Inhalt

VOrwort . ..o VII
Imhaltsiibersicht . .. ... ... ... ... .. .. .. . IX
Einleitung . ...... ... . . 1
L. Anlass der Untersuchung und Problemstellung . ..................... 1
1. »Praktische Bediirfnisse« . ........ ... ... ... ... ... .. ..., 1

2. »Theoretische Uberlegungen« . .. ................covvuiuun. .. 4

3. Problemstellung . . ...... ... . 6

II.  Begrifflichkeiten. .. ... ... ... .. .. . . . . . . 6
II. Forschungsstand . ............ ... ... . . . .. . i .. 8
IV. GangderDarstellung . .......... .. .. .. . . .. 10
Erster Teil Erfindung und technisches Wissen ....................... 15
$1 ErfindungalsLehre ......... .. .. ... ... . .. .. . .. ... ... 15
I.  Patentrecht als Erfindungsschutz .. .............................. 16
1. Erfindung als Lehre zum technischen Handeln .. .................. 16

2. Erfindung als Immaterialgut . ................................ 17

a) Erfindung als vorrechtlicher Gegenstand . .................... 17

b) Kritik der abstrakten Erfindung . ........................... 19

€) Zwischenergebnis . .. ......... .. .. .. i . 20

II.  Gespaltener Erfindungsbegriff? . ............. ... .. ... .. ........ 20
III. Die Erfindung als Problemldsung . . .. ... vt 22
1. Historische Schulen .. ... ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... ... 23

a) Hartigs Erfindungsbegriff . ...... .. ... ... ... .. .. L. 24

b) Kohlers Erfindungsbegriff ... ............................. 24

aa) Problem, Losung und Erfindungsidee . ................... 24

bb) Erfindung, Problem und Speculation. .................... 25

cc) Zeitliche Grenzen des Losungsprinzips . .. ......ooovvn... 26

dd) Zeitliche Grenzeder Neuheit ... ....................... 27

c) Pietzckers objektiver Erfindungsbegriff ................ ... ... 28

d) Zusammenfassung . .......... . i 29

2. Aktuelle Bedeutung der Aufgabeund Ldsung . ................... 29

a) Aktuelle Anwendung der Aufgabe in der Praxis desEPA .. ....... 30

aa) Die technische Aufgabe im Aufgabe-Losungs-Ansatz . ....... 30

bb) Die beriicksichtigungsfihigen Vorteile der Erfindung ........ 30

cc) Die Aufgabe als Charakterisierung der Erfindung ........... 31

b) Aktuelle Anwendung der Aufgabe in der deutschen Rechtsprechung . 33

aa) Schutz der Losung, nicht der Aufgabe ................... 33

bb) Objektive Ermittlung der Aufgabe .. .................... 33

cc) Zusammenhang zwischen Aufgabe und Losung . . ........... 35

3. Beriicksichtigung spaterer Erkenntnisse .. .. .......... .. ... .. ... 36

XI

Bibliografische Informationen HE
http://d-nb.info/1250851939 digitalisiert durch IONAL
‘B IOTHE


http://d-nb.info/1250851939

Inhalt

Iv.

IL

II.

1L

XII

a)
b)
©)

Beriicksichtigung spiterer Erkenntnisse ... ... .. ... ... .. ..
Keine Berticksichtigung spiterer Erkenntnisse .................
Bewertung . . ... ... .. e

Folgerungen fiir den Erfindungsbegriff . ... ... ... ... ... ..........
1. Kiritik des deutschen Aufgabenbegriffs in der Literatur . .............
2. Aufgabenbegriff des EPA und Erfindung als Handlungsanweisung . . ...
3. Erfindung als technisches Wissen ............. ... ... .. ... ...
4. Folgerungen flir einen einheitlichen Erfindungsbegriff ..............
Zusammenfassung . ... ...t e e

Das Verhaltnis zwischen »Lehre« und Information .. .................
Zwecksetzung und Funktion des Patentrechts . ......................
1. Technischer Fortschritt durch Invention und Innovation als Zwecksetzung .
2. Trennung von Zwecksetzung und Funktion .. ........ .. .. ..... ...
Informationsfunktion des Patentrechts ............................
Die Trennung zwischen Informations- und Schutzfunktion des

Patentrechts . . .. ... .. e
Schiiisselrolle von Information im PatGund EPU . ................

1.

2.

a)
b)

a)
b)
<)
d)

a)
b)
<)

Patentierbarkeit als Anforderungen an die Informationsqualitdt . . . ..
Wirkung der Patentanmeldung und des Patents . .. ..............

. Wirkung der Informationsfunktion .............. ... ... ... ...

Erleichterung und Beschleunigung des Informationszugangs . ... ...
Steuerung der Informationsnutzung .. ........ ... i
Foérderung des Wettbewerbs durch Information . .. ..............
Kommodifizierung und Diffusion von Wissen .................

. Stellenwert der Informationsfunktion im patentrechtlichen Diskurs . . . ..

Okonomisches Missverhiltnis von Kosten und Nutzen . ..........
Unterscheidung zwischen juristischer und technischer Information . . .
Herabstufung der (schopferischen) Leistung .. .................

