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Allgemeines
• Gliederung
• Die Folien zur Vorlesung sind abrufbar unter:

– www.dreiss.de/vorlesung-seminare/Alexander-Bulling/Alexander-
Bulling-Wintersemester.html
Passwort: DPMA

• Teilnahme an der VL im LSF anmelden
• Schriftliche Klausur (am Semesterende)

– Mehrere zu beantwortenden Fragen 
– SQ / Schein ohne Note: 30 min
– Wahlpflichtfach / Prüfung mit Note: 60 min
– Erlaubte Hilfsmittel:

Gesetzestexte oder
Beck-Text, Patent- und Musterrecht, mit handschriftlichen 

Anmerkungen, keine Vorlesungsfolien!
• Exkursion zum Haus der Wirtschaft: Infostelle Patente
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Spätzlemaschine

17.10.2013 4

Ist der Nachbau zulässig!?

VL 1
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Nachahmungsfreiheit - Schutzrechte

• Grundsätzlich besteht Nachahmungsfreiheit, 
d.h. Kopieren ist erlaubt!

• Es sei denn, 

– Eingriff in gewerbliche Schutzrechte wie
Patente, Gebrauchsmuster, 
Geschmacksmuster, 
Markenrechte

– Eingriff in Urheberrechte oder

– Wettbewerbswidrige Umstände
liegen vor (zB § 4 Nr. 9 UWG)

17.10.2013 VL 1 5

VL Gewerblicher 
Rechtsschutz II 
(SS)

VL Gewerblicher 
Rechtsschutz I 
(WS)

Schutzrechtsarten und deren Entstehung

•Technische Schutzrechte: Patent und 
Gebrauchsmuster
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Patente: 
–Anmeldung beim DPMA oder 
EPA

–Sachprüfung auf Patentfähigkeit 

–Zurückweisung oder 
Patenterteilung 
 Geprüftes Recht

Gebrauchsmuster
(kleines Patent):

–Anmeldung beim DPMA 

–Eintragung ohne 
Sachprüfung 
 ungeprüftes Registerrecht
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Schutzrechtsarten und deren Entstehung

• Designschutzrechte: Geschmacksmuster/Design 
Patents   
– Anmeldung beim DPMA oder HABM
– Eintragung ohne Sachprüfung

 ungeprüftes Registerrecht
– Erstveröffentlichung in der EU (nGGM) 
 ungeprüftes nicht registriertes Recht
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Schutzrechtsarten und deren Entstehung

• Kennzeichnungsrechte/Herkunftshinweise
Marken/Trademarks 
– Anmeldung beim DPMA oder HABM

– Eintragung nach Prüfung auf absolute Schutzhindernisse, 
keine Prüfung auf bestehende Marken/Rechte Dritter 
 teilgeprüftes Registerrecht

– Ggfs. auch durch intensive Benutzung: Benutzungsmarke

17.10.2013 VL 1 8
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Schutzrechtsarten und deren Entstehung

• Urheberrecht: 
Schutz für Werke der Literatur, Wissenschaft und 
Kunst – z.B. Konstruktionspläne und Software:
– Entstehung durch Schaffung/Veröffentlichung ohne 

Anmeldung oder Registrierung
 ungeprüftes nicht registriertes Recht
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Was ist ein Patent?
• Verbietungsrecht: 

Vom Staat (oder zwischenstaatliche Einrichtung, z.B. 
Europäisches Patentamt) verliehenes territorial (für jeweiliges 
Land) und zeitlich begrenztes (max.20 Jahre) ausschließliches 
Recht eine Erfindung alleine zu benutzen und anderen die 
Benutzung zu verbieten.

• Kein Erlaubnisschein:
Das Patentamt prüft nicht, ob durch die Benutzung der 
geschützten Erfindung 
– Rechte Dritter (Patente, Gebrauchsmuster, Rechte aus 

UWG), oder 
– Gesetze/Rechtsverordnungen verletzt werden.

17.10.2013 VL 1 10
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Theorien zur Rechtfertigung für Patente
• Theorie des geistigen Eigentums - Naturrechtslehre: Der Erfinder rückt als Individuum in 

den Mittelpunkt: Ihm steht das von Ihm Geschaffene als natürliches Eigentum zu. Die 
Erfindung stellt also das geistige Eigentum des Erfinders dar. Eine Nutzung ohne Zustimmung 
des Erfinders stellt einen Diebstahl dar (Aufklärung/franz. Revolution 1791, mit Abschaffung 
des Zunft- und Privilegienwesens und Forderung einer Gewerbefreiheit). 
Gesetz von 1791: „Jede Entdeckung oder neue Erfindung auf allen Gebieten der Industrie ist 
Eigentum des Erfinders“ 

• Urheberrechtstheorie (1890): Schutz für eine schöpferische Leistung

• Belohnungstheorie (1901): Angemessene Belohnung für die Arbeit des Erfinders. 

• Volkswirtschaftliche Theorie (1914): Erfindungsschutz liegt im Interesse der Wirtschaft, weil 
dadurch der Wettbewerb und damit die wirtschaftliche Kraftentfaltung gestärkt wird; 
Beschleunigung des technischen Fortschritts durch Aussicht auf Gewinn.

• Offenbarungstheorie (1925): Offenbarung der Erfindung an die Allgemeinheit ohne 
Rechtsnachteile für den Erfinder; Erweiterung des Standes der Technik durch Vermeidung einer 
Geheimhaltung (Offenlegung der Erfindung nach 18 Monaten).

• Also: Erfinder soll Möglichkeit haben durch Verwertung seiner Erfindung einen Lohn für seine 
Leistung zu erhalten, andererseits soll im Interesse des technischen Fortschritts der 
Erfindertätigkeit angeregt und der Erfinder zu möglichst schneller Anmeldung und Offenbarung 
seiner Lösung veranlasst werde, damit andere darauf aufbauen können. 
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Wie werden Wettbewerbsvorteile geschützt?

17.10.2013 12VL 1

An der Befragung nahmen 1006 patentaktive Unternehmen in Europa teil (Quelle: EPA, Nutzung des 
Patentschutzes in Europa: Repräsentative Erhebung erstellt im Auftrage des Europäischen Patentamtes 
München, S. 88, 214, 1994).

Frage: Wie schützen Sie in der Regel Ihren Wettbewerbsvorteil 
bei neuen Produkten?

Patentschutz 84%

Geheimhaltung 48%

Erheblicher Zeitvorsprung 41%

Andere Schutzrechte wie z.B. Gebrauchsmuster 34%

Designschutz (Geschmacksmuster) 28%

Auf andere Weise z.B. Markenname, Copyright 4%
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Lizenzvergabemöglichkeiten
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Kooperationsbeziehungen
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Sperrpatent

Schutz gegen Nachahmung

Mittelwert
Deutschland
USA

Frage: Welche Bedeutung haben die genannten 
Gründe für die Entscheidung eine Erfindung zum 
Patent anzumelden?
(1 bedeutet "überhaupt nicht wichtig", 5 bedeutet 
"sehr wichtig„). 

Quelle: Bulling, Patentausschlussrechte in der 
Werbung, Berlin Verlag, 2002, S. 49

Gründe für Patentanmeldungen

Schutzrechtsanmeldungen mit Wirkung beim DPMA/EPA/HABM
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Die größten Anmelder 
beim DPMA 2012

17.10.2013 VL 1

Anmeldungen 
nach Bundesland
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Anmeldungen nach IPC Klassen

17.10.2013 Kapitel 1
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Unesco Weltdokumentenerbe 2011:
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Das Benz-Patent von 1886

Das Benz-Patent von 1886 für ein 
dreirädriges Fahrzeug mit Gasmotor 
ebnete den Weg in die Mobilität und gilt 
bis heute als Geburtsurkunde des 
Automobils. Der deutsche Ingenieur Carl 
Benz hatte weltweit erstmalig Fahrzeug 
und Antrieb als eine Einheit entworfen, 
die bis heute zu den bedeutendsten 
technischen Innovationen zählt. Die 
Tatsache, dass die Erfindung des 
Automobils hier in Deutschland geschah, 
ist Teil der technisch-kulturellen Identität 
des Landes.

Deutsche UNESCO-Kommission e.V., 
Bonn
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Beispiel Offenlegungsschrift

21

Amtliche Patentveröffentlichungen § 32 PatG
Einreichung beim Amt: 

 Anmeldetag AT

18 Monate nach Anmeldetag:
 Offenlegungsschrift der Patentanmeldung – Offenbarung der 

Erfindung!

Nach Patenterteilung: 
 Patentschrift

17.10.2013 VL 1 22

AT

OS

PS
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Patent- und Offenlegungsschrift
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Wo findet man Patente?
DPMA 

www.dpma.de

EPA 

www.epo.org

US-PTO

www.uspto.gov

Amtliche /gesetzlich 
vorgeschriebene VÖ

http://publikationen.
dpma.de 

https://data.epo.org/p
ublication-server

Recherchedatenbanken 
und Familienrecherche

http://depatisnet.dp
ma.de

http://worldwide.espa
cenet.com

www.uspto.gov/
patft/index.html

Online-Registerabfrage http://register.dpma.
de

https://register.epo.org http://portal.usp
to.gov/external/

portal/pair

Online-Akteneinsicht -/- https://register.epo.org s.o.

