Inhaltsiibersicht

VoW Ot ot e e e A%
Bearbeiterverzeichnis ........... ... ... ... ... VII
Inhaltsverzeichnis ........... ... ... .. i, XIII
Abkiirzungsverzeichnis ............. ... ... . i LXV
Literaturverzeichnis ................. . ... i i, LXXIII

§ 1. Einfithrung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts ............. 3
B. Geschichtliche Entwicklung ........ ... . ..o i i 8
C. Das geplante Einheitliche Patentsystemn ..o, 15
D. Die wichtigsten Rechtsquellen ............ ... i 22
E. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete .............................. 32
E Patentrecht und Kartellrecht .......... .. o i i 43
G. Patentrecht und der europaische Binnenmarkt ............... ... ... ... 74

§ 2. Der Erfindungsbegriff und allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen

A. Das Erfordernis einer ,,technischen Erfindung ......... .. ... ... .. ..., 80
B. Nicht-Erfindungen ..... ... i 113

§ 3. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

A Grundziige . ... e 125
B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle ...................... 137
C. Bedeutung auf8erhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen ......... 162
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Aquivalente .................cooeee... 169

§ 4. Abgrenzung vom Stand der Technik — Neuheit und erfinderische Titigkeit

A.Rechtsquellen ....... .. 188
B. Der Fachmann ...... ... .o e 189
C. Der Patentanspruch — die beanspruchte Erfindung ........................ 195
D. Der Stand der Technik ......... .. o i i 209
E.Die Neuheit .. ..ot e 239
E Die erfinderische Tatigkeit ........c.couiitiiiiii i, 258

§ 5. Ausfiihrbarkeit, fiir Ausfiihrbarkeit ausreichende Offenbarung und
gewerbliche Anwendbarkeit

. Ausfiihrbarkeit und flir Ausfiihrbarkeit ausreichende Offenbarung ........... 308
. Gewerbliche Anwendbarkeit ............ ... ... oo, 346

josiieg

§ 6. Das Erteilungsverfahren

A. Das Europiische Erteilungsverfahren .................. ... .. ool 359
B. Das Deutsche Erteilungsverfahren ........ ... ... .o i i 490
C. EInheitspatent .. .......ouutiuuinntinte ittt 535

Bibliografische Informationen o
http://d-nb.info/1191394646 gitalisien: dar



http://d-nb.info/1191394646

In

haltsiibersicht

OO wp

MO0 wm >

NOw > mg0 Wy

J0wp

[es]

S0 W

es]

Owp>

§ 7. Widerruf und Erloschen von Patenten

. Das Einspruchsverfahren ......... .. .. i
. Das Beschwerdeverfahren ........... ... .. .. .. i i
. Beschrankungs- und Widerrufsverfahren ............. ... . ... .. oLl
. Erloschenstatbestinde ohne Riickwirkung ...l

§ 8. Nichtigkeitsverfahren

. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens .........................
. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren ........... ... .. .. ...
. Nichtigkeitsgriinde ...... e
. Uberblick iiber den Verfahrensablauf .. ............ooiiiieeiiiiinnaeeian.
. Ablauf des Verfahrens erster Instanz ...............oooiiiiiiiiiii it
L Berufung ...
. Klageriicknahme und Vergleich ............ ... .. .o ool

§ 9. Chemische und biologische Erfindungen

. Einfithrung und Entwicklungen .......... ... ...
. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfille bei biologischen Erfindun-
e o
. Patentierungsvoraussetzungen ... i e e
. Schutzumfang und Anspruchsarten ......... ... ... il
. Wirkung des Patents ............oo i

. Erfinder und Erfinderrecht ...t e
.Mehrere Inhaber . ... ... e
. Erfinderrechtliche Vindikation ........... ... iiiiiiiniii it

§ 11. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

. Gemeinsame Grundlagen von Patentiibertragung und -lizenz ...............
. Vollibertragung von Patenten ......... ...
CLizenzen . e
. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in
der Insolvenz . ......ciuii
. Ubertragung von Priorititsrechten ............c.viiiiininniinennne..

§ 12. Patentbenutzung

CAllgemeines ..o
. Unmittelbare Patentbenutzung .............cooiiiiiii i
. Mittelbare Patentbenutzung ...... ... ... ..o i
. Verwendunggsanspriiche und zweckgebundener Stoffschutz im Bereich der me-

dizinischen Indikationen ........... .. . i i
. Verantwortlichkeit und Zurechnung .......... ... ... ... ... .. o

§ 13. Einwendungen

. Erlaubte Handlungendes § 11 PatG ............ ... i i,
CErschopfung ..o e
. Vorbenutzungsrechtnach § 12 PatG .......... .. .. ...l

D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands .......... ... iiiiiiiiiienenn.

X

542
587
616
624

629
629
630
631
633
648
655

658

665
674
690
709

729
734
760

804
817
821

857
868

885
886
913

931
943



Inhaltsiibersicht

E. Widerrechtliche Entnahme ........ ... i
F Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand ............ ... ..o,
G. VErwirkUng .. ..ottt et i

§ 14. Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Patentverletzung und der

Entschiadigungsanspruch

A, GrundziliZe ..ot e
B. Gliubiger und Schuldner der Anspriiche ........... ... ...t
C. Unterlassungsanspruch .......... ..o i
D. Schadensersatzanspruch ......... .. i i
E. Bereicherungsanspruch ........ ... i i
F Restschadensersatzanspruch ......... ... i
G. Entschidigungsanspruch nach § 33 PatG und Art. I1 § 1 IntPatUG .........
H. Bereicherungs- und Entschidigungsanspriiche bei mittelbarer Patentverlet-
ZUDE « e ettt et e e et e e e e e e e
. Anspriiche auf Auskunft und Rechnungslegung ...................ooo .
. Der Anspruch auf Riickruf und Vernichtung ...................cooiiiat,
. Folgenbeseitigungsanspruch ........... .. i
. Die Verjahrung der Anspriiche ......... ...
. Die Verwirkung der Anspriiche ...
. Die Bekanntmachung des Urteils ............ ... it

er‘xt—.—'

§ 15. Die Patentstreitsache

CEBINleitung .o e
. Die Sicht des Patentinhabers .......... .. ... oo i
. Die Sicht des (vermeintlichen) Patentverletzers ...........................
. Besondere Verfahrenstypen ...........o.oiiiiiiiiiiiiiiiiiienneen..
CVollstreckung ..o
E Besichtigungsanspruch ......... .. ...
G. Internationales Zivilprozessrecht und grenziiberschreitende Geltendmachung

VON Patenten . .....o.uuiiiii i s

mo0x >

§ 16. Sonstige Verfahren und Anspriiche in Patentsachen

A. PatentstrafreCht . .....c.oiniiu i e
B. Grenzbeschlagnahmeverfahren ......... .. ...t
C. Patentberiihmung und irreflihrende Werbung .................... ... oL
D. Anspriiche wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung .................
E. Mediation im Patentrecht ...t
E Zwangslizenzen ...... ...

AL AlIGEMEINES o v vttt ettt e
B. Schutzgegenstand und Schutzvoraussetzungen ...t
C. Erfinderrecht und Erfindungsberechtigter ............... ... ... ...,
D. Entstehung und Wegfall des Gebrauchsmusters ......................o....
E. Inhalt und Schutzumfang des Gebrauchsmusters .................. ... ...,

E Gebrauchsmuster im Rechtsverkehr ........ ..ot
G. Zivilrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung ....................
H. Strafrechtliche Folgen der Gebrauchsmusterverletzung .....................

I. GebrauchsmusterverletzZungsprozess ...........oueeeiieiieeinennnennnanns
J. Gebrauchsmusterberthmung ...

1039
1044
1106

1117
1119
1127
1149
1181
1183
1184

1186
1186
1203
1211
1212
1214
1216

1231
1234
1351
1392
1407
1438

1458

1503
1511
1528
1537
1549
1562

1584
1588
1594
1595
1607
1611
1611
1612
1613
1617

XI



Inhaltsiibersicht

A.
B.
C.
D.
E

E
G.
H.

DOwp

moOw P>

E

§ 18. Das Erginzende Schutzzertifikat

Allgemeines, Zweck, Entstehungsgeschichte und Rechtsnatur des Zertifikats .
Materielle Erteilungsvoraussetzungen ............coveeiiuneeneenineennn..
Laufzeitberechnung .......... .. o
Schutzgegenstand und Schutzbereich, spezielle Praxisprobleme .............
Rechte, Beschrinkungen und Verpflichtungen ............... ... ... ..
Erteilungsverfahren ...... ... ... o i i
Erloschen, Nichtigkeit und Widerruf ... o i
Rechtsmittel . ...

§ 19. Patentbewertung

. Theoretische Grundlagen der Bewertung ....................ooiiint
. Spezifizierung des Bewertungsgegenstands .......... ... oo
. Methoden der Patentbewertung ............ ... ... o ool
L LiZenzbewertung . ......ovut i e

§ 20. Patentmanagement und Patentverwertung

T e
. Aufbau Patentportfolio ........ ..o
. Management Patentportfolio ......... ... ..o i
. Durchsetzung von Patentportfolien ........ ...l
. Schutz des eigenen Produkts durch Eliminierung der Wirkung Schutzrechte

) D 1o =5 o OO PPN
Besondere Konstellationen . .......oviiriiiineet it

SaChIEIStEr . ...ttt e

XII



Inhaltsverzeichnis

Y 03«
Bearbeiterverzeichnis ............ ... ... . . .
Inhaltsiibersicht ...... ... ... . . e
Abkiirzungsverzeichnis ......... ... ... .. i
Literaturverzeichnis ........ ... ... ... ittt

§ 1. Einfiihrung

A. Geltungsbereich, Bedeutung, Ziele und Mittel des Patentrechts .............

I. Regelungsgegenstand und dogmatische Grundlagen ..................
I1. Ziele und Rechtfertigung des Patentrechts ..........................
HL Kritik .o

B. Geschichtliche Entwicklung ........ ... ... .o i

I. Das deutsche Patentrecht bis 1945 ......... ... .. i it
I1. Das deutsche Patentrecht bis 1981 ............. ... ... .ol
III. Wiedervereinigung .............. e
IV. Entwicklung des Europdischen Patentrechts ............... ... ... ...
V. Weitere Entwicklungen ...t
1. Europdisches Patentrecht ........ ... ... ...

2. Anderungen des PatG .........ooueeiiine i

C. Das geplante Einheitliche Patentsystem ................. . ..o,

LoStatus qUO .ot e
II. Historische Entwicklung des Einheitspatents ........................
1. Integriertes System fiir das europiische Patent und das

EU-Patent ...... ..ot

2. Modifizierter Vorschlag: Europiisches Patentpaket im Rahmen der
verstirkten Zusammenarbeit ........ .. oo
III. Das Einheitspatent ...........o.oiiiiiiiiiiiiiiia.s
IV. Das Einheitliche Patentgericht .......... ... ... ... .o
1. Uberblick und Organisation des Gerichts ........................
2. Einheits- und Trennungsprinzip ............coooeiiiieieininn...
3. Ubergangsregeln und opt-0Ut . ............oeerreeeirnaeeenneans.
4. Prifungskompetenzdes EuGH ........... .. ... ... oL
V. Die Verfassungsbeschwerde ........... ... ... oot
VI Ausblick ...

D. Die wichtigsten Rechtsquellen ......... .. ... .o

I. Europiisches Patentrecht .......... .. ... o i
1. Europiisches Patentiibereinkommen (EPU) ......................
2. Ausfiihrungsordnung zum Ubereinkommen iiber die Erteilung
europiischer Patente (AusfO) ......... ... ... oo,
3. Priifungsrichtlinien ........ ... .. . o oo
4. Protokoll iiber die Auslegung des Artikels 69 EPU ...............
5. Londoner Ubereinkommen {iber die Anwendung des Artikels 65
EPU ..o
6. Beschlusse und Mitteilungen, sonstige Rechtsakte ................

16

17
18
19
19
20
20
21
21
22

22
23
23

23
23
24

24
24

XIIT



Inhaltsverzeichnis

II. Rechtsquellen des deutschen Patentrechts ...........................
1. Deutsches Patentgesetz (PatG) ........coviiiiiiiiiiiinnnnn..

2. Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) ... ...

3. KOSENGESEtZE ..o\ttt e

4. Arbeitnehmererfinderrecht (AtbNErfG) .................coo.ae..
5.IntPatUG ...

III. Internationales Recht ... ... ..o
1. Pariser Verbandsiibereinkunft PVU) ............................

2. StraBburger Patentiibereinkommen ....... ... .. .. . ool

3. Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) ...,

4. TRIPS-Ubereinkommen ..............ooeeieenniiiiinnnnnn...

5. Gescheitertes Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) ......

6. ,,TRIPS-plus* — Internationale Investitionsabkommen (IIA) .......

IV. Rechtsquellen des EU-Patentrechts .......................o.oo...
1. Primires Unionsrecht (Art. 34, 36, 101, 102 AEUV) ..............

2. EU-Grundrechte-Charta ......... ... ...,

3. Sekundires Unionsrecht ....... ..o,

a) Richtlinien . ... i i e

b) Verordnungen ......... ... ... i

E. Patentrecht und benachbarte Rechtsgebiete ..............................

L Verfassungsrecht .. ........ .ot

II. Biirgerliches Recht ... ... .o o

1. Schadens- und Deliktsrecht ........... ...,

2. Vertragsrecht ...t e e

3. Bereicherungsrecht ........ .. ... .. .. i

4. Sachenrecht ... .

III. Patente und andere Rechte des geistigen Eigentums ..................

1. Patentrecht und Urheberrecht ......... ... ... ..o,

2. Patentrecht und Markenrecht ........ .. ...,

3. Patentrecht und Sortenschutz ........ .. ... ... oLl

IV. Patentrecht und das Recht des unlauteren Wettbewerbs ...............
1. Patentrechtliche AusschlieBlichkeitsrechte und verhaltensbezogener

Schutznach UWG ... i

2. Technische Leistungen mit wettbewerblicher Eigenart .............

3. Tatbestandliche Handlung .......... ... ... oot

4. Lauterkeitsrechtlicher Schutz nach Ablauf des Patentschutzes .......

V. Patentrecht und Schutz von technischem Know-how .................

1. Uberblick « .ttt e

2. Patentschutz und Know-how-Schutz ............. ... ... ... ...

3. Rechtfertigung von Know-how-Schutz neben Patentschutz .......

E Patentrecht und Kartellrecht ......... ... .. ..o il
LOAllgemeines ...t e
1. Patente als Wettbewerbsbeschrinkung? ..........................