Zusammenfassung . ... .. ... e e

Patentrechtlich relevanter Informationsbegriff .. ....................
Informationsarten . ............u ittt e
Informationsbegriff . ..... ... .. ... ... .. ..
Zeichen, Daten und Information: Semantische und syntaktische

Information . ... ... ... e

1.
2.

a)
b)
c)

a)

b)
<)

Syntaktische Information Datum) ... .......................
Semantische Information (Information) ......................
Vergleichbarkeit der Information ... ........................

. Verfligbarkeit von Information ...............................
. Wissen als wahrgenommene Information (Pragmatische Information) . . .

Wissen als Bewusstseinszustand . ..........................
aa) Wissensbegriffe ......... ... ... ... ... ... ........
bb) Wissen als Bewusstseinszustand und Wissenstransfer ........
¢c) Verhiltnis von Wissen, Informationund Daten . ............
Relativitdt von Wissen (kontextuelle und dynamische Semantik) . . . .
Folgen fiir die Erfassung und die Vergleichbarkeit von Wissen . . . ..

S. Zusammenfassung . ... ... e
Einordnung des Patentrechts unter Informationsbegriffe ...............



I

Iv.

1. Keine Ankniipfung an syntaktische Information . .. ................
2. Bedeutungvon Wissen . . ......... . e
3. Objektive Bestimmung . . .. ......... . i
Informationsermittlung anhand Durchschnittsfachmanns . ..............
1. Durchschnittsfachmann als BewertungsmalBistab . . . ................
2. Kenntnisse und Fahigkeiten des Durchschnittsfachmanns . ........ ...
a) Fachwissenund-konnen . ......... ... .. . ... ... .. ...,
b) Einheitlicher MaBstab im Patentrecht? . ......................
aa) FEinheitlicherMaBstab . ........ ... ... ... .. ... .. ...
bb) Uneinheitlicher Mafistab ... ....... ... .. ... ... .....
c) Folgen fiir die Informations-/Wissensbestimmung . . .. ...........
3. Bedeutung des Fachmanns fiir Aufgabe und Erfindung .. ............
a) Verstindnis des Fachmanns fiir die Aufgabenermittlung . .........

b) Unterschiedliche Informationsbegriffe zur Ermittlung der
Erfindung ..... ... ...
Zusammenfassuig . . ...t e

Zweiter Teil Offenbarungskonzept im Patentrecht ... .............. ...

§4
L
IL
§3
L

IL

Offenbarungsbegriff als Informationserfassung . . ... ... ..............
Offenbarungsbegriff ... ... ... ... .. .
Allgemeine Anforderungen der eindeutigen und unmittelbaren Offenbarung . .

Offenbarung in der Neuheitspriffung . ... ... . ... .. ... ... .. ...,
Der (neuheitsschidliche) Stand der Technik ... ........ ... ... ... ....
1. Zielsetzung der Neuheitspriifung . . .......... .. .. ... ... ... ..
2. Grundsitze der Neuheitspriifung .. ........ ... .. . L,
3. Vergleich verschiedener Informationsquellen . . .. .................
a) Vergleichbarkeit auf semantischer Ebene ............... ... ..

b) Vergleichbarkeitvon Wissen . .. ...... ... ... oL
Ermittlung des Offenbarungsgehalts . . ....... ... ... .. ... . L.
1. Zusammenhang zwischen Erfindungsdefinition und Offenbarungsgehalt .
2. Problematik der Ermittlung des Offenbarungsgehalts ... ............
a) Offenbarung von chemischen Stoffen durch Vorbeschreibung . . .. ..

b) Problematik der Auswahlerfindung ............ ... ... ... ...

3. (Chemische) Auswahlerfindungen in der Praxisdes EPA .. ..........
a) Grundsiitze der Neuheitspriiffungdes EPA .. ....... ... ... .. ...

b) Inhdrente Offenbarung als zwangsldufiges Ergebnis . ............

¢) (Numerische) Bereichsangaben . ............ ... ... ... .. ...

d) Offentliche Zugiinglichkeit und inh#rente Offenbarung . ..........

€) Zusammenfassung .. ... .......ciiiiiii i

4. Deutsche Rechtsprechung zu (chemischen) Auswahlerfindungen ......
a) Offenbarungsgehalt und »Mitlesen« . .. ... .. ... . ... ... ...
aa) Mitlesen von Selbstverstindlichem . ............... ... ...

bb) Konkretisierung des Mitlesens . .............. ... ... ...

cc) Zwischenfazit . ........ .. ... .

b) Fluoran, 1988 . . .. .. ... ...
aa) Listentheoriedes BPatG ............. ... .. ... ... ....

bb) Beschwerdebeschlussdes BGH . .......... ... ... ... ...

XIII



Inhalt

I

1v.

