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Zusammenfassung

Nach der Brokkoli-/Tomate-Entscheidung der
GroB3en Beschwerdekammer des Europdischen
Patentamts gewinnen sogenannte Product-by-
Process-Patente im Bereich der Biopatentierung
an Bedeutung. Die Erteilung von Product-by-
Process-Patenten im Bereich der Tier- und Pflan-
zenzucht kann geeignet sein, die angestrebte
Rechtswirkung des Ausschlusses herkdmmlicher
Zuchtungsverfahren von der Patentierung zu un-
terlaufen. Denn zum einen setzt die Erteilung von
Product-by-Process-Patenten bislang nicht die
Patentierbarkeit des zugrundeliegenden Verfah-
rens voraus. Zum anderen ist die Reichweite der
Schutzwirkung von Product-by-Process-Ansprii-
chen nach herrschender Meinung bislang nicht

Einleitung

Im Juli 2010 hat der Wissenschaftliche Beirat fiir
Biodiversitdt und Genetische Ressourcen beim
BMELV ein viel beachtetes Gutachten zur Biopa-
tentierung vorgelegt.! Darin wurden zahlreiche
Problemfelder aufgezeigt, welche sich aus der Pa-
tentpraxis fiir den Bereich der Tier- und Pflanzen-
zucht ergeben. Anlass zur Sorge gab insbesondere
die Erteilung von Patenten auf herkdmmliche
Zuchtungsverfahren, die im Gesetz auch als ,,im
Wesentlichen biologische Verfahren® bezeich-
net werden.? Solche Verfahren sind nach dem
Wortlaut der Europdischen Patentrichtlinie, des
Europdischen Patentiibereinkommens und des
Deutschen Patentgesetzes eigentlich nicht paten-
tierbar.? Jedoch bestand Ungewissheit iiber die
angemessene Auslegung der Frage, wann genau
ein,,im Wesentlichen biologisches Verfahren“

'Das Gutachtenist abrufbar unter:

an die Verwendung des im Patent angegebenen
Verfahrens gebunden. Die Stellungnahme emp-
fiehlt, rechtlich klarzustellen, dass Erzeugnisse,
die auf einem herkdmmlichen Ziichtungsverfah-
ren beruhen, nicht patentiert werden kénnen.
Des Weiteren sollten Product-by-Process-Patente
nur dann erteilt werden, wenn das zu schiitzende
Erzeugnis nichtvollstdndig strukturell beschrie-
ben werden kann und wenn die Umschreibung
des zu patentierenden Erzeugnisses wesentlich
auch vom Herstellungsverfahren abhangt.
SchlieBlich sollte die Schutzwirkung von Product-
by-Process-Patenten auf die Verwendung des im
Patent angegebenen Verfahrens beschréankt wer-
den.

vorliegt, und ob die Kombination mit anderen
Verfahrensschritten die Patentierbarkeit eines
Zichtungsverfahrens begriinden kann. Eine Ent-
scheidung der GroB3en Beschwerdekammer des
Europdischen Patentamts im sogenannten Brok-
koli-/Tomate-Fall* vom Dezember 2010 hat dazu
klargestellt, dass im Wesentlichen biologische
Zichtungsverfahren, die ausschlieBlich auf Selek-
tion oder Kreuzung beruhen, von der Patentier-
barkeit ausgeschlossen sind. Insbesondere sind
markergestiitzte Ziichtungsverfahren nicht als
Ganzes patentierbar, auch wenn der markerge-
stiitzte Selektionsschritt selbst patentiert werden
kann; letzterer stellt jedoch ein Arbeits- und kein
Herstellungsverfahren dar, so dass in der Rechts-
folge kein unmittelbarer Erzeugnisschutz fiir die
erzeugten Pflanzen besteht.

http://www.bmelv.de/cae[servlet/contentblob/1124688/publicationFile/90303/Gutachten-Biopatente.pdf
2§2aAbs.1PatGi.V.m.Art 4 Abs.1(a) BiopatentRL und Art. 53 (b) EPU sowie Art 27 Abs. 3 (b) TRIPS.

3Ebda.
“EPA, GBK, Az. G2/07 und G1/08.
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Das Brokkoli-Patent EP1069819 der Firma Plant
Bioscience, das Gegenstand der Verhandlung
war, beansprucht neben dem Ziichtungs- und
Auswahlverfahren jedoch auch die essbaren
Brokkolipflanzen und -pflanzenteile, die Samen
sowie die Zellen der Brokkolipflanze.® Diese An-
spriiche werden auf zwei Wegen formuliert: zum
einen unmittelbar als Erzeugnisanspruch auf
Brokkolipflanzen, den Bliitenstand und die Zellen
von Brokkoli mit bestimmten Eigenschaften;®
zum anderen als sogenannte Product-by-Process-
Anspriiche auf die essbare Brokkolipflanze, auf
Pflanzenteile sowie die Samen von Brokkoli, die
mit dem in dem Patent angegeben Verfahren
hergestellt wurden.” Der Spruch der GroBen Be-
schwerdekammer enthélt keine Entscheidung
zu diesen Erzeugnisanspriichen. Die Gewdhrung
solcher Erzeugnisanspriiche hdngt dabei davon
ab, ob die Erzeugnisse die allgemeinen Patentie-
rungskriterien der Neuheit, erfinderischen Héhe
und gewerblichen Anwendbarkeit erfiillen, was
umstritten ist. Eine Entscheidung des Europé-
ischen Patentsamts in dieser Sache wird fiir den
Herbst 2011 erwartet.

Die mogliche Gewdhrung der Product-by-Process-
Anspriiche ist bislang nicht davon abhéngig,

ob das zugrundeliegende Ziichtungsverfah-

ren patentierbar ist. Zudem ist nach geltender
Rechtsprechung in Deutschland ein Product-by-
Process-Anspruch ein vollwertiger Erzeugnisan-
spruch und wiirde sich im vorliegenden Fall nicht
auf den Brokkoli beschrénken, der tatsdchlich mit
dem im Patent angegebenen Verfahren erzeugt
wurde. Die Gewdhrung von Product-by-Process-

Ansprichenistdaher geeignet, die angestrebte
Rechtswirkung des Patentierungsverbots fiir her-
kémmliche Ziichtungsverfahren zu unterlaufen.

