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Vorwort der vorliegenden 6. Auflage

Mit der vorliegenden 6. Auflage wurde das Skript mit erweitertem Autoren-
kreis vollstindig iiberarbeitet. Aufgrund zahlreicher Gesetzesdnderungen
wurde diese umfassende Uberarbeitung notwendig, damit weiterhin das seit
der ersten Auflage angestrebte Ziel erreichbar bleibt, einen umfassenden
Uberblick iiber die Themen der Patentassessorpriifung zu geben und damit
zu der Vorbereitung auf das Patentassessorexamen beizutragen.

Zu den eingearbeiteten Gesetzesdnderungen gehoren unter anderem das Ge-
setz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts (PatRModG),
das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Ge-
setze des gewerblichen Rechtsschutzes (Patentrechtsnovelle) und die Einfiih-
rung des ,,neuen” Designgesetzes. Zudem wurde ein Kapitel zum geplanten
EU-Patent hinzugefiigt. Ebenfalls wurde das Kapitel zum US-ameri-
kanischen Recht im Hinblick auf den America Invents Act (AIA) aktualisiert
und erweitert. SchlieBlich wurden bei der Uberarbeitung aktuelle Entwick-
lungen in der Rechtsprechung beriicksichtigt.

Dabei haben wir versucht den urspriinglichen Charakter des Skripts beizube-
halten — das heif3it, es soll weiterhin als Orientierungshilfe, Leitfaden und
Zusammenfassung dienen.

Besonderer Dank fiir die Mithilfe an der Entstehung dieser iiberarbeiteten
Auflage gilt Rechtsanwiltin Rebekka Schiffer und Rechtsanwalt Dr. Rein-
hard Fischer.

Ebenso gilt der Dank allen, die an den vorherigen Auflagen des Skriptes
mitgearbeitet haben und auf dessen Arbeit wir autbauen konnten.

Wir werden das Skript weiterhin durch neue Auflagen aktualisieren. Dazu
sind jegliche Anregungen an skript@cohausz-florack.de durch die Leser
willkommen und erwiinscht.

Bestellungen konnen ebenfalls an diese Emailadresse gerichtet werden.

Diisseldorf im Mai 2015

Dr. Thomas Rox

Dr. Henning Sternemann
Dr. Natalie Kirchhofer
Michel Kaminsky
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Vorwort der 5. Auflage

Im Rahmen aller Neuauflagen ist das Skript iiberarbeitet und durch neue
Gesetzgebung und neue Rechtsprechung ergdnzt worden.

Ohne die rege Mithilfe verschiedener Kolleginnen und Kollegen wire es mir
jedoch nicht gelungen, das Skript weiterhin aktuell zu halten. Daher mochte
ich mich bei den folgenden Kollegen fiir Ihren Einsatz herzlichen bedanken:

Frau Alexandra Weyres, Herrn Max Tilmann und Herrn Philipe Walter
(3. Auflage).

Herrn Dr. Jorn Felix Harbsmeier, Herrn Arndt Ziebell, Herrn Mark We-
gener (4. Auflage).

Herrn Dr. Jochen Kapfenberger, Frau Rebekka Schiffer, Herrn Dr. Chris-
toph Walke, Frau Dr. Daniela Kuhn, Herrn Dr. Riidiger Lotze, Herrn Dr.
Fabian Vogelbruch (5. Auflage)

Diese Hilfe und auch die stetige Nachfrage werden mich auch in Zukunft
motivieren, das Skript auf einem aktuellen Stand zu halten. Gerne bin ich
weiterhin auch bereit, Anregungen und Ergdnzungen von den Lesern aufzu-
nehmen.

April 2009

Dr. Thomas Rox

Patentanwalt
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Vorwort der 1. Auflage

Das vorliegende Skript zur Vorbereitung auf das Patentassessorexamen ist
im Wesentlichen wihrend meiner eigenen Vorbereitung auf das Examen in
Zusammenarbeit mit vier Mitgliedern einer privaten Arbeitsgruppe in den
Jahren 1995/96 entstanden. Weiterhin basieren grofle Teile des Textes auf
Mitschriften widhrend der Seminarstunden des Preu-Kurses fiir Patentan-
waltskandidaten in Miinchen.

Das Skript versucht einen umfassenden Uberblick iiber die Themen zu ge-
ben, die entsprechend dem Leitfaden flir Patentanwaltskandidaten fiir das
Examen vorbereitet werden sollten. Wegen der Fiille des Stoffes ist daher
der Text durchgehend als Zusammenfassung und nicht als Lehrbuch oder als
Kommentar zu verstehen. Insbesondere stellen die zitierten Entscheidungen
eine subjektive Auswahl dar.

Neben dem Studium der im Text zitierten Entscheidungen sind selbst-
verstdandlich auch die bekannten Kommentare und Lehrbiicher fiir die Erstel-
lung der Zusammenfassungen zu den einzelnen Themen verwendet worden.
Dabei lag es in der Natur unserer Arbeitsgruppe, dass ein korrektes Zitieren
aus diesen Werken nicht erfolgte. Es finden sich daher im gesamten Text nur
Zitate von Entscheidungen, nicht dagegen von Textstellen aus Kommentaren
oder Lehrbiichern. Eine nachtriagliche diesbeziigliche Bearbeitung des Tex-
tes war wegen des damit verbundenen Umfanges nicht moglich, es wére
einem Neuschreiben des Textes nahegekommen. Daher werden ausdriicklich
samtliche Urheberrechte an den im Anhang aufgefiihrten Literaturwerken
anerkannt.

Das vorliegende Skript werde ich fortlaufend aktualisieren. Selbstver-
stidndlich sind dazu auch Vorschlidge, Korrekturen und Erweiterungen durch
die Leser - allerdings nur in schriftlicher oder elektronischer Form - sehr
willkommen.

