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Geistige Eigentumsrechte |




Geistige Eigentumsrechte ||

Patent als gepruftes Schutzrecht
fur eine

Erfindung

Losung eines technischen Problems

mit technischen Mitteln (0] - ‘

Verfahren und Erzeugnis ©©
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Schutz der Erfindung

Patent Gebrauchsmuster
,kleines Patent"
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Erfindungen und das , Territorialitatsprinzip®

« Patent- und Gebrauchsmusterschutz gilt nur innerhalb des Staates, der ihn
erteilt oder anerkennt

« Schutzlandprinzip: Anwendbares Recht bestimmt sich nach dem Staat, fur
den der Schutz beantragt wird

— viele nationale Patentanmeldungen erforderlich
« Supranationale Verfahren — z. B. EP (,Bundelpatente®), PCT

* In Zukunft (derzeit geplant April 2023) auch Einheitspatent als ,Unionspatent”

...im weltweiten Durchschnitt werden Patente in 4 Landern angemeldet

Yo o) w:::;;l‘ [,
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Voraussetzungen der Patenterteilung
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Voraussetzungen der Patenterteilung




osborneclarke.com

Neuheit — Stand der Technik

,starkes“ Patent »Schwaches‘ Gebrauchsmuster

Keine ,Mosaikbetrachtung“ — Einzelvergleich mit SAT
(anders bei der ,erfinderischen Tatigkeit®)

Praxistipp:
- Geheimhaltung bis zur Anmeldung — Keine offentliche Zuganglichmachung, ob mundlich, schriftlich,
durch Benutzung in der Offentlichkeit oder auf sonstige Weise
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Wirkung eines Patents
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Wirkung des erteilten Patents

AusschlieRlichkeitsrecht: o

Andere durfen die Erfindung nur mit Zustimmung des
Inhabers benutzen

, "'
A 4

) . . Kein positives
* Verfahren durfen von Dritten nicht zu

gewerblichen Zwecken angewendet werden BenUtzungsr_eChta
* Erzeugnisse durfen von Dritten nicht zu sondern ein
gewerblichen Zwecken hergestellt, angeboten Ausschlussrecht!!

und/oder in Verkehr gebracht werden
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Wirkung des erteilten Patents

§ 9 PatG (Unmittelbare Patentverletzung)

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

1.

ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufihren oder
Zu besitzen;

ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weil}
oder es auf Grund der Umstande offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens
ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes anzubieten;

das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte
Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten
Zwecken entweder einzufiihren oder zu besitzen.
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Wirkung des erteilten Patents

§ 10 PatG (Mittelbare Patentverletzung)

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

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

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

Die sog. mittelbare Patentverletzung ist eine Art ,Vorfeld"-Tatbestand, um zu vermeiden,
dass es uberhaupt zur unmittelbaren Patentverletzung kommt!

Der Patentinhaber kann frei wahlen, ob er gegen den unmittelbaren oder den mittelbaren
Patentverletzer vorgeht!

Die mittelbare Patentverletzung beschrankt sich auf Handlungen im Inland, ist dort aber
genauso gefahrtrachtig wie eine unmittelbare Patentverletzung!

Eine Klage wegen mittelbarer Patentverletzung scheitert bei Ersatzteilen, etc. nicht
selten an der Berechtigung zur Nutzung durch die Abnehmer (aufgrund Erschopfung der
Patentrechte — Neuherstellung vs. bestimmungsgemalier Gebrauch)

Beachte: Der Entschadigungsanspruch (§ 33 PatG) gilt laut Rspr. nicht bei einer
mittelbaren Benutzung!




osborneclarke.com

Welche Anspruche kommen typischerweise in Betracht?

Die wesentlichsten Anspruche:

* Unterlassung, § 139 Abs. 1 PatG (neue Fassung! — mit Einwand der
Unverhaltnismaldigkeit)

* Auskunft und Rechnungslegung, § 140b PatG

« Schadensersatz, § 139 Abs. 2 PatG

« Ruckruf / Vernichtung, § 140a PatG

« Entschadigung, § 33 PatG — bereits ab Veroffentlichung der Anmeldung (1) in der
Praxis, jedoch eher selten vor Erteilung aufgrund Gefahr der Rickzahlungspflicht
(Moglichkeit: zeitnahe Inanspruchnahme nach Erteilung)
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Welche Anspruche kommen typischerweise in Betracht?
« Unterlassung, § 139 Abs. 1 PatG:

« Verschuldensunabhangig!