X1V

cc) Rezeption des Fluoran-Beschlusses in der Literatur .. ........
¢) Unterschiedliche Anforderungen an eine Offenbarung . ... ........
aa) Formaler Offenbarungsbegriff ............. ... ... ... ..
bb) Anwendungsbezogener Offenbarungsbegriff . . .............
cc) Denklogischer Offenbarungsbegriff .. ...................
d) Olanzapin, 2008 . . .. ... ... .
aa) Urteil . ... . e
bb) Interpretation durch die Literatur .......................
€) Bewertung und Folgerungen ............ ... ... ... ........
aa) MabBgeblichkeit des technischen Wissens des Fachmanns . . . . ..
bb) MalBgeblichkeit des technischen Problems . . ...............
f) Folgen fiir fachnotorische Austauschmittel . .. .................
5. Tat-oderRechtsfrage . ...... ... .. . i
6. Zusammenfassung ... ... ...
Analy se der Anforderungen des EPA und des BGH an eine Offenbarung . . .
1. Relevante Informationsarten in der Neuheitspriifung ...............
a) Strukturelle Information als Ausgangspunkt .. .................
b) Erfassung der darin enthaltenen semantischen Information ........

2. Analy se der unterschiedlichen Offenbarungsbegriffe in der Neuheits-
Prifung . .. .. e e
a) Handlungsanweisung als Information. . ......................
aa) Ermittlung des Offenbarungsgehalts nach dem EPA und BGH . .
bb) Abgrenzung zwischen Offenbarung und Nutzanwendung . . . ...
cc) Keine Geltung der Listentheorie . ... ....................
(1) Informationsermittlung nach der Listentheorie ..........
(2) Widerspriichliche Folgen fiir Patentfshigkeit ...........
b) Neuheit der Handlungsanweisung gegeniiber Stand der Technik . ...
aa) Informationsgehaltnachdem EPA ......................
bb) Informationsgehaltnachdem BGH......................
cc) VergleichderLosung ............... .. ...,
dd) Mitlesen .. ...
3. Zwischenergebnis ... ... ... .. . e e
Zeitpunkt zur Bestimmung des Offenbarungsgehalts .. ................
1. Verdffentlichungszeitpunkt . . .. ....... ... ... .. ... ... .. .. ..
a) Zeitpunkt des Verdffentlichungsdatums . .....................
b) Sonderbehandlung elektronisch verfiigbaren Wissens . ...........
2. Zeitpunkt der priorititsbegriindenden Anmeldung .................
a) Begrindung . ....... ... ... L
b) Methodische Umsetzung .. ...............................
3. EIOrdnung . ..o e
a) Zeitlicher Bezug semantischer Information . .. .................
b) Zeitlicher Bezugvon Wissen . . .......... ... ..o,
4. Folgerungen ............ .ttt i e
Fazit ...

Ausfithrbare Offenbarung . .. ... ... .. ... .. .. .. ... .. .
Anforderungen an eine ausfiihrbare Offenbarung .. ..................
Anspruchsbreite und Beitrag zum Stand der Technik .. ................
1. Kontributionalistische Betrachtung . ...........................



Inhalt

a) Beitrag zum Stand der Technik ....... ... ... ... ... ... .... 135
b) Abgrenzung zwischen Ausflihrbarkeit und erfinderischer Tatigkeit .. 136
¢) Der Plausibilitétstestdes EPA .. ... ... ... ... ... ... .... 137
d) Folgen fiir Formulierung der Patentanspriiche . ... .............. 138
2. Losungsprinziporientierte, wertende Betrachtung .. ................ 139
a) Grundsitze der deutschen Rechtsprechung .. .................. 139
b) Anwendung der Grundsétze ............. ... . ... .. ... 140
aa) Problem als Grenze der Anspruchsbreite . .. ............... 141
bb) Patentfihigkeit der Losung als Grenze der Anspruchsbreite . ... 141
(1) Neuheit der Problemldsung . ....................... 142
(2) Naheliegende Problemlésung . ..................... 142
cc) Verkniipfung mit Fachwissen als Grenze der Anspruchsbreite .. 142

(1) Beschridnkung auf den erkennbaren Beitrag zum Stand
derTechnik ....... ... ... . .. i 143
(2) KeinSchutz ........... ... . i 144
€) Zusammenfassung . ... ...ttt e e 144
3. Folgerungen ... ... ... i 144
a) Gegentberstellung . ....... ... ... i 144

b) Bedeutung des Plausibilititskriteriums fiir die deutsche Recht-

sprechung . ... . e 145
c) Folgerungen fiir Kompetenzverteilung . . ..................... 145
I Fazit ... e 146
$7  Als zur Erfindung gehdrende Offenbarung . . ...... ... .. .. .......... 147
1. Grundsitze der Offenbarungspriifung bei Prioritit und Anmeldung . ... ... 147
I. Zweck der Vorschriften ........ ... .. ... .. . i i 148
2. Interessen der Allgemeinheit. .......... ... ... .. ... ... ... 148
II.  Deutsche Rechtsprechung . ......... ... .. i i, 149
1. Offenbarung als zur Erfindung gehdrend . ....................... 149
2. Grundsitze und Folgen des Erteilungsverfahrens . ................. 150
3. Bewertungsmafstab fiir Bestimmung des Schutzbegehrens . .......... 152
MI. Praxisdes EPA ... ... ... i 154
1. Voriiberlegungen . ........ ... . i 154
2. Praktische Anwendung . . ... ... .o i i 155
3. FazZit oottt e e 156
$§8 Folgerungen fiir einen einheitlichen Offenbarungsbegriff .............. 157
I.  Uneinheitliche deutsche und europdische Praxis ..................... 157
1. OffenbarungsbegriffdesEPA ....... ... . ... .. ... ... ....... 157
2. Rechtsprechungdes BGH .. ...... ... ... it 158
I Praktische Folgen .........couii e 159
1. Geringe Unterschiede im Anmeldeverfahren . .................... 159
2. Praktische Bedeutung . . .. ... oo 160
Dritter Teil Auslegungszeitpunkt des wortsinngemifien Schutzbereichs . ... 163
89 Historische Entwicklung — zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit . ... 165
I.  Das Hartig’sche System in der Rechtsprechung des Reichsgerichts . .. ... .. 165
1. Rolle der Patentanspriiche .......... ... ... . i 165