17.10.2013 VL 1 24
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Dom Santa-Maria-del-Fiore / Florenz

Quelle: Wilhelm Lübke, Max Semrau: Grundriß der Kunstgeschichte. Paul Neff Verlag, Esslingen, 14. Auflage 1912

Dombau begann 1296
Problem Kuppel:
• Brunelleschi gewinnt 

Wettbewerb
• Bauzeit:1418 bis 1434
• 107m hoch
• 45m Durchmesser
• Sich selbst tragende 

zwei Schalen 
Konstruktion

• Höhepunkt der 
Renaissance

1421: Brunelleschis Privileg für eine Maschine oder Schiff

17.10.2013 VL 1 26
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Il “Badolone”

17.10.2013 27VL 1

Quelle: Drawing by Mariano Taccola of Il Badalone

Historische Entwicklung
• 1421: Brunelleschis Privileg für eine Maschine oder Schiff, um 

Marmorblöcke zum Dom von Florenz zu transportieren (Erbauer der 
des Florentiner Doms: Erste doppelschalige Kuppel) 

• Erstes Patentgesetz: Venedig 1447
• 1593: Patent Galilei zum Wasserhebewerk 
• 1624: Englisches Antimonopolstatut – mit Richtlinien für 

Patenterteilung 

• 1791: Französisches Patentgesetz: „Jede Entdeckung oder neue 
Erfindung auf allen Gebieten der Industrie ist Eigentum des Erfinders“

• 1815: Preußische Gewerbeordnung: Grundsätze für Patente

• 1828: Württembergische Gewerbeordnung mit Patentvorschriften 

• 1877: Erstes deutsches Patentgesetz -PatG

• 1977: Inkrafttreten des Europäischen Patentübereinkommens - EPÜ

• 2014: Unitary Patent und Unifeid Patent Court (UPC)

17.10.2013 28VL 1



17.10.2013

15

17.10.2013 VL 1 29

1447: Erstes 
Patentgesetz in 

Venedig

1593: Galileis Patent zum Wasserhebewerk

17.10.2013 VL 1 30
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Spätzlemaschine

17.10.2013 VL 1 31

Ihr Bekannter hat einen Prototypen einer 
Spätzlemaschine entwickelt, die aufgrund ihrer 
unregelmäßigen Löcher Spätzle macht, die wie 
hangeschabt aussehen. 
Er will sie unter dem Namen Spätzlewunder verkaufen. 
Er hat Angst vor Nachahmern und möchte von Ihnen 
wissen, was er tun kann.
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Allgemeines

• Gliederung
• Die Folien zur Vorlesung sind abrufbar unter:

– http://www.ivr.uni-stuttgart.de/institut/honorarprofessoren/bulling.html
oder

– www.dreiss.de
– Passwort: DPMA

• Schriftliche Klausur (am Semesterende)
– Mehrere zu beantwortenden Fragen 
– Schein ohne Note: 30 min
– Prüfung mit Note: 60 min
– Erlaubte Hilfsmittel: Beck-Text, Patent- und Musterrecht, mit 

handschriftlichen Anmerkungen
• Exkursion zum Haus der Wirtschaft: Infostelle Patente
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1. Deckblatt mit bibliographischen Daten
2. Beschreibung der Erfindung
3. Patentansprüche
4. Zeichnung von Ausführungsformen

Die Bestandteile einer Patentschrift

3

Zeichnung und zugehörige Beschreibung: 
Konkretes Beispiel der Erfindung

4



21.10.2013

3

Deckblatt: 
Patentschrift

21.10.2013 5

(...) Nummer: INID Codes  WIPO ST.9 siehe: 
http://www.wipo.int/standards/en/part_03_standar
ds.html

Beschreibung der 
Erfindung § 10 PatV

• Technisches Gebiet (Worum es geht)

• Würdigung des Standes der Technik
(Was ist schon bekannt)

• Aufgabe, die mit der Erfindung gelöst 
werden soll  (was soll verbessert 
werden)

• Lösung der gestellten Aufgabe = 
Erfindung: wie und mit welchen 
Merkmalen wird die Lösung erreicht 
( Unabhängiger Ansprüche 1)

• Weitere Vorteile der Erfindung

• Vorteilhafte Aus- und 
Weiterbildungen der Erfindung und
Konkretisierung 
( abhängige Unteransprüche)

6



21.10.2013

4

Anspruch 1 und Merkmalsanalyse

7

Merkmalsanalyse Anspruch 1:

a) Vorrichtung zum Füllen von 
Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit 
hygroskopischem Material,

b) wobei die Abstandshalterrahmen 
einstückig durch Biegen hergestellte 
Ecken besitzen

c) mit einer Halterung (8, 18) für den zu 
füllenden Abstandshalterrahmen 

d) mit mindestens einem Mehrfach-
bearbeitungswerkzeug (10), aufweisend

(i) eine Vorrichtung (12) zum 
Herstellen einer Öffnung in der 
Außenwand des 
Abstandshalterrahmens,

(ii) eine Düse (13) zum Einfüllen des 
hygroskopischen Materials in den 
Abstandshalterrahmen, und

(iii) eine Düse (14) zum Versiegeln der 
Einfüllöffnung.

Oberbegriff:
Kombination 
aus SdT 
vorbekannt!

Kenn-
zeichenteil:
neue 
Merkmale!

Füllvorrichtung Abstandhalterahmen

21.10.2013 8

Aufgabe: Problemloses Füllen fertig gebogener und somit geschlossener 
Abstandhalterahmen (Sp. 2, Z. 40 – 43).

Lösung: Anspruch 1:
Vorrichtung zum ... mit mindestens einem 
Mehrfachbearbeitungswerkzeug (10), aufweisend
- eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer Öffnung in der 

Außenwand des Abstandshalterrahmens,
- eine Düse (13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in 

den Abstandshalterrahmen, und
- eine Düse (14) zum Versiegeln der Einfüllöffnung.

Vorteil: Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des 
Abstandshalterrahmens, Einfüllen des hygroskopischen Materials in 
den Abstandshalterrahmen und Versiegeln der Einfüllöffnung, ohne 
dass der Rahmen zwischendurch zu verschiedenen 
Bearbeitungsstationen gebracht werden muss (Sp. 2. Z. 53 – 59).
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Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

21.10.2013 9

Schutzbereich  - Patentverletzung
§ 14 PatG / Art. 69 EPÜ

21.10.2013 10

„Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch 
die Patentansprüche (=die Patentansprüche) bestimmt. 

Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der 
Patentansprüche heranzuziehen.“

§ 34 (3) Nr. 3 PatG: „Patentansprüche geben an, was als patentfähig unter 
Schutz gestellt werden soll“ 

Arten von Ansprüchen:

• Hauptanspruch / Unabhängige Ansprüche: 
Enthalten die wesentlichen Merkmale der Erfindung (§ 9 (4) PatV) 

• Unteransprüche (abhängige Ansprüche gleicher Kategorie)
beziehen sich auf besondere Ausführungsformen der Erfindung

• Nebenansprüche (i.d.R andere Kategorie und unabhängig)  
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Beispiele Nebenansprüche

Unabhängiger Nebenanspruch (hat keinen Rückbezug auf einen vorherigen 
Anspruch):
Verfahren zum Füllen von Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit 

hygroskopischem Material, gekennzeichnet durch folgende 
Verfahrensschritte: Herstellen einer Öffnung in der Außenwand des 
Abstandshalterrahmens, Einfüllen des hygroskopischen Materials in den 
Abstandshalterrahmen und Versiegeln der Einfüllöffnung.

Abhängiger Nebenanspruch (hat Rückbezug auf einen vorherigen Anspruch):
Mehrfachbearbeitungswerkzeug einer Vorrichtung nach einem der 

Ansprüche 1 bis 9, aufweisend eine Vorrichtung (12) zum Herstellen 
einer Öffnung in der Außenwand des Abstandshalterrahmens, eine Düse 
(13) zum Einfüllen des hygroskopischen Materials in den 
Abstandshalterrahmen, und eine Düse (14) zum Versiegeln der 
Einfüllöffnung.

Auslegungsprotokoll zum Schutzbereich 
(zu § 14 PatG und Art. 69 EPÜ)

Artikel 1 Allgemeine Grundsätze
§ 14 PatG / Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich 
des Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut der 
Patentansprüche ergibt, und dass die Beschreibung sowie die Zeichnungen nur zur 
Behebung etwaiger Unklarheiten in den Patentansprüchen anzuwenden sind. 

Ebenso wenig ist § 14 PatG / Artikel 69 dahingehend auszulegen, dass die 
Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das 
erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und der Zeichnungen 
als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. 

Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen 
angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für 
Dritte verbinden.

Artikel 2 Äquivalente (EPÜ 2000)
Bei der Bestimmung des Schutzbereichs des europäischen Patents ist solchen Elementen 
gebührend Rechnung zu tragen, die Äquivalente der in den Patentansprüchen genannten 
Elemente sind.

21.10.2013 12
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Auslegungsmittel und deren Bedeutung 

• Patentansprüche: nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt des Anspruchs

• Technischer Wortsinn ( Wortlaut) der Ansprüche, wobei die Patentschrift 
ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH-Spannschraube GRUR 1999, 909; )

• Beschreibung

• Zeichnung

• In der Patentschrift genannter Stand der Technik
(bei äquivalenter Patentverletzung wird auch nicht in der Patentschrift 
genannter Stand der Technik relevant: s.u. Formsteineinwand!)

 Es kommt nicht darauf an, was der Anmelder oder das DPMA im 
Erteilungsverfahren unter Schutz stellen wollte! 

 Der Schutzbereich richtet sich ausschließlich nach der Patentschrift (
USA); d.h. Patentschrift hat Gesetzescharakter!

21.10.2013 13

Prüfung Patentverletzung 1

21.10.2013 14

1. Bestimmung des Schutzbereichs des Patents 
(Inhalt des maßgeblichen Anspruchs)

– Welche Merkmale hat der Anspruch

– Wie sind diese Merkmale zu verstehen (Wortsinngehalt); 
welche Teilaufgaben werden durch die einzelnen Merkmale gelöst

– Welche (Gesamt-) Aufgabe wird durch die Gesamtheit der einzelnen 
Lösungsmerkmale gelöst  (Gesamtleistungsergebnis)

2. Verwirklichung aller Anspruchsmerkmale: Untersuchung der fraglichen 
Verletzungsform, d.h. prüfen, ob die fragliche Verletzungsform in den 
Schutzbereich des Patents fällt, dazu prüfen, ob die fragliche Verletzungsform 
alle Merkmale des Anspruchs verwirklicht, und zwar 

a. wortsinngemäß oder

b. Äquivalent
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Prüfung Patentverletzung 2: 
wortsinngemäße oder äquivaltente Verletzung

a. Wortsinngemäße Verwirklichung des Anspruchs?

Weist die „Verletzungsform“ die wortsinngemäß verstandenen Merkmale des 
Anspruchs auf; löst die „Verletzungsform“ die Aufgabe der Erfindung mit den 
im Anspruch genannten Mitteln/Merkmalen wortsinngemäß?

→ Wenn ja: wortsinngemäße Patentverletzung!
b. Wenn nein: Verwirklichung des Anspruchs?

Werden einzelne Merkmale des Anspruchs durch Ersatzmittel (Äquivalente) 
verwirklicht? Voraussetzungen dazu sind:
(1) Gleichwirkung: Das Ersatzmittel (-merkmal) muss gleichwirkend wie das ersetzte 

Mittel/Merkmal sein
(2) Auffindbarkeit: Das Ersatzmittel muss aufgrund von Überlegungen, die an den 

Sinngehalt der Ansprüche/Erfindung anknüpfen, für den Fachmann nahliegend 
auffindbar sein.

