Patente — Marken - Design
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Gewerblicher Rechtsschutz

* Patente

* Marken

* Design

« Urheberrecht

« Wettbewerbsrecht

* Arbeitnehmererfinderrecht

« WWW.gesetze-im-internet.de (BMJV)
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Grundsatze Westfalen7$‘
Patent

*Erst anmelden — dann reden!

Erst recherchieren — dann anmelden (und
benutzen)

* Territorialitatsgrundsatz (Schutzlandprinzip)
«Zeitlich begrenzter Schutz (Ausnahme: Marken)
Grundsatzlich: Nachahmungsfreiheit

(falls kein Sonderrechtsschutz)
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Patent
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i ' i Westfalen
Patentinformationsdienste Paten%‘

* Weltweite Informationen fiir die Bekdmpfung von SARS-CoV-2 mit neuen
Impfstoffen, Therapien und Geraten

» Zusammenstellung von Datensatzen zu:

* Impfstoffen und Wirkstoffkandidaten
* DNA- und Protein-Assays

* Analytische Protokolle

* Bioinformatik

* Informatik im Gesundheitswesen

* www.epo.org/news-events/in-focus/fighting-coronavirus de.de/html
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Motive Westfalen
Motie ey

*Kein ausreichender Schutz durch
Geheimhaltungsvereinbarungen

*Problem: Arbeitsplatzwechsel

*Vorlubergehender Ausschluss des Wettbewerbs von der
Erfindung

* Teilnahme am Patentinformationssystem
*Gewinn eigener Handlungsfreiheit ,freedom to operate”
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Motive und Chancen Westfalen7$‘
Patent

*Verhandlungsposition gegenuber Mitbewerbern
und/oder Kooperationspartnern

*Schaffung zusatzlicher Einnahmen durch Lizensierung
*Blockade durch fremde Patente verhindern

*Zugang zu Patenten Dritter
e ,Cross Licensing”
*Freilizenzen
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Motive und Chancen Westfalen%g
Patent

*Bessere Sichtbarkeit und Wahrnehmung

*Steigerung des Unternehmenswertes
Steigerung der Attraktivitat, z.B. bei M & A

* Darstellung der Innovationskraft

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 8
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Patentschutz

e Schutz fir Innovationen

* Sicherung des Return of Invest (Rol)
* Mehrung des Unternehmenswertes
* Positionierung im Wettbewerb

* Mittel im Wettbewerbskampf

* Bestimmung von Wirtschaftswerten
e Attraktivitat fir Kooperationen
 Schaffung von Lizenzeinnahmen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Patentschutz

* Schutz von KMU gegentiber Grol3industrie
* Behinderung des Wettbewerbs
* Reduzierung von Wettbewerbsrisiken

* Steigerung des Umsatzwachstums
* Erh6hung der Rendite

* Schaffung neuer Produkte

* Verbesserung der Produktstrategie
* Erleichterung des Markteintritts

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Westfalen
Paten%‘
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) Westfal
Patentierungsvoraussetzune Fifalen:gy

*Neuheit
« Absolut
«Weltweit
«Stand der Technik
Erfinderische Tatigkeit
*Durchschnittsfachmann

*Gewerbliche Anwendbarkeit
X
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I Westfal

Stand der Technik estfalendg
* Neuheitsschadlich:
» Schriftliche Beschreibungen
« Mlndliche Beschreibungen

« Vortrage, Vorlesungen, Reden, Rundfunk
» Tatsachliche Benutzungshandlungen

* (Haus-) Messen und Ausstellungen
« Aufzeichnungen aller Art

* Bild- und Tontrager, CD, DVD, Video, Internet
:
13
Patentieren — Publizieren - Prasentie Westfalen%s

Patent

1. Zuerst patentieren

Entscheidend: Tag der Einreichung der Patentanmeldung
beim Patentamt

2. Dann publizieren (,, publish or perish®)

Bsp.: Einstellen einer Doktorarbeit in Bibliothek
vgl. EPA, T 1081/01

3. Danach erst prasentieren

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 14
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Westfal
Stand der Technik 1 Paa’?éln%‘

e Zitate aus Fachblichern

* Diplomarbeiten

* Dissertationen

* Messe-Handouts

* Bedienungsanleitungen

* Werbeunterlagen

* Skripte zu o6ffentlichen Lehrveranstaltungen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 15
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Neuheitsschadliche Vorveroffentlichu WeStf:aalféln%‘

* Artikel in wissenschaftlichem Journal

* Poster oder Vortrage bei Tagungen, Konferenzen, Workshops (
Geheimhaltung!)