XV



Inhalt

II.

1.

XVI

2. Auslegung der Patentanspriiche ............ ... ... .. ... . .. 166
Zweiteilungslehre — Schutz des Erfindungsgedankens im Verletzungs-
ZEIPUNKL . ..ot e 167
1. Die Grundlagen der Zweiteilungslehre . . . ........... ... . ... ... 167
2. Der maBgebliche Beurteilungszeitpunkt im Rahmen der Zweiteilungs-
lehre . ... 169
3. Folgen .. e e 171
Die Lindenmaier’sche Dreiteilungslehre . . .. ... ... .. .o . .. 172
1. Einfiihrung des Offenbarungserfordernisses .. .................... 172
2. MaBgeblicher Beurteilungszeitpunkt . ... .......... ... ... ... ... 174
a) Paradigmenwechsel ........ .. .. ... ... o it 174
b) Kritik . ... e 176
3. Grundsitze der Dreiteilungslehre .. ... ... ... ... ... ... ....... 177
a) Unmittelbarer Gegenstand der Erfindung . .................... 178
b) GegenstandderErfindung .. ... ... ... ... ... 178
c) Allgemeiner Erfindungsgedanke ........................... 179
d) Keine Verinderung des Beurteilungszeitpunkts ................ 179
4. Die Rechtsprechung nach 1945 (ab 1950) ....................... 180
Vom Erfindungsgedanken zu den Schneidmesserfragen . .. ............. 182
Zusammenfassung . .. .. ..ttt e e 182
Patentanspruch und sachlicher Schutzbereich . . . ... ... ... .. ... ..... 184
Unterscheidung zwischen Gegenstand der Erfindung und Schutzbereich . . .. 184
1. Gegenstandder Erfindung . ......... ... ... ... ... ... ... ..... 184
2. Schutzbereich ... ... ... .. ... . .. e 185
3. Derzeitige Bedeutung der Trennung zwischen Gegenstand und
Schutzbereich . ... ... ... .. . i 186
Grundziige der wortsinngem#fBen Patentverletzung . .................. 187
Auslegungszeitpunkt in der Praxis der Schutzbereichsbestimmung . .. ... .. 189
Grundsatz des statischen Schutzbereichs . .. .......... ... ... ....... 189
1. Bedeutung eines statischen Schutzbereichs ...................... 190
a) Versténdnis des Fachmanns im Prioritdtszeitpunkt . ............. 190
b) Implikationen des statischen Schutzbereichs .. ............... .. 190
c) Begriindung . ........ .. . e 191
aa) Rechtssicherheit ...... ... ... ... .. .. .. ... ... ... 191
bb) Kein Lohn fiir fremde Leistung . ....................... 192
d) Uberpriifung des Priorititsdatums im Verletzungsverfahren? . . . . . . . 193
€) Zusammenfassung ... ... ... ... e e 194
2. Vergleich mit anderen Immaterialgiiterrechten .. . ................. 195
a) Urheberrecht .......... ... .. .. . .. . 195
b) Gemeinschaftsgeschmacksmuster und Design .. ............... 197
aa) Gesetzliche Vorgaben . .............................. 197
bb) Beurteilungszeitpunkt .. .......... ... ... . . ... 198
c) Markenrecht . ...... ... ... .. .. . . . ... 200
d) Vergleichmitdem Patentrecht. .. .......................... 201
aa) Unmittelbarer Vergleich der Methodik zur Schutzbereichs-
bestmmMUNG . ...t 201



Inhalt

1L

1.

2.

bestimmung

bb) Vergleich der Ankniipfungsmomente zur Schutzbereichs-
bestimmung .. ... ... ... e e
3. Zwischenergebnis ....... .. .. .. . o i i
Aktuelle Anwendung Grundsatzes eines statischen Schutzbereichs . .. .. ...
Bedeutung der Merkmalsarten fiir den Zeitpunkt der Schutzbereichs-

Unterschiedliche Merkmalsarten . .. ....... ... ... ... ... ...,
a) Rein funktionale (funktionelle) Merkmale ....................
b) Strukturelle/raumlich-korperliche/konstruktive Merkmale ... ... ...
¢) Zweck-, Wirkungs- und Funktionsangaben . . . .................
d) Merkmalsanalyse ist bereits Teil der Auslegung . ...............
Differenzierung der zeitlichen Reichweite anhand von Merkmalsarten . . .
Zeitliche Reichweite rein funktionaler Merkmale in der Praxis . . . . ..
LG Frankfurt — Kunstharzzusammensetzung . ... ...........
LG/OLG Diisseldorf — Bakterienkultivierung .. ............
Differenzierung in Ceroxid-Nanodispersionen . . ............
AnalysederUrteile . ......... ... ... . i,

a)

b)

aa)
bb)
cc)
dd)

<€

O
@

Trennung zwischen Gegenstand der Erfindung und
Schutzbereich . ......... ... .. . i
Abgrenzungsschwierigkeiten . . ... .......... ... . ...