Vor diesem Hintergrund gibt diese Stellungnah-
me einen Uberblick iiber die juristischen Begriff-
lichkeiten und stellt die Voraussetzungen und
die Rechtsfolgen der Erteilung von Product-by-
Process-Anspriichen in der EU, Deutschland, dem
Vereinigten Kdéngreich und den USA dar. Dabei
diskutieren wir insbesondere die Frage, ob die
Reichweite von Product-by-Process-Anspriichen
an die Verwendung des im Patent angegeben
Verfahrens gekniipft sein soll. Das abschlieBende
Fazitidentifiziert Unklarheiten im Rechtsrahmen
und unterbreitet Vorschldge zur prézisierenden
Ergdnzung der EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EG.®

>Die Patentanspriche der Fassung EP1069819 (B1) sind zu finden unter:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20020724&DB=EPODOCR&Iocale
=de_EP&CC=EP&NR=1069819B1&KC=B1, zuletzt besucht am 30.9.2011

SPatent EP1069819 (B1), Anspriiche 13-18.

’Die Anspriiche 1-8 beschreiben das Verfahren, Anspriiche 9-11 enthalten die PbP-Anspriiche, die sich auf das in Anspruch

1-6 beschriebene Verfahren beziehen.
8ABI.1998, L 213,S.13.
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Allgemeines

1.1 Begrifflichkeiten und Problemlage

Im Patentrecht sind Erzeugnis- und Verfahrens-
patente zu unterscheiden.’ Ein Erzeugnispatent
kann dabei etwa in Form eines Sach- oder Stoff-
patentsvorliegen.”” Ein Sachpatent bezieht sich
auf kérperliche Gegenstande." Stoffpatente sind
Sachpatente auf dem Gebiet der Chemie, zuneh-
mend aber auch der Biotechnologie.? Bei einem
Stoffpatent erstreckt sich der Patentschutz auf den
entwickelten Stoff selbst. In der Regel wird dieser
Stoffin dem Patentanspruch durch bestimmte
Eigenschaften (strukturelle Merkmale) eindeutig
bestimmt. Die Identifikation des neuen Stoffes
erschlief3t sich insoweit schon bei einer rein ge-
genstdndlichen Betrachtung.

Von den Erzeugnispatenten zu unterscheiden sind
Verfahrenspatente, die entweder ein Herstellungs-
oder ein Arbeitsverfahren zum Gegenstand ha-
ben. Als Herstellungsverfahren werden Verfahren
bezeichnet, bei denen etwas Neues erzeugt oder
etwas Bestehendes wesentlich verdndert wird."
Das Erzeugnis genief3t automatisch einen gewis-
sen Schutz in Gestalt des sogenannten , abgelei-
teten Sachschutzes (Erzeugnisschutzes)“ (ohne dass
aber das Erzeugnis selbst patentiert sein muss)."
Fur Patente im Bereich der Biologie erstreckt sich
dieser abgeleitete Sachschutz auch auf die Fol-
gegenerationen des patentierten biologischen
Materials (sog. vertikale Patenterstreckung).’®

9Vgl. § 9 PatG; Regel 43 Abs. 2 EPUAO.

Sowohl der abgeleitete Sachschutz als auch die
vertikale Patenterstreckung gelten nicht fiir reine
Arbeitsverfahren, also Verfahren, die nicht zur
Herstellung eines neuen Erzeugnisses fiihren,
sondern die auf ein Objekt einwirken, ohne es zu
verdndern.'® Die Selektionsverfahren im Bereich
der Tier- und Pflanzenziichtung stellen solche
Arbeitsverfahren dar, da hier genetisches Material
ausgewadhlt, aber nicht verdndert wird.

Bisweilen, etwa im Bereich der Kunststoff-Che-
mie, ist die prézise Bestimmung der strukturellen
bzw. physikalisch-chemischen Merkmale eines
Erzeugnisses nicht moglich, etwa weil keine ge-
eigneten Analyse- und Messmethoden verfiigbar
sind. Zur prazisen Eingrenzung des Erzeugnisses
werden daher aushilfsweise die Herstellungsbe-
dingungen im Patent mit aufgefiithrt.” Derartige
Anspriiche werden als Product-by-Process (PbP)-
Anspriiche bezeichnet.”® So werden in einigen
Anspriichen der ,,Brokkoli- und Tomaten“-Patente
die Pflanzen als Erzeugnisse durch das zugrunde
liegende Ziichtungsverfahren (im Falle des Brok-
kolis ein sogenanntes smart breeding-Verfahren)
definiert.”Bei PbP-Anspriichen im Bereich der
Tier- und Pflanzenzucht stellt sich die grundsétz-
liche Frage nach der Bedeutung des zugrunde
liegenden Herstellungsverfahrens fiir die Zulas-
sigkeit und den Umfang des Patentschutzes. Zum
einen istzu klaren, inwieweit Patentschutz fiir ein

Erzeugnis bestehen kann, das auf einem nicht pa-

©Scharen, in Benkard, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl. 2006, § 14 PatG Rn. 40.
TMes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage 2005, § 1PatG Rn. 124 ff.

2Uhrich, Stoffschutz, 2010, S. 141f. mwN.
8 Walter, GRUR Prax 2010, S. 329 (330).

4 Ebda.

> Walter, GRUR Prax 2010, S. 329 (330).
®Ebda.

7Schrell/Heide, GRUR 2006, S. 383.

