CO-PUBLISHING/ANZEIGE PATENTRECHT

Die Aquivalenz in der Patentverletzung:
Neue Rechtsprechung

Von Dr. Marco Stief, Heike Roder-Hitschke und Dr. Christian Meyer, Maiwald, Miinchen

Dr. Marco Stief, LL.M.,
Rechtsanwalt, leitet seit
2017 den Rechtsanwalts-
bereich der Kanzlei Mai-
wald. Er verfiigt iiber fast
25 Jahre Erfahrungin na-
tionalen und internatio-
nalen Patentverletzungs-
fallen. Dariiber hinaus
berdt er regelmdRig im Bereich Technologie-
transfer und Technologiekooperationen. Er
ist Dozent an der Universitdt Marburg sowie
der TU Miinchen und Dresden.

Dr. Marco Stief

Dr. Christian Meyer,

Rechtsanwalt, betreut
= Mandanten in nationalen

d | und grenziiberschreiten-

&\% den Patent- und Ge-

brauchsmuster-, sowie
Marken- und Designverlet-
zungsverfahren sowie ent-
sprechenden Léschungs-
und Nichtigkeitsverfahren.

Dr. Christian Meyer

Heike Roder-Hitschke,
LL.M., Rechtsanwiltin,
verfiigt iiber langjdhrige
Erfahrung in der Koordi-
nation von Verletzungs-
prozessen (Patente, Ge-
brauchsmuster,
ergdnzende Schutzzertifi-
kate) und wirktin parallel

Heike Roder-
Hitschke

gefiihrten Rechtsbestandsverfahren mit.

Maiwald ist eine fiihrende Kanzleiim Be-
reich des gewerblichen Rechtsschutzes und
unterstiitzt Unternehmen, ihre gewerblichen
Schutzrechte zu sichern, zu verteidigen und
durchzusetzen.

Kontakt

Maiwald

Elisenhof, Elisenstr. 3
80335 Miinchen
info@maiwald.eu

Grundsatzlich ist fiir eine Patentverlet-
zung die identische (wortsinngemaRe)
Verwirklichung jedes einzelnen der im An-
spruch vorgesehenen Merkmale nachzu-
weisen. Ausnahmsweise kann aber auch
ein von der wortsinngemdRen Ausfiihrung
abweichendes Mittel eine sogenannte
dquivalente Patentverletzung begriinden.
Grund fiir die Einbeziehung von Aquivalen-
ten in den Schutzbereich ist die Erkennt-
nis, dass weder der Anmelder noch die Pa-
tentamter als Erteilungsbehorden in der
Lage sind, die zahlreichen Maglichkeiten
der konkreten technischen Ausgestaltung
einer beanspruchten Lehre zum techni-
schen Handeln im Wortlaut des Patentan-
spruchs abschlieBend zu erfassen.

Rechtlicher Hintergrund

Die grundsatzliche Mdglichkeit der Beriick-
sichtigung von abgewandelten Mitteln bei
der Bestimmung des Schutzbereichs von Pa-
tenten ergibt sich bereits aus Art. 1 und 2
des Protokolls tiber die Auslegung des Art.
69 des Europdischen Patentiibereinkommens
(EPU). Denn wiirde jede unbedeutende
(technische) Abwandlung aus dem Schutz-
bereich des Patents herausfiihren, wére der
Patentschutz allzu leicht zu umgehen und
kénnte damit seinem Zweck, einen Anreiz fiir
Erfindungen zu schaffen, nicht mehr gerecht
werden. Allerdings muss der durch einen Pa-
tentanspruch definierte Schutzbereich
schon aus Griinden der Rechtssicherheit hin-
reichend klar umrissen sein. Es ist daher ein
Ausgleich der sich gegeniiberstehenden In-
teressen an einem angemessenen Schutz der
erfinderischen Leistung einerseits und dem
Gebot der Rechtssicherheit Dritter anderer-
seits zu schaffen. MaRgebliche Grundlage
fiir die Bestimmung des Schutzbereichs bil-
det somit auch bei der Beriicksichtigung von
Aquivalenten der zu ermittelnde Sinngehalt
der Patentanspriiche.

Grundlegende Rechtsprechung

Die bis heute geltenden allgemeinen Grund-
lagen der Aquivalenzlehre beruhen im We-
sentlichen auf den so genannten Schneid-
messer-Fragen aus den fiinf BGH-
Entscheidungen ,Kunststoffrohrteil”,

~Schneidmesser I, ,Schneidmesser IT*,
,Custodiol I” und ,Custodiol II* aus dem
Jahr 2002.