) Ergebnis . ... ...

Zeitliche Reichweite struktureller Merkmale ..................
aa) Grundregel fiir strukturelle Merkmale . ... ................
bb) Funktionell gekennzeichnete rdumlich-kérperliche Merkmale

(Zweck, Wirkungs- und Funktionsangaben) ...............

cc)

dd)

(1)
2

Kennzeichnung durch Funktionsangaben ..............
Folgerungen fiir den Zeitpunkt .. ........... ... ... ...

Parameter in Patentanspriichen . ... ......... .. ... ... ...,

(H
@
3)
@

()

Problematik der Schutzbereichsbestimmung . ...........
»Absolute« Parameter . . . ... ... ..o
Relative (empirische) Parameter ................. ...
Moglichkeit der »absoluten« Beanspruchung ...........
(a) GegenstandderErfindung................ ... ...
(b) Gegenstindlicher Erfindungsbegriff . . .............
(c) Erfindungals Wissen ................... .. ....
Zwischenergebnis . .. .. .. ... i

Funktionsorientierte Auslegung .. ........ ... ... . ... ....

M

@

3

Das Mitlesen fachnotorischer Austauschmittel ..........
(a) Eingeschrinkter Offenbarungsgehalt durch Mitlesen . . .
(b) Erweiternde Auslegung durch Mitlesen ............
Normative Bestimmung des Gegenstands der Erfindung . . .
(a) Abwidgung Wortlautund Telos .. ................
(b) Teleologische Auslegung ......................
(c¢) Unterschiedliche Abwigungsgesichtspunkte . ........
I EPA
i BGH . ..o
Konsequenzen fiir die zeitliche Bestimmung des
Schutzumfangs . . ... .. ..o

202
203
203

204
205
205
207
208
209
209
210
210
211
212
213

214
215
215
216
216

216
217
218
218
219
220
221
221
221
222
223
224
224
225
226
227
229
229
230
230
230
231

232

XVII



Inhalt

c)
d)

a)
b)
©)
d)

ee) product-by-process Anspriiche . .. ...... .. ... .. ... ......
(1) Kennzeichnung eines Erzeugnisses durch ein Verfahren . ..
(2) Zeitliche Reichweite von product-by-process Anspriichen . .
Exkurs: Beachtlichkeit der rechtlichen Bedeutung von Begriffen . . ..
Zwischenergebnis . .. ... ... L

. Spiter erkennbare Ausfithrungsformen . ............ .. .. .. ... ...

Beispielsfall .. ... ... . ... ..
Patents Court Glaxo Group Ltd v VecturaLtd .................
Losungsmoglichkeiten ........... .. .. . i
Problematik des zweckgebundenen Sachschutzes .. .......... ...
aa) Verwendungspatente als zweckgebundener Sachschutz .. ... ..
bb) Glasfaser-Rechtsprechung . ............ ... .. ... ... ...
cC) Analyse . ... ..

III. Beitrag zum Stand der Technik und Schutzbereich ...................
L ADalySe . . e e

W N

a)
b)

a)
b)
<)

Deutsche Erteilungspraxis . . ... .cvov e it
Europdische Erteilungspraxis ............ ... . .o

CLiteratur L. e
. Begrenzungsversuche . . ... ... ... ... e

Ex-post Korrektur — Reverse Doctrine of Equivalents ............
Analoges Vorbenutzungsrecht des Verletzungsbeklagten .. .. ... ...
Weitere Korrekturmoglichkeiten auf Rechtsfolgenseite ... ........

IV, Ergebnis . ... ... e e e

Vierter Teil

Auslegungszeitpunkt des fiquivalenten Schutzbereichs .. ... ..

$ 12 Grundlagen der dquivalenten Patentverletzung . . ... .................
L Einfllhrung . . ... . e
II.  Begriindung des dquivalenten Schutzbereichs .. .....................

1. Historische Entwicklung . ........ .. ... ... .. i it

2. Begriindung der Einbezichung von Aquivalenten ..................
III.  Voraussetzungen einer dquivalenten Patentverletzung . ................
Gleichwirkung (Erste Schneidmesserfrage) ......................
Auffindbarkeit (Zweite Schneidmesserfrage) .....................

1.
2.

3.

a)
b)

Beurteilungsgrundlage und Verhiltnis zum Stand der Technik . . .. ..
Beurteilungsziel und Verhéltnis zur erfinderischen Tatigkeit .. ... ..