« Ausraumen der Wiederholungsgefahr grundsatzlich nur durch die Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungserklarung

- Bei mittelbarer Patentverletzung (§ 10 PatG) moglicherweise (nur)
Anbringung eines Warnhinweises

« Bei mittelbaren Patenverletzungen kann nur das Anbieten und der
Vertrieb von Mitteln untersagt werden, die sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen und die zur Benutzung der Erfindung im
Geltungsbereich des PatG (nur Deutschland!) geeignet und bestimmt sind

« Der Unterlassungstitel ist ausnahmsweise beschrankbar, sieche § 139

Abs. 1 Satz 3 PatG (selten! Aber ausgeschlossen z.B. bei unzureichender
FTO-Analyse)
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Welche Anspruche kommen typischerweise in Betracht?
« Entschadigung, § 33 PatG:

« Kenntnis des Benutzers erforderlich (,obwohl er wul3te oder wissen mul3te,
dal3 die von ihm benutzte Erfindung Gegenstand der Anmeldung war”)

« Nach der Rechtsprechung besteht ein Prufungszeitraum fur Benutzer (in
der Regel ein Monat nach Offenlegung der Anmeldung)

« Grundsatzlich strenge Anforderungen an Unternehmen (- FTO-Analyse
notwendig)

« ,angemessene Entschadigung” als Rechtsfolge




osborneclarke.com

Welche Anspruche kommen typischerweise in Betracht?
« Schadensersatz, § 139 Abs. 2 PatG

« Verschulden des Verletzers erforderlich
—> auch leichte Fahrlassigkeit ausreichend
* Auch hier grundsatzlich eine Prufungsfrist von einem Monat nach
Veroffentlichung der Patenterteilung
« Prufungspflichten unterscheiden sich je nach Rolle des Unternehmens als
— Hersteller
— Spediteur
— (reines, spezialisiertes) Handelsunternehmen
— Sortimenter (z.B. Versandhandelsunternehmen, Baumarkte, etc.)
« Umfang der Prufungspflicht ist letztlich eine Frage des Einzelfalls
 Daumenregel: Je spezieller am Markt unterwegs, desto grof3er die

Prafungspflichten (auch vorheriger Rechtsrat schlief3t Verschulden nicht zwingend
aus)
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Umfang von Prufungspflichten im Unternehmen
OLG Dusseldorf, Urt. v. 30. Marz 2017 - I-15 U 66/15 — Mobiles Kommunikationssystem

LZAuch reine Handler sind vor Aufnahme ihrer Tétigkeit grundsatzlich verpflichtet, sich nach entgegenstehenden
Schutzrechten zu erkundigen. Die Kenntnis der fiir sein Fachgebiet einschlagigen Patente und Patentanmeldungen
wird daher von Unternehmen erwartet. Der inldndische Importeur hat eine besondere Priifungspflicht und darf sich etwa
auf Angaben des auslédndischen Herstellers nicht verlassen, insbesondere nicht auf die nur pauschale Erklarung,
eine Patentverletzung liege nicht vor [...]. Die Priifungspflicht besteht bei Aufnahme von Vertrieb bzw. Produktion.
Erféhrt der Verletzer die den Verletzungstatbestand begriindenden Umstédnde ohne Verletzung seiner Priifungspflichten erst
nach Aufnahme von Produktion bzw. Vertrieb, so ist ihm eine angemessene Frist zur Priifung der Rechtslage
zuzubilligen, soweit der Verletzungstatbestand nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Eine Uberlegungsfrist kann indessen
entbehrlich sein, wenn der Verletzer bereits vorher in ausreichend konkreter Form auf das zu erwartende Schutzrecht
hingewiesen worden war [...]. Die Einholung sachkundigen Rats von erfahrenen Patentanwélten oder patentrechtlich
erfahrenen Rechtsanwalten ist zumeist erforderlich, um dem Vorwurf des Verschuldens entgehen zu kénnen, wobei
selbst in diesem Falle der Verschuldensvorwurf nicht notwendiq entféllt [...]. Selbst eine glinstige Stellungnahme eines
Gutachters schliel3t nicht notwendig ein Verschulden des Verletzers aus; jedenfalls erspart sie ihm keinesfalls eine
sorgfaltige eigene Priifung der Sachlage, etwa wenn die Begriindung eines giinstigen Gutachtens nicht aus sich
heraus iiberzeugt [...]. Auch insoweit gilt, dass auf eigenes Risiko handelt, wer bei zweifelhafter Rechtslage seine Interessen
auf Kosten anderer wahrnimmt [...]. Diese Sorgfaltspflichten gelten auch fiir komplexe technische Gegenstédnde (wie
etwa DVD-Player uA), bei denen etwaige Patentverletzungen nur mit einem fiir den Héndler betrdchtlichen Aufwand
festzustellen sind [...]."
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Umfang von Prufungspflichten im Unternehmen

