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Vorbemerkung
Bevor wir mit den ersten inhaltlichen Schritten beginnen, wollen wir Thnen an dieser Stelle
ein paar rechtliche Grundlagen, die Sie fur diesen Kurs bendtigen, naher bringen.

Zitierweise

Bei dem Durcharbeiten der einzelnen Kapitel ist es unerlasslich, dass Sie die zitierten
Gesetzesstellen nachschlagen und durchlesen (auch wenn juristische Paragraphen nicht immer
leicht verstandlich sind). Dies werden tiberwiegend Normen aus dem Patentgesetz (PatG)
oder dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) sein. Dabei ist es besonders wichtig, dass
Siediejeweils glltige Fassung des Gesetzes vorliegen haben.

Das Patentgesetz konnen Sie online einsehen unter:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/patg/index.html

Die aktuelle Fassung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes finden Sie Gber folgenden link:
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbnerfg/index.html

Sofern Normen zitiert werden, erfolgt dies immer nach dem gleichen Schema:

Zunéchst wird der einschlagige Paragraph mit dem jeweiligen Gesetz genannt, beispielsweise
§ 2 PatG.

Danachist der Absatz aufgefihrt, auf den sich die Fundstelle bezieht, z.B.

81Abs. 1 PaG.

Als letztes kann noch ein besonderer Verweis auf einen ganz bestimmten Satz oder eine
Nummer in diesem Absatz erfolgen, z.B.

§3Abs. 2S. 1 Nr. 2 PatG oder

8§3Abs. 1S. 2 PatG.

Sollte der entsprechende Absatz aus nur einem Satz bestehen, ertibrigt sich ein expliziter
Hinweisauf , S. 1°.

Gerichtsentscheidungen

Im Verlauf der einzelnen Kapitel finden Sie auf der rechten Seite in einem Kasten
Gerichtsentscheidungen oder Vertiefungshinweise. Diese sollen zur Nacharbeitung bzw.
Vertiefung desin dem jeweiligen Kapitel behandelten Stoffes dienen. Fir die abschliefRende
Prifung ist der Inhalt dieses ,, Kastens* jedoch nicht relevant.

In diesen Vertiefungshinweisen meint ,, BGH" dabel Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes. Die folgende Abkurzung bezeichnet die Zeitschrift, in der die
Entscheidung abgedruckt ist. Die Zahl danach bezeichnet das Erscheinungsahr dieser
Zeitschrift, die nachfolgende Zahl wiederum die Seitenangabe.

Beispiel:

BGH GRUR 80, 849, 850

Es handelt sich in diesem Fall um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes, welche in der
GRUR (Zeitschrift fur Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht) aus dem Jahr 1980
abgedruckt ist. Die Entscheidung beginnt auf Seite 849, die fir den besprochenen Stoff
relevanten Stellen finden sich auf Seite 850.

Sofern hinter dem entscheidenden Gericht keine Zeitschrift genannt ist, handelt es sich um die
» Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen®, welche in eigenstandigen
fortlaufenden Sammelbanden abgedruckt sind. Die erste Ziffer gibt dabei wiederum die
Nummer des Bands an, die nachfolgenden die jeweilig einschl&gige Seitenzahl.
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Teilweise haben sich fir die einzelnen Entscheidungen Namen herausgebildet. Diese werden
kursiv dargestellt.

Nach diesem Einstieg, kdnnen wir uns nun dem Thema,,, Patentrecht an deutschen
Hochschulen® widmen. Dazu soll zunéchst ein Einblick in den Regelungsgehalt des
allgemeinen Patentrechtes erfolgen.

1. Kapitel: Grundbegriffe zum Patentrecht

Zentraler Anknuipfungspunkt des Patentrechts ist die praxisrelevante Erteilung des Patents. Im
Mittel punkt der Betrachtung steht hierbei natrlich der Wille, eine Schutzmdglichkeit fir
Erfindungen zu erhalten.

Welche Anforderungen muss aber eine solche Erfindung erfillen, um Gberhaupt patentiert
werden zu kdnnen? Wo kann ich as Erfinder ein Patent beantragen? Welche
verfahrensrechtlichen V oraussetzungen miissen dabei beachtet werden?

Auf dem Weg zur Beantwortung dieser Fragen sollen in diesem Kapitel zunachst einige
grundlegenden Begriffe erlautert werden. In den nachfolgenden Kapiteln werden wir uns dann
vortasten zu einzelnen V oraussetzungen und den Rechtsfolgen der Patenterteilung.