Danken mochte ich allen, die zum Entstehen dieses Skriptes beigetragen
haben. Zunéchst und vor allem gilt mein Dank den Mitgliedern unserer Ar-
beitsgruppe und heutigen Patentanwilten Frau Dr. Elisabeth Engelhard und
den Herren Dr.-Ing. Martin Dropmann, Gottfried Schiill und Gerd Zimmer-
mann fiir die Mithilfe beim Erstellen und Korrekturlesen des Textes. Ebenso
danke ich Herrn Patentanwalt Gregor Konig fiir sein Korrekturlesen.

Weiterhin mochte ich den Tutoren des Preu-Kurses fiir ihren unermiidlichen
Einsatz danken, insbesondere den Herren Rechtsanwilten Dr. Brandhi-Dorn,
Dr. Gruber und Dr. Kather.

Mai 1998

Dr. Thomas Rox

Patentanwalt
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Patentgesetz - Vorbemerkung

1 Patentgesetz

1.1 Vorbemerkung

Im Folgenden wird vorrangig das Deutsche Patentgesetz beschrieben. We-
gen der zunehmenden Bedeutung des EPU sind zu einzelnen materiellen
Fragstellungen auch die Aspekte der Rechtsprechung des EPA mit eingefiigt
worden. In jedem Fall wird aber ausdriicklich auf den Bezug auf das EPU
hingewiesen. Im Abschnitt 6.5 iiber das EPU sind dann vorrangig die for-
mellen Aspekte des Gesetzes aufgenommen.

1.2 Geschichtliche Entwicklung

14. Jhdt.

15. Jhdt.:

16. Jhdt.:

17. Jhdt.

18. Jhdt.:

19. Jhdt.

1877:

1891:

: Einfilhrung der Erfindungs- und Einfithrungsprivilegien, noch kei-

ne Verbietungsrechte, Verleihung durch den Souverén.

Es entwickelten sich Gedanken wie Vorrang des ersten Erfinders,
Neuheit, Ausfuhrbarkeit und Niitzlichkeit und das Verfahren ob-
jektivierte sich, Schutzdauern zwischen 5 und 20 Jahren, Verof-
fentlichung als "litterae patentes"”, erstes schriftliches Gesetz hierzu
1474 in Venedig.

Missbrauch der Privilegien durch absolutistische Herrschaftssys-
teme.

: Statute of Monopolies 1624 in England, relativ modernes Gesetz,

das Neuheit voraussetzte und dem ersten Erfinder fir 14 Jahre
Schutz verlieh; bis ins 19. Jahrhundert erfolgreich.

Patentgesetz 1791 in Frankreich, nicht so modern, auch Einfiih-
rungspatente, Patentgesetz 1790 in den USA, englische und franzo-
sische Einfliisse.

: Abschaffung der Einfiihrungspatente, da Einfuhr keine schiitzens-

werte Leistung mehr war; in Deutschland sehr unterschiedliche
Auffassungen; um 1850 Antipatentbewegung, die vor allem in
Preuflen nahezu zur Abschaffung von Patenten fiihrte.

Erstes deutsches Patentgesetz unter starkem Einfluss der Industrie,
allen voran Werner von Siemens; Grundlage waren wirtschaftspo-
litische Argumente. Wichtige Regelungen:

- Anmelderprinzip, kein Vindikationsanspruch, nur Nichtigkeit,

- neuheitsschddliche inldndische Vorbenutzung und alle druck-
schriftlichen Vorverdffentlichungen,

- kein Stoffschutz, nur iiber Herstellungsverfahren, und
- Schutzdauer 15 Jahre, Benutzungszwang.
Neues Gebrauchsmustergesetz

iiberarbeitetes Patentgesetz, hauptsidchlich das Verfahren betref-
fend aber auch materiell-rechtliche Vorschriften. Wichtige Rege-
lungen:

Nachanmeldemoglichkeit fiir den wahren Erfinder

Vermutung des patentierten Herstellungsverfahrens
Neuheitsschiadlichkeit nur innerhalb der letzten 100 Jahre

Doppelpatentierungsschutz
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1904:
1911:
1936:

1953:

1957:
1961:

1967:

1978:

1981:

1990:

Ausstellungsschutzgesetz
Zwangslizenzandrohung ersetzt Benutzungszwang

Reform ohne wesentliche nationalsozialistische Pragung, wichtige
Regelungen:

- Recht an der Erfindung, Wechsel vom Anmelder- zum Erfin-
derprinzip, Vindikationsanspruch

- Neuheitsschonfrist

- verschuldensunabhidngiger Unterlassungsanspruch
- Schadensersatzanspruch bei leichter Fahrldssigkeit
- Lizenzbereitschaftserklarung

- Verfahrenskostenhilfe

- Verfahrenskonzentration bei einigen Landgerichten
- erstes Arbeitnehmererfindergesetz

5. Uberleitungsgesetz sorgt im Wesentlichen fiir Wiederherstellung
des Vorkriegszustandes.

Gesetz liber Arbeitnehmererfindungen

Schaffung des BPatG nach Art. 96 (1) GG als Konsequenz eines
BVerwG-Urteils zur Rechtsweggarantie, Art. 19 (4) GG.

Vorabgesetz:

- aufgeschobene Priifung

- allgemeine Offenlegung nach 18 Monaten
- Einfiihrung des Stoffschutzes

Diese Anderungen waren die letzten Anderungen des Patentgeset-
zes bis zum Ende der 70er Jahre. Da es am 1.1.68 in Kraft getreten
ist, wird dieses Patentgesetz das 68er PatG genannt.