2. Die Sektoruntersuchung Pharma der EU-Kommission und
Entwicklungstendenzen .......... .. .. il
3. Deutsches und europiisches Kartellrecht ................. ... ...

4. Systematik und Grundkonzeption des europiischen
Kartellrechts ........ ..o i
II. Verbot wettbewerbsbeschrinkender Vereinbarungen und

Verhaltensweisen gem. Art. 101 AEUV ... ... ..ot
1. UDBEIBICK © vttt ettt e e e e

XIv

25
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
31

32
32
33
33
34
34
35
35
35
37
37
39

39
39
40
40
41
41
42
42

43
44
44

45
45

46

46
46



Inhaltsverzeichnis

2.

1

2.

2
3.
4

5.
6.

G. Patentrecht und der europiische Binnenmarkt
I. Patente als ,,nicht-tarifire Handelshemmnisse* iSv Art. 34, 36 AEUV ..

II. Europiische Erschopfung
Inhalt ...
Rechtsgrundlage ................ o

1.
2.

Fallgruppen patentbezogener Wettbewerbsbeschrankungen ........
a) Schutzrechtsiibertragungen ........... ... i
b) LiZenzvertrage ........uviinuuitiiinnne i,
¢) Nichtangriffsvereinbarungen in Lizenzvertrigen ...............
d) Nichtangriffsvereinbarungen in Streitbeilegungsverfahren .......
e) Pay-for-Delay-Vereinbarungen ................ ... ... ...
f) Patentpools und Standardisierungsgemeinschaften ..............

. Freistellung gem. Art. 101 Abs. 3AEUV ........ ... ...ooiae.
2) AIGemeInes .......vuiinitii i e
b) Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (316/2014/

EU). e e
¢) GVO tiber Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (1217/
2010/7EU) ottt e

d) GVO iiber Spezialisierungsvereinbarungen (1218/2010/EU) ....

¢) GVO fiir vertikale Vereinbarungen und abgestimmte

Verhaltensweisen (330/2010/EU) ...,

f) Leitlinien iiber die Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf
Vereinbarungen tber horizontale Zusammenarbeit (2011/C 11/

00 o
III. Missbrauchsverbot gem. Art. 102 AEUV
Bedeutung ..o
Marktbeherrschung ......... .. .. oo
2) Grundsatz . ....o.uute i e e
b) Marktbeherrschung auf dem Produkt- und Lizenzmarkt ........
c) Besonderheiten der Marktabgrenzung im Pharma-Bereich ......
. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung .................

a) Allgemeines ... ... ...

b) Erlangung einer marktbeherrschenden Stellung als Missbrauch? . .

¢) Ausbau einer vorhandenen marktbeherrschenden Stellung mit

Hilfe von Patenten ..........cciiiiiiiiiiiiiiineeeiinnnn.

d) Patenterwerb mittels irreflihrender Anmeldeunterlagen .........
e) Beurteilung defensiver Patentstrategien — ,,Sperrpatente” .......
f) Patentdickichte ...

g) Preismissbrauch ........ .. .. . . oo
h) Deregistrierung und Lebenszyklusstrategien im Pharmabereich ..
i) Kartellrechtlicher Missbrauch gegeniiber Parallelimporteuren . ...
j) Lizenzverwelgerung .......ooouiiiiiiiiiiiiiii i,
IV. Patentrecht und Fusionskontrolle

1.

Bedeutung ...
. Vermogenserwerb (§ 37 Abs. INr. 1GWB) ....................
Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 21it. aGWB) ..................
. Wesentlichkeit .........oo i
a) Anwendungsbereich ....... ... oo oo

b) Wesentlichkeitbeim Vermogenserwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB)

c) Wesentlichkeit beim Kontrollerwerb (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB) ..
Europiische Fusionskontrolle ............. ... oot
Umsatzschwellen ... ... .o i

47
47
47
48
49
50
52
54
54

54

56
57

58

59
59
59
59
59
61
62
62
62
63

63
64
64
66
67
67
68
68
70
70
70
71
71
71
72
73
73
73

74
74
75
75
76

XV



Inhaltsverzeichnis

3. Erschopfung bei Inverkehrbringen in schutzrechtsfreien EU-
Mitgliedstaaten ...... ...t e
4. Keine Erschopfung bei Inverkehrbringen von Produkten aufgrund
von ZwangslZenzen ............e.iiiiiii i e
5. Europiische und internationale Erschopfung .....................
II. Zwangslizenzfille ........ ... i
IV. Keine verschleierte Handelsbeschrinkung ........... .. .. ... .. ...,

§ 2. Der Erfindungsbegriff und
allgemeine Patentierbarkeitsvoraussetzungen

A. Das Erfordernis einer ,,technischen Erfindung™ ...........................
I. Die Struktur der gesetzlichen Regelung ............ ... .. ... ...
I1. Uberblick iiber die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen durch die
Rechtsprechung ... o
1. Die Formalpriifung in § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 EPU .........
2. Die Priifung der Neuheit in § 3 PatG bzw. Art. 54 EPU ...........
3. Die modifizierte Priifung der erfinderischen Titigkeit in § 4 PatG
bzw. Art. 56 EPU ...
4. Erlduterung des Priifungsschemas an einem Beispielsfall ............
II1. Details zur Priifung im Rahmen von § 1 PatG bzw.
Art. 52EPU ...
1. Die Gesamtbetrachtung ........... ... .. .. .. o il
2. Betrachtung unabhingig vom Stand der Technik .................
3. Das Erfordernis einer weiteren technischen Wirkung ..............
4. Zusammenfassung . ... e
IV. Details zur Prifung der Neuheit im Rahmen von § 3 PatG bzw. Art. 54
EPU e
V. Details zur Priifung der erfinderischen Titigkeit im Rahmen von § 4
PatG bzw. Art. 56 EPU ....... ...
1. Der ,,Aufgabe-Losungs-Ansatz ..........c...ccoitiiiiiiieennn.n.
2. Besonderes Priifprogramm bei Mischerfindungen .................
a) Modifizierter ,,Aufgabe-Losungs-Ansatz .....................
b) Die Auslegung des Technikbegriffs ............. ... ... .. ...
3. Kasuistik nicht technischer Bereiche in der Rechtsprechung .......
a) Mathematische Methoden ........... ... ..o oL,
b) Asthetische FormschSpfungen ................oouvieeeeionn..
c) Pline, Regeln und Verfahren fir gedankliche Titigkeiten .......
d) Pline, Regeln und Verfahren fur Spiele .......................
e) Pline, Regeln und Verfahren flir geschiftliche Tiatigkeiten ... .. ..
f) Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen ....................
g) Wiedergabe von Informationen ........... ...,
VI. Das Sonderproblem der Naturstoffe .................. .. ... ... ..
VII. Das Sonderproblem der Funktionsentdeckungen .....................

B. Nicht-Erfindungen ....... ... it
I 01 o 1o

I1. Verstol3 gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten ..........

1. AlIGEMEINeS ..ottt ittt

2. Spezialfille ... .

a) Klonenvon Menschen ............ ... ... ..ot

b) Anderung der Identitit der menschlichen Keimbahn ...........

¢) Kommerzielle Verwendung menschlicher Embryonen ..........

XVI

76

77
77
77
78

80
80

81
82
83

83
84

85
85
86
87
88

89

90
90
91
91
92
93
93
94
95
97
97
97
110
111
112

113
113
113
113
115
115
115
115



Inhaltsverzeichnis

d) Verinderung der genetischen Identitit von Tieren, die geeignet
sind, ohne wesentlichen Nutzen fiir Menschen, Leiden der Tiere
zuverursachen .......... i i il i

e) Weitere Fille ...

III. Ausschluss von Patenten auf Pflanzensorten .........................
1. Nebeneinander von Pflanzen- und Sortenschutz .................
2. Interessenlage . ...t e
3. Ausschluss von ,,im wesentlichen biologischen Verfahren“ .........
4. Patentfihigkeit von Erzeugnissen aus ,,im wesentlichen biologischen
Verfahren® ... .o
5. Kritik und Reaktionen ........... ... i
6. Anderung von Regel 28 Abs. 2EPUAO .............ccoovivn...

7. Anderung von Regel 28 Abs. 2 EPUAO und die Entscheidung T
T063/18 oot
8. Weitere Entwicklung .......... ... ... ..

IV. Ausschluss von drztlichen Verfahren und

Diagnostizierverfahren .......... ... i
1. Interessenlage .. .......oeeinnttiiiiii i e
2. Chirurgische und therapeutische Verfahren ......................
3. Diagnostizierverfahren .......... ... ... .. il

§ 3. Auslegung und Schutzbereich von Patenten

AL Grundzii@e .....o.oii e

I. Der Begriff der Auslegung ...
I1. Allgemeines zur Schutzbereichsbestimmung ............... ... . .. ..
1. Die Bedeutung des Schutzbereichs im Patentrecht ................
2. Die Patentschrift und ihre Auslegung als Grundlage fiir die
Scnutzbereichsbestimmung ....... ... .. oo ool
3. Interessenabwigung zwischen Belohnungsfunktion und
Rechtssicherheit ....... ... ... o i
II. Rechtsquellen ......... .. i
1. Rechtsquellen fur das europdische Patent ........................
) Art. 69 EPU ...
b) Protokoll iiber die Auslegung des Artikels 69 EPU .............
2. Rechtsquellen fiir das deutsche Patent ................. ... ... ..
IV. Objektiver AuslegungsmalBstab ........... ... .. ... i
1. Das Verstindnis des Durchschnittsfachmanns .....................
a) Ausbildungsgrad und praktische berufliche Erfahrung ..........
b) Durchschnittliches Wissen und Kénnen ......................
2. MaBgeblicher Zeitpunkt ....... ... .. ... oL
3. Zeitlich und sachlich gleichbleibender Maflstab ..................
4. Trennung von Auslegung und Subsumtion der angegriffenen
Ausfiihrungsform unter den Schutzbereich ......................
5. Ergegbnisoffene Auslegung ........... ... ... i
V. Die Auslegung als Rechtsfrage/Tatsachenfeststellungen ...............
VI. Funktionsorientierte Auslegung ............ ... ..o,

B. Die Bedeutung der Patentschrift als Erkenntnisquelle ......................

I. Die mafigebende Fassung der Patentschrift ..........................
1. Verbindlichkeit der Fassung in der Verfahrenssprache beim

europidischen Patent ......... ... ... .. il

2. Beriicksichtigung spaterer Anderungen .....................o.....

I1. Die Patentschrift als ihr eigenes Lexikon .................. .. .. ...

116
116
117
117
117
117

118
118
119

119
120

120
120
121
121

125
125
126
126

126

126
127
127
127
128
129
129
129
130
130
131
132

133
133
133
136

137
137

137
138
139

XVII



Inhaltsverzeichnis

III. MaBgeblichkeit der Patentanspriiche ............. ..., 139
1. Kategorien von Patentanspriichen ......... ... ... .. o oL 141
2. Der Patentanspruch als die Sumime seiner Merkmale .............. 143
a) Einheit des Patentanspruchs ........... .. ... ... oL 143
b) Die Merkmalsanalyse als Hilfsmittel .......................... 144
¢) Bedeutsamkeit simtlicher technischer Merkmale ............... 144
d) Die Besonderheit von Zweck-, Wirkungs- und
Funktionsangaben .......... ... .. . i i i 146
e) Die Besonderheiten von Zahlen- und MaBlangaben ............. 147
f) Besonderheiten bei Zusammensetzungen ...................... 149
g) Besonderheiten bei Product-by-Process-Formulierungen ....... 150
h) Erliuternde Bezugszeichen im Anspruch ...................... 153
3. Die Systematik der Patentanspriiche untereinander ................ 153
a) Verhiltnis zu Haupt- bzw. Nebenanspriichen .................. 153
b) Verhiltnis zu Unteranspriichen ..............c.ooiiiiiiiio... 154
IV. Erfassung des Wortsinns unter Beriicksichtigung der Beschreibung und
der Zeichnungen . ........... i 155
1. Verhiltnis zwischen der Beschrelbung und den Patentanspriichen ... 155
2. Klassischer Aufbau der Beschreibung ....... .. .. .. .. .. ... 156
3. Der im Patent genannte technische Hintergrund und Stand der
Technik ... o 156
a) Der Kreis der fiir die Auslegung relevanten Dokumente ......... 156
b) Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch die relevanten
Dokumente ... .. ... i 157
4. Die Aufgabe bzw. das technische Problem ....................... 158
5. Die allgemeine Beschreibung des Losungsgedankens und seiner
Vorteile ... 159
6. Die Beschreibung von Ausfithrungsbeispielen .................... 160
7. Die Veranschaulichung anhand von Zeichnungen ................. 161
8. Die Zusammenfassung ................iiiiiiiiiiiii 162
C. Bedeutung auBerhalb der Patentschrift liegender Erkenntnisquellen .......... 162
L. Allgemeines Fachwissen ........ ..ot iiiinnenn.n.. 163
1. Definition des allgemeinen Fachwissens ......................... 163
2. Inhaltliche Beeinflussung der Auslegung durch das allgemeine
Fachwissen .........oiui i i 163
I1. Nicht in der Patentschrift genannter und nicht zum allgemeinen
Fachwissen gehdrender Stand der Technik .......... ... .o ... 164
II. Erteilungshistorie ........ ... ..o i 164
IV. Entscheidungsbegriindungen in Verfahren gegen den Rechtsbestand . . .. 166
1. Herrschende Lehre ... .o i 166
2. Stellungnahme ... ... . 167
D. Erstreckung des Schutzbereichs auf Aquivalente ....................ooiin. 169
L Grundsitze ....... .. .. 169
II. Die SchUutzvoraussetZungen .. ...........eueenueenneenneenneennenns 170
1. Das Austauschmittel ...... ... .. . i 170
2. Die Gleichwirkung ......... .ot 171
3. Die Auffindbarkeit ......... ... oo 173
a) MaBgebliches Wissen und Kénnen .............. ... ... 173
b) Zeitpunkt der Auffindbarkeit ....... ... ool 173
¢) Besondere Fallgestaltungen .......... .. .. ... ool 174
4. Die Gleichwertigkeit ..., 176
2) Grundziige ........ ..o 176

XVIII



Inhaltsverzeichnis

b) Technische Wertungen des Patents ...........................

c) Besondere Fallgestaltungen ................... ... Ll

III. Formstein-Einwand ......... ..o i
1.Grundziige ...

2. Prifungskriterien ...

3L REIChWeIte oo

IV. Prozessuales ........oouiiniiiniiiii i
1. Darlegungs- und Beweislast ............... ..o

2. Streitgegenstand .. ...
3.Klageantrag . ...o.. i e

176
178
180
180
181
182
183
183
183
184

§ 4. Abgrenzung vom Stand der Technik — Neuheit und erfinderische Titigkeit

A.Rechtsquellen ... .
I. Rechtsquellen fiir das europiische Patent .............. ... ... .. ... ..
II. Rechtsquellen fiir das deutsche Patent ............. ... ... ..o ..

