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ZGE Zeitschrift fur geistiges Eigentum
ZPO Zivilprozessordnung

ZRP Zeitschrift fir Rechtspolitik

Im Ubrigen wird auf Hildebert/Kirchner, Abkiirzungsverzeichnis der Rechtsprache,
8. Auflage, Berlin 2015 verwiesen.
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A. Anlass der Untersuchung

Die Warnung vor ibermaffigem Patentschutz ist alter als das Patentrecht
selbst. Bereits 1862 — deutlich vor der Einfithrung des ersten Patentgesetzes
1871 — gab es Bedenken, ob der Patentinhaber nicht Gbermafig privile-
giert wiirde.! Diese Frage ist auch heute noch aktuell. ,Totale Waffenun-
gleichheit“?, ,Privilegierung des Verletzungsklagers“3, ,Dysfunktionalit-
ten“* und ,,Gerechtigkeitslicken*> werden beklagt. Es wird die Frage auf-
geworfen, ob Patente nicht bloff ,Papiertiger“® seien. Dies bietet Anlass,
die aktuellen Herausforderungen fiir das Patentrecht naher zu beleuchten.

Das Patentrecht gilt gemeinhin als Synonym fiir den Motor des techni-
schen Fortschritts, der — so konzediert etwa Palzer — in den vergangenen
Jahren unter ,Rhythmusstorungen® leidet.” Mit einem Patent erhalt der
Erfinder als Belohnung fiir seine Erfindung ein staatlich gewihrtes Mono-
pol in Form eines Ausschlieflichkeitsrechts. Hierdurch sollen Innovation
und technischer Fortschritt als Motor wirtschaftlicher Entwicklung ermog-
licht werden. Dass der Motor ins Stocken gerat, hat vielschichtige Ursa-
chen. Ausgangspunkt ist zunachst, dass sich die Wahrnehmung von Paten-
ten in den vergangenen 30 Jahren gewandelt hat. Wahrend der Patent-
schutz 1991 noch eine geringe Rolle zu spielen schien,® beklagte die dama-
lige Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, 2004 eine ,Hypertrophie

1 Vgl. Hiittermann, Mitt. 2013, 181, 184 unter Hinweis auf Bolley/Kronauer, die kriti-
sierten, dass Patente fir ihres Erachtens minderwertige Innovationen viel Geld er-
wirtschafteten, wihrend Patente fir ihres Erachtens wesentliche Erfindungen
nichts wert seien.

Geifsler, GRUR Int. 2013, 1, 8.

Wuttke/Guntz, Mitt. 2012, 477, 477.

Papier, ZGE 2016, 431, 431.

Melullis, in: FS Loschelder, S. 233.

Hess/Miiller-Stoy/Wintermeier, Mitt. 2014, 439 ft.

Siehe zur Bedeutung von Patenten als Indikator fiir die wirtschaftliche Leistungsfa-
higkeit den Bericht des Bundesministeriums fir Bildung und Forschung, Daten
und Fakten, S.37; Palzer, InTeR 2015, 197, 198, spricht vom ,Schrittmacher mit
Rhythmusstérungen®.

8 v. Venrooy, BB 1991, 7, 7 ft.

NN LW
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der Schutzrechte®: Der stetig steigenden Zahl von Patentanmeldungen
stehen signifikant geringere Investitionen in Forschung und Entwicklung
gegentiber.!® Was bereits vor Giber zehn Jahren galt, ist heute noch immer
relevant; auch im Jahr 2016 stieg die Zahl der Patentanmeldungen in
Deutschland wie auch in Europa im Vergleich zu den Vorjahren weiterhin
an, gleichzeitig sind — gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen —
rickldufige Innovationsaktivititen festzustellen.!’ Die Kombination von
steigenden Patentanmeldungen und gleichbleibenden oder sinkenden
Kosten fiir Forschung und Entwicklung lasst unweigerlich die Frage auf-
kommen, ob Patente ihren Zweck, Innovation zu fordern, noch erfillen
konnen oder ob sie nicht vielmehr volkswirtschaftlich groeren Schaden
denn Nutzen bringen.!?

Auch liegt es nahe, dass die Patentqualitit sinkt, wenn mehr Patente an-
gemeldet werden, gleichzeitig jedoch weniger Geld in Forschung und Ent-
wicklung investiert wird. Dies gilt umso mehr, wenn das Deutsche Patent-
und Markenamt und das Europaische Patentamt auf ihre Uberlastung hin-
weisen. Es scheint als fehlten die Ressourcen fir eine griindliche Prifung
bei der Patenterteilung. Die Anforderungen an die Recherche und Pri-
fung der Patentanmeldungen nehmen ebenso zu wie ihr Umfang und ihre
Komplexitat.!? Die Frage nach der Patentqualitit stellt sich auch ange-
sichts der von Teilen der Literatur alarmiert festgestellten Vernichtungs-
quoten vor den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts von knapp
80%. Diese sehen die Rechtssicherheit fiir den Patentinhaber wie fiir die

9 Siche ihr Vortrag auf der Jahrestagung der Vereinigung fiir gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht vom 17.09.2004, abgedruckt in GRUR 2004, 977, 977 ff.

10 Siche eingehend hierzu Blind/Edler/Frietsch/Schmoch, Erfindungen kontra Patente,
S. 11, woraus sich ableiten liefe, dass Unternehmen deutlich weniger Geld in
F&E investierten als sich aus den vorhanden Patentanmeldungen schliefSen lasse.
Denkbar ist aber auch, dass F&E wegen des allgemeinen technischen Fortschritts
billiger wird.

