus dem Patent mit dem Sacheigentum hingewiesen; ein Unterschied besteht jedoch darin, dass dem Recht aus dem Patent ein körperliches Substrat fehlt. Das Recht aus dem Patent wird heute allg als privatrechtlich angesehen.992 Dagegen hat das Recht auf das Patent iS eines Anspruchs auf Erteilung des Patents öffentlich-rechtl Charakter.993 Die subjektiven Rechte auf das Patent, aus der Patentanmeldung und dem Patent sind übertragbar und vererblich. Als höchstpersönlich wird dagegen das Erfinderpersönlichkeitsrecht angesehen (zur str Frage der Vererblichkeit Rn 9 zu § 6).



III.Bedeutung des Patentschutzes
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1.Allgemeines. Die Bedeutung des Patentschutzes für den technischen Fortschritt ist nahezu weltweit über die politischen und gesellschaftlichen Systeme hinweg nicht umstritten. Nicht nur in marktwirtschaftlich strukturierten, sondern auch in verwaltungswirtschaftlich organisierten Systemen bestehen Patentrechtsordnungen. Jedenfalls seit dem TRIPS-Übk sind globale Vorgaben, die über fremdenrechtl Regelungen hinausgehen, unübersehbar. Positionen, wie sie ähnlich auch bei der Antipatentbewegung des 19. Jahrhunderts auftauchen, finden sich immer wieder, wo neue Bereiche in das Patentschutzsystem oder vergleichbare Systeme einbezogen werden sollen, etwa in der Informationsverarbeitung oder der Biotechnologie (zur biologischen Vielfalt näher 8. Aufl). Unter bestimmten Umständen sind Pflichtabgaben für Inhaber gewerblicher Schutzrechte vorgesehen (vgl § 34a). Die Rolle des Patentschutzes im System des Welthandels, des Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs ist durch die Welthandelsorganisation (WTO) und das TRIPS-Übk stärker in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Umstritten ist die Funktion des Patentschutzes im Verhältnis zwischen den entwickelten und den weniger entwickelten Ländern.994
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Der Patentschutz steht grds allen Erfindern offen; deshalb sollte in ihm nicht einseitig ein Instrument zur Durchsetzung der Interessen bestimmter Kreise wie der Großindustrie oder des Mittelstands gesehen werden. Die Belange der Allgemeinheit dürfen nicht außer Betracht gelassen werden; dies schließt es zum einen aus, den Patentschutz über Gebühr lange auszudehnen, zum anderen, Patenten einen uferlosen Schutzumfang zuzubilligen, schließlich, die Anforderungen an die erfinderische Leistung zu minimieren.995 Qualitätsanforderungen an Patente sind ihre Gültigkeit, ihre Durchsetzbarkeit (die bei der Erteilung nicht geprüft wird, vgl die Diskussion über den unbedingten Unterlassungsanspruch), Rechtssicherheit für Konkurrenten und ihre Handelbarkeit.996 Andererseits darf Patentierung nicht durch prohibitiv wirkende Gebührenregelungen verhindert werden;997 neben den Amtsgebühren können hohe Übersetzungskosten ins Gewicht fallen.998 Wieweit Innovationslücken auf Dauer und Kosten der Patentverfahren zurückzuführen sind, ist im Zusammenhang mit dem „Industriestandort Deutschland“ diskutiert worden.999 Dabei darf nicht übersehen werden, dass der Patentschutz gerade nicht dazu dient, der einheimischen Industrie Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Ausland zu sichern.1000
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2.Patentrechtstheorien.1001 Im Anschluss an Machlup lassen sich vier Patentrechtstheorien formulieren, die sich nicht ausschließen, sondern in Zusammenhang miteinander stehen und sich ergänzen.
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Die Eigentumstheorie (Naturrechtstheorie) sieht geistige Schöpfungen als Eigentum dessen an, der sie hervorgebracht hat. Die technische Erfindung gehört dem Erfinder, dem Anerkennung und Schutz wie beim Sacheigentum gebührt. Dies wird durch das Patent als Ausschlussrecht sichergestellt. Als Zuordnungsregelung ist die Eigentumstheorie eine petitio principii.1002
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Die Belohnungstheorie1003 will den Erfinder als „Lehrer der Nation“ für seine der Allgemeinheit geleisteten Dienste belohnen und ihm deshalb das ausschließliche Recht zur Verwertung seiner Erfindung vorbehalten.1004 Die Belohnung kann allerdings auch in anderer Weise als durch Zubilligung eines Ausschließungsrechts erfolgen; dies findet im geltenden ArbN-Erfinderrecht seinen Niederschlag. Einen anderen Weg sind die früheren sozialistischen Länder mit dem Erfinderscheinprinzip gegangen, das dem Erfinder zwar einen Anspruch auf Anerkennung und Vergütung, aber kein Ausschließungsrecht zuerkannte.1005
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Die Anspornungstheorie will den technischen Fortschritt durch die Aussicht auf einen entspr Ertrag fördern und über den zeitweiligen Patentschutz die Ertragserwartungen des Erfinders stabilisieren.
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Die Offenbarungstheorie (Vertragstheorie) stellt darauf ab, dass der Erfinder sein technisches Wissen der Allgemeinheit zugänglich macht und nicht geheim hält; das Ausschlussrecht des Erfinders ist Gegenleistung für den Geheimhaltungsverzicht.
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3.Patentschutz und Wettbewerb1006 stehen in einem Spannungsverhältnis. Eine Monopolwirkung1007 kommt dabei für ein einzelnes Patent praktisch nur dann in Betracht, wenn es als „Pionierpatent“ eine grundlegende technische Neuerung begründet.1008 Insb für das Markenrecht geht die Rspr vom Vorrang vor dem Wettbewerbsrecht aus;1009 dies betrifft auch das Verhältnis des Patentrechts zum ergänzenden Leistungsschutz. Patentschutz kann zu einer besonderen Art des Wettbewerbs, dem Substitutionswettbewerb, führen, durch den Forschung und Entwicklung bereichert werden kann.1010
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Problematisch sind Sperrpatente, die in erster Linie zur Unterbindung fremder Tätigkeit bestimmt sind, insb wenn sie mit „flächendeckenden“ Patentstrategien oder Lizenzverweigerung verknüpft werden. Dies ist ua bei Genpatenten und sog „Research Tool“-Patenten angenommen worden.1011 Wie die Erfahrung seit 1949 gezeigt hat, ist dem mit Benutzungsanordnungen (§ 13) und Zwangslizenzen (§ 23) kaum wirksam zu begegnen. In diesem Zusammenhang ist auch die Auseinandersetzung über „Patent Trolls“ und über den Missbrauch von Patenten1012 zu sehen. Ähnliche Wirkungen können Patentpools, die Aufnahme von Patenten in Standards („standardessentielle Patente“) und missbräuchliche Klauseln in Lizenzverträgen hervorrufen;1013 allerdings bestehen hier mit den Instrumenten des Kartellrechts Abhilfemöglichkeiten.
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Keine unmittelbare Folge des Patentrechts, aber durch dieses verstärkt, ist die unterschiedliche wirtschaftliche Macht der Marktteilnehmer. Ein Rechtsstreit kann für ein Unternehmen existenzgefährdend, für den Gegner von untergeordneter Bedeutung sein. Im Markenrecht kann der Marktposition über die „Verkehrsdurchsetzung“ rechtsbegründende Funktion zukommen.

72

4.Patente als verkehrsfähige Wirtschaftsgüter. Mit Recht ist darauf hingewiesen worden, dass erst der Patentschutz Erfindungen zu voll verkehrsfähigen Gütern macht und im Gegensatz zu Betriebsgeheimnissen auf der einen Seite und Vergütungssystemen ohne Ausschlussrecht (etwa nach der Art des früheren DDR-Wirtschaftspatents und des Erfinderscheins) marktwirtschaftlichen Systemen am besten entspricht;1014 dies schließt es für den Berechtigten nicht aus, in bestimmten Situationen betriebsgeheimem Wissen den Vorzug vor dem Publizitätssystem des Patentschutzes zu geben. Die Rechtsordnung steht Betriebsgeheimnissen nicht abl gegenüber, wie sich aus einzelnen Regelungen über den Geheimnisverrat ergibt.
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5.Investitionslenkung durch Erfindungsschutz? Erfindungsschutz knüpft an die erfinderische Leistung, das Nichtnaheliegen, und nicht an Kategorien wie soziale Nützlichkeit an. Maßgebend ist nicht die Bewertung der Folgen der Ausübung der Technik. Hierzu sind weder das Patentrecht noch die zuständigen Behörden sinnvollerweise in der Lage. Ordnungsrechtl Gesichtspunkte sind grds von den Ordnungsbehörden und nicht von den Patenterteilungsbehörden zu beachten. Als Wirtschaftslenkungsinstrument erscheint das Patentschutzsystem ungeeignet.
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6.Erfindungsschutz oder Innovationsschutz? Neuere Entwicklungen scheinen den Gesichtspunkt der erfinderischen Leistung in den Hintergrund treten, wenn nicht ganz fallen zu lassen, ebenso die (vermeintlich oder tatsächlich) niedrigen Schutzerfordernisse beim Software- und Halbleiterschutz oder im Gbm- und Designrecht oder die EU-Datenbankrichtlinie. „So begünstigen strenge Patentierbarkeitsvoraussetzungen zugleich die technologieorientierten und die am freien Wettbewerb interessierten Unternehmen, während eine großzügige Schutzgewährung den Schutzzugang ebenso erleichtern wie zu Marktzutrittsschranken (etwa bei ,Massenpatentierung‘ trivialer Erfindungen) führen kann … Allgemein lassen sich die Vor- und Nachteile der einen oder der anderen Schutzrechtsregelung nur auf der volkswirtschaftlichen Ebene ermitteln“.1015 Eine Begründung des Patentschutzes aus dem Investitionsschutz ist wiederholt postuliert worden.1016 Ein Außerachtlassen der erfinderischen Leistung bis hin „zu einer Okkupationstheorie, die den Stärkeren oder Schnelleren prämiert“,1017 läge außerhalb der Rechtfertigungsgründe wie geistiges Eigentum und Belohnung und müsste den gewerblichen Rechtsschutz zu einem nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten einsetzbaren Instrument der Wirtschaftsförderung machen; dies wäre per se nicht undenkbar, hätte aber mit dem überkommenen System des Patentschutzes wenig zu tun.1018 Der BGH hat darauf hingewiesen, dass Patente für erfinderische Leistung erteilt werden und Fleiß, Geld- sowie Arbeitsaufwand allein eine Ausschließlichkeitsstellung durch Patenterteilung nicht rechtfertigen können.1019 Patente dienen auch nicht dem Inländerschutz.
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7.Verhältnis Erfinder – Betrieb. Ein Spannungsverhältnis ergibt sich daraus, dass die Mehrheit der Erfindungen von abhängig Beschäftigen im Rahmen ihres Arbeits- oder Dienstverhältnisses getätigt wird. Dies müsste konsequenterweise auf die Zuordnung der Erfindung an den Erfinder ohne Einfluss sein. Eine derartige Betrachtung geht allerdings an den wirtschaftlichen Gegebenheiten vorbei. Die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen lösen diesen Konflikt unterschiedlich auf, das dt Recht durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Diensterfindung; im einzelnen ist auf das ArbEG zu verweisen.1020
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8.Öffentliche Förderung der erfinderischen Tätigkeit kann sich auf vielfältigen Wegen ergeben, so durch steuerliche Begünstigung der erfinderischen Tätigkeit (Rn 55 zu § 6), beratende Tätigkeit des DPMA und sonstiger öffentlicher Stellen, aber auch durch unmittelbare Subventionierung innovativer Bemühungen,1021 Gebührenbegünstigung bestimmter Nutzergruppen (Einzelerfinder, kleine und mittelständische Unternehmen) und Hilfestellung öffentlicher und sonstiger Stellen. Der Gesetzgeber darf typisierend davon ausgehen, dass Erfindungen für die wirtschaftliche Entwicklung wesentliche Anstöße geben, die insb im Interesse der internationalen Konkurrenzfähigkeit förderungswürdig sind. Es ist ihm nicht verwehrt, in seiner Steuergesetzgebung für die erfinderische Tätigkeit Anreize zu schaffen, zumal diese hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Erfolgs im allg erheblichen Risiken und auch erheblichen Wartezeiten ausgesetzt ist.1022 Jedoch besteht keine gesetzgeberische Pflicht zur Erfinderförderung. In den USA ist der Bayh-Dole-Act 1980 (35 USC §§ 200-212) bedeutsam, durch den die Nutzung von Erfindungen, die mit Hilfe von staatlichen Mitteln gemacht wurden, erleichtert und gefördert wird.1023

9.Gewerblicher Rechtsschutz in der rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre

Schrifttum: Adrian Möglichkeiten der Berücksichtigung des gewerblichen Rechtsschutzes im juristischen Regelstudium und in Aufbau- und Zusatzstudiengängen in Deutschland, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 153; Bernecker Praktika im EPA, Mitt 1997, 298; Cawthra Training of lawyers in the European Patent Office, Mitt 1993, 252; Charbonnier Dynamik in Grenzbereichen zum gewerblichen Rechtsschutz, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 175; D’haemer Die Ausbildung der europäischen Patentvertreter, Mitt 1993, 226; Dölemeyer/Klippel Der Beitrag der deutschen Rechtswissenschaft zur Theorie des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, FS 100 Jahre GRUR (1991), 185; Dreiss Die verbesserte Ausbildung der Patentanwaltskandidaten, Mitt 1993, 279; Dreiss Sicht eines Praktikers zu Ausbildungsdefiziten und künftigen Ausbildungsinhalten, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 135; Dreiss Das Studium des allgemeinen Rechts als Teil der Patentanwaltsausbildung und das geplante Fortbildungsstudium des Europäischen Patentverfahrensrechts an der FU Hagen, Mitt 2002, 477 = VPP-Rdbr 2002, 137; Einsporn/Risch Hochschulen und Patente: Integration des gewerblichen Rechtsschutzes in die Hochschulausbildung, 2001; Eisenhardt/Stoffels Das Fernstudium „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“ an der FernUniversität Hagen, Mitt 2000, 149; Ganten Gesetzesentwürfe zur Änderung der Ausbildung der Patentanwaltsbewerber auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, Mitt 1998, 81; Gowshall Training and Education in Europe, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 8; Hacker Methodenlehre und Gewerblicher Rechtsschutz – dargestellt am Beispiel der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, GRUR 2004, 537; Häußer Die Situation des gewerblichen Rechtsschutzes an den deutschen Hochschulen aus der Sicht des Patentamts, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 23; Häußer Gewerblicher Rechtsschutz und Lehrangebot an den deutschen Hochschulen, Mitt 1994, 197; Heisel/Dunkelberg Verein zur Ausbildungsförderung der Patentanwaltsbewerber (VAPb) e.V., Mitt 1996, 308; Macchetta Education and Training of European Patent Attorneys at the European and National Levels, epiInformation 1997 Sonderheft 3, 12; Rau Verbesserung der Kandidatenausbildung – Maßnahmen der Patentanwaltskammer, Mitt 1994, 57; Rau Einrichtung eines rechtswissenschaftlichen weiterbildenden Studiums „Recht für Patentanwältinnen und Patentanwälte“, Mitt 1995, 261; Stauder Die Rechtsstellung und die Arbeit des Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), Mitt 1993, 233; Stauder Möglichkeiten von Aufbau und Zusatzstudiengängen, Beispiele aus anderen europäischen Ländern, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 145; Stuhr/Grote Sicht eines juristischen Hochschullehrers zu möglichen Beiträgen der Forschung und Lehre und ihrem Transfer in die Praxis, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 159; Weatherald Training for the Profession in the UK, Mitt 1997, 302; Ziller Gewerblicher Rechtsschutz in Bildung und Wissenschaft: Impulse für Forschung und Technik, in: van Raden (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 9.
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Aufbaustudiengänge und Seminare für gewerblichen Rechtsschutz werden an zahlreichen Hochschulen angeboten. Die Fernuniversität Hagen bietet ein rechtswissenschaftliches Aufbaustudium für Patentanwälte an. Zu nennen sind im wissenschaftlichen Bereich insb das Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München, das Institut für Geistiges Eigentum an der TU Dresden und das Interdisziplinäre Zentrum für Geistiges Eigentum an der Universität Mannheim. An verschiedenen Hochschulen (ua Universität Münster, Universität Düsseldorf, Humboldt-Universität Berlin) bestehen besondere Einrichtungen. Bei der EPO ist eine Europäische Patentakademie errichtet worden.1024
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10.Versicherung von Patentrisiken wird angeboten für den Fall der Patentverletzung („PIL“) zur Abdeckung von Verletzerrisiken (nicht bei Vorsatz), insb von Betriebsverlusten; Lizenzvergütungen und Rechtsverteidigungskosten; in Patentstreitsachen („PLI“) zur Abdeckung der Kostenrisiken des Patentinhabers, Gültigkeit (deckt den Wert des Schutzrechts und den Ausfall von Lizenzeinnahmen ab).1025 bisher aber von geringer Bedeutung. Pflichtversicherungslösungen sind sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene erwogen worden.1026




C.Patentrecht und Internationales Privatrecht

Schrifttum: (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl; zum Lizenzvertragsrecht s die Hinweise zu § 15; zum Internationalen Prozessrecht zu § 143) Baetzgen Internationales Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht im EG-Binnenmarkt, 2007; Bettinger/ Thum Territoriales Markenrecht im Global Village, GRUR Int 1999, 669; Bogdan Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980, 269; Cornish Intellectual Property Infringement and Private International Law: Changing the Common Law Approach, GRUR Int 1996, 285; Fallenböck Zur kollisionsrechtlichen Anknüpfung von Immaterialgüterrechtsverträgen nach dem Europäischen Vertragsrechtsübereinkommen (EVÜ), ZfRV 1999, 98; Girsberger Schutzrechte und Kollisionsrecht? Echte oder nur Scheinprobleme? FS 10 Jahre sic! (2007), 47; Hacker Gewerbliche Schutzrechte und internationaler Handel im Spannungsverhältnis, FS 200 Jahre Carl Heymanns Verlag (2015), 363; Kur Territorialität versus Globalität – Kennzeichenkonflikte im Internet, WRP 2000, 935; Österborg Patente und Warenzeichen in Krieg und Frieden – Erfahrungen aus Dänemark, GRUR Int 1987, 380; O’Sullivan Cross-Border Jurisdiction in Patent Infringement Proceedings in Europe, EIPR 1996, 654; Regelin Das Kollisionsrecht der Immaterialgüterrechte an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Diss Mannheim 1999; Sack Das internationale Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht nach der EGBGB-Novelle, WRP 2000, 269; Thum Internationalprivatrechtliche Aspekte der Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke im Internet, GRUR Int 2001, 9; Vischer Das Internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Entwurf, GRUR Int 1987, 670.









I.Allgemeines
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1.Der Territorialitätsgrundsatz des Patentrechts (Rn 89 ff zu § 9) schließt das Auftreten internationalprivatrechtl Fragen nicht aus, so bei der Beurteilung, nach welcher Rechtsordnung sich das Recht auf das Patent richtet, des Rechtsübergangs und der Lizenzierung von Patentanmeldungen und Patenten. Solche Fragen stellen sich auch bei grenzüberschreitender Rechtsverfolgung.1027 Eine Regelung enthält das PatG nicht, im EPÜ finden sich verschiedene Bestimmungen (Art 60, Art 74 EPÜ).
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2.Im Anwendungsbereich der PVÜ gilt der Grundsatz der Inländerbehandlung für die Angehörigen der Verbandsländer und Personen mit Sitz oder Niederlassung in einem der Verbandsländer (Art 2, 3 PVÜ; vgl Rn 10 Einl IntPatÜG).


II.Auslandsbezug
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Ob auf einen Sachverhalt mit einer Verbindung zum Recht eines ausländ Staats dt oder ausländ Recht anzuwenden ist, beurteilt sich nach den Regeln des Internationalen Privatrechts (IPR). Eine solche Verbindung ist schon gegeben, wenn eine ausländ Partei beteiligt ist, die Erfindung im Ausland gemacht wurde oder das zu beurteilende Recht (auch) andere Staaten erfasst. Zu Handlungen im Internet Rn 106 zu § 9.1028


III.Maßgebliche Bestimmungen
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Das dt IPR enthält keine einheitliche Anknüpfungsregel (vgl für das österreich Recht § 34 Abs 1 öIPRG, wonach Entstehen, Inhalt und Erlöschen von Immaterialgüterrechten nach dem Recht des Staats beurteilt werden, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wird, nach dessen Abs 2 für Immaterialgüterrechte, die mit der Tätigkeit eines Arbeitnehmers in seinem Arbeitsverhältnis zusammenhängen, im Innenverhältnis das auf das Arbeitsverhältnis anzuwendende Recht maßgeblich ist).1029 Gleichwohl ist das Schutzlandsprinzip auch für das dt Recht anerkannt.1030
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Maßgeblich für das dt IPR sind die teilweise durch die VO (EG) Nr 593/2008 des Parlaments und des Rates vom 17.6.2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht (Rom I-VO; Rn 171 ff zu § 15)1031 und die VO (EG) Nr 864/2007 des Parlaments und des Rates vom 11.7.2007 über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom II-VO; Rn 5 ff vor § 139)1032 abgelösten Art 3–38 EGBGB. In Betracht zu ziehen ist insb Art 11 EGBGB (Form von Rechtsgeschäften: alternativ Ortsrecht oder Wirkungsstatut). Die Art 27–37 EGBGB, insb Art 27 EGBGB (freie Rechtswahl bei Schuldverträgen), Art 28 EGBGB (mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht mit engster Verbindung als Grundsatzanknüpfung), Art 30 EGBGB (Schutz des ArbN), Art 31 EGBGB (Zustandekommen des Vertrags), Art 32 EGBGB (Geltungsbereich) und Art 34 EGBGB (zwingender Charakter dt Eingriffsnormen, insb des Kartellrechts, im Weg der Sonderanknüpfung)1033 sind wie insgesamt die Art 27–37 EGBGB durch die am 17.12.2009 in Kraft getretene Rom I-VO abgelöst worden. Die Art 27–37 EGBGB sind durch das Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EG) Nr 593/2008 vom 25.6.20091034 aufgehoben worden, bleiben jedoch für vor dem 17.12.2009 abgeschlossene Lizenzverträge ungeachtet ihres Charakters als Dauerschuldverträge (Rn 60 zu § 15) anwendbar1035 (Art 28 Rom I-VO, zur Datumskorrektur Rn 16 zu § 15). Inhaltlich orientiert sich die Rom I-VO weitgehend an den Normen des Europäischen Schuldvertrags-Übereinkommens (EVÜ) vom 19.6.1980, das wiederum den Art 27–37 EGBGB zugrunde gelegen hatte. Insoweit bestehen keine grds Bedenken, die hierzu gewonnenen Erkenntnisse auch unter dem geltenden Recht anzuwenden.
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Das Schutzlandsprinzip ist grds nicht anwendbar, soweit der Grundsatz der freien Rechtswahl gilt1036 (vgl Art 3 Rom I-VO). Dieser findet jedoch auf den Bestand,1037 die Verletzung und die Inhaberschaft und des Umfangs der Übertragung1038 (vgl zur sachenrechtl Anknüpfung an die Belegenheit Art 43 EGBGB) und die Schutzwirkungen keine Anwendung, diese unterliegen immer dem Recht des Schutzlands (Schutzrechtsstatut, Art 8 Rom II-VO; Rn 6 ff vor § 139); eine besondere Lage besteht, soweit, insb im Anwendungsbereich des Art 69 EPÜ, einheitliches Recht gilt (Rn 86 zu § 14). Für Bereicherungsansprüche wegen unberechtigter Geltendmachung von Ansprüchen wurde auf das Recht des Orts des Bereicherungseintritts abgestellt.1039
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Dispositiv, und zwar auf jede Rechtsordnung, ohne dass zu dieser eine sachliche Beziehung bestehen muss, und auch für Teile des Vertrags, ist das Schuldstatut von Verträgen über Schutzrechte, das die Auslegung des Vertrags, Erfüllung und Folgen der Nichterfüllung, Beendigung, Folgen der Unwirksamkeit, Verjährung usw erfasst.
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Die Rom I-VO gilt in allen Mitgliedstaaten (auch soweit darin die Anwendung des Rechts eines Drittlands vorgeschrieben ist, Art 2) mit Ausnahme Dänemarks (46. Erwägungsgrund). Wie Verträge mit Bezug zu Dänemark zu behandeln sind, ist umstr. In Betracht kommt eine einseitige Anwendung der Rom I-VO, wobei Dänemark als Drittstaat angesehen wird, oder eine unmittelbare Anwendung des EVÜ nach der Völkerrechtsklausel des Art 25 Abs 1 Rom I-VO.1040 Gegen letzteres könnte sprechen, dass das EVÜ in den Mitgliedstaaten (mit Ausnahme wiederum Dänemarks) nach der gegenüber Art 25 Abs 1 Rom I-VO spezielleren Regel des Art 24 Rom I-VO durch die VO verdrängt wird.
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Ob eine ausländische juristische Person besteht und ob sie rechtsfähig ist, beurteilt sich grds nach ihrem Personalstatut, das an den tatsächlichen Sitz ihrer Hauptverwaltung anknüpft; Sitzverlegung hat einen Statuswechsel zur Folge.1041 Geschäftsführung und Vertretung sind ebenfalls nach dem Personalstatut zu beurteilen.1042
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Güterrechtlich sind Art 14–16 EGBGB zu beachten.1043



D.Nationales Patentrecht und europäischer Binnenmarkt

Schrifttum: Artelsmair Europäische Patentpolitik unter den Bedingungen der Globalisierung, GRUR 2004, 1; Berg/ Sauter Rechtsfragen der Umsetzung des Besonderen Mechanismus in Deutschland, PharmR 2004, 233; Berg Zur Umsetzung des Besonderen Mechanismus in Deutschland und Europa, PharmR 2005, 352; Berg/Sauter Rechtsfragen der Umsetzung des Besonderen Mechanismus in Deutschland, PharmR 2004, 233; Besen/Gärtner/Mayer/Vormann Kommissionsbericht über die Untersuchung des Arzneimittelsektors: Kritische Notizen aus patent- und kartellrechtlicher Sicht, PharmR 2009, 432; Bossung Rückführung des europäischen Patentrechts in die Europäische Union, GRUR Int 1995, 923; Brazell The Protection of Pharmaceutical Products and Regulatory Data: E.U. Enlagement Update, EIPR 2002, 155; Endeshaw Free Trade Agreements as Surrogates for TRIPs-Plus, EIPR 2006, 374; Erdmann/Melullis Einfluß des europäischen Rechts auf den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht, FS 50 Jahre BGH (2000), 315; Feddersen Parallel Trade in Pharmaceuticals in a Europe of 25: What the „Specific Mechanism“ Achieves and What it Does Not, EIPR 2003, 545; Govaere The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in E.C. Law, 1996; Graz Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises, 1988; Harte-Bavendamm Zu den Arbeiten an einer Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, MarkenR 2002, 382; Heath Patent Rights and the „Specific Mechanism“ to Prevent Parallel Imports, IIC 2014, 399; Hoeren Gewerblicher Rechtsschutz und das 6. Forschungsrahmenprogramm der EU 2004–2006, FS K. Bartenbach (2005), 285; Jarass Richtlinienkonforme bzw. EG-rechtkonforme Auslegung nationalen Rechts, Europarecht 1991, 211; Kappes Zu der Frage nach der Auslegung des Besonderen Mechanismus, PharmR 2008, 558; Kappes Zur Anwendbarkeit des Besonderen Mechanismus gem Art 1 des EU-Beitrittsvertragsgesetzes vom 18.9.2003, PharmR 2009, 348; Kingston Intellectual Property in the Lisbon Treaty, EIPR 2008, 439; Klopschinski Die Implementierung von Gemeinschaftsrecht und internationalen Verträgen in das Europäische Patentübereinkommen nach der Revisionskonferenz im Jahr 2000, GRUR Int 2007, 555; Kober Herausforderungen an das europäische Patentsystem, VPP-Rdbr 1997, 1; König Zur Harmonisierung des Patentrechts – ein dritter Weg, Mitt 1997, 340; Kühnen Die Eingriffsvoraussetzungen des Besonderen Mechanismus, FS 200 Jahre Carl Heymanns Verlag (2015), 373; Laddie National I.P. Rights: A Moribund Anachronism in a federal Europe? EIPR 2001, 402; Lemaire Parallel Trade of Pharmaceutical Products within the Enlarged European Union, EIPR 2005, 43; Lieck Der Parallelhandel mit Arzneimitteln, 2008; Meitinger Der Schutz des geistigen Eigentums in Freihandelsabkommen der EFTA mit Drittstaaten, sic! 2004, 192; Moerland Do Developing Countries Have a Say? Bilateral and Regional Intellectual Property Negotialtions with the EU, IIC 48 (2017),760; Sadlonova Die patentrechtliche Erschöpfung für pharmazeutische Erzeugnisse im EU-Beitrittsvertrag 2003, FS Kolle/Stauder (2005), 265; Schade Europe and the International Community of States on the Path: Towards a Common Patent Strategy? IIC 2007, 517; Schlötelburg Die unaufhaltsame Vergemeinschaftung des Gewerblichen Rechtsschutzes in Europa, Mitt 1999, 222; Schwartz 30 Jahre EG-Rechtsangleichung, FS H. von der Groeben (1987), 333; Schwarze Die Vereinheitlichung der Patente in der Europäischen Gemeinschaft, RIW 1996, 272; Spetzler Die richtlinienkonforme Auslegung als vorrangige Methode steuerjuristischer Hermeneutik, RIW 1991, 579; Stöcker „Parallelhandel mit Arzneimitteln in der EU“: ein Sachstandsbericht, PharmR 2006, 415; Straus Völkerrechtliche Verträge und Gemeinschaftsrecht als Auslegungsfaktoren des Europäischen Patentübereinkommens – dargestellt am Patentierungsausschluß von Pflanzensorten in Artikel 53(b), GRUR Int 1998, 1; Tettinger Zum Schutz geistigen Eigentums in der Charta der Grundrechte der EU, FS K. Bartenbach (2005), 43; Toutoungi EFTA: Fortress Europe’s Soft Underbelly? EIPR 2006, 110; Ubertazzi IP and the Draft Treaty on the European Union, IIC 2007, 881.

I.Europäische Union

89

Die nationalen Kompetenzen werden durch solche der Europäischen Union (mit dzt 28 Mitgliedstaaten, Austritt des Vereinigten Königreichs bevorstehend) überlagert. Zunächst bestanden nur Regelungen im Rahmen des EuratomV (Anh II zu § 24). Anders als im SortRecht, im Markenrecht und im Designrecht ist die Einführung eines Unionspatents nicht erfolgt, steht aber mit einer differenzierten Regelung für die teilnahmewilligen Mitgliedstaaten bevor (vgl die Kommentierung zum Europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung in der 8. Aufl). Der Aufbau des Binnenmarkts weist nahezu zwangsläufig auf die Schaffung eines einheitlichen Schutzraums.1044
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Art 118 AEUV bestimmt:1045

Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des Binnenmarkts erlassen das Europäische Parlament und der Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union sowie zur Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf Unionsebene.

Der Rat legt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen die Sprachenregelungen für die europäischen Rechtstitel fest. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments.

Die Union verfügt im Bereich des geistigen Eigentums weiter über eine Zuständigkeit zur Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften nach den Art 114, 115 AEUV und kann auf der Grundlage von Art 352 AEUV neue Titel schaffen, die die nationalen Titel überlagern.1046 Der EuGH hat die Kompetenz für den Erlass der Ratsverordnung über das ergänzende Schutzzertifikat anerkannt.1047 Die Gemeinschaft hat sich zunächst auf Regelungen im Bereich des freien Warenverkehrs und des gemeinschaftlichen Kartellrechts beschränkt und ist erst später in anderen Bereichen initiativ geworden (Schutzzertifikate, Biotechnologie, Gebrauchsmuster), teils mit dem Instrument der Verordnung, teils mit dem der Richtlinie. Ein Richtlinienvorschlag zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen ist gescheitert; die Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist 2004 in Kraft getreten und, wenn auch verspätet, in Deutschland umgesetzt worden (näher Rn 8 vor § 139).1048 Die nationalen Gerichte sind zur gemeinschaftskonformen Anwendung des nationalen Rechts verpflichtet; hierzu rechnet auch die richtlinienkonforme Auslegung.1049 Ob dem bei der nationalen Umsetzung der BiotechRl in vollem Umfang Genüge getan worden ist, darf bezweifelt werden. Der BGH hat eine Kompetenz des EuGH auch für die Gebiete anerkannt, für die eine umfassende Gemeinschaftsregelung fehlt und die nur in Teilbereichen harmonisiert sind.1050 Im Divergenzfall ist vom Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor dem einfachen nationalen Recht auszugehen.1051 Art 38 GG ist erst verletzt, wenn ein Gesetz, das die dt Rechtsordnung für die unmittelbare Anwendung von Recht der EU öffnet, die zur Wahrung übertragenen Rechte und das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht hinreichend bestimmbar festlegt, so dass eine verfassungsrechtl unzulässige Generalermächtigung vorliegt. An die Bestimmtheit und Dichte der Regelungen können aber nicht die Anforderungen gestellt werden, wie sie der Parlamentsvorbehalt sonst für ein Gesetz vorgibt.1052 Die nationalen Gerichte haben im Rahmen ihrer Zuständigkeit das nationale Recht im Licht des Wortlauts und des Zwecks der Richtlinie auszulegen.1053 Schon vor Umsetzung einer Richtlinie kann richtlinienkonforme Auslegung von Vorschriften des nationalen Rechts geboten sein;1054 Zum Verhältnis Gemeinschaftsrecht – internationale Übk Art 216, 351 AEUV. Eine Bindung an die Amts- oder Gerichtspraxis anderer Mitgliedstaaten besteht nicht.1055 Gleichwohl sind ihre Kenntnis und Auseinandersetzung mit ihr wünschenswert und uU geboten.
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Vorabentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nach Art 267 AEUV binden grds nur die im Ausgangsverfahren beteiligten Gerichte. Im Interesse einer einheitlichen Auslegung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten sind die letztinstanzlichen Gerichte gehalten, das Gemeinschaftsrecht in der vom EuGH gegebenen Auslegung anzuwenden oder erneut vorzulegen.1056 Grds kommt den Vorabentscheidungen ex-tunc-Wirkung zu.1057
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Wesentliche Auswirkungen hat die Schaffung des Binnenmarkts auf die Anwendung des Territorialitätsgrundsatzes; hierzu ist das Institut der „gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung“ entwickelt worden (Rn 133 ff zu § 9). Zur Erschöpfung in Spanien und Portugal bis 1994/1995 nach dem EG-Beitrittsvertrag Spanien/Portugal 8. Aufl.
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Das am 1.5.2004 in Kraft getretene Beitrittsübereinkommen1058 mit Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei, Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern1059 enthält in Art 22 und Anlage IV.2. einen „Besonderen Mechanismus“ zur Beschränkung von Parallelimporten von Arzneimitteln während einer Übergangszeit;1060 dies gilt auch für Kroatien.1061 Eine entspr Regelung enthält die Beitrittsakte für Bulgarien und Rumänien in Anhang V Nr 1 zu Art 21 („Spezieller Mechanismus“).1062 Die Bestimmung lautet:1063

Im Falle der Tschechischen Republik, Estlands, Lettlands, Litauens, Ungarns, Polens, Sloweniens oder der Slowakei kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt beantragt [im ursprünglichen Text: eingetragen] wurde, als ein entsprechender Schutz für das Erzeugnis in einem der vorstehenden neuen Mitgliedstaaten nicht erlangt werden konnte, oder der vom Inhaber Begünstigte auf die durch das Patent oder das Ergänzende Schutzzertifikat eingeräumten Rechte berufen, um zu verhindern, dass das Erzeugnis in Mitgliedstaaten, in denen das betreffende Erzeugnis durch ein Patent oder Ergänzendes Schutzzertifikat geschützt ist, eingeführt und dort in den Verkehr gebracht wird; dies gilt auch dann, wenn das Erzeugnis in jenem neuen Mitgliedstaat erstmalig von ihm oder mit seiner Einwilligung in den Verkehr gebracht wurde.

Jede Person, die ein Arzneimittel im Sinne des vorstehenden Absatzes in einen Mitgliedstaat einzuführen oder dort zu vermarkten beabsichtigt, in dem das Arzneimittel Patentschutz oder den Ergänzenden Schutz genießt, hat den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber oder der von ihm Begünstigte einen Monat zuvor darüber unterrichtet worden ist.
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Der Besondere Mechanismus verzögert für einen Übergangszeitraum die Geltung der Warenverkehrsfreiheit.1064 Er verhindert damit Einfuhren patent- oder durch ein ergänzendes Schutzzertifikat für Arzneimittel geschützter Arzneimittel aus den genannten Beitrittsstaaten, wenn sich der Inhaber oder der Begünstigte dieser Schutzrechte auf sie beruft und zum Zeitpunkt der Anmeldung im Einfuhrmitgliedstaat in dem Beitrittsstaat Schutz nicht erlangt werden konnte. Einen dem Besonderen Mechanismus entspr Schutz begründen Schutzzertifikate auf Grundlage von Verfahrenspatenten nicht.1065 Dem EuGH wurden Fragen dazu vorgelegt, ob der Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats die Einfuhr von Erzeugnissen aus den erfassten Beitrittsstaaten verhindern kann, wenn das Schutzzertifikat zu einem Zeitpunkt beantragt wurde, in dem in den Beitrittsstaaten bereits Regelungen für die Erlangung eines Schutzzertifikats bestanden, ein solches vom Inhaber des für Deutschland erteilten Schutzzertifikats aber nicht erteilt werden konnte, weil es an einem Grundpatent im Beitrittsstaat fehlte.1066 Der EuGH hat hierzu entschieden, dass diese Mechanismen dahin auszulegen sind, dass sie es dem Inhaber eines in einem anderen Mitgliedstaat als den in diesen Beitrittsakten genannten neuen Mitgliedstaaten erteilten Ergänzenden Schutzzertifikats gestatten, sich der Paralleleinfuhr eines Arzneimittels aus diesen neuen Mitgliedstaaten zu widersetzen, wenn die Rechtsordnungen dieser neuen Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Erlangung eines entsprechenden Schutzes nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung des Grundpatents, sondern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Grundpatentanmeldung und/oder der Beantragung des Ergänzenden Schutzzertifikats im Einfuhrmitgliedstaat vorsahen, so dass es für den Inhaber unmöglich war, in den Ausfuhrstaaten ein Patent und ein entsprechendes Ergänzendes Schutzzertifikat zu erlangen, und dass auf sie die in A rt 36 Abs 1 der VO (EG) 1901/2006 über Kinderarzneimittel geregelte Verlängerung Anwendung finden.1067
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Die Konkretisierung der sich aus der Vorabunterrichtung für die Beteiligten ergebenden Pflichten ist Sache des nationalen Gerichts.1068 Gibt der Schutzrechtsinhaber dem Importeur die ihm zustehenden Schutzrechte nicht an, auf die er sich stützt, steht dies der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs nicht entgegen.1069 Nach den Regeln des Besonderen Mechanismus ist der Importeur verpflichtet, den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber einen Monat vor der geplanten Einfuhr unterrichtet worden ist.


II.Europäischer Wirtschaftsraum
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Das Abkommen vom 2.5.1993 über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) sowie das wegen der Nichtteilnahme der Schweiz erforderlich gewordene Anpassungsprotokoll und die zugehörigen Ausführungsgesetze sind am 1.1.1994 in Kraft getreten.1070 Das angepasste EWR-Abkommen ist danach zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, deren Mitgliedstaaten, Österreich, Finnland, Island, Norwegen und Schweden in Kraft getreten; für Österreich, Finnland und Schweden ist es seit deren EG-Beitritt obsolet. Für Liechtenstein ist das Abkommen am 1.5.1995 in Kraft getreten.1071 Es schafft zwischen der EG und ihren Mitgliedstaaten sowie den weiteren Vertragsparteien binnenmarktähnliche Verhältnisse; es sieht wie der EWG-Vertrag freien Warenverkehr, Freizügigkeit, freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten vor und stellt in Artikel 53–60 Wettbewerbsregeln auf, die denen des EWG-Vertrags entsprechen. Das Protokoll 28 über geistiges Eigentum1072 regelt in Art 2 die Erschöpfung der Rechte. Art 4 betrifft Halbleitererzeugnisse. Anh XIV,1073 geänd durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 28.4.1995,1074 enthält ua Anpassungen für die Anwendung der inzwischen außer Kraft getretenen Gruppenfreistellungsverordnung für Patentlizenzvereinbarungen.
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Die EWR-Mitglieder passen ihre Rechtsvorschriften über den Schutz des geistigen Eigentums in der Weise an, dass diese den Grundsätzen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs und dem im Gemeinschaftsrecht auf dem Gebiet der Rechte des geistigen Eigentums erreichten Schutzniveau einschließlich des Grads der Durchsetzbarkeit dieser Rechte entsprechen (Art 1 Protokoll 28 über geistiges Eigentum). Sie haben sich zur Übernahme der materiellen Bestimmungen des EPÜ verpflichtet. Art 3 des Protokolls über geistiges Eigentum enthält darüber hinaus Bestimmungen wegen des (so nicht zustande gekommenen) Gemeinschaftspatents.


III.Bilaterale Freihandelsabkommen
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Die EU verlangt in den Assoziations- und Freihandelsabkommen die Übernahme der Standards der Gemeinschaft für den Schutz des geistigen Eigentums.1075 Auch die EFTA (der noch Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz angehören) hat bilaterale Abkommen geschlossen.1076 Ob das von der Regierung des Vereinigten Königreichs für die Zeit nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union angestrebte, auf den Warenverkehr beschränkte Freihandelsabkommen zustande kommen wird, ist fraglich.
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1

A.§§ 1, 1a, 2, 2a, 3–5 regeln die Voraussetzungen der Patentfähigkeit und die Patentierungsausschlüsse, die wiederum zu den Erteilungsvoraussetzungen iSd § 49 Abs 1 rechnen. Sie gehen in ihrer geltenden Fassung auf Art 1–5 StraÜ, Art 52–57 EPÜ, die Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie und die Revision des EPÜ zurück. Eine bestimmte Reihenfolge bei der Prüfung hinsichtlich Technizität, den Patentierungsausschlüssen, Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit ist nicht einzuhalten.3332 Die Prüfung auf Patentfähigkeit erfolgt im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens nach §§ 34 ff, wobei einige Gesichtspunkte (Technizität, gewerbliche Anwendbarkeit, Patentierungsverbote nach § 2, zur Einbeziehung von § 1a und § 2a Rn 18 zu § 42) bereits bei der Offensichtlichkeitsprüfung nach § 42, die übrigen (Neuheit, erfinderische Tätigkeit) erst bei der Sachprüfung berücksichtigt werden.

2

Die Voraussetzungen der Gebrauchsmusterfähigkeit sind nicht völlig übereinstimmend in §§ 1–3 GebrMG geregelt.

3

Neuheit und erfinderische Tätigkeit sind „relative“ Patentierungsvoraussetzungen in dem Sinn, dass sie anders als Technizität und gewerbliche Anwendbarkeit im Vergleich mit dem StdT zu ermitteln sind. Zum Verhältnis von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit Rn 10 f zu § 3.

4

Technischer Fortschritt. Die Rspr hat für vor 1978 angemeldete Patente als eigenständiges Erfordernis der Patentfähigkeit technischen Fortschritt (eine Bereicherung der Technik) verlangt, ohne dass das PatG eine positive Regelung hierüber enthalten hätte. Seit 1978 ist der technische Fortschritt keine eigenständige Voraussetzung der Patentfähigkeit mehr.3333 Die praktische Tragweite der Änderung ist gering.3334 Die Patentierung soll nicht mehr an der fehlenden Überlegenheit gegenüber bekannten Lehren scheitern.3335 Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum StdT keinen erkennbaren Vorteil bietet, das Aufzeigen eines anderen oder weiteren Wegs reicht aus.3336 Versuche, rückschrittliche Lehren wegen „Zweckverfehlung“,3337 mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses3338 oder mit ähnlichen Hilfskonstruktionen (Aufgabenstellung)3339 von der Patentierung auszuschließen,3340 sind mit der Neuregelung unvereinbar und daher abzulehnen;3341 dies gilt auch unter dem Gesichtspunkt der „sozialen Nützlichkeit“ (Rn 9 zu § 1). Grenze ist allerdings, dass die Lehre technisch unsinnig ist,3342 dies wird aber grds an § 34 und Art 83 EPÜ zu messen sein (vgl Rn 238 zu § 34). Unhaltbar ist auch die Auffassung, dass die Erfindung per saldo besser sein müsse als der StdT,3343 es genügt, dass sie in neuheitsbegründender und erfinderischer (nicht naheliegender) Weise anders ist. Das schließt es jedoch nicht aus, Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu gewichten und (etwa bei völliger Unwirksamkeit) ganz außer Acht zu lassen. Der technische Fortschritt hat im geltenden Recht allerdings nicht jede Bedeutung verloren. Er kann weiterhin als positives Beurteilungskriterium bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit von Bedeutung sein.

B.Patentfähigkeit bei erstreckten DDR-Patentanmeldungen und –Patenten

5

Wegen Erlöschens der betr Schutzrechte wird auf die Kommentierung in der 6. Aufl Rn 5 ff verwiesen. Der 3. Senat des BPatG hat abw von der gefestigten Rspr des BGH und gegen die nahezu einhellige Rspr des BPatG in einer eingehend begründeten Entscheidung auch für vor Inkrafttreten des DDR-PatG 1990 angemeldete Patente das DDR-PatG 1990 für anwendbar gehalten.3344


C.Europäische Patente

6

Art 2 Abs 1 EPÜ definiert das eur Patent als nach dem EPÜ erteiltes Patent.

7

Für europäische Patentanmeldungen und Patente gelten Art 52–57 EPÜ, die im wesentlichen §§ 1–5 PatG entsprechen. Abweichungen ergeben sich bei der Neuheitsschädlichkeit nicht vorveröffentlichter nationaler Patentanmeldungen (vgl aber Art 139 EPÜ), weiter uU in Ausnahmefällen bei der Beurteilung der Vereinbarkeit mit der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten infolge der Anwendung unterschiedlicher Prüfungsmaßstäbe (Rn 14 zu § 2). Weitere Unterschiede ergeben sich bei biotechnologischen Erfindungen insb wegen der über die BiotRl hinausgehenden Regelung im nationalen Recht (§ 1a Abs 3, 4).


D.Internationale Rechtsangleichung

I.Allgemeines

8

Die Patentfähigkeitsvoraussetzungen der §§ 1–5 entsprechen einem mittlerweile weit über den Geltungsbereich des EPÜ hinaus weitgehend einheitlichen Standard und internationalen Harmonisierungsbemühungen. Rechtspolitisch umstritten sind dabei ua die Patentierung lebender Organismen und von biologischen Erfindungen sowie von programmbezogenen Erfindungen (zum gescheiterten Richtlinienvorschlag Rn 35 zu § 1)3345 und die Neuheitsschonfrist (Rn 149 ff zu § 3).


II.Patentharmonisierungsvertrag

9

Zu den seinerzeit vorgesehenen Vorgaben s 5. Aufl. Vgl zur weiteren Entwicklung Rn 26 Einl Int-PatÜG.

10

III.Im TRIPS-Übereinkommen regelt Art 27, wofür Patentschutz erhältlich sein muss (vgl Rn 27 Einl IntPatÜG). Die Bestimmung ist dahin auszulegen, dass die Erfindung eines pharmazeutischen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels unter den in Art 27 Abs 1 TRIPS-Übk aufgeführten Voraussetzungen Gegenstand eines Patents sein kann, wenn keine Ausnahme nach Art 27 Abs 2 oder Abs 3 TRIPS-Übk vorliegt. Bei einem Patent, das aufgrund einer die Erfindung sowohl des Verfahrens zur Herstellung eines pharmazeutischen Erzeugnisses als auch dieses pharmazeutischen Erzeugnisses selbst beanspruchenden Anmeldung erlangt, aber nur in Bezug auf das Herstellungsverfahren erteilt wurde, ist nicht aufgrund der in den Art 27 und 70 TRIPS-Übk aufgestellten Regeln davon auszugehen, dass sich das Patent ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens auch auf die Erfindung des pharmazeutischen Erzeugnisses erstreckt.15

11

IV.Das Straßburger Übereinkommen enthält Regelungen in seinen Art 1–6 (vgl Rn 2 ff zu Art I IntPatÜG).


V.Europäisches Patentübereinkommen; Unionspatent

12

Eine erhebliche Harmonisierungswirkung ist vom EPÜ und von den nicht in Kraft getretenen Regelungen für ein Gemeinschaftspatentrecht (GPÜ, GPVO, EPLA) ausgegangen. Die Wirkung des EPÜ betrifft neben dem normativen Bereich auch die Rechtspraxis, darf jedoch nicht iS einer Beurteilungsprärogative des EPA verstanden werden. Der CA England/Wales16 hat die Auffassung vertreten, dass bei der Auslegung des nationalen Patentrechts den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA größte Bedeutung zukomme. Diese Bedeutung ist für das dt Recht eine rein faktische; rechtl ist die Praxis des EPA grds nicht anders zu bewerten als etwa die Rspr des BPatG oder nationaler Gerichte im Geltungsbereich des EPÜ. Eine Bindung an Entscheidungen des EPA besteht für das nationale Nichtigkeitsverfahren nach dt Recht nicht; auch das EPÜ fordert sie nicht. Erst recht besteht keine Bindung an ausländ Entscheidungen,17 auch wenn diese vielfach wertvolle Anregungen liefern, als sachverständige Äußerungen herangezogen werden können und eine Auseinandersetzung mit ihnen idR geboten sein wird. Nach der Rspr des BGH besteht für die Gerichte die Verpflichtung, Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind und eine im wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich ggf mit den Gründen auseinanderzusetzen, die zu einem abw Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, zB um die Frage, ob der StdT den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.18

13

Das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung wird, sobald es in Kraft tritt, was wegen der ausstehenden notwendigen Ratifizierung durch die Bundesrepublik Deutschland derzeit unsicher ist, voraussichtlich einen Großteil der Verfahren von den nationalen Instanzen abziehen und sich dadurch auf die Rechtspraxis auswirken.










§ 1

(Patentfähige Erfindungen)

(1) Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) 1 Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. 2Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:


	Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
	ästhetische Formschöpfungen;
	Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;
	die Wiedergabe von Informationen.



(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

TRIPS-Übk Art 27

DPMA-PrRl 2019 2.3.3.2.1; EPA-PrRl C-IV 1, 2

Ausland: Belgien: Art 2, 3 PatG 1984; Bosnien und Herzegowina: Art 6 PatG 2010; Dänemark: § 1 Abs 1, 2 PatG 1996; Frankreich: Art L 611–10 CPI; Kosovo: Art 1, 7 PatG; Italien: Art 45 CDPI; Litauen: Art 2 Abs 1, 2 PatG; Luxemburg: Art 4 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 2 ROW 1995; Nordmazedonien: § 25 GgR; Norwegen: Sec 1 PatG; Österreich: § 1 öPatG (1984); Polen: Art 24, 28 RgE 2000; Rumänien: Art 7, 13 PatG; Schweden: § 1 Abs 1–3 PatG; Schweiz: Abs 1 entspricht Art 1 Abs 1, 2 PatG; Serbien: Art 2, 5 PatG 2004; Slowakei: § 5 PatG; Slowenien: Art 10 GgE; Spanien: Art 4 Abs 1–3 PatG; Tschech. Rep.: §§ 2, 3 PatG; Türkei: Art 82 G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 1 Abs 1, 2 Patents Act
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§ 1 in seiner geltenden Fassung geht auf Art IV Nr 1 IntPatÜG und in Abs 1 letztlich auf Art 1 StraÜ zurück. Das BioTRlUmsG hat einen neuen Abs 2 eingefügt sowie die früheren Abs 2 und 3 in Abs 3 und 4 umnummeriert. Zum Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte s Rn 12. Nach früherem Recht schloss die Regelung die Patentierungserfordernisse der Neuheit (jetzt § 3) und der gewerblichen Verwertbarkeit (jetzt: gewerbliche Anwendbarkeit, § 5) ein. Zur Entwicklung des Merkmals der Erfindungshöhe (nunmehr erfinderische Tätigkeit) Rn 2 zu § 4, zur Erfindung als Lehre zum technischen Handeln nachfolgend, zum technischen Fortschritt Rn 4 vor § 1, Rn 79 zu § 4.

2

EPÜ. Die Regelung in § 1 Abs 1, 3 und 4 entspricht der in Art 52 Abs 1–3 EPÜ.3701


B.Die Erfindung
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I.Elemente der Erfindung

3

1.Gesetzliche Regelung. Patente werden für Erfindungen erteilt. Der Begriff Erfindung wird im PatG nicht definiert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Ebenso wenig definieren ihn das StraÜ oder das EPÜ. In Übereinstimmung mit diesen Übk spricht Abs 1 von „Erfindungen“, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Attribute „neu“ und „erfinderisch“ werden vom Erfindungsbegriff nicht umfasst.3702
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2.Der Erfindungsbegriff im deutschen Patentrecht. Bis 1978 wurde ein differenzierter Erfindungsbegriff entwickelt, der neben der Prüfung am StdT den technischen Charakter der Lehre zum Handeln und deren Differenzierung in Aufgabe und Lösung3703 einschloss. Hinzu kamen das Vorliegen einer fertigen Lehre, ihre Ausführbarkeit mit dem Unteraspekt der Brauchbarkeit und die Wiederholbarkeit der Lehre (Nachw 8. Aufl). Als weiteres Element hat der BGH die Identifizierbarkeit der Erfindung iS einer inhaltlich bestimmten Lehre zum technischen Handeln, die es anderen Sachverständigen ermöglicht, nach ihr zu arbeiten,3704 angesehen. Verschiedentlich ist auch in der sozialen Nützlichkeit ein Element des Erfindungsbegriffs gesehen worden (näher 8. Aufl).
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3.Der Erfindungsbegriff in der europäischen Praxis. Ein entspr der früheren dt Praxis differenzierter Erfindungsbegriff lässt sich aus dem StraÜ und dem EPÜ nicht ableiten. Das StraÜ definiert ihn nicht, weil es wegen seiner unterschiedlichen Interpretation in den einzelnen Staaten unmöglich erschien, eine Einigung darüber zu erzielen, was dem Gegenstand nach eine Erfindung sei.3705 Der Gesetzgeber geht davon aus, dass es den Vertragsstaaten frei stehe, selbst zu bestimmen, was als Erfindung angesehen werden soll. Für das nationale Recht ist hiervon dadurch Gebrauch gemacht worden, dass Art 52 Abs 2, 3 EPÜ übernommen worden ist, um sicherzustellen, dass der Kreis der patentfähigen Erfindungen derselbe ist, gleichgültig, ob für eine Erfindung die Erteilung eines nationalen Patents oder eines eur Patents beantragt wird (Begr). Dies verbietet eine an früheren nationalen Maßstäben orientierte Auslegung.3706 Die Bestimmung enthält ein allg Patentierungsgebot,3707 die Voraussetzungen der Patentfähigkeit sind grds abschließend geregelt;3708 vgl auch die EPA-PrRl C-IV 1.
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4.Folgerungen für das geltende Recht. Der Erfindungsbegriff ist nach der an das EPÜ angepassten Regelung in § 1 Abs 1 auf die vier Elemente Erfindung iS einer Lehre zum technischen Handeln, gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit beschränkt. Der frühere dt Erfindungsbegriff kann für seit 1978 angemeldete Erfindungen keine Geltung beanspruchen.3709 Für den technischen Fortschritt ist dies unbestritten.
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Die Ausführbarkeit ist unter dem Gesichtspunkt der ausführbaren Offenbarung der Erfindung ausdrücklich in § 34 Abs 4 und Art 83 EPÜ geregelt; mangelnde Ausführbarkeit ist selbstständiger Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund (§ 21 Abs 1 Nr 2; Art II § 6 Abs 1 Nr 2 IntPatÜG; Art 100 Buchst b, Art 138 Buchst b EPÜ). Damit ist der Grund entfallen, sie in den Erfindungsbegriff einzubeziehen.3710 Gleichwohl ist sie in Rspr3711 und Lit vielfach weiterhin der Patentfähigkeit zugeordnet worden, sei es nach § 1, sei es nach § 5.3712 Danach müssten die Regelungen in §§ 1, 5 einerseits und § 34 andererseits konkurrieren, einmal als materielle Voraussetzung der Patentfähigkeit und zum anderen als Anmeldeerfordernis.3713 Die EPA-PrRl behandeln die Ausführbarkeit grds nicht im Rahmen der Patentfähigkeit und wollen nur den Fall des „perpetuum mobile“ auch an der gewerblichen Anwendbarkeit messen.3714 Nach der Praxis des EPA ist die Beanstandung auf Art 83 EPÜ als die speziellere Norm zu stützen.3715 Die Systematik des geltenden Rechts spricht dafür, iS einer Exklusivität Ausführbarkeit sowie die damit zusammenhängenden Fragen der Brauchbarkeit, der Wiederholbarkeit und der fertigen Erfindung3716 ausschließlich an § 34 und Art 83 EPÜ zu messen (vgl Rn 38 zu § 34).
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Auch die Identifizierbarkeit der Lehre ist kein Erfindungselement.3717 Zwar hat die Harmonisierung des Patentrechts an der Beurteilung der Identifizierbarkeit als verfahrensmäßiges Erfordernis der Patenterteilung,3718 jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Klarheit (Art 84 Satz 2 EPÜ), nichts geänd.3719 Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass die Klarheit der Patentansprüche als eigenständiges Element der Patentfähigkeit anzusehen wäre. Unklarheiten, die sich aus der Fassung der Patentansprüche ergeben, sind bei der Bestimmung des zu schützenden Gegenstands und insb bei der Prüfung auf Neuheit3720 sowie der Bestimmung des Schutzbereichs zu berücksichtigen. Im übrigen ist fehlende Identifizierbarkeit zu Unrecht generell als der Ausführbarkeit entgegenstehend angesehen worden.3721 Die Identifizierbarkeit ist nur soweit von Bedeutung, als ihr Fehlen einer ausführbaren Offenbarung entgegensteht; dies bedarf der Prüfung im Einzelfall.3722
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Jedenfalls seit 1978 kann auch die soziale Nützlichkeit nicht mehr als selbstständiges Erfindungselement angesehen werden.3723 Hieran ist auch gegen die Stimmen festzuhalten, die Elemente der Sozialoder Umweltverträglichkeit in die Beurteilung der Patentfähigkeit und damit in das Patenterteilungsverfahren einbeziehen wollen.3724 In der Praxis hat dieser Gesichtspunkt keine größere Bedeutung erlangt.3725 Das Patentrecht ist kein Sicherheits- und Ordnungsrecht und Patentverfahren erscheinen wenig geeignet für Umweltverträglichkeits- oder Sicherheitsbeurteilungen (vgl Rn 73 Einl).3726 Eine positive Entscheidung über die Patentfähigkeit bedeutet keinen Freibrief für sozialunverträgliches Verhalten. Auch Nutzlosigkeit ist für sich kein Negativkriterium für die Patentfähigkeit,3727 kann aber zu differenzierten Überlegungen bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit Anlass geben.

II.Die technische Erfindung
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1.Lehre zum Handeln; theoretische Begründung. Eine lückenlose und umfassende Definition des Er- findungsbegriffs erscheint nicht möglich.3728 Über verschiedene Elemente besteht weitgehend Einigkeit, insb darüber, was keine Erfindung ist. Für eine Begriffsbestimmung kann der Katalog der von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstände in Abs 3 nicht unmittelbar herangezogen werden; er nimmt die dort genannten Gegenstände nur im Weg der Legaldefinition vom Erfindungsbegriff aus und begründet damit einen engeren, normativen Erfindungsbegriff. Erfindung ist menschliche Erkenntnis, aber nicht in ihrer abstrakten („reinen“),3729 sondern in angewandter Form, als Lehre zum Handeln. Bloße Erkenntnis vorhandener Wirkungen, das Entdecken oder Erkennen von Naturgesetzen ist für sich keine patentfähige Erfindung.3730 Die Entdeckung einer Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses wird erst zur Erfindung, wenn sie als Lehre zum technischen Handeln für einen bestimmten Zweck nutzbar gemacht wird.3731 Der Stoffschutz bildet hiervon keine Ausnahme. Auf die theoretische Begründung der Lehre kommt es nicht an. Gegenstand des Patents ist die konkrete Lehre, nicht die dazu gegebene Begründung. Der Erfinder braucht keine wissenschaftlich stichhaltige Erklärung für die Funktionsweise zu liefern; es genügt, wenn er offenbart, wie der erstrebte Erfolg erreicht werden kann.3732 Irrtümer in der Beurteilung der Ursachen sind unschädlich,3733 ebenso eine fehlerhafte Terminologie.3734

2.Lehre zum technischen Handeln
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a. Allgemeines. Die Erfindung ist Lehre zu zielgerichtetem Handeln, auf das Herbeiführen eines Handlungserfolgs gerichtet; hierdurch lässt sich das in den EPA-PrRl angeführte Gegensatzpaar „konkret/abstrakt“ erfassen. Der Erfolg darf nicht zufällig, sondern muss vorhersehbar auftreten, naturgesetzlichen Regeln folgen. Er muss sich in der materiellen Welt verwirklichen. Die Abgrenzung wird herkömmlich und seit Inkrafttreten der EPÜ-Reform sowie dessen Umsetzung in das nationale Recht auch nach dem Gesetz (Abs 1) über den Begriff der Technik („Technizität“; „auf allen Gebieten der Technik“) vorgenommen, der sich allerdings wie der Erfindungsbegriff einer exakten juristischen oder naturwissenschaftlichen Definition entzieht.
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b. Technischer Charakter. Begriff. Für das dt und eur Patentrecht (anders in den USA, wo herkömmlich auch Geschäftsmethoden patentiert wurden,3735 dies jetzt aber weitgehend ausgeschlossen ist;3736 vgl auch die Praxis in Australien, nach der zwar nicht alles patentierbar ist, so keine abstrakten Informationen, und ein „physical effect“ gefordert wird mit der Folge, dass Geschäftsmethoden patentierbar sein können)3737 wohl nicht ernsthaft bestritten ist, dass eine Erfindung technischen Charakter haben muss.3738 Der Begriff der Technik bildet das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen, denen Patentschutz nicht zukommt.3739 Hieran hat das PatG 1978/1981 nichts geänd3740 (zur Praxis des EPA Rn 15).
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Ausschlaggebend ist die objektive Beurteilung.3741 Eine rein naturwissenschaftliche Abgrenzung3742 des Bereichs des Technischen, insb in der Antinomie zur Welt des Geistigen,3743 ist für das Patentrecht nicht geeignet.3744 Begrifflich lässt sich Technik nur philosophisch definieren.3745 Damit verliert sie aber ihre Fassbarkeit und Eignung als Abgrenzungskriterium. Eine Lösung kann nur in einem normativen, wertenden Technikbegriff gefunden werden.3746 Ein solcher muss an die historisch gewachsene Bedeutung des Begriffs anknüpfen. Alles, was im Bereich des Patentrechts herkömmlich als technisch behandelt worden ist (Ingenieurwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie),3747 muss schon mangels Anhaltspunkts dafür, dass der Gesetzgeber hieran etwas habe ändern wollen, aber auch angesichts der internationalen Entwicklung, weiterhin als technisch angesehen werden. Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht wird oder dass ein Eingreifen des Menschen in Betracht kommt, steht der Technizität nicht entgegen,3748 ist vielmehr geradezu Kennzeichen der Technik, die die „rohe“ Natur nicht einschließt.3749 Eine psychologische Fragestellung kann Technizität für sich nicht begründen.3750 Andererseits müssen neue Gebiete, die über das hergebrachte patentrechtl Technikverständnis hinausgehen, einbezogen werden (Mikrobiologie, Informationswissenschaften);3751 der Begriff der Technik muss dynamisch („nichtstatisch“)3752 verstanden werden. Wo die Grenze angesetzt wird, ist eine wertende Entscheidung, die im Einzelfall, wie insb die Behandlung programmbezogener Lehren zeigt, schwierig sein kann. Nach der Rspr des BGH ist die Technizität aufgrund einer Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstands im Einzelfall festzustellen;3753 dabei sind alle Merkmale des im Patentanspruch definierten Gegenstands zu bewerten, wobei entscheidend ist, wie der Fachmann diesen versteht.3754 Das kann dazu führen, dass auch nicht ausdrücklich genannte Elemente zu berücksichtigen sind, die für den Fachmann offenkundig sind.3755 Es genügt, wenn der Gegenstand bestimmungsgemäß Teil einer aktuellen Technik ist, auch wenn es nur um eine Auswahl, Ordnung und vergleichende Verarbeitung von Daten geht.3756 Als ausreichend wurde dabei angesehen, dass die Lehre auf einem Gebiet der Technik verwendet w erden kann, dass sie Ausfluss technischer Überlegungen ist und der Lösung eines konkreten Problems dient.3757 Dies geht aber für das Technizitätserfordernis zu weit. Es reicht zwar aus, wenn ein Verfahren der datenverarbeitungsmäßigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig miteinander verbundenen technischen Geräten dient,3758 dagegen genügt nicht der Vorgang der elektronischen Datenverarbeitung für sich.3759 Patentierbarkeit folgt daraus nicht notwendig. Diese kann (unabhängig von der Beurteilung gegenüber dem StdT3760) grds daran scheitern, dass ein nach Abs 3, 4 nicht als Erfindung geltender, von der Patentierbarkeit ausgeschlossener Gegenstand vorliegt, wobei von Bedeutung ist, dass nichttechnische oder nach Abs 3, 4 ausgeschlossene Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit nicht herangezogen werden dürfen.3761 Daraus folgt, dass für Lehren, die nur solche Elemente enthalten, Patentschutz nicht in Betracht kommt. Eine Lehre, die von den Patentierungsausschlüssen erfasst wird, wird nicht dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form angemeldet wird.3762 Erforderlich ist vielmehr, dass sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.3763 Der Satz, dass eine nichttechnische Lehre nicht dadurch schutzfähig werde, dass sie sich technischer Mittel bediene,3764 trifft daher so nicht zu. Die brit Praxis hat auf den „technical contribution“-Test abgestellt, der zunächst feststellt, was am Patentanspruch neu ist, und dann prüft, ob das, was neu ist, eine technische Wirkung herbeiführt;.3765 dies ist zugunsten der Praxis des EPA (Rn 15 aE) aufgegeben.3766 In Österreich wird eine Maßnahme als technisch angesehen, wenn sie einem technischen Zweck dient; hierbei ist eine wertende Gesamtbetrachtung des Einzelfalls anzustellen, bei der unerheblich ist, ob der Anmeldungsgegenstand auch nichttechnische Merkmale aufweist.3767
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Die (nicht ganz exakte) gängige Definition verlangt eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs3768 (Rn 17). Unter Naturkräften werden Materie und Energie verstanden, daneben wurde teilweise Information als „dritte Entität“ einbezogen.3769 Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich insb gegenüber ordnenden und kaufmännischen Tätigkeiten, ästhetischen Schöpfungen, auch bei Modellen, Lehrmitteln3770 und Spielzeug3771 (Rn 38). Folgt man einem kybernetischen Maschinenbegriff, kann im Entwurf eines Algorithmus die Konstruktion einer „abstrakten“ Maschine gesehen werden.3772 Im naturwissenschaftlichen Sinn kann schwerlich verneint werden, dass ein Rechnerprogramm technisch ist; die patentrechtl Abgrenzung muss dem nicht folgen, obgleich fraglich ist, ob und wieweit bei derart grds Fragen eine Rechtsfortbildung durch Richterrecht erfolgen kann.
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Der technische Charakter der Erfindung ist auch nach der Praxis des Europäischen Patentamts ein Element des Erfindungsbegriffs;3773 die GBK des EPA hat auf die Definition in der Rote-Taube-Entscheidung des BGH verwiesen; Mitwirkung des Menschen steht der Technizität nicht entgegen.3774 Technisch ist die simultane Anzeige von in einem Schaltgetriebe herrschenden und wünschenswerten Zuständen, auch wenn sie nichttechnische, auf Informationswiedergabe bezogene Merkmale umfasst.3775 Der technische Charakter soll fehlen, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung für die Herbeiführung des Erfolgs fehlt.3776 Die Praxis des EPA hat (jedenfalls bei der Technizitätsprüfung zu Unrecht) einen technischen Beitrag zum StdT verlangt.3777 Dies ist inzwischen aufgegeben (vgl Rn 35, 47).3778 Der technische Beitrag ist grds erst bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit gegenüber dem StdT zu berücksichtigen.3779 Nach der allerdings nicht in der tragenden Begründung enthaltenen Linie der GBK des EPA3780 ist ein Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es beim Ablaufen auf einem Computer einen technischen Effekt erzielen kann, der über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen Programm und Computer hinausgeht; der Effekt muss nicht neu oder erfinderisch sein, dies ist erst für die Erfindung an sich erforderlich, wobei nur die technischen Merkmale berücksichtigt werden. Bei der Technizitätsprüfung sind alle beanspruchten Merkmale zu berücksichtigen. Als technisch3781 wurde ein System angesehen, das die Reihenfolge für die Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegt und eine Einheit für die Vergabe der Reihenfolgenummern, Terminals und eine Informationseinheit umfasst.3782 Ebenfalls als technisch angesehen wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwerts in ein interaktives System zum grafischen Zeichnen.3783 Schon das automatische optische Anzeigen von Zuständen, die in einer Vorrichtung oder einem System auftreten, wurde als technisch angesehen,3784 auch ein Verfahren zur benutzerfreundlichen Gestaltung der Hilfefunktion bei Computerprogrammen mit Analyse-, Anzeige- und Betätigungsschritten,3785 str ist allerdings, wieweit für sich nichttechnische Maßnahmen für die Beurteilung des Naheliegens heranzuziehen sind.3786 Änderung der Software für ein Postversandsystem wurde als patentierbar angesehen.3787 Auf die Neuheit des jeweiligen Merkmals kann nicht abgestellt werden.3788 Das EPA stellt nunmehr darauf ab, ob die Erfindung technische Merkmale aufweist.3789 Programmieren reicht für sich für die Bejahung des technischen Charakters nicht aus. Ein Verfahren zum Entwerfen eines VLSI-Chips als solches für den Entwurf eines Bilds eines nicht real existierenden Gegenstands wurde als nichttechnisch angesehen.3790 Ein Verfahren, bei dem es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, ist nicht notwendig technisch, auch wenn es Verfahrensmerkmale enthält, die technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verwenden.3791
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Rechtsprechung des Bundespatentgerichts. Das BPatG hat als technisch jeden durch Einwirkung des Menschen entstandenen Gegenstand, soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehört, bezeichnet. Das Gebiet des Untechnischen soll demgegenüber, abgesehen von den Gegenständen der Natur, die Welt der Vorstellungen umfassen.3792 Das fasst den Bereich der Technik zu weit, weil auch rein künstlerische Leistungen als technisch anzusehen wären. Es hat weiter unterschieden zwischen den (patentierbaren) Gegenständen und den ihnen etwa zugeschriebenen (nicht patentierbaren) Bedeutungsinhalten.3793 Die Angabe einzuhaltender Einflussgrößen ist keine bloße Anweisung an den menschlichen Geist.3794 Spezielle Konfiguration der Hardware begründet Technizität,3795 nicht dagegen eine reine Softwarearchitektur.3796 Ob ein Verfahren, das neben technischen Verfahrensschritten auch Verfahrensschritte aufweist, die eine abwägende Verstandestätigkeit des Menschen erfordern, dem Patentschutz zugänglich ist, wurde unterschiedlich beurteilt.3797 Der technische Charakter eines Verfahrens wird durch die entfernte Möglichkeit nicht in Frage gestellt, dass eine einzelne Verfahrensmaßnahme auch mit Hilfe der menschlichen Verstandestätigkeit durchführbar ist.3798 Unterschieden wurde zwischen (schädlicher) Zwischenschaltung und (unschädlicher) Vorschaltung menschlicher Verstandestätigkeit.3799 Beii einem Arbeitsverfahren, bei dem eine Handbedienung durch eine Bedienperson nicht zwingend erforderlich ist, genügt die Möglichkeit, die Verfahrensschritte ohne menschliche Verstandestätigkeit allein mit technischen Mitteln durchzuführen; auch die manuelle Ausführung einzelner Schritte des Verfahrens ist unschädlich, wenn die Bedienperson lediglich ausführendes Organ ist, ohne abwägend, bewertend oder interpretierend tätig zu werden.3800 Die Verwendung des menschlichen Auges bei der Beurteilung der Lage von Testmustern macht ein Verfahren zum Abgleichen einer seriellen Aufzeichnungsvorrichtung nicht untechnisch.3801 Wird die Lösung allein durch den Einsatz der menschlichen Verstandestätigkeit erzielt, fehlt es an einer technischen Lehre, denn diese setzt voraus, dass die einzelnen Verfahrensschritte technische Mittel bedingen.3802 Technizität wurde bei einem Verfahren zur Ermittlung eines Flugzeugzustands mittels eines Kalman-Filters vom BPatG verneint;3803 anders der BGH (Rn 17).
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Nach der Definition des Bundesgerichtshofs ist dem Patentschutz zugänglich eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs (zu mitwirkendem tierischem Verhalten vgl Rn 215 zu § 34).3804 Technische Erfindungen setzen angewandte Erkenntnis voraus, eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergebnis zu erzielen.3805 Die technische Maßnahme muss für den Erfolg kausal sein.3806 Das Kriterium der unmittelbaren Herbeiführung dieses Erfolgs durch Naturkräfte3807 hat der BGH fallen gelassen; ein Lösungsvorschlag, der einen Zwischenschritt in einem Prozess betrifft, der mit der Herstellung eines bestimmten Gegenstands endet, ist nicht vom Patentschutz ausgenommen, weil er abgesehen von den im Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis voranzubringen sucht.3808 Beherrschbare Naturkräfte sind solche, die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit ihrer Hilfe vom Menschen beherrscht werden.3809 Es ist vorgeschlagen worden, Information zu den Naturkräften zu rechnen (Rn 14); dies ist abzulehnen. Die Regel, die als solche eine gedanklichlogische Anweisung darstellt, wird nach früherer Rspr nicht dadurch technisch, dass bei ihrer Anwendung technische Mittel (zB Schreibgerät oder Datenverarbeitungsanlage) benutzt werden; es reicht nicht aus, dass technische Mittel gelegentlich der Anwendung einer untechnischen Lehre verwendet werden, ihre Verwendung technischer Mittel musste demnach Bestandteil der Problemlösung selbst sein, die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolgs bezwecken und durfte nicht entfallen, ohne dass zugleich der angestrebte Erfolg entfiele.3810 Allerdings hat der BGH die Auffassung3811 abgelehnt, eine „Gebrauchsanweisung“ sei als „bloße Anweisung an den menschlichen Geist“ nicht technisch. Die Anweisung, wie mit einem technischen Gerät umzugehen ist, kann technischer Natur sein. Viele Verfahrenserfindungen, insb solche, die eine bestimmte Brauchbarkeit eines bekannten Geräts oder einer bekannten Anlage lehren, lassen sich als Gebrauchsanweisungen charakterisieren, ohne dass diese Einordnung ihrer Patentierbarkeit Abbruch täte.3812 Auch wird eine technische, auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte gerichtete Regel nicht dadurch ihres technischen Charakters entkleidet, dass sie ihre sprachliche Darstellung in einer äußerlich von technischen Merkmalen freien Ausdrucksweise findet.3813 Es fehlte demnach an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg mit gedanklichen Maßnahmen des Ordnens der zu verarbeitenden Daten steht und fällt.3814 Nach der neueren Rspr des BGH und des EPA gilt das nicht mehr für den Fall, dass die Lehre in Zusammenhang mit einer technischen Vorrichtung geschützt werden soll.3815 Jedenfalls wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist, kommt es nicht auf die Gewichtung der technischen und der nichttechnischen Merkmale an, maßgeblich ist, ob die Lehre bei Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.3816 Dabei sind nur die im Patentanspruch enthaltenen Anweisungen zur Lösung des technischen Problems auf ihre Patentfähigkeit zu untersuchen.3817 Die Erzeugung einer perspektivischen Wiedergabe aus topographischen Daten mittels technischer Geräte ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der Lehre ein technisches Problem bewältigt.3818 Der BGH hat gegen das BPatG (Rn 16) entschieden, dass eine mathematische Methode nur dann als nichttechnisch angesehen werden kann, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist; ein ausreichender Bezug hierzu liegt demnach vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.3819
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An einer Lehre zum technischen Handeln fehlt es nicht schon, wenn eines von mehreren Anspruchs- merkmalen nicht durch Anführung des zu verwendenden körperlichen Gegenstands der Erscheinungswelt (zB „normale Drucktype“), sondern durch Anführung seiner der Vorstellungswelt angehörenden Funktion (zB „Lesbarkeit des Abdrucks“) umschrieben ist.3820
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Ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung ist, genügt dem Technizitätserfordernis, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient.3821 Dabei ist unerheblich, ob der Gegenstand des Patents neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche Merkmale die Lehre prägen.3822 Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt, abgesehen von etwa einschlägigen anderen Ausschlusstatbeständen, allein davon ab, ob sie neu sind und auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.3823 Zu berücksichtigen sind nur die Anweisungen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder beeinflussen, die nichttechnische Vorgabe bleibt außer Betracht,3824 ebenso eine Anweisung zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich darauf beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, auch wenn diese zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen.3825 Die Anweisung, bei der Sprachausgabe eines Navigationshinweises unter bestimmten Bedingungen bestimmte Detailinformationen zu berücksichtigen, betrifft den Inhalt der durch das Navigationssystem wiedergegebenen Information und ist nicht zu berücksichtigen.3826 Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und darauf gerichtet ist, die Wahrnehmung zu ermöglichen, zu verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln.3827 Es reicht aus, dass das Verfahren so ausgestaltet wird, dass es auf die technischen Gegebenheiten in der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt.3828
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Beispiele für nichttechnische Lehren. Rspr vor 1978 8. Aufl. Als nichttechnisch angesehen wurden die Lehren, bei einem im Durchschreibeverfahren zu verwendenden Formularsatz die den Formularen vorgehefteten Listen mit vorgedruckten Feldern zu versehen, die den zugeordneten beschreibbaren Mittelfeldern entsprechen,3829 den Umschlag eines Schreibhefts mit der gleichen Lineatur zu versehen wie die Innenblätter,3830 uU die Lehre, Teilbereiche eines Gegenstands unterschiedlich einzufärben,3831 die ergonomische Gestaltung einer Bedienoberfläche ohne anderweitige konkrete technische Problemstellung (zwh),3832 die besonders intuitive Gestaltung einer Aktivierungsgeste bei der Informationseingabe,3833 die Verwendung von „Softkeys“ zur Benutzerführung in einem menügesteuerten System.3834 Das Vorliegen eines technischen Problems wurde verneint, wenn die Lehre darin bestand, durch automatisches Durchsuchen und Ergänzen eines neu geschriebenen Computerprogramms die sichere Verwendung von Intertask-Variablen möglich zu machen.3835
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Beispiele für technische Lehren. Rspr vor 1978 8. Aufl. Eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzustände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner und einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist, ist technisch;3836 dass der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, ebenso wenig, dass auf ihm eine Textbearbeitung vorgenommen wird.3837 Dabei kommt es nicht darauf an, ob mit der Vorrichtung ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie ein Beitrag zum StdT geleistet wird.3838 Als technisch hat das BPatG angesehen eine in ihrer Handhabung verbesserte Zeichenschablone,3839 die Lehre, sich zur Verfahrenssteuerung einer Vergleichskurve zu bedienen, deren Messwerte bei einer Probeschmelze gewonnen wurden.3840
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Markierungen; Skalen. Markierungen werden als technisch angesehen, wenn sie selbst einen technischen Effekt auslösen.3841 Eine Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als Markierungsträger besteht, verkörpert eine technische Lehre.3842 Als patentfähig angesehen wurden Skalen, soweit sie durch an ihnen objektiv feststellbare gegenständliche Merkmale gekennzeichnet sind, etwa durch Material und Form des Skalenträgers, Ausbildung und Farbe der Marken, Größe und Gesetzmäßigkeit der Abstände zwischen den Marken,3843 Vorschlag, eine Geldscheinhülle aus Klarsichtfolie herzustellen und auf dem sich an eine Schmalseite der Hülle anschließenden Bereich eine Werbeaufschrift anzubringen;3844 insoweit bestehen nach geltendem Recht wegen des Ausschlusstatbestands in Abs 3 Nr 4 Bedenken.
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Technisch ist grds auch die Topographie („Layout“) eines Halbleitererzeugnisses3845 (vgl Rn 11 Einl HlSchG).
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Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, stellt sich die Frage, ob bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss der nichttechnischen Merkmale zu berücksichtigen ist; eine „Kerntheorie“ (Abstellen auf den Kern der Erfindung)3846 wird jedenfalls seit der „Tauchcomputer“-Entscheidung3847 vom BGH nicht mehr vertreten. Eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen kann patentierbar sein.3848 Allerdings stellt sich die Frage einer Nichtberücksichtigung bestimmter Merkmale bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit durch die Ausweitung des Technizitätsbegriffs neu; der BGH zieht den Gesichtspunkt des Computerprogramms als solchen bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines herkömmlichen Datenträgers, auf dem das Programm gespeichert ist, nicht mehr heran.3849 Daraus folgt, dass als solche nach Abs 3 von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände, die zur Lösung eines konkreten technischen Problems nichts beitragen, nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit herangezogen werden können.3850
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Bei Patentansprüchen, bei denen einzelne Merkmale ästhetischer Art sind, geht die Rspr des 2. Senats des BPatG davon aus, dass diese bei der Neuheitsprüfung nicht außer Betracht zu lassen sind.3851 Das erscheint mit Rücksicht auf die Rspr des BGH3852 bdkl.
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Bei der Beurteilung der technischen Natur der Erfindung ist von der Gesamtheit der der Lösung dienenden Merkmale im Patentanspruch auszugehen. Ein gezielt erreichter Erfolg ist als Indiz für das Vorliegen einer technischen Lehre angesehen worden.3853 Das Vorliegen einer technischen Lehre ist unabhängig von Neuheit und Naheliegen zu untersuchen,3854 die Aufteilung des Patentanspruchs in Oberbegriff und Kennzeichen ist bedeutungslos.3855 Eine Vorrichtung, die technische Merkmale aufweist, ist deshalb patentierbar.3856 Das soll aber auch unabhängig von der Anspruchskategorie (Verfahren – Vorrichtung) gelten.3857 Technische Lehre fehlt, wenn der angestrebte in einer ästhetischen Formschöpfung bestehende Erfolg erzielbar ist, ohne dass bestimmte technische Methoden vorgeschrieben oder abgewandelt werden und wenn die ggf verwendeten technischen Mittel nicht Bestandteil der Problemlösung sind.3858 Dem technischen Charakter steht es nicht entgegen, dass der Beitrag der Erfindung zum StdT ausschließlich in der Bereitstellung mathematischer Regeln liegt (zB eines Algorithmus zur Beseitigung von Übertragungsstörungen).3859 Die ältere Rspr des BPatG hat teils bereits eine Kombination technischer mit nichttechnischen Merkmalen als nicht schutzfähig angesehen („negative Infektionstheorie“),3860 teils die untechnischen Merkmale ausgesondert und den verbleibenden Gegenstand allein mit dem StdT verglichen,3861 teils auf den Kern der Lehre abgestellt.3862 Bei einem Verfahrensanspruch genügt es, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt.3863 Technisch ist ein Verfahren zur Kapazitätsberechnung von floatenden Füllstrukturen,3864 ebenso ein Verfahren zur Prüfung verschiedener Medikamente auf ihre Interaktion unter Einsatz technischer Mittel im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitungsanlage.3865
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Nach der früheren Praxis des EPA soll ein Anspruch, der als Ganzes betrachtet im wesentlichen eine geschäftliche Transaktion betrifft, keinen technischen Charakter aufweisen, auch wenn das Verfahren Schritte mit einer technischen Komponente enthält; die wahre Natur des Gegenstands bleibe dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel verwendet werden,3866 das Abstellen auf den „Kern“ oder das „Wesen“ der Erfindung ist in der Praxis des EPA aber Episode geblieben.3867 Nach Auffassung des EPA kann die Bejahung der Patentfähigkeit nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das dem Patentierungsverbot unterliegen würde, wie Bezug auf Verwaltungssysteme und -verfahren.3868 Als technisch wurden auch Verfahren und Vorrichtung zum Trainieren von Golfspielern unter Einsatz von Videoaufzeichnungen angesehen.3869
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Die aufgrund technischer Mittel erzielte Wirkung muss nicht technischer Natur sein; sie kann auf geschmacklichem,3870 ästhetischem betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen.3871
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c. Biologisches Material (Absatz 2).3872 Der Erfindungsbegriff ist nicht auf die „tote“ Technik beschränkt, Erfindung und belebte Natur schließen sich nicht aus. Abs 2 sieht die Patentierung von Erfindungen vor, die ein Erzeugnis enthalten, das aus biologischem Material besteht, dieses enthält oder ein Verfahren zum Gegenstand haben, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird.3873 Die §§ 1a, 2 und 2a sehen Ausnahmen vor. Zur Patentierung des menschlichen Körpers § 1a, von Lebensformen Rn 18 ff zu § 2, von Pflanzensorten und Tierrassen § 2a.
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Auf dem Gebiet der Gentechnik können grds Patente erteilt werden. In Betracht kommen Patente, die die Bereitstellung einer DNS-Sequenz oder Aminosäuresequenz (Protein) betreffen (Sequenzpatente).3874 Grds patentierbar sind dabei sowohl auch in der Natur vorkommende aus auch künstliche Gensequenzen.3875 Unter dem Gesichtspunkt der Wiederholbarkeit (§ 34) kann die Angabe des Expressionssystems erforderlich sein.3876 Für Patente auf Aminosäuresequenzen gelten die Voraussetzungen wie für die Stoffpatentierung.3877


3.Patentierungsausschlüsse nach Absatz 3 und Absatz 4
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a. Allgemeines. Abs 3 und Abs 4 entsprechen Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ. Abs 3 gibt eine beispielhafte Aufzählung von Gegenständen und Tätigkeiten, die nicht als Erfindungen angesehen werden. Den Ausschlüssen liegt keine einheitliche ratio zugrunde.3878 Der Katalog ist nicht abschließend, Damit kommt ein Gegenschluss, dass alles, was nicht in Abs 3 erwähnt ist, patentfähig wäre, nicht in Betracht,3879 jedoch ist zu berücksichtigen, dass Patentschutz für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein soll (Art 27 Abs 1 Satz 1 TRIPS-Übk; Rn 43). Demnach kann die Erfindung eines pharmazeutischen Erzeugnisses wie des chemischen Wirkbestandteils eines Arzneimittels Gegenstand eines Patents sein, wenn keine Ausnahme nach Art 27 Abs 2 oder 3 TRIPS-Übk vorliegt.3880 Die Negativliste ist als auf dem Gedanken beruhend angesehen worden, dass den aufgezählten Gegenständen der erforderliche technische Charakter fehlt3881 (zT abw die EPA-PrRl); dies ist jedenfalls bei den Programmen für Datenverarbeitungsanlagen nicht der Fall. Insgesamt führt sie dazu, dass das erfasste Merkmal bei der Berücksichtigung der Schutzfähigkeit gegenüber dem StdT nicht heranzuziehen ist (Rn 13).

32

Abs 4 beschränkt den Patentierungsausschluss auf die in Abs 3 genannten Gegenstände und Tätigkeiten „als solche“. Die Anwendung einer Entdeckung oder einer mathematischen Methode kann zu einer Lehre zum technischen Handeln führen.3882 Eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, ist dem Patentschutz unabhängig davon zugänglich, ob sie über die zweckgerichtete Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen erfinderischen Überschuss erhält.3883 Eine Erfindung liegt nicht vor, wenn allein dem Geist Wissenswertes ohne Nutzanwendung mitgeteilt wird.3884 Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden; richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder vorauszusetzen, fällt er unter den Ausschlusstatbestand.3885 Bejaht wird die Patentierbarkeit von „Blockchain“-Verfahren,3886 die als „gemeinsam genutztes, nicht veränderbares Journal, das die Aufzeichnung von Transaktionen und die Verfolgung von Assets in einem Business-Netzwerk ermöglicht“, bezeichnet werden.3887 Der BGH hat (zum früheren Recht) noch darauf abgestellt, dass die Lehre in ihrem technischen Aspekt eine vollständige Problemlösung bieten muss.3888 Ein als solcher ausgeschlossener Gegenstand wird nicht dadurch patentierbar, dass er in Form seines körperlichen Substrats angemeldet wird, solange dieses Substrat nicht selbst die Voraussetzungen der Patentfähigkeit erfüllt.3889 Dass eine greifbare physikalische Größe nicht vorhanden ist, steht der Patentierung nicht entgegen.3890
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Problematisch ist die Ausnahme von „Programmen für Datenverarbeitungsanlagen (Computerprogrammen) als solchen“ (zum Schutz von Computerprogrammen nach § 69a UrhG Rn 23 ff zu § 141a).3891 Eine allgemein akzeptierte Definition ist bisher nicht gelungen.3892 Zu eng ist die Gleichsetzung mit dem Programmlisting,3893 dem Programmtext3894 oder -code und dessen Aufzeichnung.3895 Nach anderer Auffassung ist der Programminhalt3896 oder die Programmidee (das gedankliche Konzept) vom Ausschluss erfasst.3897 Ein generelles Verbot der Patentierung von Lehren, die von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen Gebrauch machen, besteht nicht.3898 Der BGH sieht es aber als unstatthaft an, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, die die Nutzung als Programm für Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Nicht der Einsatz des Computerprogramms an sich, sondern die Lösung eines konkreten technischen Problems mit Hilfe eines programmierten Computers kann Patentfähigkeit zur Folge haben.3899 Die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre müssen der Lösung eines solchen Problems dienen,3900 und zwar mit technischen Mitteln.3901 Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems betrifft, ist stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es durch technische Anweisungen geprägt ist. Ein solches Programm ist nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen von der Patentierung ausgeschlossen; Lösung mit technischen Mitteln liegt nicht nur vor, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden, dass der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die Lösung darin besteht, ein Programm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nimmt, reicht aus.3902 Regelmäßig können allerdings erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens begründen, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben.3903 Informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs sind darauf zu untersuchen, ob sich die wiederzugebende Information zugleich als Ausführungsform eines im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen technischen Lösungsmittels darstellt; hier ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung zu berücksichtigen.3904
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Bestandteilen des Betriebssystems liegt in diesem Sinn erst dann ein technisches Problem zugrunde, wenn sich der Programmierer mit der Systemarchitektur in technischer Hinsicht auseinandersetzt; daran ändert auch eine vom Anmelder genannte zusätzliche Aufgabe nichts, maßgeblich ist die objektive Leistung der Erfindung.3905 Die Patenterteilung für ein computerimplementiertes Verfahren kommt mithin nur in Betracht, wenn der Patentanspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die Patentschutz rechtfertigt.3906 Bdkl ist insoweit die definitionsgemäße Verknüpfung des Programms als solchem mit der technischen Problemlösung; die darin liegende Herausnahme aller Programme, die einer solchen Problemlösung nicht dienen, erscheint im Ansatz als zu weitgehend.3907
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Der gescheiterte Vorschlag einer Richtlinie über die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen (Dok KOM (2002) 92 endg.)3908 sah vor, dass eine computerimplementierte Erfindung nur dann die Voraussetzung der erfinderischen Tätigkeit erfüllt, wenn sie einen technischen Beitrag zum StdT auf einem Gebiet der Technik leistet (zur Kritik 6. Aufl; näher zur Historie 8. Aufl). Bei der Ermittlung des technischen Beitrags sollte beurteilt werden, wieweit sich der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der technische Merkmale umfassen muss, die ihrerseits mit nichttechnischen Merkmalen versehen sein können, vom StdT abhebt (Art 2 Buchst b). Von einem technischen Beitrag wurde nicht schon deshalb ausgegangen, weil ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird. Erfindungen, zu deren Ausführung ein Computerprogramm, sei es als Quellcode, als Objektcode oder in anderer Form ausgedrückt, eingesetzt wird und durch die Geschäftsmethoden, mathematische oder andere Methoden angewendet werden, sollten nicht patentfähig sein, wenn sie über die normalen physikalischen Interaktionen zwischen einem Programm und dem Computerrnetzwerk oder oder der programmierbaren Vorrichtung keine technischen Wirkungen erzeugen (Art 4a Abs 2, Art 5, 6).3909 Nach dem Scheitern der Richtlinie wurde im Deutschen Bundestag 2013 ein interfraktioneller Antrag3910 („Wettbewerb und Innovationsdynamik im Softwarebereich sichern – Patentierung von Computerprogrammen effektiv begrenzen“) gestellt, in dem ausgeführt wird, dass in der Rspr des BGH die Technizitätsanforderung als Kriterium für eine Patentierbarkeit weit ausgelegt und eine strenge Auslegung des § 1 als Ausschlussgrund verworfen werde; der BGH habe sich damit der großzügigeren Patentierungspraxis des EPA angenähert. Das bedeute für Softwareentwickler Rechtsunsicherheit, denn die Abstraktheit der Patentansprüche habe zur Folge, dass ein softwarebezogenes Patent alle individuellen Ausführungen der geschützten Problemlösung in konkreten Computerprogrammen erfasse. Die Bundesregierung wurde ua aufgefordert, zu gewährleisten, dass die wirtschaftlichen Verwertungsrechte des Softwarewerks im Urheberrecht geschützt bleiben und nicht durch Softwarepatente Dritter leerlaufen, sicherzustellen, dass Softwarelösungen in der reinen Datenverarbeitung, der softwarebasierten Wiedergabe von Informationen und von programmgestützten Steuerungsaufgaben ausschließlich urheberrechtlich geschützt werden und dass darüber hinaus kein Patentschutz für abstrakte Lösungen auf diesen Gebieten gewährt wird. Nutzungs- und Verbotsrechte für softwarebasierte Lösungen seien urheberrechtl zu regeln, der patentrechtl Schutz auf softwareunterstützbare Lehren zu beschränken, bei denen das Computerprogramm lediglich als austauschbares Äquivalent eine mechanische oder elektromechanische Komponente ersetzt, und das Urheberrecht zu wahren, damit der Softwareentwickler sein Werk auch unter Open-Source-Lizenzbedingungen rechtssicher veröffentlichen könne.3911
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b. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden (Abs 3 Nr 1; Art 52 Abs 2 Buchst a EPÜ). Der Patentierungsausschluss geht auf Regel 50 Buchst i AOPCT zurück. Entdeckungen sind reine Erkenntnis, während die Erfindung eine Lehre zum Handeln gibt.3912 Das Auffinden eines in der Natur vorhandenen Gegenstands (Stoffs, Organismus) ist Entdeckung. Auch die Funktionsentdeckung als Auffinden einer neuen Brauchbarkeit eines bekannten Substrats ist als nicht patentfähig angesehen worden.3913 Bloße Entdeckung liegt in der Erkenntnis, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit auftretenden pathologischen Zustand entgegenwirkt.3914 Die Erkenntnis, dass ein Stoff selektiv an einen Rezeptor bindet, ist Entdeckung.3915 Die Entdeckung kann zugleich eine Anweisung zum technischen Handeln enthalten und damit grds patentfähig sein,3916 anders, wenn nur eine weitere Eigenschaft oder Wirkung einer bekannten Lehre aufgezeigt wird. Maßgeblich ist, ob die Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.3917
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Wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden sind als reine Erkenntnis nicht patentfähig. Das gilt auch für eine wissenschaftliche Erklärung einer bisher empirisch befolgten Lehre.3918 Eine patentfähige Erfindung kann vorliegen, wenn ein bisher nur zufällig und unbewusst erreichter Erfolg aufgrund der Erkenntnis einer Gesetzmäßigkeit bewusst und planmäßig erreicht werden kann.3919 Nichttechnisch ist ein Verfahren zur Lösung einer bestimmten Art eines mathematischen Problems.3920 Ebenfalls nichttechnisch sind eine mathematische Methode oder ein Algorithmus (Rn 40), die an Zahlen durchgeführt werden und ein Ergebnis in numerischer Form liefern, wobei Methode oder Algorithmus als abstraktes Konzept vorschreiben, wie die Zahlen zu behandeln sind, aber kein direktes technisches Ergebnis liefern.3921 Der öOPM das Vorgehen bei der Lösung von Differenzialgleichungen als mathematisches Verfahren behandelt.3922 Eine Methode, mit einem Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch eine Mehrzahl von Parametern zusammengesetzt ist, die zwei Parameter zueinander in Beziehung setzen, ist eine mathematische Methode, anders bei Steuerung eines physikalischen Vorgangs.3923 Ein Verfahren zum Simulieren eines Piezo-Aktuators, in dem ein mathematisches Modell vorgeschlagen wird, mit dem der zeitliche Verlauf der axialen Länge des Stapels der Piezo-Elemente unter Vorgabe von bestimmten Werten und einer Differentialgleichung berechnet werden soll, betrifft eine mathematische Methode als solche.3924 Dass die Lehre, ein Puzzlespiel dadurch interessanter zu machen, dass die Kombinationsmöglichkeiten durch mathematische Methoden vermehrt werden, untechnisch wäre,3925 muss am Maßstab des Abs 3 Nr 1 verneint werden.3926 In den USA wurde das Auswählen und Analysieren bestimmter Informationen mit Hilfe von mathematischen Algorithmen als nicht schutzfähig angesehen.3927
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c. Ästhetische Formschöpfungen3928 (Abs 3 Nr 2; Art 52 Abs 2 Buchst b EPÜ) sind dazu bestimmt und geeignet, einen Sinneseindruck hervorzurufen. Sie sind als solche nicht patentfähig.3929 Die Musterung oder Einfärbung eines Zierverkleidungsteils in einem versteckten Bereich ist keine ästhetische Formschöpfung.3930 Erfindungen können Lehren sein, die durch Einsatz technischer Mittel ästhetische Effekte erreichen.3931 Ästhetischer Erfolg schließt Patentschutz nicht aus;3932 das RG hat einen Stahlrohrstuhl sowohl als Erfindung als auch als Kunstwerk angesehen.3933 Unzutr ist die Auffassung, dass sich eine Lehre, im Außenbereich eines Informationsträgers auftretende, das Aussehen beeinträchtigende Inhomogenitäten durch eine Mattierung zu kaschieren, auf das Erzielen einer ästhetischen Wirkung beschränke und deshalb nicht patentierbar sei.3934 Ästhetische Formschöpfungen sind dem Urheber- und Designschutz zugänglich. Dass ein Gegenstand für Gebrauchszwecke geschaffen ist, steht dem Kunstschutz nicht entgegen.3935
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d. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten (Abs 3 Nr 3 1. Alt; Art 52 Abs 2 Buchst c 1. Alt EPÜ). Die Bestimmung geht auf Regel 39 iii AOPCT zurück. Der Ausschluss hat historische Gründe; er soll nicht durch die Anwendung der Geschäftsmethode in einer Vorrichtung oder einem Verfahren umgangen werden können.3936 Unter die Bestimmung fallen Anweisungen und Verfahren, die nur eine bestimmte menschliche Verstandestätigkeit bezwecken und anleiten sollen,3937 wie zB Handel, Kundenwerbung, Buchführung und kaufmännisches Rechnen,3938 bloße Vorgänge des Sortierens und Ordnens von Daten.3939 Von der Patentierung ausgeschlossen sind nur rein gedankliche Tätigkeiten;3940 dies soll auch für Gegenstände gelten, die sich nicht notwendig technischer Mittel bedienen.3941 Erfasst sind solche Verfahren auch, wenn sie mittels Computers durchgeführt werden,3942 ebenso Bestellungen mittels nur eines Mausklicks.3943 Ein Erzeugnis, das in einem feststehenden Sortiment von verschiedenen, jeweils Block genannten Gruppen von im einzelnen festgelegten Backmitteln besteht, ist eine Ware, die in den Handel gebracht werden kann, und nicht nur ein Marketingkonzept.3944 Die Lehre, Instandhaltungsarbeiten zunächst entspr ihrer fachlichen Sparte aufzugliedern und diese Sparten weiter in einen planbaren und einen unplanbaren Teil, fällt unter Abs 3 Nr 3.3945 Eine Gebrauchsanweisung ist nicht wie eine Spielregel zu behandeln.3946 Modelle,3947 Lehrmittel und Spielzeug können Gegenstand einer Erfindung sein.3948 Tastenmarkierung zum Erlernen des Spiels auf einem Musikinstrument ist als Verfahren zur Verbesserung der Ausführung gedanklicher Tätigkeiten angesehen worden.3949 Ein Farbschema, mit dem eine alle Fremdsprachen übergreifende einheitliche Farbcodierung geschaffen werden soll, um damit sprachübergreifende Recherchen in Datenbeständen zu ermöglichen, ist ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten.3950 Die Rspr zum Eintragungshindernis für Computerprogramme lässt sich auf Verfahren für gedankliche Tätigkeiten anwenden.3951 Nicht patentierbar sind menschliche Wahrnehmungsphänomene.3952 Ein Verfahren zur Lizenzierung von Softwaremodulen für industrielle Steuerungen, das sich darin erschöpft, dass ein Lizenznehmer von einem Lizenzgeber das Recht erwirbt, im Rahmen eines Lizenzguthabens beliebige Softwaremodule zu nutzen, betrifft geschäftliche Tätigkeiten.3953 Die Bereitstellung einer Auswahlmöglichkeit des Energielieferanten für den Endverbraucher, die ihm einen unkomplizierten und schnellen Wechsel zwischen den Energielieferanten ermöglicht, ist geschäftlicher Natur.3954
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Ein Algorithmus3955 ist eine Verarbeitungsvorschrift, die nach festgelegten Regeln funktioniert, dh angibt, wie Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt werden können, wobei der vollständige Algorithmus in einem endlichen Text aufgeschrieben und jeder einzelne Schritt effektiv mechanisch ausführbar ist;3956 er stellt ebenso wie ein EDV-Programm eine Beschreibungsmöglichkeit für die schrittweise Ausführung einer Lehre dar.3957 Algorithmen können in allen Lebensbereichen vorkommen. Das Vorliegen eines Algorithmus sagt über die Technizität nichts aus;3958 Erfindungen machen häufig von Algorithmen Gebrauch. Technizität lässt sich nicht schon aus der Benutzung von technischen Größen oder Daten schließen; abzustellen ist auf den Gesamtcharakter der Erfindung.3959 Der Vorschlag, ein CAD-System um eine Steuerungsfunktion für Komponenten zu erweitern und hierfür ein Konstrukt in Form einer Referenzfigur einzuführen, beruht nicht auf technischer Leistung.3960

41

Künstliche Intelligenz. Ein Programmmittel für Datenverarbeitungsanlagen, die aus eingegebenen Informationen nach logischen Regeln unter Benutzung von in Datenbanken gespeichertem Expertenwissen Schlüsse ziehen („Systeme mit künstlicher Intelligenz“, vgl Rn 15 zu § 6; vgl auch Rn 9) sind nach Auffassung des BPatG von der Patentierung ausgeschlossen.3961 Demgegenüber sieht der BGH die erforderliche Technizität als gegeben an; ob die Lehre Patentschutz verdient, ist nur bei der erfinderischen Tätigkeit (§ 4) zu prüfen.3962
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e. Programmbezogene Erfindungen (Abs 3 Nr 3 2. Alt; Art 52 Abs 2 Buchst c 2. Alt EPÜ). Software ist „jede von Datenverarbeitungsmaschinen interpretierbare Anordnung von Information, die dazu dient, die Daten- oder Kontrollstruktur von Computerprogrammen zumindest teilweise zu definieren“; Computerprogramme sind Folgen von Anweisungen und Vereinbarungen, „die, gemäß den Regeln einer Programmiersprache gebildet, als vollständig und ausführbar anzusehen sind, um die Lösung einer bestimmten Aufgabe auf einem Rechner zu steuern“.3963 Sie sind nicht schlechthin unpatentierbar3964 (zu Computerprogrammen „als solchen“ Rn 33). Die Rspr hat iS eines normativen Technikbegriffs Programme, die sind, von solchen unterschieden, die untechnischer Natur sind;3965 Programm und Technik sind keine gegensätzlichen Begriffe, die sich ausschließen. Insb bei Anlagen zur Durchführung von Verfahren und bei Anordnungen zur Regeltechnik können durch eine Aufeinanderfolge von bestimmten technischen Maßnahmen technische Programme verwirklicht sein, die durch planmäßigen Einsatz von Naturkräften unmittelbar ein bestimmtes Ergebnis erreichen.3966 Allerdings hat der I. Zivilsenat des BGH alle Computerprogramme nichttechnischer Natur vom Patentschutz ausnehmen und Betriebssysteme, die lediglich der Steuerung eines Computers und der mit ihm verbundenen Anschlussgeräte dienen, als untechnisch ansehen wollen.3967 Dem kann in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Der Grundlagenentwurf für eine EPÜ-Revision sah eine Streichung der Ausnahme vor; diese ist politisch umstr, vor allem aus der „open-source“Bewegung,3968 und von der Diplomatischen Konferenz nicht beschlossen worden. Computerprogramme können urheberrechtl geschützte Werke sein (Rn 24 f zu § 141a). Die bloße Programmform macht weder das Programm an sich noch die in diesem enthaltene Information technisch.3969 Der Begriff des „Softwarepatents“ trifft regelmäßig die Sache nicht.3970
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Auch im Hinblick auf Artikel 27 Absatz 1 Satz 1 TRIPS-Übk erscheint ein Ausschluss „technischer“ Computerprogramme von der Patentierung3971 nur unter dem Gesichtspunkt gerechtfertigt, dass es sich nicht um „Erfindungen“ handelt.3972
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Praxis des Bundesgerichtshofs. Der BGH hat Organisations- und Rechenprogramme für Datenverarbeitungsanlagen zur Lösung von betrieblichen Dispositionsaufgaben, bei deren Anwendung von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage bestimmungsgemäß Gebrauch gemacht wird, als nicht patentfähig bezeichnet, weil es an einem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung des Erfolgs fehle. Eine Organisations- und Rechenregel sei eine fertige Problemlösung, die nicht die Benutzung von Naturkräften erfordere. Die für sich nicht technische Rechenregel verdiene nicht schon wegen des Zusammenhangs mit dem Schaltzustand der Datenverarbeitungsanlage Patentschutz. Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, könne nur patentfähig sein, wenn das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordere und lehre oder wenn sie eine neue, erfinderische Brauchbarkeit einer solchen Anlage lehre.3973 In anderen Entscheidungen hat er von einer Benutzung der Anlage auf eine neue, bisher nicht übliche und nicht naheliegende Weise3974 oder von einer erfinderischen Veränderung der technischen Mittel3975 gesprochen. Diese Formulierungen zielten darauf ab, den Weg zur Patentierung einer neuen, erfinderischen Brauchbarkeit einer in ihren Elementen und ihrem Aufbau bekannten Datenverarbeitungsanlage offenzuhalten, falls sich eine solche aus der Angabe des Rechenprogramms herleiten lassen sollte.3976 Der Ausschluss griff auch ein, wenn das bei der Anwendung der Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist.3977 Er sollte auch eingreifen, wenn mit Hilfe der Anlage ein Herstellungs- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird.3978 Ein Verfahren zur Minimierung von Flugkosten, das sowohl von Naturkräften abgeleitete als auch betriebswirtschaftliche Faktoren so miteinander verknüpfte, dass das Ergebnis der Rechnung eine Änderung des Treibstoffdurchsatzes auslöste, wurde als nichttechnisch angesehen, wenn die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den entscheidenden Beitrag lieferten und die eingesetzten Naturkräfte in ihrer Bedeutung zurücktraten. Der BGH hat es als entscheidend bezeichnet, auf welchem Gebiet der Kern der Lehre liege. Sei dies die Auffindung einer Regel, deren Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte außerhalb des menschlichen Verstands nicht gebiete, sei die Lehre nichttechnisch, auch wenn zu ihrer Ausführung der Einsatz technischer Mittel zweckmäßig oder notwendig sei und auf ihren Einsatz hingewiesen sei.3979 In der Lit ist diese „Kerntheorie“ (vgl Rn 24) dahin verstanden worden, dass das technische Element das „erfinderisch Neue“ der Lehre ausmachen müsse.3980
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Eine Abkehr von dieser Linie hat die spätere Rechtsprechung des BGH auch unter dem Eindruck der Praxis des EPA gebracht. Danach ist eine Lehre technisch, wenn sie die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht, die Anweisung enthält, die Elemente der Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen. Klargestellt wurde, dass der technische Charakter nicht davon abhängt, ob die Lehre neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.3981 Tragen die gegenständlichen Merkmale der nur mittelbar zum angestrebten Erfolg bei, begründete dies technischen Charakter nicht;3982 dies ist durch jüngere Rspr des BGH3983 überholt. Eine Lehre zum technischen Handeln gibt demnach auch, wer Messgeräte, Datenspeicher, Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder Denkschema) betreibt und es ermöglicht, mit Hilfe von Messgeräten ermittelte Messgrößen in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestätigkeit anzuzeigen. Der Erfindungsgegenstand darf nicht zerlegt und es darf nicht nur der aus den technischen Merkmalen bestehende Teil der Erfindung auf Naheliegen geprüft werden, auch die Rechenregel ist in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen.3984 Es wäre nicht angemessen, die technischen und die nichttechnischen Merkmale zu gewichten, um festzustellen, welche von ihnen überwiegen, oder den „Kern“ der Erfindung zu suchen und den Rest unbeachtet zu lassen.3985 Später ist der BGH davon ausgegangen, dass es das Patentierungsverbot für Computerprogramme verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur irgendwie über die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, die die Nutzung als Datenverarbeitungsprogramm erlauben, vielmehr müssen die prägenden Anweisungen der beanspruchten Lehre insoweit der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen.3986 Die rechtl Einordnung dieser Fälle blieb zunächst unklar. In der Folge ist der BGH zu weitgehender Bejahung der Technizität auch bei computerimplementierten Verfahrenserfindungen gekommen.3987 Ein Verfahren, dessen Gegenstand die Abarbeitung von Verfahrensschritten mit Hilfe der Datenverarbeitung ist, genügt dem Erfordernis, wenn es der Verarbeitung, Speicherung oder Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient. Es kommt nicht darauf an, ob es neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale die Lehre prägen. Ob Kombinationen von technischen oder nichttechnischen oder vom Patentschutz ausgeschlossenen Merkmalen im Einzelfall patentfähig sind, hängt abgesehen von den Ausschlusstatbeständen des Abs 3 allein davon ab, ob sie neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Bei einem Verfahrensanspruch ist nicht entscheidend, ob (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage gelehrt werden; es genügt, dass die Nutzung solcher Komponenten betroffen ist und eine Anweisung zum technischen Handeln gegeben wird,3988 weiter, dass der Ablauf eines eingesetzten Datenverarbeitungsprogramms durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder dass die Lösung darin besteht, das Programm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage iS einer Optimierung Rücksicht nimmt.3989
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Zur Praxis des Bundespatentgerichts bis 2003 s die umfangreichen Nachweise in der 6. Aufl Rn 53–66; spätere Entscheidungen ausführlich in der 8. Aufl.
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Praxis des EPA. Das EPA hat zunächst einen „kontributionalistischen“ Ansatz vertreten, dh danach gefragt, ob ein Beitrag zum StdT auf einem nicht von der Patentierung ausgeschlossenen Gebiet geleistet wird.3990 Später wurde eine Berücksichtigung des technischen Beitrags bei der Beurteilung der Technizität abgelehnt.3991 Der Beitrag zum StdT konnte im zu lösenden Problem, den Lösungsmitteln oder in den erreichten Wirkungen liegen. Schutzfähig Erfindungen, die auf eine physikalische Entität einwirken.3992 Als patentfähig wurde ein Verfahren zur Anzeige einer einzelnen aus einer Reihe vorgegebener Meldungen angesehen, die aus einem Satz mit mehreren Wörtern bestehen und jeweils ein bestimmtes Ereignis angeben, das in der Ein-/Ausgabevorrichtung eines Textverarbeitungssystems auftreten kann,3993 die Transformation von zu einem Textverarbeitungssystem gehörenden Steuerzeichen in zu einem zweiten System gehörende Steuerzeichen,3994 die Kommunikation zwischen unabhängig voneinander ablaufenden Systemen über Dateien,3995 ein elektronisches Dokumentensystem aus mehreren Prozessoren oder Workstations, die Dokumente in Form eines Datenstroms empfangen und übermitteln,3996 die Erstellung eines Menüs mit einer Auswahl möglicher Fortsetzungen eines in natürlicher Sprache eingegebenen Satzes aufgrund schrittweiser Analyse der Eingabe einzelner Wörter oder Satzteile,3997 ein Computermanagementsystem aus konventioneller Hardware und durch Programme realisierten funktionalen Verarbeitungsmerkmalen.3998 Dagegen hat das EPA als nichttechnisch behandelt ein Verfahren zur automatischen Feststellung und zum Ersetzen von Ausdrücken, die einen vorbestimmten Verständlichkeitslevel übersteigen, sowie ein entspr Textverarbeitungssystem,3999 ein System zum automatischen Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten,4000 eine redundanzverminderte Codierungsvorschrift, die es ermöglicht, aufgrund der in einer vorgegebenen Datenfolge auftretenden Redundanz die Datenfolge in eine Darstellungsform zu bringen, die im Vergleich zur Originalfolge kompakter ist,4001 ein Rechtschreibprüf- und Korrektursystem,4002 ein System zur automatischen Erstellung einer Liste von Ausdrücken, die sich semantisch auf einen gegebenen Sprachausdruck beziehen, unter Verwendung eines EDV-Systems,4003 Verfahren zum automatischen Feststellen und Korrigieren von Homophonfehlern in einem Textdokument,4004 zum Darstellen und Editieren von Daten in Tabellenform in einem interaktiven Textverarbeitungssystem,4005 zur Unterstützung einer Bedienungsperson bei der Dateneingabe in ein interaktives Textverarbeitungssystem,4006 die Meldung über die Abweichung einer in einem Schaubild wiedergegebenen Information von der dort normalerweise zu zeigenden,4007 als Programmiertätigkeit ein System zur Schaffung konkreter Computerprogramme aus Bausteinen oder Modulen,4008 eine Anmeldung, die die konzeptionelle oder praktische Entwicklung von Anwendungs- oder Benutzerprogrammen für Computer betraf,4009 da kein Beitrag zum StdT auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet geleistet werde.4010 Den konkreten technischen Anwendungen computergestützter Simulationsverfahren kann eine technische Wirkung nicht abgesprochen werden, weil sie nicht das materielle Endprodukt umfassen.4011
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Das EPA ließ den Schutz von Datenträgerprodukten zu, so eines Datenträgers, der ein Programm speichert (zB Speicherelement zur Speicherung von Daten für den Zugriff durch ein auf einer Datenverarbeitungseinheit ausgeführtes Anwendungsprogramm, umfassend …),4012 danach ist ein als solches beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentfähigkeit ausgeschlossen, sofern es, wenn es auf einem Computer läuft oder in ihn geladen wird, eine technische Wirkung hervorbringt oder dazu in der Lage ist, der über die „normalen“ physikalischen Interaktionen zwischen dem Programm und dem Computer hinausgeht. Hierfür dürfte eine bessere Speichernutzung oder eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit ebenso ausreichen wie die Kontrolle eines Prozesses, dagegen werden reine Geschäftsverfahren nicht patentierbar sein, auch wenn sie als Computerprogramm implementiert sind.4013
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Praxis im Ausland. Europa. Niederlande.4014 Das niederländ PA hat bei einem computergestützten Verfahren darauf abgestellt, ob das Verfahren der Verarbeitung und anschließenden Ausgabe der in den Computer eingegebenen Daten dient; ein solches Verfahren führe zu einer Veränderung in der Natur und sei deshalb der Patentierung zugänglich, selbst wenn es mittels einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werde.4015
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Frankreich. Einer Befehlsfolge zur Steuerung des Operationsablaufs einer Rechenmaschine wurde die Patentierbarkeit versagt.4016 Ein Verfahren verliert nicht schon dadurch seine Patentfähigkeit, dass ein oder mehrere seiner Schritte durch einen programmgesteuerten Rechner ausgeführt wird.4017
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Vereinigtes Königreich.4018 Ein vom Patentschutz ausgeschlossenes Computerprogramm wird nicht dadurch patentfähig, dass es in einer Diskette oder in einer ROM-Einheit verkörpert ist.4019
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In den USA sind alle Erfindungen und Entdeckungen neuer und nützlicher Verfahren, Vorrichtungen, Herstellungsweisen oder Zusammensetzungen sowie deren Verbesserung patentfähig (§ 101 US Code Titel 35: „Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title“). Dies führte zu wesentlich weitergehender Patentierbarkeit als nach europäisch harmonisiertem Recht4020 („anything under the sun that is made by man“). Allerdings wurde zunächst ein Verfahren zur Konvertierung binär codierter Dezimalzahlen in Binärzahlen als nicht patentierbar angesehen.4021 Eine Änderung brachte die Diehr-Entscheidung: ausgeschlossen waren danach nur Naturgesetze, Naturerscheinungen und abstrakte Ideen, zu denen auch mathematische Algorithmen gehören.4022 Der US-CAFC hat in der Alappat-Entscheidung4023 auf die Gesamtheit der Merkmale abgestellt; danach reicht es aus, wenn die Erfindung im Ganzen auf eine Kombination miteinander verknüpfter Elemente gerichtet ist, die zusammen eine Vorrichtung bilden, mit der bestimmte Datenbestände in andersartige umgewandelt werden können, die auf einer Ausgabeeinheit dargestellt werden sollen. Hierbei handele es sich auch dann, wenn alle Lösungselemente Schaltkreise sind, die mathematische Berechnungen ausführen, nicht um ein mathematisches Konzept in Form einer abstrakten Idee, sondern um eine spezielle Vorrichtung, die ein konkretes und greifbares Ergebnis herbeiführt; hierunter kann auch ein entspr programmierter Universalrechner fallen;4024 der Freeman-Walter-Abele-(FWA-)Test der früheren Rspr des Court of Customs and Patent Appeals4025 ist damit im wesentlichen überholt.4026 Nach der Warmerdam-Entscheidung des CAFC4027 kann ein Erzeugnis, das durch ein nicht patentierbares, weil nur eine mathematische Berechnung enthaltendes Verfahren erzeugt wird, patentfähig sein. Dagegen wurde in der auf die Alappat-Entscheidung bezugnehmenden Trovato-Entscheidung 4028 Patentfähigkeit verneint, weil spezifische Hardwarekomponenten nicht angegeben waren.4029 Nach der Lowry-Entscheidung4030 stellt ein elektronischer Speicher, der Datenstrukturen beinhaltet, einen patentfähigen Gegenstand dar, auch wenn die Neuheit ausschließlich in der Organisation der Datenstrukturen besteht.4031 Ein Patentierungsausschluss für Geschäftsmethoden, der sich auch in den PrRl 1996 nicht mehr findet, wurde verworfen.4032 Weitere Beispiele für Patentierung von Geschäftsmethoden 8. Aufl.4033 Nach der Comiskey-Ent-scheidung4034 sind gedankliche Verfahren nicht patentfähig, auch wenn sie eine praktische Anwendung haben. Nach der NVIDIA-Entscheidung4035 beschreiben relativ kurz gefasste, wenig spezifisch gehaltene Patentansprüche, die auf die technische Verbesserung eines Computerspeichersystems gerichtet sind, nicht bloß eine abstrakte Idee, sie sind auf die Verbesserung der Funktionalität des Computers an sich gerichtet und enthalten damit einen schutzfähigen Gegenstand, wenn die Vorteile gegenüber dem StdT in der Beschreibung konkret dargestellt sind.
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In Australien sind geistige Vorgänge wie mathematische Algorithmen per se nicht patentierbar, jedoch deren praktische Anwendung.4036 Die Rspr hat sich hinsichtlich der Patentierung von Geschäftsmethoden der US-Praxis angeschlossen.4037
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Nach den japanischen PrRl 1994 konnten softwarebezogene Erfindungen patentiert werden, wenn Hardware-Elemente programmgesteuert werden (zB computergesteuerte Klimaanlage, Luft-Benzin-Gemischzufuhr bei Verbrennungsmotoren, Nähmaschinen) oder der Computer selbst gesteuert wird („multi-programming“) oder mit einem Rechner auf den physischen oder technischen Eigenschaften von Gegenständen beruhende Gegebenheiten bewirkt werden (zB computergesteuerte Bilderzeugung, Korrektur von Übertragungsfehlern in digitalen Signalen).4038 Die PrRl 2000 lassen Programmansprüche als Erzeugnisansprüche zu; Geschäftsmethoden können in Verbindung mit Hardware-Komponenten patentiert werden.4039
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Kritik. In der Lit hat es an Stimmen nicht gefehlt, die sich für eine weitergehende Öffnung des Patentrechts für softwarebezogene Erfindungen aussprechen. Durch den Programmlauf entstehe ein informationsverarbeitendes System, das etwas anderes ist als die Summe von Hardware und Software, nämlich eine funktionelle technische Einheit.4040 Hiernach wäre nicht die Technizität, sondern allenfalls Neuheit oder erfinderische Tätigkeit fraglich. Jede Software ist prinzipiell auch als Hardware realisierbar.4041 Unter diesen Prämissen erscheint es weder angängig, die Technizität der Erfindung allein mit dem Einsatz von Software (und ebenso wenig aus der Verwendung eines Algorithmus; dies gilt nicht nur für Basisalgorithmen, sondern auch für Komplexalgorithmen) positiv zu begründen, noch, den Einsatz von Software als Argument gegen die Technizität zu bewerten.4042 Die Regelung im GbmRecht Österreichs, wonach als Erfindung auch die Programmlogik angesehen wird, die Programmen für Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt,4043 erscheint als über die Bestimmungen des § 1 und des Art 52 EPÜ hinausgehend.4044 Die Rspr des BGH kann als auf dieser Linie liegend verstanden werden, jedoch erscheint das Abstellen auf den Patentierungsausschluss problematisch, soweit das Vorliegen eines nicht der Lösung eines konkreten technischen Problems dienenden Programms nur zum Ausschluss dieses Programms bei der Bewertung der Patentfähigkeit und nicht dazu führen sollte, dass das Patentierungsverbot dem Schutz der Lehre insgesamt entgegensteht. Damit lässt es sich vermeiden, etwa auch solche Computerprogrammprodukte vom Schutz auszuschließen, bei denen zwar ein Programm als solches vorliegt, aber das Produkt (der Datenträger) bereits ohne das Programm schutzfähig ist. Auch die neue Rspr des BPatG vertritt die Auffassung, dass dann, wenn der Gegenstand der Lehre hinsichtlich der technischen Merkmale vorbekannt ist und die Lehre im übrigen auf betriebswirtschaftlichen Überlegungen beruht, erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist (Abschichtung auf der „dritten Ebene“).4045 Das gilt generell für Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich darauf beschränkt, Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, selbst wenn dies zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führt.4046
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f. Wiedergabe von Informationen (Abs 3 Nr 4; Art 52 Abs 2 Buchst d EPÜ). Die Bestimmung geht auf Regel 39 Buchst c AOPCT zurück. Der Ausschluss tritt nur ein, wenn kein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird.4047 Die Wiedergabe von Informationen läuft nicht unmittelbar auf eine Veränderung der Außenwelt hinaus; sie dient der Vermittlung von Kenntnissen.4048 Bloße Einwirkung auf die menschliche Vorstellung durch Sprache oder Zeichen ist untechnisch.4049 Signale, die nur durch Informationen an sich gekennzeichnet sind, sind vom Patentschutz ausgeschlossen, nicht solche, die die Merkmale des Fernsehsystems aufweisen, in denen sie vorkommen,4050 ebenso funktionelle Daten, die inhärent die technischen Daten des Systems aufweisen, in dem ein Datenträger verwendet wird.4051 Bei einem Datenträger, auf dem solche funktionellen Daten aufgezeichnet sind, handelt es sich nicht um eine Wiedergabe von Informationen als solche.4052 Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds und Erkenntnisse hieraus sind Wiedergabe von Informationen und damit nicht schützbar.4053 Farb- oder Helligkeitsgebung eines Gegenstands zur leichteren Ordnung nach der Farbe ist Informationswiedergabe,4054 ebenso Tastenmarkierung bei einem Musikinstrument4055 und Bildschirmaufteilung und -gestaltung,4056 nicht aber Farbgestaltung von Segmenten einer Heckleuchte.4057 Ein Verfahren zur Anzeige von Informationen über Verkaufsgeschäfte mit einem bestimmten radialen Abstand von einem zentralen Punkt auf einer Anzeigeeinrichtung betrifft die Wiedergabe von Informationen,4058 ebenso ein Katalog für Datenträger in Form eines optischen Aufzeichnungsmediums mit aufgezeichneten alphanumerischen Zeichen und weiteren Informationen.4059 Nicht ausgeschlossen sind Vorrichtungen zur Informationsvermittlung wie Telekommunikationsgeräte, Signal-, Mess- oder Regelvorrichtungen, Datenspeicher- und Wiedergabegeräte.4060 Der Informationsgehalt von DNS-Sequenzen macht diese nicht zum Informationsträger iSd Bestimmung.4061 Bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit sind Anweisungen nicht zu berücksichtigen, nach denen bestimmte Inhalte durch Abweichungen in der Farbe, der Helligkeit oder dergleichen hervorgehoben werden.
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Der Patentierungsausschluss korrespondiert mit dem zu den Grundrechten gehörenden Recht auf Informations- und Meinungsfreiheit und soll die Monopolisierung von Informationen verhindern.4062 Danach haben nur solche Anweisungen als nicht technisch außer Betracht zu bleiben, die gerade die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken; bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit dürfen nur die Anweisungen berücksichtigt werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.4063 Dementspr dürfen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit Anweisungen nicht zu berücksichtigen sind, wonach die Audiowiedergabe bei einem Fahrzeugnavigationssystem Straßennamen umfasst, weil diese ausschließlich den Inhalt der dem Nutzer zur Verfügung gestellten Information betreffen.4064 Auch die Praxis des EPA spiegelt diese Unterscheidung wieder. Demnach kann eine Anweisung, wonach bei einer Vorrichtung zur Ermittlung der Erfolgschancen beim Roulettespiel Informationen über die Wetteinsätze eines bestimmten Spielers angezeigt werden, nicht berücksichtigt werden.4065 Nichttechnisch ist die Anweisung, Informationen über die Eigenschaften eines Diamanten anzuzeigen.4066 Der PatentsC hat die Anweisung, dem Fahrgast Informationen über den Status eines Omnibus zu vermitteln, als nicht technisch angesehen.4067 Nicht zu berücksichtigen sind Anweisungen, die die Auswahl einer für Navigationszwecke zweckmäßigen kartografischen Darstellung betreffen. Diese sind nicht Teil der technischen Lösung, sondern gehören zur vorgelagerten Auswahl der zweckmäßigen Darstellung, die vom Kartografen, Geografen oder Geodäten, vorgegeben wird.4068

III.Aufgabe und Lösung

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl; zur Offenbarung der Aufgabe vor Rn 187 zu § 34): Balk Zur Formalisierung von Aufgabe und Lösung einer technischen Lehre, Mitt 1986, 230; Beyer Naturwissenschaftlich-technisches Selbstverständnis, Logik und Patentrecht, Mitt 1988, 129; Brodeßer Die sogenannte „Aufgabe“ der Erfindung, ein unergiebiger Rechtsbegriff, GRUR 1993, 185; Bruchhausen Über die Schwierigkeiten bei der Handhabung des Erfindungsbegriffs, FS 25 Jahre BPatG (1986), 125; Cole EIPR 1998, 214; Dreiss/Bulling Aufgabe und Zweck im Erteilungs- und im Verletzungsverfahren, FS R. König (2003), 101; Gernhardt Angabe der durch die Erfindung zu lösenden Aufgabe, Mitt 1981, 235; Graf Nochmals: Die Aufgabe einer Erfindung bei der Beurteilung der Erfindungshöhe, GRUR 1985, 247; Gramm Die Bedeutung von Aufgabe und Ziel der Erfindung im Patentrecht, GRUR 1989, 662 (Referat Eisenführ); Hagel/Menes Making proper use of the problemsolution approach, epi-Information 1995 H 1, 14; Hesse Die Aufgabe – Begriff und Bedeutung im Patentrecht, GRUR 1981, 853; Keukenschrijver (Konkrete, aber nicht technische) Probleme mit der „Aufgabe“, FS J. Bornkamm (2014), 677; Jehan The Problem and Solution Test in the Assessment of Inventive Step, epi-Information 1995 H 2, 66; Jeser Aufgabe und Anspruchsunterteilung, Mitt 1985, 143; Knesch epi-Information 1994, 95; U. Krieger Definition und Bedeutung der Aufgabe bei Erzeugniserfindungen im deutschen und europäischen Patentrecht, GRUR Int 1990, 743; Niedlich Das Problem „Aufgabe“, GRUR 1988, 749; Niedlich Die Aufgabe im Patenterteilungsverfahren, GRUR 1989, 794; Niedlich Die patentrechtliche Aufgabe im Wandel, FS 50 Jahre VPP (2005), 186; Portal Contibution à une nouvelle analyse de l’approche Problème – Solution, epiInformation 1995 H 2, 69; Schachenmann Begriff und Funktion der Aufgabe im Patentrecht, 1986; Schanze Problem, Prinzip und Hypothese in ihrer patentrechtlichen Bedeutung, GRUR 1898, 161; Schmieder Die Aufgabenstellung als Schritt zur Erfindung, GRUR 1984, 549; Schreiber Die sogenannte „Aufgabe“ und die Begründung der Erfindungshöhe mit der Neuheit, Mitt 1984, 48; Singer Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts zur erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ), GRUR Int 1985, 234 = IIC 1985, 293; Szabo The Problem and Solution Approach to the Inventive Step, EIPR 1986, 293; Szabo EIPR 1987, 32; Szabo Der Ansatz über Aufgabe und Lösung in der Praxis des Europäischen Patentamts, Mitt 1994, 225; Szabo The Problem and Solution Approach in the European Patent Office, IIC 1995, 457; Szabo (Entscheidungsanm), GRUR Int 1996, 723; Szabo Letter Re Paul Cole’s Article, EIPR 1999, 42; Teschemacher epi-Information 1997, 25; K. von Falck Neues vom Schutzumfang von Patenten, GRUR 1990, 650; White EIPR 1986, 387.
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1.Allgemeines. Herkömmlich wird die Erfindung in Aufgabe (technisches Problem) und Lösung aufgegliedert.4069 Begriffsnotwendig ist dies unter dem Gesichtspunkt, dass eine Erfindung eine Lehre zum technischen Handeln darstellt, nicht.4070 Eine technische Handlungsanweisung ist notwendig auf die Erzielung eines Erfolgs gerichtet; der Handlungserfolg ist dem Handlungsbegriff des Patentrechts immanent. Bezeichnet die Aufgabe diesen Erfolg, bezeichnet die Lösung die Mittel, die eingesetzt werden, um ihn herbeizuführen. Dies reduziert die Bedeutung der Aufgabe auf ein Charakteristikum des einheitlichen Handlungsbegriffs.4071 Betrachtet man Aufgabe und Lösung als zwei Aspekte der Lehre, reduziert sich die Bedeutung der Aufgabe auf die Charakterisierung des durch die Erfindung Erreichten.4072 Zur teilweise abw Praxis des EPA im Rahmen des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ Rn 20 zu § 4. Zur Bedeutung der Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit Rn 18 ff zu § 4 sowie die EPA-PrRl C-IV 9.5.
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2.Aufgabe. Eine Aufgabe für sich ist keine Erfindung, die nur in ihrer Lösung liegen kann. 4073 Das ist missverständlich formuliert; die Erfindung liegt in der Lehre zum technischen Handeln, von der Aufgabe und Lösung unselbstständige Teilaspekte sind. Die ältere Rspr hat in Ausnahmefällen bereits der Aufgabenstellung Erfindungscharakter zugebilligt (Aufgabenerfindung“; näher und zur Kritik 8. Aufl), Ausführungen über die Aufgabenstellung mögen einen Beitrag für das Verständnis der Lehre leisten, haben jedoch keine von den Merkmalen der Erfindung losgelöste selbstständige Bedeutung.4074 Die Ermittlung des Problems hat lediglich den Sinn, zur Erfassung der das Wesen einer Erfindung bestimmenden Problemlösung beizutragen.4075 So verstanden haben Lösungselemente wie Lösungsansätze, Lösungsprinzipien oder Lösungsgedanken bei der Formulierung der Aufgabe nichts zu suchen,4076 das objektiv gelöste technische Problem ist frei von ihnen zu bestimmen;4077 das Problem ist weder das Programm der Lösung noch ein Beitrag dazu.4078
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Die Bestimmung des technischen Problems im Nichtigkeitsverfahren dient dazu, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des StdT ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die Lösung durch den StdT nahegelegt war,4079 darf aber nicht dazu führen, dass darüber bereits eine Vorentscheidung getroffen wird.4080 Daher ist es weder zulässig, Elemente, die zur Lösung gehören, bei der Formulierung der Aufgabe zu berücksichtigen, noch darf ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war. Vielmehr ist das Problem so allgemein und neutral zu formulieren, dass sich diese Frage ausschließlich bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit stellt.4081 Geht das Problem dahin, einen Stoff bereitzustellen, der als alternatives Arzneimittel für bestimmte Anwendungsgebiete in Betracht kommt, ist die Entscheidung für einen bestimmten Stoff Teil der Lösung.4082 Bei der Definition des technischen Problems darf nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer bestimmten Aufgabenstellung angezeigt war.4083
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Die Bestimmung des technischen Problems hat sich als Teil der Auslegung der in einem Patentanspruch verkörperten technischen Lehre4084 ausschließlich an dem von der Erfindung4085 durch die einzelnen Merkmale für sich und ihrer Gesamtheit objektiv Erreichten („dem, was die Erfindung tatsächlich leistet“)4086 und nicht an dem vom Erfinder subjektiv Gewollten zu orientieren4087 (vgl Rn 19 zu § 4); ob eine Differenzierung in die „objektive“ und die „subjektive“ Aufgabe weiterführt, darf daher bezweifelt werden.4088 Die in den Patentunterlagen angegebene Aufgabe ist lediglich ein Hilfsmittel zur Ermittlung des objektiv gelösten Problems.4089 Dies kann bei einer Mehrzahl von Patentansprüchen auch eine Differenzierung in der Aufgabenstellung erfordern.4090 Die Angaben in der Patentschrift über die Vorteile der Erfindung und die Nachteile bekannter Maßnahmen können herangezogen werden.4091 Es kann auf Vorteile zurückgegriffen werden, über die die Patentschrift keine Aussage enthält, wenn sie sich dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens erschließen.4092 Dazu rechnet die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden, in der Beschreibung nicht genannten Problems.4093 Das als Aufgabe der Erfindung Bezeichnete kann unter Beachtung des Vorrangs der Patentansprüche einen Hinweis auf das richtige Verständnis des Problems enthalten.4094 Die Wirkungszusammenhänge sind für die Bestimmung der Aufgabe ohne Bedeutung.4095 Das EPA berücksichtigt im Rahmen des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ (Rn 20 zu § 4) subjektive Momente stärker. Löst das Beanspruchte die Aufgabe nicht, ist im Erteilungsverfahren die Aufgabe an das Beanspruchte anzupassen, nicht umgekehrt.4096
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Der Stand der Technik hat für die Bestimmung der Aufgabe untergeordnete Bedeutung. Insb muss die Aufgabe nicht neu sein.4097 Zwar hat jede Erfindung, wenn sie nicht erstmals theoretisches Wissen in die Praxis umsetzt, einen StdT als technischen Hintergrund. Das der Erfindung zugrunde liegende Problem wird durch den StdT aber nicht berührt.4098 Der dem Gegenstand der Erfindung „am nächsten kommende“ StdT ist ohne Belang.4099 Der StdT ist Prüfungsmaßstab bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, nicht bei der Ermittlung des technischen Problems;4100 dieses ist nicht aus dem „einschlägigen StdT“ oder der „nächstkommenden“ Veröffentlichung, sondern aus der Patentschrift zu ermitteln.4101
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Ist das Problem in der Patentschrift ausdrücklich genannt, sollte es darauf ankommen, was der die Patentschrift studierende Fachmann dieser Angabe unter Einbeziehung des dort genannten StdT und unter Zugrundelegung seines allg Fachwissens als objektive Erkenntnis über das durch die Erfindung tatsächlich Erreichte entnehmen kann.4102 Bdkl ist die Auffassung, dass auch die einem eingeschränkten Patentanspruch zugrunde liegende Aufgabe der Patentschrift und der das Patent einschränkenden Entscheidung entnommen werden müsse und sie nicht von einem StdT aus zu ermitteln sei, der bei der Abfassung der Patentschrift und bei der Beschränkung keine Berücksichtigung gefunden hat,4103 ebenfalls, dass Kenntnisse, die erst nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag entstanden sind, keinen Einfluss auf die objektive technische Aufgabe hätten,4104 schließlich, dass der BGH die Ermittlung des technischen Problems aus einem im Patent nicht erwähnten StdT beanstandet.4105
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Bei chemischen Stofferfindungen soll die Aufgabe darin bestehen, einen neuen chemischen Stoff einer näher umschriebenen Art oder Konstitution bereitzustellen;4106 sie wird dadurch gelöst, dass der neue Stoff, die neue chemische Verbindung geschaffen wird.4107 Damit wird nicht nur die Stofferfindung wie die auf das Herstellungsverfahren zielende Erfindung behandelt, sondern die Unterscheidung Aufgabe (Problem) – Lösung jeglicher Bedeutung entkleidet. Das BPatG hat die Auffassung geäußert, bei einem chemischen Analogieverfahren sei die Bekanntgabe allein der Kette „Ausgangsstoff – Arbeitsmethode – Endprodukt“ nicht gleichbedeutend mit der Offenbarung einer aus Problem und Problemlösung zusammengesetzten Erfindung. Die Nennung des technischen Problems, das Anlass für die Entwicklung des Verfahrens war und das mit dessen Hilfe gelöst wird, sei notwendig, da andernfalls eine unvollständige und daher nicht schutzfähige Erfindung offenbart wäre. Der Begriff „Problemstellung“ wurde dabei in seiner rein qualitativen Bedeutung gebraucht und als nicht identisch mit dem technischen Fortschritt bezeichnet.4108 Dies ist jedenfalls überholt Beii einem Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe sollen die vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrensprodukte, die sich bei ihrer Verwendung zeigen, nicht in die Aufgabe einbezogen werden.4109

3.Lösung
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a. Allgemeines. Die Lösung liegt in der Angabe der (nicht notwendig nur technischen) Mittel (Lösungsmerkmale), mit denen der angestrebte Erfolg erreicht werden soll.4110 Abstrahierungen4111 und Wirkungsangaben4112 sind dabei nicht ausgeschlossen. Die beste Ausführungsform muss nicht gelehrt werden.4113 Eine verbesserte Compliance einer Darreichungsform eines Arzneimittels gehört ebenso wenig zur Problemlösung wie bei der technischen Umsetzung einer Geschäftsidee die Geschäftsidee selbst.4114
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b. Kombination4115 und Aggregation. Kombination wie Aggregation setzen eine Mehrheit von Erfindungsmerkmalen voraus. Kombinationserfindungen kommen auch bei Verfahren4116 sowie bei Mischungen (zB Arzneimittelgemische), Lösungen und Legierungen in Betracht.4117 Die Kombination unterscheidet sich von der Aggregation (Kumulation) durch die über die reine Addition hinausgehende Wirkung.4118 Die Lehre einer Kombinationserfindung liegt in der Verknüpfung verschiedener Merkmale.4119 Zu ihr gehört das technische Zusammenwirken der Einzelmerkmale zu einem technischen Gesamterfolg (Nachw der Rspr des RG 8. Aufl).4120 Bloßer Zusammenhang über eine Betriebsvorschrift wurde als nicht ausreichend angesehen, ebenso nicht, dass sich die Merkmale beeinflussen können, aber nicht müssen, wenn es im Patentanspruch an einer sie verknüpfenden Beziehung fehlt.4121 Ein „synergistischer Effekt“ kann nicht verlangt werden (Rn 53 zu § 4). Die funktionelle Unentbehrlichkeit eines Merkmals, das außerhalb des Erfindungsgedankens liegt, reicht nicht aus.4122 Nicht erforderlich ist, dass jedes Merkmal von dem anderen abhängt und in gleicher Weise zur Erzielung aller Vorteile notwendig ist. Es genügt, dass durch das Zusammenwirken der technischen Effekte der Einzelelemente der technische Gesamterfolg erreicht wird.4123 Wird der Gesamterfolg erst durch das Zusammenwirken aller Einzelmerkmale erreicht, liegt funktionelle Verschmelzung aller Kombinationsmerkmale vor.4124 Herangezogen wurde die Stellung einer Gesamtaufgabe seitens des Erfinders;4125 dies ist wegen des gewandelten Verständnisses der Aufgabe überholt. Ob ein Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs aufgeführt ist, ist nicht entscheidend.4126 Allerdings muss nicht jedes im Oberbegriff genannte Merkmal Teil der Kombination sein. Gleichzeitigkeit der Wirkung ist nicht erforderlich.4127 Eine Kombination setzt nicht voraus, dass alle Teile einer Gesamteinrichtung zeitlich ununterbrochen in Tätigkeit sind und Aufgaben erfüllen, es genügt, dass für die zu erfüllenden Aufgaben die einzelnen Teile benötigt werden und in gegenseitigem Zusammenwirken, sei es gemeinsam, sei es in zeitlichem Wechsel, zum Einsatz kommen.4128 Wirken nur einzelne Elemente zusammen, beschränkt sich die Kombination auf diese.4129 Die Verbindung einer vorbekannten technischen Anweisung und einer weiteren technischen Anweisung, die zusätzlich zu dieser vorbekannten erfolgt und nur eine zusätzliche Wirkung erzielt, ist keine patentfähige Kombination.4130



IV.Übertragung und Auswahl

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl): H. Ahn Patentability of chemical selection invention in view of recent landmark decisions, Olanzapine and Escitalopram, 2011; AIPPI (Schweizer Landesgruppe) Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria aand Scope of Protection (Q 209), sic! 2009, 565; Brodeßer Offenbarung und Beschränkung des Schutzbegehrens im Patentrecht, FS R. Nirk (1992), 85; Christ Nicht erfinderische Auswahl – eine zulässige Korrektur der Offenbarung, Mitt 1986, 101; Christ Der „Crackkatalysator“ oder das Ende der ZwiebelschalenIdeologie, Mitt 1998, 408; Dörries Auswahlerfindungen im Bereich der Chemie, GRUR 1984, 90; Dörries Zum Offenbarungsgehalt einer (Vor)beschreibung – Gedanken zum BGH-Beschluß „Crackkatalysator“, GRUR 1991, 717; Ehlers/ Dombrowski/Königer Auswahlerfindungen: das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich (Q209), GRUR Int 2009, 834; Gupta Selection patents, Patent World November 1993 (57), 15; Güthlein Auswahlerfindung und Schutzbereich des älteren Patents, GRUR 1982, 481; Hansen Auswahlerfindungen auf dem Gebiet der Chemie: Brauchen wir einen deutschen Sonderweg? GRUR Int 2008, 891; Hetmank Die Patentierbarkeit der Auswahl aus numerischen Bereichen, Mitt 2015, 494; Jochum Crackkatalysator und „Auswahlerfindung“ – Zu den Gedanken von Hans Dörries, GRUR 1992, 293; Pietzcker Die Auswahlerfindung – Begriff ohne Inhalt, GRUR 1986, 269; Schmied-Kowarzik/Heimbach Der Schutz von Gruppen chemischer Stoffe und von Auswahlerfindungen, GRUR 1983, 109.
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1.Bei der Übertragungserfindung4131 wird eine aus einem bestimmten technischen Gebiet bekannte Vorrichtung oder ein solches Verfahren unverändert auf einem anderen technischen Gebiet verwendet.4132 Als Übertragung im weiteren Sinn wird die Übernahme einzelner Elemente angesehen.4133 Die Übertragung ist für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung (Rn 108, 117 ff zu § 4).
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2.Bei der Auswahlerfindung4134 wird aus der Fülle des Bekannten zur Verwirklichung eines be- stimmten Zwecks ausgewählt. IdR wird aus einer mit einer umfassenden Bezeichnung beschriebenen Vielzahl (zB einer chemischen Summenformel oder einem weiten Parameterbereich) ein bestimmtes, nicht ausdrücklich genanntes Mittel oder ein engerer Parameter4135 ausgewählt;4136 in Betracht kommt auch ein speziellerer Anwendungsbereich.4137 Eine besondere Kategorie ist nicht erforderlich.4138 Auswahlerfindungen werden vielfach an der Neuheit scheitern (vgl Rn 100 ff zu § 3).4139 Jedoch kommt Verwendungsschutz eher in Betracht.4140



C.Das Patent

I.Rechtsnatur

69

1.Allgemeines. Das Patent ist ein durch den Staat oder eine zwischenstaatliche Einrichtung durch Hoheitsakt verliehenes, territorial und zeitlich begrenztes, gegen jedermann wirkendes (ausschließliches) subjektives Recht, eine Erfindung zu benutzen, wobei in der Ausschließlichkeit die Befugnis liegt, anderen die Benutzung zu verbieten4141 (zur Rechtsnatur der Patenterteilung Rn 75 ff vor § 34). Die Wirkungen gehören dem Privatrecht an.4142 Das Patent unterscheidet sich zB vom Urheberrecht dadurch, dass es nicht mit Schöpfung des Werks, sondern durch Erteilungsakt entsteht.4143 Zur Wirkung des Patents § 9, zur Rechtslage vor Patenterteilung §§ 6, 33. Zu den verschiedenen Patentrechtstheorien und zur Bedeutung des Patents Rn 64 ff, 69 ff Einl. Nach Auffassung des BGH hat der Patentanspruch eines Patents den Charakter einer Rechtsnorm.4144 Einer Unterscheidung zwischen dem Patent und dem Recht aus dem Patent bedarf es nicht; das „Patent“ bezeichnet keine Urkunde, sondern das durch die Patenterteilung begründete Recht.4145 Die Patentschrift gibt über den Gegenstand des Patents Auskunft. Die Patenturkunden sind reine Beweisurkunden (vgl Rn 24 zu § 58).