Nach den BGH-Entscheidungen , Okklusi-
onsvorrichtung” und ,Diglycidverbindung”
aus dem Jahr 2011 und einer entsprechend
restriktiven Praxis der Instanzgerichte wur-
de es zunichst ruhiger um die Aquivalenz.
Dies dnderte sich durch die BGH-Entschei-
dungen ,Warmetauscher”, ,Pemetrexed”
und ,V-férmige Fiihrungsanordnung” aus
dem Jahr 2016, in denen der BGH die o.g.
Entscheidungen aus dem Jahr 2011 weiter-
entwickelte und den Aquivalenzbereich wie-
der etwas 6ffnete. Dies hat zu einer Wieder-
belebung der Aquivalenzdiskussion auch bei
den Instanzgerichten gefiihrt.

Der Vierstufentest

Soll eine dquivalente Ausfiihrungsform unter
den von der jiingeren Rechtsprechung entwi-
ckelten Grundsatzen dennoch zum Schutzbe-
reich des Anspruchs gehdren, sind nunmehr
die folgenden vier konsekutiven Vorausset-
zungen zu priifen:

m Technische Gleichwirkung

m Auffindbarkeit / Naheliegen

m Gleichwertigkeitim Sinne einer
Orientierung am Patentanspruch

m Kein Verzicht

Technische Gleichwirkung
Das von der angegriffenen Verletzungsform
verwirklichte, abgewandelte Mittel muss ob-
jektiv gleichwirkend zu dem im Patentan-
spruch genannten Mittel sein, d.h. die glei-
che Wirkung zur Losung des
zugrundeliegenden Problems entfalten.
Nach der BGH-Entscheidung ,Kranarm”
geht es dabei nicht um eine abstrakte, vom
Patentanspruch losgeldste technische
Gleichwirkung. Entscheidend ist, welche ein-
zelnen Wirkungen die patentgeméaRen Merk-
male fiir sich und insgesamt zur Lsung des
dem Patentanspruch zugrundeliegenden
Problems beitragen. Nur bei einer gesamt-
heitlichen Betrachtung ist gewdhrleistet,
dass trotz Abwandlung bei einem oder meh-
reren Merkmalen lediglich solche Ausgestal-
tungen vom Schutzbereich umfasst werden,
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bei denen der mit der geschiitzten Erfindung
verfolgte Sinn beibehalten ist.

Dariiber hinaus stellt der BGH in ,Kran-
arm” klar, dass eine Gleichwirkung bereits
dann zu bejahen ist, wenn die Wirkungen
durch das abgewandelte Mittel nurim We-
sentlichen, d.h. in eingeschranktem Um-
fang, aberin einem praktisch noch erhebli-
chen MaR, erzielt wird. Dies hat das OLG
Diisseldorfin der Entscheidung ,Vorausset-
zungen der Aquivalenz” im Jahr 2021 best3-
tigt.

Naheliegen / Auffindbarkeit

Auf der zweiten Stufe ist zu priifen, ob der
Fachmann das abgewandelte Mittel aufgrund
seines Fachwissens ohne besondere (erfin-
derische) Uberlegungen, die am Sinngehalt
der Anspriiche orientiert sind, zum Priori-
tatszeitpunkt als gleichwirkend auffinden
konnte.

MaRgeblich ist auch hier eine Betrach-
tung der Gesamtheit der Merkmale des Pa-
tentanspruchs und der jeweils von ihnen zur
Losung der Erfindung ausgehenden Wirkun-
gen. Hieran fehlt es, wenn das abgewandelte
Mittel einen anderen Weg geht oder auf die
mit dem Patent angestrebten entscheiden-
den Vorteile oder Wirkungen verzichtet.

Ist das Austauschmittel hingegen in der
Patentbeschreibung angesprochen, wenn
auch gegebenenfalls in einem anderen Zu-
sammenhang, wird man nach der Entschei-
dung ,WC-Sitzgelenk II” des OLG Diisseldorf
aus 2020 ein Naheliegen in der Regel beja-
hen konnen.

Gleichwertigkeit / Orientierung am
Patentanspruch

Drittens miissen die Uberlegungen des Fach-
mannes sich derart am Sinngehalt der im Pa-
tentanspruch unter Schutz gestellten tech-
nischen Lehre orientieren, dass er die
gegeniiber dem Anspruchswortlaut abwei-
chende Lésung dennoch als gleichwertig in
Betracht zieht.

In der praktischen Anwendung handelt es
sich dabei um die in der Regel schwierigste,
aber auch zugleich gewichtigste Vorausset-
zung. Danach ist entscheidend, ob die spezi-
fische Gleichwirkung der Gesamtheit der
Merkmale der angegriffenen Verletzungs-
form im Vergleich zu denjenigen des Paten-
tanspruchs gegeben ist, d.h. die dquivalente
Ausfiihrungsform im weiteren Sinne noch ei-
ne patentgemale Losung darstellt. Zwar ist
es nicht erforderlich, dass die Beschreibung
des Patents Ausfiihrungen enthdlt, die den
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Fachmann zu dieser Abwandlung hinlenken.
Es reicht jedoch umgekehrt auch nicht aus,
dass der Fachmann allein aufgrund seines
Fachwissens eine Lehre als technisch sinn-
voll und gleichwirkend zur patentgemaRen
Lehre erkennt.