11 Siehe etwa Bundesministerium fir Bildung und Forschung, Daten und Fakten,
S.37, wonach die weltmarktrelevanten Patente pro eine Mio. Einwohner von
2003 bis 2013 um 9% gewachsen seien. Zu den Innovationsaktivititen siche Bun-
desministerium fiir Bildung und Forschung, Daten und Fakten, S. 41; vgl. auch,
allerdings fiir die USA, Smeets, Does litigation reduce corporate R&D, S. 26 f., der
zu dem Schluss kommt, dass hierfiir auch anhingige Patentverletzungsklagen
verantwortlich sein kénnten.

12 Bubse, Wenn der Patentschutz mehr schadet als nutzt, Handelsblatt vom
20.10.2012.

13 Pregartbauer, Anspruch auf Unterlassung, S. 49.
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Mitbewerber erheblich in Gefahr.!* Weder der Patentinhaber noch der
Wettbewerber kann sich darauf verlassen, dass das erteilte Patent Bestand
haben wird. Allerdings ist keine gesteigerte Zahl von Einspruchs- und
Nichtigkeitsverfahren festzustellen, sodass lediglich 0,1% der erteilten Pa-
tente tatsachlich einer nachtraglichen Uberprifung unterzogen werden.!s
Ob die geringe Anzahl von Angriffen bei hohen Erfolgsquoten darauf
schliefen lassen, dass nur evident unwirksame Patente angegriffen werden
oder ob aus den Vernichtungsquoten auf eine fehlerhafte Erteilungspraxis
geschlossen werden kann, ist noch offen.

Den eingangs erwihnten Kritikern ist jedenfalls insoweit zuzustimmen,
als ein schwacher Patentschutz weder fiir den Patentinhaber noch fiir die
Mitbewerber wiinschenswert sein kann. Das Patent gewahrt seinem Inha-
ber ein staatlich legitimiertes Monopol. Dieses Monopol und die daraus
folgenden Vorteile gegentber Mitbewerbern soll nur derjenige erhalten,
dessen Erfindung die Anforderungen des § 1 PatG erfillt. Stellt sich erst
viel spater heraus, dass ein Patent urspringlich gar nicht hatte erteilt wer-
den durfen, konnte der Patentinhaber seine Monopolstellung fir die Zwi-
schenzeit unberechtigterweise ausnutzen. Soweit Mitbewerber das Patent
und das daraus erwachsende Monopol nicht akzeptierten und wegen Pa-
tentverletzung in Anspruch genommen wurden, kdnnen geleistete Zah-
lungen zwar grundsatzlich riickabgewickelt werden. Schon dies ist nicht
ohne rechtliche Hirden moglich. Kaum beachtet wird dagegen derjenige
Mitbewerber, der das Patent jahrelang akzeptiert hat und daher nicht mit
einer eigenen Erfindung auf den Markt getreten ist. Es ist schon theore-
tisch kaum moglich, denjenigen Nachteil auszugleichen, der ihm durch
sein Unterlassen entsteht. Die erlittenen Schaden lassen sich nur schwer
bemessen und nach schadensrechtlichen Grundsatzen riickabwickeln. Dies
fahrt letztlich dazu, dass derjenige Wettbewerber, der das Patent schlicht
ignoriert, im Ergebnis besser steht als derjenige, der es respektiert und sich
gesetzeskonform verhilt.

Gleichzeitig hat sich die Funktion des Patentschutzes in den vergange-
nen Jahrzehnten gravierend gewandelt. Patente dienen nicht mehr nur als
Belohnung fiir eine Erfindung, sondern haben dariiber hinaus auch einen
erheblichen wirtschaftlichen Wert, der aus der Existenz des Schutzrechts
als solches resultiert. Aus diesem Grund ist der Patentschutz heutzutage

14 Zur Auswertung dieser Zahlen siche unten S. 54ff.; besorgt dufert sich auch
Osterrieth, PatentR, Rn. 27 ff.
15 Siehe hierzu S. 54ff.
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ein wichtiger Bestandteil von Unternehmensstrategien.!¢ Patente werden
als Verhandlungsmasse gegeniiber Wettbewerbern eingesetzt, wobei es
hierbei hiufig lediglich auf die bloSe Anzahl von Patenten anzukommen
scheint und nicht auf deren Qualitat. Sieht man die Anzahl an Patenten als
Mafstab fur Innovation oder Wettbewerbsfahigkeit an, kann ein Fehlan-
reiz zur Patentierung entstehen. Es geht dann lediglich darum, Patente
gleich welcher Qualitit, zu erlangen, um nicht die Verhandlungsposition
gegeniiber Wettbewerbern zu schwichen und so konkurrenzfihig zu blei-
ben. Vor diesem Hintergrund tberrascht es nicht, dass Patenttrolle, -hin-
terhalte und -dickichte in der Patentpraxis immer haufiger zu beobachten-
de Phinomene werden.!” Obwohl Patenttrolle teilweise als blofes Phiano-
men des US-Rechts angesehen werden!8, sind sie doch auch in Deutsch-
land zunehmend von Bedeutung. Gemeint sind Fille, in denen Unterneh-
men das Patentrecht nutzen und hierbei bestehende Schwichen des Pa-
tentsystems und seine Sperrwirkung tber Gebiihr zu ihren Gunsten aus-
nutzen. Hierdurch droht eine Fehlsteuerung des Patentsystems zu Lasten
der Mitbewerber und der Allgemeinheit. Freilich ist es durchaus legitim,
Schwichen des Patentrechts zu seinen Gunsten zu nutzen. Dieses Vorge-
hen soll nicht mit einem Rechtsmissbrauch gleichgesetzt werden soll. Die-
se Entwicklungen bieten jedoch Anlass, das Patentsystem zu hinterfragen,
da ein einseitiger Vorteil fiir ein funktionierendes Patentsystem schadlich
ist.

