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Nach der Brokkoli-/Tomate-Entscheidung der 

Großen Beschwerdekammer des Europäischen 

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 herkömmlicher 

Züchtungsverfahren 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-Ansprü-

chen nach herrschender Meinung bislang nicht 

an die Verwendung des im Patent angegebenen 

Verfahrens gebunden. Die Stellungnahme emp-

fiehlt, rechtlich klarzustellen, dass Erzeugnisse, 

die auf einem herkömmlichen Züchtungsverfah-

ren beruhen, nicht patentiert werden können. 

Des Weiteren sollten Product-by-Process-Patente  

nur dann erteilt werden, wenn das zu schützende 

Erzeugnis nicht vollständig strukturell beschrie-

ben werden kann und wenn die Umschreibung 

des zu patentierenden Erzeugnisses wesentlich 

auch vom Herstellungsverfahren abhängt. 

Schließlich sollte die Schutzwirkung von Product-

by-Process-Patenten auf die Verwendung des im 

Patent angegebenen Verfahrens beschränkt wer-

den. 

Im Juli 2010 hat der Wissenschaftliche Beirat für 

Biodiversität und Genetische Ressourcen beim 

BMELV ein viel beachtetes Gutachten zur Biopa-

tentierung vorgelegt.1  Darin wurden zahlreiche 

Problemfelder aufgezeigt, welche sich aus der Pa-

tentpraxis für den Bereich der Tier- und Pflanzen-

zucht ergeben. Anlass zur Sorge gab insbesondere 

die Erteilung von Patenten auf herkömmliche 

Züchtungsverfahren, die im Gesetz auch als „im 

Wesentlichen biologische Verfahren“ bezeich-

net werden.2  Solche Verfahren sind nach dem 

Wortlaut der Europäischen Patentrichtlinie, des 

Europäischen Patentübereinkommens und des 

Deutschen Patentgesetzes eigentlich nicht paten-

tierbar.3  Jedoch bestand Ungewissheit über die 

angemessene Auslegung der Frage, wann genau 

ein „im Wesentlichen biologisches Verfahren“ 

vorliegt, und ob die Kombination mit anderen 

Verfahrensschritten die Patentierbarkeit eines 

Züchtungsverfahrens begründen kann. Eine Ent-

scheidung der Großen Beschwerdekammer des 

Europäischen Patentamts im sogenannten Brok-

koli-/Tomate-Fall4  vom Dezember 2010 hat dazu 

klargestellt, dass im Wesentlichen biologische 

Züchtungsverfahren, die ausschließlich auf Selek-

tion oder Kreuzung beruhen, von der Patentier-

barkeit ausgeschlossen sind. Insbesondere sind 

markergestützte Züchtungsverfahren nicht als 

Ganzes patentierbar, auch wenn der markerge-

stützte Selektionsschritt selbst patentiert werden 

kann; letzterer stellt jedoch ein Arbeits- und kein 

Herstellungsverfahren dar, so dass in der Rechts-

folge kein unmittelbarer Erzeugnisschutz für die 

erzeugten Pflanzen besteht. 

 Zusammenfassung

 Einleitung



4  Wissenschaftlicher Beirat für Biodiversität und Genetische Ressourcen beim BMELV

Das Brokkoli-Patent EP1069819 der Firma Plant 

Bioscience, das Gegenstand der Verhandlung 

war, beansprucht neben dem Züchtungs- und 

Auswahlverfahren jedoch auch die essbaren 

Brokkolipflanzen und -pflanzenteile, die Samen 

sowie die Zellen der Brokkolipflanze.5  Diese An-

sprüche werden auf zwei Wegen formuliert: zum 

einen unmittelbar als Erzeugnisanspruch auf 

Brokkolipflanzen, den Blütenstand und die Zellen 

von Brokkoli mit bestimmten Eigenschaften;6  

zum anderen als sogenannte  Product-by-Process-

Ansprüche auf die essbare Brokkolipflanze, auf 

Pflanzenteile sowie die Samen von Brokkoli, die 

mit dem in dem Patent angegeben Verfahren 

hergestellt wurden.7  Der Spruch der Großen Be-

schwerdekammer enthält keine Entscheidung 

zu diesen Erzeugnisansprüchen. Die Gewährung 

solcher Erzeugnisansprüche hängt dabei davon 

ab, ob die Erzeugnisse die allgemeinen Patentie-

rungskriterien der Neuheit, erfinderischen Höhe 

und gewerblichen Anwendbarkeit erfüllen, was 

umstritten ist. Eine Entscheidung des Europä-

ischen Patentsamts in dieser Sache wird für den 

Herbst 2011 erwartet. 