B.DerFachmann ...... ... i
I. Der zustandige Fachmann .......... .. .. ..o oo

II. Das allgemeine Fachwissen .............cooiiiiiiiiiiiii i,

III. Das Fachgebiet des Fachmanns ............. ... ... oot

IV. Die Fihigkeiten des Fachmanns ...,

V. Gruppe von Fachleuten .......... ... .. .o i i

C. Der Patentanspruch — die beanspruchte Erfindung ........................
L. Die erfindungsgemiBe Aufgabe ............. ... ... ... ool

II. Anspruchskategorien ..............oiiiiiiiiiiiiiiiiieninnn.n.

II. Auslegung der Patentanspriiche ................ ... .. ..ol

IV. Zeitrang der beanspruchten Erfindung, Prioritit .....................

1. Erfordernis: Vorliegen einer priorititsbegriindenden Anmeldung . ..

2. Erfordernis: Besitz des Priorititsrechts ............... ... ..

3. Erfordernis: Erfindungsidentitit .......... ..o,

4. Keine Kettenprioritit bzw. Erfordernis der ,,Ersten Anmeldung* ...

5. Weitere Erfordernisse .............oiiiiiiiiiiiiiiii

D. Der Stand der Technik ........ ... ..o i i
I Grundbegrift ...... ... ...
II. Unterschiedliche Arten von Offenbarungsquellen ....................
1. Schriftliche Offenbarungsquellen .............. ... ... ... .. ...

2. Miindliche Offenbarungsquellen .............. ... ... ...,

3. Offenkundige Vorbenutzung ........ ... ... ... .o,

4. Offenbarung in sonstiger Weise .............ouiieiniiiiinenn.n.

III. Die offentliche Zuginglichkeit ............ ... ... ...
1. Beispiele zur Zuginglichkeit von schriftlichen Beschreibungen ... ..

2. Beispiele zur Zuginglichkeit miindlicher Beschreibungen .........

3. Beispiele zu offenkundigen Vorbenutzungshandlungen ............

IV. Der Zeitrang von vorbekannten Kenntnissen ........................

V. Nachveroffentlichte Patentanmeldungen mit ilterem Zeitrang und

Prioritdt ...
1. Alteres Recht gegeniiber nationalen Patentanmeldungen ..........

2. Alteres Recht gegeniiber europiischen Patentanmeldungen und

Patenten ... ..o

VI. Der Inhalt von Offenbarungsquellen .............. ... ... .. .....
1. Allgemeine Regeln zur Ermittlung des Offenbarungsinhalts .......

2. Zwangglaufige Eigenschaften und (Zwischen-)Ergebnisse ..........

188
188
189

189
189
191
192
193
194

195
195
196
198
203
204
204
204
208
208

209
209
209
210
210
211
212
212
218
219
219
220

223
224

225
226
228
231

XIX



Inhaltsverzeichnis

[e BN e NS I

9.
10.
11
12.

. Implizite Offenbarung, inhirente Merkmale .....................
. Die technische Zeichnung ....... ... .. ...l
. Chemische Strukturformeln ........... ... ... .l
. Parameterintervalle ....... .. ..
. Sachzusammenhang ..... ... .. o
. Bezugnahmen auf andere Unterlagen ............................

Das Erfordernis der Nacharbeitbarkeit ...............cooviuun...
Fehler in der Veroffentlichung ........ ... oL,

. Medizinische Verwendungen ..............cviiiiiiiiinennn ..

Informationsquellen mit spiterem Zeitrang (Quellen von
Hilfsinformation) . .......viitiiii i

VII. Unschidliche Offenbarungen ..................ociiiiiia..,

1.

2.

Bei Missbrauch (§ 3 Abs. 5S. 1 Nr. 1 PatG, Art. 55 Abs. 1lit. a
BPUD) ot
Internationale Ausstellung (§ 3 Abs. 5S. 1 Nr. 2 PatG, Art. 55

Abs. THE D EPU) ..o e

E.Die Neuheit ... ... .
I. Bedeutungund Zweck ....... ... ..o
I1. Die Beurteilung der Neuheit ............ ...,

1.

S NECVIN O]

6.
7.

8.

Die Patentanspriiche als maBgeblicher Gegenstand der zu priifenden
Erfindung ...

DerFachmann ......... .. i
. Der Prisfungszeitpunkt ... o
. Der Einzelvergleich ... .. .. .. o i
. Kriterien fiir die neuheitsschidliche Offenbarung von

Merkmalen ......... .
a) Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit ...........................
b) Spezifische und allgemeine Begriffe .................. .. ....
c) Auswahl aus bekannten Mengen oder Bereichen ...............
d) Kombination von Merkmalen ............... ... ... ...,
e) Intrinsische Merkmale, Eigenschaften oder MaBnahmen ........
f) Funktionelle Merkmale ........... ... ... .o i,
g) Chemische Verbindungen ......... .. .. .. .. ... .. .
h) Zufillige Offenbarungen ......... ...,
i) Nicht-technische Merkmale .............. ... ... ... ..o
Altere Rechte und deren Prioritdt ................ccooevneeenn...
Der DiSClalmer . ...o.otntii e
Stofte fiir medizinische Verfahren ........... ... ... ... ... ...,

III. Unschidliche Offenbarungen ... ...
IV. Das Verhiltnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen .................

F Die erfinderische Tatigkeit ....... ...t
I. Bedeutungund Zweck ....... .. .. oo
II. Die Beurteilung der erfinderischen Tiatigkeit ............. ... ... ...

1

NN RN

. Die Patentanspriiche als maBgeblicher Gegenstand der Priifung .....
. Der einheitliche Gegenstand ............. ... ... ... ... L
. Der tatsachliche Beitrag ...
. Der Priifungszeitpunkt ......... ... .. . i
. Der relevante Stand der Technik .......... ... ...,
. Die Kombination von Entgegenhaltungen .......................
. Der Fachmann und Hinzuziehung weiterer Fachleute aus anderen

Fachgebieten ...........o i

232
233
233
233
234
235
236
237
237

237
238

238

239

239
239
240

241
241
241
242

243
243
244
245
247
247
249
251
253
253
253
255
256
257
258

258
258
258
260
261
262
262
264
265

265



Inhaltsverzeichnis

8. Die deutsche Herangehensweise ,,Veranlassung zu Uberlegungen in

die erfindungsgemiBe Richtung® ......... ... ... . .. .. ... ... 266
a) Der Ausgangspunkt ....... ... .. oo 267
b) Veranlassung und Anregungen zur Fortentwicklung in die
erfindungsgemiBe Richtung ......... ... ... ... ..o o L 268
9. Die europiische Herangehensweise ,,Aufgabe-Losungs-Ansatz . . .. 271
a) Bestimmung des nichstliegenden Standes der Technik .......... 272
b) Formulierung der zu 16senden objektiven technischen Aufgabe .. 273
¢) Priifung, ob die beanspruchte Erfindung nahegelegen hat
(,»Could~Would-Approach®) ............... ...l 275
10. Allgemeine Kriterien fiir ein naheliegendes Sich-Ergeben aus dem
Stand der Technik ......... ... o i 277
a) Das uibliche fachminnische Vorgehen ......... ... ... ..., 279
b) Schritte zur beanspruchten Erfindung .................. .. ... 283
¢) Die Kombination von an sich bekannten Einzelmerkmalen .. .... 284
d) Das nicht erforschte Gebiet ........ ..., 285
e) Die Ubertragungserfindung ..............oveeneiineenneen... 285
f) Zwischenprodukte ......... ... ... oo 285
g) Nicht-technische Merkmale ............. ... oL 286
h) Stoffe flir medizinische Verfahren ............. .. ... ... .... 291
11. Anzeichen fiir das Vorliegen erfinderischer Titigkeit:
Hilfserwagungen ............coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinann.. 292
a) Einfache Losungen ..............ooiiiiiiiiiiiii ... 292
b) Der Fortschritt ........couiiniiiiiiiiiiiiii .. 293
¢) Besondere Eigenschaften und Vorteile ........................ 294
d) Der synergetische Effekt ........... .. ... i 294
e) Die technologische Entwicklung ............. ... ... L. 294
f) Das Vorurteil in der Fachwelt ............ ... ... oL, 296
g) Seit langem bestehendes Bediirfnis und lang andauernde
vergebliche Bemithungen ........... ... ... ... ... L 297
h) Die Auswahl aus einem Kollektiv — ,,Gliicklicher Griff* ........ 298
i) Massenartikel und grotechnische Verfahren .................. 299
j) Der wirtschaftliche Erfolg ............ .. ... oo 299
12. Irrtimer in der Patentanmeldung ......... ... ... ... . oL 300
III. Das Verhiltnis zu anderen gesetzlichen Erfordernissen ................ 301
1. Das Verhiltnis zur Technizitdt ........... ..., 301
2. Das Verhiltnis zur Ausflihrbarkeit ............o o ool 301
3. Das Verhiltnis zur unzulissigen Erweiterung ..................... 303
4. Das Verhiltnis zur Klarheit ... 304
5. Das Verhiltnis zur Einheitlichkeit ........... ... oL 305

§ 5. Ausfiihrbarkeit, fiir Ausfithrbarkeit ausreichende Offenbarung und
gewerbliche Anwendbarkeit

A. Ausflihrbarkeit und fiir Ausfiihrbarkeit ausreichende Offenbarung ........... 308
I Rechtsquellen ....... ..o 308

II. Ausfithrbarkeit ..o o 308

1. Beziehung zum Erfindungsbegriff ......... ... ... . .. .. ... ... 308

2. Aspekte der Ausflihrbarkeit .......... ... ... o oL 310

a) Brauchbarkeit ....... ... ... i 311

b) Fertigsein . .......uuuiinuiitiii i 311

¢) Wiederholbarkeit .........c.ooiiiiiiii i 312

d) Weitere Aspekte? ...t 312

XXI



Inhaltsverzeichnis

3.
4.
5.

Beziehung zu anderen Patenterteilungsvoraussetzungen ...........
Beziehung zum Erfordernis ausreichender Offenbarung ...........
Praktische Konsequenzen .......... ... .. oo,

II. Ausreichende Offenbarung .......... ... ... . .. .. oo,

1

4.
5.

.Die Erfindung ...
2.

Offenbarung ... ..ottt
a) Deutlichkeit ....... ... o i
b) Vollstandigkeit .......... ... ... i

Ausfiuhren Konnen ...

a) Mafigeblicher Zeitpunkt fuir das Ausfithren Kénnen ............
b) Priifung der Offenbarung auf Ausfiihrbarkeit ..................
Besonderheiten im Zusammenhang mit Biotechnologie ...........
Beweisfragen und Beweislast ........ ... ... . o,

B. Gewerbliche Anwendbarkeit ....... ...

[. Rechtsquellen ... ... .
IL Ubersicht ..ottt e e e e
IT11. Gewerbliche Anwendbarkeit ............... ... ... iiiiiiiinnn..

O NNV DN~

. Pritfungszeitpunkt ... o
. Die Erfindung und ihr Gegenstand ..............................
. Herstellen/Benutzen Kénnen ............. ... ... .. ...
. Gewerbliches Gebiet ......... . .. . . i
L SOMSHIZES? L e
. Besonderheiten im Zusammenhang mit Gensequenzen ............
. Beweisfragen und Beweislast ........ ... ... .. . .ol
. Praktische Konsequenzen ........... ... .. .. ... il

§ 6. Das Erteilungsverfahren

A. Das Europiische Erteilungsverfahren .............. ... ..o
I. Uberblick iiber das Erteilungsverfahren und seine Abschnitte ..........
I Die Anmeldung ....... ... i

XXII

1.

000NNV

10.