70

2.Nationales Patent – europäisches Patent – einheitliches Patent für Europa. Bis zum Inkrafttreten des EPÜ konnten für den Geltungsbereich des PatG Patente nur durch das nationale Patentamt erteilt werden. Seither können Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland sowohl durch das DPMA (zuvor DPA) als auch durch das EPA erteilt werden. Die Besonderheit des eur Patents liegt darin, dass es als „Bündelpatent“ zugleich für mehrere Vertragsstaaten erteilt (und auf einige Drittstaaten erstreckt oder für sie validiert) werden kann.4146 Die Bestimmungen für die Überleitung vom EPA erteilter Patente in das nationale Recht enthält, soweit sie sich nicht unmittelbar aus dem EPÜ ergeben, Art II Int-PatÜG. Zur Frage, wieweit die Praxis des EPA die Auslegung auch des nationalen Patentrechts bestimmen kann, Rn 12 vor § 1.
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Für das Gebiet der EU ist die Erteilung eines einheitlichen Patents, des einheitlichen Patents für Europa, vorgesehen (näher Einheitlicher Patentschutz in Europa).

3.Patent und Gebrauchsmuster, Halbleitertopographie

72

a. Gebrauchsmuster. Wie das Patent schützt das Gebrauchsmuster technische Erfindungen. Die Voraussetzungen der GbmFähigkeit sind dem Sachschutz bei Patenten weitgehend angenähert, hierzu hat auch die Rspr hinsichtlich des Erfordernisses des „erfinderischen Schritts“ beigetragen. Der GbmSchutz wird einfacher, rascher und billiger als durch das Patent erreicht, allerdings ist die Schutzdauer wesentlich geringer. Die sachlichen Schutzvoraussetzungen werden nicht gegenüber dem StdT geprüft; deshalb ist das Verletzungsgericht anders als bei Klagen aus Patenten an den Bestand des Schutzrechts nicht gebunden. Einzelheiten s bei §§ 1–3 GebrMG. Erfindungen, die zugleich patent- und gbm-fähig sind, können parallel durch ein Patent und durch ein (zeitranggleiches oder älteres, aber nicht vorveröffentlichtes) Gebrauchsmuster geschützt werden. GbmSchutz kann auch durch eine Abzweigung aus der Patentanmeldung begründet werden.
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b. Halbleitertopographie. Der praktisch wenig bedeutsame Topographieschutz erfasst die Topographien von Halbleitererzeugnissen mit einem an das Gebrauchsmuster angelehnten Schutzrecht. Verlangt wird keine erfinderische Tätigkeit, sondern Eigenart. Patent- oder GbmSchutz für Mikrochips ist bei Vorliegen der Voraussetzungen möglich.4147
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4.Patent und ergänzendes Schutzzertifikat bei § 16a und Anh § 16a.



II.Arten von Patenten

75

1.Hauptpatent, Zusatzpatent. Den Begriff Hauptpatent verwendete das PatG bis 2014 nur in § 16 Abs 2 Satz 1 aF im Begriffspaar Hauptpatent – Zusatzpatent. Das weggefallene Zusatzpatent (s auch Art 1 Abs 4 PVÜ) ist ein zum Hauptpatent akzessorisches Patent, das die Verbesserung oder weitere Ausbildung einer anderen, dem Anmelder durch das Hauptpatent geschützten Erfindung bezweckt (§ 16 Abs 1 Satz 2 aF). Der Vorteil des Zusatzpatents lag in der Gebührenvergünstigung.
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2.Abhängiges Patent vgl Rn 18 ff zu § 9.
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3.Einführungspatent (Art 1 Abs 4 PVÜ) zur Einführung ausländ Erfindungen; dem geltenden dt wie eur Recht unbekannt.
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4.Grundpatent s ergänzendes Schutzzertifikat (§ 16a; Anh § 16a).

79

5.Patentarten, wirtschaftliche Einteilung. Die nachfolgend genannten, in Rspr und Lit gelegentlich auftauchenden Begriffe sind meist rechtl wenig fruchtbar und eher verwirrend. Von ihrer Verwendung sollte im patentrechtl Zusammenhang abgesehen werden. Zu den Begriffen Konstruktionspatent und Pionierpatent Rn 31 zu § 14. Unter einem Sperrpatent wird zum einen ein Patent verstanden, das auf der Erfindung eines Dritten beruht, und das angemeldet wird, um dem Erfinder die Benutzung seiner Erfindung zu sperren;4148 das RG hat hier § 826 BGB angewandt. Nach geltendem Recht kommen in erster Linie die Grundsätze der sog „erfinderrechtl Vindikation“ (§ 8) zur Anwendung. Zum anderen verwendet die VergRl 18 zu § 11 ArbEG den Begriff in einem abw Sinn (Rn 28 zu § 11 ArbEG). Verbesserungspatent Art 1 Abs 4 PVÜ;4149 Verbilligungspatent,4150 in erster Linie Frage der erfinderischen Tätigkeit (§ 4). Zum Vorratspatent s VergRl 21 und Rn 31 zu § 11 ArbEG. Wegelagererpatent: abschätzige Bezeichnung für ein Patent ohne positiven Wert.4151
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6.Arten von Patentansprüchen. Hauptanspruch, Nebenanspruch, Unteranspruch sind Kategorien, die in erster Linie im Rahmen des § 34 zu behandeln sind. Im Unterschied zu den Erfindungs- (Patent-) kategorien Erzeugnis- (Sach-) und Verfahrenserfindung (Rn 81 f) können sie als Anspruchskategorien bezeichnet werden; sie sagen über den Gegenstand der Erfindung nichts aus. Nebenansprüche enthalten eine vom Hauptanspruch unabhängige, selbstständige, aber im Erteilungsverfahren über die Einheitlichkeit mit dem Hauptanspruch verknüpfte Erfindung und sind selbstständig auf ihre Patentfähigkeit zu prüfen, auch, wenn sie durch Rückbeziehungen mit anderen Patentansprüchen verknüpft sind, selbst innerhalb derselben Erfindungskategorie. Sonst strahlt eine Anspruchskategorie nicht ohne weiteres auf die anderezurück.4152


III.Sachschutz; Verfahrensschutz; Verwendungsschutz

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl): Armitage/Ellis Chemical Patents in Europe, EIPR 1990, 119; Bosch Medizinisch-technische Verfahren und Vorrichtungen im deutschen, europäischen und amerikanischen Patentrecht, 2000, zugl Diss München; Bozicevic Distinguishing „products of nature“ from products derived from nature, JPTOS 1987, 415; Bruchhausen Der Schutzgegenstand verschiedener Patentkategorien, GRUR 1980, 364; Bruchhausen Hundert Jahre „Kongorot“Urteil, GRUR 1989, 153; Bruchhausen Der Stoffschutz in der Chemie: Welche Bedeutung haben Angaben über den Zweck einer Vorrichtung, einer Sache oder eines Stoffes in der Patentschrift für den Schutz der Vorrichtung, der Sache oder des Stoffes durch ein Patent? GRUR Int 1991, 413 (auch IIC 1991, 863); Bunke Zur Patentfähigkeit von Naturstoffen, GRUR 1978, 132; Christ Die Patentierungsvoraussetzungen für Stofferfindungen in systematischer Betrachtungsweise, Mitt 1987, 121; de Haas Brevet et médicament en droit français et en droit européen, 1981; Di Cerbo Der Schutzbereich des Erzeugnispatents, GRUR Int 1991, 476; Egerer/Reuschl Über die Möglichkeit eines Patentschutzes für Strukturteile erfinderischer chemischer Stoffe, GRUR 1998, 87; Eisenführ Zur Rechtsnatur von Verwendungsansprüchen (Verfahren oder Erzeugnis?), FS T. Schilling (2007), 99; Fabry Kein Stoffschutz ohne Verfahrensbenutzung? Zur jüngsten Standortbestimmung des Product-by-Process-Anspruchs in den USA, GRUR Int 2009, 803; Féaux de Lacroix Zur Abgrenzung von Verwendungs- und Verfahrensansprüchen, GRUR 2006, 887; Féaux de Lacroix Was ist ein Arbeitsverfahren? Mitt 2007, 10; Franzosi Product and Process Cleims: Are There Product Inventions in Real Life? FS W. von Meibom (2010), 65; Götting Kritische Bemerkungen zum absoluten Stoffschutz, GRUR 2009, 256; Gorny Zum Schutz neuartiger Lebensmittel (Novel Foods), GRUR 1995, 721; Gruber/Kroher Die Patentierbarkeit von Arzneimittelansprüchen im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Ländern der britischen Rechtstradition, GRUR Int 1984, 201; Haedicke Absoluter Stoffschutz: Zukunftskonzept oder Auslaufmodell? GRUR 2010, 94; Hirsch Chemieerfindungen und ihr Schutz2, 1987; Hirsch Die Bedeutung der Beschaffenheit chemischer Stoffe in der Patentrechtsprechung, GRUR 1978, 263; Hirsch Pragmatik und Logik in der ChemiepatentRechtsprechung, GRUR 1989, 5; Hirsch/Hansen Der Schutz von Chemie-Erfindungen, 1995; Hüni Zur Neuheit bei chemischen Erzeugnissen in der Spruchpraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1986, 461; Hüni Absoluter oder zweckbeschränkter Stoffschutz und andere Harmonisierungsprobleme in der europäischen Rechtsprechung, GRUR Int 1990, 425; Kaess Zur Abgrenzung zwischen Erzeugnis- und Verwendungspatent unter Berücksichtigung von Wirkungsangaben und der Benutzung von Verwendungspatenten, FS W. von Meibom (2010), 191; Kastenmeier/Beier La protection des brevets de procédé aux États-Unis d’Amérique, ProprInd 1986, 248; Kilger/Jaenichen Ende des absoluten Stoffschutzes? GRUR 2005, 984; Körner/Schneider/Then/Wein Durchgriffsansprüche, FS W. von Meibom (2010), 219; Marisco The Chemical-Pharmaceutical Product Patent: Absolute Protection, General Formulas and Sufficiency of Description, EIPR 1990, 397; Meier-Beck Gegenstand und Schutzbereich bei product-by-process-Ansprüchen, FS R. König (2003), 323; Meyer-Dulheuer Möglichkeiten und Grenzen des product-by-process-Anspruches, GRUR Int 1985, 435; Moufang Stoffschutz im Patentrecht, GRUR 2010, 89; Orange The Meaning of Means, FS W. Sonn (2014), 215; Papadopoulou Legal Transplants and Modern Lawmaking in the Field of Pharmaceutical Patents, IIC 47 (2016), 891; Paterson The Patentability of Further Uses of a Known Product Under the European Patent Convention, EIPR 1991, 16; Paterson Erzeugnisschutz in der Chemie: Wie wichtig für den Schutz einer Vorrichtung, eines Geräts oder eines Stoffes sind Zweckbestimmungen in einem Patent? GRUR Int 1991, 407; Richter Patenting Strategies in the Field of Research Tools, Diplomarbeit ETH Zürich 2000/01; R. Rogge Die Schutzwirkung von „Product-by-Process“-Ansprüchen, Mitt 2005, 145; Scharen „product-by-process“-Anspruch und Gebrauchsmusterschutz. FS P. Mes (2009), 319; Schmied-Kowarzik Über den Schutz von Stereoisomeren, GRUR 1978, 663; Schmied-Kowarzik Der Schutz von Zwischenprodukten bei neuen Verfahren, die zu bekannten Endprodukten führen, GRUR 1984, 310; Schmied-Kowarzik/Heimbach Der Schutz von Gruppen chemischer Stoffe und von Auswahlerfindungen, GRUR 1983, 109; Schneider/Walter Ist der absolute Stoffschutz noch zu retten? GRUR 2007, 831; Schrell Zur Anspruchsformulierung bei zweckgebundenem Patentschutz, GRUR Int 2010, 363; Schrell/Heide Zu den Grenzen des „Product-by-process“-Patentanspruchs im Erteilungs- und Verletzungsverfahren, GRUR 2006, 383; Seuß Über die Notwendigkeit einer Neubewertung des Schutzes chemischer Herstellungsverfahren, Mitt 2006, 398; Spada Erzeugnis, Verfahren und Anwendung zwischen technologischer Realität und dem Patentrecht, GRUR Int 1991, 416; Spiekermann Legierungen – ein besonderes patentrechtliches Problem? Mitt 1993, 178; Spranger Stoffschutz für „springende Gene“? Transposons im Patentrecht, GRUR 2002 399; Sträter/Burgardt/Bickmann Schutz geistigen Eigentums an Arzneimitteln, 2014; Straus Pflanzenpatente und Sortenschutz – Friedliche Koexistenz, GRUR 1993, 794; Tauchner Schutzumfang von Naturstoffpatenten, Mitt 1979, 84; Tilmann Reichweite des Stoffschutzes bei Gensequenzen, GRUR 2004, 561; Uhrich Stoffschutz, 2010; Uhrich/Zech Patentierung von Nanomaschinen: Stoffschutz versus Vorrichtungsschutz, GRUR 2008, 768; Utermann Verwendungsanspruch neben Stoffanspruch, GRUR 1981, 537; van Raden/D. von Renesse „Überbelohnung“ – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen, GRUR 2002, 393; van Steijn Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking, Leiden 1999; von Hellfeld Zweckangaben in Sachansprüchen, GRUR 1998, 243; von Rospatt Der auf einen Verfahrensanspruch bezugnehmende Vorrichtungsanspruch, GRUR 1985, 740; Yin Xin Tian Product-by-Process Claims, IIC 1998, 139; Zeiler Über die Offenbarungsformen der Komponenten chemischer Stoffgemische und ihre materiell-rechtlichen Konsequenzen, Mitt 1993, 190.

1.Allgemeines

81

a. Erzeugnisse und Verfahren. Die Erfindungs- (Patent-)kategorien haben für die Patentfähigkeit wie für die Einhaltung der Anmeldeerfordernisse (§ 34) und den Schutzumfang (§ 9) Bedeutung. Patente können, wie sich aus § 9 ergibt, für Erzeugnisse und/oder für Verfahren erteilt werden. Die Schutzwirkung ist unterschiedlich. Darauf beruht die Bedeutung der Wahl der Erfindungskategorie. Zur Bedeutung der Abgrenzung im GbmRecht Rn 5 ff zu § 2 GebrMG.
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Für die Einordnung einer Erfindung in die Kategorie des Sach-(Erzeugnis-) oder Verfahrensschutzes ist in erster Linie der nach objektiven Gesichtspunkten zu beurteilende Inhalt der Erfindung maßgebend, wie er sich nach dem sachlichen Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen darstellt. Nach Auffassung des BFH kann die Bestimmung der Kategorie im Prozess die Einholung eines Sachverständigengutachtens erfordern.4153
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Stehen dem Anmelder nach Art und Umfang der offenbarten technischen Lehre verschiedene Möglichkeiten offen, kann er die Kategorie, die er wünscht, festlegen.4154 Er ist nicht gehindert, sein Schutzbegehren, wenn es sich zB um die Erfindung eines neuen Erzeugnisses handelt, auf ein Herstellungsverfahren zu beschränken.4155
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b. Mehrzahl von Kategorien; Mischformen. Der Anmelder ist grds nicht auf die Wahl einer einzigen Kategorie beschränkt, wenn die Erfindung Schutz in mehreren Kategorien ermöglicht (Rn 75 ff zu § 34). Zu Mischformen s Rn 99 sowie Rn 53 zu § 34 und Rn 87 zu § 3.


2.Sachschutz

85

a. Allgemeines.4156 Absoluter, von der Funktion abstrahierender Sachschutz ist seit langem anerkannt.4157 Er stellt unter dem Aspekt des dem Patentrecht zugrunde liegenden, finale Momente aufweisenden Technikbegriffs einen Fremdkörper dar, soweit nicht die Sache selbst die Finalität aufweist (Rn 87). Daneben kommt in besonders gelagerten Fällen beschränkter Sachschutz in Betracht.4158 Eine Relativierung ergibt sich bei DNS-Sequenzen4159 daraus, dass das aus der BioTRl folgende und in erweiterter Form in § 1a Abs 3, 4 für nationale Patente normierte Beschreibungserfordernis für das nationale Recht als sachschutzausschließend zu verstehen ist (vgl Rn 18 zu § 1a). Der Anmelder ist grds gehalten, die Sache durch körperliche Merkmale zu umschreiben; die Kennzeichnung kann jedoch auf andere Weise erfolgen, wenn eine Erfassung der offenbarten Lehre anders nicht möglich oder nicht praktikabel ist.4160
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Problematisch ist die Abgrenzung zum Verfahrensschutz wegen der im GbmRecht nicht gegebenen Schutzfähigkeit von Verfahrenserfindungen (§ 2 Nr 3 GebrMG). Der BGH hat in diesem Zusammenhang darauf abgestellt, dass ein beständiges körperliches Substrat nicht vorhanden sein muss.4161 Man wird darin aber nur eine Präzisierung des Abgrenzungskriteriums zum GbmRecht, nicht aber eine Neudefinition des patentrechl Erzeugnisbegriffs sehen können.4162
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Der Gegenstand eines Sachpatents kann auf eine bestimmte Art der Herstellung der Sache beschränkt werden. Eine derartige Mischform von Sach- und Verfahrenspatent, die sich zur Vermeidung von Unklarheiten im allg nicht empfiehlt, ist nicht unzulässig.4163 In Betracht kommen kommen insb „product-by-process“-Ansprüche (Rn 91). Denkbar sind Ansprüche, die die Merkmale einer Sache mit ihrer Verwendung verbinden.4164 Probleme ergeben sich bei „research tools“ (insb Screening-Verfahren) und „reach-through“-Ansprüchen (Durchgriffsansprüchen, vgl Rn 26 zu § 9; Rn 71 zu § 34);4165 sie werden als unzulässig angesehen, weil sie dem Anmelder ein unerschlossenes Forschungsgebiet reservieren sollen.4166 Zu Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben Rn 39 zu § 9. Es ist grds ausreichend, eine Herstellungsart in der Beschreibung oder einem Unteranspruch zu offenbaren, um dem Erfinder alle zu dem gleichen Erzeugnis führenden Herstellungsarten vorzubehalten4167 (Rn 72 zu § 34), auch wenn keine Hinweise auf andere Herstellungsmöglichkeiten gegeben sind.4168
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b. Stoffschutz. Stoffschutz für chemische Stoffe ist seit 1967 möglich (zu den Gründen und zur Aufhebung des Stoffschutzverbots 8. Aufl). Zur Wirkung des Stoffschutzes Rn 40 zu § 9.
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Gegenstand. Durch seine Absolutheit passt sich auch der Stoffschutz nicht ohne weiteres in das System des Erfindungsschutzes ein;4169 problematisch ist auch die Gewährung von Stoffschutz für in der Natur vorkommende und naturidentische Stoffe, insb für Gensequenzen.4170 Für Strukturteile chemischer Stoffe mit einem neuartigen Struktur-Wirkungs-Prinzip wurde (Verwendungs-)Schutz vorgeschlagen.4171 Angaben über die Herstellung gehören zur ausführbaren Offenbarung iSd § 34, solche über den technischen oder therapeutischen Effekt und über die Verwendung sollen nicht zum Gegenstand der Stofferfindung gehören.4172 Die Rspr hat die Angabe jedenfalls eines allg technischen Gebiets verlangt, auf dem die Erfindung Verwendung finden soll.4173 Dadurch soll verhindert werden, dass weite Stoffbereiche etwa zu Experimentierzwecken monopolisiert werden.4174 Das EPA hat demgegenüber die Angabe einer zielgerichteten Aufgabe verlangt,4175 weil eine chemische Verbindung nicht aufgrund der bloßen potenziellen Bereicherung der Chemie patentierbar sei; verlangt wurde die Angabe einer „wertvollen“ Eigenschaft im weitesten Sinn, Wirkung oder Potenzierung einer Wirkung.4176 Das ist zutr, weil die bloße Angabe eines Stoffs ohne Hinweis auf dessen Funktionalität das Erfordernis einer Lehre zum technischen Handeln nicht ausfüllt, darf aber nicht zur Wiedereinführung des Fortschrittserfordernisses durch die Hintertür führen. Deshalb ist die Terminologie „wertvoll“ nicht ganz zutr. Damit gehört die Funktionsangabe zur Mindestoffenbarung (vgl Rn 80, 90 zu § 34).4177
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Die eindeutige Kennzeichnung des Stoffs ist keine Frage der Patentfähigkeit (Rn 8). Die Identifizierung des Stoffs hat Bedeutung für die Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen nach § 34 (Rn 44 zu § 34), die Neuheit (§ 3) und die Bestimmung des Schutzgegenstands und des Schutzbereichs.
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Ein Stoffanspruch, in dem der Stoff durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet ist (sog product-by-process-Anspruch), ist grds, allerdings nach wohl allgM nur subsidiär, zulässig. Der Stoff darf nicht mit einem Herstellungsweg umschrieben werden, von dem feststeht, dass er nicht mit hinreichender Erfolgsaussicht ausführbar ist.4178 Die Kennzeichnung kommt nicht nur bei chemischen Umsetzungen, sondern auch in der Biologie sowie bei Mischungen und sonstigen Erzeugnissen in Betracht. Auch das EPA geht grds von der Zulässigkeit aus (Rn 86 zu § 34). Der durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete Stoffanspruch ist Sachanspruch;4179 Bekanntheit des Herstellungsverfahrens muss ihm nicht entgegenstehen.4180 Führt ein Herstellungsverfahren unmittelbar zu dem Erzeugnis, kann für dieses Erzeugnisschutz beansprucht werden.4181 Nur hierdurch wird auch Schutz gegenüber dem Einsatz anderer Herstellungsverfahren erlangt; dies schließt nicht aus, dass letztere selbst patentfähig sein können.4182
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Stoffgruppen. Stoffschutz kann einen Stoffbereich erfassen.4183 Dann braucht nur die betr Stoffgruppe, nicht jedes einzelne Individuum der Gruppe eindeutig identifizierbar bezeichnet zu werden.4184 Zur Einbeziehung untauglicher Bereiche Rn 73 zu § 34. „Es gibt keinen Grundsatz, dass nur die Beschreibung von Individuen eine ausreichende Offenbarung darstelle“.4185 Einschränkungen können sich wegen fehlender Ausführbarkeit, Fehlens fertiger Erfindung4186 oder Neuheit ergeben.
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Der Stoff kann etwa durch seine wissenschaftliche Bezeichnung oder seine Strukturformel bezeichnet werden.4187 Auf bestimmte Arten der Kennzeichnung kann der Anmelder grds nicht verwiesen werden.4188 Zu beachten ist die zulässige oder unangemessene Anspruchsbreite (Rn 66 ff zu § 34).
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Naturstoffe sind als solche Entdeckungen und damit nicht patentfähig.4189 Erschöpft sich die Lehre darin, die Verwendung eines nach Fundort bestimmten Naturvorkommens vorzuschlagen, das gegenüber vorbekannten, schon zu demselben Zweck verwendeten Vorkommen keine besonders abw und überraschenden Eigenschaften aufweist, ist sie nicht schutzfähig.4190 Patentfähig können Erfindungen sein, die bestimmte Erscheinungsformen oder Isolierungen von Naturstoffen betreffen. Ein Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen, das in vitro gewonnen wurde und in der Natur entweder nicht entsteht oder unter Umwelteinfluss sofort wieder verändert wird, kann patentfähig sein.4191 Auch hergerichtete und präparierte Gewebeteile oder Organe (Transplantate) können patentfähig sein,4192 ebenso synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur vorkommen.4193 Der Schutz des Naturstoffs soll das Naturvorkommen nicht erfassen, wohl aber Isolierungen daraus.4194 Zutr wird Sachschutz hier nur in Betracht kommen, soweit der Naturstoff ausgeschlossen wird, für die Isolierung Verfahrensschutz.
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Legierungen sind Gemische aus mindestens zwei Komponenten, von denen wenigstens eine ein Metall ist. Probleme ergeben sich bei der Anspruchsformulierung (vgl Rn 66 ff zu § 34), der Neuheit unter dem Gesichtspunkt der Auswahl (Rn 108 ff zu § 3) und der erfinderischen Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt der überraschenden überlegenen Wirkung (Rn 60 zu § 4).
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Stoffgemische. Zur Zulässigkeit von Stoffansprüchen, die sich auf ein Gemisch von Makromolekülen beziehen, unter dem Gesichtspunkt der „eindeutigen Identifizierung“ (hierzu Rn 4, 8), Rn 84 zu § 34.
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Zwischenprodukte sind zur Weiterverarbeitung bestimmte Stoffe. Für auf chemischem Weg hergestellte Zwischenprodukte wird man grds keine anderen Maßstäbe anlegen können als an sonstige Erzeugnisse (vgl Rn 63 zu § 4). Zum Stoffschutz für Zwischenprodukte, die nur vorübergehend existieren, Rn 29 zu § 3 und Rn 85 zu § 34. Zur Offenbarung der Weiterverarbeitung Rn 85 zu § 34; zur Einheitlichkeit Rn 105 zu § 34. Zur erfinderischen Tätigkeit Rn 63 f zu § 4. Problematisch ist die Patentierbarkeit von intermediär anfallenden Erzeugnissen, die nicht zur Weiterverarbeitung bestimmt sind, weil mit ihnen eine Lehre zum technischen Handeln nicht verbunden ist.4195
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Mittel. Mittelansprüche4196 haben etwa die Form: „Schädlingsbekämpfungsmittel, enthaltend den Wirkstoff X“. Nach Aufhebung des Stoffschutzverbots hat der BGH für einen Anmeldungsgegenstand, der einen chemischen Stoff betrifft, neben Patentansprüchen, die auf den Stoff und dessen Herstellung gerichtet sind, einen Verwendungsanspruch oder einen Mittelanspruch zugelassen (Rn 60 zu § 34). Wie ein Verwendungsanspruch dient der Mittelanspruch zur Sicherung einer Auffangstellung, sofern nur die Verwendung des Stoffs oder der Stoff als Mittel patentfähig ist.4197 Die Zweckbestimmung erweitert den Schutz gegenüber dem Stoffanspruch nicht; der Mittelanspruch ist bedeutungslos, solange Stoffschutz besteht.4198 Wird die Patentfähigkeit eines Arzneimittelanspruchs ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit bei der Behandlung der Krankheit abgeleitet, soll kein Mittelanspruch, sondern nur ein Verwendungsanspruch in Betracht kommen; die überraschenden Wirkungen, die mit einem bekannten Wirkstoff bei der Behandlung einer Krankheit erzielt werden, rechtfertigen demnach nicht den Erzeugnisschutz für das Arzneimittel. Dessen Schutz unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines Verwendungsanspruchs, mit dem nicht unmittelbar die Herstellung und der Vertrieb, wohl aber die sinnfällige Ausrichtung des Wirkstoffs zur Verwendung bei der therapeutischen Behandlung erfasst werden kann.4199 Das ist bdkl, weil der Anmelder auf eine bestimmte Anspruchsformulierung festgelegt wird, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund besteht (näher 8. Aufl). Dem „zweckgebundenen Stoffschutz“ wohnt ein finales Element, eine bestimmte Zweckverwirklichung, inne, das einen beachtlichen Bestandteil der durch einen Mittelanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet.4200 Zur erfinderischen Tätigkeit Rn 74 f zu § 4; zum Schutzumfang Rn 43 zu § 9; zur Zulässigkeit neben anderen Erfindungskategorien Rn 76 f zu § 34; zum Schutz von vorbekannten Stoffen als Arzneimittel Rn 139 ff zu § 3, zur „weiteren medizinischen Indikation“ auch Rn 50 f zu § 2a.












3.Verfahrensschutz
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a. Allgemeines. Im Verfahrenspatent kommt der Schutz einer Lehre zum technischen Handeln in Form einer konkreten Handlungsanweisung zum Ausdruck. Verfahrensschritte können durch Wirkungs- und Vorrichtungsangaben beschrieben werden.4201 Zur Möglichkeit von Verfahrensansprüchen neben Vorrichtungsansprüchen Rn 75 zu § 34. Man unterscheidet in Hinblick auf die in § 9 Satz 2 Nr 3 geregelte Rechtsfolge Arbeitsverfahren und Herstellungsverfahren; die Klärung, welche Art vorliegt, kann dem Verletzungsstreit überlassen bleiben.4202 Dem Patentschutz sind alle technischen Verfahren zugänglich, nicht nur reine Arbeits- oder reine Herstellungsverfahren.4203 In einer zur Anwendung eines bestimmten Verfahrens geeigneten Vorrichtung kann nicht das Verfahren selbst gesehen werden.4204
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b.Ein Arbeitsverfahren ist eine technische Betätigung, durch die Arbeitsschritte vollzogen werden, ohne dass dabei eine Veränderung des behandelten Objekts eintritt,4205 einfacher: ein Verfahren, das nicht auf die Schaffung eines Erzeugnisses gerichtet ist. In Betracht kommen zB Auswerten statistischer Angaben,4206 Sortierverfahren, 4207 Untersuchungsverfahren, 4208 Schädlingsbekämpfungsverfahren, 4209 Einwirkung auf Speicherzellen eines Datenverarbeitungssystems.4210 Patente, die durch die Anwendung des Verfahrens auf ein bestimmtes Arbeitsmittel gekennzeichnet sind, sind statthaft.4211
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c. Herstellungsverfahren sind auf die Herstellung eines Erzeugnisses oder Stoffs gerichtet; zum Schutz des Erzeugnisses § 9 Satz 2 Nr 3 und § 139 Abs 3. Als schutzfähig kommt nur ein bestimmtes Verfahren in Betracht, das nach Ausgangsstoff, Arbeitsweise und Endergebnis von anderen Herstellungsverfahren unterscheidbar ist.4212 Dass die Konstitution des Endprodukts nicht richtig erkannt ist, steht der Patentierung nicht entgegen.4213 Ein Verfahren, das auf einem neuen Weg zu bekannten Erzeugnissen führt, kann patentfähig sein.4214 Als Herstellung kommt nicht nur Neuherstellung, sondern auch Bearbeitung in Betracht.4215 Unterschieden wird zwischen „eigenartigen“ und „nicht eigenartigen“ Verfahren; letztere können als „Analogieverfahren“ schutzfähig sein. Zum Schutzumfang Rn 63 ff zu § 9.
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d. Analogieverfahren. Unter einem „Analogieverfahren im engeren Sinn“ wird ein chemisch nicht eigenartiges und daher selbst nicht patentfähiges Verfahren verstanden, das zwar neu ist, bei dem aber im Vergleich zu bekannten Verfahren Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels der gleichen Arbeitsweise oder gleiche Ausgangsstoffe mittels analoger Arbeitsweise zur Einwirkung gebracht und dadurch erwartungsgemäß Endprodukte analoger Konstitution gewonnen werden.4216 Für sie kann, wie das RG in der „Kongorot“-Entscheidung4217 ausgesprochen hat, Patentschutz gewährt werden, wenn sie „einen neuen technischen Effekt mit sich bringen“ oder zu „Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften“ führen. Dem sind Praxis und Wissenschaft fast einhellig gefolgt. BGH, BPatG und DPA sind vor Aufhebung des Stoffschutzverbots in stRspr4218 von der Schutzfähigkeit chemischer Analogieverfahren ausgegangen. Die Lehre in der Herstellung eines Stoffs bestimmter Konstitution; die (patentbegründenden) wertvollen Eigenschaften des Stoffs sollen nicht zur Lehre gehören.4219 Durch Offenbarung der Ausgangsstoffe, Arbeitsmethoden und Endprodukte wird eine ausreichende Lehre gegeben, zu deren Durchführung es der Angabe technisch, therapeutisch oder sonst wertvoller Eigenschaften der Verfahrensprodukte nicht bedarf; auch nicht der Angabe des Anwendungsgebiets, wenn dieses sich für den Fachmann aus der formelmäßigen Zusammensetzung der Verfahrenserzeugnisse ergibt.4220
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Ob und unter welchen Voraussetzungen seit Aufhebung des Stoffschutzverbots ein auf ein chemisches Analogieverfahren gerichteter Patentanspruch noch zuzulassen ist, hat der BGH zunächst offengelassen.4221 Nach hM hat sich an der Patentierbarkeit von Analogieverfahren nichts geänd.4222 In der Praxis des BGH und des BPatG hat das Analogieverfahren längere Zeit keine erhebliche Rolle mehr gespielt. Ein praktisch relevanter Anwendungsbereich ist bei nicht eigenartigen Verfahren denkbar, bei denen ein bekanntes und daher selbst nicht mehr schutzfähiges Endprodukt durch analoge Arbeitsweise erreicht wird (zB Ersetzung eines bekannten, aber mit zu vermeidenden Nachteilen behafteten Alkylierungsmittels durch ein anderes bekanntes, das diese Nachteile vermeidet). Zum anderen ist Verfahrensschutz bei der Herstellung eines neuen Erzeugnisses anerkannt worden, dessen Herstellung durch den StdT nicht nahegelegt war.4223 Auch bei Kristallisationsverfahren kommt Schutz als Analogieverfahren in Betracht.4224 Zur erfinderischen Tätigkeit Rn 66 f zu § 4. Zur Einheitlichkeit von Patentansprüchen anderer Erfindungskategorien (Verwendung des Verfahrenserzeugnisses) mit solchen auf den Stoff oder das Analogieverfahren Rn 104 zu § 34.
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Als „Analogieverfahren im weiteren Sinn“ ist ein chemisches Analogieverfahren zur Herstellung eines weiteren Arzneimittels angesehen worden, das in der gleichen Richtung wirkt wie bekannte,4225 es wurde auf das Bestehen eines Bedürfnisses für das weitere Mittel abgestellt. Diese Verfahren sind nach Auffassung des EPA grds nicht patentfähig.4226 Für die von der früheren Amtspraxis4227 und zunächst vom BPatG abgelehnte, aber vom BGH bejahte Patentfähigkeit von zu Zwischenprodukten führenden Analogieverfahren ist ein Kausalzusammenhang zwischen den im Zwischenprodukt liegenden und den am Endprodukt in Erscheinung tretenden Eigenschaften erforderlich,4228 aber auch ausreichend.4229


4.Verwendungsschutz
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a. Allgemeines. Bei der Verwendungserfindung wird eine bekannte Sache4230 oder ein bekanntes Verfahren zu einem bestimmten Zweck verwendet, aufgezeigt wird eine bestimmte Brauchbarkeit der Sache oder des Verfahrens.4231 Verwendungsschutz wurde für Strukturteile chemischer Stoffe vorgeschlagen.4232 Einer Umschreibung einer Gruppe von Stoffen nach ihrer Funktion in einem Verwendungsanspruch steht weder entgegen, dass sie neben bekannten Stoffen auch die Verwendung von Stoffen umfasst, die erst zukünftig bereitgestellt werden, noch, dass die Bereitstellung erfinderisch ist.4233
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b.Der BGH hat die Auffindung einer weiteren Funktion einer bekannten Vorrichtung als patentfähige „Funktionserfindung“ angesehen, wenn der Vorrichtung eine von der bekannten Vorrichtung abweichende, der neuen Funktion angepasste einfachere und wirksamere Gestaltung gegeben wurde.4234 Er hat dies später auf bekannte Verfahren ausgedehnt und in der Entdeckung einer neuen Brauchbarkeit zB dann eine patentwürdige Erfindung gesehen, wenn die Verwendung einer Vorrichtung für einen neuen technischen Zweck erschlossen wird oder ein bisher nur zufällig oder unbewusst erzielter Erfolg nunmehr bewusst und planmäßig erreicht werden kann.4235 Der besondere Verwendungszweck konnte demnach der Lehre erst einen technisch verwertbaren Sinn4236 oder Erfindungsrang geben.4237 Der besonderen Erfindungskategorie der Funktionserfindung bedarf es hierfür nicht.4238 Der BGH hat den Begriff auch nicht durchgängig verwendet.4239 Die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern gerade die bekannte Brauchbarkeit betrifft, kann nicht als Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfähig sein.4240
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c. Verwendungsschutz und Sachschutz. Der BGH hat Verwendungsansprüche zugelassen, auch wenn Sachschutz ausgeschlossen war.4241 Die Anwendung eines Stoffs zur Bekämpfung einer Krankheit ist dem Verwendungsschutz zugänglich (zur gewerblichen Anwendbarkeit Rn 50 f zu § 2a).4242 Der Verwendungsanspruch kommt Stoffanspruch in Betracht,4243 nicht aber neben dem Mittelanspruch4244 in Betracht. Wird die Patentfähigkeit eines Arzneimittelanspruchs ausschließlich aus der überraschenden Wirksamkeit des bekannten Wirkstoffs bei der Behandlung der Krankheit abgeleitet, kam kein Mittelanspruch, sondern ein Verwendungsanspruch in Betracht.4245 Zur Rechtslage nach der Umsetzung der EPÜ-Revision Rn 140 ff zu § 3. Zum Schutzumfang, insb zur Vorverlagerung des Schutzes auf die „sinnfällig hergerichtete“ Sache,4246 die sonst noch nicht unter den Patentschutz fällt,4247 Rn 86 ff, 115 zu § 9. Der „zweckgebundene Mittelanspruch“ kann als Verwendungsanspruch aufgefasst werden.4248 Dies wird auch für die medizinische Indikation gelten müssen (Rn 146 zu § 3).
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d. Erfindungskategorie. Verwendungsangaben („Empfehlungen“) können Bestandteil eines Sachanspruchs sein,4249 ohne den Sachanspruch zum Verwendungsanspruch zu machen. Der ein Erzeugnis betr Verwendungsschutz lässt sich sowohl als Verfahrensschutz als auch als eingeschränkter Sachschutz4250 begreifen. Soweit ein bekannter Gegenstand für einen ungewöhnlichen Zweck eingesetzt wird, mag die Zuordnung Frage der sprachlichen Einkleidung sein, je danach, ob auf die bekannte oder die veränderte Funktionalität des Gegenstands abgestellt wird (Bsp: Schlüsselanhänger in Form und mit den Merkmalen eines Golfballs oder Verwendung eines Golfballs als Schlüsselanhänger). Bedeutung gewinnt die Unterscheidung wegen des Ausschlusses des Verfahrensschutzes im GbmRecht (vgl Rn 5 ff zu § 2 GebrMG), aber auch bei nachträglicher Beschränkung des Patents (Rn 53 zu § 21; Rn 19 zu § 22). Ein Verwendungsanspruch kann dahin aufgestellt werden, dass die Sache für Zwecke eingesetzt wird, bei denen die Gefahr von Krebserkrankungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden soll; dies erfasst auch die sinnfällige Herrichtung hierfür, ohne dass es einer weiteren Manifestation bedürfte.551
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Der BGH hat den auf die Verwendung einer Sache/eines Erzeugnisses gerichteten Verwendungsanspruch als Verfahrensanspruch angesehen, weil er auf den zweckgerichteten Einsatz der Sache zu der geschützten Verwendung gerichtet ist; er könne nicht schlechterdings den Herstellungsverfahren zugeordnet werden, weil Ergebnis des Verfahrens in aller Regel kein unmittelbar hergestelltes Erzeugnis iSd § 9 Satz 2 Nr 3, sondern ein abstrakter Handlungserfolg sei.552 Bezieht sich ein Verwendungsanspruch darauf, mit einem Stoff ein Erzeugnis zu erzielen, handelt es sich um ein Herstellungsverfahren, dessen unmittelbare Erzeugnisse ohne Beschränkung auf eine bestimmte Verwendung geschützt werden.553 Ein auf ein Erzeugnis gerichteter Patentanspruch kann auf eine bestimmte Art seiner Verwendung beschränkt werden.554 Nach Auffassung des BGH erklärt ein Patentinhaber, der sein auf ein Erzeugnis gerichtetes Patent dadurch beschränkt verteidigt, dass er Patentschutz nur für die Verwendung beansprucht, damit den Verzicht auf den Schutz des unmittelbar hergestellten Erzeugnisses.555 Dies ist unnötig, wenn man den Verwendungsanspruch als eingeschränkten Sachanspruch ansieht.556 Einen Übergang von einem auf ein Zwischenprodukt gerichteten Sachanspruch auf die Verwendung der Sache als Ausgangsprodukt für die Herstellung eines Endprodukts in einem näher gekennzeichneten Verfahren hat der BGH nicht zugelassen.557









§ 1a

(Menschlicher Körper)

(1) Der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschließlich der Keimzellen, sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, können keine patentierbaren Erfindungen sein.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Körpers oder ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natürlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz erfüllten Funktion beschrieben werden.

(4) Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, dessen Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch aufzunehmen.
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A.Entstehungsgeschichte

1

Die Einführung der die Patentierbarkeit des menschlichen Körpers betr Bestimmung ist durch das Bi- oTRlUmsG ohne Übergangsregelung und damit mWv 28.2.2005 erfolgt. Sie bezieht sich aber wie die ebenfalls auf die BioTRl zurückgehende Neuregelung in § 2 auch auf Sachverhalte vor Inkrafttreten der BioTRl (Rn 2 zu § 2).5089 In der parlamentarischen Beratung wurden zur Klarstellung iSd 16. Erwägungsgrunds der BioTRl in Abs 1 die Wörter „einschließlich der Keimzellen,“ ein- sowie Abs 4 angefügt. Die Bestimmung entspricht mit Abweichungen in Abs 1 (betr die Keimzellen) und Abs 3 (Funktionsangabe) den Art 5 BioTRl und Regel 29 AOEPÜ, während der in letzter Minute aufgenommene Abs 4 im Wortlaut der Richtlinie keine Parallele hat. Weitergehende Patentierungsmöglichkeiten nach dem EPÜ führen dazu, dass in kritischen Fällen nationale Patentanmeldungen auf menschliche Gene keine erhebliche Bedeutung haben.5090 Es ist vorgeschlagen worden, Patentanmeldungen iSd Art 5 BioTRl einer bindenden Beurteilung durch ein wissenschaftliches Komitee zu unterziehen.5091


B.Patentierung des menschlichen Körpers

I.Allgemeines

2

Die Patentierung des menschlichen Körpers oder von seinen Teilen war früher nicht ausdrücklich verboten; dass Patente auf menschliche Lebewesen selbst nicht möglich sind, folgte bereits aus Verfassungsrecht (vgl Art 3 Abs 2 EU-Grundrechtecharta; Art 21 Biomedizin-Konvention des Europarats; umfassender Schutz der Menschenwürde nach Art 1 GG).5092 Die Regelung, die auf allg rechtsethischen Prinzipien beruht5093 und im wesentlichen klarstellende Bedeutung hat,5094 schließt den menschlichen Körper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung von der Patentierung aus; der Ausschluss setzt jedenfalls im Vorkernstadium der imprägnierten Eizelle ein5095 und erfasst die befruchtete Eizelle, gleichgültig, ob diese in einen Körper eingesetzt werden soll.5096 Der Ausschluss gilt bis zum Tod, aber nicht darüber hinaus;5097 Erfindungen, die sich auf den toten menschlichen Körper beziehen, sind nicht nach § 1a von der Patentierung ausgeschlossen, über das Vorliegen anderer Ausnahmetatbestände ist damit nichts gesagt.5098 Der Begriff des menschlichen Körpers soll weit auszulegen sein.5099 Jedenfalls bezieht Abs 1 anders als Art 5 Abs 1 BioTRl, aber in Übereinstimmung mit deren Erwägungsgrund 16, und anders als Regel 29 Abs 1 AOEPÜ die (auch unbefruchteten) Keimzellen ein.5100

3

Die bloße Entdeckung von Bestandteilen des menschlichen Körpers, insb von natürlich auftretenden Genen oder Gensequenzen, ist, wie Abs 1 klarstellt, keine patentfähige Erfindung.5101 Es handelt sich um eine schon nach § 1 Abs 3 Nr 1 nicht schutzfähige Entdeckung.5102 Künstlich im Labor geschaffene komplementäre DNS (cDNS, cDNA) kann schutzfähig sein.5103


II.Konkurrenzen

4

Die Regelung tritt neben die in § 2 über Gesetz- und Sittenwidrigkeit. Bei Patentanmeldungen, die biologisches Material menschlichen Ursprungs betreffen, muss nach Erwägungsgrund 26 zur BioTRl die Person, bei der Entnahmen vorgenommen wurden, zustimmen (vgl für biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs § 34). Auch nach Art 22 der von Deutschland und Österreich nicht unterzeichneten, von 29 Staaten (darunter der Schweiz) ratifizierten Bioethik-Konvention des Europarats (Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin) vom 4.4.19975104 besteht ein Informations- und Zustimmungserfordernis bei Entfernen eines Teils des menschlichen Körpers. Im PatG hat dies keinen Niederschlag gefunden.5105 Ein Fall („Fall Moore“), in dem einem Patienten während einer Therapie Zellmaterial entnommen und ohne dessen Wissen zur Klonierung einer Zelllinie verwendet wurde, die Grundlage für Patenterteilung und Vermarktung wurde, und seine Entscheidung durch den kalifornischen Obersten Gerichtshof5106 ist in der Lit berichtet worden,5107 die dort angesprochenen Fragen sind jedoch nicht primär patentrechtl Natur, sondern betreffen die Vermarktung entnommenen Zellmaterials an sich. Jedoch kommt Sittenwidrigkeit nach § 2 in Betracht, wenn die Erfindung auf der Grundlage menschlichen Gewebes entwickelt wird.5108

5

III. Bestandteile des menschlichen Körpers sind grds patentierbar, soweit es sich um isolierte oder in anderer Weise durch ein technisches Verfahren gewonnene Bestandteile handelt (Abs 2). Hierzu rechnen Stoffe, Materialien und Organe, aus denen sich der menschliche Körper zusammensetzt.5109 Bestandteile sind auch isolierte pluripotente Stammzellen, während auf totipotente Zellen und Embryonen § 2 Abs 2 Nr 3 (Regel 28 Buchst c AOEPÜ; Rn 26 ff zu § 2) Anwendung findet.

6

Patentierbar sind Bestandteile, die mit dem Aufbau des natürlichen Bestandteils identisch sind (Abs 2 aE). Dies entspricht den allg Grundsätzen bei Naturstoffen.5110

7

Grds patentierbar sind Gensequenzen5111 und Teilsequenzen.5112 Das Auffinden und Entwickeln eines Verfahrens für die Gewinnung einer Gensequenz (zB Isolierung und Beschreibung eines für ein menschliches Protein codierenden DNS-Fragments)5113 oder anderer Körperbestandteile5114 ist keine bloße Entdeckung.5115 Darauf, ob die Lehre über die zweckgerichtete Nutzung des naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen erfinderischen Überschuss aufweist, kommt es bei der Bereitstellung einer für ein Humanprotein codierenden Nukleinsäuresequenz nicht an (vgl Rn 32 zu § 1); einer Kennzeichnung der Sequenz als isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen im Patentanspruch bedarf es nicht.5116 Dagegen ist das Herausfinden des genauen Orts und der genetischen Sequenz für den Patentschutz nicht ausreichend.5117 Es wird vertreten, dass sich die Patentierung der nicht als Werkzeug verwendeten Gensequenz auf die DNS mit einer bestimmten Sequenz und nicht auf die Sequenz als solche beziehe, weil die DNS-Sequenz als solche bloße Information sei.5118 Ein und derselbe DNS-Abschnitt kann für verschiedene Proteine kodieren.5119 Die nicht als Werkzeug verwendete DNS-Sequenz soll erst durch Angabe des Proteins, für das sie codiert, zu einer Lehre zum technischen Handeln werden (vgl aber Rn 13).5120

8

Zum internationalen Humangenom-Projekt s 7. Aufl.5121 Die US-Praxis sieht „expressed sequence tags“ (ESTs) ohne individualisierte Funktionsangabe mangels spezifizierter Nützlichkeit nicht als patentfähig an.5122 Ob aus dem menschlichen Körper isolierte Gene patentiert werden können, ist im Europäischen Parlament kr erörtert worden;5123 eine grds positive Regelung enthält Abs 2, der allerdings gegenüber etwa der US-Praxis zusätzliche Hürden aufstellt und die Möglichkeit eröffnet, Abhängigkeiten abzumildern.5124 Die Isolierung von für ein menschliches Protein codierender Messenger-RNA aus menschlichem Gewebe verstößt nach Auffassung des EPA für sich nicht gegen die guten Sitten; ebenso wenig ist danach die Patentierung eines für menschliche Proteine codierenden DNS-Fragments für sich unethisch.5125

9

Eine Patentierung isolierter Bestandteile wie entnommener Körpersubstanzen (Blut- oder Gewebepräparate) ist nach Abs 2, der nicht gegen die Menschenwürde verstößt,5126 nicht ausgeschlossen.5127 Dass der Bestandteil dem Körper wieder zugeführt werden soll (zB Blut zur Dialysebehandlung; extrakorporal befruchtete Eizelle, hier aber umfassender wegen Abs 1, Rn 2), soll der Patentierung wegen des Schutzes der Menschenwürde jedenfalls dann entgegenstehen, wenn die Lehre, für die Patentschutz begehrt wird, gerade darin besteht, die Körperbestandteile nur vorübergehend zu entnehmen;5128 dies ist aber zu pauschal. Bei der Gewinnung und Verwertung auftretende eigentumsrechtl Fragen haben patentrechtl allenfalls für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit Bedeutung, vgl Rn 4. Sterbliche Überreste des Menschen sind nicht patentierbar.5129

10

Abs 2 erfasst auch auf andere Weise, insb durch gentechnische Verfahren wie Synthese, gewonnene Bestandteile. Das sind solche, die nicht aus dem Körper isoliert sind,5130 zB synthetisch hergestellte Peptide und mittels molekularbiologischer Verfahren hergestellte Proteine.5131 Abgetrennte Bestandteile werden von der Regelung über isolierte Bestandteile erfasst.5132 Patentierung kommt bei Implantaten und Prothesen sowie bei in vitro vermehrten menschlichen Substanzen in Betracht.5133 Die Identität von künstlichem und natürlichem Bestandteil steht ihr an sich nicht entgegen.

11

IV. Verfahren in Bezug auf den menschlichen Körper sind nicht erfasst;5134 ob sie patentierbar sind, richtet sich nach §§ 2, 2a.5135 § 1a ist bei Verfahren zu beachten, deren unmittelbares Erzeugnis ein Mensch ist (zB in-vitro-Fertilisation).5136 Auf Ablehnung ist das vom EPA selbst als zu Unrecht erteilt bezeichnete eur Patent 695 351 („Edinburgh-Patent“) gestoßen, das ein Verfahren zur Veränderung (auch menschlicher) Stammzellen schützt.5137



C.Funktionsangabe5138

I.Grundsatz

12

Abs 3 verlangt für dt Patente5139 in Übernahme und Verschärfung der Vorgabe in Art 5 Nr 3 BioTRl5140 (vgl Erwägungsgründe 22–24) eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit der Gensequenz oder Teilsequenz unter Angabe der von dieser erfüllten Funktion in der Anmeldung (dh nicht notwendig in einem Patentanspruch), womit ein zusätzliches Offenbarungserfordernis aufgestellt wird (Regel 29 Abs 2, 3 AOEPÜ übernimmt die Regelung der BioTRl unverändert).5141 Ihrer systematischen Stellung nach bezieht sich die Bestimmung nur auf menschliche Gene und Gensequenzen, jedoch ergibt sich aus der Ableitung aus dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit (Erwägungsgrund 24, nicht wie in Erwägungsgrund 23 BioTRl aus dem Erfordernis einer Lehre zum technischen Handeln),5142 dass sie generell auf jegliches Gen und jegliche Gensequenz anwendbar sein soll; dies stellt § 2a Abs 2 Satz 2 klar.5143 Über den Wortlaut der Regelung hinaus wird vertreten, dass auch DNS-Sequenzen wie Regulatorsequenzen erfasst sind, die kein Gen darstellen,5144 darüber hinaus auch auf Proteinsequenzen.5145 Jedoch soll die Funktionsangabe nicht erforderlich sein, wenn bereits die Bereitstellung der DNS-Sequenz selbst auf erfinderischer Tätigkeit beruhe;5146 mit Abs 3 ist dies schwerlich vereinbar. Nach den Richtlinien des USPTO muss die gewerbliche Anwendbarkeit spezifisch, wesentlich und glaubhaft sein.5147

13

II.Die Angabe der Funktion5148 kann auf molekularer Ebene oder der Ebene der Zelle, des Organs oder des Organismus erfolgen.5149 Allg Angaben zur Verwertbarkeit wie „für medizinische Zwecke“ reichen nicht aus.5150 In Betracht kommt insb (entspr Erwägungsgrund 24 der BioTRl) bei Sequenzen als „Blaupause“ für die Expression eine „biologische“ Funktionsangabe dahin, dass die Gensequenz für ein bestimmtes Protein (und nicht für irgendeines) kodiert; Angabe der biologischen Funktion ist nicht erforderlich.5151 In Betracht kommt die Angabe, dass die Sequenz als Werkzeug wie Sonde, Adaptor, Linker, Primer, Marker in der Diagnostik oä verwendet wird;5152 insb in Fällen, in denen die Gensequenz nicht zur Herstellung eines Proteins genutzt wird.5153 Erforderlich, aber auch ausreichend ist die Angabe einer Funktion, die kausal zur Lösung eines Problems beiträgt.


III.Technizität

14

Die Einspruchsabteilung des EPA hat unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 23 der BioTRl die Auffassung vertreten, dass eine DNS-Sequenzen betr Erfindung mit der Angabe einer Funktion, die nicht wesentlich, spezifisch und glaubhaft ist, keinen technischen Charakter habe und deshalb keine patentierbare Erfindung darstelle.5154 Dies entspricht der Auffassung der Beschwerdekammern des EPA zur Bedeutung der Funktionsangabe bei Stoffansprüchen (vgl Rn 89 zu § 1).

15

IV. Erfinderische Tätigkeit ist nach allg Kriterien zu beurteilen, das Überraschungsmoment kann zu berücksichtigen sein.

16

V.Die Beschreibung ist Anmeldefordernis,5155 aber angesichts der Regelung in § 35 nicht Voraussetzung der Begründung eines Anmeldetags. Dass sie zur den Inhalt der Anmeldung begrenzenden ursprünglichen Offenbarung rechnet5156 und damit nicht ohne Zeitrangverlust nachholbar ist, lässt sich nur damit begründen, dass ohne sie eine Lehre zum technischen Handeln, ohne die eine Erfindung nicht in Betracht kommt, nicht vorliegt.5157 Unter dieser Voraussetzung und in diesem Umfang, der sich nicht mit dem Umfang decken muss, der sich aus Abs 3 oder Regel 29 Abs 3 AOEPÜ ergibt, hat die Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen zu erfolgen und sie kann nicht nachgebracht oder ausgewechselt werden.5158 Zur Frage, ob die Angabe im Patentanspruch erfolgen muss, Rn 27 zu § 34, und für menschliche Gene Abs 4. Dass das Erfordernis nicht bis zur Entscheidung über die Patenterteilung erfüllt ist, rechtfertigt die Zurückweisung der Anmeldung.5159 Wird gleichwohl erteilt, liegt darin kein eigenständiger Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund,5160 jedoch kann mangelnde Ausführbarkeit in Betracht kommen, sowie, wenn die Funktionsangabe zum Gegenstand der Erfindung rechnet, mangelnde Patentfähigkeit wegen Fehlens einer Lehre zum technischen Handeln.


VI.Schutzumfang

17

Umstr ist, ob die Erfüllung der Voraussetzungen des Abs 3 absoluten Stoffschutz eröffnet und damit eine Art „Türöffnerfunktion“ hat.5161 Dies ist mit Rücksicht auf den besonderen Charakter der Gensequenz als Informationsträger wie auf die Vorgaben der BioTRl in Zweifel gezogen worden.5162 Es ist vorgeschlagen worden, danach zu differenzieren, ob die Funktionsangabe lediglich der Identifizierung der Funktion dient, was die Möglichkeit des Stoffschutzes eröffnen soll, ob die Informationsbeziehung zwischen Gensequenz und Protein Gegenstand des Patents ist (Lösung auf der Ebene der Äquivalenz sowohl bei Gensequenz als auch des Proteins) oder ob der Schutz auf die konkrete Gensequenz, die für ein bestimmtes Protein codiert, beschränkt ist.5163 Ob sich weitergehend durch das Erfordernis der Funktionsangabe eine aus dem Gesichtspunkt einer „Überbelohnung“ bei absolutem Sachschutz begründete Einschränkung des an sich umfassenden Sachschutzes in Richtung eines anwendungsgebundenen, dh zweckgebundenen Schutzes folgt,5164 wie dies die Intention der Regelung ist, erscheint aus systematischen Überlegungen zwh,5165 relativiert sich aber, soweit Sachschutz, sei es wegen fehlenden Erfindungscharakters (Entdeckung), mangelnder Neuheit oder erfinderischer Tätigkeit ausscheidet und nur Schutz über das Herstellungsverfahren oder Verwendungsschutz in Betracht kommt. Hinreichende Gründe, den Stoffschutz bei Genen und Gensequenzen anders zu behandeln als bei Chemiepatenten, sind nicht erkennbar, jedoch könnten die Einwände Anlass sein, das Konzept des absoluten Stoffschutzes insgesamt neu zu überdenken.5166 Zur Reichweite des Stoffschutzes nach Art 9 BioTRl Rn 10 zu § 9a. Klärungsbedürftig bleibt, ob die Funktion des Gens oder der Gensequenz zum Gegenstand der Erfindung gehört. Aus Gründen einer in sich konsistenten Systematik sollte dies nicht anders behandelt werden als beim Stoffschutz insgesamt.



D.Beschreibungserfordernis bei Sequenzen von menschlichen Genen

I.Rechtslage bei deutschen Patenten5167

18

Nach Abs 4 ist bei dt Patenten für Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt (nicht auch für Proteine),5168 deren Verwendung (dh die Funktionsangabe nach Abs 3) in den Patentanspruch aufzunehmen; damit ist (absoluter) Stoffschutz hier bei nationalen Patenten nicht möglich.5169 Die Begr führt aus, dass mit Abs 4 bei Genen und Gensequenzen, die mit menschlichen Genen oder Gensequenzen übereinstimmten, der Stoffschutz auf die im Patentanspruch beschriebene Verwendung beschränkt werde. Eine Erfindung im Zusammenhang mit einer neuen, nicht im Patentanspruch enthaltenen Verwendung des Gens führe in diesen Fällen nicht zu einem abhängigen Patent. Eine Lizenz des ersten Erfinders sei nicht erforderlich. Damit werde es für Gene, Gensequenzen bzw Teilsequenzen eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau eines menschlichen Gens übereinstimme, keinen absoluten Stoffschutz mehr geben. Der Schutzumfang werde vielmehr auf die in der Patentanmeldung beschriebene Verwendung beschränkt. Hierzu müsse die beschriebene Verwendung in den Patentanspruch aufgenommen werden. Weitere als die in Abs 3 genannten Verwendungen könnten nicht aufgenommen werden. Die Einschränkung sei durch die für den Menschen geltenden Besonderheiten gerechtfertigt. Die Formulierung berücksichtige, dass menschliche Gene weitgehend mit tierischen und pflanzlichen übereinstimmten und die den Stoffschutz begrenzende Wirkung der Regelung ansonsten umgangen werden könnte, indem ein übereinstimmendes zB tierisches Gen für die Patentierung verwandt werde. Aufgrund der Regelung in Abs 3 müsse der Prüfer das Patent auf den Teil des angemeldeten Gens, der für die beschriebene Funktion wesentlich sei, beschränken und die angemeldeten, aber für die Funktion nicht benötigten Genabschnitte vom Patentschutz ausnehmen.5170

19

Die Argumentation des nationalen Gesetzgebers ist auf Kritik gestoßen, weil die bestehenden Regelungen eine abgewogene Handhabung des absoluten Stoffschutzes ermöglichten.5171 Ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des Art 27 TRIPS-Übk sollte in der Bestimmung aber schon wegen der verbleibenden Möglichkeit, ein eur Patent zu erlangen, nicht gesehen werden.5172 Dagegen könnte Art 27 TRIPS-Übk berührt sein, soweit Patentierungsausschlüsse nicht durch Art 27 Abs 2 TRIPS-Übk gedeckt sind.5173 Art 9 BioTRl nimmt eine abschließende Harmonisierung vor und steht nationalen Regelungen entgegen, die einen absoluten Schutz der DNS-Sequenz als solche vornehmen.5174

20

Die Bestimmung ist nur auf Gensequenzen anwendbar, deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens übereinstimmt.

21

Unklar ist der Begriff des Übereinstimmens.87 Schon wegen möglicher Punktmutationen (SNPs) ist eine vollständige Homologie nicht erforderlich, jedoch muss „sehr weitgehende“ Übereinstimmung bestehen.88 Es wird vertreten, dass künstliche Modifikationen das Übereinstimmen ausschließen. Messenger-RNS-89 und cDNS-Sequenzen fallen nicht unter die Regelung,90 erst recht nicht Proteine, für die sie codieren.91

22

Probleme bereitet weiter der Begriff der Verwendung; so ist unklar, wie konkret diese formuliert werden muss.92 Es wird vertreten, dass sich aus der technischen Funktion idR die konkrete Verwendung ableiten lasse.93 Weitere Verwendungen der Gensequenz können jedenfalls als Verwendungserfindungen, die nicht von dem erteilten Patent abhängig sind, geschützt werden.94 Diskutiert wird auch Schutz entspr der weiteren medizinischen Indikation.95

23

Schutzgegenstand; Schutzbereich. Der Schutzgegenstand wird durch die Sequenz und ihre konkrete Verwendung bestimmt.96


II.Europäische Patente

24

Die Regelung in Abs 4 war durch die BioTRl nicht geboten; sie ist im EPÜ und in der AOEPÜ nicht enthalten.97 Für eur Patente gilt das Beschreibungserfordernis daher nicht.

25

Entspricht das eur Patent nicht den Vorgaben des Abs 4, begründet dies auch im nationalen Nichtig- keitsverfahren keinen Nichtigkeitsgrund.98

26

Auf die Bestimmung des Schutzbereichs eines mit Wirkung für Deutschland erteilten eur Patents kann Abs 4 nicht angewendet werden.99










§ 2

(Vom Patentschutz ausgeschlossene Erfindungen)

(1) Für Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, daß die Verwertung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

(2) 1Insbesondere werden Patente nicht erteilt für



	 Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

	 Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens;

	 die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

	 Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.





2 Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes maßgeblich.

EPA-PrRl C-IV, 3

TRIPS-Übk Art 27 Abs 2

Ausland: Belgien: Art 4 PatG 1984; Bosnien und Herzegowina: Art 7 Abs 4 PatG 2010; Dänemark: § 1 Abs 4 PatG 1996; Frankreich: Art L 611-17, L 623-2 CPI; Kosovo: Art 9 PatG; Italien: Art 50 CDPI; Biopatentgesetz vom 10.1.2006; Litauen: Art 2 Abs 3 Nr 3, Abs 4 PatG; Luxemburg: Art 5 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 3 ROW 1995; Nordmazedonien: § 26 GgR; Norwegen: Sec § 1b PatG; Österreich: § 2 Abs 1 Nr 1, Abs 3 öPatG (Verweis auf das Fortpflanzungsmedizingesetz); Polen: Art 29 RgE 2000, biotechnologische Erfindungen Art 931–937 RgE, eingefügt 2002; Rumänien: Art 12 PatG; Schweden: § 1 Abs 4 PatG; Schweiz: Art 2 Abs 1 PatG (Generalklausel mit Erwähnung des Schutzes der Menschenwürde und der Würde der Kreatur); Sondertatbestände in Art 2 Abs 1 Buchst a–g PatG: Verfahren zum Klonen menschlicher Wesen, zum Bilden von Mischwesen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse, Verfahren zur Veränderung der in der Keimbahn enthaltenen genetischen Identität des menschlichen Lebewesens sowie daraus gewonnene Keimbahnzellen, Verwendung von menschlichen Embryonen zu nicht medizinischen Zwecken, unveränderte menschliche Stammzellen und Stammzelllinien, Verfahren zur genetischen Veränderung der Identität von Tieren und daraus entstehende Erzeugnisse, wenn die Verfahren geeignet sind, den Tieren Leiden zuzufügen, ohne dass überwiegende schutzwürdige Interessen dies rechtfertigen); Serbien: Art 7 PatG 2004; Slowakei: § 6 PatG; Slowenien: Art 11 GgE; Spanien: Art 5 PatG; Tschech. Rep.: § 4 PatG, geänd 2000; Türkei: Art 82 Abs 3 Buchst d G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 1 Abs 3, 4 Patents Act
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A.Entstehungsgeschichte; Geltungsbereich

I.Entstehungsgeschichte5507

1

§ 1 Abs 2 Nr 1 PatG 1936 nahm Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde, vom Schutz aus. Durch das 6. ÜberlG wurde die Ausnahme in Nr 1 mit Rücksicht auf die Lissaboner Revision der PVÜ5508 eingeschränkt, durch das PatÄndG 1967 fiel mit der Aufhebung des Stoffschutzverbots Nr 2 weg. Durch § 56 SortG ist der bis dahin geltende Wortlaut Nr 1 geworden, eine Pflanzensorten betr Regelung wurde angefügt. Das IntPatÜG hat die Bestimmung neu gefasst und als § 1a verselbstständigt. Die geltende Bezeichnung beruht auf der Neubek 1981. Die Regelung über Pflanzensorten ist durch das 1.SortÄndG vom 27.3.1992 neu gefasst worden. Die durch das BioTRlUmsG vorgenommenen umfangreichen Änderungen (insb Herauslösung der Bestimmungen über Pflanzensorten und Tierrassen unter Einstellung in § 2a), die durch das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte geänd worden sind, entsprechen mit Ausnahme von Abs 2 Satz 2 sachlich, aber nicht ganz wörtlich, Art 6 BioTRl sowie Art 53 Buchst a EPÜ und Regel 28 AOEPÜ.


II.Zeitliche Anwendbarkeit; Übergangsregelung

2

Die Neufassung durch das 1. SortÄndG ist nach dessen Art 5 am 8.4.1992 in Kraft getreten. Zur Kollisionsregelung in Form eines Wahlrechts des Anmelders oder Patentinhabers Rn 21 zu § 2a.5509 Die seit 28.2.2005 geltende Änderung des BioTRlUmsG in Abs 2 Satz 1 Nr 3 ist auch auf Sachverhalte vor Inkrafttreten der BioTRl anzuwenden.5510 Das gilt auch für die entspr Regelungen in der AOEPÜ.5511


III.Europäisches Patentübereinkommen

3

§ 2 aF entsprach Art 53 EPÜ. Die BioTRl hat in die Regeln 26–29 AOEPÜ (früher Regeln 23b–23e AOEPÜ) Eingang gefunden.5512 Diese sind auch auf Fälle anzuwenden, die bei Inkrafttreten der Regeln anhängig waren.5513



B.Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten

I.Allgemeines

4

Da die Patenterteilung nicht von der Beachtung der Gesetze freistellt,5514 kann es grds nicht Sache des Erteilungsverfahrens sein zu untersuchen, ob sich aus der gewerblichen Verwertung der Erfindung Gesetzesverstöße ergeben können;5515 verfehlt ist allerdings der immer wieder zu findende Verweis auf das Nichtbestehen eines positiven Benutzungsrechts.5516 Gleichwohl enthielten die meisten Patentsysteme Patentierungsausschlüsse bei Gesetzesverstößen.5517 Ihre Rechtfertigung finden sie darin, dass das Patentrecht als Teil der objektiven Rechtsordnung nicht vollkommen wertneutral sein kann.5518 Die durch die BioTRl gesetzten Maßstäbe sind auch für die Auslegung des EPÜ heranzuziehen.5519 Die Patenterteilung erfolgt durch staatliche oder internationale Behörden; zwar kann ihr grds kein ethisches Werturteil über die Erfindung gesehen werden, die Mitwirkung an der Patenterteilung kann allerdings in extrem gelagerten Fällen für die mit der Prüfung befassten Personen unzumutbar sein.5520 Abs 1 schafft, allerdings nicht mittels fehlender Patentfähigkeit, sondern durch einen generalklauselartigen Patentierungsausschluss,5521 der von dem ebenfalls Patentierungsausschlüsse enthaltenden Abs 2 konkretisiert und nicht verdrängt wird.5522 Außerhalb der Biotechnologie ist die Bedeutung der Bestimmung gering.5523 Zu Nr 1 aF 8. Aufl. Die geltende Regelung stellt nurmehr auf die Verwertung, also nicht auf die Patentierung selbst oder deren Veröffentlichung ab.
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II.Veröffentlichung war die Herausgabe der Offenlegungs- und Patentschriften.5524 Das DPMA ist (anders als uU das EPA im Rahmen der Art 8, 20 Immunitätsprotokoll)5525 an Gesetz und Recht gebunden. Die Schranke des Ordnungsrechts ist auch nach Aufhebung des Abs 1 aF zu beachten. Unzulässigkeit der Veröffentlichung kommt demnach insb in Betracht, wenn der Inhalt der Unterlagen strafrechtl relevant ist, zB nach §§ 90 ff, 94, 95, 97, 111, 130a,5526 131, 185 ff StGB. Herabsetzende Äußerungen über Konkurrenzprodukte werden keinen relevanten Verstoß begründen können, auch wenn sie Abwehransprüche, zB wegen Wettbewerbsverstoßes, begründen.5527 Ist eine Veröffentlichung erfolgt, wird man eine weitere Veröffentlichung (Patentschrift nach Offenlegungsschrift) als unzulässig ansehen müssen, für die Entscheidung im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren aber keine Relevanz annehmen können.5528


III.Verwertung

6

1.Allgemeines. Maßgeblich ist die gewerbliche Verwertung der Erfindung, nicht die Entstehung der Erfindung oder deren Veröffentlichung;5529 Gesetzes- oder Sittenverstoß bei Schaffung der Erfindung mag aber wettbewerbsrechtl und uU strafrechtl relevant sein. Verwertung ist jede (gewerbliche) Benutzung der Erfindung.5530 Wieweit Vorfeldhandlungen einbezogen werden müssen, ist nicht abschließend geklärt. Hinsichtlich des Vertriebs enthält Art 4quater PVÜ eine Regelung.
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Ein Verstoß gegen Abs 1 liegt nicht schon vor, wenn die Verwertung gegen das Gesetz oder Verwaltungsvorschriften verstößt, also schlicht gesetzwidrig ist.5531 Das gilt für eur Patente selbst dann, wenn dies in allen Vertragsstaaten der Fall ist.5532 Die Regelung ist weder dazu bestimmt noch dazu geeignet, gesetzwidriges Handeln zu unterbinden. Sie ist Ausdruck der allg Erwägung, dass solche Erfindungen nicht als patentwürdig anerkannt und vom Staat nicht durch Patenterteilung belohnt und geschützt werden, die bestimmungsgemäß allein zu Zwecken verwendet werden können, die die Rechtsordnung missbilligt.5533 Voraussetzung ist die Gefährdung einer zu den tragenden Grundsätzen der Rechtsordnung zählenden Norm oder die Verletzung einer ethisch fundierten Norm von zentraler Bedeutung, die allg als verbindlich angesehen wird.5534 Die schweiz Rspr verweist darauf, dass ein Herstellungsverfahren nicht patentierbar ist, wenn es zu einem Endprodukt führt, dessen Bekanntgabe oder Verwendung der öffentlichen Ordnung oder den guten Sitten widerspricht.5535
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2.Verstöße gegen die öffentliche Ordnung. Voraussetzung für das Eingreifen der Generalklausel ist ein Verstoß gegen „tragende Grundsätze der Rechtsordnung“;5536 auf die Stellung der Bestimmung in der Normenhierarchie muss es nicht ankommen.5537 Hierzu gehören die Grundlagen des staatlichen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Lebens in der Bundesrepublik Deutschland und die wesentlichen Verfassungsgrundsätze, die eine unverrückbare Grundlage des staatlichen oder sozialen Lebens bilden.5538 Entgegen verbreiteter Auffassung kann, da es nicht um kollisionsrechtl Fragen geht, auf den „ordrepublic“-Begriff des Art 6 EGBGB nicht zurückgegriffen werden.5539 Zu berücksichtigen sind Vorgaben etwa in der UN-Charta, der Europäischen Menschenrechtskonvention5540 und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union5541 sowie in völkervertragsrechtl Normen (zur Bioethik-Konvention Rn 21, 25).5542 In Betracht kommt weiter Verstoß gegen ausdrückliche gesetzliche Verbote, zB im Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik,5543 im Embryonenschutzgesetz (ESchG)5544 (so ausdrücklich Abs 2 Satz 2), im Stammzellgesetz (StZG),5545 zuletzt geänd durch Art 50 des Gesetzes vom 29.3.20175546 und der EU-Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (Richtlinie 98/44/EG, BioTRl)5547 oder im Tierschutzgesetz,5548 soweit diese der gemeinsamen eur Überzeugung entsprechen5549 (bdkl deshalb der gesetzgeberische Versuch, nationale Regelungen zum absoluten Maßstab zu machen). Gesetzwidrigkeit ist im Gegensatz zur früheren Rechtslage nicht mehr entscheidendes Kriterium; dies trägt dem Umstand Rechnung, dass gesetzliche Verbote nicht unveränderlich sind. Ein relevanter Verstoß gegen die öffentliche Ordnung kann nicht bei der Verletzung sicherheits- und ordnungsrechtl Normen (die auch bei Bestehen von Patentschutz zu beachten sind)5550 angenommen werden, sondern nur bei Tätigkeiten, bei denen der Gesetzesverstoß zugleich ein gesteigertes Unwerturteil impliziert. Als Faustregel können jedenfalls solche Fälle als erfasst gelten, die das Gesetz als Verbrechen und nicht nur als Vergehen wertet (Mindestfreiheitsstrafe ein Jahr und höher, § 12 Abs 1 StGB).5551 Auch der Schutz der Umwelt wird vom Begriff der öffentlichen Ordnung erfasst,5552 allerdings nur unter den genannten Voraussetzungen (das EPA hat auf die hinreichende Substantiierung abgestellt). Für die Anwendung eines nationalen oder eur Maßstabs wird man die gleichen Grundsätze anwenden müssen wie bei der Frage der Sittenwidrigkeit5553 (Rn 14).
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Falls die Verwertung der Erfindung gegen zentrale Grundsätze der Verfassungsordnung verstößt (insb gegen die Würde des Menschen), ergibt sich das Verbot unmittelbar aus Verfassungsrecht; dies hindert es nicht, in Nr 1 eine deklaratorische Wiederholung des Verbots zu sehen.5554 Hier ist im nationalen Rahmen eine weniger strenge eur Beurteilung unbeachtlich.
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Relevant ist der Verstoß nur, wenn jede denkbare Verwertungsmöglichkeit gegen die öffentliche Ordnung verstößt.5555 Dabei kann eine Prognose anzustellen sein, ob die gegen die Verwertung gerichteten Regeln innerhalb der Patentlaufzeit fallen werden.5556 Ein möglicher unbedenklicher Gebrauch schließt im Anwendungsbereich nur der Generalklausel den Verstoß aus.5557 Es geht grds nicht an, auf die erklärte Benutzungsabsicht des Patentinhabers und nicht auf die objektive Lage abzustellen.5558 Eine bloße Missbrauchsmöglichkeit (zB bei Waffen, Giftstoffen, Abtreibungsmitteln) steht mit Rücksicht auf verbleibende gesetzeskonforme Anwendungsbereiche der Patentierung nicht entgegen;5559 daher reichen auch Ausnahmen im Gesetz,5560 bei denen aber in jedem Einzelfall eine Prüfung erforderlich sein soll, welchem Zweck der Erlaubnisvorbehalt gilt und welches Rechtsgut konkret betroffen ist5561 (was auch für § 4 Abs 2 StZG gelten wird5562), mögliche Ausnahmegenehmigungen oder die Zulässigkeit der Herstellung für den Export5563 aus; in letzterem Fall muss der Verstoß gesondert geprüft werden (zB bei im Inland verbotenen, im Ausland aber erlaubten gesundheitsgefährdenden Stoffen). Kommen zulässige und unzulässige Möglichkeiten in Betracht, ist es grds nicht erforderlich, einen Hinweis aufzunehmen, dass das Schutzrecht nicht als Grundlage für die unerlaubten dienen soll. Eine ausdrückliche Beschränkung ist jedoch geboten, wenn eine bestimmte Ausführungsform, deren Verwertung stets einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten begründet, in der Patentschrift ausdrücklich hervorgehoben wird. Dies gilt nicht nur, wenn eine sittenwidrige Verwertungsform Gegenstand eines gesonderten Unteranspruchs ist, sondern auch, wenn sie in der Beschreibung nicht nur beiläufig benannt, sondern als bevorzugte Ausführungsform herausgestellt wird.5564 Die ältere Praxis des BPatG hat bei Teilverboten einen Beschreibungszusatz des Inhalts, dass die Verwertung durch gesetzliche Bestimmungen, insb durch das Lebensmittelgesetz, beschränkt sein könne, als erforderlich, aber auch ausreichend angesehen.5565
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Dass die Erfindung ein Staatsgeheimnis enthällt, steht der Patenterteilung nicht entgegen5566 (§§ 50 ff). Bei eur Anmeldungen ergibt sich ein Korrektiv aus Art II § 4 Abs 2 IntPatÜG, bei PCT-Anmeldungen aus Art III § 2 IntPatÜG.
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Fälle, in denen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung erwogen wurde, finden sich in der Rechtsprechung des BGH und des BPatG nur vereinzelt; bei ihrer Heranziehung wird zu prüfen sein, wieweit sie dem Zeitgeist geschuldet waren. Intrauterinpessare hat der BGH jedenfalls mit Rücksicht auf Fälle ärztlich gebotener Unterbrechung der Schwangerschaft als patentfähig angesehen.5567 Das BPatG hat ein Patentierungsverbot bei Personenbeförderung in Bauaufzügen verneint;5568 weitere Fälle betrafen Erfindungen, bei denen die Verwertung gegen Lebensmittelrecht verstieß,5569 so für den Export zulässige Fremdstoffzusätze;5570 eine theoretische Exportmöglichkeit wurde als ausreichend angesehen, das Verbot leerlaufen zu lassen.5571 Die Anbringung eines Hoheitszeichens („Europaemblem“) auf einer Gehäuseabdeckplatte wurde nicht ohne weiteres als bdkl angesehen;5572 das gilt auch für fehlende Zertifizierung.5573 Aus der Praxis des EPA sind einige Beschwerdekammerentscheidungen zu nennen.5574 Eine offensichtlich zu Zwecken rechtspolitischer Argumentation eingereichte Anmeldung beim EPA (EP1975245 – Genprofiling zur Auswahl von politischen Kandidaten, kommerzielle Nutzung von Politikern) ist ersichtlich nicht weiterverfolgt worden. Erweist sich die Verneinung der Patentfähigkeit aus anderen Gründen als tragfähig, kann der Verstoß gegen § 2 offen bleiben.5575

3.Verstöße gegen die guten Sitten

13

a.Die Generalklausel entzieht sich einer präzisen Definition, formelhafte Umschreibungen „helfen bei der patentrechtl Würdigung nicht viel weiter“.5576 Sittenwidrigkeit darf nicht mit zeitlich wandelbaren oder gerade „herrschenden“ Moralvorstellungen gleichgesetzt werden,5577 die Heranziehung des „Anstandsgefühls aller billig und gerecht Denkenden“5578 als Maßstab erscheint wegen der besonderen Bedeutung der Klausel im patentrechtl Kontext als zu eng.5579 Soweit die Verwertung in relevanter Weise gegen Rechtsnormen, auch in innerstaatliches Recht transformierte Normen des Völkerrechts, verstößt, greift bereits der Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung, ohne dass hier eine Exklusivität der beiden Tatbestände angenommen werden müsste.5580 Ist dies nicht der Fall, sollte auch bei der Bejahung der Sittenwidrigkeit Zurückhaltung geübt werden; bloße Anstößigkeit sollte nicht durchschlagen.5581 Ein Anwendungsbereich kann insb da bleiben, wo der Gesetzgeber auf neuartige Erscheinungsformen der Technik noch nicht reagieren konnte5582 und deshalb eine unerträgliche rechtl Lücke besteht; zu weitgehend wäre deshalb die Auffassung, dass Nichtverbotensein zwingend der Annahme der Sittenwidrigkeit entgegenstehen müsste.5583 Auch hier ist in erster Linie das Ordnungsrecht gefordert und ein Einschreiten im Patenterteilungsverfahren nur geboten, wenn bereits die Mitwirkung der Erteilungsbehörde im Erteilungsverfahren als Billigung oder Förderung angesehen werden könnte.5584 Nr 1 und Art 53 Buchst a EPÜ betreffen demnach nur extreme Ausnahmefälle, die die Allgemeinheit als besonders verabscheuungswürdig ansieht;5585 selbst hier ist aber für das Wettbewerbsrecht die Auffassung vertreten worden, dass es Sache des Gesetzgebers und nicht der Wettbewerbsgerichte sei, Abhilfe zu schaffen;5586 dem wird man für das Patentrecht nicht folgen können. Pflanzenbiotechnologie ist unter Rekurs auf die Gesamtheit der im eur Kulturkreis verwurzelten anerkannten Normen nicht als sittenwidrig angesehen worden,5587 das gilt grds auch für gentechnisch veränderte Pflanzen und vorbehaltlich Abs 2 Nr 4 Tiere. Zur Patentierung von konventionell gezüchteten landwirtschaftlichen Nutztieren und -pflanzen vgl den interfraktionellen Entschließungsantrag im Bundestag vom 17.1.2012.5588
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b. Maßstab. Von der Beschränkung auf Extremfälle her relativiert sich die Streitfrage der Anwendung eines „europäischen“ (etwa im Sinn der „allgemein anerkannten Verhaltensnormen des europäischen Kulturkreises“) oder eines strengeren „nationalen“ Maßstabs, etwa im nationalen Nichtigkeitsverfahren über eur Patente.5589 Eine eur Definition der „guten Sitten“ wird sich noch schwieriger entwickeln lassen als eine nationale,5590 anders dort, wo (etwa für den Bereich der EU im Richtlinienweg) normative Regelungen erfolgen;5591 die Charta der Grundrechte der Europäischen Union5592 ist zu beachten. Im eur Patenterteilungsverfahren ist eine differenzierende Betrachtung im Hinblick auf die jeweilige nationale Rechtsordnung nicht möglich,5593 dies wird auch dahin gelten müssen, dass Unanstößigkeit in nur einem Vertragsstaat keine Patentierungsmöglichkeit eröffnet,5594 sondern dass auf die durchschnittlichen Auffassungen in allen Vertragsstaaten abzustellen ist,5595 für die auch einheitliche EU-Regelungen einen Hinweis geben können.5596 Voraussetzung wird bei eur Patenten sein müssen, dass die Regelungen der EU im gesamten Bereich des EPÜ akzeptiert werden, während bei dt Patenten europarechtl Vorgaben der EU unmittelbar beachtlich sind (und im Verfahren nach Art 267 AEUV geklärt werden können). Da die nationale Regelung die eur rezipiert, werden einheitliche Mindeststandards anzuwenden sein; dies wird auch für das nationale Nichtigkeitsverfahren gegen eur Patente5597 und für die Bewertung nationaler Patente selbst gelten müssen,5598 allerdings mit der Maßgabe, dass nationales Verfassungsrecht (das sich auch in einfachgesetzlichen Regelungen niederschlagen kann) als nationaler Maßstab immer beachtlich ist. Dem Risiko unterschiedlicher Praxis kann bei der Staatenbenennung und der Validierung eur Patente Rechnung getragen werden.5599
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c. Einzelfälle und Beispiele.5600 Gesetzwidrigkeit wurde bei einem evakuierbaren Sarg bejaht, der ein Erwachen des Scheintoten durch Entziehung der Atemluft ausschließt.5601 In Betracht kommen besonders grausame oder heimtückische Waffen, insb wenn der Einsatz völkerrechtl verboten ist, wie biologische und chemische Kampfstoffe;5602 Abtreibungsmittel, deren Anwendung von Ärzten wegen Gefährlichkeit allg abgelehnt wird; Erfindungen, deren Gebrauch in einer zum Schutz elementarer Rechtsgüter unter Strafe gestellten Handlung besteht, zB Briefbombe, Mittel, die beim Konsum von Betäubungsmitteln eingesetzt werden sollen (zwh im Hinblick auf die Wandelbarkeit der Anschauungen), Vorkehrungen zur Diebstahlsicherung im Bereich der Selbstjustiz; Erfindungen, deren einziger Zweck Erleichterung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten ist, zB Beseitigung denaturierender oder kennzeichnender Zusätze, Radarwarnvorrichtungen (zwh wegen ihrer Erlaubtheit in Teilen des Auslands);5603 Herstellung gesundheitsschädlicher oder verfälschter Lebensmittel; Herstellung von Mensch-Tier-Chimären (Erwägungsgrund 38 zu BioTRl);5604 Klonierung Tumor erzeugender Viren im Schrotschussverfahren unter Verwendung ungeschwächter Empfängerorganismen,5605 Mittel oder Verfahren zum massenweisen oder grausamen Töten von Menschen;5606 nach nationalem Verfassungsrecht wohl aber jedes Hinrichtungsgerät, jedenfalls, soweit man in der Todesstrafe einen Verstoß gegen die Menschenwürde sieht. Das EPA hat eine medikamentöse Sterbehilfe auch zur Anwendung beim Menschen patentiert.5607
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d. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sittenwidrigkeit ist nicht der Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt, sondern die Erteilung.5608 Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ist auf den jeweils für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt (letzte mündliche Verhandlung in der Tatsacheninstanz oder entspr Zeitpunkt) abzustellen.5609

17

e. Sittenwidrigkeit bei gentechnischen Erfindungen. Die Beurteilung in der Öffentlichkeit ist kontrovers, auch, weil auf unterschiedlichen Ebenen und weitgehend in wenig miteinander kommunizierenden Kreisen diskutiert wird. Dies gilt nicht nur, soweit der Mensch als Objekt betroffen ist. Im Hinblick auf die Erfordernisse in Abs 1 (Art 53 Buchst a EPÜ) muss jede Erfindung darauf hin untersucht werden, ob sie gegen die guten Sitten verstößt; mögliche schädliche Wirkungen und Gefahren sind zu bewerten und gegen den Nutzen und die Vorzüge der Erfindung abzuwägen. Es ist Sache des Gesetzgebers festzulegen, unter welchen Bedingungen technisches Wissen eingesetzt werden darf, das den Umgang mit gefährlichen Materialien einschließt.5610




C.Ausschlüsse nach Absatz 2; Regel 28 AOEPÜ

Schrifttum: s bei § 1a

I.Allgemeines

18

Die auf Art 6 Abs 2 BioTRl beruhende, autonom auszulegende5611 Regelung als Konkretisierung des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten5612 nennt vier Tatbestände, nach denen eine Patentierung nicht stattfindet. Die Aufzählung ist nicht abschließend, was sich schon daraus ergibt, dass Erwägungsgrund 38 der BioTRl die Herstellung von hybriden Lebewesen aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Mensch und Tier erwähnt, die in den Einzeltatbeständen nicht erfasst ist.5613 Art 6 Abs 2 BioTRl lässt den Mitgliedstaaten keinen Spielraum hinsichtlich der Verfahren und Verwendungen anbelangt, die dort aufgeführt sind.5614 Die Bestimmung zielt darauf ab, die in Art 6 Abs 1 BioTRl vorgesehenen Ausnahmen einzugrenzen. Art 6 Abs 2 BioTRl soll durch ausdrücklichen Ausschluss der Patentierbarkeit der dort genannten Verfahren und Verwendungen genau bestimmte Rechte in dieser Hinsicht verleihen.5615 Die nationale Regelung kann nicht anders ausgelegt werden.5616 Die in Abs 2 Satz 2 für das nationale Recht enthaltene Bezugnahme auf das ESchG hat nur insoweit Bedeutung, als Art 6 Abs 2 BioTRl den Mitgliedstaaten Gestaltungsspielraum lässt (also nicht hinsichtlich der Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken).5617
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Patentierungsausschluss. Ist einer der Tatbestände erfüllt, begründet dies den Ausschluss der Erfindung von der Patentierung (im EPÜ ein „Einwand nach Art 53 Buchst a EPÜ“, der „sich eigentlich auf Regel 28 AOEPÜ bezieht“).5618 Die Regelung über das Patentrecht und nicht über das Ordnungsrecht erscheint nicht ganz überzeugend.5619
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Die Ausschlüsse nach Nr 1–3 erfassen nur menschliche Lebewesen/Embryonen.5620 Erfasst sind damit auch Mensch-Tier-Chimären. Sie können nicht dadurch unterlaufen werden, dass Schutz auch für nichtmenschliche Lebewesen/Embryonen begehrt wird (vgl Rn 10).


II.Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen

21

Die Regelung beruht auf Art 6 Abs 2 Buchst a BioTRl und setzt diesen um. Einen Hinweis auf die Bioethik-Konvention des Europarats vom 4.4.1997 (Rn 4 zu § 1a) und das Zusatzprotokoll (Klonprotokoll) vom 12.1.1998 enthält die Regelung ebensowenig wie die BioTRl.5621 Der Begriff des Klonens muss unionsrechtl autonom definiert werden.5622 Einbezogen ist jedes Verfahren einschließlich der Verfahren zur Embryonenspaltung, das darauf abzielt, ein menschliches Lebewesen zu schaffen, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstorbenes menschliches Lebewesen besitzt (Erwägungsgrund 41 der BioTRl).5623 Str ist, ob der Begriff des Klonens nur „identische“ oder bereits „gleiche“ (Identität nur im Zellkern) Erbinformationen erfasst.5624 Der Verweis auf das TRIPS-Übk in den Erwägungsgründen der BioTRl ist als Grundlage für eine restriktive Auslegung der Regelung angesehen worden.5625
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Unklar ist, wieweit neben dem reproduktiven5626 Klonen das therapeutische erfasst wird;5627 insoweit ist der Regelung ein Patentierungsausschluss nicht zu entnehmen, auch will Erwägungsgrund 42 der BioTRl Erfindungen ausnehmen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen.5628 Therapeutische Aspekte der Verwendung von Stammzellen sind zB der Ersatz von hämatopoetischen Zellen bei Leukämie, Pankreaszellen bei Diabetes, Nervenzellen bei Parkinson, Muskelzellen bei Duchenne-Muskeldystrophie und die Krebstherapie.5629
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Menschliches Lebewesen ist der Mensch in allen seinen Entwicklungsstufen, auch bereits die totipotente Zelle,5630 nicht aber die einzelne Keimzelle und wohl noch nicht die imprägnierte Eizelle im Vorkernstadium.5631 Klonen von Zellen schlechthin ist nicht erfasst,5632 ebenso das Klonen von Gewebe oder einzelnen Organen.5633 Verfahren zum Klonen von Tieren werden durch die Bestimmung nicht von der Patentierung ausgeschlossen.5634


III.Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens

24

Die Regelung, die Art 6 Abs 2 Buchst b BioTRl umsetzt, entspricht Regel 28 Buchst b AOEPÜ. Sie betrifft als abzulehnende Eugenik5635 bestimmte Therapieverfahren im Rahmen der Gentherapie, für deren Patentfähigkeit § 2a Abs 1 Nr 2 zu beachten ist, nämlich die Keimbahntherapie (Zelllinie der Gameten; insb genetische Modifikationen der haploiden Geschlechtszellen) am menschlichen Lebewesen, während die somatische Gentherapie ausschließlich an § 2a Abs 1 (Verfahren zur Behandlung des menschlichen Körpers) sowie an Abs 1 zu messen ist.5636 Neben in-vivo-Modifikationen werden in-vitro-Modifikationen an isolierten Keimzellen als erfasst angesehen.5637 Als von der Bestimmung nicht erfasst angesehen werden die Keimbahntherapie, wenn diese die genetische Identität der Keimbahn nicht verändert, die in-vitro-Fertilisierung und die intracytoplasmische Spermainjektion.5638 Die Keimbahnzellen gehen aus der befruchteten Keimzelle hervor; eine Genkorrektur an Keimzellen (Ei- und Samenzellen), die im Anschluss nicht befruchtet und reimplantiert werden, verändert als solche nicht die Keimbahn des Menschen.5639
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In der Lit ist von der Patentfähigkeit genetischer Veränderungen im Vorkernstadium der Eizelle, dh noch in der imprägnierten Eizelle, ausgegangen worden,5640 auch Patentbegehren, die allg auf die Veränderung der genetischen Identität von Zellen gerichtet sind, werden als nicht erfasst angesehen,5641 das gilt auch für Eingriffe in Ei- und Samenzellen, die nicht zur Befruchtung gedacht sind.5642 Erfasst ist zB der therapeutische Einsatz künstlicher menschlicher Mikro-Chromosomen.5643 Die Anwendung solcher Verfahren ist in der Bioethik-Konvention des Europarats (Rn 21), auf nationalrechtl Ebene in Deutschland im ESchG und im StZG geregelt,5644 während das Ausland zT liberalere Regelungen vorsieht.5645


IV.Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken
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Die Regelung setzt Art 6 Abs 2 Buchst c BioTRl um.5646 Sie konkretisiert die Generalklausel in Abs 1, schafft aber keinen Sondertatbestand. Sie geht nicht über Art 27 Abs 2 TRIPS-Übk (und betr Regel 28 AOEPÜ über Art 53 Buchst a EPÜ) hinaus.5647 Sie verbietet die Patentierung der Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken. Sie ist nicht auf Verwendungsansprüche beschränkt. Erfasst ist insb die verbrauchende Embryonenforschung.5648 Es kommt nicht darauf an, ob nach dem Anmeldetag die Erzeugnisse auch ohne Zerstörung menschlicher Embryos erhalten werden konnten,5649 jedoch steht die Möglichkeit der Gewinnung menschlicher Stammzellen durch andere Methoden als Zerstörung menschlicher Embryonen einem umfassenden Patentierungsverbot entgegen.5650 Nicht erfasst ist die Befruchtung als solche.5651
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Erfasst wird die Verwendung zu industriellen oder kommerziellen Zwecken. Der Begriff ist europarechtl autonom und einheitlich auszulegen.5652 Noch nicht abzusehen ist, wie sich die im Vereinigten Königreich zugelassene Methode des „Genome Editing“5653 auswirken wird. Die Verwendung menschlicher Embryonen zu Zwecken wissenschaftlicher Forschung kann nach der Rspr des EuGH nicht von den an das Patent geknüpften Rechten und damit von einer industriellen oder kommerziellen Verwertung getrennt werden. Eine technische Lehre, die die vorhergehende Zerstörung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, kann keinen Patentschutz erlangen. Gleichgültig ist, in welchem Stadium die Zerstörung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwähnt wird.5654 Der Ausschluss von der Patentierung bezieht sich auch auf die Verwendung zur wissenschaftlichen Forschung, und nur die Verwendung zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, die auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, kann Gegenstand eines Patents sein (vgl zum nationalen Recht § 4 Abs 3 Satz 2 StZG),5655 jedenfalls wenn sie zum Nutzen des Embryos angewendet wird, etwa um dessen Überlebenschancen zu verbessern oder um eine Missbildung zu beheben,5656 kann aber an § 2a Abs 1 Nr 2 scheitern.
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Nach der Rspr des EuGH ist jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, menschlicher Embryo.5657 Später wurde das für den Fall, dass die Eizellen nur pluripotente Zellen enthalten und nicht in der Lage sind, sich zu einem menschlichen Wesen zu entwickeln,5658 dahin klargestellt, dass eine unbefruchtete menschliche Eizelle, die im Weg der Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist (Parthenote), kein „menschlicher Embryo ist, wenn sie nicht die inhärente Fähigkeit hat, sich zu einem Menschen zu entwickeln; dies zu prüfen ist Sache des nationalen Gerichts.5659 Dass der Embryonenbegriff nicht aus dem nationalen Recht, etwa dem ESchG oder aus der 2008 geänd Sec 1 (1) (a) des Human Fertilisation and Embryology Act 1990 im Vereinigten Königreich, sondern unionsrechtl autonom zu bestimmen ist,5660 kann mit Abs 2 Satz 2 kollidieren (vgl Rn 8). Als Embryonen werden menschliche Lebewesen von der Befruchtung bis zur Geburt angesehen;5661 dies unterscheidet den Begriff von dem medizinischen, der zwischen Embryo und Fötus differenziert. Das gilt auch für das extrakorporal entstandene Zellgebilde.5662 Embryonenforschung ist in unterschiedlichem Ausmaß in den Mitgliedstaaten zugelassen, so im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Frankreich und Spanien bis zum 14. Entwicklungstag.5663 Über den Begriff besteht unionsweit keine Einigkeit.5664 Er ist der BioTRl nicht eindeutig zu entnehmen, auch wenn Erwägungsgrund 16 zur BioTRl für einen weiten Embryonenbegriff spricht.5665 Herstellung neuraler Vorläuferzellen, die die Verwendung von Stammzellen voraussetzt, die aus einem menschlichen Embryo im Blastozystenstadium gewonnen werden, und die die Zerstörung des Embryos nach sich zieht, ist von der Patentierung ausgeschlossen; das gilt auch, wenn die Erfindung die Verwendung menschlicher Embryonen als Ausgangsmaterial erfordert, selbst wenn dies nicht erwähnt wird.5666 Gleiches muss für das Klonen menschlicher embryonaler Stammzellen gelten.5667 Nach der inzwischen klargestellten5668 Rspr des EuGH galt das auch für die unbefruchtete menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden5669 oder die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist; selbst wenn diese Organismen nicht befruchtet worden sind; sie sind infolge der zu ihrer Gewinnung verwendeten Technik ebenso wie der durch Befruchtung einer Eizelle entstandene Embryo geeignet, den Prozess der Entwicklung eines Menschen in Gang zu setzen.5670 Ein Teil der Lit stellt zu Unrecht in Abrede, dass totipotente Zellen (Eizelle und Blastomere maximal bis zum 16-Zellen-Stadium) Embryonen iSd Bestimmung sind (vgl die Definitionen in § 8 Abs 1 ESchG; § 3 Nr 4 StZG).5671 Blastozysten (Entwickungsstadium aus 100 bis 200 Zellen mit einer gewissen Ausdifferenzierung) sind Embryonen iSd Regelung; der EuGH überlässt deren Beurteilung dem nationalen Recht.5672 Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob eine Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen wird, ein „menschlicher Embryo“ iSv Art 6 Abs 2 Buchst c B ioTRl ist.5673 Aus ihnen gewonnene (pluripotente, aber nicht totipotente) embryonale Stammzellen sind keine Embryonen.5674 Das wird auch für reprogrammierte pluripotente Zellen gelten müssen.5675 Die European Group of Ethics sieht unmodifizierte menschliche Stammzellen nicht als gewerblich anwendbar und damit nicht als patentfähig an.5676
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Nicht geklärt ist, ob die Vernichtung des nicht vom Patentschutz erfassten5677 als Ausgangsmaterial eingesetzten Organismus vom Ausschlusstatbestand erfasst ist und ob hierfür die Verwendung von Material aus Zelllinien (bei der die Verwendung von Embryonen ein historisch abgeschlossener Vorgang ist) ausreicht, selbst wenn weitere Verfahrensschritte zwischengeschaltet sind.5678 Die Ergebnisse von rechtmäßigen Forschungsarbeiten mit menschlichen embryonalen Stammzellen dürfen jedenfalls einer Patentierung nicht generell entzogen werden.5679 Die Verwendung von Embryonen zu Forschungszwecken ist nach Maßgabe der innerstaatlichen Regelungen von der Rechtsordnung gebilligt und rechtfertigt einen Patentierungsausschluss für Lehren, die auf daraus gewonnenen Erkenntnissen beruhen, nicht. Ausgeschlossen von der Patentierung sind aber nach der Generalklausel in Abs 1 Lehren, bei denen alternativlos der Einsatz von aus menschlichen Embryonen gewonnenen Stammzellen stets von neuem erforderlich ist, um die Lehre auszuführen oder die Voraussetzungen für ihre Ausführung zu schaffen.5680
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Einfuhr und Verwendung von Stammzellen sind in Deutschland nach dem StZG grds, für Forschungszwecke aber nicht schlechthin verboten.5681 Die Gewinnung von embryonalen Stammzellenlinien kann jedenfalls unter Zerstörung von Embryonen als solche wegen des Patentierungsausschlusses nicht geschützt werden.5682 Eine Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken liegt vor, wenn sie nicht Teil der Lehre, aber notwendige Voraussetzung für deren industrielle oder kommerzielle Anwendung ist,5683 der Verstoß mithin im Vorfeld des Patentschutzes liegt. Nach der Rspr des EPA verbietet Regel 28 Buchst c AOEPÜ die Patentierung von Ansprüchen auf Erzeugnisse, die zum Anmeldezeitpunkt ausschließlich durch ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangsläufig mit der Zerstörung der menschlichen Embryonen einhergeht, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, selbst wenn das Verfahren nicht Teil der Patentansprüche ist.5684 Das Patentierungsverbot ist insoweit absolut. Dies kollidiert bei Stammzellen sowohl mit der nationalen Gesetzeslage als auch mit dem von der nationalen Rspr entwickelten Grundsatz, dass die Möglichkeit legaler Verwertung der Gesetz- oder Sittenwidrigkeit entgegensteht,5685 mag mit dem Gegenstand des Patentierungsverbots schwer in Einklang zu bringen sein, und ist deshalb auf Kritik gestoßen,5686 lässt sich aber aus der Notwendigkeit rechtfertigen, Umgehungen der Regelung in der BioTRl durch Ansetzen des Patentschutzes in einer späteren Stufe auszuschließen, obgleich dies nicht notwendig einen Eingriff in Form eines Patentierungsverbots voraussetzt. Demzufolge sieht der BGH eine disclaimerartige Einschränkung für geboten an, wenn das Patent den Eindruck vermittelt, dass die Gewinnung der Stammzellen aus Embryonen von der Patentierung mit umfasst sei und dadurch vom Staat gebilligt werde.5687


V.Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität von Tieren; mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere
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1.Allgemeines. Die Veränderung der genetischen Identität von Tieren durch Verfahren, die nicht im wesentlichen biologisch sind, ist grds patentfähig (vgl § 2a). Abs 2 Nr 4 und Regel 28 Buchst d AOEPÜ, die Art 6 Abs 2 Buchst d BioTRl umsetzen, enthalten einen Patentierungsausschluss für bestimmte Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität, weiter die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere. Dies trägt dem rechtsethischen Status von Tieren als empfindungsfähigen Wesen Rechnung und soll Leidenszufügung und Qualzüchtungen verhindern;5688 vgl zur Leidenszufügung auch die Regelung in § 11b TierSchG; für Tierversuche § 7 TierschG. Einen Tierschutzvorbehalt enthält Art 3 niederländ ROW 1995. In der schweiz Rspr ist darauf hingewiesen worden, dass Postulate zum Tierschutz nicht schlechterdings aus dem Patentrecht verbannt werden können.5689 Daneben kommt ein Verstoß gegen Abs 1 (öffentliche Ordnung) in Betracht.5690 Insb bei der Genmanipulation von Tieren, bei denen ein aktiviertes Onkogen inseriert wird, ist es geboten, bei der Prüfung der Patentierbarkeit Abs 1 (Art 53 Buchst a EPÜ) zu berücksichtigen,5691 jedoch ist die Patentierung von zu Versuchszwecken bestimmten Tieren, deren Verwendung in den Vertragsstaaten erlaubt ist, als nicht gegen die guten Sitten verstoßend angesehen worden.5692 Genannt wird auch die Transfektion von Tieren mit Wachstumshormonen für die Nahrungsmittelproduktion, die dazu führt, dass sich die Tiere „nicht mehr auf den Beinen halten können“.5693 Für Pflanzen hat der Gesetzgeber keine Veranlassung für eine entspr Regelung gesehen.5694
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2.Leiden verursachende Verfahren sind solche, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für den Menschen oder das Tier zu verursachen. Wesentlicher medizinischer Nutzen begründet grds Patentierbarkeit.5695 Zwischen den Leiden und dem medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier ist eine (qualitative) Abwägung vorzunehmen.5696 Diese entspricht weitgehend den bereits früher vom EPA entwickelten Grundsätzen.5697 Zu berücksichtigen sind lediglich das Leiden der Tiere (die leidensfähig sein müssen), der medizinische Nutzen und die Korrelation zwischen beiden in Bezug auf die betroffenen Tiere.5698 Die Prüfung läuft auf die Wertung hinaus, ob der medizinische Nutzen das Leiden der Tiere rechtfertigt.5699 Die EU-Richtlinie 2010/63 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere vom 22.9.20105700 kann Fingerzeige geben.
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3.Mit Hilfe solcher Verfahren erzeugte Tiere. Nach dem Wortlaut der Regelung sind nur Tiere (als Verfahrenserzeugnisse) erfasst, die mit Hilfe eines Verfahrens erzeugt werden, das geeignet ist, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen für Mensch oder Tier zu erzeugen. Qualzüchtungen, bei denen diese Voraussetzungen nicht vorliegen, können von Abs 1 erfasst sein.










§ 2a

(Pflanzensorten und Tierrassen; Therapie- und Diagnostizierverfahren; Züchtungsverfahren)

(1) Patente werden nicht erteilt für



	 Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere;

	 1 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. 2 Dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.





(2) 1 Patente können erteilt werden für Erfindungen,



	 deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;

	 die ein mikrobiologisches oder ein sonstiges technisches Verfahren oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt.





2 § 1a Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) Im Sinne dieses Gesetzes bedeuten:



	 „biologisches Material“ ein Material, das genetische Informationen enthält und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;

	 „mikrobiologisches Verfahren“ ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird;

	 „im Wesentlichen biologisches Verfahren“ ein Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht;

	 „Pflanzensorte“ eine Sorte im Sinne der Definition der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. EG Nr. L 227 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.





EPA-PrRl F-IV 4.12, G-II 5.4

Ausland: Belgien: Art 1 Abs 1, Art 2 Abs 3, Art 4 Abs 1 Nr 1, 2, Abs 1ter, Abs 3 PatG; Bosnien und Herzegowina: Art 7 Buchst a, c PatG 2010; Frankreich: Art 611–19 CPI; Italien: Art 52 CDPI; Litauen: Art 2 Abs 3 Nr 1, 2, Abs 5, 6 PatG; Kosovo: Art 8 PatG; Norwegen: § 1 Abs 5 PatG (Patentierung von Pflanzen und Tieren), § 3c PatG (Schutzumfang bei Patenten auf natürlich vorkommendes Material); Österreich: § 2 Abs 1 Nr 2 PatG (Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, Diagnostizierverfahren), Abs 2 PatG (Pflanzensorten und Tierrassen; Ausschluss für die „durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere“ 2016 eingefügt); Schweiz: Art 2 Abs 2 Buchst a, b PatG: chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren, Pflanzensorten und Tierrassen und im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren, patentierbar sind jedoch mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse sowie Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind und deren Ausführung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist; Serbien: Art 2, 5 PatG 2004; Türkei: Art 82 Abs 3 Buchst a, b G 6769 (2016)
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A.Entstehungsgeschichte; Geltungsbereich

I.Entstehungsgeschichte

1

Die durch das BioTRlUmsG eingestellte Bestimmung übernimt in Abs 1 Nr 1 im wesentlichen die zuvor in § 2 Nr 2 enthaltene Regelung, ersetzt jedoch den Begriff „Tierart“ durch „Tierrasse“. Sie setzt damit Art 4 Abs 1 BioTRl um. Das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte hat die zuvor in § 5 Abs 1 eingestellte Regelung ohne inhaltliche Änderung nach § 2a verschoben.6033 Eine Übergangsregelung ist insoweit nicht getroffen.6034 Bei Gensequenzen ist nach Art 5 Abs 3 EG-BioTRl und § 1a Abs 3, auf den Abs 2 Satz 2 verweist,6035 eine konkrete Beschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit erforderlich. Abs 2 entspricht Art 4 Abs 2 BioTRl. Die Definitionen in Abs 3 entsprechen Art 2 Abs 1–3 BioTRl.6036 Der Ausschluss von Pflanzensorten und Tierrassen geht auf Art 2 StraÜ zurück.6037

2

Nach dem im Gesetzgebungsverfahren geänd PatRNovG wurden in Abs 1 Nr 1 nach dem Wort „Tieren“ die Wörter „und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere“ eingefügt;6038 die Neuregelung ist am Tag nach der Verkündung, also am 25.10.2013, in Kraft getreten (Art 6 Abs 1 PatRNovG). Die Regelung weicht von Art 53 Abs 1 Buchst b EPÜ ab, der einen solchen Ausschluss nicht vorsieht (s aber die Änderung der AOEPÜ, Rn 20). Damit gilt sie nur für Anmeldungen, die von diesem Zeitpunkt an erfolgt sind, sofern sie nicht nur eine Klarstellung der bereits bestehenden Rechtslage zur Folge hat (wie es erkennbar der Auffassung des Rechtsausschusses entspricht).6039 Nach der Begr des Rechtsausschusses wird mit dieser Ergänzung klargestellt, dass bei der im wesentlichen biologischen Züchtung von Pflanzen und Tieren nicht nur die Verfahren, sondern auch die mit solchen Verfahren hergestellten Pflanzen und Tiere selbst nicht patentierbar sind, selbst wenn sie keine Pflanzensorten oder Tierrassen sind, die dem Patentierungsverbot nach § 2a Abs 1 Nr 1 unterliegen. Die bloße Verwendung technischer Verfahrensschritte zur Durchführung bzw Unterstützung im wesentlichen biologischer Verfahren mache diese nach der Rspr der GBK des EPA nicht patentierbar; diese gehe aber nicht auf die Patentierbarkeit der durch solche Verfahren gewonnenen Erzeugnisse in Form der hergestellten Tiere und Pflanzen ein. Die Bundesregierung sei der Auffassung, dass nach Sinn und Zweck des Art 4 der BioTRl der Patentierungsausschluss zwingend auch hierfür gelten müsse. Die Nichtpatentierbarkeit herkömmlicher Züchtungsverfahren könnte sonst unschwer umgangen werden. Im Interesse der Züchter und Landwirte solle klargestellt werden, dass die unmittelbar aus ihrer konventionellen Züchtung stammenden Pflanzen und Tiere nicht von Patenten Dritter erfasst werden können, die sich auf umfassende Erzeugnisansprüche beriefen. Die Patentierungsmöglichkeiten der dt Industrie sollten nicht über diesen Regelungszweck hinaus eingeschränkt werden. Die aus biologisch gezüchteten Tieren und Pflanzen abgeleiteten Erzeugnisse wie zB Pflanzenöle sollten, wenn sie die übrigen Patentierungsvoraussetzungen erfüllten, patentierbar bleiben. Nur mit einer Formulierung, die den Patentierungsausschluss für Verfahren und Erzeugnisse ausdrücklich auf den gleichen Gegenstand, nämlich „Pflanzen und Tiere“, beziehe, werde es möglich, den nationalen Regelungsspielraum der BioTRl einzuhalten, der sich auf eine klarstellende Konkretisierung beschränke. Dabei unterfielen diesen Begriffen nicht nur die erzeugten Tiere und Pflanzen, sondern auch das in herkömmlichen biologischen Verfahren hergestellte, das zu deren Erzeugung bestimmte Material wie zB Samen (Saatgut) bzw bei Tieren Samen (Sperma), Eizellen und Embryonen. Die Verwendung des Worts „ausschließlich“ solle sicherstellen, dass patentierbare, insb genetisch modifizierte Pflanzen und Tiere nicht nur deshalb vom Patentierungsverbot erfasst werden, weil sie zusätzlich ein im wesentlichen biologisches Kreuzungs- und Selektionsverfahren durchlaufen hätten.6040 Problematisch ist, insb auf das Erfordernis eines Disclaimers, die Behandlung der „zufälligen“ (random) Mutagenese.


II.Europäisches Patentübereinkommen

3

Die nationale Regelung hat ihre Parallele in Art 53 Buchst b, c EPÜ, die allerdings in Einzelheiten abweicht. Die Bestimmung enthält keine Abs 2 Nr 1 entspr Vorschrift. Jedoch gestattet Regel 27 Buchst b AOEPÜ die Patentierung von Pflanzen und Tieren wie das nationale Recht. Regel 27 Buchst c AOEPÜ ermöglicht wie Abs 2 Nr 2 die Patentierung von durch mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren gewonnenen Erzeugnissen. Die Definitionen in Abs 3 finden sich modifiziert in Regel 26 AOEPÜ wieder. Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 29.6.20176041 wurde an Regel 28 AOEPÜ ein Satz 2 angefügt, der bestimmt, dass nach Artikel 53 Buchst b EPÜ eur Patente nicht erteilt werden „für ausschließlich durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere“, und in Regel 27 AOEPÜ wurde ein Verweis hierauf aufgenommen; damit sollte die durch die nationale Gesetzesänderung eingetretene Diskrepanz beseitigt werden (zur Wirksamkeit und Kritik Rn 20). Nach den EPA-PrRl G-II 5.4. ist unter „ausschließlich“ ist zu verstehen, dass Pflanzen oder Tiere, die aus einem technischen Verfahren hervorgehen oder durch einen technischen Eingriff in das Genom gekennzeichnet sind, auch dann nicht unter den Ausschluss von der Patentierbarkeit fallen, wenn bei ihrer Erzeugung zusätzlich ein nichttechnisches Verfahren (Kreuzung und Selektion) eingesetzt wird. Demnach sind transgene Pflanzen und technisch induzierte Mutanten patentierbar, nicht aber die Erzeugnisse herkömmlicher Züchtung; sowohl gezielte Mutationen, zB mit CRISPR/Cas9,6042 als auch die zufällige Mutagenese, wie etwa die UV-induzierte Mutation, sind solche technischen Verfahren. Wenn die Nachkommen transgener Organismen oder Mutanten die Mutation oder das Transgen tragen, sind sie nicht ausschließlich durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt worden und somit patentierbar.



B.Patentierbarkeit von Lebensformen

I.Allgemeines

4

1.Grundsatz. Abs 1 Nr 1 enthält ein Patentierungsverbot für Pflanzensorten und Tierrassen, von dem Abs 2 Satz 1 Nr 1 unter bestimmten Voraussetzungen Pflanzen und Tiere ausnimmt, Abs 2 Satz 1 Nr 2 Erfindungen, die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt. Abs 3 enthält Begriffsdefinitionen. Ein umfassender Patentierungsausschluss für biologisches Material (Abs 3 Nr 1, Regel 26 Abs 3 AOEPÜ), insb Pflanzen und Tiere, ist im Gesetz nicht vorgesehen.6043 Abs 3 Nr 2 (Regel 26 Abs 6 AOEPÜ) definiert das „mikrobiologische Verfahren“, Definitionen normiert Abs 3.

5

Ein genereller Ausschluss von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur ist weder dem EPÜ noch dem nationalen Recht zu entnehmen;6044 Tiere können patentfähig sein und sind generell unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der guten Sitten als patentierbar angesehen worden;6045 das gilt auch für Pflanzen. Die übereinstimmende eur und nationale Regelung nimmt nur Pflanzensorten und Tierrassen und im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren und die ausschließlich durch solche Verfahren gewonnenen Pflanzen und Tiere vom Patentschutz (nicht vom Erfindungsbegriff) aus; eine Ausnahme von der Ausnahme bilden nach Nr 2 Satz 2 wiederum mikrobiologische Verfahren und mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse. Damit werden Patente auf Pflanzengruppen, die nicht unter den Begriff der Sorte fallen, zugelassen.6046 Zur Patentierbarkeit von Herstellungsverfahren für Arzneimittel Rn 56. Weitere Ausnahmen können sich aus dem Erfindungsbegriff des § 1 (Art 52 EPÜ) ergeben, der Entdeckungen nicht einschließt, sowie aus dem Patentierungsausschluss für Behandlungs- und Diagnostizierverfahren in Abs 1 Nr 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ). Art 52 Abs 1 EPÜ, der § 1 Abs 1 entspricht, beinhaltet einen allg Grundsatz der Patentierbarkeit, der nur dann nicht zur Anwendung kommt, wenn andere Bestimmungen Gegenstände von der Patentierbarkeit ausschließen.6047

6

Grds patentierbar sind insb Verfahren, bei denen auf nichtgenetischem, physikalischem oder chemischem Weg auf die lebende Natur eingewirkt wird, so zur Beeinflussung der Beschaffenheit, der Ausbeute, des Ertrags, des Wachstums usw von Pflanzen und Tieren (landwirtschaftliche Kulturverfahren und waldtechnische Verfahren)6048 oder von Körperfunktionen des Menschen,6049 das gilt auch für behandeltes Pflanzengut6050 und Schädlingsbekämpfungsverfahren und -mittel chemischer oder physikalischer Art.6051 Grds patentierbar sind mutagene Verfahren, bei denen die Erbstruktur auf physikalischem oder chemischem Weg beeinflusst wird.6052

7

Grds patentierbar ist weiter die Beeinflussung nichtlebender Materie mit biologischen Mitteln, insb mit Mikroorganismen (Alkoholerzeugung, Käseerzeugung, Backen, biologische Säuerung).6053 Die GBK des EPA hat einen Widerspruch zwischen den Entscheidungen „Pflanzenzellen“,6054 „Krebsmaus II“6055 und „Vermehrungsgut“6056 verneint und die Vorlage des PräsEPA zu der Rechtsfrage, ob ein Patentanspruch, der auf Pflanzen oder Tiere gerichtet ist, ohne dass dabei bestimmte Pflanzensorten oder Tierrassen in ihrer Individualität beansprucht werden, gegen das Patentierungsverbot des Art 53(b) EPÜ verstößt, wenn er Pflanzensorten oder Tierrassen umfasst,6057 als unzulässig erachtet.6058 Verfahren zur Steigerung von Ertrag, Wachstum usw sind grds patentfähig; das gilt auch für Düngung und Verhinderung von Schädlingsbefall.

8

2.Ausnahmen. Nicht generell patentierbar ist die Einwirkung auf biologische Abläufe mit biologi- schen Mitteln. Zwar besteht grds Patentierbarkeit, die Regelung enthält aber Patentierungsausschlüsse für bestimmte biologische Erfindungen. Nach verbreiteter Meinung sind die Patentierungsausschlüsse als Ausnahmebestimmungen eng auszulegen;6059 dies trifft nur zu, soweit es nicht um die Abgrenzung der Schutzsysteme Patentschutz und Sortenschutz geht.6060 Es kann geboten sein, bei der Prüfung der Patentierbarkeit § 2 Nr 1 entspr Art 53 Buchst a EPÜ zu berücksichtigen.6061 Die Patentierungsausschlüsse im Bereich der belebten Natur werden zT für verfehlt,6062 zT für zu weitgehend gehalten.6063

9

Tierzüchtungsverfahren wurden seitens des BPatG zunächst als nicht patentfähig angesehen.6064 Dagegen hat der BGH die Schutzfähigkeit von Tierzüchtungsverfahren in der „rote Taube“-Entscheidung grds anerkannt; danach ist die planmäßige Ausnutzung biologischer Naturkräfte und -erscheinungen nicht grds vom Patentschutz ausgeschlossen, Voraussetzung für die Patentierung eines Tierzüchtungsverfahrens ist jedoch seine Wiederholbarkeit.6065

10

Sachschutz für einen neuen Mikroorganismus war gewährbar, wenn der Erfinder zu seiner Erzeugung einen nacharbeitbaren Weg aufzeigte; zur vollständigen Beschreibung einer mikrobiologischen Erfindung konnte der Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle hinterlegt werden.6066 Auch die wiederholbare Neuzüchtung konnte durch Hinterlegung und Freigabe einer vermehrbaren Probe des Mikroorganismus ersetzt werden.6067 All das ist keine Frage der Patentfähigkeit, sondern der ausführbaren Offenbarung (zur Hinterlegung biologischen Materials Rn 244 ff zu § 34).

11

Das Merkmal „biologisch“ lässt sich in Abgrenzung zu anderen Bereichen der Naturwissenschaften, insb Chemie und Physik, konkretisieren.6068 Das Verfahren zur Auslösung des auch in der Natur vorkommenden Tetraploidisierungsvorgangs von Kamillenpflanzen mittels Colchicin ist als ein im wesentlichen technisches und nicht biologisches Verfahren angesehen worden.6069


II.Pflanzen

12

1.Grundsatz. Der Ausschlusstatbestand in Abs 1 Nr 1 erfasst in Anlehnung an die Regelung im PflZÜ (Rn 22) Pflanzen oder deren Vermehrungsgut in der genetisch fixierten Form der Pflanzensorte. Die Auswirkungen der Biotechnologie wurden anhand der Raps-Hybridtechnologie Ogura untersucht.6070

13

Für die in Abgrenzung zu anderen Lebensformen nur auf normativem Weg zu treffende Definition der Pflanze (Art 1 Nr vi des Internationalen Übk zum Schutz von Pflanzenzüchtungen idF vom 19.3.1991,6071 definiert die Sorte als pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten botanischen Rangstufe) ist infolge der Bezugnahme auf die Regelung im gemeinschaftlichen SortRecht in Abs 3 Nr 4 GemSortV und der in der Sache parallelen Regelung im EPÜ von der biologischen Systematik auszugehen. Pflanzen bilden in der Eukaryotensystematik von Sina Adl ua (2005, 2012) ein Reich innerhalb der Domäne der Eukaryoten (Eukaryonten, Lebewesen mit Zellkern; Archaeplastida, die neben den Pflanzen auch die Glaucophyta, die Chloroplastida mit den Grünalgen und die Rotalgen umfassen); das Reich der Pflanzen (die Definition ist allerdings umstr, teilweise wurde historisch zwischen plantae sensu strictissimo, sensu strictu, senso latu und sensu amplo unterschieden) als Teil der Gruppe der Charophyta (mit Ausnahme der Schmuckalgen – Zygnematophyceae –, die ein Schwestertaxon bilden, und der mit den Pflanzen als Streptophyta zusammen gruppierten Armleuchteralgen) umfasst dabei die Moose und die Gefäßpflanzen, aber nicht die Ophistokonta (Tiere und Pilze) und einzellige Organismen wie die Prokaryoten (Bakterien und Archaea), Amoebozoa, Rhizaria, Eumycetozoa (Schleimpilze) und Excavata und erst recht nicht Viren; solche sind vom Ausschlusstatbestand nicht erfasst. Das muss auch da gelten, wo nach dieser Definition nicht als Pflanzen anzusehende Organismen in nennenswertem Umfang zur Wertschöpfung beitragen, wie in der Champignonzucht. Kulturchampignons unterfallen der Kategorie Gemüse iSv Art 113 Abs 1 Buchst b der VO (EG) Nr 1234/2007 (VO über die einheitliche GMO), Art 75 Abs 1 Buchst b der VO (EU) Nr 1308/2013 (VO über eine gemeinsame Marktorganisation);6072 damit dürfte aber über die Einordnung in die Eukaryontensystematik nichts ausgesagt sein. Daraus, dass auf der Grundlage der GemSortV fünf Schutzrechte für Zuchtchampignons erteilt worden sind (Stand: 14.5.2018), sollte sich zwingend nichts ableiten lassen. Darauf, dass in anderen Rechtsordnungen die Grenzziehung abw vorgenommen wird,6073 kann nicht abgestellt werden. In der Lit zur GemSortV sind Pilze und Endophyta mehrfach als schutzfähig angesehen worden.6074

14

Hybride wurden in einer Entscheidung des EPA6075 nicht als Pflanzensorte angesehen; dies steht im Widerspruch zu Art 5 Abs 1 GemSortV.6076Probleme ergeben sich hinsichtlich der Beständigkeit. Hybridpflanzen, die nur durch Klonen vermehrt werden, weil die maßgeblichen Eigenschaften bei einer weiteren geschlechtlichen Vermehrung nicht beständig auftreten, wurden als von der Patentierung nicht ausgeschlossen angesehen.6077 Eine Pflanze, der ein „Terminator-Gen“ eingefügt ist, dass die Ausbildung der phänotypischen Merkmale nach der ersten Generation unterbricht, ist nicht beständig, soll aber als solche nicht patentierbar sein;6078 dagegen kann das entsprechende Gen schutzfähig sein.