(3) Gleichwertigkeit: Der Fachmann muss die abweichende Ausführungsform als 
gleichwertige Lösung in Betracht ziehen. Also: Mit dem Ersatzmittel darf der 
geschützte Lösungsgedanke nicht wesentlich verändert werden bzw. dazu konträr 
sein.

→ Wenn ja: äquivaltente Patentverletzung!

21.10.2013 16

Prüfung Patentverletzung 3

• Achtung: Einwand bei äquivalenter Patentverletzung

• Formsteineinwand: Die Verletzungsform ergibt sich in 
naheliegender Weise aus dem bekannten und nicht geschützten 
Stand der Technik 

•
 es liegt eine nichterfinderische Weiterentwicklung von 
Bekanntem (=Stand der Technik der nicht geschützt ist) vor. 
Bekanntes kann nicht unter ein späteres Patent fallen (BGH-
Formstein, GRUR 1986, 803).
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Stand der Technik: Verdrehsicherung der Grundbacken durch 
Keilhakengetriebe: bei hohen Querkräften wird Getriebe 
schwergängig mit hohem Verschleiß!

Anspruch 1:Greifvorrichtung,

a) mit einem Greifergehäuse (1),

b) mit wenigstens einer verschieblichen Grundbacke (2, 3),

c) mit einem Antrieb (4), der von einem Kolben (5) und einem 
Keilhakengetriebe (11) gebildet wird, 

d) wobei die Grundbacke (2, 3) an dem beim Öffnen der 
Greifvorrichtung aus dem Greifergehäuse (1) heraustretenden ersten 
Abschnitt (25) einen kreisförmigen Querschnitt aufweist und das 
Gehäuse (1) mit diesen ersten Abschnitt (25) umgreifenden 
Dichtelementen (22, 23) versehen ist, 

dadurch gekennzeichnet, dass

e) eine unabhängig vom Antrieb (4) ausgebildete die 
Verdrehsicherung vorgesehen ist, 

f) die sich abstützend am Gehäuse (1) direkt auf einen zweiten 
Abschnitt (26) der Grundbacke (2, 3) wirkt, der bei ausgefahrener 
Grundbacke (2, 3) im Gehäuse (1) verbleibt.

Fall 1: Dichter Greifer

17

Greifvorrichtung 

a) mit einem Greifergehäuse (1),
b) mit wenigstens einer verschieblichen
Grundbacke (2, 3),
c) mit einem Antrieb (4), der von einem Kolben
(5) und einem Keilhakengetriebe (11) gebildet 
wird, und
d) wobei die Grundbacke (2, 3) an dem beim 
Öffnen der Greifvorrichtung aus dem 
Greifergehäuse (1) heraustretenden ersten 
Abschnitt (25) einen kreisförmigen 
Querschnitt aufweist und das Gehäuse (1) mit 
diesen ersten Abschnitt (25) umgreifenden 
Dichtelementen (22, 23) versehen ist, 
e) mit einer unabhängig vom Antrieb (4) 
ausgebildeten Verdrehsicherung,

f) die sich abstützend am Gehäuse (1) direkt auf 
einen zweiten Abschnitt (26) der Grundbacke
(2, 3) wirkt, der bei ausgefahrener Grundbacke 
(2, 3) im Gehäuse (1) verbleibt.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Aufgabe: Leichtgängigkeit des Keilhakengetriebes bei guter 
Abdichtung trotz hoher auf die Backen wirkenden Querkräften.

Verletzung?

18
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Anspruch 1:

Vorrichtung zur Abdeckung einer Baumscheibe, 

mit mindestens einem druckbelastbaren Bereich 
(5), 

mit mindestens zwei Rahmensegmenten (1), 
- die einen den Baum (2) aufnehmenden Freiraum 
(7) umschließen,
- die jeweils eine den druckbelastbaren Bereich (5) 
aufnehmende Aufnahme (4)  aufweisen, und 
- die mit Fußteilen (8) versehen sind, dadurch 
gekennzeichnet, 

dass eine Aufnahme (4) aus zwei über zwei 
Verbindungsleisten (13, 14) miteinander 
verbundenen Stützleisten (10, 12) besteht, und

dass die Fußteile (8) aus Fußstreben (23, 24) mit 
einer Fußplatte (30) gebildet sind.

2. Fall: Baumscheibenabdeckung

19

2. Merkmalsvergleich
Vorrichtung zur Abdeckung einer Baumscheibe, 

a) mit mindestens einem druckbelastbaren Bereich 
(5)

b) mit mindestens zweiRahmensegmenten (1), 

c) die einen den Baum (2) aufnehmenden 
Freiraum (7) umschließen,

d) die jeweils eine den druckbelastbaren Bereich (5) 
aufnehmende Aufnahme (4)  aufweisen,

e) die mit Fußteilen (8) versehen sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

f1) dass eine Aufnahme (4) aus zwei über zwei 
Verbindungsleisten(13, 14)miteinander 
verbundenen Stützleisten (10, 12)besteht, und

f2) dass die Fußteile (8) aus Fußstreben(23, 24)
mit einer Fußplatte (30) gebildet sind.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

1. Sinngehalt des Anspruchs?

Aufgabe: die Bodenverdichtung im Wurzelbereich 
eines Baums soll wirksam verhindert werden, wobei 
unterschiedliche Oberflächengestaltungen, 
insbesondere Pflasterungen, möglich sein sollen

Verletzungsform:

??

ja

Verletzung?

20
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Werden die nicht wortsinngemäßen Merkmale ersetzt durch Mittel, 
die gleichwirkend, auffindbar und gleichwertig sind?

Merkmal:  _______________________

•Gleichwirkung / 
übereinstimmendes Leistungsergebnis ?

•Auffindbarkeit ?

• Gleichwertigkeit ?

Baumscheibenabdeckung –
Äquivalente Patentverletzung ?

Schräg verlaufende Streben

Verletzungsform: vertikal verlaufende Stützen

Ja

Ja

21.10.2013 22

Lösungsgedanke der Erfindung:

Verletzungsform:

– Verletzungsform: Abwandlung von Anspruch 1, weil Verletzungsform 
keine „Streben“, sondern „senkrechte Stützen“ als gleichwirkendes 
Ersatzmittel (!) aufweist. 

– Fachmann kommt auf diese Abwandlung, wenn er sich mit der 
Konstruktion des Anspruchs 1 beschäftigt (Auffindbarkeit!), 

– auch wenn es sich auch um eine etwas verschlechterte, aber insgesamt 
gleichwertige Lösung (!) handelt. 

Ergebnis:

Äquivalente Patentverletzung!

Baumscheibenabdeckung –
Äquivalente Patentverletzung ?

Es soll eine Bodenverdichtung im Wurzelbereich eines Baums wirksam verhindert als 
auch unterschiedliche Oberflächengestaltungen, insbesondere Pflasterungen, möglich sein 
(Sp. 2 Z. 5-10). Dazu: Fußstreben: fachmännisches Verständnis: schräg verlaufendes 
Bauteil!
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BGH - Baumscheibenabdeckung - GRUR 2006, S.311

... Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats bedarf es 
zunächst der Befassung mit der Frage, welcher technische 
Sinngehalt aus der Sicht eines vom Klagepatent 
angesprochenen Fachmanns den Merkmalen des 
Patentanspruchs 1 im Einzelnen und den Patentansprüchen 
in ihrer Gesamtheit zukommt (BGHZ 150, 149 , 153 -
Schneidmesser I; BGHZ 105, 1 , 10 - Ionenanalyse). Diese 
Ermittlung kann sich gegebenenfalls auf die zwischen den 
Parteien streitigen Merkmale konzentrieren. Auch dann darf 
jedoch der Gesamtzusammenhang nicht aus dem Auge 
verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner 
Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein 
maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer 
Einheit zu ermitteln (BGHZ 159, 221 , 226 -
Drehzahlermittlung). 

Das angefochtene Urteil genügt diesen Anforderungen nicht. 
Die erforderliche Auslegung des Patentanspruchs 1 des 
Klagepatents hat das Berufungsgericht nicht vorgenommen. 
Seine Ausführungen beschränken sich letztlich darauf, die 
Merkmale der angegriffenen Ausführungsform mit dem 
Wortlaut des Patentanspruchs 1 abzugleichen. Nur bei der 
Erörterung einzelner Merkmale hat es sich mit dem Anspruch 
1 des Klagepatents befasst, jedoch ohne den Sinngehalt zu 
ermitteln, der ihm aus der Sicht eines Fachmanns in seiner 
Gesamtheit zukommt. 

Der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt des 
Patentanspruchs ist aber nicht nur der Ausgangspunkt, 
sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung 
des Schutzbereichs eines Klagepatents (BGHZ 106, 84 , 
90 f. - Schwermetalloxidationskatalysator; Sen.Urt. v. 
03.10.1989 - X ZR 33/88 , GRUR 1989, 903 , 904 -
Batteriekastenschnur; BGHZ 150, 149 , 153 - Schneidmesser 
I). Erst wenn diese Grundlage ermittelt ist, kann sachgerecht 
geprüft werden, ob die angegriffene Ausführungsform das 
der Erfindung zugrunde liegende Problem mit zwar 
abgewandelten, aber objektiv gleichwirkenden Mitteln
löst und seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die 
abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden, sowie 
schließlich, ob die Überlegungen, die der Fachmann 
anstellen muss, derart am Sinngehalt der im 
Patentanspruch unter Schutz gestellten technischen 
Lehre orientiert sind, dass der Fachmann die abweichende 
Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als der 
gegenständlichen gleichwertige Lösung in Betracht zieht 
(BGHZ 150, 149 , 153, 154 - Schneidmesser I). 

Da das Berufungsgericht nicht ermittelt hat, welchen 
Sinngehalt Patentanspruch 1 des Klagepatents hat, fehlt es 
an einer Grundlage für rechtsfehlerfreie Feststellungen dazu, 
ob die vom Berufungsgericht angenommene 
Patentverletzung vorliegt.  ... 