Zwei Wege zur Europiischen Patentanmeldung: Direktanmeldung
und Euro-PCT-Anmeldung .......... .. .. o,

. Der Anmelder und sein Vertreter ................cciiiiiena.nn.
. Anmeldetext und Zeichnungen .............. .. ... ... .
CADRTAg L e

GebUhren ...t

. Erfindernennung ....... oo
CPrioritdt Lo
. Pflicht zur Nennung von Stand der Technik ......................
. Erfordernisse bei der Einreichung zur Zuerkennung eines

Anmeldetages .......... i
Einreichung der Anmeldung ............... ... ... ...l

III. Wirkung der Einreichung .......... ... .. ... oo ...
IV. Eingangs- und Formalpriifung ....... ... ... ... il

1.
2.

Eingangspriiffung ........ ... .. i
Formalpriiffung ......... ... i i

V. Recherche ... . e

1.
2.
3.
4.

Gegenstand der Recherche ........ ... ... .. ... .. L.
Umfang des beriicksichtigten Standes der Technik ................
Der Recherchenbericht ........ ... ... ..
Reaktion des Anmelders auf den Recherchenbericht ..............

VI. Veroftentlichung der Anmeldung ........... .. ... ..ol

312
314
315
317
318
319
320
322
323
323
331
341
344

346
346
347
348
348
348
349
351
353
353
355
356

359
361
362

363
366
369
398
400
412
414
422

423
427
432
432
433
434
435
436
440
441
442
446



Inhaltsverzeichnis

VIL. Priifungsverfahren .............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinininn., 447

1. UDEISICRE « o vttt e 447

2. Prifungsantrag ...t 448

3. Priifungsbescheide ...... ... 450

4. Einwendungen Dritter ....... ...t 452

5. Reaktionsmoglichkeiten des Anmelders ......................... 453

6. Miindliche Verhandlung ............. ...l 454

T Erteilung ..o 458

8. ZurlickWelsung ..........oiiuiiiiiiii i 464

9. Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen ............... 464

VIII. Anderungen und Berichtigungen ..............coiviuiiiininnnenn.. 464

1. Zeitliche Beschrinkungen fiir Anderungen ...................... 465

2. VerfahrensmiBige Beschrinkungen fiir Anderungen .............. 466

3. Sachliche Beschrinkungen fiir Anderungen ...................... 467

4. Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten .................. 474

IX. Teilanmeldungen ........ ... oo i 475

1. Anmelder einer Teilanmeldung ............ ... ... oo 476

2. Frist zur Einreichung einer Teilanmeldung ....................... 476

3. Gegenstand und Inhalt einer Teilanmeldung ..................... 477

X. Besonderheiten bei Euro-PCT-Anmeldungen ....................... 479

XI. Fristen und Fristversiumung ..............cooviiiiiiiiiiinna.n. 482

1. Fristenberechnung ........... ... .o i 483

2. Fristverlangerung ........c.oviiiiiiiiii i 484

3 FristwahIung . ...oevueeit i 485

4. Fristversdumung . ... ....outeuut ittt iie i aieaianaanns 486

XII. Beschleunigung des Verfahrens ............ ... ..ot 489

B. Das Deutsche Erteilungsverfahren ......... .. ..o oo, 490

I. Uberblick iiber das Verfahren und seine Abschnitte ................... 490

II. Die Anmeldung .......... i i 491
1. Zwei Wege zur deutschen Patentanmeldung: Direktanmeldung und

PCT-Anmeldung ... 491

2. Der Anmelder und sein Vertreter ..., 492

3. Anmeldetext und Zeichnungen .............. ... ..ol 493

a) Beschreibung ........ ... i 494

b) Anspriiche ... 495

€) Zelchnungen . ......oiiuuiiii e 497

d) Zusammenfassung . ... 497

e) Offenbarung ........... oo il 498

f) Stiitze der Anspriiche durch die Beschreibung ................. 498

g) Einheitlichkeit ........ ... i i 498

h) Sprache ... ... i 499

i) Verbot der Doppelpatentierung ...........c...cooeviuiiiniin... 500

4o ANIIAG oo 501

5.Gebithren ... 502

a) Anmeldegebtihr ... ... ... ... i 502

b) Recherchengebtihr ........ ... ... oo, 502

¢) Priifungsgebithr ...... ... i 503

d) Jahresgebithren ........... ... ... .. o 503

e) Entrichtung von Gebtihren ............ ... ... ... .. ... 505

6. Erfinderbenennung .......... ... ..o i 505

XXIII



Inhaltsverzeichnis

R 5 ¢ T & 11 P
a) Auslandische Prioritdt ...........o.eiiiiiiiiiiinaieanna.n.

b) Innere Prioritit

8. Mindesterfordernisse bei der Einreichung zur Zuerkennung eines

Anmeldetages ...

9. Einreichung der Anmeldung ........... ... . oL,

a) Einreichungsorte .............ooiiiiiiiiiininiiann.

b) Einreichung in Papierform ................ .. .. i

c) Einreichung per Telefax ............ ..o i,

d) Elektronische Einreichung ................c.ciiiiiiiinon...

e) Verfahren unmittelbar nach Einreichung ......................

III. Offensichtlichkeitspriffung .......... ... . .ooiiiiiiiiiiiiian.,
IV. Recherche .........

1. Rechercheantrag

2. Gegenstand der Recherche .......... ... .. .. .. .. . .o

3. Umfang des beriicksichtigten Standes der Technik ................

4. Der Recherchenbericht ......... .. .. ..o oL,

V. Veréftentlichung der Anmeldung ...,
VI. Prifungsverfahren ...

1. Ubersicht .......
2. Priifungsantrag. ..
3. Priifungsbescheide

a) Inhalt der Priifungsbescheide ........... ... ... ... .. ...
b) Anzahl der Priifungsbescheide ............ ... ... ... ...
¢) Alternative Dialogformen ......... ... ... ... . ... . ol

. Anhérung ......
. Erteilung .......
. Zuriickweisung . .

00 N N U

. Reaktionsmoglichkeiten des Anmelders .........................

. Beschwerde und Berichtigung von Entscheidungen. ..............

VII. Anderungen und Berichtigungen ..............c.ccooiiiiiiiiaii..
1. Zeitliche Beschrinkungen fiir Anderungen ......................
2. Sachliche Beschrinkungen fiir Anderungen ......................
3. Durchfithrung von Anderungen ................cvieiiinan...
4. Berichtigung von Fehlern und Unrichtigkeiten ...................
VIII. Teil- und Ausscheidungsanmeldungen .....................coooin...

XXIV

1. Teilanmeldungen
a) Anmelder einer

Teilanmeldung ......... .. ... .. ool

b) Teilungserkldrung .......... ... i

¢) Gebiihren ....

d) Anmeldungsunterlagen .......... .. .. .. oL
e) Gegenstand und Inhalt der Teilanmeldung .....................
2. Ausscheidungsanmeldungen ......... ... .. ... oo

a) Anmelder einer

Ausscheidungsanmeldung .............. .. ...

b) Ausscheidungserklarung .......... .. ... . i

c) Gebtihren ....

d) Anmeldungsunterlagen ........ ... ... oo
e) Gegenstand und Inhalt der Ausscheidungsanmeldung ...........
IX. Besonderheiten bei PCT-Anmeldungen ............... ... ... ...,
X. Fristen und Fristversiumung ..o,

1. Weiterbehandlung
2. Wiedereinsetzung

506
507
509

510
511
511
511
511
512
512
512
514
514
515
515
515
516
516
516
517
518
518
519
520
520
520
521
522
522
522
523
523
525
525
525
526
527
527
528
529
529
530
530
530
531
531
531
532
533
534
534



Inhaltsverzeichnis

C. Binheitspatent .. .......ouiuuiniiniii it 535
[. Das Eintragungsverfahren ............ ... .o i 536
I Jahresgebithren ........ ... .o i 537

§ 7. Widerruf und Erl6schen von Patenten

A. Das Einspruchsverfahren .......... . .. . o i i 542
I. Das Verfahren vor dem Europiischen Patentamt ..................... 542
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens ................ 542
2. Einspruchsgriinde .......... .. .. . i 543
a) Mangelnde Patentfihigkeit .......... ... .. . ol 543

b) Mangelnde Offenbarung ............. ..ot 546

¢) Unzulissige Erweiterung ... 546

d) Keine Einspruchsgriinde ............ ... ... ool 546

3. Uberblick iiber den Verfahrensablauf ............................ 547
4. Zulassigkeit . ... 548
a) Einspruchsberechtigung ............ .. ... .ol 548

b) Formelle Anforderungen ................ ... i, 549

¢) Ausreichende Substantiierung ............. ... ool 552

d) Priifung der Zuldssigkeit ........... ..o 554

5. Sachliche Priifung des Einspruchs .......... ... ... ... o .. 557
a) Umfang der sachlichen Prifung ................ ... ... 558

b) Einspruchsgriinde ........... ... oo i 558

c) Stand der Technik durch offenkundige Vorbenutzungen ........ 559

6. Handlungsoptionen des Patentinhabers und schriftliches Verfahren . 560
7. Miindliche Verhandlung ........ ... ... ..o oL 563
a) Vorbereitung der miindlichen Verhandlung ................... 563

b) Ablauf der miindlichen Verhandlung ......................... 564

8. Entscheidung ...... ..o 566
9. KOStEN o 567
10. Beschwerde ... ... 568
8 R 57 U 569
12. Verfahrensfragen ........... ... i 570
a) Rechtliches Gehor ... oo i 570

b) Fristen und Folgen eines Fristversiumnisses ................... 571

€) VEISPAtUNE ..ottt i e e 571

d) Riicknahme des Einspruchs .................. .. ..o 572

13. Wechsel des Patentinhabers wihrend des Einspruchsverfahrens ... .. 572
14. Wechsel in der Person des Einsprechenden ....................... 572
15. Beschleunigung des Verfahrens .......... ... ... ..o oo, 573
II. Das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ........... 573
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens ................ 573
2. Einspruchsgriinde ......... ... .. il 574
a) Fehlende Patentfihigkeit ........... ... .. .. . oL 574

b) Mangelnde Offenbarung ........... ... ... ... il 575

¢) Unzulissige Erweiterung ..........ooiiiiiiiiii i, 575

d) Widerrechtliche Entnahme .......... .. ... ..ol 575

3. Verfahrensablauf ........... ... ... . i 576
4. ZuldssigKeit ..ot 577
a) Einspruchsberechtigung .......... .. ... ool 577

b) Formelle Anforderungen .............. .. oo 578

€) Substantilerung ......... ... 579

d) Priifung der Zuldssigkeit .......... ... .. o il 580

XXV



Inhaltsverzeichnis

o BN BN

Ne)

13.
14.

. Sachliche Priifung des Einspruchs ........

a) Umfang der sachlichen Priifung .......
b) Einspruchsgriinde ...................

. Handlungsoptionen des Patentinhabers ...
. Miindliche Verhandlung ................
. Entscheidung ............. ... ... ...
Kosten oo
10.
11.
12.

Beitritt ...
Verfahrensfragen .......................
a) Rechtliches Gehor ..................
b) Fristen ...........coiiiiiiiiiiiia
C) Verspatung ..........eeiiiiiiiiinnn.
d) Riicknahme des Einspruchs ..........

Wechsel des Patentinhabers wihrend des Einspruchsverfahrens ... ..

‘Wechsel in der Person des Einsprechenden

B. Das Bescl}werdeverfahren .......................
I. EPU-Verfahren ................ooo oot

1.

10.
11.

12.

XXVI

Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens ................

2. Uberblick iiber den Verfahrensablauf ... ..
3.
4. Zuldssigkelt ............ oo

Wirkungen der Beschwerdeeinlegung . ...

a) Beschwerdefihige Entscheidungen . ...
b) Beschwerdeberechtigung .............
¢) Beschwerdeschrift ...................
d) Beschwerdebegriindung ..............

. Anderungen der Patentanmeldung oder des

a) Grundsitze ............ ..ol

Patents ...............

b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens ...................

. Miindliche Verhandlung ................

a) Grundsitze ............oiiiiiii...

b) Vorbereitung der miindlichen Verhandlung ....................
¢) Durchfiihrung der miindlichen Verhandlung ..................

.Entscheidung .......... ... ...l

a) Eigene Sachentscheidung ............

b) Zuriickverweisung zur weiteren Entscheidung durch das

erstinstanzliche Organ ...............

SKosten ..o
. Antrag auf Uberpriifung durch die GroBe Beschwerdekammer .. ...

a) Grundsitze ...........coiiiiiiii...
b) Zulidssigkeit ...
¢) Uberblick iiber den Verfahrensablauf . ..
d) Entscheidung .............. ... ...
Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren
Verschiedene Verfahrensfragen ...........
a) Verfahrensgrundsitze ................
b) Rechtliches Gehor ..................
¢) Fristen und Folgen einer Fristversiumnis
d) Verspatung ...l
e) Riicknahme der Beschwerde .........

f) Riicknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren .

Anderung der Person des Einsprechenden

580
580
580
581
582
583
583
584
584
585
585
585
586
586
586
586

587
587
587
588
588
589
589
589
590
591
595
595
595
596
596
596
596
597
597

598
598
598
598
599
600
600
601
602
602
602
602
603
604
604
604



Inhaltsverzeichnis

I1. Nationales Verfahren ........... ... ... ... i i 605
1. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens ................ 605

2. Uberblick iiber den Verfahrensablauf ..................coooeia... 606

3. Wirkungen der Beschwerdeeinlegung ........................... 606

4, ZUlEssigKeit .. ovvnt e 606

a) Beschwerdefihige Entscheidungen — Statthaftigkeit ............ 607

b) Beschwerdeberechtigung ........ ... ... ... .ol 607

c) Beschwerdeschrift ......... ..o 608

d) Beschwerdebegriindungsfrist .............. ... ... ... 609

e) Prifung der Zulissigkeit .......... ... i 609

5. Sachliche Priffung der Beschwerde .............. .. ... ... ... 609

a) Reichwelte ... 609

b) Priifung von Einspruchsgriinden im mehrseitigen Verfahren ... .. 610

6. Anderungen der Patentanmeldung oder des Patents ............... 610

2) Grundsatze .. ...ttt e e e 610

b) Besonderheiten des mehrseitigen Verfahrens ................... 611

7. Miindliche Verhandlung ......... ... ... .. oo i 611

a) Grundsitze .. .....eiii ettt e 611

b) Vorbereitung der miindlichen Verhandlung ................... 612

¢) Durchfithrung der miindlichen Verhandlung .................. 612

8. Entscheidung ................ e 612

a) Eigene Entscheidung ........... .. ..o i 612

b) Zuriickverweisung ........ ... . . i i 612

9. KOSEEI vttt s 613

10. Rechtsbeschwerde ........ ... i 613

2) Grundsatze . .....ue i e 613

b) Unterschiede zum Beschwerdeverfahren ...................... 614

11. Beitritt im Einspruchsbeschwerdeverfahren ...................... 614
12. Verschiedene Verfahrensfragen ........... ... ... ... oo, 615

a) Verfahrensgrundsitze ............ ... ... il 615

b) Rechtliches Gehor ....... ..o i 615

¢) Fristen und Folgen einer Fristversiumnis ...................... 615

d) Verspatung . .......ovuuriiiiiiiiiiiii e 615

e) Riicknahme der Beschwerde ............ .. ... . ... ... 616

f) Riicknahme des Einspruchs im Einspruchsbeschwerdeverfahren . 616

13. Anderung der Person des Einsprechenden ....................... 616
C. Beschrinkungs- und Widerrufsverfahren ............ ... o 616
[ Zweck und Natur ... ..o 616
II. Abgrenzung zu anderen Verfahren .......... .. ... ... ... . .. 617
I Wirkung . ..o 618
IV. EPU-Verfahren . .......ooouuetiin et n 618
1. Formale Voraussetzungen ..............ouuiiiuiiineninennnnnn.. 619

Q) ANETAZ .t e 619

b) GebUhr .. ..ot e 620

2. Sachliche Priffung ......... ... ..o i 621

3. Entscheidung und abschlieBender Verfahrensablauf ............... 622

a) Entscheidung im Widerrufsverfahren ............ ... ... .... 622

b) Entscheidung im Beschrinkungsverfahren .................... 622

V. Nationales Verfahren ......... ... .. i i 623
1. Formale Voraussetzungen ........... ..o .. 623

Q) ANETAZ L.ttt 623

b) Gebilhr .. ... e 624

XXVII



Inhaltsverzeichnis

D. Erlschenstatbestinde ohne Riickwirkung
I. Nichtbenennung der Erfinder
II. Verzicht

2. Sachliche Voraussetzungen ..........
3. Entscheidung ......................

III. Nichtzahlung von Jahresgebiihren oder des Unterschiedsbetrags .. ......

IV. Ablauf

B. Abgrenzung zum Einspruchsverfahren

C. Nichtigkeitsgriinde

E. Ablauf des Verfahrens erster Instanz
I. Klageeinreichung
CKldger oo
.Beklagter ... oo
CVertreter L.
. Gegenstandswert ..................
. Zulissigkeitsvoraussetzungen ........
a) Statthaftigkeit ...................
b) Form ........cc.ooiiiiiiii.,
c¢)Inhalt ..... ...t
6. Gebiihr ............ ...l
7. Sicherheitsleistung .................

§ 8. Nichtigkeitsverfahren
A. Zweck, Charakter und Gegenstand des Verfahrens .........................

DB WD -

D. Uberblick iiber den Verfahrensablauf
I. Erste Instanz

II. Zustellung und Aufforderung zum Widerspruch .....................

III. Klageerwiderung
IV. Priifung der Zulissigkeit
V. Sachpriifung
1. Gegenstand der Sachpriifung .......
2. Anderungen des Patents ...........
VI. Qualifizierter Hinweis
VII. Miindliche Verhandlung
1. Grundsitze ................... ...
2. Vorbereitung .....................
3. Durchfthrung ....................
VIII. Entscheidung

F Berufung
I. Allgemeines

I1. Zulissigkeit

III. Vertretung

IV. Berufungsschrift
ToFrist oo

XXVIII

1. Zustellung ....... ... il
2. Fehlender Widerspruch .............

3. Kostenfolge bei fehlendem Widerspruch ............... ... ...

2. Inhaltliche und formale Erfordernisse

624
624

624
625
625
625
626

629
629
630

631
631
632

633
633
633
635
635
636
636
636
637
637
638
639
640
640
640
640
641
642
642
642
643
645
645
646
646
646
647

648
648
648
649
649
649
650



Inhaltsverzeichnis

V. Berufungsbegriindung .............. i

P 3 o T
2.0nhalt .o e

VI GebUhr ...
VIL Verfahrensablauf ........ .. .. oo i
VIII. Miindliche Verhandlung .......... ... .o it
IX. Entscheidungsgrundlage und Entscheidung ................... .. ...

G. Klageriicknahme und Vergleich ............. ...l

§ 9. Chemische und biologische Erfindungen

A. Einfilhrung und Entwicklungen ............ ... .. ..o il
I. Chemische Erfindungen ........... ... ..o i

1. AllgEmEINes . ..vent ettt

2. Historische Entwicklungen und aktueller Stand ..................

a) Patentgesetzvon 1877 ... ...

b) Reform 1891 ...

) Abschaffung des Stoffschutzverbots 1967 ......................

II. Biologische Erfindungen ..............ooiiiiiiiiiii i

B. Begriffsbestimmungen, Ausnahmen und Spezialfille bei biologischen Erfindun-
o2
L. Begriffsbestimmungen bei chemischen und biologischen Erfindungen ..
II. Ausnahmen und Spezialfille bei biologischen Erfindungen ............
1. Erfindungen betreffend den menschlichen Korper ................
2. Erfindungen betreftend Mikroorganismen .......................
3. Erfindungen betreffend Tiere ........... .ot
4. Erfindungen betreffend Pflanzen ......... ... ... ... oo

C. PatentierungsvoraussetZungen ... ......eeeeeeeeeeeeeneneinnninnreeeeens
LALIGEMEINES .. vvvt ittt e
II. Neuheit und erfinderische Tatigkeit .......... ... ..o oo
1. Neuheit von Stoffen ...... ..o

a) Neuheit der ersten medizinischen Indikation ..................

b) Neuheit der zweiten medizinischen Indikation ................

¢) Zwischenprodukte ......... ... .. oo

d) Polymorphe Formen .............. ... ... i,

e) Enantiomere ....... ... ... i

f) Markush-Formeln ....... .. ... ..o i i

g) Auswahlerfindungen ......... ... ... . ool

h) Naturstoffe .. ..ot

1) DNA-Sequenzen .........cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieann

2. Neuheit von Verfahren ........... .. i

3. Neuheit von nicht-medizinischen Verwendungen ................

III. Gewerbliche Anwendbarkeit ......... .. ... .o il
IV. Besondere Probleme der Ausfiihrbarkeit .................. ... ... ...
V. Besondere Probleme bei Stammzellen ............ ... .. ... o .
VI. Besondere Aspekte bei diagnostischen Verfahren .................. ...

D. Schutzumfang und Anspruchsarten .......... ... .. ..o oo
L Einfihrung ... ...

II. Absoluter Stoffschutz — Reichweite und Anspruchsformulierung des
unbeschrinkten Stoffanspruchs .......... ... ... ool
1. Aligemeines und Reichweite des Stoffanspruchs ..................

650
650
651
651
652
653
653

655

658
659
659
659
659
660
661
663

665
666
667
668
671
672
672

674
676
676
677
677
678
680
681
681
682
683
684
685
685
685
686
686
688
690

690
693

694
694

XXIX



Inhaltsverzeichnis

2. Kritik am absoluten Stoffschutz .......... .. .. .. oL 695
3. Verfassen des Anspruchs ......... .o i 696
4. Der Product-by-Process-Anspruch ..., 697
III. Beschrinkter Stoffanspruch — Reichweite und
Anspruchsformulierung ....... ... i 698
1o AlGemeINes . ..ovin i e 698
2. Zweckgebundener Stoffschutz ....... ... .. ... oL 699
3. Erste Medizinische Indikation ........... ... o .l 699
4. Zweite medizinische Indikation ....... ... .. . .. .o i 700
5. Fallbeispiele zu Stofferfindungen sowie Erster und Zweiter
medizinischer Indikation ....... ... ... i 703
6. Funktionsgebundener Stoffschutz ............. ... .. .. ... ... 703
7. Mittelbarer Stoffschutz ... ... . .o i 705
IV. Verfahrens- und Verwendungsanspruch — Reichweite und
Anspruchsformulierung .......... ..o i 707
1. Verfahrensanspriiche ......... ... .. .. .o i i 707
2. Verwendungsanspriiche ......... ... . ... i il 707
E. Wirkung des Patents ........ ... ... i 709
I. Uberblick iiber die 88 9a=9¢c PatG ..o vvveee e 710
II. Biologisches Material, § 9aPatG ............ ..., 710
LAIGEMEINes ..o .ut i e 710
2. Sachpatente, § 9a Abs. 1PatG .......... ..o, 711
a) Generative und vegetative Vermehrung ........... ... ... ... 711
b) ,,mit denselben Eigenschaften ............................... 711
¢) Reichweite des Schutzes ............. ... 712
3. Das Verfahrenspatent, § 9a Abs. 2PatG .......................... 712
4. Genetische Information, § 9a Abs. 3PatG ....................... 713
III. Die Vermehrung biologischen Materials, § 9b PatG .................. 713
1. Allgemeines . ..o 713
2. Erschopfung ... 713
a) Allgemeines ... ... 713
b) VOraussetzungen .............eoueiiententeieiiiiieiianenn. 715
¢) Einschrinkung des § 9bS. 2PatG ........ ... ... ...l 715
d) Rechtsfolge ...... . .. i 716
IV. Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken, § 9c PatG ............. 716
1. ALGEMEINes .. ..ottt 716
2. Landwirteprivileg flir Erntegut, § 9c Abs. 1 PatG ................. 716
a) Pflanzliches Vermehrungsmaterial ............. ... ... ... ... 716
b) Landwirt . ... e 716
¢) ,,Zum Zweck des landwirtschaftlichen Anbaus® ................ 717
d) Sein Erntegut und Betrieb ......... ... .. .. ool 717
e) Verwendung durch den Landwirt ......... ... ... ... ... ... 718
f) Rechtsfolge: Einschrinkung der §§ 9, 9aund 9b S. 2 PatG ...... 718
g) Auskunfts- und Entschidigungsanspruch ....... ... .. ... . ... 718
3. Landwirtschaftliche Nutztiere oder tierisches Vermehrungsmaterial,
§OCADS. 2PatG ... 722
a) Landwirtschaftliche Nutztiere ............cooiiiiiiiii.... 722
b) Tierisches Vermehrungsmaterial ............... ... ... .. ... 723
¢) Inverkehrbringen ... ... .. Lo 723
d) Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken ................. 723
e) Rechtsfolge ...t et 723



Inhaltsverzeichnis

4. Zufillige Vermehrung, § 9c Abs. 3PatG ........................
a) Landwirtschaft ........ ... o o
b) Zufillige Vermehrung .......... ..o
c) Beweislast ... ...
d) Rechtsfolge ... ..ot

A. Erfinder und Erfinderrecht ...... ... .
Lo Uberblick ..ot e e e

1. Erfinder als natiirliche Person ................. ..o il

2. Erfinder als materiell Berechtigter und Anmelderfiktion ...........

III. Der Erfindungsvorgang ............c.eueieiuerininineneanananan...
T.Realakt .o

2. Fertigstellung und Verlautbarung der Erfindung ..................

IV. Erfinderpersdnlichkeitsrecht .............o o i
V. Recht an der Erfindung und Recht auf das Patent ....................
1. Entstehung . ....o.ini

2. Schutzrichtungen ........ ... . .

3. Dogmatische Einordnung .............. ... .. ... .l

B. Mehrere Inhaber ...... ... .. .. ..
[. Voraussetzungen der Miterfinderschaft ..............................
1. Qualitit der Mitwirkung ......... . ... . i
a) Geistige Mitarbeit ..........ooiiiii i
b) Schopferischer Beitrag . .......ooooiiiiii i
c) Selbstindigkeit des Beitrags .. ...,
d) Zur Losung eines bestimmten Problems ......................
2. Gemeinsamkeit der Erfindung ........... ... ... ... .. .l
II. Das Erfinderrecht bei der Miterfindung .............................
1. Das Erfinderpersonlichkeitsrecht bei der Miterfindung ............
2. Die vermdgensrechtliche Komponente des Miterfinderrechts ... ...
III. Derivativer Erwerb der Mitinhaberschaft an der Erfindung ............
IV. Rechtsbeziehungen der Mitinhaber an der Erfindung ................
1. Die Mitinhabergesellschaft ...................... . ... . ...
a) Vereinbarung tiber die Gesellschaft ...........................
b) Vertigungen tiber das Erfinderrecht als Bestandteil des
Gesellschaftsvermogens ...,
c) Verwaltung des Erfinderrechts ............ ... ... ... .......
d) Nutzung der Erfindung ................ ...,
e) Ausgleichs- und Abfindungsanspriiche ........................
f) Beendigung und Auflésung der Gesellschaft ...................
2. Bruchteilsgemeinschaft .......... ... i
a) Grofedes Anteils . ...
b) Verfligung tiber die Erfindung im Ganzen und den Inhaberanteil .
c) Verwaltung . ...t e
d) Nutzungsrecht des Mitinhabers ..............................
e) Ausgleichsanspruch ...... ... ... o
f) Beendigung und Aufhebung der Gemeinschaft ................
V. Doppelerfinder ..... ... . i
VI. Mehrheit von Patentinhabern im Verfahren .........................
1. Mitinhabergemeinschaft ........... ... ... ... ... L
2. Mitinhabergesellschaft ................ ... ... ... .. L

723
724
724
725
725

729
729
730
730
730
730
730
731
731
732
732
733
734

734
735
736
736
736
737
737
738
739
739
739
740
740
742
742

742
743
744
746
746
747
748
748
751
753
754
757
758
759
759
760

XXXI



Inhaltsverzeichnis

C. Erfinderrechtliche Vindikation ...............coiiiiiiiiiiiiieennnn

I. Anspruchsgrundlagen im deutschen Recht ..........................
1. Vindikationsrechtliche Anspruchsgrundlagen .....................