®Rogge, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte 2005, S.145.
¥Vgl. EPA, GBK, Az. G 2/07und G1/08,S. 4,S.10. Siehe hierzu Hiittermann/Storz, Mitteilungen der deutschen Patent-

anwdlte 2009, S. 277 ff.
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tentierbaren Verfahren beruht, hier insbesondere
einem im Wesentlichen biologischen Verfahren.
Zum anderen ist fraglich, ob sich der Schutz auf
diejenigen Erzeugnisse beschrénkt, die mit dem
Herstellungsverfahren erzeugt wurden, das in der
Patentanmeldung die Kennzeichnung des Erzeug-
nisses mitbestimmt; oder ob sich der Patentschutz
auch auf stofflich identische Erzeugnisse aus
einem anderen Verfahren erstreckt.

1.2 PbP-Anspriiche in verschiedenen
Rechtsordnungen

a. Rechtslage nach dem Européischen
Patentiibereinkommen

Im Einklang mit den ,,Richtlinien fiir die Priifung
im EPA” (Teil C Kapitel I114.12) anerkennt das
Européische Patentamt PbP-Anspriiche, soweit
die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen
(Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbliche An-
wendbarkeit) erfiillt sind. Die Beschwerdekammer
am Patentamt geht davon aus, dass PbP-Ansprii-

che nur zuléssig sind, wenn

,die Anmeldung keine anderen Angaben enthilt, die
es dem Anmelder ermdglichen wiirden, das Erzeug-
nis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur
oder sonstige nachpriitbare Parameter hinreichend

zu kennzeichnen.“?°

Dies stimmt mit der in Deutschland vorherr-
schenden Auffassung tiberein, dass die Formulie-
rung von PbP-Ansprichen eine Art von Notlosung
darstellt, wenn eine genaue strukturelle Beschrei-
bung des beanspruchten Stoffs, wie sie fiir ein
Stoffpatent verlangt wird, nicht méglich ist.

b. Rechtslage in Deutschland

Nach deutscher Rechtsprechung sind PbP-Ansprii-
che nur dann zulédssig, wenn hierfiir ein Bedtirf-
nis besteht, also die Definition des Erzeugnisses
uber seine strukturellen Merkmale oder seine
physikalisch-chemischen Merkmale ,,unméglich
oder ganzlich unpraktikabel“ ist.?! Insoweit ist der
PbP-Anspruch subsidiér. Die Bezugnahme auf das
Herstellungsverfahren bei einem PbP-Anspruch
dient der Kennzeichnung des Erzeugnisses. Somit
kommt es auf die Patentierbarkeit des zugrunde
liegenden Verfahrens nicht an.?> Der BGH fiihrt
aus:

»Denn Gegenstand des Patents ist trotz der Beschrei-
bung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis
als solches, das unabhdngig von seinem Herstellungs-
weg die Voraussetzungen fiir die Patentierbarkeit
erfiillen muR.“*

Da es sich bei einem PbP-Anspruch um einen Er-
zeugnisanspruch handelt, gelten dariiber hinaus
die allgemeinen Anforderungen an die Patentier-
barkeit, v. a. die ,Neuheit® des Erzeugnisses selbst
und die ,erfinderische Tatigkeit“.?*

c.Die Rechtslage im Vereinigten Kénigreich

Im Vereinigten Konigreich ist der PbP-Anspruch
anerkannt.?® Anders als im deutschen oder euro-
péischen Recht stellte man dabei friher auf die
Neuheit und erfinderische Tatigkeit des Verfah-
rens und nicht des Erzeugnisses ab.2® Das Urteil
des House of Lords im Fall Kirin-Amgen markiert
eine Wende. Damit ist die Neuheit des Herstel-
lungsverfahrens grundsétzlich nicht geeignet,

20Technische Beschwerdekammer, International Flavours, ABl. EPA1984,S.309 (310).

#BGH, GRUR 1993, S. 651(655) - Tetraploide Kamille.

2 Schrell/Heide, GRUR 2006, S. 383 (383 f.); Uhrich, Stoffschutz, 2010, S. 1774 mwN.

ZBGH, GRUR1993, S. 651(655) - Tetraploide Kamille.
% Schrell/Heide, GRUR 2006, S. 383.

25 Katzka, MAS-IP Diploma Papers & Research Reports 2007, Paper10,S. 3.

% Katzka (Anm.17),S. 3.
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ein Patent auf ein Produkt zu begriinden, das e. Fazit

selbst nicht neu ist.?” Damit wird zum einen eine

Angleichung an die in Deutschland und Europa PbP-Patente sind sowohl nach dem Europdischen

herrschende Auffassung vollzogen, dass es auf Patentiibereinkommen wie nach herrschender

die Neuheit des Erzeugnisses und nicht des Ver- Rechtsprechungin Deutschland, dem Vereinigten

fahrens ankommt. Zum anderen diirfte nunmehr Konigreich und den USA anerkannt. In allen ge-

die Schwelle fiir die erforderliche Erfindungshéhe nannten Rechtskreisen dienensie als,Notlosung

deutlich angehoben sein. fiir die Beschreibung von Stoffpatenten, deren

hinreichende strukturelle Charakterisierung
nicht moéglich oder nicht praktikabel ist. Fiir die

Patentierung kommt es dabei mittlerweile in allen

d. DieRechtslagein den Vereinigten Staaten Rechtskreisen auf die Neuheit des Erzeugnisses

Seit der sog. Painter-Entscheidung von 1891 ist im an; die Neuheit des Verfahrens allein ist nichtge-

US-amerikanischen Recht die Rechtsfigur des PbP- eignet, einen PbP-Anspruch zu begrinden.