Das zugunsten des Rechtsinhabers bestehende Ungleichgewicht wird
durch das deutsche Trennungsprinzip in seiner derzeitigen Ausgestaltung
verscharft. Dies gilt insbesondere, weil Verletzungsverfahren und Nichtig-
keitsverfahren vor unterschiedlichen Gerichten gefithrt werden und letzte-
res erheblich linger dauert. AufSerdem erschwert das Trennungsprinzip
die Ruckabwicklung einmal ergangener Entscheidungen.

Soweit der Gesetzgeber davon ausgehen sollte, dass ein Mitbewerber vor
Markteintritt genauestens untersuchen wird, ob sein Produkt ein Patent
verletzt und dann gegebenenfalls vor Markteintritt die Nichtigkeit des Pa-
tents erreicht, geht dies an der Realitit vorbei. Stattdessen nehmen Unter-
nehmen die Verletzungsklage in Kauf und dberprifen erst in einem nichs-
ten Schritt, ob ein Angriff auf den Rechtsbestand des Patents sinnvoll ist.
Bei stetig steigender Zahl der Patentanmeldungen und der beklagten

16 Siehe etwa Weber/Hedemann/Cohausz, Patentstrategien.

17 Vgl. eingehend zu diesen Phinomenen, wenngleich aus kartellrechtlicher Per-
spektive, Schnelle, GRUR-Prax 2010, 169, 169 ft.

18 Obhly, GRUR Int. 2008, 787, 788; Rertboeck, GRUR Int. 2013, 419, 419.
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A. Anlass der Untersuchung

Uberlastung der Patentamter fihrt dies zu einer nicht unerheblichen Zahl
an latent unsicheren, ,schwachen® Patenten. Doch auch diese Patente ge-
nieflen den vollen gesetzlichen Schutz, was zwangslaufig zu der Frage fiih-
ren muss, ob der Patentschutz nicht faktisch weiter reicht als er dies nach
der Vorstellung des Gesetzgebers soll. Der Patentinhaber wird in eine Posi-
tion gebracht, die ihm urspriinglich nicht zusteht und das staatliche Mo-
nopol - das freilich wettbewerbsbeschrinkend ist — verschafft ihm zu Un-
recht eine bessere Verhandlungs- und Verwertungssituation. Diese Aus-
gangslage ist auch den Patentinhabern und Wettbewerbern bekannt und
so setzen sie ihre Patente entsprechend strategisch ein. Ein Blick auf die
Anmeldezahlen zeigt, dass die Zeiten, in denen tberwiegend Einzelerfin-
der in ihren Laboren vor sich hin taftelten, vorbei sind. Stattdessen mel-
den heute Gberwiegend grofSe Konzerne Patent an, wodurch das Patent-
recht weiter kommerzialisiert und auch industrialisiert wird."

Dies fithrt auch zu einem verdnderten Verhalten der Patentinhaber. Es
kommt regelmafig zu Kreuzlizenzvereinbarungen und sonstigen Koopera-
tionen. Diese ermoglichen es den Beteiligten, Konkurrenzerfindungen zu
nutzen und so gemeinsam davon zu profitieren, dass sich eine Technologie
durchsetzt. Gerade in Industriezweigen mit starker Patentdichte werden
Patente nicht wegen ihrer Belohnungsfunktion, sondern wegen ihres Po-
tentials, Zugang zu fremden Technologien zu schaffen, eingesetzt. Patente
werden dartber hinaus wie Wirtschaftsgiiter gehandelt und in Vertragsver-
handlungen eingesetzt. Diesen Veranderungen gilt es, Rechnung zu tra-
gen. Anderenfalls droht das System aus dem Lot zu geraten. Dies gilt vor
allem mit Blick auf die sich schnell entwickelnden Industriezweige wie
beispielsweise die Informationstechnologie, aber dariiber hinaus auch in
Bereichen mit einer grofen Zahl von Anschlusserfindungen, wie etwa im
Bereich der Gentechnik.?

Die Schwichen des Patentsystems offenbaren sich besonders deutlich im
Bereich der sogenannten standardessentiellen Patente. Hier sind die Mitbe-
werber derart auf die patentgeschiitzte Technologie angewiesen, dass sich
ein Vorenthalten durch den Schutzrechtsinhaber nicht nur innovations-
hindernd auswirkt, sondern wegen der rasanten Marktentwicklung ihr

19 Demnach wurden bei dem DPMA im Jahr 2016 die meisten Patente von der Ro-
bert Bosch GmbH (3.693 Patente), Schaeffler Technologies AG & Co. KG (2.316
Patente) sowie der Daimler AG (1.946 Patente) angemeldet, DPMA Jahresbericht
2016, S.7. Auch bei dem EPA kamen mit Philipps (2.568 Patente), Huawei
(2.390 Patente) und Samsung (2.316 Patente) die meisten Anmeldungen von
Konzernen, EPO, Jahresbericht 2016, S. 5.

20 Burk/Lemley, Policy Levers, S. 10 ff.
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durch die Sperrwirkung verzdgerter Markteintritt zu erheblichen wirt-
schaftlichen Schiaden fithren kann. Das wird auch an den sogenannten
Smartphone Wars deutlich. Seit etwa 2010 beschiftigen sich deutsche und
auslandische Gerichte mit den Auseinandersetzungen zwischen Apple,
Motorola, Samsung, Nokia oder HTC.?! Angesichts der involvierten Grof3-
unternehmen tberrascht es nicht, dass auch die Tagespresse auf die Verfah-
ren aufmerksam wurde??, wohl aber, dass Unterhaltungsmagazine sich
tiber mehrere Seiten dezidiert mit der gemeinhin bekanntesten Streitigkeit
zwischen Apple und Samsung auseinandersetzten.??