* Prufung in der Zulieferkette (insb. relevant fur Handler):

— Bei ernsthafter, sorgfaltiger und sachkundiger Prufung des Zulieferers
dahingehend, ob das Produkt Schutzrechte Dritter verletzt, ggf. Reduzierung

der Uberpriifungspflicht auf Vergewisserung der verlasslichen Priifung
der Schutzrechtslage durch Zulieferer

— regelmaldig nicht ausreichend (!): Allgemein gehaltene
Haftungsfreistellungsklausel des Lieferanten mit Zusicherung der
Nichtverletzung (z.B. LG Mannheim, InstGE 7, 14 — Halbleiterbaugruppe)
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Umfang von Prufungspflichten im Unternehmen

BGH, Urt. v. 14. Feb. 2006 — X ZR 93/04, GRUR 2006, 575 (577) — Melanie:

,Ob diese Verpflichtung in gleichem Umfang fir jeden Héndler gilt, bedarf im Streitfall
keiner Erérterung. Sie qilt jedenfalls fiir denjenigen, der ein Erzeugnis bezieht,
ohne sich bei seinem Lieferanten zu vergewissern, dass die notwendige
Uberpriifung von diesem oder einem friiheren Glied in der Vertriebskette mit
der gebotenen Sorgfalt durchqgefiihrt worden ist. Insbesondere gilt dies fiir
denjenigen Handler, der - wie die Bekl. - ein Erzeugnis aus dem Ausland bezieht,
da gerade in diesem Fall die Moglichkeit besteht, dass der Hersteller und etwaige
weitere Glieder der Vertriebskette zu einer Priifung des Erzeugnisses im Hinblick
auf inlandische Schutzrechte keine Veranlassunq gesehen haben. Ein Handler
darf ein Erzeugnis jedenfalls solange nicht in den Verkehr bringen, wie er nicht
begriindetermalRen annehmen darf, dass die notwendige Priifunq auf die
Verletzung von Rechten Dritter zumindest einmal durchgefiihrt worden ist."
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Umfang von Prufungspflichten im Unternehmen

Kihnen, Handbuch der Patentverletzung
(Vorsitzender Richter am OLG Dusseldorf, 2. Zivilsenat (Patentstreitsenat)):

,Vielmehr muss der Nachweis eingefordert werden, dass eine sachkundige
und hinreichend erfahrene Person die Verletzungsfrage gewissenhaft mit
dem (zumindest vertretbaren) Ergebnis einer Nichtverletzung bequtachtet
hat, und zwar sowohl in tatsédchlicher Hinsicht (Beschaffenheit der
angegriffenen Ausfiihrungsform) als auch in rechtlicher Hinsicht (Eingriff in
den Schutzbereich?). Wer selbst keine geeigneten Untersuchungen anstellt
und wem auch von seinem Zulieferer kein verldasslicher Nachweis (iber die
Nichtverletzung présentiert wird, aber dennoch den Vertrieb aufnimmt,
handelt schuldhaft, weil er die Patentverletzung billigend in Kauf nimmt.”
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Welche Anspruche kommen typischerweise in Betracht?