Inkrafttreten des IntPatUG im Zusammenhang mit dem StraBbur-
ger Ubereinkommen, Patentzusammenarbeitsvertrag (PCT) und
EPU, wichtige Regelungen:

- 20-jahrige Laufzeit
- absoluter Neuheitsbegriff

- nachverdffentlichter Stand der Technik ersetzt das Doppelpa-
tentierungsverbot

- Abschaffung von Neuheitsschonfrist und Ausstellungsschutz
fiir Patente

Gemeinschaftspatentgesetz (GPatG), wichtige Regelungen:

- nachgeschalteter Einspruch

- innere Prioritét

- Verfahrensbeteiligung des Préasidenten des DPMA ermdglicht
Produktpirateriegesetz (PrPG), wichtige Regelungen:

- Auskunftsanspruch

- Vernichtungsanspruch

- Grenzbeschlagnahme
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1992:

1993:

1998:

2002:

2005:
2006:

2009:

2011:
2013:

- Abschaffung des Raumformerfordernisses im GebrMG
Einigungsvertrag (EinigV), wichtige Regelungen:

- Auflosung des Patentamts der DDR

- DPMA und BPatG iibernehmen laufende Verfahren

- nachveroffentlichter Stand der Technik wird ab 3.10.1990 auf
DDR-Anmeldungen erweitert.

Erstreckungsgesetz (ErstrG), wichtige Regelungen:
- gegenseitige Schutzerstreckung
- Schaffung einer Einigungsstelle

Patentdnderungsgesetz flihrt das Schutzzertifikat ein, mit der Folge
von Laufzeitverlangerung flir Patente, deren entsprechende Pro-
dukte ein behordliches Genehmigungsverfahren absolvieren miis-
sen.

Patentinderungsgesetz, wichtige Regelungen:

- Einreichung von Patentanmeldungen auch bei Patentinformati-
onszentren,

- Einreichung von Patentanmeldungen in nicht deutscher Sprache
mit spéterer Einreichung einer Ubersetzung,

- Regelung der Erfordernisse fiir die Zuerkennung eines Anmel-
detages und

- Wiedereinsetzung in die Frist zur Inanspruchnahme der PVU-
Prioritétsfrist.

Patentkostengesetz, wichtige Regelungen:

- Regelung fiir alle Gebiihren in einem separaten Patentkostenge-
setz, insbesondere neu: Einspruchsgebiihr als Zulédssigkeitsvo-
raussetzung.

Umsetzung der EU-Bio-Patentierungsrichtlinie

Patentidnderungsgesetz: Streichen der Teilungsmoglichkeit im Ein-
spruchsverfahren.

Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts:
Anderung des Nichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahrens,
insb. Zwischenbescheid des BPatG, schirfere Verspatungsregeln,
keine volle Tatsacheninstanz mehr vor dem BGH

Gesetz tiber den Rechtsschutz bei iiberlangen Gerichtsverfahren

mehrere Anderungen: Gerichtskostenhilfe; elektronischer Rechts-
verkehr mit den Gerichten; Gesetz zur Novellierung patentrechtli-
cher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechts-
schutzes (ab 1.4.2014): Wegfall des Zusatzpatents, Verldngerung
der Einspruchsfrist auf 9 Monate
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1.3 Das Patent
1.3.1 Patentkategorien

I. Erzeugnispatente

Schutz fiir Sachen, Vorrichtungen, Anordnungen, Schaltungen, Stoffe
(Chemie), Halbfabrikate, Zwischenprodukte, Gemische, Mittel (mit Zweck-
angabe).

1. Das Erzeugnis muss eine technische Einheit aufweisen, kann aber aus
mehreren Elementen bestehen.

2. Eine Zweckangabe im Anspruch ist idR unndtig, begrenzt aber den
Schutzumfang lediglich mittelbar i.S. eines Geeignetheitskriteriums,
m Bauschalungsstiitze. Besteht die Erfindung in der Zweckangabe, liegt ei-
gentlich eine Verwendungserfindung vor, m Schiebolzen.

II. Verfahrenspatente

1. Schutz fiir Herstellungsverfahren, Definition: Einwirkung auf ein Sub-
strat zum Zweck der Verdnderung desselben; gleichzeitig Schutz des her-
gestellten Erzeugnisses.

2. Schutz fiir Arbeitsverfahren, Definition: Einwirkung auf ein Substrat zur
Erreichung eines bestimmten Arbeitsziels.

3. als Untergruppe von beiden Moglichkeiten: Verwendungsverfahren.
III. Allgemeines

A.  Wahl der Patentkategorie

erfolgt nach sachlichem Offenbarungsgehalt bzw. Wunsch des Anmelders.
Wechsel der Patentkategorie vor Erteilung moglich im Rahmen der Be-
schreibung, nach Erteilung im Rahmen des Schutzbereichs der Anspriiche.

B.  Spezielle Erfindungen:

a) Analogieverfahren ist patentfihig, wenn es einen neuen technischen Ef-
fekt mit sich bringt oder einen neuen Stoff mit iiberraschenden Eigen-
schaften produziert.

b) Arzneimittel: Erzeugnisschutz fiir neue Wirkstoffe, fiir bekannte Stoffe,
die noch nicht als Arzneimittel eingesetzt wurden (1. medizinische Indi-
kation) und fiir die neue Formulierung. Ansonsten: Zweckgebundener
Stoffschutz (2. medizinische Indikation).

c) Auswahl: Nach der EPA-Entscheidung mT 279/89 ist die Auswahl eines
Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem groferen Bereich neu,
wenn alle nachfolgenden Kriterien erfiillt sind:

i. Der ausgewdhlte Teilbereich muss im Vergleich zum bekannten Be-
reich eng sein;

ii. Der ausgewdhlte Bereich muss geniigend Abstand von den offenbar-
ten Werten (Bereichsgrenze/Beispiele) haben;

iii. Der ausgewéhlte Bereich darf kein willkiirlich gewéhlter Ausschnitt
aus dem Vorbekannten, also keine bloe Ausfithrungsform der Vorbe-
schreibung sein, sondern muss zu einer neuen Erfindung fiihren (ge-
zielte Auswabhl).
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Eine neue Verwendung des Teilbereichs macht diesen nicht neu, der be-
anspruchte Bereich selbst muss neu sein.