Diese Ausgangssituation gibt Anlass zu der vorliegenden Untersuchung,
ob die aktuell zu beobachtende Fehlentwicklung des Patenteinsatzes ihre
Ursache moglicherweise im Patentsystem selbst hat. Die vorschnelle
Schlussfolgerung, der Fehler griindet im Trennungssystem, wird hierbei
kritisch hinterfragt und seine Vorteile beleuchtet. Wom®oglich lasst sich die
Problematik beheben, ohne vom deutschen Trennungssystem mit dessen
strukturellen Vorteilen abweichen zu missen. Die Probleme stellen sich —
wie die Untersuchung zeigen wird — nicht nur in Deutschland, sondern
auch in anderen wichtigen Patentforen, die auf dem Verbundsystem basie-
ren (wie etwa die USA, Frankreich oder Grofbritannien). Dies legt nahe,
dass das Trennungssystem nicht allein die Ursache der Probleme sein
kann. Stattdessen soll eine verfahrensrechtliche Losung gesucht werden,
die nicht nur praktikabel, sondern auch dogmatisch konsistent ist.

21 Die wohl prominentesten Fille sind diejenigen von Apple gegen Samsung. Der
Ablauf des bekanntesten Streits, der bereits 2010 begann, wurde von Duncan,
Why are Apple and Samsung throwing down?, zusammengefasst. Siche zu einer
Ubersicht der Smartphone wars und deren Beteiligten die Abbildung in der New
York Times vom 7.10.2012, abrufbar unter: https://archive.nytimes.com/www.nyti
mes.com/interactive/2012/10/08/business/Fighters-in-a-Patent-War.html (zuletzt
abgerufen am 30.8.2018).

22 Es sei etwa nur beispielhaft auf den Artikel von Axe/ Postinett ,HTC verklagt App-
le mit Google-Patenten® aus dem Handelsblatt vom 8.9.2011 verwiesen.

23 So befasste sich Eichenwald, The Great Smartphone War, hiermit in der amerika-
nischen Ausgabe des internationalen Magazins ,Vanity Fair“ vom 3.5.2014.
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B. Gang der Untersuchung

Die Bearbeitung erfolgt in sechs Teilen. Der erste Teil fithrt in die Proble-
matik ein. Hierbei wird zunéchst dargestellt, auf welchen Theorien der Pa-
tentschutz basiert, welche Ziele damit verfolgt und wie diese in der Praxis
umgesetzt werden. Hierzu wird zunéchst das deutsche Patentsystem darge-
stellt sowie dessen verfassungsrechtlicher Hintergrund beleuchtet. Die
praktische Bedeutung wird anhand der Verfahrenszahlen und -dauer des
Verletzungs-, Nichtigkeits- und Einspruchsverfahrens dargelegt und mit
den wichtigsten Patentstreitforen Europas — Frankreich, den Niederlanden
und dem Vereinigten Konigreich — verglichen. Danach wird naher heraus-
gearbeitet, dass Patente heute nicht mehr allein zu der Innovationsforde-
rung dienen, sondern dartber hinaus von Unternehmen auch zunehmend
strategisch eingesetzt werden. Gleiches gilt auch fiir die Rechtsbehelfe im
Patentverfahren, die nicht zur Verfolgung des Klagerechts, sondern wegen
ihrer Auswirkung auf die Verhandlungs- oder Marktposition eingelegt
werden. weshalb insgesamt Fehlanreize und -steuerungen zu beobachten
sind. Die Folge dieser Entwicklungen wird zunéchst grundlegend erortert,
che ein besonderes Augenmerk auf standardessentielle Patente gelegt wird.

Der zweite Teil widmet sich der Beurteilung der Schutzfihigkeit von Pa-
tenten und greift dabei die unterschiedlichen Verfahrensstadien des Ertei-
lungs-, Einspruchs- sowie des Nichtigkeitsverfahrens auf. Die Darstellung
stellt die historische Entwicklung der jeweiligen Verfahren voran, ehe auf
die rechtlichen Grundlagen, das Verfahren, den Umfang der Prifung, die
Wirkung der Entscheidung und etwaige Rechtsmittel eingegangen wird.
Abschlieend wird untersucht, inwiefern die in den Verfahren getroffenen
Entscheidungen Auswirkungen auf das Verletzungsverfahren haben. In je-
dem Stadium wird auch auf die jeweils auftretenden Interessenkonflikte
zwischen Patentinhabern einerseits und Wettbewerbern andererseits ein-
gegangen und untersucht, ob ein strukturelles Ungleichgewicht vorliegt.

Der dritte Teil widmet sich ausfithrlich dem Trennungsprinzip und un-
tersucht, ob die in der Literatur haufig proklamierte Privilegierung des
Verletzungsklagers tatsichlich besteht. Hierzu werden die Schwachstellen
des Trennungsprinzips erldutert. Aulerdem wird dargelegt, warum eine
Verfahrenskoordination notwendig ist, ehe die bestechenden Koordinati-
onsmoglichkeiten im Verletzungsverfahren dargestellt werden. Hierbei
wird auf das Erkenntnisverfahren ebenso eingegangen wie auf das Vollstre-
ckungsverfahren und die mogliche Restitution, wobei stets auch die mogli-
chen praktischen Schwachstellen beleuchtet werden.
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Nachdem so die Schwierigkeiten und aktuellen Herausforderungen fur
das Patentsystem in den ersten drei Teilen der Arbeit dargelegt wurden,
gilt es in den folgenden Teilen, nach Lésungsmoglichkeiten zu suchen.