QA T 5IntPatUG ..ot
b) § 8PatG ... e
c) Inhalt der Anspriiche ........ ... i i

2. Weitere zivilrechtliche Anspruchsgrundlagen .....................

I1. Kollisionsrechtliche Ankniipfung ............ ... ...

1. Recht an der Erfindung und Recht auf das Patent .................
2. Das Recht, nach dem sich die Vindikation richtet ................

Q) RomII-VO oo
b) Schutzlandanknipfung ....... ... ..o i
)AL TAEPU Lo
d) Art. 7EPatVO .ot e

3. Bestimmung des flir parallele Anspriiche anwendbaren Rechts .. .. ..

a) Schadenshaftung ......... ... .. . i
b) Bereicherungsrecht ....... .. .. ... . i
¢) Reichweite der Anspriiche .......... ...,

III. Voraussetzungen der Vindikation .......... ... .. ...,

1. Aktivlegitimation .......... ... il

a) Der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ......................
b) Der durch widerrechtliche Entnahme verletzte Erfindungsbesitzer

. Passivlegitimation ........ ... i

a) Nichtberechtigter .......... . .. .. i i
b) Registereintrag und materiell-rechtliche Inhaberschaft ..........
¢) Umschreibung nach Rechtshingigkeit ............ ... .. ...,

. Priifender Vergleich der Lehren in einer Gesamtschau .............

a) Bestimmung des Gegenstands der angemeldeten Lehre ..........

b) Wesensgleichheit zwischen angemeldeter und als entnommen
geltend gemachter Lehre ........ ... ... .. .. .. i oo

¢) Erfindungsidentitit, Doppelerfindung, Wissenstransfer ..........

. Mitberechtigung bei Miterfinderschaft ..........................

a) Wesentlicher Beitrag ............ ... it
b) Maflstab . ..o e
¢) Anteilsbestimmung ......... .. e
d) Teilung oder Mitberechtigung .......... .. .. .. ... ... ...

5. Keine Priifung der Schutzfihigkeit ........ .. ... oL
6. Ausschlussfrist mit Ausnahmen ....... .. .. .. ... Ll
7. Verjahrung und Verwirkung ....... ... ... o ool

IV. Begleitende Nebenanspriiche des Glaubigers .........................
V. Geltendmachung der Vindikation im Klageverfahren .................

XXXII

[S2EE =SSV )

1. Zustandigkeit ......... i

a) Internationale Zustandigkeit ........... ... .. .. o oo
b) Ortliche Zustindigkeit .......ooveirieeiiie i,
c) Sachliche Zustindigkeit ......... .. .. . . il
d) Unzulissigkeit des Verwaltungsrechtswegs .....................

. Rechtsschutzbediirfnis und Verhiltnis zu anderen Rechtsbehelfen

CANITEZE Lo
. Darlegungs- und Beweislast ............. ...,
IS o e e e

a) Berichtigung der Erfinderbenennung ................. ... ...
b) Vorbenutzungsrecht ........... ..ot
¢) Zurtickbehaltungsrecht ........ ... ..o ool

760
762
762
762
762
762
762
763
764
764
764
765
766
767
767
767
769
769
770
770
770
770
771
771
772
773
773
773

774
775
775
776
776
777
777
778
778
780
780
782
782
782
783
783
783
784
784
785
786
786
786
786



Inhaltsverzeichnis

VL. Sicherung des Vindikationsanspruchs durch einstweilige Verfiigung . ...
1. Inhalt der Sicherungsmafinahme ..............................

a) Sicherung deutscher Patentanmeldungen und Patente

einschlieBlich deutscher Teile erteilter europiischer Patente .. ..
b) Sicherung europiischer Patentanmeldungen ..................
c) Sicherung von Auslandsrechten einschlieBlich auslindischer Teile
erteilter europiischer Patente ...............................

2. Anforderungen an Darlegung und Glaubhaftmachung des

Verfuigungsanspruchs ...........c.oooi i

3. Verfligungsgrund ....... ... i

a) Konkrete Gefihrdung des Vindikationsanspruchs .............

b) Widerlegung der Dringlichkeit .............................

4. Entbehrlichkeit einer Abmahnung ................. ... ...

VIIL. Arglisteinrede im Patentverletzungsverfahren .......................

VIII. Widerrechtliche Entnahme als Widerrufsgrund im deutschen

Einspruchsverfahren ........... .. ... . . . i
1. Voraussetzungen ........ ...ttt
2. Verhandlungsgrundsatz und Dispositionsmaxime ................
3. Verhiltnis zur Vindikationsklage und Rechtsschutzbediirfnis .. ....
4. Nachanmelderecht .......... ... .. .o i,

IX. Widerrechtliche Entnahme bzw. fehlende Berechtigung als

Nichtigkeitsgrund im Nichtigkeitsverfahren ........................

X. Intervention im europdischen Patenterteilungsverfahren .............
1. Aussetzung des Erteilungsverfahrens ...........................

2. Riicknahmeverbot ........... ..o i

§ 11. Das Patent als Gegenstand des Rechtsverkehrs

A. Gemeinsame Grundlagen von Patentiibertragung und -lizenz ..............
I. Bedeutung und Rechtsquellen ................ ...l

II. Objekte patentrechtlicher Verkehrsgeschifte ........................

1. Das Patent und seine Vorstufen als Ubertragungsobjekte ..........

2. Ubertragung von Patenten als Teil von Technologietransfer-

VEItragen ... ...

3. Die Ubertragung von Priorititsrechten .........................

III. Formen der Patentlibertragung .............c.cooiiiiiiiniaan ..,
1. Vollibertragung . .........uuuiuiniiiiiin i,

2. Beschrinkte Rechtsiibertragung ..................o.oiil

3. Ubertragung von Todes Wegen ......................cccouuui..

4. Ausschluss der Ubertragung ...............coooeeeiiiiinni. ..

IV. Verfligung, Trennungs- und Abstraktionsprinzip ....................
V. Kein gutglaubiger Erwerb ....... . ... o i
VI Vorausverfigungen ............c.uiuiitiiinniinranraneanann.n..
VIL. Auslegungsregeln und Zweckiibertragungslehre ....................
1. Grundsitze der Auslegung von Lizenzvertrigen .................

a) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Teils des BGB ... .

b) Wortlaut als Ausgangspunkt der Auslegung ...................

c) Subjektive Vertragsauslegung (,,falsa demonstratio non nocet*)

d) Objektive Vertragsauslegung .............ooviiiininin....
e) Erginzende Vertragsauslegung ..............................
2. Zweckiibertragungslehre ........ ... ... ... . i

787
787

787
788

788

788
789
789
790
790
791

792
792
793
794
794

795
796
797
798
798
799

804
805
806
806

807
807
808
808
808
809
809
809
810
810
810
810
810
811
811
811
812
812

XXXIII



Inhaltsverzeichnis

VIIL. Die Bedeutung des Patentregisters fiir die Rechtstibertragung und
Empfangszustandigkeit ....... ... . i
IX. Anwendung allgemeiner biirgerlich-rechtlicher Regeln ...............
1. Anfechtung ...t
2. Unwirksamkeit und Nichtigkeit, §§ 134, 138 BGB ...............
3. Anwendbarkeit weiterer schuldrechtlicher Regeln ................

B. Volliibertragung von Patenten ..............ooiiiiininiiniiiinennnnan..
LALGEMEINES ..ottt

IL Form oo

III. Leistungsstorungen und Mingelgewiahrleistung ......................

1. Kaufrechtliche Gewihrleistung ........ ... .. .. oo,

a) Vorbemerkung ...... ... ..

b) Sachmingelhaftung .......... ... .. i i

¢) Rechtsmingelhaftung ... i

2. Haftung wegen Nichterfiillung ................ ...,

CLLIZENZEN ..o e
I. Wirtschaftliche Bedeutung und gesetzliche Regelung .................
I Terminologle ........o.iiuiiiii it
IL FOrm ..o e e e e
1V. Strukturformen lizenzrechtlicher Nutzungsbefugnisse .................
1. Vorbemerkungen ........ ... i
a) Notwendigkeit dogmatischer Anniherung zwischen den
Lizenztypen ..........iuiiiiiii e
b) Unabhingigkeit des Strukturtyps von der inhaltlichen Breite der
Rechtseinrdumung ...........o o i,
. AusschlieBliche Lizenzen ........... ... ... ... o il
3. Einfache Lizenzen ............. ..ottt
a) Die Rechtsposition des einfachen Lizenznehmers ..............
b) Einfache Lizenz als positives Nutzungsrecht ...................
4. Alleinige Lizenzen .............ooiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiia.
5. Negative Lizenz ...... .o i
6. Einwilligung ... ...
V. Dogmatische Grundlagen der Lizenzeinrdumung .....................
1. Bedeutung der Fragestellung ............ ... ... .. .cociaaa..
2. Lizenzen als dingliche Rechte ............... .. .. ... ...
a) AusschlieBliche Lizenzen ......... ... i,
b) Einfache Lizenzen als dingliche Rechte .......................
3. Trennungs- und Abstraktionsprinzip ............. ... ... ...
VI. Einraumung von Unterlizenzen und Weiteriibertragung von
Lizenzen ....... ... i
1. Einriumung von Unterlizenzen ............... ... ..o
a) Verfligung des Berechtigten ............... ... ... .. .. L
b) Zustimmungserfordernisse ........... .l
2. Weiteriibertragung von Lizenzen .................. ..o,
a) AusschlieBliche Lizenz ........ ...,
b) Einfache Lizenz ....... ..o
c) Folgen der Unwirksamkeit der Verpflichtung zur
LizenzverduBerung .......... e
3. Folgen der abredewidrigen Unterlizenzvergabe bzw.
WeiterverdauBerung . ......oouuureinnetennii i,
4. Fortbestand der Unterlizenz bei Wegfall der Hauptlizenz ..........

[\

XXXIV

813
815
815
816
816

817
817
817
817
818
818
818
820
821

821
821
822
822
823
823

823

824
824
824
824
825
825
826
826
826
826
827
827
827
828

829
829
829
830
831
831
831

832

832
833



Inhaltsverzeichnis

VII. Elemente der Vertragsgestaltung ............. ...,

1.

N W

— O \O 00

UGN

UBerblick « . vv et

. Personlicher Anwendungsbereich ............ ... ... ...
cLizenzgebiet ... .
CLaufzeit oo
. Modalititen der Entgeltzahlung ............. ... ... ... ... ...,
. Nutzungsbefugnisse ...

2) Uberblick ..o\ttt ettt
b) Herstellungs- und Vertriebslizenz ............ ... ...
c) Gebrauchslizenz .............cciiiiiiiiiiiiii e
d) Mitiibertragung von patentbezogenem Know-how ............

. Nichtangriffsverpflichtungen ............. ... .. ...,
. Wettbewerbsverbote ......... ... o i
. Gewidhrlelstung . ... e
. Weitere typische Vertragspflichten ..............................
. Unterscheidung zwischen der Verletzung schuldrechtlicher und

patentrechtlicher Vereinbarungen .................. .. ..ol
a) Notwendigkeit der Unterscheidung ..........................
b) Grenzen der Aufspaltbarkeit .......... ... ... .ol
c) Folgen der Verletzung ......... ... ..o

VIII. Sukzessionsschutz . ...ttt ettt e e i eeeeeenns

1.
2.

Uberblick und dogmatische Einordnung ...............cc.oen..
Wirkung des Sukzessionsschutzes ............ ... ..o i,

IX. Haftung des Lizenzgebers bei Leistungsstorungen ....................

1.
2.

6.
7.

8.

Vorbemerkung ........... ..o
Typologische Zuordnung des Lizenzvertrags .....................
a) Mietvertrag und Rechespacht ...
b) Kaufrechtliche Qualifikation ............. ...,
¢) Lizenzvertrag als Vertragstyp eigener Art ......................

. Konsequenzen der typologischen Zuordnung fiir die

Sekundiranspriiche ....... ... ..o i
a) Meinungsstand ......... ... i e
b) Stellungnahme ........ ... . o i

. Haftung des Lizenzgebers wegen Unmoglichkeit der

Leistungserbringung ...........ooiuiiniiiiiiiiii i
a) Haftung wegen anfinglicher Unméglichkeit ..................
b) Insbesondere die Haftung fiir den Bestand des Patents bei
nachtriglichem Wegfall mit ex tunc-Wirkung .................
¢) Anwendung der Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts ... ..
d) Haftung wegen nachtriglicher Unmoglichkeit .................

. Haftung aufgrund nicht oder nicht vertragsgemil} erbrachter Leistung

a) Die nicht vertragsgemiBe Leistung .......................o...
b) Die Nichtleistung ............iiiiiiiiiiiiiiii i
Haftung wegen verzogerter Leistungserbringung .................
Minderung bei Lizenzvertragen .................cciiueiuiiiia.n.
Besonderheiten der kaufrechtlichen Gewihrleistung ..............

X. Beendigung von Lizenzen ............. .o il

1.
2.