d) Allgemeine chemische Formeln: der patentbegriindende Effekt muss fiir
alle unter die Formel fallenden Stoffe nachgewiesen sein, einige konnen
als Beleg fiir alle dienen. Wertvolle Eigenschaften brauchen nicht ur-
spriinglich offenbart zu sein. Stoff ist durch eine allgemeine Formel vor-
beschrieben, wenn es konkrete Hinweise auf diesen Stoff in der Be-
schreibung gibt. Ein Stoff ist als Bestandteil einer groBeren Einheit vor-
benutzt, wenn ausreichend Anlass zu einer Analyse bestanden hitte, sog.
hidden use.

C. Rechtsprechung:

Handelt es sich bei einem Verfahrensanspruch lediglich um eine Bedie-
nungsanleitung fiir eine mit einem Vorrichtungsanspruch beanspruchte Vor-
richtung, so fehlt es fiir den Verfahrensanspruch an einem Rechtsschutzbe-
diirfnis, da der bestimmungsgeméfBe Gebrauch der patentierten Vorrichtung
nach § 9 S. 2 Nr.1 PatG geschiitzt ist. Es bedarf somit nicht eines gesonder-
ten Verfahrensanspruches, mHandhabungsgerét.

1.3.2 Erfindung

I. Patentierbarkeitserfordernisse

1. Offenbarung und Ausfiihrbarkeit der Erfindung, § 34 (4) PatG, Klarheit
der Anspriiche, § 34 (3) Nr. 3 PatG.

2. Technischer Charakter, gesetzlich nicht definiert, vgl. aber § 1 PatG,
Art. 52 EPU.

3. Gewerbliche Anwendbarkeit, § 5 PatG

4. Keine Patenthindernisse nach §§ 1 (3)(4), 1a (1), 2, 2a (1) iVm § 3 (3)
PatG. Beachte: eine widerrechtliche Entnahme stellt kein Patenthindernis
dar, sie wird vom DPMA erst im Einspruchsverfahren auf Antrag des
Verletzten gepriift.

5. Neubheit und erfinderische Tétigkeit gegeniiber Stand der Technik, §§ 3, 4
PatG.

II. Patentfihige Erfindungen und Lehre zum technischen Handeln

A.  Definitionen und Allgemeines

a) BGH: Anweisung zum planmédBigen Handeln unter Einsatz beherrschba-

rer Naturkridfte zur Erzielung eines kausal libersehbaren Erfolges, mRote
Taube.

Eine Erfindung ist technischer Natur, wenn sie durch eine Erkenntnis ge-
prigt ist, die auf technischen Uberlegungen beruht, auch wenn die Lehre
nicht die Erreichung eines kausal {ibersehbaren Erfolges bezweckt, der
unter Einsatz beherrschbarer Naturkrifte unmittelbar ohne Zwischen-
schaltung menschlicher  Verstandestitigkeit herbeigefiihrt — wird,
m Logikverifikation.

Das frithere Erfordernis der unmittelbaren Herbeifithrung des Erfolgs ist
vom BGH fallengelassen = worden. Insbesondere gilt nach
m Sprachanalyseeinrichtung: Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch
gemacht werden kann, ohne dass allein dadurch der Bereich des Techni-
schen bereits verlassen wird, ergibt sich schon daraus, dass dem Patent-
schutz Lehren zum planméfBigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer
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Naturkrifte zur Erreichung eines kausal iibersehbaren Erfolgs zugénglich
sind. Auch aus anderen Entscheidungen des Senats ldsst sich nicht ent-
nehmen, dass bereits ein menschliches Eingreifen flir sich und auch fiir
Félle einer wie hier - im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung
iiblichen - im Dialogbetrieb arbeitenden Einrichtung oder eines Dialog-
verfahrens dem technischen Charakter der Lehre entgegensteht.

Zur Beantwortung der Frage der Technizitét ist die wertende Betrachtung
des im Patentanspruch beanspruchten Gegenstandes erforderlich. Ent-
scheidend ist, wie das, was nach der beanspruchten Lehre im Vorder-
grund steht, aus der Sicht des Fachmanns zum Anmeldezeitpunkt zu ver-
stehen und einzuordnen ist.

Dem technischen Charakter steht es nicht entgegen, dass der Beitrag zum
Stand der Technik ausschlieBlich in der Bereitstellung mathematischer
Regeln zur Erreichung des Erfolgs liegt.

b) EPA: Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie
sich auf ein technisches Gebiet bezieht, ihr eine technische Aufgabe zu-
grunde liegt und sie technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe
der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentanspriichen beschrie-
ben werden kann, R 42, 43 EPU.

c) Eine untechnische Wirkung einer Erfindung steht ihrer technischen Natur
nicht entgegen, wenn die untechnische Wirkung der Erfolg einer techni-
schen Lehre ist, mSuppenrezept geschmacklich, m Garagentor dsthetisch.

d) Zu den beherrschbaren Naturkriften gehoren auch biologische Krifte.

e) Bei der Priifung auf Technizitdt ist von der Gesamtheit der in der Anmel-
dung dargestellten Lehre auszugehen. Eine technische Lehre kann auch
eine Mischung aus technischen und nicht technischen Elementen sein.