15

Es ist erwogen worden, ob die Regelungen des ua von allen EU-Mitgliedern, Island, Norwegen und der Schweiz ratifizierten Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA) vom 3.11.2001 der Patentierung gentechnisch veränderter Pflanzen und Pflanzenteile entgegenstehen können.6079

16

Dem Patentschutz sind Pflanzen zugänglich, die nicht einer einzelnen Sorte, sondern zB einer höheren taxonomischen Einheit angehören.6080
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Dem Patentschutz sind Vektoren wie Plasmide und einzelne Pflanzenteile oder -organe (auch Teile des Pflanzengenoms) zugänglich.6081 Chemisch behandelte Pflanzen können patentiert werden.6082 Das gilt auch für Pflanzenzellen, die nach Auffassung des EPA eher als mikrobiologische Erzeugnisse angesehen werden können.6083 Die Zahl der vom EPA erteilten Pflanzenpatente wird für die Jahre 1988 bis 2012 von Industrieseite mit 106 angegeben, nach anderer Angabe auf weniger als 900.6084
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Verfahren. Im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren sind mit Ausnahme von mikrobiologischen Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen (Art 53 Buchst b EPÜ; Abs 2 Nr 2 mit Definitionen des mikrobiologischen Verfahrens in Abs 3 Nr 2 unter Übernahme von Art 2 Abs 1 Buchst b BioTRl wie Regel 26 Abs 6 AOEPÜ und des im wesentlichen biologischen Verfahrens in Abs 3 Nr 3 in Übereinstimmung mit der auf Art 2 Abs 2 BioTRl beruhenden Regel 26 Abs 5 AOEPÜ); patentfähig sind nicht im wesentlichen biologische Verfahren jedenfalls dann, wenn sie nicht zur Züchtung einer Sorte dienen.6085 Screening-Verfahren sind Arbeitsverfahren und nur bei funktioneller Wechselwirkung zwischen Screening und Kreuzung Herstellungsverfahren.6086
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Der Ausschluss für im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren in Art 53 Buchst b Satz 1 2. Halbs EPÜ bereitet in seiner Reichweite wegen einer Diskrepanz im dt und im engl Wortlaut (Verfahren zur Züchtung – processes for the production) Schwierigkeiten, insb für Hybridisierungsverfahren zur Saatgutproduktion. Das EPA hat Verfahren den Schutz versagt, bei denen mit dem Schritt der „self pollination“ jedenfalls kein Züchtungsschritt im klassischen Sinn vorlag.6087 Der Patentierungsausschluss betrifft nur die Pflanzen und Tiere an sich, nicht die von diesen abgeleiteten Produkte wie Pflanzenöle.6088
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Die Regelung im Europäischen Patentübereinkommen weicht hinsichtlich der Patentierbarkeit von Erzeugnissen von der im PatG ab (Rn 2); der PräsEPA hat zunächst die Aussetzung aller Verfahren angeordnet, in denen die Erfindung eine durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren erhaltene Pflanze (Tier) betrifft.6089 Die Neuregelung durch den Verwaltungsrat in der AOEPÜ (Rn 3) wirft einige Fragen auf, ua die der Abänderbarkeit (oder geänd Auslegung oder Klarstellung) des EPÜ unter möglicherweise nicht ausreichender Respektierung einer Entscheidung der GBK durch eine Änderung der AOEPÜ und der zeitlichen Anwendbarkeit der Neuregelung, insb auf erteilte eur Patente sowie der Berücksichtigung im Einspruchsverfahren.6090 Die GBK hatte entschieden, dass der Ausschluss in wesentlichen biologischer Verfahren zur Pflanzenzüchtung keine negativen Auswirkungen auf die Patentierbarkeit für einen Erzeugnisanspruch hat, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Früchte gerichtet ist; der Umstand, dass das einzige zum Anmeldezeitpunkt verfügbare Verfahren, um den beanspruchten Gegenstand zu erhalten, ein im wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren ist, stehe der Patentierung nicht entgegen.6091 Weiter hat die GBK entschieden, dass der Umstand, dass das Verfahren als product-by-process-Anspruch formuliert ist, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial, aber nicht auf eine Pflanzensorte gerichtet ist, nicht zur Unzulässigkeit des Anspruchs führt; es komme nicht darauf an, dass der Schutzumfang des Erzeugnisanspruchs die Erzeugung mittels eines im wesentlichen biologischen Verfahrens umfasst.6092 Die Patentierungsmöglichkeiten dürften damit bei eur Patenten weitergehen als bei dt Patenten. Es wurde gefordert, die BioTRl dahin zu ändern, dass durch im wesentlichen biologische Verfahren gewonnene Pflanzen von der Patentierung ausgenommen werden,6093 alternativ eine umfassende Züchterausnahme im Patentrecht einzuführen. Nach Art 36a schweiz PatG sind bei der Abhängigkeitslizenz für den Pflanzenzüchter/Sortenschutzinhaber (Rn 55 zu § 24) bei Sorten für Landwirtschaft und Ernährung die Kriterien der schweiz SaatgutVO als Anhaltspunkte zu berücksichtigen (s auch den Züchtervorbehalt in § 11 Nr 2a sowie in Art 27 Buchst c EPGÜ).
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2.Verhältnis Patent – Sortenschutz.6094 Zur früheren Rechtslage und Praxis 8. Aufl. Nach der seit 1992 geltenden Regelung ist Patentschutz für Pflanzensorten generell ausgeschlossen. Dies entspricht Art 53 Buchst b EPÜ. Soweit die spezifischen Voraussetzungen einer Pflanzensorte nicht erfüllt sind, kommt Patentschutz in Betracht (vgl zur Beständigkeit Rn 22).6095 Der Patentierungsausschluss greift ein, wenn Sortenschutz erteilt werden kann, nicht erst, wenn er erteilt ist.6096 Er ist auf Pflanzensorten unabhängig davon anzuwenden, wie diese erzeugt wurden; deshalb sind Pflanzensorten, die ein Gen enthalten, das mittels rekombinanter Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurde, von der Patentierung ausgeschlossen, ausreichend ist aber nicht schon die Gemeinsamkeit einzelner Gene.6097 Nach Auffassung des EuGH wird die Sorte durch ihr gesamtes Genom bestimmt; wenn eine Gruppe von Pflanzen durch ein bestimmtes Gen charakterisiert wird, ist sie nicht von der Patentierung ausgeschlossen, auch wenn sie neue Sorten umfasst. Das Genom einer Pflanzensorte ist aber von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es Gene enthält, die mittels rekombinanter Gentechnologie in die Elternpflanze eingebracht worden sind.6098
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Erfindung und schutzfähige Pflanzensorte schließen sich begrifflich nicht aus.6099 Der Unterschied zwischen den Schutzsystemen besteht ua darin, dass das Patentrecht generischen Schutz zur Verfügung stellt, während sich das Züchterrecht auf die konkrete Sorte beschränkt.6100 Umfasst der Patentanspruch auch Pflanzensorten, sollte dies nach früherer Praxis des EPA grds den Patentierungsausschluss begründen.6101 Dies gilt nach der Rspr der GBK des EPA nicht mehr.6102


III.Tierrassen

23

Der Patentierungsausschluss bei Tieren6103 ist wiederholt als verfassungsrechtl bdkl angesehen worden,6104 dies bisher zu Unrecht, weil dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht (Rn 58 Einl PatG) und der Ausschluss der Tierrassen,6105 unabhängig vom Bestehen eines Bedarfs für ein Schutzsystem für Tierzüchter, jedenfalls angesichts der bestehenden internationalen Verträge (StraÜ, PCT, EPÜ) und der Bemühungen um die Einführung eines Tierzüchterschutzrechts6106 auch auf eur Ebene (vgl die im Rahmen der Arbeiten an der BioTRl abgegebene Erklärung, nach der sich die Kommission um die Übernahme eines Züchterprivilegs auf gemeinschaftlicher Basis in die BioTRl einsetzen wird) wohl dzt noch nicht als willkürlich angesehen werden kann;6107 vgl auch die Regelung in Art 27 TRIPS-Übk, die die Möglichkeit eines Patentierungsausschlusses für Pflanzen und Tiere vorsieht. Ein sui-generis-Schutz für Tiere ist wiederholt erwogen worden;6108 besteht gegenwärtig aber nicht. Der gesetzlich nicht normierte Begriff der Tierrasse6109 ist iSd entspr taxonomischen Kategorie unterhalb der sub-species oder der species zu verstehen; nicht unter diese Kategorie fallende Erfindungen sind nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.6110 dasselbe gilt für Teile von Tieren; die Probleme, die sich bei somatischen Pflanzenzellen stellen, bestehen bei Tieren grds nur bei Keimzellen.6111 Ausschlüsse kommen insb nach § 2 Abs 1, § 2 Abs 2 Nr 4 (Qualzüchtungen) in Betracht.
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Die Diskussion über die Patentierbarkeit von Tieren ist in den Parlamenten und in der Öffentlichkeit mit großer Heftigkeit geführt worden. Auslöser war insb die „Krebsmaus“-Anmeldung beim EPA. Diese betraf ua einen transgenen nichtmenschlichen Säuger, insb Nager, dessen Keim- und somatische Zellen eine aktivierte Onkogen-Sequenz enthalten, die spätestens im Achtzellen-Stadium in dieses Tier oder einen seiner Vorfahren eingeschleust worden ist (näher 7. Aufl). Das EPA hat 1992 ein Patent (Nr 169 672) erteilt. Am 6.7.2004 hat die Beschwerdekammer des EPA entschieden, dass das Verfahren zur Erzeugung transgener Nagetiere gegen Regel 23d Buchst d AOEPÜ aF verstößt, das Verfahren zur Herstellung transgener Mäuse aber weder gegen diese Regel noch gegen Art 53 Buchst a oder b EPÜ.6112
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Ein Erzeugnisanspruch auf ein Tier, das ein bestimmtes Gen enthält, das entweder in das Tier selbst oder in einen seiner Vorfahren eingebracht wurde, kommt in Betracht; in diesem Fall handelt es sich um einen „product-by-process“-Anspruch, der das Tier als Produkt ohne Rücksicht auf das zur Herstellung verwendete Verfahren definiert. Die Beschwerdekammer des EPA6113 lehnt damit die Auffassung der Prüfungsabteilung ab, die die Kombination eines patentierbaren Verfahrens der ersten Generation und eines nicht patentierbaren, im wesentlichen biologischen Züchtungsverfahrens in den Folgegenerationen angenommen hatte. Die Änderung der Regel 28 AOEPÜ (Rn 3) dürfte wegen des Ausschließlichkeitserfordernisses hieran nichts geänd haben.


IV.Züchtungsverfahren
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Die nationale Regelung nimmt „im wesentlichen biologische“ Verfahren zur Züchtung von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit aus.6114 Der Rechtsbegriff erfordert eine wertende Ausfüllung.6115 Ob gentechnische Verfahren als im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren angesehen werden können, war fraglich; sie werden nach der Definition der BioTRl nicht mehr erfasst.6116



C.Nach Absatz 2 patentierbare Erfindungen

I.Pflanzen und Tiere als solche
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Patentschutz kommt in Betracht für Erfindungen, dessen Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist (Abs 2 Satz 1 Nr 1). Die Regelung setzt Art I Nr 4 Abs 2 BioTRl in das nationale Recht um und entspricht Regel 27 Buchst b AOEPÜ. Nach der Begr6117 soll nicht bereits ein einzelnes gemeinsames Gen eine Pflanzengesamtheit zur Sorte machen. Damit soll eine Patentierung möglich sein, wenn die erfindungsgem Eigenschaften nicht nur in einer Sorte vorhanden sein können. Gentechnisch veränderte Tiere können damit patentfähig sein.6118
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II. Mikrobiologische Verfahren (Abs 3 Nr 2) und die mit ihrer Hilfe gewonnenen Erzeugnisse sind nicht von der Patentierung ausgeschlossen.6119 Dies regelt Abs 2 Satz 1 Nr 2 in Übereinstimmung mit Art 1 Nr 3 BioTRl und Art 53 Buchst b 2. Halbsatz EPÜ. Zur Wiederholbarkeit, die durch Hinterlegung des Mikroorganismus sichergestellt werden kann, Rn 240 ff zu § 34. Für tierische und pflanzliche Gene, Gensequenzen und Teilsequenzen, die einem Patentierungsausschluss nicht unterliegen, gilt nach Abs 2 Satz 2 das Beschreibungserfordernis des § 1a Abs 3.6120 Vermehrung von Mikroorganismen fällt nicht unter den Patentierungsausschluss für Züchtungsverfahren, weil sich dieser nur auf Pflanzen und Tiere bezieht.
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Andere Erfindungen auf dem Gebiet der Mikro- und Molekularbiologie sind grds patentierbar. In Betracht kommen Erzeugnispatente auf Mikroorganismen und vermehrbares Zellmaterial,6121 zB rekombinante DNS-Techniken, Mutagenese,6122 Hybridom-Technologie, Mikroinjektion, Insertion in ein Plasmid, Klonierung von Genen und die Herstellung von Proteinen durch Expression dieser Gene in Bakterien, pflanzlichen oder tierischen Zellen oder die Herstellung monoklonaler Antikörper gegen beliebige Antigene, daneben aber auch Verfahrens- oder Verwendungsschutz. Zu den therapeutisch nützlichen rekombinanten Proteinen gehören die Interferone, Wachstumsfaktoren, Erythropoietin und Somatostatin.6123 Nicht zum Gebiet der Mikroorganismen zählen Samenkörner.6124
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Das Auffinden eines Mikroorganismus ist Entdeckung und damit vom Patentschutz nach § 1 Abs 2 Nr 1 ausgeschlossen;6125 dies gilt nicht für die Isolierung oder Züchtung, so dass der isolierte oder gezüchtete Mikroorganismus eine patentfähige Erfindung sein kann.6126 Ein in vitro gewonnenes Stoffwechselprodukt von Mikroorganismen ist nicht als Naturprodukt vom Patentschutz ausgeschlossen, soweit nicht feststeht, dass es in der Natur selbst entsteht und nicht unter Umwelteinfluss verändert wird.6127
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Mit Hilfe mikrobiologischer Verfahren gewonnene Erzeugnisse sind solche, die durch Mikroorganismen erzeugt oder verändert werden. Dazu zählen nicht nur durch „traditionelle“ Verfahren wie Fermentations- und Biotransformationsverfahren gewonnene Erzeugnisse,6128 sondern auch die Ergebnisse der Manipulation von Mikroorganismen durch gentechnische oder Fusionsverfahren, die Herstellung oder Veränderung von Erzeugnissen in rekombinanten Systemen,6129 auch neue Mikroorganismen als solche. Insoweit kommt Sachschutz und nicht nur Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses in Betracht.6130 Die schutzfähigen Erzeugnisse können wie sonstige (chemische) Erzeugnisse mit jedem unterscheidungskräftigen, zuverlässig feststellbaren Parameter umschrieben werden, auch mit dem Herstellungsverfahren.6131



D.Definitionen (Absatz 3)
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I. Biologisches Material (Nr 1) ist Material, das genetische Informationen enthält und (kumulativ) sich selbst reproduzieren oder (alternativ) in einem biologischen System reproduziert werden kann. Die Definition stellt sicher, dass zB Proteine nicht erfasst werden. Auf die Definition greifen die §§ 1 Abs 2, 9a, 9b, 9c Abs 3, 11 Nr 2a und 34a zurück.
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II.Ein mikrobiologisches Verfahren (Nr 2) ist ein Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet oder ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgeführt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.6132 Die Rspr des EPA definiert mikrobiologische Verfahren als solche, in denen Mikroorganismen benutzt werden, um Erzeugnisse herzustellen oder zu verändern oder bei denen neue Mikroorganismen für besondere Anwendungen entwickelt werden.6133 Herkömmlich dienen diese Verfahren insb der Brotbereitung, der Herstellung von Alkohol, Essig, Vitaminen, Heilseren, Antibiotika und zur biologischen Umweltreinigung.6134 Dazu gehört auch die Behandlung lebender tierischer Körper zur Gewinnung von Heil- und Schutzstoffen.6135 Die Mikrobiologie umfasst nach herkömmlicher Ansicht6136 alle Lebensformen unterhalb der Kategorie Pflanze oder Tier, also Mikroorganismen, und zwar sowohl Prokaryoten wie Bakterien als auch Eukaryoten wie Fungi und Hefen,6137 wobei von letzteren nur die einzelligen erfasst sein sollten (vgl Rn 13)), sowie Partikel von Lebendmaterial, insb Gegenstände der Gentechnik wie Zellinien,6138 Plasmide, Gene, Genombereiche, Hybridome, auch Viren,6139 überhaupt alle einzelligen Organismen unterhalb der Sichtbarkeitsgrenze, die in einem Laboratorium vermehrt und gehandhabt werden können.6140 Ob es bei mehrstufigen Verfahren genügt, dass eine wesentliche Verfahrensstufe mikrobiologisch ist, war str. Abs 3 Nr 2 definiert unter Übernahme von Art 2 Abs 1 Buchst b BioTRl wie Regel 26 Abs 6 AOEPÜ6141 das mikrobiologische Verfahren als jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in solches durchgeführt oder solches hervorgebracht wird; damit fallen Verfahren, die auch nichtmikrobiologische Verfahrensstufen umfassen, unter die Definition.6142
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III. Im wesentlichen biologische Verfahren (Nr 3). Grundlegend hat die Einspruchsabteilung des EPA6143 ausgeführt, es führe grds noch nicht zu einem Patentierungsausschluss, dass bestimmte Folgegenerationen von Pflanzen das direkte Produkt eines biologischen Prozesses darstellten. Verfahren zur Genbeeinflussung von Pflanzen und/oder deren Produkten seien nicht durch Art 53 Buchst b EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen, sofern sie sich nicht auf Pflanzensorten beschränkten. Ob ein Verfahren im wesentlichen biologisch iS dieser Bestimmung ist, soll auf Grundlage dessen, was das Wesentliche der Erfindung ausmacht, zu beurteilen sein.6144 Zugrunde zu legen sind demnach das Wesen der Erfindung sowie die Gesamtmitwirkung des Menschen und sein Anteil am erzielten Ergebnis; die Notwendigkeit menschlichen Eingreifens ist allein kein ausreichender Grund, das Verfahren nicht als im wesentlichen biologisch anzusehen.6145 Nach aA soll schon ein planmäßiges Eingreifen des Menschen ein „im wesentlichen biologisches“ Verfahren ausschließen;6146 das war mit dem Wortlaut der Regelung schwer in Einklang zu bringen, weil dieser auf die Wesentlichkeit des nichtbiologischen Anteils und damit auf eine wertende Beurteilung abstellt. Die stabile Integration einer DNS-Sequenz in das Genom einer Pflanze kann nicht ohne menschliche Mitwirkung durchgeführt werden; wenn sie entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis (zB Schädlingsresistenz) hat, liegt ein technisches Verfahren vor.6147 Die schweiz Rspr6148 hat darauf abgestellt, ob die technischen Verfahrensschritte im Vordergrund stehen. Abw davon sieht Abs 3 Nr 3 in Übereinstimmung mit dem auf Art 2 Abs 2 BioTRl beruhenden Art 26 Abs 5 AOEPÜ als im wesentlichen biologisch nur ein Verfahren an, wenn es vollständig auf natürlichen Phänomenen wie Kreuzung und Selektion beruht;6149 das soll der Fall sein, wenn alle technischen Schritte hinweggedacht werden können, ohne dass sich das Verfahrensergebnis ändert.6150 Die GBK des EPA hat entschieden, dass ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung ganzer Genome und der anschließenden Selektion besteht, als im wesentlichen biologisches Verfahren im Prinzip von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, woran ein Merkmal technischer Natur als zusätzlicher Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und der Selektion, das der Durchführung oder Unterstützung der Schritte der Kreuzung und Selektion dient, nichts ändert; sofern ein solches Verfahren einen technischen Schritt umfasst, der ein Merkmal in das Genom einführt oder ein Merkmal im Genom verändert und diese Einführung oder Veränderung nicht allein aus der Kreuzung der Pflanzen resultiert, kann das Verfahren patentierbar sein. Dabei ist es irrelevant, ob der zusätzliche technische Schritt neu oder bekannt ist, eine wesentliche Veränderung gegenüber bekannten Verfahren darstellt, in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten kann oder den Kern der Erfindung verkörpert.6151 Zum Schutz bei Folgegenerationen s die Kommentierung zu § 9a.
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IV.Die Pflanzensorte (Nr 4) ist in Art 5 Abs 2 GemSortV (VO (EG) Nr 2100/94) definiert. Hintergrund für den Patentierungsausschluss ist das am 19.3.1991 zuletzt revidierte Internationale Übk zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (PflZÜ, „UPOV“-Übk) vom 2.12.1961.6152 Art 1 (vi) PflZÜ definiert die Sorte im wesentlichen gleichlautend mit den Definitionen in § 2 Nr 1a SortG und in Art 5 Abs 2 GemSortV6153 wie in Regel 26 Abs 4 AOEPÜ. Abs 3 Nr 4 nimmt auf die GemSortV in Form einer „dynamischen“ Verweisung Bezug. Zu Kollisionen anlässlich der Ausweitung des Sortenschutzes 1992 und mit erstreckten Sortenschutzrechten 6. und 7. Aufl.


E.Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung, Diagnostizierverfahren

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl; zur „zweiten medizinischen Indikation“ bei § 3): Bayerl Zur Relevanz des ärztlichen Verschreibungsverhaltens bei der Verletzung von Second Medical Use-Patenten, GRUR 2019, 368; Bosch Medizinisch-technische Verfahren und Vorrichtungen im deutschen, europäischen und amerikanischen Patentrecht, 2000, zugl Diss München; Bostyn No Cure without Pay? Referral to the Enlarged Board of Appeal Concerning the Patentability of Diagnostic Methods, EIPR 2005, 412; Bostyn Patentability of Diagnostic Method Inventions after G01/04, EIPR 2007, 238; Bublak/Coehn Diagnostizierverfahren in der europäischen Rechtsprechung, GRUR Int 2006, 640 = sic! 2006, 605; de Smets Die Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Therapie und Diagnose im belgischen Recht, GRUR Int 1991, 425; Dolin The Short-Sighted Attack on Patent Eligibility of Healthcare Related Patents, IIC 2012, 499; Eisenkolb Die Patentierbarkeit von medizinischen, insbesondere gentherapeutischen Verfahren, 2008; Escher Der Entscheid „dosage regime“, sic! 2010, 548; Feros Patentability of Methods of Medical Treatment, EIPR 2001, 79Hüttermann/Storz Denken ist nicht Handeln. Zu den Entscheidungen G 1/07 und G 1/04; Mitt 2010, 213; Judge Issues Surrounding the Patenting of Medical Procedures, 13 Santa Clara Computer & High Tech. 181 (1997); Koenig/Müller EG-rechtliche Vorgaben zur Patentierbarkeit gentherapeutischer Verfahren unter Verwendung künstlicher Chromosomen nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 2000, 295; Krauß/ Takanaka Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie: Ansprüche auf diagnostische Verfahren im Lichte der neueren US-Rechtsprechung In re Bilski und Classen, Mitt 2009, 347; Lançon Die Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Therapie und Diagnose: Überblick über die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1991, 428; Moufang Medizinische Verfahren im Patentrecht, GRUR Int 1992, 10 = Methods of Medical Treatment under Patent Law, 24 IIC (1993), 18; Noonan Patenting Medical and Surgical Procedures, JPTOS 1995, 651; Odell West A proposal to amend the medical exclusion within patent law to provide for the patentability of certain methods of treatment, EIPR 2007, 492; Odell West Protecting surgeons and their art? Methods for treatment of the human body by surgery under Article 52(4) EPC, EIPR 2008, 102; Odell West Preimplantation genetic diagnosis, the ,medical exclusion‘ and the Biotechnology Directive, Medical Law International 2007, 239; Ono Better Than Nothing: Japan’s Next Move on Patentability of Medical Methods, IIC 2006, 196; Panchen Die Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Therapie und Diagnose, GRUR Int 1991, 420; Piper A History of the Diagnostic Methods Exception from Patentability, M.Phil thesis Oxford 2004; Schmidt Une méthode de traitement n’est pas brevetable lorsqu’elle a nécessairement un effet thérapeutique, Recueil Dalloz (2003) Nr 43, 2959; Schneider Patenting of Pharmaceuticals: Still a Challenge, IIC 2008, 511; Schuhmacher/Haybäck Zur Aktualität des patentrechtlichen Stoffschutzverbotes bei Verwendungsansprüchen für Arzneimittel, WBl 2005, 101; Sims The Case against Patenting Methods of Medical Treatment, EIPR 2007, 43; Smith/Burns Patenting Medical and Surgical Procedures: Unethical or Essential? The Journal of Proprietory Rights Oktober 1996, 2; Sternfeld A Second Medical Use Case? EIPR 2001, 107; Straus Patentrechtliche Probleme der Gentherapie; GRUR 1996, 10; Straus/Fritze (Bericht) GRUR 1994, 895; Straus/Herrlinger Zur Patentierbarkeit von Verfahren zur Herstellung individuumsspezifischer Arzneimittel, GRUR Int 2005, 869; Tauchner/ Hölder Die ärztliche Verordnungsfreiheit: eine Illusion? FS P. Mes (2009), 353; Thomas Patentability Problems in Medical Technology, IIC 34 (2003), 847; Thums Patentschutz für Heilverfahren? GRUR Int 1995, 277 = Patent Protection for Medical Treatment, IIC 27 (1996), 423; Thums Durchsetzung des patentrechtlichen Schutzes für die zweite medizinische Indikation unter Berücksichtigung des EWG-Vertrages, 1994; Tsur La brevetabilité des methodes de traitement thérapeutique du corps humain, ProprInd 1985, 178; Utermann Der zweckgebundene Verfahrensanspruch für Arzneimittel, GRUR 1985, 813; Vanek/Rehwald/Nobbe Medizin + Patente: Patentieren von medizinisch-technischen Erfindungen; Schutzrechte für medizinische, pharmazeutische, biotechnologische Erfindungen, 2004; Ventose Patent Protection for Diagnostic Methods Under the European Patent Convention, IIC 2007, 884; Ventose No European Patents for Second Medical Uses of Devices or Instruments, EIPR 2008, 11; Ventose Patent Protection for Surgical Methods Under the European Patent Convention, IIC 2008, 51; Ventose Making Sense of the Decision of the Enlarged Board of Appeal inCYGNUS/Diagnostic Metod, EIPR 2008, 145; Ventose „Farming“ out an exception for animals to the method of medical treatment exclusion under the European Patent Convention, EIPR 2008, 509; Ventose Patent Protection for Therapeutic Methods Under the European Patent Convention , EIPR 2010, 120; Ventose Patent Protection for Methods of Medical Treatment in the United Kingdom, IPQ 2008, 58; Ventose Medical Patent Law, 2011; Visser The Exclusion of Medical Methods, FS Kolle/Stauder (2005), 469; White Patentability of Medical Treatment – Wellcome Foundation’s (Hitching’s) Application, EIPR 1980, 364; Wiebe Ausschluss von „Swiss Claims“ durch das Stoffschutzverbot nach Art IV Abs 1 PatRNov 1984? ÖBl 2005, 154; Wiltschek Vor dem Ende der Swiss Claims? ÖBl 2005, 1; Wolfrum Patentschutz für medizinische Verfahrenserfindungen im Europäischen Patentsystem und im US-Recht, Diss Bayreuth 2008.

I.Allgemeines
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Zur Entstehungsgeschichte der Regelung 8. Aufl. Als Zweck der wiederholt als verfehlt angesehenen,6154 jedoch von Art 27 Abs 3 Buchst a TRIPS-Übk gestützten Ausnahme von chirurgischen und therapeutischen Behandlungsverfahren von der Patentierbarkeit wird heute angesehen, die Krankheit des Menschen nicht zu kommerzialisieren und die Therapiefreiheit des Arzts zu erhalten.6155 Es genügt für die Anwendung der Regelung, wenn ein Anspruchsmerkmal unter die Ausschlussbestimmung fällt.6156 Abs 1 Nr 2 ist ebenso wie § 3 Abs 2 eine Sonderregelung für den medizinischen Bereich, die auf anderen Gebieten der Technik nicht entspr angewendet werden kann.
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Werden in einem Verfahren mehrere Stoffe verwendet, von denen einer therapeutischen Zwecken dient, kommt es nicht darauf an, ob die Therapie einziger oder Hauptgrund für die Anwendung des Verfahrens ist, das Verfahren ist insgesamt von der Patentierung ausgeschlossen.6157 Jedoch wird die Ausnahmeregelung eng ausgelegt.6158 So ist ein am menschlichen oder tierischen Körper durchgeführtes Verfahren mit Einsatz eines Herzschrittmachers, der eine therapeutische Wirkung erzielt, nicht als therapeutisches Verfahren angesehen worden, wenn durch die Erfindung zwar das Verfahren weitergebildet wird, die Weiterbildung aber nicht der Prävention oder Behandlung eines pathologischen Zustands dient.6159 Maßnahmen, die im Vorfeld von Diagnose und Therapie liegen, werden grds als patentfähig angesehen.6160 Funktionelle Merkmale in einem Vorrichtungsanspruch machen diesen nicht zu einem Verfahrensanspruch iSd Ausschlussbestimmung.6161 Die Entdeckung einer physiologischen Reaktion (selektive Bindung eines Stoffs an einen Rezeptor) ist keine therapeutische Anwendung.6162
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Bei der Prüfung der Patentfähigkeit müssen die Aspekte der Anwendung außer Betracht bleiben, die mit den Eigenschaften des Stoffs, für den Schutz begehrt wird, und mit dessen Wirkung auf den menschlichen oder tierischen Körper nicht in Zusammenhang stehen. Damit können therapiebezogene Anweisungen nach Auffassung des BGH nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die in Rede stehende Krankheit zu behandeln.6163 Dies erscheint allerdings jedenfalls insoweit zu eng, als nach Wegfall des Fortschrittserfordernisses auf eine Verbesserung nicht mehr abgestellt werden kann, sondern allg eine Veränderung ausreicht.
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Ist das Verfahren sowohl im Bereich chirurgischer oder therapeutischer Behandlung nach Abs 2 als auch im gewerblichen Bereich anwendbar,6164 kommt Patentierung in Betracht, denn der Ausschluss erfasst nur Verfahren, die ausschließlich zu medizinischen Zwecken anwendbar sind;6165 dies gilt insb, wenn sich die Anwendungsbereiche trennen lassen, für die nichtchirurgischen oder -therapeutischen Bereiche;6166 hier wurde die Aufnahme eines Disclaimers gefordert.6167 Anders verhält es sich, wenn chirurgische oder therapeutische Anwendungen mit erfasst sind;6168 ebenso bei Nichtunterscheidbarkeit der Wirkungen.6169 Soweit die Praxis des EPA eine klare und objektive Abgrenzbarkeit der therapeutischen von der nichttherapeutischen Anwendung gefordert hat,6170 ist dies überholt.6171 Bei fehlender Unterscheidbarkeit der Wirkungen kann die Patentierbarkeit nicht durch Aufnahme eines Disclaimers für therapeutische Anwendungen erreicht werden.6172


II.Chirurgische und therapeutische Behandlung

40

1.Begriff. Von der Patentierung ausgeschlossen sind Verfahren, die den Schutz des menschlichen oder tierischen Lebens, die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit oder die Linderung von Leiden, Schmerz und Beschwerden zum Ziel haben;6173 das gilt auch, wenn die Behandlung nicht durch eine Krankheit, sondern durch einen natürlichen Zustand (Menstruation, Alter, Erschöpfung, Kopfschmerzen) veranlasst ist.6174 Erfasst sind nur Verfahrensansprüche, nicht Sachansprüche, auch wenn diese verfahrensmerkmale aufweisen.6175 Die Behandlung von Pflanzen ist von der Ausschlussbestimmung nicht erfasst.6176 Parasitenbekämpfung ist Therapie;6177 ebenso Auflösen von Nierensteinen;6178 Eliminieren von freien Radikalen mittels Blutwäsche;6179 unmittelbare physiologische Wirkung auf den Organismus ist nicht erforderlich.6180 Erfasst sind physische Eingriffe, die unabhängig von ihrem spezifischen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens oder der Gesundheit dienen; erfasst ist jede chirurgische Tätigkeit unabhängig davon, ob sie allein oder in Kombination mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen durchgeführt wird.6181 Ein auch automatisch ablaufendes Verfahren mit den Schritten Untersuchung mit Datenerhebung, Vergleich dieser Daten mit den Normwerten, Feststellung einer Abweichung und Deutung der Abweichung als krankhafter Zustand ist als unter den Ausschluss fallend angesehen worden.6182 Dies soll auch die Verwendung einer Vorrichtung erfassen.6183 Die Bestimmung von Positionen von mittels eines chirurgischen Eingriffs gesetzten Zahnimplantaten fällt nicht unter den Ausschluss,6184 ebenso ein Bildaufzeichnungsverfahren, das es dem Chirurgen erlaubt, über einen chirurgischen Eingriff zu entscheiden.6185 Der GBK des EPA waren hierzu die Fragen vorgelegt worden, ob ein bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke, das einen Schritt aufweist oder umfasst, der in einem physischen Eingriff am menschlichen oder tierischen Körper besteht, als Verfahren zur chirurgischen Behandlung anzusehen ist, wenn dieser Schritt per se nicht auf die Erhaltung von Leben und Gesundheit abzielt, falls dies bejaht wird, ob der Schutzausschluss vermieden werden kann, indem der Wortlaut des Anspruchs so geänd wird, dass der Schritt weggelassen oder durch einen Disclaimer ausgeklammert wird oder der Anspruch ihn zwar umfasst, aber sich nicht darauf beschränkt, weiter, ob ein bildgebendes Verfahren für diagnostische Zwecke als konstitutiver Schritt einer chirurgischen Behandlung anzusehen ist, wenn ein Chirurg anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Daten während eines chirurgischen Eingriffs unmittelbar über das weitere Vorgehen entscheiden kann.6186 Ein Verfahren zur Bildunterstützung bei der gezielten Navigation eines in ein Hohlraumorgan des menschlichen oder tierischen Körpers invasiv eingeführten Katheters an einen pathologischen Ort im Hohlraumorgan unterfällt nicht dem Patentierungsausschluss, weil dieser nicht die Patentierung von Verfahren einschließt, die im Zusammenhang mit der Durchführung eines chirurgischen Verfahrens verwendet werden.6187 Ein Verfahren zur Beeinflussung von Zellen und Zellstrukturen mit quasielektrostatischen Feldern, dass ausschließlich der Behandlung von Funktionsstörungen von Systemen, Organen und Gewebszellen bei Menschen dient, ist vom Patentschutz ausgeschlossen.6188 Das EPA hat eine Abgrenzung dahin vorgenommen, dass entweder feststehen müsse, welche Krankheit behandelt oder welchen Beschwerden abgeholfen werde oder welcher Art das für die Behandlung oder Heilung eingesetzte Mittel sei oder welches Individuum behandelt werden solle;6189 das gilt auch bei Prophylaxe.6190 Anhand des Kriteriums, ob die Maßnahme vom Arzt vorgenommen wird, lässt sich die Abgrenzung allein nicht durchführen, Zweck und zwangsläufige Wirkung des Schritts wurden als wichtiger angesehen.6191 Die Begriffe „chirurgisch“ und Behandlung sind keine getrennten Ausschlusskriterien, chirurgische Tätigkeit ist unabhängig davon ausgeschlossen, ob sie allein oder in Kombination mit anderen medizinischen oder nichtmedizinischen Maßnahmen vorgenommen wird.6192 Verfahren am toten Körper werden nicht erfasst.6193

41

Verfahren der Gentherapie sind therapeutische Verfahren iSd Bestimmung.6194 Für Verfahren zur Veränderung der genetischen Identität der Keimbahn des menschlichen Lebewesens sieht § 2 Abs 2 Nr 1 einen weiteren Patentierungsausschluss vor. Keine besonderen patentrechtl Probleme wirft die in-vivo-Gentherapie auf.6195 Werden dem Patienten Zellen oder Zellgewebe („ex vivo“) entnommen, in denen „in vitro“ die Erbinformation ersetzt oder zusätzliche Erbinformation eingebaut wird, und die Zellen dem Patienten wieder eingeführt,6196 sind Fallgestaltungen zu unterscheiden, bei denen Schutz für einzelne Verfahrensschritte oder einzelne Erzeugnisse begehrt wird, andererseits solche, bei denen das eingesetzte komplexe Verfahren insgesamt geschützt werden soll.6197 Soweit sich die Erfindung auf Verfahren zum Bau der Vektoren und Genkonstrukte sowie auf diese selbst bezieht, liegt ein Verstoß gegen Abs 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ) nicht vor.6198 Ein Schutz des komplexen Verfahrens scheidet nach Abs 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ) aus.6199
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Prophylaxe, Prävention. Krankheiten vorbeugende Impfung ist therapeutische Behandlung,6200 ebenso eine allg Immunstimulierung oder die Stimulierung körpereigener Abwehrkräfte durch Verwendung bestimmter Verbindungen, die mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einhergeht. Das Verabreichen leistungssteigernder Mittel fällt nicht unter den Patentierungsausschluss.6201 Die Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos ist als therapeutisches Verfahren von der Patentierung ausgeschlossen.6202 Ist die Erhöhung der Fleischproduktion lediglich die Folge einer verbesserten Gesundheit und verringerten Sterberate aufgrund der therapeutischen Behandlung mit einem bestimmten Stoff, nimmt dieser Sekundärerfolg der Erfindung nicht den Charakter einer therapeutischen Behandlung.6203 Maßnahmen zur Verhinderung des Erdrückens von Ferkeln durch Muttertiere sind patentierbar.6204 Das BPatG hat zur früheren Rechtslage Verfahren zur Anwendung von krankheitsverhütenden Mitteln solchen zur Anwendung von Heilmitteln gleichgestellt.6205
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Schwangerschaftsverhütung. Verhütungsmittel und -verfahren sind nicht ohne weiteres von der Patentierung ausgeschlossen.6206 Die Verwendung eines Stoffgemischs für die orale Empfängnisverhütung, bei der die Konzentrationen der Hormone so niedrig gewählt sind, dass zu erwartende pathologische Nebenwirkungen vermieden oder reduziert werden, ist ein von der Patentierbarkeit ausgenommenes therapeutisches Verfahren.6207 Wird das Verfahren ausschließlich von der betroffenen Person angewendet, dürfte die gewerbliche Anwendbarkeit fehlen.6208
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Patentfähig sind kosmetische Verfahren,6209 Verfahren zur Verhinderung des Schnarchens,6210 Bräunungsverfahren, Warzen- und Leberfleckenentfernung ohne Gewebeeingriffe6211 sowie Verfahren, die nicht (auch nur potentiell) geeignet sind, die Gesundheit, die körperliche Unversehrtheit oder das körperliche Wohlbefinden von Mensch oder Tier zu erhalten oder wiederherzustellen, wie Haarentfernung,6212 Ohrlochstechen, Nagellackieren,6213 Tätowieren oder Piercen, Haare- und Nägelschneiden.6214 Hierzu wird auch die Beschneidung zu rechnen sein. Bei der Entnahme einer Blutprobe wurde auf das Fehlen einer für ein chirurgisches Verfahren erforderlichen Erheblichkeit abgestellt.6215
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Chirurgie ist nicht auf reine Heilbehandlung beschränkt.6216 Ein Verfahren zur Embryotransplantierung ist als chirurgisch angesehen worden.6217 Die spätere Rspr des EPA geht davon aus, dass das Patentierungsverbot darauf abziele, heilende Tätigkeiten zu schützen.6218 Chirurgie kann auch hochfrequente Ströme, Strahlen usw erfassen;6219 es kommen operative und konservative Eingriffe in Betracht.6220 Chirurgie ist nicht auf „blutige“ Eingriffe beschränkt.6221 Zu ihr rechnet das Aufrechterhalten eines extrakorporalen Kreislaufs.6222 Entfernen eines Einsatzes einer Endoprothese ist als chirurgische Behandlung angesehen worden,6223 allgemein die Verwendung von Endoprothesen, die eine chirurgische Behandlung umfasst.6224 Abgestellt wurde mehr auf die Art als auf den Zweck des Eingriffs.6225 Nicht erfasst ist ein in einem implantierten Medikamentendosiergerät angewandtes Verfahren zur Durchflussmessung, solange kein funktioneller Zusammenhang zwischen dem Verfahren und der abgegebenen Medikamentendosis besteht.6226 Ebenfalls nicht erfasst ist die Einführung eines Geräts zur Sammlung von Ausscheidungen in eine Körperöffnung.6227 Auch die extrakorporale Aufbereitung entnommener Körpersubstanzen (zB Blut) fällt nicht unter die Ausschlussbestimmung, sofern die Substanz dem Körper nicht wieder zugeführt wird (anders daher bei Dialyse, Eigenblutbehandlung;6228 vgl EPA-PrRl C-IV 4.8.1).
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Kosmetische Chirurgie ist von der Patentierung ausgeschlossen.6229 Verfahren zum Nachprofilieren der Krümmung auf der Vorderseite einer zur Korrektur des Sehvermögens auf die Augenhornhaut aufgesetzten künstlichen Linse durch Abtragen von Linsenteilen mit einem Laser sind chirurgisch,6230 ebenso Verfahren zur Nasenkorrektur oder nach Auffassung des EPA zur Brustvergrößerung.
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Art 8 des gemeinsamen Entwurfs der EG-Biotechnologie-Richtlinie des Vermittlungsausschusses vom 23.1.1995 wollte ein mehrstufiges Verfahren von der Patentierbarkeit nicht allein deshalb ausnehmen, weil eine oder mehrere Stufen ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des tierischen Körpers oder ein am tierischen Körper vorgenommenes Diagnostizierverfahren umfassen; das Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren sollte jedoch als solches nicht geschützt sein. Die Richtlinie und das Gesetz sehen eine diesbezügliche Regelung nicht vor; nationale Rspr liegt nicht vor. Ein chirurgischer oder diagnostischer Schritt in einem Mehrschrittverfahren zur Behandlung menschlicher und tierischer Körper macht das Verfahren regelmäßig zu einem chirurgischen oder diagnostischen;6231 jedoch kann ein Verfahren nicht in Gänze als chirurgisches Behandlungsverfahren oder als diagnostisches Verfahren angesehen werden, das einen chirurgischen Schritt an einem lebenden Labortier und zusätzlich den Schritt, dieses Tier zu opfern, enthält.6232 Nicht erfasst sind Tötungsverfahren (Schlachten),6233 Verfahren zum Töten von Menschen werden zwar nicht nach Abs 1 Nr 2 (Art 52 Abs 4 EPÜ), aber wegen Sittenwidrigkeit nicht geschützt werden können. Der Patentierungsausschluss kann durch einen Disclaimer vermieden werden, der aber den in der Rspr der GBK des EPA aufgestellten Voraussetzungen entsprechen muss.6234

48

Sachansprüche auf dem Gebiet der Pharmazie sind keine verkappten Heilbehandlungsansprüche. An die Fassung derartiger Ansprüche sind die gleichen Anforderungen zu stellen wie bei Sachansprüchen auf dem übrigen Gebiet der Chemie.6235 Bei Verwendungsansprüchen dürfte eine differenzierte Betrachtung geboten sein; sind diese „reduzierte“ Sachansprüche, sollten sie wie Sachansprüche behandelt werden, umschreiben sie ein Behandlungsverfahren, ist ihre Gleichstellung mit Verfahrensansprüchen geboten.6236 Ein Betriebsverfahren für einen Herzschrittmacher zum Beenden einer Tachykardie wurde als gewerblich anwendbar angesehen.6237 Die Patentierbarkeit eines Erzeugnisses, das erst nach Ausführung eines chirurgischen Verfahrensschritts hergestellt werden kann, wurde verneint.6238
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Hilfsmethoden auf dem Gebiet der Chirurgie (Sterilisieren von Instrumenten, Desinfektion des Umfelds oder beim Operateur) sind gewerblich anwendbar, anders die Desinfektion beim Patienten; Anästhesie, künstliche Blutdrucksenkung und Unterkühlung sind als therapeutische Hilfsverfahren nicht patentierbar.6239 Ein Desinfektionsverfahren soll nicht gewerblich anwendbar sein, wenn es an einem anderen Lebewesen angewendet wird, ohne bloße Voraussetzung für einen weitergehenden Eingriff zu sein.6240 Ein Verfahren zum Bestimmen der Dialysierfähigkeit einer künstlichen Niere ist gewerblich anwendbar, wenn die zu seiner Durchführung erforderlichen Verfahrensschritte zwar die Beteiligung des Patienten erfordern, aber der Zweck des Verfahrens in der Ermittlung eines technischen Parameters liegt und die Bestimmung der Dialysierfähigkeit keine therapeutische oder diagnostische Wirkung auf den Patienten ausübt.6241
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2.Verwendungsschutz bei Heilmitteln; weitere medizinische Indikation. Abs 1 Nr 2 Satz 1 schließt eine Erfindung, die die Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit zum Inhalt hat, nicht von der Patentierung aus.6242 Die dt Praxis gewährte für die zweite (und weitere) medizinische Indikation Verwendungsschutz in der Form „Verwendung des Stoffs A zur Behandlung der Krankheit X“.6243 Eine solche Verwendung, bei der die Heilwirkung des Stoffs ausgenutzt wird, ist nach Auffassung des BGH gewerblich anwendbar, weil sie regelmäßig auch vom Verwendungsanspruch erfasste Handlungen umfasst, die nicht außerhalb des Bereichs der gewerblichen Nutzung liegen, etwa die Formulierung und die Konfektionierung des Medikaments, seine Dosierung und seine gebrauchsfertige Verpackung. All diese der ärztlichen Anwendung vorausgehenden Handlungen werden vom Verwendungsanspruch erfasst.6244 Auch als solche oder als Arzneimittel bekannte Wirkstoffe bedürfen regelmäßig der sinnfälligen Herrichtung als Arzneimittel im gewerblichen Bereich, ehe sie zur Behandlung einer Krankheit verwendet werden können. Ohne Belang für die Beurteilung der Patentierbarkeit einer Erfindung, die die Verwendung eines Stoffs zur Behandlung einer Krankheit zum Gegenstand hat, ist deshalb, ob der Stoff bereits hierfür bekannt war.6245 Dies wird nicht nur für den Fall gelten müssen, dass die Verwendung eines bekannten Stoffs für einen neuen therapeutischen Zweck erfolgt („zweite medizinische Indikation“6246), sondern auch bei bekannten therapeutischen Zwecken, wenn durch veränderte Galenik neue Therapieformen ermöglicht werden.6247 Die spezifische Anwendung eines Stoffs zur therapeutischen Behandlung wird nicht nur durch die Krankheit und die Dosierung bestimmt, sondern auch durch sonstige Parameter, die auf die Wirkung des Stoffs Einfkuss haben und damit für den Eintritt des mit der Anwendung angestrebten Erfolgs von Bedeutung sein können.6248
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Das EPA hat hier die gewerbliche Anwendbarkeit verneint, aber Schutz als Herstellungsverwendungsverfahren in der Form „Verwendung des Stoffs A zur Herstellung eines Arzneimittels zur Bekämpfung der Krankheit X“ („swiss type claim“) bejaht.6249 Die EPÜ-Revision hat die sachliche Notwendigkeit für die Unterscheidung entfallen lassen; das EPA gewährt nun den Schutz für die weitere medizinische Indikation nach Art 54 Abs 5 EPÜ, aber nicht mehr den Herstellungsverwendungsanspruch.6250 Ein Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels mit Langzeitwirkung für die orale Behandlung der Hypertonie durch ein- bis zweimal tägliche Applikation fällt nicht wegen des letztgenannten Merkmals unter den Patentierungsausschluss, da nur die Lehre vermittelt werden soll, dass der Therapieerfolg schon bei zweimal täglicher Verabreichung gesichert ist und nicht ein Applikationsrhythmus bei Behandlung eines Einzelpatienten vorgegeben werden soll;6251 anders, wenn nur eine Therapieform gelehrt wird.6252 Nach der Rspr der GBK des EPA,6253 der sich das schweiz BG6254 angeschlossen hat, können spezifizierte Anwendungen eines Medikaments geschützt werden, wenn die Anwendung des Medikaments für dieselbe Krankheit bekannt war. Dies umfasst auch die Patentierung von neuen Dosierungen.6255 Dem ist unter der Voraussetzung zu folgen, dass dem Patentanspruch bei Anwendung der allg Auslegungskriterien zu entnehmen ist, dass er die sinnfällige Herrichtung des Stoffs für den angegebenen Zweck voraussetzt; in diesem Fall steht die frühere BGH-Rspr, nach der für reine Dosierungsempfehlungen Patentschutz nicht in Betracht kommt,6256 nicht entgegen. Dies bezog sich lediglich auf Anspruchsfassungen, die auf eine von der Herrichtung des Stoffs gelöste reine Dosierempfehlung gerichtet sind; sie greifen nicht, wenn der Anspruch auf zweckgebundenen Stoffschutz iSv Art 54 Abs 5 EPÜ oder § 3 Abs 4 gerichtet ist.6257 Das gilt auch, wenn die Dosierungsanleitung nachweislich eine besondere technische Wirkung hervorbringt.6258 Grds nicht ausgeschlossen sind Pharmazeutika, die zur Behandlung von Patienten in einer zweckmäßigen Konfektionierung hergerichtet sind und in dieser Formulierung zur Behandlung von Patienten dienen.6259 Dagegen werden Herstellungsverwendungsansprüche nicht mehr gewährt, wenn die Neuheit allein durch die neue therapeutische Anwendung begründet wird.6260 Den Wechsel von einem Herstellungsverwendungsanspruch zu einem zweckgerichteten Sachanspruch hat das EPA als wegen Art 123 Abs 3 EPÜ unzulässig bezeichnet.6261


III.Diagnostizierverfahren
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Als vom Patentschutz ausgeschlossene Verfahren kommen Untersuchungsmaßnahmen einschließlich der Diagnosestellung6262 zur Erkennung und systematischen Benennung einer Krankheit in Betracht, die zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung am menschlichen Körper vorgenommen werden.6263 Ein Diagnostizierverfahren liegt nur vor, wenn es die Schritte der Untersuchung mit der Sammlung von Daten, den Vergleich dieser Daten mit Normwerten, die Feststellung einer signifikanten Abweichung und die Zuordnung dieser Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild erfasst; str ist, ob sämtliche Schritte am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden müssen.6264 Eröffnet das Verfahren Möglichkeiten in beide Richtungen, ist wie in Rn 39 zu differenzieren. Ein Verfahren am tierischen Körper, bei dem das Tier nicht überlebt, ist kein diagnostisches Verfahren.6265 Verfahren zum Einführen eines Kontrastmittels in die menschliche Blutbahn sind nicht patentfähig.
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Ausschluss bejaht: Feststellung von Krankheiten und Erkennen anomaler Körperzustände sind erfasst.6266 Ein Verfahren zur Ermittlung von Knochendichten durch Auswertung einer Röntgenaufnahme eines Knochens ist als diagnostisches Verfahren angesehen worden,6267 ebenso ein Verfahren zur Ermittlung der Herzschlagfrequenz,6268 ein Verfahren, bei dem ein Stoff zu Diagnosezwecken iontophoretisch als Probe aus dem lebenden Körper entnommen wird,6269 NMR-Abbildungsverfahren,6270 die Feststellung der glaukomatösen Schädigung des Auges,6271 Diagnose der Alzheimer-Erkrankung,6272 die Bestimmung der Lungenfunktion.6273
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Ausschluss verneint: Nichttherapeutisch einsetzbare Untersuchungsverfahren (Tauglichkeitsprüfungen; Blutalkoholbestimmung, Befunderhebungen zu kosmetischen Zwecken),6274 ebenso Verfahren zur Durchflussmessung kleiner Flüssigkeitsmengen mittels eines implantierten Medikamentendosiergeräts6275 und ein Verfahren zum Feststellen eines Entspannungszustands, das keine Aussage über eine Krankheit erlaubt.6276 Verfahren, bei denen zu Diagnosezwecken Bestimmungen in Proben von Körpergeweben oder Körperflüssigkeiten nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, solange die Gewebe- oder Flüssigkeitsprobe nicht wieder demselben Körper zugeführt werden sollen.6277 Verfahren, die lediglich einzelne Untersuchungswerte liefern, die als Grundlage für die schlussfolgernde Wertung des Arztes dienen, sind keine Diagnostizierverfahren,6278 ebenso Nachweisverfahren, die lediglich für die Diagnose relevante Zwischenergebnisse liefern.6279
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Nach der Praxis des EPA sind Verfahren zur nichtinvasiven Ermittlung chemischer oder physikalischer Zustände innerhalb des unversehrten, lebenden menschlichen oder tierischen Körpers von der Patentierung nicht ausgeschlossen;6280 ebenso, wenn diese Bestimmung nur Schritte oder Maßnahmen umfasst, die nicht von einem Arzt, sondern von einem Techniker ergriffen werden müssen, anders, wenn wesentliche Schritte umfasst sind, die von medizinisch geschultem Personal oder unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden müssen;6281 die Untersuchung muss dabei am Körper selbst erfolgen.6282 Entspr gilt für Diagnostizierverfahren an entnommenen Körpersubstanzen, auch wenn diese wieder dem Körper zugeführt werden. Ein Verfahren zur Speicherung von Signalen in einem implantierbaren medizinischen Gerät ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zwischen dem Speicherverfahren und der Wirkung des Geräts auf den Körper kein Zusammenhang besteht.6283 Das Diagnoseverfahren ist nicht patentierbar, wenn der Patentanspruch einschließt die Diagnose für Heilzwecke im strikten Sinn, die vorhergehenden Schritte, die dafür konstitutiv sind, dass die Diagnose gestellt wird, und die besonderen Interaktionen mit dem menschlichen oder tierischen Körper, die bei deren Ausführung erfolgen, technischer Natur sind; auf die Mitwirkung eines Arzts oder Tierarzts kommt es nicht an.6284 Das Verfahren muss am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden. Die Ausschlussbestimmung verlangt keine besondere Art oder Intensität der Interaktion mit dem menschlichen oder tierischen Körper; ein vorausgehender Schritt technischer Natur genügt, wenn seine Durchführung eine Interaktion mit diesen erfordert.253 Werden Messwerte für die Diagnostik in einem der Diagnose vorgelagerten Schritt verarbeitet und ergibt sich die Diagnose erst durch einen weiteren Schritt des Arzts, greift der Ausschluss nicht.254 Auch automatisch ablaufende Verfahren oder Verfahren zur Selbstdiagnose ohne Beteiligung eines Arzts (oder überhaupt einer dritten Person) können unter den Patentierungsausschluss fallen.255


IV.Erzeugnisse und Herstellungsverfahren bei Behandlung und Untersuchung
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Nach Abs 1 Nr 2 Satz 2 sind Erzeugnisse, insb Stoffe und Stoffgemische (zB Arzneimittel, Endoprothesen, künstliche Organe, Herzschrittmacher, Prothesen, Nahtmaterial, Röntgenapparate, chirurgische Instrumente),256 die in Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers und Diagnostizierverfahren angewendet werden, gewerblich anwendbar; das gilt auch für Vorrichtungen, die mit technischen Mitteln den menschlichen Körper beeinflussen.257 Stoffgemische in diesem Sinn sind auch Kombinationspräparate mit äußerlich getrennten Bestandteilen, die gleichzeitig, getrennt oder zeitlich abgestuft wirksam werden.258 Patentfähig sind entnommene Körpersubstanzen (zB Blut), die zu therapeutischen Zwecken (Eigenblutbehandlung) eingesetzt werden. Die Verwendung eines menschlichen Sehnengewebeschnitts als Homotransplantat ist patentfähig;259 desgleichen die eines medizinischen Geräts zum Zertrümmern von Konkrementen im menschlichen Körper;260 dagegen ist die Verwendung eines Werkzeugs zum Entfernen geklemmter Hüftgelenkpfanneneinsätze allein auf die Ausführung eines chirurgischen Verfahrens gerichtet und deshalb als nicht schutzfähig angesehen worden.261 Ob bei einem Implantat die Angabe „zur dauernden Implantation“ zum Schutzausschluss führt, wurde offengelassen.262 Hat die Bearbeitung eines Implantats am menschlichen Körper unmittelbare Auswirkungen auf diesen, liegt eine nicht patentfähige Behandlung vor.263 Schutzfähig können auch Herstellungsverfahren für Arzneimittel sein.264










§ 3

(Neuheit)

(1) 1 Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. 2 Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.

(2) 1 Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind:


	 der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung;
	 der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland nach Art. 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist und, wenn es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (Artikel 153 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens) handelt, die in Artikel 153 Abs. 5 des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen erfüllt sind;
	 der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist.



2 Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. 3Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder Abs. 4 erlassen worden ist, gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(3) Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentfähigkeit durch die Absätze 1 und 2 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(4) Ebenso wenig wird die Patentfähigkeit der in Absatz 3 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem der in § 2a Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfahren durch die Absätze 1 und 2 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

(5) 1 Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 bleibt eine Offenbarung der Erfindung außer Betracht, wenn sie nicht früher als sechs Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittelbar zurückgeht


	 auf einen offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers oder
	 auf die Tatsache, daß der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung auf amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt hat.



2Satz 1 Nr 2 ist nur anzuwenden, wenn der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung angibt, daß die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt worden ist und er innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hierüber eine Bescheinigung einreicht. 3 Die in Satz 1 Nr 2 bezeichneten Ausstellungen werden vom Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz im Bundesanzeiger bekanntgemacht.
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A.Systematik, Entstehungsgeschichte, Anwendungsbereich

I.Systematik

1

§ 3 regelt, was für die Prüfung der Neuheit als „relativer“ Voraussetzung der Patentfähigkeit als StdT gilt. Abs 1 umschreibt den StdT allg und für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nach § 4, Abs 2 erweitert ihn auf bestimmte rangältere, aber später oder überhaupt nicht öffentlich zugänglich gemachte Tatsachen, dies aber nur für die Neuheitsprüfung und nicht für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (§ 4 Satz 2), Abs 3 enthält eine Sonderregelung für zur Anwendung in medizinischen Verfahren bestimmte Stoffe und Stoffgemische. Abs 4 nimmt bestimmte Tatsachen von der Neuheitsschädlichkeit aus. Die Regelung hat den Bereich des Neuheitsschädlichen dadurch, dass zeitliche und räumliche Grenzen für die Berücksichtigung des Vorbekannten nicht bestehen, erweitert. Auf Form und Mittel der Kundgebung kommt es grds nicht an.7218 Auch nachveröffentlichte ältere nationale und eur Patentanmeldungen rechnen für die Neuheitsschädlichkeit zum StdT. Abs 5 entspricht Art 55 EPÜ. Neuheitsschonfrist und Ausstellungsschutz sind stark eingeschränkt worden. Allerdings bestehen auf internationaler Ebene Tendenzen zu einer Erweiterung der Neuheitsschonfrist, die in einigen Patentgesetzen Niederschlag gefunden haben (Rn 149).


II.Entstehungsgeschichte

2

Zu den Regelungen 1877, 1891 und 1936 8. Aufl. Die Bestimmung ist durch das IntPatÜG neu gefasst worden und hat ihre Bezeichnung durch die Neubek 1981 erhalten. Damit ist der Neuheitsbegriff mit den Bestimmungen des StraÜ in Übereinstimmung gebracht worden. Das 2. PatGÄndG hat in Abs 2 Satz 1 Nr 2 die Notwendigkeit der Zahlung der Benennungsgebühr eingefügt. Das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte hat Abs 2 Satz 1 Nr 2 neu gefasst, in Abs 2 Satz 3 und Abs 3 die Verweisungen geänd, Abs 4 neu eingestellt und den früheren Abs 4 in Abs 5 umbenannt. Das GeschmMMG hat in Abs 5 das Wort „Bundesgesetzblatt“ durch „Bundesanzeiger“ ersetzt, die 10. ZuständigkeitsanpassungsVO die Bezeichnung Justiz durch Justiz und für Verbraucherschutz.

3

Der Diskussionsentwurf 2. PatRVereinfModG vom 14.1.2020 schlägt vor, in Abs 2 Satz 1 Nr 1 und 3 die Bezeichnung Deutsches Patentamt in Deutsches Patent- und Markenamt zu ändern.


III.Anwendungsbereich

4

1.Grundsatz. § 3 gilt für Patentanmeldungen nach dem PatG und für nach dem PatG erteilte Patente, aber nicht für Gebrauchsmuster.

5

2.Europäisches Patentübereinkommen. Für eur Patentanmeldungen und eur Patente gelten die Art 54, 55 EPÜ, die im wesentlichen übereinstimmende Regelungen enthalten, in Einzelheiten (insb keine Geheimpatente) aber abweichen. Die Revisionsakte hat die Neuheitsschädlichkeit bei bekannten Stoffen und Stoffgemischen präzisiert und die Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten eingeführt.

6

3.Das Gebrauchsmusterrecht (§ 3 Abs 1 GebrMG) kennt einen eigenständigen „relativen“ Neuheitsbegriff. Auch das Designrecht geht von einem „relativen“ Neuheitsbegriff aus.7219

7

4.Einen andersartigen Neuheitsbegriff verwendet das Sortenschutzrecht (§ 6 SortG, Art 10 GemSortV). Danach wird auf die frühere Abgabe an andere und nicht auf einen Vergleich mit anderen Sorten abgestellt. Wie im Patentrecht gilt das Prinzip der Weltneuheit.



B.Der Stand der Technik

I.Begriff

8

Das PatG kennt den dem StraÜ und dem EPÜ entlehnten Begriff des Stands der Technik (StdT; state of the art, former art; état de la technique) erst seit der Änderung durch das IntPatÜG; jedoch war er schon lange zuvor als Bezeichnung des neuheitsschädlichen und bei der Prüfung auf Erfindungshöhe zu berücksichtigenden Materials gebräuchlich. Nur die offenkundige Vorbenutzung war neuheitsschädlich, fehlte es daran, konnte nur ein Vorbenutzungsrecht (§ 12) entstehen.7220 Über die frühere Neuheitsschonfrist hinaus kamen bei Offenkundigwerden Ausnahmen von der Zurechnung zum StdT nicht in Betracht.7221 Der StdT „umfasst grds jede Vorverlautbarung, die zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeinem Land der Welt erfolgt ist“.7222 In den USA rechnen nach der Reform von 2011 seit März 2013 zur „prior art“ die vier Kategorien Angebot (offers for sale), öffentlicher Gebrauch (public uses), Patente und gedruckte Veröffentlichungen und auf andere Weise der Öffentlichkeit zugängliche Gegenstände.7223

9

Erfasst sind auch Defensivpublikationen, hinter denen die Absicht steht, auf kostengünstige Weise außerhalb von Schutzrechtsanmeldungen (ggf zeitgleich mit einer solchen) und wissenschaftlich-technischen Veröffentlichungen StdT zu schaffen.7224 Die Anforderungen der einzelnen Patentämter, vor allem bei der Publikation im Internet, sind unterschiedlich.7225 Defensivpublikationen werden nur dann zum StdT rechnen können, wenn sie ohne unzumutbaren Aufwand zugänglich und recherchierbar sind, also nicht bei „Verstecken“ im Internet („disguised publications“) oder bei kurzzeitigem Aushang an ungewöhnlichen Stellen und insb nicht bei dolosem oder rechtsmissbräuchlichem Vorgehen.7226


II.Bedeutung; Verhältnis zur erfinderischen Tätigkeit

10

Die Patenterteilung setzt eine (nicht notwendig fortschrittliche) Bereicherung der Technik voraus; an dieser fehlt es, wenn die beanspruchte Lehre gegenüber dem StdT nicht neu ist. Die Funktion des Beurteilens („Messens“) der Erfindung am StdT besteht darin, das vom Patentschutz auszuschließen, was ohne Zutun des Erfinders bereits zur Verfügung stand oder aus verfügbarem Wissen in naheliegender Weise erwachsen konnte.7227 Allein die objektive Bereicherung der Technik rechtfertigt eine Patenterteilung. § 3 schließt daher das, was objektiv im StdT vorhanden ist, von einer Patentierung aus. Komplementär hierzu stellt § 4 sicher, dass Erfindungen nicht bei jedem Unterschied zum StdT zum Patent führen können, sondern erst eine gewisse Qualität des Abstands („Nichtnaheliegen“, non-obviousness) zum Vorbekannten patentbegründend wirkt. Wegen des bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigenden uU unterschiedlichen StdT kann das Vorliegen der Neuheit nur offengelassen oder unterstellt werden, wenn die erfinderische Tätigkeit verneint wird.7228 Prüfung der Neuheit wird bei Verneinung der erfinderischen Tätigkeit aber im Nichtigkeitsverfahren grds angebracht sein, schon um eine Zurückverweisung bei abw Beurteilung durch den BGH zu vermeiden; dies entspricht auch weitgehend der aktuellen Praxis beim BPatG. Nach der früheren Auffassung des BGH mussten aufgrund der gesetzgeberischen Wertentscheidung, Neuheit und erfinderische Tätigkeit als unterschiedliche Prüfungskategorien auszubilden, diese Begriffe materiell unterschiedlich angereichert werden; so wurde die Neuheitsprüfung als reiner Erkenntnisakt, die Prüfung auf Erfindungshöhe oder erfinderische Tätigkeit als Akt wertender Entscheidung angesehen;7229 dies ist nunmehr dahin relativiert, dass die Reichweite der Offenbarung in einer Entgegenhaltung als einer Wertung unterliegend angesehen wird (vgl Rn 53). Ersetzbarkeit einer Vorrichtung durch eine andere ist zu Recht als Frage der erfinderischen Tätigkeit und nicht der Neuheit angesehen worden.7230

11

Die geltende Regelung mit den zwei getrennten Erfordernissen Neuheit und erfinderische Tätigkeit erscheint vom Ansatz her nicht zwingend und durch die neuere Rspr teilweise überholt. Maßgebliches Kriterium für die Patentfähigkeit ist der erfinderische Abstand vom StdT, nicht die bloße Neuheit, die erst über die Regelung in Abs 2 iVm der in § 4 Satz 2 erheblich wird. Die Funktion der beiden Erfordernisse stimmt grds überein. Die Neuheitsprüfung hat da, wo ihr und der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ein übereinstimmender StdT zugrunde zu legen ist, eine untergeordnete Rolle; ist der Anmeldegegenstand naheliegend, kann die Neuheitsfrage uU offengelassen werden.7231 Notwendig ist die gesonderte Neuheitsprüfung nur, wenn bestimmtes Material aus dem StdT nicht zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden kann. Hier erweist sich die Neuheitsprüfung aber oft als stumpfes Schwert, weil es der Anmelder/Patentinhaber grds in der Hand hat, durch Aufnahme eines zusätzlichen ursprungsoffenbarten Merkmals Neuheit herzustellen. Den Belangen des Anmelders der älteren Anmeldung, der nicht über ein Patent verfügt, könnte auch auf andere Weise (Vorbenutzungsrecht) Rechnung getragen werden, ohne dass schutzwürdige Belange der Allgemeinheit berührt würden.


III.Maßgeblicher Zeitpunkt

12

Was zum StdT gehört, ist nach dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag stichtagsbezogen zu beurteilen.7232 Das ist grds der Anmeldetag, Abs 1, 2. Der Maßgeblichkeit des Kalendertags (und nicht der Uhrzeit) der Anmeldung als Referenzzeitpunkt liegt die Vorstellung zugrunde, dass auch eine bestimmte Veröffentlichung oder Benutzung, die als StdT in Betracht kommt, ihrerseits an einem bestimmten Ort an einem bestimmten, seiner Zählung nach vor dem Anmeldetag liegenden Kalendertag (nach der nach diesem Ort geltenden Zeitzone) stattgefunden hat. Unerheblich ist jeweils der genaue Zeitpunkt und damit auch das Verhältnis der an unterschiedlichen Referenzorten geltenden Kalendertage. Diesem der PVÜ zugrunde liegenden Konzept kommt es am nächsten, bei der öffentlichen Zugänglichmachung über ein sofortige weltweite Verfügbarkeit ermöglichendes Medium wie das Internet auf den Ort und dessen Zeitzone abzustellen, an dem die Handlung erfolgt, die zur öffentlichen Zugänglichkeit der technischen Information für die Fachwelt führt. Dies hat den Vorteil, dass es für die Bestimmung des Zeitpunkts der Veröffentlichung allein auf die Bestimmung des Tags der Veröffentlichung in der Zeitzone der Veröffentlichungshandlung ankommt. Danach ist die Feststellung hinreichend, an welchem Tag eine Patentanmeldung in der Zeitzone des jeweiligen Patentamts veröffentlicht wurde, um bestimmen zu können, ob diese Veröffentlichung im Hinblick auf den Anmeldetag einer anderen Patent- oder Prioritätsanmeldung zum StdT gehört.7233 Der Tag ist kleinste Zeiteinheit, so dass es auf die Uhrzeit nicht ankommt. Der Anmeldetag ist in jedem Stadium des Erteilungsverfahrens vAw zu berücksichtigen; er kann nicht durch verspätete Geltendmachung verwirkt werden.7234 Zu den Voraussetzungen für die Zubilligung des Anmeldetags Rn 4 ff zu § 35.

13

Bei Inanspruchnahme einer Priorität liegt der Zeitrang vor dem Anmeldetag. Welcher Tag maßgeblich ist, ergibt sich nicht aus § 3, sondern aus den für die Begründung des Prioritätsrechts maßgeblichen Bestimmungen. In Betracht kommt in erster Linie die Inanspruchnahme der Priorität einer früheren ausländ oder internationalen Anmeldung aufgrund eines Staatsvertrags (Art 4, 4bis PVÜ, PCT, Art 68 EPÜ; TRIPS-Übk oder bilaterale Verträge) oder bei Gegenseitigkeit (§ 41), daneben die der „inneren“ Priorität einer früheren inländ Patent- oder Gbm-Anmeldung (§ 40), schließlich die Entnahmepriorität nach § 7 Abs 2. Ist die Inanspruchnahme der Priorität unwirksam, etwa weil die frühere und die Nachanmeldung nicht dieselbe Erfindung betreffen, sind Tatsachen im Prioritätsintervall zu berücksichtigen.7235

14

„Prioritätsdisclaimer“. Ist in einem Patent die Priorität einer früheren Anmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält, das über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgeht, und ist der Anspruchsgegenstand wegen seines späteren Zeitrangs nicht patentfähig, kann nach Auffassung des 20. Senats des BPatG das Patent beschränkt aufrechterhalten werden, wenn der Patentanspruch eine in der Prioritätsanmeldung offenbarte patentfähige Unterkombination enthält und in den Patentanspruch eine Erklärung des Inhalts aufgenommen wird, dass das Anspruchsmerkmal über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgeht und die Patentfähigkeit bei Berücksichtigung des Zeitrangs der Prioritätsanmeldung nicht stützen kann.7236 Der 4. Senat des BPatG lehnt den „Prioritätsdisclaimer“ ab.7237 Der BGH hat dagegen erkannt, dass die Priorität einer Voranmeldung, die eine Bereichsangabe enthält, jedenfalls dann wirksam in Anspruch genommen werden kann, wenn der in der Nachanmeldung beanspruchte, innerhalb dieses Bereichs liegende einzelne Wert oder Teilbereich in der Voranmeldung als mögliche Ausführungsform der Erfindung offenbart ist.7238

15

Bei Teilung bleibt der Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung erhalten (§ 39 Abs 1 Satz 4). Dasselbe gilt für die Ausscheidung (Rn 54 zu § 39). Jedoch können unzulässige Erweiterungen nach geltendem Recht auch über eine Ausscheidung keine Rechte begründen (Rn 12 f zu § 38).

16

Am Anmelde- oder Prioritätstag des Patents eingetretene Umstände rechnen nicht zum StdT.7239 Anmeldungen mit gleichem Zeitrang können sich deshalb nicht im Weg stehen.7240


IV.Relevante Tatsachen

17

1.Grundsatz. § 3 nennt als zum StdT gehörend nicht abschließend durch schriftliche und mündliche Beschreibung, Benutzung und in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemachte Kenntnisse. Die Regelung verzichtet auf das Merkmal der Vorveröffentlichung in öffentlichen Druckschriften und die Hundertjahresfrist bei Vorveröffentlichungen, sie bezieht weiter ausländ Benutzungshandlungen ein. Auf die Sprache kommt es nicht an,7241 erfasst werden zB auch Veröffentlichungen in einer Programmiersprache.7242 Das angegriffene Patent rechnet nicht zum StdT.7243 Zur Berücksichtigung nicht vorveröffentlichter älterer Anmeldungen Rn 125 ff.

18

2.Kenntnisse. Abs 1 rechnet dem StdT bestimmte Kenntnisse zu. Der Begriff ist umfassend („alle Kenntnisse“, „anything“);7244 er beschränkt sich nicht auf technische Lehren,7245 zum StdT können auch rein theoretische Kenntnisse, Theorien, selbst Spekulatives oder nicht Gesichertes rechnen, technischer Charakter ist nicht erforderlich.7246 Kenntnisse sind mit Information gleichzusetzen, für eine Bewertung besteht auf dieser Ebene kein Anlass.7247 Allerdings ist auf die Sicht des Fachmanns abzustellen (vgl Rn 57). Um im StdT aktiv genutztes Wissen muss es sich nicht handeln; es genügt, wenn das Wissen so bereit steht, dass der Fachmann Zugriff nehmen kann.7248

19

Auf die Verkörperung der Kenntnisse kommt es nicht an. Es kann sich um schriftlich, zeichnerisch oder elektronisch fixiertes Wissen handeln, aber auch um praktisch angewendetes oder mündlich tradiertes. Ob die Information von dauerhaftem Bestand ist, ist unmaßgeblich, erst recht kommt es nicht auf eine Vervielfältigung an.7249

3.Öffentliche Zugänglichkeit

20

a. Allgemeines. Abs 1 rechnet Kenntnisse zum StdT nur dann, wenn sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Presseveröffentlichungen sind einzubeziehen.7250 Auf den Nachweis des Bekanntgewordenseins kommt es nicht an, sondern darauf, dass ein nicht bestimmter (nicht begrenzter) Personenkreis in der Lage war, die Kenntnisse kennenzulernen.7251 Das kann auch bei einer Hauszeitung (Mitarbeiterzeitschrift) der Fall sein.7252 Als unbestimmter Personenkreis gilt bereits die Zahl der Unternehmen, die an den Kenntnissen aus irgendwelchen Gründen interessiert waren,7253 auch ein über einen engen Kreis von bestimmten Interessenten hinausgehender Empfängerkreis.7254
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Es kam schon nach der früheren Rechtslage nicht darauf an, ob die Allgemeinheit und damit ein „anderer Sachverständiger“ von der Vorbenutzung tatsächlich Kenntnis erlangt hatte.7255 Es genügte die Feststellung einer nicht zu entfernten Möglichkeit (nach neuerer Rspr: einer tatsächlichen Möglichkeit), dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige („Sachverständige“) zuverlässige, ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Vorbenutzung erhalten konnten.7256 Wenn nur Laien die Möglichkeit zur Wahrnehmung hatten, wurde eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür verlangt, dass die Vorbenutzung durch sie zur Kenntnis fachmännischer Kreise gelangen konnte.7257 Die Lit stellt teilweise darauf ab, dass eine Zumutbarkeitsgrenze nicht überschritten wird, was insb bei Vorbenutzungen auf dem Gebiet der Chemie und der Computertechnik zu beachten sei.7258 Die bloße Möglichkeit, dass Besucher bei Werksbesichtigungen Kenntnis nehmen konnten, genügte nicht; es musste festgestellt werden, dass in der fraglichen Zeit solche Besuche stattfanden.7259 Ob darüber hinaus generell eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Wahrnehmung der Vorbenutzung bestehen muss,7260 erscheint zwh. Eine Benutzungshandlung, die zunächst bei objektiver Würdigung der anfangs gegebenen Umstände geeignet erschien, die Erfindung offenkundig zu machen, konnte sich durch spätere, unabhängig vom Willen des benutzenden Erfinders eingetretene Umstände als nicht offenkundig erweisen, insb, wenn die Möglichkeit entfiel, dass beliebige andere Fachkundige Kenntnis erlangen konnten.7261
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Zu unterscheiden waren Zugänglichkeit der Informationsquelle und Zugänglichkeit der Information selbst; das für das Erkennen und Verstehen erforderliche Wissen musste vermittelt werden können; entscheidend war, welche Informationen sich dem Betrachter erschlossen oder für ihn herleiten ließen.7262 Offenkundigkeit wurde bejaht bei einer unkomplizierten Maschine, deren Merkmale klar zu ersehen waren, wenn die Kunden ein erhebliches Interesse für die Art der Herstellung hatten und nach der Lebenserfahrung Verständnis für die vorhandene Maschineneinrichtung vorauszusetzen war, so dass sie in der Lage waren, die wesentlichen Merkmale zu erkennen und anderen Fachkundigen mitzuteilen, und eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestand, dass die Kunden über ihre Beobachtungen mit Konkurrenten des Vorbenutzers sprachen.7263 Dass die Personen, für die die Möglichkeit einer Kenntnisnahme von der Vorbenutzung bestanden hat, konkret bestimmbar sind, war nicht erforderlich.7264
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War die im benutzten Gegenstand verkörperte technische Lehre durch bloße Sinneswahrnehmung („Augenschein“) nicht zu erkennen, war die Vorbenutzung nur offenkundig, wenn die nicht zu fern liegende Möglichkeit bestand, dass andere Fachkundige eine die technische Lehre enthüllende nähere Untersuchung des vorbenutzten Gegenstands vornehmen7265 oder wenn diese (uU über eine bloße Vorführung hinaus) erläutert wurde.7266 Zur Feststellung der Offenkundigkeit genügte nicht die Möglichkeit, dass die Sache in die Hände anderer Fachkundiger hätte gelangen können, wenn dieser Fall nicht eingetreten war und kein anderer Fachkundiger Gelegenheit hatte, sie zu untersuchen.7267 Eine umfangreiche zeit- und arbeitsaufwändige Untersuchung eines nicht deklarierten vorbenutzten Stoffs oder Stoffgemischs stellte die Offenkundigkeit der Vorbenutzung nicht in Frage, sofern sie einem sachverständigen Interessenten aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden sachlichen und personellen Mittel mit Aussicht auf Erfolg möglich und zumutbar war und er Gelegenheit und Anlass zu ihr hatte.7268 Dass ein Gegenstand nur aus der Ferne angesehen werden konnte, konnte der Offenkundigkeit entgegenstehen.7269 Es genügte nicht, wenn eine Untersuchung allenfalls rein zufällig erfolgt wäre und sie nach Lebenserfahrung und tatsächlichen Umständen praktisch nicht eintreten konnte.7270
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Die Praxis hat zur früheren Rechtslage die Öffentlichkeit einer Druckschrift im engeren Sinn schon dann bejaht, wenn sie im Buchhandel erschienen war.7271 Bei anderen Vervielfältigungen war es ausreichend, dass sie in einer öffentlichen Bibliothek7272 oder an einer sonstigen der Allgemeinheit zugänglichen Stelle zur (allg) Kenntnisnahme auslagen.7273 Das RPA7274 wie das ÖPA7275 haben bei Dissertationen zu Unrecht die Einreihung in verschiedene öffentliche Bibliotheken gefordert.7276 Es reichte indessen aus, wenn die Arbeit in einem einzigen Exemplar in einer öffentlichen Bibliothek von beliebigen Benutzern gelesen werden konnte.7277 Eine Diplomarbeit, die in eine Hochschulbibliothek in der ehem DDR eingestellt und dort registriert war, war öffentlich, wenn sie für das Fachpublikum in der DDR zugänglich war; der Feststellung, dass die Schrift für Personen aus anderen Ländern zugänglich war, bedurfte es nicht.7278 Der Eingang in der Bibliothek allein wurde nicht als ausreichend angesehen, sondern erst die Einreihung in den Katalog oder die Freihandbibliothek.7279 Befand sich eine Druckschrift, die nur für eine vorübergehende Zeit von aktueller Bedeutung war, in einer öffentlichen Bibliothek, konnte nach der Lebenserfahrung angenommen werden, dass sie während der Zeit ihrer technischen oder wirtschaftlichen Aussagekraft in der Bibliothek eingestellt wurde, daher wurde eine den Stempelaufdruck (ohne Datum) tragende Preisliste jedenfalls vor dem mehr als 6 Jahre später liegenden Prioritätstag einer Patentanmeldung als der Öffentlichkeit zugänglich angesehen.7280 Wann eine bei einem Hochschulinstitut abgegebene Diplomarbeit öffentlich zugänglich war, hing von den Umständen ab.7281
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Bei Firmenschriften (Katalogen, Prospekten, Rundschreiben usw) reichte die Versendung an einen nicht bestimmten oder nicht zur Verschwiegenheit verpflichteten Empfängerkreis aus.7282 Jedoch hing die Zugänglichkeit von den tatsächlichen Umständen ab.7283
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Der Begriff „Öffentlichkeit“ war typisiert zu bestimmen. Daher war der Ansatzpunkt des BGH,7284 auf das finale Element, dass die schriftlichen Erzeugnisse zur Vervielfältigung und Verbreitung in der Öffentlichkeit geeignet, bestimmt und zugelassen sein müssen, zutr und sachgerecht. War der Vorabdruck eines Vortrags für einen zahlenmäßig und personell begrenzten Personenkreis bestimmt, der sich aus der Empfängerliste ergab, war Öffentlichkeit nicht gegeben.7285 Ob die Veröffentlichung befugt geschah, unrechtmäßig erfolgte oder durch eine vorangegangene rechtswidrige oder unbefugte Handlung ermöglicht wurde, war ebenso unerheblich7286 wie der Zusatz „als Manuskript gedruckt“.7287

27

Einzelfälle aus der älteren Rechtsprechung. Öffentlich zugänglich konnten Dissertationen,7288 Diplomarbeiten,7289 nicht aber, wenn sie lediglich durchgeblättert werden konnten,7290 in einer Bibliothek ausliegende Manuskripte7291 sein, ebenso ein Institutsbericht, der bei einer Institutsbesprechung ohne Geheimhaltungsverpflichtung verteilt und wissenschaftlich diskutiert wurde.7292 Vorabdrucke („preprints“) einer wissenschaftlichen Abhandlung wurden nicht als öffentliche Druckschriften angesehen, wenn mit ihrer Versendung nicht die Unterrichtung der Öffentlichkeit, sondern nur die Förderung des freien wissenschaftlichen Informationsaustauschs und der wissenschaftlichen Diskussion innerhalb eines überschaubaren und bestimmbaren Kreises von Fachleuten bis zur Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift bezweckt wurde. Dies konnte sich daraus ergeben, dass die Versendung diesen Zwecken innerhalb eines überschaubaren und bestimmbaren Kreises von Fachleuten bis zum Abdruck diente.7293 Die Übersendung eines Beitrags an einen Verlag mit Zustimmung zur Veröffentlichung begründete öffentliche Zugänglichkeit nicht,7294 da die Zustimmung grds nicht zur unkontrollierten Weitergabe an beliebige Dritte vor der regulären Veröffentlichung berechtigte,7295 der Eingang des Manuskripts bei der Redaktion reichte nicht aus.7296 Als nicht öffentlich wurde ein Vortragsmanuskript für 20 ausgewählte Teilnehmer einer Dozententagung angesehen.7297 Werkstattzeichnungen, die auch für die Information von Kunden verwendet wurden, wurden als öffentlich zugänglich angesehen.7298
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Patentanmeldungen sind mit ihrer Offenlegung öffentlich zugänglich, Gebrauchsmusterunterlagen mit der Eintragung. Zu Auslegestücken von Patentanmeldungen und Unterlagen eingetragener Gebrauchsmuster vor dem 7.8.1953 6. Aufl Rn 32 f. Einzelheiten zur öffentlichen Zugänglichkeit ausländ Patentunterlagen 6. Aufl Rn 35 ff.7299 Die sog FIAT-(Field Intelligence Agency Technical)-Ablichtungen der beim RPA vorgefundenen unerledigten Anmeldungen standen öffentlichen Druckschriften gleich, da es für die Öffentlichkeit grds nicht auf die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung ankam.7300
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b.Als Kundgebungsmittel sind schriftliche und mündliche Beschreibung und Benutzung genannt, die Erwähnung des Zugänglichmachens „in sonstiger Weise“ unterstreicht den beispielhaften Charakter. In Betracht kommen neben Büchern, Zeitschriften, Manuskripten, Firmenschriften, Schutzrechtsunterlagen (Rn 39) zB Schriftsätze, Prospekte, Betriebshandbücher, Ton- und Bildaufzeichnungen, gespeicherte Informationen, elektronische Medien, Datenbanken, Veröffentlichungen im Internet (zu Defensivpublikationen Rn 9),7301 jedenfalls sofern die Veröffentlichung dort in einer Weise erfolgt, die eine Kenntnisnahme durch Dritte (und nicht nur bestimmte einzelne Personen)7302 als möglich erscheinen lässt,7303 so, wenn sie mittels einer Suchmaschine aufgefunden werden können,7304 Vorträge, Funksendungen, Gespräche, Schaustellungen, Muster und Modelle sowie Benutzungshandlungen.7305 Einstellung in den Lesesaal einer öffentlichen Bibliothek reicht weiterhin aus.7306 Fehlende Recherchierbarkeit im Internet ist bei erfolgter Zeitschriftenveröffentlichung unschädlich.7307 Die Information kann sich erst durch das gleichzeitige Zusammenwirken mehrerer Informationsträger (zB Vortrag mit schriftlichen Unterlagen und Schaubildern) ergeben.7308 Auch skizzenhafte Darstellungen kommen in Betracht.7309 Ob eine Beschreibung als Druckschrift anzusehen oder wo die Kundgebung erfolgt ist, ist grds ohne Bedeutung, damit haben zahlreiche Fragen7310 ihre Relevanz verloren. Diesen Umständen kann aber beweiserhebliche Bedeutung zukommen.7311 Kurzlebigkeit, zB bei Zwischenprodukten, steht Vorbekanntsein nicht entgegen,7312 kann aber uU die Zugänglichkeit beeinträchtigen, so, wenn das Zwischenprodukt übergangslos in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umgeformt wird.7313
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Schriftliche Beschreibung.7314 Jedenfalls ist das, was im früheren Recht als Druckschrift behandelt worden ist, nach geltendem Recht als schriftliche Beschreibung anzusehen. Für die Auslegung soll es idR nicht darauf ankommen, welchem Zweck das Dokument dient.7315 Der Ort der Veröffentlichung ist ohne Bedeutung.7316 Sprache und Art der Aufzeichnung (Programmiersprachen) sind unmaßgeblich, solange dem Fachmann eine Entschlüsselung möglich ist.7317 Auf die Auflagenhöhe kommt es grds nicht entscheidend an,7318 jedoch kann im Einzelfall Berücksichtigung angebracht sein. Auf die „Seriosität“ des Veröffentlichungsmediums kommt es grds nicht an.7319
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Mündliche Beschreibungen sind zB Vorträge oder Rundfunksendungen, aber auch bloße mündliche Erläuterungen und Angebote.7320

32

Benutzung „ist jede Handlung, die ihrer Art nach geeignet ist, das Wesen der Erfindung kundbar zu machen“.7321 Was nach früherem Recht eine Vorbenutzung ausfüllte, muss nach geltendem Recht grds als Benutzung angesehen werden.7322 Als Benutzungshandlungen kamen insb die des § 6 PatG 1936/1968 in Betracht, jedoch musste der unterschiedlichen Funktion der Regelungen Rechnung getragen werden.7323 Insb kam es auf gewerblichen Charakter der Benutzungshandlung nicht an.7324 Offenkundige Vorbenutzung wurde bejaht, wenn die Benutzungshandlung es ermöglichte, dass beliebige zur Geheimhaltung nicht verpflichtete Dritte von dem benutzten Gegenstand zuverlässige Kenntnis erlangen konnten.7325 Auch die einmalige, vorbehaltslose Lieferung konnte ausreichen (Rn 51; str), ebenso die Herstellung von Modellen.7326

33

Offenkundige Vorbenutzung konnte durch Anbieten (Feilhalten) eines noch nicht hergestellten Gegenstands stattfinden, wenn das Angebot in eindeutiger Weise alle Einzelheiten enthielt, die für die Herstellung durch andere Fachleute notwendig waren.7327 Dies setzt voraus, dass im Einzelfall die Weiterverbreitung der vom Angebotsempfänger erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung vor dem für die Schutzfähigkeit relevanten Zeitpunkt7328 nahelag.7329 Dass einer der Beteiligten nicht gehindert war, seine Kenntnisse an Dritte weiterzugeben, reicht nicht aus.7330 Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der Lieferung der technischen Information bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder die sonstigen Umstände der Lieferung, aber nicht die besonderen Gegebenheiten in dem Unternehmen, das die Informationen empfängt.7331 Ein mitgeliefertes Handbuch mit Urhebervermerk und Verbot der Weiterverbreitung begründet bei „High-End“-Geräten, die in geringer Stückzahl verbreitet wurden, für die darin enthaltene Information keine Vertraulichkeitsverpflichtung.7332 Verneint wurde offenkundige Vorbenutzung für Vorschläge eines Unterlieferanten gegenüber dem Hauptlieferanten über die Ausgestaltung einer technischen Vorrichtung für ein Angebot an einen ausländ Abnehmer;7333 die Weiterleitung eines Systementwurfs seitens eines Unterlieferanten an einen Kunden7334 und ein Angebot eines Hochtechnologieunternehmens an ein anderes solches.7335 Ein Angebot, das nicht an die Öffentlichkeit, sondern an einen (potentiellen) Vertragspartner gerichtet ist, ist nur dann eine offenkundige Vorbenutzung, wenn die Weiterverbreitung der dem Angebotsempfänger damit übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat; ist das Angebot auf die Herstellung eines noch zu entwickelnden Gegenstands gerichtet, kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden.7336 Offenkundige Vorbenutzung kommt durch Aushändigung einer Zeichnung an Interessenten bei Vorbesprechungen über etwaige Herstellung und Lieferung eines noch nicht gebauten Schiffs in Betracht;7337 sie wurde bejaht, wenn nach der Lebenserfahrung damit zu rechnen war, dass die Angebotsempfänger, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet oder daran interessiert waren, die Zeichnung mit ihren technischen Beratern erörtern und Konkurrenten zwecks Abgabe von Vergleichsangeboten vorlegen.7338 Wurde lediglich das Angebot einer Vorrichtung für ein Verfahren unterbreitet, liegt Benutzung des Verfahrens nur vor, wenn das Angebot geeignet war, das Wesen des Verfahrens kundbar zu machen.7339 Hieran fehlt es regelmäßig, wenn nicht die gesamte Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens angeboten wurde, sondern nur ein Teil.7340
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Die Ausstellung eines Gegenstands in einem öffentlichen Museum oder einer Kunstgewerbeschule ist offenkundige Vorbenutzung.7341 Sie konnte auch durch Gebrauch in einer Privatwohnung entstehen.7342 Die Hinterlegung des Musters nach § 7 Abs 1 GeschmMG 1876 machte den hinterlegten Gegenstand von dem Zeitpunkt an zugänglich, zu dem es jedermann gestattet war, Einsicht zu nehmen.7343
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Offenkundige Vorbenutzung kann auch mittelbar erfolgen, wenn nur einzelne von der Benutzung Kenntnis erlangten, sofern die Möglichkeit bestand, dass sie die Kenntnis an Dritte weitergeben.7344 Zu mündlichen Verlautbarungen nach früherem Recht 8. Aufl.7345

36

Die Einbeziehung der Zugänglichkeit in sonstiger Weise soll zukünftigen Entwicklungen in der Kommunikationstechnik Rechnung tragen.7346 Insb bei Veröffentlichungen im Internet kann im Einzelfall der Nachweis des Zugänglichkeitszeitpunkts schwierig sein, daneben auch der der Zugänglichkeit, insb bei Defensivpublikationen (Rn 9).
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c.Der Zeitpunkt der Kundgebung ist ohne Belang, sofern er vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen liegt.7347 Bei „zusammengesetzten“ Informationen kommt es auf den Zeitpunkt ihrer Vervollständigung an.7348 Die Veröffentlichung einer Werbeanzeige besagt nichts über ein Bekanntsein vor deren Erscheinen.7349 Ein Copyright-Vermerk mit Datum vor ddem für den Zeitrang maßgeblichen Tag kann die Zurechnung zum StdT begründen.7350 Sie wurde bei einem Betriebssystem als grds nicht geeignet angesehen, den Zeitpunkt der Zugänglichkeit zu belegen, weil sich nach dem softwaretechnischen Erstellungsprozess üblicherweise noch Qualitätssicherungs-, Test- und Freigabeprozesse anschließen.7351
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Ein Gegenstand, der einmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist, gehört unabhängig davon zum StdT, ob er zugänglich geblieben ist; auch ein nur zeitweise zugänglicher Gegenstand gehört von da an für alle Zeit zum StdT.7352 Dies hat vor allem für Veröffentlichungen im Internet Bedeutung.
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Bei Patentveröffentlichungen (insb Patentschriften, veröffentlichte Patentanmeldungen, in Deutschland Offenlegungsschriften, frühere Auslegeschriften) wird der Zeitpunkt der Zugänglichkeit international mit den Symbolen (41)–(45) gekennzeichnet.7353 Der Inhalt der Patentschrift wird mit der Veröffentlichung der Erteilung des Patents im PatBl StdT7354 (str; vgl Rn 40 zu § 31). GbmUnterlagen sind ab Bekanntmachung der Eintragung, § 8 GebrMG, öffentlich zugänglich. Der Inhalt der Akten einer Patentanmeldung und nachfolgender Verfahren rechnet, soweit er der freien Akteneinsicht (§ 31) unterliegt, zum StdT.7355 Im Recht zahlreicher Staaten sowie nach EPÜ und PCT ist wie nach dt Recht eine Offenlegung spätestens 18 Monate nach dem Anmelde- oder Prioritätstag vorgesehen. Auch Zusammenfassungen kommen als StdT in Betracht.7356 Auf die Nichtübereinstimmung kann es nur dann ankommen, wenn die Zusammenfassung nicht selbst vorveröffentlicht ist.7357
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d.Auf die Person des Kundgebenden kommt es nicht an, soweit nicht Prioritätsschutz oder Schutz nach Abs 4 stattfindet. Selbstkollision7358 ist grds nicht privilegiert. Die Kundgebung ist Realakt und nicht Rechtsgeschäft, deshalb kommt es weder auf Kundgebungswillen noch auf Geschäftsfähigkeit an.
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e. Zugänglichkeit; Geheimhaltung. Das Vorhandensein der Kenntnisse macht diese nicht zum StdT; erforderlich ist, dass die Öffentlichkeit von ihnen Kenntnis nehmen kann. Bei gewerblicher Entwicklungsoder Erprobungstätigkeit, bei der ein betriebliches Interesse daran besteht, die Kenntnisse nicht nach außen dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstände öffentliche Zugänglichkeit der Kenntnisse zu verneinen, jedenfalls solange diese nur solchen Personen zugänglich sind, die an der Entwicklungs- und Erprobungstätigkeit beteiligt sind;7359 Entsprechendes gilt bei Übertragung der Herstellung oder einzelner Herstellungsschritte auf Dritte.7360 Die fehlende Zugänglichkeit wird durch den Wegfall des ihr zugrunde liegenden Vertrags grds nicht obsolet;7361 insoweit kann auf die kartellrechtl Zulässigkeit der Geheimhaltungsvereinbarung nicht zurückgegriffen werden. Intern gewonnene Versuchsergebnisse sind als solche nicht öffentlich,7362 so idR auch bei Spezialanfertigungen zwischen Kunden und Hersteller,7363 anders beim Verkauf eines Serienprodukts.7364 Öffentliche Förderung begründet für sich nicht Zugänglichkeit.7365 Es ist nicht erforderlich, dass jedermann oder der breiten Öffentlichkeit die Kenntnisnahme möglich ist,7366 es reicht aus, wenn ein unbestimmter, wegen seiner Größe oder der Beliebigkeit seiner Zusammensetzung für den Urheber der Kenntnisse nicht mehr kontrollierbarer Kreis eine Zugangsmöglichkeit hat7367 oder hatte.7368 Ein komplexes biochemisches Erzeugnis ist zugänglich, wenn mindestens ein Hinweis an die Fachwelt, dass Proben auf Anforderung erhältlich sind, veröffentlicht ist und angegeben wird, um welches Erzeugnis es sich handelt.7369 Eine Broschüre, die potentiellen Kunden zur Verfügung gestellt wird, ist grds öffentlich zugänglich,7370 ebenso ein Tagungsvortrag ohne Geheimhaltungsverpflichtung,7371 ein an die Mitglieder einer Normenausschussarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag7372 oder ein dort vorliegendes Dokument7373 und ein Bericht, der für jedermann bei einem Forschungsinstitut erhältlich ist, wenn die Fachwelt darauf hinge wiesen wurde.7374 Dagegen ist Zugänglichkeit für einen nach Zweckbestimmung eingegrenzten Personenkreis grds nicht öffentlich.7375 Der äußere Eindruck kann mit herangezogen werden.7376 Die einem Interessenten für den Kauf eines Unternehmensbereichs im Rahmen von Vorgesprächen erteilten Informationen, insb über eine nicht offengelegte Patentanmeldung, sind nicht öffentlich zugänglich.7377 Mitteilungen im Rahmen von Geschäftsbeziehungen und bei deren Anbahnung sind als idR vertraulich angesehen worden, ohne dass es hierüber einer schriftlichen Vereinbarung bedürfe;7378 dies geht zu weit.7379 Übermittlung an einen Hochschullehrer ohne Geheimhaltungsvereinbarung begründet keine öffentliche Zugänglichkeit.7380 Auch wenn biologisches Material, das Gegenstand einer wissenschaftlichen Veröffentlichung ist, ungehindert ausgetauscht werden könnte, ist es damit nicht öffentlich zugänglich.7381 Das Erfordernis bezieht sich auf das Offenbarungsmittel und auf die durch die Offenbarung vermittelte Information;7382 erforderlich ist, dass dritte Sachverständige die objektive Möglichkeit haben, von der neuheitsschädlichen Tatsache so Kenntnis zu nehmen, dass sie das Wesen der Erfindung erkennen und mit ihrem Fachwissen die technische Lehre ausführen können.7383 Besondere Anforderungen an die quantitative und qualitative Zusammensetzung der Öffentlichkeit wurden verneint.7384 Informationen über die Zusammensetzung oder innere Struktur eines Erzeugnisses werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn der Fachmann unter Verwendung bekannter Analysetechniken, die ihm vor dem Anmelde- oder Prioritätstag zur Verfügung standen, unmittelbaren, eindeutigen Zugang zu ihnen hatte, auf die Wahrscheinlichkeit der Analyse und den erforderlichen Aufwand kommt es nicht an.7385 Dass bei einem auf dem Markt befindlichen Handelsprodukt ein Gehäuse geöffnet werden muss, steht der Zugänglichkeit nicht entgegen.7386 Offenkundigwerden kommt auch anlässlich von Reparaturarbeiten in Betracht.7387 Nach der schweiz Rspr reicht es aus, dss die Weitergabe und damit die öffentliche Zugänglichkeit nicht auszuschließen sind.7388 Im Vereinigten Königreich ist ein dreistufiger Test dahin angewendet worden, welche Untersuchungen oder Analysen naheliegenderweise auf das Erzeugnis angewendet werden, weiter, was das Ergebnis dieser Untersuchungen wäre, schließlich, wie das Ergebnis vom Fachmann bewertet würde.7389
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Die objektive Zugänglichkeit im Sinn möglicher Kenntnis reicht aus, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist; ein Anlass für die Analyse ist nicht erforderlich.7390 Aus fehlendem Zugang kann im Einzelfall auf fehlende Zugänglichkeit geschlossen werden.7391
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Zur Zugänglichkeit kommt es insb bei nicht in fixierter Form erfolgenden Mitteilungen auf Geheimhaltungspflicht oder -erwartung und Vertraulichkeit an.7392 Geheimhaltungsvereinbarungen unterliegen keinem Formzwang, Einverständnis der Beteiligten genügt, die Umstände des Falls sind heranzuziehen,7393 konkludente Begründung ist möglich,7394 gute Beziehungen zwischen den Beteiligten genügen allein nicht.7395 Es genügte bereits die Wahrscheinlichkeit einer Kenntnisnahme, die sich uU aus dem besonderen Interessengebiet ergeben konnte.7396 Eingehaltene Pflicht zur Verschwiegenheit begründete Neuheit.7397 Für eine implizite Geheimhaltungsverpflichtung wurde darauf abgestellt, dass ein Geheimhaltungsinteresse tatsächlich bestand und dass die Geheimhaltung so abgesichert wurde, dass eine Weiterverbreitung der Lehre als praktisch ausgeschlossen erscheint.7398 Getrennt geführte Angebotsverhandlungen eines Interessenten mit mehreren Anbietern wurden als stillschweigende Geheimhaltungsvereinbarung angesehen.7399
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Offenkundigkeit schied aus, wenn zwar keine Geheimhaltungspflicht begründet wurde, aber nach der Lebenserfahrung zu erwarten war, dass der nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Dritte gleichwohl, zB wegen eigenen geschäftlichen Geheimhaltungsinteresses, die Benutzungshandlung tatsächlich geheimhalten werden.7400 Das gemeinsame Interesse der bei einer technischen Entwicklung Zusammenarbeitenden an der Geheimhaltung kann die Offenkundigkeit eines im Rahmen dieser Zusammenarbeit gemachten Angebots ausschließen; die Erwartung der Geheimhaltung als Grundlage der Verhandlungen über das Angebot kann die gleichen Wirkungen haben wie die Vereinbarung der Geheimhaltung.7401 Von Geheimhaltungserwartung wird grds auch bei Standardisierungsgesprächen auszugehen sein, solange diese noch nicht zur Veröffentlichung des Standards oder der zugrunde liegenden Unterlagen geführt haben.7402
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Offenkundige Vorbenutzung lag nicht vor, wenn die Beschreibung nur den zur Amtsverschwiegen- heit verpflichteten Angehörigen einer Behörde zugänglich war und kein Anhalt für Kenntniserlangung anderer vorlag.7403
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Die Herstellung von Anlagen war keine offenkundige Vorbenutzung, wenn der Hersteller nach dem Werkvertrag verpflichtet war, über Einzelheiten und den Verwendungszweck der Anlage Stillschweigen zu bewahren.7404 Geräte, die während des Zweiten Weltkriegs aus abgestürzten Flugzeugen geborgen oder nachgebaut wurden, sind nicht dadurch offenkundig geworden, dass sie in einer eigens dafür eingesetzten Arbeitsgemeinschaft, der auch Vertreter der Elektroindustrie angehörten, erörtert wurden.7405
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Die Übergabe eines Musterstücks an einen Kaufinteressenten war idR keine offenkundige Vorbenutzung, soweit vom Empfänger Geheimhaltung erwartet werden konnte; anders, wenn sich der Empfänger nach den Umständen, zB nach Abschluss eines Liefervertrags über eine größere Zahl der Gegenstände zum Zweck des Weiterverkaufs, für berechtigt halten konnte, die Kenntnis an beliebige Dritte weiterzugeben.7406
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Eine Geheimhaltungspflicht wurde nicht bereits dadurch begründet, dass die Tür zu dem Raum, in dem eine Maschine untergebracht war, mit einem Schild „Unbefugten ist der Zutritt verboten“ versehen war. Hatten trotz eines solchen Verbotsschilds Betriebsfremde Gelegenheit, den Raum zu betreten, bedurfte es zur Geheimhaltung besonderer Vorkehrungen.7407 Aus der Erlaubnis, ein Werksgelände zu betreten, ergab sich für Lieferanten, Abnehmer, Handwerker oder Besucher nicht ohne weiteres eine Geheimhaltungsverpflichtung.7408
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Die Benutzung eines Verfahrens durch Angebot einer Vorrichtung war idR offenkundig, wenn der Angebotsempfänger zur Geheimhaltung des Verfahrens nicht verpflichtet war und kein eigenes Geheimhaltungsinteresse hatte, die Weiterverbreitung der technischen Kenntnisse an beliebige Dritte lag dann nach der Lebenserfahrung nahe.7409
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Vertrauensbruch oder Geheimnisverrat machte die Kenntnis öffentlich,7410 entscheidend war die objektiv gegebene Offenkundigkeit.7411 Technisches Wissen, das mit Willen des Mitteilenden in interessierten Kreisen ohne Verpflichtung zu vertraulicher Behandlung bekanntgemacht wurde, war einem Empfänger der Mitteilung auch dann nicht anvertraut iSd § 18 UWG, wenn der Mitteilende dem Empfänger erklärt hatte, er solle das Wissen nicht nach seinem Belieben verwerten dürfen.7412
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Zugänglichkeit von Benutzungen.7413 Fehlende Reproduzierbarkeit des der Öffentlichkeit zugänglichen Erzeugnisses wurde als der Zurechnung zum StdT entgegenstehend angesehen.7414 Zugänglichkeit wurde bejaht bei einem einzigen vorbehaltlosen Verkauf auch an einen Nichtfachmann ohne Geheimhaltungsverpflichtung, ohne dass es darauf ankommt, ob andere Kenntnis erhalten haben7415 (str), Lieferung an Hochschullabor,7416 verneint für Benutzung in eingezäunter Schiffswerft,7417 bei Einbau in Schiffen.7418
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Die Verwendung eines Bauelements auf einer Baustelle macht eine in diesem verkörperte Erfindung nicht ohne weiteres zugänglich.7419 Lieferung in kleinen Stückzahlen kann bei Massenartikeln uU dafür sprechen, dass sie nur zu Erprobungs- und Versuchszwecken erfolgen soll; daraus kann fehlende Zugänglichkeit folgen.7420 Bei Lieferung und Aufstellung einer Vorrichtung soll die Funktion ihrer wesentlichen Merkmale nicht offenbart sein.7421 Vertraulichkeitserwartung kommt unter Wissenschaftlern in Bezug auf Forschungsarbeiten in Betracht; sie umfasst grds alle Mitarbeiter der Forschungseinrichtung.7422

4.Offenbarungsgehalt
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a. Grundsatz. Beim Offenbarungsgehalt einer Entgegenhaltung steht (auch) eine Wertung in Frage.7423 Die Praxis im Vereinigten Königreich wendet eine Art „Verletzungstest“ („infringement test“) an.7424 Entgegenhaltungen sind vollständig7425 und im Gesamtzusammenhang7426 auszuwerten; so sind nicht nur die bevorzugten, sondern alle Ausführungsbeispiele zu berücksichtigen.7427 Darauf, ob Schutz beansprucht wird, kommt es nicht an.7428 Der StdT umfasst auch die Darstellung nachteilbehafteter Lehren, jedenfalls solange die offenbarte Lehre nicht als unausführbar erscheint.7429 Als unmittelbar offenbart ist angesehen worden, was die Veröffentlichung dem Fachmann an Kenntnissen vermittelt, ohne dass er sich nähere Gedanken machen muss.7430 Abzustellen ist auf die durch die Veröffentlichung vermittelte technische Information.7431 Ein Merkmal kann ohne weiteres zu entnehmen sein, wenn es weder wörtlich noch bildlich dargestellt ist.7432 Die Veröffentlichung darf nicht „über ihren Inhalt hinaus interpretiert“ werden; ihr darf nur das als offenbart zugeschrieben werden, was ein fachkundiger Leser ohne eigene Zutat nach dem Fachwissen im Anmeldezeitpunkt unmittelbar aus ihr entnehmen konnte.7433 Es ist unzulässig, Erkenntnisse hereinzuinterpretieren, die erst die beanspruchte Lehre gebracht hat.7434
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Bei der Ermittlung des Offenbarungsgehalts einer Veröffentlichung7435 dürfen einzelne Aussagen (zB Beschreibung und Zeichnungen in einer Patentveröffentlichung) nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden, in dem sie nach dem Gesamtinhalt der Entgegenhaltung stehen; einzelne Begriffe, die in der Veröffentlichung verwendet werden, müssen in diesem Licht betrachtet werden; lückenhafte Angaben können aus dem sonstigen Inhalt ergänzt werden, soweit das ohne besondere Überlegungen möglich ist; erkennbare Ungereimtheiten, Irrtümer, Druckfehler, Zeichenfehler und dgl sind vom Gesamtinhalt her richtigzustellen.7436 Die Darstellung in einer Zeichnung, auf die sich die Beschreibung bezieht, kann genügen; maßgeblich ist, ob die Ausgestaltung aus fachmännischer Sicht als mögliche Ausführungsform erscheint.7437 Eine der verfolgten Zielrichtung zuwiderlaufende Verallgemeinerung von Einzelangaben ist nicht statthaft.7438 Eine Lehre umfasst grds alle ihre Brauchbarkeiten.7439 Andersartigkeit von Zielsetzung und Betrachtungsweise schließt Berücksichtigung nicht aus.7440 Nach dem Wortlaut in Betracht kommende Auslegungsmöglichkeiten scheiden aus, wenn der StdT den Fachmann belehrt, dass etwa weil das anzuwendende Verfahren technisch nicht ausführbar erscheint.7441 Auch die Rspr im Vereinigten Königreich stellt auf die Ausführbarkeit ab7442 („enabling disclosure“). Maßgeblich ist das Verständnis des Fachmanns am Anmelde- oder Prioritätstag.7443
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Schematische Darstellungen, wie sie üblicherweise in Patentschriften zu finden sind, offenbaren idR nur das Prinzip der Vorrichtung, nicht aber exakte Abmessungen.7444
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b. Einheitlichkeit des Offenbarungsbegriffs. Grds ist von einem einheitlichen Offenbarungsbegriff auszugehen.7445 Eine Aufspaltung in einen „engen“ Neuheitsbegriff und einen „weiten“ Offenbarungsbegriff bzgl Ausführbarkeit, Nahegelegtseins und Schutzbereichs wurde abgelehnt, weil sie nicht nur die Rechtssicherheit beeinträchtige, sondern auch einer harmonischen nationalen Rechtsentwicklung im Einklang mit dem Unionsrecht entgegenstehe.7446 Indessen darf die unterschiedliche Funktion der Offenbarung bei der Prüfung der Neuheit und der Ausführbarkeit nicht außer acht gelassen werden.7447 Der Offenbarungsbegriff unterscheidet sich je nach Kontext in seiner Funktion.7448 Die Neuheitsprüfung erfordert eine mehr schematische Überprüfung, ob eine Entgegenhaltung mit der Anmeldung oder dem Patent übereinstimmt. Dagegen geht es bei der Prüfung der Ausführbarkeit darum, ob die Angaben den fachkundigen Leser in die Lage versetzen, die Erfindung auszuführen; es ist nicht erforderlich, dass mindestens eine praktisch brauchbare Ausführungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.7449 Für die Neuheitsprüfung ist von Bedeutung, ob sich beim Nacharbeiten einer bekannten Lehre ein bestimmtes Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig einstellt (Rn 70, 95), bei der Ausführbarkeit kommt es nur darauf an, ob das Ergebnis mit einiger Zuverlässigkeit reproduzierbar ist.7450 Ohne Belang ist für die Zurechnung zum StdT die Offenbarung als zur Erfindung gehörend7451 (Rn 205 f zu § 34), die aber für die Prüfung, ob das Patent über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht, sowie der unzulässigen Erweiterung (§ 38) und dafür, ob ein Merkmal beschränkend in den Patentanspruch aufgenommen werden kann, von Bedeutung ist. Für die Erweiterung gehört wie bei der Neuheitsprüfung,7452 aber anders als bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit7453 zur Offenbarung nur das, was den ursprünglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist.7454

57

c. Bedeutung des Fachmanns. Der (als Konstrukt und nicht eine reale Person anzusehende) Fachmann (hier besser, weil es nur um die Erkenntnisfähigkeit und nicht um die kreativen Fähigkeiten geht: der fachkundige Leser) ist, obwohl nicht mehr im Gesetz erwähnt, als Maßstab dessen zugrunde zu legen, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist; die Kenntnisse, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind, können nur umgrenzt werden, wenn die Öffentlichkeit und deren Verständnis von den technischen Zusammenhängen bestimmt sind.7455 Trotz der fehlenden ausdrücklichen Bezugnahme auf den Sachverständigen hält die geltende Regelung an den früheren Bewertungskriterien fest; insb lässt sich nicht herleiten, dass als Beurteilungsmaßstab nicht mehr das Erkenntnisvermögen des Fachmanns, sondern das der (indifferenten) „Öffentlichkeit“ maßgebend sein soll.7456 Maßstab ist, was vom fachkundigen Leser auf dem entspr Fachgebiet an Kenntnissen und Verständnis erwartet werden kann und darf; dabei ist uU auch die Heranziehung eines weiteren Fachmanns (Programmierer bei nicht ausreichender Kenntnis von Programmiersprachen) zumutbar.7457 Ändert sich das Verständnis mit der Zeit, ist nicht allein auf den Veröffentlichungs- (oder Prioritäts-)zeitpunkt der Entgegenhaltung7458 abzustellen, sondern ein durch die technische Entwicklung ermöglichter weitergehender Informationsgehalt mit zu berücksichtigen,7459 dies allerdings nur bis zum Prioritätszeitpunkt.
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d. Einzelheiten. Bei der Benutzung ist darauf abzustellen, welche Information diese dem fachkundigen Betrachter vermitteln kann (zur unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung Rn 70 f).7460 Erzeugnisse werden durch die Benutzung auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung offenbart, wenn der fachkundige Leser diese ohne unzumutbaren Aufwand feststellen kann;7461 besonderer Anlass für die Untersuchung ist nicht erforderlich.7462 Bei einer nicht ohne weiteres identifizierbaren komplexen Zusammensetzung reicht es aus, wenn der fachkundige Leser eine überschaubare Anzahl plausibler Hypothesen über die mögliche Beschaffenheit entwickeln kann, von denen sich eine mit den ihm zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten verifizieren lässt.7463 Eine verkapselte Schaltung kann ein zugehöriges Herstellungsverfahren offenbaren.7464 Verborgene oder geheime Benutzungen machen deren Gegenstand nicht öffentlich zugänglich.7465
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Erkennbarkeit. Ist Betrachtung nur aus Abstand möglich, ist nicht offenbart, was dabei nicht augenfällig wird;7466 fehlt es an einer (weitergehenden) Untersuchungsmöglichkeit, etwa bei Ausstellungsstücken oder hinterlegten Mustern, nur das, was ohne weitergehende Untersuchung erkennbar ist.7467 Ein Computerprogramm kann die Informationen zugänglich machen, die durch Dekompilierung entschlüsselt werden können, wenn dies ohne unzumutbaren Aufwand möglich ist.7468 Enthält die vorbenutzte Vorrichtung einen Mikrochip, auf dem in Maschinensprache ein Steuerungsprogramm gespeichert ist, gehört das Steuerungsverfahren nicht zum StdT, wenn keine programmspezifischen Funktions- und Blockschaltpläne zur Verfügung stehen, das Prinzip phänomenologisch nicht erkennbar und die direkte Ermittlung des Programminhalts zwar technisch möglich ist, aber nach der Lebenserfahrung, insb aus Kosten-Nutzen-Erwägungen, nicht erfolgt sein kann.7469
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Ein Abnehmer, dem eine funktionsuntüchtige Vorrichtung vorgeführt wird, wird sich keine Gedanken machen, wie diese funktionstüchtig gemacht werden könnte. Wenn der Abnehmer einen Funktionsmechanismus nicht erkennt, besteht für die Fachwelt objektiv keine Kenntnismöglichkeit.7470 Ob eine Ausstellung technische Merkmale und Funktionen offenbart, hängt vom Einzelfall ab.7471

61

Werden als Bestandteile einer Stoffzusammensetzung mehrere Stoffe oder Stoffgruppen alternativ beansprucht, fehlt es dem Patentgegenstand an der Neuheit in der gesamten beanspruchten Bandbreite, wenn einer der Stoffe oder Stoffgruppen als Bestandteil der Zusammensetzung bekannt war.7472




C.Vorwegnahme

I.Neuheitsbegriff
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1.Normativer Charakter. Die Bestimmung stellt eine Legaldefinition der Neuheit auf.7473 Der Neuheitsbegriff ist ein formeller, „künstlicher“,7474 was insb in den Regelungen über die Neuheitsschädlichkeit älterer nachveröffentlichter Anmeldungen, der Sonderregelung für die medizinische Indikation und im Missbrauchstatbestand zum Ausdruck kommt. Außerpatentrechtl Gesichtspunkte sind nicht ausschlaggebend.7475 Er ist normativ und nicht naturwissenschaftlich abgeleitet. Darin, dass eine Erfindung nicht als neu „gilt“, ist eine Fiktion oder eine unwiderlegliche Vermutung gesehen worden.7476 Der normative Charakter macht indessen diese Frage obsolet.7477
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Für Chemieerfindungen gilt grds nichts anderes als bei sonstigen Erfindungen.7478 Auch im Bereich der Chemie setzt Neuheitsschädlichkeit nicht notwendig ausdrückliche Vorbeschreibung voraus,7479 allerdings stellt die Rspr des BGH7480 strenge Anforderungen an die Neuheitsprüfung. So ist ein Patentanspruch, der auch Analoga als Alternativen umfasst, nicht neu, wenn Ausführungsformen bekannt sind, die eine gleiche oder vergleichbare Funktion oder Anwendung wie die Analoga besitzen.7481 Ein chemisches Herstellungsverfahren ist nicht neu, wenn es in einem Maß vorbeschrieben ist, dass es ohne weiteres der Vorveröffentlichung entnommen werden kann.7482 Beschreibung des Verfahrens kann auch das Verfahrenserzeugnis vorwegnehmen.7483
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2.„Absoluter“ Maßstab. Das geltende Recht geht. franz Rechtstradition folgend,7484 von einem „absoluten“ Neuheitsbegriff aus, der im Grundsatz alle relevanten Vorkenntnisse und nicht nur einen nach Ort, Zeit und Erscheinungsform begrenzten Teil einschließt.7485 Dem Neuheitsbegriff ist eine gewisse, die tatsächliche Möglichkeit der Kenntnisnahme von Vorbenutzungshandlungen nur beschränkt berücksichtigende Starrheit eigen.7486 Damit wird sichergestellt, dass nur solche Erfindungen belohnt werden, die objektiv die Technik bereichern.7487 Dass Einzelfallwertungen möglichst ausgeschlossen werden, „erklärt sich sowohl aus den Zwecken des Patentschutzes als auch aus praktischen Rücksichten auf die Bedürfnisse der prüfenden Behörden“.7488 Die Aufzählung der einzelnen Kundgebungsmittel ist nur beispielhaft; die „Zweipoligkeit“ Vorbeschreibung – Vorbenutzung ist beseitigt.7489
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3.„Enger“ oder „weiter“ Neuheitsbegriff? Die Meinungen reichen von der Auffassung, dass nur das ausdrücklich Vorbeschriebene neuheitsschädlich sei,7490 über die Einbeziehung der glatten Äquivalente7491 oder dessen, was sich dem Fachmann mühelos aus der Entgegenhaltung erschließt7492 bis zur der des gesamten Äquivalenzbereichs.7493 Die Diskussion hat durch das harmonisierte Recht an Schärfe gewonnen, weil zuvor der für die Prüfung maßgebliche StdT nicht auseinanderfiel.7494 Die letztgenannten Stimmen versuchen Doppelpatentierungen innerhalb des Schutzbereichs des auf die ältere Anmeldung erteilten Patents infolge des Auseinanderfallens von neuheitsschädlicher Offenbarung und Schutzbereich zu vermeiden; dies muss aber in gewissem Umfang hingenommen werden.7495 Schlagwortartig werden der „fotografische“ Neuheitsbegriff7496 und die Einbeziehung von Äquivalenten bei der Neuheitsprüfung gegenübergestellt.7497 Eine Beschränkung auf das philologische Verständnis der Entgegenhaltung ist nicht statthaft.7498
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Nationale Rechtsprechung. Zur Rspr des BGH vor 1978 8. Aufl. Später hat der BGH unter kr Betrachtung der vom BPatG einbezogenen „fachnotorischen Ergänzungen“ und unter Ablehnung der Einbeziehung von „Äquivalenten“ darauf abgestellt, was der Fachmann als selbstverständlich oder nahezu unerlässlich ergänzt oder was er bei aufmerksamer Lektüre ohne weiteres erkennt und in Gedanken gleich mitliest,7499 in der weiteren Folge nur auf das „Mitlesen“ unter Ausschluss von Ergänzungen des Offenbarungsgehalts durch das Fachwissen, aber unter vollständiger Ermittlung des Sinngehalts.7500 Die Einzelverbindung kann demnach dem Fachmann als die übliche Verwirklichungsform der allg Formel geläufig sein und sich ihm daher sofort als jedenfalls auch gemeint aufdrängen, wenn er die allg Formel liest.7501 Dass die Ergänzung das „Mittel der Wahl“ ist, genügt nicht.7502 Der BGH hat die Auffassung, den gesamten Schutzbereich eines älteren Schutzrechts als neuheitsschädlich anzusehen, abgelehnt;7503 allerdings sollte dabei nicht auf die Unterschiede zwischen kognitiver und wertender Erkenntnis sowie auf die unterschiedliche Prüfungszuständigkeit abgestellt werden, sondern auf die unterschiedliche Funktion von Bestimmung des Schutzbereichs und neuheitsschädlicher Offenbarung. Die Nichtberücksichtigung von Äquivalenten ist gerechtfertigt, weil Äquivalenz eine Kategorie des Verletzungsrechts ist und bei der Verletzungsprüfung nicht nur der Offenbarungsgehalt, sondern auch der Umfang des beanspruchten Schutzes zu berücksichtigen ist.7504 Dies gilt nicht nur in einer Richtung; was in der Patentschrift nicht beansprucht, aber offenbart ist, ist nach dem „whole contents approach“ bei der Neuheitsprüfung relevant, nicht aber bei der Bestimmung des Schutzbereichs.
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Vorweggenommen ist, auch zur Vermeidung von Doppelpatentierungen, auf die das Neuheitserfordernis allerdings nicht beschränkt ist,7505 alles, was für den Fachmann selbstverständlich ist und deswegen keiner besonderen Offenbarung bedarf und daher „mitgelesen“ wird,7506 dagegen nicht das, was sich aus dem gesamten Offenbarungsgehalt nicht ohne weiteres erschließt.7507 Die Einbeziehung von Selbstverständlichem erlaubt keine Ergänzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich der vollständigen Ermittlung des Sinngehalts.7508 Nach der im Grundsatz vom BGH bestätigten Auffassung des 12. und des 23.Senats des BPatG soll nicht allein auf den Wortlaut einer als StdT zu berücksichtigenden Veröffentlichung abzustellen sein.
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Dem Offenbarungsgehalt wurden vielfach auch die „fachnotorisch austauschbaren“ Mittel7509 zugerechnet,7510 zu denen eine dem Fachmann ohne weiteres verfügbare funktionsgleiche alternative Ausführungsart eines im einzelnen beschriebenen Mittels (zB kinematische Umkehr,7511 nicht aber das Gegenteil,7512 eine Maßnahme, die keine kinematische Umkehr darstellt7513 oder ein aufgrund von Messtoleranzen möglicherweise ungewollt auftretender Effekt)7514 und eine vorherrschend gebräuchliche und daher für den Fachmann selbstverständliche konkrete Ausführungsart eines durch einen umfassenden technischen Begriff angegebenen Mittels zählen sollen,7515 nicht aber Abwandlungen und Weiterentwicklungen, bei denen der Fachmann nicht nur erkennend, sondern auch wertend tätig werden muss.7516 Das sollte auch für die „fachnotorischen Ergänzungen“ der unerwähnten Mittel und Maßnahmen, die für den Fachmann zur Vervollständigung der lückenhaften Lehre ohne weiteres verfügbar und daher selbstverständlich sind, gelten.7517 Zu den „fachnotorisch austauschbaren Mitteln“ gehört nicht eine auf einem anderen Lösungsprinzip beruhende Lösung,7518 ebenso nicht ein anderes Mittel, wenn das verwendete gezielt und unter Ausschluss denkbarer Alternativen vorgeschlagen ist.7519 Der Fachmann muss ein bestimmtes Lösungsmittel oder allenfalls eines aus wenigen Alternativen als üblich und geeignet erkennen, eine Ergänzung aus einer Vielzahl von möglichen Maßnahmen ist nicht neuheitsschädlich.7520 Ein nur „mitgelesenes“ Merkmal kann nicht dadurch angereichert werden, dass ihm eine bestimmte von mehreren möglichen Ausgestaltungen beigemessen wird, die sich erst als Folge aufeinander aufbauender Überlegungen beim Ausführen der Lehre einstellt, selbst wenn jede dieser Überlegungen für sich übliches fachmännisches Handeln nicht übersteigt,7521 ebenso nicht durch das, was bei ihm nur mitgelesen wird.7522 Der BGH steht der weitergehenden Einbeziehung von Austauschmitteln abl gegenüber.7523 Nach seiner Rspr7524 kommen Ergänzungen der Offenbarung durch das Fachwissen nicht in Betracht. Ein allg Begriff soll einen spezielleren offenbaren können,7525 jedoch sind grds mit einer chemischen Strukturformel die unter diese fallenden Einzelverbindungen nicht offenbart;7526 auch wird ein allg beschriebenes Verfahren ein spezielles nicht vorwegnehmen.7527 Eine eng umschriebene Gruppe von Individuen kann die Einzelindividuen offenbaren (so der Begriff Halogen jedenfalls die Halogene Fluor, Chlor, Brom, Jod), eine weiter gefasste Gruppe auch ihre einfachsten und geläufigsten Bestandteile,7528 es wird aber auf die Besonderheiten des Falls ankommen. Eine Maßangabe mit dem Zusatz „etwa“ soll bei üblicher Auslegung Abweichungen von 10% umfassen,7529 auch hier ist auf den Einzelfall abzustellen.
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Berührt eine Erfindung zwei technische Fachgebiete, die dem zuständigen Fachmann zuzurechnen sind, ist die Austauschbarkeit in Hinblick auf die aus beiden Teilgebieten an das Mittel gestellten Anforderungen zu beurteilen. Demnach sind für den auf dem Gebiet der Entsorgung radioaktiver Abfälle tätigen Fachmann, der auch über einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiet der Kunststoffverarbeitung verfügt, das aus dieser Technik bekannte Spritzgussverfahren und Extrusionsverfahren nicht als fachnotorisch austauschbar angesehen worden, wenn es um die volumenreduzierende Konditionierung und Fixierung von radioaktiv kontaminierten Kunstharzen geht.7530
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Das Europäische Patentamt stellt auf eindeutige und unmissverständliche (unmittelbare) Offenbarung ab.7531 Nach den EPA-PrRl G-VI 2 ist ein Gegenstand nur neuheitsschädlich getroffen, wenn er aus dem Dokument unmittelbar und eindeutig hervorgeht; dem haben sich die Rspr des BGH wie die Praxis der Beschwerdekammern des EPA angeschlossen. Nicht neuheitsschädlich ist, was der Fachmann erst nach Überlegen als Weiterbildung der Entgegenhaltung ableiten kann, erst recht das, was nur Anregungen für eine bestimmte Erkenntnis, nicht aber die Erkenntnis selbst vermittelt.7532 Merkmale, die denen einer Vorveröffentlichung äquivalent sind, gehören nicht zum Gesamtinhalt der Vorveröffentlichung.7533 Eine Berücksichtigung erfolgt, auch wenn sie allg bekannt sind, erst bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit (vgl EPA-PrRl G-VI 2),7534 Ein spezieller Begriff offenbart, einen allgemeinen7535 aber nicht umgekehrt.7536 Nicht explizit Beschriebenes wird nur dann berücksichtigt, wenn es für den Fachmann miterfasst ist, so als sich zwangsläufig einstellendes Ergebnis.7537 Ob „implizite“ Vorbeschreibungen offenbart sind, wurde unterschiedlich beurteilt.7538 Die enge Fassung ist eingeführt worden, um der Gefahr von Selbstkollisionen bei Nachanmeldungen zu begegnen.7539 Auf den genauen Wortlaut ist die Offenbarung auch nach der Praxis des EPA nicht beschränkt.7540
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Maßgeblich für die Beurteilung der Neuheitsschädlichkeit muss nach Auffassung des EPA sein, ob der Fachmann die beanspruchte Lehre in ihrer Gesamtheit der Entgegenhaltung entnommen hat;7541 der Unterschied zweier Verfahren in einem funktionellen Merkmal genügt.7542 Unterschiedliche, in einem Dokument beschriebene Gegenstände müssen getrennt betrachtet werden,7543 wenn nicht die Kombination ausdrücklich erwähnt wird7544 oder der Fachmann der Entgegenhaltung entnehmen kann, dass sie in Frage kommt.7545 Neuheitsschädlichkeit soll nicht vorliegen, wenn die Nacharbeitung der vorbeschriebenen Bsp die beanspruchte Zusammensetzung ergebe, nach der Beschreibung in der Vorveröffentlichung aber ein Unterschied bestehen soll, weil die Lehre der Vorveröffentlichung so ausgelegt werden müsse, als ob sie eine weitere Verfahrensstufe zur Eliminierung des zusätzlichen Bestandteils enthalte.7546


II.Neuheitsvergleich
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1.Grundsatz. Bei der Prüfung der Neuheit ist die beanspruchte/geschützte Lehre mit dem StdT zu vergleichen. Allein aus einem Vergleich des Inhalts der Patentansprüche und der in ihnen enthaltenen Merkmale mit dem vorbekannten StdT ergibt sich, ob Vorwegnahme gegeben ist.7547 Dazu ist der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung zu ermitteln; dies geschieht aber nicht im Weg der Auslegung. Sodann ist der Inhalt des Patentanspruchs durch Auslegung nach den Regeln des § 14/Art 69 EPÜ zu bestimmen. Schließlich ist der Inhalt des Patentanspruchs mit dem Offenbarungsgehalt der einzelnen Entgegenhaltung zu vergleichen; besteht Übereinstimmung, ist der Patentinhalt neuheitsschädlich getroffen.7548 Allgemeines Fachwissen kommt nicht als neuheitsschädlich in Betracht.7549
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2.Objektive Beurteilung. Für die Beurteilung der Neuheit sind die objektiven Gegebenheiten am Anmeldetag oder am Prioritätstag7550 und nicht die subjektiven Vorstellungen des Anmelders maßgebend.7551 Daran, dass der Anmelder ein Merkmal als bekannt bezeichnet hat, braucht er sich nicht festhalten zu lassen, jedoch kann dies frei gewürdigt werden.7552 Allerdings wird dies zu besonders sorgfältiger Recherche veranlassen. Abzustellen ist auf die konkrete technische Lehre, nicht die ihr beigefügte theoretische Erklärung.7553 Soweit Übereinstimmung in den objektiven Merkmalen besteht, ist es unerheblich, mit welcher Motivation und Zielsetzung und auf welchem Erfahrungshintergrund die Lehre verwirklicht wird.7554 Für die Offenbarung ist auf den technischen Gehalt im vorbekannten StdT so, wie er sich dem fachkundigen Leser darstellt, abzustellen; spekulative Angaben ohne einen solchen Gehalt rechnen nicht zum StdT.7555 Die Erklärung von Wirkungsursachen und die theoretische Begründung einer bekannten oder nahegelegten Lehre können auch dann nicht zur Beurteilung der Patentfähigkeit herangezogen werden, wenn sie aus wissenschaftlicher Sicht verdienstvoll sind.7556 Durch eine Veröffentlichung, in der hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung geäußert wird, dass diese Krebs verursachen können, ist die Verwendung eines dieser Produkte für Zwecke, bei denen kein kanzerogenes Potential vorhanden sein darf, nicht offenbart.7557 Ein fehlerhaftes Dokument gehört mit seinem Fehler zum StdT, sofern der Fachmann diesen nicht erkennt und richtigstellt.7558 Ist abw von einer (selbst nicht zum StdT rechnenden) Zeichnung ausgeführt worden, ist die zeichnerische Darstellung nicht maßgeblich.7559 „Ausreißer“ können zum StdT rechnen,7560 auch verunreinigte Stoffe.7561 Ein Merkmal, das nur bei einer Fehlfunktion der Entgegenhaltung erfüllt ist, ist nicht vorweggenommen.7562
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3.Einzelvergleich. Anders als bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit, bei der der gesamte StdT „mosaikartig“ in die Beurteilung einzubeziehen ist, findet bei der Neuheitsprüfung ein Einzelvergleich gesondert mit jeder Entgegenhaltung statt.7563 Jedoch können uU lediglich redaktionell getrennte Beiträge eines Verfassers als Einheit zu behandeln sein.7564 Ein Gerätesatz, dessen Bestandteile in ihren technischen Merkmalen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks aufeinander abgestimmt sind, ist neu, wenn im StdT eine Mehrzahl von Einzelteilen des Satzes ohne funktionale Abstimmung bekannt ist.7565
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Eine Erfindung ist nur vorweggenommen, wenn durch eine einzige Entgegenhaltung alle Merkmale bekannt sind.7566 Festzustellen ist, ob sich der Anmeldungsgegenstand von jeder einzelnen Vorveröffentlichung und Vorbenutzung in irgendeinem Punkt unterscheidet; die Zahl der jeweiligen Abweichungen ist bedeutungslos.7567 Die Abweichung kann im Hinzufügen von Merkmalen, aber auch im Weglassen von Merkmalen liegen. Ein überflüssiges Merkmal, das den Gegenstand nicht verändert, bleibt außer Betracht.7568 Ergibt sich die Lehre aus mehreren Veröffentlichungen, ist sie grds nicht neuheitsschädlich getroffen.7569
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Beim Einzelvergleich ist der Inhalt einer in der Vorveröffentlichung ausreichend deutlich in Bezug genommenen weiteren Veröffentlichung, die zur Grundlage der Vorveröffentlichung und damit zu deren Inhalt gemacht ist, mit zu berücksichtigen;7570 der Verweis etwa auf ein „herkömmliches Verfahren“ kann durch Heranziehung von Nachschlagewerken konkretisiert werden.7571 UU ist der in Bezug genommene Text nicht mit seinem vollen Wortlaut, sondern nur insoweit als offenbart zu würdigen, wie dies dem Sinngehalt der Ausführungen, die auf ihn Bezug nehmen, entspricht.7572

4.Berücksichtigung des Stands der Technik
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a. Grundsatz. Entgegenhaltungen sind mit ihrem gesamten Informationsgehalt auszuwerten.7573 Maßstab ist, was der fachkundige Leser der Entgegenhaltung als Gegenstand einer technischen Lehre entnehmen kann.7574 Eine vorveröffentlichte Darstellung ist neuheitshindernd, auch wenn sie nur beiläufig und ohne näheren Bezug auf den wesentlichen Gegenstand der Entgegenhaltung erfolgt.7575 Einer besonderen Hervorhebung bedarf es auch dann nicht, wenn mehrere Möglichkeiten nebeneinander genannt sind.7576 Es reicht aus, wenn ein bestimmtes Material benannt wird, das alle beanspruchten Merkmale aufweist; eine wissenschaftliche Begründung dafür, weshalb der Einsatz den patentgemäßen Erfolg eintreten lässt, ist nicht erforderlich.7577 Offenbarung mehrerer Möglichkeiten steht einer eindeutigen Offenbarung nicht entgegen.7578 Eine nicht ausdrücklich erwähnte Merkmalskombination ist nur neuheitsschädlich, wenn sie der fachkundige Leser der Entgegenhaltung entnimmt.7579 Werte, die sich nur unter Berücksichtigung von Messtoleranzen der Messnorm ergeben, sind nicht neuheitsschädlich.7580 Was sich nur im Umkehrschluss entnehmen lässt, ist nicht neuheitsschädlich offenbart.7581 Nach der Rspr in Österreich ist die Neuheitsschädlichkeit einer Offenbarung daran zu messen, was sie dem lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstands und des allg Fachwissens, vermittelt.7582
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Zum Offenbarungsgehalt gehört nur, was der Fachmann dem Gesamtdokument widerspruchsfrei entnimmt, somit nicht Kombinationen von Einzelmerkmalen aus verschiedenen Patentansprüchen, die in der Beschreibung keine Stütze finden oder im Widerspruch zu ihr stehen.7583
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Die Wiederholung einer im Schrifttum bereits gegebenen Lehre ist auch dann nicht neu, wenn die frühere Lehre in der Zwischenzeit „vergessen“ worden, „papierener StdT“ geblieben ist, selbst wenn sich ein Vorurteil gegen ihre Befolgung gebildet hat und das Wiederaufgreifen einem dringenden Bedürfnis entspricht, um dessen Befriedigung man sich lange Zeit vergeblich bemüht hatte.7584 Anders verhält es sich, wenn die Lehre objektiv nicht mehr reproduziert werden kann.7585 Zufällige Vorwegnahme kann ausreichen, jedoch ist der Offenbarungsgehalt sorgfältig zu prüfen.7586

80

b. Nacharbeitbarkeit. Nur eine nacharbeitbare (ausführbare) Offenbarung kommt als neuheitsschädlich in Betracht;7587 für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit gilt dies nicht. Anregungen, die sich nicht zu einer wiederholbaren Lehre verdichtet haben, stehen der Neuheit nicht entgegen.7588 Maßgeblich ist der Anmeldezeitpunkt, nicht der Prioritätszeitpunkt der späteren Anmeldung. Dass eine Patentanmeldung verfallen ist, spricht nicht gegen Nacharbeitbarkeit.7589 Voraussetzung ist, dass der Weg zur Lösung mit den Mitteln des Patents offenbart wird.7590 Nacharbeitbarkeit liegt nicht vor, wenn sich ein erwünschtes Ergebnis ohne Kenntnis der neuen Lehre nicht oder zwar zufällig einmal, aber nicht wiederholbar, gezielt nach einer bestimmten Methode erreichen lässt.7591 Theoretische Erkenntnisse und Anregungen oder wissenschaftliche Erörterungen, die sich nicht zu konkretem Erfahrungswissen und einer entspr Anweisung zum technischen Handeln verdichtet haben, können die Neuheit idR nicht beeinträchtigen.7592 Jedoch gehört eine nur theoretisch beschriebene, aber nicht praktisch umgesetzte Lehre zum StdT, sofern der Fachmann in der Lage war, sie auszuführen.7593 Deshalb kann nicht darauf abgestellt werden, dass es sich um eine „fertige“ Erfindung handelt.7594
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c. Bedeutung des Offenbarungsmittels. Die Offenbarungsmittel sind grds gleichwertig. Es kommt nicht nur streng wissenschaftliche oder technische Literatur in Betracht.7595 Patentschriften, Offenlegungsschriften usw sind bei der Neuheitsprüfung nicht anders zu behandeln als sonstiger StdT.7596 Sie gehören mit ihrem gesamten Inhalt zum StdT; die Offenbarung muss nicht in den Schutzbereich der Patentansprüche fallen.7597 Umfasst der Anspruchswortlaut der Vorveröffentlichung die beanspruchte Erfindung, ist diese nicht neuheitsschädlich, wenn sich aus der Beschreibung ergibt, dass der Gegenstand der Erfindung ein anderer ist.7598 Dass die über die beschriebene Ausführungsform hinausgehende Anspruchsfassung den Offenbarungsgehalt nicht einschränke,7599 trifft so nicht zu, insoweit kommt es, wenn man dieser Auffassung folgen wollte, auch auf die Nacharbeitbarkeit an. Auf die Klassifizierung der Patentschrift kommt es nicht an.7600
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Offenbarung in der Zeichnung allein reicht grds aus;7601 auf die zu § 26 PatG 1936/1968 entwickelten abw Grundsätze kann nicht zurückgegriffen werden;7602 sie kann der Neuheit auch dann entgegengestellt werden, wenn sie nicht Gegenstand der Anmeldung ist.7603 Nach Auffassung des EPA muss aus der Zeichnung nicht nur die Struktur des Merkmals hervorgehen, sondern auch dessen technische Funktion ableitbar sein.7604 Patentzeichnungen offenbaren idR nur das Prinzip, nicht exakte Abmessungen.
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d. Heranziehung weiterer Erkenntnismittel. Spätere Veröffentlichungen können zur Feststellung des Offenbarungsgehalts herangezogen werden; hierin liegt keine unzulässige Verbindung mehrerer Schrifttumsstellen miteinander.7605
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e. Technisches Fachgebiet. Von Vorwegnahme kann im allg nur gesprochen werden, wenn die glei- che oder eine ähnliche technische Aufgabe im gleichen Gebiet der Technik schon mit im wesentlichen übereinstimmenden Mitteln gelöst worden ist.7606 Soweit dies auf einem Nachbargebiet der Fall ist, wird idR nur in Frage kommen, dass die Übertragung nahelag und erfinderische Tätigkeit zu verneinen ist. Handelt es sich um eine Aufgabe von allg Bedeutung für verschiedene technische Gebiete und wird aufgrund der technischen Entwicklung das sie betr Fachwissen als einheitliches Gebiet betrachtet, kann es unerheblich sein, bei welcher Art von Vorrichtung das über das Sondergebiet hinausgehende Fachwissen benutzt worden ist.7607 Einem auf „Mischer, besonders für Baustoffe aller Art“ gerichteten Patentanspruch steht das neuheitsschädliche Material auf dem gesamten Gebiet der Mischertechnik entgegen.7608