Anspruchs anerkannt.?® Auch hier wird verlangt,
dass das Erzeugnis selbst neu ist.?* Wenn die
Struktur des erfundenen Erzeugnisses nicht voll-
stdndig bekannt oder fiir eine Analyse zu komplex
ist, kann der Erfinder das Herstellungsverfahren
zur Bezeichnung des Erzeugnisses heranziehen.*°

2" Kirin Amgen v. Hoechst Marion Russel per Lord Hoffmann, [2004] UKHL 46, paras. 88 ff.; 101=GRUR Int 2005, S. 343 ff.:
“The practice in the United Kingdom under the Patents Act 1949 and earlier was to treat the fact that a product was made
by a new process as sufficient to distinguish it from an identical product which was already part of the state of the art. This
was not particularly logical, because the history of how a product was made is not an attribute which it carries around
and makes it something new. It was still the same product, even if made in a different way. But the English practice had
practical advantages when the extent of protection conferred by a patent was undefined (as it was until 1977) and it was
assumed that a process claim could be infringed only by using that process in the United Kingdom. A product-by-process
claim had the advantage of enabling the inventor of a new process to pursue not only the manufacturer who infringed his
claim to the process but also, by virtue of the separate ,,product-by-process*claim, anyone who dealt in a product which
had been made by that process. That was particularly useful in the case of the importation of a product made by someone
outside the jurisdiction by a process which would have infringed the process claim if it had been made in this country.

[]

Ithinkitisimportant that the United Kingdom should apply the same law as the EPO and the other Member States when
deciding what counts as new for the purposes of the EPC: compare Merrell Dow Pharmaceuticals IncvH.N. Norton & Co
Ltd [1996]RPC 76, 82. It is true that this means a change in a practice which has existed for many years. But the difference
is unlikely to be of great practical importance because a patentee can rely instead on the process claim and article 64(2).
It would be most unfortunate if we were to uphold the validity of a patent which would on identical facts have been revo-
ked in opposition proceedings in the EPO. | would therefore allow this part of the appeal and declare claim 26 invalid on
the ground of anticipation. “

28 fabry, GRURInt 2009, S. 803 (805).

29 Grant/Smyth, European Intellectual Property Review 2010, S. 635 (637).

30 Siehe die Entscheidung Abbottv. Sandoz, 566 F.3d 1282 (2009): ,,/In the modern context, however, if an inventor invents
a product whose structure is either not fully known or too complex to analyze (...), this court clarifies that the inventor is
absolutely free to use process steps to define this product.” (S. 20).




Wissenschaftlicher Beirat fiir Biodiversitat und Genetische Ressourcen beim BMELV

2 Erzeugnispatente trotz Nichtpatentierbar-

keit des Herstellungsverfahrens

2.1 Die Regelungen im TRIPS-Abkommen

Nach Art. 27 Abs. 3 (b) TRIPS kdnnen die Mitglied-
staaten ,im Wesentlichen biologische Verfahren®
von der Patentierbarkeit ausschlieBen. Art. 28
TRIPSregelt die Reichweite von Patenten. Nach
Abs.1(b) gewdhrt ein Verfahrenspatent auch das
Rechtam ,unmittelbar durch dieses Verfahren
gewonnene[n] Erzeugnis®. Insofern handelt es sich
beidem in Art. 28 Abs. 1(b) TRIPS beschriebenen
Erzeugnisschutz um einen abgeleiteten Sach-
schutz. Zu PbP-Anspriichen treffen die Art. 27 und
28 TRIPS keine Festlegung.

2.2 Die Rechtslage nach dem Europadischen
Patentiibereinkommen und der
Biopatentrichtlinie

Nach Art. 4 Abs.1(a) der EU-Biopatentrichtlinie
98/44/EG sind Pflanzensorten und Tierrassen von
der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Eine Sorte
istdabei durch ihr gesamtes Genom gepréagt und
wird durch die Merkmalsausprdgungen definiert,
die sich aus einem bestimmten Genotyp oder ei-
ner Kombination von Genotypen ergeben.?! Pflan-
zen oder Tiere unterhalb und oberhalb der Ebene
einer Sorte oder Rasse bleiben patentierbar,* au-
Berdem sind Verfahren patentierbar, die sich auf
mehr als eine Sorte oder Rasse beziehen.*?

Zur Frage von PbP-Anspriichen und deren Erstre-
ckung auf Erzeugnisse aus nicht patentierbaren
(im Wesentlichen biologischen) Zuchtverfahren
duBertsich die Biopatentrichtlinie nicht ausdriick-
lich. So bestimmt Art. 4 der Biopatentrichtlinie:

»(1) Nicht patentierbar sind
[
b) im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziich-

tung von Pflanzen oder Tieren.”

Gleiches gilt nach Art. 53 des Européischen Patent-
iibereinkommens (EPU):

(1) Europdische Patente werden nicht erteilt fir:

[

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesent-
lichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflan-
zen oder Tieren. Dies gilt nicht fiir mikrobiologische
Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewon-

nenen Erzeugnisse.

In den ,,Brokkoli- und Tomate“-Féllen duBerte sich
die GroB3e Beschwerdekammer nur zur Patentier-
barkeit des (Zucht-)Verfahrens. Damit bleibt die
Frage nach einem Patentschutz auf die Pflanzen
als Erzeugnis offen. Klarungsbediirftig ist, ob
diese moglicherweise durch PbP-Anspriiche ge-
schiitzt werden kénnten, auch wenn die zugrunde
liegenden Herstellungsverfahren als ,,im Wesent-
lichen biologisch® nicht patentierbar sind.

S'Erwdgungsgrund Nr. 30 EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EG: 30): ,Der Begriff der Pflanzensorte [...] Danach wird eine Sorte
durchihr gesamtes Genom gepragt und besitzt deshalb Individualitat. Sie ist von anderen Sorten deutlich unterscheid-
bar.“ Regel 26 Abs. 4 EPUAO: ,“Pflanzensorte” ist jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxo-
ns der untersten bekannten Rangstufe, die[...] a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten
Kombination von Genotypen ergebende Ausprdgung der Merkmale definiert, b) zumindest durch die Auspréagung eines
dererwahnten Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und c) in Anbetrachtihrer Eignung,
unverandertvermehrt zu werden, als Einheit angesehen werden kann.”

32 Beirat fiir Biodiversitdt und Genetische Ressourcen beim BMELV, Biopatente - eine Gefdhrdung fiir Nutzung und Erhal-
tung der Agrobiodiversitat?, 2010, S.10.