Ablauf der Schutzfrist oder sonstiger Wegfall des Patents ...........
Beendigung oder Wegfall des Lizenzvertrags .....................
a) Meinungsstand .......... . i
b) Folgerungen aus der Anwendung des Abstraktionsprinzips ......
¢) Ausnahmsweise automatischer Riickfall trotz Geltung des
Abstraktionsprinzips . ...t

835
835
835
836
836
837
837
837
838
838
839
839
840
840
840

841
841
841
842
842
842
843
844
844
844
844
846
846

846
846
847

849
849

850
851
852
853
853
853
854
854
855
855
855
856
856
856

857

XXXV



Inhaltsverzeichnis

D. Patente und Lizenzen als Sicherungsmittel, in der Zwangsvollstreckung und in
derInsolvenz ... ... ... e
I. Ubersicht und Bedeutung ..............ccoveiiieeeeeeaeeeiiiiii.
II. Patente und Lizenzen als Kreditsicherheit ...........................
1. Patente als Kreditsicherheit ........... .. ... ... ... .l
a) Sicherungsabtretung .......... .. .. i
b) Bestellung und Verwertung eines Pfandrechts ..................
c) NieBbrauch ... .
d) Bedeutung .............. e
2. Lizenzen als Kreditsicherheit ....... ... ... .. .. ..o . ..
a) Pfandrecht und NieBbrauch an einer Lizenz ...................
b) Sicherungsiibertragung einer Lizenz ..........................
c) Bestellung einer Sicherungslizenz .................. ... .. ...
III. Lizenzen inder Insolvenz ........... ... ... . .. i,
1. Insolvenz des Lizenzgebers .............ciiiiiiiiiiiiiiiiiann.n.
a) Meinungsstand ........ ..
b) Gesetzgeberische Aktivititen ............ ... ...,
¢) Stellungnahme: Aussonderungsrecht nach § 47 InsO bei einfachen
und ausschlieBlichen Lizenzen ............. ... ... . .o ...
d) Insolvenz des Inhabers des Stammrechts .......................
2. Insolvenz des Lizenznehmers .......... ... ... ..o,
a) Meinungsstand ........... i
b) Stellungnahme ... ... .. . . .
3. Schlussbemerkung ... ... .. o
IV. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung .......... ... ...,
1. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenzgeber .....................
a) Pfindbare Objekte ........ ... . i
b) Verfahren ... ... i
¢) Stellung des Lizenznehmers im Falle der Zwangsvollstreckung
gegen den Lizenzgeber ...... ... ... o i
2. Zwangsvollstreckung gegen den Lizenznehmer ...................

E. Ubertragung von Priorititsrechten .............c.oooeiiiiunieeeiiiiien....
I. Bedeutung des Priorititsrechts und seiner Ubertragbarkeit ............
II. Entstehung des Priorititsrechts .......... .. .o i
III. Bediirfnis zur Ubertragung des Priorititsrechts .......................
IV. Kompetenz des EPA und Bestimmung des anwendbaren Rechts .......
1. Befugnis des EPA zur Bestimmung der Inhaberschaft am

Prioritdtsrecht ... ... ..

2. Anwendbarkeit des Rechts des Anmeldestaates auf die Begriindung
bzw. Inanspruchnahme des Priorititsrechts ........ ... ... .. ...
3. Auf Priorititstibertragungsakte anwendbares Recht ...............
a) Fehlende gesetzliche Vorgaben ......... .. .. .. ... .. .. ..
b) Keine Anwendung des Rechts des Nachanmeldestaates .........

c) Anwendung des Rechts des Erstanmeldestaates auf die Frage der
Ubertragbarkeit . ........vieeeiiin et
d) Anwendung des Vertragsstatuts .............cooueenuiineennn..
V. Formfreiheit der Ubertragung ..............coouuiiieeirininnenea..
VI. Identitit zwischen Vor- und Nachanmelder .................. ... ...
1. Rechtsprechung der Beschwerdekammern .......................
2. Praxis der deutschen Gerichte ............. ... ... .. oL
3. Rechtsprechung im Vereinigten Konigreich ............... ... ...
VII. Praktische Konsequenzen und Krittk ....... ... ... ..o ...

XXXVI

857
857
858
858
858
859
859
859
860
860
861
861
862
862
862
863

863
864
865
865
865
866
866
866
866
866

867
868

868
869
870
870
871

871

872
872
872
873

873
874
874
874
874
875
875
875



Inhaltsverzeichnis

VIII. Konstellationen der Inanspruchnahme der Prioritit durch den bzw. die
Nachanmelder ......... . i

1.

2.

Rechtsnachfolge aller Inhaber ist materiell-rechtlich erfolgt und
durch die Nachanmeldung nachgewiesen ........................
Alle Priorititsinhaber der Voranmeldung bzw. deren
Rechtsnachfolger sind auf der Nachanmeldung vermerkt ..........
a) EP-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung ..................
b) PCT-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung .................

. Alle Inhaber bzw. deren Rechtsnachfolger sind auf der

Nachanmeldung vermerkt, aber auf der Nachanmeldung sind

zusitzlich weitere Personen als Priorititsinhaber vermerkt .........
a) EP-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung ..................
b) PCT-Voranmeldung und EP-Nachanmeldung .................

. Nicht alle Erstanmelder sind auf der Nachanmeldung vermerkt und

fehlende Feststellung des Rechtsiibergangs auf einen Nachanmelder
a) Problemstellung ....... ... .. .. o i
b) Kritlk .ot

IX. LOSUNGSANSALZE .. oottt ittt i

1.
2.

3.

4.

UberSiCht .ottt e et
Neubewertung von Art. 87 Abs. 1 EPU als Frist zur Einreichung der
Nachanmeldung, nicht der letztméglichen Priorititsiibertragung . . .
Riickwirkende Ubertragbarkeit des Priorititsrechts und

Ubertragbarkeit durch Nichtberechtigte .........................
Ubertragung des Priorititsrechts aufgrund der Ubertragung des . ...

§ 12. Patentbenutzung

AL ALGEMEINES . ..ot

B. Unmittelbare Patentbenutzung ........... .o,
I. Allgemeine Grundlagen ............ . . i

1.
2.

FN

6.

7.

Patente als AusschlieBlichkeitsrechte und positive Benutzungsrechte.
Benutzungsbefugnisse an kollidierenden Patenten ................
a) Positives Benutzungsrecht ........ ... ... i
b) Kollision priorititsverschiedener Patente ......................
¢) Kollision von Patenten mit gleichem Zeitrang .................

. Merkmalsgliederung und Merkmalsvergleich ....................
. Objektiver Maf3stab bei der Ermittlung einer Patentbenutzung . ....
. Verbesserte und verschlechterte Ausfiihrungsformen ..............

a) Unterkombination .......... .. ...ttt
b) Abhingige Erfindungen .......... ... ... ..o i
Verwirklichung mehrerer Benutzungshandlungen neben- bzw.

nacheinander ........... ... i
Territorialitdtsprinzip . .........ooiuiitiii i

II. Einzelne Benutzungstatbestinde ........... ... ... .. ..o oL

1.

Erzeugnispatente ...
a) Grundsitzlich umfassendes Verwertungsrecht ..................
b) Verbindung, Vermischung, Weiterverarbeitung ................
¢) Vervollstindigung ............ it
d) Herstellung ........ ... i
€) ANbieten ...ttt e
f) Inverkehrbringen ........ ... ... . i
g) Gebrauchen ....... .. .. i
h) Einfuhrund Besitz ... ..o

876

876

877
877
877

877
877
878

878
878
879
879
879

879

880
881

885

886
886
886
887
887
887
888
888
889
889
889
890

890
890
891
891
891
891
892
895
898
902
904
905

XXXVII



Inhaltsverzeichnis

2. Verfahrenspatent ..............oieeuiiuiitniiniaininanennns
a) Vorbemerkungen ....... ... . i
b) Durchfithrung eines patentgeschiitzten Verfahrens als
Patentbenutzung ......... ... .. . i
¢) Angebot eines patentgeschiitzten Verfahrens zur Anwendung als
Patentbenutzung ........ .. ... . . i
d) BenutzungimInland .......... ... . ol
e) Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses ...............
3. Benutzung von Verwendungspatenten .................coo.eenn...

C. Mittelbare Patentbenutzung ........ .. ..ot
I. Historische Entwicklung ....... ... . .o i
II. Europdisches Recht ... ... .. i
III. Systematik und Zielsetzung des § 10 PatG .......... ...t
1. Gefihrdungstatbestand im Vorfeld der unmittelbaren
Patentverletzung ....... ... ..
2. Abgrenzung zu anderen Beteiligungsformen des Deliktsreches . ... ..
3. Typologie der Tatbestandsmerkmale .............................
a) Auf die Beschaftenheit des Mittels bezogene und weitere
Tatbestandsmerkmale ......... ... . .. .. i
b) Objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale ................
4. Die Sonderregelungen des § 10 Abs. 2und 3 PatG ...............
IV. Das Objekt der mittelbaren Patentverletzung ........................
1. Der Begriff des Mittels .......... .ottt
2. Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung bezwhen
3. Mittel, die objektiv geeignet sind, fiir die Benutzung der Erfindung
verwendet zu werden ...l
V. Die Tathandlung und thre Umstdnde ................. .. .. .. ...,
CAnbieten L.
CLiefern Lo
. Beschrinkungen der Wirkungen des Patents .....................
. Bestimmung des Mittels, fur die Erfindung verwendet zu werden ...
. Kenntnis oder Oftensichtlichkeit .............. .. .. ... o ...,
a) Kenntnis bezogen auf die Art und Weise der Verwendung, nicht
die Patentierung ........ ... . i
b) Kenntnis vonder Eignung ......... ... .. .. oo,
¢) Kenntnis von der Bestimmung . ..............cociiiiiiiia...
d) Offensichtlichkeit als Alternative zur Kenntnis .................
e) Besonderheiten bei allgemein im Handel erhiltlichen
Erzeugnissen ... ...
6. Doppelter Inlandsbezug ......... .. .. ... i
VI. MaBgeblicher Beurteilungszeitpunkt ......... .. .. .. .. ... .
VII. Die beteiligten Personen und ihre fehlende Legitimation ..............
T.DerTater ... oo
2. Der Abnehmer ... ... ...
VIIL Sonderfille ... ... .. i
1. Lieferung von Austauschteilen ........... .. ... ... .ol
2. Mittelbare Verletzung von Verwendungsanspriichen und
zweckgebundenen Stoffanspriichen ......... ... .. ..o oL
IX. Rechtsfolgen ... ... i

Ul B W -

D. Verwendungsanspriiche und zweckgebundener Stoffschutz im Bereich der
medizinischen Indikationen ........ ... ... ... . i

L Uberblick ..ottt

XXXVIHI

905
905

905

906
907
907
912

913
913
914
914

914
915
915

915
916
916
916
916
917

918
920
920
920
921
921
923

923
923
924
924

925
926
929
929
929
930
931
931

931
931

931
932



Inhaltsverzeichnis

I1. Zweckgebundener Stoffschutz fiir die erste medizinische Indikation .. ..
I1I. Die zweite und weitere medizinische Indikation .....................
1. Die unterschiedlichen Anspruchsfassungen: Verwendungsanspriiche,
swiss type claims und zweckgebundener Stoffschutz ...............
a) Interessenlage ......... ... i i
b) Entwicklung ..........co i
2. Der Schutzbereich von Verwendungsanspriichen, swiss type claims
und zweckgebundenen Stoffanspriichen ............. ... .. . L
a) Der Schutzbereich von Verwendungsanspriichen ...............
b) Angleichung mit dem Schutzbereich von
Herstellungsverwendungsanspriichen .........................
c) Erweitertes Verstindnis des Schutzbereichs ....................
d) Cross-label use und zweite medizinische Indikation ............
e) Sinnfilliges Herrichten und Export ..........................
3. Mittelbare Verletzung von Verwendungsanspriichen ..............
a) Problemstellung ...... ... ... i
b) Bisherige Rechtslage ........... ... ... .o il
¢) Jungste Entwicklungen .......... ... . i
IV. Ausblick: Verwendungsanspriiche auBerhalb des Bereichs der
medizinischen Indikationen ............. ... ... oo,
1. Unterschiede zu Verwendungs- bzw. zweckgebundenen
Stoffanspriichen im Bereich der medizinischen Indikationen .......
2. Keine Ubertragbarkeit der Grundsitze aus dem Bereich der Zweiten
Medizinischen Indikation .......... ... ... . oo

E. Verantwortlichkeit und Zurechnung ............. ... ool
I. Allgemeine Grundsdtze ..............oiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
II. Titerschaftliche Patentverletzung ........... .. ... ... ..ot
L. Mittdterschaft ... ... o
IV. Teilnehmerhaftung ... it i
1. AllGEmMEINes ..ot
2. Teilnehmervorsatz ........ ... .o
3. Beihilfe durch Unterlassen ............ ... i,
4. HilfSpersonen ...........o.uiuuiiniiiiiiiii i,
V. Mittelbare Taterschaft .......... ... ... o i
VI. Haftung fiir fremdes Verhalten ............ ... . ... ool
1. Organhaftung analog § 31 BGB ............. ... ...t
2. Haftung fiir Mitarbeiter, Beauftragte und Verrichtungsgehilfen ... ..
VII. Vorfeldhaftung als Haftung flir Verkehrspflichtverletzung oder
Storerhaftung ... ...
1. Verantwortlichkeit Dritter aulerhalb der mittelbaren
Patentverletzung .......... .. .. i
a) Interessenlage ........ ... . i i
b) Anwendungsbereich der Haftung Dritter neben der
Teilnehmerhaftung und der mittelbaren Patentverletzung .......
2. Storerhaftung und Haftung flir Verkehrspflichtverletzungen als
Ausgangspunkt ... ... e
a) Entwicklung der Storerhaftung im Lauterkeits-, Marken- und
Urheberrecht .......... ...
b) Terminologie ...... ..o
3. Haftung fiir Verkehrspflichtverletzungen im Patentrecht ...........
4. Praktische Konsequenzen .............cooeiiiiiiiinieiinennn...