Zur Hohe des Schadensersatzes
Drei Arten der Berechnung nach § 139 Abs. 2 PatG:
1. Lizenzanalogie (,reasonable royalties")
2. \Verletzergewinn (,infringer's profit®)

3. Entgangener Gewinn des Patentinhabers (,lost profit®)

— Grundsatzlich freies Wahlrecht des Berechtigten zwischen den
Berechnungsarten, aber nicht kumulativ
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Haftung von Leitungsorganen
(insb. Geschaftsfuhrung)
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Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

* Grundsatz: Haftung als Tater/Mittater (§ 830 Abs. 1 BGB) oder als Teilnehmer (§ 830
Abs. 2 BGB) — Ermoglichung oder Forderung fremder Patentverletzungen

« Bei Patentverletzungen konnen die Organe eines Unternehmens (z.B. die
Geschaftsfuhrung) als Gesamtschuldner neben der Gesellschaft verklagt werden

 Vorteile fur den Patentinhaber:

«  Weiterer Schuldner fur eventuelle Schadensersatzanspriche

 Strateqgisch: Erhohung des Drucks auf handelnde Personen des verletzenden
Unternehmens

« GrofReres Haftungsrisiko fur Leitungsorgane im Patentrecht im Vergleich zu
anderen Immaterialguterrechten (Grund: Gesteigerte Gefahrdungslage bei technischen

Schutzrechten)
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Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen
BGH, Urt. v. 15. Dez. 2015 - X ZR 30/14, GRUR 2016, 257 — Glasfasern Il

~bDiese Voraussetzungen sind im Hinblick auf den Schutz von Patenten jedenfalls dann typischerweise erfillt, wenn ein Unternehmen
technische Erzeugnisse herstellt oder in den inldndischen Markt einftihrt.

Fir praktisch jeden Bereich der Technik ist eine Vielzahl von Patenten mit unterschiedlichsten Gegenstédnden in Kraft. Ein Unternehmen muss
deshalb vor Aufnahme einer der genannten Tatigkeiten priifen, ob seine Erzeugnisse oder Verfahren in den Schutzbereich fremder
Rechte fallen (vgl. BGH, GRUR 1958, 288 [290] — Dia-Rahmchen I; BGH, GRUR 1977, 598 [601] — Autoskooterhalle; BGHZ 98, 12 [24] =
GRUR 1986, 803 [806] — Formstein).

Diese Verpflichtung beruht nicht allein auf der allgemeinen Pflicht zum Schutz fremder Rechtsgliter. Sie ist vielmehr Ausdruck der
gesteigerten Gefahrdungslage, der technische Schutzrechte typischerweise ausgesetzt sind. Der aus solchen Rechten resultierende,
ohnehin nur fiir begrenzte Zeit bestehende Schutz wére nicht in hinreichender Weise gewéhrleistet, wenn andere Marktteilnehmer der Frage, ob
ihre Tatigkeit fremde Schutzrechte verletzt, nur untergeordnete Bedeutung beimélien.

Kraft seiner Verantwortung fiir die Organisation und Leitung des Geschéftsbetriebs und der damit verbundenen Gefahr, dass dieser so
eingerichtet wird, dass die Produktion oder Vertriebstétigkeit des Unternehmens die fortlaufende Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur
Folge hat, ist der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft deshalb grundsétzlich gehalten, die gebotenen Uberpriifungen zu
veranlassen oder den Geschaftsbetrieb so zu orqganisieren, dass die Erfiillung dieser Pflicht durch dafiir verantwortliche Mitarbeiter
gewabhrleistet ist. Er muss insbesondere dafiir sorgen, dass grundlegende Entscheidungen tiber die Geschaftstatigkeit der Gesellschaft
nicht ohne seine Zustimmung erfolgen und dass die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter der Gesellschaft
die gebotenen Vorkehrungen treffen, um eine Verletzungq fremder Patente zu vermeiden.

Bei dieser Ausgangslage bedarf es im Regelfall keiner ndheren Feststellungen dazu, dass die schuldhafte Verletzung eines Patents
durch eine Gesellschaft auf einem schuldhaften Fehlverhalten ihrer gesetzlichen Vertreter beruht.

