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Einleitung — Problemstellung

Aquivalenz bedeutet Gleichwertigkeit: ,An die Stelle des Aquum (des Glei-
chen) tritt das Aqui-valere (das Gleichwertige).“! Im Bereich des Patent-
rechts bedeutet Aquivalenz, dass bei Abwandlungen der geschiitzten Erfin-
dung eine sog. dquivalente Benutzung des Patents vorliegen kann. Es geht
dabei um Nachahmungen in einer Zone, die vom Wortsinn des Patentan-
spruchs nicht abgedeckt wird. Die Aquivalente erweitern somit den
Schutzbereich des Patents. Ziel ist es, dem Patentinhaber die gerechte Be-
lohnung fiir die Bereicherung des Standes der Technik zuteilwerden zu las-
sen. Die Anreizfunktion des Patentsystems durch Gewidhrung eines Wett-
bewerbsvorteils in Form eines Monopolrechts versagt nimlich, wenn
selbst naheliegende Verinderungen ausreichen, um eine Verletzung auszu-
schlieen. Durch die Erstreckung auf dquivalente Benutzungsformen wird
der Schutzbereich des Patents tiber den durch Auslegung zu ermittelnden
Gegenstand hinaus wirtschaftlich effektuiert.? Dem Monopolrecht des Pa-
tentinhabers miissen andererseits im Interesse der Wettbewerber Grenzen
gesetzt werden. Das dem Patentinhaber gewihrte AusschliefSlichkeitsrecht
soll den Innovationswettbewerb zum Wohle der Allgemeinheit fordern,
ohne jedoch Dritte davon abzuhalten, ihren Beitrag zur technologischen
Entwicklung zu leisten. Der individuelle Nutzen fiir den Patentinhaber
muss in einem angemessenen Verhiltnis zum wirtschaftlichen Schaden
stehen, der durch ein solches Monopol entsteht.? Die Ausdehnung des
Schutzbereichs auf vom Wortsinn der Patentanspriiche abweichende Aus-
fihrungsformen geht auflerdem zu Lasten der Rechtssicherheit. Die Frage
nach der Aquivalenz ist damit die Frage nach der Grenzziehung zwischen
dem den Regelfall bildenden offenen Bereich, in dem auch die vollstindi-
ge oder teilweise Nachahmung fremder Leistungen zuldssiges Mittel des
Wettbewerbs ist, und demjenigen (engeren) Bereich, in dem der Wettbe-

1 Kaess, in: Schramm, Patentverletzungsprozess, S. 187.

2 Siehe Busche, in: FS R. Konig, S. 49, 61. Siehe auch Bardehle, Mitt. 1992, 133, 133:
»Alle mit Patentverletzungsstreitigkeiten befassten Anwilte wissen aus Erfahrung,
dass ein Patentsystem ohne Einbeziehung der Aquivalente fiir die Erfinder und die
Industrie wertlos ist.“

3 Siehe dazu Adam, Schutzbereich, S.2 m.w.N. zu den wirtschaftspolitischen Erwi-
gungen innerhalb des Patentsystems.
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Einleitung — Problemstellung

werb auf Substitution anstatt auf Imitation verwiesen wird.* Der Aquiva-
lenzlehre fillt die wichtige und schwierige Aufgabe zu, den Verlauf dieser
Grenze abzustecken und fiir eine angemessene Balance zwischen den ge-
genlaufigen Interessen des Patentinhabers und der Allgemeinheit zu sor-
gen.

Diese Aufgabe gestaltet sich auch deshalb so schwierig, weil das Werk-
zeug der Sprache nur bedingt geeignet ist, Erfindungen so zu definieren,
dass der entsprechende Patentanspruch eindeutig ist, und zwar so eindeu-
tig, dass Rechtssicherheit herrscht.’ Das Patentrecht liegt auf der Schwelle
zwischen Technik und Recht. Auf vielen Gebieten der Technik hat man es
heute mit hochkomplexen Produkten zu tun, die sich mitunter nicht hin-
reichend genau beschreiben lassen — zumal jede Erfindung etwas Neues, d.
h. noch nicht Dagewesenes darstellt.