€) Zusammenfassung . ........ ... e e
Gleichwertigkeit ...... ... . .. i

§ 13 Zeitpunkt der Auffindbarkeit in der deutschen Rechtsprechung und Lehre . . .
1. MaBgeblicher Zeitpunkt der Auffindbarkeit in Rechtsprechung und Lehre . .
1. Problematik . . ... oot e e,
2. Exkurs: Verhaltnis zur Problematik abhéngiger Erfindungen .. ........
3. Inder Rechtsprechung und Lehre erérterte Zeitpunkte ..............

XVIII

a)
b)
<)

Prioritdtszeitpunkt . ... ... .. .. .. . . .
Verletzungszeitpunkt ... ..., it
Verdffentlichungszeitpunkt des Klagepatents .. ................

d) Analyse .. .. e
II.  Anwendung in der aktuellen Rechtsprechung .......................

233
234
235
237
237
238
239
241
242
242
243
243
243
245



Inhalt

1. OLG Karlsruhe SpundlochverschluB .. ......................... 275
2. LG/OLG Diisseldorf Zeitversetztes Fernsehen . ................... 275
a) Sachverhalt ......... ... . . . ... 276
b) Entscheidung der Gerichte .. ... e e 276
3. OLG Diisseldorf Ceroxid-Nanodispersionen ..................... 277
a) Sachverhalt ........ ... .. . . . .. 277
b) Urteil . ..o e 277
4. Analyse der Rechtsprechung . . ....... ... .. .. .. oLl 278
III. Meinungen im Schrifttum . ......... ... ... . ... 279
1. Erkennbarkeit der Austauschbarkeit des patentgemaBen Merkmals

als alleinige Voraussetzung . . .. ........ . . 280

2. Erkennbarkeit der Austauschbarkeit des patentgemiBen Merkmals und
Geeignetheit des Austauschmittels . ....... .. ... ... ... ... ... 282
a) Erstmaliges Bereitstellen des Austauschmittels als Bezugspunkt . ... 283
b) Hypothetische Erkennbarkeit der Gleichwirkung als Bezugspunkt ... 284
aa) Herrschende Meinung der Literatur . .................... 284
bb) Praktische Probleme ........ ... ... .. .. .. o L 285
cc) Zusammenfassung .. ... ......cuiiit i 286
¢) Zusitzliche Einschrankung durch »geldufige« Austauschmittel ... .. 287
3. Auffindbarkeit als bloBes Auslegungshilfsmittei . . ................. 288
4. Tragweite der Lehre im Verletzungszeitpunkt . ................... 290
5. Anwendung der verschiedenen Grundsitze auf die untersuchten Urteile . . 291
a) SpundlochverschluBl ........ ... ... .. . i 291
b) Zeitversetztes Fernsehen ... .. ... ... . o oo i 292
¢} Ceroxid-Nanodispersionen ............. ..o, 293
d) Folgerungen . ... ....cuuininenn e 294
IV. Zwischenergebnis . ........ ... i 295
§ 14 Internationale Losungen zum mafigeblichen Auslegungszeitpunkt . . . . ... .. 297
1. Rechtslage in anderen Patentsystemen ............ ... . ... .. ... ... 297
Lo USA e e 297
a) MabBgeblicher Auslegungszeitpunkt von Patentanspriichen ........ 297
b) After-arising technologies .. .............. ... .. . L. 298
©) Aquivalenz . ...... ... ... 299
aa) Erfassung von bekannten Austauschmitteln . . .............. 300
bb) MaBgeblicher Zeitpunkt . . ......... ... ... . L 301
d) Zusammenfassung .............. i 301
2. UK o 302
a) Dogmatisches Verstdndnis der Patentanspriiche ................ 302
b) MaBgeblicher Auslegungszeitpunkt von Patentanspriichen ........ 303
€) Aquivalenz .. ... ... ... 303
aa) Entwicklung der Aquivalenzrechtsprechung ............... 303
(1) Anfingliche Entwicklung bis 1982 .................. 304
(2) Catnicund pithandmarrow . ........ ... ........... 304
(3) Improver und die Protokoll-Fragen .................. 306
(4) Kirin-Amgen und purposive construction .. ............ 307
bb) Die Aquivalenzdoktrin mit Actavis v ELiLilly . ............. 309
cc) Die zweite Protokollfrage nach Actavis vELi Lilly . . ......... 311

XIX



Inhalt

(1) Anwendung der zweiten Protokollfrage vor

ActavisvENILilly ...... ... ... . ... ... ... ..., 311
(2) Die obviousness der zweiten reformulierten Improver-Frage . 312