B.  Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen, Geschdftsmethoden (§ 1
(3) Nr. 3 und (4) PatG)

a) Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfa-
higkeit der Datenverarbeitungsanlage als solches betrifft und damit das
unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermdoglicht, m Seitenpuffer.

b) Die Erteilung eines Patents fiir ein Verfahren, das der Abwicklung eines
im Rahmen wirtschaftlicher Betétigung liegenden Geschéfts mittels
Computer dient, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch iiber
den Vorschlag hinaus, fiir die Abwicklung des Geschifts Computer als
Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere
Anweisungen enthélt, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde
liegt, so dass bei der Priifung auf erfinderische Tatigkeit eine Aussage
dariiber moglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen
Patentschutz rechtfertigt, m Elektronischer Zahlungsverkehr.

¢) Zu Programmen als solchen: Das Patentierungsverbot fiir Computerpro-
gramme als solche verbietet, jedwede in computergerechte Anweisungen
gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur - irgendwie -
iiber die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als
Programm fiir Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die pragenden An-
weisungen der beanspruchten Lehre miissen vielmehr insoweit der Lo-
sung eines konkreten technischen Problems dienen, mSuche fehlerhafter
Zeichenketten.

Der BGH hat sich insbesondere in den nachfolgend genannten Entscheidun-
gen weiter der Beurteilungspraxis des EPA zur Patentfdhigkeit computerim-
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plementierter Erfindungen angendhert. Demnach wird der Ausschlusstatbe-
stand des § 1 (3) Nr. 3 PatG lediglich als grober Vorfilter angewandt, wih-
rend die eigentliche Priifung im Rahmen der erfinderischen Tétigkeit statt-
findet.

d) Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienen-
de Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist,
entscheidet iiber die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung
technischer und nichttechnischer Elemente. Maflgebend ist vielmehr, ob
die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Losung eines iiber
die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems
dient, m Steuerungseinrichtung fiir Untersuchungsmodalitéten.

e) Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente ei-
nes Datenverarbeitungs-Systems betrifft, ist stets technischer Natur, ohne
dass es darauf ankdime, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent
angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprégt ist, mDynamische
Dokumentengenerierung.

f) Zur Patentfihigkeit computerimplementierter Erfindungen: Bei der Prii-
fung der Erfindung auf erfinderische Tatigkeit sind nur diejenigen An-
weisungen zu beriicksichtigen, die die Losung des technischen Problems
mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen,
m Wiedergabe topografischer Informationen.

Fiir die Behandlung durch das EPA siche Abschnitt 6.5.1 EPU.

III. Wiederholbarkeit und Ausfithrbarkeit

A.  Nicht-Ausfiihrbarkeit

Eine Lehre ist nicht ausfiihrbar (chemisch / biologisch) / wiederholbar (sons-
tige Technik), wenn

a) ihr der technische Charakter fehlt (Mangel der Erfindung, z.B. perpetuum
mobile) oder

b) sie nicht deutlich und vollstindig offenbart ist (Mangel der Anmeldung
oder des Patents).

Die Ausfiihrbarkeit/Wiederholbarkeit muss mit einiger Zuverlassigkeit ge-
geben sein, ein offenbarter Weg reicht. Die Erfindung muss praktisch — nicht
zufillig — jederzeit wiederholt werden konnen, hierzu ist auch die Hinterle-
gung von biologischem Material mdglich. Das Ergebnis der Erfindung ist
dann fiir Dritte nachvollziehbar.

B.  Brauchbarkeit

Die Erfindung muss brauchbar sein, also fiir den genannten Zweck tauglich
sein.

C. Abgrenzung zwischen Entdeckung und Erfindung

dadurch, dass eine Erfindung wiederholbar, also kausal iibersehbar sein
muss. Eine Erfindung ist ein (kiinstlich geschaffenes) Artefakt, das jedoch
auch auf einer Entdeckung beruhen kann. Die Entdeckung der Rontgenstrah-
lung war eine nicht patentfahige Entdeckung, eine Vorrichtung zum Erzeu-
gen von Rontgenstrahlung ist dagegen patentfahig.
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IV. Aufgabe bzw. das technische Problem

A.  Definition

des Begriffes "Aufgabe": Sie ist eine auf die Verdnderung einer Ausgangsla-
ge ausgehende Zielvorstellung, die inhaltlich durch das im Verhéltnis zu der
Ausgangslage Erreichte bestimmt wird.

B.  Erfindung

Die Erfindung besteht in der Losung einer Aufgabe. Die Aufgabe ist nicht
Teil der Erfindung, sie liegt ihr zugrunde, sie geht ihr voraus.

C. Die Aufgabe ist das technische Problem,

das es zu bewdltigen gilt. Wirtschaftliche, soziale oder &sthetische Ziele, die
mit der Erfindung verfolgt werden, sind nicht Bestandteile der Aufgabenstel-
lung im patentrechtlichen Sinn. Die objektive Aufgabe ergibt sich aus dem
technischen Erfolg, der mit der Erfindung erreicht wird.

Die objektive Aufgabe kann noch im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verlet-
zungsverfahren neu formuliert werden, mSpinnturbine Il. Im Verletzungsver-
fahren wird die objektive Aufgabe aus dem in der Patentschrift genannten
Stand der Technik ermittelt. Sonst aus dem gesamten Stand der Technik.

Nutzen der Aufgabe: Priifung bei Verletzungsklage, ob die vermeintliche
Verletzungsform die objektive Aufgabe 16st.

D.  Priifung beim EPA

Das EPA priift bei Anderung der Aufgabe auf unzulissige Erweiterung, ob
sich Widerspriiche zu urspriinglich offenbarten Eigenschaften der Erfindung
ergeben.

V. Biotechnologische Erfindungen

A.  Patentfihigkeit

Mit Gesetzesdnderung vom Januar 2005 sind nach § 1 (2) PatG auch bio-
technologische Erfindungen patentfahig. Patentfihig sind danach auch Er-
zeugnisse, die aus biologischem Material bestehen oder dieses enthalten oder
die aus einem Verfahren bestehen, mit dem biologisches Material hergestellt
oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird.