In Europa ist die Bestimmung des Schutzbereichs von Patenten schon
seit langem nicht mehr nur eine Frage des nationalen Rechts. So wird der
Schutzbereich des europiischen Patents fiir alle Vertragsstaaten einheitlich
durch Art. 69 des Europiischen Patentiibereinkommens (EPU) bestimmt.
Fir nationale Patente ist zwar formal das nationale Recht mafigeblich,
aber in den meisten Fillen handelt es sich dabei um inhaltlich harmoni-
siertes Recht, das der Vorschrift des Art. 69 Abs.1 EPU entspricht.b Er-
ganzt wird diese gesetzliche Grundlage durch das Auslegungsprotokoll zu
Art. 69 EPU, das in seinem Artikel 1 gewissermafen Zielvorgaben fir die
Auslegung formuliert. Der im Rahmen der Revision des EPU neu einge-
fugte Artikel 2 sieht zudem vor, dass bei der Bestimmung des Schutzbe-
reichs des europiischen Patents solchen Elementen gebithrend Rechnung
zu tragen ist, die Aquivalente der in den Patentanspriichen genannten Ele-
mente sind. Definiert wird der Begriff der Aquivalenz damit jedoch nicht.

Man konnte nun annehmen, dass sich Gber 40 Jahre nach Inkrafttreten
des EPU am 7. Oktober 1977 eine grenziberschreitende einheitliche
Rechtspraxis herausgebildet hitte und der Schutzbereich eines Patents
tiberall in Europa in gleicher Weise bemessen wiirde. Tatsachlich weist die
Rechtsprechung der nationalen Gerichte in dieser Frage jedoch teilweise
erhebliche Divergenzen auf. Dies vermag andererseits nicht zu dberra-

4 So zutreffend Mezer-Beck, GRUR Int. 2005, 796, 799.

5 Siehe Geifdler, GRUR Int. 2003, 1, 1: ,Jeder, der tiber Jahrzehnte Patentanmeldun-
gen verfasst hat oder Patente auslegen musste, weiff: die Worte, die Sprache, sie
sind inhédrent ungeeignet, Erfindungen so zu definieren, dass ein entsprechender
Patentanspruch eindeutig ist, einen eindeutigen und zugleich brauchbaren Schutz-
umfang besitzt.“

6 Siehe Grabinski, GRUR 2006, 714, 714.
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schen, wenn man sich vor Augen hilt, dass die Schutzbereichsbestimmung
nach wie vor allezn den nationalen Gerichten obliegt. Ob das kinftige Ein-
heitliche Patentgericht, das auf die Rechtsprechung der nationalen Gerich-
te rechtsvereinheitlichend einwirken konnte, seine Arbeit zeitnah wird
aufnehmen koénnen, lasst sich derzeit nicht verlasslich vorhersagen. Im
Hinblick auf Art. 69 EPU und das Auslegungsprotokoll haben viele natio-
nale Gerichte ihre Methoden zur Auslegung der Anspriiche und zur Be-
stimmung des Schutzbereichs inzwischen angepasst. Dies hat jedoch eine
gewisse Neigung zur Einhaltung der traditionellen Regeln des fritheren
nationalen Rechts nicht beseitigt.” Insbesondere die jeweiligen Schutzbe-
reichsbestimmungen nach der englischen und der deutschen Rechtspre-
chung unterliegen traditionell dogmatisch unterschiedlichen Ansatzen.
Beide Ansitze sind sogar als diametral entgegengesetzt charakterisiert wor-
den.? Dies spiegelt sich bis zu einem gewissen Grad in den im Auslegungs-
protokoll zu Art. 69 EPU angefiihrten Extrempositionen wider: Wihrend
in Deutschland bis zum Inkrafttreten des EPU eine grofzigige, im Begriff
des allgemeinen Erfindungsgedankens® verkorperte Auslegungspraxis
vorherrschte, nahmen die englischen Gerichte nur in den seltensten Fallen
eine iber den Wortlaut hinausgehende Auslegung vor.” Allein diese Tatsa-
che zeigt, dass die Anfange der Schutzbereichsbestimmung bis heute von
hoher Bedeutung sind. Es lohnt sich daher, bei der Analyse der jiingeren
Rechtsprechung auch die historische Entwicklung mit in den Blick zu
nehmen. Vor allem in Deutschland, aber zum Teil auch in Grof$britanni-
en, ist diese Entwicklung nicht immer geradlinig verlaufen, sondern von
einigen Kursinderungen oder gar Kehrtwenden gepragt.
Rechtsvergleichung heifdt Selbstreflektion.!® Das Studium von auslindi-
schem Recht, Gerichtsentscheidungen und Literatur ermoglicht ein tiefe-
res Verstandnis des eigenen Rechts. Auf dem Gebiet des Geistigen Eigen-
tums kommt als Besonderheit das Phianomen der Parallelschutzrechte hin-
zu. So handelt es sich etwa bei den nach dem EPU erteilten Patenten um
Biindelpatente. Kommt es zur Verletzung mehrerer nationaler Teile eines
solchen Bundelpatents durch ein in allen Landern gleiches Verletzungs-

7 Siehe dazu und zum Vorstehenden Pagenberg, in: Pagenberg/Cornish, Interpreta-
tion of patents, C 8f.

8 Siehe Reid, [1983] EIPR 227, zitiert nach Adam, Schutzbereich, S.1 Fn.2: ,The
United Kingdom and Germanic approaches, which are supposed to have been
amalgated together in Article 69, always were diametrically opposite.“; Uber-
nahme des Fehlers ,amalgated® anstelle von ,amalgamated®.