3Ebda, S. 11. Die einschldgigen Rechtsvorschriften sind § 2a Abs. 2 Nr. 1PatG i.V.m. Regel 27 (b) EPUAO und Art. 4 Abs. 2 der
EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EG.
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Im April 2011 hat das Européische Patentamt (EPA)
ein Patent auf Melonen®* erteilt, die tiber Resi-
stenzen gegeniiber bestimmten Viren verfiigen
(EP1962578).%% Die urspringlich bei einer in-
dischen Melonensorte auftretende Resistenz kann
dabei sowohl durch rein konventionelle Zucht als
auch durch genetische Verdnderung auf andere
Melonensorten tibertragen werden. Der Erzeug-
nisanspruch wird teilweise durch ein Verfahren
beschrieben.3®

Offenbar geht das EPA derzeit von einer Patentier-
barkeit von Pflanzen aus, auch wenn diese auf kon-
ventioneller Ziichtung beruhen. So hat das EPA
offenbar keine grundsétzlichen Einwande gegen-
uber der Patentierung einer kernarmen Tomate,
die wesentlich durch die Verwendung eines her-
kémmlichen Zichtungsverfahrens beschrieben
wird (EP1026942). %

2.3 Die Rechtslage in Deutschland

Mit Blick auf die ,,Brokkoli- und Tomate*“-Fille stellt
sich die Frage, ob ein Erzeugnispatent mit PbP-
Anspruch auch fiir ein Erzeugnis erteilt werden
kann, das auf einem nicht patentierbaren Verfah-
ren (etwa einem im Wesentlichen biologischen
Zuchtungsverfahren wie dem smart breeding)
beruht.

Denkbar ist, dass die Erzeugnisse von smart
breeding-Verfahren Patentschutz durch einen
PbP-Anspruch erlangen, auch wenn das zugrunde
liegende Verfahren nicht patentierbar ist. Dies
giltjedoch nur unter der Pramisse, dass die allge-

meinen Voraussetzungen eines Erzeugnispatents

(Neuheit, erfinderische Tétigkeit, gewerbliche
Anwendbarkeit) erfillt sind und eine Definition
des Erzeugnisses uiber seine Struktur oder Zusam-
mensetzung nicht moglich ist.

2.4 Fazit

Folgtdie kiinftige Spruchpraxis dem EPA in der
moglichen Gewdhrung von Erzeugnispatenten
ohne Riicksicht auf die Nichtpatentierbarkeit des
Herstellungsverfahrens, verlieren die Entschei-
dungenin den ,Brokkoli- und Tomate“-Féllen
erheblich an praktischer Bedeutung. Denn dann
konnte der Erzeugnisschutz, der mangels Paten-
tierbarkeit eines Ziichtungsverfahrens durch ein
Verfahrenspatent nicht erreicht werden kann,
durch ein Erzeugnispatent mit PbP-Anspruch
erzielt werden. Hier besteht ein erhebliches Span-
nungsverhdéltnis zwischen dem Ausschluss der

im Wesentlichen biologischen Herstellungs- oder
Arbeitsverfahren von der Patentierbarkeit und der
Gewdhrung eines PbP-Anspruchs, der auf einem
nicht patentierbaren Ziichtungsverfahren beruht.

Der moglichen Gewdhrung solcher PbP-Ansprii-
cheistentgegenzuhalten, dass es in der Logik des
Patentausschlusses der ,,im Wesentlichen biolo-
gischen® Verfahren nach der EU-Biopatentricht-
linie und dem Européischen Patentiibereinkom-
men liegt, dass ein Erzeugnis (eine Sache oder ein
Stoff) von der Patentierbarkeit dann ausgeschlos-
sen sein sollte, wenn es in der Patentanmeldung
durch ein ,,im Wesentlichen biologisches“ Her-
stellungsverfahren gekennzeichnetist und durch
dieses Verfahren seine Identitét (mit-) bestimmt
wird. Dafir spricht auch die Regelungsphiloso-

34Die ebenfalls beantragten Verfahrensanspriiche wurden durch das Patentamt nicht gewahrt.
3http://[www.no-patents-on-seeds.org/def/information/aktuelles/melonen-als-erfindung-von-monsanto.

36 A CYSD-resistant plant of the species Cucumus melo, said plant comprising an introgression [...], which introgession
comprisesa[...]QTL or[...] part thereof linked to at least one marker|[...] wherein said markeris[...] and wherein said QTLis
[-.]”- Die beanspruchte Melone wird also teilweise iber die Verwendung eines markergestiitzten Ziichtungsverfahrens

beschrieben.

37http://[www.misereor.de/presse/pressemeldungen/pressemeldungen-detais/article/neues-tomaten-patent-fuer-

monsanto.html.
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phie der jeweiligen Ausschlussregelungen. Denn
bei Erzeugnissen, die auf ein ,,im Wesentlichen
biologisches® Herstellungsverfahren zuriickge-
hen, fehlt es an der Erfindungshohe (Neuheit)
gegeniiber den in der Natur vorkommenden oder
durch sonstige biologische Selektion erreichbaren
stofflichen Zusammensetzungen etwa im Hin-
blick auf die Anreicherung des Erzeugnisses mit
bestimmten Inhaltsstoffen. Der Mehrwert der Er-
findung liegtim Grunde nicht in der Struktur, son-
dernin der Verldsslichkeit der gewiinschten stoff-
lichen Zusammensetzung (etwa Anreicherung
mit antikarzinogenen Wirkstoffen beim Brokkoli)
und damitim Bereich der Arbeitsverfahren, die es
ermoglichen, dass das in der Natur Akzidentielle
in der Ziichtung zum Typus wird.