(3) Unterschied zur Schneidmesserfrage und einer Betrachtung
im Verletzungszeitpunkt . ......... ... .. ... . ... 314
(4) Auswirkungen auf den Schutzbereich . .. .............. 314
(a) Dynamischer Schutzbereich .................... 314
(b) Praktische Auswirkungen ...................... 315
d) Zwischenergebnis . . ... ... ... .. e 317
3. Niederlande . .. .. .. 317
a) Auslegung von Patentanspriichen .. ............. ... ... ... 317
b) Mafigeblicher Auslegungszeitpunkt von Patentanspriichen ........ 318
©) AqUIvalenz ... ... ... 319
aa) Grundsitze der Aquivalenz ................cooiiiiinn.. 319
bb) MalBgeblicher Zeitpunkt der Verletzungspriifung . . .......... 321
4. Frankreich .. .. .. .. . e 322
a) Auslegung von Patentanspriichen .............. ... ... ..... 322
b) Aquivalenz . ...... ... 323
II.  Internationale Harmonisierungsversuche .......... ... .. ... .. ... ... 324
1. WIPO Basis-Vorschlag, 1991 . ... .. ... .. .. . .. i .. 324
2. EPUReviSion 2000 ... ...ttt 327
I, Zwischenergebnis . ... ... it e e 328
§ 15 Ergebnis Dritter und Vierter Teil ... ......... ... .. ... ... ... .. 329
L. Ergebnis Vierter Teil ........ ... ... . ... 329
II.  Synthese Ergebnisse aus dem Dritten und Vierten Teil ................ 330
III.  Gegentiberstellung mit dem Ersten und Zweiten Teil .................. 331
Fiinfter Teil Neukonzeption der Schutzbereichsbestimmung ............ 333
§ 16 Verhdltnis zwischen Offenbarungsgehalt und Schutzbereich . . ... .. ... ... 334
I.  Bisheriger Stand der Wissenschaft ............. ... ... ... .. .. ..., 334
II.  Abgleich mit verschiedenen Offenbarungsbegriffen .................. 336
1. OffenbarungsbegriffdesEPA .. ... ... .. ... 0., 336
2. Offenbarungsbegriffdes BGH ............. .. ... .. ......... 338
3. Verhiltnis des Patentanspruchs zum Offenbarungsgehalt ............ 339
III.  Folgen fur den Vorrang der Patentanspriiche . . ... ................... 340
1. Grundsatz der sinnvollen Auslegung . ........ ... .. ... ........ 340
2. Patentanspruch bleibt hinter Offenbarungsgehalt zuriick ... .......... 341
3. Patentanspruch libersteigt Offenbarungsgehalt . ................... 342
IV. Zwischenergebnis . .. ... ..o e 342
§ 17 Erfindung und Rechtszuordnung . . ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... 343
L. Schutzbereich als Folge einer Zuordnung (Substanzrecht) .............. 343
1. Abgrenzung zwischen Patenttheorien und Zuordnung . ... ........... 343
2. Patentrecht als Gliterzuordnung . ................ i, 344
a) Patenterteilung als Zuweisung eines absoluten Rechts . ... ........ 344
b) Abweichende Qualifikationen ............................. 346
II.  Erfindung als Substrat einer Rechtszuweisung ...................... 348

XX



Inhalt

1. Patentrechtstheorien . ... ........ .. ... .. . . i i 348
2. ErfindungsbegriffdesEPA . ... ... .. .. ... . . . 349
a) ErfindungalsObjekt. . ... ... .. .. ... . . .. ... 349
b) Rechtsposition des Patentinhabers in Bezug auf das Objekt .. ... ... 350
3. Erfindungals Wissen . ........ ... .. .. . i 351
a) Absolutes Rechtan Wissen? .......... ... ... .. e, 351
b) Beobachtung der bisherigen Praxis: Schutz des Gedankens ........ 351
c) Folgerung . ... ... . ... e 353
4. Problematik des Informationsschutzes . ........... ... ... .. ... 353
5. Zwischenergebnis . ... ... . o o i 355
HI. Anaylse ... ...t e e 355
1. Moralische Begriindungsmodelle .......... ... ... ... ... ..... 356
2. Kritische Wiirdigung . . ... ... ... 357
IV. Zwischenergebnis . .. ... e 358
$ 18 Information oder Wissen als Immaterialgut . ... .................... 359
I.  Funktionale Betrachtung des Patentschutzes ........................ 360
1. Innovationsférderung als Zielsetzung .. ........ ... ... ... ... ... 360
2. Innovationsanreize aus Wettbewerb .............. ... ... ... ... 361
3. Externe Effekte ... ... ..o i 362
4. MarkfVersagen . . .. .o ottt e 364
a) Trittbrettfahrerproblematik ......... ... ... . ... ... . L. 364
b) IMEIVENtION . . ..\ttt et e et e e e 365
5. Eingrenzung der Problematik und Folgerungen ................... 367
II.  Anreizparadigma und Ausgestaltung des Schutzbereichs ............... 368
1. Subjektive Ankniipfung an die Schutzumfangserwartung ............ 369
a) Anreiz durch Wettbewerbsvorteil . ........ ... ... ... ... ..., 370
b) MabBgeblicher Entscheidungstriger und Zeitpunkt . .. ............ 370
¢) Suboptimale Ressourcenallokation. ... ...................... 371
aa) Wirtschaftliches Risiko der ungewissen technischen
Entwicklung . ...... ... .. 371
bb) Folge: Ineffizienz ........... ... .. .. o vt 372
cc) Allokationsverzerrung durch Patentrennen ................ 373
dd) Sachfremde Erwégungen durch Ankniipfung an Immaterialgut . . 373
d) Literatur zur Ausgestaltung des Schutzbereichs .. .............. 374
e) Zusammenfassungund Analyse . ...... ... ... ... . L, 376
2. Ankniipfung an Informationsschutz . . . .......... ... ... ... ... 376
a) Gefahrenlage ........ ... ... i 377
b) Innovationsdruck ............. .. 377
¢) Einfluss positiver externer Effekte .. .............. ... .. ... 378
d) Anforderungen ... .. ... ... 379
3. Zusammenfassungund Analyse ............ . ... . i, 380
III. Informationsfunktion des Patentrechts . .............. ... ... ... .... 381
1. Anreiz zur Offenbarung der Erfindung ......................... 381
2. Patent als Informationsschutz .. ........ ... ... .. . . L 383
a) MarkiverSagen . ... ..ot vttt e 383
b) Anreizzur Offenbarung .......... ... .. .. ... ... .. ... 384
3. Zusammentassung . ... ... 385
IV. Folgen fiir die Bestimmung des Zuordnungsobjekts . . .. ............... 386