9 Siehe Adam, Schutzbereich, S. 1.

10 Siehe Gotting, in: FS R. Konig, S. 153, 153.
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produkt, kann unter Umstinden ein gleichsam paneuropiischer Rechts-
streit entstehen. Das bertihmteste Beispiel hierzu ist wohl der sog. Epzlady-
Rechtsstreit.!! Derlei parallel gefiihrte Verfahren wecken aus rechtsverglei-
chender Perspektive naturgemafy besonderes Interesse. Ein Fall, der ein
dhnlich grofes Echo haben diirfte wie einst Epilady, ist der Fall Pemetrexed
oder Actavis v. Eli Lilly, wie er in Grofbritannien genannt wird.!? Dieser
Fall hat in Deutschland, Grofbritannien und der Schweiz jeweils den
obersten Gerichtshof beschiftigt.!> Von groffer Brisanz ist vor allem das
britische Urteil, das nicht weniger als eine grundlegende dogmatische
Neuausrichtung in der Schutzbereichsbestimmung verheift. Darin greift
der UK Supreme Court nicht nur die sog. Improver-Fragen wieder auf, son-
dern vollzieht dartiber hinaus eine unverhoffte Annidherung an das konti-
nentale Verstindnis der Aquivalenzdoktrin. In Kreisen der Literatur ist so-
gar schon davon die Rede, dass eine einheitliche europaische Aquivalenz-
doktrin moéglich erscheint.'* Die BGH-Entscheidung Pemetrexed hat — ne-
ben einer Reihe weiterer Entscheidungen — ihrerseits die Diskussion um
die Aquivalenzlehre in Deutschland neu belebt. Praktiker sprechen in die-
sem Zusammenhang vom ,Comeback der Aquivalenz“.!S Die Entschei-
dung des BGH betrifft unter anderem die zwei spannenden und fiir die
Praxis sehr relevanten Problemkreise des prosecution history estoppel sowie
der sog. Auswahlentscheidung.

Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung der Schutzbereichsdogmatik in
Deutschland und dem Vereinigten Konigreich!® anhand der jeweiligen
Prazedenzfille nachzuzeichnen und zu untersuchen, ob ein gemeinsames
Fundament fiir eine einheitliche Aquivalenzlehre in den beiden wichtigs-
ten Patentjurisdiktionen Europas gegeben ist.

Den Anfang bildet ein Riickblick auf die historische Entwicklung der
Schutzbereichsbestimmung — der deutschen wie der britischen —, der auf-

11 Siehe dazu Loth, in: BeckOK PatG § 14 Rn. 192 m.w.N. zur Rspr.

12 Siehe nur Meier-Beck, GRUR 2018, 241, 241: ,Der Fall ,Pemetrexed’ oder Actavis
v. Eli Lilly verspricht ein Fall fir die europiische Patentrechtsgeschichte zu wer-
den.®

13 BGHZ 211, 1 = GRUR 2016, 921 — Pemetrexed; [2017] UKSC 48 — Actavis v. Eli
Lilly; SchwBG, GRUR Int. 2018, 132 — E/li Lilly v. Actavis Switzerland.

14 Siehe statt vieler Zech, EuZW 2018, 437, 439.

15 Siehe Kellenter, GRUR 2018, 247.

16 Die vorliegende Arbeit versteht hierunter — wie auch unter der Bezeichnung
»Grofbritannien“ — England und Wales, da die Rechtsprechung des Patents
Court auf diese Teile des Vereinigten Konigreichs beschrinke ist.
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zeigen soll, welchen Einfluss die geschichtlichen Wurzeln auch heute noch
auf das Verstindnis der Richter und Praktiker haben (1. Kapitel).

Danach wird die Methodik der Schutzbereichsbestimmung unter beson-
derer Berticksichtigung nationaler Besonderheiten wie dem deutschen
Trennungsprinzip und dem britischen Common Law und deren jeweili-
gen Auswirkungen auf die Bestimmung des Schutzumfangs niher be-
leuchtet (2. Kapitel).