Angesichts der oben aufgezeigten besonderen Gefédhrdungslage und der gro3en Bedeutung, die einer Priifung der Schutzrechtslage zukommt,

deutet der Umstand, dass es zu einer schuldhaften Patentverletzung gekommen ist, in der Regel darauf hin, dass die gesetzlichen

;/ggtll'?eteg 2cjie ihnen insoweit obliegenden Pflichten schuldhaft verletzt haben (vgl. dazu auch Benkard/Grabinski/Zilch, PatG, 11. Aufl., §
n. “
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Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

Im Ergebnis gilt eine Art Vermutung fur die Mithaftung des jeweils zustandigen
Geschaftsfuhrers im Falle einer Patentverletzung der Gesellschaft

Sekundare Darlegungslast fur den Geschaftsfuhrer - Dieser muss darlegen, dass
und wie er den ihm obliegenden Pflichten nachgekommen ist

Die Geschaftsfuhrung muss daflr sorgen, ,dass grundlegende Entscheidungen liber
die Geschéftstétigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zustimmung erfolgen”

Bei mehreren Geschaftsfuhrern mit unterschiedlichen Zustandigkeitsbereichen
haftet zunachst nur derjenige, in dessen Verantwortungsbereich die
patentverletzende Handlung fallt

Einnahme einer ,,aktiven Rolle* (unter Berucksichtigung der Gesellschaftsstruktur
und Tatigkeitsfelder) — je nach Einzelfall bspw. finale Entscheidung uber den
Vertrieb eines Produkts
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Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

- Die gesamtschuldnerische Haftung im Aulenverhaltnis fuhrt nicht zwangslaufig
zu einer tatsachlichen Haftung eines Geschaftsfuhrers

« Haufig keine Haftung im Innenverhaltnis gegenuber der Gesellschaft

« §43 Abs. 1 GmbHG: Sorgfalt eines ordentlichen Geschaftsmanns in den Angelegenheiten
der Gesellschaft anzuwenden

« z.B. Beauftragung einer Kanzlei / interne Delegierung kann u.U. ausreichend sein
- Gdf. keine Pflichtverletzung des Geschaftsfuhrers im Innenverhaltnis,
selbst wenn er im Aulienverhaltnis fur die Patentverletzung haften muss

« Ebenso Haftungsfreistellung oder Haftungsverzicht der Gesellschaft gegenuber
Geschaftsfuhrung moglich (Blick in die Gesellschafts- bzw. Anstellungsvertrage)

* In Praxis Absicherung im Rahmen einer D&O-Versicherung maoglich
« Anforderungen fur die Prufung der Schutzrechtslage sind branchenunabhangig (- z.B.

keine ,Privilegierung” der Automotive-Branche, in der FTO-Analysen haufig nicht
durchgefuhrt werden)
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Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen

Auf keinen Fall (!) — zumindest Gefahr der Fahrlassigkeit im
Innenverhaltnis / bedingter Vorsatz im AuRenverhaltnis:

Unterlassung der Uberprifung der Schutzrechtslage in den beabsichtigten
Vertriebslandern, wenn bekannt ist, dass der auslandische Lieferant (auch) nicht
fachkundig gepruft hat und/oder beraten wurde!

— Nicht ,blind“ dem Lieferanten vertrauen (,Patente haben wir gepriift")
« Trotz des eher geringen Risikos einer tatsachlichen Haftung eines

Geschaftsfuhrers ist dringend von einem ,,VerschlieBen vor moglichen
Patentverletzungen‘ abzuraten!

« Dies konnte fur die Begrundung eines (bedingten) Vorsatzes ausreichen, sodass
nach § 142 PatG auch eine Strafbarkeit der Patentverletzung in Betracht kommt
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Haftung von Leitungsorganen bei Patentverletzungen
Auswirkungen auf die (wesentlichen) patentrechtlichen Anspruche

* Unterlassung:
« Geschaftsfuhrung kann neben der Gesellschaft auf Unterlassung in Anspruch
genommen werden
« (theoretisch) Abgabe einer separaten Unterlassungserklarung

 Schadenersatz:
« Geschaftsfuhrung kann gemeinsam mit der Gesellschaft als Gesamtschuldner
auf Schadensersatz haften
« Schadensersatzanspruch besteht in aller Regel nur fir den Zeitraum der
Tatigkeit als Geschaftsfuhrer*in

« Auskunft- und Rechnungslegung:
« Die Auskunftspflicht der Geschaftsfuhrung erstreckt sich auf jede
Verletzungshandlung, unabhangig davon, ob die Handlung als Organ der
Gesellschaft oder in anderer Funktion begangen wurde (so OLG Dusseldorf)




OOOOOOOOOOOOOOOOO

Schutzbereich eines
Patents
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Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

§ 14 PatG Art. 69 Abs. 1 EPU
Der Schutzbereich des Patents und  Der Schutzbereich des européaischen
der Patentanmeldung wird durch die Patents und der européischen
Patentanspriiche bestimmt. Die Patentanmeldung wird durch die
Beschreibung und die Zeichnungen Patentansprtiche bestimmt. Die
sind jedoch zur Auslequng der Beschreibung und die Zeichnungen
Patentanspriiche heranzuziehen. sind jedoch zur Auslequngq der

Patentanspriiche heranzuziehen.

