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AUS UNSERER KANZLEI

Abonnement unserer Informationsbroschiiren:
Die elektronische Ausgabe unserer Informationsbroschii-
ren kann auf www.patus.org kostenlos abonniert werden.

Vortrage zum gewerblichen Rechtsschutz:

Unsere Kanzlei halt Vortrdge zum gewerblichen Rechts-
schutz. Wenn Sie in diesem Bereich einen Vortragsredner
suchen, kdnnen Sie sich gerne an uns wenden.

Bereits erschienene Informationsbroschiiren:

GR 1/09: Das reformierte Verfahren der Meldung und
Inanspruchnahme von Arbeitnehmererfindungen

GR 1/10: Neuheit und erfinderische Tatigkeit

GR 2/10: Marken und weitere Kennzeichen

GR 1/11: Werbung mit Schutzrechten

GR 2/11: Einfihrung in die Recherche nach technischen
Schutzrechten

GR 3/11: Schutz von industriellem Design

GR 1/12: Ausschluss der Patentierbarkeit

GR 2/12: Internationale Patentanmeldungen im Rahmen
des Patentzusammenarbeitsvertrags

Die bereits erschienenen Informationsbroschiiren kénnen
gratis auf unserer Homepage www.patus.org herunter-
geladen werden.

Informationen fiir Anmelder:

Unsere neue elektronische Broschire ,Informationen fir
Anmelder” hinsichtlich unserer Dienstleistungen im Zu-
sammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen kann gratis
per E-Mail an request@patus.org angefordert werden.

Rechtsgrundlagen:

- Patentgesetz (PatG)

www.gesetze-im-internet.de/patg/

- Patentverordnung (PatV)

www.gesetze-im-internet.de/patv/

- Ausfiihrungsordnung zum europdischen Patentiiberein-
kommen (AusfO EPU)
www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/ma2

- Protokoll Giber die Auslegung des Artikels 69 EPU
www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/d/ma2a

MERKE:

Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmel-
dung wird durch den Inhalt der Patentanspriiche be-
stimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche heranzu-
ziehen. Eine Patentverletzung liegt grundsatzlich nur
dann vor, wenn eine Verletzungsform samtliche Merk-
male eines Patentanspruchs in identischer oder dqui-
valenter Weise verwirklicht. Ein Teilschutz soll bisher in
keinem konkreten Fall gebilligt worden sein.

Bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung ist darauf
zu achten, dass das spatere Streichen eines Merkmals
in einem Haupt- oder Nebenanspruch nicht erforder-
lich ist. Auerdem soll die Erfindung in der urspriingli-
chen Patentanmeldung moglichst umfassend beschrie-
ben sein, denn nur in der Patentanmeldung urspriing-
lich offenbarte Merkmale kdonnen in die Patentanspri-
che aufgenommen werden und einen Schutz begriin-
den. In der Regel sollte bei der Einreichung einer Pa-
tentanmeldung ein weiter Schutzbereich beansprucht
werden, denn der Schutzbereich kann im Erteilungs-
verfahren durch Aufnahme von weiteren Merkmalen in
den Hauptanspruch oder die Nebenanspriiche noch
beschrankt, aber nachtraglich nicht erweitert werden.
Ist die in einer Nachanmeldung beanspruchte Erfin-
dung gegeniber der in der friheren Anmeldung bean-
spruchten Erfindung erweitert, ist die Prioritat insoweit
unwirksam. Die Nachanmeldung hat dann nicht den
Zeitrang der friiheren Anmeldung, sondern des Anmel-
detags der Nachanmeldung. Wenn der Patentinhaber
seine Erfindung vor diesem Anmeldetag offenbart hat,
kann diese Offenbarung der Patentanmeldung neu-
heitsschadlich entgegenstehen, so dass der Totalver-
lust droht.