Im Hauptteil der Arbeit werden die BGH-Entscheidung Pemetrexed und
die Entscheidung Actavis v. Eli Lilly des UK Supreme Court ausfithrlich
analysiert und ein Abgleich des neuen britischen Ansatzes mit den Impro-
ver-Fragen vorgenommen, bevor die neuen Actavis-Fragen den Schneidmes-
ser-Fragen des BGH gegentibergestellt werden (3. Kapitel, I.). Die weiteren
Schwerpunkte bilden der prosecution history estoppel (3. Kapitel, II.) sowie
die Konsistenz der BGH-Rechtsprechung zur Auswahlentscheidung (3. Ka-
pitel, TIL).

Im Anschluss hieran wird untersucht, ob vor dem Hintergrund des
kinftigen Einheitlichen Patentsystems eine Reform des EPU im Hinblick
auf die Aquivalenzlehre wiinschenswert ware. Und es wird ein Reformvor-
schlag gemacht, um abschliefend auf die Unabdingbarkeit der justiziellen
Zusammenarbeit zur Erreichung einer einheitlichen Auslegung und An-
wendung des europaischen Patentrechts einzugehen (4. Kapitel).

Die Arbeit schlieSt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (5. Kapi-
tel).
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1. Kapitel: Hintergrund und Entwicklung der
Aquivalenzlehre

L. Rechtslage und Rechtsprechung vor Inkrafttreten des EPU
1. Deutschland

a) Die Anfinge: Das erste reichseinheitliche Patentgesetz und die
monistische Lehre

Die Aquivalenzlehre ist ein Produkt der Rechtsfortbildung und hatte im
deutschen Patentrecht lange Zeit keinen normativen Ankndpfungs-
punkt.'” Explizite Erwahnung im geltenden Recht fanden die Aquivalente
gar erst mit der Einfithrung des Artikel 2 des Auslegungsprotokolls zu
Art. 69 EPU im Jahr 2001.'8 Gleichwohl war die Aquivalenzlehre schon
wesentlich frither gelebte Praxis an deutschen Gerichten. So ging das
Reichsgericht bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts davon aus, dass ein
Patent auch durch ,gleichwertige Mittel, mit denen sich dasselbe Ziel
ebenfalls erreichen lasst“, verletzt werden kann.!® Diese Erkenntnis war fir
die damalige Zeit freilich keineswegs selbstverstindlich, und es sollte noch
einige Jahre in Anspruch nehmen, bevor die Aquivalenzlehre allgemeine
Anerkennung finden wirde.

Nach Grindung des Deutschen Reichs im Jahr 1871 (und der damit ein-
hergehenden Unterstellung des Patentwesens unter die Gesetzgebungs-
kompetenz des Reiches) trat das erste reichseinheitliche deutsche Patentge-
setz am 1. Juli 1877 in Kraft — es sollte fir die nichsten hundert Jahre die

17 Die Vorgangerregelung zu § 14 PatG wurde erst zum 1. Januar 1978 — damals als
§ 6a — in das deutsche Patentgesetz eingefigt.

18 Das EPU koexistiert als autonomes Rechtssystem neben dem nationalen Patent-
recht der einzelnen Vertragsstaaten. Siehe dazu Kolle, in: Benkard, EPU, Art. 1
Rn. 4. Das Auslegungsprotokoll ist nach dem ausdriicklichen Willen des deut-
schen Gesetzgebers — BGBL. 1976 11 S. 1000 — gleichsam auch bei der Anwendung
von § 14 PatG zu beachten. Siehe dazu Scharen, in: Benkard, PatG, § 14 Rn. 4.

19 RG MUW 27, 571 Besatzsteine, zitiert nach Keukenschrijver, in: Busse/Keuken-
schrijver PatG § 14 Rn. 9 Fn. 15.
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Grundlage fir die deutsche Patentrechtsentwicklung bilden.?° In den An-
fangsjahren der Geltung des Patentgesetzes 1877 herrschte das Verstandnis
vor, dass das Patentamt mit der Erteilung den Schutzbereich des Patents fi-
xiert.?! Ausschlaggebend fir den Umfang des Schutzes war mithin nicht
die Auslegung des Richters im Verletzungsrechtsstreit, sondern ausschlief3-
lich der Rechtsakt der Patenterteilung. Mafigeblich gepragt wurde diese
Herangehensweise durch Ernst Hartig, einem Angestellten des Kaiserlichen
Patentamts. Hartig vertrat in seinen Studien*? die Auffassung, es sei gang-
bar, den Schutzbereich eines Patents durch begriffliche Exaktheit schon im
Stadium der Anmeldung abschlieend zu umgrenzen.?? Der Richter brau-
che im Verletzungsrechtsstreit nur unter die gefundenen Termini zu sub-
sumieren. Regelungen tber Patentauslegung und Schutzumfang sah das
Patentgesetz selbst zu dieser Zeit im Ubrigen noch nicht vor.2* Das neu ge-
grindete Reichspatentamt besafl die zentrale Zustindigkeit der Patenter-
teilung fir das Deutsche Reich und war zugleich fiir die Durchfithrung
des Nichtigkeitsverfahrens verantwortlich. Der Gesetzgeber hatte sich
schlussendlich gegen die Einrichtung eines ausgegliederten, eigenstindi-
gen ,Patenthofs“ entschieden.?> Die weitgreifenden Kompetenzen des
Reichspatentamts und seine Einschitzungsprarogative bei der Bestim-
mung des Schutzbereichs von Patenten lassen sich unter anderem dadurch
erklaren, dass der Gesetzgeber bei der Fassung des Patentgesetzes 1877 an-
nahm, die Fachkunde des Amtes unter Beteiligung der Offentlichkeit im
Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren erméglichten eine bindende Ab-
grenzung des Schutzbereichs bereits zum Zeitpunkt der Patenterteilung.26
Diese auch als monistische Theorie?” bezeichnete Anschauung sollte
gleichwohl vor den Gerichten nicht lange Bestand haben.