932
933

933
933
934

935
935

936
936
938
939
939
939
939
940

941

941

942

943
943
943
944
945
945
945
946
947
947
947
947
948

948

948
948

949
950
950
951

951
953

XXXIX



Inhaltsverzeichnis

5. Inhalt patentrechtlicher Verkehrspflichten ...............
a) Ubertragbarkeit der urheber-, marken- und
wettbewerbsrechtlichen Rechtsprechung .............
b) Keine proaktiven Suchpflichten .....................
c) Keine Haftung bei privilegierter Patentbenutzung ... ..
d) Einzelfille ........ .o i
6. Organhaftung flir Patentverletzungen als Haftung fiir
Verkehrspflichtverletzung ...

§ 13. Einwendungen

A. Erlaubte Handlungendes § 11 PatG ........... .. .. ... .......
I Einleitung . ... ... i e
II. Handlungen im privaten Bereich (§ 11 Nr. 1 PatG) .........
1. Handlung im privaten Bereich ..................... ...
2. Handlung zu nichtgewerblichen Zwecken ..............
III. Versuchsprivileg (§ 11 Nr. 2PatG) .......ccocvviiiin....
1. Rechtfertigung ......... ... i
2. Vorliegen eines Versuchs und Handlungen, die sich auf den
Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen ........
a) Auffassung der Vorinstanz ...........oovviiiinni....
b) Auffassungdes BGH ........ ... . ..o oLt
. Freigestellte Handlungen und Vorfeldhandlungen ........
. Grenzen des Versuchsprivilegs .........................
. Auftragsforschung ....... .. ..o
. Bereitstellungshandlungen Dritter (Fremdbelieferung) ... .
a) Mittelbare Verletzung durch den Dritten .............
b) Unmittelbare Verletzung durch den Dritten ..........
7. Forschungswerkzeuge .............. .. ...,
IV. Benutzung biologischen Materials (§ 11 Nr. 2a PatG) .......
V. Roche-Bolar-Regel (§ 11 Nr. 2b PatG) ...................
1. Ratio der Vorschrift ........... .. ... ool
2. Verhiltniszu § 11 Nr. 2PatG ..............coiiinn...
3. Bereitstellungshandlungen Dritter .....................
a) Auffassung der Vorinstanz ..............c...oovueen...
b) Auffassung des OLG .......covviiiiiiinnnann.
4. Forschungswerkzeuge ....................c..oia....
VI. Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr. 3 PatG) ......
VII. Sonstige Privilegierungen (§ 11 Nr. 4-6 PatG) .............
1. § 11 Nr. 4 PatG — Schiffsverkehr ......................

2. § 11 Nr. 5 PatG — Betrieb von Luft- und Landfahrzeugen
3. § 11 Nr. 6 PatG — Internationale Zivilluftfahrt ..........

N U1 AW

B. Erschopfung . ... ...
LEInleitung ... ..onuiii e

II. Grundsitzliches und Rechtfertigung .......................

II. Zu den Voraussetzungen und zum Umfang der Erschopfung . .

1. Inverkehrbringen ........ ... ... .. ... ool

2) Grundsatz .. ...oeii i
b) Grenzfille ... .. ... i e
2. ZUSHIMIMUINE vttt ettt ettt it eaneee s
3. Umfang der Erschopfung ......... ...

IV. Reichweite der Erschopfung und verbotene Neuherstellung ...........

1. Die Entscheidung .......... ... i

953

953
954
954
954

957

966
967
967
968
968
969
969

970
970
971
973
974
975
975
975
977
978
978
978
979
979
979
980
980
981
982
982
982
983
984

984
985
985
986
986
986
987
988
990
990
990



Inhaltsverzeichnis

.Die Entscheidung ....... ... i

.Die Entscheidung ....... ... ... i

. Zusammenfassung bis ... o o oo
. Ubertragung durch den BGH auf Fille der unmittelbaren

Verletzung . ..ottt

a) Die Entscheidung ....... ...

b) Die Entscheidung ...

V. Erschopfung im Falle von Verfahrensanspriichen .....................

1. Keine Erschopfung des Verfahrensanspruchs .....................

2. Konkludente Lizenz bei VeriuBerung der Vorrichtung ............

VI. EU-weite Erschopfung und internationale Erschopfung ..............

1. Zur EU-weiten Erschopfung ........... .. ... oo

a) Grundlage und Rechtfertigung ............ ... . ... L

b) Einzelfragen und Sonderfille ............ .. ... ... .. oL

2. Keine dariiberhinausgehende internationale Erschopfung ..........

VII. Prozessuales und Beweislast ................ccoiiiiiiiiiiiiiiiin.,

[SANF-NNENIY o)

C. Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG ......... ... ...,

L Einleitung ........oiiui i
II. Rechtfertigung des § 12 PatG ... ...,
III. Voraussetzungen eines Vorbenutzungsrechts .........................
1. Erfindungsbesitz ............... P
a) Erfindungsbesitz ...... ... ... o
b) RechtmiBiger und redlicher Erfindungsbesitz .................
2. Benutzung oder Veranstaltungen zur Benutzung ..................
a) BenutzungimInland ...... ... ..o oo ol
b) Veranstaltungen zur Benutzung ................. .. ... ...
3. Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur Benutzung
und Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen ....................
a) Zeitpunkt der Benutzung bzw. der Veranstaltungen zur
Benutzung ........ .o
b) Aufgabe der Benutzung und ihre Folgen ......................
4. Berechtigter am Vorbenutzungsrecht ........... ... .. ... ... ..
IV. Rechtsfolgen eines Vorbenutzungsrechts ............................
1. Rechtsnatur des Vorbenutzungsrechts .............. ... ... .....
2. Reichweite des Vorbenutzungsrechts des unmittelbar Berechtigten .
2) Grundsatz . ...t e
b) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts —
Benutzungshandlungen ........... ... ..o ool
¢) Qualitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts —
Weiterentwicklungen .......... ... ... .. ool
d) Quantitative Reichweite des Vorbenutzungsrechts .............
3. Konsequenzen des Vorbenutzungsrechts zugunsten Dritter ........
2) Grundsatz .......oini
b) Problemfall der ,,mittelbaren Vorbenutzung ..................
V. Ubertragung eines Vorbenutzungsrechts ..................coooovv...
VI. Weitere Weiterbenutzungsrechte ........... ... ... ... oot
1. Benutzung zwischen Anmeldung und Offenlegung des Patents ... ..
2. Benutzung nach Erloschen eines Patents und erfolgter
Wiedereinsetzung (§ 123 Abs. 5 PatG) .........................
3.8 28 ErstrG .ot
4. Positives Benutzungsrecht ......... ... ... ... . .o oo
Q) Grundsatz ... ..uettnn ettt e

993
993
995

995
995
996
998
998
998
999
999
1000
1001
1002
1002

1003
1003
1004
1005
1005
1005
1006
1007
1007
1008

1010

1010
1010
1011
1012
1012
1012
1013

1013

1014
1016
1016
1016
1016
1018
1019
1019

1019
1019
1020
1020

XLI



Inhaltsverzeichnis

b) Umfang des Benutzungsrechts .............. ... oiviiin...
¢) Prozessuales ...... ...

D. Einrede des fehlenden Rechtsbestands ............ ... ...t
L Einleitung ....... ..o
II. Die Verbindung zwischen dem Verletzungsprozess und dem
Rechtsbestand iiber § 148 ZPO ...t
II. Zur Anwendung des § 148 ZPO ... .. ... i,
1. Generelle Voraussetzungen des § 148 ZPO und Verfahren .........
2. Verletzungsverfahren erster Instanz .......... ... ... ... ... ...,
a) Entscheidung oder Einschitzung aus dem
Rechtsbestandsverfahrens ............ .. ... .ol
b) Stand der Technik ....... ... oo i i
¢) Sonderfall: Offenkundige Vorbenutzung ......................
d) Nichtigkeitsgriinde und Verfahren ............................
e) Verhalten des beklagten Verletzers ............. .. .. ... ...,
3. Verletzungsverfahren zweiter Instanz ............................
a) Niederlage des Schutzrechtsinhabers bzw. Kligers im
Verletzungsverfahren erster Instanz ............. ... .. .. ...,
b) Sieg des Schutzrechtsinhabers bzw. Kligers im
Verletzungsverfahren erster Instanz .......... ... ... ... ... ..
. Verletzungsverfahren dritter Instanz .......... .. .. ... ... . ... ..
. Sonderfall: Geltendmachung einer beschrinkten
Anspruchsfassung ....... ... .. o i
a) Praxis VOr ..o e
b) Die Entscheidung .......... ... i
) Prisfungsmallstab ... ..o Lo i
IV. Sonderfall Verfiigungsvertahren .......... ... ... . .. ... .. .. . ...,
1.Grundsdtze ..o
2. Die Entscheidungenund .......... ... o oo
3. Weitere Aspekte und Ausnahmesituationen ......................

E. Widerrechtliche Entnahme ...... ... . 0o i
Lo Einleitung . ...
II. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme ......................

(SN

E Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand .......... .. .. it
L Einleitung . ..o e
I1. Fallgruppe 1: Lizenzierungspflicht aus Nicht-SEP ....................
III. Fallgruppe 2: SEP-Fille ohne FRAND-Erklarungen .................
1. Die Entscheidung Standard-Spundfass ...........................
2.Die Entscheidung ... i
3. Umsetzungen in der Rechtsprechung und offene Fragen nach ......
a) Zusammenfassung des -Mechanismus ............ ... ...
b) Zeitpunkt des zu machenden Angebots ........ ... ...l
¢) Inhalt des Angebots — keine Meistbegiinstigung, Wechsel in der

Lizenzierungspraxis . ........oviriii i
d) Inhalt des Angebots —Bedingungsfeindlichkeit und

Regelungsdichte ........ ... .. .. ... . i
e) Inhalt des Angebots — LizenzhShe ............................
f) Inhalt des Angebots — Regelung der Vergangenheit .............

g) Inhalt des Angebots — territoriale Reichweite ..................

XLII



Inhaltsverzeichnis

h) Erfiillungshandlungen — Hinterlegung und

Rechnungslegung ... 1061
i) Diskriminierung — Selektive Rechtsdurchsetzung/
Nichtdurchsetzung des Lizenzvertrags ........................ 1063
4. Entscheidungen zu Patentpools und Ubertragbarkeit der dortigen
AUSSAZEN ..ottt 1063
a) Ausbeutungsmissbrauch — Unnétige Aufnahme patentierter
Technologien ... 1065
b) Ausbeutungsmissbrauch — MaBstibe zur Lizenzgebithr .......... 1066
¢) Nationale Lizenz/Weltweite Lizenz .......................... 1067
d) Einzellizenz fiir Verletzer/Gesamtlizenz fiir Gruppe ............ 1068
e) Kappungsgrenze/Royalty stacking ........................ ... 1068
5. Prozessuales zum FRAND-Einwand ......................oo.... 1069
a) Prozessuales — Darlegungs- und Beweislast .................... 1069
b) Verspitung des FRAND-Einwands .......................... 1070
€) Zustindigkelten ...t 1070
6. Konsequenzen flir die einzelnen Anspriiche ...................... 1071
IV. SEP-Fille mit FRAND-Erklarung ....... ..., 1072
1. Zur Entscheidung Huawel/ZTE ........ ... .. ..ot 1072
2. Hintergrund einer FRAND-Erklarung .................... ... .. 1077
a) Inhalt einer Lizenzbereitschaftserklirung am Beispiel der ETSI-
Erkldrung ... 1077
b) Rechtliche Konsequenzen ................. ... 1078
3. Einzelheiten aus der Rechtsprechung ............. ... ... .. 1082
a) Marktbeherrschende Stellung ......... .. ... ... .o 1082
b) Zeitlicher Ablauf der Schritte nach Huawei/ZTE und ggf.
gerichtliche Priifungstiefe ............ ... ... ...l 1083
¢) Verletzungshinwels . ...t 1085
d) Lizenzbereitschaftserklarung .............. ... ... ool 1086
€) FRAND-ANGebOt . ..ovvuiiiiiiiiii i 1087
f) FRAND-Gegenangebot .............cooiiiiiiiiiiin.., 1094
g) Rechnungslegung und Sicherheitsleistung .................... 1095
4. Prozessuales zum FRAND-Einwand ............................ 1097
a) Darlegungs- und Beweislast ............. ... ... ool 1097
b) Verspitung und Zeitablauf ......... ... ... ..o oo 1097
€) Zustindigkelten .......... ..o 1100
d) Geheimhaltungsproblematik im Prozess ....................... 1100
5. Konsequenzen des EuGH-Mechanismus und Folgen fur die
einzelnen Anspriiche ......... ... ... . i 1103
a) Stufenfolge und mogliche Entscheidungen .................... 1103
b) Zu den einzelnen Anspriichen ............. ... ... .. oo 1104
G. Verwirkung ... 1106
L Einleitung ... 1106
II. Voraussetzungen und Folgen des Verwirkungseinwands ............... 1106
1. BGH Temperaturwichter ............. ..., 1107
2. Voraussetzungen einer Verwirkung ............... ... ...l 1107
2) Grundsatz . ....vvoeet ettt et 1107
b) Unterlassungsanspruch ... 1108
¢) Schadensersatz- und Bereicherungsanspruch .................. 1109
3. Mogliche Tatbestinde fiir die Annahme einer Verwirkung und
Einzelaspekte ... 1110
a) Zeit- und Umstandsmoment ...........oeeviureeenieeennnne.. 1110

XLIII



Inhaltsverzeichnis

b) Unkenn<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>