Daher wird im vierten Teil der Untersuchung aufgezeigt, wie de lege lata
das Patentamt als neutraler Beteiligter und Mitbewerber, die auch potenzi-
elle Verletzer sein kdnnen, auf die bestchenden Fehlsteuerungen reagieren
konnen. Auf Ebene des Patentamts finden sich etwa Vorschlige, die fiir
ein hoheres Maf§ an Rechtssicherheit sorgen sollen. Aus der Verfahrensord-
nung des Europiischen Patents mit einheitlicher Wirkung ldsst sich wo-
moglich ein Losungsweg ableiten. Diese bietet dariber hinaus mit dem
Vorbehaltsurteil auch eine Option, um auf die Unsicherheiten unter dem
Einheitspatent zu reagieren. Der Schwerpunkt dieses Teils der Untersu-
chung bilden jedoch die Mdglichkeiten der Mitbewerber, wobei auf die
Strategie des Defensive Publishing eingegangen wird. Besondere Beachtung
soll auch der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand fiir standardessentiel-
le Patente haben, der gerade in jiingerer Zeit auch in der europiischen wie
nationalen Entscheidungspraxis an Relevanz gewonnen hat. Zum Ab-
schluss dieses Teils wird aufgezeigt, dass die Einflussmoglichkeiten teilwei-
se erfolgsversprechend sind, die Fehlsteuerungen hierdurch jedoch allen-
falls abgeschwicht, aber nicht vollends beseitigt werden konnen.

Daher folgt im anschliefenden fiinften Teil die Untersuchung, inwie-
fern der Gesetzgeber de lege ferenda Abhilfe schaffen kann. Ausgangsidee
ist, eine verfahrenstbergreifende Praklusionsvorschrift in das Patentgesetz
einzufiihren und so den Anreiz fiir Mitbewerber zu erh6hen, sich frihzei-
tig an der Uberprifung des Patents zu beteiligen. Bevor jedoch ein konkre-
ter Formulierungsvorschlag fir die Regelung unterbreitet wird, wird zu-
nichst der Zweck von Priklusionsvorschriften dargelegt. Sich aufdringen-
de verfassungsrechtliche Bedenken hiergegen werden ausgeraumt. Ein
Blick in die Praklusionsvorschriften der Zivilprozessordnung sowie des Pa-
tentgesetzes offenbaren, unter welchen Umstinden der Gesetzgeber die
Priklusion fiir angemessen hailt. Ein Blick in andere Rechtsordnungen
rundet das Bild ab und verdeutlicht, dass diese ebenfalls schuldhaft verspa-
teten Vortrag — auf verschiedene Wege — sanktionieren. Auf dieser Basis
wird ein Formulierungsvorschlag unterbreitet und potentielle dabei auf
Kritikpunkte untersucht.

Der abschliefende sechste Teil fasst die wesentlichen Ergebnisse der Ar-
beit zusammen.
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C. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Die hiesige Untersuchung beschrinkt sich auf das Patentrecht und schlieft
Gebrauchsmuster ebenso wenig ein wie die Moglichkeit des Geheimnis-
schutzes als Alternative zum Patentschutz.?* Aus praktischen Grinden ist
stets das deutsche Patentrecht der Ausgangspunkt. Soweit es sich jedoch
um harmonisiertes europiisches Recht handelt — insbesondere bei der Fra-
ge nach Erteilungsvoraussetzungen und Schutzumfang von Patenten -,
gelten die Ausfihrungen ebenso fiir die zumeist wortgleichen Vorschriften
des EPU.

Diese Arbeit folgt der allgemein postulierten Annahme, dass Patente das
mit ihnen gemeinhin verbundene Ziel der Innovationsforderung tatsich-
lich erreichen konnen. Je nach Blickwinkel mag man hier zu anderen
Schlissen kommen; dies kann und soll gleichwohl an dieser Stelle nicht
vertieft werden.?S Entsprechendes gilt fiir die Diskussion dariiber, ob an
dem deutschen Trennungssystem festgehalten werden sollte.26

Auch auf das Kartellrecht soll nur insoweit eingegangen werden, wie es
eine anerkannte Schranke des Patentrechts bildet. Gerade im Bereich der
hier ebenfalls aufgegriffenen Thematik der standardessentiellen Patente
spielt das Kartellrecht eine erhebliche Rolle. Dartber hinaus wird der Ein-
fluss des Kartellrechts auf das Patentrecht jedoch nicht niher untersucht.?”

24 Zu letzterem siche etwa Ann, in: FS Meibom, S. 5 ff.

25 Vgl. hierzu etwa Engel, Geistiges Eigentum als Anreiz, S. 2 ff.; Dam, The Econo-
mic Underpinnings, S. 247 ff.

26 Siche hierzu eingehend etwa Adam, Harmonisierung, S. 381 ff.; Behrend, Nichtig-
keitsverfahren, S. 195 ff.; Fuchs, Europaisches Patent, S. 118; Hilty/Lamping, in: FS
BPatG, S. 264 ff.; Miinster-Horstkotte, Mitt. 2012, 1, 8 f.; Kollner/Weber, Mitt. 2014,
429, 436 f.; kritisch auch Anznz, GRUR 2009, 205, 208 f.

27 Ausfithrlich hierzu Apel, Die kartellrechtliche Zwangslizenz, S. 113 ff.
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Teil 1: Aktuelles Schutzsystem in der Uberprifung

A. Sinn und Zweck des Patentrechts
I. Theorien zur Legitimation des Patentrechts
1. Ausgangspunkt: Machlups systematische Zusammenfassung

Als Ausgangspunkt soll zunichst in gebotener Kiirze auf die Theorien ein-
gegangen werden, die die Grundlage der Legitimation des Patentschutzes
bilden. Es haben sich im Wesentlichen vier Ansiatze etabliert, die den
Zweck fir den Schutz technischer Erfindungen begriinden. Diese Theori-
en wurden von Fritz Machlup in den 60er-Jahren systematisch zusammen-
gefasst und beschrieben.?® Seither wird in der Literatur vielfach hierauf Be-
zug genommen.?’