5.Die beanspruchte Lehre
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a. Allgemeines. Beurteilungsgrundlage ist der durch die Patentansprüche festgelegte Schutzgegenstand.7609 Für die Auslegung des Patentanspruchs kommt es auf die Vorstellung des fachkundigen Lesers unter Heranziehung der Beschreibung, der Zeichnung, des allg Fachwissens und des als bekannt geltenden StdT an;7610 entscheidend ist, welchen Begriffsinhalt das Patent bei unbefangener Erfassung der im Patentanspruch umschriebenen Lehre einem Merkmal zuweist.7611 Dabei ist auf den Prioritätszeitpunkt abzustellen.7612 Zu berücksichtigen sind alle Merkmale einschließlich funktioneller.7613 Das gilt auch für nichttechnische oder als solche von der Patentierung ausgeschlossene Merkmale (str).7614 Das BPatG sieht allgemein gehaltene Patentansprüche als einer einengenden Auslegung nicht zugänglich an, wenn sie in ihrer breiten Fassung die unter Schutz zu stellende Erfindung klar und deutlich beschreiben;7615 auch hier ist auf das Verständnis des fachkundigen Lesers abzustellen. Funktional zusammengehörende Merkmale dürfen nicht willkürlich auseinandergerissen werden.7616 In welchem Teil (Oberbegriff, Kennzeichen) des Patentanspruchs das Merkmal erscheint, ist ohne Belang; entscheidend ist, dass es vom funktionellen Zusammenwirken erfasst wird.7617 Merkmale eines Ausführungsbeispiels, die sich weder aus der durch die Patentansprüche vermittelten technischen Lehre ergeben noch unter Berücksichtigung der Beschreibung aus den Patentansprüchen herleiten lassen, sind unbeachtlich.7618 Neuheitsschädlichkeit liegt vor, wenn eine unter den Patentanspruch fallende Ausführungsform durch die frühere Offenbarung vorweggenommen wird;7619 breite Ansprüche dürfen dabei nicht aus der Beschreibung enger interpretiert werden.7620











86

Eine Kombinationserfindung ist nur vorweggenommen, wenn ihre sämtlichen Kombinationsmerkmale durch eine einzige Entgegenhaltung bereits bekannt sind; Bekanntheit auch aller Einzelmerkmale für sich ist nicht neuheitsschädlich.7621
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b. Bedeutung der Anspruchskategorie. Der Sachanspruch schließt jede Art der Herstellung ein; neuheitsschädlich getroffen ist daher jede Art der Herstellung, die im Zeitpunkt der Anmeldung des Sachpatents ohne erfinderische Überlegung auf der Hand lag.7622 Unterschiedliche Indikationsangabe begründet keine Neuheit,7623 auch nicht bloße unterschiedliche Bezeichung des Gegenstands, selbst bei unterschiedlichem Einsatzgebiet.7624 Es begründet keine Neuheit, dass die Möglichkeit der Nutzung einer vorhandenen Eignung nicht bekannt war.7625 Eine bekannte Vorrichtung, die zu einem neuen Zweck verwendet und dafür, wenn auch nur geringfügig, verändert wird, kann neu sein.7626
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Die unveränderte Anwendung für einen neuen Zweck kann hinsichtlich eines Verwendungsanspruchs Neuheit begründen.7627 Wenn in einem auf die Zusammensetzung eines Erzeugnisses gerichteten Patentanspruch eine der Komponenten durch ein Verfahren definiert ist, mit dem geeignete Stoffe ausgewählt werden können, gehört das Verfahren nicht schon deswegen zum Gegenstand der Lehre.7628
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Bei einem durch das Herstellungsverfahren gekennzeichneten Stoff genügt die Änderung des Herstellungsverfahrens nicht zur Begründung der Neuheit, die Veränderung der Verfahrensparameter muss sich auf das Ergebnis auswirken. 7629 Insoweit kommt nur Verfahrensschutz in Betracht.7630 Die erstmalige Formulierung eines bekannten Stoffs durch einen „product-by-process“-Anspruch begründet keine Neuheit;7631 solange diese nicht zu einem anderen Erzeugnis führt. Dies gilt auch für einen neuen Herstellungsweg oder ein neues Auswahlverfahren, selbst wenn Herstellungsweg oder Auswahlverfahren als solche erfinderisch sind.7632 Dass der Gegenstand bestimmte Eigenschaften aufweist, die man bisher nicht festgestellt hat oder nicht feststellen konnte, macht ihn nicht neu.7633 Auch eine mathematische Formel zur Bemessung bestimmter Parameter eines Gegenstands ist anders als die durch die Formel vermittelte Bemessung nicht selbstständiger Bestandteil der Lehre.7634 An der Neuheit fehlt es, wenn das durch sein Herstellungsverfahren umschriebene Erzeugnis nicht strukturell definiert ist und auch die besonderen Reaktionsbedingungen nicht genannt sind.7635 Wenn Schutz nur für das Herstellungsverfahren erteilt wurde, ist nicht aufgrund der Art 27, 70 TRIPS-Übk davon auszugehen, dass sich das Patent auch auf die Erfindung des Erzeugnisses erstreckt.7636
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Für die Neuheit einer chemischen Stofferfindung kommt es allein darauf an, ob der Stoff als solcher bekannt ist; unerheblich ist, welcher Verwendung er zugeführt worden ist oder wofür er empfohlen war;7637 anders allerdings bei der medizinischen Indikation (Rn 140 ff). Rspr und Lit haben auf die konkrete Vorbeschreibung abgestellt.7638 Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses gehört zum StdT, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und vom Fachmann analysiert und ohne unzumutbaren Aufwand reproduziert werden kann, unabhängig davon, ob es besondere Gründe für eine Analyse gibt.7639 Ein bekannter Stoff wird nicht dadurch neu, dass ihm ein nicht spezifizierter Hilfsstoff zugefügt wird.7640 Nach Ansicht des EPA ist eine ionische Verbindung, die lediglich durch die Strukturformeln des Kations und des Anions definiert ist, durch eine vorbekannte wässrige Lösung vorweggenommen, die eine dem Kation entspr Base und eine dem Anion entspr Säure enthält.7641 Ist der Stoff als wasserlöslich bekannt, ist seine wässrige Lösung nicht neu.7642 Eine chemische Verbindung ist nicht neu, wenn sie in einer Vorveröffentlichung als chemisches Individuum bezeichnet ist und der Fachmann in der Lage war, sie herzustellen.7643 Das Herstellungsverfahren muss zum allg Fachwissen gehören.7644 Darauf, dass der Stoff bereits hergestellt war, kommt es nicht an, wenn der Fachmann ihn herstellen konnte,7645 anders bei fehlender Herstellbarkeit selbst bei formelmäßiger Beschreibung.7646

91

Neuheit ist gegeben, wenn sich der Stoff von solchen gleicher chemischer Zusammensetzung in einem zuverlässig feststellbaren Parameter unterscheidet;7647 neuheitsschädliche Offenbarung bedarf daher der Nennung der für den Stoff eigenartigen Stoff- oder Verfahrensparameter.7648 Die Verwendung eines anderen Parameters zur Definition des bekannten Erzeugnisses macht dieses nicht neu.7649 Das BPatG verlangt bei einem „product-by-process“-Anspruch, bei dem das Erzeugnis mit „erhältlich durch“ gekennzeichnet ist, dass die Unterschiede des Erzeugnisses gegenüber einem bekannten gleichartigen ursprünglich offenbart sind.7650
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Ein bereits durch das Herstellungsverfahren bekannter Stoff kann nicht mehr als solcher geschützt werden, selbst wenn er als Verfahrensprodukt durch einen Disclaimer vom Schutz ausgenommen wird.7651 Umstritten ist die Rechtslage bei Racematen, dh Gemischen von Stereoisomeren, nämlich Enantiomeren (spiegelbildlichen Verbindungen derselben Struktur; „Chiralität“) und Diastereomeren.7652 Grds zu verneinen ist, dass die Beschreibung der (Synthese der) DL-Form auch die D-Form offenbart.7653 Nach zutr Auffassung des EPA ist die Überlegung, dass es Möglichkeiten gibt, das Racemat in die Enantiomere aufzutrennen, erst bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit von Bedeutung.7654 Der Hinweis auf Stereoisomere einer Verbindung offenbart, sofern eine Methode beschrieben ist, bei deren Anwendung das Stereoisomer erhalten wird,7655 die einzelnen Stereoisomere,7656 jedenfalls, wenn das konkrete Stereoisomer unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Verbindung ableitbar ist.7657 Die Neuheit der Enantiomere einer chemischen Verbindung oder einer zB anhand einer Markush-Formel beschriebenen Verbindungsgruppe ist nach Auffassung des BPatG zu verneinen, wenn in einer Vorveröffentlichung Herstellung und chemische Struktur der in Form eines Enantiomerengemischs, speziell als Racemat, anfallenden Verbindung bzw Verbindungsgruppe beschrieben sind, ohne dass ausdrücklich auf die Existenz des Enantiomers als Stoff hingewiesen ist; hier soll kein Raum für die Anerkennung der Neuheit eines individuellen Enantiomers bestehen, wenn der Fachmann dessen Vorliegen in Form eines Enantiomerengemischs erkennt, das individuelle Enantiomer deshalb ohne weiteres mitliest und unter Anwendung herkömmlicher Trennverfahren mit zumutbarem Aufwand auch einzeln in die Hand bekommen kann.7658 Diese Ansicht dehnt den Bereich des Neuheitsschädlichen bei Stereoisomeren ungebührlich weit aus, denn das Racemat ist nicht (wie bei einer Markush-Formel) der Oberbegriff für die Isomere. Sie ist deshalb vom BGH auch verworfen worden, der entschieden hat, dass einer Veröffentlichung, die offenbart, dass es Enantiomere geben muss, in der Regel die Enantiomere nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen sind, solange die Veröffentlichung es nicht ohne weiteres ermöglicht, diese in die Hand zu bekommen.7659 Ist Polymorphie nicht anzunehmen, ist die kristalline Form notwendig offenbart.7660
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Eigenschaften, die die Stoffparameter unverändert lassen (Geruchsfreiheit aufgrund höherer Reinheit) können neuheitsbegründend sein (str),7661 insb, wenn aufgrund der Eigenschaften eine neue Verwendung gelehrt (und beansprucht) wird.7662 Jedoch soll höhere Reinheit Neuheit nicht begründen, wenn der Stoff beschrieben ist und sich die höhere Reinheit durch übliche Reinigungsverfahren ergibt.7663 Nunmehr vertritt das EPA die Linie, dass es nicht relevant sei, wenn der Fachmann solche Reinigungsmethoden aufgrund seines allg Fachwissens routinemäßig einsetze; die frühere Linie zur Neuheit lasse sich deshalb nicht aufrechterhalten. Deutliche Unterschiede in den Eigenschaften reichen aus, sofern deren Zurückführung auf Stoffparam7664eter nicht auszuschließen ist.7665
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Naturstoffe. Ein Stoff (auch Mikroorganismus), der in der Natur vorkommt, kann neu sein, wenn er nicht zugänglich ist.7666 Er ist aber als solcher als Entdeckung von der Patentierung ausgeschlossen.7667 Für synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur vorkommen, ist Stoffschutz jedenfalls über das Herstellungsverfahren möglich. Sofern der Naturstoff der Fachwelt bekannt ist, scheidet absoluter Stoffschutz mangels Neuheit aus, selbst wenn der Stoff noch nicht synthetisch hergestellt, aber herstellbar war,7668 in Betracht kommen Schutz für das Herstellungsverfahren,7669 aber auch Stoffschutz „erhalten durch …“, sofern man diesen als eingeschränkt ansieht (Rn 37 zu § 9). Die unbekannte Existenz des Stoffs in der Natur steht nach Auffassung des BPatG der Neuheit nicht entgegen,7670 anders nach der älteren, aber weiterhin billigenswerten Rspr des BGH (Rn 94 zu § 1). Eine aus der natürlichen Spontanflora erstmals als Reinkultur gewonnene Mikroorganismenart kann neu sein.7671 Eine auf neue chemische Verbindungen gerichtete Erfindung ist nicht offenkundig vorbenutzt, wenn die in einem gewerblich benutzten Naturprodukt bis zum Zeitpunkt der Anmeldung unerkannt enthaltenen, erstmals als Individuum einer bestimmten Konstitution durch Synthese bereitgestellten Verbindungen nur aufgrund von Untersuchungen erkennbar waren, die komplizierte Überlegungen und geistige Anstrengungen erforderten.7672 Aus einer im Nachhinein nicht mehr zu klärenden Möglichkeit der unerkannten Anwesenheit einer unbekannten Kristallform in Produkten des StdT kann nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass bei der Herstellung dieser Produkte nach dem StdT stets die unbekannte Kristallform ohne Zutun angefallen ist und zum StdT gehört.7673
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Einem DNS-Fragment, das für ein menschliches Protein codiert, mangelt es nach Auffassung des EPA nicht an Neuheit, weil es im menschlichen Körper vorhanden ist.7674 Eine Gendatenbank (DNS-Bank) nimmt die in ihr enthaltenen DNS-Sequenzen nur vorweg, wenn die Existenz der Sequenz öffentlich verfügbar gemacht worden ist, etwa durch das Zurverfügungstellen einer geeigneten Hybridisierungssonde.7675 Die Angabe einer Aminosäuresequenz in einem Sequenzprotokoll offenbart die für diese codierenden Nucleotidsequenzen, so dass im Fall einer Codon-Optimierung Neuheit nicht gegeben ist.7676 Auch kleine Abweichungen der Aminosäuresequenz begründen Neuheit.7677
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Verfahrensanspruch. Ein Vorrichtungspatent kann einem Verfahrensanspruch neuheitsschädlich gegenüberstehen, wenn das Verfahren, für dessen Ausübung die Vorrichtung des älteren Patents gebaut ist, mit dem beanspruchten Verfahren völlig übereinstimmt.7678 Das Verfahren kann dadurch benutzt werden, dass eine zu seiner Durchführung geeignete Vorrichtung einem Dritten angeboten wird. Voraussetzung ist, dass das Angebot der Vorrichtung geeignet ist, das Wesen des Verfahrens kundbar zu machen. Erscheint eine Vorrichtung nach Meinung der Fachwelt zur Ausübung eines bestimmten Verfahrens ungeeignet, obwohl die Eignung objektiv gegeben ist, ist das Angebot der Vorrichtung kein Benutzen dieses Verfahrens; hinzukommen muss, dass die Eignung der Vorrichtung zur Ausübung eines bestimmten, von der üblichen Verwendungsweise abw Verfahrens durch Beschreibung des andersartigen Verfahrens oder Vorführung ersichtlich gemacht wird.7679 Eine Veröffentlichung, die eine Vielzahl von Verbindungen und Verbindungsgruppen als geeignete Ausgangsstoffe für eine Umsetzung nennt, muss nicht unmittelbar ein mit konkreten einzelnen Ausgangsverbindungen und mit einem konkret definierten Verfahrenserzeugnis bestimmt umschriebenes Verfahren offenbaren.7680
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Vorbenutzung eines Herstellungsverfahrens liegt vor, wenn Sachkundige aufgrund des fertigen Erzeugnisses Kenntnis vom Herstellungsverfahren erlangen können; es genügt, wenn das Verfahren durch Untersuchung gefunden werden kann, auch, wenn die Untersuchung erst durch Zerstörung des nach dem Verfahren hergestellten Erzeugnisses möglich ist; für die Vornahme derartiger Untersuchungen muss nach älterer Auffassung des BGH aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit („Anlass“) begründet sein.7681 Ein mikrobiologisches Herstellungsverfahren für einen chemischen Stoff ist neu, wenn sich der benutzte Mikroorganismus physiologisch, dh durch seinen Stoffwechsel, von dem beim vorbekannten Verfahren benutzten Mikroorganismus unterscheiden lässt, ohne dass es auf morphologische Unterschiede ankommt.7682
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Zum neuheitsschädlichen Offenbarungsgehalt der Beschreibung eines Verfahrens gehört, was bei der Nacharbeitung des Verfahrens über dessen Ergebnis unmittelbar und zwangsläufig offenbar wird.7683 Das gilt auch für das Verfahrenserzeugnis, das sich bei Befolgung einer vorbeschriebenen Verfahrensanweisung (und sei es nur bei längerer Lagerung) von selbst ergibt.7684 Für den Sachschutz gelten dieselben Grundsätze,7685 ebenso für den Verwendungsschutz.7686 Bisher nicht erkannte Vorteile eines Verfahrens sind nicht neuheitsbegründend.7687 Erst recht gilt das für die Erkenntnis, dass bei entspr Dosierung eine von mehreren bekannten Wirkungen entfällt.7688 Die Angabe der chemischen Konstitution eines Stoffs offenbart die bei der Nacharbeitung des angegebenen Herstellungsverfahrens zwangsläufig auftretenden Erscheinungsformen.7689
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Verwendungsanspruch. Neue Verwendung macht ein an sich bekanntes Verfahren neu.7690 Eine Verwendung ist neu, wenn eine zusätzliche Verwendungsmöglichkeit aufgezeigt wird, die durch objektive Merkmale von den im StdT bekannten Verwendungsmöglichkeiten abgegrenzt werden kann.7691 Die bekannte Verwendung eines bekannten Stoffs wird nicht dadurch neu, dass eine neue technische Wirkung entdeckt wird, die der bekannten Verwendung zugrunde liegt.7692 Die Verwendung eines Erzeugnisses soll andere Verwendungen nicht offenbaren, selbst wenn deren Realisierung sich von der offenbarten nicht unterscheidet, auch die zweite nichtmedizinische Verwendung war daher grds schützbar.7693 Die neue Zweckbestimmung muss ein funktionell definiertes technisches Merkmal betreffen.7694 Für einen Verwendungsanspruch ist es neuheitsschädlich, wenn in einer Vorveröffentlichung sein Vorschlag, einen bestimmten bekannten oder neuen Stoff in neuer oder bekannter Gebrauchsart für einen besonderen neuen oder bekannten technischen Zweck zu verwenden, ohne Zutaten oder Heranziehung ergänzender Umstände nachahmbar offenbart ist.7695 Für die Annahme einer Vorwegnahme ist nur Raum, wenn der bekannte Gegenstand zweckgerichtet zu dem geschützten Verwendungszweck eingesetzt wurde, dies setzt nicht voraus, dass die Wirkungsmechanismen bekannt waren.7696 Die objektive Eignung eines an sich bekannten Mittels für eine neue Verwendung ist für die Kategorie der Verwendungspatente typisch und steht dem Schutz der neuen Verwendung nicht entgegen.7697 Neuheit einer therapeutischen Verwendung ist bejaht worden, obwohl in einer Vorveröffentlichung von klinischen Tests dieser Verwendung berichtet worden war, weil der Inhalt der Mitteilung nicht die Schlussfolgerung erlaubt habe, dass die therapeutische Wirkung tatsächlich existiere.7698 Angaben wie „zur Langzeitbekämpfung“ oder „zur einmaligtäglichen Verabreichung“ wirkten sich nach früherer Rspr nicht auf die stoffliche Beschaffenheit eines Arzneimittels aus und konnten daher zu dessen Patentfähigkeit nichts beitragen;7699 Entsprechendes wird für „zur Senkung der Mortalität“ gelten müssen. Zur Lage nach der EPÜ-Revision Rn 145. Die Verwendung der Bestandteile eines bekannten Instruments zu seiner Herstellung wird auch durch die Zweckangabe „chirurgische Verwendung“ nicht neu, wenn das Instrument charakteristischerweise hierfür verwendbar ist.7700 Verwendung eines bekannten Herstellungsverfahrens zur Herstellung des Verfahrenserzeugnisses ist in der Sache nichts anderes als das Verfahren selbst.7701
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c. Auswahlerfindungen. Grundsatz. Auswahl kommt insb bei Chemieerfindungen unter verschiedenen Gesichtspunkten in Betracht. Sie kann bei Umsetzungsprodukten oder Stoffgemischen die Ausgangsstoffe oder Verfahrensvarianten betreffen, aber auch eine Bereichsauswahl oder Bemessungsregel. Ähnliche Probleme können sich bei allg Angaben zu Verfahrensschritten stellen.7702 Vorwegnahme des Verfahrensschritts Plasmaspritzen durch thermisches Spritzen wurde verneint, da der Fachmann bei letzterem mangels näherer Angaben nur an Flammspritzen als das gebräuchlichste Verfahren denke.7703
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Stoffauswahl. Allgemeines. Es sagt für die Neuheitsfrage nichts aus, dass eine chemische Verbindung unter eine bekannte Formel falle; maßgebend ist allein, ob ein Sachverständiger durch die Angaben einer Vorveröffentlichung über eine chemische Verbindung ohne weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betr Erfindung auszuführen, dh den Stoff in die Hand zu bekommen.7704 Auf die Zahl der erfassten Individuen kommt es nicht an;7705 dazu gehört auch, dass der Fachmann die spezielle Verbindung überhaupt in seine Überlegungen einbezieht. Die allg Angabe einer Gruppe chemischer Verbindungen offenbart mithin nicht ohne weiteres bestimmte spezielle, nicht ausdrücklich genannte Verbindungen der Gruppe.7706 Im Grundsatz liegt auch die Praxis des EPA auf dieser Linie,7707 allerdings mit Abweichungen bei der Offenbarung des konkreten Stoffs durch die Strukturformel. Die Auswahl der einfachsten der unter eine Gruppenformel fallenden Verbindungen (Methylester aus der Gruppe bestimmter Ester) begründet nach Auffassung des BPatG keine Neuheit.7708 Ob ein bereichsmäßig definiertes Stoffkollektiv (wie C1-C4-Alkyl-bromide) nur die Eckwerte offenbart,7709 erscheint zwh.7710 Auswahl aus einem nicht homogenen Kollektiv kann Neuheit begründen.7711 Verneint wurde die Neuheit einer Verbindungsklasse mit der Angabe C 18–24 gegenüber einer vorbekannten Klasse C 10–50;7712 andernfalls müssten Auswahlerfindungen praktisch unbeschränkt als patentfähig gesehen werden. Ob die neuere Rspr7713 hieran etwas ändert, bleibt abzuwarten.
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Das Europäische Patentamt sieht einen Stoff als neu an, wenn der StdT eine durch eine allg Strukturformel definierte Stofffamilie offenbart, die den konkreten Stoff einschließt, ihn aber nicht ausdrücklich beschreibt.7714 Angabe eines zusätzlichen Stoffparameters begründet Neuheit.7715 Dagegen verneint es die Neuheit einer zweiten Stofffamilie, die sich teilweise mit der ersten deckt.7716 Das Auffinden einer in einem vom StdT formelmäßig umfassten Gebiet nicht erwähnten Verbindung oder Verbindungsgruppe kann bei Fehlen eines Hinweises auf die Ausgangsstoffe neuheitsbegründend sein; nennt der StdT neben dem Reaktionsweg auch den Ausgangsstoff ausdrücklich, ist regelmäßig das Endprodukt vorbekannt. Sind zur Herstellung des Endprodukts zwei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und hierfür Bsp für Einzelindividuen jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt, kann ein durch die Umsetzung eines speziellen Paars aus beiden Listen zustandegekommener Stoff als neu angesehen werden; das Endprodukt ist das Resultat variabler Parameter.7717 Dies gilt nicht nur für die Ausgangsstoffe chemischer Umsetzungen, sondern auch für polysubstituierte chemische Stoffe; umfasst die allg Strukturformel der Gruppe chemischer Stoffe zwei oder mehr variable Gruppen, offenbart sie nicht alle Einzelindividuen, die sich aus der Kombination aller möglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben können.7718 Entspr behandelt das EPA den Fall eines Syntheseverfahrens, das durch die Ausgangsstoffe und das katalytische System mit einer Metallkomponente und einem Promotor gekennzeichnet ist; die Auswahl einer sehr begrenzten Zahl von Alternativen zur Verbesserung der Wirksamkeit des katalytischen Systems wurde (nach den vom EPA für die Bereichsauswahl entwickelten Grundsätzen; Rn 111) als neu angesehen.7719 Liegt ein erster Auswahlschritt in der Wahl eines Ausführungsbeispiels als Ausgangspunkt, kommt es in Betracht, dass nur eine Verbindungsklasse und nicht die Einzelverbindung gelehrt wird.7720
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Vorbeschriebene Gemische aus zu verschiedenen Gruppen gehörenden, wechselseitig miteinander zu kombinierenden Verbindungen stehen der Zusammenstellung zweier bestimmter Verbindungen nach Auffassung des BPatG neuheitsschädlich entgegen, wenn diese Verbindungen in der Vorveröffentlichung als Mitglieder je einer der Gruppen namentlich aufgeführt sind. Die Zusammenstellung der Verbindungen begründet keine Auswahlerfindung.7721 Dies gilt auch, wenn die beanspruchten Mengen die bekannten Mengenverhältnisse einschließen.7722
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Bei Legierungen ist Neuheit zu bejahen, wenn der StdT zwar allg Legierungsgruppen nennt, die Stoffanteile der einzelnen Legierung aber nicht offenbart.7723 Eine bei der Herstellung von Legierungen einzuhaltende „Einstellungsregel“ ist nicht neu, wenn und soweit Legierungen mit denselben qualitativen und quantitativen Bestandteilen zum StdT gehören, bei deren Herstellung die beanspruchte „Einstellungsregel“, wenn auch unerkannt, eingehalten wurde.7724 Ist die Legierung aus der Sicht des Fachmanns stoff- und mengenmäßig eindeutig beschrieben, sind alle möglichen Variationen offenbart, ohne dass es auf die Bedeutung der einzelnen Komponenten für die Eigenschaften der Legierung ankommt. Wegen der großen Zahl der möglichen Einzellegierungen ist aus Gründen der Rechtssicherheit ein strenger Maßstab an den Offenbarungsgehalt anzulegen.7725
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Das Europäische Patentamt hat die von ihm entwickelten Grundsätze zur Neuheitsschädlichkeit bei der Bereichsauswahl auch auf Legierungen angewendet.7726 Die theoretische Zusammensetzung offenbart nicht nur einen punktuellen, in der Praxis nicht zu realisierenden Wert, sondern einen Bereich um die mittlere Zusammensetzung, so dass ein bekannter Gehalt von 2,5% einen von 2,0–2,4%, nicht aber einer von 0,15% einen von 0,12% vorwegnehme.7727
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Kombination Ausgangsstoff – Verfahrensschritt. Bei einem chemischen Verfahren, bei dem mit bestimmten Ausgangsstoffen ein bestimmtes Verfahrenserzeugnis hergestellt wird, kommt es gegenüber einer Vorveröffentlichung, die eine Vielzahl von Verbindungen des entspr Verbindungstyps als zur Umsetzung zu einem mit einer allg Bezeichnung umschriebenen Verfahrenserzeugnis geeignet beschreibt, für die Neuheit des Erzeugnisses allein darauf an, ob es als solches bekannt ist. Es ist gleichgültig, welcher Verwendung das Erzeugnis zugeführt wurde oder für welche Verwendung es empfohlen war.7728
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Bei der Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffs aus einer Liste mit einer in der Vorveröffentlichung genannten Herstellungsmethode handelt es sich nicht um eine echte stoffliche Modifikation des Ausgangsstoffs, der Verfahrensparameter ist aus der Sicht des Endprodukts kein variabler Parameter, der zur Potenzierung der Möglichkeiten führen könnte;7729 dies gilt auch, wenn einer der beiden Reaktionspartner aus dem bereichsmäßig definierten Stoffkollektiv als chemisches Individuum in Erscheinung tritt, solange nicht Isomerie auftritt.7730
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Bereichsauswahl, Bemessungsregel. Der aus einem größeren (geschlossenen, beim einseitig offenen Bereich kann die Sache anders liegen7731) Bereich herausgegriffene Teilbereich wird nach der Rspr als grds nicht neu angesehen, auch nicht aufgrund eines im größeren Bereich vorhandenen, aber neu entdeckten Effekts,7732 der Bereich muss per se neu sein.7733 Sind die beanspruchten Bereiche die üblicherweise verwendeten, können sie auch nach Auffassung des EPA vorweggenommen sein.7734
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Eine Bemessungsregel (Einstellungsregel) ist neu, wenn der Bereich, den sie umschreibt, ein Ausschnitt aus einem einer Vorveröffentlichung zu entnehmenden undifferenzierten Gesamtbereich ohne konkrete Parameter ist.7735
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Das BPatG hat die innerhalb der Grenzen eines durch konkrete Werte eng begrenzten quantitativ definierten Bereichs liegenden Zwischenwerte, die einfach individualisiert werden können, als vorweggenommen angesehen, auch wenn sie nicht ausdrücklich genannt waren, weil eine solche Bereichsangabe eine vereinfachte Schreibweise für die Zwischenwerte sei.7736 Nach der seit geraumer Zeit nicht wieder aufgegriffenen Rspr des BGH zur die Beschränkung ermöglichenden Offenbarung bei Bereichsangaben7737 ist es ohne Bedeutung, ob etwas in der Beschreibung gegenüber gleichzeitig offenbarten anderen Lösungen als vorteilhaft, zweckmäßig oder bevorzugt bezeichnet ist; es gibt auch keine Abstufung in der Wertigkeit der Offenbarungsmittel. Generell sind zum Offenbarungsgehalt auch nicht bevorzugte Lösungen und selbst solche, bei denen die Nacharbeitung zunächst, aber nicht auf Dauer, scheitert, zu rechnen.7738 Mangels anderweitiger Anhaltspunkte vermittelt eine mit Grenzwerten umschriebene Lehre die Erwartung, dass mit allen Mengen innerhalb des Bereichs das erstrebte Ergebnis zu erreichen sei. Das gilt auch für Legierungen, sofern deren charakteristischen Eigenschaften gewahrt bleiben. Diese Grundsätze gelten auch für die Neuheitsprüfung.7739
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Die Praxis des Europäischen Patentamts stellt darauf ab, ob der StdT geeignet ist, dem Fachmann den Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun; sie sieht größere Bereiche für Teilbereiche nicht als neuheitsschädlich an, wenn der Teilbereich eng ist, genügend Abstand von dem durch Bsp belegten bekannten Bereich hält und kein willkürlich gewählter Ausschnitt aus dem Vorbekannten ist, sondern iS einer gezielten Auswahl (unter Abstellen auf den selbst nicht neuheitsbegründenden Effekt der Auswahl) zu einer neuen Erfindung führt.7740 Ein Temperaturbereich von 85 °C–115 °C wurde im Einzelfall durch einen bekannten Bereich von 80 °C–170 °C als vorweggenommen angesehen.7741 Nach Auffassung des EPA ist ein Bereich jedenfalls nicht neu, wenn die Werte in bekannten Ausführungsbeispielen nur knapp außerhalb des beanspruchten Bereichs liegen und dem Fachmann die Lehre vermittelt wird, dass er innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten könne.7742

112

Das EPA stellt weiter darauf ab, ob es der Fachmann unter Berücksichtigung aller ihm bekannter technischer Gegebenheiten bei sich überschneidenden Zahlenbereichen physikalischer Parameter in einem Patentanspruch und einer Offenbarung des StdT „ernsthaft erwogen“ hätte, die Lehre aus dem bekannten Dokument im Überschneidungsbereich anzuwenden.7743 Die hypothetische Möglichkeit, im beanspruchten Bereich tätig zu werden, reicht insb dann für Neuheitsschädlichkeit nicht aus, wenn hierfür keine technischen Gründe vorliegen und damit keine technische Notwendigkeit besteht.7744
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Einzelfälle.7745 Neu ist eine Regel, einen Stoff im Überschuss einzusetzen, gegenüber der Lehre, ihn in der zur Erzielung einer bestimmten Wirkung erforderlichen Menge einzusetzen.7746 Im Einzelfall wurde Neuheit bei der Auswahl aus einem generisch definierten Kollektiv bejaht („drei Schichten“ gegenüber „mindestens zwei“ Schichten;7747 zutr, weil es sich um einen einseitig offenen und nicht kontinuierlichen Zahlenbereich handelt.7748 Das EPA bejaht Neuheit bei mehrfacher Auswahl,7749 auch hier gelten indessen die allg Regeln. Neuheit einer Auswahl aus einem Kollektiv von zwei Alternativen soll voraussetzen, dass die Alternative im StdT nicht ausdrücklich genannt ist und/oder nicht ohne weiteres zugänglich ist.7750
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Die Grundsätze zu den Grenzwertangaben gelten auch für biologische Erfindungen.7751 In der Nanotechnologie kann eine bestimmte Teilchengröße im Einzelfall Neuheit begründen.7752
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Kritik. Die Rspr des BGH steht auch bei Zugrundelegung eines einheitlichen Offenbarungsbegriffs7753 der Patentfähigkeit von Auswahlerfindungen unter dem Gesichtspunkt fehlender Neuheit7754 zwar im allg, aber nicht ausnahmslos entgegen, da Neuheitsschädlichkeit nur in Betracht kommt, wenn die Verbindung auch in bezug auf ihre Herstellbarkeit offenbart ist.7755 Die Nennung von Parametern begründet keine Neuheitsschädlichkeit, solange dem Fachmann kein Weg vermittelt wird, das Erzeugnis in die Hand zu bekommen. Darüber hinaus könnten als Abgrenzungskriterien herangezogen werden, ob der Bereich spekulativ gewählt ist, weitere Schutzrechte verhindern soll, und wie weit er durch Beispiele ausgefüllt wird. Ob die Auswahl hinsichtlich bestimmter, im Patentanspruch genannter Eigenschaften Neuheit begründet, ist unterschiedlich beurteilt worden.7756
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d. Verallgemeinerung. Eine Lehre, die einen Gesamtbereich beansprucht, ist nicht neu, soweit vorbekannte Lehren von dem Bereich bereits teilweise Gebrauch gemacht haben.7757 Dies wird über Bereichsangaben hinaus auch bei allgemeineren Begriffen als der StdT sie verwendet gelten müssen. Die Offenbarung einer Markush-Formel schließt grds nicht unter sie fallende Ausführungsformen ein, die nicht ausdrücklich offenbart sind.7758
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Nach Auffassung des EPA kann Neuheit durch Aufnahme eines Disclaimers hergestellt werden, wenn eine „positive“ Einschränkung des Patentanspruchs dem Anmelder den angemessenen Schutz nähme.7759 Das EPA hat Disclaimer zur Beseitigung „zufälliger“ Neuheitsschädlichkeit zugelassen (vgl Rn 25 zu § 38). Das BPatG hat dies grds abgelehnt.7760 Zur Beseitigung von Überschneidungen mittels Disclaimers7761 auch Rn 143 zu § 4; Rn 63 zu § 34.
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e. Übertragung. Bei einer Übertragungserfindung liegt Vorbenutzung nur vor, wenn dem Dritten die Vorrichtung nicht nur gezeigt, sondern auch erkennbar gemacht wurde, dass sie der erfindungsgemäßen Verwendung dienen kann.7762 Die Demonstration einer Anlage schließt nur die Benutzung solcher Verfahren ein, zu deren Durchführung diese vorgesehen ist; ist sie zur Durchführung eines bestimmten Verfahrens nur objektiv geeignet, muss hinzutreten, dass gerade dieses Verfahren durch entspr Beschreibung oder Demonstration erkennbar gemacht wird.7763
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f. Ergebnis; Wirkung. Feststellen des tatsächlichen, auch überraschenden Ausmaßes einer bekannten Wirkung begründet keine Neuheit.7764 Wirkungen, die erst bei der Weiterverarbeitung auftreten, können nicht herangezogen werden.7765 Ein Ergebnis, das sich bei der Ausführung eines bekannten Verfahrens unmittelbar und zwangsläufig einstellt, kann die Neuheit des Verfahrens nicht begründen, selbst wenn das Verfahren auf die Erzielung eines bisher nicht erkannten Ergebnisses ausgerichtet wird,7766 der Anmelder eine neue Wirkung7767 oder die Ergebnisse überraschen.7768 Das gilt auch bei Verwendungsansprüchen7769 und wohl auch bei der weiteren medizinischen Indikation. Gleiches gilt für Wirkungen einer bekannten Vorrichtung, die nicht vorbeschrieben sind und erstmals erkannt werden,7770 und hinsichtlich der Wirkung eines Erzeugnisses.7771
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Zeigt der StdT dem Fachmann keinen Weg, wie er zuverlässig das Ergebnis erreichen kann, handelt es sich vielmehr um Zufallsergebnisse, stellt sich der Erfolg nicht von selbst und zwangsläufig ein; die Grundsätze zur Neuheitsschädlichkeit nicht erkannter Zusammenhänge sind unanwendbar.7772
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Bei Verwendungsansprüchen ist die unbekannte Wirkung als „funktionelles technisches Merkmal“ neuheitsbegründend, selbst wenn sie inhärent aufgetreten ist; dies ist insb bei Verwendungsansprüchen für medizinische Indikationen von Bedeutung.7773 Eine bei der Verwendung des Erzeugnisses eintretende Wirkung (zB Wachstumsregulation durch Fungizid) steht der Neuheit dieser Verwendung jedenfalls dann nicht entgegen, wenn sie nicht so klar zutage tritt, dass sich dadurch zumindest potentiell das Wesen der Erfindung unmittelbar erschließt;7774 es kommt darauf an, ob die Information über die Wirkung der Fachwelt zugänglich gemacht (dann Neuheitsschädlichkeit) oder nahegelegt ist.7775 Eine Wirkung ist nicht schon dann neu, wenn sie in verstärktem Umfang auftritt.7776
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Das EPA wollte diese Grundsätze zT (unter dem Gesichtspunkt des „funktionellen technischen Merkmals“) auch auf Verfahrensansprüche ausdehnen;7777 dies kann nur für auf die Anwendung des Verfahrens gerichtete Patentansprüche gelten; ein Herstellungsverfahren wird nicht dadurch neu, dass es eine dem hergestellten Erzeugnis inhärente, bisher nicht bekannte Eigenschaft aufzeigt.7778
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g.Die Identifikation eines zwangsläufig anfallenden, aber nicht beachteten Stoffs kann dessen Neuheit nicht begründen.7779 Dass die Identifikation des Stoffs zeit- und arbeitsaufwändige Analysen erfordert, muss der Bekanntheit nicht entgegenstehen, sofern hinreichender Anlass zur Untersuchung bestand und die Untersuchung mit Aussicht auf Erfolg möglich und zumutbar ist.7780
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h. Aufstellen allgemeiner Regeln zu einer bekannten Lehre, die zuvor nicht theoretisch durchgearbeitet war, kann Neuheit nicht begründen.7781 Ein bekanntes Logikgitter wird nicht dadurch neu, dass die Eingangs- und Ausgangsgrößen zu Vektoren zusammengefasst und bestimmte Vektoren als gültig oder ungültig definiert werden.7782 Die physikalisch-technische Formulierung einer bekannten Maßnahme begründet keine Neuheit.7783

III.Neuheitsschädlichkeit älterer Anmeldungen (Absatz 2)

1.Allgemeines; Regelungszweck
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a. Grundsatz. Abs 2 bildet eine Ausnahme von der Regel, dass nur der Öffentlichkeit zugängliche Kenntnisse mit älterem Zeitrang zum StdT rechnen („erweiterter Neuheitsbegriff“).7784 Der frühere Anmelder soll davon ausgehen können, dass der von ihm offenbarte Erfindungsgedanke nicht für einen Dritten geschützt wird.7785
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b. Regelungszweck. Doppelpatentierungen sollen möglichst verhindert werden, aber nicht wie früher über das Mittel des Doppelpatentierungsverbots.7786 Durch die Berücksichtigung des gesamten Offenbarungsgehalts der älteren Anmeldung („whole contents approach“)7787 wird eine Angleichung an die Prüfung bei anderen Vorwegnahmen erreicht. Die geltende Regelung stellt nicht mehr auf die Erteilung und den Bestand des älteren Schutzrechts ab, sondern auf die Nachveröffentlichung, und erhöht damit die Rechtssicherheit.7788 Zudem ist der frühere Anmelder nicht mehr gehalten, Prüfungsantrag zu stellen; schon die Offenlegung führt die Folge des Abs 2 herbei. Einen völligen Ausschluss von Doppelpatentierungen gewährleistet auch die geltende Regelung nicht.7789 Für den Fall der Selbstkollision gelten keine Besonderheiten.


2.Regelungsgehalt
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a. Neuheitsschädliches Material. Abs 2 Satz 1 rechnet zum StdT, allerdings beschränkt auf die Neuheitsprüfung (§ 4 Satz 2), den Inhalt bestimmter Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, und zwar:


–beim DPMA eingereichter nationaler Anmeldungen (Nr 1);

–eur Anmeldungen, mit denen für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird (Nr 2; insoweit gilt das System der Pauschalbenennung aller Vertragsstaaten), aber erst nach Zahlung der Benennungsgebühr, und im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen (Art 153 Abs 2 EPÜ) erst nach Erfüllung der Voraussetzungen des Art 153 Abs 5 EPÜ (Rn 130),

–PCT-Anmeldungen, für die das DPMA Bestimmungsamt ist (Nr 3; Rn 131).



128

Nicht zu berücksichtigen sind ältere Gbm-, Topographie-, Design- und SortAnmeldungen, eur Patentanmeldungen ohne Benennung der Bundesrepublik Deutschland,7790 Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen die in Regel 165 AOEPÜ iVm Art 153 Abs 3, 4 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, und ausländ Anmeldungen.
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Zu DDR-Anmeldungen, die nach Anl I Kap III Sgb E Abschn II Nr 1 § 6 EinigV ab dem 3.10.1990 als neuheitsschädlich zu berücksichtigen waren, 7. Aufl.
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Für die europäischen Anmeldungen ist Art 79 EPÜ zu berücksichtigen. Die Gleichstellung eur Patentanmeldungen ist durch Art 139 Abs 1 EPÜ geboten.7791 Voraussetzung ist die Benennung der Bundesrepublik Deutschland und die Zahlung der Benennungsgebühr (Abs 2 Nr 2), die innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung des Hinweises auf den eur Recherchenbericht im eur Patentblatt zu erfolgen hat (Regel 39 Abs 1, Regel 17 Abs 3, Regel 36 Abs 4 AOEPÜ), bei Euro-PCT-Anmeldungen weiter die Erfüllung der in Art 153 Abs 5 EPÜ genannten Voraussetzungen innerhalb von 31 Monaten, nämlich die Einreichung der Übersetzung in einer Amtssprache des EPA, wenn die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache veröffentlicht wurde, die Angabe der dem eur Erteilungsverfahren zugrunde zu legenden Unterlagen, die Entrichtung der Anmeldegebühr und die Entrichtung der (pauschalierten) Benennungsgebühr, wenn die Frist nach Regel 39 Abs 1 AOEPÜ früher abläuft. Nach Art 79 Abs 1 EPÜ gelten alle Vertragsstaaten, die dem EPÜ bei Einreichung der Anmeldung angehören, als benannt. Eine Berücksichtigung scheidet nur aus, wenn die Benennung der Bundesrepublik Deutschland vor Veröffentlichung zurückgenommen wurde (Art 79 Abs 3 EPÜ), nicht aber, wenn dies nach Veröffentlichung geschieht.7792 Wird die eur Patentschrift veröffentlicht und ist die Benennungsgebühr gezahlt, bleibt die neuheitsschädliche Wirkung nach Art 54 Abs 3 EPÜ erhalten, auch wenn die Benennung später zurückgenommen wird („Versteinerung“).7793 Nichtzahlung der Benennungsgebühr lässt diese Wirkungen nicht entstehen (Regel 39 Abs 2 AOEPÜ);7794 die Fassung von Abs 2 Satz 1 Nr 2 hat dies klargestellt.7795 Bei aus PCT-Anmeldungen hervorgegangenen eur Patentanmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen) muss Art 153 Abs 5 EPÜ (entweder Veröffentlichung in einer Amtssprache des EPA oder Veröffentlichung der Übersetzung in eine solche, Gebühren) erfüllt sein (Abs 2 Satz 1 Nr 2 2. Halbs), die nationale Gebühr nach Art 22 Abs 1 PCT oder Art 39 Abs 1 Buchst a PCT muss an das EPA gezahlt sein.
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PCT-Anmeldungen, bei denen das DPMA Bestimmungsamt ist, werden nur berücksichtigt, wenn sie, ggf im Weg der Übersetzung, in dt Sprache vorliegen (Art III § 8 Abs 3, § 4 Abs 2 Satz 1 IntPatÜG) und die Anmeldegebühr nach § 34 Abs 6, Art III § 4 Abs 2 Satz 2 IntPatÜG innerhalb der Frist des Art 22 Abs 1 PCT entrichtet ist,7796 weil das Interesse des Anmelders der früheren Anmeldung erst von diesem Zeitpunkt an Schutz verdient.7797 Andernfalls rechnet die internationale Anmeldung ab Veröffentlichung zum StdT nach Abs 1.
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b. Anhängigkeit. Die Patentanmeldung muss im Zeitpunkt der Veröffentlichung anhängig sein, dh das Erteilungsverfahren darf nicht durch unanfechtbaren Zurückweisungsbeschluss abgeschlossen oder durch wirksame Rücknahmeerklärung des Anmelders oder Rücknahmefiktion erledigt sein;7798 dies gilt auch die Rücknahme der Benennung bei eur Patentanmeldungen. Wird sie gleichwohl veröffentlicht, gehört sie mit ihrem Veröffentlichungstag zum StdT nach Abs 1.7799 Nachträglicher Wegfall, auch mit Wirkung ex tunc, ist ohne Belang.7800
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c. Veröffentlichung. Erforderlich ist die amtliche Veröffentlichung in der gesetzlich vorgesehenen Form.7801 Maßgeblich ist bei nationalen Patentanmeldungen der Hinweis im PatBl auf eine der gesetzlich vorgesehenen amtlichen Veröffentlichungen (Offenlegungsschrift, Patentschrift), nicht die Herausgabe der entspr Veröffentlichung;7802 diese ist aber maßgeblich, wenn sie (bei Anhängigkeit der Anmeldung) vor Veröffentlichung des Hinweises erfolgt.7803 Es genügt nicht, dass der Inhalt der älteren Anmeldung im Verfahren eines abgezweigten Gebrauchsmusters der Öffentlichkeit zugänglich wird.7804 Die eur Patentanmeldung wird nach Art 93 EPÜ, Regel 68 AOEPÜ, die internationale Patentanmeldung nach Art 21 PCT, Regel 48 AOPCT veröffentlicht. Wird weder der Hinweis noch die ältere Anmeldung veröffentlicht, scheidet Zurechnung zum StdT nach Abs 2 aus. Erfolgt die Veröffentlichung außerhalb des Anmeldeverfahrens, kommt nur Zurechnung zum StdT nach Abs 1 in Betracht.7805
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Geheimanmeldungen werden nicht veröffentlicht, stehen aber vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an veröffentlichten Patentanmeldungen gleich (Abs 2 Satz 3).7806 Zum StdT iSd Abs 1 rechnen sie erst, wenn sie tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich geworden sind, nach Abs 2 Satz 3 können sie nur bei der Neuheitsprüfung berücksichtigt werden.7807
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d. Maßgeblicher Inhalt. Maßgeblich ist die ursprünglich eingereichte Fassung der älteren Anmeldung (die sich nicht mit der veröffentlichten Fassung decken muss und die insb bei Einreichung einer eur Patentanmeldung in einer Nichtamtssprache abweichen kann);7808 Abs 2 Satz 2 stellt klar, dass bei Prioritätsbeanspruchung nur der Inhalt der früheren Anmeldung heranzuziehen ist, der durch die Prioritätsanmeldung gedeckt ist;7809 dies erfasst nur den Fall, dass erst die Prioritätsbeanspruchung die Anmeldung zur älteren Anmeldung macht (vgl DPMA-PrRl). Bei Teilanmeldungen kann nur berücksichtigt werden, was Inhalt der ursprünglichen Anmeldung war;7810 sie sind deshalb nur von Bedeutung, wenn die ursprüngliche Anmeldung nicht veröffentlicht ist. Zu Zusatzanmeldungen 7. Aufl Rn 40 zu § 16. Bei der Berücksichtigung des gesamten Offenbarungsgehalts darf der Unterschied zwischen Neuheitsprü-fung und Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht übersehen werden.7811 Auf die ursprünglichen Unterlagen ist auch abzustellen, wenn die Veröffentlichung von diesen abweicht, sei es, dass sie über sie hinausgeht, sei es, dass sie hinter ihnen zurückbleibt.7812 Die Zusammenfassung ist nicht nach Abs 2 zu berücksichtigen, dies gilt gleichermaßen bei eur Patentanmeldungen; sie kann aber StdT nach Abs 1 sein (Rn 8 zu § 36).
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e. Zeitrang. Maßgeblich ist der Anmelde- oder Prioritätstag der älteren Anmeldung; dieser muss vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der späteren Anmeldung liegen. Bei gleichem Altersrang gilt keine Anmeldung als StdT.7813 Für in nationale Anmeldungen nach Art 135 Abs 1 Buchst a EPÜ umgewandelte eur Patentanmeldungen bleibt nach Art II § 9 Abs 1 Satz 1 IntPatÜG der Zeitrang der eur Anmeldung maßgebend.7814 Dasselbe gilt nach Art 25 Abs 2 Buchst a PCT, Art III § 5 IntPatÜG für eine als nationale Anmeldung weiterbehandelte PCT-Anmeldung.
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3.Europäisches Patentübereinkommen. Art 54 Abs 3 EPÜ entspricht grds dem nationalen Recht. Ältere nachveröffentlichte nationale Patentanmeldungen können im eur Patenterteilungs- und Einspruchsverfahren nicht neuheitsschädlich berücksichtigt werden;7815 dies ist erst im nationalen Nichtigkeitsverfahren möglich;7816 s hierzu die Kommentierung zu Art II § 6 IntPatÜG. Der Anmelder kann auf nach Art 139 Abs 2 EPÜ im nationalen Nichtigkeitsverfahren zu berücksichtigende ältere nationale Anmeldungen mit gesonderten Anspruchssätzen für den jeweiligen Vertragsstaat reagieren,7817 das gilt auch im Einspruchsverfahren.7818 Zur Rechtslage nach dem durch das EPÜ 2000 gestrichenen Art 54 Abs 4 EPÜ aF s 8. Aufl. Nach der Revision des EPÜ gilt bei nach Inkrafttreten der Revision (13.12.2007) eingereichten Patentanmeldungen jede unter Art 54 Abs 3 EPÜ fallende eur Patentanmeldung für alle EPÜ-Vertragsstaaten von ihrer Veröffentlichung an als StdT.7819
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Euro-PCT-Anmeldungen kommen gegenüber eur Patentanmeldungen als StdT in Betracht.7820 Dies setzt voraus, dass die Benennungsgebühren gezahlt werden.7821 Ältere PCT-Anmeldungen sind nicht zu berücksichtigen, wenn bei Eintritt der älteren Anmeldung in die eur Phase keine Benennungsgebühren entrichtet sind.7822




D.Unschädliche Vorbekanntheit

I.Schutz vorbekannter Erzeugnisse, Stoffe oder Vorrichtungen, insbesondere von Arzneimitteln

139

1.Grundsatz. Vorbekannte Erzeugnisse, Stoffe und Vorrichtungen sind nicht neu, Sachschutz scheidet für sie grds aus. Möglich ist Schutz für eine neue und erfinderische Verwendung des Stoffs oder der Vorrichtung (Rn 105 ff zu § 1); hieran hat die EPÜ-Revision nichts geänd.7823 Zur Entwicklung bis 1977 8. Aufl. Die mit Einführung des EPÜ auch im nationalen Recht geschaffene Regelung, mit der Stoffschutz für Arzneimittel ermöglicht wurde, wenn der Stoff neu ist, die Schutz aber auch zulässt, wenn dessen Verwendung als Arzneimittel neu ist, hat Unklarheiten mit sich gebracht, die durch die EPÜ-Revision und deren Übernahme in das PatG beseitigt werden sollten.7824

2.Medizinische Indikation
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a. Allgemeines. Die Art 54 Abs 4 EPÜ entspr Regelung in Abs 3 lässt bei bekannten Stoffen und Stoffgemischen eine Patentierung des Stoffs oder Stoffgemischs zu, sofern diese zur Anwendung zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers oder bei Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, iSd § 2a Abs 1 Nr 2 bestimmt sind. Der durch das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte eingestellte Abs 4 sieht vor, dass die Patentfähigkeit von Stoffen und Stoffgemischen zur Anwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder Diagnostizierverfahren nicht ausgeschlossen ist, wenn diese Anwendung nicht zum StdT gehört.7825 Dies nimmt Rücksicht darauf, dass medizinische Verfahren nicht patentierbar sind7826 (§ 2a Abs 1 Nr 2; Art 53 Buchst c EPÜ).
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Abs 3, 4 enthalten wie § 2a Abs 1 Nr 2 eine nicht analogiefähige Sonderregelung für den pharmazeutischen Bereich als Ausnahme von dem Grundsatz, dass eine neue Verwendung nicht die Neuheit des Erzeugnisses oder der Vorrichtung begründet,7827 sie ist auf die chirurgische Verwendung eines bekannten Geräts nicht anwendbar.7828 Im GbmRecht kommt analoge Anwendung in Betracht.7829
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b. Erste medizinische Indikation (Absatz 3). Für die Formulierung von Arzneimitteln aus vorbekannten Soffen oder Stoffgemischen kommt bei der ersten medizinischen Indikation Verwendungsschutz7830 oder nach Abs 3 zweckgebundener Stoffschutz7831 in Betracht.
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Voraussetzung für die Patentfähigkeit des bekannten Stoffs oder Stoffgemischs ist, dass die Anwendung zu einem der in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Verfahren nicht zum StdT gehört7832 und durch ihn nicht nahegelegt ist.7833 Die Anwendung rechnet zum Gegenstand der Erfindung und muss ursprünglich offenbart sein.7834 Neuheitsbegründend ist die Wirkung in Form der medizinischen Zweckangabe.7835 Erschöpft sich die Lehre in einem Therapieplan oder einer Dosisempfehlung, sind deren Maßgaben für die Beurteilung der Neuheit/erfinderischen Tätigkeit heranzuziehen7836 (vgl Rn 99, 145).
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Weiter ist Zweckbestimmung zu einem der in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Verfahren erforderlich.7837 Das betrifft Wiederherstellung der Gesundheit, Linderung von Leiden und Prophylaxe eines pathologischen wie eines natürlichen (zB Schwangerschaft) Zustands.7838 Es genügt nicht, wenn die Verwendung des Stoffs zur Bekämpfung einer bestimmten unerwünschten Wirkung bereits bekannt oder naheliegend war, der Stoff aber zur Bekämpfung einer anderen unerwünschten Wirkung eingesetzt werden soll,7839 erst recht nicht, wenn nur Informationen bzgl bekannter oder bisher mit bekannten Wirkungszusammenhängen bereits erreichter7840 Wirkungen bekannter Substanzen geliefert werden.7841 Ist die Behandlung von Wunden durch ein Arzneimittel bekannt, handelt es sich bei der Angabe „zur Inhibierung der Fibroplasie und zur Förderung der Gewebebildung einer Wunde“ nicht um die Definition einer anderen Krankheit, sondern um die Umschreibung einer vorteilhaften Wirkung, die sich bei der bekannten Behandlung von selbst ergibt und Neuheit nicht begründen kann.7842
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Therapiebezogene Anweisungen können wegen § 2a Abs 1 Nr 2 nach Auffassung des BGH nur dann zur Patentfähigkeit beitragen, wenn sie objektiv darauf abzielen, die Wirkung des Stoffs zu ermöglichen, zu verstärken, zu beschleunigen oder in sonstiger Weise zu verbessern, nicht aber, wenn sie Therapiemaßnahmen betreffen, die zusätzlich zu und unabhängig von den Wirkungen des Stoffs geeignet sind, die Krankheit zu behandeln;7843 dies erscheint zu eng, weil auf eine Verbesserung nicht mehr abgestellt werden kann, sondern allg eine Veränderung ausreicht. Die österr Rspr bejaht die Indikation, wenn der bekannte Stoff für eine spezielle Patientengruppe mit speziellen Wirkungen verwendet werden soll.7844
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Wirkung. Der nach Abs 3 gewährte Schutz ist zwar Stoffschutz, aber zweckgebunden.7845 Der Schutz ist auf den in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Bereich beschränkt, dort aber absolut,7846 er erfasst nicht die Herstellung des Stoffs an sich, wohl aber alle Handlungen, die sich auf die Herstellung von Stoffen gleicher Beschaffenheit und Zweckbestimmung als Arzneimittel beziehen.7847
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c. Weitere medizinische Indikation (Absatz 4). War die Anwendung des Stoffs in einem der in § 2a Abs 1 Nr 2 genannten Verfahren im StdT bekannt, schied nach früher hM nach früherem Recht auch der zweckgebundene Stoffschutz nach Abs 3 aus. Mit der Zulassung des Arzneimittelgebrauchsmusters durch die Rspr7848 ist dies iS eines zweckgebundenen Stoffschutzes aufgeweicht7849 und durch die spätere Rspr7850 ausdrücklich aufgegeben worden. Nach dem durch die Revisionsakte vom 29.11.2000 zur Absicherung der „zweiten“ medizinischen Indikation7851 neu eingestellten Art 54 Abs 5 EPÜ und der entspr nationalen Regelung in Abs 4 kommt nunmehr (bei Vorliegen der weiteren Patentierungsvoraussetzungen) zweckgerichteter Stoffschutz in Betracht,7852 wenn die Anwendung nicht zum StdT gehört, also neu ist.7853 Gegenstand ist hier die Eignung eines bekannten Soffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft.7854 Damit ist die Anwendung nicht auf Indikationen zur Behandlung weiterer Krankheitsbilder beschränkt. Nach der Rspr der Großen Beschwerdekammer des EPA muss die neue Verwendung nicht die Behandlung einer anderen Krankheit sein, damit schließt es die Bestimmung nicht aus, ein für die Behandlung einer bestimmten Krankheit bekanntes Medikament für eine unterschiedliche Art der Behandlung derselben Krankheit zu patentieren; dies gilt auch dann, wenn sich nur die Dosierung ändert; zweckgebundener Stoffschutz kann daher auch durch eine geänd Dosieranleitung begründet werden.7855 Hierzu wird es nicht erforderlich sein, dass die Herrichtung als ausdrückliches Merkmal in den Patentanspruch aufgenommen wird. Die Regelung gilt auch für bei Inkrafttreten der Revisionsakte (13.12.2007) anhängige Anmeldungen, in denen über die Patenterteilung noch nicht entschieden war;7856 die Änderung konnte innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer im ABl EPA vorgenommen werden.7857 Die frühere dt Praxis gewährte Verwendungsschutz, die frühere des EPA Schutz über das Herstellungsverwendungsverfahren („swiss type claim“; Rn 51 zu § 2a); hierauf kann nicht mehr zurückgegriffen werden (näher 8. Aufl).7858 Die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirkstoff einem bei einer bestimmten Krankheit auftretenden pathologischen Zustand entgegenwirkt, kann keine neue Lehre zum technischen Handeln begründen, wenn es im StdT bekannt war, an dieser Krankheit leidende Patienten zur Linderung der Krankheitssymptome mit dem Wirkstoff zu behandeln und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist.7859 Auch das nachträgliche Auffinden der biologischen Zusammenhänge, die der Wirkung eines Arzneimittels zugrunde liegen, offenbart keine neue Lehre zum technischen Handeln, sofern der verabreichte Wirkstoff, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in der der Wirkstoff verwendet wird, mit einer bekannten Verwendung eins Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit übereinstimmen.7860 Für die weitere Indikation ist ein deutlich unterschiedlicher Endzweck gegenüber der ersten gefordert worden,7861 während das EPA eine unterschiedliche Applikation als ausreichend ansieht.7862 Zur Patentierbarkeit von Dosierungsempfehlungen Rn 51 zu § 2a.



II.Missbrauchstatbestand (Absatz 5)
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1.Früheres Recht. Zur Rechtslage vor 1978 6. Aufl Rn 204 ff. Die frühere Regelung gilt im GbmRecht mit der Abweichung weiter, dass der Prioritätszeitpunkt und nicht mehr der Anmeldezeitpunkt maßgeblich ist (Rn 11 ff zu § 3 GebrMG). Zum Übergangsrecht 1978 bis 1980 6. Aufl Art XI § 1, § 3 Abs 6 IntPatÜG.

2.Die geltende Regelung
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a. Allgemeines. Die Neuheitsschonfrist in der früheren Form ist weggefallen. An ihre Stelle ist der Missbrauchstatbestand (Abs 5 Satz 1 Nr 1) getreten, der auf das StraÜ zurückgeht, in das der skandinavische Patentgesetzentwurf 1962 eingeflossen ist.7863 Sie wird vielfach als revisionsbedürftig angesehen.7864 Bemühungen zu einer Änderung sind insb im Rahmen der WIPO unternommen worden (Art 12 Entwurf Patent Law Treaty mit zwölfmonatiger Neuheitsschonfrist vor Anmelde- oder Prioritätstag bei Offenbarung durch den Erfinder, durch ein Amt, falls die vom Anmelder stammende Information nicht hätte veröffentlicht werden sollen oder sie in einer von Dritten ohne Zustimmung des Erfinders eingereichten Anmeldung enthalten war und die Kenntnis direkt oder indirekt vom Erfinder herrührte, oder durch den Dritten, der seine Kenntnis direkt oder indirekt vom Erfinder ableitete).7865 Weitergehende Regelungen enthalten ua das australische, bulgarische, estnische, litauische, mexikanische, rumänische, slowenische und türkische PatG sowie die Gemeinsame Regelung der Andenstaaten.
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b. Voraussetzungen. Grundsatz. Abs 5 Nr 1 PatG nimmt die Offenbarung der Erfindung von dem bei der Prüfung auf Patentfähigkeit (also nicht nur wie früher der Neuheit; vgl 6. Aufl Rn 209) zu berücksichtigenden StdT aus, die unmittelbar oder mittelbar auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders zurückgeht. Die Immunität des Abs 5 wirkt auch gegenüber nicht vorveröffentlichten älteren Anmeldungen.7866
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Unter „Offenbarung der Erfindung“ sind die von Abs 1 und 2 erfassten Offenbarungen zu verstehen.7867 Missbräuchliche nachveröffentlichte Anmeldungen fallen unter die Regelung; die Formulierung „nicht früher als“ zielt auf sie.7868 Die Kenntnis von der Erfindung muss, wenn auch nicht notwendig durch den Dritten selbst, an die Öffentlichkeit gelangt sein.7869 Die objektive Tatsache des Offenbarwerdens reicht aus, auf eine Qualifizierung als schuldhaft oder verwerflich kommt es nicht an.7870 Maßgeblich für den Zeitpunkt der Offenbarung ist der Prioritätstag der früheren Anmeldung.7871
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Die Sechsmonatsfrist ist auf den Anmeldetag und nicht auf einen früheren Prioritätstag bezogen (ausdrücklich anders Art 7b schweiz PatG).7872 Auf die Fristberechnung ist § 193 BGB anzuwenden.7873
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Zurückgehen auf offensichtlichen Missbrauch. Missbrauch7874 setzt voraus, dass der Dritte die Kenntnis „in einer Weise erlangt oder an die Öffentlichkeit weitergegeben hat, die eine vertragliche oder gesetzliche Pflicht gegenüber dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger verletzte“.7875 Die Einbeziehung jedes Falls nicht autorisierter Drittverlautbarung7876 geht zu weit, soweit nicht rechtswidrige oder pflichtwidrige Verlautbarungen erfasst sein sollten. Die Preisgabe an die Öffentlichkeit oder die Anmeldung zum Patent durch den Dritten muss objektiv erkennbar rechtswidrig sein;7877 enger die Praxis des EPA.7878 Dies kann auch bei einer vorzeitigen amtlichen Veröffentlichung der Fall sein.7879 In Betracht kommt auch die Verletzung quasivertraglicher Pflichten wie aus Verschulden bei Vertragsanbahnung; die allg Auslegungsgrundsätze (Treu und Glauben) sind zu berücksichtigen,7880 hierüber kann im Einzelfall auch eine Obliegenheitsverletzung des Anmelders erfasst werden.7881 Es kann auf eine fremde Rechtsordnung abzustellen sein.7882 Verschulden oder Schädigungsabsicht ist nicht erforderlich,7883 ebensowenig Handeln gegen den Willen des Erfinders.7884
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Auch der Erfinder selbst kann den Missbrauchstatbestand erfüllen, wenn er zum Nachteil eines Rechtsnachfolgers7885 oder von Miterfindern handelt;7886 das gilt auch, wenn der ArbN-Erfinder dem ArbGb die Erfindung vorenthält und selbst veröffentlicht.7887
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Die Fälle, in denen der Anmelder selbst vorzeitig bekanntgegeben hat, scheiden grds aus.7888 Die Ver- säumung der Prioritätsfrist durch den Anmelder kann Missbrauch nicht begründen. Dies muss auch gelten, wo, etwa wie in § 11 Abs 1 Satz 1 Apothekengesetz, der Erfinder durch öffentlich-rechtl Bestimmungen zur Offenbarung gezwungen wird.7889 Im übrigen kann grds nicht verlangt werden, dass der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger alles getan hat, um die Erfindung zu erhalten,7890 anders etwa, wenn eine Obliegenheitsverletzung nach Treu und Glauben zu berücksichtigen ist.
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Problematisch kann sein, wenn der Dritte grds zu einer Anmeldung berechtigt ist, ihm hierfür aber verschiedene Wege zur Verfügung stehen, von denen der eine (zB GbmAnmeldung) kurzfristig zur öffentlichen Zugänglichkeit führt, der andere (Patentanmeldung mit späterer Offenlegung) aber nicht. Nach dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnis beurteilt sich, ob im weniger schonenden Vorgehen Missbrauch liegt.
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Offensichtlichkeit. Die Bedeutung des Merkmals ist str. Nach einer Ansicht7891 ist der Missbrauch offensichtlich, wenn der Handelnde Tatsachen kannte, aus denen sich die Pflichtwidrigkeit seines Handelns zweifelsfrei ergab. Eine andere Ansicht7892 stellt darauf ab, dass der Offenbarende in Schädigungsabsicht oder in Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils für den Anmelder oder unter Verletzung eines bestehenden Vertrags- oder Vertrauensverhältnisses handelt.7893 Nach einer dritten Ansicht7894 ist auf die objektiven Gegebenheiten abzustellen. Auch von anderen wird auf klare Wahrnehmbarkeit, Erkennbarkeit und Beweisbarkeit abgestellt.7895 Im Abstellen auf die Offensichtlichkeit sollte eine Beweislastregelung dahin gesehen werden, dass die Nichterweislichkeit des Missbrauchs zu Lasten dessen geht, der sich auf ihn beruft.7896 Ein Grundsatz „in dubio pro inventore“ kann7897 besteht wegen des Ausnahmecharakters der Regelung nicht.7898
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Der Missbrauch muss zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers erfolgt sein. Nachteile eines Dritten werden nicht erfasst. Der Nachteil kann darin liegen, dass die Anmeldung gegen den so begründeten StdT zu verteidigen ist.7899 Beseitigungsmöglichkeit steht ihm nicht entgegen.7900
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Zurückgehen. Der Regelungsgehalt beschränkt sich nach seinem Wortlaut, Zweck und dem Willen des Gesetzgebers darauf, die Fälle zu erfassen, in denen der Inhalt der Vorveröffentlichung auf die Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers unmittelbar oder mittelbar zurückgeht.7901 Es kommt auf die lückenlose Kette der tatsächlichen Wissensvermittlung vom Erfinder zum Anmelder7902 wie vom Erfinder zur Vorveröffentlichung oder Vorbenutzung an.7903 Die Offenbarung muss dabei auf die Handlung zurückgehen, auf die sich die inanspruchnahme der Privilegierung stützt.7904 Nicht erforderlich ist, dass der Anmelder eine von ihm selbst gemachte Erfindung veröffentlicht.7905 Dass der Anmelder die von ihm veröffentlichte Erfindung vor ihrer Veröffentlichung nacheinander von mehreren Diensterfindern und nach der Veröffentlichung von einem weiteren Diensterfinder erworben und den letzteren im Erteilungsverfahren als Erfinder benannt hat, steht nicht entgegen.7906 Die Bestimmung ist auch bei Veröffentlichung durch Miterfinder anwendbar.7907 Fälle unvollständiger Vorwegnahme sind erfasst.7908 Bei Doppelerfindung können die Wirkungen nicht nachträglich dadurch herbeigeführt werden, dass der andere Erfinder als Miterfinder benannt wird.7909 Zurückgehen der Vorveröffentlichung auf die unabhängige Erfindung eines Dritten begründet keine Privilegierung.

160

c. Wirkung. Die Regelung nimmt die auf den Missbrauch zurückgehende Offenbarung bei der Prüfung der Anmeldung, nicht aber allg auch zugunsten Dritter, vom StdT aus, sie gewährt auch kein Prioritätsrecht.7910 Andere Verteidigungsmöglichkeiten werden vom Missbrauchstatbestand nicht berührt.7911 Die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs 1 Satz 3 GebrMG bemisst sich nach der beanspruchten Priorität einer wirksamen Patentanmeldung, auch wenn diese wegen einer nicht den Voraussetzungen des Abs 5 entspr vorzeitigen Offenbarung nicht zu einem wirksamen Patent führen kann.7912

III.Ausstellungsschutz

Schrifttum s bei § 6a GebrMG.
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1.Früherer Rechtszustand; Ausstellungsgesetz s 8. Aufl und eingehend 6. Aufl Rn 226 ff. Eine der Regelung im Ausstellungsgesetz entspr Bestimmung ist in § 6a GebrMG eingestellt.

2.Geltendes Recht
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a. Grundlagen. Die eur Harmonisierung hat für das Patentrecht entspr der zwingenden Vorschrift des Art 4 Abs 2 StraÜ den Ausstellungsschutz auf die Mindestanforderungen des Art 11 PVÜ (Stockholmer und Lissaboner Fassung) eingeschränkt, die durch die geltende Regelung eingehalten sind.7913 Erfasst sind praktisch nur noch Ausstellungen im Rang von Weltausstellungen.7914
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b.Der Begriff der internationalen Ausstellung ist im Übk über internationale Ausstellungen vom 22.11.19287915 (IntAusstÜ) idF der Änderungs- und Ergänzungsprotokolle vom 10.5.1948,7916 16.11.19667917 und 30.11.19727918 festgelegt. Die betr Ausstellungen werden seit 1.1.2014 nicht mehr im BGBl, sondern im Bundesanzeiger bekannt gemacht.7919
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Als internationale Ausstellungen iSd Abs 5 Satz 1 Nr 2 sind nach Abs 5 Satz 3 anerkannt worden7920 die Ausstellungen vom 28.4.– 9.10.1983 in München, 2.5.–14.10.1984 in Liverpool, 12.5.–11.11.1984 in New Orleans, 17.3.–16.9.1985 in Tsukuba, 2.5.–13.10.1986 in Vancouver, 10.4.–30.7.1987 in Mailand, 30.4.–30.10.1988 in Brisbane, 1.4.–30.9.1990 in Osaka, 7.6.–7.7.1991 in Plovdiv, 10.4.–11.10.1992 in Den Haag-Zoetermeer, 20.4.–12.10.1992 in Sevilla, 15.5.–15.8.1992 in Genua, 23.4.–17.10.1993 in Stuttgart, 7.8.–7.11.1993 in Taejon, 22.5.–30.9.1998 in Lissabon, vom 1.5.–31.10.1999 in Kunming, 1.6.–31.10.2000 in Hannover, 6.4.–20.10.2002 in Haarlemmermeer, 25.4.–12.10.2003 in Rostock, 7.5.–7.8.2004 in Saint-Denis (in der Bek des EPA nicht genannt), 25.3.–25.9.2005 in Aichi/Seto, 1.11.2006–31.1.2007 in Chiang Mai, 14.6.–13.9.2008 in Saragossa, 1.5.–31.10.2010 in Shanghai; 5.4.–7.10.2012 in Venlo; 12.5.–12.8.2012 in Yeosu, voraussichtlich 29.4.-7.10.2019 in Beijing, 20.10.2020-10.4.2021 in Dubai. Für die vom Bureau International des Expositions anerkannten Ausstellungen Expo 2015 in Mailand und 2017 in Astana sind Bek nicht erfolgt.
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c. Schutzvoraussetzungen. Ausstellungsschutz setzt neben der Zurschaustellung für die Allgemein- heit (und nicht nur für einen eingeschränkten Peronenkreis)7921 auf einer internationalen Ausstellung voraus, dass der Anmelder bei der Einreichung der Anmeldung angibt, dass die Erfindung tatsächlich zur Schau gestellt, dh für die Allgemeinheit zugänglich gemacht worden ist.7922 Sechsmonatsfrist (Rn 152) und das Erfordernis des Zurückgehens (Rn 159) gelten wie beim Missbrauchstatbestand. Vorbereitungshandlungen in unmittelbarem zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit der Ausstellung sind mit privilegiert.7923 Der Anmelder muss innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung der Anmeldung eine Bescheinigung über die Zurschaustellung einreichen (Abs 5 Satz 2); hierfür kann Regel 25 AOEPÜ entspr herangezogen werden7924 (vgl auch die Regelung in Art 44, 45 schweiz PatV). Die Viermonatsfrist ist wiedereinsetzungsfähig.7925
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d. Wirkung. Anders als das frühere Recht begründet Abs 5 Nr 2 kein Prioritätsrecht,7926 sondern nimmt lediglich die Ausstellung der Erfindung sechs Monate lang seit dem Zeitpunkt der Schaustellung vom StdT (nicht nur von den neuheitsschädlichen Tatsachen)7927 aus.




E.Beweisfragen
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Die Neuheit kann offen gelassen werden, wenn erfinderische Tätigkeit eindeutig zu verneinen ist und zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung führt.7928 Im Erteilungsverfahren geht die Nichterweislichkeit des Vorliegens neuheitsschädlichen Materials iS einer objektiven, nicht auch subjektiven Beweislast zu Lasten der Erteilungsbehörde.7929 Schief ist die Auffassung, dass jedenfalls im Erteilungsverfahren eine Vermutung für die Neuheit streite.7930 Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren trifft grds den Einsprechenden und den Nichtigkeitskläger die (materielle) Beweislast für das Fehlen der Neuheit (zu weitgehend ist die Ansicht des EPA,7931 dass die Nichtvorlage von Tests zur Beweislosigkeit führe; dies bürdete dem Einsprechenden auch die formelle Beweislast auf); dies kann strenggenommen nur gelten, soweit es um die einem Beweis zugängliche Feststellung von Tatsachen und nicht, wie etwa beim Offenbarungsgehalt von Entgegenhaltungen, um Wertungen geht (vgl Rn 53). Vorwegnahme muss festgestellt werden, ihre Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus (abw die Praxis des EPA zur Feststellung von Internet-Veröffentlichungen, Rn 29).7932 Übereinstimmung der Anmeldeunterlagen mit den ursprünglich eingereichten ist grds nicht beweisbedürftig.7933 Experimentelle Untersuchungen einer Partei zum Nachweis der Vorwegnahme können problematisch sein.7934 Zur indiziellen Bedeutung von nach dem Prioritätstag durchgeführten Versuchen Rn 150 zu § 4.
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Beweisbedürftig sind erhebliche Tatsachen,7935 nicht auch an sie geknüpfte Wertungen; für Selbstverständlichkeiten bedarf es keines besonderen Nachweises.7936 Vorlage einer Teilübersetzung einer fremdsprachigen Veröffentlichung muss nicht schädlich sein.7937 Auch ein nicht im Originalzustand vorgelegtes Beweismittel kann relevant sein (§ 419 ZPO).7938
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Ob eine offenkundige Vorbenutzung vorliegt, bedarf regelmäßig sorgfältiger Prüfung. Zur Darle- gung bedarf es konkreter Angaben darüber, was wo, wann, wie und durch wen geschehen ist, sowie der Darlegung der öffentlichen Zugänglichkeit mit der Möglichkeit der Nachbenutzung durch andere.7939 Nach der Offenbarung brauchbarer Erfindungen wird erfahrungsgemäß nicht selten von Dritten behauptet, schon ähnliches gemacht zu haben. Es muss festgestellt werden, ob die Erfindung tatsächlich benutzt worden ist und ob die Allgemeinheit die Möglichkeit hatte, von der Vorbenutzung in einer die Nachbenutzung ermöglichenden Weise Kenntnis zu nehmen.7940 Es kommt nicht auf die Feststellung an, ob tatsächlich die Allgemeinheit von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt oder gar von der vorbenutzten Lehre Gebrauch gemacht hat, ausreichend ist die Feststellung einer „nicht zu entfernten Möglichkeit“, dass beliebige Dritte und damit auch andere Sachverständige zuverlässige, ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Vorbenutzung erhalten haben.7941 Die Lebenserfahrung ist hier wichtiger als bei der Feststellung der Vorbenutzung. Man kann daraus nicht schließen, dass an die Feststellung der Offenkundigkeit nur sehr geringe Anforderungen zu stellen seien.7942 Die Schlussfolgerung, dass nach der allg Lebenserfahrung die nicht nur entfernte Möglichkeit bestanden hat, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige durch eine Vorbenutzung zuverlässige Kenntnis von der Erfindung erhalten, setzt voraus, dass wie etwa bei einem Angebot oder einer Lieferung mindestens ein Kommunikationsakt feststeht, an den ein Erfahrungssatz anknüpfen kann.7943 Die Praxis des EPA lässt idR überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichen.7944 Beruft sich der Patentinhaber im Einspruchsverfahren auf Vertraulichkeit von Benutzungshandlungen, soll er dies nachzuweisen haben.7945 Andererseits sollen Geheimhaltungsvermerke die Annahme nahe legen, dass die Ausgestaltung der Erzeugnisse gegenüber Außenstehenden geheim bleiben sollte.7946 Tatsächlich wird es immer auf eine Würdigung des Einzelfalls ankommen.7947 Auch unbeglaubigte Kopien von Privaturkunden können gewürdigt werden.7948 Zeugenbeweisantritt über eine Augenscheinseinnahme nach dem Anmeldetag reicht grds nicht aus.7949
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Der dem Gegner des Schutzrechtsinhabers obliegende7950 Beweis für die Offenkundigkeit eines Angebots ist idR erbracht, wenn keine Geheimhaltung (auch stillschweigend) vereinbart wurde oder sich nach Treu und Glauben ergab oder wegen eigenen geschäftlichen Interesses zu erwarten war und die Weitergabe der Kenntnis durch den Empfänger der Mitteilung nach der Lebenserfahrung wahrscheinlich war („nahegelegen hat“).7951 Ob der Schutzrechtsinhaber den Beweis entkräften kann, weil streng geheim gehalten worden ist,7952 hat der BGH zunächst offengelassen,7953 aber später bejaht. Ein Vertrauensbruch muss festgestellt werden, bloße Wahrscheinlichkeit genügt nicht.7954 Es ist nicht Sache des Patentinhabers nachzuweisen, dass er die notwendigen Geheimhaltungsvorkehrungen getroffen hat.7955 Nachzuweisen sind nach der Praxis des EPA das Datum der Offenbarung, ihr genauer Gegenstand und die Umstände, unter denen die Offenbarung erfolgte.739 Eine schriftliche Offenbarung, die auf einer zurückliegenden mündlichen Offenbarung beruht, belegt nicht ohne weiteres deren Übereinstimmung.740 Das EPA hat die Auffassung vertreten, dass der Inhalt eines Vortrags nicht allein durch Beweismittel des Vortragenden festgestellt werden könne;741 dies ist abzulehnen, soweit damit eine Beweisregel aufgestellt wird.
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Ist der Zugänglichkeitszeitpunkt nicht zuverlässig (auch in der Weise, dass er jedenfalls ohne nähere Eingrenzung vor dem Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt liegt) festzustellen, kann das Kundgebungsmittel nicht zum StdT gerechnet werden742 (vgl auch EPA-PrRl G-IV 7.4). Dies kann insb nach Einspruchsrücknahme zum Tragen kommen, wenn nähere Feststellungen nur unter Mitwirkung des Einsprechenden getroffen werden können.743 Druckschriften werden nach der Lebenserfahrung idR in unmittelbarem Anschluss an die Herstellung verteilt.744 Bestreiten mit Nichtwissen reicht zur Widerlegung regelmäßig nicht aus.745 Eine Katalogveröffentlichung beweist nicht ohne weiteres, dass das dort beschriebene Erzeugnis allgemein zugänglich war.746 Die Auskunft einer Bibliothek, dass Veröffentlichungen idR ab dem Tag ihres Eingangs zugänglich seien, wurde „bis zum Beweis des Gegenteils“ als ausreichend angesehen.747







§ 4

(Erfinderische Tätigkeit)

1 Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. 2Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Absatz 2, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.
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A.Allgemeines

1

I.Die praktische Bedeutung des Patentierungserfordernisses der erfinderischen Tätigkeit kann kaum überschätzt werden. IdR entscheiden sich Patenterteilung, Widerruf und Nichtigerklärung des Patents an ihm. Für die Praxis bedeutet die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ein erhebliches Maß an Unsicherheit,8379 weil sie von jeder Instanz eigenständig durchzuführen und als Werturteil von der Sicht des Beurteilenden geprägt ist. Für die Annahme einer gesetzlichen Fiktion8380 („gilt“) besteht kein Anlass.

II.Entstehungsgeschichte; Regelungszweck

2

Vor 1978 enthielt das PatG keine Regelung über die erfinderische Tätigkeit. Die Rspr hat sowohl auf die Vorteile abgestellt, die mit einer neuen Problemlösung verbunden waren (technischer Fortschritt), als auch auf die Schwierigkeiten, die für die neue Lösung zu überwinden waren. Als erfinderisch konnte nur eine Lösung angesehen werden, die das Können eines Durchschnittsfachmanns übersteigt (Erfindungshöhe).8381

3

Die geltende Regelung ist durch das IntPatÜG mWv 1.1.1978 als § 2a eingefügt worden und hat ihre heutige Bezeichnung durch die Neubek 1981 erhalten. Sie geht auf Art 5 StraÜ und Art 56 EPÜ zurück.8382 Die Entstehungsgeschichte ist bei der Auslegung zu beachten.8383 Nach der Begr8384 sollte durch die Verwendung des Begriffs erfinderische Tätigkeit anstelle der Erfindungshöhe sachlich nichts geänd werden.8385 Man wird daher die Begriffe „Erfindungshöhe“, „erfinderische Tätigkeit“, „erfinderischer Schritt“ und ihre englischen und franz Entsprechungen nicht a priori unterschiedlich auslegen können.8386 Die auf eine „erfinderische Tätigkeit“ abstellende Terminologie8387 bedeutet keinen Übergang zu einer subjektiven Betrachtung (Rn 12). Die eur Rechtsangleichung und ihre Übernahme in das nationale Recht eröffnen eine dynamische Entwicklung, in die die früheren nationalen Auffassungen mit einfließen und die auch, aber nicht allein, durch die Praxis des EPA geprägt wird.8388

4

Ausland. Die im Vereinigten Königreich zum harmonisierten Recht angewendete Methode der Prüfung in vier Schritten8389 „Windsurfing test“, jetzt „Pozzoli test“8390 mit den Schritten Bestimmung des Fachmanns und seines allg Fachwissens, Feststellung des erfinderischen Konzepts, erforderlichenfalls durch Auslegung,8391 Feststellung der Unterschiede zwischen Erfindung und genanntem StdT und Beurteilung des Naheliegens ohne Berücksichtigung der geschützten Erfindung und nicht notwendig unter Abstellen auf die Motivation)8392 unterscheidet sich allenfalls marginal von der nationalen Praxis. In Österreich ist der erfinderische Schritt im Einzelfall bereits bei Vorliegen einer technologischen Neuerung bejaht worden.8393


III.Anwendungsbereich

5

Die Regelung gilt für alle seit dem 1.1.1978 beim DPA/DPMA eingereichten Patentanmeldungen (näher 6. Aufl Rn 6 vor § 1).8394 Zum Verhältnis zum erfinderischen Schritt in § 1 Abs 1 GebrMG Rn 17 ff zu § 1 GebrMG.

6

Wo der Schutz nicht an das Nichtnaheliegen gegenüber dem StdT, sondern an die „Eigenart“ (wie in § 2 Abs 1 DesignG) oder „Individualität“ geknüpft ist, wie beim Halbleiterschutz und beim Softwareschutz nach § 69a ff UrhG, gelten andere Maßstäbe.


IV.Europäisches Patentübereinkommen

7

Für eur Patentanmeldungen und Patente regelt Art 56 EPÜ die erfinderische Tätigkeit. Der Begriff der erfinderischen Tätigkeit im nationalen Recht wie im EPÜ stimmt überein, aus etwaigen Auslegungs- oder Anwendungsunterschieden kann nicht gefolgert werden, dass die Prüfung nach § 4 und Art 56 EPÜ auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruht.8395 Die Praxis des EPA (nicht die Regelung im EPÜ an sich) ist durch einige Besonderheiten geprägt (Aufgabe-Lösungs-Ansatz, „problem-solution approach“, Rn 20; Prüfung vom „nächstkommenden StdT“ aus, Rn 29; „could-would test“, Rn 105), die teilweise auch in die nationale Praxis Eingang gefunden haben.8396


V.Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT)

8

Für die internationale vorläufige Prüfung enthält Art 33 Abs 3 PCT eine sachlich übereinstimmende Formulierung.8397



B.Grundsätze für Vergleich und Bewertung

I.Allgemeines

9

1.Erfinderische Tätigkeit ist ein unbestimmter Rechtsbegriff.8398 Die Prüfung erfolgt nach hM aufgrund eines Werturteils8399 in Form einer komplexen Bewertung,8400 wenn auch auf einer tatsächlichen Grundlage, nämlich der Feststellung der Erfindung, des StdT und des maßgeblichen Fachmanns und seiner Fähigkeiten.8401 Der Prüfungsstandard ist in allen Verfahrensstadien (Erteilungsverfahren, Einspruchsverfahren, Nichtigkeitsverfahren) einheitlich.8402

10

Beurteilungsgrundlage ist allein die Frage, ob die Lösung für den Fachmann in Kenntnis des maßgeblichen StdT nahegelegen hat (Rn 102 f);8403 das ist meist gemeint, wenn die Erfindung einerseits als rein handwerkliche oder einfache konstruktive Maßnahme bewertet oder andererseits als „entwicklungsraffend“, überraschend8404 usw bezeichnet wird.8405 Ob das Begriffspaar „naheliegend“ – „nicht naheliegend“ eine Alternative beschreibt, in dem sich die Glieder gegenseitig ausschließen,8406 so dass das, was naheliegend ist, nicht erfinderisch sein kann, erscheint nicht gesichert; dies ist insb für die Möglichkeit einer Differenzierung, etwa gegenüber dem GbmRecht, bedeujtsam.8407 Als ausreichend wird eine „scintilla of invention“ angesehen.8408 Die normale technische Weiterentwicklung begründet keine patentfähige Erfindung;8409 Fleiß und Aufwand allein sind nicht patentbegründend.8410

11

Das Erfordernis ist ein qualitatives und kein quantitatives,8411 weil es für eine Quantifizierung an der Grundlage fehlt (Rn 21 zu § 1 GebrMG). Bei der Beurteilung sind objektive Kriterien auch als Hilfskriterien (häufig als „Beweisanzeichen“ bezeichnet)8412 einzubeziehen (Rn 129 ff). Auf die Weite des beanspruchten Schutzes kann nicht abgestellt werden.8413 Lit8414 und Praxis,8415 insb im Verhältnis zur GbmFähigkeit8416 (hierzu Rn 15 ff zu § 1 GebrMG), haben häufig auf eine quantitative Terminologie zurückgegriffen. Vielfach wird eine Differenzierung in größere oder geringere erfinderische Tätigkeit für möglich erachtet; dies mag insoweit angängig sein, als eine relative Differenzierung vorgenommen wird, nicht aber iS einer messbaren Abstufung.8417 Mathematische Formeln, „informationstheoretische“ Verfahren8418 oder statistische Methoden8419 sind zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht geeignet;8420 zumindest problematisch sind auch Differenzierungen und Quantifizierungen iS der „fuzzy-logic“.8421 Es wird aber vertreten, dass anders als mit einer sog one-reason-decision („Pralinenschachtelmethode“) mit Hilfe eines additiven multi-item Indexes eine relative Größe des beurteilten Sachverhalts im Verhältnis zu anderen beurteilten Sachverhalten gewonnen werden kann.8422 Dies löst freilich nicht das Problem, eine verbindliche Entscheidungsgrenze zu definieren. Vorausgesetzt wird dabei nicht etwa eine Leistung „genialer“ Art.8423 Die Einfachheit der Erfindung schließt erfinderische Tätigkeit nicht ohne weiteres aus; einfache Lösungen müssen nicht naheliegend sein, eine überraschend einfache Lösung kann sogar für erfinderische Tätigkeit sprechen.8424

12

2.Objektive Beurteilung. Die Beurteilung erfolgt nach objektiven Gesichtspunkten und nicht anhand der subjektiven Anstrengungen, Kenntnisse oder Vorstellungen des Erfinders;8425 hieran hat die Terminologie „erfinderische Tätigkeit“ nichts geänd. Ein Irrtum des Erfinders steht erfinderischer Tätigkeit nicht entgegen.8426 Über den StdT hinausreichende Kenntnisse des Erfinders („interner StdT“) sind unschädlich.8427

13

Auf den tatsächlichen Werdegang der Erfindung kommt es nicht an.8428 Die Erfindung kann auf bewusstem Denken, systematischer Arbeitsplanung oder systematischem Arbeitseinsatz mit planmäßigen Versuchen und großen Versuchsreihen,8429 aber auch auf zufälliger Erkenntnis8430 oder einem intuitiven „glücklichen Griff“8431 (s auch Rn 100) beruhen.

14

3.Erforderlich ist die Berücksichtigung aller Umstände des Falls. Für eine Ermessensentscheidung ist kein Raum;8432 ob den prüfenden Stellen ein Beurteilungsspielraum zusteht, ist str,8433 aber ohne größere Bedeutung, weil hierdurch nur eine Überprüfung in revisionsartig ausgestalteten Verfahren, insb im Rechtsbeschwerdeverfahren, berührt werden könnte. Rein theoretische Überlegungen reichen nicht aus, um einer neuen Kristallform eines Stoffs bekannter chemischer Konstitution die erfinderische Tätigkeit abzusprechen.8434

15

4.Überraschungsmoment. Erfinderische Tätigkeit setzt Überraschung nicht voraus.8435 Einer abw früheren Praxis des 14. Senats des BPatG8436 ist zu Recht nicht gefolgt worden.8437 Auf die Überraschung des Erfinders selbst kommt es nicht an.8438 Das Überraschungsmoment spricht stark (jedoch nicht zwingend)8439 gegen Naheliegen;8440 dies gilt für ein Überraschen der Lehre selbst8441 wie für den erzielten Erfolg.8442 Der „Erfolg, der nicht im eigentlichen Sinne zur neuen Lehre als solcher gehört, strahlt gewissermaßen auf die neue Lehre aus“.8443 Die überraschende Wirkung soll sich über die gesamte Anspruchsbreite erzielen lassen müssen.8444 Unerwartete Eigenschaften und Wirkungen können auf erfinderische Tätigkeit hinweisen, das gilt für alle Arten von Erfindungen,8445 auch für Zusatzeffekte,8446 allerdings nicht für einen „Bonus-Effekt“ (Rn 48). Die erzielte Eigenschaft oder Wirkung muss nicht die beanspruchte sein, Erfolg auf einer allgemeineren Ebene genügt.8447 Das Überraschungsmoment ist vor allem von Bedeutung, wo die angewendeten Maßnahmen dem Fachmann geläufig sind, erfinderische Tätigkeit kann hier bejaht werden, wenn kein Hinweis vorlag, in welcher Richtung der Fachmann vorzugehen hatte und wenn Suchen „auf die vage Aussicht eines Zufallstreffers hin“ nicht erwartet werden konnte.8448 Vorhersehbare Wirkungen sprechen grds nicht für erfinderische Tätigkeit,8449 jedoch steht es ihr nicht entgegen, wenn das erzielte Ergebnis berechnet werden kann, wenn der Fachmann nicht darauf kommt,8450 oder wenn ein bekanntes physikalisches Gesetz angewendet wird, dessen Anwendbarkeit nicht erkannt und nicht ohne weiteres erkennbar war.8451
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Hierzu gehört (auch in der Gentechnik) eine „angemessene Erfolgserwartung“8452 (vgl Rn 73), die die Fähigkeit des Fachmanns bezeichnet, auf der Grundlage des vorhandenen Wissens angemessen vorherzusagen, ob das Projekt innerhalb annehmbarer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden kann.8453 Mit heranzuziehen kann sein, ob es für den Fachmann naheliegend war, die Erfindung mit hinreichender Aussicht auf Erfolg auszuprobieren.8454 Ob das Beschreiten eines Lösungswegs für den Fachmann naheliegt, kann auch von der damit verbundenen Erfolgserwartung abhängen; die Anforderungen an eine angemessene Erfolgserwartung lassen sich nicht allgemeingültig formulieren, sondern sind jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des Fachgebiets, der Größe des Anreizes für den Fachmann, des erforderlichen Aufwands für das Beschreiten und Verfolgen eines bestimmten Ansatzes und der ggf in Betracht kommenden Alternativen sowie ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile zu bestimmen.8455 Gegen hinreichende Erfolgserwartung kann sprechen, wenn n einer Veröffentlichung über noch nicht abgeschlossene Forschungsarbeiten berichtet wird.8456 Auf sie wird nicht abzustellen sein, wenn kein Anlass zur Suche (zB nach einer stabilen Wirkstoffform) bestand.8457 Der Einsatz eines allg verfügbaren Werkzeugs kann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen, wenn sich die mit dem Gegenstand der Erfindung angestrebten und realisierten Vorteile hierdurch nicht ohne weiteres einstellen und der Fachmann aus dem StdT keine (hinreichenden) Anregungen erhält, dass das Werkzeug für die Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und ohne Schwierigkeiten einsetzbar ist.8458 Lag dem Fachmann die Erfolgserwartung aufgrund des allg Wissensstands nahe, ist die sie bestätigende Lehre nicht erfinderisch.8459 Ignorieren oder Inkaufnehmen zu Recht bestehender Bedenken unter Hinnahme von Nachteilen reicht zur Bejahung der Patentfähigkeit nicht aus.8460 Die Erfolgsaussichten beurteilen sich aufgrund einer Gesamtbetrachtung, bei der die Dringlichkeit der Lösung, ihr zu erwartender technischer und wirtschaftlicher Ertrag, Aufwand und Kosten der erforderlichen Arbeiten, das Fehlen von Alternativen, Schwierigkeiten, die möglicherweise auftreten können, sowie das Risiko, dass die Schwierigkeiten das Erreichen des Ziels erschweren oder unmöglich machen, zu berücksichtigen sind.8461 Ein theoretisch denkbarer unkomplizierter Lösungsweg muss, insb auf dem Gebiet der Gentechnik, nicht notwendig erfinderischer Tätigkeit entgegenstehen.8462 Eine Maßnahme, die erwartungsgemäß wirkungslos ist, kann zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen.8463 Eine grundlegende Strukturänderung, die das Beibehalten einer bekannten Wirkung nicht erwarten lässt, kann dazu führen, dass der Verlust dieser Wirkung naheliegend ist.8464 Geringfügige Änderung des Dosierschemas begründete Verneinung der erfinderischen Tätigkeit.8465
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Bei der Entwicklung einer Formulierung für einen Humanarzneimittelwirkstoff ist idR nicht maßgeblich, ob der Fachmann erwarten kann, ein für eine klinische Studie geeignetes Ergebnis zu finden. Angemessene Erfolgserwartung kann sich schon aus der Möglichkeit ergeben, Wirksamkeit und Verträglichkeit einer Formulierung in einem Tierversuch mit hinreichendem Vorhersagewert für die therapeutische Verwendung beim Menschen zu verifizieren.

5.Bedeutung der Aufgabe
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a. Ältere Praxis. Nach früherer Auffassung konnte bereits die Aufgabenstellung Erfindungshöhe begründen („Aufgabenerfindung“; Nachw 8. Aufl).8466 Mit der Aufdeckung des Bedürfnisses und der sich hieraus ergebenden Stellung der Aufgabe und ihrer einfachen Lösung, die in glücklicher Weise die notwendigen Arbeitsgänge ausnutzte und hierdurch einen überraschenden, die Arbeit wesentlich erleichternden Effekt erzielte, wurde ein die Patentfähigkeit begründender erfinderischer Schritt anerkannt.8467 Bei der Suche einer neuen ästhetischen Wirkung in einer Richtung, die sich auf einem praktikablen Weg verwirklichen lässt, sollte die Aufgabe eine gewisse Rolle spielen.8468 Lag ein wesentlicher Anteil des Werts der Erfindung bereits in der Stellung der bisher unerkannten Aufgabe und musste der Erfinder sich bei ihrer Lösung gedanklich von den bekannten Konstruktionen freimachen, sollte dies erfinderische Tätigkeit begründen, selbst wenn die konstruktive Verwirklichung ohne besondere Schwierigkeiten erfolgen konnte, nachdem der grundsätzliche Gedanke gefasst war.8469 Enthielt die Aufgabenstellung bereits einen Schritt in Richtung auf die Lösung, sollte sie bei der Beurteilung der erfinderischen Leistung nicht unberücksichtigt bleiben.8470 Eine Prüfung, ob die Aufgabenstellung zur erfinderischen Tätigkeit einen Beitrag leisten könne, findet sich in der Praxis des Bundespatentgerichts noch in jüngerer Zeit.8471 Soweit die Aufgabe in der Weise abgehandelt wird, dass sie zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitrage, ist ihre Erwähnung unschädlich.8472
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b.Die spätere Praxis insb des BGH, aber auch weitgehend des BPatG, hat8473 die Aufgabe bei der Beurteilung der erfinderischen Leistung nicht herangezogen,8474 weil Aufgabenstellungen vielfach von subjektiven Vorstellungen geprägt sind, die einer objektiven Beurteilung nicht gerecht werden, und häufig Lösungsansätze enthalten, die in naheliegender Weise zu den als die eigentliche Lösung bezeichneten Vorschlägen des Erfinders hinführen. Sieht man die Aufgabe als das durch die Erfindung objektiv gelöste technische Problem an, reduziert sie sich auf das, was die Lösung gegenüber dem StdT tatsächlich leistet;8475 die Frage steht folglich nicht am Anfang, sondern am Ende der Prüfung, ob ihr erfinderische Bedeutung beizumessen ist,8476 die Einbeziehung von Lösungsansätzen und -elementen in die Aufgabe verkürzt die erfinderische Leistung unzulässig.8477 Soweit Angaben über die Aufgabe nicht lediglich dem Verständnis der Erfindung dienen, können sie allenfalls zur Feststellung eines auf erfinderische Leistung hinweisenden technischen Fortschritts herangezogen werden, zur selbstständigen Begründung erfinderischer Tätigkeit sind sie ungeeignet.8478 Als Ausgangspunkt für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit ist (anders als etwa nach der Praxis in Frankreich) nicht ausschließlich auf die der Beschreibung zu entnehmende „Aufgabe“ abzustellen; es ist auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden (anderen) Problems dessen Lösung nahegelegt hat.8479 Allerdings können Angaben über die Problemstellung den Fachmann abhalten, Anregungen aus dem StdT aufzugreifen, wenn diese den Anforderungen der Lehre nicht genügen.8480 Der praktische Unterschied zur früheren Auffassung ist durch die Neubestimmung der Aufgabe frei von Lösungsprinzipien und Lösungsansätzen, die bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit einzubeziehen sind, gering.
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c. Aufgabe-Lösungs-Ansatz („problem-solution approach“) des EPA8481 und nationaler Ansatz. Das EPA (und ihm folgend in Österreich der frühere öOPM8482 und jetzt das OLG Wien8483) ziehen aufgrund der Regel 42 Abs 1 Buchst c AOEPÜ8484 (vgl EPA PrRl G-VII 5) zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit in Anlehnung an die brit Praxis8485 regelmäßig, aber entg früherer Praxis nicht ausschließlich8486 ein Verfahren heran, das aus folgenden Schritten besteht:8487 zunächst Feststellung des „nächstkommenden“ StdT8488 und dessen Vergleich mit der beanspruchten Lösung, sodann Bestimmung der objektiv gelösten8489 (nicht der nicht gelösten8490) technischen Aufgabe durch Vergleich der durch die Erfindung erzielten Wirkungen und der ursächlichen Merkmale mit den Ergebnissen des nächstkommenden StdT, schließlich Beurteilung des Naheliegens der beanspruchten Lösung im Hinblick auf nächstkommenden StdT und gelöste Aufgabe unter Einbeziehung des weiteren StdT und anderen Wissens;8491 von der „subjektiven“ Aufgabenstellung ist danach die „objektive“ zu unterscheiden, die dem objektiven Beitrag zum StdT entspricht, den der im Patentanspruch festgelegte Gegenstand leistet.8492 Die Aufgabenstellung und die damit zusammenhängende Wirkung, die sich aus der Verwendung der beanspruchten Erfindung ergibt, sind demnach bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein wesentlicher Aspekt;8493 die (gelöste)8494 Aufgabenstellung kann für sich erfinderische Tätigkeit begründen8495 oder zu dieser beitragen.8496 Als „nächstkommender“ StdT ist dabei (unabhängig vom Alter der Entgegenhaltung8497) nur das Wissen bis zum Prioritätstag zu berücksichtigen.8498 Es ist von der vom Anmelder angegebenen Aufgabe auszugehen; wurde ein unzutr StdT herangezogen oder wird die Aufgabe nicht gelöst, wird objektiv beurteilt.8499 Das EPA beurteilt das Problem damit letztlich objektiv;8500 maßgeblich ist das gegenüber dem StdT tatsächlich Erreichte,8501 allerdings soll eine unerwartete Wirkung, die den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen und vom Fachmann unter Berücksichtigung des nächstliegenden StdT ableitbar war, bei der Ermittlung der Aufgabe nicht berücksichtigt werden.8502 Die Beschwerdekammern verlangen, dass die Aufgabe von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt ist.8503 Die Aufgabe muss technischer Natur sein.8504 Eine Abweichung von der Aufgabenformulierung in der Anmeldung soll der Begründung bedürfen.8505 Eine erst nach dem Prioritäts- oder Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer zum StdT gehörenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens kann nicht zur Formulierung der Aufgabe herangezogen werden, insb, wenn die Aufgabe iS einer Aufgabenerfindung als Argument zur Stützung der erfinderischen Tätigkeit geltend gemacht wird.8506 Dass die Aufgabe bereits gelöst ist, erfordert nicht notwendig Neubestimmung.8507 Die Aufgabe sollte eine solche sein, die der Fachmann, der nur den StdT kennt, tatsächlich zu lösen wünscht; tendenziöse Aufgabenformulierungen, die auf die beanspruchte Lösung hinlenken, sind zu vermeiden.8508 Die Entdeckung einer unerkannten Aufgabe kann uU zu einem patentierbaren Gegenstand führen, auch wenn die beanspruchte Lösung rückwirkend betrachtet einfach und an sich naheliegend ist,8509 nicht aber das Erkennen gewöhnlicher technischer Aufgaben, die der üblichen Tätigkeit des Fachmanns zugrundeliegen8510 oder von Aufgaben, die vom Durchschnittsfachmann hätten gestellt werden können.8511 Eine Aufgabenerfindung soll auch vorliegen, wenn es keinen StdT gibt, der Grundlage für eine fachbezogene Aufgabenstellung bilden kann,8512 damit wird nur eine unnötigerweise selbstgestellte Hürde überwunden. Der Ansatz ist nicht ohne Kritik geblieben.8513 Der GBK des EPA wurde die Frage vorgelegt, ob bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, eine bestimmte technische Aufgabe lösen kann, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird.8514 Nach Auffassung des schweiz BG ist der Aufgabe-Lösungs-Ansatz nur eine von verschiedenen Möglichkeiten zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit.8515
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An der Praxis des EPA wurde kritisiert, dass nicht klar zwischen Problem, Lösung und erreichtem Erfolg unterschieden werde.8516 Kr äußern sich auch weitere Stimmen.8517 Auch die brit Praxis steht jedenfalls nicht vorbehaltlos auf der Grundlage des problem solution approach;8518 differenzierend auch die schweiz Praxis.8519 Auf Schwächen dieses Ansatzes wurde auch in den Niederlanden8520 hingewiesen.
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Der BGH wendet etwa folgendes Prüfschema an:8521


(1) Der Fachmann wird bestimmt.

(2) Der Patentanspruch wird aus der Sicht des Fachmanns am Prioritätstag ausgelegt.

(3) Das objektiv gelöste technische Problem wird (als Bestandteil der Anspruchsauslegung und aufgrund dessen, was die Erfindung leistet) bestimmt. Dabei können Angaben zur Aufgabe in der Beschreibung Hinweise liefern.



Nach Auffassung des BGH ist dem Fachmann eine Arbeitsweise vertraut, die ausgehend vom bekannten StdT auch unter Kombination vorbekannter Lösungsmöglichkeiten die Lösung eines speziellen technischen Problems zu erreichen sucht, wobei die Einbeziehung vorbekannter Lösungsmöglichkeiten nicht so sehr nach einem vergleichbaren Anwendungszweck oder nach einer vergleichbaren Aufgabenstellung als nach dem StdT des betr Gebiets überhaupt erfolgt.8522 Als seit Jahrzehnten bewährt wurde die Methode bezeichnet, ausgehend von einem der Erfindung nahekommenden StdT zu prüfen, ob und in welcher Richtung der Fachmann für eine Weiterentwicklung oder Abänderung Anregungen erhält oder sonst Veranlassung hat, und was ihm dabei durch sein Wissen und den StdT nahegelegt ist;8523 hierdurch soll das Bestimmen einer „Differenzaufgabe“ (die den Überschuss gegenüber dem StdT betrifft) vermieden werden.



II.Maßgeblicher Zeitpunkt
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1.Maßgeblich für die Beurteilung ist der Anmelde- oder Prioritätstag.8524 Es geht nicht darum, das Patent in Kenntnis der Erfindung aus dem StdT zu rekonstruieren. Maßgeblich ist nicht, ob die Einzelelemente insgesamt dem StdT entnommen werden können, sondern ob die Lehre so im StdT angelegt war, dass der Fachmann sie ohne erfinderisches Zutun durch naheliegende Abwandlung des Vorbekannten auffinden konnte; neben den Gründen, aus denen er vor dem Prioritätstag Anlass hatte, den StdT weiterzuentwickeln, ist ausschlaggebend, welche Maßnahmen für ihn im StdT angelegt waren, so dass er aufgrund seines Fachkönnens zu der Lehre gelangen konnte,8525 soweit er auch hierzu Anlass hatte. Da es allein auf die Lage zum Stichtag ankommt, ist es unerheblich, ob der Autor der früheren Veröffentlichung Zusammenhänge, die dem Fachmann vor der fraglichen Anmeldung bekannt waren, erkannt hat.8526 Auch Fachwissen und Fachkönnen beurteilen sich nach dem Stichtag.8527 Nachveröffentlichtes Material kann zB zur Feststellung, dass ein ungelöstes Problem vorlag8528 oder zur Bestimmung der Kenntnisse des Fachmanns herangezogen werden.8529
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2.Eine „rückschauende“ Betrachtung (ex-post-Betrachtung; ex-post-facto-Analyse; hindsight) aus der Sicht und Kenntnis der Lehre des Patents ist nach allgM unzulässig, weil sie den Blick auf die der Erfindung zugrunde liegende Leistung verstellt und deren Bewertung verfälscht (vgl EPA-PrRl G-VII.8)8530 und den Kontext der Entgegenhaltung durch den Kontext der späteren Erfindung ersetzt, der bestimmt, wonach in der Entgegenhaltung gesucht wird;8531 es kommt darauf an, welche Anregungen dem StdT zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne Kenntnis der Lehre der Erfindung zu entnehmen waren.8532 Bei der nachträglichen Beurteilung wirken fast unvermeidlich und unbewusst auch Kenntnisse und Erfahrungen mit, die auf einer nach dem Prioritätstag liegenden oder durch die Erfindung bedingten Entwicklung beruhen; das gilt besonders auf Gebieten, die stark auf empirischen Erfahrungen beruhen.8533 Die rückschauende Betrachtung versuchen der „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ (Rn 20) sowie ein von Schickedanz8534 entwickelter, jedoch kaum praktikabler Test zu vermeiden; zudem lässt sich nie vermeiden, dass der Beurteilende (selbst bei an sich denkbarer Eliminierung der Kenntnis der Erfindung,8535 soweit diese nicht allgemein bekannt geworden ist) über das Fachwissen des Beurteilungszeitpunkts und nicht des Prioritätstags verfügt. Die Beurteilung muss insoweit zwangsläufig rückschauend sein; die Argumentation mit der „rückschauenden Betrachtungsweise“ ist im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren von Seiten des Patentinhabers vielfach kleine Münze in Ermangelung besserer Argumente. Somit kann es nicht darauf ankommen, das rückschauende Element bei der Beurteilung zu eliminieren, sondern nur darauf, es richtig einzuordnen und bei der Ermittlung des StdT und des Fachwissens und Fachkönnens den maßgeblichen Zeitpunkt vor Augen zu haben. Es ist jedenfalls unzulässig, in den StdT Erkenntnisse hineinzuinterpretieren, die erst die Lehre des Patents gebracht hat.8536 Dass die Erfindung rückschauend ein Anwendungsfall eines bekannten Prinzips ist, steht erfinderischer Tätigkeit nicht entgegen, wenn dessen Kenntnis zur Lösung nicht ausreichte.8537
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3. Eine Karenzzeit zwischen der Zugänglichkeit der Offenbarung und dem Anmelde- oder Prioritätstag ist nicht anzuerkennen.8538



C.Bewertungskriterien

I.Stand der Technik
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1.Maßgebliche Kenntnisse. Wie die Neuheitsprüfung ist die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit auf den StdT bezogen. Erfinderische Tätigkeit ist grds an dem StdT zu messen, der der Beurteilung der Neuheit zugrunde zu legen ist.8539 Das gilt auch für Vorbenutzungshandlungen.8540 Was bei der Neuheitsprüfung außer Betracht bleibt, weil es einem anderen Wissensgebiet angehört, kann nicht herangezogen werden.8541 Im GbmRecht ist der dort für die Neuheitsprüfung zugrunde zu legende StdT maßgeblich. Anders als bei der Neuheitsprüfung ist nicht nur das heranzuziehen, was der Entgegenhaltung unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist; der Fachmann kann die Offenbarung durch sein Fachwissen ergänzen und Schlussfolgerungen ziehen.8542 Gehört eine maschinenbautechnische Lösung als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel zum allg Fachwissen, kann Veranlassung zur Heranziehung bereits bestehen, wenn sich die Nutzung ihrer Funktionalität als objektiv zweckmäßig herausstellt und keine besonderen Umstände vorliegen, die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen;8543 hierzu sind Feststellungen erforderlich.8544 Für die Heranziehung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse können nicht vorveröffentlichte Unterlagen berücksichtigt werden.8545 Darauf, welche Mühe die Heranziehung des StdT machte, ist nicht abzustellen.8546 Bei Patentveröffentlichungen kommt es auf die Einordnung in eine übereinstimmende Patentklasse nicht an.8547 StdT bleibt nicht außer Betracht, weil er das zu lösende Problem nicht nennt8548 oder nicht besonders hervorgehoben ist.8549 Die Kenntnisse müssen nicht zum präsenten Fachwissen des Fachmanns gehören.8550 Ob etwas zum StdT gehört, sagt nichts darüber aus, ob der Fachmann darauf zurückgreifen wird; dies wird in der Lit nicht immer auseinandergehalten.8551 Der StdT bezeichnet nur den Fundus, aus dem der Fachmann schöpfen kann. Rein interne Kenntnisse bleiben außer Betracht,8552 ebenso im StdT verwertete, aber selbst nicht öffentlich zugängliche Grundlagenkenntnisse.8553
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StdT nach § 3 Absatz 2 als solcher (ältere nachveröffentlichte Patentanmeldungen) bleibt nach Satz 2 außer Betracht,8554 und zwar in jeder Hinsicht; teilweise Beschreibung in einer nachveröffentlichten Patentanmeldung ist in die Beurteilung nicht einzubeziehen.8555 Das gilt auch, wenn auf die ältere Anmeldung ein Patent erteilt ist.8556
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2.Gesamtbetrachtung. Zu berücksichtigen ist der gesamte StdT.8557 Anders als bei der Neuheitsprüfung findet kein Einzelvergleich statt, der StdT ist „mosaikartig“ zu betrachten.8558 Die Mosaikbildung setzt regelmäßig voraus, dass der Fachmann zu ihr Anlass hatte.8559 Dies entscheidet sich nicht nach der Definition des Fachmanns.8560 Die Zusammenschau erfasst alle der Öffentlichkeit zugänglichen Lehren8561 (Beschreibungen, Benutzungen usw). Das gilt auch für „papierenen“ StdT (Rn 38) und für Dokumente, die eine negative Beurteilung enthalten.8562 Verschiedene Textstellen eines Dokuments können grds miteinander kombiniert werden, sofern keine Gründe vorliegen, die den Fachmann hiervon abhalten,8563 ebenso Stellen mehrerer Dokumente.8564 Beachtlich sind nicht nur ausdrückliche Hinweise an den Fachmann; Eigenarten des Fachgebiets, insb Ausbildungsgang und Ausbildungsstand der Fachleute zum Prioritätszeitpunkt und die übliche Vorgehensweise bei der Entwicklung von Neuerungen können ebenso bedeutsam sein wie technische Bedürfnisse, die sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des Gegenstands ergeben, nichttechnische Vorgaben, die geeignet sind, die Überlegungen in eine bestimmte Richtung zu lenken, und Gesichtspunkte, die Veranlassung geben können, die technische Entwicklung in eine von der Erfindung wegweisende Richtung voranzutreiben.8565 Die Entwicklung eines Fachgebiets wird typischerweise von einer Vielzahl praktischer Erfahrungen und Gewohnheiten beeinflusst.8566 In die Mosaikbildung (nicht in die Kenntnis) können nur die Offenbarungen einbezogen werden, die der Fachmann aus dem StdT heranziehen wird.8567 Für eine Zusammenschau mehrerer Dokumente muss Anlass bestehen.8568 Mosaikbildung durch gezielte Auswahl ist unzulässig,8569 insb wenn sie erst mit grundlegenden Änderungen zum Anmeldegegenstand führt.8570 Sich in ihrem Aussagegehalt widersprechende Veröffentlichungen dürfen nicht miteinander kombiniert werden.8571 Eine Umkehr des Aussagegehalts einer Veröffentlichung für das Naheliegen heranzuziehen, ist bdkl.8572 Die Kombination eines sehr alten Dokuments, das für die Entwicklung der Technik nicht bestimmend war, mit dem nächstkommenden StdT wurde als nicht naheliegend angesehen.8573 Zur Kombination der Lehre eines „Primärdokuments“ mit der von „Sekundärdokumenten“ soll Bezugnahme in entspr Zusammenhang erforderlich sein.8574
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3.Nächstkommender Stand der Technik. Eine Beurteilung vom (objektiv)8575 nächstkommenden (nächstliegenden) StdT,8576 die nicht nur vom EPA praktiziert wird, sondern auch in der dt Praxis vielfach angewendet worden ist,8577 kann die Prüfung vereinfachen, wenn sich schon auf dieser Grundlage das Naheliegen feststellen lässt.8578 Dabei darf nicht übersehen werden, dass der „nächstkommende“ StdT nur aus der Kenntnis der Erfindung bestimmt werden kann und dass dieser Methode deshalb ein den Verhältnissen zum Prioritätszeitpunkt nicht notwendig entspr Element innewohnt. Bei der Beurteilung des Naheliegens kann nicht stets der „nächstkommende“ StdT als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde gelegt werden.8579 Die Wahl eines Ausgangspunkts (oder mehrerer Ausgangspunkte) bedarf einer besonderen Rechtfertigung, die idR aus dem Bemühen des Fachmanns abzuleiten ist, für einen bestimmten Zweck eine bessere oder auch nur eine andere Lösung zu finden, als sie der StdT zur Verfügung stellt.8580 Weiter darf nicht übersehen werden, dass eine derartige Prüfung nicht erschöpfend ist und weniger nahe erscheinende Entgegenhaltungen in ihrer Zusammenschau nicht außer Betracht gelassen werden dürfen.8581 Der Patentfähigkeit ermangelt nicht nur das nächstliegende Vorgehen, sondern jede für den Fachmann nahe liegende Lösung.8582 Die Fragestellung: „War es für den Fachmann naheliegend, ausgehend vom nächstliegenden StdT die unterschiedlichen Merkmale einzuführen, um die objektive Aufgabe zu lösen?“8583 ist nicht die des § 4 oder des Art 56 EPÜ. Eine Beschränkung der Berücksichtigung des StdT auf solchen, in dem die objektive Aufgabe erkennbar ist,8584 ist abzulehnen. Auch für die Beurteilung der überraschenden Überlegenheit darf nicht allein auf den nächstkommenden StdT (die chemische Verbindung mit der größten strukturellen Nähe) abgestellt werden.8585 Bei überschaubarer Zahl von Lösungsansätzen (etwa aus einem Standard), von denen jeder spezifische Vor- und Nachteile aufweist, besteht idR Veranlassung, jeden von ihnen in Betracht zu ziehen.8586 Der nächstliegende StdT kann sich aus mehreren miteinander zu kombinierenden Dokumenten ergeben.8587 Abzustellen ist nicht nur auf Ähnlichkeit einer Zusammensetzung, sondern auch auf die Eignung für den angestrebten Zweck8588 und auf das Wissen (besser: die Erwartung) des Fachmanns, dass die bestehenden strukturellen Unterschiede keinen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften haben.8589
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4.Die Beurteilung hat von der (objektiven) Ausgangslage des Erfinders zu erfolgen; eine Lehre, die erstmals ein bestimmtes Prinzip anwendet, ist nicht aus der Kenntnis des Prinzips her zu beurteilen, wenn der StdT für dessen Kenntnis nichts hergibt.8590 Ein nicht verifizierter in der Anmeldung genannter StdT hat außer Betracht zu bleiben.8591

5.Gang der technischen Entwicklung
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a. Grundsatz. Der Gang der technischen Entwicklung kann für die Beurteilung hilfreich sein;8592 er ist bis zum Anmeldetag zu berücksichtigen.8593 Dass zahlreiche Lösungen auf dem gleichen Gebiet vorliegen, die neue Lösung aber nicht gefunden und durch vorbekannte Konstruktionen nicht nahegelegt wurde, ist idR Anzeichen für eine schöpferische Leistung.8594
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b. Mehrfacherfindungen. Doppelerfindung allein spricht nicht für Naheliegen,8595 wohl aber uU, dass die Erfindung bereits mehrfach gemacht war, insb, wenn sie aus einer Kombination bekannter Einzelelemente besteht,8596 auch wenn Neuheitsschädlichkeit nicht vorliegt. Jedoch können Mehrfacherfindungen für ein besonderes Bedürfnis sprechen.8597 Zu würdigen sind alle Umstände.8598 Handelt es sich um wenige Spezialforscher auf einem besonders schwierigen Gebiet, ist Mehrfacherfindung bedeutungslos;8599 dieser Gesichtspunkt kann in der gentechnischen Forschung von Bedeutung sein.
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c. Anregungen; Entwicklungstendenzen. In welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln, ist Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbetrachtung erfordert; dabei sind nicht nur ausdrückliche Hinweise beachtlich, auch Eigenarten des technischen Fachgebiets und nichttechnische Vorgaben können von Bedeutung sein.8600 Eine Vorveröffentlichung, die anregt, Schwierigkeiten durch Anwendung bekannter Mittel zu überwinden, kann gegen erfinderische Tätigkeit sprechen.8601 Bei der Prüfung, ob eine spezifische Anwendung eines Medikaments erfinderisch ist, sind Handlungsweisen zu berücksichtigen, die zum ärztlichen Standardrepertoire gehören.8602 Die Anweisung, ein Körperteil nach der Injektion eines Medikaments für mehrere Stunden ruhigzustellen, um ein Ausbreiten in andere Körperteile zu verhindern, ist nicht schon nahegelegt, weil es bekannt war, dass später auftretende Komplikationen durch Ruhigstellen behandelt werden können.8603 Naheliegen wurde trotz Zweifeln bejaht, ob der Verfasser der einschlägigen Vorveröffentlichungen bereits im Besitz der Erfindung war, die Veröffentlichungen Unklarheiten enthielten und keine klare Lehre ergaben, jedoch die Tendenz einer sich anbahnenden technischen Entwicklung klar erkennen ließen, den Fachmann zu Versuchen anregten und ihn ohne erfinderische Überlegungen zur Lehre des Patents hinführen konnten.8604 Dass das Ergebnis der Anregung noch modifiziert werden muss, steht dem Naheliegen nicht notwendig entgegen.8605 Es liegt im fachmännischen Vermögen, die Nutzbarmachung einzelner Abschnitte aus einem Verfahren zu erwägen, auch wenn das Verfahren in seiner Gesamtheit technische Aspekte einschließt, die außerhalb der gesuchten Problemlösung liegen.8606 Eine vorbeschriebene, bisher nicht ausführbare Lehre kann Anregungen vermitteln, wenn sich die technischen Möglichkeiten weiterentwickelt haben.8607 Dass eine bestimmte Ausgestaltung dem Fachmann grds wünschenswert erscheint, führt für sich nicht zum Naheliegen, wenn die im StdT verwendeten Ausgestaltungen weit davon entfernt sind, eine solche Ausgestaltung zu erlauben, und der StdT keine Hinweise bietet, dass bestimmte technische Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen.8608 Hat eine ältere Veröffentlichung nicht zur Weiterentwicklung der Technik in Richtung der Erfindung angeregt, ist Vorsicht geboten.8609 Ein fehlerhaftes Erzeugnis zur Grundlage einer auf seiner Beschaffenheit aufbauenden Weiterentwicklung zu machen, dürfte eher fernliegend sein.
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d. Bekannte Prinzipien und Erfahrungen. Geht eine Lehre auf Konstruktionsprinzipien zurück, die in den Grundzügen bekannt waren, kann erfinderische Tätigkeit zu bejahen sein, wenn der Erfinder die in den Vorveröffentlichungen als möglich ausgewiesenen technischen Merkmale als erster in ihrer funktionellen Bedeutung erkennt und diese Erkenntnis zu einer grundlegenden Verbesserung bisheriger Konstruktionen durchführt.8610 Wenn die Erfindung lediglich eine Folgerung aus den gemachten Erfahrungen zieht, soll erfinderische Tätigkeit gegeben sein, wenn ein neuer, einfacherer und billigerer Weg zur Herstellung eines Massenartikels gewiesen wird, für den ein steigender Bedarf besteht.8611 Naheliegen soll voraussetzen, dass etwas für den unimaginativen Fachmann selbstverständlich ist, der „obvious to try“-Test soll nur anwendbar sein, wenn es mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass das, was ausprobiert wird, auch funktionieren soll;8612 dies erscheint zu eng. Bedurfte es weiterer Überlegungen, um über den durch eine Vorveröffentlichung gewiesenen Weg hinaus die Eigenschaften an sich bekannter Stoffe und ihre Eignung zur Lösung der besonderen Probleme zu erkennen, kann dies für erfinderische Tätigkeit genügen.8613 Übernahme von bekannten Konstruktionselementen ist nur erfinderisch, wenn besondere Schwierigkeiten oder fachmännische Bedenken zu überwinden waren.8614 Die Nutzung auf der Hand liegender Möglichkeiten kann idR erwartet werden.8615
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e. Abweichende Entwicklung; Irrwege. Eine in anderer Richtung als die erfindungsgem Lehre lfd tatsächliche Entwicklung spricht für erfinderische Tätigkeit.8616 Produktionsaufnahme durch die Konkurrenz ohne Verwirklichung der vorteilhaften Maßnahme der Erfindung kann für sie sprechen;8617 ebenso entspr Schutzrechtsanmeldungen.8618 Dass eine öffentlich zugängliche Information unbeachtet geblieben ist, kann im Einzelfall darauf hindeuten, dass sie dem Fachmann keine zur Erfindung führende Anregung gab.8619 Allein das Verharren bei einer nachteiligen Konstruktion begründet erfinderische Tätigkeit nicht, selbst wenn die Nachteile Anlass zu einer Änderung bieten konnten.8620 Geht die Entwicklung in kleinen Schritten vor sich und werden Irrwege eingeschlagen, ist dies ein Anzeichen dafür, dass die Lösung nicht naheliegt.8621 Beschreiten weniger vorteilhafter Wege durch die Fachwelt kann gegen Naheliegen sprechen.8622
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f. Fehlvorstellungen („Vorurteile“). Die Überwindung eines allg Vorurteils der Fachkreise, das selbst der Vornahme von Versuchen entgegensteht, begründet erfinderische Tätigkeit;8623 der neuere Sprachgebrauch bezeichnet das als „allgemeine, eingewurzelte technische Fehlvorstellung“.8624 Selbst eine große Anzahl an Belegstellen muss ein allg Vorurteil nicht belegen.8625 Bestand ein Vorurteil, ist erfinderische Tätigkeit nicht zu verneinen, weil Versuche zu seiner Überwindung geführt hätten.8626 Es muss sich um eine technische und nicht um eine wirtschaftliche Fehlvorstellung handeln.8627 Das Ignorieren zu Recht bestehender Bedenken unter Hinnahme von Nachteilen reicht nicht aus;8628 anders uU bei Verbesserung des Leistungsergebnisses durch Förderung einer als nachteilig bekannten Maßnahme.8629 Maßgeblich ist der Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt. 8630 Bedenken können uU durch Marktanreize ausgeglichen werden.8631 Ablehnung einzelner Fachleute genügt nicht,8632 ebenso wenig eine einzelne, als ungenügend belegt erkennbare Meinungsäußerung,8633 beiläufige, nicht näher begründete Bemerkungen8634 oder spätere rückschrittliche Lösungen.8635 Das Hindernis muss durch Tatsachen belegt werden. Dass sich die Fehlvorstellung aus einer einzigen Literaturstelle ergibt, muss ihrer Bejahung nicht entgegenstehen.8636 Eine Aussage in einer einzelnen Patentschrift ist grds nicht zum Beleg geeignet, wohl aber eine solche in einem Standardwerk oder Lehrbuch, das das allg Fachwissen zusammenfasst.8637 Es reicht nicht aus, wenn es sich bei der entgegenstehenden Praxis um allg Fachregeln handelt, die der Fachmann nicht als uneingeschränkt verbindlich beachtet und jederzeit durchbricht, wenn der Auftrag es verlangt,8638 ebenso wenig, wenn der Erfinder bei der Einführung seiner Lehre in der Praxis auf Ablehnung gestoßen ist,8639 die Praxis aus Sicherheitsgründen eine ältere Technik beibehält.8640 Eine Fehlvorstellung, die sich nicht auf den zu verarbeitenden Stoff schlechthin, sondern auf die Verarbeitung einer bestimmten Sorte des Stoffs bezog, ist unbeachtlich;8641 auf Teilgebiete begrenzte Fehlvorstellungen genügen im allg nicht.8642 Bedenken, die auf die Lehre ohne Einfluss waren, können zur erfinderischen Tätigkeit nichts beitragen,8643 ebenso wenig die bloße Inkaufnahme eines Nachteils oder das bloße Ignorieren des Vorurteils.8644 Erwähnung eines Vorurteils in der Beschreibung spricht nicht ohne weiteres für sein Bestehen,8645 andererseits kann seine Nichterwähnung dagegen sprechen.8646 Bedenken des Prüfers können ein Vorurteil bestätigen.8647 Für die Fehlvorstellung können verschiedene Entgegenhaltungen in Zusammenschau herangezogen werden.8648 Vorurteile der Abnehmer oder Verbraucher sind ohne Bedeutung.8649 Als gewichtiges Anzeichen für erfinderische Tätigkeit ist es gewertet worden, wenn ein seit Jahrzehnten auf dem Spezialgebiet tätiger Sachverständiger weiterhin den Standpunkt vertritt, die Lehre könne nicht ausgeführt werden.8650 Erhebliche Überraschung bei hochqualifizierten Fachleuten spricht für erfinderische Tätigkeit,8651 ebenso eine Reihe von Nachveröffentlichungen, in denen die bekannten Mittel als nicht ausreichend und wenig geeignet bezeichnet werden.8652 Für sie kann sprechen, dass die Industrie einen anderen Weg eingeschlagen8653 oder den Weg des Erfinders aufgegeben hat.8654 Verlassen eines von der Praxis eingeschlagenen Wegs zugunsten eines ganz anderen, in der Literatur erörterten, aber nur als unsichere und nachrangige Möglichkeit erkennbaren kann für erfinderische Tätigkeit sprechen.8655 Ein Vorurteil kann sich auch auf einen technischen Effekt beziehen.8656
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Beispiele. Mehrere Motoren bei Eindeckerflugzeug;8657 Differentialgetriebe für Spielzeugauto;8658 Vorstellung, der Kern eines Meißels müsse besonders stark sein;8659 Stoffvertauschung;8660 Wirkung von Bakterien auf Penicilline;8661 Erhöhung der Ausbeute bei verringerter Katalysatorkonzentration;8662 Heißabfüllung von Bier auf Flaschen oder Dosen;8663 Überwindung von Bedenken gegen Ausführbarkeit;8664 Hinwegsetzen über die bisherigen Erkenntnisse der von Fachleuten beachteten Lehre;8665 Abkehr von üblichem technischem Konzept.8666
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g. „Papierener“ Stand der Technik. Es gibt keinen Rechtssatz, dass die Prüfung wohlwollender vorzunehmen sei, wenn Entgegenhaltungen niemals praktisch ausgeführt, sondern „papierener StdT“ geblieben sind.8667 Dass die Kenntnisse erst mühsam hervorgeholt werden mussten, ist ohne Bedeutung.8668 Wiedereinführung einer vergessenen Erfindung begründet keine Patentfähigkeit.8669 Dass ein Lösungsweg nur in einer früheren Version eines technischen Standards aufgezeigt, in einer späteren Version aber nicht weiterverfolgt wird, führt nicht ohne weiteres dazu, ihn als nicht naheliegend anzusehen.8670



II.Die beanspruchte Lehre

1.Allgemeines
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a. Abstellen auf die Patentansprüche. Der Prüfung unterliegt in den Grenzen der Bindung an den Erteilungsantrag oder nach Erteilung an eine verteidigte Fassung die Erfindung, wie sie in einem Patentanspruch niedergelegt ist, der eine eigenständige Ausgestaltung der Erfindung (nicht nur eine zweckmäßige weitere Ausgestaltung iS eines „echten“ Unteranspruchs) zum Gegenstand hat, dh der Hauptanspruch und daneben jeder sachlich nebengeordnete Anspruch, ohne dass es auf Rückbeziehungen entscheidend ankäme. Es gelten die Grundsätze wie bei der Neuheitsprüfung. Ein auf eine Vorrichtung zur Durchführung eines schutzfähigen Verfahrens gerichteter nachgeordneter Patentanspruch kann durch die Rückbeziehung erfinderisch sein.8671 Dabei dürfen Merkmale idR nicht dahin ausgelegt werden, dass sie lediglich die beabsichtigte Verwendung angeben.8672 Ob ein rückbezogener Patentanspruch in diesem Sinn Nebenanspruch („unechter Unteranspruch“) oder „echter“ Unteranspruch ist, kann im Einzelfall schwierig zu beurteilen sein. Auf eine besondere Ausgestaltung ist nicht abzustellen, wenn unter den Wortlaut des Patentanspruchs naheliegende Ausgestaltungen fallen.8673 Abzustellen ist auf die konkrete Erfindungskategorie. Unmaßgeblich sind grds Gesichtspunkte, die außerhalb der durch den Patentanspruch definierten Lehre liegen. So muss bei einem Erzeugnisanspruch das Erzeugnis selbst erfinderisch sein und nicht (nur) das zu ihm führende Herstellungsverfahren.8674 Kategoriefremde Merkmale sind deshalb unberücksichtigt gelassen worden.8675 Das gilt auch für die Erzeugnisdefinition durch Auswahlverfahren. Wenn in einem auf die Zusammensetzung eines Erzeugnisses gerichteten Patentanspruch eine der Komponenten durch ein Verfahren definiert ist, mit dem geeignete Stoffe ausgewählt werden können, gehört das Verfahren als solches nicht zum Gegenstand der Lehre. Es ist nur zu prüfen, ob es nach dem StdT nahelag, Stoffe zu verwenden, die objektiv der gewählten Definition entsprechen; ob auch das Auswahlverfahren nahelag, ist unerheblich.8676 Allerdings hat die Rspr bei Analogieverfahren eine Ausstrahlung des Erzeugnisses auf das Verfahren anerkannt (Rn 66).
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b.Grds ist auf die Gesamtheit der Merkmale abzustellen,8677 Aufteilung etwa in Oberbegriff und kennzeichnenden Teil (vgl Rn 85 zu § 3) oder in einzelne, „Teilaufgaben“ lösende Merkmalsgruppen kommt nicht in Betracht,8678 dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt (Rn 42 ff). Bekanntsein oder Naheliegen einzelner oder mehrerer Merkmale lässt keinen Schluss auf das Naheliegen der Merkmalsgesamtheit zu.8679 Ist ein Teil einer Vorrichtung erfinderisch, erfasst dies auch die Gesamtvorrichtung.8680 Zweifel an der Wirksamkeit der gelehrten Maßnahme hält die österr Rspr für irrelevant.8681
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Nicht nur der über den Inhalt einer als StdT geltenden älteren Anmeldung hinausgehende Teil ist auf erfinderische Tätigkeit zu prüfen, sondern der gesamte Gegenstand, auch soweit er in den Unterlagen der älteren Anmeldung beschrieben ist.8682 Bei der Prüfung der Lehre eines allein angefochtenen Patentanspruchs auf erfinderische Tätigkeit ist es nicht zulässig, Merkmale heranzuziehen, die dem Fachmann erst in weiteren, nicht angefochtenen Patentansprüchen bekannt werden.8683
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Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, durfte der Gegenstand nach früherer Rspr des BGH nicht in diese beiden zerlegt werden, vielmehr war er bei Prüfung auf erfinderische Tätigkeit insgesamt unter Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen.8684 Jedoch können als solche von der Patentierung ausgeschlossene Merkmale grds nicht herangezogen werden; insoweit blieb zunächst vieles ungeklärt.8685 Ist der technische Charakter zu bejahen, ist zu prüfen, ob der Patentanspruch Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die Patentschutz rechtfertigt.8686 Technizität indiziert dabei nicht erfinderische Tätigkeit.8687 Die neuere Rspr geht zu Recht dahin, dass nur die technischen Mittel, derer sich die Erfindung bedient, um das außerhalb der Technik liegende Ziel (wie ein bestimmtes Patientenverhalten oder einen bestimmten Markterfolg) zu erreichen, auf Patentfähigkeit zu überprüfen sind.8688 Nur die Anweisungen sind zu berücksichtigen, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder beeinflussen, die nichttechnische Vorgabe bleibt außer Betracht,8689 ebenso eine Anweisung zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich darauf beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, auch wenn diese zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte führen,8690 oder eine Auswahl von Piktogrammen für die Dateneingabe.8691 Das gilt auch für Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte betreffen und darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken,8692 und Anweisungen, die Informationen betreffen, die wiedergegeben werden sollen.8693 Die Anweisung, für ein Auswahlmenü auf einem Bildschirm eine Darstellungsart zu wählen, die lediglich dem Zweck dient, die angezeigten Menüpunkte und den Umstand, dass möglicherweise noch weitere Punkte verfügbar sind, besonders anschaulich zu präsentieren, betrifft kein technisches Lösungsmittel und ist deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.8694 Zu weitgehend ist die Auffassung, dass jegliches Merkmal, dass sich auf den Dialog zwischen Benutzer und Recheneinheit bezieht, außer Betracht zu bleiben habe.8695 Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden sind einzubeziehen, soweit sie in die Lösung eines konkreten technischen Problems eingebunden sind.8696 Wohl weitergehend schließt die Praxis in England willkürlich gewählte Merkmale generell aus.8697
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Unberücksichtigt gelassen wurden widersprüchliche Angaben im Patentanspruch.8698 Unberücksich- tigt bleiben müssen Merkmale des Patentanspruchs, die in keinem funktionellen Zusammenhang mit den anderen Merkmalen stehen und nichts zum technischen Effekt („zur Lösung der Aufgabe“) beitragen.8699 Dies wird näherer Differenzierung bedürfen. Das BPatG lässt Merkmale unberücksichtigt, die als Regeln für Spiele lediglich dazu dienen, dem Spieler mehr Abwechslung und einen größeren Spielanreiz zu bieten.8700 Auch der BGH hat auf die Bereicherung des StdT abgestellt.8701 Im Interesse eines möglichst weiten Schutzumfangs beanspruchte rein spekulative Bereiche, die der Fachmann aufgrund seines Fachwissens aus dem relevanten Bereich ausschließen und nicht als vom geschützten Gegenstand umfasst ansehen wird, bleiben ebenfalls außer Betracht.8702 Fakultative Merkmale haben außer Betracht zu bleiben. Auch Gesichtspunkte, die sich nur in einem Ausführungsbeispiel niedergeschlagen haben, bleiben außer Betracht.8703
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2.Gehalt der Erfindung. Maßgeblich ist die Lösung, die schon in der Konzeption des Grundgedankens8704 oder der Erkenntnis der Ursachen der Nachteile nach dem StdT8705 (anders, wenn die Ursache für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist)8706 oder der Nachteile selbst8707 und eines entspr Handlungsbedarfs8708 liegen kann. Ein Verfahren, das auf einem neuen Weg zu bekannten Erzeugnissen führt, kann patentfähig sein, wenn dadurch die gewünschten Erzeugnisse zB sicherer, mit geringerem Ausschuss, konstanteren Eigenschaften oder in sonstiger Weise vorteilhafter geschaffen werden können;8709 auch das Zurverfügungstellen eines weiteren Wegs oder einer sinnvollen Alternative kann ausreichen.8710 Auffinden eines neuen, einfacheren und billigeren Wegs spricht uU für erfinderische Tätigkeit.8711 Auch bei einer besonders guten und gelungenen Lösung kann erfinderische Tätigkeit nur angenommen werden, wenn diese das Maß des Handwerklichen und Konstruktiven überragt, nicht, wenn Wissen und Können des Fachmanns ausreichten, ohne erfinderisches Zutun zu ihr zu gelangen.8712 Dass eine Lehre nicht in jeder Hinsicht die angestrebten Vorteile erreicht, schließt erfinderische Tätigkeit nicht aus. Dem Patentschutz zugänglich ist nicht nur die vollendete Ausführung.