20 Im Jahr 1978 schrieb Beier, GRUR 1978, 123, 123: ,Wir feiern in diesem Jahr das
hundertjihrige Bestehen des deutschen Patentgesetzes. Es trat am 1. Juli 1877 in
Kraft und bildete fiir ein ganzes Jahrhundert die uns vertraute Grundlage einer
eigenstindigen deutschen Patentrechtsentwicklung, von der wir 100 Jahre spiter,
mit dem Inkrafttreten des europiischen Patentsystems und der damit verbunde-
nen Anpassung des deutschen Patentrechts an die europiische Zukunft, Ab-
schied nehmen mussen.“

21 So Adam, Schutzbereich, S. 153.

22 Hartig, Studien in der Praxis des Kaiserlichen Patentamts (1890).

23 Siehe Czekay, GRUR 1984, 83, 83.

24 Siehe v. Falck, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 543, 544.

25 Siehe zum Ganzen Stauder, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 503, 512 ff.

26 Siehe Adam, Schutzbereich, S. 153 f.

27 Siehe Schack, Mitt. 1929, 256 ft.
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b) Die Zweiteilungslehre: Trennung zwischen Gegenstand der Erfindung
und Schutzbereich

Der monistische Ansatz krankte daran, dass er — vereinfacht gesprochen —
die Patentanmelder tberforderte, und zwar insofern, als es kein Korrektiv
fir zu eng oder zu weit gefasste Anspriiche (gemessen am Stand der Tech-
nik am Anmeldetag) gab.?® In der Literatur?® wurde auf das damit einher-
gehende Dilemma des Anmelders verwiesen, dass dadurch entstand, dass
der Gegenstand der Erfindung und der Schutzumfang zugleich anzugeben
waren: Einerseits musste der Gegenstand der Erfindung so klar und prazise
wie moglich beschrieben werden, wollte man der drohenden Nichtigkeits-
klage entgehen, andererseits fihrte die damit fast zwangslaufig korrelieren-
de Uberbestimmung zu einem derart engen Schutzbereich, dass kinftigen
Entwicklungen nicht vorgebaut werden konnte. Es sei unmoglich, so die
weit verbreitete Auffassung, dass der Patentanspruch beiden Aufgaben
gleichzeitig gerecht werde.3® Vor diesem Hintergrund konnte kein zufrie-
denstellender Erfinderschutz erreicht werden.

Hermann Isay war es schliefSlich, der in Ansehung des Dilemmas des Pa-
tentanmelders als einer der ersten Autoren die Trennung zwischen dem
durch die Patentanspriiche definierten ,Gegenstand der Erfindung® und
dem Schutzbereich propagierte.3! Es sei nicht Aufgabe des Anmelders, den
Schutzumfang anzugeben, da der Erfinder die naturgesetzlichen Zusam-
menhinge der Erfindung gar nicht erkannt zu haben brauche, sondern rei-
ne empirische Erkenntnis gentigend sei. Der Schutzumfang sei vielmehr
durch das Verletzungsgericht aufgrund des objektiven Standes der Technik
und losgeldst von der Anspruchsfassung zu ermitteln. Im Ergebnis erwie-
sen sich die Feststellungen Isays also als durchaus anmelderfreundlich, sie
boten jedoch auch fiir das Patentamt selbst die Annehmlichkeit, dass ein
Teil der Aufgaben der Vorpriifer auf die Gerichte verlagert wurde.3?

