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Motivation
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Gliederung/Agenda

� Grundlagen des Patentrechts / patent law basics
� Patentierungsvoraussetzungen und 

EP-Erteilungsverfahren / 
patentability - requirements and grant procedure

� Patentverletzung / patent litigation

� Weitere gewerbliche Schutzrechte /  
other intellectual property rights

� Grundlagen / basics

� Entscheidungen deutscher Gerichte / 
recent cases in Germany
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Patentierungsvoraussetzungen und 
EP-Erteilungsverfahren / 

patentability - requirements and grant 
procedure
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Grundlagen Patentrecht / 
Patent Law Basics

� Erzeugnis, Verfahren, Verwendung / 
product, method, utilization

� Schutz für (ausführbare) Idee / 
protection on (sufficiently clear) concept

� Schutzvoraussetzungen / requirements
� Technische Erfindung / 

technical invention

� Gewerbliche Anwendbarkeit /
susceptible of industrial application

� Neuheit / 
novelty

� Erfinderische Tätigkeit / 
inventive step
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EP-Erteilungsverfahren /
EP grant procedure

Anmeldung

Recherche

Prüfung

Erteilung

Rücknahmefiktion/

Zurückweisung

Ja

Nein

Widerruf
Einspruch

?
Einspruch 

Erfolg?

Ja

Nein

Eingabe 

Dritter

Nationale Teile
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Prüfungsverfahren /
Examination Procedure 

� Überprüfen der Schutzvoraussetzungen, 
insbesondere 

� Neuheit

� Erfinderische Tätigkeit

� patent examination, in particular

� novelty

� inventive step
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Neuheit / 
Novelty

Neuheit = nicht Stand der Technik / 
novelty = not forming part of the state of the art

Stand der Technik = alles, was vor dem Anmeldetag (Prioritätstag) 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde / 

state of the art = everything made available to the public 
before the application (priority) date

� absolut
keine örtliche Beschränkung / no territorial restrictions
keine Beschränkung auf bestimmte Mittel/ no restrictions in

means

� objektiv
kein Wissen des Anmelders / independent of knowledge
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Öffentlich zugänglich machen / 
Public Availability

Eine Erfindung wurde der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 
wenn

� ein unbegrenzter Personenkreis 
� die Möglichkeit hatte, von der Erfindung Kenntnis zu nehmen.

"unbegrenzter Personenkreis" / members of the public
� beliebige Dritte 
� keine Vertraulichkeitsverpflichtung 

„Möglichkeit der Kenntnisnahme“ / possible to gain knowledge
� tatsächliche Kenntnisnahme nicht erforderlich
� Möglichkeit der Kenntnisnahme nicht zu entfernt
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Fallbeispiele zur öffentlichen Zugänglichkeit 
/ case studies regarding public availability

I. Interner Prospekt

A) an Anwalt zur Ausarbeitung einer Patentanmeldung
B) an Kunden ohne Geheimhaltungsvereinbarung

� Zu A) kein unbeschränkter Personenkreis 
⇒ keine Veröffentlichung
⇒ kein Stand der Technik

� Zu B) beliebiger Dritte erhält Prospekt auf Wunsch 
⇒ Möglichkeit zur Kenntnisnahme für unbegrenzten 

Personenkreis
⇒ Stand der Technik



11

Fallbeispiele zur öffentlichen Zugänglichkeit 
/ case studies regarding public availability

II. Patentanmeldung Recyclingverfahren für Tintenpatronen 

A verwendete das Verfahren vor Anmelde-/Prioritätstag und 

A) berichtete regelmäßig darüber, z.B. im Internet, bei 
Firmenführungen, auf Tagungen

B) Verfahren geheim gehalten

� zu A) mögliche Kenntnisnahme für unbegrenzten 
Personenkreis
⇒ Stand der Technik

� zu B) niemand hatte Zugang 
⇒ kein Stand der Technik
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Stand der Technik / Prior Art

� 1964 Schiffsbergung durch Styroporkugeln

� Patentanmeldung

� Stand der Technik

� Zurückweisung

� aber: Ausführbarkeit muss gegeben sein / 
enabeling disclosure
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Neuheitstest / Novelty Test

� Eins-zu-Eins-Vergleich / one-to-one- comparision

Merkmal 1 Dokument X

Merkmal 2

Merkmal 3

Anspruch

� Allgemeine nimmt Spezielle nicht vorweg,  aber 

� Spezielle nimmt Allgemeine vorweg/

generic disclosure does not take away novelty of 

specific example,  
but specific example takes away novelty of generic 

disclosure
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Fallbeispiel / Case Study

Verfahren zum Wiederbefüllen einer Tonerkartusche umfassend
� Trennen der Kartusche in zwei Teile / seperating