Ausgangspunkt ist immer der Patentanspruch!
Die Anspriche werden mithilfe der Beschreibung und der Zeichnungen (insb. auch funktionsorientiert!)
ausgelegt...
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Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

Art. 1 des Protokolls liber die Auslegung des Artikels 69 EPU

Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des
europdaischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem
genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und dass die Beschreibung sowie
die Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten in den
Patentanspriichen anzuwenden sind. Ebenso weniq ist Artikel 69 dahingehend
auszulegen, dass die Patentanspriiche lediglich als Richtlinie dienen und der
Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prifung
der Beschreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers
darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen
Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fiir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fiir Dritte verbinden.
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Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

BGH, Urt. v. 2. Juni 2015 - X ZR 103/13, GRUR 2015, 972 Rn. 22 — Kreuzgesténge:

Nach der Rechtsprechung des Senats sind Beschreibung und Zeichnungen, die dem Fachmann die Lehre des
Patentanspruchs erldutern und veranschaulichen, nicht nur fiir die Bestimmung des Schutzbereichs (Art. 69 |
EPU, § 14 PatG), sondern ebenso fiir die Auslegung des Patentanspruchs heranzuziehen und zwar
unabhéngig davon, ob diese Auslequng die Grundlage der Verletzungspriifung, der Priifung des Gegenstands
des Patentanspruchs auf seine Patentfahigkeit oder der Priifung eines anderen Nichtigkeitsgrundes ist [...].
Dabei ist die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und der Patentanspruch im Zweifel so
zu verstehen, dass sich keine Widerspriiche zu den Ausfiihrungen in der Beschreibung und den
bildlichen Darstellungen in den Zeichnungen ergeben [...]. Patentschriften stellen im Hinblick auf die
dort verwendeten Begriffe gleichsam ihr_eigenes Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen
Sprachgebrauch ab, ist letztlich nur der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maBgebend
[...]. Nur wenn und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen
nicht in Einklang bringen lasst und ein unauflésbarer Widerspruch verbleibt, dlirfen diejenigen Bestandteile der
Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden haben, nicht zur Bestimmung des
Gegenstands des Patents herangezogen werden [...].
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Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

« Schutzbereichsbestimmung anhand der Patentanmeldung oder anhand des
erteilten Patents!?

o Erkennungsmerkmal!? — Die Veroffentlichungsnummer!

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property

nmasons B 6o IR RO
(43) International Publication Date .-_... (10) International Publication Number ‘ A T Pate n ta n m e | d U n g
14 July 2005 (14.07.2005) PCT WO 2005/063361 Al

Patint OFfice

" _.@)) = I
e ¢ EP1713561B1 ‘ B... = Erteiltes Patent

(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
(45) Date of publication and mention (51) IntCL: » osor

0120014 Baietn 20145 Borb dionewass  oib daormesn (U... = Gebrauchsmuster)
{21) Application number: 04815128.6 (86) International application number.

PCT/US2004/043012

(22) Date of filing: 21.12.2004
(87) International publication number:

WO 2005/063361 (14.07.2005 Gazette 2005/28)
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Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?

« Schutzbereichsbestimmung anhand der Patentanmeldung oder anhand des
erteilten Patents!?

o Und was ist nun malgeblich!?
Art. 69 Abs. 2 EPU

Fir den Zeitraum bis zur Erteilung des européischen Patents wird der Schutzbereich
der européischen Patentanmeldung durch die in der verdffentlichten Anmeldung
enthaltenen Patentanspriiche bestimmt. Jedoch bestimmt das europaische Patent
in seiner erteilten oder im Einspruchs-, Beschrankungs- oder
Nichtigkeitsverfahren geanderten Fassung riickwirkend den Schutzbereich der
Anmeldung, soweit deren Schutzbereich nicht erweitert wird.