* Einreichen von Manuskripten bei Zeitschriften und Verlagen
o Peer-Review” =i.d.R vertraulich

* Wahrend der Begutachtung noch Patentanmeldung moglich
» Haufig aber Vorab-Veroffentlichungen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 16
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Stand der Technik

* Online — Fachzeitschriften
* [EEE ( Ingenieure + Elektrotechniker )
* Springer
* Derwent

12.01.2021

Westfalen
Paten%‘

* Internetversion teilweise friher verfligbar als Printversion
* VVorabpublikation von Manuskripten im Internet, teilweise

mit abweichendem Inhalt
*Bsp.: ,,Geophysics”

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de

 tromas winke wnestalenpsentde
Stand der Technik

* Zeitungs- und Zeitschriftenverlage

* Fernseh- und Rundfunksender

* Akademische Einrichtungen

* Universitaten; Behorden

* Akademien der Wissenschaften

* Europaische Weltraumorganisation ESA
* Forschungseinrichtungen

* Normierungsinstitute

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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. Westfal
Stand der Technik eStPaa’?éln%‘

e Universitaten: Eprint-Archive
* Einstellung von Forschungsergebnissen vor Veroffentlichung in
Fachzeitschrift oder Einreichung auf einer Konferenz
* Www.arXiv.org
* www.eprint.iacr.org
e wWW.cCitesser.ist.psu.edu
e www.chemxseer.ist.psu.edu

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 19
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Offentliche Zuganglichkeit Westfalend

* Ein zeitlich bestimmter Editionsvermerk in einer
Produktbroschiire oder auf einem Firmenprospekt rechtfertigt
die Annahme, dass eine Fertigstellung des Prospekts erfolgt ist
oder alsbald erfolgt.

* Das rechtfertigt den Erfahrungssatz oder den Anscheinsbeweis
bzw. die Vermutung, dass sich typischerweise eine alsbaldige
Drucklegung und Verteilung bzw. Verbreitung an die
Offentlichkeit anschlief3t

*BPatG v. 05.11.2018, 15 W (pat) 25/17
* BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 20
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. Westfal
Stand der Technik eStPaa’?gln%‘

* Handbucher fir Softwareprodukte

* Produktkataloge

* Preislisten

* Whitepapers

* Preprints (-)

* BGH ,,customer print“: Bereithalten (+)

* Einstellen in Bibliothek ( evtl. Sperrvermerk!)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 21
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| Westfalen
Stand der Technik Paten?ts‘

* Usenet — Diskussionsgruppen

*Blogs
* E-Mail — Archive von Mailinglisten oder Wiki-Seiten

* Der Inhalt einer reinen E-Mail gilt nicht allein deshalb
als offentlich, weil sie hatte abgefangen werden
konnen (EPA, T-2/09)

e Aber: E-Mail = offener Brief / Postkarte

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 22
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: ... Westfalen
Neuheitsschadlich Paten%‘

* Publikationen im Internet

* Webseite, auch wenn passwortgeschutzt
* Vgl. Amtsblatt EPA 8-9/2009
* www.archive.org ( Wayback-Machine)

* VVerschicken von Proben ( chemische oder biologische
Substanzen ) ohne Geheimhaltungsvereinbarung oder
MTA ( Material Transfer Agreement )

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 23
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Auswege Westfalen
ey

e Patentanmeldung in USA, Kanada, Australien ( nur dort: 12
Monate Neuheitsschonfrist )

e Gebrauchsmusterschutz in Deutschland und Osterreich
( 6 Monate Neuheitsschonfrist; nur fiir Produkte / Stoffe )

* Wenn nur Teile der Erfindung veroffentlicht:

* Schutz fiir geheim gehaltenen Uberschuss,
* neue Verwendungen oder Indikationen,
* geheime Synthese- und Herstellungsverfahren

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 24
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Auswege Westfalen
flencdy

* Auslandsanmeldungen miuissen rechtzeitig vorgeplant werden

* PCT-Orientierung, insbesondere US-Vorschriften bericksichtigen
* Optimierung des Schutzumfangs, Art. 69 EPU (Hauptanspruch):
* Nur Kernmerkmale

* Verwendung von Allgemeinbegriffen ( ,Befestigungsmittel” statt
,Schraube®)

» Weglassen Uberflissiger / einschrankender Merkmale

 Wesentlichkeitserfassung, Art. 84 EPU (Unteranspriiche)
* Aufnahme aller als wesentlich angesehener Merkmale
* Vom Allgemeinen zum Speziellen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 25
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Auswege Westfalen
iy

 Offenbarungsoptimierung, Art. 83 EPU

*Erstellung der Beschreibung

* Umfassende Offenbarung

*iSv. , Erfindungszugehorigkeit”

e Zusammenhang Haupt-/Unteranspriiche
* Mogliche Merkmalskombinationen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 26
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Erfinderische Tatigkeit Weﬁ%f?n%‘