STAATLICHE FORDERUNG FUR KLEINE UND MITTEL-
STANDISCHE UNTERNEHMEN

Fir die Anmeldung von Patenten gibt es fir kleine und
mittelstdndische Unternehmen unter bestimmten
Voraussetzungen staatliche Férderung. Mehr Informa-
tion finden Sie zu diesem Thema auf www.patus.org
unter Forderung.




Liebe Leserin, lieber Leser,

ein Patent soll dem Inhaber einerseits einen angemesse-
nen Schutzbereich gewdhren und andererseits den Adres-
sat informieren, wie weit sich sein Schutzbereich erstreckt,
um so der Offentlichkeit Rechtssicherheit zu bieten. Auf-
grund der praktischen Schwierigkeit, den angemessenen
Schutzbereich eines Patents genau festzulegen, steht das
Gebot der Rechtssicherheit jedoch mit dem personlichen
Interesse des Inhabers an einem angemessenen Schutzbe-
reich im Konflikt. Im Laufe der Zeit hat sich die Gewichtung
dieser beiden Interessen zugunsten des Interesses der
Offentlichkeit verschoben. Dadurch ist die Bedeutung der
Formulierung von Patentanspriichen, deren Inhalt den
Schutzbereich des Patents bestimmt, stark gewachsen.
Diese historische Entwicklung zeigt, dass der Schutzbereich
eines Patents nicht von sich aus offensichtlich ist. Vielmehr
erfordert dessen Bestimmung die Anwendung und Ausle-
gung geltenden Rechts. Die rechtssichere Formulierung
von Patentanspriichen bildet einen Schwerpunkt der pa-
tentanwaltlichen Tatigkeit und wird von patentrechtlichen
Laien oft unterschatzt.

Die vorliegende Informationsbroschiire erlautert verschie-
dene Aspekte im Zusammenhang mit Patentanspriichen,
die jedermann bekannt sein sollten, der im Laufe seines
Berufslebens mit Patenten in Beriihrung kommt, und be-
fasst sich insbesondere mit dem Schutzbereich von Pa-
tenten, der Anderung von Patentanspriichen und der Prio-
ritdtsbeanspruchung. Die Ausfiihrungen gelten im Wesent-
lichen gleichermallen fir Gebrauchsmuster, was im Fol-
genden nicht explizit erwahnt wird.

Wir winschen Ihnen eine informative Lekture.

Dr. Urs N. Straube
Diplom-Physiker, Patentanwalt,
European Patent, Trademark,
and Design Attorney



PATENTANSPRUCHE
I. Formen und Kategorien von Patentanspriichen

Patentanspriiche kdnnen vor dem Deutschen Patent- und
Markenamt gemdR § 9 | PatV einteilig oder zweiteilig ab-
gefasst sein, wahrend die Patentanspriiche vor dem Euro-
pdischen Patentamt gemaR R. 43 AusfO EPU in der Regel
zweiteilig abgefasst sein sollen. Im Gegensatz zur einteili-
gen Fassung weist die zweiteilige Fassung einen oberbeg-
rifflichen und einen kennzeichnenden Teil auf. Der Vorteil
der einteiligen Fassung gegenulber der zweiteiligen Fassung
besteht darin, dass die Merkmale im logischen Zusam-
menhang angeordnet werden kdnnen. GemaR § 9 Il PatV
sind in der zweiteiligen Fassung im oberbegrifflichen Teil
Merkmale anzugeben, die aus einer Entgegenhaltung (dem
nachstliegenden Stand der Technik) bekannt sind, wahrend
in dem kennzeichnenden Teil die weiteren Merkmale auf-
zunehmen sind, fiir die in Verbindung mit den Merkmalen
des Oberbegriffs Schutz begehrt wird. Der kennzeichnende
Teil wird durch ,, dadurch gekennzeichnet, dass“ oder ,,ge-
kennzeichnet durch” eingeleitet. Die in den Patentanspri-
chen angegebenen Merkmale sollen nach § 9 IX PatV mit
Bezugszeichen versehen sein. Ein Beispiel fir einen
zweiteiligen Hauptanspruch ist im Abschnitt V angegeben.