Die mögliche Gewährung der Product-by-Process-

Ansprüche ist bislang nicht davon abhängig, 

ob das zugrundeliegende Züchtungsverfah-

ren patentierbar ist. Zudem ist nach geltender 

Rechtsprechung in Deutschland ein  Product-by-

Process-Anspruch ein vollwertiger Erzeugnisan-

spruch und würde sich im vorliegenden Fall nicht 

auf den Brokkoli beschränken, der tatsächlich mit 

dem im Patent angegebenen Verfahren erzeugt 

wurde. Die Gewährung von Product-by-Process-

Ansprüchen ist daher geeignet, die angestrebte 

Rechtswirkung des Patentierungsverbots für her-

kömmliche Züchtungsverfahren zu unterlaufen. 

Vor diesem Hintergrund gibt diese Stellungnah-

me einen Überblick über die juristischen Begriff-

lichkeiten und stellt die Voraussetzungen und 

die Rechtsfolgen der Erteilung von Product-by-

Process-Ansprüchen in der EU, Deutschland, dem 

Vereinigten Köngreich und den USA dar. Dabei 

diskutieren wir insbesondere die Frage, ob die 

Reichweite von Product-by-Process-Ansprüchen 

an die Verwendung des im Patent angegeben 

Verfahrens geknüpft sein soll. Das abschließende 

Fazit identifiziert Unklarheiten im Rechtsrahmen 

und unterbreitet Vorschläge zur präzisierenden 

Ergänzung der EU-Biopatentrichtlinie 98/44/EG.8
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1. 1 Begrifflichkeiten und Problemlage 

 

Im Patentrecht sind Erzeugnis- und Verfahrens-

patente zu unterscheiden.9  Ein Erzeugnispatent 

kann dabei etwa in Form eines Sach- oder Stoff-

patents vorliegen.10  Ein Sachpatent bezieht sich 

auf körperliche Gegenstände.11  Stoffpatente sind 

Sachpatente auf dem Gebiet der Chemie, zuneh-

mend aber auch der Biotechnologie.12  Bei einem 

Stoffpatent erstreckt sich der Patentschutz auf den 

entwickelten Stoff selbst. In der Regel wird dieser 

Stoff in dem Patentanspruch durch bestimmte 

Eigenschaften (strukturelle Merkmale) eindeutig 

bestimmt. Die Identifikation des neuen Stoffes 

erschließt sich insoweit schon bei einer rein ge-

genständlichen 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 verändert wird.13  

Das Erzeugnis genießt automatisch einen gewis-

sen Schutz in Gestalt des sogenannten „abgelei-

teten Sachschutzes (Erzeugnisschutzes)“ (ohne dass 

aber das Erzeugnis selbst patentiert sein muss).14  

Für Patente im Bereich der Biologie erstreckt sich 

dieser abgeleitete Sachschutz auch auf die Fol-

gegenerationen des patentierten biologischen 

Materials (sog. vertikale Patenterstreckung).15  

Sowohl der abgeleitete Sachschutz als auch die 

vertikale Patenterstreckung gelten nicht für reine 

Arbeitsverfahren, also Verfahren, die nicht zur 

Herstellung eines neuen Erzeugnisses führen, 

sondern die auf ein Objekt einwirken, ohne es zu 

verändern.16  Die Selektionsverfahren im Bereich 

der Tier- und Pflanzenzüchtung stellen solche 

Arbeitsverfahren dar, da hier genetisches Material 

ausgewählt, aber nicht verändert wird. 