1.1 Wasist ein Patent?

In einem Satz 1&sst sich das Patent folgendermal3en zusammenfassen:

Ein Patent ist ein technisches Schutzr echt, das fur eine Erfindung zur Sicherung bestimmiter
Monopolrechte an einer technischen L ehr e verliehen wird.

Beispid:

Schutzfahig Nicht schutzféhig

Vorher nicht nach dem Stand der BlofRe wissenschaftliche Theorie
Technik bekannte chemische Formel zur
Herstellung eines verbesserten
Wirkstoffes

Der Schutz, den ein erteiltes Patent bietet, ist dabei als staatliches Ausschliefdichkeitsrecht
ausgestaltet. Dem Berechtigten wird demzufolge eine Monopolstellung eingeréumt. Nur ihm
ist es gestattet, das Patent herzustellen, anzubieten, in VVerkehr zu bringen und zu gebrauchen.
Allen anderen kann er die Moglichkeit des Gebrauchs untersagen.

Das Patentgesetz verlangt als V oraussetzung fur die Gewahrung des Patentschutzes zunéchst,
dass eine Erfindung vorliegt. Wann eine solche angenommen werden kann, soll im
Folgenden nadher betrachtet werden.

1.2 Wasist eine patentierbare Erfindung?

Gemal3 8 1 Abs. 1 PatG werden Patente fur Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Diese gesetzliche Definition (Legaldefinition) fihrt unweigerlich zu der Frage, was denn
wiederum eine Erfindung im Sinnevon 8 1 Abs. 1 PatG ist. Hier hilft das Patentgesetz leider
nicht weiter.
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Hinweise finden sich aber in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH). Der BGH
war aufgrund der fehlenden gesetzlichen Definition gezwungen, den unbestimmten
Rechtsbegriff , Erfindung” konkreter auszufullen.

Der BGH stellt so in seinen Entscheidungen fest, dass eine Erfindung as

v
»Lehre zum planmé&f3igen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkréfte zur Erreichung
eines kausal Ubersehbaren Erfolges*

zu verstehen ist.

Es muss also fir eine Erfindung ein Handeln vorliegen, das einer gewissen Gesetz- und
Regelmaliigkeit unterliegt und somit eine Wiederholbarkeit gewahrleistet (planmaliiges
Handeln). Es muss zudem der Bereich der Naturkréfte betroffen sein, welcher sowohl
technische als auch biologische Naturkréfte umfasst. Weiter muss die L ehre unmittelbar an
einem bestimmten Erfolg ausgerichtet sein und so zu einem definierten technischen Ziel
fUhren.

Diese Erfindung (nach dem BGH: Lehre zum technischen Handeln) muss nach § 1 Abs. 1
PatG:

» absolut neu sein, darf also nicht

- vorverdffentlicht oder auch nur

- mindlich bereits bekannt gemacht worden sein,
> auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhen und
» gewerblich anwendbar sein

Eine genaue Erlauterung dieser Begriffe wird in Kapitel 2 erfolgen.

Eine Erfindung ist erst dann patentierbar, wenn sie fertig ist. Das heif3t nicht, dass sémtliche
naturgesetzlichen Zusammenhange vollstandig erklart werden missen. Es genligt, dass eine
Losung mit solcher Klarheit feststeht, dass ein Durchschnittsfachmann die Erfindung
ausfihren kann, d.h. das gestellte technische Problem mit den angegebenen Mitteln 16sen
kann. Eine wissenschaftliche Erkl&rung, warum die Erfindung funktioniert, braucht nicht
mitgeliefert zu werden.

Diesist in der Praxis insbesondere dann problematisch, wenn der Erfinder bestimmte
Wirkungszusammenhange vermutet und L aborversuche zum Auffinden der Losung anstel lt.
Grundsétzlich gilt eine Erfindung erst dann als fertig, wenn sie aus dem reinen

V ersuchsstadium herausgetreten ist und nicht mehr auf ihre Funktionsttichtigkeit hin erprobt
werden muss.

1.3 Kategorien des Patentschutzes

Patentschutz kann angestrebt werden fir technische Lehren, die entweder ein Erzeugnis oder
ein Verfahren betreffen. Welche der beiden Kategorien als Schutzform in Frage kommt,
bestimmt sich sowohl nach dem Inhalt der Erfindung al's auch nach dem Gegenstand der
Anmeldung.