*Grundlage: Stand der Technik

*Internationale, europaische, nationale
Patentschriften

*Fachliteratur

*(Fach-) Zeitschriften und Zeitungen
*Tagungsbande

*Internetquellen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 27

Erfinderische Tatigkeit ey

« Erfindung darf sich flr den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben

 Abzustellen ist auf den (fiktiven) Durchschnittsfachmann
* Allgemeines Grundlagenwissen

« Wissen auf technischen Nachbargebieten
« Spezialwissen auf einschlagigem Fachgebiet

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 28
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Erfinderische Tatigkeit ey

» Keine routinemaBige Weiterentwicklung

» Eigene geistig-schopferische Leistung

« Keine rein handwerksmaBige Leistung

* Ausreichende Erfindungshohe

* Kein ,Naheliegen® (Offensichtlichkeit)

« Innovationssprung

 Kein Anlass zum Kombinieren von schon Bekanntem

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 29
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Westfalen%g
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. . Westfalen
Indizien Paten%‘

- Uberwindung von Fehlvorstellungen

- Uberwindung besonderer Schwierigkeiten

«Ldsung eines lange Zeit bestehenden Bedlirfnisses
«Uberwindung bestehender technischer Vorurteile

« Auffinden von Ursachen flur bestehende technische
Nachteile

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 31

. . Westfalen
Indizien paten%‘

*Deutliche Leistungsverbesserung

*\Verbesserte Ausbeute

*Wesentlich vereinfachte Losungsansatze

*VVermehrung technischer Moglichkeiten
( Alternativen, Reservemittel )

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 32
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Erfinderische Tatigkeit West{:)ag%ln%‘

*Ldsung, die der Durchschnittsfachmann finden
kann, ist naheliegend und nicht patentfahig.

eLeistung muss tber dem Durchschnittskonnen
des Fachmanns liegen

eZeitaufwand, Muhe und Kosten sind nicht
entscheidend

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 33
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Erfinderische Tatigkeit WeSthaa}teéln%’

*Losung darf nicht naheliegend sein

*Frage: Hatte der Fachmann eine Veranlassung, bekannte
Ausfuhrungsform aufzugreifen, zu andern oder zu
erganzen?

*Puzzle: Zwei Vorveroffentlichungen

*Bestand Veranlassung, beide zusammen zu betrachten
und zu kombinieren?

*Bsp.: Gleiche Problemstellung (+)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 34
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Zusammenschau zweier Druckseh Westfalems‘
Patent

* Durchflussmengenregler zur Begrenzung des ausstromenden Wasservolumens in
einer Wasserleitung:

* 1. Druckschrift zeigt einen Fluidregler

* 2. Druckschrift lehrt nur eine funktional als Durchflussbegrenzer fiir Fluide
anzusehende Vorrichtung mit nur rudimentaren Reglereigenschaften und ist
daher nicht gattungsgemal.

* 3. Fachmann hatte sie daher nicht zu Rate gezogen, um StdT weiter zu
entwickeln.

* 4. Blof3e Kenntnis einer (noch dazu 50 Jahre alten entfernt liegenden
Druckschrift) mit anders wirkenden Durchflussbauteilen, bietet keinen Anlass
unter erheblichem technischen Aufwand StdT weiter zu entwickeln

* 5. Unzulassige ex-post-Betrachtung; BPatG v. 03.06.2019, 20 W (pat) 23/17

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 35
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Westfalen%g
Patent

Merkmale A+ B

Veranlassung

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 36
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Erfinderische Tatigkeit Wes%eng}ggﬂ%

* Entscheidend:

* Nahe (enges Fachgebiet)und Zusammenpassen der Puzzleteile

*\Voraussetzung:
* Erkennen von Mangeln; Hinweise in alteren Druckschriften

* Gibt es flir Fachmann keine Veranlassung, ist Erfindung nicht
naheliegend.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 37
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Erfinderische Tatigkeit West{:)aalféln;&g

* Verfahren zur Untersuchung einer Probe mit einem Scan-Mikroskop

* Hauptanspruch:
* Aufnahme eines Voransichtsbildes
* Markieren mehrerer interessierender Bereiche
* Individuelle Abtastung derselben mit einer besonderen Strahlungsfiihrung

* Damit Kern der Erfindung: Verfahren, das fiir jede beliebige Anordnung der
ausgewahlten Bildbereiche die Abtastung in besonderer Weise impliziert

* StdT, in dem nur fiir eine bestimmte Anordnung von ausgewadhlten Bildbereichen
»zufallig” eine solche Abtastung erfolgt, nimmt Erfindung nicht vorweg.