Ausgehend von der klassischen englischen Wirtschaftslehre nach Adam
Smith3%, Jeremy Bentham3' und Jobn Stuart Mill? hatte sich zunachst die
Auffassung durchgesetzt, dass Monopole zwar grundsitzlich gemein-
schaftsschadlich, jedoch dann begriffenswert seien, wenn man sie zeitlich
begrenze und den Erfinder so fiir sein Risiko und seine Ausgaben belohne.
Insofern dirfe sich die generelle Verurteilung von Monopolen nicht auf
Patente erstrecken.* Aus dieser Grundannahme leiteten sich in der Folge
dann vier gingige Theorien zur Rechtfertigung des Patentschutzes ab, die
sich in ihrem Begriindungsansatz teilweise tberschneiden: Die Natur-
rechtstheorie, die Belohnungstheorie, die Anspornungstheorie sowie
schlieflich die Offenbarungstheorie.3* Sie sind vorliegend von Bedeutung,

28 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 373 ff.

29 So etwa Ann, in: Krafler/Ann, PatentR, § 3, Rn. 7 ff.; Osterrieth, PatentR, Rn. 14 ff.;
Beier, GRUR Int. 1970, 1 ff.

30 Smith, Inquiry into the Nation, S. 457 ff.

31 Bentham, Manual of Political Economy, S. 71.

32 Mull, Principles of Political Economy, S. 330.

33 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 376.

34 Sonnenberg, Einschrinkbarkeit des Patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs,
S.31ff. gruppiert die Legitimationsgrundlagen des Patentschutzes hingegen
bspw. nach wirtschaftlichen Funktionen und unterscheidet zwischen Innovati-
onsschutz, Finanzierungsfunktion, Defensivfunktion und Innovationsférderung,
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weil die Feststellung einer Fehlsteuerung denklogisch die Bestimmung des
— moglicherweise verfehlten — Ziels voraussetzt. Entsprechend sollen die
verschiedenen Begriindungsansitze knapp dargestellt und ihre Gultigkeit
fur das geltende Recht beleuchtet werden.

2. Naturrechtstheorie

Nach der Naturrechts- beziechungsweise Eigentumstheorie hat der Schopfer
ein unbedingtes Eigentumsrecht an seinen eigenen Ideen. Weil der Schop-
fer die Idee aus sich hervorgebracht hat, muss er demnach auch ihr origi-
nirer Eigentimer sein.>> Somit folge aus einem ,natirlichen Menschen-
recht*3¢, dass der Schopfer Eigentiimer seiner Erfindung sei, was die Allge-
meinheit schon aus moralischen Griinden anzuerkennen habe.?” Daher ge-
bithre dem Erfinder auch derselbe Schutz und dieselbe Anerkennung wie
einem Sacheigentiimer und jegliche unerlaubte Aneignung der Idee durch
andere sei Diebstahl ebendieser Idee.?® Das AusschliefSlichkeitsrecht des Er-
finders soll sicherstellen, dass er seine Eigentumsrechte sichern und durch-
setzen kann.? Konsequenz dieses Ansatzes ist, dass eine geistige Erfindung
mit dem Sacheigentum gleichzusetzen ist. Eine dariberhinausgehende —
insbesondere auch 6konomische* — Legitimation des Patentschutzes sei
tberflissig.4!

Trotz des einleuchtenden Grundgedankens bleibt diese Uberlegung mit
Blick auf das geltende Patentrecht inkonsistent: Erstens ist der Patent-
schutz zeitlich begrenzt. Hierin besteht bereits ein erheblicher Unterschied
zu dem Sacheigentum. Die Idee eines zeitlich beschrinkten Monopols ist
gerade nicht mit einem Naturrecht im Sinne eines natirlichen Eigentums-
rechts vergleichbar.> Zweitens kann es mangels Korperlichkeit schwierig

35 Jdnich, Geistiges Eigentum, S. 37 f.; Ann, in: Kraer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 8.

36 Ann,ebd.

37 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377.

38 Machlup, ebd.

39 Pregartbauer, Anspruch auf Unterlassung, S. 55. Dieser Grundgedanke hat seiner-
zeit bereits Eingang in das franzosische Patentgesetz von 1791 gefunden und war
auch danach dort prasent: , Toute découverte ou nouvelle invention est propriété de
son auteur”; Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377; Bezer, GRUR Int. 1970, 1, 2.

40 Siehe zu 6konomischen Begriindungsansitzen eingehend Pregartbauer, Anspruch
auf Unterlassung, S. 60 ff.

41 Ann, in: Kraer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 8; Bezer, GRUR Int. 1970, 1, 2.

42 So auch Machlup, GRUR Int. 1961, 473, 479.
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sein, die Idee einem Erfinder zuzuordnen. Es ist demnach denkbar, dass
zwei Erfinder ein natiirliches Eigentumsrecht an ein und derselben Erfin-
dungsidee haben. Die Aufldsung dieser Situation durch das Priorititsprin-
zip ist mit der Annahme eines originiren Erwerbs kaum vereinbar.