Fiir die Nichtpatentierbarkeit der Brokkoli-Pflanze

in den ,Brokkoli- und Tomate*“-Féllen ist zuletzt
auch folgende Erwdgung relevant: Qualifiziert
man das smart breeding éhnlich wie ein reines
Screeningverfahren als Arbeitsverfahren, muss
konsequenterweise ein origindrer Erzeugnis-
schutz durch einen PbP-Anspruch ausscheiden.
Da fiir Arbeitsverfahren noch nicht einmal ein
abgeleiteter Schutz gewahrt wird, kann erst recht
kein originérer Schutz bestehen. 3

Reichweite des Erzeugnis- bzw. Stoff-
schutzes: Begrenzung auf das identitats-
begriindende Herstellungsverfahren

Bejaht man eine Patentierbarkeit des Erzeugnisses
auf Basis eines PbP-Anspruchs, ist als Folgefrage
zu klédren, ob der PbP-Anspruch nur ein Erzeugnis
schiitzt, das exakt auf dem im Patent bezeichneten
Herstellungsverfahren beruht, oder sich unab-
héngig von der Art der Herstellung auf alle iden-
tischen Erzeugnisse erstreckt.

3.1 Die Rechtslage nach dem Europdischen
Patentiibereinkommen

Zur Frage des Umfangs von PbP-Anspriichen du-

Bert sich das Europdaische Patentiibereinkommen
nicht. Art. 69 EPU sieht den Schutzbereich des

38 Walter, GRUR Prax 2010, S. 329 (331).

Patentslediglich allgemein ,durch die Patentan-
spriiche bestimmt® (Abs. 1). Demnach wiirde ein
Stoff- oder Erzeugnisanspruch, der teilweise unter
Bezug auf ein Verfahren bestimmt wird, wie jeder
andere Erzeugnisanspruch behandelt.

Moglicherweise zwingt jedoch die unterschied-
liche Ausdrucksweise im Patentanspruch zu einer
differenzierten Betrachtung. Wéahrend einige
Patente bei ihrer Bezugnahme auf das Verfahren
den Terminus , hergestellt aus®, also ,,obtained
by*verwenden, wird in anderen von , herstell-
bar aus®, also ,,obtainable by“ gesprochen.*® Bei
strikter Auslegung wiirden sich Anspriiche der
ersten Gruppe auf Erzeugnisse beschréanken, die

39 Grant/Smyth, European Intellectual Property Review 2010, S. 635 (638).
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tatsdachlich mit dem im Patent angegebene Ver-
fahren hergestellt wurden, Anspriiche der zwei-
ten Gruppe hingegen deutlich weiter gefasst sein.
Gegen diese Unterscheidung spricht, dass das EPA
eine solche Differenzierung in seinen Richtlinien
(Teil C Kapitel I114.12) nicht berticksichtigt und die
Beschwerdekammern einen Austausch der For-
mulierungen zulassen.*® Demnach ist davon aus-
zugehen, dass das EPA fiir PbP-Anspriiche einen
absoluten Patentschutz vorsieht, der nicht an die
Verwendung des in der Patentschrift angegeben
Verfahrens gebunden ist.#

3.2 Die Rechtslage in Deutschland

In eine dhnliche Richtung weist auch die neuere
Rechtsprechung in Deutschland. Die BGH-Recht-
sprechung erstreckt den Schutzbereich des PbP-
Anspruchs unabhéngig von der Art der Herstel-
lung auf alle identischen Erzeugnisse:

»Flir die Kennzeichnung bedarf es hingegen nicht des
Nachweises, dal8 das durch das Ziichtungsverfahren
beschriebene Erzeugnis auch tatsdchlich mittels des
angegebenen Verfahrens hergestellt worden ist. Denn
Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung
durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als
solches, das unabhdngig von seinem Herstellungsweqg
die Voraussetzungen fiir die Patentierbarkeit erfiillen
mulfs. In dieser Art der Beschreibung liegt auch keine
Beschrdnkung des Schutzes fiir das Erzeugnis auf den
zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrens-
weg. Die Beschreibung des Ziichtungswegs dient nur

der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses.“*

Demnach ist ein Erzeugnis auch vor anderen
Herstellungsmethoden geschitzt. Die urspring-
liche Differenzierung der Trioxan-Entscheidung
nach der jeweiligen Anspruchsformulierung
(»erhalten durch® oder ,erhéltlich durch®)** gab
der BGH im Urteil zur tetraploiden Kamille auf. Die
im Patent beschriebenen Verfahrensmerkmale
stellen hiernach somit keine Beschrankung des
Anspruchs dar. Vielmehr besteht ein absoluter
Erzeugnisschutz. Begriindet wird dies mit der
Eigenschaft des PbP-Anspruchs als vollwertigem
Erzeugnis- bzw. Sachanspruch. Die Ansicht des
Bundesgerichtshofs wird in der Literatur tiberwie-
gend geteilt.** Eine beachtliche Gegenansicht hélt

ander fritheren Differenzierung fest.*

In Bezug auf die Agrobiodiversitiat bedeutet die
vorherrschende Meinung, dass die Angabe eines
Verfahrens zur Herstellung von Pflanzen, Tie-

ren oder anderem biologischem Material einen
umfassenden Anspruch auf die angegebenen
Pflanzen, Tiere oder anderes biologisches Material
begriinden kann, auch wenn diese mit einem an-

deren Verfahren hergestellt wurden.

3.3 Die Rechtslage im Vereinigten Kénigreich

Im Jahr 2004 duBerte sich das House of Lords zu
der Frage des Umfangs eines PbP-Anspruchs in der
Kirin Amgen-Entscheidung.*® Hier scheiterte die
Patentierbarkeit des Erzeugnisses (dem Protein
EPO) zwar im Wesentlichen an dessen fehlender
Neuheit. Aber nach Ansicht von Lord Hoffmann
schied eine Patentverletzung schon deswegen aus,

42 Rogge, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte, 2005, S. 145 (147).
41So grundsétzlich auch die Meinung von Benkard, Europaisches Patentiibereinkommen, 2002, Art. 69 Rn. 48.
“2BGH, GRUR 1993, S. 651(655) - Tetraploide Kamille. Siehe auch BGH, GRUR 2010, S. 414 (415) - Thermoplastische Zusam-

mensetzung.

“BGH, GRUR1972, S. 80 (88) - Trioxan. Hiernach sollte die Formulierung ,erhalten durch* zum Ausdruck bringen, dass der
Patentanmelder den Schutz nicht auch fiirandere Arten der Herstellung anstrebe.