* BPatGv. 15.01.2019, 17 W (pat) 15/16

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 38
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Erfinderische Tatigkeit West%aéfgn%‘

* Patent fur einen Kolbenring oder eine Zylinderlaufbuchse aus
einem hochsiliziumhaltigen Stahlgusswerkstoff

e Altere Druckschrift offenbarte verschleiRfeste Buchse in einer
DruckgieSmaschine

* Keine Zylinderlaufbuchse fir eine Verbrennungsmaschine

* Auch wenn Fachmann sich in benachbarten Fachgebieten
informiert, bestand keine Veranlassung, altere Druckschrift
heranzuziehen, da sie keine Hinweise auf die patentgemale
Werkstoffzusammensetzung enthielt

* BPatG v. 14.02.2018, 11 W (pat) 36/14

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 39
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Erfinderische Tatigkeit Westf:)aalféln’,&g

* Induktives Harten von Kurbelwellen:

* Fachmann berlicksichtigt auch zwei durch einen Zeitraum von vier
Jahrzehnten voneinander getrennte Druckschriften,

* wenn ausgehend vom als StdT zu bericksichtigenden ersten
Dokument auf dem einschlagigen Fachgebiet ein zweites Dokument
existiert,

* wenn dort die gleiche Aufgabe gestellt ist und
* Fachmann erwarten konnte, dort Losungsansatze zu erhalten

* BPatG v. 08.08.2019, 11 W (pat) 33/15

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 40
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i Westfalen
Durchschnittsfachmann Paten??,‘

* MaBband zur Einteilung von Dachlatten fur die Verlegung von
Dachziegeln mit einer bestimmten Maleinteilung

* Fachmann: Dachdecker mit Berufserfahrung?

* Abzustellen ist nicht auf den Benutzer, sondern auf einen Entwickler
oder Konstrukteur

* FH-Ingenieur, Fachrichtung Werkzeugtechnik

* Meister im Bereich Messwerkzeugbau mit mehrjahriger
Berufserfahrung

* Informiert sich erforderlichenfalls bei Dachdeckern
* BPatG, v. 22.05.2019, 18 W pat) 24/16

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 41
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EPA: Aufgabe — L6sung - Ansatz WeSt{Daa}fgln%‘

* 1. Ermittlung des nachstliegenden Standes der Technik:

* Eine einzige konkrete Offenbarung, verfolgt die gleiche Aufgabe oder Zweck und
hat die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein;
erfolgversprechendster Ausgangspunkt fiir eine naheliegende Entwicklung

* 2. Bestimmung der zu I6senden objektiven technischen Aufgabe

* Untersuchung der strukturellen und funktionellen Unterscheidungsmerkmale;
sie verursachen technische Wirkungen, in welchen der Uberschuss der Erfindung
zu sehen ist; daraus kann die konkrete technische Aufgabe abgeleitet werden

* 3. Prifung, ob beanspruchte Erfindung angesichts dessen fir den Fachmann
naheliegend gewesen ware oder nicht.

* EPA-Priifungsrichtlinien Teil G-VII, 5 (problem-solution approach)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 42
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' [ [ e Westfalen
Naheliegen in der Biotechnologi Paten&

* Durchschnittsfachmann als MaRstab: Gruppe von Fachleuten aus verschiedenen
Disziplinen

* Verfligen Uber durchschnittliche Kenntnisse und Fahigkeiten in ihren jeweiligen
Disziplinen

* Im Bereich ,Genome Editing”: Postdoc mit mehrjahriger Berufserfahrung in der
einschlagigen Forschung

* Fachleute in Hochtechnologiegebieten verfligen tiber dullerst hochwertige
Ausbildung

* Durchschnittsfachmann ist hochqualifiziert und ,,Sprachgenie®, aber nicht
Nobelpreistrager

* Kann global alle Dokumente lesen und verstehen
* Hat zu allen Dokumenten im Recherchebericht Zugang

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 43
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' Ur Bi Westfalen
Naheliegen fur Biotechnologen Paten?tss

. Biotechnologe ist aber konservativ und nicht kreativ, weil schon kleine
strukturelle Anderungen eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz oder
eines Reinigungsverfahrens drastische funktionelle Auswirkungen haben kann

* Das unterscheidet ihn vom Erfinder; er geht sehr vorsichtig vor

* Geht weder gegen bestehendes Vorurteil vor, noch wagt er sich auf unsicheres
Terrain oder geht unkalkulierbare Risiken ein

» Ubertragt aber technisches Wissen aus benachbarten Fachgebieten, soweit
hierzu nur Routinearbeiten erforderlich sind, die den Ublichen Versuchsaufwand
nicht Gbersteigen.