Bisweilen, etwa im Bereich der Kunststoff-Che-

mie, ist die präzise Bestimmung der strukturellen 

bzw. physikalisch-chemischen Merkmale eines 

Erzeugnisses nicht möglich, etwa weil keine ge-

eigneten Analyse- und Messmethoden verfügbar 

sind. Zur präzisen Eingrenzung des Erzeugnisses 

werden daher aushilfsweise die Herstellungsbe-

dingungen im Patent mit aufgeführt.17  Derartige 

Ansprüche werden als Product-by-Process (PbP)-

Ansprüche bezeichnet.18  So werden in einigen 

Ansprüchen der „Brokkoli- und Tomaten“-Patente 

die Pflanzen als Erzeugnisse durch das zugrunde 

liegende Züchtungsverfahren (im Falle des Brok-

kolis ein sogenanntes smart breeding-Verfahren) 

definiert.19 Bei PbP-Ansprüchen im Bereich der 

Tier- und Pflanzenzucht stellt sich die grundsätz-

liche Frage nach der Bedeutung des zugrunde 

liegenden Herstellungsverfahrens für die Zuläs-

sigkeit und den Umfang des Patentschutzes. Zum 

einen ist zu klären, inwieweit Patentschutz für ein 

Erzeugnis bestehen kann, das auf einem nicht pa-

1 Allgemeines
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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 beschränkt, 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-Ansprüche in verschiedenen   
 Rechtsordnungen

a.	 Rechtslage	nach	dem	Europäischen		

	 Patentübereinkommen 

 

Im Einklang mit den „Richtlinien für die Prüfung 

im EPA“ (Teil C Kapitel III 4.12) anerkennt das 

Europäische Patentamt PbP-Ansprüche, soweit 

die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen 

(Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche An-

wendbarkeit) erfüllt sind. Die Beschwerdekammer 

am Patentamt geht davon aus, dass PbP-Ansprü-

che nur zulässig sind, wenn 

„die Anmeldung keine anderen Angaben enthält, die 

es dem Anmelder ermöglichen würden, das Erzeug-

nis durch seine Zusammensetzung, seine Struktur 

oder sonstige nachprüfbare Parameter hinreichend 

zu kennzeichnen.“ 20

Dies stimmt mit der in Deutschland vorherr-

schenden Auffassung überein, dass die Formulie-

rung von PbP-Ansprüchen eine Art von Notlösung 

darstellt, wenn eine genaue strukturelle Beschrei-

bung des beanspruchten Stoffs, wie sie für ein 

Stoffpatent verlangt wird, nicht möglich ist. 

b.	Rechtslage	in	Deutschland

Nach deutscher Rechtsprechung sind PbP-Ansprü-

che nur dann zulässig, wenn hierfür ein Bedürf-

nis besteht, also die Definition des Erzeugnisses 

über seine strukturellen Merkmale oder seine 

physikalisch-chemischen Merkmale „unmöglich 

oder gänzlich unpraktikabel“ ist.21  Insoweit ist der 

PbP-Anspruch subsidiär. 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.22  Der BGH führt 

aus:

„Denn Gegenstand des Patents ist trotz der Beschrei-

bung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis 

als solches, das unabhängig von seinem Herstellungs-

weg die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit 

erfüllen muß.“ 23 

Da es sich bei einem PbP-Anspruch um einen Er-

zeugnisanspruch handelt, gelten darüber hinaus 

die allgemeinen Anforderungen an die Patentier-

barkeit, v. a. die „Neuheit“ des Erzeugnisses selbst 

und die „erfinderische Tätigkeit“.24 

c.	Die	Rechtslage	im	Vereinigten	Königreich	

Im Vereinigten Königreich ist der PbP-Anspruch 

anerkannt.25  Anders als im deutschen oder euro-

päischen Recht stellte man dabei früher auf die 

Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Verfah-

rens und nicht des Erzeugnisses ab.26  Das Urteil 

des House of Lords im Fall Kirin-Amgen markiert 

eine Wende. Damit ist die Neuheit des Herstel-

lungsverfahrens grundsätzlich nicht geeignet, 
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ein Patent auf ein Produkt zu begründen, das 

selbst nicht neu ist.27  Damit wird zum einen eine 

Angleichung an die in Deutschland und Europa 

herrschende Auffassung vollzogen, dass es auf 

die Neuheit des Erzeugnisses und nicht des Ver-

fahrens ankommt. Zum anderen dürfte nunmehr 

die Schwelle für die erforderliche Erfindungshöhe 

deutlich angehoben sein. 