Das einer Erfindung zugrunde liegende biologische Material kann auch ein
Material sein, das bereits in der Natur vorhanden gewesen ist.

B.  Ausnahmen von der Patentierbarkeit bzw. Verstof3 gegen die dffentliche
Ordnung und gute Sitten

Gemal § 1a PatG sind der menschliche Kdrper und seine Bestandteile ein-
schlieBlich Gene an sich nicht patentierbar. Dies gilt jedoch nicht fiir tech-
nisch gewonnene/isolierte Bestandteile. Des Weiteren muss in der Anmel-
dung angegeben werden, in welcher Weise eine Gensequenz gewerblich
anwendbar sein soll. Hier besteht also eine erhohte Anforderung an den Of-
fenbarungsgehalt einer Anmeldung. Bei einer natiirlichen Gensequenz muss
die Verwendung sogar in den Anspruchswortlaut mit aufgenommen werden.
Vergleiche dazu den Unterschied zu R 29 EPU, in Deutschland ist die Richt-
linie deutlich strenger umgesetzt worden.

Nach § 2 sind ausdriicklich ausgenommen:

a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen,
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b) Verfahren zur Verdnderung der genetischen Identitét der Keimbahn des
menschlichen Lebewesens,

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder
kommerziellen Zwecken und

d) Verfahren zur Verdnderung der genetischen Identitidt von Tieren, die ein
unnoétiges Leiden der Tiere nach sich zieht.

C. Pflanzensorten und Tierrassen

In § 2a PatG werden Pflanzensorten und Tierrassen und Verfahren zu deren
Ziichtung vom Patentschutz ausgenommen bzw. enge Schranken definiert.

Dartiber hinaus werden biologische Begriffe in Absatz 3 definiert.

1.3.3 Ausnahmen von der Patentierbarkeit
nach § 2 PatG.

I. Allgemeines

1. Die offentliche Ordnung wird durch die tragenden Grundsitze der
Rechtsordnung vorgegeben, z.B. Gentechnikgesetz und Embryonen-
schutzgesetz. Kein VerstoB3, wenn lediglich die Moglichkeit eines Miss-
brauchs besteht (z.B. Waffen).

2. Gute Sitten: Ein Verstofl liegt dann vor, wenn das Anstandsgefiihl aller
billig und gerecht Denkenden verletzt wird, z.B. Verletzung der Men-
schenwiirde, von internationalen Vertragen zum Schutze der Menschheit.

3. Bei gentechnologischen Erfindungen sind die Risiken gegen die Vorteile
abzuwigen. Eine Anwendung auf Menschen kann durch Disclaimer aus-
genommen werden.

II. Pflanzensorten

Pflanzensorten sind vom Patentschutz ausgenommen, da fiir sie ein speziel-
ler Schutz besteht, SortenschG national, UPOV international. Jedoch kein
Doppelschutzverbot im UPOV-U mehr, so dass z.B. Patente fiir Pflanzen,
die durch mikrobiologische Verfahren gewonnen wurden, moglich sind.
Siehe Umsetzung der EU-Richtlinie 98/44/EG in §§ 2 (2) und 2a PatG.

III. Medizinische Verfahren

Die Ausnahmebestimmung des Ausschlusses medizinischer Verfahren nach
§ 2a (1) Nr. 2 PatG ist eng auszulegen. Darunter fallen aber auch Mischun-
gen von technischen und medizinischen Merkmalen. Féllt auch nur ein
Merkmal unter die Ausschlussbestimmung, ist der ganze Anspruch nicht
gewahrbar.

A.  Chirurgische Verfahren

sind Methoden, die einen konservativen (unblutigen) oder operativen (bluti-
gen) Eingriff in den Korper darstellen mit dem Ziel der Heilung, der Linde-
rung von Beschwerden, der Verdnderung des duBleren Erscheinungsbildes
oder der Herstellung eines erwiinschten Zustandes fiir einen chirurgischen
Eingriff (z.B. Desinfektion, Narkose).

B.  Therapeutische Verfahren

sind Verfahren, die dem Schutz oder der Verbesserung des menschlichen
oder tierischen Lebens dienen. Ein Verfahren ist schon dann chirurgisch oder
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therapeutisch, wenn ein notwendiger Schritt eine chirurgische oder therapeu-
tische Behandlung ist.

C. Diagnostizierverfahren

umfassen die technischen Untersuchungsmafinahmen und die schlussfol-
gernde Wertung des Arztes, so dass Verfahren, die ohne drztliche Teilnahme
lediglich Zwischenergebnisse liefern (bloe technische Datenermittlung und
-verarbeitung), die dann Grundlage fiir die &rztliche Beurteilung sind, nicht
unter diesen Begriff fallen.

In G 1/04 erklarte die Grofle Beschwerdekammer des EPA, dass der Gesetz-
geber zwar die Rechtsfiktion der mangelnden gewerblichen Anwendbarkeit
gewihlt habe, der Patentierungsausschluss der oben genannten Verfahren
gemiB Art. 52 (4) EPU (1973) (im EPU 200 nicht mehr vorhanden) aber
eher auf sozialethischen Uberlegungen und auf Erwigungen im Zusammen-
hang mit der 6ffentlichen Gesundheit zu beruhen scheine. Human- und Vete-
rindrmedizinern sollte es frei stehen, die ihnen geeignet erscheinenden Maf3-
nahmen anzuwenden, um eine Krankheit durch Untersuchungsmethoden zu
diagnostizieren.

1.3.4 Neuheit und erfinderische Titigkeit
I. Stand der Technik

A.  Definition

nach § 3 (1) PatG: Zum Stand der Technik gehoren alle Kenntnisse, die vor
dem fiir den Zeitrang der Anmeldung mafigeblichen Tag durch schriftliche
oder miindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der
Offentlichkeit zugiinglich gemacht worden ist.

