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2. Kapitel
2.1 Wiederholung der Voraussetzung fur eine Erfindung

In Kapitel 1 haben wir den Begriff der Erfindung als Grundlage fir eine Patenterteilung
behandelt. Ferner haben wir den Ausschluss von der Patentierung insbesondere nach 8 1 Abs.
2 PatG eroOrtert.

Eine Erfindung muss, um patentierbar zu sein, nach 8 1 Abs. 1 PatG:

> absolut neu sein
> auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhen und
» gewerblich anwendbar sein

Diese drei Merkmale werden wir in diesem Kapitel ndher beleuchten. Dabel beginnen wir mit
der ersten Voraussetzung, dem Merkmal der Neuheit.

2.1 Merkmal der Neuheit
Zunéchst ist festzustellen, dass nur neue Erfindungen geschiitzt werden kénnen. Eine
Erfindung gilt gem. 8 3 Abs. 1 PatG als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort.

2.1.1 Stand der Technik
Auch der Stand der Technik ist gesetzlich ndher umschrieben. Dieser setzt sich zusammen aus
zwel verschiedenen Kriterien,

den vorher verdffentlichten Kenntnissen einerseits und

den noch nicht veréffentlichten, aber bereits angemeldeten Patenten andererseits.

2.1.1.1 Der Offentlichkeit zuganglich gemacht
Der Stand der Technik umfasst zundchst nach 8 3 Abs. 1 S. 2 PatG alle Kenntnisse, die durch

- schriftliche oder

- mundliche Beschreibung,
- durch Benutzung oder

- insonstiger Weise

der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.

Man spricht in diesem Zusammenhang von dem absoluten Neuheitsbegriff des Patentrechts,
dajegliche mindliche oder schriftliche Vorverdffentlichung bereits schadlich ist. Eine grof3e
Gefahr fur den angestrebten Patentschutz ist damit die Verbreitung wissenschaftlicher
Erkenntnisse durch den Erfinder selbst.

Hier ein paar Beispiele fir die Zuganglichmachung an die Offentlichkeit :

Schriftliche Mdndliche Offenkundige
Beschreibung Beschreibung Vorbenutzung/

In sonstiger Weise
Veroffentlichungen in Verbreitung in Form von - Herstellung
- Buchern - Vorlesungen - Anbieten
- Zeitschriften - Reden - Inverkehrbringen
- Katalogen - Vortragen - Ausstellung
- Manuskripten - Gesprachen - Gebrauch
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- Werbepublikationen - Erl&uterungen (z.B. bel - Einfuhr
Werksbesichtigungen, - Besitz

Erzeugnisse Messen, Fihrungen) - Aufzeichnung auf Bild-

- der Druckerpresse, oder Tontrager

- in Blindenschrift,

- in Handschrift,

soweit sie objektiv zur
Weiterverbreitung geeignet
sind

auch: veroffentlichte
Patentanmeldungen

eines Erzeugnisses

- Anwendung
eines Verfahrens

sofern hierbei jeweilsdie
nicht zu entfernte
Maoglichkeit eroffnet wird,
dass beliebige Dritte
Kenntnis von dem vor
benutzten Gegenstand und
seinen Eigenschaften
erhalten

Die Beurteilung, ob eine Erfindung bereits vertffentlicht ist, erfolgt objektiv. Auf das Wissen
des Erfinders kommt es hierbel nicht an.
Wichtig ist auch, dass die Informationen der Allgemeinheit nicht tatschlich bekannt sein
mussen. Neuheitsschéadlich ist schon bereits die M 6glichkeit der Kenntnisnahme durch
einen nicht Uberschaubaren Personenkreis

irgendwie,
irgendwo,

irgendwann auf der Welt.