28 Siehe Czekay, GRUR 1984, 83, 83, der berichtet, dass das Reichsgericht als Reakti-
on hierauf voribergehend mit einer sog. Doppelvermutung arbeiten sollte, wo-
nach vorausgesetzt wurde, der Anmelder habe ,alles beanspruchen bzw. alles pa-
tentieren wollen, was dem Stand der Technik im Priorititszeitpunkt nach schutz-
fahig war®.

29 Als zukunftsweisend gilt insbesondere der Aufsatz von Isay, Mitt. 1909, 138.

30 So Isay, Mitt. 1909, 138, 139 f. Kirchhoff, GRUR 1956, 453, 457 spricht insoweit
von einer ,unerfiillbaren Aufgabe“.

31 Siehe Isay, Mitt. 1909, 138 ff.

32 Siehe Kirchhoff, GRUR 1956, 453, 457.
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Das Reichsgericht machte sich diese spater als Zwerteilungslebre bezeich-
nete Auffassung Isays in seiner wegweisenden und grundlegenden Koks/o-
schentscheidung vom 9. Februar 1910 zu eigen: Der Patentanspruch habe
»in erster Linie den Zweck, den Gegenstand der Erfindung fiir den Techni-
ker moéglichst genau zu bezeichnen, nicht aber den daraus sich ergebenden
Patentschutz nach allen Seiten genau abzugrenzen®. Vielmehr misse ,,in
dieser Beziehung [...] manches der spateren Auslegung vorbehalten blei-
ben“.?3 Durch dieses Judikat setzte sich der Begriff ,,Gegenstand der Erfin-
dung” endgiltig in Rechtsprechung und Rechtslehre durch. Der Schutzbe-
reich von Patenten ging iber eben diesen Erfindungsgegenstand hinaus
und beruhte auf der Reichweite des Erfindungsgedankens.

Die Tragweite und die Wirkung der Koksloschentscheidung waren tiefge-
hend und leiteten die bis zum damaligen Zeitpunke ,erfinderfreundlichs-
te“34 Periode ein.?’ Die Umsetzung der Vorstellung Isays fiihrte in der Kon-
sequenz dazu, dass der Einfluss der patenterteilenden Behorde zurtickge-
dringt wurde.3¢ Es entwickelte sich eine groffziigige und kaum anspruchs-
gebundene Patentauslegungspraxis der Gerichte, die sich vor allem am
Stand der Technik orientierte.” Teilweise wurde die Erfindung in Merk-
malen erblickt, die im Patentanspruch tberhaupt keinen Ausdruck fan-
den, wihrend dasjenige, was ausdriicklich im Anspruch postuliert wurde,
fir nebensichlich erkliart wurde.’® Die Erteilungspraxis des Patentamts
passte sich dem an und wurde ihrerseits anmelderfreundlicher.?

Die Zweiteilungslehre wurde in Anmelderkreisen naturgemaf$ tiberaus
positiv aufgenommen, stellte sie doch eine betrichtliche Arbeitserleichte-
rung dar.* Letzteres war im Ubrigen durchaus beabsichtigt, denn einer
der Hauptbeweggriinde fiir die neue Linie der Rechtsprechung lag darin,
kleinere und mittlere Erfinder bei der Anspruchsformulierung zu entlas-

33 Siehe zum Vorstehenden RGZ 80, 54, 57.

34 Bechtold, Aquivalenzlehre, S. 11.

35 w. Falck, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 543, 549 spricht von einer Phase der Recht-
sprechung, ,in der das Erfinderinteresse gegeniiber demjenigen der Allgemein-
heit an Rechtssicherheit Vorrang eingerdumt wurde®.

36 Kirchhoff, GRUR 1956, 453, 457 meint, dass ,der Wille der patenterteilenden Be-
horde weitgehend ausgeschaltet wurde®.

37 Siehe Adam, Schutzbereich, S. 162.

38 Siehe Bechtold, Aquivalenzlehre, S. 12.

39 Siehe Kirchhoff, GRUR 1956, 453, 457 £.

40 So Czekay, GRUR 1984, 83, 84.
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ten. Offenbar wollte man sie bei der Bewaltigung dieser anspruchsvollen
Aufgabe nicht tiberfordern.#!

Schon bald zeigten sich indes die negativen Auswiichse der Zweitei-
lungslehre: Mitunter kam es zu regelrechten Umdeutungen von Patenten,
was zu grofler Verunsicherung in der Industrie fihrte.#? Die ,laxe“ Ertei-
lungspraxis des Patentamtes konnte zudem nur allzu leicht von den An-
meldern missbraucht werden, indem etwa Anspriiche bewusst unmetho-
disch formuliert wurden, um auf diese Weise den Schutzumfang zu erwei-
tern.¥ Es wurde daher zunehmend unméglich, verldssliche Gutachten
tiber den Schutzumfang von Patenten zu erstellen*; die Rechtssicherheit
war in vielen Fillen nicht mehr gewéhrleistet.