B.  Offenbarungsmittel

a) schriftliche Beschreibung, d.h. Vervielfiltigungsstiicke, gleichgiiltig, auf
welchem Weg hergestellt.

b) miindliche Beschreibung, d.h. Vortrige, Gespriche, Erlduterungen,
Werksbesichtigungen.

¢) Offenkundige Benutzung: der Begriff ist weiter als der von § 9 PatG, z.B.
ist gewerbsméaBig nicht erforderlich, der Benutzer muss nicht subjektiv in
Erfindungsbesitz sein. Es reicht, wenn ein Dritter die Erfindung nachar-
beiten kann.

d) in sonstiger Weise, d.h. Manifestation der Lehre auf andere Weise als a) -
c), korperlich oder nicht korperlich, Bild- und Tontrdger, Datenspeicher
etc.

e) eine dauerhafte Verkorperung ist nicht erforderlich, der Stand der Tech-
nik geht nicht mit dem Offenbarungstriger unter. Also: einmal Stand der
Technik - immer Stand der Technik.

C. Offenbarungsinhalt

Der Offenbarungsinhalt muss Dritten zugdnglich gemacht worden sein.

i. Dies gilt, wenn ein unbegrenzter Personenkreis die Moglichkeit der
Kenntnisnahme hatte.

ii. Die objektive Moglichkeit muss bestehen. Frage, ob tatsdchlich Kenntnis
genommen worden ist, ist unerheblich. Begrenzter Personenkreis kann
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1ii.

1v.

V1.

sich aufgrund der Zweckbestimmung (finales Element) ergeben,
m customer prints.

Geheimhaltungsverpflichtung begrenzt den Personenkreis. Die Geheim-
haltungsverpflichtung

aa) entsteht durch ausdriickliche oder stillschweigende Vereinbarung,

bb) ergibt sich sonst nach Treu und Glauben aus den Gesamtumstéinden
des Einzelfalls (Geschéftsbeziehung, Lizenznehmer) oder

cc) es war zu erwarten, dass der Empfinger die Information wegen eines
eigenen geschéftlichen Interesses geheim halten wiirde.

Wenn ein Vertrauensbruch nachgewiesen werden kann, dann ist von ei-
nem unbegrenzten Personenkreis auszugehen, mpreprint.

Patentschriften und Zeitschriften: die offentliche Zuginglichkeit ergibt
sich von selbst, Tag der Zugénglichkeit muss feststellbar sein. Bei Fir-
menschriften miissen die Tatsachen vorgetragen werden, durch die diese
zugénglich gemacht worden sind. Bei einer Sammlung von Bléttern, die
keine Einheit bilden, muss der Nachweis erfolgen, wie diese in die Of-
fentlichkeit gelangt sind.

Die Zugénglichkeit muss nicht konkret bewiesen sein, sondern kann auch
aufgrund eines Ergebnisses geschlossen werden, das sich nach der Le-
benserfahrung bei einem bestimmten Sachverhalt einstellt (prima facie).
Dieser Anscheinsbeweis ist dann von der Gegenseite substantiiert zu ent-
kréften.

Ein unbegrenzter Personenkreis hatte durch eigene Teilnahme oder indi-
rekt durch Mittelspersonen die Moglichkeit der Kenntnisnahme.

Bei einer gewerblichen Entwicklungs- und Erprobungstitigkeit, bei der
ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kennt-
nisse nicht nach auflen dringen zu lassen, ist die 6ffentliche Zuginglich-
keit der gewonnen FErkenntnisse in der Regel zu verneinen,
m Herzklappenprothese.

vii. Der Inhalt eines Angebots gilt als der Offentlichkeit zugéinglich gemacht,

wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung einer dem Angebotsempfanger
iibermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nahegelegen hat, m Schalungsteil

Der Offenbarungsinhalt muss eine nacharbeitbare Lehre offenbaren.

1.

ii.

Die Lehre muss - gemessen am Mafistab des Fachmanns zum Zeitrang -
ausflihrbar sein. Kriterium wie § 34 PatG bzw. Art. 83 EPU.

Die Handlung muss geeignet sein, das Wesen der Erfindung kundbar zu
machen. Die Mdoglichkeit der Kenntnisnahme ist objektiv nach der Le-
benserfahrung zu beriicksichtigen. Bei verborgener Benutzung wird der
Konkurrent alles daran setzen, die deutlichen Vorteile der Benutzungs-
form zu ergriinden. Der Fachmann braucht keinen konkreten Anlass zu
haben. Wenn er dabei auf die Erfindung sto3t, dann liegt Stand der Tech-
nik vor. Die objektive Moglichkeit der Analyse geniigt, eine zumindest
gewisse Wahrscheinlichkeit hierfiir muss aber gegeben sein, mKalifornia
Schuh, m Pfennigabsatz, m Thrombozytenzéhlung.

Offenbarungsumfang

Malfstab ist der Fachmann zum mal3geblichen Zeitrang, melektrische Steck-
verbindung.

11
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b)

©)

d)

g)

g)

E.
a)

Malstab ist der Erkenntnisakt beim Fachmann, im Gegensatz zu § 4 PatG
ist hier eine wertende Entscheidung erforderlich.

Als offenbart gilt, was fiir den Fachmann als selbstverstiandlich oder na-
hezu unerldsslich zu ergédnzen ist, oder was er bei der aufmerksamen Lek-
tiire einer Druckschrift ohne weiteres erkennt und in Gedanken als fach-
notorische Austauschmittel gleich mitliest, melektrische Steckverbindung.

Die in einem Bauelement verwirklichte Erfindung ist nicht schon dann
ohne weiteres der Offentlichkeit zugéinglich geworden, wenn die Bau-
elemente auf einer einzelnen, mit dem Herstellerbetrieb verbundenen
Baustelle verwendet werden und die Erfindung nur bei Zerlegen der Bau-
elemente erkennbar wird, m Schalungselement.