d.	Die	Rechtslage	in	den	Vereinigten	Staaten

Seit der sog. Painter-Entscheidung von 1891 ist im 

US-amerikanischen Recht die Rechtsfigur des PbP-

Anspruchs anerkannt.28  Auch hier wird verlangt, 

dass das Erzeugnis selbst neu ist.29  Wenn die 

Struktur des erfundenen Erzeugnisses nicht voll-

ständig bekannt oder für eine Analyse zu komplex 

ist, kann der Erfinder das Herstellungsverfahren 

zur Bezeichnung des Erzeugnisses heranziehen.30  

	

e.	Fazit

PbP-Patente sind sowohl nach dem Europäischen 

Patentübereinkommen wie nach herrschender 

Rechtsprechung in Deutschland, dem Vereinigten 

Königreich und den USA anerkannt. In allen ge-

nannten Rechtskreisen dienen sie als ‚Notlösung’ 

für die Beschreibung von Stoffpatenten, deren 

hinreichende strukturelle Charakterisierung 

nicht möglich oder nicht praktikabel ist. Für die 

Patentierung kommt es dabei mittlerweile in allen 

Rechtskreisen auf die Neuheit des Erzeugnisses 

an; die Neuheit des Verfahrens allein ist nicht ge-

eignet, einen PbP-Anspruch zu begründen. 
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2. 1 Die Regelungen im TRIPS-Abkommen 

 

Nach Art. 27 Abs. 3 (b) TRIPS können die Mitglied-

staaten „im Wesentlichen biologische Verfahren“ 

von der Patentierbarkeit ausschließen. Art. 28 

TRIPS regelt die Reichweite von Patenten. Nach 

Abs. 1 (b) gewährt ein Verfahrenspatent auch das 

Recht am „unmittelbar durch dieses Verfahren 

gewonnene[n] Erzeugnis“. Insofern handelt es sich 

bei dem in Art. 28 Abs. 1 (b) TRIPS beschriebenen 

Erzeugnisschutz um einen abgeleiteten Sach-

schutz. Zu PbP-Ansprüchen treffen die Art. 27 und 

28 TRIPS keine Festlegung. 

 

 

2. 2  Die Rechtslage nach dem Europäischen  
  Patentübereinkommen 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 

ist dabei durch ihr gesamtes Genom geprägt und 

wird durch die Merkmalsausprägungen definiert, 

die sich aus einem bestimmten Genotyp oder ei-

ner Kombination von Genotypen ergeben.31  Pflan-

zen oder Tiere unterhalb und oberhalb der Ebene 

einer Sorte oder Rasse bleiben patentierbar,32  au-

ßerdem sind Verfahren patentierbar, die sich auf 

mehr als eine Sorte oder Rasse beziehen.33 

Zur Frage von PbP-Ansprüchen und deren Erstre-

ckung auf Erzeugnisse aus nicht patentierbaren 

(im Wesentlichen biologischen) Zuchtverfahren 

äußert sich die Biopatentrichtlinie nicht ausdrück-

lich. So bestimmt Art. 4 der Biopatentrichtlinie: 

„(1) Nicht patentierbar sind 

[...] 

b) im wesentlichen biologische Verfahren zur Züch-

tung von Pflanzen oder Tieren.“

Gleiches gilt nach Art. 53 des Europäischen Patent-

übereinkommens (EPÜ):

„(1) Europäische Patente werden nicht erteilt für:  

[...] 

b) Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesent-

lichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflan-

zen oder Tieren. Dies gilt nicht für mikrobiologische 

Verfahren und die mithilfe dieser Verfahren gewon-

nenen Erzeugnisse.“ 

In den „Brokkoli- und Tomate“-Fällen äußerte sich 

die Große Beschwerdekammer nur zur Patentier-

barkeit des (Zucht-)Verfahrens. Damit bleibt die 

Frage nach einem Patentschutz auf die Pflanzen 

als Erzeugnis offen. Klärungsbedürftig ist, ob 

diese möglicherweise durch PbP-Ansprüche ge-

schützt werden könnten, auch wenn die zugrunde 

liegenden Herstellungsverfahren als „im Wesent-

lichen biologisch“ nicht patentierbar sind. 

 

2 Erzeugnispatente trotz Nichtpatentierbar-  
 keit des Herstellungsverfahrens
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Im April 2011 hat das Europäische Patentamt (EPA)

ein Patent auf Melonen34  erteilt, die über Resi-

stenzen gegenüber bestimmten Viren verfügen 

(EP1962578).35  Die ursprünglich bei einer in-

dischen Melonensorte auftretende Resistenz kann 

dabei sowohl durch rein konventionelle Zucht als 

auch durch genetische Veränderung auf andere 

Melonensorten übertragen werden. Der Erzeug-

nisanspruch wird teilweise durch ein Verfahren 

beschrieben.36 

Offenbar geht das EPA derzeit von einer Patentier-

barkeit von Pflanzen aus, auch wenn diese auf kon-

ventioneller Züchtung beruhen. So hat das EPA 

offenbar keine grundsätzlichen Einwände gegen-

über der Patentierung einer kernarmen Tomate, 

die wesentlich durch die Verwendung eines her-

kömmlichen Züchtungsverfahrens beschrieben 

wird (EP1026942). 37

2.  3  Die Rechtslage in Deutschland 

 

Mit Blick auf die „Brokkoli- und Tomate“-Fälle stellt 

sich die Frage, ob ein Erzeugnispatent mit PbP-

Anspruch auch für ein Erzeugnis erteilt werden 

kann, das auf einem nicht patentierbaren Verfah-

ren (etwa einem im Wesentlichen biologischen 

Züchtungsverfahren 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 

gilt jedoch nur unter der Prämisse, dass die allge-

meinen Voraussetzungen eines Erzeugnispatents 

(Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche 

Anwendbarkeit) erfüllt sind und eine Definition 

des Erzeugnisses über seine Struktur oder Zusam-

mensetzung nicht möglich ist. 

2.  4 Fazit 

 

Folgt die künftige Spruchpraxis dem EPA in der 

möglichen Gewährung von Erzeugnispatenten 

ohne Rücksicht auf die Nichtpatentierbarkeit des 

Herstellungsverfahrens, verlieren die Entschei-

dungen in den „Brokkoli- und Tomate“-Fällen 

erheblich an praktischer Bedeutung. Denn dann 

könnte der Erzeugnisschutz, der mangels Paten-

tierbarkeit eines Züchtungsverfahrens durch ein 

Verfahrenspatent nicht erreicht werden kann, 

durch ein Erzeugnispatent mit PbP-Anspruch 

erzielt werden. Hier besteht ein erhebliches Span-

nungsverhältnis zwischen dem Ausschluss der 

im Wesentlichen biologischen Herstellungs- oder 

Arbeitsverfahren von der Patentierbarkeit und der 

Gewährung eines PbP-Anspruchs, der auf einem 

nicht patentierbaren Züchtungsverfahren beruht. 