Die Regelung des 8 3 Abs. 1 PatG zwingt den Erfinder dazu, seine Erfindung auch
schnellstmoglich zum Patent anzumelden. Wer mit der Anmeldung unnétige Zeit wartet,
riskiert den Verlust seines Patentanspruchs:
Ein anderer Erfinder kann eine inhaltsgleiche Erfindung machen und diese zum Patent
anmelden (vgl. hierzu ausfuhrlich die Darstellung auf der Ubernéchsten Seite);
Ein anderer Erfinder kann seine inhaltsgleiche Erfindung neuheitsschadlich
verdffentlichen, z.B. im Rahmen eines Beitrages in einer Zeitschrift, durch einen

Vortrag etc.

Durch die besondere Vereinbarung von Vertraulichkeit zwischen Personen kann das
,» Offentlich werden® der Erfindung ausgeschlossen werden. Eine solche
Geheimhaltungsverpflichtung kann beruhen auf

einer ausdricklichen Vereinbarung (Vertrag) oder

auf elner stillschweigenden Vereinbarung (wenn auf Grund eines Treue- oder
Vertrauensverhaltnisses eine Verschwiegenheit erwartet werden konnte).

So ist z.B. bei einer technischen Entwicklung, zu der mehrere Beteiligte beitragen, aufgrund
des gemeinsamen I nteresses eine vertrauliche Behandlung zu erwarten. Dies gilt auch, wenn
fur bestimmte Herstellungsschritte Dritte mit der Weiterentwicklung betraut werden.

Die besondere Vereinbarung der Vertraulichkeit kann zwei Wirkungen haben:
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Die Mitteilung (nur) an den Geheimhaltungsverpflichteten ist keine
neuheitsschédliche Offenbarung.

Sofern unter Missbrauch der Geheimhaltungsverpflichtung eine Verdffentlichung
erfolgt, gilt diese sechs Monate lang nicht als Stand der Technik (8 3 Abs. 4 Nr. 1
PatG).

Das Risiko, dass die vereinbarte V ertraulichkeit nicht eingehalten wird, liegt aber
ausschliefdlich bel dem Erfinder. Esist also sehr genau zu Uberlegen, wem seine Erfindung
mitgeteilt wird und wer an der Forschung fir eine neue Erfindung beteiligt wird.

Bei einer missbrauchlichen Vorverdffentlichung durch den Geheimhaltungsverpflichteten
stehen dem Erfinder gegebenenfalls Schadensersatzanspriiche gegen den Verletzer und die
Einrede der unzuldssigen Rechtsausiibung in einem Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren
zu. Diese Folgeprozesse sind aber in der Praxis schwierig zu fihren und haben eine
entsprechend lange Zeitdauer. Die tatséchliche Hohe der Schadensersatzanspriiche ist zudem
kaum zuverlassig zu beziffern.

Allgemein gilt: Es sollte genau Uberlegt werden, wem Forschungsergebnisse zur Verfligung
gestellt werden. Bel einer Weitergabe sollte insbesondere mit Dritten eine schriftliche
Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen werden, die der Vertragspartner unterschreiben
muss. Die Schriftform ist wichtig, damit die Geheimhaltungsverpflichtung im Streitfall
bewiesen werden kann.

2.1.1.2 Patentanmeldungen alteren Zeitrangs

Weiterhin zahlen nach zum Stand der Technik Patentanmeldungen dteren Zeitranges, die
berechtigterwei se vertffentlicht sind und die Wirkung in Deutschland haben. Eine berechtigte
Vertffentlichung liegt vor, wenn die dltere Patentanmeldung zum Zeitpunkt ihrer
Verdffentlichung noch anhangig war.

Beispiel:

Die Patentanmeldung ,, Patent X“ wird angemeldet am 012.01.2002, sie wird jedoch erst offen
gelegt nach 18 Monaten, z.B. am 15.07.2003. Die Patentanmeldung ,, Patent Y* wird
eingerichtet am 02.05.2003. In diesem Fall ist ,, Patent X* mit seinem gesamten Inhalt Stand
der Technik auch schon fur ,, Patent Y*.

eingereicht 02.01.2002 02.05.2003 |

e X Y

Wirkt auf

Verdffentlicht z.B. 15.07.2003 18.11.2003
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2.1.2 Neuheitsprufung
Im Rahmen der Neuheitspriifung wird der Inhalt der Erfindung jeweils mit allen einzelnen
Veroffentlichungen, dieinihrer Gesamtheit den Stand der Technik bilden, abgeglichen.