3.Berücksichtigung von Vorteilen

45

a. Grundsatz. Die Anwendung einer bekannten Maßnahme zur Erzielung eines bekannten Ergebnisses ist aufgrund der zu erwartenden inhärenten Wirkung der Maßnahme idR nicht erfinderisch, jedoch kann die Angabe eines neuen, nicht offensichtlichen Ergebnisses, das sich durch die bekannten Wirkungen erzielen lässt, erfinderische Tätigkeit begründen.8713 Die Anwendung eines bekannten Verfahrens zur Herstellung eines Erzeugnisses auf ein gleichartiges Erzeugnis ist naheliegend, wenn aus fachmännischer Sicht Veranlassung bestand, das Verfahren hierfür zu erproben und die Verfahrensparameter mit begründeter Erfolgsaussicht auf das gewünschte Ergebnis abzustimmen.8714 Der Fachmann, der mit der Verbesserung eines Verfahrens zur Herstellung einer Substanz mit Hilfe von Stoffwechselvorgängen in Mikroorganismen betraut ist, hat grds nur dann Anlass, die Verstärkung eines bestimmten Teilvorgangs im Rahmen des Stoffwechselnetzwerks in Erwägung zu ziehen, wenn bekannt oder mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass dieser Faktor limitierend wirkt (bei den bekannten Verfahren nicht in ausreichendem Maß zur Verfügung steht);8715 stehen mehrere erfolgversprechende Wege zur Verfügung, kann grds Anlass bestehen, alle in Erwägung zu ziehen, sofern ihre Gesamtzahl überschaubar ist.8716 Der Fachmann, der mit der Bereitstellung eines Stoffs für einen bestimmten Einsatzzweck betraut ist, hat Anlass, anhand der einschlägigen Bestimmungen abzuklären, welche Lösungswege unter rechtlichen Aspekten hinreichende Aussicht auf Erfolg haben; wird in den einschlägigen Vorschriften eine Maßnahme hervorgehoben und für zulässig erklärt, besteht grds Veranlassung, sie auch für solche Ausgangsstoffe in Betracht zu ziehen, für die entspr Verbindungen im StdT nicht vorbeschrieben sind.8717 Besondere Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile sind mit heranzuziehen; sie können auf Nichtnaheliegen hindeuten, weil jeder Fachmann sie sich sonst zunutze gemacht hätte, sofern er nicht durch andere Überlegungen hieran gehindert war.8718 Umkehrung eines vermeintlichen Nachteils in eine vorteilhafte Weitergestaltung kann erfinderische Tätigkeit begründen.8719 Triviale Vorteile wie Vereinfachung, Verbesserung oder Verbilligung können allein erfinderische Tätigkeit nicht stützen;8720 allerdings kommt gerade bei Massenartikeln der Verbilligung besonderes Gewicht zu.8721 Es spricht für erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann die Funktionen bekannter Bauteile eines Erzeugnisses ändern muss, um eine vereinfachte Konstruktion und damit Kostenersparnis zu erzielen, und der StdT zu einem solchen Konzept keine Anregung liefert.8722 Der technische Ablauf des Abrufs von Nutzerdaten oder die bloße Verminderung der Anzahl von Schritten bis zum Ablauf der Geschäftsabwicklung sollen erfinderische Tätigkeit nicht begründen.8723 Bei einem Sachanspruch kommt es grds auf die Vorteile der Sache, nicht des Herstellungsverfahrens an,8724 jedoch wird ein außerhalb der Sache liegender Vorteil als Bewertungskriterium heranzuziehen sein. Die Vorteile müssen nicht auf technischem Gebiet liegen; es kommen zB auch ästhetische Vorteile in Betracht.8725 Ob Vorteile ins Gewicht fallen müssen8726 oder schon minimale Vorteile relevant sind,8727 kann nur fallweise entschieden werden. Bei Massenartikeln können minimale Vorteile von Gewicht sein.8728 Beruht die Erfindung auf der Erkenntnis einer neuen Wirkung, eines neuen Effekts, einer erweiterten Brauchbarkeit usw, ist erfinderische Tätigkeit nach dem Naheliegen dieser Erkenntnis zu beurteilen, nicht nach dem Naheliegen der zur Durchführung getroffenen Maßnahme.8729
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b. Einzelne Vorteile. Ob eine Heilwirkung (therapeutischer Effekt) zwecks Begründung der sonst unzulänglichen Erfindungshöhe herangezogen werden kann, hat der BGH offengelassen.8730 Dass Verfahren zur Heilbehandlung des menschlichen Körpers dem Patentschutz deshalb nicht zugänglich sind, weil sie nicht der Allgemeinheit entzogen werden dürfen, steht der Berücksichtigung der Heilwirkung bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht entgegen.8731 Zur Berücksichtigung der Heilwirkung bei Mischverfahren für Arzneimittelgemische Rn 68.
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Keine erfinderische Tätigkeit begründet es, wenn die bekannten Eigenschaften eines bekannten Stoffs nutzbar gemacht werden,8732 ebenso, wenn sich das Verdienst darin erschöpft, die aus allg Veröffentlichungen vorbekannten Materialeigenschaften eines Stoffs für die Herstellung eines bekannten Erzeugnisses auszunutzen.8733 Zu berücksichtigen sind unerwartete Vorteile8734 (zum Überraschungsmoment Rn 15 ff). IdR nicht herangezogen werden zu erwartende Vorteile.8735
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Die Praxis des EPA sieht einen bei Befolgung einer naheliegenden Lehre (insgesamt, nicht nur auf ein Teilproblem bezogen)8736 zu erwartenden Vorteil als „Bonus-Effekt“ (Gratiseffekt, Extraeffekt, Nebeneffekt) an, der für die erfinderische Tätigkeit nicht herangezogen werden kann;8737 das gilt selbst dann, wenn das Ausmaß des Vorteils überrascht.8738 Ein „Bonus-Effekt“ liegt nicht vor, wenn der Vorteil für die Erfindung ausschlaggebend ist.8739 Das EPA hat die Auswahl aus mehreren bekannten Ausführungsformen, die an sich keine erfinderische Leistung begründet,8740 als erfinderisch gewertet, wenn die ausgewählte Ausführungsform eine unvorhergesehene Wirkung zeigt.8741 Der „Bonus-Effekt“ hat wiederholt in die nationale Rspr Eingang gefunden. In der nationalen Rechtspraxis wurde eine erfinderische Leistung verneint, wenn bei einer als solche naheliegenden Kombination ein zusätzlicher, selbst unerwarteter und überraschender Effekt eintritt,8742 wenn die Ausgestaltung nahegelegt war, aber die Lösung eines weiteren Problems verbessert wurde.8743 Das BPatG zieht grds einen überraschenden technischen Erfolg nicht heran, wenn die Kombination nahegelegt war.8744 Ob es der erfinderischen Tätigkeit entgegensteht, dass sich bestimmte Wirkungen zwangsläufig einstellen,8745 wird sich nur im Einzelfall beantworten lassen; dies ist nur der Fall, wenn sich das Ergebnis im wesentlichen unabhängig davon eingestellt hätte, wie der Fachmann einzelne in seinem Ermessen stehende Parameter des Herstellungsverfahrens festgelegt hätte.8746
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Synergistische Effekte (Synergieeffekte, zB bei der selektiven Unkrautbekämpfung oder Arzneimittelgemischen), die über die Summenwirkung hinausgehen, können erfinderische Tätigkeit begründen, wenn sie für den Fachmann überraschend sind,8747 nicht, wenn sie naheliegend waren.8748 Soll bei Wirkstoffkombinationen ein synegistischer Effekt erzielt werden, kommt es darauf an, ob der Fachmann dem StdT Anregungen, diesen Effekt bei der Lösung des speziellen Problems zu erreichen, entnehmen konnte.8749
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c. Offenbarung der Vorteile. Zu berücksichtigen sind die in den Anmeldeunterlagen genannten Vor- teile;8750 sie können nur herangezogen werden, soweit sie tatsächlich bestehen. Darauf, ob der Erfinder die sich aus der Anwendung der Erfindung ergebenden Vorteile erkannt hat, kommt es nicht an,8751 wenn sie für den Fachmann erkennbar sind.8752 Nicht in den Unterlagen genannte Vorteile können deshalb uU herangezogen werden.8753 Das gilt nicht für Vorteile, deren Ausnutzung der Erfindung erst ihren Sinn gibt oder die auf einer eigenen erfinderischen Tätigkeit beruhen.8754 Für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens nicht erkennbare Vorteile müssen nach allgM unberücksichtigt bleiben;8755 damit wird für die Beurteilung die Grundlage dessen, was die Erfindung objektiv leistet, verlassen und jedenfalls unter Belohnungsgesichtspunkten konsequent, aber zumindest auf dem Gebiet des Sachschutzes ohne Not, die fachmännische Beurteilung als Filter eingeführt. Gerade aus fachmännischer Sicht nicht zu erwartende Vorteile können ein starkes Indiz für erfinderische Leistung sein; die Bewertung stellt hier letztlich nicht mehr auf die objektive Bereicherung der Technik ab.8756
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Die zur Begründung der erfinderischen Tätigkeit erforderlichen Angaben können (jedenfalls soweit sie das Wesen der Erfindung nicht beeinflussen)8757 nachgebracht werden.8758 Statt eines Misserfolgs auf einer spezifischen Ebene kann nach Auffassung des EPA zur Beurteilung der Wirkung einer Erfindung ein technischer Erfolg auf einer allgemeineren Ebene herangezogen werden, sofern für den Fachmann erkennbar ist, dass die Wirkung im weiteren Sinn in der ursprünglich formulierten Aufgabe impliziert ist oder im Zusammenhang mit ihr steht; eine entspr Abwandlung der Aufgabe unter Zugrundelegung eines weniger anspruchsvollen Ziels ist zulässig;8759 dem ist im Ergebnis zuzustimmen, ohne dass es des Abstellens auf die Aufgabe bedarf. Die ältere Rspr hat besondere Vorteile einer nur als Ausführungsbeispiel in einer Zeichnung dargestellten Erfindungsform bei der Beurteilung der Erfindungshöhe außer Betracht gelassen, wenn der Vorteil nicht als solcher in der Beschreibung erwähnt oder offenbart ist;8760 dies ist durch die gewandelte Bedeutung der Zeichnung überholt.
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4.Bei Kombinationserfindungen gelten weder strengere noch mildere Anforderungen als bei sonstigen.8761 Abzustellen ist grds auf die Gesamtkombination.8762 Erforderlich ist eine Anregung, alle vorgesehenen Merkmale in ihrer Gesamtheit miteinander zu kombinieren.8763 Die Zusammenfassung mehrerer Elemente zu einer Kombination kann erfinderisch sein, wenn sie eine neue Erkenntnis einschließt und der Technik eine neue Anweisung gibt.8764 Die Erfindungsqualität entfällt nicht, weil zur Lösung auf bekannte oder durch den StdT nahegelegte Mittel zurückgegriffen wird.8765 Der erfinderischen Tätigkeit steht nicht entgegen, dass einzelne8766 oder alle Merkmale für sich vorbekannt,8767 erst recht, dass sie nahegelegt waren.8768 Erfinderische Tätigkeit ist zu verneinen, wenn der Fachmann aufgrund seines Fachkönnens die bekannten Merkmale zu der Kombination vereinen kann.8769 Aneinanderreihung von trivialen Merkmalen wird idR erfinderische Tätigkeit nicht begründen,8770 ebenso triviale Änderungen gegenüber dem StdT.8771 Jeder der angestrebten Vorteile kann bereits für sich bei bekannten Gegenständen vorhanden sein; die Erfindung kann darin liegen, durch geeignete Vorkehrungen dafür zu sorgen, dass die Vorteile gleichzeitig verwirklicht werden.8772 Maßgeblich ist, ob ein Anlass für die Kombination bestand. Die Vereinigung der Einzelelemente muss erfinderisch sein;8773 jedenfalls, soweit die Einzelmerkmale bekannt oder naheliegend waren.8774 Bei Kombinationserfindungen muss geprüft werden, ob der StdT für das Zusammenwirken aller Merkmale unter Berücksichtigung ihrer Funktionen innerhalb der Kombination Anregungen gibt, andernfalls könnte eine Kombination aus bekannten Einzelmerkmalen nie auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.8775 Ob die Idee, mehrere vorbekannte Elemente zusammenwirken zu lassen und dadurch ein neues Ziel zu erreichen, erfinderischen Gehalt hat, bedarf sorgfältiger Prüfung,8776 bejaht bei neuer vorteilhafter und zweckmäßiger Lösung trotz erheblichen StdT,8777 verblüffender Einfachheit,8778 auf das Zusammenwirken zurückzuführender vorteilhafter Gesamtwirkung,8779 unvorhersehbarem Vorteil8780 oder unüberwindbaren Schwierigkeiten,8781 entscheidendem Fortschritt oder unerwartetem Ergebnis;8782 verneint bei Kombination durchwegs bekannter technischer Maßnahmen, die allesamt durch bekannte Montageschwierigkeiten veranlasst waren.8783 Eine Vorveröffentlichung, die fast alle Merkmale enthält, hindert die Patentfähigkeit nicht, wenn sie für ein weit entfernt liegendes technisches Gebiet vorgesehen ist, aber die einschlägige Technik jahrzehntelang nicht beeinflusst hat.8784 Kombination prinzipiell unterschiedlicher Lösungen, die allg am Markt eingeführt, für sich funktionsfähig und zuverlässig sind, soll ohne besondere Anregungen erfinderisch sein.8785 Dass ein Kombinationsmerkmal neu ist, wurde als Hinweis auf erfinderische Tätigkeit gewertet.8786 Die Gesamtwirkung der Kombination muss entgegen früherer Rspr8787 nicht größer sein als die Summe der Einzelwirkungen der Elemente, ein synergistischer Effekt wird nicht verlangt.8788
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Bei Verfahrensansprüchen mit mehreren Verfahrensschritten kann erfinderische Tätigkeit durch die Gesamtkombination aller Verfahrensstufen, aber auch durch einen erfinderischen Teil der Verfahrensstufen begründet sein.8789
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Einzelfälle. Erfindungshöhe bei „geschickter Gesamtkombination“ für einen Massenartikel;8790 non liquet bei geschickter Kombination;8791 glückliche und elegante Kombination, die sämtliche bisher aufgetretenen Mängel beseitigt;8792 Erkennen der Abhängigkeit der einzelnen Elemente mit technisch wirkungsvollem Gesamteffekt.8793 Ermöglichte der StdT eine Vielzahl von Kombinationen bekannter Einzelmerkmale, spricht es für schöpferische Leistung, wenn die Lehre eine neue Kombination vorschlägt, die zu einer brauchbaren und mit bisher in keiner bekannten Kombination vorhandenen Vorteilen ausgestatteten Vorrichtung führt, denn eine Verknüpfung von Vorteilen des Bekannten ist nur dann zu erreichen, wenn diese in einer durchgreifenden Kombination richtig eingeordnet werden; dies erfordert kritische Auswertung, übergeordnetes Urteilsvermögen, setzt „eine recht ansehnliche souveräne Beherrschung der Zusammenhänge und der baulichen Ausführungsmöglichkeiten voraus“.8794 War der prinzipielle Aufbau einer Anlage bekannt, ist Erfindungshöhe gegeben, wenn überlegener Überblick über die bestehenden Möglichkeiten und Kombinationsgabe erkennbar sind, die den Erfinder über den Fachmann heraushebt.8795 Erfindungshöhe wurde bei einer Kombination aus bekannten Einzelmerkmalen bejaht, weil aus der Vielzahl der bekannten und in unterschiedlichen Kombinationen verwendeten Merkmale die für den Verwendungszweck geeigneten herausgesucht und zusammengefügt werden mussten.8796 Weiter wurden für erfinderische Tätigkeit herangezogen Auswahl einer Lösung aus mehreren Möglichkeiten, die sich durch Einfachheit, geringen technischen Aufwand und geringe Störanfälligkeit heraushebt;8797 Auswahl eines geeigneten Verfahrens zur Auswertung der Vorzüge der Spannbetontechnik für weitgespannte Brückentragwerke aus verwirrender Vielfalt der bekannten Verfahren;8798 Zusammenfassen einer Reihe von vorteilhaften Maßnahmen in einer Gesamtkombination als geglückte Lösung;8799 Schaffung eines sehr handlichen, einfach bedienbaren und wenig störanfälligen Geräts, das Unvollkommenheiten, wie sie älteren Konstruktionen anhaften, nicht aufweist, durch eine Reihe von einfachen Maßnahmen, die geschickt aufeinander abgestimmt sind;8800 Kombination unvereinbar erscheinender Mittel;8801 wesentlicher Fortschritt.8802 Die Erkenntnis, ein Element weglassen zu können, kann erfinderische Tätigkeit begründen.8803 Einsparung eines Bauteils durch Belegen eines vorhandenen Bauteils mit Doppelfunktion bei Massenartikel auf viel bearbeitetem Gebiet ist als erfinderisch angesehen worden.8804
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Erfinderische Tätigkeit wurde verneint, wenn der StdT die Kombination derart nahelegt, dass sie als rein handwerkliche Konstruktion ohne schöpferische Eigenart zu werten ist,8805 so bei Routinearbeit.8806 Zwar kann auch die Arbeit des Konstrukteurs über bloße Routine hinausgehen und erfinderischen Rang haben; dies setzt aber den Nachweis voraus, dass die Konstruktion wegen des mit ihr erreichten Effekts ungewöhnlich ist. „Geschickte Kombination altbekannter Elemente“ allein genügt nicht.8807 Als naheligend wurde angesehen, die Merkmale eines flammenlosen Brenners mit denen eines Flammenbrenners zu kombinieren, wenn der flammenlose als Weiterentwicklung des Flammenbrenners bezeichnet wird und mit als auch ohne Flamme betrieben werden kann.8808 Eine Vereinigung bekannter Merkmale zu einer Kombination ohne überraschendes Ergebnis, die auf Teillösungen aufbaut und sich die Vorteile bekannter Vorrichtungen zunutze macht, ist nicht erfinderisch;8809 ebenso die mosaikartige Zusammenstellung bekannter vorteilhafter Einzelelemente,8810 insb wenn sich der StdT an die Lösung des Problems bereits nahe herangetastet hatte,8811 anders etwa, wenn sich dem Fachmann Schwierigkeiten in den Weg gestellt haben, etwa weil Alternativen bestanden, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.8812
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Entspr gilt, wenn der StdT eine Spanne eines Bereichs beschreibt, die sich mit dem beanspruchten Bereich teilweise überschneidet; ist dem Fachmann die Wahl einzelner Werte aus einer einheitlich beanspruchten Spanne nahegelegt, kann diese, wenn sie naheliegende Werte einschließt, insgesamt nicht als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gelten.8813
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In der bloßen Aneinanderreihung (Aggregation,8814 Kumulation)8815 von Elementen ohne kombinatorischen Effekt soll eine erfinderische Leistung nicht begründet sein;8816 ebenso beim Zusammenfügen von Mitteln, von denen jedes unabhängig vom anderen nur seine ursprüngliche Wirkung entfaltet.8817 Das ist in dieser Allgemeinheit nicht zutr. Auch hier kann Überwindung besonderer Schwierigkeiten erfinderische Tätigkeit begründen.8818


5.Chemieerfindungen
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a. Grundsatz. Wie schon das RG in der ersten „Kongorot“-Entscheidung8819 ausgeführt hat, ist „die Frage, ob eine Erfindung vorliegt, im wesentlichen für das Gebiet der chemischen Industrie nicht anders zu beantworten als für das Gebiet der mechanischen Industrie“.8820
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b.Beim Stoffschutz ist das Bereitstellen einer neuen Verbindung für sich nicht erfinderisch, ebenso eine willkürliche Auswahl aus der Fülle möglicher Lösungen.8821 Es reicht aus, dass der Stoff (über den als Anhaltspunkt für erfinderische Tätigkeit bedeutsamen technischen Fortschritt hinaus) zu einer nicht erwarteten Bereicherung der Technik, einer bislang unbekannten technischen Wirkung, führt,8822 so bei pharmazeutischen Wirkstoffen auch durch größere Anwendungssicherheit (Ausschaltung von Nebenwirkungen, fehlendes Suchtpotential),8823 Dies gilt grds nur in dem Umfang, in dem die Wirkung vorliegt.8824 Erfinderische Tätigkeit wurde bejaht, weil die Wirkung einer Verbindungsgruppe vom StdT aus unglaubhaft erschien,8825 der StdT von ihr wegführte8826 oder keine Hinweise auf sie vorlagen.8827 Große Anzahl von Variationsmöglichkeiten, Mehrzahl gedanklicher Schritte und gute Wirkung können zusammen erfinderische Tätigkeit begründen.8828 Erfinderische Tätigkeit wurde bei einem Stoff verneint, der dasselbe Grundgerüst und eine ähnliche Substitution wie der StdT aufwies, wobei der Fachmann wusste, dass es für die Wirkung auf das Grundgerüst ankam.8829 Das Zusammenfügen der einzelnen Komponenten einer Mischung, Lösung oder Legierung in einem bestimmten Verhältnis kann im Einzelfall erfinderisch sein;8830 anders, wenn nur eine Komponente durch eine andere mit bekannt besseren Eigenschaften ersetzt wird, insb, wenn in einer „Einbahnstraßensituation“, die keine anderen Möglichkeiten zuließ, Alternativen fehlen.8831 Werden die Verwendung eines bekannten Wirkstoffs zur Behandlung bestimmter Krankheiten beansprucht und die Wirkungsweise angegeben, bedingt diese jedoch keine Maßnahmen im Hinblick auf die Verwendung, kann die Wirkungsweise erfinderische Tätigkeit ebensowenig begründen wie das Auffinden der richtigen Wirkungsweise, ohne dass es darauf ankäme, ob die im StdT genannten Eigenschaften zutreffen.8832
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Dass die Eigenschaft, in der sich der Stoff vom Bekannten unterscheidet, für den Fachmann überraschend war, kann erfinderische Tätigkeit begründen;8833 das gilt auch für Mischungen, Lösungen und Legierungen.8834 Das Vorliegen überraschender Eigenschaften oder Wirkungen ist aber8835 nicht das einzige Kriterium, sondern nur ein Beurteilungsgesichtspunkt.8836 Es kann ausreichen, wenn der Stoff in besonderer Reinheit zur Verfügung gestellt wird und es erfinderischen Bemühens bedarf, diese zu erreichen.
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Ein Erzeugnis kann nichtnaheliegend dadurch werden, dass kein bekannter Weg und kein anwendbares Analogieverfahren zu seiner Herstellung zur Verfügung stehen und es erfinderischer Tätigkeit für seine Herstellung bedarf.8837 Jedoch macht ein erfinderisches Herstellungsverfahren einen Stoff für sich nicht erfinderisch, dies gilt auch bei „product-by-process“-Ansprüchen.8838 Erfinderische Tätigkeit muss sich nicht in dem neuheitsbegründenden Merkmal manifestieren.
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Die Bereitstellung eines synthetisch hergestellten Naturstoffs kann erfinderisch sein, wenn er überraschende Wirkungen aufweist.8839 Auffinden der Konstitution eines Naturstoffs aus dem Rest eines schon durchforschten Aromamittels, die dessen synthetische Herstellung mit überraschenden vorteilhaften Eigenschaften ermöglichte, ist trotz gewisser Anhaltspunkte für sein Vorhandensein im Hinblick auf Untersuchungsaufwand und erforderliche Überlegungen als erfinderisch angesehen worden.8840 Verwendung eines nach seinem Fundort bestimmten Naturvorkommens, das gegenüber anderen Vorkommen keine besonderen abw Eigenschaften bietet, ist nicht erfinderisch.8841
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c. Zwischenprodukte. Die Schutzfähigkeit von Zwischenprodukten richtet sich nach den allg, für den Stoffschutz geltenden Regeln.8842 Die frühere teilweise strengere Rspr ist überholt, kann aber weiter herangezogen werden, soweit sich aus ihr positive Kriterien für die Schutzfähigkeit ableiten lassen. Grds müssen Zwischenprodukte selbst auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.8843 Sind Eigenschaften (auch die Konstitution)8844 eines auf chemischem Weg hergestellten, zur Weiterverarbeitung bestimmten Stoffs iSd naturwissenschaftlichen Bedingungslehre die (eine wissenschaftliche Erklärung nicht erfordernde8845) Ursache oder Mitursache für überlegene Eigenschaften oder Wirkungen, die sich bei der Verwendung des durch die Weiterverarbeitung gewonnenen Endprodukts zeigen, können sie bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit beim Zwischenprodukt auch heranzuziehen sein, wenn bei der Weiterverarbeitung eine chemische Umsetzung erfolgt.8846 Das EPA fordert, dass das Zwischenprodukt einen Strukturbeitrag zum Endprodukt leistet,8847 es reicht nicht aus, wenn die Eigenschaften oder Wirkungen ausschließlich auf die Art der Weiterverarbeitung zurückgehen.8848 Weist das Weiterverarbeitungsprodukt keine derartigen Eigenschaften oder Wirkungen auf, kann es für die erfinderische Tätigkeit beim Zwischenprodukt nicht herangezogen werden.8849 War für den Fachmann voraussehbar, dass mit der Schaffung des Zwischenprodukts die überlegenen Eigenschaften des Endprodukts erreicht werden können, lässt sich erfinderische Tätigkeit nicht auf diese Eigenschaften stützen;8850 strukturelle Andersartigkeit der Verbindung8851 oder erfinderischer Charakter des Gesamtverfahrens zum Endprodukt8852 reichen nicht aus.8853 Das Konzept der „Bioisosterie“ gehört zum allg Fachwissen, jedoch wird auf dem Gebiet des „drug design“ davon ausgegangen, dass jede strukturelle Veränderung einer pharmakologisch wirksamen Verbindung in das Wirkungsprofil eingreift, sofern keine nachgewiesene Korrelation zwischen Strukturmerkmalen und Wirkung besteht.8854 Der bloße Austausch eines Bestandteils mit unerwünschten Eigenschaften gegen einen ohne diese Eigenschaften wird nicht notwendig als erfinderisch angesehen („analoger Ersatz“), wenn dadurch nicht eine unerwartete Wirkung erzielt wird.8855
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Nicht nur die Eigenschaften des Endprodukts können erfinderische Tätigkeit für das Zwischenprodukt begründen; auch heranzuziehen sein kann, dass die Herstellung des Endprodukts verbessert (vereinfacht, beschleunigt, weniger Verfahrensschritte, die Ausbeute vergrößert (selbst auf einem Umweg), weniger gefährlich, geringer umweltbelastend), ein weiterer oder ein vorteilhafter Weg zu seiner Herstellung gewiesen wird.8856
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d. Chemische Verfahren. Chemisch eigenartige Verfahren können insb erfinderisch sein, wenn sie nicht vorhersehbare verfahrensmäßige Vorteile bieten (Energieaufwand, Einsparung von Verfahrensstufen), ein überraschender Reaktionsverlauf vorliegt8857 oder sie neue Stoffe oder bekannte Stoffe in reinerer Beschaffenheit oder größerer Ausbeute liefern.8858
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Analogieverfahren,8859 die im chemischen Bereich verbreitet sind, liegen idR nahe.8860 Bei ihnen kann, wie das RG in der ersten „Kongorot“-Entscheidung8861 ausgesprochen hat, Patentschutz gewährt werden, wenn sie zu „Stoffen mit neuen, überraschenden und technisch wertvollen Eigenschaften“ führen. Dem sind Praxis und Wissenschaft fast einhellig gefolgt.8862 Die Bedeutung der Patentierung der Analogieverfahren ist seit der Einführung des Stoffschutzes durch das PatÄndG 1967 zurückgegangen.8863 Ein chemisches Analogieverfahren, durch das ein unbekannter Stoff hergestellt wird, kann erfinderisch sein, wenn dieser Eigenschaften aufweist, kraft derer er bei seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen oder sonstigen Zweck in einer vergleichbaren Stoffen gegenüber überlegenen Weise wirkt, und wenn dies in Anbetracht der zu bekannten Stoffen analogen Konstitution nicht oder nicht in gleichem Maß erwartet werden konnte, sondern überraschend war.8864 Die wertvollen Eigenschaften treten nicht an die Stelle der erfinderischen Tätigkeit, sondern sind zu deren Beurteilung (mit) heranzuziehen.8865 Vorhersehbare Eigenschaften können gegen erfinderische Tätigkeit sprechen.8866 Wenn sich aus dem StdT bereits ein weitgehend analoges Verhalten zweier durch die Schrägbeziehungen des Periodischen Systems verbundener Elemente ergibt, kann nicht von einem überraschenden Reaktionsverlauf gesprochen werden, falls die Übertragung der Umsetzung auf das andere Element erfolgreich verläuft.8867 Zum „Bonus-Effekt“, der mit dieser Rspr in einem Spannungsverhältnis steht, Rn 48.
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Erfinderische Eigenart kann sich aus der Auswahl der Ausgangsstoffe ergeben.8868 Erfinderisch kann die gezielte Auswahl geeigneter Ausgangsstoffe aus einem großen Kollektiv der allg Formel nach bekannter Stoffe sein, die aus diesem auf unvorhersehbare Weise durch andersartige Wirkung oder in unvorhersehbarem Maß hervorragen.8869
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Für Mischverfahren kann die Schutzfähigkeit mit einem in vitro nachweisbaren (überraschenden) technischen Effekts begründet werden.8870 Danach ist ein einfaches Mischverfahren, durch das aus bekannten Stoffen nach einem bestimmten Mengenverhältnis ein Arzneimittelgemisch hergestellt wird, ohne dass hierdurch hinsichtlich des Mischverfahrens oder des Mischprodukts ein besonderer technischer Effekt erzielt wird, nicht patentfähig, auch wenn bei der Anwendung des Gemischs ein unerwarteter therapeutischer Effekt eintritt.8871 Die Aufhebung des Stoffschutzverbots hat die Beurteilungsgrundlage geänd.
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e. Auswahlerfindungen8872 (zur Neuheit Rn 100 ff zu § 3). Auswahl aus einer größeren Zahl zu Gebote stehender Möglichkeiten ist als erfinderisch anerkannt worden.8873 Eine Lehre, die nur aufgrund eines „Glückstreffers“ aus einer Zahl von Tausenden von in Betracht kommenden chemischen Verbindungen einer bestimmten Klasse aufzufinden war, ist erfinderisch, wenn sie den am Prioritätstag bekannten Verfahren überlegen ist.8874 Das Wissen, dass ein Mitglied einer Klasse von chemischen Verbindungen nicht zu einem durch mehrere Mitglieder der Klasse erzielten Ergebnis führt, soll es nicht ohne zusätzliche Angaben erlauben, die Wirkung allen anderen Verbindungen der Gruppe zuzuschreiben.8875 Die Auswahl einer von mehreren Alternativen ist nicht schon erfinderisch, weil andere Lösungen aus der Sicht des Fachmanns besser geeignet oder vorteilhafter erscheinen.8876
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Auswahl eines bekannten Stoffs für die Anwendung zu einem besonderen Zweck begründet im allg keine erfinderische Leistung.8877 Auffindung einer neuen Wirksamkeit eines Stoffs begründet Neuheit, nicht erfinderische Tätigkeit; diese ist zu bejahen, wenn die Lehre dem Fachmann aufgrund des StdT und seines Fachkönnens nicht nahegelegen hat. Als Anhaltspunkte können insb Lösung eines seit langem bestehenden dringenden bisher ungelösten Bedürfnisses, Überwindung eines in der Fachwelt bestehenden Vorurteils, das von Versuchen, einen bestimmten Lösungsweg zu beschreiten, von vornherein abhielt, weil sie keinen Erfolg versprachen, und der Umstand, dass eine neue Lehre, insb auf dem Gebiet der Chemie, eine überraschende, dh unerwartete Überlegenheit gegenüber vorbekannten Lehren gebracht hat, herangezogen werden.8878
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6.Biologische Erfindungen. Das EPA hat erfinderische Tätigkeit bei rekombinanten Polypeptiden bejaht, die gegenüber vorbekannten eine wesentlich höhere antivirale Aktivität aufweisen, und bei denen der Expressionsvektor ein wesentlich höheres Expressionsniveau erreichte, oder die unvorhersehbare Eignung als pharmakologisches Zielmolekül,8879 und damit unerwartete Vorteile auch bei biotechnologischen Erfindungen herangezogen.8880 Günstige Eigenschaften wie besondere Replikationsstabilität können die Patentfähigkeit eines aus einem natürlich vorkommenden Bakterium gewonnenen Plasmids stützen.8881 Die Bereitstellung von neuen Expressionsplasmiden, die zB bestimmte Markergene zum Auffinden von entspr transformierten Mikroorganismen enthalten, kann auf erfinderischer Tätigkeit beruhen.8882 Ein durch mutagene Behandlung eines Mikroorganismus hervorgerufener überraschender Effekt ist herangezogen worden.8883 Überraschende Eigenschaften eines aus der Spontanflora als Reinkultur gewonnenen Mikroorganismus können erfinderische Tätigkeit begründen.8884
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Bei der Genomanalyse wird der Beurteilung des Fachwissens und -könnens im jeweils maßgeblichen Zeitpunkt besondere Bedeutung zukommen; automatisierte Sequenziertechnik und Stand der Bioinformatik werden hier wesentliche Beurteilungsgrundlagen liefern.8885 Die Herstellung eines quasi-synthetischen Gens kann erfinderischen Aufwand erfordern.8886 Erfinderische Tätigkeit kann beim Ergebnis eines planmäßigen, langwierigen Züchtungsverfahrens mit großem Arbeitseinsatz vorliegen,8887 ebenso bei besonderen Schwierigkeiten, geeignete Plasmide oder Polypeptide aufzufinden oder auszuwählen;8888 angesichts von der Erfindung wegführender Veröffentlichungen, Irrwegen, Fehlschlägen ohne Erklärungen.8889 Besteht keine vernünftige Erwartung, dass die Klonierung und Expression eines bestimmten Gens ausführbar ist, kann erfinderische Tätigkeit anzuerkennen sein, erheblicher Aufwand reicht nicht aus.8890 Die Erwartung, dass es wissenschaftlicher Forschung bedarf, eine Technologie auf ein benachbartes Gebiet zu übertragen, kann erfinderische Tätigkeit begründen.8891
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Erfindungen, die sich auf biologisch aktive Stoffe und ihre Verabreichung an lebende Organismen beziehen, können auch dann naheliegend sein, wenn ein erwartetes Ergebnis nicht experimentell bestätigt ist; dass die Verabreichung zu unerwarteten Ergebnissen führt, kann gegen Naheliegen sprechen.8892 Entscheidend ist, ob es für den Fachmann naheliegend war, die Erfindung mit hinreichender Aussicht auf Erfolg auszuprobieren („angemessene Erfolgserwartung“, vgl Rn 16). In dieser Rspr ist eine Hinwendung des EPA zur Praxis des US-CAFC8893 gesehen worden.8894
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7.Verwendungsschutz. Ist eine Sache durch den StdT nahegelegt, kann eine spezifische, bisher unbekannte und unter erfinderischer Tätigkeit aufgefundene Anwendung oder Verwendung eine schutzfähige Erfindung begründen; erneute Schutzfähigkeit des mit einem Sachanspruch beschriebenen Gegenstands scheidet grds aus.8895 Bei Verwendungserfindungen kommt es auf das Naheliegen der Verwendung an;8896 ihr Fernliegen kann erfinderische Tätigkeit begründen.8897 Überraschende Wirkungen der neuen Anwendung oder Verwendung können zur erfinderischen Tätigkeit beitragen.8898 Die in der Natur der bekannten Substanz liegende, nicht erkannte Verwendung beruht nicht auf erfinderischer Tätigkeit, wenn sich aus dem StdT eine Verbindung zwischen den Verwendungszwecken ergibt.8899 Ist die Verwendung eines neuen Stoffs für einen bestimmten Zweck nicht patentfähig, für einen anderen aber patentfähig, ist insoweit ein Verwendungspatent erteilbar.8900
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Einzelfälle. Neue Zweckbestimmung einer bekannten Vorrichtung, die nur unter besonderen Umständen die unerkannte Wirkung hat;8901 Anwendung einer bekannten Lehre auf neue Belastungen;8902 langes Bekanntsein und sprunghafter Fortschritt bei dringendem Bedürfnis;8903 nicht voraussehbare therapeutische oder kosmetische Wirkung.8904 Erschöpft sich die Lehre in einem Therapieplan oder einer Dosisempfehlung, waren nach der älteren Rspr deren Maßgaben für die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nicht heranzuziehen;8905 zu den nunmehr geltenden Grundsätzen Rn 147 zu § 3. Übergang von topischer zu systemischer Anwendung eines Pharmazeutikums ist als naheliegend angesehen worden.8906

III.Abstand zum Stand der Technik
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1.Grundsatz. Das Erfinderische „beginnt erst jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten StdT und dem liegt, was der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann … mit seinem Wissen und seinen Fähigkeiten weiterentwickeln und finden kann“.8907 Abstand vom StdT darf nicht als quantitatives Merkmal verstanden werden (Rn 11). „Großer Abstand“ vom Bekannten spricht für erfinderische Tätigkeit,8908 ebenso wesentlicher Unterschied.8909 Zu bewerten ist der in erster Linie gedankliche Aufwand, der notwendig war, vom StdT zur Erfindung zu gelangen,8910 so eine Reihe von Überlegungen als geistig selbstständige Schritte.8911 Dabei sind alle Überlegungen zu berücksichtigen, die der Fachmann anstellen musste, um zum beanspruchten Gegenstand zu kommen, auch wenn diese im Anspruchswortlaut nicht unmittelbar Niederschlag finden;8912 schematisches Schrittezählen ist aber unangebracht.8913 Mehrere Routineschritte können erfinderische Leistung nicht begründen.8914 Das EPA hat eine große Zahl von Entgegenhaltungen herangezogen, bei mehreren Teilaufgaben aber nur eingeschränkt;8915 diese in der Praxis immer wieder vorkommende Betrachtung ist aber zu pauschal.8916 Der erfinderische Abstand muss zum gesamten relevanten StdT bestehen, es reicht nicht aus, dass die Erfindung gegenüber einem Ausschnitt aus dem StdT erfinderisch ist.8917 Geringe Unterschiede zum StdT müssen nicht gegen erfinderische Tätigkeit sprechen.8918
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2.Der Abstand kann in einer Abkehr von eingefahrenen Wegen liegen,8919 in einer eigenständigen Entwicklung mit erheblichen Vorteilen.8920 Dass die Fachwelt zu einer anderen Lösung geneigt hätte,8921 kann ebenso gegen das Naheliegen sprechen wie ein Ergebnis, das außerhalb des Wegs der normalen stetigen Weiterentwicklung liegt,8922 oder das Aufzeigen eines grds neuen Wegs.8923 Dass der Versuch der Vereinigung bekannter Merkmale unterblieben ist, kann für erfinderische Tätigkeit sprechen.8924 Selbst in einer Rückkehr zu als überholt angesehenen Verfahrensweisen kann erfinderische Tätigkeit liegen.8925 Gleiches gilt grds für sinnlos als oder rückschrittlich erscheinende Lösungen.8926 Dass ein Konkurrent kurz vor dem Anmeldetag angeboten hat, ohne die erfindungsgemäß vorteilhafte Lösung zu verwirklichen,8927 mag in besonders gelagerten Fällen heranzuziehen sein. Muss der Fachmann eine technische Methode durch weitere Schritte verfeinern, wird er sich von der genauen Analyse einer grds einschlägigen Vorveröffentlichung nicht deshalb abhalten lassen, weil diese im Ausgangspunkt eine andere als die von ihm favorisierte Methode vorsieht; aufgrund seines allg Erfahrungswissens wird er mit der Möglichkeit rechnen, dass sich vorgeschlagene weitere Schritte als verallgemeinerungsfähig und verwendbar erweisen könnten.8928
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3.Insb im Bereich des PatG-DDR ist das Kriterium der Blindheit der Fachwelt entwickelt worden.8929 Berufung auf die erstmalige Überwindung einer lange bestehenden Blindheit der Fachwelt war ausgeschlossen, wenn in dem der Anmeldung vorhergehenden Jahrzehnt Umstände eingetreten waren, die die Unterbreitung des Vorschlags begünstigt hatten.8930 Eine „gedankliche Sperre“ kann beachtlich sein, wenn über Jahre zwei laufend weiterentwickelte Prinzipien bestanden haben und eine Maßnahme nicht von dem einen auf das andere übertragen wurde, obwohl hierdurch ein beträchtlicher Erfolg erzielbar war.8931

79

4.Technischer Fortschritt. Die Rspr hat für die Rechtslage vor 1978 (anders als im geltenden Recht) technischen Fortschritt als eigenständiges Patentierungserfordernis betrachtet (Nachw 8. Aufl). Nach dessen Wegfall kommt der Fortschrittsprüfung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit weiterhin Bedeutung zu. Erheblicher technischer Fortschritt kann wie schon früher8932 als Anzeichen, aber nicht mehr, für erfinderische Tätigkeit betrachtet werden.8933 Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt eine schöpferische Leistung, wenn auch geringen Grads, vorliegt.8934 Sehr geringer technischer Fortschritt konnte und kann nicht herangezogen werden;8935 der Grad des Fortschritts lieferte einen Anhalt für die Erfindungshöhe.8936 Fehlender Fortschritt steht der Patentierung grds nicht entgegen, anders uU bei gänzlich unsinnigen Lösungen.8937 Im wesentlichen kann auf die zum früheren Recht entwickelten Grundsätze zurückgegriffen werden.8938 Die Auffassung, „qualifizierte“ Nützlichkeit iS eines echten sozialen Fortschritts, etwa bei einem wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit, als positives Indiz für erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen,8939 lässt sich zwanglos im Rahmen der herkömmlichen Bewertungskriterien einordnen. Bei einem bedeutenden Verfahren zur Herstellung chemischer Massengüter kann bereits eine geringe Verbesserung der Ausbeute für erfinderische Tätigkeit sprechen.8940 Nachteile können bei bestimmten Verwendungsweisen in den Hintergrund treten.8941 Allerdings können Nachteile gegen erfinderische Tätigkeit sprechen,8942 ebenso technisch nicht relevante Änderungen,8943 deren Heranziehung von vornherein problematisch ist (vgl Rn 43), wenn sie nicht durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen werden; letzteres ist indes zu eng. Die Fortschrittsprüfung ist im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht notwendig am StdT insgesamt durchzuführen. Da schon das Bereitstellen von Alternativlösungen erfinderisch sein kann, muss auch das Bereitstellen einer Ausgestaltung der Alternativlösung erfinderisch sein können, selbst wenn Fortschritt gegenüber anderen Alternativlösungen nicht gegeben ist.8944 Ein Vergleich mit Produkten auf dem Markt reicht nicht aus.8945
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5.Überwindung besonderer Schwierigkeiten. Erfinderische Tätigkeit wurde bejaht, wenn bei Anwendung einer bekannten allg Regel besondere technische Schwierigkeiten zu überwinden waren,8946 so bei Erforderlichkeit eingehender theoretischer Überlegungen,8947 des Lösens einer Reihe objektiv schwieriger Fragen.8948 Dies gilt auch bei ansonsten handwerklich-konstruktiven Maßnahmen.8949 Selbst Dimensionierungsfragen können bei Überwindung besonderer Schwierigkeiten erfinderische Tätigkeit begründen.8950 T echnische Schwierigkeiten begründen erfinderische Tätigkeit nicht, wenn keine Hinweise zu deren Überwindung aufgezeigt werden.8951 Naheliegen wird bei voraussehbaren Nachteilen oder Schwierigkeiten aber nicht dadurch infrage gestellt, dass die Maßnahme im StdT nicht erwähnt ist.8952 Es kann naheliegend sein, die Anwendung eines bekannten Konzepts als Ziel ins Auge zu fassen, auch wenn sich die Realisierung als schwierig erweist; ist ein Merkmal allg durch das Ziel umschrieben, müssen Schwierigkeiten bei seiner Realisierung außer acht bleiben.8953 Wird eine allgemeine Lehre beansprucht, ohne die Mittel zur Überwindung der besonderen Schwierigkeiten zu offenbaren, können diese Schwierigkeiten nicht für erfinderische Tätigkeit herangezogen werden.8954
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Einzelfälle. Abkehr von bisher beachteten Konstruktionsprinzipien;8955 hoher Konstruktionsaufwand zur Überwindung der Schwierigkeiten, wobei der Erfolg nicht mit einiger Sicherheit vorhersehbar war;8956 Notwendigkeit völliger Umkonstruktion.8957 Wird die Erfindung zwei Anliegen gerecht, die sich im StdT ausschlossen, kommt erfinderische Tätigkeit in Betracht,8958 ebenso bei sonstigen Konfliktlagen.8959 Herangezogen wurden Entwicklung eines Überwachungsgeräts aus einem Datenflussplan;8960 Schwierigkeiten, einen Unternehmer zu finden, der die praktische Erprobung übernimmt.8961 Technisch-konstruktive Schwierigkeiten, die in den Augen der Fachwelt nicht als unüberwindlich gelten und durch den Fachmann gelöst werden können, begründen nicht erfinderischen Rang.8962 Starke Anregungen im StdT sprechen gegen erfinderische Tätigkeit,8963 das Fehlen einer Anregung für sie.8964 Nichterwähnen der gelösten Probleme im StdT besagt nichts, wenn diese dort nicht auftreten können.8965 Die Durchführung eines bekannten Werkstattverfahrens auf der Baustelle ist nicht erfinderisch.8966
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Verwendung eines bekannten und ohne weiteres austauschbaren Bauteils begründet keine erfinderische Tätigkeit,8967 ebenso wenig Materialvertauschung als „analoger Ersatz“;8968 das gilt auch für den Einsatz höherwertiger Materialien.8969 Vertauschung Kunststoff statt Metall bei einer Vorrichtung wegen der thermischen Eigenschaften des Kunststoffs ist nicht schon dann naheliegend, wenn der Kunststofffachmann diese Eigenschaften kennt und bei Befragung die Verwendbarkeit des Kunststoffs für die betr Verwendung bejahen würde; entscheidend ist, ob es für den für den Fachmann nahelag, für den konkreten Zweck Kunststoff zu verwenden oder bei Kunststofffachleuten Erkundigungen einzuholen.8970 Austausch von Zugkette und Zugseil wurde als nicht in jedem Fall naheliegend bezeichnet. 8971 Erfinderische Tätigkeit kann zu bejahen sein, wenn eine unbekannte Eigenschaft des Materials aufgedeckt und gelehrt wird oder das Material als ungeeignet galt8972 oder erfinderische Anpassungen erforderlich wurden.8973
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6. Versuche. Ausprobieren und bloße Durchführung naheliegender Versuche, etwa zur Ermittlung der günstigsten Lösung, begründen erfinderische Tätigkeit nicht,8974 ebenso wenig einfaches Herumexperimentieren,8975 eine Reihe überschaubarer Versuche,8976 übliche Analyse;8977 hierbei ist nicht von einem Wissenschaftler auszugehen, der unbewiesenen Annahmen eher zurückhaltend gegenübersteht.8978 Der negative Ausgang einzelner Versuche steht nicht entgegen.8979 Das langwierige und schwierige Vergleichsversuche erfordernde Heraussuchen eines besonders geeigneten Mittels soll, insb in der Chemie, Erfindungshöhe auch dann nicht begründen können, wenn zunächst dafür besondere versuchstechnische Ergebnisse geschaffen werden müssen.8980 Jahrelange Versuche zur Klärung der Heilwirkung eines Serums sprechen für erfinderische Tätigkeit.8981 Das EPA hat für erfinderische Tätigkeit schon einen anderen Trend8982 oder eine größere Zahl von Experimenten8983 herangezogen.Regte der StdT zu erfolgversprechenden Versuchen an, begründen diese keine erfinderische Tätigkeit.8984 Versuche in einer bestimmten Richtung sind nicht schon zu erwarten, wenn der Fachmann ein Problem erkannt hat.8985
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7.Bedeutung des Fachgebiets. Ein kleiner erfinderischer Schritt kann Erfindungshöhe begründen, wenn es sich um ein vielbearbeitetes Gebiet handelt.8986 Ein neuer Gedanke auf einem seit langem durchforschten Gebiet, der einen erheblichen technischen Fortschritt bietet, spricht dafür, dass die Lösung nicht nahegelegen hat.8987 Ein gründlich durchdachtes Gebiet, auf dem seit Jahrzehnten nichts prinzipiell Neues beigetragen wurde, kann Platz für erfinderische Leistungen bieten, so, wenn es gelingt, herkömmliche Konstruktionselemente als unwesentlich auszumerzen.8988 In einem „technisch ausgereizten Gebiet“ können nur verhältnismäßig kleine Schritte erwartet werden, dann aber erfinderische Leistung begründen.8989
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Wird auf einem eng begrenzten Spezialgebiet, in dem sich die Entwicklung schrittweise vollzog, ein nicht unerheblicher Fortschritt erzielt, kann dies für erfinderische Tätigkeit sprechen.8990 Wenn auf einem engen Spezialgebiet in verhältnismäßig kurzer Zeit mehrere Berichte der gleichen Autoren über ihre praktischen Erfahrungen und Fortschritte erscheinen, liegt es für den Fachmann besonders nahe, diese Veröffentlichungen gemeinsam auf ihren technischen Inhalt zu prüfen.8991
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Fehlt es auf einem bisher wenig erforschten technischen Gebiet an gesichertem Erfahrungswissen, erfordert vielmehr jede weitere Erkenntnis forschende Tätigkeit, hat diese idR erfinderischen Rang.8992



D.Fachmann (Durchschnittsfachmann)

I.Allgemeines
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1.Begriff. Schon vor 1978 wurde die Erfindungshöhe aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns beurteilt (zur Kritik 8. Aufl).8993 Kritik hieran ist jedenfalls nach der seit 1978 geltenden Rechtslage, die ausdrücklich auf den Fachmann abstellt, obsolet; sie entsprach auch zum früheren Recht nicht der Praxis.8994
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Um den StdT zu erfassen, bedarf es der Hilfsfigur8995 („fiktiven Person“8996) des Fachmanns (als generische Bezeichnung, die selbstverständlich auch die Fachfrau erfasst, besser daher wohl „Fachperson“, wie inzwischen in der österreich Rspr weitgehend üblich, früher „Durchschnittsfachmanns“;8997 das geltende Recht verwendet diesen Begriff nicht, ohne dass dadurch eine Änderung eingetreten wäre),8998 der den StdT mit den für die „Fachwelt“8999 typischen (durchschnittlichen) Fähigkeiten wertet,9000 und zwar mit denen des Konstrukteurs und nicht des Erfinders.9001 Plakativ sind Äußerungen in der Richtung, dass der Fachmann mehr oder weniger alles kenne, aber daraus wenig folgere.9002 Maßgeblich ist der mit Entwicklungsarbeiten auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet üblicherweise betraute Fachmann,9003 der möglichst konkret zu bestimmen ist.9004 Dafür, aus welchem StdT ein Entwicklungsingenieur Anregungen entnehmen wird, kommt es nicht auf die Betriebsorganisation des Patentinhabers an.9005 Soweit der Fachmann (besser: die Fachwelt) auch als Auslegungshilfsmittel für das Patent herangezogen wird (vgl Rn 38 zu § 14), wird es schon aus Gründen der Rechtssicherheit geboten sein, jedenfalls für die Auslegung des Patents nicht zu differenzieren.9006
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Unter dem Fachmann darf man sich nicht einen Philosophen oder Philologen vorstellen, der den StdT durchforscht, ob er Ansatzpunkte für die Bildung eines Oberbegriffs enthält, der durch Abstraktion oder durch Fortlassen einzelner Erfindungsmerkmale daraus abgeleitet werden könnte; maßgeblich ist ein (idealisierter, nicht realer) praktischer Techniker, der sein Augenmerk allein darauf richtet, welche praktischen Anweisungen zum technischen Handeln er enthält;9007 und der die sich auf dem Fachgebiet einstellenden Vorgänge praktisch und theoretisch übersehen kann;9008 auf die Kenntnisse und Fähigkeiten eines überragenden („gewieften“) Sachkenners ist nicht abzustellen.9009 Überspitzungen („Nobelpreisträger“) scheiden aus.9010 Der Ansatz des „obvious test“ (vgl Rn 3) ist unter dem Gesichtspunkt der „künstlichen Intelligenz“ (hierzu Rn 41 zu § 1) krit hinterfragt worden.9011
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Der Fachmann ist anhand des Gegenstands des Streitpatents und nicht nach dem in diesem mitgeteilten StdT zu bestimmen.9012 Fachmann ist nicht der Anwender, Interessent, Abnehmer oder Auftraggeber, der aber Anregungen geben kann;9013 und nicht der tatsächliche Erfinder.9014 Betrifft das Patent die Herstellung von Formkörpern für künstliche Felsformationen, ist auf die Person abzustellen, die mit der Entwicklung von Herstellungsverfahren für solche Formkörper (und nicht mit der Herstellung von künstlichen Felsformationen) betraut ist.9015
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Zu eng ist der Ansatz im BPatG,9016 für die Bestimmung des Fachmanns vorrangig auf die Patentansprüche abzustellen und sonstige Angaben in der Patentschrift beiseitezuschieben. Geboten ist demgegenüber eine wertende Gesamtschau.

2.Fachwissen und Fachkönnen
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a. Grundsatz. Die Bezugnahme auf den Fachmann umfasst eine kognitive (Kenntnis des StdT, Fachwissen) und eine kreative (Fachkönnen) Komponente.9017 Beides hängt zusammen.9018 Sie erfasst weiter einen Wertungsgesichtspunkt, der häufig als „Patentwürdigkeit“ umschrieben wird.9019 Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des gesamten Fachwissens und -könnens ist erforderlich.9020 Das allg Fachwissen repräsentiert zusammen mit dem Fachkönnen das, was den Fachmann ausmacht, dabei kommt es auf dessen durchschnittliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten an.9021 Wiederholt hat die Praxis Zumutbarkeitsbetrachtungen herangezogen,9022 die aber systematisch nicht hierher gehören. Für die gelegentlich vertretene Auffassung, Fachwissen und/oder Fachkönnen seien nur zu berücksichtigen, soweit sie druckschriftlich belegt oder unbestritten oder belegbar seien,9023 besteht keine rechtl Grundlage; dies gilt auch für das EPÜ.9024 Jedoch wird mit Recht verlangt, dass das zuzurechnende Fachwissen zu benennen ist.9025 Tendenziell zu eng erscheint die Auffassung, es werde allenfalls in Ausnahmefällen in Betracht kommen, dass der Gegenstand des Patents dem Fachmann schon durch sein allg Fachwissen nahegelegt war.9026
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b. Fachwissen ist nicht mit dem präsenten Wissen des Fachmanns gleichzusetzen.9027 Zunächst ist von Bedeutung, welches technische Wissen dem Fachmann zuzurechnen ist.9028 Der Wissensstand ist im Hinblick auf ausreichende Offenbarung und Naheliegen gleich zu beurteilen.9029 Zum Fachwissen zählt neben dem StdT auch das Allgemeinwissen.9030 Der Konstrukteur von Kunststoffverarbeitungsmaschinen kennt die Grundprinzipien der Verarbeitung von Ein- wie Mehrkomponentenkunststoffen.9031 Ein Maschinenbauingenieur begnügt sich bei der Auswertung eines Patentdokuments regelmäßig nicht mit der Betrachtung der Figuren, sondern versucht das Konstruktionsprinzip zu erkennen.9032 Der Konstrukteur von Trockensieben kennt die Bedeutung der Durchlässigkeit für Luft und Wasserdampf.9033 In einem relativ kurzen Zeitraum gehäufte Veröffentlichungen können das allg präsente Fachwissen wiedergeben.9034 Grds nicht zum allg Fachwissen gehört der Inhalt einzelner Patentschriften,9035 ausnahmsweise aber dann, wenn das Forschungsgebiet so neu ist, dass das technische Wissen noch nicht in Standardwerken enthalten ist,9036 ebenfalls nicht der Inhalt erst nach intensiver Recherche auffindbarer Literatur,9037 Zwischen StdT und Fachwissen besteht kein substantieller Unterschied.9038 Als Fachwissen werden Kenntnisse einbezogen, die sich einer Fixierung iSd Offenbarung des § 3 Abs 1 entziehen und damit nicht mit den klassischen Beweismitteln feststellbar sind, aber gleichwohl zur Grundlage des fachmännischen Handelns gehören.9039 Bei der Ermittlung des Fachwissens ist, auch hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts, besondere Vorsicht geboten.9040
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Was zum Fachwissen gehört, kann nicht nur nach dem im Anmeldestaat verbreiteten Wissen beur- teilt werden.9041 Insb darf die Figur des Fachmanns nicht dazu herhalten, fremdsprachiges Material auszugrenzen; die Beurteilung aus seiner Sicht ist nicht Beurteilung eines Erkenntnisakts, sondern allein Maßstab für das zugrunde zu legende Fachwissen und -können; dies gilt über den Bereich der Zurechnung zum StdT hinaus auch für die Beurteilung der ursprünglichen und der ausführbaren Offenbarung.9042
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c. Fachkönnen. Neben dem Fachwissen ist das Fachkönnen einzubeziehen, dh die praktischen Fähigkeiten, die dem Fachmann aufgrund seiner Ausbildung zur Verfügung stehen und mit denen er seinen Fachbereich weiterentwickeln kann.9043 Was dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens an Fachkenntnissen und Fertigkeiten zur Verfügung steht, bedarf keiner Wiederholung.9044 Hierbei sind die Verhältnisse am Anmelde- oder Prioritätstag maßgeblich.9045 Dabei kann es auch auf die Dauer der beim Fachmann anzunehmenden Berufserfahrung ankommen.9046
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Kreative Fähigkeiten. Was der Fachmann bei sachgemäßer Anwendung seines Fachwissens leisten kann, ist nicht erfinderisch.9047 In diesem Sinn ist auch die (terminologisch verfehlte) gelegentliche Beurteilung der Maßnahmen unter Äquivalenzgesichtspunkten9048 zu verstehen. Es reicht für das Naheliegen aus, wenn der Fachmann aufgrund seines allg und fachtypischen Fachwissens die Lösung aus dem Vorhandenen entwickeln könnte.9049 Die Definition des Fachmanns dahin, dass ihm erfinderisches Können fehlt,9050 stellt die Betrachtung auf den Kopf. Dem Fachmann kann grds zugetraut werden, bekannte Lösungen zu verbessern und aus dem StdT bekannte Anregungen aufzugreifen,9051 alltägliche Wünsche zu beachten und zu berücksichtigen.9052 Er ist bestrebt, raumsparend und kostengünstig durch Verwendung weniger Teile zu bauen,9053 bekannte Vorrichtungen zu vereinfachen,9054 vorhandene Komponenten zu verbessern,9055 Störendes zu beseitigen.9056 Er denkt und handelt nicht schematisch und weltfremd, sondern vernünftig und mit Verantwortung auch für geschäftlichen Erfolg.9057 Auch der nicht wissenschaftlich ausgebildete und nicht methodisch geschulte Techniker denkt beim Variieren bekannter Vorschläge funktionell und nicht gegenständlich.9058 Ein hochqualifizierter Fachmann kann ungeeignete Lösungsvarianten ausscheiden.9059 Erforderlichkeit komplizierter Gedankengänge und ausgeprägten räumlichen Vorstellungsvermögens können für erfinderische Tätigkeit sprechen.9060 Es spricht für erfinderische Tätigkeit, wenn der Fachmann die Funktionen bekannter Bauteile eines Erzeugnisses ändern muss, um eine vereinfachte Konstruktion und damit Kosten einzusparen, und der StdT hierzu keine Anregung liefert.9061 Daraus, dass eine Maßnahme einer Entgegenhaltung entnommen werden kann und es für sie keine technische Notwendigkeit gab, ergibt sich nicht notwendig, dass sie das Fachkönnen überstieg.9062 Analyse der theoretischen Grundlagen und Aufstellung von Bewegungsgleichungen unter Festlegung geeigneter Bedingungen, die nur über komplizierte Rechenvorgänge und die Lösung komplexer Differentialgleichungen einen gangbaren Weg aufzeigen können, ist auf dem Gebiet der Konstruktion von Lenksystemen für Hebevorrichtungen und Manipulatoren zwar einem Hochschulwissenschaftler, nicht aber einem Fachhochschulingenieur möglich.9063 Die Dimensionierung bietet dem Fachmann im allg keine Schwierigkeiten,9064 ebenso die kinematische Umkehr9065 (die aber erfinderischer Tätigkeit jedenfalls nicht entgegenstehen muss, wenn ein weiterer Schritt hinzutritt);9066 die unmittelbare Anwendung herkömmlicher technischer Verfahren.9067 Routinemäßiges Arbeiten,9068 routinemäßiges Ausloten bekannter Parameter zur Optimierung kann erwartet werden;9069 ebenso Beibehalten bekannter Maßnahmen,9070 fachübliche Maßnahmen,9071 Suchen nach Polymorphen,9072 Anknüpfen an den bekannten Formenschatz,9073 Herausgreifen einer Lösung aus dem bekannten Formenschatz,9074 Einsatz bekannter Hilfsmittel und Werkstoffe,9075 Systematisierung der Arbeitsweise,9076 Automatisierung von Geschehensabläufen.9077 Als nicht erfinderisch ist es, nicht benötigte Komponenten eines Mikrocomputersystems durch Trennung stromlos zu schalten, anders uU, wenn dabei Programmbestandteile verlagert werden.9078 Der Fachmann weiß, dass weniger komplizierte Alternativen im allg zu weniger perfekten Ergebnissen führen, und kann dies zweckentspr einsetzen,9079 er kann die mit einer Maßnahme erreichbaren Vorteile gegen die Nachteile abwägen9080 und fachbekannte Austauschmittel einsetzen.9081 Der Fachmann für die Entwicklung von Autoradios befasst sich nicht nur mit der Entwicklung von vorgegebenen technischen Problemen, sondern ist allg um konkurrenzfähige Geräte bemüht, berücksichtigt mögliche Nutzerwünsche und achtet auf Gebrauchsfähigkeit.9082 Ein Fachmann, der ein Problem mit Hilfe aufwendiger und langwieriger theoretischer Ableitung zu lösen in der Lage ist, kann Anlass haben, die Technik durch Versuche voranzutreiben.9083 Aufwand und Risiko sind mit einzubeziehen.9084
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Erwartet werden kann routinemäßiges Austesten verschiedener Racemate auf physiologische Aktivität.9085 Ausnahmen sind zB bei mehreren asymmetrischen Kohlenstoffatomen denkbar, weil sich die Zahl der in Frage kommenden Isomere exponentiell vervielfacht, oder wenn das Racemat zwar bekannt ist, aber abseits des Entwicklungstrends liegt, weiter bei Gewinnung aktiver oder qualitativ anders wirkender Enantiomere aus inaktiven oder verschieden wirkenden Racematen.9086 Wird die Bereitstellung eines Enantiomers einer bisher nur als Racemat vorliegenden Verbindung gelehrt, ist erfinderische Tätigkeit zu bejahen, wenn es keinen naheliegenden W eg gab, das Enantiomer in die Hand zu bekommen.9087
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Rein handwerkliche oder konstruktive Maßnahmen begründen keine erfinderische Tätigkeit.9088 Von einem Fachmann für Legierungen ist zu erwarten, dass er Zustandsbilder von Metallen deuten kann.9089 Für den Fachmann, der sich damit befasst, eine Zusammensetzung bereitzustellen, die vorteilhafte Wirkungen auf Risikofaktoren für bestimmte Erkrankungen hat, liegt es idR nahe, sich mit für diese Wirkungen bekannten Zusammensetzungen zu befassen, deren Wirkstoffe zu ermitteln und diese anzureichern, insb wenn Anhaltspunkte für eine Verbesserung durch höhere Wirkstoffdosis bestehen.9090 Hatte der Fachmann am Prioritätstag Anlass, zu irgendeinem, ggf auch späteren Zeitpunkt vollständige Studien zur Dosis-Wirkungs-Beziehung eines bestimmten Wirkstoffs anzustellen, ist eine Dosierung, die sich aufgrund einer solchen Studie als vorteilhaft erweist, durch den StdT nahegelegt.9091 Übertragung einer für ein Rad eines Flüssigkeitsgetriebes bekannten Maßnahme auf alle Räder ist nicht erfinderisch.9092 Die Überwindung besonderer Schwierigkeiten, prinzipiell neue Lösungen oder eine Vielzahl konstruktiver Überlegungen sprechen gegen eine Beurteilung als rein handwerklich-konstruktiv; ebenso uU bei einer besonderen Anpassung einer schon lange allg bekannten Idee.9093
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Die Anwendung einer allgemeineren Lehre auf eine engere kann grds erwartet werden.9094 Dagegen werden grundsätzliche Neuerungen nicht erwartet werden können, desgleichen nicht hoher Erprobungsaufwand oder Abwandlungen, die zunächst wenig erfolgversprechend erscheinen; dabei ist allerdings die Höhe der Qualifikation mit von Bedeutung.9095 Fernliegendes Wagnis spricht für erfinderische Tätigkeit,9096 ebenso besondere Erfahrung und überdurchschnittliche konstruktive Begabung,9097 überlegener Überblick,9098 Überwindung erheblicher Hemmnisse.9099 Von einem Techniker können praktisches Denken und Aufbauen auf seiner beruflichen Erfahrung erwartet werden, nicht übergreifende abstrahierende Überlegungen.9100
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Der glückliche Griff aus der Fülle der Elemente des StdT kann erfinderisch sein,9101 insb bei verwirrendem StdT.9102 Bei Auffinden des grds Gedankens durch glücklichen Griff steht nachfolgende unschwierige Umsetzung erfinderischer Tätigkeit nicht entgegen.9103 Bei „glücklichen Lösungen“ für einen neuen, einfacheren und billigeren Weg zur Herstellung eines Massenartikels kann erfinderische Tätigkeit nur bejaht werden, wenn die Lösung das Maß des Handwerklichen und Konstruktiven überragt,9104 insb bei besonders vorteilhaften Lösungen.9105 Gegen einen „glücklichen Griff“ kann die Nähe der bekannten Lösungsvorschläge zur geschützten Lehre sprechen,9106 die Vereinigung bekannter Elemente muss ihn nicht ausschließen.9107 Ob das Ergebnis auf Zufall oder planmäßiges Handeln zurückzuführen ist, spielt keine Rolle, da es auf die Entstehungsgeschichte nicht ankommt.9108
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Eine geschickte Lösung begründet für sich keine erfinderische Tätigkeit,9109 anders bei verblüffend einfacher Kombination zur Herstellung eines Massenartikels aus einer vielgestaltigen Menge vorbekannter Merkmale und Teilkombinationen.9110 Verblüffend einfache Einbauweise wurde bei Gebrauchsmustern als ausreichend angesehen.9111 Forschung und methodisches Vorgehen sprechen nicht gegen erfinderische Tätigkeit.9112 Einsatz von rechnergestützten Methoden muss erfinderische Tätigkeit nicht ausschließen.9113
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3.Naheliegen für den Fachmann; „could-would-test“. Satz 1 stellt darauf ab, ob sich die Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem StdT ergab. Technische Neuentwicklungen, die als „logische Folge“ des StdT erwartet werden konnten, liegen nahe.9114 In die Beurteilung einzubeziehen sind der StdT und der Fachmann mit seinem Fachwissen und Fachkönnen. Das Gesetz enthält keine Aussage, wie eng die Verknüpfung der Erfindung mit dem StdT sein muss. Es ist nicht entscheidend, ob sie sich ohne weiteres oder in besonders naheliegender Weise aufdrängt, „ins Auge springt“,9115 erst recht nicht, ob sie sich „zwangsläufig“ oder „zwingend“ aus dem StdT ergab.9116 Jedoch ist das Erzeugnis, das sich bei Befolgung einer vorbeschriebenen Verfahrensanweisung in naheliegender Weise ergibt, als solches nahegelegt; hier gelten dieselben Grundsätze wie bei der Neuheitsprüfung.9117 Jedoch ist nicht alles, was der Fachmann, ggf nach Anleitung, leisten kann, naheliegend.9118 Dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts zum allg Fachwissen gehört, belegt nicht, dass es nahegelegen hat, sich dieser Kenntnis zu bedienen.9119
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Erfinderische Tätigkeit kann nicht schon dann verneint werden, wenn lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im StdT Bekanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zur vorgeschlagenen Lehre zu gelangen.9120 Die Patentfähigkeit ist ggf schon dann zu verneinen, wenn die Bewältigung eines von mehreren sich stellenden Problemen zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehört hat und die Erfindung von diesem Ausgangspunkt aus durch den StdT nahegelegt war.9121 Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Lösungswegs nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen, bedarf es, abgesehen von den Fällen, in denen für den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist, idR zusätzlicher, über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregungen, konkreter Hinweise oder sonstiger Veranlassung dafür, die Lösung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen.9122 Solche Anregungen können sich auch aus technischen Widersprüchlichkeiten einer bekannten Lösung ergeben.9123 Diese Anregungen können grds nicht durch die Sachlogik der gefundenen Lösung ersetzt werden, wenn sich etwa eine komplexe Vorrichtung gedanklich in Komponenten zerlegen lässt, für deren Verhältnis zueinander eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten zur Verfügung steht, mit der Problemlösung aber erhebliche Umgestaltungen der Komponenten verbunden sind.9124 Plausibilität der Lösung aus nachträglicher Analyse reicht nicht aus.9125 Die generelle Eignung eines zum allg Fachwissen zählenden Lösungsmittels kann als Veranlassung nur genügen, wenn für den Fachmann ohne weiteres erkennbar ist, dass eine technische Ausgangslage besteht, in der der Einsatz dieses Mittels objektiv zweckmäßig ist.9126 Besteht hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung, dass diese Krebs verursachen können, hat der Fachmann auch dann nicht ohne weiteres Anlass, aufwändige Versuche zur Ermittlung von eventuellen Unterschieden hinsichtlich des kanzerogenen Potentials anzustellen, wenn in einer Veröffentlichung berichtet wird, dass ein Hersteller solche Versuche für bestimmte Produkte in Auftrag gegeben hat.9127 Es kann auch Veranlassung bestehen, einen Parameter wieder einzubeziehen, der in einer Entgegenhaltung verworfen wurde, wenn die Versuchsbedingungen nunmehr günstiger sind.9128 Ist dem Fachmann die Möglichkeit bekannt, die Steuerung mehrerer technischer Vorrichtungen durch eine übergreifende Gesamtsteuerung zu überlagern, besteht idR Anlass, von den damit eröffneten und naheliegenden Optimierungsmöglichkeiten auch Gebrauch zu machen, soweit sie im StdT nicht beschrieben sind.9129 In welchem Umfang ein Anlass erforderlich ist, entscheidet der Einzelfall.9130 Es ist ohne Bedeutung, welche der Lösungsalternativen der Fachmann als erste erwogen hätte,9131 denn es gibt keinen Rechts- oder Erfahrungssatz, nach dem nur die Lösungsalternative, die der Fachmann voraussichtlich zunächst ausprobieren würde, als naheliegend angesehen werden kann.9132 Kommen Alternativen in Betracht, können mehrere von ihnen naheliegend sein.9133 Das gilt insb bei einer willkürlichen Auswahl aus einem größeren Bereich oder aus mehreren Möglichkeiten (vgl Rn 56),9134 anders bei einer gezielten Auswahl zur Erzielung eines bestimmten Ergebnisses. Als erfinderischer Tätigkeit entgegenstehend wurde das aus gesetzlichen Normen abgeleitete, routinemäßige Vorgehen angesehen.9135

104

Die Wertung unter dem Begriff des Naheliegens kann im Einzelfall erhebliche Schwierigkeiten bereiten.9136 Das abschließende Urteil setzt die Abwägung aller Elemente eines komplexen Sachverhalts voraus, wozu auch die Hilfserwägungen (Rn 129 ff) gehören. Achtloses Vorübergehen der Fachwelt an der Erfind ungreicht für erfinderische Tätigkeit nicht aus.9137
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Das EPA (und teilweise auch die nationale Praxis im Ausland;9138 vergleichbar die dt Praxis mit dem Abstellen auf Anregungen und Hinweise9139) wendet zum Ausschluss einer ex-post-facto-Analyse,9140 allerdings nur bei technischen Merkmalen,9141 den „could-would-test (approach)“ an.9142 Danach ist eine Erfindung nicht schon naheliegend, wenn der Fachmann aufgrund des StdT zu ihr hätte gelangen können, sondern erst, wenn er sie aufgrund eines hinlänglichen Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils vorgeschlagen hätte.9143 Hierzu gehört nach Auffassung des EPA, insb auf dem Gebiet der Gentechnik, eine (von einer verständlichen Hoffnung auf Erfolg abzugrenzenden)9144 „angemessene Erfolgserwartung“9145 (Rn 16, 73). Der Ansatz ist insoweit berechtigt, als mit Anlass, Verbesserung oder Vorteil objektivierbare Kriterien berücksichtigt werden, die in die Prüfung des Naheliegens einzugehen haben.9146 Das weitere Element einer „ex-post-Prognose“ erscheint dagegen wenig hilfreich.9147 Der „couldwould-test“ dürfte auch da nicht weiterführen, wo dem Fachmann eine beliebige Auswahl unter Alternativen zur Verfügung stand, aber Kriterien für die Vorzugswürdigkeit einer von ihnen fehlen9148 oder ein „Herumexperimentieren“ erwartet werden konnte („try-and-see“-Ansatz).9149 Weiter spricht gegen seine pauschale Anwendung, dass mit ihm eine Beweisregel für einen Bereich aufgestellt wird, der eine Wertung zum Inhalt hat und schon deshalb einer empirischen Überprüfung nicht zugänglich ist.9150



II.Heranziehen des Stands der Technik durch den Fachmann
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1.Grundsatz. Der Fachmann wird den StdT nicht umfassend berücksichtigen (hierauf und nicht auf die nach dem Gesetz als umfassend zu unterstellende Kenntnis kommt es an),9151 sondern nur, soweit er für sein Fachgebiet relevant ist,9152 uU nur, soweit er für die Lösung des Problems von Bedeutung ist9153 und nur im Umfang seiner Fähigkeiten und Kenntnisse („pertinent art“).9154 Gegen die Heranziehung alten, als überholt angesehenen StdT kann im Einzelfall die Innovationsgeschwindigkeit sprechen.9155 Bestand zwischen Teilbereichen eines Fachgebiets traditionell eine gedankliche Kluft, kann dennoch Veranlassung bestehen, Vorschläge aus diesen Bereichen heranzuziehen, wenn sich bereits Anwendungen herausgebildet haben, die die Grenze zwischen den Bereichen überschreiten, und wenn sich das technische Problem in ähnlicher Weise stellt.9156
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2.Bei der Bestimmung des Fachgebiets ist von den tatsächlichen Gegebenheiten auszugehen.9157 Maßgeblich ist grds der Fachmann des technischen Fachgebiets, dem die Erfindung angehört.9158 Das lässt zwei Interpretationsmöglichkeiten offen; entweder kann die erfindungsgem Lösung zugrunde gelegt werden;9159 das EPA stellt demgegenüber im Rahmen des „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ auf das Fachgebiet des nächstkommenden StdT ab und rechnet dem Fachmann Kenntnisse auf dem speziellen Gebiet der Lösung nicht zu, wenn der nächstkommende StdT keine Anregung enthält, die Lösung auf dem anderen Gebiet zu suchen.9160 Zusammentreffen verschiedener Fachgebiete in einem Betrieb reicht allein nicht aus.9161 Der Fachmann auf einem breiten allg Gebiet wird auch das engere Spezialgebiet der bekannten Hauptanwendung berücksichtigen.9162
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Insb bei der Übertragung bekannter Lehren beschränkt sich die Berücksichtigung des StdT nicht auf die von dem Fachmann bearbeitete Spezialmaterie, sondern erfasst auch das allg Grundlagenwissen und das Wissen auf technischen Nachbargebieten oder einem übergeordneten allg technischen Gebiet,9163 auf dem sich in größerem Umfang gleiche oder ähnliche Probleme stellen, von dem erwartet werden muss, dass es dem Fachmann geläufig ist und ihm dort erschienene Veröffentlichungen bekannt sind.9164 Wieweit das der Fall ist, richtet sich nach dem Einzelfall.9165 Der Fachmann wird sich auf einem benachbarten Gebiet nach einer Lösungsmöglichkeit für sein spezielles Problem umsehen, wenn er Anlass zur Annahme hat, dort auf eine vergleichbare Problemlage und brauchbare Lösungsvorschläge zu stoßen.9166 Übertragung bekannter Lehren auf technische Nachbargebiete ist regelmäßig nicht erfinderisch,9167 insb bei Lehrbuchwissen grundsätzlicher Art;9168 auch hier wird aber zu fragen sein, ob Anlass für die Übertragung bestand, was insb zu verneinen sein wird, wenn die Leistung über Routine hinausgeht.9169 Dem Wissen des Fachmanns sind Kenntnisse auf Gebieten zuzurechnen, die durch die Lehre des Patents berührt werden oder üblicherweise in der Praxis berücksichtigt werden,9170 auf die Ansicht des Erfinders kommt es nicht an.9171 Der Fachmann sieht sich erfahrungsgemäß über sein Fachgebiet hinaus auf anderen Gebieten nach verwendbaren Lösungsmitteln um.9172 Auch hier ist seine Qualifikation zu berücksichtigen; Erkundungen überall im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik können von einem Feinwerktechniker bei der Konstruktion einer Türverriegelung nicht erwartet werden, wohl aber beim akademisch vorgebildeten Fachmann, der fachübergreifend analytisch und abstrakt zu arbeiten gewohnt ist.9173 Ein Fachingenieur, der eine Fördereinrichtung für eine Einwickelmaschine schaffen soll, muss im Gesamtbereich der Fördermaschinen Umschau halten.9174
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Wesentlich ist neben der technologischen Nähe der Fachgebiete, für die es nicht auf theoretische Erwägungen, sondern auf die tatsächliche (nicht auf das Inland beschränkte)9175 Entwicklung ankommt,9176 die vom durchschnittlichen Ausbildungs- und Erfahrungsniveau abhängige Fähigkeit des Fachmanns, zu erkennen, dass er die Lösung oder Anregungen auf einem anderen Fachgebiet durch eigene Recherchen oder gezielte Befragung von Spezialisten finden kann; es kommt darauf an, ob erwartet werden kann, dass er sich auf einem anderen technischen Gebiet umsieht.9177 Die Fähigkeiten des Anmelders sind nicht maßgeblich.9178 Der Fachmann, der mit einer punktuellen Verbesserung einer in einem Standard vorgesehenen Datenstruktur befasst ist, hat idR Veranlassung, zur Problemlösung auf Mechanismen zurückzugreifen, die im Standard vorgesehen sind.9179 Einheitliche Fachgebiete können sich derart auseinanderentwickeln, dass der Fachmann Teilbereiche nicht mehr beherrscht.9180

110

Als nahegelegene Fachgebiete wurden angesehen: bakterielle Gentechnik und Expression von Polypeptiden in Hefe;9181 Abfüllen von pharmazeutischen Präparaten in Hart- und Weichkapseln;9182 vorprogrammierbare Infusion von Flüssigkeiten und Elektrostimulation von Herzschrittmachern;9183 Probenzuführung für Gaschromatographen und Absorptionsspektralanalyse.9184
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Kenntnisse aus entfernten Fachgebieten sind dem Fachmann nicht zuzurechnen,9185 anders bei entspr Anlass,9186 aber nicht, wenn die Fachgebiete eine getrennte Entwicklung genommen haben und der Fachmann mit den Errungenschaften auf dem anderen Gebiet nicht vertraut ist, oder wenn sie weit abliegen.9187 Abw Praxis bei einzelnen Unternehmen ist unmaßgeblich.9188 Zusammentref fen auf der Vertriebsstufe begründet keine Nähe.9189 Nichtentgegenhalten von StdT aus dem anderen Fachgebiet in ständiger Praxis kann gegen ausreichende Nähe sprechen.9190
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Ob dem Fachmann Wissen über Grundsatzprobleme, die in gleicher Weise und mit gleichen Lösungsmitteln den verschiedensten Zwecken dienen, quer über die verschiedenen Fachzweige auf dem übergreifenden Gesamtgebiet der Technik zuzurechnen ist,9191 wird nicht generell, sondern nur nach der Art seiner Qualifikation zu beurteilen sein.9192 Heranziehung allg Wissens auf einem Sondergebiet begründet keine erfinderische Leistung.9193
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Ob es zur Bestimmung des Fachgebiets der Heranziehung der Aufgabe bedarf,9194 erscheint nach dem gewandelten Verständnis der Aufgabe zwh; die Rspr behilft sich mit der Objektivierung des technischen Problems. Auch der Ansatz, bei Aufgabenerfindungen auf den Benutzerbereich abzustellen („product function approach“),9195 ist bdkl.
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3.Dem Fachmann wird uU das Wissen eines weiteren Fachmanns zuzurechnen sein,9196 wenn sich das Problem in einem sachlich naheliegenden Fachgebiet in ähnlicher Weise stellt oder ihm aufgrund eigener Sachkunde die Erkenntnis zuzurechnen ist, dass dort eine Lösung gefunden werden kann; dies führt nur zum Naheliegen, wenn die dem Fachmann zuzurechnenden Überlegungen, die zur Zuziehung des weiteren Fachmanns führen, nicht selbst erfinderisch sind.9197 Bei theoretischen und hypothetischen Abhandlungen aus einem anderen Fachgebiet ist zu prüfen, ob der Fachmann ihnen wesentliche Anregungen entnimmt, wenn dies nicht ohne gedankliche Umsetzung geschieht und keine konkreten Belege dafür vorliegen, dass die Anregungen Eingang in die Praxis des maßgeblichen Fachgebiets gefunden haben.9198 Dafür, welcher Spezialfachmann maßgebend ist, kommt es auf die Übung auf dem Anwendungsgebiet an, einen Spezialfachmann eines anderen Spezialgebiets zu befragen.9199 Es kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass verschiedene Sonderfachleute in einem Unternehmen enge Verbindung untereinander halten.9200 Heranziehung eines betriebsfremden Spezialisten kommt in Betracht.9201
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4.Einzelfälle.9202 Will der Maschinenbauer eine bestimmten Anforderungen genügende maschinelle Einrichtung auf elektromagnetischem Weg betätigen, ist Fachmann der Elektrotechniker.9203 Fachmann für den Bau von Gebläsegehäusen für eine Vorrichtung zum Versprühen eines Insektenvertilgungsmittels ist ein Maschinenbauer, der über die erforderlichen strömungstechnischen Kenntnisse verfügt.9204 Für eine Vorrichtung zum elektrostatischen Farbspritzen wurde der Mechaniker mit Grundkenntnissen auf elektrotechnischem und -physikalischem Gebiet herangezogen.9205 Bei Pferdegebissen ist der Pferdewirt als Fachmann angesehen worden, der sich an einen Metallurgen wendet.9206 Fachmann für die Herstellung tierärztlicher Instrumente ist der Tierarzt, der mit dem in Frage kommenden Instrumentarium seiner Praxis einschließlich entspr Gebiete der Humanmedizin vertraut ist und mit Hilfe des Instrumentenherstellers die technische Entwicklung tierärztlicher Geräte bestimmt oder wesentlich beeinflusst.9207 Gusstechnik im Dentalbereich und Zahnersatz sind benachbarte technische Gebiete,9208 ebenso Türen und Fenster in bezug auf Scharniere.9209 Der Fachmann für Augenlinsen wird Kenntnisse auf dem Gebiet beschichteter Kunststofffolien heranziehen.9210 Für die Verarbeitung ist nicht auf den Rohstofffachmann abzustellen.9211 Der für selbstfahrende Mähdrescher zuständige Fachmann kann gehalten sein, sich auf dem Gebiet der Bodenbearbeitung umzusehen.9212 Für das optische Prüfen der Umhüllung stabförmiger Artikel der tabakverarbeitenden Industrie ist nicht der Tabakmaschinenbauer, sondern ein Ingenieur oder Physiker der Fachrichtung Opto-Elektronik maßgeblich, der mit dem Maschinenbauer zusammenarbeitet und andere Anwendungsgebiete der opto-elektronischen Oberflächenprüfung berücksichtigt.9213 Ein auf dem Gebiet der Optik tätiger Fachmann befragt einen Kunststofffachmann;9214 Elektromotorenkonstruktion in der Aufzugstechnik;9215 regeltechnische Kenntnisse bei Fahrwerkskonstrukteur;9216 Bautechniker mit Erfahrungen in der Herstellung von Baustoffen und Zubehör;9217 Hersteller von Bauzubehör, der Kunststofffachleute befragt;9218 Maschinenbauingenieur, der Kunststofftechniker heranzieht;9219 Absorptionsspektralanalyse bei Fachmann für Probenzuführgeräte.9220 Der Teppichfachmann wird sich auf dem Gebiet der Perücken nicht umsehen;9221 Entleerung des Inhalts einer tragbaren Toilette führt nicht zu Spezialbehälter zur Füllung des Tanks von Kettensägen.9222 Für Verkleidungselemente wurde auf den Praktiker mit Fachschulabschluss abgestellt,9223 ebenso für für eine Patiententransportvorrichtung.9224 Auf den Werkstofffachmann wurde bei einer Reinigungsvorrichtung für Förderbänder abgestellt.9225 Für die Ausgestaltung einer Vorrichtung zum Entschlammen einer Salzschmelze wird der Fachmann Erfahrungen aus dem Filtern anderer Fluide, nicht aber eine Veröffentlichung, die das Sieben fester Stoffe betrifft, heranziehen.9226 Der Fachmann wird bei der Konstruktion des Verschlusses eines Geldtransportmittels keine Anregungen auf dem Gebiet der Schüttgutverpackungen suchen.9227 Fachmann für die Konstruktion künstlicher Felsformationen ist der Werkstoffingenieur und nicht der Gärtner.9228
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5.Vereinigung mehrerer Fachgebiete. Berührt die Erfindung mehrere Fachgebiete, sind die Anforderungen dieser, nicht nur eines von ihnen, heranzuziehen.9229 Erfordert eine Erfindung die Kenntnis funktionsmäßiger wie fertigungstechnischer Probleme, kann nicht eine Aufspaltung des Fachwissens vorgenommen werden; es ist auf einen Fachmann abzustellen, der in beiden Gebieten durchschnittliches Fachwissen besitzt.9230 Bei einer Ziegeleimaschine mit förderungstechnischem Einschlag ist von einem Maschinenbauer zu erwarten, dass er die grundlegenden Prinzipien der allg Förderungstechnik kennt, maßgeblicher Fachmann ist der auch förderungstechnisch orientierte Ziegeleimaschinenbauer, für den Elementarwissen auf dem Gebiet der allg Förderungstechnik unerlässlich ist.9231 Dem Fachmann auf dem Gebiet des Maschinenbaus kann das Wissen und Können eines erfahrenen Regelungstechnikers zuzurechnen sein, wenn er erkennen konnte, dass er ihn zu Rate ziehen muss.9232 In der Walzwerktechnik ist auf die Fachgebiete Maschinenbau, Umformtechnik und/oder Automatisierungstechnik abgestellt worden.9233
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6.Bei einer Übertragungserfindung werden auf einem anderen technischen Gebiet9234 bekannte Lehren übernommen; auch hier ist auf die Fähigkeiten des Fachmanns abzustellen,9235 daneben wie auch sonst auf den Anlass. Die Übertragung wird dem Fachmann idR keine besonderen Schwierigkeiten bereiten,9236 wenn sich die Gebiete nach ihrer tatsächlichen Entwicklung9237 technisch sehr nahe stehen9238 oder das eine dem anderen übergeordnet ist,9239 uU auch, wenn die Lösung der breiten Öffentlichkeit bekannt ist und die Werkstoffe verwandt sind,9240 anders, wenn ihr technische Schwierigkeiten entgegenstanden, die nur mit schöpferischem Aufwand überwindbar waren,9241 die Maßnahme einen kühnen Schritt verlangte,9242 der Übertragung Vorurteile entgegenstanden, die Maßnahme einem anderen Zweck diente,9243 mehrere Literaturstellen vor der Übertragung warnten,9244 oder bei überraschenden Vorteilen,9245 die Übertragung eine neue Brauchbarkeit bewirkte,9246 über die Anpassung an das neue Gebiet hinausgeht.9247 Gelegentlich ist die Lösung eines neuen Problems verlangt worden.9248 Wirtschaftliche Schwierigkeiten sind irrelevant.9249 Es kann darauf ankommen, ob es nahelag, sich auf anderen technischen Gebieten umzusehen,9250 es sei denn, dass es am technologischen Zusammenhang zwischen den Gebieten fehlt.9251 Übertragung von für das Sandstrahlen bekannten oder naheliegenden Maßnahmen in den medizinischen Bereich (Abtragen von Oberflächenteilen des menschlichen Gewebes) ist nicht naheliegend;9252 anders die Verwendung eines zur Behandlung von Geschwüren bekannten Mittels bei Gastritis.9253 Erforderliche, nicht rein konstruktive Anpassungsmaßnahmen können das Fachkönnen übersteigen.9254 Aufzeigen neuer guter Wege für das Sondergebiet kann für erfinderische Tätigkeit sprechen,9255 nicht die bloße Ausnutzung bekannter Vorteile zu dem neuen Zweck.9256
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Einzelfälle. Verwendung bekannter Maschinenelemente oder Lösungen auf einem technischen Sondergebiet;9257 Verwendung einer bei Filmkameras bekannten Kupplungseinrichtung bei Messbändern;9258 Übertragung der elastischen Lagerung von Maschinenteilen von Spinnzentrifugen auf Motorlagerung von Staubsaugern;9259 pneumatische Förderung von weniger empfindlichen Gegenständen (Baumwolle) auf empfindlichere (Tabak), naheliegend, nachdem grundsätzliche Bedenken überwunden waren,9260 aber nicht naheliegend bei vorteilhafter Anpassung;9261 generell die Übernahme einer Maßnahme auf eine höhere Güteklasse der Warengattung, sofern nicht besondere Anpassungsmaßnahmen erforderlich sind.9262 Übertragung eines Mittels von einem auf ein anderes Gebiet der Gentechnik, wenn dies ohne weiteres und ohne offensichtliche Risiken möglich erscheint.9263 Übertragung einer für virale Proteine geeigneten Behandlungsmethode auf nichtvirale Blutproduktproteine ist als nicht ohne weiteres naheliegend bezeichnet worden.9264 Verwendung eines Rostschutzmittels zur Reibungsverringerung ist als nicht naheliegend angesehen worden.9265

III.Art (Höhe) der Qualifikation
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1.Grundsatz. Es kommt auf die Üblichkeit im betr Fachgebiet an.9266 Das Niveau kann vom handwerklich ausgebildeten Techniker bis zu einem Stab wissenschaftlich geschulter und forschender Mitarbeiter reichen,9267 was zu dem auf den ersten Blick paradox erscheinenden Ergebnis führt, dass auf hochspezialisierten Gebieten, in denen noch Pionierarbeit zu leisten ist (zB Gentechnologie bis Mitte der achtziger Jahre) der Fachmann sehr hoch anzusetzen ist, während etwa im handwerklichen Bereich nur ein relativ geringes Maß an Vorbildung zu verlangen sein kann.9268 Der sich daraus ergebenden Schwierigkeit kann durch einzelfallbezogene Bewertung Rechnung getragen werden.9269 Wandlungen in den Verhältnissen sind zu berücksichtigen. Eine genaue Festlegung ist nicht immer möglich.9270 Bdkl ist, die Qualifikation des Fachmanns allein nach nationalen Maßstäben zu bestimmen; dies gilt auch für dt Patente.9271
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2.Einzelfälle. Als Fachmann für den Bau von Gemüsehobeln wurde ein mit praktischen Erfahrungen ausgestatteter, qualifizierter Handwerker angesehen,9272 für Leuchtenschirme auf einen Glasmachermeister abgestellt.9273 Für die Herstellung von Kleideraufhängern wurde ein im wesentlichen handwerklich geschulter Techniker herangezogen,9274 ebenso für die von Bohrmaschinengestellen.9275 Bei Christbaumständern wurde als Fachmann ein Schlossermeister mit vertieften theoretischen Maschinenbaukenntnissen angesehen.9276 Für Schwimmbadabdeckungen wurde auf den praktisch tätigen Konstrukteur und nicht auf den Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hydromechanik abgestellt,9277 für die Sauerteigbereitung auf den Lebensmitteltechniker.9278 Für die Konstruktion eines Türschlossschalters wurde auf einen Feinwerktechniker abgestellt,9279 für die einer Abfallsammelstation auf einen Techniker oder qualifizierten Facharbeiter,9280 für Schranktürverschlüsse auf einen Techniker mit langjährigen betrieblichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Blechschrankkonstruktionen.9281 Auch für ein Warenregal wurde auf einen erfahrenen Techniker abgestellt,9282 ebenso für eine Kreiselpumpe für Haushaltsgeräte.9283 In der Hochmüllerei wurde auf einen Müllermeister abgestellt.9284
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Fachmann auf dem engen Spezialgebiet des Schweißens, Bohrens und Fräsens mit hochgespannten Elektronenstrahlen im Vakuum war, solange dieses Spezialgebiet noch in der Entwicklung begriffen war, ein mit Entwicklungsarbeiten auf ihm vertrauter Fachingenieur.9285 Im Automobilrennsport wurde auf einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau abgestellt.9286 Für Schalungselemente bei Mantelbauweise wurde ein Fachhochschulingenieur zugrunde gelegt.9287 Für eine Ölfeuerungssteuerung wurde von einem Elektroingenieur mit Hochschulausbildung ausgegangen,9288 für die Konstruktion einer Transportpfanne zum Stranggießen ebenfalls von einem Hochschulingenieur.9289 Handelt es sich nicht um bloße Konstruktionsarbeit, sondern um Entwicklung eines komplexeren Systemgedankens, ist der Ingenieur und nicht der Techniker gefragt.9290 Sollen in einem Betrieb neue Herstellungsmethoden zur Anwendung gelangen, die ihn in seiner Struktur, seiner Arbeitsweise und seiner technischen Ausrüstung grundlegend verändern (Umstellung einer bisher handwerksmäßig betriebenen Produktion auf den Einsatz von Verbundwerkzeugen), ist nicht nur auf die der bisher üblichen Produktionsweise entspr durchschnittlichen Kenntnisse und Fähigkeiten (des handwerklich ausgebildeten Werkzeugmachers) abzustellen, dem Fachmann sind auch die durchschnittlichen Kenntnisse und Fähigkeiten eines mit der neuen Arbeitstechnik vertrauten Fachmanns (auf dem Gebiet des Entwurfs von Verbundwerkzeugen tätiger Ingenieur) zuzurechnen.9291
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Das Niveau kann sich bis zu einem uU im Team oder Stab arbeitenden hochqualifizierten Wissenschaftler steigern.9292 In diesem Fall ist auf das gesamte Fachwissen und -können und nicht auf den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ abzustellen. Teambildung ist aber nicht in jedem Fall veranlasst.9293 Dass nur auf Einzelpersonen abgestellt werden könnte, trifft nicht zu.9294
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Beispiele. Analytik: Für eine In-vivo-Detektierkapsel wurde auf ein Team aus Ingenieuren mit Erfahrungen in der Feinwerktechnik, Elektrotechnik, Optik und der Medizintechnik abgestellt.9295 Bei einem Leukämiemarker wurde ein Team aus Molekularbiologen und Mediziner berücksichtigt.9296
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Chemie: Bei der Entwicklung eines Schädlingsbekämpfungsmittels wurde auf ein Team aus Ingenieuren der Verpackungstechnik und der Kunststofftechnik unter Heranziehung eines Chemikers abgestellt,9297 für die Herstellung von Zirkoniumoxidpulvern auf ein Team aus anorganischem Chemiker und Ingenieur.9298 Vom Industriechemiker oder Verfahrenstechniker können anwendungsspezifische Kenntnisse zu erwarten sein.9299 Ein Holzschutzfachmann wird Kenntnisse auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes nicht heranziehen.9300
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Informatik: Bei einem Verfahren, bei dem ein auf der Grundlage eines digitalen Ausgangsdatensatzes erstelltes Bild bearbeitet wird und daraus ein Datensatz hervorgeht, der die an dem Bild vorgenommenen Änderungen beinhaltet, wurde auf einen Zahntechniker abgestellt, der mit einem Kieferorthopäden zusammenarbeitet und einen Informatiker heranzieht.9301
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Elektrotechnik: Bei einer Halbleiterlaservorrichtung wurde auf ein Team aus Physikern, Chemikern und Materialwissenschaftlern abgestellt.9302 Hochfrequenztechnik, technische Mechanik, Fertigungstechnik und Materialkenntnis auf dem Gebiet der Abgleichkerne.9303
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Mechanik: Bei einem beschichteten Schneidwerkzeug wurde auf ein Team aus Ingenieur, anorganischem Chemiker, und auf dem Gebiet der Kristallographie erfahrenen Chemiker abgestellt,9304 für die Materialauskleidung eines Maschinenteils auf drei Maschinenbauingenieure mit unterschiedlicher Ausrichtung.9305 Für Rückhaltesysteme für Fahrzeuge ist ein Ingenieur der Fahrzeugtechnik mit mehrjähriger Berufserfahrung maßgeblich, der in einem Team an der Konstruktion und Entwicklung von Rückhaltesystemen arbeitet.9306 Für ein Gaseinspritzsystem wurde auf ein „Team entsprechend qualifizierter Fachleute“ abgestellt.9307 Bei einer auf Körperschall ansprechenden Schießscheibe wurde ein Apparatebauer mit messtechnischen Kenntnissen herangezogen.9308 Bei einem dentaltechnischen Stützimplantat wurde auf ein Team bestehend aus einem Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder Medizintechnik mit materialkundlichen Kenntnissen und einem Zahnarzt, der implantologische Praxiserfahrung besitzt, abgestellt.9309 Fachmann für die Entwicklung von Schallschutzelementen ist ein Bau- oder Maschinenbauingenieur, der einen Akustikingenieur heranzieht.9310 Bei einem Übertragungspapier für Tintenstrahldrucker wurde auf ein Team aus einem erfahrenen Papiertechnologen und einem über praktische Kenntnisse verfügenden Ingenieur der Drucktechnik abgestellt.9311 Bei einem Hundehalsband zur Sandmückenabwehr ein Team aus einem Parasitologen mit langjähriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Insektiziden und einem Formulierungstechniker mit speziellen Kenntnissen im Veterinärbereich.9312 Beim Fachmann auf dem Gebiet der Verpackungstechnik sind Kenntnisse über den Einsatz von Ventilen auf dem Gebiet der Akkumulatorentechnik nicht zu erwarten.9313 Von einem Fachmann, der sich um den zweckmäßigen Aufbau einer Betonaufbereitungsanlage bemüht, kann erwartet werden, dass er sich in der Kiesaufbereitung umsieht.9314 Bei der Herstellung von Globen sind Kenntnisse eines Kartographen und eines Druckers verlangt.9315 Für einen Fachmann, der sich mit der Entwicklung von Gymnastikgeräten befasst, liegt es nahe, die für andere Leibesübungen benutzten Geräte auf ihre Verwendbarkeit zu prüfen.9316 Vom Konstrukteur von Kunststoffspritzgussmaschinen sind Kenntnisse der Kautschukverarbeitung zu erwarten;9317 dagegen soll ein Fachmann für die Verarbeitung von Gummi nicht zugleich Fachmann für Kunststoffverarbeitung sein.9318 Bei Wegwerfwindeln wurde auf ein Team aus Klebstoff- und Werkstofftechnikern abgestellt,9319 bei einer Briefbearbeitungseinrichtung auf ein Team aus Fachleuten auf dem Gebiet der Briefbearbeitung und der Wägetechnik,9320 bei einem Treibscheibenaufzugsystem auf ein Team aus Maschinenbau- und Elektroingenieuren.9321 Für die Spinbestimmung eines Sportballs wurde auf ein Team aus einem Ingenieur für Elektrotechnik und einem Physiker;9322 für eine Brauereianlage auf einem Schiff auf ein Team aus Brauerei- und Schiffsbauingenieur abgestellt.9323 Für eine Fettabsaugvorrichtung wurde auf ein Team aus einem Ingenieur und einem Chirurgen abgestellt.9324 Für ein Verfahren zum Montieren einer Windturbinenschaufel hat das BPatG ein Team herangezogen, das aus einem Maschinenbauer mit Hochschulabschluss und mehrjähriger Berufserfahrung in der Errichtung von großen Krananlagen sowie einem Hochbauingenieur besteht, der über umfangreiches Fachwissen und Erfahrung in der Errichtung von Windkraftanlagen verfügt.9325
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Pharmazie: Bei Prostaglandin-Derivaten mit einer ausgeprägten hypotensiven Wirkung ein berufserfahrener medizinischer Chemiker im Team mit einem Pharmakologen,9326 bei der Verwendung von Methotrexat um ein Team aus einem Mediziner, der auf dem Gebiet der entzündlichen Autoimmunerkrankungen tätig ist, und einem pharmazeutischen Technologen oder Galeniker mit mehrjähriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Formulierung von flüssigen Arzneiformen für parenterale Verabreichungen,9327 bei einem Mittel gegen Rhinitis auf ein Team aus einem Pharmazeuten oder Diplom-Chemiker, einem spezialisierten Mediziner und einem pharmazeutischen Technologen,9328 für die Herstellung von Rifaximin α auf ein Team, das einen mit der Synthese, Aufarbeitung und Analytik pharmazeutischer Wirkstoffe vertrauten organischen Chemiker sowie einen insb mit der Analytik formulierter Arzneimittelwirkstoffe vertrauten Pharmazeuten oder Chemiker umfasst,9329 bei einem Interleukin-Antikörper um einen in der klinischen Forschung tätigen Facharzt der Dermatologie, der mit einem auf dem Gebiet der Immunologie promovierten und berufserfahrenen Biochemiker oder Biologen in einem Team zusammenarbeitet,9330 bei der Langzeittherapie zur Behandlung von multipler Sklerose auf ein Team aus Fachärzten aus dem Bereich der Neurologie und auf dem Fachgebiet der Neuroimmunologie tätigen Naturwissenschaftlern,9331 bei einem Verhütungsmittel ein Team aus einem wissenschaftlich arbeitenden Gynäkologen und einem pharmazeutischen Technologen.9332 Bei der Entwicklung der stabilen Formulierung eines pharmazeutisch wirksamen Stoffs wurde auf den Galeniker abgestellt, der im Team von einem analytisch ausgerichteten Chemiker unterstützt wird,9333 bei einem Kombipräparat auf ein Team aus Pharmakologen, Mediziner und pharmazeutischem Technologen,9334 bei einem Sedativum auf ein Team aus einem Experten für pharmazeutische Technologie und einem Intensivmediziner,9335 bei einer Retardformulierung auf ein Team aus Pharmazeuten und Mediziner,9336 bei einem Antibiotikum auf ein Team aus einem Biochemiker oder Molekularbiologen und einem in der angewandten Infektiologie tätigen Mediziner,9337 bei der Diagnose einer Sepsis auf einen Diplom-Chemiker der Fachrichtung Biochemie oder einen Diplom-Biochemiker oder einen Molekularbiologen mit jeweils langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Immunologie, die auch als Team mit der Entwicklung von diagnostischen Verfahren basierend auf der Bestimmung von Blutproteinen befasst und vertraut sind,9338 bei der Diagnose bakterieller Infektionen auf einen Diplomchemiker der Fachrichtung Biochemie, einen Diplom-Biochemiker oder einen Molekularbiologen, die mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Immunologie besitzen und mit der Entwicklung von diagnostischen Verfahren basierend auf der Bestimmung von Blutproteinen befasst und vertraut sind, oder ein Team, dem zumindest ein Chemiker der Fachrichtung Biochemie, ein Biochemiker oder ein Molekularbiologe und ein in der angewandten Infektiologie tätiger Mediziner angehören,9339 bei der Brustkrebstherapie ein Team aus einem klinischen Mediziner der Fachrichtung Gynäkologie und/oder Onkologie mit langjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Brustkrebsbehandlung und einem Pharmakologen bzw medizinischen Chemiker,9340 bei der Verwendung einer pharmazeutischen Zusammensetzung auf ein Team von Fachleuten, dem ein pharmazeutischer Technologe mit mehrjähriger Berufspraxis auf dem Gebiet der Formulierung von Ophthalmika und ein Augenarzt angehören,9341 bei der Formulierung eines Produkts zur Verbesserung der akariziden Wirksamkeit bei Tieren um einen auf Parasitologie spezialisierten Veterinärmediziner mit langjähriger praktischer Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Insektiziden, der bei Bedarf mit einem Formulierungstechniker/Galeniker mit speziellen Kenntnissen im Veterinärbereich zusammenarbeitet,9342 bei einem Ohrreinigungsmittel für Tiere ein Team aus Chemiker oder Galeniker und Veterinärmediziner,9343 bei einer antiparasitären Zusammensetzung auf ein Team aus Galeniker und spezialisiertem Veterinärmediziner,9344 bei ophthalmischen Zusammensetzungen auf ein Team aus Pharmakologen, Mediziner und Galeniker,9345 bei einem Herz-Kreislauf-Mittel ein Team aus Kardiologen und Pharmakologen,9346 bei der Bereitstellung eines Screeningsystems auf ein Team aus Molekularbiologen, Biochemikern und Immunologen, die sich mit der Expression von Antikörpern befassen und spezielle Kenntnisse auf dem Gebiet des Screenings von Molekülbibliotheken besitzen,9347 für die Herstellung eines Coenzyms auf ein Team aus organischem Chemiker und Biologen,9348 für eine Vorrichtung zum simultanen Amplifizieren und Nachweisen von Zielnukleinsäuren auf ein Team aus Molekularbiologen oder Biochemiker und Ingenieur.9349



E.Hilfskriterien für erfinderische Tätigkeit

I.Allgemeines
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1.Begriff. Als Hilfskriterien (Hilfserwägungen, sekundäre Indizien,9350 ungenau: Beweisanzeichen, „circumstantial evidence“)9351 sollen im folgenden nur Gesichtspunkte erfasst werden, die außerhalb der fachmännischen Beurteilung der Erfindung anhand des StdT liegen. Lit und Praxis behandeln demgegenüber überwiegend auch Gesichtspunkte als Hilfskriterien, die von den Wertungskriterien des § 4/Art 56 EPÜ unmittelbar erfasst werden, wie technischen Fortschritt, Überwindung besonderer Schwierigkeiten, Abstand von bekannten Lösungen, Überraschungsmoment,9352 Vorteile, Überwindung von Fehlvorstellungen,9353 glücklichen Griff ua.9354 Die EPA-PrRl behandeln voraussehbaren Nachteil, nicht funktionelle Veränderung, willkürliche Auswahl (Nr 10.1), unerwartete technische Wirkung, Extra- oder Bonuseffekt (Nr 10.2) sowie seit langem bestehendes Bedürfnis und kommerziellen Erfolg (Nr 10.3) als sekundäre Indizien. Hier werden nur Bedürfnis und Zeitmoment (Rn 131 ff), Beurteilung durch die Fachwelt (Rn 139), Beeinflussung der weiteren technischen Entwicklung (Rn 140 f) und wirtschaftlicher Erfolg (Rn 142 f) behandelt. Allerdings erscheint auch bei ihnen erwägenswert, wenn nicht geboten, sie als Bewertungskriterien im allg Sinn einzuordnen und auf die Hilfskriterien als patentrechtliche Kategorie ganz zu verzichten.9355
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2.Die Bedeutung der Hilfskriterien ist umstr.9356 Das abschließende Urteil über die erfinderische Tätigkeit setzt ihr Einbeziehen voraus; sie können erfinderische Tätigkeit zwar indizieren, diese aber für sich genommen nicht begründen oder ersetzen, keine verbindliche Aussage darüber rechtfertigen9357 oder einen zwingenden Schluss veranlassen.9358 Die Hilfserwägungen sollen demnach auch zu berücksichtigen sein, wenn die Prüfung anhand des StdT ein vermeintlich eindeutiges, negatives, anders, wenn die technischen Fakten erfinderische Tätigkeit begründen,9359 Ergebnis erbracht hat; erst nach ihrer Einbeziehung soll ein abschließendes Urteil getroffen werden können.9360 Hilfskriterien können lediglich im Einzelfall Anlass geben, die bekannten Lösungen darauf zu überprüfen, ob sie vor dem Hintergrund des allg Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte für ein Naheliegen der Erfindung bieten und nicht erst aus ex-post-Sicht eine zur Erfindung führende Anregung zu enthalten scheinen;9361 dem entspricht, soweit ersichtlich, auch die Praxis im EPA und in den Mitgliedstaaten des EPÜ. Sich nicht als rückschauend herausstellende Kritik in der Beschreibung des Streitpatents an dem in einer Vorveröffentlichung offenbarten Lösungsweg kann auf Anlass hindeuten, eine Weiterentwicklung des StdT außerhalb der vorgezeichneten Bahnen zu suchen.9362 Für die Anerkennung negativer Hilfskriterien besteht keine Notwendigkeit. Die hier gelegentlich genannten Gesichtspunkte (zB Äquivalente, Stoffaustausch, Materialersatz, Parallelentwickungen) lassen sich zwanglos bei der Gesamtbewertung berücksichtigen.9363


II.Einzelne Hilfskriterien

1.Bedürfnis; Bemühungen; Zeitmoment
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a.Lange Zeit ungelöstes Bedürfnis und langes vergebliches Bemühen der Fachwelt sind als Indizien für erfinderische Tätigkeit angesehen worden.9364 Nach der Praxis des EPA können hierfür insb folgende Gesichtspunkte sprechen:9365 relativ alter im Recherchenbericht aufgeführter StdT, fehlende Neuentwicklungen auf dem Gebiet der Erfindung bei wirtschaftlich bedeutendem Fachgebiet,9366 wiederholte vergebliche Versuche der Lösung,9367 durch zahlreiche Nachveröffentlichungen belegtes Bedürfnis,9368 Nachahmung der Erfindung nach ihrer Veröffentlichung von Wettbewerbern,9369 Lieferung der Konkurrenz noch kurz vor der Veröffentlichung ohne die vorteilhafte Lösung.9370 Auch Vervollkommnung einer lange bekannten unvollkommenen Lösung kann herangezogen werden.9371 Bei einer jahrzehntealten „brennenden“ Aufgabe spricht es stark gegen Naheliegen, dass die Fachwelt keine Lösung gefunden hat.9372 Dass für den Fachmann eine bestimmte Entgegenhaltung als möglicher Ausgangspunkt von Bemühungen um eine Fortentwicklung in Betracht kam, darf bei sehr altem StdT nicht allein aus der sachlichen Nähe zur erfindungsgemäßen Lösung gefolgert werden; enthält eine seit vielen Jahren bekannte Lösung alle wesentlichen Elemente der Erfindung, bedarf die Annahme, die ältere Lösung liege außerhalb des Bereichs, in dem sich am Prioritätstag aus fachmännischer Sicht mögliche Ansatzpunkte für die Lösung des technischen Problems finden ließen, besonders sorgfältiger Prüfung.9373 Dringendes Bedürfnis wurde verneint für eine Lösung, die sowohl Vorteile als auch Nachteile aufweist,9374 bei erheblich eingeschränktem Bedürfnis,9375 bei Neuerungen, die Modeströmungen unterworfen sind,9376 auch wenn sich keine Abhilfeversuche feststellen ließen.9377
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Dass ein Bedürfnis längere Zeit bestanden hat, bildet lediglich einen Hinweis auf erfinderische Tätig- keit.9378 Ist die Erfindung durch den StdT so nahe gelegt, dass ersichtlich besondere technische Schwierigkeiten nicht zu überwinden waren, kann ein lange bestehendes unbefriedigend gelöstes Bedürfnis für sich erfinderische Tätigkeit nicht begründen,9379 ebenso, wenn nur wenige konstruktive Versuche erforderlich waren;9380 in diesen Fällen ist allerdings Zurückhaltung angezeigt.9381
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Das Bestehen eines dringenden ungelösten Bedürfnisses muss nicht in der Lit bis zum Anmeldezeitpunkt herausgestellt worden sein, es kann aufgrund von Nachveröffentlichungen festgestellt werden.9382 Dass ein einzelner Fachmann ein lange bestehendes Bedürfnis erkannte, ist ebenso wenig als ausreichend angesehen worden wie bloßer Zeitablauf.9383 Die Erfüllung eines neu auftretenden Bedürfnisses ist kein Anzeichen für erfinderische Tätigkeit, wenn die Technik dieses bald befriedigen kann.9384 Ablauf eines bestehenden Patents kann Anlass zu Weiterentwicklungen sein.9385
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Einzelfälle. Berücksichtigt wurde, dass die Lösung, obwohl ein erhebliches Bedürfnis seit längerer Zeit bestand, trotz vielfacher Versuche nicht gefunden wurde, die Versuche sich vielmehr in andere Richtung bewegten und zum Auffinden der Lösung neben großer Erfahrung ein offener Blick für die Mängel und Vorteile der früheren Lösungen und eine besondere konstruktive Begabung gehörte;9386 Berücksichtigt wurden Nichtauffinden der Lehre des Patents trotz langjährigen Bedürfnisses zur Verbesserung;9387 Nichtauffinden der Lösung zur Herstellung eines Massenartikels auf einem neuen, einfacheren und billigeren Weg, obwohl seit langem Bedarf bestand;9388 Nichtauffinden trotz ernst zu nehmenden Problems bei einem Massenartikel, dessen Beseitigung bei geringen Kosten einen Wettbewerbsvorteil und ein wesentliches Verkaufsargument dargestellt hätte;9389 neuer technischer Zweck mit neuen Lösungsmitteln, an die jahrzehntelang niemand gedacht hat.9390 Andererseits besteht für den an einer weiteren Verbesserung interessierten Fachmann Anlass zu Versuchen mit einer höheren Wirkstoffkonzentration, wenn über Jahre bewährte Präparate mit unveränderter Zusammensetzung auf dem Markt sind.9391

135

b.Das Zeitmoment allein spricht nicht für erfinderische Tätigkeit,9392 insb bei Naheliegen aus anderen Gründen,9393 ebenso gegenüber theoretischen Abhandlungen ohne Praxisrelevanz.9394 Die Überlegung, die Lehre wäre sicher schon sehr viel früher vorgeschlagen worden, wenn sie so naheliegend gewesen wäre, wie es rückblickend scheinen könne, wurde als in vielen Fällen berechtigt angesehen;9395 hierin liegt jedoch allein kein zureichender Anhaltspunkt.9396 Dass sich Produkte seither fortentwickelt haben, genügt nicht für ihren Ausschluss von der Beurteilung.9397 Großer zeitlicher Abstand oder langes Bestehen des ungelösten Problems, langes Arbeiten mit nachteiligen Lösungen, langes Bemühen um die Lösung9398 kann für erfinderische Tätigkeit sprechen, desgleichen selbst bei kürzer bestehendem Bedürfnis das Nichtaufgreifen lange vorhandener Anregungen.9399 Auch hier kommt es auf die gesamten Umstände an. Eine auf alle Fälle passende Zeitspanne gibt es nicht.9400 Berücksichtigt wurde, dass sich der Anmelder auf das Zeitmoment nicht berufen hat.9401 Das Zeitmoment ist bei verhältnismäßig junger Technologie kein entscheidendes Kriterium.9402 Das gilt auch, wenn die Vorveröffentlichung zwar lange zurückliegt, sich das zu lösende Problem aber erst in jüngerer Zeit gestellt hat.9403 Bei langlebigen teuren Wirtschaftsgütern ist damit zu rechnen, dass Entwicklungen langsamer verlaufen; deshalb ist die Bedeutung des Zeitmoments geringer,9404 ebenso bei einem sich langsam weiter entwickelnden Fachgebiet, engem Markt und langer Lebensdauer der Maschinen wie der Hochmüllerei.9405 Dass man zur Fortentwicklung des StdT lange Zeit (20 Jahre) brauchte, kann noch keine erfinderische Tätigkeit begründen, selbst wenn durch ein Patent eine gewisse Sperrwirkung erzielt wurde.9406
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Verfügbarkeit. Bei einer Auswahlerfindung, bei der der zur Auswahl zur Verfügung stehende Stoffbe- reich 14 Jahre bekannt war, ehe der bestimmte Stoff vorgeschlagen wurde, ist der lange Zeitraum nicht von Bedeutung, wenn nicht dargetan ist, dass der Stoff in ausreichender Menge zur Verfügung stand und preislich mit den herkömmlichen Werkstoffen konkurrieren konnte, so dass er einen wirtschaftlichen Erfolg versprochen hätte.9407 Großes Bedürfnis spricht nicht für erfinderische Tätigkeit, wenn das Material erst kurzzeitig verfügbar war9408 oder sich die Herstellungs- oder Anwendungsmöglichkeit erst kurz ergeben hat.9409
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Einzelfälle. Dass eine Information unbeachtet geblieben ist, kann darauf hindeuten, dass sie dem Fachmann keine zur Erfindung führende Anregung gab.9410 Dass trotz eines Bedürfnisses zehn Jahre bis zur Erfindung (1949/50) verstrichen sind, ließ angesichts des Kriegs und seiner Wirkungen nicht auf erfinderische Tätigkeit schließen.9411 Als ausreichender zeitlicher Abstand wurden im Einzelfall 10 und 11 Jahre angesehen,9412 ebenso 16 und 17 Jahre,9413 20 Jahre9414 und 23 Jahre,9415 jedoch nicht bei 4 Jahren,9416 eineinhalb Jahren,9417 3 Jahren 4 Monaten bei blockiergeschützter hydraulischer Bremsanlage.9418 Zeitlicher Abstand von 8 Jahren wurde nicht herangezogen für ein Patent auf eine Darreichungsform bei bestehendem Patentschutz für die arzneimittelwirksame Substanz, weil das Interesse der Mitbewerber an der Entwicklung von Darreichungsformen begrenzt war.9419 Hat der StdT vor dem Prioritätstag über lange Zeit stagniert, kommt es auf die Fallumstände an, ob dies darauf hindeutet, dass die Erfindung nahegelegt war.9420 Erforderliche Investitionen können das Zeitmoment entkräften.9421
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c.Die vorausschauende Erkenntnis eines technischen oder wirtschaftlichen Bedürfnisses kann für erfinderische Tätigkeit sprechen, nicht aber schon, wenn das Bedürfnis erkennbar auftreten musste.9422
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2.Beurteilung durch die Fachwelt. Positive Beurteilung maßgeblicher Fachleute ist wiederholt heran- gezogen worden.9423 Prämierung durch ein Preisgericht spricht nicht zwingend für erfinderische Tätigkeit.9424 Die Bewertung des der Beurteilung näherstehenden Prüfers des DPMA oder des EPA sowie die des BPatG kann unterstützend herangezogen werden, der BGH hat auf die Äußerung des gerichtlichen Sachverständigen im Nichtigkeitsverfahren verwiesen.9425 Vorausgesetzt werden muss, dass der Beurteilende den StdT kennt.9426 Das ÖPA hat zu Unrecht eine Berücksichtigung ausländ Entscheidungen unter Hinweis auf Art 4bis PVÜ grds a bgelehnt.9427
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3.Beeinflussung der weiteren technischen Entwicklung kann beachtlich sein;9428 insb, wenn die Praxis wesentlich beeinflusst wurde,9429 so bei mehreren nachfolgenden Anmeldungen, die sich der Erfindung bedienen,9430 Einleitung einer neuen technischen Ära auf dem Fachgebiet.9431 Aufnahme der Lehre in eine amtliche Bauvorschrift besagt nichts.9432
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Umfangreiche Nachahmung durch Mitbewerber kann einzubeziehen sein, wenn sie darauf zurückzuführen ist, dass das neue Produkt den bisher am Markt angebotenen deutlich überlegen ist und zurückverfolgt werden kann, dass die Fachunternehmen überkommenen technischen Vorstellungen verhaftet waren und einen zeitlich weit zurückreichenden StdT nicht aufgegriffen haben. Auf die Beurteilung ohne Einfluss ist, wenn ein die Lehre nahelegender StdT übersehen wurde oder nicht zur Entwicklung eines marktfähigen Produkts geführt hat, weil es aus Preisgründen nicht absatzfähig war; das Verdienst, etwas im StdT Angelegtes als erster aufgegriffen und daraus einen Markterfolg gemacht zu haben, an den sich die Mitbewerber anhängen wollen, ist kein technisches.9433 Sofortiges Aufgreifen der Erfindung kann für erfinderische Tätigkeit sprechen.9434

142

4.Wirtschaftlicher Erfolg (der für sich erfinderische Tätigkeit nicht begründet9435) kann als Hinweis auf erfinderische Tätigkeit gewertet werden,9436 weil wirtschaftliche Dispositionen des Publikums über einen längeren Zeitraum als Werturteil über die Erfindung angesehen werden können9437 oder dadurch ein Bedürfnis belegt wird und unternehmerische Entscheidungen regelmäßig gewinnorientiert sind.9438 Das gilt grds auch für die Vergabe von Lizenzen.9439 Herangezogen wurde, dass das Verfahren anhaltend in großem Umfang praktiziert wird.9440 Der wirtschaftliche Erfolg kann nur herangezogen werden, soweit er auf technischen Ursachen beruht.9441 Aus ihm kann nichts Entscheidendes abgeleitet werden, wenn er im wesentlichen auf fertigungstechnische, betriebswirtschaftliche und organisatorische Fakten zurückgeht.9442 Eine in die Beurteilung einzubeziehende Erwägung kann ein großer Markterfolg sein, wenn er auf einer sprunghaften (überraschenden) Bereicherung des StdT beruht, nicht aber, wenn er auf erfolgreiches Marketing oder darauf zurückzuführen ist, dass ein Marktteilnehmer preisgünstiger als seine Mitbewerber produziert9443 oder der Nutzer kaufmännische Überlegungen anstellt, die ihn veranlassen, das Verfahren anzuwenden.9444 Wirtschaftlicher Erfolg durch Erkennen einer günstigen Marktlage und Entwickeln einer eleganten Lösung, die das Können des Fachmanns nicht übersteigt, rechtfertigt Bejahung erfinderischer Tätigkeit nicht.9445 Markterfolg kann auch herangezogen werden, wenn mehrere andere Kriterien hinzutreten.9446 Kein Indiz sind die Überwindung eines Vorurteils gegen vorteilhafte wirtschaftliche Verwertbarkeit,9447 Überwindung lediglich fabrikatorischer Hindernisse,9448 eine kaufmännische Entscheidung,9449 die Übertragung eines bekannten Verfahrens auf ein anderes technisches Gebiet, wenn für sie nur kaufmännische und wirtschaftliche Überlegungen nötig waren,9450 marktorientierte kluge unternehmerische Entscheidung.9451 Allein auf wirtschaftlichen Gründen beruhende Schwierigkeiten bei der praktischen Ausführung sprechen nicht dagegen, dass die Lehre nahegelegen hat.9452 Bloße Bewährung der Erfindung in der Praxis und wirtschaftlicher Erfolg allein sind kein Indiz für erfinderische Tätigkeit,9453 können aber zusammen mit anderen Indizien den Ausschlag geben.9454




F.Verfahrensrechtliche Fragen; Darlegungs- und Beweislast

I.Allgemeines
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Das dem Fachmann zuzurechnende Wissen kann nicht durch Zeugenbeweis geklärt werden.9455 Ob eine naheliegende Lehre mittels eines Disclaimers erfinderisch gemacht werden kann, ist str (Rn 31 f zu § 38).9456 Ein einschränkendes, nicht ursprungsoffenbartes Merkmal („uneigentliche Erweiterung“) darf bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nicht berücksichtigt werden. Das Nichtnaheliegen eines unabhängigen Verfahrens- oder Verwendungsanspruchs braucht grds nicht gesondert geprüft zu werden, wenn die Patentfähigkeit eines entspr Erzeugnisanspruchs feststeht.9457 Das kann aber nicht uneingeschränkt gelten.9458
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Überraschende Ergebnisse müssen nachgewiesen werden oder zumindest glaubhaft sein.9459 Der Nachweis der überlegenen Wirkung ist gegenüber dem nächstliegenden StdT zu führen, bei Stoffen kommt es auf die strukturellen Übereinstimmungen an.9460 Hierbei kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, dass sie nur in dem Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen.9461 Vergleichsversuche gegenüber handelsüblichen Erzeugnissen müssen nicht ausreichen.9462 Die Versuche müssen sachgerecht und reproduzierbar sein.9463 Vergleichsversuche sind nicht erforderlich, wenn die Erfindung von vornherein nicht naheliegt.9464
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Wird geltend gemacht, die Erfindung befriedige auf verblüffend einfache Weise ein langjähriges Bedürfnis, wird dies nicht durch einen nachveröffentlichten Aufsatz belegt, der die Erfindung nicht erwähnt.9465


II.Erteilungsverfahren
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Ob die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruht, haben die Erteilungsbehörden zu entscheiden.9466 Die Entscheidung ist gebundener Verwaltungsakt; bei Vorliegen aller Voraussetzungen der Patenterteilung ist das Patent zu erteilen, ein Ermessen besteht nicht. Die Zurückweisung der Anmeldung soll die Feststellung voraussetzen, dass eine patentfähige Erfindung nicht vorliegt (§ 48 Abs 2); kann dies nicht festgestellt werden, sei von erfinderischer Tätigkeit auszugehen.9467 Das ist, nachdem die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf einer wertenden Würdigung9468 beruht, schief, denn im Bereich dieser Würdigung sind die Beweislastregeln nicht anwendbar. Die der Tatsachenfeststellung folgende Würdigung kann grds nicht zu einem „non liquet“ führen.9469 Fallen unter den Patentanspruch naheliegende Ausführungen, steht dies der Erteilung mit diesem Patentanspruch entgegen.9470 Im Erteilungsverfahren gilt der Untersuchungsgrundsatz. Bei der Beibringung der maßgeblichen Tatsachen trifft den Anmelder, ohne dass er formell beweisbelastet wäre,9471 eine Mitwirkungsobliegenheit; dies gilt vor allem hinsichtlich der Hilfskriterien,9472 aber auch hinsichtlich der Angabe des StdT (§ 34 Abs 7). Bei Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit muss in nachprüfbarer Weise der herangezogene StdT genannt werden.9473 Scheitern des Nachweises einer unvorhersehbaren Überlegenheit an Kosten oder Verboten (Tierversuche) geht zu Lasten des Anmelders.9474
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Vorteile müssen vom Anmelder belegt werden,9475 ebenso wirtschaftlicher Erfolg durch nachprüfbare Tatsachen.9476 Nachgereichte Daten zur biologischen Aktivität können nach der Praxis des EPA nur berücksichtigt werden, wenn es zum Prioritätszeitpunkt plausibel war, dass diese bei allen unter die Formel fallenden Verbindungen vorlagen; bloße Behauptung reicht nicht aus.9477 Belegt werden muss das Vorliegen einer Fehlvorstellung,9478 ebenso das Vorliegen von Hilfskriterien.9479 Es ist auch zu belegen, dass der Erfolg auf die Erfindung zurückgeht.9480
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Die Beweislast9481 für das Bestehen einer Fehlvorstellung trägt, wer sich darauf beruft.9482
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III.Die Prüfung auf Patentfähigkeit muss sich im Einspruchs- wie im Nichtigkeitsverfahren auf die im Patentanspruch geschützte technische Lehre in ihrer Gesamtheit beziehen und darf sich nicht auf den kennzeichnenden Teil beschränken;9483 dazu ist zunächst der Gegenstand des Patentanspruchs durch Auslegung zu ermitteln. Im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren trifft die Feststellungslast, soweit sie in Betracht kommt (vgl Rn 142), den Einsprechenden bzw Nichtigkeitskläger. Die Behauptung, der Fachmann greife eine weitere Entgegenhaltung auf, soll der Darlegung eines Anlasses bedürfen.9484 Im Nichtigkeitsberufungsverfahren kann der BGH die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit voll überprüfen; an die Auffassung eines etwa eingeschalteten Sachverständigen ist er nicht gebunden.

150

Dem Ergebnis eines nach dem Prioritätstag durchgeführten Versuchs kann für die Beurteilung der Frage, welchen Stoff der Fachmann vor dem Prioritätstag durch identische oder naheliegende Nacharbeitung eines im StdT offenbarten Verfahrens erhalten hätte, nur Indizwirkung zukommen. Entspr den allg Grundsätzen des Zivilprozessrechts kann ein solcher Indizienbeweis auch im Nichtigkeitsverfahren trotz des hier geltenden Amtsermittlungsgrundsatzes nur als geführt angesehen werden, wenn das Gericht zur Überzeugung gelangt, dass die vorgetragenen Indiztatsachen zutreffen und dass diese mit der nach § 286 ZPO erforderlichen Gewissheit darauf schließen lassen, dass die unter Beweis gestellte Haupttatsache zutrifft.9485

151

Zur Substantiierung einer behaupteten Vorbenutzung reicht es aus, dassder Beweisführer konkret angibt, welche Tatsachen er in das Wissen eines Zeugen stellt;9486 die Ablehnung einer Beweiserhebung unter dem Gesichtspunkt mangelnder Substantiierung ist nur zulässig, wenn die unter Beweis gestellte Tatsache so ungenau bezeichnet ist, dass ihre Erheblichkeit nicht beurteilt werden kann, sie aus der Luft gegriffen ist und sich deshalb als Rechtsmissbrauch darstellt.9487


IV.Revisibilität
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Die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist in der älteren Rspr im wesentlichen als Tatfrage und nicht als Rechtsfrage angesehen worden (Nachw 8. Aufl), Das ist überholt. Ob sich der Gegenstand der Erfindung für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem StdT ergibt, ist eine Rechtsfrage, die mittels wertender Würdigung der tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist, die unmittelbar oder mittelbar geeignet sind, etwas über die Voraussetzungen für das Auffinden der erfindungsgemäßen Lösung auszusagen.9488 Auf Verfahrensrügen konnte schon nach der früheren Rspr überprüft werden, ob bei der Entscheidungsfindung wesentliche Umstände außer acht gelassen wurden oder ob gegen prozessuale Vorschriften, die Lebenserfahrung oder die Denkgesetze verstoßen wurde.1111 Rechtsfrage ist das richtige Erfassen des Begriffs der erfinderischen Tätigkeit1112 (Rn 255 ff vor § 143). In welchem Umfang Wissen aus anderen technischen Fachgebieten zu berücksichtigen ist, ist Frage der tatrichterlichen Beurteilung im Einzelfall.1113 Die Grundsätze gelten auch im Rechtsbeschwerdeverfahren. Rechtsfrage ist grds auch die Bestimmung des Fachmanns.1114








§ 5

(Gewerbliche Anwendbarkeit)

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

DPMA-PrRl 2019 2.3.3.2.5; EPA-PrRl C-IV, 4

Ausland: Belgien: Art 7 § 1 PatG 1984; Bosnien und Herzegowina: Art 11 PatG 2010; Bulgarien: Art 6, 10 PatG Dänemark: Art 1 Abs 1 PatG; Finnland: Art 1 Abs 1 PatG; Frankreich: Art L 611–15 CPI; Griechenland: Art 5 G Technologietransfer; Kosovo: Art 14 PatG; Kroatien: Art 8 Abs 1 PatG; Italien: Art 49 CDPI; Litauen: Art 5 PatG; Luxemburg: Art 4 Abs 1, 9 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 7 Nr 1 ROW 1995; Nordmazedonien: § 30 GgR; Norwegen: Art 1 Abs 1 PatG; Österreich: § 1 Abs 1 öPatG (1984/94); Polen: Art 27 RgE 2000; Rumänien: Art 7, 10 PatG Schweden: Art 1 Abs 1 PatG; Schweiz: Art 1 PatG; Serbien: Art 11 PatG 2004; Slowakei: §§ 5, 9 PatG; Slowenien: Art 11 Abs 2 GgE; Spanien: Art 4, 9 PatG; Tschech. Rep.: § 3 Abs 1, § 7 PatG; Türkei: Art 83 Abs 6 G 6769 (2016); Ungarn: Art 1 Abs 1, Art 5 PatG; Vereinigtes Königreich: Sec 1 Abs 1, 4 Abs 1 Patents Act

A.Allgemeines:

I.Entstehungsgeschichte

II.Europäisches Patentübereinkommen; Patentzusammenarbeitsvertrag

III.Charakter und Zweck der Regelung

B.Gewerbliche Anwendbarkeit:

I.Grundsätze

II.Gebiet der Technik; Landwirtschaft

C.Weitere Fragen:

I.Konkurrenzen

II.Maßgeblicher Zeitpunkt

III.Darlegungs- und Beweislast

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl): Baumgärtel Inhalt und Bedeutung der gewerblichen Anwendbarkeit und/oder Nützlichkeit (utility) als Patentierungsvoraussetzung, Stellungnahme zur AIPPI-Frage Q 180, GRUR Int 2004, 212; Beetz Technical Board Decision T 958/94: A new perspective for process claims? epi-Information 1997, 120; Beyer Patent und Ethik im Spiegel der technischen Evolution, GRUR 1994, 541; Briner ua Bericht der Schweizerischen [AIPPI-] Landesgruppe zu Frage Q 180, sic! 2004, 450; Gramm Die gewerbliche Anwendbarkeit, GRUR 1984, 761; Hansen Zur Bedeutung der EPA-Entscheidung über die 2. Indikation für pharmazeutische Erfindungen, GRUR Int 1985, 557; Holzer Ist Artikel 57 EPÜ obsolet? ÖBl 2006, 201; Holzer Gewerbliche Anwendbarkeit: Säule oder Krücke des Systems? FS J. Pagenberg (2006), 19; Jaenichen Alle Erfindungen sind gleichberechtigt, GRUR Int 2007, 104; Keil Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; Llewelyn Industrial Applicability/Utility and Genetic Engineering: Current Practices in Europe and the United States, EIPR 1994, 473; Minnsen/Nilsson The Industrial Application Requirement for Biotech Inventions in Light of Recent EPO und UK Case Law: A Plausible Approach or a Mere „Hunting Licence“? EIPR 2012, 689; Säger Ethische Aspekte des Patentwesens, GRUR 1991, 267; Sharples Industrial Applicability for Genetics Patents: Divergences between the EPO and the UK, EIPR 2011, 72.

A.Allgemeines

I.Entstehungsgeschichte

1

Die Bestimmung (bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der EPÜRevisionsakte Abs 1) geht auf Art 3 StraÜ zurück. Sie wurde durch Art IV Nr 4 IntPatÜG als § 2b in das PatG eingefügt, die geltende Bezeichnung geht auf die Neubek 1981 zurück. Der frühere Abs 2 wurde aus Art 52 Abs 4 EPÜ (jetzt Art 53 Buchst c EPÜ) übernommen, aber aus rechtssystematischen Gründen an anderer Stelle als im EPÜ eingestellt.11611 Das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte hat ihn aus § 5 herausgenommen und inhaltlich unverändert in § 2a Abs 1 Nr 2 eingestellt.