* EPA T-455/91; T- 387/94; T-1102/00;

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 44
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Trial an error Westfalen%‘
Patent

* Wenig erforschte Bereiche sind von gewisser Unvorhersehbarkeit gepragt
* ,Naheliegen”, wenn Neuentwicklung (nur) ,logische Folge” des StdT

* Erfinderische Tatigkeit, wenn Fachmann nicht in der Lage war, mit Hilfe seines
Fachwissens und —kénnens bei Anwendung von Routineversuchen die Erfindung
hervorzubringen

* Vom Durchschnittsfachmann werden (nur) logische Fahigkeiten erwartet

* Erfindung muss sich Gber normalen technischen Fortschritt erheben, der fir
Fachmann voraussehbar und beherrschbar war

« Uberspringt normale Weiterentwicklung durch sprunghafte und
entwicklungsraffende Verbesserung

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 45
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EPA: Could-would-Approach West{:)aalféln’,&g

* Nicht malRgeblich, ob Fachmann den Erfindungsgegenstand hatte ausfiihren
kdnnen,

* sondern ob er es in der Hoffnung auf eine Losung der zugrunde liegenden
objektiven technischen Aufgabe bzw. gerade in der Erwartung einer Verbesserung
oder eines Vorteils auch getan hatte

* Erfindung daher nicht schon naheliegend, wenn der Fachmann sie in irgendeiner
Weise aus dem StdT hatte ableiten kdnnen,

* sondern nur, wenn der StdT einen hinreichenden Anlass bietet und

* der Fachmann in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils die Erfindung
tatsachlich auch vorgeschlagen hatte

* Riickschauende Betrachtungsweise unzuldssig, EPA T-564/89 - Printing plates

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 46
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Angemessene Erfolgserwartung WeStfaaE}teenn&‘

* In der Biotechnologie muss flir den Fachmann zusatzlich eine angemessene
Erfolgserwartung fiir die vorgeschlagenen Verfahrensweisen, Wege oder
Methoden bestanden haben

* Wenn er auf Grundlage seines Wissens und Kdénnens realistisch abschatzen kann,
ob Projekt oder Versuch innerhalb angemessener Zeit erfolgreich abzuschliel3en
ist. Dann ist der Versuch bzw. das Ergebnis naheliegend ( obvious to try )

* Tragt Arbeitsweise in der Biotechnologie Rechnung

* Nicht jeder Versuch und jedes Projekt mit nicht klar vorhersehbaren Ergebnissen
ist patentwdrdig

* ,Hoffnung auf gutes Gelingen” ist unschadlich, sogar normal

* Aber andererseits absolute Gewissheit eintretender Vorteile nicht erforderlich

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 47
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Angemessene Erfolgserwartung Westfalen%g
Patent

* Fachmann hatte aus Stand der Technik Anregung erhalten, Losung des Feststoffs
in organischem Losungsmittel unter Zugabe von Wasser zu ergreifen und auf
Calcipotriol ( Vitamin D (D3) Analagon u.a. zur Behandlung von Psosiaris-, Akne-
und anderen Hautkrankheiten) anzuwenden.

* Als Ergebnis hatte er das (erfindungsgemale) Calcipotriol-Monohydrat erhalten

* Mit Blick auf strukturverwandte Vitamin D-Analoga im StdT und moglicher
vergleichbarer Reaktion von Calcipotriol ware das auch mit einer angemessenen
Erfolgserwartung verbunden gewesen

* Aufwand (Einsatz von organischem Losungsmittel und Wasser) ist auch
verhaltnismaRig fur das zu erwartende Ergebnis

* BGH, Urt. V. 15.05.2012, X ZR 98/09 — Calcipotriol-Monohydrat (EP 679154)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 48
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Naheliegende Optimierung einer Westfalen%‘

Wirkstoffzusammensetzung Patent

* Flir eine Zusammensetzung mit vorteilhaften Wirkungen auf Risikofaktoren fir
bestimmte (kardiovaskulare) Erkrankungen ist es naheliegend, sich mit fiir diese
Wirkungen bekannten Zusammensetzungen zu beschaftigen, deren Wirkstoffe
(Omega-3-mehrfach-ungesattigten Fettsauren) zu ermitteln und diese
anzureichern.

* Insbesondere, wenn Anhaltspunkte fiir eine Verbesserung der Wirkung durch
eine hohere Wirkstoffdosis bestehen.

* Umstand, dass hohere Konzentration tGberraschend hohere Wirksamkeit zeigt,
begriindet keine erfinderische Tatigkeit, wenn Bereitstellung der Kombination
nahelag und ein Weg zur Verfligung stand, die Kombination tatsachlich in die
Hand zu bekommen.