� Einfüllen neuen Toners in mindestens ein Teil und / filling in toner

� Verbinden der beiden Teile nach dem Einfüllen. / connecting

Stand der Technik: 
Verfahren zum Wiederbefüllen einer Tonerkartusche umfassend
� Trennen der Kartusche in zwei Teile / seperating

� Einfüllen neuen Toners in mindestens ein Teil und / filling in  toner 

� Verkleben der beiden Teile nach dem Einfüllen. / gluing

Spezielle nimmt Allgemeine vorweg ⇒ nicht neu
specific Example takes away novelty of generic disclosure 

⇒ not novel
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Fallbeispiel  / Case Study

The method according to claim 1, wherein 
the two parts are connected by hot-welding.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beiden Teile durch Warmschweißen verbunden
werden.

Neuheit / Novelty 

Erfinderische Tätigkeit / Inventive Step 

�

?
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Erfinderische Tätigkeit / 
Inventive Step

erfinderischen Tätigkeit 

� für den Fachmann / person skilled in the art

� nicht nahegelegt aus dem Stand der Technik / non-
obvious in view of the prior art

Kombinationen möglich/ 

combinations allowed
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Fallbeispiel / case study

Patent: Warmschweißen ./. Stand der Technik: Verkleben
hot welding ./. Gluing

A) Warmschweißen bekannte, schlechtere Alternative: 
known, disadvantageous modifictaion Erfinderische Tätigkeit

B) Warmschweißen bekannte, bessere Alternative: 
known, advantageous modifictaion Erfinderische Tätigkeit

C) Warmschweißen unbekannte Alternative beim
Recyclen von Tonerkartuschen, unerwartete Vorteile: 
unknown modifictaion with respect to toner cartridges, surprising 
technical advantage Erfinderische Tätigkeit

D) Warmschweißen löst seit langem bekanntes, 
bislang ungelöstes Problem
unknown modifictaion with respect to toner cartridges, 

long-felt need Erfinderische Tätigkeit

�

�

�

�
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Patentanmeldung - Patent / 
Patent Application – Patent
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Erteilungsverfahren –Einflussnahme durch 
Dritte / Grant Procedure - Third Party 

Intervention

Anmeldung

Recherche

Prüfung

Erteilung

Rücknahmefiktion/

Zurückweisung

Ja

Nein

Widerruf
Einspruch

?
Einspruch 

Erfolg?

Ja

Nein

Eingabe 

Dritter

Nationale Teile
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Einwendungen nach Art. 115 / 
Third part observation

� Wann: nach der Veröffentlichung der 
europäischen Patentanmeldung / 
after publication of application

� Wer: jeder Dritte / any person
� Wie: schriftlich beim EPA / in writing

begründet / including a statement
of the grounds

+ keine Amtsgebühren / no official fees
+ frühe Einflussnahme / early intervention

- keine Verfahrensbeteiligung / not party of 
proceedings
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Einspruch / Opposition

� Wann: innerhalb von neun Monaten nach 
Erteilung  / within nine month after grant

� Wer: jeder Dritte / any person

� Wie: schriftlich beim EPA / in writing
begründet / including a statement of the

grounds

� Amtsgebühr / official fee

- Amtsgebühren / official fees
+ Verfahrensbeteiligung / party of proceedings
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Eingaben im 
Prüfungsverfahren

Was?

What?
Wann?

When?

Wie?

How?

Wer?
Who?
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Patentverletzung / 

patentlitigation
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Schutz aus Patent / protection 

conferred by patent

Ansprüche bestimmen Schutz / subject-matter definded by claims

Unmittelbare Verletzung / direct infringement

� Erzeugnis: 
Herstellen, Verwenden, Anbieten, in Verkehrbringen, 
Importieren / making, using, offering, selling, Importing

� Verfahren:
Anwenden, Anbieten, unmittelbar hergestelltes 
Erzeugnis /using, offering, product directly produced

Mittelbare Verletzung / indirect infringement

� Anbieten / Liefern von wesentlichen Elementen
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Schranken des Schutzes / 
exclusions from protection

� Territorial begrenzt /territory exclusivity

� EU: private use /  private use

� Erschöpfung / exhaustion

� Reparatur ./. Neuherstellung / 
repair ./. reconstruction
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2 U 35/04 OLG Düsseldorf, 
17. 11. 2005
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Patentanspruch 1/  Claim 1

� Baueinheit (1) zum Einsatz 
in einem Kaffeebrühgerät.

� Die Baueinheit (1) umfasst 
einen Behälter (2) ...

� Die Baueinheit (1) umfasst 
... einen tablettenförmigen 
Filtereinsatz(4)  ...

� ....