Anspruch 1:

a) Vorrichtung zum Füllen von 
Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit 
hygroskopischem Material,

b) wobei die Abstandshalterrahmen einstückig 
durch Biegen hergestellte Ecken besitzen

c) mit einer Halterung (8, 18) für den zu füllenden 
Abstandshalterrahmen 

d) mit mindestens einem Mehrfach-
bearbeitungswerkzeug (10), aufweisend

(i) eine Vorrichtung (12) zum Herstellen einer 
Öffnung in der Außenwand des 
Abstandshalterrahmens,

(ii) eine Düse (13) zum Einfüllen des 
hygroskopischen Materials in den 
Abstandshalterrahmen, und

(iii) eine Düse (14) zum Versiegeln der 
Einfüllöffnung.

3. Fall: Füllvorrichtung Abstandhalterahmen

24
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Patent

1. Vorrichtung zum Füllen von 
Abstandshalterrahmen für 
Isolierglas mit hygroskopischem 
Material,

2. wobei die Rahmen einstückig 
durch Biegen hergestellte Ecken 
besitzen

3. mit einer Halterung für den zu 
füllenden Rahmen 

4. mit mindestens einem 
Mehrfachbearbeitungs-werkzeug, 
aufweisend

4.1 eine Vorrichtung zum Herstellen 
einer Öffnung im Rahmen,

4.2 eine Düse zum Einfüllen des 
hygroskopischen Materials, und

4.3 eine Düse zum Versiegeln der 
Einfüllöffnung

ja

ja

ja

ja

Nein

ja

ja

Verletzungsform:

Ein Dritter stellt her und bietet an:

Vorrichtung zum Füllen von 
Abstandshalterrahmen für Isolierglas mit 
hygroskopischem Material, wobei die 
Abstandshalterrahmen einstückig durch Biegen 
hergestellte Ecken besitzen. Die Rahmen werden 
in einer ersten Station (Loch- u. 
Biegevorrichtung) gelocht und gebogen und 
danach in eine zweite Station (Füll- und 
Verschließvorrichtung) bewegt, wo sie mit 
hygroskopischem Material befüllt und die 
Öffnungen anschließend verschlossen werden. 
Beide Bearbeitungsstationen befinden sich dabei 
auf einer einheitlichen Fertigungsstraße. 

Liegt eine Patentverletzung vor?

Verletzung ?

25

Werden die nicht wortsinngemäßen Merkmale ersetzt durch Mittel, 
die gleichwirkend, auffindbar und gleichwertig sind?

Merkmal:  _______________________

•Gleichwirkung / 
übereinstimmendes Leistungsergebnis ?

• Auffindbarkeit ?

• Gleichwertigkeit ?

mit dem Mehrfachbearbeitungswerkzeug wird auch gelocht

Verletzungsform: zwei Bearbeitungsstationen auf einer Fertigungsstraße  
(Biegen+Lochen und Füllen+Versiegeln); das Lochen erfolgt also an 
einem anderen Ort

Ja

Ja

Füllvorrichtung Abstandhalterahmen –
Äquivalente Patentverletzung ?

26
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Lösungsgedanke der Erfindung:

• Befüllen von Abstandhalterrahmen mit 
einem Mehrfachbearbeitungswerkzeug an einem Ort:
„Herstellen einer Öffnung, Einfüllen von Gas und und Versiegeln der Öffnung, 

ohne dass der Rahmen zu verschiedenen Bearbeitungsstationen gebracht 
werden muss (Sp. 2. Z. 53 – 59).“

Verletzungsform:

• Die Verletzungsform trennt die einzelnen Arbeitsschritte und hat diesen Vorteil 
nicht. 

Ergebnis:

• Erfindungswesentlicher Vorteil bzw. Lösungsgedanke wird nicht verwirklicht: 
keine Gleichwertigkeit!

Füllvorrichtung Abstandhalterahmen -
Gleichwertigkeit ?

27

VL 2 28

4. Fall: Formsteinpatent DE 29 44 622 C2
Anspruch 1:
Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein 
mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand,
dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens eine von der Längsmulde (10) 
abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewandten Seitenfläche (12) 
mündende Querrinne (16) aufweist
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Rundbordstein

Entwässerungslücken

Straßenbelag –
Pflastersteine

Anspruch 1:
Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger Formstein 
mit einer Längsmulde für Entwässerungsrinnen am Straßenrand,
dadurch gekennzeichnet, dass er wenigstens eine von der Längsmulde (10) 
abzweigende und in der von der Straßenmitte abgewandten Seitenfläche (12) 
mündende Querrinne (16) aufweist

Formstein - Verletzungsform

Kiesschüttung zur 
Wasserversickerung

29

21.10.2013 30

Formstein - Wortsinngemäße Verletzung ?

Patent Verletzungsform

a) Einteiliger oder im Querschnitt mehrteiliger 
Formstein (für Entwässerungsrinnen am 
Straßenrand),

b) mit einer Längsmulde (10),

c) und mit einer Querrinne (16),

aa) die von der Längsmulde (10) abzweigt, und

bb) in der von der Straßenmitte abgewandten 
Seitenfläche (12) des Formsteins mündet.

ja

ja

Nein, Querrinne ist nicht 
im Stein, sondern daneben

ja

ja
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Formstein - Äquivalente Patentverletzung ?

Werden die nicht wortsinngemäßen Merkmale ersetzt durch 
Merkmale, die gleichwirkend, auffindbar und gleichwertig sind?

Merkmal:  _________________________

• Gleichwirkung / 
übereinstimmendes Leistungsergebnis ?

• Auffindbarkeit ?

• Gleichwertigkeit ?

„Querrinne im Stein“
 „Querrinne zwischen zwei Steinen“

Ja

Ja
Ja (?)

21.10.2013 32

ABER: Formsteineinwand

• Die Verletzungsform ergibt sich in naheliegender Weise aus 
dem Stand der Technik. Es liegt eine nichterfinderische
Weiterentwicklung von Bekanntem vor. Bekanntes kann nicht 
unter ein späteres Patent fallen.

• BGH Leitsatz :
1. Nach § 14 PatG erstreckt sich der Schutzbereich regelmäßig 
auf Äquivalente der in den Patentansprüchen unter Schutz 
gestellten Erfindung.

2. Dabei ist der Einwand zugelassen, die als äquivalent 
angegriffene Ausführungsform stelle mit Rücksicht auf den 
Stand der Technik keine patentfähige Erfindung dar. 
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5. Fall: Verkehrsfunk DE2051034
Anspruch 1: 
UKW-Rundfunk-Stereophonie-Übertragungssystem bei dem ein UKW-Sender
mit einem Basisband frequenzmoduliert ist, 
das ein Summensignalband von 40 Hz bis 15 kHz, ein symmetrisch zu einem 
unterdrückten 38-kHz-Träger liegendes Differenzsignalband von 23 kHz bis 53 
kHz und ein 19-kHz-Pilotsignal enthält, 
wobei in nicht festgelegter zeitlicher Folge während und/oder zwischen den 
Programmen zusätzliche Informationen ausgestrahlt werden, 
d a d u r c h  g e k e n n z e i c h n e t, 
dass für die Übertragung dieser Informationen Hilfsträgerfrequenzen gewählt 
sind, die 3. und/oder 4. Vielfache der 19-kHz-Pilotfrequenz und synchron zu 
dieser sind, wobei die in Amplitudenmodulation dem bzw. den Hilfsträger(n) 
aufmodulierten Informationen eine Bandbreite besitzen, die merklich geringer ist 
als die untere Grenzfrequenz der für den Rundfunkteilnehmer bestimmten, als 
Signal über den Sender übertragenen niederfrequenten Nachricht. 
Frage: Verletzen UKW Radios, die die vom UKW-Übertragungssystem 
ausgesendeten Kennungsinformationen empfangen und auswerten das Patent 
(BGH-Rundfunkübertragungssystem GRUR 1987, 626)?
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Wirkungen des Patents und verbotene Handlungen

• Verbotene Handlungen, unmittelbare Verletzung – § 9 PatG  

• Mittelbare Patentverletzung – § 10 PatG 

• Erlaubte Handlungen – § 11 PatG 

• Vorbenutzungsrecht – § 12 PatG 

• Staatliche Benutzungsanordnung - § 13 PatG

• Erschöpfung

• Verwirkung

• Verjährung

21.10.2013 2



21.10.2013

2

§ 9 PatG - Wirkung des Patents: Erzeugnis (I)

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die 
patentierte Erfindung zu benutzen
( positives Benutzungsrecht - aber: Verletzung Rechte Dritter 
oder Verletzung anderer Gesetzte/Rechtsverordnungen beachten).

Jedem Dritten ist es verboten (Verbietungsrecht), ohne seine 
Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ( § 14 PatG) ist, 

(1) herzustellen, 

(2) anzubieten, 

(3) in Verkehr zu bringen oder 

(4) zu gebrauchen oder

zu den genannten Zwecken entweder (5) einzuführen oder (6) zu 
besitzen21.10.2013 3

6 Benutzungsarten!
Keine Benutzung: Versuche u. 
Vorbereitungshandlungen

Verbotene Benutzungshandlung: 1. Herstellen

• Schaffung des Gegenstandes – nicht nur fertiger Gegenstand

• Neuherstellung/Wiederherstellung/Reparatur 
(BGH GRUR 2007, 769 – Pipettensystem)

– Wird die Identität des Gegenstandes gewahrt oder wird ein 
neues Erzeugnis geschaffen?

– Wiederherstellung oder Austausch eines 
erfindungswesentlichen Teils ist patentverletzend

– Verlängerung der Lebensdauer ist patentverletzend

– Ausbesserung oder übliche Pflege- und Reparaturarbeiten 
sind erlaubt

– Interessenabwägung: Erfinder - Wirtschaft

21.10.2013 4
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Verbotene Benutzungshandlung: 2. Anbieten

• Jede Handlung, die in wahrnehmbarer Weise Dritten den 
Gegenstand zum Erwerb anbietet oder bereitstellt

– Ausstellen in Schaufenster, auf Messen...

– Anpreisen in Werbung, Anzeigen, Vorführungen ... 