Soweit die Naturrechtstheorie indes kritisiert wird, sie verkenne, dass
bestimmte Ideen nicht patentfihig seien oder Patente widerrufen werden
konnten®, ist dem zu entgegen, dass auch das Sacheigentum nicht gren-
zenlos gewahrt wird. Auch der Eigentiimer einer korperlichen Sache kann
lediglich dann nach Belieben mit ihr verfahren, wenn dem nicht die Rech-
te Dritter oder das Gesetz entgegenstehen (vgl. Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG).

3. Belohnungstheorie

Nach der sogenannten Belohnungstheorie wird es als gerecht angesehen, den
Erfinder fir seinen nutzlichen Dienst an der Allgemeinheit zu belohnen.
Der Erfinder, der hiernach zugleich auch ,Lehrer der Nation“4 sei, leiste
diesen Dienst namlich nur, um sich selbst eine Belohnung zu sichern, wel-
che ein zeitlich begrenztes Monopol sein konne.# Die Belohnungstheorie
billigt dem Erfinder nicht nur ein Eigentumsrecht an der Erfindung zu,
sondern gesteht ihm auch eine Gegenleistung fiir seine Dienste zu.*¢ Die
einfachste Art der Belohnung sei ein ausschliefliches Benutzungsrecht fiir
die Erfindung.#” Die Belohnungstheorie richtet sich aus einer ex post-Per-
spektive an die erfolgreichen Erfinder. Sie will diese fiir ihren Einsatz be-
lohnen. Das Ausschlieflichkeitsrecht gibt ihnen die rechtlich abgesicherte
Moglichkeit, sich von ihren Mitbewerbern abzusetzen.*®

Die Kritiker dieser Theorie bemingeln vor allem, dass sich wahrer Erfin-
dergeist auch ohne Belohnung zeige. Auflerdem hinge jede Erfindung
letztlich nicht von einer Einzelperson, sondern vielmehr vom Fortschritt
der gesamten Gesellschaft ab. Es sei unbillig, denjenigen zu belohnen, der
zufillig als Erster das erwiinschte Ergebnis auffindet.* Andere wenden

43 So etwa Machlup, GRUR Int. 1961, 473, 479; Beier, GRUR Int. 1970, 1, 2.
44 Beter, GRUR Int. 1970, 1, 2.

45 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377.

46 Osterrieth, PatentR, Rn. 16.

47 Beier, GRUR Int. 1970, 1, 2.

48 Rogge/Melullis, in: Benkard, PatG, Einl., Rn. 3.

49 Siehe zum Ganzen Machlup, GRUR Int. 1961 373, 378 m.w.N.
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ein, ein staatlich gebilligtes Monopol bediirfe es nicht. Der Staat kdnne In-
novationen unmittelbar — etwa durch Preise oder Praimien — belohnen.°

Diese Kritikpunkte tiberzeugen wiederum nicht vollstindig. Sie zeich-
nen ein romantisches Bild des Erfinders, der aus purem Erfindergeist tatig
ist und kein dartberhinausgehendes (finanzielles) Interesse verfolgt. Dieses
Bild hat mit dem weit Gberwiegenden Teil der Patentanmelder wenig ge-
mein. Tatsichlich werden Erfindungen nicht mehr nur von Einzelerfin-
dern getatigt, sondern von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in
Unternehmen.’! Diese investieren in Forschung und Entwicklung auch in
der Hoffnung, dass sich diese Kosten nicht nur amortisieren, sondern sie
dartber hinaus das Ergebnis der Entwicklungen gewinnbringend verwer-
ten kénnen.’? Auch eine stirkere Steuerung der Belohnung durch den diri-
gistischen Staat, sei es durch Preise oder Primien, ist mit dem Staatsver-
stindnis westlicher Prigung beziehungsweise der (sozialen) Marktwirt-
schaft inkompatibel.

4. Anspornungstheorie

Bei der Anspornungs- beziehungsweise Anreiztheorie handelt es sich um die
in der westlichen Welt wohl prisenteste der vier Legitimationstheorien.>
Sie geht davon aus, dass fiir den notwendigen industriellen Fortschritt Er-
findungen wie auch deren Verwertung notwendig sind. Diese Erfindun-
gen kommen lediglich dann zustande, wenn Unternehmen die durch For-
schung und Entwicklung entstehenden Kosten wieder amortisieren kon-
nen.>* Dies ist umso schwieriger, wenn Erfinder fiirchten missen, dass
Wettbewerber die technischen Neuerungen ohne Weiteres iibernehmen
konnen.> Ein Patent als Ausschlieflichkeitsrecht vermag die Position des
Erfinders gegeniiber seinen Mitbewerbern auf einfache Weise zu sichern.
Wihrend die Belohnungstheorie die gerechte Belohnung fiir die erfolg-
reiche Erfindung in den Blick nimmt und somit nachtréglich (ex post) an-
setzt, versucht die Anspornungstheorie bereits im Vorfeld (ex ante) alle —
und nicht nur die erfolgreichen — Erfinder davon zu tberzeugen, die Kos-

50 So etwa Bezer, GRUR Int. 1970, 1, 3, der dies fiir die sozialistische Art der Beloh-
nung halt.

51 Siehe Nachweise oben bei Fn.19.

52 So auch schon Machlup, GRUR Int. 1961, 524, 524.

53 So Beter, GRUR Int. 1970, 1, 3.

54 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 377.

55 Ann, in: Kraer/Ann, PatentR, § 3, Rn. 10.
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ten und Mihen der Forschung und Entwicklung auf sich zu nehmen. Ein
Erfinder solle bereit sein, das Risiko des Innovationsprozesses und der da-
mit verbundenen Fehlschlige einzugehen, weil er erwarten konne, hierfiir
am Ende belohnt zu werden.’¢ Dieser Anreiz ist auch fiir die Allgemein-
heit von Bedeutung, da diese von den Forschungs- und Entwicklungstitig-
keiten einzelner Erfinder und Unternehmer profitiert.’”