* BGH, Urt. V. 15.04.2010, Xa ZR 28/08 — Fettsdurezusammensetzung (DE 3926658)
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' Westfalen
Syn ergien Paten%‘

 Synergistische Effekte, die liber die blole Summenwirkung
einer aus mehreren Stoffen zusammengesetzten Mischung
hinausgehen, konnen als Anzeichen fir erfinderische Tatigkeit
gewertet werden

* War die Kombination naheliegend, kann ein zusatzlicher,
wenn auch unerwarteter und Uberraschender Effekt die
erfinderische Leistung der Kombination jedoch allein nicht
begrinden.

* BGH, Urteil v. 10.12.2002, X ZR 68/99 - Kosmetische
Sonnenschutzmittel (EP 0555460)
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Erfinderische Tatigkeit (-) Westfalems‘

Patent

* Aktiv redundantes Antriebssystem fur Walzmuhlen zur Herstellung von
Zementmehl in Zementwerken

* Kombinationserfindung oder bloRe Aggregation?

* Relevant, ob die Einzelmerkmale sich gegenseitig beeinflussen, férdern und
erganzend auf das Ziel hinwirken

* Durch das funktionale Zusammenwirken der Einzelmerkmale muss sich eine tUber
die bloBe Addition hinausgehende Wirkung einstellen

* Ziel: Wartungs- und Reparaturareiten ohne Produktionsunterbrechung

* Aktiv redundante Ausfliihrung des Antriebs , leichte Trennbarkeit der Antriebe aus
Elektromotor und Getriebe

* BloRe Hinzufligung eines Zahnkranzes fiir Kraft- oder Momentenibertragung (-)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 51

Erfinderische Tatigkeit Westfaagteéln%g

* Handreinigungsgerat flir Rohrleitungen

* Federwelle, auf die mehrere Walzen zum axialen Vorschub einwirken
* Spezielle Anordnung der Walzen nicht aus StdT nahegelegt

* Spezielle gegenlaufige Anordnung der lagefesten Walzen

* Unerheblich, ob gewahlte Losung eine Verbesserung bietet

* Technischer Fortschritt nicht erforderlich

* Unerheblich, ob Vorteil erkennbar oder offenbart ist

* Es reicht aus, dass eine alternative Losung zum StdT angeboten wird,
* wenn es keine naheliegende Alternative ist

* BPatG v. 23.05.2019, 8 W (pat) 21/16
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Erfinderische Tatigkeit West£a§$§n$‘

e Kichenmaschine mit
* Topf mit Rihrwerk
* Heizeinheit

* Waage
* Recheneinheit mit Speichereinheit fir Abarbeitung der
Bearbeitungsschritte von Rezepturen

* Barcodeleser zum Einlesen von Produktinformationen von
Lebensmitteln

* Verknlipfungsmaoglichkeit von LM mit hinterlegten

Rezepturen durch , Einlernmodus”
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 53
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Erfinderische Tatigkeit West{:)aalféln;&g

* StdT: Kochmulde mit externem Computer

* Anzeige von Rezepturen aus einer Datenbank

* Verknlipfung von Lebensmitteln,

* die zuvor liber einen Barcodeleser eingelesen worden waren

* Initiale Verknlpfungen sind in Werkseinstellungen in Speichereinheit hinterlegt.

* Unterschied:

* Einlernmodus” stellt auf Anpassung der werksseitig voreingestellten
Verkniipfungen nach individuellen Vorstellungen oder auf Erstellung neuer, noch
nicht vorhandener Verknlpfungen ab

* BPatG v. 08.04.2019, 11 W (pat) 4/17
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) Westfal
Gewerbliche Anwendbarke i lenidy

 Herstellung oder Anwendung auf gewerblichem Gebiet
einschlieBlich Land- und Forstwirtschaft (+)

*Nicht:

- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen
Behandlung (-)

- Diagnostizierverfahren (-)
aber:

Instrumente, Medikamente, Kontrastmittel (+)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 55
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Medizinische Verfahren Westfalen%g
Patent

* Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- oder
Osteoporoserisikos

* § 2 a PatG: Ausschluss therapeutischer Verfahren

* § 3 Abs.4 PatG: Patentierbarkeit von Stoffen und Stoffgemischen zur Behandlung
einer Krankheit

* Verfahren zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit =
therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschlichen Korpers

* Kein Stoffanspruch nach § 3 PatG;
* Ausnahmeregelung fiir die medizinische Indikation eng auszulegen