• Öffentlichkeit oder Schriftlichkeit ist nicht erforderlich

• Der angebotene Gegenstand muss dabei nicht vorhanden sein

21.10.2013 5

Verbotene Benutzungshandlung: 3. Inverkehrbringen

• Gelangen des Gegenstandes mit dem Willen des 
Übergebenden/Veräußernden an einen Dritten

• Eigentumsübertragung ist nicht erforderlich, 
Vermietung oder Übergabe zur Benutzung reicht aus

• Nur der Veräußerer, nicht der Erwerber, bringt in Verkehr

• Versendung vom Inland ins Ausland oder umgekehrt genügt 
 reine Durchfuhr

21.10.2013 6
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Verbotene Benutzungshandlung: 4. Gebrauchen

• Bestimmungsgemäße Verwendung, zum Beispiel:

– Betrieb einer Vorrichtung

– Verwendung einer Sache

– Verarbreitung eines chemischen Stoffes

• Auch als Teil einer größeren Einheit wird der patentierte Teil 
gebraucht, wenn er die technische Funktion der Gesamtsache 
mit beeinflusst

– Patentierter Nagel in einem Schrank

– Stoff als wesentlicher Bestandteil eines Fischfutters 

21.10.2013 7

Verbotene Benutzungshandlung: 5. Einfuhr

• Einfuhr, zum Zwecke des Herstellens, Anbietens, 
Interkehrbringens oder Gebrauchens.

• Keine reine Durchfuhr

21.10.2013 8

Verbotene Benutzungshandlung: 6. Besitz

• Besitzen, zum Zwecke des Herstellens, Anbietens, 
Interkehrbringens oder Gebrauchens.

• Besitzen zum privaten Gebrauch ist erlaubt (§ 11 PatG)
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§ 9 PatG - Wirkung des Patents: Verfahren (II)

... jedem Dritten ist es verboten (Verbietungsrecht), ohne seine 
Zustimmung

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ( § 14 PatG) ist, 
anzuwenden oder, 
wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände 
offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens ohne 
Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ( § 14 
PatG) ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in 
Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten 
Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

21.10.2013 9

§ 9a, 9b und 9c

• Sonderregelungen im Hinblick auf die Benutzung von 
biologischem Material!

21.10.2013 10
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§ 10 PatG - Mittelbare Patentverletzung (I)

(1) ... es ist verboten .... 

• Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung 
beziehen, zur Benutzung der Erfindung ... Dritten anzubieten
oder zu liefern, 

• wenn der Dritte weiß oder es aufgrund der Umstände 
offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt
sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

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

21.10.2013 11

§ 10 PatG - Mittelbare Patentverletzung (II)

• Patentgefährdungstatbestand: Schutz im Vorfeld drohender Verletzung!
• Ein für die Erfindung erforderliches Mittel ist nicht ausreichend, es muss 

für die Erfindung wesentlich sein. Wesentlich ist das Mittel, wenn es 
ein:
– Merkmal des Patentanspruchs ist und
– sich vom Stand der Technik unterscheidet.

• Allgemein bekannte neutrale Teile (Nagel, Treibstoff ...) müssen 
patentgemäß angepasst („offensichtlich dazu geeignet und bestimmt“) 
sein

Beispiele mittelbare Patentverletzung:
• Lieferung einer ungeschützten Maschine zur Ausübung eines geschützten 

Verfahrens
• Lieferung von glaslosen Diarähmchen, die nach dem Einsetzen von 

marktüblichen Gläsern eine patentgemäße Vorrichtung darstellen

21.10.2013 12
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§ 11 PatG - Beschränkung der Wirkung des Patents 
(I)

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf ... 

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

– Zu nicht gewerblichen Zwecken

– Personen mit Privatsphäre  juristische Personen

– Häuslicher Bereich und Studienzwecke

2. Handlungen zu Versuchszwecken (Versuchsprivileg)

(Klinische) Versuche oder Studien zum Nachweis der Wirkung des 
Patents  Versuche um Weiterentwicklungen zu machen

2a. Nutzung von biol. Material zur Züchtung, Entdeckung u. 
Entwicklung einer neuen Pflanzensorte

2b. Studien und Versuche für arzneimittelrechtliche Genehmigungen

21.10.2013 13

§ 11 PatG - Beschränkung der Wirkung des Patents 
(II)

Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf  ... 

3. die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken 
aufgrund ärztlicher Verordnung sowie zugehörige Handlungen

4. den an Bord von Schiffen ... stattfindenden Gebrauch der 
Erfindung...;

5. den Gebrauch des Gegenstands der patentierten Erfindung ... in 
Luft- oder Landfahrzeugen ...;

6. in der internationale Zivilluftfahrt vorgesehenen Handlungen.

21.10.2013 14
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§ 12 PatG (1) - Vorbenutzungsrecht (VBR)

Die Wirkung des Patents tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der 
Anmeldung bereits im Inland

• die Erfindung in Benutzung genommen oder

• die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte. 

Dieser ist befugt, die Erfindung für die Bedürfnisse seines eigenen 
Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten auszunutzen. Die Befugnis 
kann nur zusammen mit dem Betrieb vererbt oder veräußert werden. 

Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorgänger die Erfindung vor der 
Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte für den Fall 
der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die 
Erfindung infolge der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Maßnahmen 
nach Satz 1 berufen, die er innerhalb von sechs Monaten nach der 
Mitteilung getroffen hat.

21.10.2013 15

§ 12 PatG - VBR II

• Erfindungsbesitz: Erfindungsgedanken der objektiv fertigen 
Erfindung

• Umsetzen / Betätigen der Erfindung in die Tat in DE, durch
– Benutzen  Benutzungshandlungen § 9 PatG; bei Öffentlichkeit 

der Benutzung kann dies der Patentierung (wegen mangelnder 
Neuheit, aber § 3 Abs. 5 Nr. 1 PatG) entgegenstehen, 
oder

– Erforderliche Anstalten treffen
 ernster Wille einer alsbaldigen Benutzung, z.B.:

• Herstellung von Werkstattzeichnungen
• Anfertigen von Modellen
• Vertragsverhandlungen/-abschluss mit einer Herstellerfirma
• Nicht ausreichend: Einreichung einer Patentanmeldung

21.10.2013 16
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§ 13 PatG - Staatliche Benutzungsanordnung

• Die Wirkung des Patents tritt bei Anordnung der Bundesregierung 
nicht ein, wenn die Erfindung im Interesse 

• der öffentlichen Wohlfahrt/Interesse

• der Sicherheit des Bundes

benutzt werden soll.

• Der Patentinhaber hat gegen den Bund Anspruch auf angemessene 
Vergütung. 

• Beispiel: Arzneimittel AIDS

21.10.2013 17

§ 139 PatG - Unterlassung / Schadensersatz

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung 
benutzt, kann vom Verletzten auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist 
dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen 
Schadens verpflichtet. 

Fahrlässigkeit: Außerachtlassung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt – Gewerbetreibender muss sich im 
Rahmen seiner Sorgfaltspflicht über Schutzrechte Dritter 
informieren

21.10.2013 18
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Erschöpfung I

• Patentinhaber hat nicht das Recht, für alle Zukunft den Verkehr der 
patentierten Gegenstände beeinflussen zu können. Das Patent verleiht nur 
einmal das Recht zu bestimmen, ob ein konkreter Gegenstand in den 
Verkehr kommt.

• Voraussetzung der Erschöpfung:

– Inverkehrbringen konkreter Gegenstände durch den Patentinhaber oder 
eines Dritten mit Zustimmung des Patentinhabers im Inland/EU

• Dadurch wird für die in den Verkehr gebrachten Gegenstände das Recht aus 
dem Patent verbraucht – der Patentinhaber hat seine „Früchte“ an diesen 
Gegenständen geerntet. Jeder Erwerber ist dann frei, diese Gegenstände 
beliebig zu benutzen (auch weiter zu verkaufen – aber nicht herzustellen!!!); 
der Patentinhaber kann den Verkehr dieser Gegenstände dann nicht mehr 
beeinflussen.

21.10.2013 19

Erschöpfung II - Vertriebshandlungen in der EU

• Grundsatz des freien Warenverkehrs innerhalb der EU 
(Art 28 EGV) 

• Inverkehrbringen innerhalb eines EU/EWR Landes durch 
Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung führt zur 
Erschöpfung innerhalb der gesamten EU:

 EU/EWR gilt als ein Land (Binnenmarkt)!

21.10.2013 20
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Einwand der Verjährung - § 141 PatG
• Allgemein gilt:

a) Ansprüche verjähren in 3 Jahren (§ 195, § 199 (1) BGB) mit Schluss des Jahres,
- in dem  der Anspruch entsandten ist (Rechtsverletzung / Zuwiderhandlung) und
- der Gläubiger Kenntnis der Verletzung hatte (also immer zum 31.12.)
 Frist beginnt aber mit jeder Verletzungshandlung neu an zu laufen!

b) Ohne Kenntnis der Verletzung idR in 10 Jahre ab Entstehung des Anspruchs  (§ 199 (3), 
(4) BGB)

• PatG (§ 141 PatG):

– Wie unter a) und b), aber auch: 

– Herausgabe einer „ungerechtfertigten Bereicherung“ möglich, mit Verjährung von 
10 Jahren ab Entstehung (idR = Verletzungshandlung), und zwar unabhängig davon, ob 
Patentinhaber Kenntnis hatte oder nicht (§ 141 S. 2 PatG, §852 BGB, mit §§ 818, 
819BGB)*

– Sonderfall:  ohne Rücksicht auf  Erstehung: 30 Jahre ab Verletzungshandlung. Beispiel: Herstellen von 
patentverletzenden Gegenständen ist eine Verletzungshandlung, die Bereicherung kann zeitlich viel 
später , zB durch einen Jahre späteren Verkauf ,entstehen

• Verjährung wird durch Verhandlung oder Klageerhebung gehemmt (§§ 203, 204 BGB)

• *vor der Schuldrechtsreform 2002 waren es 30 Jahre

Einwand der Verwirkung – 242 BGB

• Verspätete Geltendmachung von Ansprüchen in Folge besonderer Umstände 
verstößt gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB). (Temperaturwächter* BGH 
GRUR 2001, 323) 
Besonderer Umstände:
– Zeitmoment (mind. 5 Jahre) und
– Umstandsmoment: Verhalten des Verletzten lässt insbesondere 

erkennen, dass Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden, wobei 
anzunehmen ist, dass der Verletzte sich darauf eingerichtet hat 
(Verletzte hat Kenntnis der Verletzung und unternimmt nichts dagegen!) 
und dass der Verletzer einen redlichen Besitzstand erworben hat. 