Auch diese Theorie wurde dahingehend kritisiert, dass ein Anreiz in Ge-
stalt eines Patents zu weit ginge und gar nicht notwendig sei. Stattdessen
reichten etwa Preise und Auszeichnungen als Anreiz aus.’® Anerkennung
und wissenschaftliches Renommee kénnten anspornend genug wirken.>
Auflerdem konnten Unternehmen die Kosten fiir Forschung und Entwick-
lung bereits dadurch amortisieren, dass sie gegentiber ihren Mitbewerbern
tiber einen zeitlichen Vorsprung verfigen und letztere stets ,nachhinken®,
da sie die Erfindung lediglich nachahmten.®®

Diese Kritik ldsst jedoch — ebenso wie die Kritik an der Belohnungstheo-
rie — aufler Acht, dass einer Anmeldung eines Patents eine Reihe von (er-
folglosen) Forschungsreihen vorangehen kdnnen, die an den Ressourcen
der Unternehmen zehren.t! Hinzu kommt, dass der Wert der Erfindung
allein in vielen Fallen noch nicht die Investitionskosten aufwiegen kann.
Insofern muss ein Anreiz in Form einer greifbaren Erwartung bestehen,
diese Aufwendungen und Kosten mindestens wieder amortisieren zu kon-
nen. Dass hierfiir der bloffe Marktvorsprung nicht ausreicht, wird nicht zu-
letzt an der Verlingerung der Schutzdauer fiir Arznei- und Pflanzenschutz-
mittel deutlich.

5. Offenbarungstheorie

Schlieflich legt die Offenbarungstheorie das Augenmerk auf das Allgemein-
interesse. Sie unterstellt, dass neues Wissen sich durch den Patentschutz
schneller verbreitet. Indem das Patentrecht lediglich neue Erfindungen
schitzt, fordert es eine Offenbarung der Erfindung durch den Erfinder,

56 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 378.

57 Osterrieth, PatentR, Rn. 17.

58 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 379, m.w.N.

59 Pregartbauer, Anspruch auf Unterlassung, S. 59.

60 Machlup, GRUR Int. 1960, 373, 379.

61 So sei etwa an die langen Forschungszeiten fir die Entwicklung von Pharmapri-
paraten gedacht, die zeit- und entsprechend kostenintensiv sein kénnen, Oster-
rieth, PatentR, Rn. 17.
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der seine Idee anderenfalls womoglich geheim gehalten hitte.®? Zwar
bleibt letztlich offen, ob der technische Fortschritt auch ohne die Offenba-
rung durch das Patent eingetreten wire,® doch beschleunigt der Patent-
schutz durch die Pflicht zur Veréffentlichung der Erfindung den Wissens-
zuwachs fur die Allgemeinheit und kann - so die gingige Theorie — die
Produktivitat insgesamt steigern.®* Teilweise wird dieser Ansatz im anglo-
amerikanischen Raum auch als Vertragstheorie bezeichnet, da es sich bei
dem Patentschutz um einen (fiktiven) Vertrag zwischen dem Erfinder und
der Allgemeinheit handele. Demnach stelle das Patent ,einen echten Ver-
trag zwischen der Allgemeinheit und dem Erfinder dar; gewahrt ihm diese
einen befristeten Schutz, so offenbart er ein Geheimnis, das er fiir sich hat-
te behalten konnen. Quid pro quo, das ist das wahre Prinzip der Billig-
keit.“65 Der patentrechtliche Schutz ist die Gegenleistung fir die Offenba-
rung der Erfindung.%

Tatsichlich werden jedoch nur erstmalige Offenbarungen patentrecht-
lich geschiitzt. Legt ein Erfinder etwas offen, das bereits veroffentlich wur-
de, erhalt er hierfir - trotz der erheblichen Leistung — keinen Patent-
schutz, da es hierfiir an der erforderlichen Neuheit fehlt. Die Offenbarung
schiitzt den spateren Erfinder also auch vor Doppelerfindungen®’, da tiber
die Offenbarung nachvollzogen werden kann, was bereits zum Stand der
Technik gehort und somit nicht mehr patentfihig ist. Die Offenbarung
kann auch dazu beitragen, Ressourcen zu schonen und Investitionen fiir
letztliche Doppelerfindungen zu vermeiden. Die Allgemeinheit soll durch
die Offenbarung die Erfindung kennenlernen und nach Ablauf der Schutz-
frist auch selbst auswerten konnen.®8

Kritiker entgegnen dieser Theorie, dass es gleichermaflen zu einem tech-
nischen Fortschritt kommen wiirde, dieser lediglich langsamer ware.*
Dies verkennt jedoch, dass die Existenz eines Patents auch dafir sorgt, dass
die Mitbewerber Wege finden missen, eine andere Technik als die konkret

62 Machlup, GRUR Int. 1961, 373, 379.

63 In diese Richtung etwa Jinich, Geistiges Eigentum, S.75.

64 Machlup, GRUR Int. 1961, 473, 473 f.

65 Wolowski, Annales de la Société d’Economie Politique, S. 126: “(...) le brevet con-
stitue un veritable contrat entre la société et I'inventeur: elle lui accorde une ga-
rantie temporaire, il révele le secret qu’il aurait pu garder: donnant donnant Cest
le principe méme de I’équité.”

66 Osterrieth, PatentR, Rn. 18.

67 Siehe eingehend zu den Doppelerfindungen Janich, Geistiges Eigentum, S. 76 f.

68 So auch Rogge/Melullis, in: Benkard, PatG, Einl., Rn. 3.

69 Machlup, GRUR Int. 1961, 473, 477.
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