Diese Veroffentlichungen nennt man in der Praxis Entgegenhaltungen. Dabei gilt, dass eine
Erfindung dann nicht mehr neu ist, wenn samtliche Merkmale der Erfindung in auch nur
einem einzelnen zum Stand der Technik gehdrenden Dokument vorverdffentlicht oder in
anderer Form als vollstandige Einheit offenbart sind.

2.1.3 Arzneimittel

Fir Erzeugnisse im pharmazeutischen Bereich besteht nach 8 3 Abs. 3 PatG eine Ausnahme:
Hier kann eine neu entdeckte V erwendungswei se al's neue Erfindung gelten, obwohl der Stoff
an sich vorher schon bekannt war.

Zur Erklérung:

In 85 Abs. 2 PatG werden Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
und Diagnostizierverfahren vom Patentschutz ausgenommen. Stoffe oder Stoffgemische, die
in einem dieser Verfahren zur Anwendung kommen, sind aber patentierbar, 85 Abs. 2 Satz 2
PatG. Gehort ein Stoff zum Stand der Technik, ist eine neue Anwendung in den genannten
Verfahren dennoch patentierbar.

8§ 3 Abs. 3 PatG fuhrt damit ausnahmsweise den Stoff als Arzneimittel in seiner neuen
Verwendung dem Erzeugnisschutz zu. Die Neuheit des Mittels beruht dann auf der
erstmaligen neuen medizinischen Anwendung.

2.2 Merkmal der erfinderischen Tatigkeit

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tétigkeit, wenn sie sich fiir den Fachmann
nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, 84 S. 1 PatG. Erforderlich
ist daher eine gewisse Erfindungshohe.

Mal3stab fir die Beurteilung ist der Durchschnittsfachmann, der auf dem Gebiet tétig ist, auf
dem die Erfindung greift. Jede L 6sung des Problems, die der Durchschnittsfachmann mit
seinem Wissen finden kann, ist nicht patentfahig.

Ausgangspunkt ist der gesamte Stand der Technik, im Unterschied zur Neuheitsprifung muss
kein Einzelvergleich durchgefiihrt werden, sondern esist die Kombination aller bekannten
Erfindungen entscheidend. Wenn die Erfindung dem Durchschnittsfachmann nach dem
gesamten Stand der Technik nahe lag, fehlt entsprechend die Patentfahigkeit.

In der Praxisist eine Beurteilung, ob eine erfinderische Tétigkeit vorliegt, oftmals nicht
einfach. Die Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang diverse so genannte
Beweiszeichen entwickelt, die bei der Bewertung herangezogen werden konnen.

Die wichtigsten Anzeichen fir das Vorliegen einer erfinderischen Tétigkeit sind:
- wenn das Problem Uber eine langere Zeitspanne in der Fachwelt bekannt war und ein
Bedurfnis fir seine LAsung bestand,
wenn durch die Erfindung eine technische Fehlvorstellung tberwunden wird,
wenn die neue L ehre ein Uberraschungsmoment hat.
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Gegen eine erfinderische Tétigkeit spricht:
wenn dassel be Problem innerhal b eines kurzen Zeitraumes mehrfach gel6st worden ist

Esist nicht in jedem Fall eine, grof3e = revolutiondre” Erfindung erforderlich. Alles was nicht
nahe liegt ist patentfahig! Eine, grof3e" Erfindung kann damit aus diversen kleinen
Erfindungen bestehen.

2.3 Zeitpunkt
In einigen Fallen kann es von grof3er Bedeutung sein, auf welchen Zeitpunkt bezogen die
Prifung der Merkmale der Neuheit und der erfinderischen Tétigkeit erfolgt.