Verfahrenspatent Erzeugnispatent

3/6



Kapitel 1

http://www.patentfuehrerschein.de

Seite 4

Lehre erschopft sich in der Darstellung einer
Vorgehensweise

< Verfahren ist unabhéngig von einem
bestimmten Erzeugnis

Schutz erstreckt sich aber auch auf die
unmittelbar durch das Verfahren
hergestellten Erzeugnisse, 8 9 S.2 Nr. 3 PatG

Unterkategorien:

-Herstellungsverfahren = beziehen sich auf
die Beschreibung bestimmter Mal3nahmen,
etwa der Wahl bestimmter Ausgangsstoffe,
die Art der Einwirkung auf diese Stoffe zur
Herstellung eines Produkts oder die
Herstellung einer besonderen &uferen
Gestaltung oder inneren Beschaffenheit des
Produkts

- Arbeitsverfahren = beziehen sich auf
bestimmte Tétigkeiten, wie
Transportmethoden, Registrierungen oder
Untersuchungs- und Analysemethoden

- Anwendungs- oder V erwendungspatente =
beziehen sich auf die bestimmte Verwendung
einer Sache, unabhangig davon, ob die Sache
schon bekannt ist oder selbst Gegenstand
einer Erfindung ist (Bsp.: Zahnpasta)

L ehre beschreibt Gestaltung, Konstruktion
oder Zusammensetzung eines Gegenstandes

< technische Lehreist alsoin einem
bestimmten Erzeugnis verkorpert

Gegenstand des Patentesist die in einem
Erzeugnis verkorperte Lehre (Merkmale und
Eigenschaften), nicht der korperliche
Gegenstand selbst.

Unterkategorien:

- Vorrichtungspatente = beziehen sich auf
Maschinen oder Geréte, d.h. auf
Arbeitsmittel (diese werden in der Regel im
Rahmen von Herstellungsverfahren
eingesetzt, die ihrerseits patentfahig sein
konnen)

- Stoffpatente = beziehen sich auf einen
bestimmten Stoff (der Schutz erstreckt sich
in diesem Fall grundsétzlich auf jedwede
Verwendung des Stoffes unabhangig davon,
ob eine bestimmte Verwendung vom
Erfinder erkannt wurde)

Sofern eine technische Lehre sowohl ein Verfahren als auch ein Erzeugnis betrifft, kann sich
der Erfinder bei der Anmeldung fur eine der beiden Kategorien entscheiden. Grundsétzlich
gewahrt ein Erzeugnispatent den umfassenderen Schutz als ein Verfahrenspatent. Denn bei
einem Erzeugnispatent sind dem Patentinhaber samtliche Herstellungs- und
Verwendungsmoglichkeiten des Erzeugnisses vorbehalten. Sofern das Patent beiden
Patentkategorien zugeordnet werden kann, kann der Erfinder aber auch kumulativ beide
Kategorien beantragen. Er erhdt dann zwei verschiedene Patente, die voneinander

unabhangig sind.

Nach erfolgter Anmeldung ist ein Wechsel von einer Patentkategorie zur anderen nur noch in

seltenen Ausnahmefdllen zul&ssig.

1.4 Nicht patentierbare Erfindungen

Fir das Bejahen einer patentierbaren Erfindung ist — wie eben dargestellt — eine technische
Lehre erforderlich. Wann diese vorliegt, ist nicht immer einfach zu beurteilen.

Abgrenzungskriterien hierzu ergeben sich aus dem Negativkatalog des 8 1 Abs. 2 PatG. Die
hier aufgefthrten Falle sind untechnisch und daher nicht patentfahig. Allerdings bedeutet die
Aufzahlung nicht, dass die Handlungsbereiche, die nichtin 8 1 Abs. 2 PatG erwéhnt sind,
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automatisch a's patentierbare Erfindung gelten. Diese Negativliste ist nur beispielhaft und
nicht abschlief}end.

Beispiele:
- Geschéftliche Methoden (z.B. Methoden zur Marktforschung oder

Unternehmenskommunikation) fallen nicht unter einen der Ausschlussgriinde des § 1

Abs. 2 PatG. Geschéftliche Methoden sind aber keine technische Lehre und damit

nach deutschem Recht nicht schutzféhig.

Ein computerimplementiertes Verfahren zur Satzanalyse nach grammatikalischen

Gesichtspunkten liegt nicht auf technischem Gebiet.

Aul¥erdem sind chirurgische, therapeuti sche sowie diagnostische Verfahren nicht patentfahig.
Diesen Verfahren fehlt die erforderliche gewerbliche Anwendbarkeit, 8 5 Abs.2 PatG. Hierzu
ausfuhrlich Kapitel 2.