– Wechselwirkung: Zeitmoment – Umstandsmoment
• Zeitmoment (z.B.14 Jahre*), dann ist  Umstandsmoment 

ausreichend
KOMMT NUR IN ABSOLUTEN AUSNAHMEFÄLLEN ZUM TRAGEN
 Verjährung, da bei Verjährung Verletzungshandlungen zu einem späteren 

Zeitpunkt weiterhin auftreten können!

21.10.2013 22
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Fall 1

Der Franzose F hat auf einer Messe in Stuttgart Bausätze für 
Gartenhäuser angeboten, die die erforderlichen Einzelteile samt 
Bauanleitung umfassen. Ein zusammengebautes Gartenhaus war 
nicht ausgestellt; anhand der Pläne erkennt der Patentinhaber P, 
dass das zusammengebaute Gartenhaus im Schutzbereich seines 
deutschen Patents liegt.

P hat mitbekommen, dass der Großhändler H 100, der Gärtner G
5 und der Rentner R einen Bausatz von F gekauft haben. 

P ärgert das und möchte etwas dagegen tun.

21.10.2013 23

Fall 2

Der Patentinhaber P stellt am 01.12.2005 erstmalig fest, dass das 
deutsche Möbelhaus D einen Tisch von der italienischen Firma I
anbietet, der einen Klappmechanismus aufweist. Der Mechanismus 
liegt im Schutzbereich seines deutschen Patents (Anmeldetag: 
1.10.2002; Veröffentlichung der Patenterteilung: 1.6.2003). Ein 
italienisches Patent hat P nicht.  

Auf Nachfrage bei I wird P mitgeteilt, dass die Tische seit dem 
01.9.2002 in Italien hergestellt werden. Offiziell angeboten wurden 
die Tische allerdings erstmalig in Deutschland und Italien zum 
01.11.2002.

Kann P erfolgreich gegen I und/oder D vorgehen?

21.10.2013 24
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Fall 3

Der Patentinhaber P hat ein Patent auf eine Förderrinne zum 
Transport von Kohlen. P stellt die Förderrinne her und verkauft sie 
an K. Nach einer Weile tritt Verschleiß auf, den K wie folgt 
beseitigen lässt:

a) Die beschädigten Teile werden von K durch Teile ersetzt, 
die K aus neuen Blechteilen herstellt; 

a) die beschädigten Teile werden durch Schweißen wieder 
einsatzfähig gemacht. 

Liegt eine Patentverletzung vor? 

21.10.2013 25

Fall 4

Der Patentinhaber P hat ein Patent für ein Verfahren zur 
Herstellung von Glaskugeln. Glaskugeln als solche werden in den 
Ansprüchen des Patents nicht beansprucht. P hat herausgefunden, 
dass eine Firma F Glaskugeln nach seinem patentierten Verfahren 
in Österreich herstellt und nach Deutschland liefert.

a) Kann P etwas dagegen unternehmen?

b) Was wäre, wenn F in Deutschland herstellen würde?

21.10.2013 26
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Fall 5

Der Patentinhaber P hat ein Patent und verkauft seine 
patentgemäßen Produkte ausschließlich an den Großhändler G, der 
die Produkte an Einzelhändler weiterverkauft. 
Eines Tages stößt P bei ebay auf patentgemäße Produkte, die dort 
als Originalware und originalverpackt angeboten werden. 

P möchte dies verhindern. Kann der das?

21.10.2013 27

Fall 6

Der Patentinhaber P hat ein Patent in DE. Er verkauf 
patentgemäße Gegenstände in der Türkei, in Italien und in DE. 

Aufgrund verschiedener Marktfaktoren sind die in der Türkei und 
in Italien verkauften Gegenstände einfacher in der Ausführung und 
deshalb auch deutlich billiger.

P stößt auf einen türkischen und einen davon unabhängigen 
italienischen Re-Importeur, die die Gegenstände des P zum 
Reimport nach DE in einer deutschen Fachzeitschrift anbieten. 

Kann P das verhindern?

21.10.2013 28
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IVR - Universität Stuttgart
Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht 
www.ivr.uni-stuttgart.de

Deutsches und europäisches Patentrecht 
(Gewerblicher Rechtsschutz I)

Prof. Dr. jur. Dipl.-Ing. Alexander Bulling, Patentanwalt 

Tel: 0711-248938-0  · Fax: 0711-248938-99 · bulling@dreiss.de

Kapitel 4: Zum Begriff der Erfindung

Schutzvoraussetzungen § 1 (1) PatG

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

Schutzvoraussetzungen: 

1. Erfindung: Aufzählung von Dingen, die keine Erfindungen sind / die vom 
Patentschutz ausgeschlossen sind, §§ 1, 1a, 2, 2a.  
 Gesetz enthält absichtlich keine Legaldefinition!

2. Neuheit: § 3 PatG

3. erfinderische Tätigkeit: § 4 PatG

4. gewerbliche Anwendbarkeit: § 5 PatG

Erfindung = unbestimmter Rechtsbegriff!
Anpassung des Stands der Erkenntnisse/Technik durch die Rechtsprechung 
(Mikroorganismen, Computerprogramme, Gentechnik, ...?).

21.10.2013 2
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Definition Erfindung

• Definition BGH (nach Schulte, PatG, 8. Aufl., § 1 Rn 18) : 

(1) Eine Erfindung ist eine technische Lehre.
(2) Dies setzt voraus, dass sie eine konkrete Handlungsanweisung gibt,

einen praktischen Nutzen hat;
(3) in wiederholbarer weise realisierbar (=ausführbar/fertig) ist und
(4) die technische Löschung einer technischen Aufgabe durch technische 

Überlegungen darrstellt. 

• BGH:  Eine Erfindung ist eine technische Lehre zum planmäßigen 
Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung 
eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung 
menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbar Folge des Einsatzes 
der beherrschbaren Naturkräfte ist (BGH GRUR 1969, 672 „Rote 
Taube“; BGH GRUR 1977, 96 „Dispositionsprogramm“).

21.10.2013 3

Keine Erfindungen gem.  § 1 (3), (4) PatG 

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere 
nicht angesehen:
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und 

mathematische Methoden;
2. ästhetische Formschöpfungen;
3. Pläne, Regeln und Verfahren 

- für gedankliche Tätigkeiten, 
- für Spiele oder 
- für geschäftliche Tätigkeiten sowie 
Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen.

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

21.10.2013 4



21.10.2013

3

21.10.2013 5

Keine Erfindungen § 1 (3) PatG

Entdeckungen (als solche):
Entdecken ist das reine Auffinden von etwas Vorhandenem, das bisher nicht 

bekannt war, 
• z. B. Röntgenstrahlen, 
• Magnetnadel dreht sich nach Norden
• Naturgesetze (F=m*a, e=m*c2) 
• Vorhandensein chemischer/biologischer Stoffe in der Natur

 Es liegt keine Lehre zum Handeln vor 
 Erfindung: Entdeckung + Anwendung (= Aufgabe u. Lösung):

• Röntgenstrahlen zum Sichtbarmachen von verdeckten Gegenständen
• Kompass
• Isolierung oder Herstellung des Stoffs ist ausreichende Lehre!

21.10.2013 6

Wissenschaftliche Theorien (als solche): 
Abstrakte Vorstellung über Zusammenhänge von 

Erscheinungen/Tatsachen
Reine Erkenntnis: also keine technische Natur!

Mathematische Methoden (als solche):
 sind unabhängig von jeder Anwendung 
 keine technische Natur!

1+1 = 2 
aber: mathematische Formeln mit Anwendung (zur Lösung einer 
Aufgabe)

Keine Erfindungen § 1 (3) PatG
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Keine Erfindungen § 1 (3) PatG

Ästhetische Formschöpfungen:
 Reine ästhetische Wirkung (Design)  Design+Funktion: Spoiler. 

Sonderschutzrechte: Geschmacksmuster  ( USA: Design Patent)

Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele 
oder für geschäftliche Tätigkeiten (als solche!)

 Reine Anweisungen an den menschlichen Geist sind nicht schutzfähig, 
da die technische Natur fehlt. 

 Menschliche Verstandestätigkeit soll nicht dem Patentschutz 
unterliegen.
Z.B.: Gebrauchsanweisung, Monopoly nicht schutzfähig ( USA), 
Noten- oder Kurzschrift, Unterrichtsmethode, Tabellenblatt 

 Geschäftsmethoden: grundsätzlich nein, ggfs. zusammen mit 
Programm oder Computer (s.u.) 

21.10.2013 8

Monopoly-Patent 
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Programme für Datenverarbeitungsanlagen (DV) 
§ 1 (3) Nr. 3 PatG:

Computerprogramme als solche!:

Urheberrechtlicher Schutz gem. EU-Richtlinie 91/250 vom 14.5.1991

– Schutz als literarisches Werk (Art. 1 (1) UrhG).

– Schutzvoraussetzung: Individuelles Werk als Ergebnis der eigenen 
geistigen Schöpfung des Urhebers (Art. 1 (3) UrhG).

– Kein Schutz für Ideen und Grundsätze, die irgendeinem Element 
eines Computerprogramms zugrunde liegen (Art. 1 (2) UrhG); 

– Funktionalität eines Computerprogramms und die 
Programmiersprache sind nicht urheberrechtlich geschützt (EuGH 
2.5.2012, C406/10)

– in erster Line reiner Kopier- und Darstellungsschutz! 

 Umgesetzt in §§ 69a bis 69g UrhG

21.10.2013 10

Historischer Hintergrund: 
DPMA und EPA hatten bei Inkrafttreten des PatG/EPÜ (1981/1977) 
keine Möglichkeit Computerprogramme zu recherchieren ( USA)!
 Nicht mehr zeitgemäß!

Problem:

– Was ist als "Erfindung" im Hinblick auf CP und DVA anzusehen?

– Technischer Charakter?

– Was ist unter "als solche" zu verstehen? 

– Eine europaweite Regelung wäre wünschenswert!

Patentschutz für computerimplementierte Erfindungen?
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Exkursion: EU-Richtlinie / EU-Verordnung

• EU-Richtlinie: muss vom nationalen Gesetzgeber innerhalb einer 
vorgegebenen Frist in nationales Recht umgesetzt werden, d.h. die einzelnen 
Mitgliedsstaaten müssen entsprechende Gesetzte erlassen / bestehende 
ändern

– EU-Biotechnologie-Richtlinie zur Anpassung der nat. Patentgesetzte 
(Umsetzung in DE: Feb. 2005)

– EU-Geschmacksmuster-Richtlinie (Umsetzung in DE: Juni 2004)

– Dienstleistungsrichtlinie (2006)

• EU-Verordnung: Ist unmittelbar geltendes Recht und muss deshalb nicht 
von den Mitgliedsstaaten in nationale Gesetzte umgesetzt werden

– Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (58 im Beck Text)

– Gemeinschaftsmarkenverordnung

– Verordnung  über ein einheitliches EU Patent (noch nicht existent!)