Abzustellen ist auf den Tag, der Uber den Zeitrang des angemel deten Patents entscheidet, § 3
Abs. 1 Satz 2 PatG. Diesist grundsétzlich der Tag der Anmeldung. Wichtig ist also, dass vor
der Anmeldung liegende V eréffentlichungen oder sonstige Mitteilungen den spéteren
Patentschutz vereiteln. Dies gilt auch fur Veroffentlichungen durch den Erfinder selbst. Eine
Veroffentlichung von wissenschaftlichen Gedanken durch den Erfinder selbst kann dazu
flhren, dass die technische L6sung dann nahe liegt. Dann liegt keine erfinderische Tétigkeit
mehr vor und die Erfindung ist nicht mehr patentierbar.

Sollen bereits vor der Anmeldung — etwa im Rahmen des wissenschaftlichen Austauschs oder
der Einwerbung von Forschungsmitteln — Dritte informiert werden, so miissen
Geheimhdtungspflichten vereinbart werden (vgl. insoweit die Probleme mit
Geheimhaltungspflichten).

Darlber hinaus sind Anmeldungen alteren Zeitrangs neuheitsschédlich, da sie zum Stand der
Technik gehoren, auch wenn ihr Inhalt der Offentlichkeit noch nicht zuganglich geworden ist,
8 3 Abs. 2 PatG.

2.4 Erfindung gewer blich anwendbar §5 Abs. 1 PatG

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn sie auf irgendeinem gewerblichen Gebiet
einschliefdich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Der Begriff

" Gexxerbe“ entspricht der Ublichen Definition der Rechtsprechung, ist also

einefortgesetzte,

selbstandige,

erlaubte,

auf Gewinn ausgerichtete Tétigkelt
einschliefdlich der Urproduktion
mit Ausnahme der freien Berufe.

Eine Einschrankung ergibt sich durch dieses Merkmal in der Praxis kaum. Erzeugnisse und
Verfahren zur Herstellung von Erzeugnissen sind in den meisten Féllen gewerblich
anwendbar. Es kommt nicht darauf an, ob sie auch wirtschaftlich verwertbar oder sinnvoll
sind.

Ausgenommen vom Patentschutz aufgrund des Fehlens gewerblicher Anwendbarkeit sind nur
digjenigen Erfindungen, die allein theoretische Bedeutung haben und in einem
Gewerbebetrieb nicht praktisch verwertbar sind.

Alsgewerblich nicht anwendbar gelten gem. 8 5 Abs. 2 PatG
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Verfahren zur chirurgischen Behandlung,
Verfahren zur therapeutischen Behandlung und
Diagnostizierverfahren,

sofern die Verfahren den menschlichen oder tierischen Korper betreffen.

Die Abgrenzung, wann eine nicht patentierbare chirurgische oder therapeutische Behandlung
bzw. ein Diagnostizierverfahren vorliegen, ist nicht immer einfach.

Nicht patentier bar Patentier bar

Eine chirurgische Behandlung umfasst nicht | Nicht dazu z&hlen aber ,, alltégliche"
nur den blutigen Eingriff mittels Skalpell, Mal3nahmen wie Haare Schneiden,
sondern auch die modernen Tatowieren oder Ohrlochstechen.

Behandlungsmethoden mittels Laser etc.

Therapeutische Behandlungen haben zum Patentierbar sind dagegen Verfahren, die
Ziel, pathologische Zustéande zu heilen oder | nicht therapeutischen Zielen dienen, z.B.
diesen vorzubeugen. Nicht patentierbar ist Haarférbeverfahren, Verfahren zur
damit z.B. ein Verfahren zum Entfernen von | kinstlichen Befruchtung bei Tieren etc.
Zahnbelag.

Ein nicht patentierbares Patentierbar sind dagegen Verfahren, die nur
Diagnostizierverfahren setzt voraus, dass Zwischenergebnisse liefern, selbst wenn sie
durch das Verfahren bei der Diagnose zu verwerten sind.

erkannt wird, dass eine Abweichung
von einem gesunden Organismus
vorliegt und

auf welcher Ursache diese
Abweichung beruht.

Wie oben bereits erwahnt, gelten allerdings Erzeugnisse, insbesondere Stoffe und
Stoffgemische, die in Anwendung eines derartigen Verfahrens gewonnen werden, als
gewerblich anwendbar.