GemaR § 9 IV PatV sind im ersten unabhdngigen Patentan-
spruch (Hauptanspruch) die wesentlichen Merkmale der
Erfindung anzugeben. Die weiteren unabhangigen Patent-
anspriiche werden als Nebenanspriiche bezeichnet und
kénnen gemalRk § 9 V PatV eine Bezugnahme auf vorange-
hende Patentanspriiche enthalten. Zu jedem unabhéangi-
gen Haupt- oder Nebenanspruch konnen gemall § 9 VI
PatV mehrere abhangige Unteranspriiche aufgestellt wer-
den. Die abhdngigen Unteranspriiche kénnen von mehre-
ren Patentanspriichen abhidngen und schlieRen die Merk-
male der Patentanspriiche ein, von denen sie abhangen.
Die Patentanspriiche, von denen andere Patentanspriiche
abhidngen, konnen selbst wiederum von weiteren Patent-
anspriichen abhangen.



GemaR § 9 PatG schitzt das Patent Erzeugnisse oder Ver-
fahren. Demnach fallen Patentanspriiche entweder in die
Kategorie eines Erzeugnisanspruchs oder eines Verfah-
rensanspruchs. Erzeugnisse sind korperliche Gegenstande
wie beispielsweise Sachen, Vorrichtungen, Stoffe oder
biologische Materialien und kénnen auch aus mehreren
Bestandteilen bestehen. Unter Verfahren fallen Herstel-
lungsverfahren und Arbeitsverfahren. Verwendungsan-
spriiche zdhlen zu den Verfahrensanspriichen, weil sie ein
Erzeugnis oder ein Verfahren fir eine neue Verwendung
geeignet machen. Die Nebenanspriiche beziehen sich auf
ein anderes Erzeugnis oder Verfahren als der Hauptan-
spruch. Der Hauptanspruch und die Nebenanspriiche miis-
sen gemaR § 5 V PatV die Einheitlichkeit wahren, d.h. sie
missen durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee
miteinander verbunden sein.

Il. Schutzbereich von Patentanspriichen

Gemal § 14 PatG wird der Schutzbereich des Patents und
der Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentanspri-
che bestimmt. Inhalt bedeutet Sachgehalt und nicht Wort-
laut der Patentanspriiche. Die Beschreibung und die Zeich-
nungen sind jedoch zur Auslegung der Patentanspriiche
heranzuziehen. Aullerdem ist das Protokoll Uber die Ausle-
gung des Artikels 69 EPU zu beriicksichtigen. Die Patentan-
spriiche sind dabei riickwirkend jeweils in der letzten Fas-
sung, die durch eine patentamtliche oder gerichtliche Fas-
sung festgelegt wurde, giltig. Merkmale, die nur in der
Beschreibung und der Zeichnung enthalten sind, begriin-
den keinen Schutz. Eine konkrete Ausfiihrungsform in der
Beschreibung und der Zeichnung beschrankt den Schutzbe-
reich nicht. Da die Haupt- bzw. Nebenanspriiche den wei-
testen Schutzbereich haben, liegt eine Patentverletzung
nicht vor, wenn ein Verletzungsgegenstand unter keinen
der Haupt- bzw. Nebenanspriiche fallt. Um eine Verletzung
zu beurteilen, reicht es also aus, die Haupt- bzw. Nebenan-
spriiche zu betrachten.