� Der Boden (22) des 
Filtereinsatzes (4) hat eine 
Form, die weitgehend der 
Form des Bodens (8) der 
Behälters (2) entspricht.

� An assembly (1) for use 
in a coffee machine for 
preparing coffee.

� The assembly (1) 
comprises a container (2) 
…

� The assembly (1) 
comprises  … a pill-
shaped pouch (4)  …

� …
� A bottom of the pouch (4) 

has a shape substantially 
corresponding to the 
shape of the bottom (8) of 
the container (2).
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Verfahren / Legal Case

� Beklagte: Herstellerin von sogenannten Kaffeepads

� Vereinfachter Sachverhalt:
Kaffeepad & Kaffeemaschine verwirklichen 
geschützten Gegenstand

� Urteil des OLG Düsseldorf vom 17. November 
2005:
� Mittelbare Verletzung
� Baueinheit geht mit Entnahme des verbrauchten 

Filtereinsatzes unter 
⇒ Keine Erschöpfung durch Verkauf!
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Urteil / Decision

Der Beklagte wird zur Unterlassung verurteilt,

es sei denn, 

... unübersehbar und blickfangartig auf der 
Schauseite angegeben: "Nicht geeignet für XYZ-
Kaffeepad-Maschinen“
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Rechtsbruch ? / 
Breach of law ?
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Rechtsbruch ? / 
Breach of law ?

� Privatperson / private person

� aber: Kaffeemaschine in Büro, Praxis, Restaurant 

⇒ nicht privat 

Anmerkung:

� Urteil des OLG Düsseldorf ≠ BGH

� Patent zwischenzeitlich widerrufen

�

�
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Geschmacksmuster / 

design patent
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Geschmacksmusterrecht / 
design patents

was ist ein Geschmacksmuster ?

Die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils
davon, die sich aus den Linien, Konturen,
Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur,
der Werkstoffe und seiner Verzierung ergibt.

what is a design ?

The outward appearance of a product or part

of it which results from the lines,

contours, colour, shape, texture, materials

and its ornamentation.
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Schutzausschluss / exclusion
from design protection

� Formen, 
die nur durch die technische Funktion bedingte sind /
forms determined only by their technical function 

� must-fit – Bauteile / must- fit -parts
Ausnahme: Lego-Klausel

� im normalen Gebrauch unsichtbare Elemente komplexer 
Bauteile / component parts of a complex product invisible in 
„normal use“

� [ must-match- Bauteile / must-match parts ]
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5 U 149 / 03 OLG Hamburg, 
25.11. 2005 

LKW-Ersatzteile, 

zumindest teilweise technisch bedingt /

truck spare parts, form at least partially determined
by function

� Fahrzeuggriff

� Motorraum-Verkleidung
�

�



36

Markenschutz / 

trade mark
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Markenrecht / trademark law

� Herkunfts- und Qualitätshinweis / 

origin of goods and quality guarantee

� Waren und/oder Dienstleistungen / 

products and/or services

� Schutz gegen Nachahmung und vor 
Verwechslung / protection against

imitation and likelihood of confusion
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BGH I ZR 44/02 - SodaStream
vom 24. Juni 2004

Klägerin 
� produziert Besprudelungsgeräte und 
� bietet Dienstleistung zur Wiederbefüllung von Gaszylindern an
� Inhaberin der Marke “SODASTREAM”

eingetragen u.a. für Behälter sowie Befüllen von 
Druckbehältern 

� In Gaszylindern der Klägerin „SodaStream“ eingeschlagen
Plaintiff 

producses home carbonation systems and 

refills used carbon dioxide canister

holder of the trademark „SODASTREAM” registered 

among others for carbon dioxide canister and refilling of 

canisters

„SodaStream“ engraved in distributed canisters
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BGH I ZR 44/02 - SodaStream

Beklagte 
� nimmt leere Gaszylinder entgegen und befüllt diese. 
� Gaszylinder werden umetikettiert
� „SodaStream“ nach Umetikettieren sichtbar.

Defendant collects and refills used canisters. Canisters are re-
labeld. “SodaStream” visible after re-laberling

⇒ markenmäßiger Gebrauch
⇒ aber: 

Erschöpfung für gebrauchten Gaszylinder. Wiederbefüllen 
keine Veränderung der Ware, sondern Teil des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs / exhaustion
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Werbung für Produkte/ 
advertising

Marke als Bestimmungshinweis nutzbar / trade mark 
may be used for indicating the intended purpose

aber: Verwechslungsgefahr muss vermieden werden / 
likelihood of confusion must be avoided

OEM-Drucker-Kartusche  ⇒

Nicht-Originalkartusche verwendbar mit OEM-Drucker

OEM-toner-cartrdige ⇒

non-original cartridge for use with OEM-printer
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