II.Europäisches Patentübereinkommen; Patentzusammenarbeitsvertrag

2

Die Bestimmung stimmt mit Art 57 EPÜ überein.11612 Die Notwendigkeit von Angaben in der Beschreibung ist in Regel 42 Abs 1 Buchst f AOEPÜ normiert. Eine ähnliche Regelung findet sich in Art 33 Abs 4 PCT.


III.Charakter und Zweck der Regelung

3

Die Bestimmung stellt neben der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ein weiteres Patentierungserfordernis auf, das ursprünglich nichttechnische Neuerungen vom Schutz ausschließen sollte, diese Funktion aber nicht mehr erfüllt.11613 Anders als bei den beiden anderen handelt es sich um ein losgelöst vom StdT zu beurteilendes, „absolutes“ Kriterium;11614 insoweit weist es Parallelen zu den Patentierungsausschlüssen in § 1 Abs 3, 4 und den Patentierungsverboten in § 1a, § 2 und § 2a auf, allerdings auf gesetzestechnisch abw Weg, indem § 1 Abs 1 die gewerbliche Anwendbarkeit zur Voraussetzung einer patentfähigen Erfindung erklärt.11615 In der Praxis hat es nur geringe Bedeutung. Die Formulierung zielt darauf ab, den Bereich des als nicht gewerblich anwendbar Nichtpatentfähigen klein zu halten.11616 Der Begriff der gewerblichen Anwendbarkeit entspricht dem der gewerblichen Verwertbarkeit im früheren Recht.11617

4

Zweck. Die Rspr hat darauf abgestellt, dass der „Erfindergeist für das Gewerbe in nutzbringender Weise“ angereizt und nicht „die reine Theorie um neue Methoden“ bereichert werden soll.11618 Das Erfordernis wurde als erforderlich angesehen, um eine Verbindung zwischen abstraktem Erfindungsschutz und praktischer Verwertbarkeit zu schaffen; angesprochen sind elektrische Schaltungen, die erst umgesetzt werden müssten, bevor sie vermarktet werden könnten.11619

5

Die Abgrenzung zum Kriterium der Technizität, zu Entdeckungen und Patentierungsausschlüssen und zur Ausführbarkeit ist nicht im einzelnen geklärt. Es entspricht insb franz und ital Tradition11620 und hatte zunächst auch in die EPA-PrRl Eingang gefunden, Unausführbarkeit unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Anwendbarkeit zu betrachten, sei es insgesamt,11621 sei es wegen Verstoßes gegen Naturgesetze. Es erscheint sachgerecht, alle mit der Ausführbarkeit zusammenhängenden Fragen nur an § 34 zu messen.11622



B.Gewerbliche Anwendbarkeit

I.Grundsätze11623

6

Gewerbliche Anwendbarkeit setzt nur voraus, dass das Erfundene geeignet ist, in einem technischen Gewerbebetrieb hergestellt oder auf irgendeinem gewerblichen Gebiet verwendet zu werden.11624 Auf den kommerziellen Erfolg kommt es nicht an.11625 Damit sind Erzeugnisse grds von der Gewerbsmäßigkeit erfasst, dies gilt auch für Zwischenprodukte,11626 Lehrmittel, Geräte für den kirchlichen Gebrauch.11627 Dasselbe gilt für Herstellungsverfahren.11628 Deutlichkeit und Vollständigkeit der Offenbarung sind nicht zu prüfen.11629 Arbeitsverfahren sind jedenfalls gewerblich anwendbar, wenn sie sich auf Sachen beziehen,11630 können aber auch sonst gewerblich anwendbar sein.11631 Anwendungsverfahren sind gewerblich anwendbar, wenn die Anwendung in einem Gewerbe erfolgen kann, zB in der Gesundheits- und Schönheitspflege.11632
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Rein private Verwendungsmöglichkeit reicht aus, wenn gewerbliche Herstellbarkeit gegeben ist (zB Spiel- und Sportgeräte, Zwischenprodukte), selbst bei völlig sinnlosen Geräten,11633 anderes kann aber bei Verfahrenserfindungen gelten.11634

8

Unbewegliche Sachen (Deiche, Unterbau für Straßendecken, Stahlfußböden, Brücken) können gewerblich anwendbar sein.11635

9

Eine weitere nichtgewerbliche Verwertung ist unschädlich.11636 Gewerbliche Anwendbarkeit muss nicht für jede Ausführungsform gegeben sein.11637 Der Gewerbebegriff des Gewerberechts kann nicht zugrunde gelegt werden; insb kommt es nicht auf Erlaubtsein an.11638 Gewerbliche Anwendbarkeit ist als Kategorie des harmonisierten Rechts autonom zu bestimmen.11639

10

Gewerblich anwendbar sind Erfindungen, die medizinische Apparate und Instrumente oder Arzneimittel sowie entspr Herstellungsverfahren betreffen.11640 Eine Prothese ist als technisches Hilfsmittel der Medizin dem Patentschutz zugänglich,11641 ebenso ein Körperpräparat.11642

11

Die Lehre, einen Stoff zu Therapiezwecken anzuwenden, ist wegen der der Therapie vorausgehenden Handlungen wie Herstellung, Konfektionierung, Verpackung als Arzneimittel gewerblich anwendbar. Das gilt auch, wenn sich die Lehre in einem Therapieplan und/oder einer Dosisempfehlung erschöpft (Rn 51 zu § 2a).11643

12

Um die Patentierung lediglich wissenschaftlich interessierender Erkenntnisse auszuschließen, ist bei chemischen Analogieverfahren idR die Angabe eines technischen Gebiets (Anwendungsgebiets) gefordert worden, auf dem die Lehre des Verfahrens Anwendung finden soll (str); vgl auch das Erfordernis der Angabe der Funktion einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens in § 1a Abs 3. Unzutr ist die Auffassung, es gehöre zur Beurteilung der gewerblichen Anwendbarkeit, die Umweltbeeinflussungen zu berücksichtigen, wobei unzulässige oder untragbare Umweltschädigungen gewerbliche Anwendbarkeit ausschlössen.11644 Patentrechtl Maßstab ist hier § 2, im übrigen ist das Ordnungsrecht gefordert und nicht das Patentrecht.11645 Dies gilt auch für die Nichterfüllung von Sicherheitserfordernissen.11646


II.Gebiet der Technik; Landwirtschaft

13

Der patentrechtl Begriff des Gewerbes ist umfassend,11647 er schließt die Urproduktion mit Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Jagd, Fischerei, Bergbau ein.11648 Grds sind auch die freien Berufe eingeschlossen;11649 dies gilt auch für die ärztliche Tätigkeit. Da gewerbliche Herstellbarkeit ausreicht, handelt es sich, jedenfalls soweit der Erzeugnisschutz betroffen ist, um ein Scheinproblem.11650 In § 2a Abs 1 Nr 2 sind von der Patentierbarkeit und nicht mehr wie früher von der gewerblichen Anwendbarkeit chirurgische und therapeutische Behandlungs- sowie Diagnostizierverfahren ausgenommen,11651 unabhängig davon, ob im übrigen eine patentfähige Erfindung vorläge.11652 Zum menschlichen Körper § 1a Abs 1. Der besonderen Erwähnung der Landwirtschaft kommt (im Hinblick auf die Rechtslage in einigen Vertragsstaaten des EPÜ) klarstellende Bedeutung zu.11653

14

Als nicht gewerblich anwendbar wurden Verfahren bezeichnet, die nur im Bereich hoheitlichen Handelns eingesetzt werden können;11654 dabei ist aber zu beachten, dass der Bereich der Hoheitsverwaltung weder statisch noch überall gleich ist und uU auch durch beliehene Unternehmer ausgefüllt werden kann.11655



C.Weitere Fragen

I.Konkurrenzen

15

Schon das Vorliegen eines der Ausschlusstatbestände in § 5 und § 2a Abs 1 Nr 2 steht der Patenterteilung entgegen. So ist ein therapeutisches Verfahren auch dann von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es in der Landwirtschaft anwendbar ist.46

16

II.Der maßgebliche Zeitpunkt für das Vorliegen gewerblicher Anwendbarkeit kann grds nicht anders beurteilt werden als bei den anderen Patentierungsvoraussetzungen. Maßgeblich ist der Anmeldeoder Prioritätstag. Dass für die Beurteilung der Ausführbarkeit jedenfalls im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren die Veröffentlichung der Patenterteilung als maßgeblicher Tag in Betracht kommen kann (Rn 233 zu § 34), ist auf die gewerbliche Anwendbarkeit nicht übertragbar.47 Die hierzu angeführten Probleme48 betreffen nicht die gewerbliche Anwendbarkeit, die bei einer zunächst nur unter Laborbedingungen ausführbaren Lehre nicht verneint werden kann, sondern allein die Wiederholbarkeit und damit die Ausführbarkeit.


III.Darlegungs- und Beweislast

17

Des Nachweises der gewerblichen Anwendbarkeit bedarf es idR nicht; anders nur, wenn diese nicht übersehen werden kann;49 Das EPA hat gewerbliche Anwendbarkeit mehrfach bei Anmeldungen auf dem Gebiet der Biotechnologie wegen zu hohen Grads an Spekulation verneint.50 Nachreichen entspr Angaben wurde nicht gestattet.51 Im Erteilungsverfahren kann von einer Beweislast des Anmelders generell nicht gesprochen werden.52











Vor § 6

Erfinderrecht

1

A.Die §§ 6–8 regeln das Erfinderrecht. Weitere Bestimmungen hierzu enthalten die §§ 37 (Erfinderbenennung) und 63 (Erfindernennung).

2

Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) enthält Regelungen in seinen Art 58 (Recht zur Anmeldung), 59 (mehrere Anmelder), 60 (Recht auf das eur Patent), 61 (Anmeldung durch Nichtberechtigte) und 62 (Recht auf Erfindernennung).

3

Die §§ 6–8 (nicht die §§ 37, 63) sind mit Ausnahme des § 7 Abs 2 (Nachanmelderecht bei widerrechtl Entnahme) und vorbehaltlich einiger Besonderheiten beim Übertragungsanspruch (Rn 3 zu § 13 GebrMG) im Gebrauchsmusterrecht entspr anzuwenden14294 (§ 13 Abs 3 GebrMG); § 13 Abs 2 GebrMG enthält hinsichtlich der widerrechtl Entnahme eine ergänzende Regelung.

4

B.Das Arbeitnehmererfinderrecht ist im ArbEG besonders geregelt (s dort).

C.Internationales Privat- und Prozessrecht

5

Das Recht auf das deutsche Patent ist nach dt Recht als dem Recht des Schutzlands zu beurteilen.14295 Wer Erfinder ist, beurteilt sich bei nationalen Anmeldungen immer nach dt Recht;14296 zu dem auf den Rechtsübergang anwendbaren Recht Rn 21 ff zu § 15. Andere Anknüpfungsgrundsätze gelten für ArbN-Erfindungen (Rn 12 Einl ArbEG).

6

Bei Übertragungsansprüchen, die ausländische Patente betreffen, ist das anwendbare Recht nicht abschließend geklärt. Ob Art 13 Rom II-Abk für Übertragungsansprüche auf das Schutzlandprinzip des Art 8 Rom II-Abk verweist, ist offen; die Anwendung des Schutzlandprinzips14297 führte zu einer Rechtszersplitterung. Ein einheitliches Statut ließe sich dagegen aus Art 10 Abs 1 oder Abs 4 Rom II-Abk ableiten, wenn der Anspruch (zutreffenderweise) bereicherungsrechtl qualifiziert wird.14298

7

Rom II-Verordnung. Der EuGH hat zur Auslegung von Art 8 Abs 2 Rom II-VO und zur Anwendbarkeit nationalen Rechts bei einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums darauf hingewiesen, dass Rechtsstreitigkeiten über Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums besonders komplex seien und es nicht selten vorkomme, dass für die Bestimmung des anwendbaren Rechts an mehrere Orte angeknüpft werden könnte, an denen das schadensbegründende Ereignis eingetreten sei.14299 Die Rom II-VO solle nach ihrem Schutzzweck die Vorhersehbarkeit des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten, die Sicherheit in Bezug auf das anzuwendende Recht und die einheitliche Anwendung der Verordnung in allen Mitgliedstaaten gewährleisten Außerdem wolle der Unionverordnungsgeber mit den in der Rom II-VO vorgesehenen Anknüpfungskriterien einen angemessenen Interessenausgleich zwischen Personen, deren Haftung geltend gemacht wird, und Geschädigten gewährleisten. In Anbetracht dieser Ziele sei bei der Bestimmung des schadensbegründenden Ereignisses in Fällen, in denen demselben Beklagten verschiedene, in verschiedenen Mitgliedstaaten begangene Verletzungshandlungen vorgeworfen werden, bei der Ermittlung des schadensbegründenden Ereignisses nicht auf jede einzelne ihm vorgeworfene Verletzungshandlung abzustellen, sondern es sei eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgehe, begangen worden sei oder drohe. Eine solche Auslegung ermögliche es dem angerufenen Gericht, das angerufene Recht anhand eines einheitlichen Anknüpfungskriteriums und für alle Parteien von Rechtsstreitigkeiten über Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums der Union leicht zu bestimmen.14300 Diese Rspr ist aber nur auf eur Einheitsrechte wie das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die Unionsmarke anwendbar, nicht auf das eur „Bündelpatent“.14301

8

Zur Zuständigkeit bei europäischen Patenten s die Kommentierung bei Art II § 5 IntPatÜG und Art II § 10 IntPatÜG.

9

Zum anwendbaren Recht bei Streitigkeiten über die Inhaberschaft an Patentanmeldungen und Patenten ist auf die maßgeblichen Bestimmungen des internationalen Prozessrechts abzustellen.14302 Soweit Streitigkeiten über die Übertragung ausländischer Patente vor dt Gerichten ausgetragen werden, ist Art 24 Nr 4 VO (EU) Nr 1215/2012 (Brüssel Ia-VO) unanwendbar,14303 so dass das dt Gericht auch über eine Klage gegen einen Ansässigen auf Übertragung vor Auslandspatenten und –anmeldungen entscheiden kann, wenn die Gültigkeit nicht im Streit steht.14304 Diese Bestimmung ist auch auf Rechtsstreitigkeiten darüber, ob eine Person zu Recht als Markeninhaber eingetragen wurde, nicht anwendbar.14305









§ 6

(Recht auf das Patent)

1Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. 2Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu. 3Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander gemacht, so steht das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat.

Ausland: Belgien: Art 8 Abs 1, 2 PatG 1984, Miteigentum Art 43 PatG 1984; Bosnien und Herzegowina: Art 12 PatG 2010; Frankreich: Art L 611-6, L 613-29–32 (copropriété) CPI; Italien: Art 62, 63, 64 (Erfindungen Abhängiger), 65 (Forschungseinrichtungen) CDPI; Kosovo: Art 20 – 2 PatG; Litauen: Art 7, 33 PatG; Luxemburg: Art 10–12, 52 (Mitinhaberschaft) PatG 1992/1998; Niederlande: Satz 2 entspricht Art 13 ROW 1995; Nordmazedonien: §§ 31–33 GgR; Österreich: § 4 Abs 1, § 27 öPatG (Teilhaber); Polen: Art 11, 12 RgE 2000; Schweiz: Art 3 PatG; Serbien: Art 12, 13 PatG 2004; Slowakei: §§ 10, 12, 19, 20, 44 Abs 3 PatG; Spanien: Art 10 Abs 1–3, Art 72 (Mitberechtigung) PatG; Tschech. Rep.: § 8, § 16 (Mitinhaberschaft) PatG; Türkei: Art 109, 112 (Mitberechtigung) G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 7, 9, 10, 36 (Miteigentümerschaft) Patents Act

Übersicht

A.Allgemeines:

I.Entstehungsgeschichte

II.Europäisches Patentübereinkommen; Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

III.Erfinderberatung
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III.Entstehen und Verlautbarung

IV.Erfinder; originärer Erfindungserwerb Dritter:
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a.Gemeinsame Erfindung
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IV.Freie Erfinder
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E.Datenschutz

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl;): Abbot Autonomous Machines and their Inventions, Mitt 2017, 429; AIPPI (Schweizer Gruppe) Co-ownership for intellectual property rights (Q 194), sic! 2007, 682; A. Bartenbach/Fock Erfindung von Organmitgliedern: Zuordnung und Vergütung, GRUR 2005, 384; Bartenbach Zwischenbetriebliche Forschungs- und Entwicklungskooperation und das Recht der Arbeitnehmererfindung, 1985; Bartenbach/Kunzmann Bruchteilsgemeinschaft an Patenten: Nutzungsrechte, Ausgleichsanspruch und Aufhebung der Gemeinschaft, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Düsseldorf (2016), 37; Bartenbach/Volz Die Aufgabe eines Schutzrechts bei mehreren Arbeitnehmererfindern nach § 16 ArbEG, GRUR 1978, 668; Beier Die gemeinschaftliche Erfindung von Arbeitnehmern, GRUR 1979, 669; Blakeney Bioprospecting and the Protection of Traditional Medical Knowledge of Indigenous Peoples: An Australian Perspective, EIPR 1997, 298; R. Briner Erfinder ist, wer die Erfindung gemacht hat, FS L. David (1996), 27; Busche Die „Doppelerfindung“ – Überlegungen zur wirtschaftlichen Reichweite des Vorbenutzungsrechts, FS G. Schricker (2005), 883; Chakraborty/ Tilmann Nutzungsrechte und Ausgleichsansprüche einer Mehrheit von Erfindern, FS R. König (2003), 63; Cronauer Das Recht auf das Patent im Europäischen Patentübereinkommen, 1988; Dorner BigData und „Dateneigentum“, CR 2014, 617; Farag Moussa Les femmes inventeurs existent – Je les ai rencontrées, 1986; Gamerith Sind die Rechtsgemeinschaften an Immaterialgüterrechten Gesamthandsgemeinschaften? ÖBl 1996, 63; Gassauer-Fleissner Die Rechte mehrerer Berechtigter an Immaterialgüterrechten, ÖBl 2009, 148; Gennen Zum Ausgleichsanspruch zwischen Mitinhabern eines Schutzrechts bei Vorliegen einer Bruchteilsgemeinschaft, FS K. Bartenbach (2005), 335; Gennen Vertragsgestaltung bei Gemeinschaftserfindungen, IPRB 201010; Giebe Widerrechtliche Entnahme im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, Mitt 2002, 301; Goertzen Die Gesellschaftserfindung, Diss München 1989; Gorbatyuk/van Overwalle/van Zimmeren Intellectual Property Ownership in Coupled Open Innovation Processes, IIC 47 (2016), 262; Grün Die rechtliche Stellung von Miterfindern, Magisterarbeit Düsseldorf 2002; Gut Patents: Transfer Inventor’s Rights to the Company for International Teams ans Especially for US Applications, Diplomarbeit ETH Zürich 2002; Haedicke Nutzungsbefugnisse und Ausgleichspflichten in der Bruchteilsgemeinschaft an Marken, GRUR 2007, 23; Häußer Der Erfinder: Stiefkind der Nation? Mitt 1981, 1; Häußer Schutzrechte als strategische Waffen im Wettbewerb, GRUR 1993, 211; Häußer Erfinderstandort Deutschland, VPP-Rdbr 1994, 66; Hauck Ausgleichsanspruch des mitberechtigten Patentinhabers, GRURPrax 2014, 430; Heide Ausgleichspflicht für Verwertungsungleichgewichte in Patentmitinhabergemeinschaften, Mitt 2004, 499; Helle Das kommerzielle Persönlichkeitsrecht im Rechtsverkehr, AfP 2013, 288; Hellebrand Die Realteilung der Gemeinschaftserfindung und ihre Folgen, FS K. Bartenbach (2005), 141; Hellebrand Probleme der Teilhabe an Erfindung und Patent, mit besonderem Blick auf das Arbeitnehmererfindungsrecht, Mitt 2008, 433; Hellebrand Definition und Bewertung des miterfinderischen Beitrags, Mitt 2013, 432; Henke Die Erfindungsgemeinschaft, Diss Freiburg (Br) 2005; Henke Interessengemäße Erfindungsverwertung durch mehrere Patentinhaber: „Gummielastische Masse II“ und seine Auswirkungen, GRUR 2007, 89; Henke/A. von Falck/Haft/Jaekel/Lederer/Loschelder/Mc Guire/Viefhus/von Zumbusch Der Einfluss der Mitinhaberschaft an Rechten des Geistigen Eigentums auf deren Verwertung, GRUR Int 2007, 503; Henke Ausgleichszahlung für Nutzung durch Mitinhaber; Mitt 2017, 430; Hofmann Immaterialgüterrechtliche Anwartschaftsrechte, 2009; Homma Der Erwerb des Miterfinderrechts, Theoretische und praktische Überlegungen zur Bestimmung der Miterfinder, Diss Hannover 1998; Hövelmann Streitgenossen vor dem Patentamt und dem Patentgericht, Mitt 1999, 129; Hühnerbein Rechtsvergleichende Untersuchung der Miterfinderschaft, 2004; Hughes The Personality Interest of Artists and Inventors in Intellectual Property, 16 Cardozo Arts & Ent.L.J. 81 (1998); Jestaedt Die Vergütung des Geschäftsführers für unternehmensbezogene Erfindungen, FS R. Nirk (1992), 493; Jestaedt Miterfinder im Unternehmen, FS 400 Jahre Universität Gießen (2007), 469; Kasper Urteilsanmerkung zu BGH X ZR 152/03 – Gummielastische Masse II, Mitt 2005, 488; Kellerhals Urheberpersönlichkeitsrechte im Arbeitsverhältnis, Diss Konstanz 2000; Koch Erfindungen aus Rüstungsentwicklungen, BB 1989, 1138; Konertz/Schönhof Erfindungen durch Computer und künstliche Intelligenz - eine aktuelle Herausforderung für das Patentrecht? ZGE 2018, 379; Kraßer Erfinderrecht und widerrechtliche Entnahme, FS H. Hubmann (1985), 221; Kuster Patentrechtliche Aspekte, insbesondere eigentumsrechtliche Probleme in Joint Developments, Diplomarbeit ETH Zürich 2002; Lafontaine Die Rechtsstellung des selbständigen Individualerfinders im europäischen Patentrecht, Diss Saarbrücken 2001; Lauber-Rönsberg/Hetmank The Concept of Authorship and Inventorship under Pressure: Does Artificial Intelligence Shift Paradigms? GRUR Int 2019, 641; Liebenau/Zech/Hofmann Das Recht an der Erfindung und das Recht auf das Patent, ZGE 2012, 133; Lipfert Patentverwertungsfonds, an der Schnittstelle zwischen Kapital- und Patentmarkt, VPP-Rdbr 2006, 117; Liuzzo Inhaberschaft und Übertragung des europäischen Patents, GRUR Int 1983, 20; Marbach Rechtsgemeinschaften an Immaterialgüterrechten – dargestellt an Erfinder- und Urhebergemeinschaften, 1987; Marchese Joint Ownership of Intellectual Property, EIPR 1999, 364; Meier-Beck „Abwasserbehandlung“ und Monopolprinzip – ein Beitrag zum Recht an der Erfindung, FS Th. Reimann (2009), 309; Meitinger Erfinderlose Erfindungen durch Know-how einer Organisation und Erfinderprinzip: kein Widerspruch, Mitt 2017, 149; Meitinger Künstliche Intelligenz als Erfinder? Mitt 2020, 49; Mes Der Anspruch auf das Patent – ein Rechtsschutzanspruch? GRUR 2001, 584; Mondini/Bürge Zuordnung der Ergebnisse gemeinsamer Forschung und Entwicklung in der Praxis, sic! 2008, 3; Müller Vererblichkeit vermögenswerter Bestandteile des Persönlichkeitsrechts: Die neueste Rechtsprechung des BGH zum postmortalen Persönlichkeitsrecht, GRUR 2003, 31; Niedzela-Schmutte Miterfindungen in Forschungs- und Entwicklungskooperationen: rechtliche Aspekte des Erwerbs und der Verwertung in der kooperativen Forschung und Entwicklung sowie in der externen Vertragsforschung, Diss München (Universität der Bundeswehr) 1998; Nirk Zum geschmacksmusterrechtlichen Anwartschaftsrecht. Marginalien zu BGH vom 2. April 1998 – IX ZR 232/96, FS W. Döser (1999), 347; Ohl Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987; Ohly Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte an Forschungsergebnissen von Forschungseinrichtungen und ihren Wissenschaftlern (Tagungsbericht), GRUR Int 1994, 879; Ohly Zur Wirkung prioritätsgleicher Patente, Mitt 2006, 241; Peifer Eigenheit oder Eigentum – was schützt das Persönlichkeitsrecht? GRUR 2002, 495; Preu Das Erfinderpersönlichkeitsrecht und das Recht auf das Patent, FS H. Hubmann (1985), 349; Rahn Patentstrategien japanischer Unternehmen, GRUR Int 1994, 377, auch in: Deutsch-japanische Juristenvereinigung (Hrsg) Gewerblicher Rechtsschutz in Deutschland und Japan. Systeme und Strategien (1995), 55; Reitzle Die Patentpolitik in der Vertragsforschung am Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft, Mitt 1992, 245; Rektorschek Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz: Risiko oder Chance für den gewerblichen Rechtsschutz? Mitt 2017, 438; Alexander Schmidt Erfinderprinzip und Erfinderpersönlichkeitsrecht im deutschen Patentrecht von 1877 bis 1936, 2009; Schmidt Die Rechtsverhältnisse in einem Forscherteam: Rechtsprobleme des Werkschaffens in der Gruppe, Diss Freiburg/Br. 1997; Schnorr Die Gemeinschaft nach Bruchteilen (2004); H. Schulte Die Erfindung als Eigentum, GRUR 1985, 772; Brent Schwab Rechtsprobleme einer Miterfindung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz, GRUR 2018, 670; Schwarz Vereinbarungen über gewerbliche Schutzrechte in Dienstverträgen (Checklist), ecolex 1999, 556; Sefzig Das Verwertungsrecht des einzelnen Miterfinders, GRUR 1995, 302; Šīrava Euphorie Künstliche Intelligenz – Eine Bestandsaufnahme der technischen Entwicklung, Möglichkeiten und Grenzen aus der Sicht der Praxis; GRUR Newsletter 2017/2 S 7; Sobol The Italian Test for Establishing the Right to Invention under Dispute: Gnutti Cirillo SpA v Aermec SpA, EIPR 2012, 799; Spindler Miturhebergemeinschaft und BGB-Gesellschaft, FS G. Schricker (2005), 539; Steffen Die Miturhebergemeinschaft, 1989; Stieger Das Recht aus dem Patent und seine Schranken, 2001; Storch Die Rechte des Miterfinders in der Gemeinschaft, FS A. Preu (1988), 39; Takenaka Has the United States Adopted a First-To-File System through America Invents Act? GRUR Int 2012, 304; Trimborn Erfindungen von Organmitgliedern, Diss Berlin 1998; Ubertazzi Gedanken zur Erfinder- und Urhebergemeinschaft, GRUR Int 2004, 805; Ubertazzi Unionsrechtliche Quellen zum Schutz der Urheberpersönlichkeitsrechte, FS M. Vogel (2017), 377; Ullrich Auslegung und Ergänzung der Schutzrechtsregeln gemeinsamer Forschung und Entwicklung, GRUR 1993, 338; Ullrich Patentgemeinschaften, FS U. Immenga (2004), 403; van Venrooy Der partiell rechtlose Patentlizenzgeber, Mitt 2000, 26; Vásquez Lépinette La contitularidad de los bienes immateriales, 1996; Villinger Rechte des Erfinders/Patentinhabers und daraus ableitbare Rechte von Mitinhabern von Patenten, CR 1996, 331, 393; Volkmer/Theißing/Owens Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens aus Sicht des EPA. GRUR Newsletter 2/2017 S 3; von der Groeben Ausgleich unter Teilhabern nach frei gewordener Diensterfindung. GRUR 2014, 113; von der Grün Die rechtliche Stellung von Miterfindern, 2003; Waldenberger Die Miturheberschaft im Rechtsvergleich, Diss München 1990; Wertenbruch Die Markenrechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft, DB 2001, 419; Westkamp Research Agreements and Joint Ownership of Intellectual Property Rights in Private International Law, IIC 37 (2006), 637; Westenson Die Ausnahmebestimmungen des § 1 Abs 2 PatG und das Grundgesetz, Mitt 1993, 269; Zimmermann Das Erfinderrecht in der Zwangsvollstreckung, GRUR 1999, 121; Zimmermann Erfindungen von Organmitgliedern und Gesellschaftern, FS T. Schilling (2007), 415.




A.Allgemeines

I.Entstehungsgeschichte

1

Die Bestimmung hat ihre geltende Bezeichnung durch die Neubek 1981 erhalten. Seit 1936 (damals § 6, zur Rechtslage zuvor 8. Aufl) ist das Recht dem Erfinder und seinem Rechtsnachfolger zugesprochen; die Regelung geht vom zuvor geltenden Anmelderprinzip im Grundsatz zugunsten des Erfinderprinzips ab.14558 Allerdings behält die Erstanmeldung für die Parallelerfindung Bedeutung (Rn 48 ff). Das Erfinderprinzip ist auch dadurch anerkannt, dass bei der Anmeldung und der Patenterteilung der Erfinder zu (be)nennen ist (§§ 37, 63).14559 Das Erfinderprinzip ist auch dadurch eingeschränkt, dass im Erteilungsverfahren der Anmelder als berechtigt gilt (§ 7 Abs 1).14560

2

Der Diskussionsentwurf 2. PatRVereinfModG vom 14.1.2020 schlägt vor, in Satz 3 die Bezeichnung Patentamt in Deutschen Patent- und Markenamt zu ändern.


II.Europäisches Patentübereinkommen; Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung

3

Art 58, 59 EPÜ enthalten Bestimmungen über die verfahrensrechtl Anmeldeberechtigung; daneben regelt Art 60 EPÜ das Recht auf das eur Patent, Art 61 EPÜ die Anmeldung eur Patente durch Nichtberechtigte. Die Bestimmung überlässt die inhaltliche Ausgestaltung dem nationalen Recht.14561 Art 62 EPÜ gibt dem Erfinder14562 gegenüber dem Anmelder oder Inhaber des eur Patents einen Anspruch auf Nennung. Art 60 Abs 3 EPÜ entspricht § 7 Abs 1; Art 60 Abs 1 Satz 2 betrifft ArbN-Erfindungen. Die bei eur Patentanmeldungen an die Stelle der Regelung in § 6 tretende Rechtsfolgenregelung in Art II § 5 IntPatÜG stützt sich auf Art 61 EPÜ. Die Bestimmungen für das Patent mit einheitlicher Wirkung enthalten keine eigenständige Regelung; hier gilt das EPÜ.


III.Erfinderberatung

4

Über das breit gefächerte Angebot sind detaillierte Informationen dem Internet zu entnehmen.



B.Grundsätze

I.Recht auf das Patent und Recht an der Erfindung

5

Das „Recht auf das Patent“ wird durch Satz 1 dem Erfinder zugeordnet (ebenso Art 60 Abs 1 Satz 1 EPÜ); es ist Teil des (zB in § 55 genannten) Rechts an der Erfindung.14563 Satz 1 zielt umfassend auf dieses Recht.14564 Erfasst ist auch das Recht auf ausländ Patente, soweit diese nach der maßgeblichen Rechtsordnung in Betracht kommen;14565 für das Recht an der Erfindung gilt das Territorialitätsprinzip nicht.14566

6

Dem Erfinder einer Lehre zum technischen Handeln, die zum Patent angemeldet und/oder für die ein Patent erteilt worden ist, erwächst mit deren unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit erfolgten Verlautbarung ein Recht an der Erfindung unabhängig davon, ob die Lehre schutzfähig ist.14567 Dessen Grundlage ist die schöpferische Tat des Erfinders, die unabhängig davon ist, ob später ein Schutzrecht angemeldet und erteilt wird14568 und für die es auf die Fassung der Patentansprüche nur insofern ankommt, als sich aus diesen ergeben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem geschützten Gegenstand gehört und damit Miterfinderschaft nicht begründen kann.14569 Das (hiervon zu unterscheidende) Recht auf das Patent, das das Recht an der Erfindung zur Voraussetzung hat,14570 steht dem Erfinder bereits vor der Anmeldung zu; es beschränkt sich auf die Grundsatzerklärung, dass, falls überhaupt jemand nach den anzuwendenden Bestimmungen ein Patent erhalten kann, dieses dem wahren Erfinder verliehen werden soll.14571 Unter dieser Voraussetzung begründet es nach Anmeldung einen öffentlich-rechtl Anspruch auf Erteilung des Patents gegenüber der Erteilungsbehörde.14572 Das Recht auf das Patent ist nicht auf Erfindungen an bestimmten Orten beschränkt.14573 Zum Verhältnis des Rechts auf das Patent zum Recht aus dem Patent Rn 85 f vor § 34.
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Das Recht an der Erfindung umfasst persönlichkeitsrechtl und vermögensrechtl Aspekte (Doppelnatur);14574 als Vermögensrecht begründet es das Recht auf das Patent14575 und verpflichtet damit die Erteilungsbehörden, wirkt aber gleichzeitig als Forderungs- und Abwehrrecht gegenüber Dritten, die es beeinträchtigen.14576 Es unterliegt insoweit der Zwangsvollstreckung, wenn der Erfinder seine Verwertungsabsicht kundgetan hat14577 (nicht schon zuvor, weil es zunächst zur Geheimsphäre des Erfinders gehört;14578 str). Die vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts bestehen jedenfalls fort, solange die ideellen Interessen noch geschützt sind.14579
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Das Recht an der Erfindung wird als unvollkommen absolutes Immaterialgüterrecht bezeichnet;14580 dies ist mit Rücksicht auf den numerus clausus der absoluten (dinglichen) Rechte bdkl. Der absolute Charakter soll daraus folgen, dass es von jedermann zu respektieren ist, die Unvollkommenheit (gegenüber dem erteilten Patent) daraus, dass es keine Verbietungsrechte in Bezug auf die Benutzung der Erfindung, sondern solche nur gegen seine Beeinträchtigung (die Erfindung ausnutzende Handlungen Dritter, vgl § 8 Satz 1, 2, Art II § 5 IntPatÜG); mit sich bringt.14581 Die Unvollkommenheit zeigt sich auch darin, dass kein Schutz gegen Doppelpatentierung besteht. Schließlich ist das Recht nur in geringem Umfang gegen Verlust durch Veröffentlichung vor der Anmeldung geschützt; es gewährt keine unentziehbare Anwartschaft.14582 Der wettbewerbsrechtl Schutz der Erfindung beruht nicht auf dem Recht an der Erfindung.14583
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II.Als Erfinderpersönlichkeitsrecht ist es ein „sonstiges“ Recht iSd § 823 Abs 1 BGB;14584 es leitet sich aus der Schaffung der Erfindung her14585 und schützt zB durch Erfinderbenennung (§ 37) und Erfindernennung (§ 63);14586 insoweit soll allerdings auch der Wille des Erfinders respektiert werden, im Verborgenen zu bleiben.14587 Das allg Persönlichkeitsrecht aus Art 2 Abs 1, Art 1 GG erhält hierdurch eine besondere Ausprägung.14588 Das Erfinderpersönlichkeitsrecht ist als höchstpersönlich, unverzichtbar, unübertragbar, unverpfändbar und unpfändbar angesehen worden.14589 Es kann nur vom Erfinder selbst, nicht von einem Dritten, zB in Prozessstandschaft, geltend gemacht werden.14590 Es ist postmortal geschützt14591 und vererblich.14592 Nach neuerer Rspr zum allg Persönlichkeitsrecht, die auch auf dessen besondere Erscheinungsformen anzuwenden ist, dient es auch dem Schutz kommerzieller Interessen der Persönlichkeit und begründet unabhängig von der Schwere des Eingriffs einen Schadensersatzanspruch; die entspr Befugnisse gehen auf den Erben über.14593 Die Verletzung des Erfinderpersönlichkeitsrechts begründet neben den Rechten aus §§ 36, 63 Abwehr- und Unterlassungsansprüche.14594 Schadensersatz kann auch in Form der Herausgabe des Verletzergewinns verlangt werden.14595 UU begründet die Verletzung Ansprüche auf Ersatz des immateriellen Schadens,14596 die grds nicht vererblich sind.14597 Berichterstattung über die berufliche Sphäre mit Namensnennung ist in der Sozialsphäre grds hinzunehmen.14598 Die unberechtigte Verwendung von dem Erfinder verliehenen Medaillen und Auszeichnungen durch den Lizenznehmer nach Beendigung des Lizenzvertrags verletzt das Erfinderpersönlichkeitsrecht, jedenfalls wenn der Eindruck erweckt wird, der Lizenznehmer sei selbst Träger der Auszeichnungen.14599 Das Recht des Erfinders auf Anerkennung seiner Erfindereigenschaft findet seine Grenze in dem, was allg üblich ist; aus dem allg Erfinderpersönlichkeitsrecht kann ein Anspruch gegen den Erwerber der Erfindung auf einen Antrag auf Ehrung des Erfinders durch eine Ausstellungsleitung durch Ausstellung einer ehrenden Urkunde oder durch namentliche Nennung nicht hergeleitet werden, soweit sich keine dahingehende Verkehrsübung ausgebildet hat.14600
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Das Erfinderpersönlichkeitsrecht ist negatorisch gegen Beeinträchtigungen geschützt, die sich aus unwahren Tatsachenbehauptungen ergeben.14601 Die Abgrenzung der Tatsachenbehauptung vom Werturteil wird in der Praxis danach vorgenommen, ob die Äußerung dem Beweis zugänglich ist.14602 Dabei ist das Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise zu berücksichtigen.14603 In Anlehnung an § 1004 BGB gewährt die Rspr dem, der das Ziel einer unwahren Tatsachenbehauptung geworden ist, gegen den Störer einen Anspruch auf Widerruf dieser Behauptung, um die Störung abzustellen.14604 Der Anspruch soll das Ansehen des Betroffenen wiederherstellen und weiteren Beeinträchtigungen vorbeugen, die ohne den Widerruf zu besorgen wären.14605 Wieweit eine Tatsachenbehauptung vorliegt, ist Frage des Einzelfalls.14606 Wahre Tatsachenbehauptungen sind durch Art 5 GG privilegiert, soweit sie Dritten zur Meinungsbildung dienen können; sie sind regelmäßig hinzunehmen14607 und können nur dann rechtswidrig sein, wenn die Aussage entweder die Intim- oder Privatsphäre oder eine andere besonders geschützte Sphäre betrifft oder wenn dem Betroffenen ein Schaden droht, der außer Verhältnis zur Verbreitung der Wahrheit steht.14608 Eine Tatsachenbehauptung, die nur Teilwahrheiten vermittelt und dadurch beim Adressaten zu einer Fehleinschätzung des Angegriffenen führt, ist schon aus diesem Grund rechtswidrig.14609 Unter Abwägung dessen besteht ein Widerrufsanspruch nur, soweit die betreffenden Behauptungen bestimmten Dritten oder der Öffentlichkeit zur Kenntnis gelangt sind oder gelangen können. Außerhalb solcher „Außenwirkungen“ ist es nicht gerechtfertigt, dem Gegner einen Widerruf abzuverlangen, der nur darauf hinauslaufen würde, dem Betroffenen, ohne dass dies zum Schutz seiner Ehre in seiner sozialen Umwelt erforderlich wäre, Genugtuung zu verschaffen.14610 Daraus folgt zugleich, dass ein Widerruf allenfalls durch Erklärung gegenüber dritten Adressaten der inkriminierenden Behauptung (oder, bei öffentlich erfolgter Herabsetzung, gegenüber der Öffentlichkeit) verlangt werden kann.14611
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Wertungen und Meinungsäußerungen sind einem Widerruf nicht zugänglich; niemand kann gezwungen werden, eine Überzeugung aufzugeben, ihr abzuschwören oder eine Würdigung zurückzunehmen.14612 Das gilt gleichermaßen für einen beschränkten Widerruf.14613 In diesem Sinn sieht die Rspr das Gutachten eines Sachverständigen regelmäßig als Wertung und nicht als Tatsachenbehauptung an.14614 Unterlassungsansprüche gegen ehrverletzende Werturteile (Schmähkritik, „Prangerwirkung“) werden, soweit die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, hierdurch nicht ausgeschlossen.14615


III.Entstehen und Verlautbarung
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Das Recht an der Erfindung entsteht als persönlichkeitsrechtl geschützte Rechtsposition noch nicht mit dem Erfindungsakt, sondern erst mit dessen (wie auch immer gearteter) Manifestation nach außen, der „Verlautbarung“.14616 Für die Begründung einer schuldrechtlich geschützten vermögensrechtl Position sollte darauf abgestellt werden, dass der Erfinder den Willen hat, Schutz an der Erfindung zu begründen, was nicht schon durch die bloße Verlautbarung an Dritte erfolgt, wohl aber durch auf den Erwerb einer solchen Position gerichtete Handlungen wie die Erfindungsmeldung. Abzustellen ist auf die „fertige“ Erfindung,14617 die allerdings noch nicht marktreif sein muss.14618 Solange die Erfindung noch nicht „fertig“ ist, gehört sie, sofern sie nicht preisgegeben wurde, zur Privatsphäre des Erfinders und damit zu seinem allg Persönlichkeitsrecht.14619 Der in diesem Zusammenhang nicht aus dem Gesetz abzuleitende Begriff des „Erfindungsbesitzes“14620 erweist sich demgegenüber als wenig hilfreich.


IV.Erfinder; originärer Erfindungserwerb Dritter

13

1.Erfinder. Das Recht entsteht in der Person des Erfinders, desjenigen, dessen schöpferischer Tat die Erfindung entspringt,14621 der die Erfindung gemacht hat.14622 Die sprachliche Einkleidung ist unerheblich; maßgeblich ist der sachliche Gehalt der offenbarten Lehre.14623 Erfinder soll nur sein, wer die Erfindung in ausführbarer Weise geschaffen hat,14624 das greift aber für den Miterfinder nicht. Erfinder kann nur eine natürliche Person sein,14625 insoweit aber jedermann, gleichgültig ob In- oder Ausländer. Erfinden ist Realakt,14626 keine rechtsgeschäftliche Tätigkeit, und setzt Geschäftsfähigkeit nicht voraus.14627 Fremdes Handeln kann nicht zugerechnet werden.14628 Das Verbot der Zusammenarbeit von Arzt und Apotheker in § 11 Abs 1 des Gesetzes über das Apothekenwesen steht einer gemeinsamen Entwicklung von Arzneimitteln nicht entgegen.14629
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Eine juristische Person kann das Recht an der Erfindung derivativ erwerben, wird damit aber nur Rechtsnachfolger des Erfinders.14630
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2.„Unpersönliche“ Erfindungen.14631 Eine (unpersönliche) „Betriebserfindung“ kennt das geltende Recht nicht;14632 problematisch kann allerdings die Feststellung der Erfinder und ihrer Anteile bei zahlreichen Beteiligten sein. Auch eine „Computererfindung“ wird bisher nicht anerkannt, da der Computer als bloßes technisches Hilfsmittel nicht die Erfindung macht.14633 Unter den Begriffen der „künstlichen Intelligenz“ und der „elektronischen Persönlichkeit“ gerät dies aber in Fluss.14634
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3.Originärer Rechtserwerb in der Person eines Dritten scheidet bei Patenten und Gebrauchsmustern nach dt Recht aus;14635 anders bei Halbleitertopographien (Rn 8 zu § 2 HlSchG) und nach der Regelung in Art 60 Abs 1 Satz 2 EPÜ, die grds auf das Recht des Staats verweist, in dem der ArbN überwiegend beschäftigt ist.14636 Auch bei ArbNErfindungen wird an einem derivativen Erwerb festgehalten, von dem allerdings wenig mehr als eine Hülle bleibt. Das Recht an der Erfindung eines persönlich haftenden Gesellschafters wächst nicht kraft Gesetzes dem Gesellschaftsvermögen zu; ob und wieweit der Gesellschafter verpflichtet ist, Rechte an der Erfindung auf die Gesellschaft zu übertragen, bestimmt sich nach Inhalt und Zweck des Gesellschaftsvertrags.14637


V.Rechtsnachfolge; Übertragung
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1.Allgemeines. Rechtsnachfolge in die Erfinderrechte kommt im Weg der Gesamtrechtsnachfolge (Erbgang, Rn 37 ff zu § 15;14638 gesellschaftsrechtl Verschmelzung) oder der Einzelrechtsnachfolge (rechtsgeschäftliche Übertragung, Zwangsvollstreckung, Rn 102 ff zu § 15) in Betracht; maßgeblich ist insoweit § 15 oder das nach IPR anwendbare Recht. Bei Einzelrechtsnachfolge ist Rechtsnachfolger jeder, der sein Recht direkt oder indirekt vom Erfinder ableitet.14639 Anmeldung durch Nichtberechtigten eröffnet die Rechtsbehelfe der §§ 8 (Abtretungs- oder Übertragungsklage), 21 (Einspruch) und 22 (Nichtigkeitsklage).14640 Die praktisch größte Bedeutung hat die Inanspruchnahme der Diensterfindung nach dem ArbEG oder entspr Regelungen des ausländ Rechts.
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Auch bei Vorliegen einer freien Erfindung können Treu und Glauben erfordern, dass der Erfinder dem Auftraggeber gegenüber ein aus der Erfindung erwachsenes Ausschlussrecht nicht geltend macht, so, wenn die Erfindung erst dadurch ermöglicht worden ist, dass dem Hersteller der innere StdT im Unternehmen des Herstellers zugänglich gemacht worden ist.14641
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2. Schuldrechtliche Übertragungsverpflichtungen sind möglich; es gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit.14642 So kann vereinbart werden, Erfindungen unabhängig von der Frage der Erfindereigenschaft in eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts zur Verwertung einzubringen.14643 Die Übertragungsverpflichtung kann sich auch stillschweigend aus dem Dienstvertrag ergeben.14644 Auch kann die Anwendbarkeit der (materiellen) Bestimmungen des ArbEG vereinbart werden (vgl Rn 9 zu § 1 ArbEG). Der Gesellschafter kann aufgrund seiner Pflichten als solcher zur Übertragung auf die Gesellschaft gehalten sein, wenn diese es verlangt.14645
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Der im Rahmen eines Werk- oder Werklieferungsvertrags tätig gewordene Hersteller kann verpflichtet sein, eine im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung gemachte Erfindung auf den Besteller zu übertragen; bei Fehlen ausdrücklicher Abrede sind dafür, ob eine stillschweigend übernommene Verpflichtung vorliegt, insb der Aufgaben- und Pflichtenkreis des Herstellers sowie die diesem zugesagte Vergütung heranzuziehen; fehlt eine Abrede, liegt eine freie Erfindung vor.14646 Die Übertragung einer Erfindung, die bereits vor Abschluss des Werkvertrags getätigt wurde, kann vereinbart werden.14647 Ob ein Sachverständiger, der im Rahmen eines Gutachterauftrags eine den Gegenstand des Gutachtens betr Erfindung macht, über diese frei verfügen kann, richtet sich nach dem Inhalt des Auftrags; der Erfinder ist jedenfalls dann nicht gehalten, ein unentgeltliches Benutzungsrecht für die aus einem Gutachterauftrag hervorgegangene Verbesserungserfindung einzuräumen, wenn der Auftrag nicht die Verpflichtung umfasste, für den Auftraggeber erfinderisch tätig zu werden.14648
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Dienstverhältnis; Gesellschaftererfindungen. Eine Übertragungspflicht kann sich aus dem Dienstvertrag und bei Gesellschaftererfindungen14649 ergeben, dies muss durch Auslegung ermittelt werden.14650 Vorsätzlicher Verstoß kann gegenüber Schadensersatzansprüchen des Dienstherrn ein Aufrechnungsverbot begründen.14651 Die Pflicht kommt grds nur bei betriebs- oder unternehmensbezogenen Erfindungen in Betracht; § 4 ArbEG kann Fingerzeige geben. Soweit keine Vorausverfügung (Rn 22) erfolgt ist, wird sie durch Einzelübertragung erfüllt.14652 Ob eine gesonderte Vergütung zu zahlen ist, richtet sich nach dem Vertrag; sind Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten zugewiesen, soll die Leistung durch die Geschäftsführerbezüge abgegolten sein,14653 was indes nur zutrifft, soweit nichts anderes vereinbart ist.14654 Eine (zweckmäßigerweise ausdrückliche) Verpflichtung, dem Dienstherrn die Erfindung zu übertragen oder ihm ein ausschließliches Recht auf Benutzung eines Arbeitsergebnisses einzuräumen, ist auch dann wirksam, wenn das Arbeitsergebnis eine schutzfähige Erfindung ist.14655
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3.Dingliche Vorausverfügungen können getroffen werden,14656 soweit dem Erfordernis ausreichender Bestimmtheit Rechnung getragen wird.14657 Durch Satz 1 wird das Recht des Erfinders hierzu nicht ausgeschlossen; die Vorausverfügung führt zu abgeleitetem Rechtserwerb des Dienstherrn sogleich nach Vollendung der Erfindung ohne weiteren Übertragungsakt; dasselbe gilt im Rahmen einer Vorausverfügung, aber nicht ohne diese14658 bei einer Gesellschaftererfindung.14659
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4.Vergütung. Der Erfinder (auch der Miterfinder) wird sein Recht idR nicht ohne angemessenen Ausgleich hergeben.14660 Die Vergütungspflicht richtet sich in erster Linie nach einer getroffenen Vereinbarung.14661 Sie besteht nur, soweit dort keine abweichende Vereinbarung getroffen ist.14662 Der Verpflichtete kann, wenn Treu und Glauben dies gebieten, für eine außergewöhnliche Leistung, die über den vertragsgem Rahmen hinausgeht, auch ohne ausdrückliche Vertragsabrede eine besondere Vergütung beanspruchen, wenn dem Berechtigten durch diese Leistung eine wertvolle Bereicherung zugeführt worden ist;14663 beim Dienstvertrag kann sich der Anspruch unmittelbar aus § 612 Abs 2 BGB ergeben; das gilt auch bei einem freien Mitarbeiter.14664 Regelmäßig wird mangels Vereinbarung die übliche Vergütung (§§ 612, 632 BGB) geschuldet sein,14665 die nach § 287 Abs 2 ZPO geschätzt werden kann;14666 bei Fehlen fester Vergütungssätze wird das Recht zur Bestimmung der Gegenleistung nicht einseitig dem Erfinder nach §§ 315, 316 BGB zustehen;14667 es kann nur in Betracht kommen, wenn sich auch die Üblichkeit eines Vergütungsrahmens, der nach dem Kriterium der Angemessenheit ausgefüllt werden muss, nicht feststellen lässt.14668 Ein Grundsatz, dass die Inanspruchnahme eines fremden Arbeitsergebnisses ohne weiteres zur Zahlung des dafür üblicherweise entrichteten Entgelts verpflichtet, besteht allerdings nicht,14669 die Neuentwicklung kann vereinbarungsgem bereits durch die Dienstbezüge oder anderweitig abgegolten sein.14670 Das ist insb der Fall, wenn der Geschäftsführererfinder gerade mit dem Ziel entgeltlich beschäftigt wird, persönlich auf Neuerungen hinzuarbeiten, die zu Schutzrechten führen können.14671 Eine etwaige Vertragslücke ist vorrangig im Weg ergänzender Vertragsauslegung unter Würdigung aller tatsächlichen Umstände zu schließen. Die gerichtliche Bestimmung nach § 315 Abs 3 BGB ist fälligkeitsbegründend; eine Verzinsung scheidet jedenfalls vor diesem Zeitpunkt aus.14672
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Es ist naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des Geschäftsführererfinders mangels anderer Anhaltspunkte von der üblichen Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und daran die Überlegung anknüpfen, ob und in welchem Umfang die Fallumstände einen Abschlag erfordern. Dabei sind vor allem die Ausgestaltung der Stellung des Geschäftsführers wie Aufgabenkreis und vereinbarte Geschäftsführerbezüge sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung maßgeblich; es sind die Gesichtspunkte zu beachten, die den billigen Ausgleich zwischen den Interessen des ArbGb und des ArbN im ArbEG herbeiführen; hierbei ist insb von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die Tätigkeit des Erfinders an ein im Betrieb erkanntes Bedürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und wieweit für sie betriebliche Mittel und Einrichtungen benutzt wurden, außerdem, wieweit der Erfinder in die Betriebsorganisation und in die betrieblichen Abläufe einbezogen ist, insb, ob ihm technische Aufgaben wie eine herausgehobene Position im Forschungs- und Entwicklungsbereich wie Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen sind, was idR einen Abschlag gegenüber der Vergütung eines freien Erfinders begründet, während ein solcher nicht notwendig zu erfolgen hat, wenn der Geschäftsführer eine rein kaufmännische Funktion hat und ausübt.14673 Die Anwendung des für ArbN gültigen Rechts kann (auch stillschweigend) vereinbart werden14674 und zweckmäßig sein, weil dadurch die Stellung im Betrieb besser mitberücksichtigt werden kann. Der von einer KG angestellte Geschäftsführer ihrer Komplementär-GmbH kann für seine von der KG übernommene Erfindung jedenfalls dann die angemessene oder die übliche Vergütung verlangen, wenn er aufgrund seines Dienstvertrags ArbGbFunktionen ausübt; die Vergütungsrichtlinien des ArbEG finden weder unmittelbar noch entspr Anwendung, allerdings können bei der Bemessung auch Gesichtspunkte einfließen, auf die der Gesetzgeber im Rahmen des ArbEG beim billigen Ausgleich zwischen den Interessen des ArbGb und des ArbN-Erfinders abgehoben hat, weil die Erfindung im Rahmen des Betriebs mit Hilfe von betrieblichen Mitteln entstanden ist, wie ein an die Stelle des Anteilsfaktors tretender Unternehmensfaktor.14675 Auf die einem freien Erfinder üblicherweise gezahlten Lizenzgebühren wird im allg nicht zurückzugreifen sein.14676 Die Vertragsfreiheit lässt jedoch auch hier andere Gestaltungen zu, insb wenn der Geschäftsführer mit dem Ziel entgeltlich angestellt wird, persönlich auf schutzfähige Neuerungen hinzuarbeiten.14677 Bei Miterfindern (Rn 26 ff) kann die Vergütung uU allein nach dem Beitrag eines Miterfinders allein zu bemessen sein, wenn lediglich dessen Beitrag benutzt wird und der Beitrag des anderen Miterfinders zu diesem nichts beiträgt.14678



C.Mehrheit von Erfindern

I.Allgemeines
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Satz 2 regelt den Fall der gemeinsamen Erfindung, Satz 3 den der von mehreren unabhängig voneinander gemachten Erfindung („Doppelerfindung“; besser „Parallelerfindung“). Das Rechtsverhältnis mehrerer Mitinhaber eines Patents bestimmt sich nach bürgerlichem Recht.14679


II.Miterfinder

26

1.Grundsatz. Die Regelung in Satz 2 betrifft nur das Recht auf das Patent, das den Miterfindern gemeinschaftlich zusteht. Sie bestimmt nicht im einzelnen, unter welchen Voraussetzungen mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht haben.
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Das Erfinderpersönlichkeitsrecht dem einzelnen Miterfinder zu; allerdings kann nur Anerkennung als Miterfinder beansprucht werden.14680 Leugnung der Miterfindereigenschaft verletzt das Erfinderpersönlichkeitsrecht.14681 Dritten gegenüber besteht grds kein Anspruch auf Anerkennung eines bestimmten Miterfinderanteils.14682
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Im EPÜ fehlt eine ausdrückliche Regelung, jedoch setzt Art 81 Satz 1 EPÜ die Mieterfindung voraus; wobei die Rechtsfolgen dem jeweils anwendbaren nationalen Recht überlassen bleiben.14683

2.Voraussetzungen
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a. Gemeinsame Erfindung. Miterfinder ist nur, wer einen schöpferischen Beitrag zur Erfindung geleistet hat.14684 Rein konstruktive Beigaben genügen nicht.14685 Der Beitrag braucht nicht selbstständig erfinderisch zu sein14686 und muss nicht zu einer Ausgestaltung in Form eines Unteranspruchs führen, sondern kann insb die Merkmale eines Ausführungsbeispiels betreffen.14687 Er muss auch nicht den „springenden Punkt“ der Erfindung betreffen.14688 Für die Bestimmung der Miterfinderanteile sind die technische Lehre in ihrer Gesamtheit und die Beiträge, die die einzelnen Erfinder zum Zustandekommen dieser Lehre geleistet haben, in den Blick zu nehmen.14689 Die Patentansprüche sind nur insoweit maßgeblich, als sie angeben, dass eine beschriebene Ausführungsform außerhalb des geschützten Gegenstands liegt und deshalb Miterfinderschaft am geschützten Gegenstand nicht begründen kann.14690 Die Beiträge der Miterfinder dürfen nicht isoliert unter dem Gesichtspunkt erfinderischer Leistung geprüft werden; ob eine solche vorliegt, beurteilt sich nach der Gesamtlösung mit den vorgeschlagenen Mitteln; die Beiträge sind nur dahin zu prüfen, ob sie überhaupt zur Lösung beigetragen haben; nur Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in bezug auf die Lösung sind, sowie solche, die auf Weisung eines Erfinders oder eines Dritten geschaffen worden sind, begründen keine Miterfinderschaft; ein zu strenger Maßstab darf nicht angelegt werden.14691 Darauf, ob mehrere planvoll zusammengearbeitet haben, kommt es nicht an. Abgrenzung zwischen Miterfinder und Erfindergehilfen ist nur fallbezogen möglich.14692 Darauf, ob der Vorschlag technisch falsch ist, kommt es nicht an.14693 Offengelassen wurde dies für erkennbar sinnwidrige Beiträge, die den Schluss nahelegen, nur zur Konstruktion der Miterfinderschaft aufgenommen zu sein.14694 Beisteuerung eines Ausführungsbeispiels nach Vorliegen der fertigen Erfindung begründet nicht Miterfindereigenschaft.14695 Ausgestaltung der fertigen Erfindung mit einer aus dem StdT entnommenen bekannten Maßnahme genügt ebenso wenig wie Beschaffung von Anschauungsmaterial, Hinweis auf in der Fachwelt bekannte Verfahren und Mithilfe bei der Fassung der Anmeldungsunterlagen,14696 auch nicht „Erkennen“ der Patentfähigkeit.14697 Selbstständige Fertigung von Konstruktionszeichnungen kann ausreichen, wenn die Vorgaben nicht im Detail ausgearbeitet waren.14698 Die tatrichterliche Feststellung eines solchen Beitrags erfordert Feststellungen dazu, was nach Haupt- und Unteransprüchen des Patents Gegenstand der geschützten Erfindung ist,14699 jedoch ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem unter Schutz gestellten Gegenstand gehören kann.14700 Nachträgliche Beschränkung des Patents kann dazu führen, dass ein Miterfinder, dessen schöpferischer Beitrag nicht mehr unter den beschränkten Gegenstand des Patents fällt, aus diesem Kreis ausscheidet.14701 Erfinderbenennung kann für Miterfinderschaft sprechen.14702
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Mitberechtigung unter dem Gesichtspunkt einer gemeinsamen Konzeption kann entstehen, wenn der eine die Aufgabe und den grundsätzlichen Lösungsweg aufzeigt, jedoch noch keine für den Fachmann ohne zusätzliche erfinderische Überlegungen ausführbare Lehre gefunden hat, und wenn erst der andere den ihm mitgeteilten Erfindungsgedanken der praktischen Verwirklichung zuführt.14703 Aus der Erteilung eines Entwicklungsauftrags kann Mitberechtigung entstehen.14704
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Eine Erfindergemeinschaft kann sich nicht nur, wie regelmäßig, durch beiderseits geplante Zusammenarbeit,14705 sondern auch im Weg der Weiterentwicklung einer widerrechtl entnommenen Lehre durch den Entnehmer ergeben.14706 Zeitliche Staffelung der Beiträge muss einer gemeinschaftlichen Erfindung nicht entgegenstehen.14707
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b.Mitberechtigung (nicht Miterfinderschaft als solche) kann auch durch grds frei zu vereinbarende rechtsgeschäftliche Einräumung14708 oder Übertragung auf eine Personenmehrheit zB in Form einer Gesellschaft oder Bruchteilsgemeinschaft14709 sowie im Fall der Gesamtrechtsnachfolge bei einer Mehrheit von Erben entstehen. In der Praxis kommen auch Patentverwertungsfonds vor.14710 Eine Vereinbarung, nach der ein Dritter, der an der Erfindung selbst nicht beteiligt war, aus Vermarktungsgründen als Mitinhaber eingetragen werden soll, wurde als auf eine anfänglich objektiv unmögliche Leistung gerichtet angesehen.14711
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3.Rechtsfolgen. Die Rechtsverhältnisse der Miterfinder richten sich nach dem auf sie anwendbaren nationalen Recht, das der freien Rechtswahl unterliegt. Mangels einer solchen wird in erster Linie auf ein gemeinsames Heimatrecht abzustellen sein.14712 Bei gemeinschaftlicher Erfindung ist das Recht auf das Patent originär gemeinschaftlich.
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Die Miterfinder können grds die Einräumung einer Mitberechtigung verlangen.14713 Dies ist iSv § 308 ZPO ein Minus zu dem Anspruch auf Übertragung (Rn 43 zu § 8). Der Anspruch auf Zahlung einer Vergütung richtet sich nach dem Beitrag, den der Erfinder zu der Erfindung beigesteuert hat;14714 er erfasst als Minus den Anspruch auf Zahlung einer Miterfindervergütung.14715
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Die Miterfinder können ihre Berechtigung an der Erfindung selbst regeln; schuldrechtl gilt der Grundsatz der Vertragsfreiheit.14716 Die Zustimmung eines Miterfinders zur Anmeldung durch den anderen auf dessen Namen lässt nicht ohne weiteres auf eine Übertragung der Rechte auf den Anmelder schließen; sie kann auch eine Ermächtigung (§ 185 BGB) zur alleinigen Geltendmachung des der Erfindergemeinschaft zustehenden Rechts auf Erteilung (Eintragung) des Schutzrechts sein.14717
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In erster Linie kommt die Vereinbarung einer Gesellschaft nach §§ 705 ff BGB in Betracht (anders nach § 7 MarkenG);14718 die Erfindung kann auch (auch im Weg der Vorwegübertragung nach §§ 413, 398, 747 BGB14719) in eine bestehende Gesellschaft14720 eingebracht werden. Die Einbringung in die Gesellschaft wird eine von dieser unabhängige Nutzung durch die Gesellschafter anders als im Fall der Bruchteilsgemeinschaft idR ausschließen.14721 Die Auseinandersetzung der Gesellschaft erfolgt grds nach §§ 730 ff BGB;14722 Rückgabe eingebrachter Erfindungen in natura scheidet selbst bei fehlerhafter Gesellschaft jedenfalls idR aus.14723 „Hinauskündigungsklauseln“, die einer Gruppe von Gesellschaftern das Recht einräumen, einen Mitgesellschafter ohne sachlichen Grund auszuschließen, sind grds nach § 138 Abs 1 BGB nichtig.14724 Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist rechtsfähig, soweit sie eigene Rechte und Pflichten begründen kann.14725
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Ist nichts, auch nicht stillschweigend, vereinbart, besteht Bruchteilsgemeinschaft nach § 741 BGB;14726 das gilt grds auch bei der Gesellschaftererfindung, an der alle Gesellschafter beteiligt sind, da das patentrechtl Erfinderprinzip dem Grundsatz des § 718 BGB vorgeht.14727 Wird die gemeinschaftliche Diensterfindung gegenüber einem ArbN frei, entsteht grds Bruchteilsgemeinschaft zwischen diesem ArbN und dem ArbGb, der im übrigen in Anspruch genommen hat.14728 Ein Entwicklungsauftrag lässt mangels Bestehens einer Gesellschaft eine Bruchteilsgemeinschaft entstehen.14729 Das Gemeinschaftsverhältnis besteht grds auch am Patent.14730 Die Miterfinder haben je einen ideellen Anteil von nur im Zweifel gleicher Größe14731 (§ 742 BGB). Maßgeblich für die Höhe der Anteile ist die Beteiligung an der erfinderischen Leistung; dabei ist im Rahmen des Parteivortrags zunächst der Gegenstand der Erfindung zu ermitteln, sodann sind die Einzelbeiträge der Beteiligten an ihrem Zustandekommen festzustellen, schließlich ist deren Gewicht im Verhältnis zueinander und zur erfinderischen Gesamtleistung abzuwägen;14732 bei deutlich trennbaren Anteilen können auch technische oder wirtschaftliche Gesichtspunkte wie Vorteilhaftigkeit, Bevorzugung bei der praktischen Umsetzung, Wertschätzung am Markt Berücksichtigung finden.14733 Gegenseitiger Austausch der erfinderischen Gedanken kann für gleiche Beteiligung sprechen.14734 Auf die Besonderheiten der Interessenlagen bei Rechten an Erfindungen, die sich insb aus deren unkörperlicher Natur und der Bedeutung der Geheimhaltung vor Anmeldung ergeben, ist Rücksicht zu nehmen.14735 Die Heranziehung der Bestimmungen für Miturheber in § 8 Abs 2–4 UrhG bedarf wegen des persönlichkeitsrechtl Einschlags und der grds Unübertragbarkeit sorgfältiger Prüfung.14736

38

Die Verwaltung steht den Teilhabern nach § 744 Abs 1 BGB gemeinschaftlich zu. Hierzu rechnen insb Schutzrechtsanmeldung und -aufrechterhaltung, Vergabe von Lizenzen,14737 Vorgehen gegen Verletzer14738 und gegen Geheimnisverrat. Eine der Beschaffenheit des Gegenstands entspr ordnungsmäßige Verwaltung kann mit sich nach der Größe der Anteile richtender Mehrheit beschlossen werden (§ 745 Abs 1 BGB). Notwendige Erhaltungsmaßnahmen (Gebührenzahlung) kann jeder Teilhaber ohne Zustimmung der anderen treffen14739 (§ 744 Abs 2 BGB); hierzu gehört auch die Benennung eines gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten im Erteilungsverfahren, wenn wegen dessen Fehlens Zurückweisung der Anmeldung droht.14740 Die notwendige, aber verweigerte Mitwirkung eines Teilhabers kann durch gerichtliche Entscheidung ersetzt werden. Bei Verletzung eines gemeinschaftlichen Patents kann jeder Teilhaber im eigenen Namen auf Unterlassung und auf Schadensersatzleistung an alle Teilhaber klagen14741 (vgl § 8 Abs 2 Satz 3 UrhG).

39

Grds kann jeder Teilhaber die Vornahme der Anmeldung verlangen.14742 Ein Mitberechtigter, der eine Erfindung für sich allein anmeldet, verstößt gegen seine Pflicht zur gemeinschaftlichen Verwaltung (§ 744 Abs 1 BGB); zugleich verletzt er nach Auffassung des BGH das den anderen Mitberechtigten zustehende Recht an der Erfindung (zur Kritik Rn 5 ff). Deshalb steht den anderen Mitberechtigten ein Anspruch auf Schadensersatz zu, der einen anteiligen Ausgleich für gezogene Gebrauchsvorteile umfassen kann und dessen Entstehungszeitpunkt nicht davon abhängt, wann er erstmals geltend gemacht worden ist.14743 Für die Frage, ob Patent- oder GbmSchutz erwirkt werden soll, kann § 13 Abs 1 Satz 2 ArbEG herangezogen werden.
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Die Anmeldung kann im Einzelfall (Gefahr der Veröffentlichung) notwendige Erhaltungsmaßnahme nach § 744 Abs 2 sein;14744 einer verweigerten Mitwirkung, etwa durch Nichterteilung der Vollmacht, kann durch Anmeldung allein im eigenen Namen begegnet werden.14745 Hat ein Teilhaber auf seinen Namen angemeldet, handelt er zwar grds widerrechtl, dies löst jedoch nur einen Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung und entspr Umschreibung aus. Auch das Nichtigkeitsberufungsverfahren kann von einem Teilhaber allein durchgeführt werden; Rücknahme der Berufung durch einen Teilhaber bewirkt deshalb nur, dass dieser des Rechtsmittels verlustig geht.14746
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Die Benutzung der gemeinschaftlichen Erfindung durch einen Teilhaber ist nicht verboten,14747 soweit damit die Benutzungsrechte der anderen Teilhaber nicht beeinträchtigt werden (§ 743 Abs 2 BGB),14748 kann aber gegen schuldrechtl Pflichten aus dem Gemeinschaftsverhältnis verstoßen.14749 Der Teilhaber kann zudem, sofern Verwaltung und Benutzung nicht geregelt sind, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen (§ 745 Abs 2 BGB).14750 Eine Benutzungsregelung, die einem der Mitberechtigten die Nutzung der gemeinsamen Erfindung verbietet, kann allenfalls unter besonderen Voraussetzungen einer ordnungsmäßigen Verwaltung und Benutzung entsprechen (etwa wenn ein Mitberechtigter sich gegenüber den anderen zu besonders hohen Ausgleichsleistungen verpflichtet und im Gegenzug eine alleinige Nutzungsbefugnis erhält).14751
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Ausgleichsansprüche des Teilhabers für gezogene Gebrauchsvorteile bestehen nach deutschem Recht (anders zB in Frankreich, Art L 613–29 Buchst a CPI; im Vereinigten Königreich und in Japan)14752 nur nach Maßgabe einer getroffenen Vereinbarung oder eines Mehrheitsbeschlusses, die ggf auszulegen sind, sowie im Rahmen des § 745 Abs 2 BGB14753 von der Beanspruchung einer Regelung an,14754 soweit es nach billigem Ermessen dem Interesse14755 aller Teilhaber entspricht, dass der selbst Nutzende für Gebrauchsvorteile, die den seinem Anteil entsprechenden Bruchteil übersteigen, einen Ausgleich in Geld leistet;14756 sie ergeben sich insb nicht aus § 743 BGB.14757 Ob einem Mitberechtigten ein Ausgleich zusteht, kann auch von den Gründen abhängen, aus denen der Anspruchsteller von einer eigenen Nutzung der Erfindung abgesehen hat.14758 Eine etwaige Beteiligung des die Erfindung nicht nutzenden Teilhabers an den Vorteilen, die der andere Teilhaber aus der Nutzung der Erfindung zieht, muss nicht notwendig die Größe des jenem zustehenden ideellen Bruchteils am Patent widerspiegeln.14759 Die Ausgleichsleistung ist idR nach Lizenzgrundsätzen zu bemessen, jedoch kann in Ausnahmefällen eine am erzielten Gewinn orientierte Ausgleichsleistung als der Billigkeit entsprechend anzusehen sein; dass eine besonders hohe Gewinnmarge erzielt wird, reicht hierfür nicht aus.14760 Vor Patenterteilung kann nur eine angemessene Entschädigung verlangt werden, die die Gewinnherausgabe nicht umfasst.14761 Die Einschränkung eigener Verdienstmöglichkeiten durch die Nutzung eines Teilhabers ist wie bei sonstigen gemeinschaftlichen Gegenständen14762 keine Beeinträchtigung des Mitgebrauchs der übrigen Teilhaber.14763 Auch bei Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf dem Markt ist die Grenze des § 743 Abs 2 BGB noch nicht überschritten.14764 Notfalls kann die Auflösung der Gemeinschaft verlangt werden. Erst bei Beeinträchtigung der Rechte der anderen Teilhaber kommen darüber hinaus Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung und/oder aus unerlaubter Handlung (Eigentumsverletzung) in Betracht.14765 Das gilt auch, wenn die Bruchteilsgemeinschaft zwischen ArbGb und einem ArbN besteht, für Ausgleichsansprüche gegen den ArbGb.14766 Beeinträchtigungen des Rechts des einzelnen Teilhabers, denen dieser zugestimmt hat, bleiben möglich.14767 Ein weitergehendes Benutzungsrecht kann sich aus § 42 Nr 3 ArbEG für den nach dieser Bestimmung privilegierten Miterfinder ergeben. An den von der Gemeinschaft gezogenen Früchten (insb Erlösen aus vergebenen Lizenzen) steht jedem Teilhaber ein seinem Anteil entspr Bruchteil nach § 741 Abs 1 BGB zu; dies erfasst nicht Gebrauchsvorteile aus befugter Eigennutzung.14768 Die Grundsätze gelten auch, wenn das gemeinschaftliche Recht auf das Schutzrecht nicht zu einem gemeinschaftlichen Recht am Schutzrecht führt.14769 Für den Rechnungslegungsanspruch wendet der BGH die zum ArbNRecht entwickelten Grundsätze an.14770
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Kann oder darf der Teilhaber die Erfindung nicht benutzen, kann er seine Ansprüche nach § 745 Abs 2 BGB geltend machen oder Aufhebung der Gemeinschaft verlangen.14771 Dies gibt auch dem wirtschaftlich schwachen Teilhaber ein starkes Druckmittel in die Hand.14772
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Jeder Teilhaber kann über seinen Anteil ohne Mitwirkung der anderen verfügen14773 (§ 747 Satz 1 BGB), solange Geheimhaltungspflicht besteht, jedoch nur unter Wahrung der Geheimhaltung.14774 Ein Vorbehalt des Benutzungsrechts oder eine Aufspaltung des Anteils kommen nicht in Betracht.14775 Ein Vorkaufsrecht steht den übrigen Teilhabern nicht zu (anders in Frankreich: Art L 613-29 Buchst e CPI).14776 In Analogie zu § 8 Abs 4 UrhG sollte ein Verzicht mit Anwachsung bei den übrigen Teilhabern anerkannt werden14777 (so auch die Regelung in Art 52 Abs 3 luxemburg PatG 1992/1998).
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Verfügungen im Ganzen können nur mit Einverständnis aller Teilhaber erfolgen (§ 747 Abs 2 BGB).14778 Die Einräumung von Lizenzen bedarf des Einverständnisses aller Teilhaber,14779 zu dem ein Mehrheitsbeschluss oder ein Anspruch aus § 745 Abs 2 BGB verpflichten kann.14780 Lizenzerteilung durch einen Teilhaber ist den übrigen gegenüber unwirksam (sehr str).14781 Fehlende Berechtigung eines Dritten, der sein Benutzungsrecht zu Unrecht vom Mitinhaber ableitet, ist Patentverletzung und nicht nur Vertragsverletzung.
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Aufhebung der Gemeinschaft können die Teilhaber jederzeit verlangen (§ 749 Abs 1 BGB); entgegen einer in der Lit verbreiteten Auffassung14782 gelten hier grds keine Besonderheiten.14783 Sie erfolgt durch Verkauf und Teilung des Erlöses, mangels anderweitiger Einigung nach den Regeln des Pfandverkaufs (§ 753 Abs 1 Satz 1 BGB).
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4.Verjährung. Für Übertragungsansprüche gilt die regelmäßige dreijährige Verjährungsfrist (Rn 18 zu § 141).14784



III.Parallelerfinder (Doppelerfinder)14785
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Bei Parallelerfindungen steht das Recht auf das Patent dem Erfinder zu, der die Erfindung zuerst, dh mit dem frühesten Zeitrang, beim DPMA angemeldet hat (Satz 3).14786 Eine grds übereinstimmende Regelung enthält Art 60 Abs 2 EPÜ.
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Den Konflikt zwischen den Parallelerfindern regeln das dt wie das eur Recht nach dem Zeitrang der Anmeldung („first-to-file“-Grundsatz). Dagegen knüpfte das US-amerikanische Recht an die Erfindungspriorität („first-to-invent“-Grundsatz) an; ein Abgehen hiervon war ein wesentliches Bemühen internationaler Harmonisierungsbestrebungen; das Problem ist immerhin dadurch entschärft, dass die USA als Zeitpunkt der Schaffung der Erfindung seit Inkrafttreten des TRIPS-Übk auch Handlungen im Ausland anerkannten;14787 infolge des Inkrafttretens des America Invents Act am 16.3.2013 hat sich insoweit aber eine weitgehende Angleichung an das eur Verständnis ergeben. Für die Anknüpfung an den Zeitpunkt der Anmeldung spricht neben Ermittlungsschwierigkeiten bei der Feststellung des ersten Erfinders auch der Gesichtspunkt, dass erst die Offenbarung d er Erfindung eine Belohnung rechtfertigt.14788
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Der weitere Anmelder hat zunächst unabhängig vom ersten Anmelder ein Recht auf das Patent. Str ist, ob er dieses erst mit der Patenterteilung aufgrund der Erstanmeldung verliert14789 oder bereits mit der Veröffentlichung der früheren Anmeldung14790 entspr der Regelung in Art 60 Abs 2 EPÜ. Die Frage stellt sich indes so nicht. Satz 3 stellt nach geltendem Recht weder einen Zurückweisungs- noch einen Widerrufs- oder Nichtigkeitsgrund dar.14791 Die weitere Anmeldung ist im Verhältnis zur früheren allein an §§ 3, 4 zu messen. Die nicht vorveröffentlichte frühere Anmeldung ist nur relevant, wenn sie nach § 3 Abs 2 neuheitsschädlich ist (und die Neuheitsschonfrist nicht eingreift); ist sie vorveröffentlicht, gehört sie gegenüber der weiteren Anmeldung zum StdT.14792 Im übrigen bestimmt sich das Verhältnis untereinander nach dem Altersrang.14793 Satz 3 wirkt damit nur im Verhältnis der verschiedenen Anmelder bzw der abgeleitet Berechtigten und hat auch insoweit nur deklaratorische Bedeutung.
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Unter dem Gesichtspunkt des „Prioritätsschutzes“ soll ein Rechtsschutzbedürfnis für die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens für den Erstanmelder auch nach Ablauf der Schutzdauer begründet sein;14794 dieser Konstruktion bedarf es nicht, weil der Erteilungsanspruch mit Ablauf der Schutzdauer nicht untergeht.
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Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass eine Parallelerfindung vorliegt, trifft den, der im Prozess auf § 8 gestützte Ansprüche geltend macht; der Beweis ist grds nicht geführt, solange die Möglichkeit offen bleibt, dass die Erfindung unabhängig vom Anspruchsteller gemacht worden ist, allerdings reicht die mehr oder weniger theoretische Möglichkeit des Vorliegens einer Parallelerfindung ebenso wie die pauschale Erklärung, der Anmelder sei als hervorragender Fachmann in der Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden Erfindungsgedanken ebenfalls aufzufinden, grds nicht aus. 14795 Hat der Anspruchsteller dargelegt, dass er die in Anspruch genommene Lehre entwickelt und dem späteren Anmelder vor dessen Anmeldung mitgeteilt hat, hat der Anmelder konkret darzulegen, wann und wie er die in Streit stehende Erfindung unabhängig von den ihm mitgeteilten Informationen gemacht hat.14796



D.Steuer- und bilanzrechtliche Fragen

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl;): Bär/Graf Ballestrem Bewertung von geistigem Eigentum, insbesondere bei Veräußerung/Lizensierung im Zeitalter von BEPS: Aufgabe des Fremdvergleichsgrundsatzes? Mitt 2018, 437; Baldus/Heckmann Zur ökonomischen Bewertung von Patenten in Unternehmen: eine Betrachtungsweise unter Einbeziehung des Unternehmensumfeldes, Mitt 2015, 444; Blöchle/Menninger The Patent Box: tax regimesd in Europe, Mitt 2015, 166; Christiansen Die bilanzsteuerliche Behandlung der Diensterfindungen, StBp 1982, 41; Ensthaler/Strübbe/Zech Verwertungsstrategien für Erfindungen: Patentbewertung als rechtliche und betriebswirtschaftliche Entscheidungsgrundlage, WRP 2006, 1157; Felix Rechtspolitische Problematik des Auslaufens der steuerlichen Erfinderverschonungen, BB 1988, 812; Felix/ Stahl Erfinder in der Besteuerungspraxis2, 1981; Gehm Ertragsteuerliche Behandlung von Erfindungen und Patenten, D-spezial 2003, Nr 23, 1; Gehm Patente und Erfindungen im Steuerrecht – ein Überblick, Mitt 2011, 410; Gehm Umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen bei Patentverwertung, Mitt 2019, 398; Grünewald/Köllner/Petersen/Wurzer/Zwirner Bilanzierung von Patenten, 2010; Grünewald/Wurzer Monetäre Patentbewertung nach DIN 77100 mit Anwendungsfällen für die praktische Bewertung, 2012; Kasperzak/Witte Monetäre Patentbewertung auf Basis der Lizenzpreisanalogie, DStR 2009, 1549; Korn Wegfall der steuerlichen Erfindervergünstigungen: Gestaltungsmöglichkeiten in 1988 und danach, Kölner Steuerdialog 1988, 7417; Kulhavy Erfindungs- und Patentlehre: Methodik der Bewertung von Erfindungen und Patenten, 2010; Marx/Kilincsoy Die einkommensteuerliche Qualifikation von Zufallserfindungen, DB 2017, 2313; Menninger Neue Standards zur Bewertung von Patenten und Technologien, GRURPrax 2012, 102; Menninger/Wurzer Bewertungsstandards für Patente und Marken, 2014; Mohr Die Besteuerung der Erfinder und Erfindungen, 1985; Neuburger Die Bewertung von Patenten, Diss Univ. München 2005; Reese Die Bewertung von Immaterialgüterrechten, Diss Kiel 2005; Rings Patentbewertungen – Methoden und Faktoren zur Wertermittlung technischer Schutzrechte, GRUR 2000, 839; Schwendy/Keßler Erfindungen, LSW Gruppe 4/97 (1984); Stahl Lizenzen, Know-how und Erfinder im Steuerrecht, Kölner Steuerdialog 1984, 5628; Straus Zur Anwendbarkeit der Erfinderverordnung auf Sortenschutz für Pflanzenzüchtungen freier Erfinder, GRUR 1986, 767; von Oppen Patente bewerten – Gedanken zur monetären Bewertung von Patenten, Tagungsband 17./18. Freiberger Seminar zur Praxis des Gewerblichen Rechtsschutzes (2011), 85; von Oppen Eine DIN-Norm zur monetären Bewertung von Patenten: DIN 77100 „Patentbewertung – monetäre Bewertung von Patenten“, Mitt 2012, 486; Wurzer/Reinhardt Bewertung technischer Schutzrechte2, 2009.

I.Aktivierung
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Unternehmen können Patente bilanzieren (§ 248 Abs 2 HGB). Ein nicht entgeltlich von einem Dritten erworbenes, sondern vom Steuerpflichtigen selbst hergestelltes immaterielles Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, zB ein Patent, ist bereits als Vermögensgegenstand und Wirtschaftsgut entstanden; es kann deshalb Gegenstand einer Entnahme iSd § 4 Abs 1 Satz 2 EStG sein.14797


II.Bewertung14798
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Die Bewertung betrifft die DIN 77100. Bei der Ermittlung des Teilwerts einer patentierten Erfindung aufgrund von Ertragswertüberlegungen ist der nach den Verhältnissen des Feststellungszeitpunkts in Zukunft voraussichtlich zu erzielende durchschnittliche Jahresertrag idR aus dem rechnerischen Durchschnitt der Erträge der letzten drei Jahre vor dem Feststellungszeitpunkt zu ermitteln.14799 Die Tatsache, dass eine geschützte Erfindung durch ein Zusatzpatent verbessert wurde, rechtfertigt es regelmäßig nicht, die durch Zusatzpatent verbesserte Erfindung als eine neue Erfindung im Verhältnis zur ursprünglichen Erfindung anzusehen. Bei der Bewertung von Patenten hat sich die Ertragswertermittlung nach der Lizenzanalogie durchgesetzt,14800 insoweit kann auf die Grundsätze zur Bestimmung des Erfindungswerts nach dem ArbEG verwiesen werden. Die bisherigen Grundsätze14801 können mit Ausnahme der zugrunde zu legenden Nutzungsdauer, insb zur Kapitalisierung, weiterhin herangezogen werden.14802 Die Teilwertdefinition des § 6 Abs 1 Satz 3 EStG gilt mangels gegenteiliger Regelung in § 6 Abs 1 Nr 5 EStG grds auch für die Einlage eines immateriellen Wirtschaftsguts; das know-how und die ungeschützte Erfindung können jederzeit von Dritten verwendet werden, ein ihnen beizumessender Wert ergibt sich nur daraus, dass sie Dritten unbekannt sind; ist das Spezialwissen nicht mehr geheim, kommt ihnen iSd Teilwertdefinition kein Wert mehr zu.14803 Werden für eine Erfindung in mehreren Ländern Patente erteilt, sind die einzelnen Patente verschiedene Wirtschaftsgüter.14804 Der Fremdvergleichsgrundsatz im Steuerrecht soll Gewinnverschiebungen zwischen verbundenen Unternehmen verhindern; nach dem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-Projekt der OECD sollen strenge Anforderungen an die Zuordnung von Risiken gestellt werden.14805


III.Zurechnung14806
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Die Erfindertätigkeit als solche ist farblos;14807 sie kann bereits in der Entwicklungsphase einer selbstständigen, gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit zuzurechnen sein, aber auch im Rahmen einer Liebhaberei entwickelt werden oder sich (ausnahmsweise) als Zufallserfindung darstellen; in den beiden letztgenannten Fällen gehört sie bis zur Einlage in einen Betrieb zum Privatvermögen.14808 Erlöse aus einer (insb bei branchenfremden Erfindern in Betracht kommenden) Zufallserfindung sind nicht nach § 22 Nr 2, 3 EStG steuerbar; allein die Patentanmeldung führt noch nicht zu einer nachhaltigen Tätigkeit.14809 Der Begriff der Zufallserfindung dient dabei ausschließlich dazu, die nur gelegentliche, nichtsteuerbare von der nachhaltigen, steuerbaren Tätigkeit eines Erfinders abzugrenzen.14810 Ist Gewinnerzielungsabsicht bei Beginn der Tätigkeit nicht gegeben, liegt Liebhaberei vor.14811 Planmäßige Erfindertätigkeit ist regelmäßig freie Berufstätigkeit iSd § 18 Abs 1 Nr 1 EStG.14812 Einkünfte aus Erfindertätigkeit sind dann Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Arbeit, wenn es nach einem spontan geborenen Gedanken einer weiteren Tätigkeit bedarf, um die Erfindung bis zur Verwertungsreife zu fördern.14813 Ist die Erfindertätigkeit eines Gewerbetreibenden untrennbar mit der gewerblichen Tätigkeit verbunden, bleibt die Gesamttätigkeit, auch wenn die Einkünfte aus der Vergabe von Lizenzen die sonstigen gewerblichen Einkünfte überwiegen, im allg gewerblicher Natur.14814 Das auf einer Erfindung beruhende Patent ist nicht stets notwendiges Betriebsvermögen einer freiberuflichen (erfinderischen) Tätigkeit. Es kann (bei eigengewerblicher Verwertung der Erfindung) notwendiges oder (bei Verwertung durch Vergabe von Lizenzen) gewillkürtes gewerbliches Betriebsvermögen sein.14815 Gemeinschaftliche Erfindertätigkeit von Freiberuflern lässt die Erfindung notwendiges Betriebsvermögen einer stillschweigend gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts werden.14816 Die Bruchteilsgemeinschaft, der die Erfindung überlassen wurde, kann Besitzgesellschaft im Rahmen einer Betriebsaufspaltung sein.14817 Jedoch kann sie nicht Unternehmer sein,14818 womit ihre Berechtigung zum Vorsteuerabzug entfällt.14819 Absatzabhängige lfd Erfindervergütungen sind beim ArbGb auch dann als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn der ArbN als Gesellschafter in das Unternehmen eingetreten ist.14820

56

Die Zurechnung zu den gewerblichen Einkünften setzt regelmäßig Verwertung14821 im eigenen Gewerbebetrieb14822 sowie gewerbliche Betätigung im Schutzbereich der Erfindung14823 voraus; nicht erforderlich ist, dass auch der Vertrieb im eigenen Gewerbebetrieb erfolgt.14824 Die bei Herstellung durch eine vom Erfinder beherrschte Kapitalgesellschaft erzielten Lizenzeinnahmen sind Einnahmen aus Gewerbebetrieb.14825 Ein ungeschütztes Erfinderrecht ist unbeschadet der Möglichkeit, es territorial begrenzt nutzen zu können, jedenfalls dann einheitlich dem gewerblichen Betriebsvermögen zuzuordnen, wenn der Erfinder im Rahmen einer Betriebsaufspaltung der Betriebsgesellschaft das Recht einräumt, selbstständige Lizenzverträge über die Erfindung mit allen denkbaren in- und ausländ Partnern abzuschließen; die Lizenzvergabe stellt in einem solchen Fall keine Nutzungsentnahme dar.14826

57

Bei einer Betriebsaufspaltung kommt es darauf an, ob die Wirtschaftsgüter ihrer Art nach auf die besonderen Bedürfnisse des Betriebs zugeschnitten und für den Betrieb notwendig sind, nicht auch darauf, dass sie „die“ wesentliche Grundlage der Betriebskapitalgesellschaft darstellen, wenn sie nur „eine“ wesentliche Betriebsgrundlage sind; dies gilt auch bei der „unechten“ Betriebsaufspaltung.14827

58

Ob eine während eines Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindung während der Entwicklungsphase dem Bereich der nichtselbstständigen oder der selbstständigen Tätigkeit zuzurechnen ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, insb danach, ob es sich um eine Diensterfindung handelt; erwirbt der ArbGb das Nutzungsrecht an einer freien oder frei gewordenen Erfindung, erzielt der ArbN insoweit nebenberuflich Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit.271


IV.Freie Erfinder

59

Für Einkünfte, die ab dem 1.1.1989 zugeflossen sind, besteht anders als zuvor keine Vergünstigung (näher 8. Aufl). Bei freier Erfindertätigkeit ist eine längere Verlustphase für sich allein grds kein hinreichendes Beweisanzeichen für das Fehlen einer Gewinnerzielungsabsicht.272 Darlehnszinsen im Zusammenhang mit der Erfindertätigkeit können nur berücksichtigt werden, wenn sie abgeflossen sind.273

60

V. Die steuerliche Förderung von F+E-Aktivitäten erfolgt im eur Raum über nationale Patentboxen.274



E.Datenschutz

Schrifttum: Kinting Datenschutz im Erfindungswesen (Foliensammlung), VPP-Rdbr 2019, 93; Woger Der Patentanwalt und die DSGVO – Ausgewählte Probleme, Mitt 2019, 438.

61

Das Erfinderwesen wirft datenschutzrechtl Fragen auf, für die die EU-DatenschutzgrundVO (DSGVO) den maßgeblichen Rahmen bildet. Wegen der einzelnen Regelungen und der Umsetzung durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) wird auf die einschlägige Literatur verwiesen (vgl auch § 145a DiskE). Für die Rechtslage bei ArbNErfindungen ist § 26 BDSG 2018 zu beachten, dem aber Art 6 DSGV vorgehen wird.







§ 7

(Formelle Patentberechtigung; Nachanmelderecht)

(1) Damit die sachliche Prüfung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Erfinders nicht verzögert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen.

(2) Wird ein Patent auf Grund eines auf widerrechtliche Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) gestützten Einspruchs widerrufen oder führt der Einspruch zum Verzicht auf das Patent, so kann der Einsprechende innerhalb eines Monats nach der amtlichen Mitteilung hierüber die Erfindung selbst anmelden und die Priorität des früheren Patents in Anspruch nehmen.

Ausland: Belgien: Abs 1 entspricht Art 8 Abs 3 PatG 1984; Frankreich: Art L 611-6 Abs 3 CPI; Italien: vgl Art 125, 128 CDPI; Luxemburg: vgl Art 14 PatG 1992/1998; Niederlande: Abs 1 entspricht Art 8 ROW 1995; Österreich: vgl § 5 Abs 1 öPatG (1984), § 5 Abs 2 öPatG (Kettenentnahme), § 106 öPatG (Patentanmeldung des Einsprechenden); Schweiz: Abs 1 entspricht Art 4 PatG; Serbien: vgl Art 32 PatG 2004; Slowenien: Art 73, 74 GgE; Spanien: Art 10 Abs 4, Art 11 PatG; Türkei: Art 110 G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: vgl Sec 9 Patents Act
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C.Widerrechtliche Entnahme

D.Nachanmelderecht:
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Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl; s auch die Hinweise vor § 34): Giebe Widerrechtliche Entnahme im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, Mitt 2002, 301; Werner Veni, vidi, vindico: Gerichtliche Durchsetzung des patentrechtlichen Vindikationsanspruchs, GRURPrax 2019, 149.

A.Entstehungsgeschichte, Anwendungsbereich

1

Abs 1 stimmt mit § 4 Abs 1 PatG 1936 überein. § 4 Abs 2 PatG 1936 legte das frühere Doppelpatentierungsverbot fest und ist durch die in § 3 Abs 2 enthaltene Regelung ersetzt worden. § 4 Abs 3 Satz 1 PatG 1936 enthielt die nunmehr in § 21 eingestellte Regelung der widerrechtl Entnahme. Der jetzige Abs 2 entspricht sachlich § 4 Abs 3 Satz 2 PatG 1936. Die Bestimmung hat ihre geltende Bezeichnung durch die Neubek 1981 erhalten.

2

Der Diskussionsentwurf 2. PatRVereinfModG vom 14.1.2020 schlägt vor, in Abs 1 die Bezeichnung Patentamt in Deutschen Patent- und Markenamt zu ändern.

3

Europäisches Patentübereinkommen. Der Regelung in Abs 1 entspricht Art 60 Abs 3 EPÜ. Die Rechte des wahren Berechtigten sind in Art 61 EPÜ abw geregelt; hierzu Art II § 5 IntPatÜG.


B.Formelle Patentberechtigung

4

„Um auszuschließen, dass das patentamtliche Verfahren durch Ermittlungen über die Urheberschaft an der Erfindung irgendwie erschwert oder verzögert wird“,14978 bestimmt Abs 1, dass der Anmelder im Verfahren vor dem DPMA stets als Berechtigter gilt („Anmelderfiktion“), und dass ihm aus der Anmeldung ein öffentlich-rechtl Anspruch auf Patenterteilung entsteht.14979 Die Berechtigung des Anmelders wird für das Erteilungsverfahren unwiderlegbar vermutet.14980 Das PatG wie das EPÜ knüpfen die Erlangung des „Anspruchs auf Erteilung des Patents“ an die Tatsache der Erstanmeldung einer Erfindung („Erstanmelderprinzip“, „first to file“).14981 Dagegen galt in den USA bis zum Inkrafttreten des Leahy-Smith America Invents Act das „Ersterfinderprinzip“ („first to invent“).14982 Die materielle Berechtigung des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers14983 wird durch die Regelung nicht berührt.14984 Das DPMA darf einen Mangel der Sachbefugnis, auch wenn er ihm bekannt wird, nicht berücksichtigen;14985 dies gilt grds auch gegenüber einer widerrechtl Entnahme14986 (anders im SortRecht). Auch das EPA darf ihn nicht berücksichtigen (Art 60 Abs 3 EPÜ). Darin erschöpft sich die Bedeutung der Regelung; insb führt sie nicht dazu, dass die Berechtigung zur Prioritätsinanspruchnahme nicht überprüft werden dürfte.

5

Die Patenterteilung an den nicht berechtigten Anmelder führt zu einem wirksamen Patent, nicht zu einem Scheinrecht.14987 Abs 2 schafft mit dem Nachanmelderecht eine Abhilfe gegen die Folgen der strikten Anwendung des Anmelderprinzips.14988

6

Die Anmelderfiktion soll auch bewirken, dass bei Rechtsübergängen grds von der Berechtigung des in der fraglichen Patentschrift aufgeführten Anmelders auszugehen ist.14989

7

Streitigkeiten über die Urheberschaft an der Erfindung sind vor den ordentlichen Gerichten auszutragen.

8

C.Die widerrechtliche Entnahme ist in § 21 Abs 1 Nr 3 definiert. Danach kommt es darauf an, ob der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen, Gerätschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem angewendeten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist.


D.Nachanmelderecht

I.Voraussetzungen

9

Das Recht des Erfinders oder seines Rechtsnachfolgers auf das Patent ist durch die Anmeldung eines nichtberechtigten Dritten gefährdet, weil die ältere Anmeldung nach § 3 zum StdT rechnen kann; dem trägt das Nachanmelderecht Rechnung.14990 Unter bestimmten Voraussetzungen hat der Einsprechende (nicht auch der Nichtigkeitskläger14991 oder der Löschungsantragsteller bei einem Gebrauchsmuster14992) ein eigenes prioritätsbegünstigtes Anmelderecht (Abs 2 Satz 2); ob die Regelung ein subjektives Recht auf Feststellung der Entnahme im Einspruchsverfahren begründet oder nur Reflexwirkungen entfaltet (so 6. Aufl), ist bisher höchstrichterlich nicht entschieden (vgl Rn 125 zu § 59);14993 werden Entnahme und fehlende Schutzfähigkeit nebeneinander geltend gemacht, kann allein über die Schutzfähigkeit entschieden werden;14994 der Erfinder ist durch die Möglichkeit, vom Entnehmer Schadensersatz zu verlangen, nicht rechtlos gestellt. Das Nachanmelderecht setzt voraus, dass das Patent wegen widerrechtl Entnahme (und nicht wegen eines im Rahmen des Einspruchsverfahrens geprüften anderen Einspruchsgrunds) widerrufen wird oder der Patentinhaber im Rahmen des auf widerrechtl Entnahme gestützten Einspruchsverfahrens auf das Patent verzichtet hat.14995 Der Verzicht muss gerade auf den Vorwurf widerrechtl Entnahme zurückzuführen sein,14996 was aus dem Verfahrensgang vergleichsweise leicht festzustellen und bei Verzicht nach Erhebung des nur auf widerrechtl Entnahme gestützten Einspruchs zu vermuten ist.14997 Eine formelle Darlegungs- und Beweislast besteht nicht.14998 Hat der Anmelder von sich aus erklärt, dass er auf einen selbstständigen Schutz des als entnommen angegriffenen Teils seiner angemeldeten Gesamterfindung verzichtet, ist für eine Entscheidung, ob das Merkmal tatsächlich entnommen ist, kein Raum.14999 Teilverzicht ist ausreichend.15000

10

Die Regelung ist auch nicht im Analogieweg auf die Rücknahme der Anmeldung ohne Einspruch anwendbar, selbst wenn diese in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer Abmahnung steht.15001 Ohne Einspruch kann der ArbGb das Nachanmelderecht nicht in Anspruch nehmen.15002 Der Verletzte ist grds auf Schadensersatzansprüche verwiesen.15003


II.Umfang

11

Das Nachanmelderecht besteht nur im Rahmen der entnommenen Erfindung, nicht hinsichtlich einer erfinderischen Zutat des Entnehmers; bei trennbaren, selbstständig schutzfähigen Merkmalen einer Kombinationserfindung besteht es nur hinsichtlich des entnommenen Elements.15004

12

Der Nachanmelder kann aus einer unzulässigen Erweiterung der früheren Anmeldung keine Rechte herleiten.15005 Da die Berufung auf die Neuheitsschonfrist materielle Berechtigung nicht voraussetzt, können Dritte gegen sie nicht geltend machen, der Anmelder habe die zugrundeliegende Erfindung widerrechtl entnommen.15006


III.Prioritätserklärung

13

Die Priorität muss für die Nachanmeldung innerhalb der Monatsfrist (Rn 14) in Anspruch genommen werden.15007 Dies erfordert einen ausdrücklichen Antrag,15008 aber nicht mehr.

14

IV.Die Frist zur Nachanmeldung beträgt einen Monat ab Zugang der amtlichen Mitteilung über den Widerruf oder den Verzicht auf das Patent aufgrund des auf widerrechtl Entnahme gestützten Einspruchs (Abs 2). Sie beginnt nicht schon mit Rechtskraft des Widerrufsbeschlusses; die Mitteilung kann erst erfolgen, nachdem Widerruf oder Verzicht wirksam geworden sind, im Fall des Widerrufs nach Eintritt der Bestandskraft (Rechtskraft) des Widerrufsbeschlusses.15009 Fristberechnung erfolgt nach §§ 187, 188 BGB. Wiedereinsetzung ist nicht zulässig (§ 123 Abs 1 Satz 2 Nr 3). Verfrühte Nachanmeldung ist unschädlich.15010 Wird mit dem Einspruch der Widerruf des Patents in vollem Umfang verfolgt, setzt die Mitteilung über einen Teilverzicht die Frist nicht in Lauf, weil der Umfang des Nachanmelderechts nicht feststeht.15011


V.Wirkung

15

Der Verletzte hat infolge der Anmeldung des Dritten eine Prioritätsanwartschaft, die sich durch Widerruf oder Verzicht auf Grund des Einspruchs und rechtzeitige Nachanmeldung unter Inanspruchnahme15012 der Entnahmepriorität zum Prioritätsrecht verdichtet.15013 Soweit die Nachanmeldung über das Entnommene hinausgeht, kann dies zu einer gespaltenen Priorität führen.15014 Jedoch wird die Nachanmeldung nicht zurückdatiert, die Höchstschutzdauer rechnet daher vom tatsächlichen Anmeldezeitpunkt an; auch eine Neuheitsschonfrist nach § 3 Abs 5 bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Anmeldung.15015 Dem Voranmelder steht gegen das auf die Nachanmeldung erteilte Patent kein Einspruchsrecht mit der Begründung zu, dass ihm die Erfindung widerrechtlich entnommen sei.15016



E.Sonstige zivilrechtliche Ansprüche

16

I.Neben den Rechtsbehelfen des PatG kann der durch die Entnahme Verletzte Abwehr- und Schadensersatzansprüche nach §§ 1004, 823, 826 BGB sowie Bereicherungsansprüche15017 verfolgen.

17

II. Die unberechtigte Behauptung der widerrechtlichen Entnahme macht unterlassungs- und bei Verschulden schadensersatzpflichtig.41


F.Verfahrensrechtliche Fragen

18

Zur Zuständigkeit für die Prüfung im Einspruchsverfahren, ob es sich um eine Diensterfindung oder eine freigewordene Erfindung handelt, Rn 5 zu § 7 ArbEG. Wird das Patent aus einem anderen Grund widerrufen, bedarf es keiner Stellungnahme zur Entnahme;42 ein Begründungsmangel iSd § 100 Abs 3 Nr 6 liegt in einer insoweit fehlenden Begründung nicht.43 Über die Unzulässigkeit der Inanspruchnahme einer Entnahmepriorität kann nicht vorab entscheiden werden.44

19

Erwirbt der Einsprechende im Lauf eines Einspruchsverfahrens wegen widerrechtl Entnahme das Patent, ist das Verfahren jedenfalls dann fortzusetzen, wenn der Einsprechende den Einspruch deshalb weiter verfolgt, weil er das Nachanmelderecht nach Abs 2 in Anspruch nehmen will.45

20

Zum Entnahmeeinwand Rn 31 zu § 8.

21

Im Weg der einstweiligen Verfügung kann ein Verfügungsverbot gegen den Entnehmer durchgesetzt werden.46









§ 8

(Abtretungs- und Übertragungsanspruch; Klage)

1Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist, oder der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, daß ihm der Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. 2 Hat die Anmeldung bereits zum Patent geführt, so kann er vom Patentinhaber die Übertragung des Patents verlangen. 3Der Anspruch kann vorbehaltlich der Sätze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend gemacht werden. 4 Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1 Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskräftigem Abschluß des Einspruchsverfahrens erheben. 5 Die Sätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.

Ausland: Belgien: Art 9–11 PatG 1984; Dänemark: § 53, vgl §§ 17, 18 PatG 1996; Frankreich: Art L 611-8, R 611-18–20 CPI; Italien: Art 125–127 CDPI; Litauen: Art 32 PatG; Luxemburg: Art 15, 16 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 7, 78 (Übertragungsklage) ROW 1995, widerrechtl Entnahme Art 11 ROW 1995; vgl auch Art 39 ROW 1995; Österreich: vgl § 49 PatG (Aberkennung); Polen: Art 74, 75 (Gutglaubensschutz), 290 (Ersatzansprüche) RgE 2000; Schweden: vgl §§ 17, 18, 53 PatG; Schweiz: Art 29–31 PatG; Slowakei: § 48 PatG; Slowenien: Art 115, 117 GgE; Spanien: Art 12, 13 PatG; Tschech. Rep.: § 29 PatG; Türkei: Art 111 G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 8, 9, 11, 12, 37, 38 Patents Act
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Schrifttum: (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl; s auch Schrifttum zu § 6 und zu Art II § 5 IntPatÜG) Briggs Entitlement, EIPR 2006, 611; Carter/Ayrton Is Making the Invention not Enough? Analysis of the Court of Appeal’s Approach to Entitlement in Markem v Zipher, EIPR 2006, 51; Gärtner/Diehl Patentvindikation: Wie lange muss sich der Patentinhaber sorgen? Medizin Produkte Recht 2019, 73; Giebe Widerrechtliche Entnahme im Erteilungs- und Einspruchsverfahren, Mitt 2002, 301; Goeden Der Offenbarungsbegriff im Fall der Patentvindikation nach der Entscheidung „Blendschutzbehang“ des BGH, Mitt 2010, 421; Krahforst Das auf die Patentvindikation von Arbeitnehmererfindungen anwendbare Recht, Mitt 2019, 207; Kraßer Erfinderrecht und widerrechtliche Entnahme, FS H. Hubmann (1985), 221; Kraßer „Vindikation“ im Patentrecht und die rei vindicatio, FS O.-F. von Gamm (1990), 405; Kulejewski Der Anspruch auf Domain-Übertragung nach Bürgerlichem Recht, Markenrecht und Patentrecht, Diss Münster 2002; Lichti Die Vindikationsklage nach § 8 des neuen Patentgesetzes, Mitt 1982, 107; McGuire Die Patentvindikation: Anwendbares Recht, Rechtsnatur und Gutglaubensschutz, Mitt 2019, 197; Mondini/Meier Patentübertragungsklagen vor internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz und die Aussetzung des Patenterteilungsverfahrens, sic! 2015, 289; Niedlich Widerrechtliche Entnahme, VPP-Rdbr 2001, 122; Ohl Die Patentvindikation im deutschen und europäischen Recht, 1987; Tilmann (Entscheidungsanm) GRUR 1982, 98; Weis Der immateriellgüterrechtliche Übertragungsanspruch, Diss Konstanz 2004; Werner Veni, vidi, vindico: Gerichtliche Durchsetzung des patentrechtlichen Vindikationsanspruchs, GRURPrax 2019, 149.

A.Allgemeines

I.Entstehungsgeschichte, zeitliche und sachliche Geltung

1

Die Bestimmung ist 1936 als § 5 eingeführt worden; sie hat ihre geltende Bezeichnung mit der Neubek 1981 erhalten. Durch das GPatG wurden die Jahresfrist (Satz 3) verlängert und Sätze 4 und 5 angefügt.15322 Für europäische Patentanmeldungen und Patente gilt Art II Abs 5 IntPatÜG, der mit § 8 nicht völlig übereinstimmt. Zum Gebrauchsmusterrecht Rn 3 zu § 13 GebrMG. Internationalprivatrechtl ist das Schutzlandsstatut maßgebend, jedoch richtet sich bei einem eur Patent der Übertragungsanspruch hinsichtlich aller nationalen Teile einheitlich nach dem Recht des Beschäftigungsstaats, in dem der ArbN überwiegend beschäftigt ist.15323

2

II. Zweck der Bestimmung ist es, das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht zu vermeiden.15324 Die Übertragungsklage dient dazu, den Zwiespalt zugunsten des sachlich Berechtigten zu beseitigen, der sich aus der formalen Rechtsinhaberschaft eines sachlich nichtberechtigten Patentinhabers gegenüber dem sachlich berechtigten Erfinder ergibt.15325 Zugunsten des gutgläubigen Besitzers ist aus Gründen der Rechtssicherheit eine Ausschlussfrist gesetzt.15326

3

Die Bestimmung betrifft unmittelbar nur den Fall, dass dem Berechtigten im Verhältnis zum Anmelderoder zum Patentinhaber allein das Recht auf das Patent (§ 6 Satz 1) zusteht; sie ist nicht auf den Fall zugeschnitten, dass mehrere Personen um die Beteiligung an einer durch ein Patent unter Schutz gestellten Erfindung streiten und die Einräumung eines Miteigentumsanteils an einem Patent verlangt wird. In § 6 Satz 2 und § 8 Satz 1, 2 kommt jedoch der Zuordnungsgrundsatz zum Ausdruck, dass den an einer Erfindung Beteiligten eine Mitberechtigung an der Anmeldung oder dem Patent zusteht, die dem einzelnen materiell Mitberechtigten einen Anspruch auf Einräumung eines Anteils gegen den gewährt, der formell allein Rechtsinhaber ist.15327 Ein an der Erfindung Beteiligter kann die Einräumung einer Mitberechtigung verlangen.15328 Ob ein Berechtigter die Übertragung einer Patentanmeldung oder die Einräumung einer Mitberechtigung verlangen kann, erfordert einen Vergleich der angemeldeten Lehre mit der, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Ob widerrechtl Entnahme vorliegt, lässt sich zuverlässig nur auf der Grundlage festgestellter Übereinstimmungen beurteilen.15329 Zur Rechtslage bei teilbarem Gegenstand Rn 35.

4

Im nationalen Einspruchsverfahren wird das Patent nach § 21 Abs 1 Nr 3 widerrufen, wenn sein wesentlicher Inhalt widerrechtl entnommen ist. Zweck des Einspruchsverfahrens ist damit ebenfalls der Schutz des Erfinderrechts, allerdings mit einer anderen Zielsetzung. Während der Berechtigte mit der Klage nach § 8 die Übertragung der Anmeldung, wie sie erfolgt ist, oder des Patents in der Fassung erstrebt, wie es erteilt ist, beseitigt der Widerruf die Wirkungen des Patents und der Anmeldung rückwirkend,15330 aber mit der freieren Möglichkeit der Nachanmeldung nach § 7 Abs 2 unter Ausnützung der vollen Laufzeit.15331 Das Gesetz stellt die Klage nach § 8 und den Einspruch wegen widerrechtl Entnahme nebeneinander zur Verfügung.15332 Im Nichtigkeitsverfahren gilt grds dasselbe, jedoch besteht kein Nachanmelderecht; die erfolgreiche Geltendmachung des Nichtigkeitsgrunds der widerrechtl Entnahme führt ausschließlich zur Beseitigung des Patents.15333


III.Rechtsnatur und Inhalt des Anspruchs

5

Die Bestimmung gewährt bei Anmeldung eines dt Patents durch einen Nichtberechtigten wie bei widerrechtl Entnahme einen klagbaren verschuldensunabhängigen Übertragungsanspruch für das Patent15334 und einen Abtretungsanspruch bezüglich der Rechte aus der Patentanmeldung.15335. Die Legaldefinition der widerrechtl Entnahme findet sich in § 21 Abs 1 Nr 3.15336

6

Das Verhältnis des Berechtigten zum Nichtberechtigten ist als dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (§§ 985, § 986 BGB) rechtsähnlich angesehen worden15337 („erfinderrechtliche Vindikation“). Nach diesseitiger Auffassung ist der Anspruch in die Kategorie der bereicherungsrechtl Nichtleistungs-(Eingriffs-) kondiktion einzuordnen, da der Anmelder oder Patentinhaber (der Begriff „Erfindungsbesitzer“ sollte nicht verwendet werden, weil „Erfindungsbesitz“ im Zusammenhang mit dem Vorbenutzungsrecht nach § 12 anders belegt ist) eine eigene Rechtsstellung und nicht nur eine formale Position, allerdings entgegen der durch das Erfinderprinzip festgelegten Güterzuordnung, erwirbt.15338



B.Abtretungs- und Übertragungsanspruch

I.Anspruchsvoraussetzungen

1.Persönlich

7

a. Berechtigter ist nach § 6 der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Die Tatbestandsalternativen in Satz 1 sind hinsichtlich des Erfinders sachlich ohne Belang. Das Patent soll der erhalten, dem das Recht an der Erfindung sachlich zusteht. Der Anspruch ist jedenfalls mit den Erfinderrechten übertragbar.15339
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§ 8 gewährt den Anspruch daneben (insoweit ist die zweite Tatbestandsalternative von Bedeutung15340) anders als Art II § 5 IntPatÜG dem durch widerrechtliche Entnahme Verletzten, wenn auch nur aus Gründen der Beweiserleichterung,15341 da die widerrechtliche Entnahme leichter zu beweisen sein wird als die Tatsache des Erfindungsvorgangs.15342 Wird die materielle Berechtigung des Verletzten substantiiert bestritten, muss der Verletzte diese beweisen.
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b. Verpflichteter ist, wer nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist und deshalb diesen weichen muss,15343 selbst, wenn er, ohne Rechtsnachfolger zu sein, die Erfindung mit Einwilligung des Berechtigten auf seinen Namen angemeldet hat. Guter Glaube schützt nicht;15344 Rechtserwerb kraft guten Glaubens findet nicht statt.15345 Der Erfinder, der die Erfindung auf einen anderen übertragen hat, ist Nichtberechtigter.15346 Das gilt bei einer ArbNErfindung nach Inanspruchnahme auch für den ArbNErfinder.15347 Die Passivlegitimation richtet sich nach der Registereintragung, Änderung der Legitimation nach Eintritt der Rechtshängigkeit ist ohne Einfluss, das Urteil wirkt gegen den Rechtsnachfolger des Eingetragenen.15348


2.Tathandlung
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a. Anmeldung durch einen Nichtberechtigten. Auch hier sind die Alternativen in Satz 1 ohne Belang. Der Anmelder kann bessere materielle Berechtigung einwenden. Entnahme setzt kausal vom Verletzten abgeleitete Kenntnis voraus. Der Gegenstand muss nicht unmittelbar den Unterlagen des anderen entnommen sein, mittelbare Entnahme, zB durch Vermittlung oder aus den Zeichnungen eines Dritten, genügt,15349 auch durch Benutzung im Ausland.15350 Erforderlich ist Kausalzusammenhang derart, dass die Kenntnis (mittelbar oder unmittelbar) vom Einsprechenden erlangt ist.15351 Keine widerrechtl Entnahme liegt vor bei anderweitiger Erlangung der Kenntnis oder im Verhältnis der Erfinder bei einer Parallelerfindung („Doppelerfindung“, § 6 Satz 3). Bei Entnahme einer Parallelerfindung durch einen Dritten hat nur der Erfinder Rechte, auf dessen Verfügungsgewalt über die Erfindung das unberechtigte Patent beruht.15352 Ist es beiden Erfindungen entnommen, haben beide Erfinder das Einspruchsrecht. Für die Frage, was entnommen ist, kommt es anders als bei der Bewertung von Ergänzungen nicht auf die Sicht des in § 8 nicht erwähnten Fachmanns an.15353 Der Tatbestand enthält damit eine subjektive Komponente, die sich auf die Kenntnis der Erfindung des Dritten und des Kausalverlaufs bezieht, aber nicht mit dem guten Glauben an die eigene Berechtigung gleichgesetzt werden darf. Der Anmelder muss sich die schöpferische Leistung des Erfinders zunutze gemacht haben.15354 Rechnet das Entnommene (objektiv) zum StdT, scheidet widerrechtl Entnahme nicht per se aus, weil die subjektive Kenntnis maßgeblich ist. Auch der Erfinder kann widerrechtl Entnahme begehen, wenn er die Rechte aus der Erfindung wirksam auf einen anderen übertragen hat15355 oder die Erfindungsrechte kraft Gesetzes einem anderen, zB dem ArbGb, zustehen. Auf Verschulden oder guten Glauben des Entnehmers kommt es nicht an.15356
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Entnahmehandlung ist nicht das Erlangen der Kenntnis von der Erfindung, sondern die Verwertung der Kenntnis durch die Patentanmeldung.15357 Ohne Bedeutung ist, ob der Entnehmer die Kenntnis unbefugt oder befugt erlangt hat, sondern allein, ob die Erfindung unbefugt, insb ohne Einwilligung des Berechtigten, angemeldet wird.15358 Eine stillschweigende Einwilligung muss sich aus den Umständen klar ergeben.15359 Sie liegt weder in der bloßen Mitteilung der Erfindung15360 noch in der Überlassung einer Zeichnung zum Nachbau einer Maschine.15361 Einwilligung fehlt auch, wenn die Einwilligungserklärung wegen einer Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des Erklärenden unwirksam oder wegen Willensmangels wirksam angefochten ist.15362 Liegt die Einwilligung bei der Anmeldung vor, wird die Entnahme nicht dadurch widerrechtl, dass der Anmelder die Anmeldung unter Verstoß gegen ein vertragliches Veräußerungsverbot abtritt. Auch der Erwerber, der die Anmeldung weiterverfolgt, begeht keine widerrechtl Entnahme.15363 Vertragswidrigkeit der Anmeldung ist keine widerrechtl Entnahme.15364
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Widerrechtl handelt auch der Erfinder, wenn er die Rechte aus der Erfindung vor der Anmeldung wirksam auf einen anderen übertragen hat.15365 Wo das nicht der Fall ist, kann sich der Erfinder gegenüber dem, der Verfügungsgewalt über die Erfindung hat, auf sein besseres Recht an der Erfindung berufen. Eine Nachprüfung der materiellen Berechtigung ist hier unvermeidbar.
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Arbeitnehmererfindungen. Wer im Verhältnis von ArbNErfinder und seinem ArbGb zur Anmeldung berechtigt ist und wer widerrechtl Entnahme begeht, richtet sich, soweit dt Recht Anwendung findet, nach dem ArbEG, sonst nach den maßgeblichen Bestimmungen des jeweiligen nationalen Rechts (vgl Rn 9 ff Einl ArbEG) oder (bei der Nichtigerklärung eur Patente) des Art 60 Abs 1 Satz 2 EPÜ (vgl Rn 22 f zu Art II § 6 IntPatÜG).
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Das Anmelderecht steht dem Arbeitnehmer bei freien (§ 4 Abs 3 ArbEG) und bei frei gewordenen Erfindungen (vgl § 8, § 13 Abs 4 Satz 1 ArbEG) allein zu.15366 Anmeldung durch den ArbGb ist widerrechtl Entnahme.15367 Mit Inanspruchnahme einer Diensterfindung oder ihrem gesetzlichem Eintritt (§ 6 Abs 2 ArbEG) gehen die Rechte an ihr auf den Arbeitgeber über15368 (§ 7 Abs 1 ArbEG). Meldet der ArbN nach Inanspruchnahme oder deren Fiktion selbst an, begeht er widerrechtl Entnahme.15369 Auch der ArbN, der eine noch nicht in Anspruch genommene Diensterfindung zum Patent anmeldet, bevor der ArbGb Gelegenheit zur Inanspruchnahme hatte (zB weil der ArbN seine Meldepflicht nach § 5 Abs 1 ArbEG versäumte), begeht nach hM widerrechtl Entnahme, wenn der ArbGb die Erfindung später wirksam in Anspruch nimmt15370 oder die Inanspruchnahme nach § 6 Abs 2 ArbEG Wirksamkeit erlangt. Widerruf kommt aber erst in Betracht, wenn geklärt ist, ob die Erfindung dem ArbGb zusteht (§ 7 Abs 2 ArbEG) oder frei ist (§ 8 ArbEG).15371 Bestreitet der ArbGb eine vom ArbN substantiiert dargelegte Alleininhaberschaft, muss er konkret vortragen, welche anderen angeblichen Miterfinder welche konkreten Beiträge zur Erfindung geleistet haben und inwieweit diese im Schutzrecht Niederschlag gefunden haben.15372
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b. Gegenstand der Entnahme. Entnommen sein muss der wesentliche Inhalt des Patents oder der Anmeldung. Das Entnommene muss erfinderische Bedeutung haben, nicht aber für sich schutzfähig sein.15373 Nachträgliche Beschränkungen des Schutzbegehrens, insb durch Ausscheidung und Beschränkung, können die Entnahme beseitigen.15374 Gegenständliche Übereinstimmung ist nicht erforderlich. Wird in einer Anordnung deren Herstellungsweise erkennbar, kann sie Gegenstand der Entnahme sein.15375 Nach der Rspr muss der Berechtigte zum Zeitpunkt der Entnahme in Besitz einer fertigen Erfindung gewesen sein.15376 Entnahme ist bereits bei mündlicher Offenbarung einer fertigen, bisher nur geistig konzipierten Erfindung möglich.15377
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c. Erfindungsidentität. Der entnommene Gegenstand muss in der Anmeldung oder im Patent wesensgleich enthalten sein.15378 Dabei muss auf den gesamten Inhalt der Anmeldung oder des Patents und nicht nur auf das durch die Patentansprüche Definierte abgestellt werden.15379 Der wesentliche Kern des Erfindungsgedankens,15380 den die Unterlagen des Verletzten für den Fachmann erkennbar enthalten,15381 muss wesentlicher Inhalt des Patents sein. Bei Entnahme aus einer früheren Anmeldung kommt es nicht darauf an, ob das Entlehnte in einem Schutzanspruch oder der Beschreibung enthalten war.15382 Es wird gefordert, dass Übereinstimmung nach Aufgabe und Lösung bestehen muss,15383 die nicht nach der subjektiven Vorstellung der Beteiligten, sondern objektiv anhand der tatsächlichen Lösung der technischen Probleme zu bestimmen ist.15384 Bloße Ähnlichkeit oder Abhängigkeit genügt nicht.15385 Aus den Patentansprüchen kann sich allerdings ergeben, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem Gegenstand gehört, für den Schutz gewährt worden ist.15386 Es genügt, dass eine für den Fachmann ohne weiteres erkennbare und auffindbare konkrete Ausgestaltung eines entnommenen allg Lösungsprinzips vorliegt.15387 Die Übernahme des wesentlichen Inhalts der erfinderischen Lehre eines Dritten reicht aus. Dies ist vom Anmeldungsgegenstand her zu beurteilen; was das Erfinderische der Anmeldung ausmacht, muss mit dem entnommenen Gedankengut übereinstimmen.15388 Übereinstimmung wurde verneint, wenn bei gleicher Aufgabenstellung die Anmeldung auf einem anderen Lösungsgedanken beruht.15389 Nach der schweiz Rspr sind zur Glaubhaftmachung der Mitinhaberschaft der eigene Beitrag, die Kenntniserlangung des unberechtigten Anmelders und die Kongruenz zwischen dem Gegenstand der Anmeldung und der gemachten Erfindung darzulegen.15390
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Dem Anspruch steht nicht entgegen, dass der Verletzte über eine denselben Erfindungsgedanken betr, jedoch in Einzelheiten von der Patentanmeldung des Verletzers verschiedene prioritätsältere Patentanmeldung verfügt.15391
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Patentfähigkeit des Entnahmegegenstands. Nach älterer Rspr setzte die widerrechtl Entnahme begrifflich die Patentfähigkeit des angegriffenen Schutzrechts voraus; Schutzunfähiges konnte nicht entnommen werden (näher 7. Aufl). Diese Rspr wird mit Recht nunmehr allg abgelehnt (näher 7. Aufl; vgl für das GbmRecht Rn 18 zu § 15 GebrMG).15392 Ob das Entnommene patentfähig ist, wird nur bei einer etwaigen Nachanmeldung geprüft, für die § 7 Abs 2 eine Erfindung voraussetzt. Dem trägt die Rspr15393 Rechnung, nach der das Patent zu widerrufen ist, wenn sein Gegenstand nicht patentfähig ist (Rn 122 zu § 59).



II.Klagefrist
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1.Grundsatz. Nach Satz 3 kann der Übertragungsanspruch gegenüber einem gutgläubigen Patentinhaber nur innerhalb von zwei Jahren nach Veröffentlichung der Patenterteilung geltend gemacht werden.15394 Hierin wird überwiegend eine materiellrechtl Ausschlussfrist gesehen15395 (zur Frage, ob Bereicherungsansprüche bestehen bleiben, Rn 37); Fristablauf lässt den Anspruch untergehen15396 und die Klage unbegründet werden. Str ist dabei, ob der Patenterteilung Zäsurwirkung zukommt.15397 Die Regelung ist auf den Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung entspr anzuwenden.15398 Jedoch soll, wenn zunächst Mitinhaberschaft und erst nach Fristablauf Alleininhaberschaft geltend gemacht wird, uU die Frist nicht gewahrt sein.15399 Die Frist ist nach §§ 187 Abs 1, 188 Abs 2 BGB zu berechnen; demnach endet sie mit Ablauf des zwei Jahre später liegenden Tags, der nach seiner Bezeichnung dem der Veröffentlichung der Patenterteilung entspricht. Zur Fristwahrung genügt Einreichung der Klage, wenn demnächst zugestellt wird (§ 167 ZPO).

20

Da es sich nicht um eine Frist iSd §§ 223 Abs 3, 233 ZPO handelt, kommt Wiedereinsetzung nach diesen Bestimmungen nicht in Betracht;15400 § 123 ist nicht anzuwenden, weil es sich nicht um eine dem DPMA oder dem BPatG gegenüber einzuhaltende Frist handelt.
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2.Frist bei Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme. Hat der Verletzte wegen widerrechtl Entnahme Einspruch (zusätzliche Geltendmachung weiterer Widerrufsgründe ist unschädlich)15401 erhoben, endet die Frist ein Jahr nach rechtskräftigem Abschluss des Einspruchsverfahrens (Satz 4; zur Fristberechnung Rn 19). Beitritt zum Einspruchsverfahren reicht aus.15402 Die Frist soll nicht mehr gewahrt sein, wenn zunächst Mitinhaberschaft geltend gemacht und erst nach Fristablauf auf Alleininhaberschaft umgestellt wird.15403 Dass, weil der Verletzte nur der materiell Berechtigte ist, der Begriff in Satz 4 in einem anderen Sinn als in Satz 1 verwendet werde,15404 sind keine Anhaltspunkte zu erkennen; jedoch kann sich der Schuldner durch substantiiertes Bestreiten der materiellen Berechtigung wirksam verteidigen (Rn 8). Im übrigen gelten die in Rn 19 genannten Grundsätze. Der Verletzte soll nicht genötigt sein, ein bei Erfolg des Einspruchsverfahrens gegenstandsloses Klageverfahren zu betreiben.15405 Hat ein Dritter Einspruch wegen widerrechtl Entnahme eingelegt, verbleibt es für den Verletzten bei der Frist nach Satz 3.15406

22

3.Bösgläubiger Patentinhaber. Als Ausnahme von der Regel in Satz 3 besteht nach Satz 5 keine Ausschlussfrist für den Abtretungs- und Übertragungsanspruch, wenn der Erwerber nicht im guten Glauben war, ihm also entspr § 932 Abs 2 BGB15407 bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt war, dass das Recht auf das Patent nicht ihm oder nicht ihm allein zusteht.15408 Dass der Patentinhaber weiß oder grobfahrlässig nicht weiß, dass ein anderer einen wesentlichen Beitrag zum Zustandekommen der Erfindung geleistet hat, reicht aus.15409
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Weitere Voraussetzung für das Nichteingreifen der Ausschlussfrist ist, dass eine weitere Transaktion erfolgt sein muss, denn Satz 5 stellt darauf ab, dass der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.15410
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Guter Glaube an die Verfügungsberechtigung des Veräußerers genügt nicht. Ein gutgläubiger Dritter (zB Lizenznehmer), der Rechte vom Eingetragenen ableitet, ist nicht geschützt;15411 denn niemand kann mehr Rechte erwerben, als der Übertragende innehat.15412 Der Dritte ist auf Ansprüche gegenüber dem Eingetragenen beschränkt.
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Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Gutgläubigkeit ist ungeachtet des zu Missverständnissen Anlass gebenden Wortlauts der Erwerb des Rechts an der Erfindung, auf das Patent oder am Patent;15413 die Gegenmeinung15414 fordert Gutgläubigkeit noch bei Patenterteilung.


III.Einwendungen

1.Einwendungen des Anmelders oder Patentinhabers

26

a.Der Anmelder/Patentinhaber kann bessere materielle Berechtigung einwenden.15415
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b. Unzulässige Rechtsausübung bei Geltendmachung des Übertragungsanspruchs kommt insb bei jahrelanger Nichtgeltendmachung des dem Berechtigten bekannten Anspruchs in Betracht, wenn der Verpflichtete auf die Nichtgeltendmachung vertrauen durfte und einen entspr Besitzstand geschaffen hat15416 (Verwirkung; Rn 220 ff zu § 139). Denkbar sind daneben Fälle widersprüchlichen Verhaltens.
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c. Mangelnde Schutzfähigkeit. Die Schutzfähigkeit des widerrechtl entnommenen Teils ist nicht zu prüfen.15417 Dies gilt auch für den auf widerrechtl Entnahme gestützten Einspruch15418 und jedenfalls bei Identität zwischen dem Gegenstand der Patentanmeldung oder des Patents und dem der widerrechtl Entnahme.15419 Dies führt die frühere (umstr) Rspr weiter, die den Einwand bei feststehender Identität des Entnommenen mit der Anmeldung und bei schwebender Anmeldung, die ohne Einwilligung des Verletzten erfolgte, ausschloss.15420 Sie Schutzfähigkeit ist aber als Vorfrage im Rahmen einer Schadensersatzklage jedenfalls dann zu prüfen, wenn Patentbehörden und -gerichte damit nicht mehr befasst werden können.15421
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d. Fehlen sachlicher Berechtigung. Die früher umstr Frage, ob dem auf Übertragung klagenden Dritten entgegengehalten werden kann, er habe kein sachliches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent (Einwand fehlender sachlicher Berechtigung), hat der BGH zu Recht bejaht. Der Abtretungs- bzw Übertragungsanspruch zielt, wenn er auf widerrechtl Entnahme gestützt wird, nicht als Art Besitzstörungsklage auf vorläufige Wiederherstellung eines tatsächlichen Zustands. Der Dritte hat lediglich die tatsächliche Möglichkeit, die Erfindung zu benutzen. Ist er nicht zugleich sachlich Berechtigter, wird er durch die Entnahme nicht verletzt, weil nicht sein Recht zur Anmeldung durch die Handlung des Anmelders beeinträchtigt wird. Ihm einen Anspruch aus § 8 zuzubilligen, widerspräche der Zielsetzung des Gesetzes, weil das Auseinanderfallen von sachlichem und formellem Recht nicht vermieden, sondern dem Dritten gegenüber dem Berechtigten die Position eines widerrechtl Entnehmenden verschafft würde.15422 Die bereicherungsrechtl Betrachtung führt zu keinem anderen Ergebnis.
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e. Zurückbehaltungsrechte des Anmelders oder Patentinhabers kommen insb wegen auf die Anmeldung aufgewendeter Kosten in Betracht;15423 sie schließen Verzug nur aus, wenn sie vor oder bei Eintritt der Verzugsvoraussetzungen ausgeübt werden.15424
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2.Entnahmeeinwand. § 8 gewährt dem Verletzer gegenüber dem Anmelder und dem Patentinhaber den Einwand, dass die Rechte aus der Patentanmeldung oder das Patent ihm gegenüber unberechtigt erlangt seien.15425 Der Entnahmeeinwand steht nur für dem durch die Entnahme Verletzten, nicht auch Dritten zu.15426 Nach Ablauf der in Satz 3 und Satz 4 genannten Fristen kommt er gegenüber dem bösgläubigen Patentinhaber in Betracht,15427 aber nicht gegenüber dem gutgläubigen, weil der Berechtigte auch die Ansprüche aus Satz 1, 2 nicht mehr geltend machen kann und der Betroffene auf die Nichtigkeitsklage beschränkt ist.15428



IV.Inhalt des Anspruchs
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1.Allgemeines. Der Anspruch ist vor Patenterteilung auf Übertragung der Anmeldung und des Anspruchs auf Erteilung des Patents und nach Patenterteilung auf Übertragung des Patents gerichtet.15429 Daneben ist der Klageantrag auf Einwilligung in die Umschreibung im Register zu richten; die Durchsetzung erfolgt nach § 894 ZPO.15430 Ein gesetzlicher Rechtsübergang findet weder im Fall des § 7 ArbEG (Inanspruchnahme der ArbNErfindung) noch des § 13 ArbEG (Freiwerden der Diensterfindung) statt. Ist das Patent erloschen, soll nur die Abtretung der aus einer Benutzung des Patents entstandenen Ansprüche verlangt werden können;15431 jedoch wird in diesem Fall auf bereicherungsrechtl Grundlage auch die Herausgabe der wirtschaftlichen Vorteile der Eigennutzung verlangt werden können, die der Nichtberechtigte im Rahmen einer durch das Wissen um die Erfindung vermittelten Vorzugsstellung vorgenommen hat,15432 soweit er sich durch sein Verhalten in Widerspruch zur vermögensrechtl Zuordnung der Erfindung an den Erfinder setzt; dies ist allerdings nicht schon mit der Verlautbarung der Erfindung an Dritte der Fall, da diese nur eine persönlichkeitsrechtl Zuordung begründet, sondern erst mit dem Entschluss des Erfinders, ein Schutzrecht zu erwerben (vgl Rn 7 f zu § 6).15433 Hat der Berechtigte bereits eine identische wirksame eigene Anmeldung mit gleichem oder besserem Zeitrang, fehlt ihm für die Übertragungsklage das Rechtsschutzbedürfnis.15434
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2.Anspruchsumfang. Ist die Erfindung insgesamt entnommen, richtet sich der Anspruch auf Vollübertragung (nach Patenterteilung) oder -abtretung des Erteilungsanspruchs und der Rechte aus der Anmeldung.15435 Bei gemeinsamer Erfindung können nur sämtliche Erfinder gemeinsam auf Übertragung klagen.15436 Ein Auskunftsanspruch kann in Betracht kommen.15437
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Der Anspruch wurde auch dann als gerechtfertigt angesehen, wenn das Entnommene dem Fachmann ein allg Lösungsprinzip offenbart, von dem die Anmeldung eine ohne weiteres auffindbare konkrete Ausgestaltung darstellt.15438 Dabei sollten die Grundsätze zugrundezulegen sein, die für die Bejahung einer Miterfindereigenschaft maßgeblich sind, so dass ein schöpferischer Beitrag ausreicht, der für sich nicht erfinderisch sein muss. Das gilt erst recht, wenn der Nichtberechtigte eine erfinderische Zutat angefügt hat. Unbedeutende Zusätze wurden als unschädlich angesehen,15439 ebenso Abwandlungen und Ergänzungen, die im Rahmen des Fachkönnens liegen;15440 insoweit ist auf den Fachmann abzustellen. Entnahme des wesentlichen Inhalts wurde verneint, wenn ein wesentliches Merkmal nicht entnommen war; wenn ein wesentliches Kombinationsmerkmal nicht vom Erfinder stammt, kann volle Übertragung nicht verlangt werden.15441
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Wenn ein Teil einer Erfindung entnommen ist (insb bei erfinderischen Weiterentwicklungen),15442 hat der Berechtigte grds keinen Anspruch auf Übertragung oder Abtretung dessen, was dem Erfinder nicht zusteht.15443 Geht die Anmeldung teilweise auf den Beitrag eines anderen als des Anmelders zurück, kann ein Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung auch dann in Betracht kommen, wenn die Anmeldung teilbar ist (zur Rechtslage bei ArbNErfindungen Rn 22 zu § 23 ArbEG).15444 Die Entnahme eines Elements einer Kombinationserfindung ist keine Entnahme der Kombination,15445 wenn nur die Kombination die Schutzfähigkeit begründet.15446 Unwesentliche Änderungen und Ergänzungen, die sich im Rahmen des Fachkönnens halten, berühren die Identität der Gegenstände nicht.15447 Die Mitberechtigung kann nur an der Anmeldung als ganzer, nicht an einzelnen Patentansprüchen bestehen.15448 Ist dem Entnommenen Erfinderisches hinzugefügt, kommt, wenn der Gegenstand teilbar ist, nach der Rspr anders als nach der älteren Lit15449 ein Anspruch auf Teilung mit auf den entnommenen Teil beschränktem Widerruf unter Aufrechterhaltung im übrigen15450 oder auf Abtretung/Übertragung in diesem Umfang in Betracht,15451 ebenso, wenn die Entnahme nur eines von mehreren selbstständig erfinderischen Unteransprüchen oder die Entnahme eines selbstständig erfinderischen Zusatzpatents geltend gemacht wird.15452 Das muss auch gelten, wenn ein schöpferischer Beitrag erfolgt, der nicht selbstständig erfinderisch ist. Dies setzt voraus, dass Teilung im entspr Umfang möglich ist, kann aber zum Verlust der Schutzfähigkeit führen, wenn sich diese erst aus der Kombination des Entnommenen und des nicht Entnommenen ergibt. Ob diese Gefahr besteht, wird sich nicht immer mit hinreichender Sicherheit voraussehen lassen; hier kann mit einem Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung abgeholfen werden,15453 ebenso, wenn keine Teilungsmöglichkeit mehr besteht oder wenn der Gegenstand unteilbar ist.15454 Schöpfen Teilung und Abtretung die Entnahme nicht aus, kommt neben ihnen ein Anspruch auf weitergehende Einräumung einer Mitberechtigung in Betracht, die insoweit nicht subsidiär ist.15455
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3.Die Herausgabe von Nutzungen, und zwar auch durch Eigennutzung des Anmelders oder Patentinhabers ab Offenlegung,15456 aber angesichts der Exklusivität des Wissens des späteren Anmelders auch schon für die Zeit davor,15457 kann nach bereicherungsrechtl Grundsätzen (§ 818 Abs 1, 2, bei Kenntnis der Nichtberechtigung auch §§ 819 Abs 1, 818 Abs 4, 292 Abs 2, 987, 687 Abs 2, 681, 667 BGB) verlangt werden, ebenso die Abtretung von Ansprüchen aus Patentverletzung. Mögliche Ersatzansprüche gegen den Erfinder erlöschen nicht schon, wenn sie nicht binnen eines Monats nach Rechtskraft der Entscheidung über den Übertragungsanspruch geltend gemacht werden; § 1002 Abs 1 BGB ist nicht anwendbar.15458 Wer mit einem Erfinder eine Vereinbarung trifft, wonach er selbst zur Nutzung des Patents berechtigt ist, dabei aber die Kosten für die Schaffung und Erhaltung des Patentschutzes tragen soll, kann keine Kostenerstattung nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag verlangen, wenn er zur Herausgabe des Patents an den Erfinder verurteilt wird.15459 Der Anmelder und/oder Inhaber des Patents, der nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, schuldet dem Erfinder nach Bereicherungsrecht (Eingriffskondiktion) Herausgabe dessen, was er durch Benutzungshandlungen erlangt hat, die er im Rahmen einer durch das Wissen um die Erfindung, durch deren Anmeldung oder durch die Patenterteilung vermittelten Vorzugsstellung vorgenommen hat.15460 Dies gilt auch bei Wegfall des Patents durch Widerruf oder Nichtigerklärung.15461 In Fällen der Miterfinderschaft steht der Anspruch den Miterfindern nur gemeinschaftlich zu; klagebefugt zur Leistung an die Gemeinschaft ist nach § 432 Abs 1 BGB grds aber auch der einzelne Miterfinder.15462



C.Konkurrenzen

37

Neben dem Anspruch aus § 8 kommen schuldrechtl Ansprüche aus §§ 823 ff BGB, insb wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, in Betracht;15463 sie setzen Verschulden voraus.15464 Sie sind vor allem von Bedeutung, wenn der Anspruch aus § 8 durch Fristablauf untergegangen ist. Bereicherungsansprüche nach §§ 812 BGB werden durch die Regelung in § 8 ausgeschlossen, soweit diese reicht. Jedoch führt der Ablauf der Frist nach Satz 3, die nur Abtretungs- und Herausgabeansprüche betrifft, nicht dazu, dass Bereicherungsansprüche entfallen.15465 Bei bewusst unrechtmäßigem Verhalten kann der Übertragungsanspruch auch auf § 687 Abs 2 BGB gestützt werden.15466 Auch Ansprüche aus § 826 BGB, aus Wettbewerbs- oder Kartellrecht sind im Einzelfall denkbar.15467
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D.Die Beweislast verteilt sich nach allg Grundsätzen. Jede Partei hat die ihr günstigen Tatsachen darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen.15468 Wer Übertragung verlangt, hat darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen, dass er Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger und in seiner Person das Recht auf das Schutzrecht entstanden ist;15469 wird die Einräumung eines Anteils an der Erfindung verlangt, gilt dies entspr; werden Ansprüche der Miterfinder (Mitberechtigten) insgesamt geltend gemacht, ist darzulegen, dass die Personen, deren Ansprüche geltend gemacht werden, die Berechtigten sind.15470 Zwh ist der Fall, dass der ArbN Erfindervergütung verlangt, der ArbGb aber geltend macht, dass weitere Miterfinder beteiligt seien. Bei der Übertragungsklage und der auf widerrechtl Entnahme gestützten Unterlassungsklage obliegt dem Kläger der Beweis, dass ihm die Erfindung in ihrem wesentlichen Inhalt widerrechtl entnommen worden ist. Die Grundsätze des Beweises des ersten Anscheins hat der BGH allenfalls bei typischen Geschehensabläufen anwenden wollen, zu denen die widerrechtl Entnahme nicht gezählt werden könne.15471 Später hat er den engen zeitlichen Zusammenhang zwischen Ausscheiden und Erfindung als Beweisanzeichen bewertet, das den Anscheinsbeweis für eine Diensterfindung begründet.15472 Der klagende Erfinder muss lediglich darlegen und beweisen, dass er dem Anmelder vor der Anmeldung Kenntnis vom Gegenstand der Erfindung verschafft hat.15473 Auf die Kenntnis des Erfinders sollte es dabei nicht ankommen, auch wenn der Anmelder keine natürliche Person ist.15474 Grds ist der volle Beweis zu führen, dass der Inhalt der Anmeldung ohne Willen des Verletzten entnommen wurde.15475 War der Entnahmegläubiger im Besitz des Erfindungsgedankens und hat er diesen dem Entnahmeschuldner mitgeteilt, muss dieser jedoch (nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast und nicht einer Beweislastumkehr)15476 substantiiert darlegen, aus welchen konkreten Umständen sich das Vorliegen einer Parallelerfindung (Doppelerfindung) ergibt; dass er zu deren Tätigung in der Lage war, reicht nicht aus.15477 Dies wird auch gelten müssen, wenn der Entnahmegläubiger die Erfindung einer Person mitgeteilt hat, die die Anmeldung nicht selbst vorgenommen, aber mit dem Anmelder nach Kenntniserlangung Verbindung aufgenommen hat.15478 Zur Begründung der widerrechtl Entnahme genügt nicht der Beweis, dass der Entnahmegläubiger vor dem Anmeldetag im Besitz der Erfindung war, denn für das Recht an der Erfindung ist nicht das Datum des Erfindungsbesitzes, sondern das der Anmeldung maßgebend.
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Gegenüber dem Verlangen des Erfinders gegen den Inhaber auf Übertragung des auf seinen Namen lautenden Patents trägt grds der Inhaber die Darlegungs- und Beweislast, wenn er einwendet, er habe das Recht auf das oder am Patent erworben oder sei dem Kläger gegenüber zur Innehabung des Patents berechtigt, es sei denn, der Kläger trägt bereits entspr Tatsachen vor.15479 Dies gilt unabhängig von der dogmatischen Einordnung des Übertragungsanspruchs.15480 Trägt der Erfinder selbst Tatsachen vor, aus denen sich ein Rechtsübergang ergibt, kann dies seinem Begehren die Schlüssigkeit nehmen.15481 Beweiserleichterungen können in Betracht kommen.15482 Bösgläubigkeit des Patentinhabers hat der Erfinder zu beweisen.15483
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Jedenfalls bei negativer Feststellungsklage hinsichtlich der Alleinerfindereigenschaft trifft den Beklagten die Beweislast hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Berühmung.15484
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E.Verjährung s Rn 18 zu § 141.