Fur die Praxis: o

Zu 99% ist die endqultige erteilte Fassung (B...) fur die Auslegung
maRgeblich!




osborneclarke.com

Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?
Aquivalente Ausfiihrungsformen

Art. 2 des Protokolls liber die Auslegung des Artikels 69 EPU

Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europaischen Patents ist solchen
Elementen geblhrend Rechnung zu tragen, die Aquivalente der in den
Patentanspriichen genannten Elemente sind.

Fur die Praxis:
Patente schiitzen nicht nur vor der Nachahmung von wortsinngemaRen

Ausfiihrungsformen, sondern auch vor der Nachahmung von o
Ausfuhrungsformen, die ,,so ahnlich sind‘“ wie der Wortsinn I

'-)4-.-"|
____________________________ (]
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Wonach bestimmt sich der Schutzbereich eines Patents?
Aquivalente Ausfiihrungsformen

Voraussetzungen einer aquivalenten Patentverletzung (Rechtsrat einholen!):
1. Die Ausfuhrungsform muss das der Erfindung zugrundeliegende Problem mit

zwar abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Austauschmitteln losen
(Gleichwirkung).

2. Die Fachkenntnisse mussen den Fachmann befahigen, die abgewandelte
Ausfuhrungsform mit ihren abweichenden Austauschmitteln als gleichwirkend
aufzufinden (Auffindbarkeit/Naheliegen).

3. Die Uberlegungen, die der Fachmann hierzu anstellen muss, miissen am
Sinngehalt der im Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre orientiert sein
(Gleichwertigkeit).




OOOOOOOOOOOOOOOOO

Die Patentschrift
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Der Aufbau einer Patentschrift
« Deckblatt / Titelseite

Gegenstand des Patents (Titel), Aktenzeichen, Anmeldenummer, Veroffentlichungsnummer,
Anmeldedatum, Prioritatsdatum, Veroffentlichungsdatum, Stand der Technik (SdT) aus
Erteilungsverfahren (Entgegenhaltungen), Anmelder/Inhaber, usw.

 Beschreibung

SdT, Probleme im SdT, Aufgabe der Erfindung, Losung des Problems anhand der Erfindung,
nahere Beschreibung der Erfindung, Erlauterung der Erfindung anhand der Zeichnungen

« Patentanspruche

Hauptanspruch, Nebenanspruch, Unteranspriche

 Zeichnungen

lllustration der Erfindung mit (nicht verbindlichen) Bezugsziffern
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Der Aufbau einer Patentschrift — Die Patentanspruche
* (unabhangiger) Hauptanspruch
o Der Gegenstand der Erfindung mit den wesentlichen Merkmalen

o Haufige Unterteilung in ,Oberbegriff (SdT) und ,kennzeichnender Teil* (der neue und erfinderische
Teil der Erfindung, fur den in Verbindung mit dem Oberbegriff Schutz begehrt wird

o Der fur die Verletzungsprufung ,relevanteste” Anspruch!!

* (unabhangige) Nebenanspruche

o Zusatzlicher Gegenstand der Erfindung (z. B. Verfahren neben Erzeugnis)

o  Grundsatz der Einheitlichkeit muss gewahrt bleiben (nicht etwas vollig anderes)

* (abhangige) Unteranspruche
o Ruckbezogen auf andere Anspruche (,...nach Anspruch 1...%)

o ,nur® Darstellung besonderer Ausfuhrungsformen der Erfindung




OOOOOOOOOOOOOOOOO

Patentregister und
andere
Rechercheoptionen




Die Patentregister
1. Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA)

insb. (1) DPMA Register und (2) DEPATISnet (gut fur Familienrecherchen)
https://www.dpma.de/patente/recherche/index.html

2. Europaisches Patentamt (EPA)

insb. (1) Europaisches Patentregister und (2) Espacenet (gut fur Familienrecherchen)

https://www.epo.org/searching-for-patents de.html

3. World Intellectual Property Organisation (WIPO)
https://patentscope.wipo.int/search/de/search.jsf

4. Google Patents

,Geheimtipp*“ fir schnelle Ubersicht

https://patents.google.com/
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