Kein Verzicht

Bei der Frage der Gleichwertigkeit der L6-
sung ergibt sich nach der Rechtsprechung
des BGH eine weitere Einschrankung. Da-
nach ist es regelmaRig ausgeschlossen, eine
Ausfiihrungsform als dquivalent zu bewer-
ten, diein der Beschreibung des Patents als
mogliche Losung der Aufgabe zwar ange-
fiihrtist, jedoch im Wortlaut des Patentan-
spruchs keinen Niederschlag gefunden hat.
Die Rechtsprechung erkennt darin einen im-
pliziten Verzicht (bzw. eine Auswahlent-
scheidung) des Anmelders (so z.B. die BGH-
Entscheidungen ,Okklusionsvorrichtung®”,
,Diglycidverbindung” sowie zuletzt auch das
OLG Karlsruhe in der Entscheidung ,Fliissig-
keitszufuhranordnung®).

Ein solcher Verzichtssachverhalt ist wie-
derum nicht gegeben, wenn das abgewan-
delte Mittel zwar in der Patentschrift ange-
fiihrt wird, dies jedoch nichtin
erfindungsgemaRem, sondern in einem an-
deren Zusammenhang geschieht. Es kann
von einem Verzicht nur ausgegangen wer-
den, wenn die Patentschrift erkennen asst,
dass dem Anmelder das abgewandelte Mittel
im Zusammenhang mit der Erfindung be-
wusst war (so z.B. das OLG Diisseldorfin
,WC-Sitzgelenk”).

Aus der Entscheidung ,Pemetrexed” folgt
wiederum, dass eine Auswahlentscheidung
nicht allein damit begriindet werden kann,
dass die Verwendung des Austauschmittels
in der Patentschrift (lediglich) nahegelegt
wird; stattdessen ist zu fordern, dass die Pa-
tentschrift selbst mehrere mégliche Ausfiih-
rungsformen konkret offenbart, diese aber
nicht alle beansprucht. Der BGH bestatigt
dies in der Entscheidung ,V-formige Fiih-
rungsanordnung” und stellt dariiber hinaus
klar, dass sich der Patentinhaber mit einer
konkreten Formulierung eines Merkmals im
Anspruch nicht notwendig auf eine dem
Wortsinn des betreffenden Merkmals ent-
sprechende Auslegung festgelegt hat. Dies
kann als vorsichtige Abkehr von den vorste-
henden Grundsdtzen der Entscheidungen
.Diglycidverbindung” und ,, Okklusionsvor-
richtung” verstanden werden.

Unter Beriicksichtigung jiingerer Recht-
sprechung der Instanzgerichte (z.B. OLG

Diisseldorf, ,Abstreifeinheit”) wird man da-
her wohl nicht mehr pauschal sagen konnen,
dass eine Gleichwertigkeit in jedem Fall
fehlt, wenn eine in der Beschreibung enthal-
tene Ausfiihrungsform keinen Niederschlag
im Patentanspruch gefunden hat.

Formsteineinwand
Eine weitere Einschrankung erfahrt die
Aquivalenzlehre durch den nach der BGH-
Entscheidung ,Formstein” benannten, zu-
ldssigen Einwand des Verletzers, die als
aquivalent angegriffene Ausfiihrungsform
stelle unter Beriicksichtigung des Standes
der Technikim Prioritdtszeitpunkt des Pa-
tents keine patentfahige Erfindung dar.
Hintergrund ist die Uberlegung, dass das
Klagepatent nicht auf einen Gegenstand er-
streckt werden soll, der sich im vorbekann-
ten Stand der Technik bewegt und fiir den
der Patentinhaber deshalb keinen Schutz
hatte erhalten kdnnen. Der Ausschluss nicht
patentfahiger Abwandlungen ist vor dem
Hintergrund der Trennung zwischen Verlet-
zungs- und Nichtigkeitsverfahren in
Deutschland auch sinnvoll, daim Nichtig-
keitsverfahren nur der Gegenstand des er-
teilten Anspruchs angreifbarist, nicht je-
doch das abgewandelte Mittel. Der
Formstein-Einwand kann jedoch nur dann
zum Ziel fiihren, wenn der Stand der Technik
tiberhaupt die dquivalente Abwandlung und
nicht ausschlieRlich solche Merkmale des
Patentanspruchs betrifft, die bei der ange-
griffenen Ausfiihrungsform wortsinngemaR
verwirklicht sind. ]

m Die Aquivalenzdiskussion ist nicht ab-
geschlossen und diirfte in Zukunft
weiter an Bedeutung gewinnen.

= Die Entscheidungen auch der Instanz-
gerichte werden der Diskussion neuen
Schwung verleihen und die Vorgaben
des BGH prézisieren.

m Tendenziell diirfte die Aquivalenzin
Zukunft eher groRziigig(er) gehand-
habt werden.