In der Industrie regte sich daher schon bald teils heftiger Widerstand ge-
gen diese patentinhaberfreundliche Praxis von Gerichten und Patentamt.*
Selbst Isay, der Wegbereiter der Zweiteilungslehre, griff die Rechtspre-
chung in einem 1925 erschienenen Aufsatz*¢ scharf an und warf ihr vor,
den Schutzbereich nachtraglich unangemessen zu erweitern und sich der
Gefahr auszusetzen, allgemeine Ideen unter Schutz zu stellen. Die Gerich-
te wirden im Verletzungsprozess vielfach den allgemeinen Erfindungsge-
danken bedeutend zu extensiv interpretieren und nicht nach dem wirkli-
chen, zur Aufgabe gehorenden Loésungsgedanken forschen.#” Die Recht-
sprechung korrigierte ihren Kurs daraufhin zumindest ansatzweise, indem
der Aspekt der Offenbarung des beanspruchten Erfindungsgedankens wie-
der mehr in den Vordergrund geriickt wurde.*® Adam weist indes zutref-

41 Siche Pietzcker, PatG § 4 Anm. 43 (S. 264), der davon spricht, dass man die kleine-
ren und mittleren Erfinder nicht sklavisch an eine ,schiefe Darstellung der wirk-
lich gemachten Erfindung® binden wollte.

42 Siehe Pietzcker, PatG § 4 Anm. 52 (S.271-273).

43 Kirchhoff, GRUR 1956, 453, 458 berichtet von Fillen, in denen ihm in den Drei-
Bigerjahren des 19. Jahrhunderts gar von Priifern geraten worden sei, mehr Merk-
male in den Patentanspruch aufzunehmen, da dies die Priferarbeit erleichtern
und das Verfahren beschleunigen wiirde, man aber gleichzeitig angesichts der
reichsgerichtlichen Auslegungspraxis keine Schutzumfangsbeschrinkung zu be-
fiirchten habe.

44 Siehe Czekay, GRUR 1984, 83, 84.

45 Siehe Pietzcker, PatG § 4 Anm. 43 (S. 265).

46 Isay, GRUR 1925, 32 ff.

47 Siehe Isay, GRUR 1925, 32, 33 ff., der die Gerichte auf dem ,Irrweg® wihnt und
ihnen vorwirft, ,dialektische Patentauslegung® zu betreiben, worunter er eine
Art der Auslegung versteht, die ein ,rein begriffliches, jeder Anschaulichkeit ent-
behrendes Operieren mit logischen Abstraktionen® darstellt und ,gar kein tech-
nisches Denken mehr benutzt®.

48 Siehe Adam, Schutzbereich, S. 166.
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fend darauf hin, dass damit noch keine ernstzunehmende ,, Kehrtwende“
eingeleitet worden sei.* Die Lehre von den Aquivalenten war im Ubrigen
unter Geltung der Zweiteilungslehre nur von eher sekundarer Bedeutung,
da man zur Ermittlung des Schutzbereichs zuvorderst auf den Erfindungs-
oder Losungsgedanken abstellte.’® In den reichsgerichtlichen Entscheidun-
gen tauchte der Aquivalenzbegriff zwar mitunter sehr wohl auf, spielte je-
doch in den Entscheidungsgriinden keine Rolle, da die Aquivalenz dem
allgemeinen Erfindungsgedanken gleichgestellt wurde.!

c) Die Dreiteilungslehre: Neue dogmatische Grundlage und Integration
der Lehre von den Aquivalenten

Nach und nach setzte sich die Erkenntnis durch, dass es fiur die Industrie
oder genauer gesagt fiir die von einem Patent angesprochenen Fachkreise
moglich sein muss, aus der Patentschrift ableiten zu kénnen, welches Ver-
bietungsrecht der Patentinhaber in Anspruch nehmen kann.’? Unter Gel-
tung der Zweiteilungslehre war indes oftmals das Gegenteil der Fall: Pa-
tentinhabern, die bei der Anmeldung den wesentlichen Kern ihrer Erfin-
dung verschleiert hatten, wurde durch den Verletzungsrichter zu einer
Ausdehnung des Schutzes verholfen. Die Situation wurde dadurch noch
verscharft, dass das PatG 1891 und das PatG 1936 eine Praklusivfrist>3 vor-
sahen, wonach eine Nichtigkeitsklage nach Ablauf von fiinf Jahren ab dem