Der möglichen Gewährung solcher PbP-Ansprü-

che ist entgegenzuhalten, dass es in der Logik des 

Patentausschlusses der „im Wesentlichen biolo-

gischen“ Verfahren nach der EU-Biopatentricht-

linie und dem Europäischen Patentübereinkom-

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 gekennzeichnet ist und durch 

dieses Verfahren seine Identität (mit-) bestimmt 

wird. Dafür spricht auch die Regelungsphiloso-
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phie der jeweiligen Ausschlussregelungen. Denn 

bei Erzeugnissen, die auf ein „im Wesentlichen 

biologisches“ Herstellungsverfahren zurückge-

hen, fehlt es an der Erfindungshöhe (Neuheit) 

gegenüber 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 liegt im Grunde nicht in der Struktur, son-

dern in der Verlässlichkeit der gewünschten stoff-

lichen Zusammensetzung (etwa Anreicherung 

mit antikarzinogenen Wirkstoffen beim Brokkoli) 

und damit im Bereich der Arbeitsverfahren, die es 

ermöglichen, dass das in der Natur Akzidentielle 

in der Züchtung zum Typus wird. 

Für die Nichtpatentierbarkeit der Brokkoli-Pflanze 

in den „Brokkoli- und Tomate“-Fällen ist zuletzt 

auch folgende Erwägung relevant: Qualifiziert 

man das smart breeding ähnlich wie ein reines 

Screeningverfahren als Arbeitsverfahren, muss 

konsequenterweise ein originärer Erzeugnis-

schutz durch einen PbP-Anspruch ausscheiden. 

Da für Arbeitsverfahren noch nicht einmal ein 

abgeleiteter Schutz gewährt wird, kann erst recht 

kein originärer Schutz bestehen. 38

Bejaht man eine Patentierbarkeit des Erzeugnisses 

auf Basis eines PbP-Anspruchs, ist als Folgefrage 

zu klären, ob der PbP-Anspruch nur ein Erzeugnis 

schützt, das exakt auf dem im Patent bezeichneten 

Herstellungsverfahren beruht, oder sich unab-

hängig von der Art der Herstellung auf alle iden-

tischen Erzeugnisse erstreckt.

 
3. 1 Die Rechtslage nach dem Europäischen  
 Patentübereinkommen  
 

Zur Frage des Umfangs von PbP-Ansprüchen äu-

ßert sich das Europäische Patentübereinkommen 

nicht. Art. 69 EPÜ sieht den Schutzbereich des 

Patents lediglich allgemein „durch die Patentan-

sprüche bestimmt“ (Abs. 1). Demnach würde ein 

Stoff- oder Erzeugnisanspruch, der teilweise unter 

Bezug auf ein Verfahren bestimmt wird, wie jeder 

andere Erzeugnisanspruch behandelt. 

Möglicherweise zwingt jedoch die unterschied-

liche Ausdrucksweise im Patentanspruch zu einer 

differenzierten Betrachtung. Während 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.39  Bei 

strikter Auslegung würden sich Ansprüche der 

ersten Gruppe auf Erzeugnisse beschränken, die 

3 Reichweite des Erzeugnis- bzw. Stoff-  
 schutzes: Begrenzung auf das identitäts- 
 begründende Herstellungsverfahren 
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tatsächlich mit dem im Patent angegebene Ver-

fahren hergestellt wurden, Ansprüche 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 III 4.12) nicht berücksichtigt und die 

Beschwerdekammern einen Austausch der For-

mulierungen zulassen.40  Demnach ist davon aus-

zugehen, dass das EPA für PbP-Ansprüche einen 

absoluten Patentschutz vorsieht, der nicht an die 

Verwendung des in der Patentschrift angegeben 

Verfahrens gebunden ist.41

3.  2  Die Rechtslage in Deutschland 

 

In eine ähnliche Richtung weist auch die neuere 

Rechtsprechung in Deutschland. Die BGH-Recht-

sprechung erstreckt den Schutzbereich des PbP-

Anspruchs unabhängig von der Art der Herstel-

lung auf alle identischen Erzeugnisse:

„Für die Kennzeichnung bedarf es hingegen nicht des 

Nachweises, daß das durch das Züchtungsverfahren 

beschriebene Erzeugnis auch tatsächlich mittels des 

angegebenen Verfahrens hergestellt worden ist. Denn 

Gegenstand des Patents ist trotz der Beschreibung 

durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als 

solches, das unabhängig von seinem Herstellungsweg 

die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit erfüllen 

muß. In dieser Art der Beschreibung liegt auch keine 

Beschränkung des Schutzes für das Erzeugnis auf den 

zu seiner Kennzeichnung angegebenen Verfahrens-

weg. Die Beschreibung des Züchtungswegs dient nur 

der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnisses.“ 42 

Demnach ist ein Erzeugnis auch vor anderen 

Herstellungsmethoden geschützt. Die ursprüng-

liche Differenzierung der Trioxan-Entscheidung 

nach der jeweiligen Anspruchsformulierung 

(„erhalten durch“ oder „erhältlich durch“)43  gab 

der BGH im Urteil zur tetraploiden Kamille auf. Die 

im Patent beschriebenen Verfahrensmerkmale 

stellen hiernach somit keine Beschränkung des 

Anspruchs dar. Vielmehr besteht ein absoluter 

Erzeugnisschutz. Begründet wird dies mit der 

Eigenschaft des PbP-Anspruchs als vollwertigem 

Erzeugnis- bzw. Sachanspruch. Die Ansicht des 

Bundesgerichtshofs wird in der Literatur überwie-

gend geteilt.44  Eine beachtliche Gegenansicht hält 

an der früheren Differenzierung fest.45 

In Bezug auf die Agrobiodiversität 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 

begründen kann, auch wenn diese mit einem an-

deren Verfahren hergestellt wurden. 

3.  3  Die Rechtslage im Vereinigten Königreich 

 

Im Jahr 2004 äußerte sich das House of Lords zu 

der Frage des Umfangs eines PbP-Anspruchs in der 

Kirin Amgen-Entscheidung.46  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, 
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weil der Beklagte ein anderes als das im Patentan-

spruch beschriebene Verfahren zur Herstellung 

des Stoffes verwendet habe.47  Im Fall Generics (UK) 

Ltd. v. Lundbeck48  kam das Gericht hingegen zu 

dem Ergebnis, dass die Nennung eines Herstel-

lungsweges in der Patentanmeldung für einen 

umfassenden Schutz des Erzeugnisses ausreiche.49  

Hier ging es aber nicht um die Validität eines PbP-

Anspruchs, sondern um die Herstellung eines voll-

kommen inhaltlich (durch strukturelle Merkmale) 

umschriebenen Erzeugnisses.50  Der Umfang des 

Stoffschutzes bei PbP-Ansprüchen im Vereinigten 

Königreich ist daher offen.51  

 
 

3.  4  Die Rechtslage in den Vereinigten   
  Staaten 

 

Bis vor kurzem war der Umfang des Schutzbe-

reichs von PbP-Ansprüchen in den Vereinigten 

Staaten noch nicht abschließend geklärt.52  Nach 

widersprüchlichen Entscheidungen des Court of 

Appeals in den Fällen Scripps v. Genentech53  und 

Atlantic v. Faytex54  folgte das Gericht kürzlich im 

Fall Abbott v. Sandoz55  einer restriktiven Ansicht. 

Danach ist die Bezugnahme auf ein bestimmtes 

Herstellungsverfahren im Rahmen eines PbP-

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.56  Im Bereich der 
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Agrobiodiversität würde 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.57

 

3.  5  Fazit 

 

In Deutschland und beim EPA herrscht eine 

weite Auslegung des Schutzbereichs von PbP-

Ansprüchen vor, die in Deutschland jedoch einer 

gewichtigen Kritik ausgesetzt ist. Im Vereinigten 

Königreich ist der Umfang des Stoffschutzes bei 

PbP-Ansprüchen derzeit offen. In den USA setzt 

sich in jüngster Zeit eine enge Auslegung durch, 

die den Schutzbereich von PbP-Ansprüchen an die 

Verwendung des im Patent angegebenen Verfah-

rens knüpft.