Fiir die Feststellung des Offenbarungsgehalts einer Anmeldung gilt nichts
anderes als fiir die Auslegung der in einem Patentanspruch verwendeten
Begriffe und dessen Lehre zum technischen Handeln, m Momentanpol II.

Bei der Beurteilung, ob eine Verdffentlichung neuheitsschédlich ist, ist
mafgeblich, welche technische Information der Fachmann offenbart
wird. Dabei wird der auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegte Begriff
der ,,Offenbarung® angewendet, mOlanzapin. Bestitigung der Entschei-
dung melektrische Steckverbindung mit dem Zusatz, dass die Einbeziehung
von Selbstverstdndlichem erfolgt, jedoch erfolgt keine Erginzung der Of-
fenbarung durch das Fachwissen, sondern dieses dient dem vollstindigen
Ermitteln des Wortsinns.

Ein Zwischenprodukt gehort zum Stand der Technik, wenn der Herstel-
lungsvorgang nicht derart vonstattengeht, dass das Erzeugnis tibergangs-
los und unabgrenzbar in einen Zustand mit anderer Beschaffenheit umge-
formt wird, m Schleifkorn.

Eine auf dem Markt erhiltliche Stoffz7usammensetzung ist nicht neu,
wenn sie vom Fachmann analysiert und ohne unzumutbaren Aufwand re-
produziert werden kann. Bei komplexen Zusammensetzungen reicht es
aus, wenn der Fachmann eine iiberschaubare Anzahl plausibler Hypothe-
sen liber die mogliche Beschaffenheit der Zusammensetzung entwickeln
kann, von denen sich eine mit den ihm zur Verfiigung stehenden Analy-
semdglichkeiten verifizieren ldsst, m Gelomyrtol.

Unschddliche Offenbarung

§ 3 (3), (4) PatG eroffnet die Patentierbarkeit eines zweckgebundenen
Stoffpatentes filir an sich bekannte Stoffe auf dem Gebiet der Medizin, /.
und 2. medizinische Indikation.

b) § 3 (5) PatG unschédliche Offenbarung muss unmittelbar oder mittelbar

auf den Anmelder zuriickgehen, liickenlose Kette der Wissensvermittlung
muss nachgewiesen werden. Hohe Hiirden beim Nachweis. MaBgeblicher
Tag fiir die 6-Monatsfrist ist die Einreichung der Anmeldung, nicht der
Prioritétstag!

1. zu §3 (5) Nr. 1: (1.) es muss bewiesen werden, dass Dritter nicht zur
Anmeldung berechtigt war (Missbrauch) und (2.) dass in Kenntnis der
Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils fiir den Erfinder
oder Verletzung des Vertrauensverhiltnisses gehandelt worden ist.

ii. zu §3 (5) Nr. 2: vgl. Ausstellungen gem. TaBu 698, merke: Messen,
die langer als 3 Wochen dauern und keine gewerblichen Messen sind,
sind in der Regel Messen im Sinne der Nr. 2.
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II. Neubheit

A.  Definition:

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort,
§ 3 (1) PatG, Art. 54 (1) EPU.

B.  absoluter Neuheitsbegriff,

d.h. keine rdumlichen und zeitlichen Schranken fiir den Stand der Technik.
Wenn einmal Stand der Technik entstanden ist, so geht er nicht mit dem
Informationstréger unter.

C. nachverdffentlichter Stand der Technik

nach § 3 (2) PatG: frither Doppelpatentierungsverbot (prior claim approach),
heute Bereicherung der Technik (whole contents approach). D.h., maBBgeb-
lich ist der Inhalt der fritheren Patentanmeldung (nicht Gebrauchsmusteran-
meldung) zum Anmeldetag, nicht beriicksichtigt werden also unzuldssige
Erweiterungen wéhrend des Anmeldeverfahrens der fritheren Anmeldung.

a) DDR: § 6 EinigV, "nach dem 3.10.90 eingereichte Anmeldungen"

b) EP: nur wenn wirksam DE benannt ist, also die Benennungsgebiihr ge-
zahlt wurde und keine Riicknahmefiktion nach R 39 EPU erfolgt ist.

¢) EP-PCT: nur wenn wirksam DE benannt ist, s.o., weiter miissen die Vo-
raussetzungen nach § 3 (2) Nr. 2 HS2 PatG, d.h. Art. 153 (5) EPU, erfiillt
sein: Amtssprache, Anmelde- und Benennungsgebiihr gem. Art. 153,
R. 159 EPU.

d) PCT: nur wenn wirksam DE benannt ist, weiter miissen die Vorausset-
zungen gemafl Art. III § 8 (3) IntPatUG (Eintritt DE-Phase) erfillt sein.
Gebiihr und Ubersetzung, wenn nicht schon in Deutsch verdffentlicht.

III. Erfinderische Titigkeit

A.  Grundsdtze
Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nach § 4 PatG
a) ist eine der Patentierungsvoraussetzungen nach § 1 PatG,

b) ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der Auslegung zuginglich ist,
jedoch nicht einem Beweis, und

c) ist ein objektiver Begriff, der keinen Ermessenspielraum ldsst. Er stellt
nicht auf die subjektive Leistung des Erfinders ab.
B.  Fachmann

ist der auf dem einschldgigen Gebiet Tatige, der liber durchschnittliches
Wissen und Kdnnen verfiigt, Nachbargebiete werden mit beobachtet. Es ist
auch ein Team von Fachleuten moglich.

Umfang des Wissens:

a) macht vom gesamten Stand der Technik des fiir ihn relevanten Fachbe-
reiches Gebrauch,

b) fachménnisches Kénnen,
c¢) technisches Allgemeinwissen, iiber das jeder Techniker verfiigt, und
d) Stand der Technik aus benachbarten Gebieten.
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