49 Ebd.

50 Dessen ungeachtet herrschte bei den Gerichten auch unter Geltung der Zweitei-
lungslehre die Auffassung vor, wonach gerade bei bedeutenderen Erfindungen
der Schutzumfang tiber den ,logischen Sinn“ hinausgehen konnte und man sich
nicht streng an den Wortlaut zu halten hatte, weshalb Aquivalente in den Schutz-
bereich miteinbezogen wurden; Pietzcker, PatG §4 Anm. 43 (S.263). Allerdings
musste zur Ermittlung der Aquivalente zunichst der Erfindungsgedanke be-
stimmt werden. Angesichts dieser Ahnlichkeit bildeten sich in Deutschland keine
Regeln zur Abgrenzung der beiden Institute heraus; ders. PatG, §4 Anm. 39
(S.259). Mit anderen Worten: Die Aquivalenzlehre bildete nach damals vorherr-
schendem Verstindnis gewissermafSen einen unbedeutenderen Unterfall der Leh-
re vom Erfindungsgedanken, deren Anwendungsbereich sich auf zahlreiche Falle
erstreckte, die nichts mit den Aquivalenten zu tun hatten. Ahnlich Reimer,
GRUR 1956, 387, 389.

51 Siehe Reimer, GRUR 1956, 387, 394 m.w.N. zur Rspr.

52 Siehe v. Falck, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 543, 550; Kirchhoff, GRUR 1956, 453,
458.

53 Siehe dazu ausfihrlich Stauder, in: FS 100 Jahre GRUR, S. 503, 519 f. und 529 ff.
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Tag der Bekanntmachung der Patenterteilung unstatthaft war. Auch dieser
Umstand bedeutete, dass dem Anmelderinteresse Vorrang gegeniiber dem-
jenigen der Allgemeinheit an der Benutzung nicht patentwiirdiger Gegen-
stande eingeraumt wurde. Einem weit verbreiteten Wunsch in Industrie,
Rechtslehre und Rechtsprechung entsprach es folgerichtig — im Sinne des
Belohnungsgedankens —, den Patentschutz nur auf dasjenige zu erstrecken,
was die Fachwelt tatsichlich bereichert hatte.’*

Es war Fritz Lindenmaier, seinerzeit Senatsprasident beim Reichsgericht,
vorbehalten, der Systematik der Schutzbereichsbestimmung mit der Ent-
wicklung der Dreiteilungslehre’> eine neue dogmatische Grundlage zu ge-
ben. Die mafigeblich von ihm geprigte neue Linie der Rechtsprechung,
die etwa vom Jahr 1937 ab datierte,5¢ setzte sich auch in der Rechtslehre
schnell durch und beeinflusst zum Teil bis heute die Dogmatik der Schutz-
umfangsauslegung. Bevor jedoch auf die Dreiteilungslehre niher eingegan-
gen werden kann, ist es erforderlich, zuniachst den damaligen (Entwick-
lungs-)Stand der Aquivalenzlehre zu beleuchten.

aa) Die Aquivalenzlehre: Das Ende des dogmatischen Sonderwegs

Wie bereits angedeutet, war das Phanomen der dquivalenten Patentverlet-
zung auch unter Geltung der Zweiteilungslehre durchaus bekannt. Kohler
wies gar bereits im Jahr 1900 darauf hin, dass sich die patentrechtliche Ju-
dikatur vornehmlich mit der Aquivalenzfrage befasse und in ihr der Kern
des Patentrechts lage.’” In der Rechtsprechung wurde von vornherein an-
erkannt, dass eine starre Bindung an den Wortlaut des Patentanspruchs
dem Zweck der Patentierung, der nach den Motiven des ersten Patentge-
setzentwurfes in der Forderung der Industrie bestand, nicht gerecht wer-
den konnte, weil damit der Umgehung Tir und Tor gedffnet worden wi-
re, was wiederum den Erfinder von der Offenbarung seiner Erfindung

54 Lindenmaier, GRUR 1944, 49, 54: ,Nach der das deutsche Patentrecht beherr-
schenden Auffassung soll aber der Patentschutz sich auf alles das erstrecken, was
der Erfinder der Fachwelt erkennbar an Bereicherung geschenkt hat, im Gegen-
satz zu der angelsichsischen Auffassung, die einen Schutz nur auf das gewihrt,
was der Erfinder subjektiv als Bereicherung der Technik erkannt und als schutz-
beanspruchend bezeichnet hat.”

55 Siehe dazu eingehend Lindenmaier, GRUR 1944, 49 ff.

56 So Kirchhoff, GRUR 1956, 453, 458.

57 Siehe Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Dar-
stellung (1900), S. 153.
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