Die Bestimmung des Schutzbereichs erfolgt in zwei Stufen.
Zunachst wird Uberprift, ob ein Verletzungsgegenstand
unter den Wortsinn der Patentanspriiche fillt (identische
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Benutzung). MaRgeblich ist dabei das Verstandnis des
Durchschnittsfachmanns. Verletzt ein Verletzungsgegens-
tand die Patentanspriiche nicht im Wortsinn, so ist auler-
dem zu priifen, ob der Verletzungsgegenstand von gleich-
wirkenden und gleichwertigen (dquivalenten) Austausch-
mitteln Gebrauch macht (dquivalente Benutzung), wie
beispielsweise von fachnotorisch bekannten Austauschmit-
teln (z.B. Schrauben statt Nagel). Allgemein muss der Fach-
mann die dquivalenten Austauschmittel aus den Anspri-
chen aus den Patentanspriichen unter Heranziehung von
Beschreibung und Zeichnungen auf Grundlage seines
Fachwissens auffinden konnen. Die Austauschmoglichkeit
muss zum Sinngehalt des Anspruchs gehoren. Die Beurtei-
lung der Gleichwirkung und Gleichwertigkeit der Aus-
tauschmittel hangt dabei vom Einzelfall ab, denn die Wir-
kung eines Austauschmittels entfaltet sich erst im Zusam-
menhang mit dem Gegenstand der Erfindung. So kann
Wasser in einem hydraulischen System genauso wirken
wie Ol. Als Schmiermittel in einem Motor kann Wasser
aber vollkommen anders als Ol wirken. Wird durch die
Austauschmittel der Sinn der Erfindung verfehlt oder ver-
kehrt, scheidet eine Aquivalenz aus.

Eine Patentverletzung liegt grundsatzlich nur dann vor,
wenn eine Verletzungsform samtliche Merkmale eines
Patentanspruchs in identischer oder dquivalenter Weise
verwirklicht. Eine Patentverletzung liegt jedoch dann nicht
vor, wenn eine Ausfihrungsform, welche den Patentan-
spruch &quivalent verwirklicht, keine patentfahige Erfin-
dung (Formstein-Einwand) darstellt oder selbst auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Ein Teilschutz fur bestimmte Merkmale eines Patentan-
spruchs ist vorstellbar, wenn der Fachmann erkennt, dass
weitere Merkmale unwesentlich sind, oder dass der zu
konkret gefasste Patentanspruch eine allgemeine Lehre
zum technischen Handeln enthalt. GemaR dem Gebot der
Rechtssicherheit darf ein Dritter aber nicht Gberraschend
aus einem Patent in Anspruch genommen werden, dessen
Schutzbereich sich durch Weglassen von Merkmalen er-
gibt. Der Dritte darf sich darauf verlassen, dass der Schutz-
bereich durch samtliche Merkmale des Patentanspruchs
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bestimmt ist. Bisher soll ein Teilschutz in keinem konkreten
Fall gebilligt worden sein, so dass der Teilschutz in der
Praxis nicht relevant ist.

1. Zuldssige Anderungen von Patentanspriichen

GemaR § 38 PatG sind Anderungen nicht zulassig, die den
Gegenstand der Patentanmeldung erweitern. Da der wei-
teste Schutzbereich durch die unabhéngigen Patentan-
spriiche vorgegeben ist, sind Anderungen der unabhingi-
gen Patentanspriiche besonders kritisch.

Eine Streichung eines Merkmals in einem unabhdngigen
Patentanspruch fuhrt fast immer zu einer Erweiterung des
Schutzumfangs, so dass das Streichen eines Merkmals
eines unabhangigen Patentanspruchs in der Regel unter-
sagt ist. In Unteranspriichen ist das Streichen eines Merk-
mals weniger kritisch, da der Schutzbereich im weitesten
Umfang durch die Haupt- bzw. Nebenanspriiche bestimmt
wird. In einem Unteranspruch kann das Streichen eines
Merkmals jedoch ebenfalls nicht erlaubt sein, beispiels-
weise wenn das Streichen zu einer beanspruchten Merk-
malskombination fuhrt, die urspriinglich nicht offenbart
war. Die Beanspruchung einer nicht vorbekannten Merk-
malskombination in einem Patentanspruch kann als Erwei-
terung angesehen werden.