 

Auf Basis der Ausführungen kommt der Beirat zu 

folgenden Schlussfolgerungen:

 
4. 1 Ausschluss von PbP-Ansprüchen, die auf  
 im Wesentlichen biologischen  
 Verfahren beruhen:  
 

Im Sinne einer eindeutigen Klarstellung der 

Rechtslage empfiehlt sich eine ausdrückliche 

Regelung in der Biopatentrichtlinie 98/44/EG, 

welche bei „im Wesentlichen biologischen Ver-

fahren“ auch ein darauf gegründetes Stoffpatent 

ausschließt. Daher ist die Patentierbarkeit auch 

solcher Erzeugnisse, die auf einem Züchtungs-

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 

würde von der Regelungsabsicht des Art. 4 Abs. 1 

(b) ausgehen, die herkömmliche Züchtungspraxis 

und ihre Ergebnisse von der Patentierbarkeit aus-

zunehmen. In diesem Sinne sollten nach der EU-

Biopatentrichtlinie keine Patente auf Erzeugnisse 

erteilt werden können, die ein im Wesentlichen 

biologisches Züchtungsverfahren zur Grundlage 

haben. Eine Anpassung des Europäischen Patent-

übereinkommens (EPÜ) erscheint angesichts des 

inhaltlichen Gleichlaufs von EPÜ und Biopaten-

trichtlinie nicht zwingend erforderlich. 

4.  2  Enge Auslegung des Geltungsbereichs  
  von PbP-Patenten: 

 

Solange ein patentiertes Herstellungsverfahren 

nicht zu einem vom Patentinhaber in vollem 

Umfang inhaltlich (strukturell) umschriebenen 

4 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
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Patent führt und die Umschreibung des zu paten-

tierenden Erzeugnisses wesentlich auch vom Her-

stellungsverfahren abhängt, sollte der Erzeugnis-

schutz auf das Herstellungsverfahren beschränkt 

sein. Würde 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 

übersteigt im Bereich der Tier- und Pflanzenzucht 

bei Weitem die der erfinderischen Tätigkeit ange-

messene Innovationsprämie.58  Insoweit empfiehlt 

sich eine klarstellende Regelung im EU-Recht 

(etwa bei einer Überführung der Biopatentrichtli-

nie in eine EU-Verordnung) und – allgemein – für 

PbP-Ansprüche im deutschen Patentgesetz.

4.  3 Zurückhaltung bei der Erteilung von   
  Patenten mit PbP-Ansprüchen: 

 

Des Weiteren sollten Product-by-Process-Patente 

strikt nur dort erteilt werden, wo das zu schüt-

zende Erzeugnis nicht vollständig strukturell 

beschrieben werden kann und wo die Umschrei-

bung des zu patentierenden Erzeugnisses wesent-

lich auch vom Herstellungsverfahren abhängt. 

Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass 

Product-by-Process-Patente ursprünglich für den 

Bereich der Chemikalienpatentierung entwickelt 

wurden.59  Solche Stoffe können jedoch qualitative 

Unterschiede zu jenen aufweisen, die Gegenstand 

biotechnologischer Erfindungen sind. So stellen 

Proteine im Unterschied zu anderen Stoffen sehr 

große Moleküle dar und werden daher auch als 

Makromoleküle bezeichnet. Hier stellt sich das 

Problem, dass die exakten Eigenschaften des re-

kombinanten Proteins maßgeblich einerseits von 

der Aminosäuresequenz, der Faltung und ggf. 

weiteren Modifikationen, andererseits von der 

verwendeten Zelllinie abhängen.60 Die Erteilung 

eines Product-by-Process-Patents auf ein Protein 

kann damit einen Anspruch nicht auf ein Erzeug-

nis, sondern auf eine ganze Anzahl von ähnlichen 

Erzeugnissen begründen, je nachdem, welche 

Zelllinie verwendet wird. Umgekehrt führt die 

Einzigartigkeit jeder Zelllinie zu Unsicherheiten 

in der Nachvollziehbarkeit und der Wiederholbar-

keit der zugrunde liegenden Verfahren.61  Aus die-

sen Gründen ist jedenfalls eine Zurückhaltung bei 

der Erteilung von Patenten mit PbP-Ansprüchen 

auf solche komplexen Moleküle angezeigt, da 

möglicherweise die Anforderungen an eine voll-

ständige Offenbarung gemäß Art. 83 EPÜ regel-

mäßig nicht gegeben sind.
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