44 Mes, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. 2005, § 14 PatG Rn. 94 mwN.

4 Uhrich, Stoffschutz, 2010, S. 175 f. mwN.; Hufnagel, in: Dieners/Reese, Handbuch des Pharmarechts, 2010, § 14 Rn. 136.

46 Kirin Amgen v. Hoechst Marion Russel per Lord Hoffmann,[2004] UKHL 46.




weil der Beklagte ein anderes als das im Patentan-
spruch beschriebene Verfahren zur Herstellung
des Stoffes verwendet habe.*” Im Fall Generics (UK)
Ltd. v. Lundbeck* kam das Gericht hingegen zu
dem Ergebnis, dass die Nennung eines Herstel-
lungsweges in der Patentanmeldung fiir einen
umfassenden Schutz des Erzeugnisses ausreiche.*
Hier ging es aber nicht um die Validitét eines PbP-

3.4

Bis vor kurzem war der Umfang des Schutzbe-
reichs von PbP-Anspriichen in den Vereinigten
Staaten noch nicht abschlieBend geklart.> Nach
widerspriichlichen Entscheidungen des Court of

Appeals in den Fallen Scripps v. Genentech> und

Anspruchs, sondern um die Herstellung eines voll- Atlanticv. Faytex® folgte das Gericht kiirzlich im

kommen inhaltlich (durch strukturelle Merkmale) Fall Abbottv. Sandoz* einer restriktiven Ansicht.

umschriebenen Erzeugnisses.® Der Umfang des Danach ist die Bezugnahme auf ein bestimmtes

Stoffschutzes bei PbP-Anspriichen im Vereinigten Herstellungsverfahren im Rahmen eines PbP-

Konigreich ist daher offen.” Anspruchs als inhaltliche Begrenzung des Patent-

schutzes zu verstehen. Wird ein Erzeugnis auf
eine andere Weise als die bezeichnete hergestellt,
wird das Patent nicht verletzt.>® Im Bereich der

47 It may be clear from the language, context and background that the patentee intended to referin general terms to, for
example, every way of achieving a certain result, even though he has used language which is in some respects inappropri-
ateinrelation to a new way of achieving that result: compare Regina (Quintavalle) v Secretary of State for Health [2003]
2AC687. In the present case, however, | agree with the Court of Appeal (and with the judge, before he came to apply the
Protocol questions) that the man skilled in the art would not have understood the claim as sufficiently general to inclu-

de gene activation. He would have understood it to be limited to the expression of an exogenous DNA sequence which
coded for EPO.”(Kirin Amgen v. Hoechst Marion Russel,[2004] UKHL 46, para 80). Siehe auch Brandi-Dohrn, Mitteilungen
der deutschen Patentanwalte 2005, S. 337 (343); Grant/Smyth, European Intellectual Property Review 2010, S. 635 (638).
48[2009] UKHL12; hierzu Wechsler, GRUR Int 2009, S. 363 f. und Whitehead/Jackson/Kempner, Bio Science Law Review Vol.
10 (2009), S.108 ff.

“Soflhrte Lord Neubergeraus: “[...] it appears clear to me that, [...] the product claim in the present case is valid. | appre-
ciate that this means that, by finding one method of making a product, a person can obtain a monopoly for that product.
However, that applies to any product claim. Further, where (as here) the product is a known desideratum, it can be said (as
Lord Walker pointed out) that the invention is all the more creditable, as itis likely that there has been more competition
than where the product has not been thought of. The role of fortuity in patent law cannot be doubted: it is inevitable, as
in almost any area of life. Luck as well as skill often determines, forinstance, who is first to file, whether a better product or
process is soon discovered, or whether an invention turns out to be valuable. Further, while the law must be principled, it
must also be clear and consistent.” ([2009] UKHL 12 para 90).

50V/gl.[2009] UKHL 12, para 94 per Lord Neuberger.

S'Fiur einen absoluten Stoffschutz dagegen Fabry, GRUR Int2009, S. 803 (804) mit weiteren Nachweisen.

2 Grant/Smyth, European Intellectual Property Review 2010, S. 635 (637).

53927F.2d 1565 (1991).

54970 F.2d 834 (1992).

%5566 F.3d 1282 (2009).

56 This court‘s rule regarding the proper treatment of product-by-process claims in infringement litigation carries its own
simple logic. Assume a hypothetical chemical compound defined by process terms. The inventor declines to state any
structures or characteristics of this compound. The inventor of this compound obtains a product-by-process claim: “Com-
pound X, obtained by process Y.” Enforcing this claim without reference to its defining terms would mean that an alleged
infringer who produces compound X by process Z is still liable for infringement. But how would the courts ascertain that
the alleged infringer‘s compound is really the same as the patented compound? After all, the patent holder has just infor-
med the public and claimed the new product solely in terms of a single process. Furthermore, what analytical tools can
confirm that the alleged infringer‘s compound is in fact infringing, other than a comparison of the claimed and accused
infringing processes? If the basis of infringement is not the similarity of process, it can only be similarity of structure or
characteristics, which the inventor has not disclosed. Why also would the courts deny others the right to freely practice
process Zthat may produce a better product in a better way?” (566 F.3d 1282 (2009), S.20f.).