« BPatG v. 05.11.2018, 15 W (pat) 25/17

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 56

56

28



12.01.2021

Erfindung / Entdeckung i lendy

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de

57

o ke vanuvestaenpaerede
§ 1 PatG: Patentfahige Etfi ey

(1) Patente werden fur Erfindungen erteilt,
- die neu sind,
- auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen,
- und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinne des Abs.(1) werden
insbesondere nicht angesehen:

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 58
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§ 1 Abs. 3 PatG: nicht pate i olendy

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und
mathematische Methoden;

2. asthetische Formschopfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren flr gedankliche
Tatigkeiten, flr Spiele oder flir geschaftliche Tatigkeiten
sowie flr Programme flr Datenverarbeitungsanlagen

4. die Wiedergabe von Informationen.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 59

59

. g Westfalen
Wiedergabe von Informationen Paten%‘

* Weitergabe von Informationen an einen Nutzer

* Betrifft sowohl den kognitiven Inhalt der wiedergegebenen Information
* als auch die Art der Darstellung, EPA T-1143/06 und T-741/08
* Visuelle, akustische, haptische Informationen

* Erstreckt sich jedoch nicht auf die technischen Mittel zur Erzeugung der
Informationswiedergabe

 Ubermittlung von Informationen unterscheidet sich von der auf ein technisches
System gerichteten technischen Informationswiedergabe

* wobei die Informationen verarbeitet, gespeichert oder weitergegeben werden.

* Datenkodierungsschemen, Datenstrukturen und elektronische
Kommunikationsprotokolle unterfallen nicht dem Schutzausschluss, T 1194/97

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 60
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Asthetische Formschdpfungen West{aaalfenn7$

* Ein Bild umfasst sowohl einen Trager wie Leinwand oder Stoff, als auch die
subjektive Gestaltung in Form eines Gemaldes oder Stoffmusters

* Weist die Formschopfung technische Merkmale auf, handelt es sich nicht um eine
»als solche” und ist nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen

* Scheint ein Merkmal fiir sich genommen keinen technischen Charakter
aufzuweisen, kann es gleichwohl technische Eigenschaften besitzen, wie zum
Beispiel ein Reifeprofil, wenn es das Wasser besser abflieRen lasst und
Aquaplaning verhindert.

* Anders: Ein Weillwandreifen, der nur asthetischen Zwecken dient
* Wiederum anders, wenn die reflektierende Beschichtung Sicherheitsgriinde hat

* Rein astethische Aspekte sind nicht patentierbar

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 61
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§ 1 Abs. 4 PatG: doch pate ey

§ 1 Abs. 3 PatG steht der
Patentfahigkeit nur insoweit
entgegen, als fur die genannten
Gegenstande oder Tatigkeiten a/s
solche Schutz begehrt wird.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 62
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§ 1 Abs.2 PatG ol

*Patente werden auch fir Erfindungen erteilt,
die ein Erzeugnis zum Gegenstand haben, das
aus biologischem Material besteht oder dieses
enthalt

*Das gleiche gilt fur Verfahren, mit dem
biologisches Material bearbeitet oder bei dem
es verwendet wird

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 63
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§ 1 Abs.2 PatG el

*Biologisches Material kann auch Gegenstand einer
Erfindung sein,

wenn es in der Natur schon vorhanden war, oder

wenn es mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus
seiner naturlichen Umgebung isoliert oder
(kiinstlich) hergestellt wird

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 64
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§ 1aPatG Westialencdy

1. Der menschliche Korper in den einzelnen Phasen
seiner Entstehung und Entwicklung, einschliellich
der Keimzellen, sowie die bloRe Entdeckung eines
seiner Bestandteile, einschliel3lich der Sequenz oder
Teilsequenz eines Gens, kdnnen keine
patentierbaren Erfindungen sein.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 65
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§ 1a PatG Westienndy

2. Ein isolierter Bestandteil des menschlichen
Korpers oder ein auf andere Weise durch ein
technisches Verfahren gewonnener Bestandteuil,
einschlieldlich der (Teil-) Sequenz eines Gens, kann
patentiert werden, selbst wenn der Aufbau dieses
Bestandteils mit dem Aufbau eines natlrlichen
Bestandteils identisch ist.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 66
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§ 1aPatG Westialencdy

3. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer (Teil-)
Sequenz eines Gens muss in der Anmeldung
konkret unter Angabe der von der (Teil-)
Sequenz erfullten Funktion beschrieben
werden.

(Entsprechend Art. 53 EPU)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 67

§1a PatG R

4. Ist Gegenstand der Erfindung eine (Teil-) Sequenz
eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau einer
natlrlichen (Teil-) Sequenz eines menschlichen Gens
Ubereinstimmt, so ist deren Verwendung, fur die die
gewerbliche Anwendbarkeit nach Abs. 3 konkret
beschrieben ist, in den Patentanspruch
aufzunehmen.