21.10.2013 12

EU-Richtlinie für computer-implementierte Erfindungen

• 20.02.2002: Vorschlag EU-Kommission 
• 24.09.2003: EU-Parlament billigt den Entwurf in erster Lesung mit 90 

Änderungsanträgen
• 18.05.2004: Rat der ständigen Vertreter legt einen 

gemeinsamen, überarbeiteten und weitgehend an die Praxis des EPA
angepassten Standpunkt vor

• 6.7.2005: Zweite Lesung im EU-Parlament gescheitert. 
Das Europäische Parlament weist den gemeinsamen Standpunkt des 
Rates zurück; das Rechtsetzungsverfahren ist abgeschlossen. 

 Eine Harmonisierung auf EU-Ebene wird nicht stattfinden!
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Pressemitteilung - Berlin, 06. Juli 2005 
EP weist Standpunkt zu computerimplementierten Erfindungen zurück

Das Europäische Parlament hat heute den 
Gemeinsamen Standpunkt des Ministerrates vom 7. 
März 2005 zum „Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlamentes und des Rates über die 
Patentierbarkeit computerimplementierter 
Erfindungen“ zurückgewiesen. Das intensiv und 
kontrovers diskutierte Rechtsetzungsvorhaben, das 
den Rechtsrahmen für die Patentierbarkeit 
computerimplementierter Erfindungen EU-weit 
harmonisieren sollte, ist damit gescheitert. 
„Die Bundesregierung hat sich für eine 
einvernehmliche Lösung zwischen dem Ministerrat 
und dem Europäischen Parlament eingesetzt und die 
Forderungen des Deutschen Bundestages zu den 
Voraussetzungen der Patentierbarkeit und zur 
Interoperabilität unterstützt“, sagte 
Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. „Nach der 
heutigen Ablehnung des Gemeinsamen Standpunktes 
ist das Rechtsetzungsvorhaben ergebnislos beendet.“  
Damit bleibt es in Deutschland bei der geltenden 
Rechtslage – insbesondere bei der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zur Erteilung von Patenten. Diese 
ist dadurch geprägt, dass die

Patentierung von Algorithmen oder bloßer 
Geschäftsmethoden ausgeschlossen ist. Das deutsche 
Patentrecht schützt Computerprogramme nicht "als 
solche" – weder als Quellcode, Objektcode noch in 
irgend einer anderen Form. Etwas anderes gilt für 
technische Erfindungen, bei denen auch ein 
Computerprogramm eine Rolle spielt. In diesen 
Fällen ist das Computerprogramm aber nur einer von 
mehreren Bestandteilen der Erfindung, die in ihrer 
Gesamtheit geschützt wird.  
„Die am Patentschutz interessierten Erfinder und 
Unternehmen haben sich in Deutschland unter diesen 
rechtlichen Rahmenbedingungen bisher ebenso gut 
entwickeln können wie die nach dem Open-Source-
Modell arbeitenden Softwareentwickler. Ich gehe 
davon aus, dass dies bei unveränderter Rechtslage 
auch weiterhin der Fall sein wird“, betonte Zypries. 

Herausgegeben vom Referat Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums der 
Justiz
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Computerimplementierte Erfindungen:
Keine Gewichtung in technische und 

nichttechnische Merkmale

Die Erfindung betraf eine Anzeigevorrichtung für die Parameter eines 
Tauchgangs. Gespeicherte/gemessene Daten werden in Abhängigkeit von 
den durchtauchten Tiefen/Zeiten so verknüpft, dass erforderliche 
Gesamtauftauchzeiten und Dekompressionsaufenthalte errechnet und anzeigt 
werden. 

Technischer Charakter bejaht aufgrund der engen Beziehung der eingesetzten 
Rechenregeln mit technischen Mitteln wie Anzeigevorrichtung, Speicher, 
Auswerte- und Verknüpfungsstufe, Tiefen- und Zeitmesser. 

„Bei der Prüfung auf den technischen Charakter ist auf die Gesamtbetrachtung 
aller Merkmale des Patentanspruchs abzustellen.“

(Tauchcomputer BGH 1992) 
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Computerimplementierte Erfindungen:
Programmgesteuertes technisches Verfahren 


Programm als solches

Die Erfindung betraf ein programmgesteuertes technisches Verfahren in 
Form eines Zwischenschritts im Herstellungsprozess von Silizium-Chips. 

Die Erfindung ist nach ihrer Zweckbestimmung Teil einer aktuellen 
Technik und beschränkt sich nicht auf ein gedankliches Konzept. 

Eine konkrete Kenntnis der schaltungstechnischen Zusammenhänge von 
Silizium-Chips ist erforderlich; technischer Charakter ist gegeben.

„Programmgesteuertes technisches Verfahren –
Notwendigkeit konkreter technischer Überlegungen“

(Logikverifikation BGH 1999  T976/92, v. 31.5.94)

21.10.2013 16

Computerimplementierte Erfindungen:
Programmierter Computer hat technischen Charakter

Hier: Digital-Anzeigevorrichtung für natürliche Sprache, die Sätze 
eines eingegebenen Texts in syntaktische Einheiten zerlegt und 
mögliche linguistische Beziehungen zwischen diesen auf ihre 
sprachliche Korrektheit prüft. Gegebenenfalls wird dem Benutzer eine 
Auswahl mehrerer korrekter Bezeichnungen ermöglicht; wenn er 
keine Wahl trifft, wird selbständig eine Auswahl getroffen. 

Fraglich war, inwieweit bei der Prüfung der Schutzfähigkeit Elemente 
ohne technischen Charakter zu berücksichtigen sind. Gem. BGH 
"Tauchcomputer“ ist gesamter Erfindungsgegenstand unter 
Einschluss einer etwaigen Rechenregel zu berücksichtigen.

„Technischer Charakter für programmierten Computer als 
Vorrichtungen bejaht“ 

(Sprachanalyseeinrichtung, BGH 2000;  T1002/92, T931/95)



21.10.2013

9

21.10.2013 17

Computerimplementierte Erfindungen:
Kein Computerprogramm „als solches“

• Die Anmeldung betraf ein Verfahren für eine bestimmte 
Ladestrategie eines nur eine Auswahl von Speicherseiten 
umfassenden Speichers, nämlich eines Seitenpuffers für die dem 
bevorzugten Zugriff unterliegenden Seiten (BGH Seitenpuffer 1992)
„Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die 
Funktionsfähigkeit der DVA als solche betrifft und damit das 
unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente ermöglicht“

• Ein allein beanspruchtes Computerprogramm ist nicht 
ausgeschlossen, wenn es beim Ablauf in einem Computer einen 
weiteren technischen Effekt bewirkt, der über die "normale" 
physikalische Wechselwirkung zwischen ihm und dem Computer 
hinausgeht. (Computerprogrammprodukt T1173/97; BGH Suche 
fehlerhafte Zeichenkette, 2001)
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Computerimplementierte Erfindungen:
Zum „Weiteren technischen Effekte“

Weitere technische Effekte, z.B.

– Steuerung eines gewerblichen Verfahrens, 

– Verarbeitung von Gegenstände verkörpernden Daten

– interne Funktionsweise des Computers selbst oder seiner 
Schnittstellen 

Und z.B.

– die Effizienz oder Sicherheit

– die Verwaltung der erforderlichen Computerressourcen oder 

– die Datenübertragungsgeschwindigkeit

verbessern.
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Fazit computerimplementierte Erfindungen I

Kriterien zur technischen Natur der Erfindung (niedrige Hürde!)

• Keine Gewichtung in technische und nichttechnische Merkmale

• Es müssen Merkmale mit technischem Charakter vorhanden sein, die 
auch für rein nichttechnische Zwecke oder zur Verarbeitung 
nichttechnischer Informationen dienen können

• Programmgesteuertes technisches Verfahren (es werden technische 
Effekte erzielt/technische Überlegungen sind notwendig)  Programm 
als solches

• Programm mit weiterem technischen Effekt  Programm als solches

• Vorrichtung/System (Computer, Datenträger mit Programm) ist per se 
ein technischer Gegenstand

Aber: Problem der „erfinderischen Tätigkeit“ (höhere Hürde!) s. auch 
Kapitel 5!

• Zur Lösung eines der Erfindung zugrundeliegenden objektiven 
Problems bedarf es eines technischen Beitrags zum Stand der 
Technik. 

• Zur Lösung des Problems dürfen nur die Merkmale berücksichtigt 
werden, die zum technischen Charakter beitragen (EPA T641/00). 
Lösen nur „nichttechnische Merkmale“ die Aufgabe/das Problem, so 
liegt kein Beitrag zum Stand der Technik vor und es fehlt zumindest 
an einer erfinderischer Tätigkeit. (Mit anderen Worten: Welches 
Problem lösen die technischen Merkmale? Ist diese Lösung nahe 
liegend?)

• Beispiel: Computer mit einem Programm zur für rein 
betriebswirtschaftliche Abläufe!?
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Fazit computerimplementierte Erfindungen II
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Keine Erfindungen § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG

… Wiedergabe von Informationen (als solche):

Tabellen, Formulare, Bilderbücher, Nachrichteninhalte …

 Flächenmuster zur Anweisung an menschlichen Geist! 

Aber: Datenträger oder zustandsabhängige Anzeige eines Geräts

21.10.2013 22

Patentschutz für Biotechnologische Erfindungen –
EU-Biotechnologie-Richtlinie

• Richtlinie geht auf 1988 zurück, wurde nach 10 Jahren Diskussion 
1998 verabschiedet

• Umsetzungsfrist 2001: Deutschland wurde vom EuGH wegen 
Nichtumsetzung der RiLi verurteilt (Okt. 2004).