Wissenschaftlicher Beirat fiir Biodiversitdt und Genetische Ressourcen beim BMELV 13

Agrobiodiversitdt wiirde der Umfang eines PbP-
Anspruchs somit auf diejenigen Tiere oder Pflan-
zen begrenzt, die mit dem im Patent angegebenen
Verfahren erzeugt wurden. Ein Minderheitenvo-
tum lehnt allerdings diese enge Auslegung ab.%”

3.5 Fazit

In Deutschland und beim EPA herrscht eine
weite Auslegung des Schutzbereichs von PbP-
Anspriuchenvor, die in Deutschland jedoch einer

gewichtigen Kritik ausgesetztist. Im Vereinigten
Konigreich ist der Umfang des Stoffschutzes bei
PbP-Anspriichen derzeit offen. In den USA setzt
sichin jiingster Zeit eine enge Auslegung durch,
die den Schutzbereich von PbP-Ansprichen an die
Verwendung des im Patent angegebenen Verfah-
rens knupft.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Auf Basis der Ausfithrungen kommt der Beirat zu
folgenden Schlussfolgerungen:

4.1 Ausschluss von PbP-Anspriichen, die auf
im Wesentlichen biologischen
Verfahren beruhen:

Im Sinne einer eindeutigen Klarstellung der
Rechtslage empfiehlt sich eine ausdriickliche
Regelung in der Biopatentrichtlinie 98/44/EG,
welche bei ,.im Wesentlichen biologischen Ver-
fahren® auch ein darauf gegriindetes Stoffpatent
ausschlie3t. Daher ist die Patentierbarkeit auch
solcher Erzeugnisse, die auf einem Ziichtungs-
verfahren beruhen, durch eine teleologische Re-
duktion des Art. 4 Abs. 1(b) EU-Biopatentrichtlinie
bzw. der entsprechenden nationalen Umset-
zungsakte zu verneinen. Eine solche Klarstellung

wiirde von der Regelungsabsicht des Art.4 Abs. 1
(b) ausgehen, die herkdmmliche Ziichtungspraxis
und ihre Ergebnisse von der Patentierbarkeit aus-
zunehmen. In diesem Sinne sollten nach der EU-
Biopatentrichtlinie keine Patente auf Erzeugnisse
erteilt werden konnen, die ein im Wesentlichen
biologisches Ziichtungsverfahren zur Grundlage
haben. Eine Anpassung des Europdischen Patent-
iibereinkommens (EPU) erscheint angesichts des
inhaltlichen Gleichlaufs von EPU und Biopaten-
trichtlinie nicht zwingend erforderlich.

4.2 Enge Auslegung des Geltungsbereichs
von PbP-Patenten:

Solange ein patentiertes Herstellungsverfahren
nichtzu einem vom Patentinhaber in vollem

Umfang inhaltlich (strukturell) umschriebenen

57 ,Today the court rejects this expedient and discards this practice, ruling that all claims containing a process term under
the rule of necessity now must be construed, for purposes of infringement, as limited to use of any process term that was
used to assist in defining the product. That is, such a product is not patented as a product, however it is produced, but is
limited to the process by which it was obtained. This is a new restraint on patents for new products, particularly today’s
complex chemical and biological products whose structure may be difficult to analyze with precision. It is a change of law
with unknown consequences for patent-based innovation.” (566 F.3d 1282 (2009), Minderheitenvotum Richter Newman,

Mayer, Lourie, S. 3).
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Patent fiihrt und die Umschreibung des zu paten-
tierenden Erzeugnisses wesentlich auch vom Her-
stellungsverfahren abhéngt, sollte der Erzeugnis-
schutz auf das Herstellungsverfahren beschrankt
sein. Wiirde sich der von einem PbP-Anspruch
ausgehende Schutz auch auf andere als die in der
Patentanmeldung beschriebenen Herstellungs-
verfahren erstrecken, erhielte der Patentanmel-
der faktisch ein Monopol auf das Erzeugnis. Dies
ubersteigtim Bereich der Tier- und Pflanzenzucht
bei Weitem die der erfinderischen Tatigkeit ange-
messene Innovationspramie.*® Insoweit empfiehlt
sich eine klarstellende Regelung im EU-Recht
(etwa bei einer Uberfithrung der Biopatentrichtli-
nie in eine EU-Verordnung) und - allgemein - fiir
PbP-Anspriiche im deutschen Patentgesetz.

4.3 Zuriickhaltung bei der Erteilung von
Patenten mit PbP-Anspriichen:

Des Weiteren sollten Product-by-Process-Patente
strikt nur dort erteilt werden, wo das zu schiit-
zende Erzeugnis nicht vollstdndig strukturell
beschrieben werden kann und wo die Umschrei-
bung des zu patentierenden Erzeugnisses wesent-
lich auch vom Herstellungsverfahren abhédngt.
Dartiber hinaus sollte berticksichtigt werden, dass

8 Soauch304 U.S. at 373 (1938).
9 Walter, GRUR Prax 2010, S. 329 (331).

Product-by-Process-Patente urspriinglich fiir den
Bereich der Chemikalienpatentierung entwickelt
wurden.* Solche Stoffe konnen jedoch qualitative
Unterschiede zu jenen aufweisen, die Gegenstand
biotechnologischer Erfindungen sind. So stellen
Proteine im Unterschied zu anderen Stoffen sehr
groB3e Molekiile dar und werden daher auch als
Makromolekiile bezeichnet. Hier stellt sich das
Problem, dass die exakten Eigenschaften desre-
kombinanten Proteins mafBgeblich einerseits von
der Aminosduresequenz, der Faltung und ggf.
weiteren Modifikationen, andererseits von der
verwendeten Zelllinie abhdngen.®® Die Erteilung
eines Product-by-Process-Patents auf ein Protein
kann damit einen Anspruch nicht auf ein Erzeug-
nis, sondern auf eine ganze Anzahlvon dhnlichen
Erzeugnissen begriinden, je nachdem, welche
Zelllinie verwendet wird. Umgekehrt fiihrt die
Einzigartigkeit jeder Zelllinie zu Unsicherheiten
in der Nachvollziehbarkeit und der Wiederholbar-
keit der zugrunde liegenden Verfahren.®! Aus die-
sen Griinden ist jedenfalls eine Zuriickhaltung bei
der Erteilung von Patenten mit PbP-Anspriichen
auf solche komplexen Molekiile angezeigt, da
moglicherweise die Anforderungen an eine voll-
standige Offenbarung geméis Art. 83 EPU regel-
méfBig nicht gegeben sind.

80 Karshtedt, Hastings Science & Technology Law Journal 2011, S.109 (135).

SEbda.
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