Das Ersetzen eines Merkmals in einem Haupt- oder Ne-
benanspruch kann dann erlaubt sein, wenn das Ersetzen
zumindest zu keiner Erweiterung des Schutzbereichs fihrt.
Selbst in einem Unteranspruch kann das Ersetzen eines
Merkmals jedoch nicht erlaubt sein, beispielsweise wenn
das Ersetzen wiederum zu einer beanspruchten Merkmals-
kombination fiihrt, die urspriinglich nicht offenbart war.

Das Hinzufligen eines Merkmals, das in der urspriinglichen
Patentanmeldung im Zusammenhang mit den Merkmalen
eines Haupt- oder Nebenanspruchs offenbart ist, zu dem
jeweiligen Haupt- oder Nebenanspruch ist oft erlaubt, da
dadurch der Schutzbereich meist nur verringert wird. Es
gibt jedoch auch Fille, in denen das Hinzufligen eines
Merkmals zu einem Haupt- oder Nebenanspruch nicht
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erlaubt ist, beispielsweise wenn das hinzugefiigte Merkmal
in der Patentanmeldung nur im Zusammenhang mit ande-
ren wesentlichen Merkmalen beschrieben ist. Das Her-
auslosen des hinzugefligten Merkmals wird dann ebenfalls
als Erweiterung angesehen. Dies gilt auch fir Unteranspru-
che.

Bei der Ausarbeitung einer Patentanmeldung ist folglich
besonders darauf zu achten, dass das spatere Streichen
eines Merkmals in einem Haupt- oder Nebenanspruch
nicht erforderlich ist. AuRerdem soll die Erfindung in der
urspriinglichen Patentanmeldung mdoglichst umfassend be-
schrieben sein, denn nur in der Patentanmeldung ur-
springlich offenbarte Merkmale kénnen in die Patentan-
spriche aufgenommen werden und einen Schutz begrin-
den. In der Regel sollte bei der Einreichung einer Patent-
anmeldung eher ein weiter Schutzbereich beansprucht
werden, denn der Schutzbereich kann im Erteilungsverfah-
ren durch Aufnahme von weiteren Merkmalen in den
Hauptanspruch oder die Nebenanspriiche noch beschrankt
werden, wahrend der Schutzbereich nachtraglich nicht
erweitert werden kann. Die weiteren Merkmale sollten in
der Patentanmeldung so beschrieben sein, dass sie mog-
lichst unabhdngig von anderen Merkmalen in den Patent-
anspruch aufgenommen werden kdnnen. Die Beachtung
dieser und weiterer Grundsatze erfordert Erfahrung mit
der Ausarbeitung von Patentanmeldungen, so dass diese
grundsatzlich von Patentanwadlten ausgearbeitet werden
sollten.

IV. Prioritatsbeanspruchung

Nach & 40 PatG kann der Patentinhaber innerhalb einer
Frist von zwolf Monaten nach dem Anmeldetag die Priori-
tat einer friiheren Patentanmeldung fiir dieselbe Erfindung
in Anspruch nehmen. Dieselbe Erfindung liegt dann vor,
wenn die in der Nachanmeldung beanspruchte Erfindung
gegeniber der in der friiheren Anmeldung beanspruchten
Erfindung nicht erweitert ist. Wenn die in der Nachanmel-
dung beanspruchte Erfindung gegeniber der in der friihe-
ren Anmeldung beanspruchten Erfindung erweitert ist, ist
die Prioritat insoweit unwirksam. Die Nachanmeldung hat

6



dann nicht den Zeitrang der friiheren Anmeldung, sondern
des Anmeldetags. Wenn der Patentinhaber seine Erfindung
vor diesem Anmeldetag offenbart hat, kann diese Offenba-
rung der Patentanmeldung neuheitsschadlich entgegen-
stehen, so dass der Totalverlust droht.