• Umsetzung in DE im Feb. 2005: Änderung PatG §§ 1,1a,2,2a,9a ff. 
• Ziel: ethische Grenzen der Patentierung konkretisieren!
• Die Richtlinie regelt unter anderem:

– Tier- und Pflanzenarten können patentiert werden, wenn die 
Anwendung nicht auf eine bestimmte Sorte oder Art beschränkt ist

– die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines 
Gens muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden –
Funktion/Wirkung des Gens muss angegeben werden

– Klonen von Menschen sowie Eingriffe in Keimbahn verstoßen gegen die 
öffentliche Ordnung/guten Sitten 
 Wichtig: z.B. Embryonenschutzgesetz (ist das ausreichend?)
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Erfindung § 1 (2) PatG: Biologisches Material

(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt,

- wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material (s. § 2a (3) Nr.1 
PatG) besteht oder dieses enthält, oder

- wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder 
bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, 

zum Gegenstand haben.

Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus 
seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann 
Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden 
war.

• Biol. Material: s. § 2a (3) PatG: alle vermehrbaren Bestandteile der 
belebten Natur 

• Schutz auch für schon vorhandenes Material, da die Isolierung oder 
Herstellung eine technische Lehre (Aufgabe und Lösung) darstellt 
( Entdeckung)!

21.10.2013 23
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§ 1a PatG – menschlicher Körper / Gene (I)

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

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

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

(4) Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, 
deren Aufbau mit dem Aufbau einer natürlichen Sequenz oder Teilsequenz 
eines menschlichen Gens übereinstimmt, so ist deren Verwendung, für die 
die gewerbliche Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in 
den Patentanspruch aufzunehmen.
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• Menschlicher Körper: nicht patentfähig
– Klarstellung der bisherigen Rechtslage

Art. 1 (1) GG: 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“

– Der Mensch soll nicht „schutzfähig“ oder gar eine 
„Patentverletzung“ sein können!

• Bestandteile des menschlichen Körpers können patentfähig sein, 
(Körperflüssigkeiten, Gewebe, Zellen, Proteine, Gene...) wenn sie 
isoliert sind oder sonst gewonnen werden können.

• Gene: 
– Funktion des Gens muss angegeben werden
– Bei menschlichen Genen: Funktion muss in Patentanspruch –

Einschränkung des Schutzbereichs?!

§ 1a PatG – menschlicher Körper / Gene (II)

21.10.2013 26

§2 (1) PatG – Öffentliche Ordnung u. Gute Sitten

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

Maßgebliches Kriterium:
 öffentliche Ordnung: Tragende Grundsätze der Rechtsordnung
 guten Sitten: Anstandsgefühl der gerecht und billig Denkenden / 

Menschenwürde, Maßstäbe können sich ändern (Sexualmoral)

 Verstoß gegen Gesetz oder Verwaltungsvorschrift genügt nicht; 
Erfindung darf dann ggfs. nicht benutzt werden, obwohl ein Patent 
erteilt wird (§9 S.1 PatG …im Rahmen des geltenden Rechts …).
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§2 (2) PatG – Ausnahmen Patentschutz

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt für

1. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

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

3. die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen 
oder kommerziellen Zwecken; 

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

Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden 
Vorschriften des Embryonenschutzgesetzes maßgeblich. 
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§ 2a (1) 1. - Pflanzen und Tiere

(1)Patente werden nicht erteilt für : 
1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen 
biologische Verfahren (s. § 2a (3) Nr.1 PatG wie Kreuzung oder 
Selektion ) zur Züchtung von Pflanzen und Tieren.

 Was sind im Wesentlichen biologische Verfahren: ein Verfahren zur Züchtung 
von Pflanzen oder Tieren, das vollständig auf natürlichen Phänomenen wie 
Kreuzung oder Selektion beruht (Siehe auch  EPA „Brokkoli“ und „Tomate“ 
Patent: G2/07 und G1/08 EP1069819, EP1211926)

 Pflanzensorten oder Tierrassen; Züchtungsverfahren 
Historische Entwicklung: PatG soll „traditionellem“ Züchterrecht (genetische 
Modifikation) nicht entgegenstehen ( gentechnische Verfahren, unnatürliche 
Abfolge biologischer Schritte, ungeschlechtliche Verfahren (Klonen))

 Tierrasse: Gruppe mit gemeinsamen Erbanlagen (Art, Rasse, Schlag, Stamm, 
Zucht, Familie, Individuum); rassenübergreifende Tiergruppen sind schutzfähig. 

 Pflanzensorte: Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons:  mit 
homogenen und stabilen Merkmalen (s. § 2a (3) Nr.1 PatG);
durch Sortenschutzgesetzt (Bundesamt für Sortenschutz) schutzfähig!



21.10.2013

15

21.10.2013 VL 4 29

§ 2a (2) - Pflanzen und Tiere

(2) Patente können erteilt werden für Erfindungen,
1. deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die 

Ausführung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte 
Pflanzensorte oder Tierrasse beschränkt ist;

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

§ 1a Abs. 3 gilt entsprechend.

 Pflanzen und Tiere (gentechnologisch verändert) sind schutzfähig!

 Mikrobiologische Verfahren und daraus gewonnene Erzeugnisse sind 
schutzfähig! 

 Funktion/Zweck muss bei Genen angebeben werden!

21.10.2013 29
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§ 2a (1) 2. - Chirurgischen oder therapeutischen 
Behandlungsverfahren und Diagnostizierverfahren

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

• Ausübung des Arztberufs durch Patente soll nicht eingeschränkt 
werden. Heil- oder Diagnoseverfahren außerhalb des Heilzwecks sind 
schutzfähig

• Schutzfähig sind: Kosmetikverfahren, Tätowierverfahren

• Nicht schutzfähig sind: Glatzenoperation (?), Einrenkverfahren 
gebrochener Knochen, Transplantations- und Implantationsverfahren 
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DE 2842179 Hybrid Kartoffel Tomate

Patentansprüche 

1. Reproduzierbares Verfahren zur Züchtung von somatischen Hybriden aus Kartoffeln und 
Tomaten, dadurch gekennzeichnet, dass Protoplasten, hergestellt aus Gewebeteilen von 
Kartoffeln, mit Protoplasten, hergestellt aus Gewebeteilen von Tomaten, fusioniert werden, 
wobei (a) die aus Kartoffeln hergestellten Protoplasten die gleiche Anzahl von 
Chromosomen aufweisen wie die aus Tomaten hergestellten Protoplasten und (b) zur 
Kultur der Fusionsprodukte eine8p-Kulturflüssigkeit nach Kao und Michayluk, beschrieben 
in der Zeitschrift Planta (Berlin) 126, 105 bis 110 (1975),  jedoch ohne Riboflavin, 
eingesetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die eingesetzten 
Kartoffel-Protoplasten als auch die Tomaten-Protoplasten dihaploid sind.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass man einerseits 
dihaploide Protoplasten von Kartoffeln, die man aus der dihaploiden Linie HH 258 von 
Solanum tuberosum L. erhalten hat, und andererseits dihaploide Mesophyll-Protoplasten 
von Tomaten, hergestellt aus Lycopersicon lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) Alef, 
"mutant yellow green6".einsetzt. 
4. Hybriden, gezüchtet nach Anspruch 1 bis 3.
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Fälle

Fall 1:
Es soll ein Verfahren zum Züchten einer Taube mit rotem Gefieder 
geschützt werden. Die Taube soll gegenüber anderen Tauben gleicher Farbe 
wesentlich größer sein, eine wesentlich größere Spannweite der Flügel 
aufweisen, deren Gefiederfarbe soll wesentlich verschönt und verintensiviert 
sein und deren Ballon im Verhältnis zur Körpergröße extrem groß sein. 
Das Verfahren kennzeichnet sich dadurch, dass ein "Altdeutscher Kröpfer" 
in erster Stufe mit einer "Roten Römertaube" gekreuzt wird, die aus dieser 
Kreuzung hervorgegangenen Tauben auf Größe und Farbe selektioniert 
werden, ein ausgewähltes Produkt dieser Kreuzung in zweiter Stufe mit 
einem "Roten Hessenkröpfer" gekreuzt wird und die aus dieser Kreuzung 
nach abermaliger Auslese hervorgegangene Taube in dritter Stufe mit 
einem "Altdeutschen Kröpfer" rückgekreuzt wird. 
Ist ein derartiges Verfahren eine Erfindung im Sinne des PatG? 
(BGH GRUR 1969, 672 Rote Taube).
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Fälle

Fall 2:
Ein Erfinder entwickelt einen bestimmten Virus, der als Impfstoff 
gegen Tollwut geeignet ist. Der Erfinder gelangte durch eine Reihe 
von - für ihn leider nicht mehr nachvollziehbaren - Versuchen zu 
dem Virus. 
Handelt es sich bei dem Virus für die Anwendung zur Bekämpfung 
von Tollwut um eine Erfindung? (BGH GRUR 1987, 23 
Tollwutvirus).

Fall 3:
Ein Hobbykoch hat ein neues Rezept entwickelt und möchte sich 
dieses patentieren lassen. Liegt eine Erfindung vor; macht hier 
Patentschutz Sinn? (GRUR 1966, 249 Suppenrezept).
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Fälle

Fall 4:
Die Lehre betrifft ein Verfahren, das angibt, wie ein Geldautomat mit 

Hilfe einer Scheckkarte bei der Bank zu bedienen ist, mit folgenden 
Schritten:

– Schieben der Scheckkarte in den Automaten
– Lesen der auf der Scheckkarte gespeicherten Daten
– Passwort Eingabe
– Datenabgleich Scheckkarte und Passwort
– Kontenidentifizierung
– Daten korrekt: Rückgabe Scheckkarte und Geldauszahlung
– Daten inkorrekt/Konto gesperrt: Einbehalt der Scheckkarte 

Ist ein derartiges Verfahren eine Erfindung im Sinne des PatG? 
(EPA, T 854/90-Kartenleser, GRUR Int. 1994, 23). 
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Fälle

Fall 5:
Kombiniete Km/h-Drehzahl-Anzeige. 
Erfindung in Sinne des PatG?
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Fälle

Fall 6:

Erfindung im Sinne des PatG? 

a) Ein Verfahren, bei dem aus Einsatzdaten eines medizinischen 
Geräts, aus der Vergütung seines Betreibers und aus 
kalkulatorischen Kosten seine Rentabilität berechnet wird;

b) Konkrete Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens

Fall 7:

Der Erfinder A hat ein Perpetuum Mobile erfunden und möchte 
dafür ein Patent bekommen. Ist dies möglich? 
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62 DE-Dokumente in der Datenbank!






