F.Verfahrensrechtliche Fragen

42

I.Das Verfahren ist Patentstreitsache (Rn 63 zu § 143). Zur internationalen Zuständigkeit Rn 9 vor § 6. Für die örtliche Zuständigkeit kann an den allg Gerichtsstand des Beklagten, Sitz des Inlandsvertreters sowie unter dem Gesichtspunkt des § 32 ZPO an den Sitz des DPMA und den Ort, von dem die Anmeldung aus erfolgt ist, angeknüpft werden.15485

II.Klageantrag

43

Kann der Berechtigte sowohl Teilung und Abtretung als auch die Einräumung einer Mitberechtigung verlangen, wird man ihn zur Wahl einer dieser Möglichkeiten berechtigt ansehen müssen.15486 Werden Teilung und Abtretung der Rechte aus der Trennanmeldung begehrt, wird nicht zu verlangen sein, dass Verzicht auf selbstständigen Schutz für den beanspruchten Teil erklärt wird,15487 sondern lediglich, dass auf die entnommenen Teile kein Schutzbegehren mehr gerichtet wird. Der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung ist iSv § 308 ZPO ein Minus zu dem Anspruch auf Übertragung.15488 Ist nur noch der Anspruch auf Einräumung einer Mitberechtigung Streitgegenstand, ist Klageänderung auf Einräumung der Vollberechtigung zwar möglich, sie wurde aber als nicht sachdienlich behandelt.15489
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III.Zur Geltendmachung des Übertragungsanspruchs im Weg der einstweiligen Verfügung (Veräußerungsverbot oder Sequestration)15490 Rn 272 vor § 143, Rn 49 zu § 15, Rn 9 zu Art II § 5 IntPatÜG.15491


IV.Verhältnis zu anderen Verfahren

45

1.Neben der Übertragungsklage ist Klage auf Feststellung der Erfindereigenschaft zulässig.15492 Über diese kann durch Zwischenfeststellungsurteil im Verfahren auf Übertragung entschieden werden.15493
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2.Erteilungsverfahren. Der durch die widerrechtl Entnahme Verletzte ist nicht ohne weiteres Beteiligter am Patenterteilungsverfahren. Ein Beschwerderecht steht ihm nur zu, wenn er vor Ablauf der Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss den Anspruch auf Abtretung des Rechts auf Patenterteilung durchgesetzt hat;15494 ist er am Verfahren beteiligt, steht ihm das Beschwerderecht trotz Beschwer nur in den Gründen zu.15495
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3.Einspruch, Nichtigkeitsverfahren. Der sachlich Berechtigte kann den Nichtberechtigten nach rechtskräftiger Erteilung des Patents auf Übertragung des Patents in Anspruch nehmen und daneben im Einspruchsverfahren nach § 21 Abs 1 Nr 3 aus dem gleichen Grund den Widerruf des Patents betreiben, weil beide Rechtsbehelfe verschiedenen Schutzzwecken dienen.15496 Satz 4 trägt dem Rechnung. Nur die Geltendmachung im Einspruchsverfahren kann das prioritätsbegünstigte Nachanmelderecht nach § 7 Abs 2 begründen.
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Weitere Kollisionsfälle regelt das Gesetz nicht. Sie müssen daher nach allg Verfahrensgrundsätzen gelöst werden. Danach kann eine gegenseitige Abhängigkeit des Verfahrens nach § 8 und des nach § 21 Abs 1 Nr 3 nur insoweit bestehen, als in einem Verfahren rechtskräftig Tatsachen festgestellt werden, von denen im anderen nicht abgewichen werden darf.15497 Ob der Erfolg der Klage nach § 8 das auf widerrechtl Entnahme gestützte Einspruchsverfahren erledigt, hat der BGH offengelassen,15498 dies ist aber zu verneinen (vgl Rn 24 zu § 59).15499 Anders verhält es sich wegen des fehlenden Nachanmelderechts im Nichtigkeitsverfahren, soweit diese auf die Entnahme gestützt ist;15500 andererseits erledigen Widerruf und Nichtigerklärung des Patents die Übertragungsklage, weil der Kläger sein Rechtsschutzziel nicht mehr erreichen kann.15501
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Der Anspruch aus § 8 besteht neben der Möglichkeit der Nichtigkeitsklage.15502










Vor § 9

Wirkungen des Patents
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A.Wirkungen des Patents

I.Grundsatz

1

Die §§ 9–14 regeln die Wirkungen des Patents. § 9 Satz 1 spricht dem Patentinhaber ein positives Benutzungsrecht zu, § 9 Satz 2 stellt für Dritte entspr Verbotsnormen auf, die in § 10 für die mittelbare Benutzung ergänzt werden. Mit der Umsetzung der BioTRl wurden die §§ 9a–9c eingestellt. § 9a regelt die Wirkungen des Patents bei biologischem Material, § 9b die Erschöpfung bei biologischem Material, § 9c die weitere Verwendung geschützten biologischen Materials durch den Landwirt („Landwirteprivileg“) und in Abs 3 die Rechtslage bei „Auskreuzungen“. § 11 nimmt bestimmte Handlungen Dritter vom Verbot der Benutzung aus, § 12 schränkt die Wirkung des Patents gegenüber Vorbenutzern ein. § 13 regelt die Benutzung des Patents aufgrund staatlicher Benutzungsanordnung. Regeln diese Bestimmungen die „Breite“ der verbotenen Benutzungshandlungen, betrifft § 14 die „Tiefe“ des Verbots, den sachlichen Schutzbereich, ob sich die Benutzungshandlung auf den Gegenstand des Patents bezieht. Der Schutzbereich umgrenzt die dem Patentinhaber durch die Patenterteilung zugeordnete Rechtsmacht hinsichtlich der Übereinstimmung der Verletzungsform mit dem Schutzrecht. Der räumliche Schutzbereich ist im PatG nicht ausdrücklich geregelt; er ist bei § 9 mitbehandelt. Schutzdauer und die in bestimmten Fällen mögliche Verlängerung der Schutzdauer durch ergänzende Schutzzertifikate sind in §§ 16, 16a geregelt.


II.Anwendungsbereich

2

Jedenfalls die §§ 9, 10, 11, 12 und 13 gelten für alle mit Wirkung für Deutschland erteilten nationalen Patente und für die mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patente, die vor Wirksamwerden der VO 1257/2012 erteilt worden sind, und für später erteilte eur Patente, soweit diese nicht mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilt wurden, während für eur Patente an die Stelle des § 14 der mit diesem übereinstimmende Art 69 EPÜ tritt. Die §§ 9a bis 9c werden auf eur Patente anwendbar sein, soweit die Unterschiede im EPÜ und der AOEPÜ dem nicht entgegenstehen (zB § 9a Abs 3 Satz 2). Das nach der noch nicht in Kraft getretenen VO 1257/2012 mit den gleichen Ansprüchen für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten erteilte Patent („Patent mit einheitlicher Wirkung“) hat, sofern seine einheitliche Wirkung in dem Register für den einheitlichen Patentschutz eingetragen wurde, die Wirkungen der Art 5–7 der VO 1257/2012 iVm Art 25–29 des Übk über ein einheitliches Patentgericht (EPG-Übk).


III.Absolute und relative Wirkungen

3

Die §§ 9–14 regeln die absoluten Wirkungen des Patents gegenüber jedermann und ihre Grenzen. Unterlassungsverpflichtungen, die nur relativ, dh gegenüber bestimmten Dritten, wirken, können grds auf schuldrechtl Grundlage begründet werden15687 (§ 306 BGB); soweit sie über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen, sind sie an den Bestimmungen des Kartellrechts zu messen (Rn 230 ff zu § 15).

4

IV.Eine Weiterentwicklung der geschützten Erfindung durch Dritte kann der Patentinhaber nicht verhindern; sie wird zudem jedenfalls zunächst, solange das Patent noch läuft, eher zu einer Steigerung des Werts des Patents führen.15688 Dies gilt insb für einen vom Sach- (Stoff-)schutz abhängigen Verwendungsschutz für weitere, erfinderische Anwendungen des Erzeugnisses (Stoffs), zB weitere Indikationen eines bekannten Arzneimittels. Die Gefahr, dass ein Erzeugnispatent in seinem wirtschaftlichen Wert beeinträchtigt wird, ist dem Erzeugnisschutz immanent, sie steht weder dem Verwendungsschutz bekannter Erzeugnisse noch Versuchshandlungen, die auf die Gewinnung entspr Erkenntnisse gerichtet sind, entgegen. „Die Geeignetheit oder die Absicht, ein Verwendungspatent zu erzielen, kann nicht Kriterium für die Abgrenzung von erlaubten und nicht erlaubten Versuchshandlungen sein. Das muss auch dann gelten, wenn der Wirkstoff, mit dem die Versuche unternommen werden, in der Wissenschaft und auf dem Markt ein solches Interesse erregt, dass eine Vielzahl von Versuchsprogrammen initiiert werden und der Patentinhaber dadurch zur weiteren Erforschung seines patentierten Wirkstoffs gezwungen wird, um der Anwendung von Verwendungspatenten Dritter entgegenzuwirken“.15689 Zu den Rechten des Inhabers des abhängigen Patents gegenüber dem Inhaber des Erzeugnispatents und umgekehrt Rn 24 ff, 39 ff zu § 9.

5

V.Benutzungsrechte Dritter können auf unterschiedlicher Grundlage begründet sein. Neben der Einräumung des Benutzungsrechts durch den Patentinhaber, insb im Weg der Lizenz (§ 15), kommt eine Gestattung gegenüber jedermann in Form der Erklärung der Lizenzbereitschaft (§ 23) in Betracht. Gegen den Willen des Patentinhabers können Benutzungsrechte durch Zwangslizenzen nach § 24 und der VO Nr 816/2006 (EG) (Anh I zu § 24) und durch staatliche Benutzungsanordnung (§ 13) entstehen. Daneben können Vor- und Weiterbenutzungen eines Dritten für diesen ein Benutzungsrecht begründen; das PatG regelt derartige Fälle in § 12 und § 123; solche Rechte konnten auch aufgrund des Beitritts der ehem DDR entstehen.

6

VI.Die §§ 9–14 regeln nicht die Rechtsfolgen der Patentverletzung. Dies geschieht im zivilrechtl Bereich in den §§ 139, 140a–140e, 141, im strafrechtl in den §§ 142, 142a und 142b. Ergänzend sind die Bestimmungen des allg Zivilrechts und Strafrechts anwendbar, soweit sie nicht durch Spezialregelungen im Patentrecht verdrängt werden. Zu konkurrierenden deliktsrechtl und wettbewerbsrechtl Ansprüchen § 141a.


VII.Rechtsverfolgung

7

Für die gerichtliche Durchsetzung der Rechte aus dem Patent und aus der Patentanmeldung im Inland gelten grds die Regelungen des dt Zivilprozessrechts; dabei sind die Sonderregeln der §§ 143–145 sowie des § 140 zu beachten; soweit eine Rechtsverfolgung im Ausland in Betracht kommt, gelten die jeweiligen Regeln des ausländ Rechts. Nach dem in Deutschland geltenden System darf (anders als in den meisten Staaten des Auslands) das mit der Verletzung befasste Gericht die Gültigkeit des Patents nicht selbst prüfen; anders für das EU-Patent mit einheitlicher Wirkung und beim Gebrauchsmuster.

8

Die Durchsetzung der Rechte aus dem Patent mit einheitlicher Wirkung richtet sich zukünftig nach dem EPG-Übk. Soweit dieses anwendbar ist, ist eine Kompetenz nationaler Gerichte nicht eröffnet.


VIII.Darlegungs- und Beweislast

9

Grds trägt der Kläger die volle Darlegungs- und Beweislast für die anspruchsbegründenden Tatsachen;15690 das gilt auch im Rahmen der Regelungen der §§ 9–14. Der als Verletzer in Anspruch Genommene hat den Ausschluss der Widerrechtlichkeit seiner Benutzung darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen.15691 Bei neuen Verfahrenserzeugnissen ist die Beweislast umgekehrt (Rn 241 ff zu § 139). Zu Besonderheiten bei der Erschöpfung Rn 118 zu § 9, beim Vorbenutzungsrecht Rn 51 zu § 12.

10

B.Zur Werbung mit Schutzrechten s Rn 14 ff zu § 146.

11

C.§§ 9–14 verbieten jedem Dritten bestimmte Handlungen in Bezug auf ein Erzeugnis oder ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, sowie auf das durch das Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Verfahrenserzeugnis. Was Gegenstand des Patents ist, definiert das Patentgesetz nicht. Die Rspr sieht als Gegenstand des Patents die durch die Patentansprüche definierte Lehre an, wobei Beschreibung und Zeichnungen lediglich zur Auslegung heranzuziehen sind.6 Dies entspricht der nach § 14 für die Bestimmung des Schutzbereichs maßgeblichen Grundlage. Bezogen auf die Verletzungsform bezeichnet der Gegenstand des Patents damit nach in Deutschland vorherrschender Auffassung den Bereich, innerhalb dessen identische Verletzung vorliegt.



D.Wirkungen vor Patenterteilung

12

Die Benutzung der Erfindung kann Dritten nur aufgrund eines erteilten Patents verboten werden. Die Offenlegung der Patentanmeldung hat nur einen Entschädigungsanspruch nach § 33 oder Art II § 1 IntPat-ÜG, nicht aber ein Verbietungsrecht zur Folge; Benutzung vor Patenterteilung ist nicht rechtswidrig. Durch flankierenden GbmSchutz, der bereits mit Eintragung wirksam wird, kann dem weitgehend begegnet werden. Das Erfinderrecht (Recht auf das Patent) genießt zwar Schutz gegen Eingriffe Dritter und gewährt bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen einen Anspruch auf Patenterteilung, nicht aber als solches einen Anspruch auf ausschließliche Ausnutzung der Erfindung und kein Untersagungsrecht gegen jeden Dritten.7


E.Gebrauchsmusterrecht

13

Die Regelung läuft weitgehend parallel. § 11 Abs 1 GebrMG entspricht § 9, § 11 Abs 2 GebrMG § 10, § 12 GebrMG § 11, § 12a GebrMG § 14. Die Regelungen in §§ 12 und 13 sind im GbmRecht entspr anwendbar (§ 13 Abs 3 GebrMG).









§ 9

(Wirkung des Patents)

1 Das Patent hat die Wirkung, daß allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. 2 Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung


	 ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;
	 ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten,
	 das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.



MarkenG: § 14 (ausschließliches Recht); § 24 (Erschöpfung); DesignG: § 38 (Rechte aus dem eingetragenen Design und Schutzumfang) § 48 (Erschöpfung)

TRIPS-Übk Art 28

Ausland: Belgien: Art 27 Abs 1 PatG 1984; Bosnien und Herzegowina: Art 24 PatG 2010 (Zeitrang); Art 66 PatG 2010 (ausschließliche Rechte), Art 76 PatG 2010 (Erschöpfung); Dänemark: § 3 Abs 1 PatG 1996; Frankreich: Art L 613-3, 6 (Erschöpfung) CPI, vgl Art L 613-1 CPI; Italien: Art 56 CDPI (Wirkung des eur Patents); Art 66 CDPI; Art 5 CDPI (Erschöpfung); Kosovo: Art 23 PatG; Litauen: Art 26 PatG; Luxemburg: Art 3 (Benutzungsrecht), 44 Abs 3 (unmittelbares Verfahrenserzeugnis), 45 (Verbietungsrecht), 48 (Erschöpfung) PatG 1992/1998; Niederlande: Art 53 Nr 1, 4 und 5 (Erschöpfung) ROW 1995, Art 49 ROW 1995 (Wirkungen des eur Patents); Nordmazedonien: §§ 89, 92 GgR; Norwegen: Sec 4 PatG; Österreich: § 22 öPatG, abhängiges Patent § 4 Abs 3 öPatG; Polen: Art 63–66, 70 RgE 2000; Schweden: § 3 PatG; Schweiz: Art 8, 9a (Erschöpfung, vgl Rn 171), 11 (Patentzeichen), 66 PatG; Serbien: Art 52, 58 Abs 2 (unmittelbares Verfahrenserzeugnis), 60 (Erschöpfung) PatG 2004; Slowakei: § 13 Abs 3 (unmittelbares Verfahrenserzeugnis), § 14 Abs 1, § 15, § 16 (Erschöpfung) PatG; Slowenien: Art 18 Abs 1, 21 (Erschöpfung) GgE; Spanien: Art 50, 53 (Erschöpfung), 55 (Kollision mit prioriätsälterem Patent), 56 (Abhängigkeit), 57 (gesetzwidrige Benutzung), 61 (Import, Verfahrenserzeugnis), 70 PatG; Tschech. Rep.: § 11 Abs 1, § 13, § 13b (Erschöpfung) PatG, geänd 2000; Türkei: Art 85, 152, 153 (Erschöpfung) G 6769 (2016); USA: Sec 271 USC 35 Vereinigtes Königreich: Sec 60 Abs 1, 4 Patents Act

Übersicht

A.Entstehungsgeschichte; Anwendungsbereich

B.Benutzungsrecht; Abhängigkeit:

I.Benutzungsrecht:

1.Allgemeines

2.Zuordnung:

a.Patentinhaber und Dritte

b.Auswirkungen auf Abnehmer

3.Kollision von Schutzrechten

4.Abgeleitete Rechte

II.Abhängigkeit:

1.Begriff, Voraussetzungen

2.Wirkung

3.Geltendmachung der Abhängigkeit

C.Vorbehaltene Benutzungshandlungen:

I.Benutzungshandlungen:

1.Grundsatz

2.Vorbereitungshandlungen

3.Zeitliche Grenzen

4.Berichterstattung

II.Täterschaft

III.Erzeugnisschutz:

1.Allgemeines:

a.Umfassender Schutz

b.Bedeutung des Herstellungsverfahrens

c.Zweckangaben; Verwendung des Erzeugnisses, Weiterverarbeitung

d.Eingeschränkter Sachschutz

2.Herstellen:

a.Allgemeines

b.Teile

c.Wartung, Instandsetzung, Umbau, Rekonstruktion

3.Anbieten

4.Inverkehrbringen:

a.Allgemeines

b.Patentrechtliche Vorgaben in öffentlich-rechtlichen Regelungen

5.Gebrauchen

6.Einführen

7.Besitzen

IV.Verfahren:

1.Allgemeines

2.Anwenden

3.Anbieten

4.Erstreckung auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse:

a.Entstehungsgeschichte; Bedeutung; Pariser Verbandsübereinkunft

b.Schutzvoraussetzungen

c.Wirkung

V.Schutz beim Verwendungspatent

D.Territorialitätsgrundsatz:

I.Allgemeines

II.Europäische Patente

III.Inland

IV.Sachverhalte mit Auslandsberührung:

1.Allgemeines

2.Erzeugnisse:

a.Herstellung im Inland

b.Grenzüberschreitendes Anbieten

c.Export, Import

d.Durchfuhr

3.Verfahren:

a.Anwenden des Verfahrens

b.Anbieten des Verfahrens

4.Verwendungspatent

E.Erschöpfung der Rechte aus dem Patent:

I.Allgemeines:

1.Grundsatz

2.Rechtsnatur

3.Darlegungs- und Beweislast

4.Unionspatent; TRIPS

II.Nationalrechtliche Erschöpfung:

1.Voraussetzungen

2.Wirkung

3.Besonderheiten bei Verfahrenspatenten

4.Verwendungspatente

5.Verhältnis zum UWG

III.Internationaler Verkehr:

1.Allgemeines

2.Internationale Erschöpfung

3.Gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung:

a.Grundsatz

b.Inverkehrbringen durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung

c.Inverkehrbringen durch Dritte

4.Europäischer Wirtschaftsraum

IV.Entsprechende Anwendung

A.Entstehungsgeschichte; Anwendungsbereich

1

Die Bestimmung (im PatG 1936 § 6), der im GbmRecht im wesentlichen § 11 Abs 1 GebrMG entspricht, ist durch Art 8 Nr 3 GPatG neu gefasst worden, ihre jetzige Bezeichnung hat sie durch die Neubek 1981 erhalten. Das BioTRIUmsG hat (als Klarstellung) die Worte „im Rahmen des geltenden Rechts“ eingefügt. Die Neufassung unterscheidet sich von den früheren in der Systematik, nämlich durch Differenzierung der Verletzungstatbestände bei Erzeugnissen und Verfahren, wobei der Katalog bei Erzeugnissen um Einfuhr und Besitz erweitert ist. Das entfallene Merkmal der Gewerbsmäßigkeit scheint in veränderter Form in den Ausnahmetatbeständen des § 11 wieder auf.

2

Im Markenrecht ist das ausschließliche Recht des Markeninhabers zusammen mit dem Unterlassungs- und dem Schadensersatzanspruch in § 14 MarkenG geregelt. Das nationale Sortenschutzrecht enthält eine Regelung in § 10 SortG sowie eine Erschöpfungsregelung in § 10b SortG.

3

Eine parallele Regelung enthält Art 28 Abs 1 TRIPS-Übk.

4

Europäisches Patentübereinkommen. Die Rechte aus dem eur Patent sind in Art 64 EPÜ geregelt, dessen Abs 1 auf das jeweilige nationale Recht verweist. Die Erstreckung des Schutzes auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse ist in Art 64 Abs 2 EPÜ ausdrücklich vorgesehen (zur zeitlichen Anwendbarkeit 6. Aufl). Die Bestimmung ist national unmittelbar geltendes Recht; einer Transformationsnorm (wie etwa in Art 49 niederländ ROW 1995) bedarf es nicht.16274

4

Art 5 VO (EU) 1257/2012 regelt den einheitlichen Schutz in den teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU in der Weise, dass das Patent mit einheitlicher Wirkung seinem Inhaber das Recht verleiht, Dritte daran zu hindern, Handlungen zu begehen, gegen die dieses Patent innerhalb der Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, vorbehaltlich geltender Beschränkungen Schutz bietet; der Umfang dieses Rechts und seine Beschränkungen sind in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen das Patent einheitliche Wirkung besitzt, einheitlich. Die Handlungen, gegen die das Patent Schutz bietet, sowie die geltenden Beschränkungen sind in den Rechtsvorschriften bestimmt, die für Europäische Patente mit einheitlicher Wirkung in dem teilnehmenden Mitgliedstaat gelten, dessen nationales Recht auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung als Gegenstand des Vermögens anwendbar ist. Die unmittelbare Benutzung ist in Art 25 EPG-Übk, die mittelbare in Art 26 EPG-Übk, die Beschränkung der Wirkung des Patents in Art 27 EPG-Übk, das Recht der Vornenutzung in Art 28 EPG-Übk und die Erschöpfung in Art 29 EPG-Übk (und damit nicht auf gemeinschaftsrechtl Ebene) normiert.

5

Auf ergänzende Schutzzertifikate ist § 9 entspr anzuwenden (§ 16a Abs 2; zum Patent mit einheitlicher Wirkung Art 30 EPG-Übk). Der Schutz ist in zweifacher Hinsicht eingeschränkt, zum einen auf das vom Schutzzertifikat erfasste Erzeugnis, und zum anderen auf den Umfang und die Verwendungen, die arznei- oder pflanzenschutzmittelrechtl genehmigt sind.16275


B.Benutzungsrecht; Abhängigkeit

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl): Bacher Rechte und Ansprüche aus Patenten als Rechtsmangel im Sinne von Art. 42 CISG, FS I. Schwenzer (2011), 115; Belser Wesen, Verwertungsproblematik und praktische Bedeutung von abhängigen Erfindungen, Diplomarbeit ETH Zürich 1999/2000; Bopp/Berg Der neue Vorschlag für eine Verordnung über Arzneimittel für seltene Krankheiten (Orphan Drugs), PharmR 1999, 38; Bossung Innere Priorität und Gebrauchsmuster, GRUR 1979, 661; Busche Das Patent als Rechtsmangel der Kaufsache, FS K. Bartenbach (2005), 357; Christie/Dent Nonoverlapping Rights: A Patent Misconception, EIPR 2010, 58; Geißler Das positive Benutzungsrecht – ein deutsches Kuriosum, FS R. König (2003), 133; Gramm Von der „Drillmaschine“ zum „Räumschild“: Schutzbereich und Abhängigkeit im Spiegel der Rechtsprechung, GRUR 2001, 926; Kloeppel Die Erteilung abhängiger Patente, GRUR 1901, 284; König Patentverletzung durch erfinderische Abwandlung, Mitt 1996, 75; Koenig/Müller EG-rechtliche Privilegierung der Hersteller von Arzneimitteln für seltene Krankheiten (Orphan Medicinal Products) durch Einräumung von Alleinvertriebsrechten versus Patentrecht? GRUR Int 2000, 121; Kraßer Äquivalenz und Abhängigkeit, FS W. Fikentscher (1998), 516; Laub/Laub Die Verletzung technischer Schutzrechte als Rechtsmangel beim Sachkauf, GRUR 2003, 654; Loth Aspekte zur sogenannten abhängigen Erfindung bzw. zur erfinderischen Weiterentwicklung im Patentverletzungsprozeß, FS F.-K. Beier (1996), 113; Möller Das Patent als Rechtsmangel der Kaufsache, GRUR 2005, 468; Ohly Zur Wirkung prioritätsgleicher Patente, Mitt 2006, 241; Pietzcker Die sogenannte Abhängigkeit im Patentrecht, GRUR 1993, 272; Scharen Die abhängige erfinderische Abwandlung – ein Fall normaler Patentverletzung, FS W. Tilmann (2003), 599; Scharen Patentschutz und öffentliche Vergabe, GRUR 2009, 345; Scotchmer Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and Patent Law, 5 J.Ec.Persp. 29 (1991), 1; Sena Protezione conferita dalle formule generali i suoi limiti, in: Problemi attuali della brevettazione dei farmaci, Tagungsband der Soc.It.Sc.Farm. vom 2.12.1986 (1987), 50; Steininger Verletzung in Deutschland gültiger Patente durch Handlungen im Ausland, GRUR 2017, 875; Stjerna Die Einrede des älteren Rechts im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsprozess, GRUR 2010, 202; Stjerna Die Reichweite der Einrede des älteren Rechts: zum Umfang des Benutzungsrechts aus Patenten und Gebrauchsmustern, GRUR 2010, 795; Straus Abhängigkeit bei Patenten auf genetische Information – ein Sonderfall? GRUR 1998, 314; H. Tetzner Ist der unmittelbare Gegenstand eines jüngeren, mit dem älteren, aber nicht vorveröffentlichten Patent identischen Patentes im Verhältnis zwischen den beiden Rechten zu respektieren? GRUR 1978, 73; Villinger Anmerkungen zu den §§ 9, 10 und 11 des neuen deutschen Patentgesetzes über die Verbietungs- und Benutzungsrechte des Patentinhabers und die mittelbare Patentverletzung, GRUR 1981, 541; A. von Falck/Schweda Patente im Licht des Vergaberechts, öffentliche Vergaben im Licht des Patentrechts, FS W. von Meibom (2010), 495.

I.Benutzungsrecht

6

1.Allgemeines. Satz 1 spricht dem Patentinhaber im Rahmen des geltenden Rechts ein alleiniges Benutzungsrecht an der Erfindung zu; Satz 2 zählt enumerativ und abschließend16276 die den Patentinhaber gegenüber jedem Dritten schützenden Verbietungstatbestände auf. Die Begr16277 führt aus, das Herausstellen eines Benutzungsrechts und nicht nur eines Verbotsrechts erscheine zweckmäßig, da es den Patentinhaber zur Lizenzerteilung in die Lage versetze.16278 Die Einfügung durch das BioTRlUmsG stellt klar, dass der Patentinhaber die patentierte Erfindung nur im Rahmen der geltenden Rechtsordnung benutzen darf.16279 Das Bestehen eines positiven Benutzungsrechts („Einrede des älteren Rechts“)16280 ist in stRspr anerkannt,16281 und zwar auch für Gebrauchsmuster;16282 das entspricht einer in der Lit verbreiteten, allerdings umstr Ansicht.16283 Unter dem Grundsatz der Gewerbe- und Wettbewerbsfreiheit bedarf es der Einräumung von Benutzungsrechten nicht. Zudem machen Patentanmeldung und Patent die beanspruchte und geschützte Lehre nicht „polizeifest“ (vgl Rn 4 zu § 2); von öffentlich-rechtl Voraussetzungen für die Benutzung der Erfindung wie von Verpflichtungen gegenüber Dritten ist der Patentinhaber nicht freigestellt (Abs 1 Satz 1).16284 In diesem Sinn ist auch die ein positives Benutzungsrecht verneinende Praxis des EPA16285 zu verstehen. Es wäre verfehlt, in der Patenterteilung einen Ersatz für gewerberechtl oder andere Genehmigungsverfahren sehen zu wollen.16286 § 30 öPatG bestimmt ausdrücklich, dass ein Patent nicht von der Einhaltung der Rechtsvorschriften entbindet (allerdings enthalten §§ 31, 32 öPatG eine gewerberechtl Privilegierung, die von den Vorschriften über die Erlangung einer Gewerbeberechtigung freistellt), auch die durch das BioTRIUmsG vorgenommene Einfügung zielt auf eine derartige Klarstellung.

7

Das Benutzungsrecht besteht im Umfang des Gegenstands des Patents (Wortsinns der Patentansprüche), nicht des Schutzbereichs (str).16287 Für die Annahme, dass das Benutzungsrecht unabhängig von den Rechten aus dem Patent lizenzierbar sein soll, besteht keine Grundlage.16288 Es soll mit Erteilung des Patents beginnen16289 und mit dessen Erlöschen enden,16290 auch rückwirkend. Es wurde vertreten, dass Erlöschen aus Billigkeitsgründen nicht eintritt, wenn der Patentinhaber die Erfindung benutzt oder eine nicht nur nichtausschließliche Lizenz erteilt hat;16291 dies soll auch für den Nehmer einer ausschließlichen Lizenz gelten.16292 Für die Anerkennung eines fortwirkenden Benutzungsrechts besteht jedoch kein Anlass.16293 Der Patentinhaber ist nach Erlöschen des Patents wie jeder andere gestellt; der Gegenstand des Schutzrechts wird durch dessen Erlöschen grds gemeinfrei (anders bei Erlöschen des Gebrauchsmusters, solange Patentschutz fortbesteht); anderen Schutzrechten gegenüber kann er sich bei Vorliegen der Voraussetzungen auf sein Vorbenutzungsrecht (§ 12) berufen. Kollisionsfälle zwischen verschiedenen Schutzrechten werden sich durchwegs auch ohne Rückgriff auf ein Benutzungsrecht lösen lassen.16294

2.Zuordnung

8

a. Patentinhaber und Dritte. Die Bedeutung des Benutzungsrechts liegt zunächst in der Zuordnung des Patents als Gegenstand subjektiver Rechte an den Patentinhaber. Auf dessen materielle Berechtigung kommt es nicht an.16295 Die Benutzung der Erfindung durch den Patentinhaber ist nicht bloße Freiheits-, sondern Rechtsausübung.16296 Das Verbot in § 9 richtet sich an „jeden Dritten“. Es erfasst nicht den Patentinhaber, der schuldrechtl nicht zur Benutzung berechtigt ist (str),16297 Verbietungsrechte stützen hier ausschließlich auf die schuldrechtl Grundlage (Rn 278 zu § 15; anders die hM). § 15 Abs 3 schafft Sukzessionsschutz nur gegenüber dem früheren Lizenznehmer. Wer ein Recht zur Benutzung vom Patentinhaber ableitet, handelt iSd § 9 nicht tatbestandsmäßig. Bei Pfändung des Rechts aus dem Patent ist bis zur Pfandverwertung das Recht zur Eigennutzung durch den Patentinhaber nicht eingeschränkt.16298 Zur Qualität der Regelungen in §§ 11–13 als Tatbestandsausschluss oder Rechtfertigungsgrund Rn 11 zu § 142. Die Benutzungsarten sind gegeneinander selbstständig.16299 Wer zu der einen Benutzungsform berechtigt ist, braucht dies nicht für die anderen zu sein.16300 Die Eigentumslage am geschützten Erzeugnis ist ohne Bedeutung für die Patentverletzung; Benutzungsrechte können nicht gutgläubig erworben werden;16301 zur Verkehrsfähigkeit des geschützten Gegenstands trägt wesentlich die Erschöpfung (Rn 115 ff) bei.16302 Hoheitlich handelnde Stellen sind nicht privilegiert (Rn 4 zu § 139). Die Arzneimittelzulassung16303 besagt nichts darüber, ob der Antragsteller privatrechtl befugt ist, das Arzneimittel herzustellen und in Verkehr zu bringen, ohne fremde Schutzrechte zu verletzen.16304

9

Verschiedene Personen können gleichzeitig das Patent benutzen, und zwar im Zusammenwirken als auch unabhängig voneinander. Jede der im Gesetz genannten Benutzungsformen ist für sich eine Benutzung.16305 Verschiedene Verletzer können unabhängig voneinander in Anspruch genommen werden.16306

10

Wer Benutzer ist, richtet sich auch bei eur Patenten nach dt Recht. Dies folgt aus Art 64 EPÜ. Dem Verweis auf das Schutzstaatsstatut unterfallen sowohl das positive Benutzungsrecht des Patentinhabers als auch das Recht, Dritten die Benutzung zu verbieten.16307

11

b. Auswirkungen auf Abnehmer. Im Rahmen von Güteraustauschverträgen, insb Kaufverträgen, ist die Lieferung16308 schutzrechtsverletzender Gegenstände (nicht schon die Lieferung von Gegenständen, die schutzrechtsverletzend verwendet werden können)16309 Verletzung der Rechtsverschaffungspflicht nach §§ 433, 435 BGB (Rechtsmangel)16310 oder von Art 42 CISG;16311 sie steht einer ordnungsgemäßen Vertragserfüllung entgegen und kann einen Anspruch auf Nacherfüllung (§ 439 BGB),16312 Schadensersatzansprüche wegen Vertragsverletzung sowie bei Dauerschuldverhältnissen ein Kündigungsrecht16313 begründen. Die Rechtsfolgen richten sich nach §§ 280 ff BGB. Auch Rechte aus einem Verfahrenspatent können bei einer Vorrichtung Rechtsmangel begründen.16314 Nach § 442 Abs 1 BGB hat der Verkäufer den Rechtsmangel nicht zu vertreten, wenn der Käufer ihn bei Vertragsabschluss kennt,16315 was auch der Fall ist, wenn er bei Vertragsabschluss mit einem ausländ Hersteller weiß, dass er durch den Vertrieb der eingeführten Ware gegen ein im Inland angemeldetes, aber noch nicht erteiltes Patent verstößt, selbst wenn Käufer und Verkäufer geglaubt haben, das Patent werde nicht erteilt oder für nichtig erklärt werden.16316 Der Käufer muss die Folgen der ihm bekannten Tatsachen im Kern erkannt haben.16317 Bei grob fahrlässiger Unkenntnis können Rechte wegen des Mangels nur geltend gemacht werden, wenn der Verkäufer diese arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie übernommen hat (§ 442 Abs 1 Satz 2 BGB).16318 Muss bei einem Werkvertrag für die Inanspruchnahme einer geschützten Leistung nachträglich eine Lizenz genommen werden, richtet sich die Haftung nach den Bestimmungen des Kaufrechts über Rechtsmängel; anders als für die Beseitigung des Rechtsmangels hat der Unternehmer für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen auch ohne Nachfristsetzung einzustehen.16319 Die Beweislast richtet sich nach den allg Regeln: Der Verkäufer hat Mangelfreiheit zu beweisen, an diesen Negativbeweis dürfen aber keine zu hohen Anforderungen gestellt werden.16320 Hat der Käufer die Kaufsache als Erfüllung angenommen, muss er den Rechtsmangel beweisen (§ 363 BGB).16321 Liegt ein Rechtsmangel vor, begründet eine Abfindungszahlung des Käufers/Bestellers idR einen adäquat verursachten Schaden.16322 Das Vorgehen gegen einen Abnehmer ist nicht vom Ausgang des Verfahrens gegen den Hersteller oder Lieferanten abhängig.16323 Die vom Lieferanten übernommene Verpflichtung, seinen abgemahnten Abnehmer von jeglichen Ansprüchen des Abmahnenden freizustellen, schließt typischerweise auch die Pflicht zur Abwehr der von dem Dritten erhobenen Ansprüche ein.16324

12

Vertragliche Beschränkungen der Abnehmer geschützter Erzeugnisse haben, sofern sie kartellrechtl wirksam sind, nur schuldrechtl Wirkung, ein Verstoß ist keine Patentverletzung; str für die ausschließliche Lizenz, Rn 282 zu § 15.16325

13

3.Das positive Benutzungsrecht ist von den Wirkungen der Gemeinfreiheit (bei Fehlen von Patent- oder GbmSchutz, insb nach Erlöschen des Schutzrechts16326 und von den Vor- und Weiterbenutzungsrechten abgegrenzt worden; anders als jene soll es nicht an einen schutzwürdigen Besitzstand des Benutzers, sondern an die Berechtigung des Inhabers anknüpfen. Als bedeutsam wurde das Benutzungsrecht auch bei der Kollision von Schutzrechten angesehen. Zwischen kollidierenden Schutzrechten besteht eine Rangordnung entspr dem Prioritätsprinzip, die zwanglos aus dem Benutzungsrecht abzuleiten ist, allerdings dieser Ableitung nicht bedarf; denkbar ist eine Ableitung aus dem Verbietungsrecht („Sperrwirkung“).16327 Bei Doppelpatentierung lässt sich die Rechtsfolge auch aus § 6 Satz 3 ableiten. Von Bedeutung kann das Benutzungsrecht bei nachträglichem Auseinanderfallen ursprungsgleicher Rechte sein.

14

Ältere Schutzrechte. Der Berechtigte aus einem älteren Patent ist gegen Abwehrrechte aus einem jüngeren Schutzrecht geschützt.16328 Er darf die für ihn geschützte Lehre benutzen; die Benutzung des älteren Patents verletzt das jüngere nicht, weil der aus dem älteren Patent Berechtigte ein stärkeres Recht hat.16329 Jedoch erfasst das Benutzungsrecht nur die ausschließliche Benutzung der Lehre des älteren Schutzrechts und nicht üngere abhängige Erfindungen.16330 Soweit ein später angemeldetes Patent in ein nach § 11 GebrMG begründetes Recht eingreift, darf das Recht aus diesem Patent ohne Erlaubnis des Inhabers des Gebrauchsmusters nicht ausgeübt werden (§ 14 GebrMG).

15

Ein jüngeres Schutzrecht gewährt dem älteren gegenüber kein Benutzungsrecht.16331

16

Zeitrang- und gegenstandsgleiche Schutzrechte gewähren gegeneinander keine Verbietungsrechte.16332 Aus einem prioritätsgleichen Gebrauchsmuster kann aber gegenüber einem Patent nur für die zeitliche Geltung des Gebrauchsmusters ein Benutzungsrecht abgeleitet werden.16333

17

4.Abgeleitete Rechte. Das Benutzungsrecht steht auch dem zu, dem die Benutzung des älteren Patents gestattet worden ist, insb dem Lizenznehmer;16334 dies gilt auch für die einfache Lizenz16335 und selbst bei Pfändung des Rechts aus dem Patent.16336 Der formnichtige Lizenzvertrag begründet, solange er durchgeführt wird, ein Benutzungsrecht.16337 Der wegen Patentverletzung Beklagte kann sich gegenüber einer Verletzungsklage aus einem prioritätsjüngeren Patent einredeweise auf die Lizenz an einem prioritätsälteren Gebrauchsmuster berufen; das dem Lizenznehmer zustehende Benutzungsrecht kann durch das jüngere Recht nicht verkümmert werden; im Verhältnis der Berechtigten untereinander muss das früher angemeldete Recht dem jüngeren Recht vorgehen.16338 Wird aufgrund des Benutzungsrechts ein Gegenstand in Verkehr gebracht, ist er entspr dem Erschöpfungsgrundsatz (Rn 116 ff) patentfrei; einer Konstruktion über das Benutzungsrecht bedarf es nicht.16339



II.Abhängigkeit

18

1.Begriff, Voraussetzungen. Abhängigkeit hat in der älteren Rspr und Lit eine erhebliche Rolle gespielt; heute ist die Diskussion über sie weitgehend obsolet. Sie liegt vor, wenn die Benutzung der Lehre des Schutzrechts oder der Anmeldung nur unter gleichzeitiger Benutzung der Lehre eines rangälteren Schutzrechts möglich ist,16340 zB bei Benutzung eines bestimmten Stoffs aus einer geschützten Stoffgruppe,16341 ebenso, wenn die Lehre neben allen Merkmalen der früheren Erfindung zusätzliche Merkmale aufweist.16342 Sie setzt nicht voraus, dass die Schutzrechte verschiedenen Inhabern zustehen. Die bloße Möglichkeit, dass das jüngere Patent unter Benutzung der Lehre des älteren ausgeführt wird, begründet keine Abhängigkeit.16343 In diesem Sinn kann ein Patent auch von einem Gebrauchsmuster und umgekehrt abhängig sein. Dass das abhängige Schutzrecht eine schutzfähige Erfindung schützt, also ein erfinderischer Überschuss gegenüber dem älteren Schutzrecht besteht, macht Abhängigkeit gerade aus.16344

19

Wechsel der Erfindungskategorie schließt Abhängigkeit nicht aus.16345 Ein Verwendungspatent kann von einem Erzeugnis- oder Verfahrenspatent abhängig sein,16346 ebenso ein auf eine medizinische Indikation gerichtetes Patent von einem Stoffpatent.

20

Verschlechterte Ausführung schließt Abhängigkeit nicht aus.16347

21

Abhängigkeit kommt auch in Betracht, wenn die jüngere Erfindung nicht auf einer wortlautgetreuen Ausführung der älteren, sondern auf einer äquivalenten Abwandlung aufbaut und von dieser Gebrauch macht. Sie scheidet aus, wenn das abgewandelte Lösungsmittel selbst kein geschütztes Äquivalent ist.16348 Zur Klärung, ob eine konkrete Ausführungsform die Fortentwicklung einer unter den Schutzbereich eines Patents fallenden äquivalenten Ausführung ist, sind bei der Ausführungsform alle Elemente außer Betracht zu lassen, die aus der Sicht der älteren Erfindung entbehrlich sind; bei abgewandelten Merkmalen ist ggf weiter zu prüfen, ob die konkrete Form mit einem allg Begriffsmerkmal umschrieben werden kann, das gegenüber einer wortlautgem Ausbildung äquivalent ist; lässt sich so die Benutzung der patentierten älteren Erfindung feststellen, kann in der Konkretisierung einzelner oder in der Hinzufügung zusätzlicher Merkmale eine abhängige Erfindung liegen.16349 Ob im geltenden Recht Abhängigkeit bei weiterer Ausgestaltung eines im Weg der Abstraktion gewonnenen übergeordneten Begriffs bejaht werden kann, hat der BGH offengelassen.16350 Übereinstimmungen in der Aufgabenstellung reichen nicht aus,16351 ebensowenig bloße Anregungen.16352

22

Teilabhängigkeit liegt vor, wenn nur bestimmte Benutzungsarten vom älteren Patent erfasst werden.16353

23

Von unechter Abhängigkeit spricht man, wenn, wie bei Verwendungspatenten, der Inhaber des jüngeren Patents sich nur den durch Inverkehrbringen patentfrei gewordenen Stoff zu verschaffen braucht.16354

24

2.Wirkung. Da die Abhängigkeit die Wirksamkeit des Patents nicht berührt,16355 wird sie im Erteilungs-, Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nicht berücksichtigt.16356 Die Schutzfähigkeit des älteren Patents wird durch das abhängige nicht beeinträchtigt. Dagegen bedarf die Ausübung des abhängigen Patents der Zustimmung des Inhabers des älteren Patents.16357 Zum Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz s die Kommentierung zu § 24. Die Benutzung des Gegenstands des älteren Patents ist für sich keine des abhängigen.16358 Die Ausübung der durch das abhängige Patent geschützten überschießenden Lehre durch den Inhaber des älteren Patents bedarf der Zustimmung des Inhabers des abhängigen Patents.16359 Bei sich überschneidenden abhängigen Rechten können Benutzungs- und Untersagungsrecht auseinanderfallen.16360 Gegenüber Dritten ist die Wirkung des abhängigen Patents nicht eingeschränkt.16361 Sein Inhaber kann ohne Einwilligung des Inhabers des älteren Patents Lizenzen erteilen, die aber nicht weiter reichen können als das abhängige Patent.16362

25

3.Geltendmachung der Abhängigkeit. Über die Abhängigkeit wird von den ordentlichen Gerichten im Rahmen einer Verletzungs- oder Feststellungsklage entschieden;16363 die Feststellungsklage ist auf Feststellung der Abhängigkeit des jüngeren vom älteren Patent oder auf Feststellung, dass der Schutzgegenstand des jüngeren Patents während der Schutzdauer des älteren Patents nicht ohne Zustimmung dessen Inhabers ausgeübt werden darf, zu richten.16364 Auch negative Feststellungsklage kommt in Betracht.16365 Auch der Nehmer einer ausschließlichen Lizenz kann klagen.16366 Eine Äußerung des DPMA zur Abhängigkeit bindet nicht.16367 Die Abhängigkeitsklage spielt in der Praxis keine Rolle mehr. § 50 öPatG kennt abw vom dt Recht die Abhängigerklärung durch das ÖPA.



C.Vorbehaltene Benutzungshandlungen
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I.Benutzungshandlungen
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1.Grundsatz. Satz 2 definiert als Eingriffstatbestand die dem Patentinhaber vorbehaltenen (unmittelbaren) Benutzungshandlungen, während das Verbot mittelbarer Benutzung in § 10 geregelt ist. Der Patentinhaber erlangt für seine erfinderische Leistung durch das Patent einen Schutz, der grds alle Benutzungshandlungen des Patents iSd §§ 9, 10 erfasst.16368 Das Patentrecht als Ausschließlichkeitsrecht wäre faktisch wertlos, wenn dem Patentinhaber die Möglichkeit genommen wird, sein Ausschließlichkeitsrecht über das staatliche Gewaltmonopol im Form des ordentlichen Gerichtsverfahrens auch durchzusetzen.16369 Aus den vorbehaltenen Handlungen folgt ein grds umfassendes Verwertungsrecht des Patentinhabers,16370 das sich allerdings mit dem Inverkehrbringen erschöpft. Befugnisse im Hinblick auf die anschließende Art des Verkehrs stehen dem Patentinhaber grds nicht zu (Rn 116 ff). Besondere Probleme ergeben sich bei biotechnologischen Research-Tool- und Durchgriffs-(reach-through-)Ansprüchen. hinsichtlich der Einbeziehung zukünftiger Entwicklungsergebnisse, zB Ansprüche auf noch aufzufindende arzneiliche Wirkstoffe.16371 Der Katalog der verbotenen Handlungen ist abschließend.16372 Bloßes Bestreiten der Rechtsinhaberschaft greift nicht in die Rechte des Inhabers ein;16373 ebensowenig die Verfügung eines Nichtberechtigten.16374 Zur Rechtsbegründung ist eine Kennzeichnung des Patentschutzes nicht erforderlich;16375 dies regelt auch Art 5 D PVÜ (Lissaboner und Stockholmer Fassung; sinngemäß auch die früheren Fassungen).
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Dass die einzelnen im Rahmen eines Unterlassungsbegehrens zu verbietenden Handlungsweisen, die dem Katalog der allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen zu entnehmen sind, unterschiedliche Verletzungstatbestände, die jeder für sich einen selbstständigen Unterlassungsanspruch auslösen können, und damit unterschiedliche Lebenssachverhalte und um unterschiedliche Streitgegenstände begründen, folgt auch daraus, dass der Kläger grds für jede einzelne Benutzungsart, die dem Beklagten untersagt werden soll, eine Begehungsgefahr darlegen muss.16376
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Die Zustimmung des Berechtigten macht die Benutzung rechtmäßig (Satz 2). Hauptfall ist die Lizenzeinräumung (§ 15; zur stillschweigenden Erlaubnis Rn 125). Bei Erteilung einer Zwangslizenz (§ 24) ergibt sich die Berechtigung aus dieser. Zur Wirkung der Regelungen in § 11–§ 13 Rn 11 zu § 142.
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Im Vergabeverfahren ist die Beachtung von Schutzrechten auch als Vorfrage der Vergabeentscheidung auf der Stufe der Bewertung der Eignung des Angebots zu beachten.16377 Die Rechtsbeständigkeit des Patents ist nur zu prüfen, wenn das Patent mit Einspruch oder Nichtigkeitsklage angegriffen ist.16378 In diesem Fall steht hohe Wahrscheinlichkeit mangelnder Rechtsbeständigkeit der Vergabe an den nichtberechtigten Bieter entgegen,16379 jedoch wird bei Gebrauchsmustern überwiegende Wahrscheinlichkeit ausreichen. Die Schutzrechtsverletzung muss überwiegend wahrscheinlich sein.16380 Der Auftraggeber kann gehalten sein, sich sachkundig beraten zu lassen.16381 Für die Beurteilung der Schutzrechtsverletzung ist die Entscheidung im Vergabeverfahren (die der Kontrolle im Vergabenachprüfungsverfahren unterliegt)16382 nicht präjudiziell. Das Bestehen von Ausschließlichkeitsrechten kann Grund für das Absehen von einer Ausschreibung sein (vgl § 3 Nr 4a VOB/A; § 3a Nr 5c VOB/A sowie entspr Regelungen in VOL/A und VOF).16383 Die ausschreibende Stelle kann vom Gebot der herstellerneutralen Leistungsbeschreibung betroffen sein.16384 Eine Schutzrechtsverletzung kommt sowohl durch das Angebot des Bieters als auch durch den Zuschlag des Auftraggebers auf ein schutzrechtsverletzendes Angebot in Betracht;16385 dieses ist jedenfalls ab seiner Öffnung im Eröffnungstermin ein Anbieten iSd § 9 Satz 2 Nr 1, 2 oder § 11 GebrMG.16386 In der Ausschreibung kann eine Anstiftung zur Schutzrechtsverletzung seitens des Auftraggebers liegen, wenn dieser vorsätzlich handelt.16387
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2.Vorbereitungshandlungen zählen grds nicht zu den dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen und werden, insb aus Gründen der Rechtssicherheit, grds nicht vom Patentschutz umfasst (anders uU beim Anbieten, Rn 52).16388 Der Anmelder hat es in der Hand, durch entspr Fassung der Patentansprüche dafür zu sorgen, dass in die Vorbereitungsphase hineinverlegter Patentschutz erteilt wird, sofern das nach dem Gegenstand der Erfindung gerechtfertigt ist. Vorbereitungshandlungen können außer bei Verwendungsansprüchen16389 jedenfalls dann nicht als Gebrauch eines geschützten Verfahrens angesehen werden, wenn es an einem dringenden Bedürfnis für eine solche Ausdehnung des Patentschutzes fehlt, weil es ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen wäre, sie mit der Formulierung der Patentansprüche zu erfassen, oder weil die Vorbereitungen noch kein Stadium erreicht haben, in dem die Vorteile des geschützten Verfahrens erreicht werden und eine patentrechtl Gleichstellung mit der eigentlichen Benutzung des Verfahrens gerechtfertigt ist; ausnahmsweise können bei besonderem Schutzbedürfnis des Patentinhabers gewisse, weit fortgeschrittene Vorbereitungshandlungen in den Schutz einbezogen werden, was sorgfältiger Abwägung im Einzelfall bedarf.16390 Zu den Vorbereitungshandlungen rechnen das Erstellen einer Machbarkeitsstudie,16391 Entwurf und Herstellung von Modellen der geschützten Vorrichtung,16392 Abschluss von Lieferverträgen, solange kein Anbieten vorliegt,16393 Beschaffung von Maschinen für die Herstellung geschützter Gegenstände,16394 Anlieferung von Baumaterial und Ausheben der Baugrube,16395 Ertüchtigung der Vorrichtung für das geschützte Verfahren,16396 die Patentanmeldung,16397 eine bloße Beratung.16398 Zum Betreiben von Genehmigungsverfahren Rn 60.
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3.Zeitliche Grenzen. Das Verbietungsrecht beginnt mit der Veröffentlichung der Patenterteilung, zuvor besteht ab Offenlegung nur ein Entschädigungsanspruch, vor Offenlegung nicht einmal dieser. Die Patentanmeldung kann, soweit sie nicht ein Verfahren zum Gegenstand hat, durch GbmSchutz „flankiert“ werden, wodurch frühzeitig ein Verbietungsrecht begründet wird. Vor Eintritt des Schutzes hergestellte Erzeugnisse werden nicht rückwirkend patentverletzend;16399 jedoch wird das Gebrauchen des Erzeugnisses, das nicht zu privaten Zwecken erfolgt, als patentverletzend angesehen (vgl Rn 55 ff zu § 12).
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Nach Beendigung des Patentschutzes besteht grds kein Verbietungsrecht (zum Anbieten Rn 56).16400 Der Schutz ist auf den Zeitraum des Bestehens des Patents beschränkt.16401 Vorbereitungshandlungen sind grds jederzeit zulässig.16402
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4.Berichterstattung über das Patent wird durch § 9 nicht ausgeschlossen;16403 allenfalls kommen hier andere, zB wettbewerbsrechtl, Grundlagen für Unterlassungsansprüche in Betracht. Die Verbreitung der Patentschrift oder die Besprechung des Patents erfüllt keinen der Benutzungstatbestände.16404


II.Täterschaft
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Täter ist, wer einen der Tatbestände des § 9 selbst verwirklicht.16405 Wer nur einen Teil des Tatbestands verwirklicht, kann Gehilfe, Anstifter oder mittelbarer Patentverletzer (§ 10) sein. Zu Mittäterschaft und mittelbarer Täterschaft Rn 30 ff zu § 10; zu Nebentäterschaft Rn 132 zu § 139.


III.Erzeugnisschutz

1.Allgemeines
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a. Umfassender Schutz. Der Schutz des Erzeugnis-(Sach-, Stoff-)Patents ist umfassend.16406 Der Sachanspruch beschreibt die geschützte Sache als solche; der durch ihn räumlich-körperlich definierte Gegenstand ist unabhängig davon geschützt, auf welche Weise er hergestellt und zu welchem Zweck er verwendet wird.16407 Dies gilt grds auch für den Schutz auf chemischem Weg hergestellter Stoffe; der Stoffschutz ist absolut. Der Inhaber eines Stoffpatents kann bestimmen, wann und wie er den Stoff zum Einsatz bringen will.16408 Dies gilt allerdings nicht, soweit durch einen im Patentanspruch enthaltenen Hinweis auf die Eignung einer Vorrichtung zu einem bestimmten Zweck dem Fachmann gesagt wird, wie er die einzelnen Merkmale der Vorrichtung räumlich-körperlich ausgestalten soll, um sie zu diesem Zweck benutzen zu können.16409

36

Der auf einen Verfahrensanspruch bezugnehmende Sachanspruch entfaltet vollen Sachschutz, wenn nur die Sache auch zur Durchführung des Verfahrens geeignet ist,16410 und erfasst, sofern nicht die Auslegung ergibt, dass es sich tatsächlich um einen Verwendungsanspruch handelt, wofür zB ein völliges Fehlen von Vorrichtungsmerkmalen sprechen kann, nicht nur die Verwendung der Sache (Vorrichtung) zur Ausübung des angegebenen Verfahrens; Sachmerkmale in dem in Bezug genommenen Verfahrensanspruch sind jedoch beachtlich.16411 Die Beurteilung hängt eng mit der Frage zusammen, ob derartige Patentansprüche als Unteransprüche oder als Nebenansprüche anzusehen sind und selbstständig auf das Vorliegen der Schutzvoraussetzungen geprüft werden müssen.16412
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b. Bedeutung des Herstellungsverfahrens. Die Angabe eines Herstellungswegs oder -verfahrens beschränkt den Schutz grds nicht auf die danach hergestellten Erzeugnisse,16413 selbst wenn der Patentanspruch als „product-by-process“-Anspruch formuliert ist. Ein Patentanspruch „Erzeugnis (Stoff), erhalten durch …“ reicht zwar weiter als der Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses, erfasst aber seinem Wortlaut nach nur das durch das genannte Verfahren (Ausgangsstoffe und Verfahrensweise) (nicht notwendig unmittelbar) erhaltene Erzeugnis (den so erhaltenen Stoff);16414 nach der Rspr16415 liegt hierin aber keine entspr Beschränkung.16416 Durch Auslegung des Patentanspruchs ist zu ermitteln, wieweit sich aus dem Herstellungsweg oder Verfahren Merkmale des daraus erhaltenen Erzeugnisses ergeben, die das Erzeugnis als anspruchsgemäß qualifizieren.16417 Da dies im Erteilungsverfahren nicht festgelegt wird, kann sich Rechtsunsicherheit bei der Beurteilung des Schutzumfangs ergeben.16418
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Die Anspruchsfassung „Stoff …, erhältlich durch …“, die schon durch ihre Wortwahl zum Ausdruck bringt, dass das angegebene Verfahren nur ein Bsp sein soll, zu bewerten ist, gewährt umfassenden Sachschutz.16419 Geschützt ist grds nur das durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnete und nach ihm erhältliche Erzeugnis, nicht jedes gattungsgemäße.16420 Der Schutz ist nicht auf den für das Erzeugnis auf den zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrensweg beschränkt; die Beschreibung des Verfahrens dient nur der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses. Wieweit sich aus dem Herstellungsweg physikalische oder chemische Eigenschaften des Erzeugnisses ergeben, die ein auf anderem Weg hergestelltes Erzeugnis aufweisen muss, um in den Schutzbereich zu fallen, ist durch Auslegung zu ermitteln.16421 Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch ein Auswahl- oder Auswahlmessverfahren macht das Verfahren nicht zum Gegenstand des Schutzes.16422
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c. Zweckangaben; Verwendung des Erzeugnisses, Weiterverarbeitung. Der Schutz umfasst grds alle Verwendungen;16423 anders, wenn sich aus der Formulierung des Patentanspruchs ergibt, dass nur bestimmte Verwendungen geschützt werden sollen.16424 Er erfasst jeden Gegenstand, der die gleichen Eigenschaften besitzt und damit alle Funktionen, Wirkungen, Zwecke, Brauchbarkeiten und Vorteile der Vorrichtung ohne Rücksicht darauf, ob der die Patentfähigkeit ggf allein begründende neue Verwendungszweck genutzt wird, selbst wenn der Verletzer die Verwendungsmöglichkeit nicht in seine Überlegungen einbezieht.16425 Zweckangaben, Wirkungs-, Funktions- und Verwendungsangaben beschränken grds den Sachschutz nicht.16426 Sie sind bei einem Sachpatent als dem besseren Verständnis der Erfindung dienende Erläuterungen angesehen worden, die lediglich die Bedeutung einer mittelbaren Umschreibung der räumlich-körperlichen Ausgestaltung und der betr Vorrichtungsteile haben.16427 Den Gegenstand des Sachpatents definieren sie regelmäßig dahin, dass dieser für den angegebenen Zweck verwendbar sein muss. Das rechtfertigt sich daraus, dass Vorrichtungen eine bestimmte Finalität idR innewohnt und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf; bei Erzeugnissen ist dies nicht notwendig, aber doch häufig der Fall, bei Stoffen allerdings nicht ohne weiteres. Jedoch nehmen sie als Bestandteile des Patentanspruchs regelmäßig an dessen Aufgabe teil, den geschützten Gegenstand gegenüber dem StdT abzugrenzen, wenn sie das Vorrichtungselement, auf das sie sich beziehen, als eines definieren, das so ausgebildet sein muss, dass es die betr Funktion erfüllen kann.16428 Im Einzelfall soll derartigen Angaben die Bedeutung eines finalen Elements und damit eines funktionellen Merkmals zukommen können.16429 Bei Vorrichtungsansprüchen sind Wirkungsangaben unbdkl, wenn sie eine sonst schwer verständliche Aneinanderreihung von konstruktiven Elementen in einen durchschaubaren Sinnzusammenhang bringen;16430 zur Lehre zum technischen Handeln tragen sie jedenfalls nicht notwendig bei.16431 Wird eine bekannte Vorrichtung durch Anpassung eines Konstruktionselements an einen neuen Verwendungszweck, auch nur geringfügig, verändert, ist das auf die neue Vorrichtung abgestellte Patent ein Sachpatent, auch wenn im Patentanspruch die Zweckbestimmung des Elements angegeben ist.16432 Andererseits kann ein Hinweis auf die Eignung einer Vorrichtung für einen bestimmten Zweck dem Fachmann angeben, wie er die einzelnen Merkmale räumlichkörperlich ausgestalten soll.16433 Merkmalsübereinstimmung genügt, solange eine patentverletzende Verwendung des Erzeugnisses nicht mit Sicherheit ausscheidet.16434 Die Erteilung abhängiger Patente auf nicht naheliegende Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses und auf nicht naheliegende Verwendungen ist nicht ausgeschlossen.
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Bei chemischen Stoffen sind alle Verwendungsmöglichkeiten vom Schutz erfasst; dieser ist nicht auf den angegebenen Verwendungszweck beschränkt.16435 Das jüngere Verwendungspatent greift in das Stoffpatent ein, seine Verwertung ist ohne Zustimmung des Inhabers des Stoffpatents nicht möglich.16436 Auch Genpatente gewähren grds absoluten Stoffschutz, denn die zeitliche Vorverlagerung der Angaben zur gewerblichen Anwendbarkeit beeinträchtigt den Schutzumfang nicht.16437 Sie sollen nur funktionsgebundenen Schutz vermitteln, wenn zur Begründung von Neuheit oder Erfindungshöhe die Verwendungsmöglichkeiten in den Patentanspruch aufgenommen werden müssen.16438 Damit ist allerdings kein handhabbares Abgrenzungskriterium benannt. Praktikabel erscheint es, darauf abzustellen, ob die Funktion in den Patentanspruch Eingang gefunden hat, und in diesem Fall funktionsgebundenen Schutz anzunehmen. Der Beschreibung kommt schutzbegrenzende Wirkung nicht zu.16439 Dient die DNS selbst als Werkzeug, kommt absoluter Stoffschutz in Betracht, jedoch soll die Verwendung der DNS als Funktionsträger zur Expression eines Proteins anders als bei bloß neuen Anwendungsmöglichkeiten für die Proteinsynthese (vgl Erwägungsgrund 28 BioTRL) keine abhängige Erfindung darstellen;16440 dies ist inkonsequent und abzulehnen.
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Die Benutzung des geschützten Erzeugnisses zur Weiterverarbeitung (Verbindung, Vermischung) fällt grds unter den Schutz des § 9.16441 Frei ist sie, sobald das Recht aus dem Patent erschöpft ist. Das Ergebnis der Weiterverarbeitung wird vom Patent erfasst, sofern es selbst unter das Patent fällt,16442 unabhängig davon, ob die Weiterverarbeitung mit patentfreien Erzeugnissen erfolgt.16443 Davon, dass der Schutz eines Erzeugnisses endet, wenn dieses in einem anderen Erzeugnis untergeht,16444 kann nicht ausgegangen werden.16445 Bei einer chemischen Umsetzung unterliegt das Verarbeitungsprodukt dem Patentschutz, wenn das geschützte Zwischenprodukt im Endprodukt unverändert enthalten ist,16446 aber auch, wenn das Endprodukt in erheblichem Maß die vorteilhaften Eigenschaften und Wirkungen des geschützten Stoffs aufweist,16447 nicht aber, wenn das geschützte Erzeugnis bei der Verbindung, Vermischung oder Weiterverarbeitung seine technische Bedeutung verliert.16448 Erfasst soll das Endprodukt auch sein, wenn das Patent die Weiterverarbeitung anspricht.16449 Einbau der geschützten Vorrichtung in eine Aggregation schließt den Schutz nicht aus.16450 Pharmazeutische Kombinationspräparate partizipieren vom Schutz der einzelnen Substanzen.16451
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d. Eingeschränkter Sachschutz. Der Anmelder ist nicht gehindert, eingeschränkten, insb zweckgebundenen Sach- oder Stoffschutz zu beanspruchen.16452 Zweckgebundener Erzeugnisschutz nach § 3 Abs 3, 4, Art 54 Abs 4, 5 EPÜ bei der medizinischen Indikation beschränkt sich auf Handlungen zu dem die „Neuheit“ iS dieser Bestimmungen begründenden medizinischen Zweck, wie er im Patentanspruch bezeichnet ist; Patentverletzung setzt voraus, dass die patentverletzenden Handlungen, insb sinnfälliges Herrichten, objektiv auf eine patentverletzende Verwendung abzielen.16453 Dabei muss das Produkt für den patentgemäßen Zweck tauglich sein und weiter muss sich der Vertreiber Umstände zunutze machen, die in ähnlicher Weise wie eine sinnfällige Herrichtung dafür sorgen, dass es mit dem Präparat zu dem zweckgebundenen therapeutischen Gebrauch kommt. Letzteres verlangt einen nicht bloß vereinzelten Verwendungsumfang nach Maßgabe des Klagepatents sowie ein dahingehendes Wissen oder zumindest ein treuwidriges Verschließen des Lieferanten vor der Kenntnisnahme.16454 Die sinnfällige Herrichtung muss den patentgemäßen Gebrauch nicht als alleinigen und ausschließlichen Verwendungszweck vorgeben; es kommt nur darauf an, dass der erfindungsgemäße Gebrauch überhaupt zu der Verwendung gehört, zu der die Herrichtung anleitet. Relevant ist daher sowohl die Konstellation, dass die Gebrauchsanleitung selbst mehrere Verwendungsmöglichkeiten erwähnt, zu denen der patentgeschützte Gebrauch zählt, als auch der Fall, dass sich die Gebrauchsanleitung nur zu der geschützten Verwendung verhält, jedoch offensichtlich ist, dass es daneben andere, konkurrierende Einsatzgebiete gibt. Deshalb kann auch in Fällen des herrichtungsfreien cross-label-use nicht nur ein solcher Gebrauch relevant sein, der ausschließlich oder nahezu ausschließlich die patentgemäße Verwendung betrifft. Entscheidend ist vielmehr das sichere Wissen (dem das Verschließen vor der Erkenntnis gleich steht) darum, dass es mit dem vertriebenen Arzneimittel tatsächlich zu der patentgerechten Verordnung und Verwendung kommen wird.16455
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Der Mittelanspruch ist zweckgebundener Sachanspruch.16456 Er entspricht in seiner Reichweite einem Verwendungsanspruch.16457 Bei ihm muss die Verwirklichung des Zwecks hinzutreten;16458 Eignung zur Zweckverwirklichung reicht nicht aus.16459 Dem „zweckgebundenen Stoffschutz“ wohnt ein finales Element inne, das einen Bestandteil der durch einen Mittelanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet. Wird die Zweckverwirklichung weder angestrebt noch zielgerichtet erreicht, scheidet eine Benutzung des Gegenstands aus.16460

2.Herstellen
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a. Allgemeines. Grds liegt eine Benutzungshandlung nur vor, wenn von der Gesamtheit der Merkmale Gebrauch gemacht wird (zur teilweise abw älteren Rspr 8. Aufl). Herstellen umfasst die Schaffung des Erzeugnisses von Beginn an und beschränkt sich nicht auf die die Vollendung des Erzeugnisses unmittelbar herbeiführende Tätigkeit.16461 Erfasst ist jede Art der Herstellung.16462 Bauenlassen ist Herstellen,16463 ebenso Zusammenbau der Vorrichtung aus neutralen, auf die Erfindung zugeschnittenen Zulieferteilen;16464 Montage einer komplexen Gesamtanlage kann es sein.16465 Hoheitliche Tätigkeit steht Herstellen nicht entgegen. Patentverletzung liegt vor, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind und die Ausführungsform objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen; ihr steht nicht entgegen, dass eine Vorrichtung normalerweise anders bedient wird und die Abnehmer von der patentverletzenden Lehre regelmäßig keinen Gebrauch machen. Sie entfällt nicht, wenn der Hersteller ausdrücklich eine andere Verwendung seiner Vorrichtung empfiehlt, solange die Nutzung der patentgemäßen Lehre möglich bleibt. Es ist unerheblich, dass ein zusätzlicher Vorteil der angegriffenen Ausführungsform behördlichen Vorgaben entspricht, die nach Erteilung des Streitpatents Gültigkeit erlangten.16466 Es kommt nicht darauf an, ob das Erzeugnis in patentverletzender Weise benutzt wird,16467 vielmehr wird darauf abzustellen sein, ob sie entspr benutzt werden kann.16468 Nach der Rspr des RG erfasst der Schutz einer Teilvorrichtung nicht auch die Gesamtvorrichtung als solche.16469 Betriebsstoffe und Antriebsmaschinen werden auch durch Anpassung an das geschützte Erzeugnis nicht mitgeschützt.16470 Ein Marktbezug ist nicht erforderlich, deshalb ist betriebsinternes Herstellen Benutzung, insoweit kann das „Versuchsprivileg“ (§ 11 Nr 2) eingreifen.16471
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Es genügt, wenn der Gegenstand so weit hergestellt ist, dass er alle wesentlichen Merkmale der geschützten Erfindung aufweist und es zu seiner Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher und für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedarf.16472 Ebenso genügt die absprachemäßige sukzessive Lieferung aller Teile zum Zusammenbau.16473 Umfasst der angebotene oder gelieferte Gegenstand nicht alle Merkmale, soll eine unmittelbare Verletzung vorliegen, wenn es sich bei der fehlenden Komponente um eine unwesentliche „Allerweltszutat“ handelt, der Belieferte bereits im Besitz der fehlenden Zutat ist oder sich diese mit Sicherheit besorgen kann und wird, um sie mit dem gelieferten Gegenstand zur Gesamtvorrichtung zu kombinieren.16474 Ob dies auch gilt, wenn sich die Vervollständigung beim Gebrauch von selbst ergibt,16475 zB durch die Umsetzung eines Stoffs bei der Anwendung als Arzneimittel,16476 ist str. Es soll keine Patentverletzung vorliegen, wenn entspr einem abgelaufenen Patent ein pharmazeutischer Wirkstoff hergestellt wird, der im Körper des Patienten in einen Stoff (Metaboliten) umgewandelt wird, der nach einem neuen Patent geschützt ist.16477 Vergleichbare Schwierigkeiten bestehen beim Schutz des Zwischenprodukts und des Endprodukts durch Nebenansprüche (vgl Rn 122). Eine gemeinfrei gewordene Vorrichtung, die dazu geeignet und bestimmt ist, mit einer weiteren vorbekannten Zutat verbunden zu werden, kann auch dann, wenn die Ausbildung der Zutat in einem der Unteransprüche beschrieben ist, jedoch keinen selbstständigen Schutz genießt, ohne Erlaubnis des Patentinhabers mit dieser Zutat aus fremder Produktion versehen werden.16478
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b. Teile. Die Herstellung beginnt bereits mit der Herstellung wesentlicher Einzelteile16479 und umfasst die gesamte Tätigkeit, durch die das geschützte Erzeugnis hervorgebracht wird.16480 Da für die Herstellung des geschützten Gegenstands die Gesamtkombination maßgeblich ist, kann in der Herstellung dem geschützen Erzeugnis dienender Einzelteile nur dann eine Herstellung des Erzeugnisses gesehen werden, wenn sich dessen Fertigstellung als ein dem Hersteller der Einzelteile zurechenbares Ergebnis seines Handelns darstellt; dies ist bei wertender Betrachtung des vollständigen Herstellungsvorgangs zu bejahen, wenn die Fertigstellung des geschützten Erzeugnisses mit der Herstellung seiner Einzelteile feststeht oder mit Sicherheit zu erwarten ist.16481 Das gilt auch, wenn der Hersteller die Einzelteile nicht selbst zusammensetzt, sondern an einen Dritten liefert, der sie zu der Gesamtvorrichtung zusammensetzt.16482 Der Hersteller der Einzelteile darf unter diesen Umständen auch ein durch das Patent geschütztes Verfahren zur Herstellung der Gesamtvorrichtung benutzen, sofern sich die Verfahrensanweisungen des Patentanspruchs darin erschöpfen, den technisch und wirtschaftlich allein sinnvollen Zusammenbau zu lehren.16483 Die Herstellung von Bausätzen ist auch nach geltendem Recht Herstellung des geschützten Gegenstands.16484 Täterschaftliche Verwirklichung der Tatbestände des § 9 wird demnach voraussetzen, dass der Verletzungstatbestand insgesamt und nicht nur in Teilen verwirklicht wird.
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c. Wartung, Instandsetzung, Umbau, Rekonstruktion. Zur früheren Rspr, die auf die erfindungsfunktionelle Individualisierung der Teile abstellte, 8. Aufl. Ein Reparaturmonopol des Patentinhabers wurde nicht anerkannt, sondern auf die Verkehrsauffassung abgestellt.16485 Eine Verkehrsauffassung, die grds als erstes Kriterium für die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Verbrauch und Neuherstellung heranzuziehen ist, kann sich nach der Rspr des BGH grds nur hinsichtlich eines Erzeugnisses bilden, das in dieser Form tatsächlich in Verkehr gebracht worden ist; die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemäßem Verbrauch und Neuherstellung darf nicht anhand einer nach normativen Kriterien definierten fiktiven Verkehrsauffassung erfolgen.16486 Für das geltende Recht wird wie folgt zu differenzieren sein: Wartung, Inbetriebnahme, Inbetriebhalten, Pflege und Betriebsstofferneuerung16487 sind immer zulässig.
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Instandsetzung (Erhaltung oder Wiederherstellung der durch Verschleiß, Beschädigung oder aus anderen Gründen beeinträchtigten Gebrauchstauglichkeit; Ausbesserung) mit oder ohne Ersatzteileeinsatz ist grds zulässig, solange sie nicht einer Neuherstellung gleichkommt.16488 Das gilt auch für die Befriedigung des unter das Patent fallenden Ersatz- und Austauschteilebedarfs.16489 Die Rspr stellt darauf ab, ob mit dem Austausch innerhalb der Lebensdauer üblicherweise zu rechnen ist.16490 Für die Abgrenzung zwischen Reparatur und Neuherstellung ist maßgeblich, ob die Identität des bereits in Verkehr gebrachten Erzeugnisses gewahrt bleibt.16491 Ausbesserungen und Reparaturen sollten nur dann als patentverletzend angesehen werden, wenn durch sie selbst einer der Tatbestände des § 9 erfüllt wird, und nicht schon generell dann, wenn solche Teile ausgetauscht werden, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung iSv § 10 beziehen.16492 Dies ist zB der Fall, wenn selbstständig geschützte Teile einer Vorrichtung erneuert werden.16493 Auch die Rekonstruktion des Erzeugnisses aus Teilen unbrauchbar gewordener Erzeugnisse16494 wird nach geltendem Recht als Neuherstellung anzusehen sein,16495 ebenso Recycling, sofern die Erzeugniseigenschaften verlorengegangen waren.16496 Insb ist nicht ausreichend, dass das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsgemäß verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist.16497 Zusätzlich erforderlich ist beim Austausch von Teilen, dass gerade in dem ausgetauschten Teil die technischen Wirkungen der Erfindung in Erscheinung treten, so dass davon gesprochen werden kann, durch den Austausch dieses Teils werde der technische oder wirtschaftliche Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht; dies ist nicht der Fall, wenn ein ausgetauschtes Teil zwar mit anderen Teilen zusammenwirkt, insoweit aber nur bloßes Objekt einer erfindungsgemäßen Wirkung ist, die ihre gegenständliche Verkörperung allein in den anderen Teilen findet,16498 so, wenn die technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten Teil in Erscheinung treten, etwa weil die Erfindung dessen Funktionalität oder Lebensdauer beeinflusst.16499 Werden Gegenstände in Verkehr gebracht, die ein Exemplar des geschützten Erzeugnisses als Bestandteil umfassen, gilt nichts anderes, unabhängig davon, ob die Gesamtvorrichtung ihrerseits durch einen Patentanspruch desselben oder eines anderen Patents geschützt wird.16500 Maßgeblich ist, ob mit dem Austausch während der Lebensdauer üblicherweise zu rechnen ist.16501 Gehört der Austausch bestimmter Bestandteile zum bestimmungsgem Gebrauch, darf er auch von Wettbewerbern vorgenommen werden, die den Gegenstand zu diesem Zweck in reparaturbedürftigem Zustand erwerben und nach der Reparatur weiterveräußern.16502 Das Lebensdauerargument taugt allerdings allenfalls für eine negative Abgrenzung: was die Lebensdauer nicht verlängert, kann keine Neuherstellung sein, wird sie wesentlich verlängert, kann Patentverletzung vorliegen.16503 Fraglich bleibt, ob die Identitätsbestimmung zweier Gegenstände im Weg wertender Betrachtung (Interessenabwägung) erfolgen kann.16504
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Umbau. Die ältere Rspr (Nachw 8. Aufl) erscheint unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung des Patentrechts und wegen des abschließenden Charakters der Benutzungstatbestände nach geltendem Recht bdkl.16505 Dem Erwerber des geschützten Erzeugnisses steht es wettbewerbsrechtl frei, dieses zu ändern,16506 auch Umbau in eine patentfreie Vorrichtung ist erlaubt.16507 Unzulässig ist Umbau, der unberechtigt in andere Schutzrechte eingreift.16508 Ist das Erzeugnis vor Beginn des Patentschutzes in Verkehr gebracht worden, stellen spätere Umbauten allenfalls dann eine Patentverletzung dar, wenn sie einer Neuherstellung gleichkommen; hier gilt dasselbe wie bei der Instandsetzung.
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Für die Beurteilung bedarf es einer die Eigenart des patentgeschützten Erzeugnisses berücksichtigenden Abwägung der schutzwürdigen Interessen des Patentinhabers an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung einerseits und des Abnehmers am ungehinderten Gebrauch des in den Verkehr gebrachten konkreten erfindungsgemäßen Erzeugnisses andererseits. Diese ist grds Aufgabe des Tatrichters.16509
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3.Anbieten entspricht dem Feilhalten im früheren Recht.16510 Anbieten ist im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen;16511 entscheidend ist, ob eine im Inland begangene Handlung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt einen schutzrechtsverletzenden Gegenstand der Nachfrage zur Verfügung stellt.16512 Ein Angebot iSd §§ 145 ff BGB ist nicht erforderlich.16513 Das Angebot muss sich auf das geschützte Erzeugnis beziehen.16514 Ob dies der Fall ist, ist nach objektiven Kriterien zu beurteilen, es kommt daher grds nicht entscheidend darauf an, ob es auch vom Angebotsempfänger erkannt oder nach außen erkennbar ist.16515 Fehlt es an einem unmittelbaren Bezug zu dem geschützten Erzeugnis, kommt es nicht auf die konkreten subjektiven Vorstellungen bestimmter Adressaten der Werbung an;16516 der aus der Sicht der angesprochenen Kreise durch Auslegung unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermittelnde objektive Erklärungswert der Werbung ist ein wesentlicher Gesichtspunkt für die tatrichterliche Würdigung; lässt sich eine Werbeabbildung, die in der Vergangenheit für ein ein Schutzrecht verletzendes Erzeugnis eingesetzt wurde, in unveränderter Form auch auf einen nicht schutzrechtsverletzenden Gegenstand beziehen, kommt es darauf an, ob die angesprochenen Kreise das beworbene Erzeugnis bei objektiver Betrachtung als schutzrechtsverletzend ansehen.16517 Auch eine Werbeankündigung für ein Arzneimittel kann den Tatbestand des Anbietens erfüllen, wenn der angesprochene Verkehr Grund zu der Annahme hat, dass der patentgeschützte Wirkstoff Gegenstand der Ankündigung ist.16518 Dagegen hat das LG Düsseldorf die Auffassung vertreten, dass maßgeblich sei, ob die Adressaten das Angebot mit dem geschützten Gegenstand assoziieren, auch wenn dieser tatsächlich durch eine nicht unter das Patent fallende Ausführungsform ersetzt worden ist.16519 Wird das Erzeugnis geänd, ist die Weiterverwendung bildlicher Darstellungen nur dann kein Verstoß gegen das Verbot, wenn unmissverständlich auf die Änderung hingewiesen wird; ein bloßer Link auf einen Hinweis, dass die verbotene Ausführungsform geänd worden sei und nicht mehr unter das Verbot falle, genügt nicht.16520 Es soll nicht ausreichen, dass in einem Link mitgeteilt wird, das Erzeugnis sei so geänd worden, dass es nicht mehr patentverletzend sei.16521 An die Öffentlichkeit muss das Angebot nicht gerichtet sein. Der Tatbestand kann schon durch ein einzelnes Angebot gegenüber einem einzelnen Interessenten erfüllt werden.16522 Das Anbieten muss dem Täter zurechenbar sein; das kann vor allem dann Probleme bereiten, wenn die Zuordnung des Angebots (zB im Internetauftritt eines Dritten) zwh ist.16523 Unerheblich ist, ob das Anbieten schriftlich, mündlich, fernmündlich, im Internet,16524 durch Ausstellen,16525 Vorführen oder auf andere Art erfolgt.16526 In Betracht kommen Übergabe von Zeichnungen, Angebotsbeschreibungen, Lichtbildern, Mustern, Proben, Modellen,16527 Einstellen in den Verkaufsraum,16528 Bedarfsanfragen und Einträge in Arzneimitteldatenbanken vor Schutzablauf,16529 Verteilung von Werbeprospekten,16530 gleichgültig, ob das Werbemittel die Merkmale des Patents zeigt, wenn nur bei objektiver Betrachtung das dargestellte Erzeugnis diese Merkmale aufweist,16531 Ausstellen auf einer Verkaufs- oder Fachmesse,16532 Übersenden eines Standardlizenzvertrags,16533 Vorstellen des Verletzungsgegenstands zur Aufnahme in die Listung eines Handelsunternehmens,16534 erst recht die Listung selbst;16535 nicht dagegen bloße Beschreibung in einer Fachveröffentlichung16536 oder bloßes Vorstellen auf einer Leistungsschau und bloße Demonstration.16537 ebenso wenig bildliche Darstellung in der Absenderangabe von Kundenanschreiben.16538 Auch das Ausstellen auf einer Messe soll kein patentverletzendes Anbieten sein, wenn die Ware nur unter Nachweis vollständiger Wiederausfuhr eingeführt werden durfte16539 oder deutlich darauf hingewiesen wird, dass das ausgestellte Produkt weder erworben noch bestellt werden kann.16540
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Vorbereitungshandlungen können beim Anbieten uU erfasst sein, wenn sie das Zustandekommen eines späteren Geschäfts ermöglichen oder fördern sollen, das die Benutzung des geschützten Gegenstands einschließt (nicht ganz unbdkl).16541 Eine Pressemitteilung reicht grds nicht aus.16542 Wie beim früheren Feilhalten ist auch ein „zum Verkauf (oder Kauf) anbieten“ erfasst (zum Feilhalten Nachw 8. Aufl).16543 Wie durch die franz Fassung im GPÜ klargestellt wurde, kommt es auf die Art des vorgesehenen Rechtsgeschäfts nicht an; Anbieten zur Miete, Leihe oder Schenkung genügt;16544 dies muss für jede Art der Gebrauchsüberlassung gelten. Darauf, ob der Anbietende beauftragt oder bevollmächtigt ist, für den Abschluss von Geschäften mit Dritten zu werben, kann nicht abgestellt werden, auch nicht darauf, ob die angebotenen Gegenstände noch hergestellt werden müssen.16545
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Anbieten ist nicht nur dem Inverkehrbringen vorausgehende Vorbereitungshandlung, sondern ist für sich Benutzung.16546 Es kommt nicht darauf an, ob der Anbieter von Dritten bezieht,16547 auch nicht darauf, ob das Angebot Erfolg hat.16548 Zum Inverkehrbringen muss es nicht kommen; auch das erfolglose Angebot verletzt,16549 ebenso das Angebot an einen Dritten, gegen den ein Unterlassungstitel besteht.16550 Der Begriff fällt nicht mit dem eines Vertragsangebots zusammen.16551 Ein Anbieten auch ohne Bestimmung der Gegenleistung genügt; es brauchen nicht alle geschäftlichen Einzelheiten, die zum sofortigen Abschluss eines Vertrags durch bloße Annahme seitens des Partners notwendig werden, vorzuliegen.16552 Zugang an einen Dritten ist nicht erforderlich.16553 Die Annahme einer Bestellung ist für sich kein Anbieten.16554 Anbieten einer Lizenz genügt nicht.16555 Das Anbieten eines jüngeren Patents mit der Behauptung, es sei von dem älteren Patent unabhängig, ist keine Benutzung.16556
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Anbieten kann auch in der Veranlassung der Aufnahme in die Listung eines Handelsunternehmens liegen; das Vorstellen eines schutzrechtsverletzenden Gegenstands zum Zweck der Listung ist auch dann ein Anbieten, wenn durch die Listung Lieferanten dazu veranlasst werden, solche Gegenstände nachzufragen und für ihre Lieferungen insb an Verkaufshäuser des Handelsunternehmens im Inland zu verwenden; das gilt aber nicht für Plagiate.16557 Anbieten kann auch im Abschluss von Rabattverträgen mit gesetzlichen Krankenkassen liegen, denn mit der vorbehaltlosen Teilnahme an der unbeschränkten Ausschreibung des Rabattvertrags und der Regelung des § 129 SGB V sind die Apotheken zur Abgabe eines preisgünstigen Arzneimittels verpflichtet, wenn der verordnende Arzt ein Arzneimittel unter seiner Wirkstoffbezeichnung verordnet oder die Ersetzung des Arzneimittels durch ein wirkstoffgleiches nicht ausgeschlossen hat.16558 Als ausreichend wurde auch die Aufnahme in einen Erstattungskodex für Arzneimittel angesehen.16559 Nicht ausreichend ist dagegen die Aufnahme in einen Marktforschungsbericht.16560 Wird für eine primär auf das Ausland ausgerichtete Internetseite in zulässiger Weise ein Metatag gesetzt, der eine bessere Erreichbarkeit dieser Internetseite auch im Inland begründet, kann das ein maßgeblicher Gesichtspunkt für die Annahme eines relevanten Inlandsbezugs nur sein, wenn es sich dabei um einen von dem Betreiber der Internetseite in zumutbarer Weise beeinflussbaren Umstand handelt.16561
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Anbieten setzt nicht voraus, dass der Gegenstand fertig vorhanden ist.16562 Er muss auch nicht im Inland vorrätig sein.16563 Es kann im Anbieten der alsbaldigen Herstellung und Lieferung eines Gegenstands durch den hierauf eingerichteten Betrieb des Anbietenden liegen.16564 Das gilt nicht nur, wenn es sich um große und teure Maschinen handelt, die nur auf Bestellung hergestellt zu werden pflegen (Rspr 8. Aufl), sondern auch, wenn schon Muster nach der geschützten Erfindung hergestellt waren und den Interessenten vorgelegt wurden, als die Lieferung größerer Mengen des Spezialartikels angeboten wurde. Auf Herstellungs- oder Lieferbereitschaft kommt es entgegen der früher in der Lit16565 vorherrschenden Auffassung grds nicht an.16566 Jedoch kann fehlende Lieferbereitschaft oder -fähigkeit im Einzelfall gegen ein Anbieten sprechen.16567 Die Übergabe von Präsentationsunterlagen kommt auch dann als Anbieten in Betracht, wenn das Produkt in einer aufwändigen Entwicklungsarbeit an die Vorrichtung angepasst werden muss, in die es eingebaut werden soll, wenn nur der Anbietende bereit und in der Lage ist, nach Bestellung alsbald in die notwendigen Entwicklungsarbeiten einzutreten.16568 Bei EDV-Programmen genügt angesichts der technischen Vervielfältigungsmöglichkeiten idR das Anbieten zur alsbaldigen Herstellung und Lieferung.16569 Unerheblich ist, woher der Anbieter das Erzeugnis bezieht.16570
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Ein Anbieten vor Ablauf des Patents oder des Schutzzertifikats für die Zeit nach Schutzrechtsablauf verletzt nach der überwiegenden Rspr das Patent;16571 dies entspricht der ganz überwiegenden Meinung der Lit.16572 Die Konzeption des BGH setzt konsequent die These um, dass es sich beim Anbieten um eine den anderen gleichwertige Benutzungsart handelt, berücksichtigt dabei aber nicht, dass das angebotene Erzeugnis nicht mehr unter den Patentschutz fällt und das Patent nicht Erwerbschancen nach seinem Ablauf schützt.


4.Inverkehrbringen
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a. Allgemeines. Inverkehrbringen bedeutet Verschaffen der Verfügungsgewalt über das Erzeugnis, dh Schaffung einer Veräußerungs- oder Gebrauchsmöglichkeit.16573 Bloßes Vorrätighalten zur Abgabe ist anders als nach der missglückten Regelung in § 2 Nr 3 SortG16574 nicht erfasst. Das Erzeugnis muss bereits hergestellt sein.16575 Rechtsübergang ist nicht erforderlich,16576 insb auf Eigentumsübergang kommt es nicht an.16577 Jedoch ist Besitzverschaffung (iS einer Verschaffung der Verfügungsgewalt, nicht in Form des Besitzes des BGB) notwendig.16578 Lieferung an einen gewerblichen Abnehmer genügt.16579 Übergabe an den Spediteur, Frachtführer, Lagerhalter reicht aus,16580 jedoch nicht, wenn die Einschaltung im unternehmensinternen Verkehr erfolgt, der kein Inverkehrbringen bewirkt.16581 Bestellung von Sicherungsrechten ohne Nutzungs- oder Verwertungsbefugnis (Sicherungsübereignung, Pfandrecht) begründet kein Inverkehrbringen.16582 Aushändigung eines funktionsfähigen Musters soll ausreichen, wenn es zur Absatzwerbung erfolgt.16583 In Verkehr bringt nur der Veräußerer, nicht der Erwerber.16584 Werden nur Teile geliefert, wird wie bei Herstellen zu differenzieren sein (Rn 46).16585 Soweit nicht Erschöpfung eingetreten ist, erfüllt das (gewerbliche) Wiederinverkehrbringen (Gebrauchtwarenhandel) den Tatbestand, auch bei Inzahlungnahme.16586 Inverkehrbringen liegt nicht vor, wenn ein zur Unterlassung verurteilter Verletzer den Verletzungsgegenstand in Ausübung eines vertraglichen Gewährleistungsanspruchs an den Lieferanten oder Hersteller zurückgibt.16587 Zulässig ist das Inverkehrbringen, wenn das Verhalten des Patentinhabers den sicheren Schluss zulässt, dass dieser mit dem Inverkehrbringen einverstanden ist; bloße Duldung patentverletzender Handlungen genügt nicht.16588
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b. Patentrechtliche Vorgaben in öffentlich-rechtlichen Regelungen. Wenn der Vertrieb eines Produkts für einen bestimmten Verwendungszweck nur mit einem gesundheitsrelevanten Warnhinweis zulässig ist, gibt ein Unternehmen, das es ohne entspr Hinweis zu diesem Verwendungszweck anbietet oder in Verkehr bringt, unter normalen Umständen zu erkennen, dass es diese Voraussetzungen als erfüllt und das Produkt als ohne Warnhinweis verkehrsfähig ansieht.16589
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Der Markteintritt von Generika soll nicht bis zum Ablauf aller Patente verzögert werden, die die vielfältigen Indikationen oder Dosierungen des Referenzarzneimittels abdecken können.16590 Art 6 Abs 1 der EU-Richtlinie 2001/83 sieht vor:

„Ein Arzneimittel darf in einem Mitgliedstaat erst dann in den Verkehr gebracht werden, wenn die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats nach dieser Richtlinie eine Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt hat oder wenn eine Genehmigung für das Inverkehrbringen nach der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 [des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. 2004, L 136, S. 1)] … erteilt wurde.

Ist für ein Arzneimittel eine Erstgenehmigung für das Inverkehrbringen gemäß Unterabsatz 1 erteilt worden, so müssen auch alle weiteren Stärken, Darreichungsformen, Verabreichungswege und Verabreichungsformen sowie alle Änderungen und Erweiterungen gemäß Unterabsatz 1 genehmigt oder in die Erstgenehmigung für das Inverkehrbringen einbezogen werden. Alle diese Genehmigungen für das Inverkehrbringen werden insbesondere für den Zweck der Anwendung des Artikels 10 Absatz 1 als Bestandteil derselben umfassenden Genehmigung für das Inverkehrbringen angesehen.“

Art 11 Abs 2 der Richtlinie sieht vor:

„Für Genehmigungen nach Artikel 10 müssen die Teile der Zusammenfassung der Merkmale des Referenzarzneimittels, die sich auf die Indikationen oder Dosierungen beziehen und die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens eines Generikums noch unter das Patentrecht fielen, nicht enthalten sein.“

Nach früherer Praxis in den Niederlanden wurden die Packungsbeilagen mit Streichungen für die patentgeschützten Indikationen und Dosierungen veröffentlicht. Von dieser Praxis wurde seit 2009 abgegangen. Der GH Den Haag hat dem EuGH ua die Frage vorgelegt, ob die Mitteilung des Antragstellers, die Teile der Zusammenfassung der Merkmale des Referenzarzneimittels, die sich auf die Indikationen oder Dosierungen beziehen, die unter das Patentrecht eines Dritten fallen, sollten nicht veröffentlicht werden, als Antrag auf Beschränkung der Genehmigung für das Inverkehrbringen anzusehen ist, der dazu führen muss, dass die Genehmigung für das Inverkehrbringen nicht oder nicht mehr für die patentgeschützten Indikationen oder Dosierungen gilt. Der EuGH hat dazu entschieden, dass Art 11 Abs. 2 der Richtlinie 2001/83 dahin auszulegen ist, dass in einem Verfahren zur Genehmigung für das Inverkehrbringen die Übermittlung der Packungsbeilage oder einer Zusammenfassung der Merkmale eines Generikums, in der keine Indikationen oder Dosierungen angegeben sind, die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens dieses Arzneimittels noch unter das Patentrecht fielen, an die zuständige nationale Behörde durch die Person, die eine Genehmigung für das Inverkehrbringen dieses Generikums beantragt oder innehat, einen Antrag auf Beschränkung des Umfangs der Genehmigung für das Inverkehrbringen des betreffenden Generikums darstellt.16591
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5.Gebrauchen bedeutet, die geschützte Sache einer sinnvollen, im weitesten Sinn bestimmungsgemäßen Verwendung zuzuführen.16592 Das Sachpatent schützt grds alle möglichen Verwendungen.16593 Auf die Bekanntheit der Verwendung kommt es nicht an. Erfasst sind nicht nur übliche erwerbswirtschaftliche Abläufe; aktuelle oder künftige wirtschaftliche Ziele müssen nicht verfolgt werden.16594 Einlegen einer DVD in ein mit einer erfindungsgemäßen Decodiervorrichtung ausgestattetes Abspielgerät ist Gebrauchen der Decodiervorrichtung.16595 Verbrauch und Weiterverarbeitung sind Gebrauchen,16596 nicht aber die Zerstörung der Sache16597 oder der nicht bestimmungsgemäße Einbau in ein Werk der bildenden Kunst.16598 Mustervorlage ist Gebrauchen, wenn das Muster die geschützten Merkmale aufweist.16599 Bei Ingangsetzen einer Maschine im Leerlauf zur Vorbereitung für die Schaustellung wurde Gebrauchen verneint;16600 ebenso bei Schaustellung oder Vorführung auf einer allg, nicht Verkaufszwecken dienenden, sondern rein informativ oder wissenschaftlich ausgerichteten Leistungsschau.16601 Betreiben von Genehmigungsverfahren uä ist kein Gebrauchen der Sache,16602 allerdings kann in damit verbundenen Erprobungshandlungen, zB Feldversuchen, Gebrauchen liegen.16603
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Der Gebrauch patentgeschützter untergeordneter Teile in einer Vorrichtung ist kein relevantes Gebrauchen der Vorrichtung selbst,16604 die Grundsätze des Eigentumsverlusts durch Verbindung oder Vermischung können nicht zugrunde gelegt werden.16605
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6.Das Einführen wird erfasst, wenn es sich auf einen der unter 3.–5. genannten Zwecke bezieht; der Schutz ist insoweit durch ein finales Element begrenzt und präventiv zu verstehen.16606 Die aus dem GPÜ übernommene Regelung ist mit Rücksicht auf die uneinheitliche Rechtslage in den Mitgliedstaaten erfolgt.16607 In der Bestimmung ist die Aufstellung eines Gefährdungstatbestands gesehen worden.16608 Die Einfuhr für nach § 11 privilegierte Tatbestände wird nicht erfasst, ebenso die zum Zweck von Verhaltensweisen, die von § 9 nicht erfasst werden (zB zur Verbringung in ein Museum, auf eine Abfalldeponie, zum Inverkehrbringen oder Gebrauchen allein im Ausland).
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7.Besitzen ist wie Einfuhr nur erfasst, wenn es zu den unter 3. – 5. genannten Zwecken erfolgt. Es ist wirtschaftlich zu verstehen, nicht iSd BGB16609 (vgl auch § 10 Abs 1 Nr 1 Buchst b SortG, das auf das „Aufbewahren“ abstellt).16610 Das Verbot des Besitzens darf keine Sachlage schaffen, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, wie der Export ins Ausland.16611 Die Verfügungsgewalt des Spediteurs, Frachtführers oder Lagerhalters begründet in diesem Sinn keinen Besitz.16612



IV.Verfahren
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1.Allgemeines. Das Verfahrenspatent schützt einen bestimmten Verfahrensablauf, der auch durch den Einsatz bestimmter Erzeugnisse (Arbeitsmittel) bestimmt sein kann. Das Objekt des Arbeitsverfahrens ist nicht Gegenstand des Schutzes,16613 grds auch nicht die Herstellung oder sinnfällige Herrichtung von Gegenständen für die Benutzung des geschützten Verfahrens.16614 Insoweit kommt allenfalls mittelbare Patentverletzung in Betracht.16615 Grds verletzt nur der ein Verfahrenspatent unmittelbar, der sämtliche Verfahrensschritte eigenhändig anwendet.16616 Der Verfahrensschutz ist grds nicht auf den angegebenen Zweck beschränkt.16617 Dass einem technischen Verfahren notwendig ein finales Element innewohnt, steht dem nicht entgegen, weil dadurch nur eine Schutzvoraussetzung aufgestellt, nicht aber der Schutzumfang begrenzt wird. Der Verfahrensschutz umfasst nach Satz 2 Nr 2 das Anwenden sowie unter bestimmten Umständen das Anbieten des Verfahrens. Nr 3 erweitert den Schutz auf das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis.
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Ergänzend ist die Beweisregel für neue Erzeugnisse eines Herstellungsverfahrens in § 139 Abs 3 zu beachten.
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2.Anwenden bedeutet Ausführen aller im Patentanspruch vorgesehenen Maßnahmen.16618 Dies schließt die Benutzung etwa enthaltener Vorrichtungsmerkmale ein; dass der verfahrensgemäße Erfolg erreicht wird, reicht allein nicht aus.16619 Zur Notwendigkeit der Einhaltung einer bestimmten Reihenfolge der Verfahrensschritte Rn 36 zu § 14. Sind die aufeinander aufbauenden Verfahrensschritte des Codierens und Decodierens von Daten geschützt, macht der Verwender eines die Verfahrensschritte des Decodierens ausführenden Mittels von dem Verfahren mit allen seinen Merkmalen Gebrauch, wenn die zu decodierenden Daten zuvor ohne sein Zutun in patentgemäßer Weise codiert wurden.16620

67

Vorführen des Verfahrens ist Anwenden.16621
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Bei einem Herstellungsverfahren liegt Anwenden nicht vor, wenn die zur Ausführung dienende Vorrichtung so erprobt wird, dass keine verwertbaren Erzeugnisse entstehen,16622 die Erprobung ist patentverletzend, wenn verwertbare Probestücke zum Nachweis der ordnungsgemäßen Funktion hergestellt werden.16623
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Herstellen, Anbieten und Inverkehrbringen von Vorrichtungen und Hilfsmitteln zur Anwendung des Verfahrens ist nicht zugleich Anwenden des Verfahrens.16624 Ertüchtigung einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ist kein Anwenden,16625 ebenso wenig das sinnfällige Herrichten einer Vorrichtung zum Ausüben des Verfahrens.16626 Die Rspr zur Neuheitsschädlichkeit des Angebots einer Vorrichtung für die Benutzung eines Verfahrens16627 kann nicht herangezogen werden.16628
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3.Anbieten des Verfahrens ist nur nur erfasst, wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist.16629 Ist die Anwendung des Verfahrens nur patentgemäß möglich, unterfällt das Anbieten regelmäßig dem Verbot; kommt auch eine patentfreie Verwendung in Betracht, kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an.16630
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Weiter muss das Anbieten zur Anwendung im Geltungsbereich des Patentgesetzes erfolgen; das gilt, soweit dt Recht anzuwenden ist, auch für eur Patente.
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Beim Anbieten sind subjektive Merkmale (Wissen, Offensichtlichsein) in gleicher Weise einbezogen wie bei der mittelbaren Patentverletzung. Anbieten des Verfahrens ist als Gefährdungstatbestand bezeichnet worden.16631 Die Bestimmung soll Inländer nicht schlechter stellen als die Angehörigen von Drittstaaten, wenn ein Verfahren im patentfreien Ausland angewendet wird.16632
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Über den Wortlaut der Regelung hinaus soll auch ein Anbieten zu einer nach § 11 Nr 1–3 freien Benutzung erlaubt sein;16633 dem ist zuzustimmen, weil § 9 eine § 10 Abs 3 entspr Ausnahmeregelung nicht enthält. Immerhin kann die Handlung im Einzelfall nach § 10 verboten sein.
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Für das geltende Recht (zur Rspr des RG 8. Aufl) wird das Anbieten iS einer Erlaubniserteilung verstanden.16634 Erbieten einer Benutzungserlaubnis an dem geschützten Verfahren reicht aus, damit auch ein verhalten, das die Bereitschaft des Anbietenden erkennen lässt, an dem patentierten Verfahren eine Benutzungserlaubnis zu erteilen.16635 Nach aA wird auch16636 oder ausschließlich16637 auf das Erbieten zur Anwendung und Durchführung des Verfahrens abgestellt. Das Kundmachen der Verfahrensvorschrift allein, die der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung der Anmeldung bekannt ist, ist kein Anbieten.16638 Bereits die Anmaßung der dem Patentinhaber vorbehaltenen Befugnis, die Benutzung zu gestatten, gefährdet das Patentrecht und ist deshalb verboten.16639 An der teilweise abw Auffassung in der 8. Aufl wird nicht festgehalten. Voraussetzung ist dabei, dass aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass die angebotene Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist; somit bleibt der gute Glaube an die Nichtverletzung auch im Anschluss an eine berechtigte Verwarnung oder Klageerhebung solange beachtlich, wie die Nichtverletzungsargumente mit vernünftigen Erwägungen vertretbar sind. Sie können sich auch auf „Rechtfertigungsgründe“ beziehen, etwa ein vermeintlich bestehendes Vorbenutzungsrecht.16640
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Kein Anbieten des Verfahrens ist das Anbieten oder die Lieferung von Mitteln zur Durchführung des Verfahrens;16641 selbst wenn die Mittel nur zur Ausführung des geschützten Verfahrens verwendet werden können. Hier kommt nur mittelbare Patentverletzung nach § 10 in Betracht.16642

4.Erstreckung auf unmittelbare Verfahrenserzeugnisse
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a. Entstehungsgeschichte, Bedeutung; Pariser Verbandsübereinkunft. Der Schutz für unmittelbare Verfahrenserzeugnisse geht auf den in der den Import von Erzeugnissen im Inland geschützter Verfahren betr „Methylenblau“-Entscheidung des RG16643 erstmals ausgesprochenen Gedanken zurück, dass der mittels des geschützten Verfahrens hergestellte Stoff nicht außerhalb des Gegenstands der Erfindung liegt, sondern den das Verfahren charakterisierenden Abschluss bildet.16644 Der Schutz eines auf ein Herstellungsverfahren gerichteten Verfahrenspatents ist weiter, als es der Erfindung entspricht.16645 Die Regelung stimmt mit Art 64 Abs 2 EPÜ überein;16646 nach Art 28 Abs 1 Buchst b TRIPS-Übk gehört sie zum verbindlichen Mindeststandard. Die Regelung ist bedeutsam, wenn Sachschutz nicht beantragt und/oder erteilt worden ist. Daneben kommt Verfahrensschutz ohne die Möglichkeit ursprünglichen Erzeugnisschutzes in Betracht, wenn das Erzeugnis vorbekannt ist, aber ein schutzfähiger Herstellungsweg gelehrt wird,16647 in diesem Fall ohne die Beweisregel des § 139 Abs 3. Der Schutz nach Satz 2 Nr 3 ermöglicht dem Patentinhaber auch bei Herstellung im Ausland die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Werts der Erfindung.16648 Er greift auch ein, wenn das Verfahrenserzeugnis im Ausland hergestellt, aber im Inland benutzt wird.16649 Eine entspr Regelung enthält Art 5quater PVÜ (Lissaboner und Stockholmer Fassung). Für Länder, die den Schutz auf alle im Inland oder Ausland nach dem geschützten Verfahren hergestellte Erzeugnisse erstrecken, verweist die Regelung nur auf geltendes nationales Recht.16650
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b. Schutzvoraussetzungen. Dass Erzeugnisse, wie die ältere Auffassung überwiegend annahm,16651 nur körperliche Sachen sind, entspricht nicht mehr den heutigen Gegebenheiten und der aktuellen Rspr.16652 Erfasst sind auch Erzeugnisse, die nicht neu sind; auf ihre Schutzfähigkeit kommt es erst recht nicht an.16653 Das Erzeugnis muss das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens, nicht eines Arbeitsverfahrens sein; bei Herstellungsverfahren tritt der Schutz grds ohne weiteres ein.16654 Ein mikrobiologisches Verfahren ist ein Herstellungsverfahren.16655 Die Abgrenzung zu Arbeitsverfahren ist nicht eindeutig geklärt.16656 Ein Prüfverfahren ist kein Herstellungsverfahren,16657 ebenso wenig ein Screening-Verfahren16658 und ein Diagnoseverfahren.16659 Das RG hat auf Neuschaffen im Gegensatz zur Bearbeitung abgestellt.16660 Keine Herstellungsverfahren sind Verfahren, mit denen lediglich Veränderungen der Oberfläche bewirkt werden, wie Streichen oder Polieren (abw die frühere Fassung der EPA-PrRl C-III 4.7b).16661 Die Lit stellt überwiegend auf die Verkehrsanschauung ab.16662 Das geschützte Verfahren muss benutzt werden.16663 Werden mehrere Herstellungsverfahren gleichzeitig angewendet, ist das Erzeugnis allen zuzurechenen, die zur Herstellung wesentlich beigetragen haben.16664 Das Ergebnis des in der Verwendung oder Anwendung einer Sache in einer bestimmten Weise liegenden Verfahrens ist idR kein unmittelbar hergestelltes Erzeugnis, sondern ein (abstrakter) Handlungserfolg, auf den die Verwendung oder Anwendung abzielt und in dem sich die Handlung erschöpft. Das schließt nicht aus, dass auch ein Anwendungs- oder Verwendungsverfahren im Ausnahmefall zu einem unmittelbar hergestellten Erzeugnis führen kann.16665
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Einzelfälle. Als Erzeugnisse sind angesehen worden: entgaste Vakuumröhren;16666 automatisch verschweißte Rohre;16667 gefärbte Textilien;16668 Leder als Erzeugnis des Gerbverfahrens;16669 Fertigfabrikat gegenüber Rohstoff, zB Arzneimittelspezialität;16670 ein isoliertes Reaktionsprodukt.16671
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Erzeugnischarakter wurde verneint bei reparierten Maschinenteilen, wenn es sich nicht um die Reparatur von wertlosem Schrott handelt,16672 Gebäck bei Verfahren zur Teigteilung,16673 Luftreifen als Ergebnis der Weiterverarbeitung von Kautschukmischungen,16674 intermediär anfallenden Gegenständen,16675 der chemischen Umsetzung eines Stoffs mit einem weiteren, der Weiterverarbeitung eines Halbfabrikats oder von Rohstoffen zum Endprodukt sowie bei Endprodukten, die aus Zwischenprodukten durch chemische Umsetzung gewonnen werden, wenn nur die Zwischenprodukte nach dem patentierten Verfahren erhalten wurden.16676 Das BPatG hat auch das Fräsen, Schmieden, Lochen, Auspressen, Ziehen, Stanzen, Schweißen und Sintern eines Werkstücks als Herstellungsverfahren angesehen, dagegen das Fördern, Ordnen, Wenden, Zählen, Reinigen und Messen als Arbeitsverfahren.16677 Das Material zur Ausübung des Verfahrens, das mitverarbeitet wird, ist kein Verfahrenserzeugnis.16678
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Daten kann Erzeugnischarakter zukommen.16679 Es wird gefordert, dass sie auslesbar und wahrnehmbar sein müssen und eine dauerhafte und wiederkehrende Nutzungsmöglichkeit besteht; weiter, dass sie handelbar sind und einen Marktwert besitzen, der sich nicht in einer einmaligen Informationsübermittlung erschöpft, dh verkehrsfähig sein müssen.16680 Nach der Rspr des BGH kommt eine Datenfolge nur dann als Erzeugnis in Betracht, wenn sie sachlich-technische Eigenschaften aufweist, die ihr durch das Verfahren aufgeprägt worden sind und sie ihrer Art nach tauglicher Gegenstand eines Sachpatents sein kann; die Darstellung eines mittels eines patentgeschützten Verfahrens gewonnenen Untersuchungsbefunds und Erkenntnisse hieraus sind als Wiedergabe von Informationen kein schützbares Erzeugnis.16681
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Unmittelbarkeit. Der Schutz ist auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse beschränkt, „insb um zu verhüten, dass etwa Gegenstände, die mit Stoffen zusammen verarbeitet sind, die nach einem patentierten Verfahren hergestellt werden, auch von dem Patent erfasst werden“.16682 Es muss hinreichender Zusammenhang zwischen Verfahren und Erzeugnis bestehen,16683 wann das der Fall ist, ist str.16684 Die Rspr bejaht dies bei DVD, Master und Stamper, die durch das geschützte Codierverfahren hergestellt werden.16685 Auf die Wahrnehmbarkeit des Verfahrens im Erzeugnis kommt es nicht an.16686 Gewerblich nicht verwertbare Erzeugnisse scheiden aus.16687 Dass das geschützte Verfahren mehrere Schritte aufweist, steht für sich der Unmittelbarkeit nicht entgegen; das gilt auch dann, wenn die Schritte von verschiedenen Personen ausgeführt werden.16688 Unmittelbarkeit ist zu bejahen, wenn es sich bei dem Erzeugnis um einen Gegenstand handelt, der mit Abschluss des allerletzten Schritts des geschützten Verfahrens erhalten wird;16689 sie ist idR zu verneinen, wenn das Erzeugnis einer weiteren Behandlung unterworfen wird oder zu seiner Fertigstellung weitere Hilfsmittel verwendet werden.16690 Chemische Umsetzung soll Unmittelbarkeit ausschließen,16691 ebenso Vermischung.16692 Wird das Erzeugnis un selbstständiger Bestandteil eines neuen Ganzen, ist der Zusammenhang nach der älteren Rspr nicht gewahrt. Der chronologischen Betrachtung16693 steht eine solche über die Eigenschaften des Endprodukts gegenüber.16694 Auch in der Instanzrspr wird nicht auf die Chronologie der Produktionsschritte, sondern nur darauf abgestellt, ob die Eigenschaften des Endprodukts durch das geschützte Verfahren bestimmt werden.16695 Verschiedene Autoren wollen alle Erzeugnisse einbeziehen, die die auf die Anwendung des Verfahrens zurückgehenden vorteilhaften Eigenschaften noch aufweisen.16696

82

Weiterverarbeitung zu einer neuen Sache, zu der das Verfahrenserzeugnis als Zutat oder Hilfsmittel dient, verbraucht den Schutz.16697 Bei Vermischung soll es darauf ankommen, ob das Verfahrenserzeugnis weiterhin seine spezifischen Wirkungen hervorbringt.16698 Das Abstellen auf das Fortwirken der Eigenschaften dehnt den Schutz für das Verfahrenserzeugnis über Gebühr aus. In den Einzelheiten ist vieles unsicher.
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Ob bei einem biologischen Verfahren auch die Vermehrungsprodukte unmittelbare Verfahrenserzeugnisse sind, war str. Eine Regelung enthält § 9a Abs 2 in Umsetzung von Art 8 EG-BioTRl (Rn 8 ff zu § 9a).
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c. Wirkung. Der Schutz erstreckt sich auf das in eine Sachgesamtheit eingebaute oder integrierte Verfahrenserzeugnis, solange es in der Sachgesamtheit unterscheidbar vorhanden bleibt und eine gewisse Selbstständigkeit behält.16699 Handlungen, die sich auf unmittelbare Erzeugnisse patentierter Verfahren beziehen, unterliegen den Verbotswirkungen wie bei bestehendem Erzeugnissschutz;16700 diese ist nicht auf eine bestimmte Verwendung des Erzeugnisses beschränkt.16701 Die Änderung der Anwendungsform des Erzeugnisses führt nicht aus dem Schutz hinaus.16702 Ein Unterschied besteht nur insoweit, als der Schutz nach Satz 2 Nr 3 an das Herstellungsverfahren geknüpft ist; er steht Sachschutz für die Vorrichtung zur Herstellung des Erzeugnisses nicht entgegen.16703 Handelt es sich um ein neues Erzeugnis, tritt zugunsten des Patentinhabers die Beweisregel des § 139 Abs 3 ein. Vor Eintritt des Schutzes hergestellte Verfahrenserzeugnisse erhalten nicht rückwirkend patentverletzenden Charakter durch spätere Patenterteilung.16704
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Verzicht auf den Schutz für das unmittelbare Verfahrenserzeugnis ist möglich.16705 Er wurde in der beschränkten Verteidigung des Erzeugnispatents im Umfang einer auf den zweckgerichteten Einsatz des Erzeugnisses gerichteten Verwendung ohne ausdrückliche abw Erklärung gesehen. Dies ist unter der Prämisse folgerichtig, dass der Verwendungsanspruch ein Verfahrensanspruch ist. Sieht man den Verwendungsanspruch dagegen als eingeschränkten Sachanspruch an, bedarf es der Konstruktion über einen Verzicht nicht, da Satz 2 Nr 3 in diesem Fall nicht anwendbar ist.16706



V.Schutz beim Verwendungspatent
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Der Schutz des Verwendungspatents16707 wie anderer Patentformen, die auf einen finalen Sachschutz ausgerichtet sind (Mittelpatent, Anwendungspatent, Funktionspatent),16708 ist grds dem Erzeugnisschutz vergleichbar.16709 Der Schutz für Verwendungspatente, bei denen ein vorbekannter Stoff oder eine vorbekannte Sache für einen neuen, erfinderischen Zweck verwendet werden soll, ist unabhängig von der Art der verwendeten Substanz und vom verfolgten Zweck.16710 Herstellen der Sache, deren Verwendung geschützt ist, verletzt das Patent nicht.16711 Das sinnfällige Herrichten einer Vorrichtung für ein Arbeitsverfahren ist nicht erfasst.16712
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Der Schutz ist nicht umfassend wie der Sachschutz, er erfasst die Benutzungshandlungen nach Satz 2 Nr 1 vielmehr schon, aber nur, wenn der Stoff oder die Sache zur geschützten Verwendung sinnfällig hergerichtet wird.16713 Sofern und soweit dabei einer Erstreckung auf Verfahrenserzeugnisse oder bei der mittelbaren Patentverletzung, die Gefahr einer Ausweitung des Schutzumfangs in Betracht kommen sollte, kann und muss dem bei der Bestimmung des Schutzumfangs insb im Verletzungsstreit Rechnung getragen werden.16714 Die Benutzung kann sich schon daraus ergeben, dass die Sache aufgrund ihrer technischen Beschaffenheit wirtschaftlich sinnvoll ausschließlich zu einer patentgemäßen Verwendung geeignet ist; zumindest unter diesen Umständen kommt es nicht auf den Vorsatz des Handelnden hinsichtlich der patentgemäßen Verwendung an.16715 Verwendung des nicht oder für einen anderen Zweck hergerichteten Stoffs liegt außerhalb der Schutzwirkungen.16716 Im Herrichten liegt der Beginn der Verwendung iSd Patentschutzes und anders als bei Sachansprüchen bereits ein Gebrauchen;16717 darin liegt ein Minus gegenüber dem Herstellen, so dass sich bei Kategoriewechsel die Frage einer Erweiterung nicht stellt. Herrichten umfasst bei pharmazeutischen Präparaten Formulierung und Konfektionierung des Medikaments, Dosierung und gebrauchsfertige Verpackung.16718 Aus der Formanpassung (Tablette, Ampulle, Salbe usw) kann sich der Verwendungszweck ergeben.16719 Herrichten kann auch durch eine beim Vertrieb beigegebene Gebrauchsanleitung oder einen Beipackzettel geschehen;16720 als solche kann schon die Bezeichnung des Erzeugnisses in Lieferscheinen und Rechnungen genügen.16721 Sinnfälliges Herrichten kann auch vorliegen, wenn der Gegenstand die im Patentanspruch genannten, dem Erreichen des Verwendungszwecks dienenden physischen und/oder chemischen Eigenschaften aufweist und für einen Einsatz ausgerichtet und angeboten wird, bei dem das Erreichen des patentgemäßen Verwendungszwecks im Zeitpunkt des Angebots allg für notwendig erachtet wird; einer weiteren Manifestation der Bestimmung für den Verwendungszweck, etwa durch Gebrauchsanleitungen, Produkthinweise usw, bedarf es dann nicht.16722 Die bekannte gegenständliche Ausbildung kann aber allein keine sinnfällige Herrichtung für die nicht naheliegende, besondere Art der Verwendung sein.16723 Kommt eine andere als die patentgemäße Verwendung der Sache in Betracht, liegt ein sinnfälliges Herrichten mindestens dann vor, wenn dem Anbieter bekannt ist, dass das Erzeugnis von den Abnehmern in der ganz überwiegenden Zahl der Lieferungen patentgemäß verwendet werden wird und seine technische Gestaltung vom Anbieter gerade (auch) dafür gewählt worden ist.16724
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Bei den vom EPA früher gewährten Herstellungsverwendungsansprüchen16725 wird die Herstellung des gebrauchsfertigen Arzneimittels unmittelbar vom Schutz erfasst.16726 Je nachdem, ob man diesen Herstellungsverwendungsanspruch als Verfahrensanspruch oder als eingeschränkten Sachanspruch betrachtet, ist entweder das sinnfällige Herrichten eine Anwendung des Verfahrens oder bereits das zweckgerichtete Herstellen, das sich mit dem Herrichten vollendet, schutzverletzend.16727
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I.Allgemeines16728
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Die Schutzwirkungen des Patents sind, anders als das Recht an der Erfindung (Rn 5 zu § 6), wie die der anderen Immaterialgüterrechte räumlich auf das Gebiet des Staats begrenzt, der sie verleiht oder unter bestimmten Voraussetzungen anerkennt; durch eine nur im Ausland erfolgte Handlung kann ein inländ Schutzrecht nicht verletzt werden.16729 Auch das Benutzungsrecht wirkt nur für das Inland. Einer ausdrücklichen Erwähnung bedurfte es nicht, weil der Bundesrepublik Deutschland keine Regelungskompetenz für das Hoheitsgebiet anderer Staaten zukommt.16730 Hinsichtlich des Territorialitätsprinzips bleibt die Rechtsentwicklung nicht nur in Deutschland hinter den wirtschaftlichen Gegebenheiten zurück; gerade wirtschaftlich wichtige Patente werden heute international angemeldet und durchgesetzt; das Territorialitätsprinzip erweist sich zunehmend als hinderlich.16731 Insb bei „Multi-User“-Verfahren (Client-Server-Systeme, digitale Datenübertragung; Erdgasverdichtung) können sich Verfahrensschritte in verschiedenen Ländern ergeben. Das Territorialitätsprinzip schließt es an sich nicht aus, über das Territorium hinausgehende Unterlassungspflichten vertraglich zu begründen. Allerdings werden dem idR zwingende Vorschriften des dt und eur Kartellrechts entgegenstehen, die beachtlich sind, auch wenn fremdes Recht gewählt wird (ex-Art 34 EGBGB, vgl Art 9 Abs 1 Rom I-VO). Zu Einigungsvertrag und Erstreckungsgesetz 6. – 8. Aufl.
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II. Europäische Patente und Patentanmeldungen haben in dem Vertragsstaat, für den sie erteilt sind, die Wirkung eines nationalen Patents (Art 2 Abs 2, 3 EPÜ, Art 64, 67 EPÜ).16732 Durch die Nutzung der Möglichkeiten in Erstreckungsabkommen kann dies auf die Erstreckungsstaaten und über Validierungsabkommen (Rn 15 f zu Art I IntPatÜG) auf die Validierungsstaaten ausgedehnt werden. Territorial entspricht der Geltungsbereich des eur Patents bei entspr Bennennung und Validierung dem der erfassten nationalen Patente (Ausnahmen: keine Anwendbarkeit auf die dän Hoheitsgebiete Färöer und Grönland und auf das niederl Hoheitsgebiet Aruba, aber auf Sint Maarten, Curaçao, Bonaire, Sint Eustatius und Saba), jedoch Anwendung auf die Isle of Man, und der Möglichkeit (zT befristet), eur Patente mit Benennung des Vereinigten Königreichs in anderen, meist überseeischen Staaten (Belize, Brunei Darussalam, Fidschi, Gambia, Grenada, Kiribati, Salomonen, St. Vincent und Grenadinen, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Westsamoa), Crown dependencies (Guernsey, Jersey) und abhängigen Gebieten (Anguilla, Bermuda, Britische Jungferninseln, Falklandinseln, Gibraltar, Kaiman-Inseln, Turks- und Caicos-Inseln) registrieren zu lassen;16733 die franz Überseegebiete sind bei Validierung für Frankreich vollständig erfasst. Im Vatikanstaat entfalten für Italien validierte eur Patente Wirkung (mangels Zugehörigkeit zur EU nicht Patente mit einheitlicher Wirkung).

91

Dagegen erzeugt das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung mit Wirksamwerden der Regelungen ein einheitliches Schutzrecht für die teilnehmenden Mitgliedstaaten (Vertragsmitgliedstaaten), damit nach derzeitigem Stand nicht für Spanien, Kroatien und Polen. Dies kann aber nur gelten, soweit diese sowohl vom europäischen Patent erfasst werden als auch der EU angehören, also nicht für die assoziierten überseeischen Länder und Hoheitsgebiete (Art 198–204 AEUV). Nicht erfasst sind damit insb die Außengebiete des Vereinigten Königreichs, die niederl Überseegebiete (die autonomen Länder Aruba, Curaçao, St. Maarten sowie die besonderen Gemeinden Bonaire, Saba und St. Eustatius), verschiedene franz Überseegebiete wie Saint-Pierre et Miquelon, Französisch-Polynesien, die Wallis- und Futuna-Inseln, wohl aber die franz Gebiete Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Réunion sowie (der franz Teil von) Saint-Martin (Art 355 AEUV); Saint-Barthélemy ist durch Beschluss des Europäischen Rates vom 20.10.201016734 aus dem Gebiet der EU ausgeschieden, seit 1.1.2012 assoziiertes überseeisches Gebiet und damit nicht erfasst. Mayotte gehört als Teil der Französischen Republik seit 1.1.2014 zur EU16735 und wird damit erfasst. Für Gibraltar wirkt das Patent mit einheitlicher Wirkung nicht, weil eur Patente in Gibraltar nicht gelten.16736 Die britischer Souveränität unterliegenden Gebiete von Akrotiri und Dekelia auf Zypern sind nicht erfasst, weil sie nicht Teil der EU sind.


III.Inland
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Maßgeblich ist der staatsrechtl und nicht der zollrechtl Inlandsbegriff,16737 so dass auch die Zollausschlüsse (Büsingen, Helgoland) und die inzwischen weitestgehend aufgelösten Zollfreilager und Freihafengebiete Inland iSd Patentrechts sind.16738 Dies wird dahin zu präzisieren sein, dass patentrechtl als Inland in diesem Sinn nur die Gebiete gelten, in denen die Bundesrepublik Deutschland die Gebietshoheit ausübt („Geltungsbereich des Patentgesetzes“).16739
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Probleme können die Verhältnisse im Bodensee (Obersee) aufwerfen; in Deutschland und Österreich wird wohl mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass dieser ein Kondominat der Anliegerstaaten bildet (Kondominiumstheorie und Haldentheorie), während in der Schweiz die Realteilungstheorie vorherrschend ist.16740

94

Deutsch-französische Grenze. An der dt-franz Grenze wurde das bis dahin bestehende Kondominat an dem Weg zwischen Hilst und dem Verbindungsweg Eppenbrunn/Roppeviller durch den Vertrag vom 14.8.192516741 aufgehoben.16742 Der Obere Mundatwald (Weißenburger Mundat) wurde durch VO 212 des franz Oberkommandos in Deutschland vom 23.4.194916743 unter franz Gebietshoheit gestellt („Verwaltungszession“), kam aber am 1.1.1986 an die Bundesrepublik Deutschland zurück.16744 Der Französischen Republik sind mit der Rückübertragung der Gebietshoheit an Deutschland trotz des Erwerbs des zivilrechtl Eigentums an dem Gebiet keine hoheitsrechtl Befugnisse übertragen oder vorbehalten worden.16745
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Deutsch-luxemburgische Grenze. Ein dt-luxemb Kondominat bilden die Flüsse Mosel, Sauer und Our in ihrem Grenzverlauf (Art 1 Abs 1 des dt-luxemb Vertrags über den Verlauf der gemeinsamen Staatsgrenze vom 19.12.1984).16746

96

Deutsch-belgische Grenze. Der durch die Zugehörigkeit der Trasse der stillgelegten Vennbahn zum belgischen Hoheitsgebiet verwickelte Grenzverlauf bietet keine Besonderheiten.
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Deutsch-niederländische Grenze. Nicht geklärt ist der Grenzverlauf zu den Niederlanden im Dollart und in der Emsmündung; nach dt Auffassung verläuft die Grenze am linken Ufer, nach niederländ im Talweg; der dt-niederländ Ausgleichsvertrag vom 8.4.196016747 hat nur die Ausübung der Hoheitsrechte geregelt, den Grenzverlauf aber offengelassen.16748 Daran hat auch der wegen des Windparks Riffgat im weiter seewärts gelegenen Gebiet notwendig gewordene, am 10.6.2016 in Kraft getretene Art 4 des Vertrags über die Nutzung und Verwaltung des Küstenmeers zwischen 3 und 12 Seemeilen, „Westeremsvertrag“) vom 24.10.201416749 nichts geänd.16750 Mit dem Abstellen auf die Gebietshoheit sollte sich die Ems-Dollart-Frage patentrechtl lösen lassen.
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Der Patentschutz erfasst auch dt Schiffe in fremden Gewässern und auf hoher See,16751 dt Flugzeuge, Satelliten und Weltraumstationen,16752 Anlagen im Festlandsockelbereich und auf hoher See, über die dt Hoheitsgewalt besteht16753 (zu Ausnahmen bei Schiffen, Land- und Luftfahrzeugen aus anderen Staaten § 11 Nr 4–6).
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Ausschließliche Wirtschaftszone. Das PatG findet in diesem durch das SeerechtsÜbk geschaffenen Gebiet keine Anwendung, da diese Zone nicht zum Inland rechnet.16754 Außerhalb der 12-Meilen-Zone (vgl Rn 25 zu § 11) besteht, nachdem eine nach Art 56, 60 SeerechtsÜbk rechtl mögliche Ersteckungsregelung nicht erfolgt ist, kein Patentschutz; aus Art 1 Abs 1 Rom II-VO ergibt sich nichts anderes.16755 Insb das Rechtsstaatsprinzip (Art 20 Abs 3 GG) erfordert eine gesetzliche Reg elung, wieweit sich das PatG auf diese Gebiete erstreckt.16756 Art 74 niederländ ROW 1995 bezieht den Festlandsockel für bestimmte Handlungen ein. Für das nicht zustande gekommene Gemeinschaftspatent sollten in Art 3 Abs 1 Vorschlag GPVO die Teile des Meeres und des Meeresbodens, die an das Gebiet eines Mitgliedstaats angrenzen und die nach dem Völkerrecht Hoheitsrechten oder der Hoheitsgewalt dieses Staats unterstehen, einbezogen werden, nach Abs 2 der Bestimmung im Weltraum benutzte Erfindungen; die Regelungen über das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung enthalten derartige Vorgaben nicht.