81 Abs. 2Nr. 1 PatG:
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische M ethoden
» bel Entdeckungen wird lediglich etwas V orhandenes aufgefunden, das bisher

noch unbekannt war. Entdeckung ist also Erkenntnis.
Beispiel: Aufstellung eines Naturgesetzes, Auffinden eines chemischen Stoffes
in der Natur
Patentierbar sind aber weiterhin: Verfahren zur Gewinnung eines bereits
in der Natur bekannten Stoffes sowie Verfahren, die sich die neuen
Entdeckungen zunutze machen, indem sie ein technisches Problem [Gsen
(angewandte Entdeckung)
Beispiel:
Die mit einem Nobelpreis belohnte "Entdeckung”, dass spezielle Yttrium -
Barium - Kupfer - Oxid - Verbindungen bei tiefen Temperaturen keinen
elektrischen Widerstand mehr aufweisen, kann al's technische Lehre formuliert
werden:
Verwende die Y ttrium-Barium-K upfer-Oxid-Verbindung bei geeignet tiefen
Temperaturen als Stromleiter, um Leistungsverluste zu vermeiden.
Bei Vorliegen der Uibrigen Voraussetzungen ist damit fir eine solche
» Entdeckung” Patentschutz moglich.

» Wissenschaftliche Theorien und mathematische M ethoden erschdpfen sich
in der Erklérung eines Phéanomens bzw. der Lsung eines abstrakten Problems.
Beispiel: Satz des Pythagoras & + b? = ¢?

Wissenschaftliche Theorien kénnen alerdings der erfinderischen Erkenntnis
eines kausalen Zusammenhangs vorausgehen. Sie unterscheiden sich von der
Erfindung durch das Fehlen konkreter Anweisungen, mit welchen technischen
Mitteln ein bestimmter Erfolg zu erreichenist.

81 Abs. 2 Nr. 2 PatG:
asthetische For mschopfungen
» Asthetische Wirkungen eines Erzeugnisses kénnen allenfalls nach dem
Geschmacksmustergesetz oder dem Urhebergesetz geschiitzt werden.
Allerdings st eine Erfindung nicht schon allein dadurch vom Patentschutz
ausgeschlossen, dass sie einen asthetischen Effekt erzielt.

81 Abs. 2 Nr. 3 PatG:
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Plane, Regeln und Verfahren fir gedankliche Tatigkeiten, fir Spiele oder fur
geschéftliche Tatigkeiten
> Hier liegt kein Beherrschen von Naturkraften, sondern lediglich von geistigen
Methoden vor.

8 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG:
Programme fur Datenver ar beitungsanlagen
» Computerprogramme kénnen aufgrund dieser gesetzlichen Anordnung
grundsétzlich nicht patentiert werden. Programmbezogene Erfindungen konnen
dagegen aufgrund ihrer Einbettung in technische Prozesse selbst technischen
Charakter haben.

Technische Programme sind beispielsweise verwirklicht bei:

Anordnungen im Bereich der Regeltechnik durch eine

Aufeinanderfol ge technischer Einzelmal3nahmen —Antiblockier system-
Einer Datenverarbeitungsanlage, die zum Betrieb eines bestimmten
Rechenprogramms einen neuen und erfinderischen Aufbau erfordert —
Dispositionsprogramm—

Einer Rontgeneinrichtung, die eine nach einem Ablaufprogramm
arbeitende Datenverarbeitungseinheit enthélt und von dieser so
gesteuert wird, dass eine optimale Belichtung bei hinreichender
Uberlastungssicherheit der Rontgenrohren erzielt wird —
Rontgeneinrichtungen/KOCH & STERZEL —

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 PatG:
Wieder gabe von Infor mationen
» Informationen sind Mitteilungen von Tatsachen und Begebenheiten.
Esist z.B. keine Erfindung, wenn lediglich eine Einwirkung auf die
menschliche Vorstellung mit Hilfe der Sprache oder von optischen oder
akustischen Zeichen erfolgt.

Nicht patentierbar sind auf3erdem nach § 2 PatG:
- Erfindungen, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstol3en, 8 2 Nr. 1
PatG
» z.B. Erfindungen, die die Veradnderung menschlichen Erbguts zum Gegenstand
haben

- Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung
von Pflanzen oder Tieren, 8 2 Nr. 2 PatG
» Tierarten sind nach geltendem Recht nicht schutzfahig. Der Schutz von neuen
Pflanzensorten hingegen beurteilt sich nach dem speziellen Sortenschutzgesetz.
Mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnissesind nach8 2 Nr. 2 S. 2
PatG sind als Ausnahme von 8 2 Nr. 2 S. 1 PatG wiederum patentierbar.
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