XXI



Inhalt

§ 19 Praktische Umsetzung . .. . ... ... i
I BeurteilungsmaBstab . . . ... .. e
1. Keine Ankniipfung an subjektive Vorstellungen des Verletzer . .. ......
a) Praktische Bedenken .............. ... .. ... . . . . ...
b) Teleologische Bedenken ............. ... ... ... i,
¢) Dogmatische Bedenken ............... ... ... . ... ... ...
d) Ergebnis .. ... ... e
2. Objektiver Mafistab durch Problemlosung .. .....................
3. Vergleich mit der Neuheitspriifung ............ ... .. ... .....
a) Grundsitze der Ermittlung des Offenbarungsgehalt . . ............
b) Gegeniiberstellung mit Verletzungspriifung . ..................
4. Zwischenergebnis ... ... ... ... .. e
II.  Verletzung aus Sicht des Fachmanns der angegriffenen Ausfithrungsform
1. Die Lehre der angegriffenen Ausfiihrungsform ...................
a) Fachmann der angegriffenen Ausfithrungsform.................
b) Problem und Lehre der angegriffenen Ausfithrungsform ..........
2. Diepatentierte Lehre . ... ... .. . ... . .
3o Verletzung ... e
III.  Erster Verletzungszeitpunkt als maBgeblicher Zeitpunkt ...............
IV. Verhiltnis des Patentanspruchs zur angegriffenen Ausfithrungsform .. ... ..
V. Zusammenfassung ........... ..o e

§20 Folgenund Vorteile .. ... ... . ... . .. ... . . e
I.  Bestimmung des mafgeblichen Auslegungszeitpunkts .. ...............
1. Gegenstédndlicher Erfindungsbegrift . ........ ... . ... . ..... ..
a) Gegenstindlicher Vergleich: Zeitliche Fixierung von Auslegung
und Subsumtion . ... ... e
b) Informationeller Vergleich: Zeitliche Trennung von Auslegung
und Subsumtion . ... L. e
2. Hier entwickelter Ansatz: Auslegung und Subsumtion zum
Verletzungszeitpunkt . .. ... ... .. it e
3. Vereinbarkeitmit Art. 69 EPU .. ... ...... ... ... . . .. ...,
. Praktische Folgen .. ... . ... . i
1. Folgen fiir den wortsinngemiBen Schutzbereich . ... ...............
a) Gegenstindlicher Erfindungsbegriff . . .......................
b) Informationsbezogener Erfindungsbegriff ....................
¢) Umfassender Erfindungsschutz statt umfassendem Sachschutz . . ...
aa) Entwicklung ....... ... ... .. . ...
bb) Folge fiir absoluten Sachschutz . .......................
cc) Abgrenzung zu zweckgebundenem Sachschutz . ............
dd) Ergebnis .. ... ... ... .
2. Folgen fiir die dquivalente Patentverletzung . .. ...................
III.  Praktische Auswirkungen gegeniiber der bisherigen Praxis .............
1. Bestimmung des Offenbarungsgehalts . .........................
2. Wortsinngemife Patentverletzung . ...........................
a) »Praktische Bediirfnisse« . ......... ... ... . ... . ... . . ... ...
b) »Theoretische Uberlegungend« .. ................cccoovo.n.
3. Aquivalente Patentverletzung ... ............ .. ...,
a) »Praktische Bediirfnisse« ......... ... ... ... ... .. ... . ...

XXII



b) »Theoretische Uberlegungen« . . . . .. e 414

4. Praktisches Bediirfnis nach theoretischen Uberlegungen . ............ 415

a) Rechtssicherheit . ........ ... .. .. . . . . 415

b) Effiziente Férderung des technischen Fortschritts . .............. 416

c) Patentrecht als Regulierung von Informationsumsetzung . .. ....... 417

d) Internationale Harmonisierung der Schutzbereichsbestimmung . . ... 418

5. Korrekturbediirfnis bei faktischen Monopolstellungen .............. 419
Zusammenfassungund Thesen . ............... ... ... ... .. ....... 421
ADKIrzungen . ........ ... ... e 431
Literatur . ... ... e 435
Sachregister . ............ . . . . . 471

XXIII