Sogenannte provisorische Patentanmeldungen werden von
Erfindern ausgearbeitet, um sich wenigstens zunachst die
Patentanwaltskosten zu ersparen. Hat die Erfindung Aus-
sicht auf kommerziellen Erfolg, soll dann ein Patenanwalt
nachtraglich basierend auf der provisorischen Patentan-
meldung eine Nachanmeldung ausarbeiten und die Prio-
ritdt der provisorischen Patentanmeldung beanspruchen.
Von provisorischen Patentanmeldungen ist abzuraten,
obwohl sie vereinzelt selbst von Patenanwalten empfohlen
werden. Wenn namlich die provisorische Patentanmeldung
nicht fachmannisch ausgearbeitet ist, ist eine Erweiterung
erforderlich, die einen Totalverlust verursachen kann.

V. Beispiel eines Patentanspruchs

Der Hauptanspruch des europdischen Patent EP1938693
lautet:

1. Vorrichtung (1) zur Pasteurisierungswdrmebehandlung
von Nahrungsmitteln, insbesondere Blattprodukten, um-
fassend Mittel zum Zufiihren (5a) und Abfiihren (5b) des
einer Behandlung zu unterziehenden Produkts und einen
ersten (2) und einen zweiten (3) Behandlungsabschnitt, die
in einer Kaskade zueinander vorgesehen sind; wobei der
erste Behandlungsabschnitt (2) das Produkt durch ein Be-
handlungsfluid erwdrmt, um die Anfangskonzentration
einer darin befindlichen wdrmeempfindlichen Bakterien-
flora zu reduzieren; wobei der zweite Behandlungsab-
schnitt (3) das Produkt durch das Behandlungsfluid kiihlt,
um das Wachsen der (ibrigbleibenden Bakterienflora zu
stoppen, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der ersten
und zweiten Behandlungsabschnitte einen Trichter (6, 6°) ...
und eine Waschleitung (7, 7’) aufweist ...., dass jeder des
ersten (2) und zweiten (3) Behandlungsabschnitts umfasst:
Ein Venturi-R6hrenelement (11, 11°) zwischen dem Trichter
(6, 6°) und dem Ende der Waschleitung (7, 7°)...
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Der urspriingliche Anspruch 1 bezog sich im Wesentlichen
auf die zwei Behandlungsabschnitte. Diese sind aber be-
reits aus dem nachstliegenden Stand der Technik bekannt
und wurden daher zu dem Oberbegriff hinzugefiigt. Aus
dem nachstliegenden Stand der Technik nicht bekannt sind
die Merkmale, die im kennzeichnenden Teil nach ,,dadurch
gekennzeichnet, dass” aufgefiihrt sind. Die Venturi-R6h-
renelemente (11, 11’, siehe FIG. 1) wurden im Erteilungs-
verfahren hinzugefiigt, um die Neuheit und erfinderische
Tatigkeit unter Beriicksichtigung des Stands der Technik
herzustellen. In Klammern sind die Bezugszeichen einge-
flgt, die in FIG. 1 verwendet werden.

Nach deutscher Rechtsauffassung sollte es aussichtslos
und daher unsinnig sein, gegen Dritte vorzugehen, die
beispielsweise eine Vorrichtung herstellen, die keinen
zweiten Behandlungsabschnitt, aber sonst samtliche wei-
teren Merkmale des Hauptanspruchs aufweist, da von
deutschen Gerichten ein Teilschutz angeblich bisher nie
gewahrt wurde. Es gibt auch keinen Grund anzunehmen,
dass die Gerichte gerade in diesem Fall eine erste Aus-
nahme machen sollten. Da in samtlichen Vertragsstaaten
des Europdischen Patentamts das Auslegungsprotokoll
zum Art. 69 EPU zu beachten ist, sollte sich die Rechtsauf-
fassung der Gerichte in anderen Vertragsstaaten des Euro-
paischen Patentamts nicht wesentlich von der deutschen
unterscheiden.
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