IV.Sachverhalte mit Auslandsberührung
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1.Allgemeines. Gegen im Ausland vorgenommene Handlungen kann grds nur aufgrund eines Patents vorgegangen werden, das für den Staat gilt, in dem die Benutzung stattfindet; Gebiete, in denen kein Patentschutz besteht, sind „patentfreies Ausland“. Benutzungshandlungen nur im Ausland verletzen das inländ Patent grds nicht.16757 Soweit ausländ Patentschutz besteht, können auch die inländ Gerichte angegangen werden, soweit inländ besteht, die ausländ, sofern bei ihnen internationale Zuständigkeit begründet ist (Rn 5 ff zu § 143).
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Für die Verletzung eines inländ Patents genügt unberechtigte Vornahme nur einer der in Satz 2 genannten Handlungen im Inland.16758 Ist dies nicht der Fall, scheidet ein relevantes Herstellen aus, so, wenn nur vom Schutz nicht erfasste weitere Schritte vorgenommen werden.16759 Die Wirkung des Patents beschränkt sich nicht darauf, dem Patentinhaber den inländ Markt vorzubehalten;16760 erfasst werden auch Tätigkeiten, die auf ausländ Märkte zielen.16761 Es bestehen keine grds Bedenken, Patentschutz schon eintreten zu lassen, wenn einer der Tatbestände von Satz 2 nur teilweise im Inland verwirklicht wird, solange im Ausland vorgenommene Handlungen nicht unmittelbar mit Verboten belegt werden.16762 Schützt das Patent eine Gesamtvorrichtung, deren Einzelkomponenten bestimmte objektive Eigenschaften haben müssen und wird die Gesamtvorrichtung im Ausland hergestellt, müssen die Einzelkomponenten diese Eigenschaften noch im Zeitpunkt der Benutzung im Inland aufweisen.16763 Die Unterstützung im Ausland vorgenommener patentfreier Handlungen vom Inland aus ist nicht verboten, solange sie nicht selbst einen der in Satz 2 geregelten Tatbestände erfüllt.16764
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Soweit das nationale Patentrecht (in tatsächlicher oder scheinbarer Abweichung vom Territorialitätsprinzip) im Ausland begangene Handlungen erfasst, dürfte in den Grenzen des ordre public die Beurteilung der bei ausländischen Eingriffsnormen entsprechen.16765

2.Erzeugnisse
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a. Herstellung im Inland. Herstellung von Teilen einer geschützten Vorrichtung im Inland, die ausschließlich geeignet sind, zu der Vorrichtung zusammengebaut zu werden, und Lieferung zum Zusammenbau im Ausland ist patentverletzend,16766 ebenso Herstellung zum Zweck des Exports ins patentfreie Ausland.16767 Versehen der Vorrichtung mit einem ihre patentverletzende Funktion vorübergehend beseitigenden Teil ist jedenfalls dann als Herstellen im Inland angesehen worden, wenn die Vorrichtung erst nach patentverletzenden Umbau in Verkehr gebracht werden soll.16768 Erstellung von Werkstattzeichnungen im Inland zwecks Herstellung im Ausland ist mit Rücksicht auf Anweisungen und Entsendung von Angestellten aus dem Inland im Einzelfall als patentverletzend angesehen worden.16769 Nicht patentverletzend ist die ingenieurmäßige Planung einer patentverletzenden Vorrichtung, deren Einzelteile von dritter Seite im Ausland gefertigt und zusammengebaut werden.16770 Die Montage von im patentfreien Ausland hergestellten Maschinenteilen im Inland zu einer betriebsfertigen Maschine ist patentverletzendes Herstellen,16771 dagegen ist die Lieferung patentfreier Teile im Ausland an einen Abnehmer, der diese Teile innerhalb patentgeschützter Vorrichtungen verwendet und diese ins Inland liefert, keine Patentverletzung.16772
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b. Grenzüberschreitendes Anbieten. Beim Anbieten im Inland ist es gleichgültig, ob der Verkauf im Ausland erfolgt.16773 Der Ort des Zugangs des Angebots ist ohne Bedeutung, wenn nur ein Teil des Angebotsakts im Inland vorgenommen wird.16774 Das angebotene Erzeugnis braucht nicht im Inland vorrätig zu sein.16775 Erfolgt das Angebot an einen Empfänger im Inland und betrifft es ein Gebrauchen des Erzeugnisses im Inland, liegt Patentverletzung vor. Die Art des Anbietens im Inland ist gleichgültig.16776 Das Ausstellen auf einer ausländ internationalen Messe kann Anbieten kann bei Handlungen im Inland, die auf den Vertrieb patentverletzender Gegenstände im Inland gerichtet sind, patentverletzend sein.16777
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Angebot zur Lieferung aus dem Inland ins Ausland ist patentverletzend,16778 das gilt auch, wenn im Inland die Lieferung einer in nicht patentverletzender Form herzustellenden Maschine ins Ausland mit der Maßgabe angeboten wird, sie im Ausland in eine dem Patent entspr Form umzubauen16779 oder die Vorrichtung durch einfachsten Austausch durch ein mitgeliefertes Teil patentverletzend werden kann, jedenfalls wenn zum Austausch angeleitet wird.16780 Anbieten eines patentierten Gegenstands zur Lieferung vom Ausland ins Ausland auf einer Verkaufsmesse im Inland ist patentverletzend,16781 ebenso Anbieten auf einer internationalen Messe im Inland, auch wenn es die Angebotsempfänger im Ausland ansässig sind und sich der Erwerbsvorgang im Ausland vollziehen soll.16782 Vorlage von Mustern im Inland zur Vermittlung von Auslandsverkäufen verletzt das Patent.16783 Das gilt auch, wenn der Vertrieb ausschließlich im Ausland erfolgt.16784 Patentverletzung wurde bejaht, wenn der eine Bezugsmöglichkeit im Ausland Offenbarende die Besteller auf diese verweist.16785 Die Verbreitung von Werbeprospekten im Ausland ist nicht patentverletzend, kann aber Begehungsgefahr im Inland begründen.16786 Die ausdrücklich und eindeutig auf Lieferung zur Benutzung im Ausland beschränkte Listung des schutzrechtsverletzenden Gegenstands kann ausscheiden.16787 Bloßer Vertragsabschluss im Inland über den Vertrieb eines im Ausland hergestellten Erzeugnisses im Ausland ist keine Patentverletzung.16788
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Bewerben im Internet. Kollisionsrechtl kommt es nicht nur auf den Standort des Webservers,16789 sondern zusätzlich darauf an, wo die Information zugänglich ist („Bogsch-Theorie“).16790 Nicht ausreichend ist die Möglichkeit des Abrufs im Inland, erforderlich ist, dass der Internetauftritt aus der Sicht des angesprochenen inländ Verkehrs nach den Gesamtumständen auf die Bereitschaft schließen lässt, das Erzeugnis ins Inland zu liefern.16791 Bewerben im Inland wird jedenfalls dann nicht als patentverletzend angesehen werden können, wenn ein hinreichend wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug nicht besteht,16792 so, wenn das Verbreitungsgebiet durch einen „disclaimer“ eingeschränkt wird, in dem der Werbende ankündigt, Adressaten in einem bestimmten Land nicht zu beliefern;16793 um wirksam zu sein, muss der „disclaimer“ eindeutig gestaltet, aufgrund seiner Aufmachung als ernst gemeint aufzufassen sein und vom Werbenden tatsächlich beachtet werden.16794 Maßgeblich ist der Eindruck, der gegenüber Dritten vermittelt wird.16795 Fremdsprachiger Auftritt steht nicht ohne weiteres entgegen.16796 Der Hinweis, dass das Angebot nur für bestimmte Märkte gelte, wurde als widerlegliches Indiz angesehen.16797 Einstellen im Internet ohne Preise und Lieferkonditionen wurde nicht als Anbieten angesehen, auch wenn die Weitergabe der Kontaktdaten des Interessenten möglich war.16798 Bloßes Anbieten im Internet ohne näheren Inlandsbezug reicht nicht aus. Das Verlinken der Website eines Dritten, auf der die patentverletzenden Produkte beworben werden, wurde als patentverletzendes Anbieten dessen, der den Link gesetzt hat, behandelt.16799
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c. Export, Import. Export ins Ausland ist Inverkehrbringen im Inland.16800 Schwierigkeiten bereiten Besitzmittlungs- und Spediteurs- oder Frachtführerfälle; die Frage ist auch für die Abgrenzung europaweite/internationale Erschöpfung von Bedeutung.16801 Darauf, ob der ausländ Importeur bereits im Inland Verfügungsgewalt erlangt, kommt es nach zutr Auffassung nicht an16802 (vgl Rn 57). Nicht verletzend ist das Bewirken des Inverkehrbringens im Ausland vom Inland aus ohne weitere Inlandsberührung.16803
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Lieferung vom Ausland ins Inland ist Inverkehrbringen im Inland; auf den Ort der Übergabe kommt es grds nicht an.16804 Einführenlassen durch einen Dritten genügt.16805 Einmalige Lieferung reicht auch aus, wenn sie aufgrund einer Testbestellung und außerhalb des regelmäßigen Absatzgebiets erfolgt.16806 Lieferung an einen Abnehmer im Inland ist patentverletzend, wenn der Lieferant weiß, dass der Abnehmer im Inland vertreibt,16807 selbst bei Zwischenschaltung eines Abnehmers im Ausland.16808 Von einem ausländ Hersteller, der ins Inland liefert, kann eine vorherige Prüfung dahin erwartet werden, ob die im Inland geltenden Schutzrechte verletzt werden.16809 Jedoch ist ein im Ausland ansässiger Lieferant eines im Inland patentgeschützten Erzeugnisses, der einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer beliefert, nicht ohne weiteres verpflichtet, die weitere Verwendung der gelieferten Ware zu überprüfen oder zu überwachen; andes, wenn für ihn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die es als naheliegend erscheinen lassen, dass seine Abnehmer die gelieferte Ware ins Inland weiterliefern oder dort anbieten werden.16810 Ob Exporteur oder Importeur oder beide Täter, Gehilfe oder Anstifter sind, hängt von den Umständen ab und spielt wegen § 830 Abs 2 BGB grds keine entscheidende Rolle. Dass das importierte Arzneimittel zusätzliche Merkmale aufweist, führt nicht aus der Benutzung hinaus.16811
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Der ausländische Hersteller, der nur den Import veranlasst hat, wurde als solcher nicht als Verletzer angesehen;16812 dem wird nicht zu folgen sein, jedenfalls, wenn die patentverletzenden Vorrichtungen in Kenntnis des Klagepatents und des Bestimmungslands geliefert werden.16813 Der vermittelnde Makler ist Täter und nicht nur Gehilfe des Anbieters.16814 Im eur Markenrecht reicht die Einfuhr zum Verkauf oder zum Anbieten nicht aus.16815 Das Zurverfügungstellen von kostenlosen Proben für Verbraucher an Vertragshändler wurde markenrechtl nicht ohne weiteres als Inverkehrbringen behandelt.16816
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d.Bloße Durchfuhr vom Ausland in das Ausland ist keine Einfuhr zum Zweck des Inverkehrbringens,16817 selbst bei neuem Beförderungsauftrag und Verfügungsgewalt des Spediteurs.16818 Ob dies mit der VO (EU) Nr 608/2013 des europäischen Parlaments und des Rates (ProduktpiraterieVO); § 142b) im Einklang steht, ist bezweifelt worden.16819
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Verbringen ins Inland, selbst in ein Freihafenlager, genügt bei im Ausland gekaufter und in das Ausland weiterverkaufter Ware jedenfalls, wenn einem anderen die tatsächliche Verfügungsgewalt verschafft wird.16820 Auch das Versehen mit einem Firmenschild des Lieferanten im Inland begründet Inverkehrbringen.16821


3.Verfahren
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a. Anwenden des Verfahrens im Ausland ist keine Patentverletzung.16822 Jedoch genügt die Durchführung eines Teils der Verfahrensschritte im Inland, sofern die Vollendung des Verfahrens im Ausland dem im Inland Handelnden zuzurechnen ist.16823 Dem stehen die Extrempositionen gegenüber, dass alle Verfahrensschritte im Inland durchgeführt werden müssen oder dass die Durchführung eines einzelnen Verfahrensschritts im Inland ausreiche; eine weitere Auffassung stellt auf den „Kern“ ab. Die Anwendung ausschließlich im Ausland kann nicht durch Einbeziehung des Anbietens oder Lieferns von Mitteln zur Verfahrensanwendung erfasst werden.16824
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Probleme ergeben sich im Internet aus dem Schutz programmbezogener Erfindungen;16825 insb bei Client-Server-Systemen, wenn sich Server, Datenbank und Benutzer in verschiedenen Ländern befinden.16826 Hier sind Fälle denkbar, in denen lediglich der Provider im Geltungsbereich des Patentgesetzes tätig wird, dieser das Verfahren aber nicht selbst anwendet.16827
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b. Anbieten des Verfahrens wird nur erfasst, wenn es zur Anwendung im Geltungsbereich des PatG erfolgt; Anbieten zur Anwendung im Ausland ist nicht patentverletzend.16828 Das gilt infolge der Verweisung in Art 64 Abs 1 EPÜ auch beim eur Patent und nach Art 5 Abs 2, 3 VO (EU) Nr 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung, soweit auf diese dt Recht anzuwenden ist. Enthält das Angebot einen deutlichen Hinweis, dass das Verfahren nicht im Inland ausgeübt werden darf, scheidet Verletzung idR aus.16829 Das Erbieten, bei der Ausführung des Verfahrens im Ausland behilflich zu sein, ist keine Patentverletzung;16830 dies ist durch Satz 2 Nr 2 geklärt.
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4.Beim Verwendungspatent ist sinnfälliges Herrichten im Inland für den Export erfasst, ebenso Anbieten oder Inverkehrbringen eines im Ausland sinnfällig hergerichteten Erzeugnisses im Inland.16831 Fehlt es am sinnfälligen Herrichten, liegt Patentverletzung nicht vor.16832 Bei den vom EPA früher gewährten Herstellungsverwendungsansprüchen16833 ergibt sich diese Wirkung ohne weiteres.16834




E.Erschöpfung der Rechte aus dem Patent
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1.Grundsatz.16835 Als allg Rechtsregel, die im gesamten gewerblichen Rechtsschutz (vgl § 24 MarkenG; § 48 DesignG; § 10b SortG) und Urheberrecht (dort in § 17 Abs 2 UrhG16836 ausdrücklich geregelt) Anwendung findet, besagt der Grundsatz der Erschöpfung des Rechts, dass der Rechtsinhaber durch eigene Benutzungshandlungen, insb den bestimmungsgemäßen Gebrauch,16837 das ihm vom Gesetz eingeräumte ausschließliche Verwertungsrecht ausgenutzt und damit verbraucht hat, so dass weitere Verwertungshandlungen nicht vom Schutzrecht erfasst werden.16838 Ist ein geschütztes Erzeugnis durch den Schutzrechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung (die nicht ausdrücklich erfolgen muss,16839 eine bloße Nichtangriffsabrede16840 genügt aber nicht; ob die Entgegennahme einer Schadensersatzleistung zur Erschöpfung führt, ist sehr str, näher hierzu Rn 120) in Verkehr gebracht worden, unterliegen weiteres Inverkehrbringen, Anbieten und Gebrauch dieses Erzeugnisses nicht mehr seinem Verbietungsrecht.16841 Seine Rechte sind damit erschöpft, die geschützten Erzeugnisse werden mit Inverkehrbringen gemeinfrei. Der Patentinhaber hat nicht die Rechtsmacht, bei von ihm oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachten Erzeugnissen die Art und Weise des weiteren Verkehrs zu beeinflussen.16842 Dies betrifft jedenfalls das Vertriebs- und das Werberecht16843 (zur Erschöpfung von Kennzeichnungsrechten 8. Aufl). Die ausschließliche Herstellungsbefugnis des Patentinhabers wird mit dem erstmaligen Inverkehrbringen eines Exemplars des patentgemäßen Erzeugnisses nicht erschöpft.16844 Das PatG enthält anders als verschiedene ausländ Rechtsordnungen (Art 28 § 2 belg PatG 1984; Art L 613-6 franz CPI; Art 5 ital CDPI; Art 53 Abs 4 ROW 1995; Art 9a schweiz PatG; Art 53 span PatG 1986) über die Erschöpfung mit Ausnahme des § 9b, die zur Vermehrung bestimmtes biologisches Material betrifft, keine Bestimmung; jedoch ist sie in Rspr16845 und Lit seit langem anerkannt und hat gewohnheitsrechtl Rang.16846 Zu markenrechtl Parallelimporten ergibt sich aus der Rspr des EuGH16847 wie des BGH,16848 dass durch die Vorabunterrichtung durch den Importeur ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet wird, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt, aus der der Schutzrechtsinhaber Klarheit darüber zu schaffen hat, ob die Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels beanstandet wird; auf den „Besonderen Mechanismus“ des Patentrechts (Einl Rn 93 ff) ist dies nicht anwendbar.16849 Zur Erschöpfung des Rechts an Computerprogrammen vgl die EU-Rl 2009/24/EG.16850 Zu Besonderheiten anlässlich der EU-Erweiterung („besonderer Mechanismus“ und „spezieller Mechanismus“ Einl Rn 93 ff. Zur Beweislast Rn 118. Zur „FRAND“-Erklärung Rn 108 ff zu § 24.
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2.Rechtsnatur. Erschöpfung (Verbrauch, Konsumtion) ist keine stillschweigende („implizite“) Lizenz (vgl aber die Doktrin der „imposed conditions“ im englischen Rechtskreis16851 sowie den Begriff der Zustimmung etwa in der eur16852 und österreich Rspr) und wird auch nicht durch den Begriff „Zusammenhang der Benutzungsarten“16853 ausreichend umschrieben, sie steckt vielmehr die Grenzen der Rechtsmacht des Patentinhabers ab und ist damit Inhalts- und Schrankenbestimmung.16854 Erschöpfung ist vom Erlöschen des Patents zu unterscheiden.16855 Vertragliche Beschränkungen hinsichtlich des Gebrauchs und der Veräußerung haben ausschließlich schuldrechtl Bedeutung16856 und unterliegen der kartellrechtl Würdigung.
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3.Darlegungs- und Beweislast. Nichterschöpfung ist kein negatives Tatbestandsmerkmal des Verbietungstatbestands.16857 Erschöpfung tritt jedenfalls grds dann ein, wenn das geschützte Erzeugnis durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Deutschland, einem Mitgliedstaat der EU oder einem dem EWR angehörigen Staat in Verkehr gebracht worden ist.16858 Die Darlegungs- und Beweislast für die Erschöpfung, die insb wegen der Offenlegung von Vertriebswegen problematisch sein kann, liegt grds bei dem, der sich auf sie als Ausnahmetatbestand16859 beruft16860 (weitere Nachw aus der Instanzrspr 6. Aufl), wobei sich Ausnahmen und Erleichterungen unter dem Gesichtspunkt der Marktabschottung16861 aus Art 36 Satz 2 AEUV und aus Zumutbarkeitsgesichtspunkten ergeben können.16862 Die Beweisregel des § 1006 BGB kann zur Anwendung kommen.16863 Eine Beweisregel, nach der die Voraussetzungen der Erschöpfung des Rechts aus der Marke grds von dem vom Markeninhaber belangten Dritten, der sich auf die Erschöpfung beruft, zu beweisen sind, da diese eine Einwendung darstellt, mit dem Gemeinschaftsrecht, ist insb mit Art 5 und 7 Rl 89/104/EWG vereinbar. Die Erfordernisse des namentlich in Art 36 Satz 2 AEUV verankerten Schutzes des freien Warenverkehrs können eine Modifizierung dieser Beweisregel gebieten. So obliegt dem Markeninhaber insb dann, wenn er seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt, der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat. Gelingt dem Markeninhaber dieser Nachweis, obliegt es wiederum dem Dritten, nachzuweisen, dass der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren im EWR zugestimmt hat.16864 Das gilt bei ausschließlichen Vertriebssystemen dann, wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den von ihm geforderten Beweis zu erbringen hat.16865 Fehlende Unterscheidungsmerkmale sprechen gegen die Annahme erstmaligen Inverkehrbringens außerhalb des EWR.16866 Fehlende Zulassung in dem Mitgliedstaat, in dem in den Verkehr gebracht sein soll, kann gegen Erschöpfung sprechen.16867
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4.Unionspatent; TRIPS. Die Erschöpfung ist als Art 6 in die VO (EU) 1257/2012 (Rn 45 Einheitlicher Patentschutz in Europa) eingestellt. Zur Bedeutung von Zwangslizenzen und Ausübungszwang für die Erschöpfung vgl auch Art 5 A PVÜ, Art 2 Abs 1 und Art 31 TRIPS-Übk.16868


II.Nationalrechtliche Erschöpfung
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1.Voraussetzungen. Erschöpfung tritt beim Sachpatent ein, sobald der Patentinhaber oder sonst Berechtigte wie der Lizenznehmer16869 den geschützten Gegenstand (als solchen und nicht nur einzelne Bestandteile davon)16870 im Inland16871 in Verkehr gebracht hat.16872 Auf die Art der Berechtigung (Herstellungsoder Vertriebslizenz, einfache oder ausschließliche Lizenz, Tochtergesellschaft) kommt es nicht an. Das gilt auch, wenn dem Erwerber Restriktionen hinsichtlich Wiederveräußerung und Wiederverwendung („single use, no resale“-Beschränkungen) auferlegt werden.16873 Ob die Überschreitung der Berechtigung durch den Lizenznehmer zur Erschöpfung führt, ist str.16874 Inverkehrbringen aufgrund eines Testkaufs führt zur Erschöpfung,16875 kann aber Begehungsgefahr begründen. Abhandenkommen führt nicht zur Erschöpfung.16876 Das unberechtigte Inverkehrbringen kann nachträglich genehmigt werden. Genehmigung liegt nicht in der bloßen Duldung patentverletzender Handlungen.16877 Ob Genehmigung in der Entgegennahme des vollen Schadensersatzes liegt,16878 wird von den Fallumständen abhängen (vgl auch die Regelung in Art 70 span PatG), Abweisung der Verletzungsklage gegen den Hersteller bewirkt keine Erschöpfung bzgl von diesem in Verkehr gebrachten Gegenständen; auch Verwirkung der Rechte des Patentinhabers gegen einen Verletzer führt nicht zur Erschöpfung, der Verletzte kann deshalb noch gegen dessen Abnehmer vorgehen.16879 Konzerninterne Warenbewegung oder innerbetriebliche Vorgänge führen nicht zur Erschöpfung.16880
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2.Wirkung. Eine vom Patentinhaber hergestellte Ware wird patentfrei, wenn sie durch Veräußerung seitens des Patentinhabers an seine Abnehmer in den Verkehr gelangt. Das Ausschließungsrecht des Patentinhabers wird durch die erste Veräußerung grds verbraucht. Der Erwerber kann mit dem Erzeugnis nach Belieben verfahren,16881 er darf es auch ändern16882 (anders nach § 24 MarkenG).16883 Die weiteren Benutzungshandlungen (einschließlich des gewerblichen Weiterverkaufs, des Verbrauchs usw, der Inbetriebnahme) sind frei.16884 Der Inhaber einer räumlich begrenzten ausschließlichen Lizenz kann den Vertrieb dem Lizenzschutzrecht unterliegender Gegenstände in seinem Bezirk nicht verhindern, wenn diese im Geltungsbereich des Schutzrechts befugtermaßen in Verkehr gebracht wurden und dadurch patentfrei geworden sind.16885 Ein Vertriebsunternehmen für Produkte, die von einem anderen, mit Zustimmung des Patentinhabers handelnden Unternehmen hergestellt und auf den Markt gebracht wurden, kann sich auf Erschöpfung berufen, ohne eine Lizenz zu benötigen.16886 Unklar ist, ob die Lieferung an den Inhaber einer Vertriebslizenz zur Erschöpfung führt.16887 Das Recht des Patentinhabers zum Herstellen bleibt unberührt.16888 Erschöpfung führt nicht dazu, dass aus erhalten gebliebenen Teilen nicht mehr funktionsfähiger Gegenstände funktionsfähige oder verwertbare Gegenstände zusammengebaut werden dürften.16889 Die Wirkung der Erschöpfung ist bei Erzeugnissen objektbezogen.16890 Sie tritt nur für den Gegenstand ein, der mit Billigung des berechtigten in Verkehr gebracht wurde.16891 Inverkehrbringen der geschützten Vorrichtung erschöpft auch für das auf dieser auszuführende Verfahren.16892 Führt dieses Verfahren zu einem Erzeugnis, das durch ein anderes Patent geschützt ist, tritt hinsichtlich dieses anderen Patents Erschöpfung nicht ein.16893 Ob es für Handlungen mit anderen geschützten Gegenständen des Veräußerers erschöpft, ist Auslegungsfrage.16894
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Einzelheiten. Auch wenn das Erzeugnis als Teil eines Ganzen in Verkehr gebracht wird, wird es gemeinfrei, darf aus der Verbindung gelöst und mit einer anderen Sache verbunden werden.16895 Zur Zufügung einer Zutat Rn 44 ff. Sind in einem Patent Zwischen- und Endprodukt geschützt, wird man den Schutz auch für das Endprodukt durch Inverkehrbringen des Zwischenprodukts als erschöpft ansehen müssen. Zur Erschöpfungsproblematik bei Ersatzteilen Rn 48. Hat der Patentinhaber einen auf Austausch eines Teils einer Einheit angelegten Gegenstand in Verkehr gebracht, ist der Patentschutz auch dann erschöpft, wenn der Austausch in der Folge fortgesetzt vorgenommen wird.16896
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3.Besonderheiten bei Verfahrenspatenten. Der Verfahrensschutz wird von der Erschöpfung nicht erfasst.16897 Erschöpfung kommt nur hinsichtlich des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses in Betracht; insoweit gelten die allg Regeln.16898
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Der Patentinhaber kann nicht die patentierte Vorrichtung veräußern und sich deren bestimmungsgemäße Verwendung mit patentrechtl Mitteln vorbehalten;16899 die Veräußerung erschöpft das Recht, die Benutzung der Vorrichtung zu verbieten.16900 Wird eine Lizenz eingeräumt, kommt des grds auf deren Inhalt an;16901 jedoch sind die Grundsätze von Treu und Glauben zu beachten. Das wird auch für die Verwendung in Genehmigungs- oder Zulassungsverfahren gelten müssen.
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Durch die Veräußerung einer ungeschützten Vorrichtung, mit deren Hilfe ein geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, seitens des Inhabers des Verfahrenspatents tritt Erschöpfung des Verfahrenspatents grds nicht ein;16902 allerdings darf, wer vom Inhaber des Verfahrenspatents oder (jedenfalls bei Fehlen einer ausdrücklichen abw Abrede im Lizenzvertrag) dessen Lizenznehmer die zur Ausführung des Verfahrens bestimmte Vorrichtung erworben hat, diese aufgrund auch stillschweigender Erlaubnis, selbst bei abw wirtschaftlichem Interesse des Veräußerers iZw bestimmungsgemäß benutzen;16903 das und der Umfang des Benutzungsrechts sind aber keine Frage der Erschöpfung, sondern der Auslegung des Kausalgeschäfts und der Bestimmung der sich aus ihm ergebenden Rechtsverschaffungspflicht. Ist eine Vorrichtung geschützt, darf der Erwerber eines Geräts, mit dem sie hergestellt werden kann, zwar erwarten, das Gerät bestimmungsgemäß zu gebrauchen, nicht aber, das zur Herstellung der Vorrichtung benötigte Material aus beliebiger Quelle beziehen zu können.16904 Eine stillschweigende Benutzungserlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens kann in der Lieferung von Mitteln nicht gesehen werden, die unter Verwendung weiterer nicht lizenzierter Vorrichtungen zur Ausübung des patentgemäßen Verfahrens führen.16905
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4.Bei auf die Verwendung eines Erzeugnisses (Stoffs) gerichteten Verwendungspatenten führt das Inverkehrbringen des für den Verwendungszweck sinnfällig hergerichteten Erzeugnisses zur Erschöpfung; bei Herstellungsverwendungspatenten, die auf die Verwendung des Erzeugnisses zur Herstellung eines Medikaments usw gerichtet sind, das Inverkehrbringen des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses. Darüber hinaus wird man bei kumulierten Sach- und Verwendungsansprüchen infolge des Auffangcharakters der letzteren Erschöpfung durch jedes Inverkehrbringen der Sache annehmen müssen.
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5.Verhältnis zum UWG. Der erschöpfte Schutz kann nicht über das Wettbewerbsrecht wiedergeschaffen werden; hier gelten dieselben Grundsätze wie nach Ablauf des Patentschutzes (Rn 10 zu § 141a).

III.Internationaler Verkehr
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1.Allgemeines. Die Erschöpfungswirkung knüpft an das Inverkehrbringen im Inland an. Solange, abgesehen von der besonderen rechtl Situation in der EU (Rn 133 ff) und im EWR (Rn 140), die Geltung eines in einem Staat erteilten Schutzrechts an dessen Grenzen endet (Territorialitätsgrundsatz), vermag die Erschöpfung Wirkungen nur in dem Staat zu äußern, in dem das Inverkehrbringen erfolgt ist, sie endet an den Staatsgrenzen16906 (allerdings wird das Territorialitätsprinzip als Rechtfertigung für die Erschöpfung in Zweifel gezogen).16907 Zum Unionspatent Rn 119.
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2.Internationale Erschöpfung. Das Inverkehrbringen in Drittstaaten führt nach hM Erschöpfung nicht herbei.16908 Das gilt, soweit der Rechtsinhaber nicht einem Inverkehrbringen innerhalb des EWR zugestimmt hat.16909 Eine patentgeschützte Sache kann daher nicht eingeführt werden, ohne dass dadurch das inländ Patent benutzt wird, selbst wenn sie vom Inhaber mehrerer paralleler Patente im In- und Ausland in einem der Schutzstaaten in den Verkehr gebracht wird oder wenn das Inverkehrbringen im Ausland mit Zustimmung des Patentinhabers durch einen Dritten erfolgt ist.16910 § 9 steht daher einem Wiederinverkehrbringen bereits im Ausland in Verkehr gebrachter patentverletzender Gegenstände im Gebrauchtwarenhandel entgegen.16911
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Ob eine Lieferung ins Ausland für sich für das Inland erschöpft, ist str; 16912 es wird wie in Rn 107 zu differenzieren sein. Inverkehrbringen aus dem Ausland erschöpft selbst dann, wenn es ausschließlich zur Wiederausfuhr erfolgt.16913
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Dass Erschöpfung nicht eintritt, gilt selbst, wenn der betr Staat mit der EU ein Liberalisierungsabkommen geschlossen hat.16914 Dies gilt auch für Erzeugnisse, die in einem Land vor dessen Beitritt zur EU in Verkehr gebracht worden sind.16915 Der Patentinhaber mehrerer identischer Patente in verschiedenen Ländern der EU kann den Import patentierter Erzeugnisse von einem Mitgliedstaat in den anderen untersagen, falls der Lieferant im exportierenden Land diese Erzeugnisse außerhalb der EU erworben hat und ohne Zustimmung des Patentinhabers handelt; offengelassen wurde, ob dies auch gilt, wenn der Patentinhaber in solchen Fällen in zwei oder mehr EU-Staaten nebeneinander Ansprüche aus seinen inhaltsgleichen nationalen Schutzrechten erhebt und durchsetzt.16916
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Insb aus den Bestimmungen der PVÜ ergibt sich eine „internationale“ Erschöpfung nicht.16917 Art 6 TRIPS-Übk enthält sich ausdrücklich einer Regelung;16918 das TRIPS-Übk begründet auch keine WTO-weite Erschöpfung.16919

3.Gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung
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a. Grundsatz. Erschöpfung tritt unter bestimmten Voraussetzungen durch Inverkehrbringen in anderen EU-Staaten ein;16920 ausdrückliche Regelungen enthalten § 24 Abs 1 MarkenG16921 sowie für den Softwareschutz § 69c Nr 3 UrhG.16922 Art 34, 56 AEUV regeln den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Gemeinschaft in der Weise, dass mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung (nichttarifäre Handelshemmnisse) und Beschränkungen des Dienstleistungsverkehrs nach Maßgabe der Folgebestimmungen der Art 57–62 AEUV verboten sind. Dies gilt grds auch für Handelshemmnisse, die sich aus gewerblichen Schutzrechten ergeben. 16923 Art 36 Satz 2 AEUV bestimmt allerdings, dass ua solche Einfuhrverbote und -beschränkungen zulässig sind, die aus Gründen des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind;16924 sie dürfen aber jedoch weder ein Mittel der willkürlichen Diskriminierung sein noch eine verschleierte Beschränkung16925 des Handels zwischen den Mitgliedstaaten bewirken; solches ist noch nicht der Fall, wenn der Berechtigte seine Rechte nicht jedem gegenüber mit gleicher Strenge verfolgt.16926 Soweit Richtlinien des Unionsrechts Regelungen zur Harmonisierung der Maßnahmen nach Art 36 Satz 2 AEUV enthalten, sind nationale Maßnahmen nur anhand der Richtline und nicht nach Art 34 ff AEUV zu beurteilen; die Richtlinie ist jedoch im Licht der Vertragsbestimmungen über den freien Warenverkehr auszulegen.16927
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Grundlage für das Institut der „gemeinschaftsrechtl Erschöpfung“ ist das Spannungsverhältnis zwischen Art 34 AEUV und Art 101, 102 AEUV einerseits und Art 36 Satz 2 AEUV andererseits. Die Rechte, die ein Mitgliedstaat nach seinem nationalen Recht16928 dem Inhaber eines Patents verleiht, werden durch die Verbotsbestimmungen der Art 101, 102 AEUV in ihrem Bestand nicht beeinträchtigt, ihre Ausübung kann für sich allein nicht gegen sie verstoßen, wenn nicht eine Vereinbarung, ein Beschluss oder eine abgestimmte Verhaltensweise iSd Art 101 Abs 1 AEUV oder die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung nach Art 102 AEUV vorliegt.16929 Der EuGH verwendet seit 1990 die Unterscheidung zwischen Bestand und Ausübung nicht mehr, sondern stellt darauf ab, ob die Geltendmachung von Rechten aus dem Schutzrecht zum Schutz seines spezifischen Gegenstands erforderlich ist.16930
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Art 30 EG erlaubte Beschränkungen des freien Warenverkehrs nur, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts ausmachen,16931 nicht aber die Einführung willkürlicher und ungerechtfertigter Maßnahmen.16932 Auch nach Art 36 Satz 2 AEUV dürfen die Verbote oder Beschränkungen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten sein. Die Geltendmachung des Rechts kann eine solche Beschränkung sein, wenn sie zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde.16933 Beim Patent ist dieser Gegenstand das dem Inhaber zum Ausgleich für die Erfindertätigkeit verliehene Recht, gewerbliche Erzeugnisse herzustellen und in Verkehr zu bringen, mithin die Erfindung selbst oder im Weg der Lizenzvergabe zu verwerten, und sich gegen Zuwiderhandlungen zur Wehr zu setzen. Die Nichterschöpfung der Rechte des Patentinhabers beim Vertrieb in einem anderen Mitgliedsstaat kann sich als Hindernis für den freien Warenverkehr auswirken und berührt damit Art 34 AEUV. Der freie Warenverkehr hat grds Vorrang.16934 Die Art 34 AEUV und 36 AEUV verbieten es es einem Mitgliedstaat nicht, die Beihilfe zum unerlaubten Verbreiten von Vervielfältigungsstücken geschützter Werke in Anwendung seiner nationalen Vorschriften strafrechtlich zu verfolgen, wenn Vervielfältigungsstücke im Rahmen eines Verkaufsgeschäfts an die Öffentlichkeit verbreitet werden, das speziell auf die Öffentlichkeit in diesem Mitgliedstaat ausgerichtet ist und von einem anderen Mitgliedstaat aus abgeschlossen wird, in dem Schutz nicht besteht oder nicht durchsetzbar ist.16935
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b. Inverkehrbringen durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung. Ein Hindernis für den freien Warenverkehr ist nicht gerechtfertigt, wenn das (konkrete körperliche)16936 Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig (und sei es auch nur zum Zweck des Exports16937) auf den Markt gebracht worden ist,16938 dies nicht nur, wenn der Patentinhaber über Parallelpatente verfügt,16939 sondern auch, wenn in diesem Mitgliedsstaat Patentschutz nicht besteht16940 oder Patentierbarkeit nicht bestand.16941 Erschöpfungswirkung tritt auch ein, wenn die Inhaber der Parallelpatente wirtschaftlich verbunden sind.16942 Str ist, ob aus der Freigabe der Diensterfindung seitens des ArbGb für EU-Staaten nach § 14 Abs 2 ArbEG Erschöpfungswirkung folgt.16943 Auf Konzernverbundenheit kommt es nicht an; auch Preisunterschiede aufgrund hoheitlicher Maßnahmen sind unbeachtlich;16944 dass sich hieraus Wettbewerbsverzerrungen ergeben können, ist nicht über die Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte zu lösen, sondern mit den Mitteln des Wirtschafts- und Kartellrechts. Zustimmung zum Inverkehrbringen liegt nicht in der Aussetzung der Vollstreckung eines vorläufig vollstreckbaren Unterlassungsgebots,16945 auch nicht in der Lieferung an einen Großhändler in einem Drittland, der nur für den Vertrieb im Drittland autorisiert ist, wenn Rückimport erfolgt;16946 erst recht nicht im bloßen Herstellen.16947 Die „Zustimmungstheorie“ des EuGH ist auf Kritik gestoßen.16948 Zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast Rn 118. Die Rspr des EuGH zur vertraglichen Aufspaltung bisher in einer Hand befindlicher Markenrechte16949 ist auf technische Schutzrechte nicht übertragbar.16950 Auf die besondere markenrechtl Problematik der Parallelimporte, insb des Umverpackens, von Arzneimitteln und der Entfernung von Kontrollhinweisen, ist hier nicht einzugehen (vgl Rn 116).16951 Übergibt der Markeninhaber die Ware in der Union im Rahmen eines „ab Werk-Verkaufs“ einem Frachtführer, ist sie in Verkehr gebracht, auch wenn der Käufer seinen Sitz außerhalb des EWR hat und die Ware dort vertrieben werden soll.16952 Eine Ausnahme statuiert der „Besondere Mechanismus“ (Rn 92 ff Einl).
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c. Inverkehrbringen durch Dritte. Es kommt darauf an, ob Zustimmung des Patentinhabers als zentrales Tatbestandsmerkmal zum Inverkehrbringen vorliegt;16953 der Begriff ist aufgrund des Gemeinschaftsrechts auszulegen.16954 Die Berufung auf den Patentschutz kann bei einem Erzeugnis, das aus einem Mitgliedsstaat stammt, in dem es nicht patentfähig ist, und von dem Dritten ohne Zustimmung des Patentinhabers hergestellt worden ist, gerechtfertigt sein, ebenso, wenn zwar Patente bestehen, ihre originären Inhaber aber rechtl und wirtschaftlich selbstständig sind.16955 Hat es der Patentinhaber versäumt oder nicht erreicht, Parallelpatente zu erwirken, haben die Schutzrechte Vorrang.16956 Die Bestimmungen über den freien Warenverkehr stehen der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften nicht entgegen, nach denen der Schutzrechtsinhaber befugt ist, Dritten die Herstellung der geschützten Teile zum Zweck des Verkaufs auf dem Binnenmarkt oder der Ausfuhr zu untersagen oder die Einfuhr geschützter Teile aus anderen Mitgliedstaaten, die dort ohne seine Erlaubnis hergestellt wurden, zu verhindern.16957 Das Bestehen eines Vorbenutzungsrechts in einem Mitglied staat erschöpft nicht in einem anderen.16958
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Dasselbe gilt, wenn das Erzeugnis in einem anderen Mitgliedstaat vom Inhaber einer Zwangslizenz an einem Parallelpatent, dessen Inhaber ebenfalls der Patentinhaber ist, hergestellt worden ist, unabhängig davon, ob die Zwangslizenz an ein Ausfuhrverbot geknüpft ist, in ihr Lizenzgebühren für den Patentinhaber festgesetzt sind und dieser sie angenommen hat.16959 Die Regelungen des Unionsrechts stehen der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften entgegen, wonach der Inhaber eines Patents für ein pharmazeutisches Erzeugnis berechtigt ist, sich der Einfuhr dieses Erzeugnisses aus einem anderen Mitgliedstaat durch einen Dritten zu widersetzen, wenn er das Erzeugnis in diesem Staat nach dessen Beitritt zur EU, aber zu einem Zeitpunkt, zu dem das Erzeugnis in diesem Staat nicht durch ein Patent geschützt werden konnte, erstmals in den Verkehr gebracht hat, es sei denn, der Patentinhaber kann beweisen, daß für ihn eine tatsächliche und gegenwärtige rechtl Verpflichtung besteht, das Erzeugnis in diesem Mitgliedsstaat in den Verkehr zu bringen.16960
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Soweit innerhalb der Gemeinschaft Schutzfristenunterschiede bestehen, erschöpft das auf der kürzeren Schutzfrist beruhende rechtmäßige Inverkehrbringen in einem anderen Mitgliedstaat nicht.16961 Auch der Ablauf der Schutzdauer in einem Mitgliedstaat wirkt sich grds nicht auf die anderen aus.16962
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4.Für den (im Verhältnis zu Island, Liechtenstein und Norwegen relevanten) Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)16963 gelten dieselben Grundsätze wie innerhalb der EU (so ausdrücklich § 24 Abs 1 MarkenG).16964 Hierzu enthält das Protokoll 28 über geistiges Eigentum zum EWR-Abkommen Bestimmungen (vgl zB auch die Regelung in § 6 Abs 3 öHlSchG). Jedoch können die Staaten des EWR die internationale Erschöpfung im Markenrecht beibehalten.16965 Umstr ist, ob dies zum Weiterexport in die EU berechtigt.16966 Das Verhältnis Schweiz – Liechtenstein regelt Art 1 der Ergänzungsvereinbarung zum schweizerischliechtensteinischen Patentschutzvereinbarung vom 2.11.1994.
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Schweiz. MWv 1.7.2009 wurde in Art 9a schweiz PatG der Grundsatz der regionalen Erschöpfung im EWR übernommen; nach Abs 1 gilt dann, wenn der Patentinhaber eine patentgeschützte Ware im Inland oder im EWR in Verkehr gebracht oder ihrem Inverkehrbringen im Inland oder im EWR zugestimmt hat, dass diese Ware gewerbsmäßig eingeführt und im Inland gewerbsmäßig gebraucht oder weiterveräußert werden darf; Abs 2 enthält eine entspr Regelung für Vorrichtungen, Abs 3 betrifft patentgeschütztes biologisches Material. Eine Ausnahme sieht Abs 5 für Waren vor, deren Preis staatlich festgelegt wird, für die weiterhin der Grundsatz der nationalen Erschöpfung gilt. Abs 4 betrifft das Inverkehrbringen außerhalb des EWR, also die internationale Erschöpfung, für die es darauf ankommt, ob der Patentschutz für die funktionelle Beschaffenheit der Ware nur untergeordnete Bedeutung hat, was mangels Glaubhaftmachung des Gegenteils vermutet wird.16967 Die Regelung betrifft nur die Erschöpfungswirkung in der Schweiz; aus ihr kann nicht abgeleitet werden, dass Inverkehrbringen in der Schweiz auch im Inland erschöpft.
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IV.Eine entsprechende Anwendung der Erschöpfungsgrundsätze auf von Dritten aufgrund eines Vorbenutzungsrechts rechtmäßig in Verkehr gebrachte Erzeugnisse ist geboten (Rn 45 zu § 12); dazu, wieweit dies auch zugunsten des Benutzers gilt, der nach dem Prioritäts- oder Anmeldezeitpunkt, aber vor Veröffentlichung der Patenterteilung Benutzungshandlungen vorgenommen hat, Rn 55 ff zu § 12.









§ 9a

(Wirkungen bei biologischem Material)

(1) Betrifft das Patent biologisches Material, das auf Grund einer Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, so erstrecken sich die Wirkungen von § 9 auf jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist.

(2) Betrifft das Patent ein Verfahren, das es ermöglicht, biologisches Material zu gewinnen, das auf Grund einer Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, so erstrecken sich die Wirkungen von § 9 auf das mit diesem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen Material gewonnen wird.

(3) 1Betrifft das Patent ein Erzeugnis, das auf Grund einer Erfindung aus einer genetischen Information besteht oder sie enthält, so erstrecken sich die Wirkungen von § 9 auf jedes Material, in das dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funktion erfüllt. 2§ 1a Abs. 1 bleibt unberührt.

Ausland: Bosnien und Herzegowina: Art 75 PatG 2010; Frankreich: Art L 613-2-1 CPI; Litauen: Art 281 PatG; Nordmazedonien: § 90 GgR; Norwegen: Sec 3a PatG; Österreich: § 22b PatG; Polen: Art 934 GgE; Schweiz: Art 8b PatG: genetische Information; Art 8c PatG: Nukleotidsequenzen); Serbien: Art 53 PatG 2004; Slowakei: § 13 Abs 5, 6 PatG; Türkei: Art 85 Abs 5 G 6769 (2016)

Übersicht

A.Entstehungsgeschichte; Hintergrund

B.Systematik

C.Sachschutz

D.Verfahrenserzeugnisse

E.Genetische Information

Schrifttum (Schrifttum vor 1978 s 8. Aufl): Beier/Ohly Was heißt „unmittelbares Verfahrenserzeugnis“? GRUR Int 1996, 973; Chambers Exhaustion Doctrine in Biotechnology, IDEA 1995, 289; Deutsch Gentechnologie und Recht, ZRP 1985, 73; Ensthaler/Zech Stoffschutz bei gentechnischen Patenten, GRUR 2006, 529; Erlbacher/von Rintelen Neueste Rechtsprechung der Europäischen Gerichte in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Tiergesundheit und Pflanzenschutz, AUR 2013, 325; Funder Rethinking Patents for Plant Innovation, EIPR 1999, 551; Grund/Burda The New German Patent Law Fails to Transpose the EC Directive 98/44/EC Correctly, 2004–2005 BSLR 128; Haedicke Die Harmonisierung von Patent- und Sortenschutz im Gesetz zur Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie, Mitt 2005, 241; Haedicke Auskreuzung transgener Pflanzen und Patentrecht, FS T. Schilling (2007), 237; Heath The Scope of DNA Patents in the Light of the Recent Monsanto Decisions, IIC 2009, 940; Hoeren Der Schutz von Pflanzenerfindungen in Europa, AUR 2005, 145; Hüttermann/Storz Die möglichen Auswirkungen des Monsanto-Urteils des EuGH auf das Konzept des Stoffschutzes bei chemischen Verbindungen, Mitt 2011, 1; Ischebeck Die Patentierung von Tieren, Diss Bonn (2015); Knapowski Landwirte als Patentverletzer? Mitt 2011, 447; Kock Purpose-bound protection for DNA sequences: in through the back door? Journal of Intellectual Property Law & Practice 2010, 495; Krauß Die Effekte der Umsetzung der Richtlinie über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen auf die deutsche Praxis im Bereich dieser Erfindungen, Mitt 2005, 490; Krauß Aktuelles aus der Biotechnologie – Von Brokkoli und Sonnenblumen, wann sind Pflanzen natürlich hergestellt? Mitt 2008, 254; Krauß Aktuelles aus dem Bereich Biotechnologie: Willkommen im Sonderrecht für den Stoffschutz auf DNA-Sequenzen, Mitt 2011, 54; Moufang Genetische Erfindungen im Gewerblichen Rechtsschutz, 1988; Metzger Der Schutzumfang von Patenten auf Pflanzen nach den EPA-Entscheidungen „Brokkoli II“/„Tomate II“, GRUR 2016, 549; Neumeier Sortenschutz und/oder Patentschutz für Pflanzenzüchtungen, 1990; Schrell Funktionsgebundener Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen? GRUR 2001, 782; Straus Völkerrechtliche Verträge und Gemeinschaftsrecht als Auslegungsfaktoren des Europäischen Patentübereinkommens – dargestellt am Patentierungsausschluß von Pflanzensorten in Artikel 53 (b), GRUR Int 1998, 1; Straus Optionen bei der Umsetzung der Richtlinie EG 98/44 über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (2004), 16 im Internet unter www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/j10015d.pdf; Straus The Scope of Protection conferred by European patents on transgenic plants and on methods for their production, FS M. Levin, Norstedts Juridik 2008, 543; Teschemacher Biotechnologische Erfindungen in der Erteilungspraxis des Europäischen Patentamts, GRUR Int 1987, 303 = IIC 1988, 18; Thumm Research and Patenting in Biotechnology. A Survey in Switzerland, IGE Publication Nr 1 (12.03); van de Graaf Patent Law and Modern Biotechnology, Diss Rotterdam 1997; van Overwalle The Implementation of the Biotechnology Directive in Belgium and its After-Effects, IIC 37 (2006), 889; van Raden/D. von Renesse „Überbelohnung“ – Anmerkungen zum Stoffschutz für biotechnologische Erfindungen, GRUR 2002, 393; D. Walter Patentrechtliche Betrachtungen zu modernen Züchtungsverfahren und daraus hervorgehenden Pflanzen und Tieren, Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 2008, 359; D. Walter Klassische und markergestützte Zuchtverfahren: Nach kein Patentrezept für Tomaten und Brokkoli, GRURPrax 2010, 329; Willnegger (Anm), GRUR Int 2010, 848; Würtenberger Wem gehört die Mutation einer geschützten Pflanzensorte? GRUR 2009, 378; Würtenberger (Anm), GRUR 2012, 1016.

A.Entstehungsgeschichte; Hintergrund

1

Die Bestimmung, die wie § 9b und § 9c auch auf eur Patente anzuwenden ist (Art 64 EPÜ), ist durch das BioTRlUmsG eingestellt worden.16997 Abs 1 entspricht Art 8 Abs 1 BioTRl, Abs 2 Art 8 Abs 2 BioTRl, Abs 3 Satz 1 Abs 9 BioTRl. Ob die natürliche Vermehrung von biologischem Vermehrungsgut eine Herstellung des patentgeschützten Erzeugnisses oder eine Verwendung des geschützten Verfahrens darstellt, war umstr,16998 ebenso, ob bei einem biologischen Verfahren auch die Vermehrungsprodukte unmittelbare Verfahrenserzeugnisse sind.16999 Zur Kollisionsproblematik mit dem Patentierungsausschluss für Pflanzensorten Rn 10. Art 8–11 BioTRl enthalten eine differenzierte Regelung, die durch §§ 9a–9c in das nationale Recht umgesetzt wird. § 9c Abs 3 schränkt die Anwendbarkeit der Regelung dahin ein, dass Auskreuzungen (unbeabsichtigte Vermehrungen) nicht erfasst werden (Rn 15 ff zu § 9c).

2

Das Biopatent-Monitoring der Bundesregierung wird durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft seit 2013 durchgeführt. Die Ergebnisse werden zweijährlich im Biopatentbericht dargestellt. Die Zahl der entspr Patentanmeldungen und -erteilungen beim DPMA und beim EPA werden im jeweiligen Bericht17000 genannt.17001


B.Systematik

3

§ 9a bezieht bei Patenten, die biologisches Material betreffen, das aufgrund einer Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist (vgl Rn 5), durch Vermehrung gewonnenes oder dieselbe genetische Information enthaltendes biologisches Material (§ 2a Abs 3 Nr 1) in die Wirkungen des § 9 ein.17002 Dadurch soll verhindert werden, dass bei sich selbst vermehrendem Material der Patentschutz mit der ersten Generation endet.17003 Für biologisches Material, das notwendigerweise Ergebnis der Verwendung ist, für die es in Verkehr gebracht worden ist, ist in § 9b (entspr Art 10 BioTRl) eine Erschöpfungsregelung enthalten, wenn das gewonnene Vermehrungsmaterial nicht für andere Vermehrungen verwendet wird. Verbotsrechte können danach nicht geltend gemacht werden, wenn die Veräußerung zu Vermehrungszwecken erfolgte; dies gilt aber grds nur für die erste Vermehrung.17004 Schließlich enthält § 9c entspr Art 11 BioTRl eine an das SortRecht angelehnte besondere Regelung für Landwirte, die ihr Erntegut oder Zuchtvieh in bestimmtem Umfang verwenden dürfen („Landwirteprivileg“).


C.Sachschutz

4

Bei Patenten auf biologisches Material, das aufgrund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, sieht Abs 1 in Übereinstimmung mit Art 8 Abs 1 BioTRl vor, dass sich die Wirkungen des § 9 auf jedes aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnenes Material erstreckt, das mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist. Die Schutzwirkungen erstrecken sich demnach so lange in die Folgegenerationen, wie die erfindungsgemäßen Eigenschaften noch vorhanden sind (Begr).

5

Die Eigenschaften müssen auf die Erfindung zurückgehen;17005 es kommt aber nicht darauf an, ob sie ursprünglich offenbart oder Grund für die Patenterteilung waren.17006

6

Vermehrung iSd Bestimmung umfasst Fortpflanzung („Reproduktion“) wie (vegetative und generative) Vermehrung im engeren Sinn (in der engl Version der BioTRl „propagation“ und „multiplication“). Patentschutz kann sich daher auf eine Pflanzensorte erstrecken, ohne dass diese als solche selbst patentierbar wäre.17007 Erfasst werden auch Fälle sein, in denen die Eigenschaften zwar zunächst ohne das Zutun des sie Nutzenden verfügbar wurden („Auskreuzungen“, Rn 15 ff zu § 9c, zB duch Windflug), vom Nutzer aber zielgerichtet ausgenützt werden, jedoch kann die fehlende Absicht, die Erfindung zu benutzen und einen Vorteil aus ihr zu ziehen, erheblich sein.17008

7

Das gewonnene Material muss mit dem Ausgangsmaterial nicht identisch sein; Abweichungen sind unschädlich, solange die bestimmten Eigenschaften (Rn 4) erhalten bleiben,17009 nicht aber darüber hinaus.17010 Dies erfordert eine wertende Betrachtung dahin, ob diese noch in einem beachtlichen Ausmaß vorhanden sind.17011


D.Verfahrenserzeugnisse

8

Abs 2 regelt in Umsetzung von Art 8 Abs 2 BioTRl, dass biologisches Material mit bestimmten Eigenschaften (Rn 4 f) als Verfahrenserzeugnis den Wirkungen des § 9 unterliegt.17012 Erfasst sind in erster Linie Herstellungsverfahren, aber auch Verwendungsverfahren, wenn sie derartiges Material hervorbringen.17013

9

Der Schutz erfasst neben dem unmittelbaren Verfahrenserzeugnis auch jedes andere mit denselben Eigenschaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abw Form aus dem unmittelbar gewonnenen Material gewonnen wird (vgl Rn 7).17014 Der Patentschutz erfasst damit auch die Folgegenerationen, sofern sich die Eigenschaften in ihnen erhalten.17015 Bei markerorientierter Selektion wird die Technizität nicht zu verneinen sein, jedoch wird beachtet werden müssen, dass jedenfalls ein Verfahren, das nur auf einer Selektion und nicht auch auf einer Kreuzung beruht, als solches grds als Arbeitsverfahren und nicht als Herstellungsverfahren zu betrachten ist.17016

10

Ob Schutzansprüche auf Pflanzensorten oder Tierarten als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse iSd § 9 Satz 2 Nr 3 aufgestellt werden können, war str;17017 nach jüngerer Auffassung des EPA ist bei einem Verfahren zur Herstellung einer Pflanzensorte Art 64 Abs 2 EPÜ (Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses) nicht zu berücksichtigen.17018 Dem ist unter systematischen Gesichtspunkten zuzustimmen17019 und dem tragen auch die Abhängigkeitsregelungen der BioTRl Rechnung. Dass patentechtl Schutz als Verfahrenserzeugnis eintritt, steht der Patentierung demnach nicht entgegen, dagegen kommt Schutz der Sorte als Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens nicht in Betracht (vgl die Regelung in § 10b Nr 1 SortG und in § 9b aufgrund des Art 10 BioTRl).17020 Auch Erzeugnisse, die unmittelbar durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren erhalten werden, sind nicht patentierbar, wie jetzt ausdrücklich § 2a Abs 1 Nr 1 bestimmt (Rn 2, 19 zu § 2a).25


E.Genetische Information

11

Abs 3 bestimmt in Umsetzung von Art 9 BioTRl, dass bei Erzeugnissen, die aus genetischer Information bestehen oder diese enthalten, grds jedes Erzeugnis unter den Schutz des § 9 fällt, in dem diese Information ebenfalls enthalten ist und ihre Funktion erfüllt. Daraus ist in solchen Fällen ein funktionsbezogener Sachschutz abgeleitet worden. Der EuGH hat entschieden, dass Art 9 BioTRl dann, wenn das patentierte Erzeugnis in dem Verarbeitungserzeugnis (Sojamehl) enthalten ist, wo es nicht die Funktion erfüllt, für die es patentiert ist, diese Funktion jedoch zuvor in der Pflanze erfüllt hat, aus der das Verarbeitungserzeugnis gewonnen wurde, oder wenn das Erzeugnis diese Funktion möglicherweise erneut erfüllen könnte, nachdem das Material aus dem Verarbeitungserzeugnis isoliert und dann in die Zelle eines lebenden Organismus eingebracht worden ist, keinen patentrechtl Schutz gewährt, und abw nationalen Regelungen („absoluter Stoffschutz“) entgegensteht.26 Der EuGH bestätigt dabei die Vereinbarkeit dieser Auslegung mit dem TRIPS-Übk. Weitergehender, vor Erlass der Richtlinie begründeter nationaler Schutz kann nicht geltend gemacht werden.27 Nach der Gesetzesbegr erstrecken sich die Schutzwirkungen auch „horizontal“.28 Es ist vertreten worden, dass sie das synthetisierte Protein erfassen, in das die Information Eingang findet und in dem sie (teilweise) enthalten ist.29 Der Schutz besteht nur solange, wie das Material die durch die Information vermittelte Eigenschaft hat.30 Jedoch sind die Patentierungsausschlüsse nach § 1a Abs 1 (nach Abs 3 Satz 2; zur Rechtslage bei eur Patenten Rn 2 vor § 9) und der Ausschluss der Patentfähigkeit des menschlichen Körpers zu beachten (so ausdrücklich Art 8b Satz 2 schweiz PatG).31 Hierdurch werden Patente nach § 1a Abs 4 nicht erfasst, wie sich im Umkehrschluss aus dieser Bestimmung ergibt.










§ 9b

(Erschöpfung bei biologischem Material)

1 Bringt der Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung ein Dritter biologisches Material, das auf Grund der Erfindung mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet ist, im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder in einem Vertragssaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr, und wird aus diesem biologischen Material durch generative oder vegetative Vermehrung weiteres biologisches Material gewonnen, so treten die Wirkungen von § 9 nicht ein, wenn die Vermehrung des biologischen Materials der Zweck war, zu dem es in den Verkehr gebracht wurde. 2 Dies gilt nicht, wenn das auf diese Weise gewonnene Material anschließend für eine weitere generative oder vegetative Vermehrung verwendet wird.

Ausland: Litauen: Art 281 Abs 4 PatG; Nordmazedonien: vgl § 96 GgR; Norwegen: Sec 3b PatG; Österreich: § 22c Abs 1 PatG; Polen: Art 935 Nr 1 GgE; Schweiz: Art 9a Abs 3 PatG; Serbien: Art 54 PatG 2004; Slowakei: § 16 Abs 2 PatG; Türkei: Art 85 G 6769 (2016)

Schrifttum (s auch § 9c): Chambers The Exhaustion Doctrine in Biotechnology, IDEA 1995, 289; Claessen Erschöpfung im Urheberrecht und im gewerblichen Rechtsschutz, IPRB 2018, 37; Knapkowski Landwirte als Patentverletzer, Mitt 2011, 447; Metzger Der Schutzumfang von Patenten auf Pflanzen nach den EPA-Entscheidungen „Brokkoli II“/„Tomate I“, GRUR 2016, 549.

1

A.Zur Entstehungsgeschichte und Inkrafttreten Rn 1 zu § 9a. Die Regelung, die Art 10 BioTRl in redaktionell abw Fassung, aber ohne inhaltliche Änderung umsetzt, entspricht sachlich weitgehend § 10b Nr 1 SortG.17119

B.Erschöpfung

2

Für Vermehrungsmaterial mit bestimmten Eigenschaften (Rn 4 f zu § 9a), das notwendigerweise Er- gebnis der Verwendung ist, für die das biologische Material (zB Saatgut) in der EU oder im EWR vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung (Rn 136 zu § 9) in Verkehr gebracht worden ist, sieht § 9b entspr Art 10 BioTRl Erschöpfung vor, wenn das gewonnene Vermehrungsmaterial nicht für andere Vermehrungen verwendet wird.17120 Die Regelung trägt der Vermehrungsfähigkeit biologischen Materials Rechnung.17121 Inverkehrbringen außerhalb dieses Gebiets führt Erschöpfung nicht herbei.17122 Das gilt auch für die Schweiz, wo nach Art 9 Abs 3 schweiz PatG auch das Inverkehrbringen im EWR privilegiert ist. Darauf, wo die Vermehrung erfolgt, kommt es nicht an.17123 Die patentgemäßen Eigenschaften müssen bei der Vermehrung nicht erhalten bleiben.17124 Die Erschöpfung kann sich nur auf bestimmte Pflanzen, Pflanzenteile und bestimmtes Material beziehen.17125

3

Erschöpfung nach § 9b setzt voraus, dass das biologische Material (§ 2a Abs 3 Nr 1, Rn 32 zu § 2a) zum Zweck der Vermehrung in Verkehr gebracht wurde.17126 Andere Zwecke als Vermehrung sind insb Konsumzwecke (zB Nahrungsmittel, Ziergewächse), aber auch Inverkehrbringen zur Schlachtvieherzeugung usw. Alleiniger Zweck muss die Vermehrung nicht gewesen sein.17127 Die Zweckbestimmung beurteilt sich nach der getroffenen Vereinbarung, bei Fehlen einer solchen nach den objektiven Umständen (zB Aufbereitung als Saatgut; Verkauf an Landwirt).17128 Widmung nach Inverkehrbringen wird grds als möglich angesehen.17129

4

Die Darlegungs- und Beweislast liegt nach allg Grundsätzen bei dem, der sich auf Erschöpfung beruft,17130 jedoch können Ausnahmen und Erleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr sowohl aus Erfahrungen des täglichen Lebens17131 als auch unter dem Gesichtspunkt der Marktabschottung17132 und aus Zumutbarkeitsgesichtspunkten17133 (vgl Rn 118 zu § 9) in Betracht kommen.17134

5

Anders als nach § 9c kommt als Begünstigter jedermann in Betracht. Es ist gleichgültig, ob die weiter vermehrten Pflanzen zur Veräußerung oder für den Eigenanbau bestimmt sind.17135


C.Ausnahme (Satz 2)

6

Die Erschöpfung ist hier nicht umfassend; sie erfasst nicht die Benutzung des gewonnenen Materials für weitere generative oder vegetative Vermehrung (zB Weiterverkauf als Saatgut oder erneuter Anbau),18 wohl aber jede andere Verwendung.19

7

§ 9c Abs 1, 2 sieht im Rahmen des „Landwirteprivilegs“ Ausnahmen von der Ausnahme bei pflanzlichem Vermehrungsmaterial, landwirtschaftlichen Nutztieren und tierischem Vermehrungsmaterial vor.20









§ 9c

(Landwirteprivileg)

(1) 1 Wird pflanzliches Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten an einen Landwirt zum Zweck des landwirtschaftlichen Anbaus in Verkehr gebracht, so darf dieser entgegen den §§ 9, 9a und 9b Satz 2 sein Erntegut für die weitere generative oder vegetative Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb verwenden. 2 Für Bedingungen und Ausmaß dieser Befugnis gelten Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 in seiner jeweils geltenden Fassung sowie die auf dessen Grundlage erlassenen Durchführungsbestimmungen entsprechend. 3 Soweit sich daraus Ansprüche des Patentinhabers ergeben, sind diese entsprechend den aufgrund Artikel 14 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 erlassenen Durchführungsbestimmungen geltend zu machen.

(2) 1Werden landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten an einen Landwirt in Verkehr gebracht, so darf der Landwirt die landwirtschaftlichen Nutztiere oder das tierische Vermehrungsmaterial entgegen den §§ 9, 9a und 9b Satz 2 zu landwirtschaftlichen Zwecken verwenden. 2 Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Überlassung der landwirtschaftlichen Nutztiere oder anderen tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortführung seiner landwirtschaftlichen Tätigkeit, jedoch nicht auf den Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer Vermehrung zu Erwerbszwecken.

(3) 1 § 9a Abs. 1 bis 3 gilt nicht für biologisches Material, das im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wurde. 2Daher kann ein Landwirt im Regelfall nicht in Anspruch genommen werden, wenn er nicht diesem Patentschutz unterliegendes Saat- oder Pflanzgut angebaut hat.

Ausland: Belgien: Art 27 quinquies PatG; Frankreich: Art 613-5-1 CPI; Litauen: Art 26 Abs 5–7 PatG; Norwegen: Sec 3c PatG; Österreich: § 22c Abs 2–4 PatG; Polen: Art 935 Nr 2, 3 GgE; Schweiz: Art 9 Satz 1 Buchst f PatG entspricht Abs 3; Serbien: Art 69 PatG 2004; Slowakei: § 16 Abs 3, 43 PatG; Türkei: Art 85 Abs 4 G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 60 Abs 5 Buchst g Patents Act; Schedule A1

Übersicht

A.Allgemeines

B.„Landwirteprivileg“:

I.Grundsatz

II.Pflanzliches Vermehrungsmaterial:
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1.Allgemeines

2.Voraussetzungen der Verwendung

C.Auskreuzungen (Absatz 3)

Schrifttum (zum „Landwirteprivileg“ s die Angaben bei Keukenschrijver SortSch2 zu § 10a SortG): Bostyn Octrooieren van klonen en andere biologische merkwardigheiden, BIE 1997, 403; Girsberger Keine Patente mehr auf Weizen & Co.? sic! 2002, 541; B. Goebel Pflanzenpatente und Sortenschutzrechte im Weltmarkt, 2001; Haedicke Harmonisierung von Patent- und Sortenschutz im Gesetz zur Umsetzung der Biotechnologie-Richtline, Mitt 2005, 241; Haedicke Auskreuzung transgener Pflanzen und Patentrecht, FS T. Schilling (2007), 237; Knapowski Landwirte als Patentverletzer: Patente der Biotech-Industrie als Bedrohung der deutschen Landwirtschaft? Mitt 2011, 447; Kock/Porzig/Willnegger Der Schutz von pflanzenbiotechnologischen Erfindungen und von Pflanzensorten unter Berücksichtigung de r Umsetzung der Biopatentrichtlinie, GRUR Int 2005, 183; Luttermann/Mitulla Genpatente und Monopolbildung bei Saatgut (Genetic Use Restriction Technology), ZLR 2008, 390; Scalise/Nugent International Intellectual Property Protection for Living Matter: Biotechnology, Multinational Conventions and the Exception for Agriculture, 27 Case Western Journal of International Law (1995), 83; Seitz/Kock Wettbewerbsrechtliche Aspekte von Sortenschutz- und Patentlizenzen im Saatgutbereich, GRUR Int 2012, 711; Spranger Landwirteprivileg bei Patentierung biotechnologischer Erfindungen nach der EG-Biotechnologie-Richtline, AgrarR 1999, 240; van der Kooij Towards a Breeder’s Exemption in Patent Law? EIPR 2010, 545; D. Walter Patentrechtliche Betrachtungen zu modernen Züchtungsverfahren und daraus hervorgehenden Pflanzen und Tieren, Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 2008, 359; Wan/Meng A Case for a Limited Breeding Exemption from Patent Protection, IIC 49 (2018), 384.

A.Allgemeines

1

Zur Entstehungsgeschichte Rn 1 zu § 9a. Die Bestimmung gilt für nationale wie für eur Patente. Abs 1 und 2 setzen Art 11 BioTRl um; Abs 1 entspricht im wesentlichen der Regelung im gemeinschaftlichen (Art 14, 15 GemSortV) wie im nationalen SortRecht (§ 10a Abs 2–7 SortG). Abs 2 enthält eine parallele Regelung für Tiere und tierisches Vermehrungsmaterial („Zuchtvieh“ nach der BioTRl). Abs 3 betrifft die „zufällige“ Vermehrung („Auskreuzungen“); die Anwendbarkeit dieser Regelung im SortRecht erscheint zwh. Die Einführung eines Nachbaurechts iS eines allg „Landwirteprivilegs“ war umstritten (näher 8. Aufl). Eine entspr Ausgestaltung oder Anpassung der Erschöpfungsregelung wurde dagegen als gangbar angesehen. Nachbaurechte können nicht gehandelt werden; für sie besteht kein besonderer Markt.17203


B.„Landwirteprivileg“

I.Grundsatz

2

In den Erwägungsgründen zur BioTRl ist ausgeführt, die Funktion eines Patents bestehe darin, dem Erfinder mit einem ausschließlichen, aber zeitlich begrenzten Nutzungsrecht zu belohnen und damit einen Anreiz für erfinderische Tätigkeit zu schaffen. Der Patentinhaber müsse berechtigt sein, die Verwendung patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umständen zu verbieten, die den Umständen gleichstünden, unter denen die Verwendung nicht replizierenden Materials verboten werden könnte, dh bei der Herstellung des patentierten Erzeugnisses selbst (Nr 46). In diesem Rahmen ist die Verwendung von Nutztieren und tierischen oder pflanzlichen Vermehrungsguts zu landwirtschaftlichen Zwecken erlaubt; dies umfasst ua die Verwendung von Nachkommen der Tiere zur Fortführung der Landwirtschaft, nicht aber die gewerbliche Züchtung.17204 Das „Landwirteprivileg“ hat Aufnahme in den am 29.6.2004 für Deutschland in Kraft getretenen „Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft“ gefunden.17205 Die Nachbauberechtigung begründet ein absolutes Recht des Landwirts auf Nachbau.17206


II.Pflanzliches Vermehrungsmaterial

3

1.Allgemeines. Die Erwägungsgründe zur BioTRl führen aus, es sei notwendig, eine Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers vorzusehen, wenn Vermehrungsmaterial, in das die geschützte Erfindung Eingang gefunden habe, vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung an einen Landwirt verkauft werde. Damit solle dem Landwirt gestattet werden, sein Erntegut für spätere Vermehrung in seinem eigenen Betrieb zu verwenden. Das Ausmaß und die Modalitäten der Ausnahmeregelung seien auf das Ausmaß und die Bedingungen zu beschränken, die in der GemSortV (VO (EG) Nr 2100/94) vorgesehen seien (Nr 47). Vom Landwirt könne nur die Vergütung verlangt werden, die im gemeinschaftlichen SortRecht festgelegt sei (Nr 48). Der Patentinhaber könne seine Rechte gegenüber dem Landwirt geltend machen, der die Ausnahme missbräuchlich nutze, oder gegenüber dem Züchter, der die Pflanzensorte, in die die geschützte Erfindung Eingang gefunden habe, entwickelt habe, falls dieser seinen Verpflichtungen nicht nachkomme (Nr 49). D amit trägt die Bestimmung in gewissem Umfang der „traditionellen Gepflogenheit“ der Landwirte17207 Rechnung, einen Teil der Ernte (Absaat) zur erneuten Aussaat zu verwenden. Der Nachbau ist nur erlaubt, solange der Landwirt seine Verpflichtungen erfüllt. Die Vereinbarkeit der Regelung mit Art 30 TRIPS-Übk ist (mit Ausnahme der Privilegierung der Kleinlandwirte) in Zweifel gezogen worden.17208 Die Bedingungen der Privilegierung entsprechen der beim gemeinschaftlichen Sortenschutz; Abs 1 Satz 2 regelt dies in Form einer „dynamischen“ Verweisung. Auf die Kommentierungen zum SortRecht17209 ist zu verweisen; nachfolgend werden nur die Besonderheiten im Patentrecht dargestellt.

4

2. Besonderheiten im Patentrecht. Die Regelung betrifft anders als im SortRecht patentgeschütztes Erntegut. Sie verweist auf die Durchführungsbestimmungen zu Art 14 Abs 3 GemSortV; dadurch soll sichergestellt werden, dass etwaige Vergütungsansprüche der Inhaber von Patent- und Sortenschutzrechten gemeinsam geltend gemacht werden können und dass sich der Landwirt grds nur mit einem Partner auseinandersetzen muss (Begr).

5

Die Auskunftspflicht des Landwirts entspricht der beim SortSchutz. Der Patentschutz muss nachgewiesen werden.17210 Dass der Anspruch nach § 9c wie der Anspruch nach SortRecht auf die Sorte und den Sortenschutzinhaber beschränkt („sortenbezogen“) ist, für die bzw den der Nachbau nachgewiesen oder vorgesehen ist,17211 ist angesichts des anderen Ansatzpunkts im Patentrecht abzulehnen.17212 Damit kann auch der im SortRecht geltende Grundsatz, dass die Auskunft erstmals für das Wirtschaftsjahr zu erteilen ist, für das der SortInhaber über die notwendigen Anhaltspunkte verfügt,17213 nur mit der Maßgabe gelten, dass sich diese Anhaltspunkte auf die Nutzung patentgeschützten Vermehrungsguts insgesamt beziehen müssen. Der im Gesetz vorgesehene Anspruch für bis zu drei zurückliegende Jahre setzt wie im SortRecht voraus, dass der Berechtigte in dem ersten der vergangenen Jahre bereits ein auf entsprechenden Anhaltspunkten beruhendes Auskunftsverlangen an den Aufbereiter gerichtet hat.17214 Die sortrechtl begründeten Auskunftspflichten des Aufbereiters17215 werden auf § 9c schon deshalb grds nicht anwendbar sein, weil die Tatsache, dass es sich um patentgeschütztes Vermehrungsmaterial handelt, dem Aufbereiter angesichts des Fehlens des Unterscheidbarkeitskriteriums im Patentrecht der Patentschutz idR nicht offenbar werden und der Aufbereiter damit regelmäßig keine Anhaltspunkte dafür haben wird, dass er patentgeschütztes Material aufbereitet.17216 Den Aufbereiter treffen aber nach § 1 Abs 1 Nr 6 SaatAufzVO systematische Aufzeichnungspflichten; das gilt auch, wenn er nur Aufbereitungshandlungen im Rahmen zulässigen Nachbaus erbringt.17217 Die Rspr des EuGH17218 wie des BGH17219 steht dem nicht entgegen.17220 Dabei handelt es sich entgegen der Rspr des OLG Karlsruhe17221 um eine Marktverhaltensregel iSd § 4 Nr 11 UWG aF, denn eie spezifisch wettbewerbsbezogene Schutzfunktion in dem Sinn, dass die Regelung den Marktteilnehmer speziell vor dem Risiko einer unlauteren Beeinflussung ihres Marktverhaltens schützt, ist hierfür nicht erforderlich.17222

6

Schadensersatz. Nicht rechtmäßiger Nachbau begründet Patentverletzung und damit Schadenser- satzansprüche nach § 139 Abs 2.17223 Bei wiederholter vorsätzlicher Verletzung kommt Strafschadensersatz mindestens in Höhe des Vierfachen des Durchschnittsbetrags der Gebühr, die im selben Gebiet für die Erzeugung einer entsprechenden Menge lizenzierten Vermehrungsmaterials verlangt wird, nach Art 18 Abs 2 GemNachbauV in Betracht.17224


III.Tiere; tierisches Vermehrungsmaterial

7

1.Allgemeines. Nach den Erwägungsgründen der BioTRl soll es eine zweite Ausnahme Landwirten ermöglichen, geschütztes Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden (Nr 50). Mangels gemeinschaftsrechtl Bestimmungen für die Züchtung von Tierrassen sollten Umfang und Modalitäten dieser Ausnahmeregelung durch die nationalen Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt werden (Nr 51). Die Verwendung des Begriffs Vieh wird im nationalen Recht als zu eng vermieden (Begr). Erfasst ist nicht nur Zuchtvieh,17225 nicht erfasst sind aber Tiere, die für die Zwecke des landwirtschaftlichen Betriebs nicht verwendet zu werden pflegen, wie Sportpferde.17226

8

Die Kommission hat die Erklärung abgegeben, dass sie sich vom Zeitpunkt des Vorliegens einer gemeinschaftsrechtl Regelung über den Schutz von Tierrassen, die es dem Landwirt ermöglicht, geschützte Tiere zur Nachzucht zu verwenden, für eine Einbeziehung einer derartigen Ausnahme in die Richtlinie einsetzen werde.

9

Tierisches Vermehrungsmaterial iSd Bestimmung ist jegliches zur Hervorbringung eines Tiers geeignetes Material, wie Eier, Samen, Embryonen oder Gewebekulturen.17227

10

2.Die Voraussetzungen der Verwendung von landwirtschaftlichen Nutztieren und tierischem Vermehrungsmaterial zu landwirtschaftlichen Zwecken entsprechen im wesentlichen denen nach Abs 1, jedoch wird eine bestimmte Zweckbestimmung des Inverkehrbringens nicht vorausgesetzt, Inverkehrbringen an den Landwirt ist ausreichend.17228

11

Für Kleinlandwirte besteht anders als nach Abs 1 keine besondere Regelung; da Vergütungs- und Auskunftsansprüche nicht bestehen, ergab sich für sie auch keine Veranlassung.17229

12

Der Umfang der Privilegierung erfasst jegliche Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken.17230

13

Dies schließt grds auch die Vermehrung ein, jedoch nur im Rahmen der Fortführung des eigenen landwirtschaftlichen Betriebs,17231 der dabei auch erweitert werden darf. Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer Vermehrung zu Erwerbszwecken ist dagegen nicht privilegiert; die Nachzucht darf deshalb zwar als Schlacht- oder Nutzvieh, nicht aber als Zuchtvieh veräußert werden.17232

14

Anders als nach Abs 1 sind bei Tieren und tierischem Vermehrungsmaterial Vergütungs- und Aus- kunftsansprüche nicht begründet.



C.Auskreuzungen

15

Der gesetzestechnisch nicht voll geglückte, unter dem Eindruck eines Rechtsstreits vor dem SuprC Kanada17233 aufgenommene Abs 3 schränkt die Ansprüche nach § 9a für die Fälle ein, in denen biologisches Material (§ 2a Abs 3 Nr 1, Rn 32 zu § 2a) im Bereich der Landwirtschaft zufällig oder technisch nicht vermeidbar gewonnen wird, wobei eine gute landwirtschaftliche Praxis als Maßstab gelten32 und wodurch der Landwirt vor einer „aufgedrängten“ Bereicherung geschützt werden soll.33 Erfasst sind dadurch in erster Linie „Pollenflug-Auskreuzungen“.34 Die Regelung betrifft aber auch Auskreuzungen bei Tieren.35 Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche (§ 139) können bei Auskreuzungen regelmäßig nicht geltend gemacht werden.36 Ihrem Zweck entspr soll die Vorschrift eng auszulegen sein.

16

Nicht privilegiert ist der Fall, dass der Landwirt sich die Auskreuzung gezielt zunutze macht.37

17

Die Darlegungs- und Beweislast trifft grds den Landwirt, der sich auf Abs 3 beruft; aber auch ihm können Beweiserleichterungen zugute kommen.38 Dafür, dass sich der Landwirt eine Auskreuzung gezielt zunutze macht, soll der Patentinhaber die Beweislast tragen (Abs 3 Satz 2; vgl Rn 6 zu § 9a).39









§ 10

(Mittelbare Patentverletzung/Patentgefährdung)

(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur Benutzung der Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn, daß der Dritte den Belieferten bewußt veranlaßt, in einer nach § 9 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln.

(3) Personen, die die in § 11 Nr. 1 bis 3 genannten Handlungen vornehmen, gelten im Sinne des Absatzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung der Erfindung berechtigt sind.

Ausland: Belgien: Art 27 § 2 PatG 1984; China (VR): Art 130 Zivilgesetz, Art 118 Abs 1 Ausführungsrichtlinie Zivilgesetz; Dänemark: § 3 Abs 2 PatG 1996; Finnland: § 3 Abs 2 PatG; Frankreich: Art L 613-4 CPI; Irland: Sec 41 PatG 1992; Island: Art 3 Abs 2 PatG 1991; Italien: keine gesetzliche Regelung (näher Schiuma GRUR Int 2003, 813, 814 mit umfassenden Rspr-Nachw); Kroatien: Art 52 Abs 3, 4 PatG 1999; Litauen: Art 26 Abs 4 PatG; Luxemburg: Art 46 PatG 1992/1998; Niederlande: Art 73 ROW 1995; Österreich: das öst Recht kannte früher nur die Haftung von Mittätern, Anstiftern und Gehilfen nach allg Grundsätzen; eine Übernahme der dt Praxis wurde abgelehnt; die Übernahme der Regelung im GPÜ als § 22 Abs 3–5 PatG ist jedoch in der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004 erfolgt;17307 Norwegen: § 3 Abs 2 PatG; Schweden: § 3 Abs 2 PatG; Schweiz: keine ausdrückliche Regelung, nur Haftung nach Teilnahmegesichtspunkten nach Art 66 Buchst d PatG, in die die Rspr eine Art der Verantwortlichkeit für die mittelbare Patentverletzung hineininterpretiert hat;17308 Slowakei: § 15 Abs 1 Buchst d PatG 2001; Spanien: Art 51 PatG 1986; Tschech. Rep.: § 13a PatG (2000); Türkei: Art 74 VO 551; Ungarn: Art 19 Abs 3–5 PatG 1995; Türkei: Art 86 G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 60 Abs 2, 3 Patents Act; Zypern: Art 27 Abs 4 PatG 1998
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A.Entstehungsgeschichte; Anwendungsbereich

1

Die Bestimmung, der § 11 Abs 2 GebrMG entspricht, ist durch Art 8 Nr 4 des GPatG mWv 1.1.1981 als § 6a neu eingeführt worden (Art 17 Abs 3 GPatG) und hat durch die Neubek 1981 ihre geltende Bezeichnung erhalten. Sie ist nur auf Patentanmeldungen, die seit dem 1.1.1981 beim DPA/DPMA eingereicht worden sind, und auf darauf erteilte Patente anwendbar (Art 12 Abs 1 GPatG). Die Anwendbarkeit auf erstreckte DDR-Patente ergab sich aus §§ 4, 5 ErstrG. Zur Rechtslage vor Inkrafttreten des GPatG 8. Aufl Rn 4 ff.

2

Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung. Die Bestimmung in Art 26 EPG-Übk entspricht in modifizierter Form Art 8 Vorschlag GPVO (Art 26 GPÜ 1989; Art 30 GPÜ 1975; Art 34 Entwurf EPLA), die jedoch keine territoriale Beschränkung (Rn 6) vorsahen.17309 Art 6 des Kompromissvorschlags für das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung vom 2.12.2011 sah in seinem Art 7 eine übereinstimmende Regelung vor.

3

Zur Anwendbarkeit auf europäische Patente Rn 4 zu § 9. Die Regelung gilt auch für ergänzende Schutzzertifikate (§ 16a Abs 2).


B.Die Regelung in § 10

I.Allgemeines

4

Die geltende, den Entwürfen für das Gemeinschaftspatentübereinkommen (Art 30 GPÜ 1975; Art 26 GPÜ 1989) entnommene und im ausländ Recht auch weitgehend enthaltene (ua skandinavische Patentgesetze; Belgien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Spanien, Vereinigtes Königreich, Kroatien, Tschechische Republik, Slowakei, Litauen, Türkei) Regelung weicht von der mittelbaren Patentverletzung nach früherer Praxis dadurch ab, dass sie einen verselbstständigten, einstufigen, nichtakzessorischen Gefährdungstatbestand vorsieht.17310 Anders als früher setzt die Bestimmung eine unmittelbare Verletzung des Patents nicht voraus,17311 sondern sie braucht nach den Umständen des Einzelfalls nur objektiv möglich und subjektiv zu erwarten zu sein. Unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung soll dadurch bereits im Vorfeld verhindert werden.17312 Unzulässig ist schon das Anbieten und Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die Erfindung unberechtigt zu benutzen.17313 Voraussetzung ist die Gefahr der unberechtigten Benutzung der geschützten Erfindung als solche, dh mit allen ihren Merkmalen;17314 die Bestimmung ist deshalb mehrfach als Patentgefährdungstatbestand bezeichnet worden.17315 Mittelbare Patentverletzung vor Patenterteilung ist nicht möglich, da bis dahin ein Verbietungsrecht nicht besteht (vgl Rn 3 zu § 33; Rn 2 zu Art II § 1 IntPatÜG). Die Regelung füllt daher nur die Ansprüche nach §§ 139 ff aus, nicht auch die des § 33 (str; Rn 8 zu § 33). Erfasst sind auch Reparaturvorgänge, jedoch stellt sich hier die Frage der Abgrenzung zwischen zulässiger Instandsetzung und unzulässiger Neuherstellung (vgl Rn 47 ff zu § 9) in besonderem Maß.17316

5

§ 10 erweitert das durch § 9 geschaffene Ausschließlichkeitsrecht auf die durch ihn erfassten Handlungen,17317 die Bestimmung enthält jedoch keine Erweiterung der Regelung über den Schutzgegenstand17318 oder den Schutzbereich des Patents. Soweit in Abs 1 von der „patentierten Erfindung“ die Rede ist, handelt es sich um die nach § 14 (Art 69 Abs 1 EPÜ) geschützte.17319 Arbeitsteiliges Vorgehen schließt mittelbare Patentverletzung nicht aus.17320 Die Regelung ermöglicht es, mehraktige Verletzungssachverhalte, insb im Mobilfunk- und Internetbereich, sachgerecht zu erfassen.17321 Die Bestimmungen der §§ 9 und 10 können miteinander konkurrieren.17322 Zur Vervollständigung Rn 45 zu § 9. Zum Umfang des Unterlassungsanspruchs Rn 50 ff zu § 139.

6

§ 10 erfasst nur Tathandlungen im Inland und zur Benutzung im Inland (nach Art 25 EPG-Übk das Anbieten oder Liefern im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen dieses Patent Wirkung hat, zur Benutzung der Erfindung in diesem Gebiet),17323 damit aber a uch ein Anbieten oder Liefern vom Ausland ins Inland,17324 auch über einen Dritten, wenn dieser mit Wissen und Wollen zur Benutzung der Erfindung im Inland weiterliefert.17325 Auch eine Lieferung ins Ausland ist ausnahmsweise erfasst, wenn sie dort zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Erzeugnisses beitragen soll, das zur Lieferung ins Inland bestimmt ist.17326 Ausreichend ist bereits, wenn zum Zeitpunkt des Angebots oder der Lieferung objektive Umstände gegeben sind, die aus objektiver Sicht die Befürchtung rechtfertigen, dass das Mittel nach der Lieferung an einen Nichtberechtigten im Inland als Teil einer hier patentgeschützten Sache oder eines geschützten Verfahrens verwendet wird.17327 Dies ist, insoweit zutr, als der Inlandsbezug auch die subjektive Tatseite betrifft (Rn 12), schlagwortartig als „doppelter Inlandsbezug“ bezeichnet worden.17328 Dieser setzt nicht voraus, dass der im Ausland ansässige Lieferant seine Verfügungsgewalt im Inland verliert.17329 Dass die Handlung irgendeine Wirkung im Inland (im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten) entfaltet, genügt nicht; jedoch reicht es bei Handlungen in Bezug auf das Internet aus, dass die Mittel zum Betrieb von Computerterminals im Inland (im Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten) geliefert werden.17330 Liefern an ausländ Abnehmer ist (von der obigen Ausnahme abgesehen) jedenfalls nicht erfasst, wenn die Benutzung der Erfindung (ausschließlich) im Ausland erfolgen soll.17331 Insb ist das Liefern einer Vorrichtung ins Ausland nicht erfasst, die zur Durchführung eines geschützten Arbeitsverfahrens dient.17332


II.Objektive Voraussetzungen

7

Abs 1 verbietet jedem Dritten, ohne Zustimmung (die auch konkludent erklärt werden17333 und sich aus den Umständen ergeben kann, so für die Benutzung einer Vorrichtung für die Ausübung des patentierten Verfahrens)17334 des Patentinhabers im Geltungsbereich des PatG die im Tatbestand genannten Mittel anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen anzubieten oder zu liefern. Das Herstellen ist nicht erfasst, da Dritte andernfalls daran gehindert werden, solche Mittel zur Benutzung außerhalb des Geltungsbereichs des PatG zu liefern, was dem Zweck des § 10 widerspräche, lediglich nach § 9 verbotenen Handlungen im Vorfeld entgegenzuwirken.17335 Tathandlung ist allein das Anbieten oder Liefern (vgl Rn 6, 12),17336 nicht schon die Mitteilung oder Beschreibung. Anbieten ist wie in § 9 zu verstehen.17337 Die Einbeziehung des Anbietens ist als Beleg gewertet worden, dass es sich um einen Gefährdungstatbestand handelt;17338 dies kann aber auch aus der Parallele zu § 9 erklärt werden. Liefern setzt die körperliche Übergabe des „Mittels“ an einen anderen (nicht notwendig den Verletzer) voraus.17339 Das Anbieten oder Liefern ist nur erfasst, wenn es im geschäftlichen Bereich zu gewerblichen Zwecken17340 im Inland (Rn 6) und gegenüber einer nicht zur Benutzung der Erfindung berechtigten Person (Rn 21) erfolgt. Liefern wird iS eines Inverkehrbringens verstanden.17341

8

Beim Verwendungspatent richtet sich die mittelbare Verletzung nach den Regeln über den zweckgebundenen Sachschutz. Danach werden nur Anbieten oder Liefern zum gebrauchsfertigen Herrichten, nicht Anbieten oder Liefern zum unmittelbaren Anwenden erfasst,17342 weil bereits im sinnfälligen Herrichten der vorbekannten Sache oder Vorrichtung ein Gebrauch gemäß § 9 liegt. Zur Qualifikation des Anbietens sinnfällig hergerichteter Gegenstände vgl Rn 87 zu § 9. Auch ein Verfahrenspatent kann mittelbar verletzt werden.17343 Der Schutz nach § 10 setzt voraus, dass der „Dritte“ (mittelbare Patentverletzer) weiß, dass das von ihm angebotene oder gelieferte Mittel vom Abnehmer zur Benutzung der Erfindung bestimmt ist, oder dies offensichtlich ist.17344

9

Mittel meint einen Gegenstand, der selbst noch nicht die Lehre des Patentanspruchs (wortsinngemäß oder äquivalent) verwirklicht, aber geeignet ist, zur unmittelbaren Benutzung der Erfindung (in wortsinngemäßer oder äquivalenter Form) verwendet zu werden.17345 Dies sollen nach älterer Auffassung nur körperliche Gegenstände sein,17346 so Einzelteile einer geschützten Gesamtvorrichtung, aber auch Vorrichtungen zur Durchführung des geschützten Verfahrens oder Hilfsmittel.17347 Die Beschränkung auf körperliche Gegenstände ist nicht gerechtfertigt. Auch nichtkörperliche Mittel kommen in Betracht,17348 allerdings nicht, wenn sie nur den Gegenstand darstellen, an dem sich die Erfindung vollzieht.17349 Auch ungeschützte Mittel zur Durchführung des Verfahrens können erfasst sein.17350

10

Die Mittel müssen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.17351 Diese „Beziehung“ ist durch eine wertende Betrachtung zu bestimmen, wobei besonders Sinn und Zweck der mittelbaren Patentverletzung zu berücksichtigen sind. Erforderlich ist eine weniger enge Beziehung als die früher geforderte erfindungswesentliche Individualisierung,17352 auch einfachste Mittel können erfasst sein,17353 andererseits auch vollständige Vorrichtungen;17354 der Ausnahmetatbestand in Abs 2 (Rn 19 f) ist zu beachten. Nach der Rspr des BGH bezieht sich ein Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es entweder mindestens ein Merkmal des Patentanspruchs ausfüllt17355 oder geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschützten Erfindungsgedankens funktional zusammenzuwirken.17356 Unentbehrlichkeit des Mittels genügt allein nicht, um darin ein Element der Erfindung zu erkennen.17357 Mittel, die zwar bei der Benutzung der Erfindung verwendet werden können, jedoch zur Verwirklichung der Lehre der Erfindung (dem „Leistungsergebnis“) nichts beitragen, werden nicht erfasst;17358 das gilt auch, wenn das Mittel von völlig untergeordneter Bedeutung ist.17359 Nach der Rspr des BGH muss das gelieferte Mittel „gleichsam als Element oder Baustein“ Verwendung finden, um wie ein „Rädchen im Getriebe“, die geschützte Erfindung vollständig ins Werk zu setzen.17360 Leistet das Mittel in diesem Sinn einen Beitrag zur Lehre der Erfindung, kommt es im allg nicht darauf an, mit welchen Merkmalen des Patentanspruchs es zusammenwirkt.17361 Insb kommt es nicht darauf an, ob sich das wesentliche Element der Erfindung vom StdT unterscheidet17362 oder besonders für die patentgemäße Verwendung ausgelegt ist.17363 Bei einem Verfahrensanspruch bezieht sich eine im Patentanspruch genannte Vorrichtung, die zur Ausführung des Verfahrens verwendet wird, auf ein wesentliches Element der Erfindung.17364 Grds ist jedes Merkmal des Patentanspruchs wesentlich und daher genügt seine „Beziehung“ hierauf für die mittelbare Patentverletzung. Bdkl ist dies, weil es zu einer nicht zu rechtfertigenden Ausweitung des Schutzes führen kann, indem eine Formulierung weiter Patentansprüche mit Einbeziehung von an sich für die Erfindung Unwesentlichem nicht ausgeschlossen ist. Ausnahmen sind daher geboten, um durch eine geschickte Formulierung des Patentanspruchs die sachwidrige Erweiterung des Schutzes vor mittelbarer Verletzung zu vermeiden, insb wenn das geschützte Verfahren in der Sache etwas Konkretes (zB die Codierung und Decodierung von Audiosignalen) betrifft, es aber formal als etwas Abstrakteres (zB als ein Übertragungsverfahren) eingekleidet wird.17365 Ein Mittel bezieht sich daher nicht schon dann auf ein wesentliches Element der Erfindung, wenn es zur Verwirklichung eines Verfahrensschritts eingesetzt wird, der den im Patentanspruch eines Verfahrenspatents vorgesehenen Schritten vorausgeht; das gilt auch, wenn der vorgelagerte Schritt notwendig ist, um die im Patentanspruch vorgesehenen Schritte ausführen zu können, und wenn das Mittel aufgrund seiner konkreten Ausgestaltung ausschließlich zu diesem Zweck eingesetzt werden kann.17366 Eine weitere Ausnahme kommt in Betracht, wenn bei einer Erfindung, die sich mit der Fortbildung einer bestimmten Funktion einer als solchen bekannten Vorrichtung befasst, in den Patentanspruch Merkmale aufgenommen werden, die sich mit einer anderen, von der Erfindung nicht betroffenen Funktion der Vorrichtung befassen.17367 Je weiter der Gegenstand des Patents formuliert ist, desto problematischer wird die Einbeziehung des Mittels.17368 Ersatz von Austauschteilen kann erfasst sein, wenn dadurch eine erfindungsgemäße Baueinheit neu geschaffen wird, jedoch ist ein unbeschränktes Verbot („Schlechthinverbot“) nicht gerechtfertigt, wenn auch Möglichkeiten der patentfreien Nutzung bestehen.17369 Zu unwahren Angaben über die Verwendbarkeit wird man den Anbieter generell nicht als verpflichtet ansehen können.17370 Gleichwertige (äquivalente) Benutzungshandlungen können grds ausreichen,17371 jedoch bedarf hier das Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen besonders genauer Prüfung.17372 Im übrigen ist die Abgrenzung unklar; im Verletzungsstreit wird die Wesentlichkeit nur schwer zu prüfen sein.17373 Eine Abgrenzung könnte in der Weise vorgenommen werden, dass ohne das Mittel die technische Lehre des Patents in einem für die Erfindung wesentlichen Bereich verlassen würde.17374 Nach der Gesetzesbegründung zu § 22 Abs 3–5 öPatG idF der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004 sind wesentliche Elemente solche Merkmale eines Erzeugnisses, denen für die Verwirklichung der Erfindung mehr als nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt. Nach der Rspr in den USA ist der Begriff der „substantial portion“ quantitativ und nicht qualitativ zu verstehen.17375
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Eignung des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist als objektives Element erforderlich;17376 diese beurteilt sich, weil die mittelbare Patentverletzung ein Gefährdungstatbestand ist, allein nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstands und nicht nach Handhabungsanweisungen oder dergleichen, die dem Mittel beigefügt werden.17377 Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare (wortsinngemäße oder äquivalente) Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist.17378 Ist ein Verfahren oder eine Sache durch das Patent geschützt, muss es beim Gebrauch der mutmaßlich mittelbar verletzenden Vorrichtung zur Anwendung des patentgemäßen Verfahrens oder zur Herstellung des geschützten Gegenstands kommen können; ist ein Kombinationspatent betroffen und soll die mittelbare Verletzung in der Bereitstellung eines Teils der geschützten Kombination liegen, muss sich bei seinem Zusammenfügen mit dem Rest die unter Patentschutz stehende Gesamtkombination ergeben.17379 Dass bei der Lieferung von Mitteln zur Ausführung eines geschützten Verfahrens ein Teil der Verfahrensschritte nicht von den Abnehmern, sondern von Dritten ausgeführt wird, ist unschädlich.17380 Wie gut die patentgemäßen Wirkungen erreicht werden, ist ohne Bedeutung.17381 Die Eignung kann ausschließlich oder nichtausschließlich sein, in letzterem Fall muss die Bestimmung zur entsprechenden Verwendung hinzukommen.17382 Für die Eignung kommt es darauf, ob der Gebrauch des Mittels bei einer Benutzungshandlung nach § 9 objektiv nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit liegt, nicht an.17383


III.Subjektive Voraussetzungen
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1.Als „überschießende Innentendenz“ setzt die Vorschrift neben der objektiven Eignung, die allein nicht ausreicht,17384 Anbieten oder Lieferung zur Benutzung der Erfindung im Inland (nach dem Übk über das einheitliche Patentgericht in dem Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Patent Wirkung hat) voraus.17385 Darin liegt zumindest ein finales Element.17386 Dieses kommt auch bei Lieferung ins Ausland zum nachfolgenden Reimport, etwa nach Weiterverarbeitung, in Betracht.17387 Einfuhr und Besitz werden nicht erfasst.17388 Als Benutzung („toepassing“) iSd Bestimmung wurde ausschließlich ein aktives menschliches Handeln und nicht auch ein im Körper ablaufender Vorgang angesehen (vgl zur Problematik Rn 45 zu § 9).17389 Die tatsächliche spätere Verwendung ist nicht ausschlaggebend.17390 Anbieten kann auch im Abschluss von Rabattverträgen mit gesetzlichen Krankenkassen liegen.17391
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2.Wissen um die oder Offensichtlichsein der Eignung und Bestimmung. Der Dritte, dh der Anbieter oder Lieferant, muss wissen oder es muss aufgrund der Umstände offensichtlich sein (hierzu Rn 17), dass die Mittel geeignet und dazu bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden (Abs 1 aE); der Tatbestand knüpft insoweit an eine hinreichend sichere Erwartung des Lieferanten an.17392 Die Rspr hat daraus abgeleitet, dass die Bestimmung als solche Bestandteil des subjektiven Tatbestandsmerkmals ist.17393 Dies erscheint nicht ganz unbdkl, weil das Gesetz schon an die subjektiven Vorstellungen des Dritten und nicht erst an den Willen des Belieferten anknüpft.17394
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Der Wille des Belieferten ist grds nicht relevant. Nach dem Tatbestand des Abs 1 kommt es auf das Wissen des Dritten (Anbieters oder Lieferanten) an;17395 der Handlungswille des Belieferten kann aber indiziell bedeutsam sein, ist jedoch für sich nicht ausschlaggebend. Daher genügt aus der Sicht des Dritten die hinreichend sichere Erwartung, dass der Abnehmer das Mittel erfindungsgemäß verwenden wird.17396 Dass in Fällen des Testkaufs das Erwartete nicht eintritt, wirkt sich somit nicht aus.17397 Erforderlich ist weiter, dass der Dritte die diese Erwartung begründenden Umstände kennt oder sie offensichtlich sind, was sich auch aus der Situation eines unaufgeforderten ersten Angebots ergeben kann, bei dem eine Bestimmung durch den Abnehmer in der Regel nicht vorliegen wird.17398 Zum Nachweis kann es genügen, wenn der Angebotsempfänger oder Belieferte auf die Verwendungsmöglichkeit hingewiesen wird.17399 Für den Anbieter oder Lieferanten kommt es nur auf Wissen hinsichtlich dieses Handlungswillens an, nicht auf das Wissen um die Rechtswidrigkeit der Handlung. Nach der Rspr reicht es aus, dass der Angebotsempfänger das Mittel bestimmungsgemäß an Endabnehmer weiterliefert, die die Erfindung benutzen.17400 Auf die Lieferbereitschaft oder Lieferfähigkeit des Anbieters soll es nicht ankommen.17401 Die Kenntnis von der Eignung braucht nicht das Wissen zu umfassen, dass sich das Mittel auf ein wesentliches Element der Erfindung bezieht.17402
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Die Kenntnis des Dritten muss zum Zeitpunkt des Anbietens oder Lieferns (für jedes einzelne Angebot und jede einzelne Lieferung)17403 vorhanden sein; von ihr kann nicht ohne weiteres ausgegangen werden, wenn der Belieferte von einer Bedienungsanleitung abweichen muss.17404 Darin ist eine Objektivierung des Tatbestands gesehen worden.17405 Der Wille des Abnehmers, die Vorrichtung mit von Dritten bezogenen Zulieferteilen zu komplettieren, ist als ausreichend angesehen worden.17406
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Da nur Patentverletzungen im Inland (nach dem EPG-Übk in dem Hoheitsgebiet der Vertragsmitgliedstaaten, in denen das Patent Wirkung hat) verboten sind, muss sich das Wissen des Anbieters oder Lieferanten auch auf eine solche Benutzung beziehen.17407 Die Feststellung im Weg des Anscheinsbeweises wurde als ausreichend angesehen.17408
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Abs 1 stellt nicht nur auf die Kenntnis des Dritten ab, sondern lässt es ausreichen, wenn Eignung und Bestimmung der Mittel für die Benutzung der Erfindung aufgrund der Umstände offensichtlich sind. Danach genügt es, wenn vernünftige Zweifel an der Eignung und Bestimmung der Mittel für die Verwendung zur Benutzung der Erfindung nicht bestehen.17409 Dies ist als eine Beweiserleichterung angesehen worden,17410 die ein hohes Maß an Voraussehbarkeit der Eignung und der Zweckbestimmung verlangt.17411 Der BGH sieht in Kenntnis und Offensichtlichkeit zwei Wege, den für die Erwartung patentverletzender Verwendung erforderlichen Kenntnisstand festzustellen.17412 Ausreichend kann dabei nach den Umständen des Einzelfalls sein, dass sich die Bestimmung aufdrängt. Erfahrungen des täglichen Lebens können verwertet werden.17413 Es ist darauf abzustellen, ob aus der objektivierten Sicht des Dritten die drohende Verletzung so deutlich erkennbar ist, dass Angebot oder Lieferung der wissentlichen Patentverletzung gleichzustellen ist.17414 Das wird grds bei ausschließlich patentgemäß verwendbaren Mitteln der Fall sein,17415 sonst idR dann, wenn der Lieferant in einer Gebrauchsanweisung, Bedienungsanleitung usw auf die Möglichkeit patentgemäßer Verwendung hinweist oder diese empfiehlt;17416 auch aus ihnen kann die Bestimmung zur Benutzung unabhängig vom Willen und Verhalten des Belieferten jedenfalls dann abgeleitet werden, wenn es sich um ausschließliche Verwendungsempfehlungen handelt.17417 Ist die Anweisung oder Anleitung auf nicht patentgemäßen Einsatz der Mittel ausgerichtet, kann Offensichtlichkeit nur angenommen werden, wenn sich aufgrund konkreter Umstände die Gefahr aufdrängt, dass der Abnehmer nicht nach der Anweisung verfahren wird.17418
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Das Wissenselement entspricht bedingtem Vorsatz,17419 das insoweit erforderliche Wollenselement (zumindest billigendes Inkaufnehmen) kann aus den die Offensichtlichkeit begründenden Umständen abgeleitet werden,17420 weshalb sich die hier vertretene Auffassung von derjenigen, die nur auf das Wissenselement abstellen will und nicht auch das Wollenselement mit einbezieht, im Ergebnis nicht unterscheiden wird. Kenntnis des Schutzrechts und seines Inhalts sind nicht erforderlich.17421 Fahrlässigkeit ist schon wegen der Finalität der Voraussetzung nicht ausreichend,17422 allerdings kann bei Vorliegen der Voraussetzungen einer unmittelbaren Patentverletzung fahrlässige Patentverletzung nach § 9 in Betracht kommen. Nachträgliches Wissen („dolus subsequens“) wird nicht ausreichen können.17423 Aus der auch bei mittelbarer Patentverletzung eröffneten Verpflichtung zum Rückruf (§ 140a Abs 3) kann hier nicht argumentiert werden, weil diese nur an den objektiven Tatbestand anknüpft. Zur Exkulpation des Lieferanten durch Auferlegung von Unterlassungspflichten oder Warnhinweise vgl Rn 51 f, 99 zu § 139, Rn 84 vor § 143.
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IV.Handelt es sich um allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse,17424 kommt mittelbare Patentverletzung nur in Betracht, wenn der Dritte den Belieferten bewusst zur Patentverletzung veranlasst (Abs 2). Auch diese Erzeugnisse müssen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.17425 In Betracht kommen insb Gegenstände des täglichen Bedarfs wie Nägel, Schrauben, Bolzen, Draht, Chemikalien, Elektrozubehör,17426 die Bestimmung ist aber auch auf andere handelsgängige Erzeugnisse anwendbar.17427 Deutlich strukturierte, höherwertige Teile mit erkennbarer Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck, die auf nachvollziehbaren Vertriebswegen an einen sachlich abgegrenzten Abnehmerkreis gelangen, sollen aber auch dann ausgenommen sein, wenn sie in größerer Stückzahl vertrieben werden.17428 Bloßes Wissen um patentverletzende Verwendung genügt hier nicht.17429
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Bei Anbieten oder Liefern dieser Erzeugnisse kommt eine Haftung wegen mittelbarer Patentverletzung nur unter strengeren objektiven und subjektiven Voraussetzungen in Betracht. Gefordert wird verbotenes Handeln des Belieferten. Die Tat ist daher im Fall des Abs 2 akzessorisch zu einer (rechtswidrigen, nicht notwendig auch schuldhaften) Patentverletzung des Dritten17430 und als Anstiftungstatbestand ausgestaltet.17431 Erforderlich ist weiter bewusstes Veranlassen zur Tat, dies erfordert direkten Vorsatz.17432 Bei einem ohnehin schon zur Tat Entschlossenen kommt es nicht in Betracht.17433


V.Tatbestandsausschluss

21

1.Benutzungsberechtigung. Anbieten und Lieferung an zur Benutzung der Erfindung berechtigte Personen fällt nicht unter Abs 1.17434 Die Berechtigung muss sich nur auf die geschützte Erfindung beziehen.17435 Sie kann sich aus eigenem Recht (Patentinhaberschaft; Vor- und Weiterbenutzungsrechte, Rn 26), aus abgeleitetem Recht (Erlaubnis, Lizenz), einer Benutzungsanordnung oder einer Zwangslizenz ergeben.17436 Die Berechtigung muss nicht ausdrücklich eingeräumt sein, sondern kann auch aus den Fallumständen folgen.17437 Veräußert der Inhaber eines Verfahrenspatents eine Ausübung des Verfahrens bestimmte Vorrichtung, darf der Erwerber diese bestimmungsgemäß nutzen, sofern keine anderen Abreden bestehen.17438 Die Berechtigung zur Ausübung des patentierten Verfahrens erstreckt sich auch auf die Ausführung des Verfahrens mit patentfreien, von Dritten bezogenen Mitteln.17439 Im Bezug der zu verarbeitenden Teile vom Patentinhaber muss aber noch keine Gestattung der Benutzung eines Verfahrenspatents liegen.17440
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Auch Erschöpfung begründet in diesem Sinn eine Benutzungsberechtigung,17441 aber nicht hinsichtlich des Verbietungsrechts aus § 9.17442 Im Fall der Erschöpfung gelten die Grundsätze zur Neuherstellung/Ausbesserung oder Austausch eines Verschleißteils.17443
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Überschreiten der Nutzungsberechtigung führt dazu, dass sich der Benutzer nicht auf sie berufen kann.17444 Dies kann sich vor allem bei der Abgrenzung von Wiederherstellung und Neuherstellung auswirken (vgl Rn 45 ff zu § 9). Jedoch ist Fehlen schuldrechtl Berechtigung (Rn 8 zu § 9) unschädlich.
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2.Privilegierungstatbestände nach §§ 11, 12. Ob mittelbare Patentverletzung nach Abs 1 gegeben ist, wenn der unmittelbare Benutzer nach § 11 Nr 1, 2, 2a, 2b und 3 (im privaten Bereich, zu Versuchszwecken, zur Züchtung usw neuer Pflanzensorten, zur arzneimittelrechtl Genehmigung/Zulassung oder bei Einzelzubereitung von Arzneimitteln) privilegiert und damit nicht rechtswidrig handelt (Abs 3), ist trotz des dies verneinenden, an sich eindeutigen Wortlauts von Abs 3 str17445 und für § 11 Nr 2 und insb Nr 3 auf Kritik gestoßen.17446 Jedoch muss die gesetzliche Regelung respektiert werden (vgl auch die Regelung in Art 73 niederländ ROW, die ebenfalls Handlungen, die nach dt Recht unter § 11 fallen, im Rahmen der mittelbaren Patentverletzung nicht privilegiert, sowie die Regelung in § 22 Abs 1, 5 öPatG und die Gesetzesbegründung hierzu).17447 Die Privilegierung des unmittelbaren Benutzers selbst wird durch die Regelung nicht aufgehoben.17448 Nach allg Ansicht nicht von Abs 3 erfasst sind die Privilegierungen im internationalen Verkehr nach § 11 Nr 4–6.17449
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Auf Handlungen nach Absatz 2 ist die Regelung in Abs 3 nicht anwendbar, so dass bei Lieferung von allg erhältlichen Erzeugnissen an nach § 11 Nr 1–3 privilegierte Personen auch dann keine mittelbare Patentverletzung in Betracht kommt, wenn die objektiven und subjektiven Voraussetzungen des Abs 2 an sich erfüllt sind.17450
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Steht dem unmittelbaren Benutzer ein Vorbenutzungsrecht oder ein Weiterbenutzungsrecht zu, darf er beliefert werden (vgl Rn 20 zu § 12).17451 Das gilt auch, wenn er aufgrund eines eigenen Schutzrechts, einer Lizenz oä zur Benutzung berechtigt ist.17452


VI.Rechtsfolgen
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Die mittelbare Patentverletzung eröffnet den Unterlassungsanspruch hinsichtlich der von ihr erfassten Handlungen (Rn 50 ff zu § 139).17453 Ein Schadensersatzanspruch wird im allg nur in Betracht kommen, wenn der Belieferte eine unmittelbare Patentverletzung begeht (vgl Rn 99 zu § 139) oder dies nur deshalb nicht tut, weil ihm ein Privilegierungstatbestand zugutekommt (Rn 21 f). Der Schadensersatzanspruch eröffnet auch den Rechnungslegungsanspruch.17454 Dazu, ob die mittelbare Patentverletzung Bereicherungsansprüche begründet, Rn 200 zu § 139. Der Entschädigungsanspruch aus der offengelegten Patentanmeldung wird nicht begründet (Rn 8 zu § 33; Rn 3 zu Art II § 1 IntPatÜG). Zur Frage, ob nur mittelbar verletzende Erzeugnisse den Ansprüchen aus § 140a (Vernichtung; Rückruf) unterliegen, Rn 8 f, 27 zu § 140a.
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VII.Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der mittelbaren Verletzung eine unmittelbare Benutzungshandlung des Abnehmers nachgefolgt ist, trägt, wer den Schadensersatzanspruch geltend macht. Aufgabe des mittelbaren Verletzers ist es demgegenüber nicht, Erkundigungen über die tatsächlichen Verwendungen einzuholen.17455


VIII.Prozessuales
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Zur Fassung des Verbotsantrags Rn 84 vor § 143.



C.Mittäterschaft, Teilnahme an fremder Patentverletzung

30

§ 10 schließt in Mittäterschaft und (auch fahrlässiger) Nebentäterschaft begangene Patentverletzung17456 nicht aus, zB wenn ein Zulieferer erfindungswesentliche Merkmale einer geschützten Gesamtvorrichtung aufweisende Teile herstellt, die von vornherein dazu bestimmt sind, von einem anderen mit weiteren (neutralen) Teilen zur Gesamtvorrichtung zusammengesetzt zu werden. Mittäterschaft setzt bewusstes und gewolltes Zusammenwirken bei der Benutzungshandlung17457 und wie für Anstiftung und Beihilfe bei der Herbeiführung der Verletzung voraus.17458 Nebentäterschaft ist auch in Form fahrlässiger Begehung möglich;17459 ursächliches vorwerfbares Verhalten, auch durch pflichtwidriges Nichtunterbinden auf die Benutzung des Patents gerichteter Handlungen kann ausreichen.17460 Zur Einheitstäterschaft bei fahrlässiger Patentverletzung, bei der Anstiftung und Beihilfe nicht in Betracht kommen, Rn 126 zu § 139.
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Dasselbe gilt für die Teilnahmeformen der Anstiftung17461 und der Beihilfe.17462 Beide setzen vorsätzliches Handeln in zweifacher Hinsicht voraus, nämlich dahin, dass eine andere Person eine vorsätzliche Patentverletzung iSd § 9 (im Inland)17463 begeht, und dahin, dass diese zu der Tat bestimmt oder ihr dabei Beistand geleistet wird (vgl §§ 26, 27 StGB, § 830 Abs 2 BGB);17464 fahrlässige Beihilfe ist nicht möglich.17465 Die nach Abs 2 privilegierte Lieferung von allg im Handel erhältlichen Erzeugnissen ist als Anstiftungstatbestand ausgestaltet (Rn 20); sie kann nicht zugleich als Beihilfe angesehen werden.158 Die nach § 10 nicht verbotene Herstellung wird im allg nicht als Beihilfe aufgefasst werden können.159
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Beihilfe zu fremder Patentverletzung ist auch in der Zuordnung eines Festbetrags für ein patentverletzendes Generikum (vgl Rn 34 zu § 12) gesehen worden.160
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Ein Irrtum des Haupttäters über die tatsächlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrunds, nicht aber ein Verbotsirrtum, steht der Teilnahme entgegen; zur mittelbaren Täterschaft nach allg deliktsrechtl Grundsätzen Rn 34.

34

D.Ob mittelbare Täterschaft im strafrechtlichen Sinn (der dolos handelnde mittelbare Täter (Lieferant) bedient sich eines Dritten (Abnehmer) als „Tatmittler“ oder „Werkzeug“) in Betracht kommt, ist str.161 Grundsätzliche Bedenken erscheinen unangebracht, jedoch wird mittelbare Täterschaft nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen.









§ 11

(Beschränkung der Wirkung des Patents)

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf


1.Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;

2.Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen;

2a.die Nutzung biologischen Materials zum Zwecke der Züchtung, Entdeckung und Entwicklung einer neuen Pflanzensorte;

2b.Studien und Versuche und die sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, die für die Erlangung einer arzneimittelrechtlichen Genehmigung für das Inverkehrbringen in der Europäischen Union oder einer arzneimittelrechtlichen Zulassung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in Drittstaaten erforderlich sind;

3.die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken auf Grund ärztlicher Verordnung sowie auf Handlungen, welche die auf diese Weise zubereiteten Arzneimittel betreffen;

4.den an Bord von Schiffen eines anderen Mitgliedstaates der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums stattfindenden Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung im Schiffskörper, in den Maschinen, im Takelwerk, an den Geräten und sonstigem Zubehör, wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig in die Gewässer gelangen, auf die sich der Geltungsbereich dieses Gesetzes erstreckt, vorausgesetzt, daß dieser Gegenstand dort ausschließlich für die Bedürfnisse des Schiffes verwendet wird;

5.den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung in der Bauausführung oder für den Betrieb der Luft- oder Landfahrzeuge eines anderen Mitgliedstaates der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums oder des Zubehörs solcher Fahrzeuge, wenn diese vorübergehend oder zufällig in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gelangen;

6.die in Artikel 27 des Abkommens vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt (BGBl. 1956 II S. 411) vorgesehenen Handlungen, wenn diese Handlungen ein Luftfahrzeug eines anderen Staates betreffen, auf den dieser Artikel anzuwenden ist.



DesignG: § 40

TRIPS-Übk Art 30

Ausland: Belgien: Art 28 PatG 1984, geänd durch die Umsetzung der BioTRl („Wissenschaftliche Zwecke, die sich auf den Gegenstand der Erfindung beziehen, oder mit diesem Gegenstand“); Bosnien und Herzegowina: Art 73, 77 PatG 2010; Dänemark: § 3 Abs 3, § 5 PatG 1996; Frankreich: Art L 613–5 CPI; Italien: Art 68 CDPI; Litauen: Art 26 Abs 3, Art 30 PatG; Luxemburg: Art 47 PatG 1992/1998; Niederlande: Nr 2, 3 entsprechen Art 53 Nr 3 ROW 1995, Nr 4–6 entsprechen Art 54 ROW 1995; Nordmazedonien: §§ 91, 95 GgR; Norwegen: Sec 5 PatG; Österreich: Nr 5 entspricht § 26 öPatG; Polen: Art 69 RgE 2000; Schweden: § 3 Abs 3, § 5 PatG; Schweiz: Art 9 Abs 1 Buchst b (Forschungsprivileg), c (Zulassungsprivileg); g (Einzelzubereitung von Arzneimitteln) PatG; Nr 5 entspricht Art 35 Abs 2 PatG; Serbien: Art 59, 62 (internationaler Verkehr) PatG 2004; Slowakei: § 18 PatG; Slowenien: Art 19 GgE; Spanien: Art 52 PatG; Tschech. Rep.: § 18 PatG; Türkei: Art 85 G 6769 (2016); Vereinigtes Königreich: Sec 60 Abs 5–7, Sec 60a Patents Act
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§ 45 (Prüfungsbescheide) (K)





		

§ 46 (Sachaufklärung; Anhörung; Niederschrift) (K)





		

§ 47 (Begründung, Zustellung, Verkündung der Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung) (K)





		

§ 48 (Zurückweisung der Anmeldung) (K)





		

§ 49 (Erteilungsbeschluss, Aussetzung der Erteilung) (K)





		

§ 49a (Prüfung der Anmeldung eines ergänzenden Schutzzertifikats) (M)













		

Vor § 50 (K)



		

§ 50 (Geheimhaltungsanordnung) (K)





		

§ 51 (Akteneinsicht für die oberste Bundesbehörde) (K)





		

§ 52 (Anmeldung im Ausland; Strafvorschrift) (K)





		

§ 53 (Ausbleiben der Geheimhaltungsanordnung) (K)





		

§ 54 (Besonderes Register) (K)





		

§ 55 (Entschädigungsanspruch) (K)





		

§ 56 (Zuständige Behörde) (K)





		

§ 57 (Erteilungsgebühr, aufgehoben) (K)





		

§ 58 (Veröffentlichung der Patenterteilung und der Patentschrift, Eintritt der Patentwirkungen, Rücknahmefiktion) (K)





		

§ 59 (Einspruch, Beitritt als Einsprechender) (K)





		

§ 60 (Teilung des Patents im Einspruchsverfahren, aufgehoben)





		

§ 61 (Entscheidung im Einspruchsverfahren; Veröffentlichung) (K)





		

§ 62 (Kostenentscheidung; Kostenfestsetzung; Verfahren) (K)





		

§ 63 (Erfindernennung) (K)





		

§ 64 (Widerruf; Patentbeschränkung) (K)





















		

Vierter Abschnitt. Patentgericht:



		

Vor § 65 (K)



		

§ 65 (Bundespatentgericht) (K)













		

Anhang zu § 65. Die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (K)



		

§ 66 (Senate des Bundespatentgerichts) (K)





		

§ 67 (Besetzung der Senate) (K)





		

§ 68 (Präsidium; Geschäftsverteilung) (K)





		

§ 69 (Öffentlichkeit; Sitzungspolizei) (K)





		

§ 70 (Beratung und Abstimmung) (K)





		

§ 71 (Richter kraft Auftrags; abgeordnete Richter) (K)





		

§ 72 (Geschäftsstelle) (K)





















		

Fünfter Abschnitt. Verfahren vor dem Patentgericht:



		

1. Beschwerdeverfahren:





		

Vor § 73 (K)



		

§ 73 (Beschwerde) (K)





		

§ 74 (Beschwerderecht) (K)





		

§ 75 (Aufschiebende Wirkung) (K)





		

§ 76 (Äußerungsrecht des Präsidenten des Patentamts) (K)





		

§ 77 (Beitritt des Präsidenten des Patentamts) (K)





		

§ 78 (Mündliche Verhandlung) (K)





		

§ 79 (Entscheidung) (K)





		

§ 80 (Kosten des Beschwerdeverfahrens) (K)













		

2. Nichtigkeits- und Zwangslizenzverfahren:





		

Vor § 81 (K)



		

§ 81 (Klage) (K)





		

§ 82 (Zustellung der Klage; Nichterklärung; Widerspruch; mündliche Verhandlung) (K)





		

§ 83 (Hinweispflicht; Zurückweisung) (K)





		

§ 84 (Urteil; Kostenentscheidung) (K)





		

§ 85 (Zwangslizenz: einstweilige Verfügung; vorläufige Vollstreckbarkeit) (K)





		

§ 85a (Zwangslizenzen für Patente an der Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse zur Ausfuhr) (K)













		

3. Gemeinsame Verfahrensvorschriften:





		

Vor § 86 (K)



		

§ 86 (Ausschließung und Ablehnung) (K)





		

§ 87 (Erforschung des Sachverhalts; vorbereitende Anordnungen) (K)





		

§ 88 (Beweiserhebung) (K)





		

§ 89 (Termin; Ladung) (K)





		

§ 90 (Mündliche Verhandlung) (K)





		

§ 91 (Erörterung der Sache) (K)





		

§ 92 (Niederschrift) (K)





		

§ 93 (Beweiswürdigung; rechtliches Gehör; Richterwechsel) (K)





		

§ 94 (Verkündung der Entscheidungen; Begründung) (K)





		

§ 95 (Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten) (K)





		

§ 96 (Tatbestandsberichtigung) (K)





		

§ 97 (Vertretung; Vollmacht) (K)





		

§ 98 (Auslagen; aufgehoben) (K)





		

§ 99 (Anwendbarkeit von Gerichtsverfassungsgesetz und Zivilprozessordnung; Anfechtbarkeit; Akteneinsicht) (K)





















		

Sechster Abschnitt. Verfahren vor dem Bundesgerichtshof:



		

1. Rechtsbeschwerdeverfahren:





		

Vor § 100 (K)



		

§ 100 (Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde) (K)





		

§ 101 (Beschwerdeberechtigung; Beschwerdegründe) (K)





		

§ 102 (Förmliche Voraussetzungen) (K)





		

§ 103 (Aufschiebende Wirkung) (K)





		

§ 104 (Prüfung der Zulässigkeit) (K)





		

§ 105 (Mehrere Beteiligte) (K)





		

§ 106 (Anwendung weiterer Vorschriften) (K)





		

§ 107 (Entscheidung über die Rechtsbeschwerde) (K)





		

§ 108 (Zurückverweisung) (K)





		

§ 109 (Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens) (K)













		

2. Berufungsverfahren:





		

Vor § 110 (K)



		

§ 110 (Berufung; Berufungsschrift) (K)





		

§ 111 (Berufungsgründe) (K)





		

§ 112 (Berufungsbegründung) (K)





		

§ 113 (Vertretung) (K)





		

§ 114 (Prüfung der Zulässigkeit; weiteres Verfahren) (K)





		

§ 115 (Anschlussberufung) (K)





		

§ 116 (Prüfungsumfang; Klageänderung) (K)





		

§ 117 (Verweisung auf die Zivilprozessordnung) (K)





		

§ 118 (Mündliche Verhandlung; Ladungsfrist) (K)





		

§ 119 (Aufhebung und Zurückverweisung; eigene Sachentscheidung) (K)





		

§ 120 (Keine Begründung zu Rügen von Verfahrensmängeln) (K)





		

§ 121 (Streitwertfestsetzung; Kosten) (K)













		

3. Beschwerdeverfahren:



		

§ 122 (Beschwerde gegen Urteile nach §§ 85, 85a) (MG)













		

4. Gemeinsame Verfahrensvorschriften:



		

§ 122a (Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör) (K)





















		

Siebenter Abschnitt. Gemeinsame Vorschriften:



		

Vor § 123 (K)



		

§ 123 (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) (K)





		

§ 123a (Weiterbehandlung) (K)





		

§ 124 (Wahrheitspflicht) (K)





		

§ 125 (Anforderung von Unterlagen) (K)





		

§ 125a (Elektronische Dokumente) (K)





		

§ 126 (Amtssprache und Gerichtssprache) (K)





		

§ 127 (Zustellungen) (K)





		

§ 128 (Rechtshilfe) (K)





		

§ 128a (Zeugenentschädigung; Sachverständigenvergütung) (K)





		

§ 128b (Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren) (K)





















		

Achter Abschnitt. Verfahrenskostenhilfe:



		

Vor § 129 (K)



		

§ 129 (Verfahrenskostenhilfe) (K)





		

§ 130 (Erteilungsverfahren) (K)





		

§ 131 (Widerrufs- und Beschränkungsverfahren) (K)





		

§ 132 (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren) (K)





		

§ 133 (Beiordnung eines Vertreters) (K)





		

§ 134 (Hemmung von Fristen) (K)





		

§ 135 (Bewilligungsverfahren) (K)





		

§ 136 (Anwendbarkeit von Bestimmungen der Zivilprozessordnung) (K)





		

§ 137 (Aufhebung) (K)





		

§ 138 (Verfahrenskostenhilfe im Rechtsbeschwerdeverfahren) (K)





















		

Neunter Abschnitt. Rechtsverletzungen:



		

Vor § 139 (W)



		

§ 139 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz) (W)





		

§ 140 (Aussetzung des Rechtsstreits bei Ansprüchen aus offengelegter Anmeldung) (Ka)





		

§ 140a (Vernichtungs- und Rückrufanspruch) (Ka)





		

§ 140b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg) (Ka)





		

§ 140c (Vorlage und Besichtigung) (Ka)





		

§ 140d (Vorlage von Bankunterlagen) (Ka)





		

§ 140e (Urteilsbekanntmachung) (Ka)





		

§ 141 (Verjährung) (K)





		

§ 141a (Andere Anspruchsgrundlagen) (K)





		

§ 142 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis) (K)





		

§ 142a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde) (M)





		

§ 142b (Verfahren nach der Grenzbeschlagnahmeverordnung) (M)





















		

Zehnter Abschnitt. Verfahren in Patentstreitsachen:



		

Vor § 143 (Ka)



		

§ 143 (Patentstreitsachen) (Ka)





		

§ 144 (Streitwertherabsetzung) (K)





		

§ 145 (Klagenkonzentration) (K)





		

§ 145a DiskE (Schutz von Geschäftsgeheimnissen) (K/Ka/MG/W)





















		

Elfter Abschnitt. Patentberühmung:



		

§ 146 (Auskunftsanspruch) (K)













		

Zwölfter Abschnitt. Übergangsvorschriften:



		

Vor § 147 (K)



		

§ 147 (Übergangsbestimmungen) (K)





















		

Patentkostengesetz



		

vom 13.12.2001





		

Einleitung PatKostG 



		

§ 1 Geltungsbereich, Verordnungsermächtigungen





		

§ 2 Höhe der Gebühren





		

§ 3 Fälligkeit der Gebühren





		

§ 4 Kostenschuldner





		

§ 5 Vorauszahlung, Vorschuss





		

§ 6 Zahlungsfristen, Folgen der Nichtzahlung





		

§ 7 Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren, Verspätungszuschlag





		

§ 8 Kostenansatz





		

§ 9 Unrichtige Sachbehandlung 





		

§ 10 Rückzahlung von Kosten, Wegfall der Gebühr





		

§ 11 Erinnerung, Beschwerde





		

§ 12 Verjährung, Verzinsung





		

§ 13 Anwendung der bisherigen Gebührensätze





		

§ 14 Übergangsvorschrift aus Anlass des Inkrafttretens dieses Gesetzes





		

§ 15 Übergangsvorschriften aus Anlass des Inkrafttretens des Geschmacksmusterreformgesetzes





















		

Gebrauchsmustergesetz 



		

vom 5.5.1936





		

in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.8.1986





		

Einleitung GebrMG 



		

§ 1 (Gebrauchsmusterfähigkeit)





		

§ 2 (Schutzausschlüsse)





		

§ 3 (Neuheit; gewerbliche Anwendbarkeit)





		

§ 4 (Anmeldung; Änderungen; Teilung)





		

§ 4a (Anmeldetag; Nachreichung von Zeichnungen und Beschreibungsteilen)





		

§ 4b (Fremdsprachige Unterlagen)





		

§ 5 (Abzweigung)





		

§ 6 (Priorität)





		

§ 6a (Ausstellungsschutz)





		

§ 7 (Recherche)





		

§ 8 (Eintragung; Register)





		

§ 9 (Geheimgebrauchsmuster)





		

§ 10 (Gebrauchsmusterstelle; Gebrauchsmusterabteilungen; Verordnungsermächtigung)





		

§ 11 (Wirkung der Eintragung)





		

§ 12 (Beschränkung der Wirkung)





		

§ 12a (Schutzbereich)





		

§ 13 (Nichteintritt des Schutzes; Entnahme; Verweisungen)





		

§ 14 (Gebrauchsmuster und jüngeres Patent)













		

Vor § 15



		

§ 15 (Löschungsgründe; Antragsberechtigung; Teillöschung)





		

§ 16 (Löschungsantrag)





		

§ 17 (Löschungsverfahren)





		

§ 18 (Beschwerde; Rechtsbeschwerde)





		

§ 19 (Aussetzung des Verletzungsstreits)





		

§ 20 (Gebrauchsmusterzwangslizenz)





		

§ 21 (Verweisungen auf das Patentgesetz)





		

§ 22 (Übertragung und Lizenz)





		

§ 23 (Schutzdauer; Aufrechterhaltung; Erlöschen)





		

§ 24 (Unterlassungsanspruch; Schadensersatz)





		

§ 24a Zivilrechtlicher Vernichtungsanspruch) 





		

§ 24b (Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg)





		

§ 24c (Vorlage und Besichtigung)





		

§ 24d (Vorlage von Unterlagen)





		

§ 24e (Urteilsbekanntmachung)





		

§ 24f (Verjährung)





		

§ 24g (Andere Anspruchsgrundlagen)





		

§ 25 (Strafbestimmung; strafrechtliche Einziehung; Veröffentlichungsbefugnis)





		

§ 25a (Beschlagnahme durch die Zollbehörde)





		

§ 25b (Verfahren nach der Grenzbeschlagnahmeverordung) 





		

§ 26 (Teilstreitwert)













		

Vor § 27 (Verfahren in Gebrauchsmusterstreitsachen) 



		

§ 27 (Gebrauchsmusterstreitsachen)





		

§ 28 (Inlandsvertreter)





		

§ 29 (Verordnungsermächtigung)





		

§ 30 (Auskunftsanspruch)





		

§ 31 (Übergangsbestimmung)





















		

Gesetz über den Schutz der Topographien von elektronischen Halbleitererzeugnissen



		

vom 22.10.1987





		

Einleitung HlSchG













		

Erster Abschnitt. Der Schutz der Topographien:



		

§ 1 Schutzgegenstand, Eigenart





		

§ 2 Recht auf den Schutz der Topographie





		

§ 3 Anmeldung





		

§ 4 Eintragung, Bekanntmachung, Änderungen, Akteneinsicht, Topographiestelle, Topographieabteilung





		

§ 5 Entstehung des Schutzes, Schutzdauer





		

§ 6 Wirkung des Schutzes





		

§ 7 Beschränkung der Wirkung des Schutzes





		

§ 8 Löschungsanspruch, Löschungsverfahren





		

§ 9 Schutzverletzung





		

§ 10 Strafvorschriften





		

§ 11 Anwendung von Vorschriften des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes 













		

Zweiter Abschnitt. Änderung von Gesetzen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes:



		

§§ 12–16 (nicht abgedruckt)













		

Dritter Abschnitt. Änderung anderer Gesetze:



		

§§ 17–25 (nicht abgedruckt)













		

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlußvorschriften:



		

§ 26 Übergangsvorschriften





		

§ 27 Berlin-Klausel





		

§ 28 Inkrafttreten













		

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen



		

vom 25.7.1957





		

Einleitung ArbEG 













		

Erster Abschnitt. Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen:



		

§ 1 Anwendungsbereich





		

§ 2 Erfindungen





		

§ 3 Technische Verbesserungsvorschläge





		

§ 4 Diensterfindungen und freie Erfindungen













		

Zweiter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im privaten Dienst:



		

1. Diensterfindungen:





		

Vor § 5



		

§ 5 Meldepflicht





		

§ 6 Inanspruchnahme





		

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme





		

§ 8 Frei gewordene Diensterfindungen













		

Vor § 9



		

§ 9 Vergütung bei Inanspruchnahme





		

§ 10 Vergütung bei beschränkter Inanspruchnahme





		

§ 11 Vergütungsrichtlinien





		

§ 12 Feststellung und Festsetzung der Vergütung





		

§ 13 Schutzrechtsanmeldung im Inland





		

§ 14 Schutzrechtsanmeldung im Ausland





		

§ 15 Gegenseitige Rechte und Pflichten beim Erwerb von Schutzrechten





		

§ 16 Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung oder des Schutzrechts





		

§ 17 Betriebsgeheimnisse













		

2. Freie Erfindungen:





		

Vor § 18



		

§ 18 Mitteilungspflicht





		

§ 19 Anbietungspflicht 













		

3. Technische Verbesserungsvorschläge:



		

§ 20













		

4. Gemeinsame Bestimmungen:



		

§ 21 (aufgehoben)





		

§ 22 Unabdingbarkeit 





		

§ 23 Unbilligkeit 





		

§ 24 Geheimhaltungspflicht





		

§ 25 Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis





		

§ 26 Auflösung des Arbeitsverhältnisses





		

§ 27 Insolvenzverfahren













		

5. Schiedsverfahren:





		

Vor § 28



		

§ 28 Gütliche Einigung





		

§ 29 Errichtung der Schiedsstelle





		

§ 30 Besetzung der Schiedsstelle





		

§ 31 Anrufung der Schiedsstelle





		

§ 32 Antrag auf Erweiterung der Schiedsstelle





		

§ 33 Verfahren vor der Schiedsstelle





		

§ 34 Einigungsvorschlag der Schiedsstelle





		

§ 35 Erfolglose Beendigung des Schiedsverfahrens





		

§ 36 Kosten des Schiedsverfahrens













		

6. Gerichtliches Verfahren:





		

Vor § 37



		

§ 37 Voraussetzungen für die Erhebung der Klage





		

§ 38 Klage auf angemessene Vergütung





		

§ 39 Zuständigkeit





















		

Dritter Abschnitt. Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten:



		

§ 40 Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst





		

§ 41 Beamte, Soldaten





		

§ 42 Besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen













		

Vierter Abschnitt. Übergangs- und Schlussbestimmungen:



		

§ 43 Übergangsvorschrift





		

§ 44 (aufgehoben)





		

§ 45 Durchführungsbestimmungen





		

§ 46 Außerkrafttreten von Vorschriften





		

§ 47 (aufgehoben)





		

§ 48 (aufgehoben)





		

§ 49 Inkrafttreten













		

Gesetz über internationale Patentübereinkommen



		

vom 21.6.1976





		

Einleitung IntPatÜG





		

Vor Artikel I





		

Artikel I. Zustimmung zu den Übereinkommen





		

Vor Artikel II





		

Artikel II. Europäisches Patentrecht:



		

§ 1 Entschädigungsanspruch aus europäischen Patentanmeldungen





		

§ 2 Veröffentlichung von Übersetzungen europäischer Patentanmeldungen





		

§ 3 Übermittlung von Informationen





		

§ 4 Einreichung europäischer Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt





		

§ 5 Anspruch gegen den nichtberechtigten Patentanmelder





		

§ 6 Nichtigkeit





		

§ 6a Ergänzende Schutzzertifikate





		

§ 7 Jahresgebühren





		

§ 8 Verbot des Doppelschutzes





		

§ 9 Umwandlung





		

§ 10 Zuständigkeit von Gerichten





		

§ 11 Zentrale Behörde für Rechtshilfeersuchen





		

§ 12 Entzug des Geschäftssitzes eines zugelassenen Vertreters





		

§ 13 Ersuchen um Erstattung technischer Gutachten





		

§ 14 Unzulässige Anmeldung beim Europäischen Patentamt





		

§ 15 Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung





		

§ 16 Zwangslizenz an einem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung





		

§ 17 Verzicht auf das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung





		

§ 18 Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme





		

§ 19 Anwendung der Zivilprozessordnung für die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen und Anordnungen des Einheitlichen Patentgerichts





		

§ 20 Anwendung der Justizbeitreibungsordnung für die Beitreibung von Ansprüchen des Einheitlichen Patentgerichts













		

Vor Artikel III





		

Artikel III. Verfahren nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag:



		

§ 1 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Anmeldeamt





		

§ 2 Geheimhaltungsbedürftige internationale Anmeldungen





		

§ 3 Internationale Recherchenbehörde





		

§ 4 Das Deutsche Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt





		

§ 5 Weiterbehandlung als nationale Anmeldung





		

§ 6 Das Deutsche Patent- und Markenamt als ausgewähltes Amt





		

§ 7 Internationaler Recherchenbericht 





		

§ 8 Veröffentlichung der internationalen Anmeldung













		

Artikel IV, V, VI (nicht abgedruckt)





		

Artikel VII. Einschränkung von Vorschriften der Patentanwaltsordnung und der Bundesrechtsanwaltsordnung





		

Artikel VIII, IX (nicht abgedruckt)





		

Artikel X. Bekanntmachung von Änderungen





		

Artikel XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen:



		

§ 1 Geltungsbereich des Art. IV IntPatÜG





		

§ 2 (nicht abgedruckt)





		

§ 3 (nicht abgedruckt)





		

§ 4 Geltungsbereich des Übersetzungserfordernisses für europäische Patente





		

§ 5 Geltungsbereich der durch das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europäischen Patentreform geänderten Regelungen





















		

Einheitlicher Patentschutz in Europa





		

Entscheidungs- und Fundstellenregister BGH





		

Sachregister
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