(Keine Entsprechung in Art. 53 EPU)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 68
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Biologische Erfindungen i tolenady

 Patentschutz auch fur planmaRige Ausnutzung biologischer
Naturkrafte

* VVoraussetzung: gesicherte Wiederholbarkeit
*BGHZ 52, 74 — Rote Taube —

* Mikroorganismen (Einzeller):

* Nacharbeitbarer, mit hinreichender Aussicht auf Erfolg
wiederholbarer Weg

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 69
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Biologische Erfindungen WeStfvaa}féln%’

*Patentschutz fur erzeugten neuen Virus
*BGHZ 100, 67 — Tollwutvirus —

e Ausschluss nur fur Tierrassen (-arten) und
Pflanzensorten sowie fiir im wesentlichen ( =
ausschlieldlich ) biologische Zichtungsverfahren

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 70
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Biologische Erfindungen Westfalen~d

* ,im wesentlichen biologisch” =

* Ausgehend vom Wesen der Erfindung ist unter
Beruicksichtigung des Gesamtanteils der menschlichen
( = technischen ) Einwirkung und deren Auswirkung auf
das Ergebnis abzustellen

*EPA, GRUR Int. 1988, 629 —Hybridpflanzen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 71
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Westfalen
3 Fa”gruppen Paten?tss

1.Mit anderen Mitteln als lebender Materie
wird auf den Ablauf biologischen Geschehens
eingewirkt;

2.Mit biologischen Mitteln wird die nicht
lebende Materie beeinflusst;

3.Mit biologischen Mitteln wird auf den Ablauf
biologischen Geschehens eingewirkt.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 72

72

36



12.01.2021

Anspruchsarten Wes%ﬁf?n%‘

* Erzeugnispatente

- K6nnen auch durch das Verfahren zu ihrer
Herstellung gekennzeichnet werden:

- ,Product-by-process“-Anspriiche

* \Verfahrensanspriiche

* Vermehrungsanspriiche

» Sachschutz fur Mikroorganismen
(Hinterlegung genlgt )

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 73

] Westfalen
Hinterlegung paten,’&‘

73

* Mikroorganismen sind zu hinterlegen

*BloRe Beschreibung reicht haufig nicht aus, um die
Erfindung nacharbeiten zu konnen

* Mangelnde Offenbarung
*Nur Hinterlegung gewahrleistet Wiederholbarkeit

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 74
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- Westfalen
Hinterlegung paterf&‘

* Budapester Vertrag (UPOV)

* Biomaterial-Hinterlegungsverordnung

* Biologisches Material muss spatestens am Anmeldetag bei
anerkannter Hinterlegungsstelle hinterlegt werden

* Aktenzeichen muss in der Patentanmeldung angegeben
werden

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 75
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Mikroorganismen WeSthaa}teéln%’

*BlofRes Auffinden reicht nicht aus ( = Entdeckung )
*Muss von Menschenhand geschaffen sein

*|solierung aus einem naturlichen Gemisch reicht
bereits aus

*Ebenso Zucht einer bisher in der Natur nicht
bekannten Zelle oder eines Virus mit veranderten
Eigenschaften
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[ ' Westfalen
I\/Ilkroorganlsmus Paten%‘

*Das blolRe Auffinden eines vorher unbekannten Stoffs in
der Natur ist eine Entdeckung

*In der Natur aufgefundener Stoff ist aber patentierbar,
wenn er eine technische Wirkung aufweist

*Etwa bei antibiotischer Wirkung

*Erzeugt Mikroorganismus eine Antibiotikum, ist auch
dieser selbst patentierbar
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Westfalen
Gene Patenptss

* Neu gefundene Sequenzbereiche von Genen, Proteinen oder
Abschnitten davon
* Angabe der gewerblichen Anwendbarkeit erforderlich:

* Molekulare Funktion = biochemische Aktivitat ( Kinase,
Protease )

« Zellulare Funktion ( Induktion von Apoptose oder
Differenzierung )

* Biologische Funktion ( Schmerzentstehung, Immunantwort )
* Diagnostische Anwendung ( Sonde, Biomarker )
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Westfalen
Gene Paten%‘

*Sequenzprotokolle sind beizufligen

*Auch modifizierte Gen- oder Proteinsequenzen sind
patentierbar

*Modifizierte siRNA oder micro-RNA-Sequenzen
als Diagnostika oder Therapeutika

*Modifizierte Genquenzen fir die Gentherapie

*Synthetische, inhibitorische Peptide zur
Behandlung bestimmter Erkrankungen
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Westfalen
Gene Paten%‘

* Auch bei bereits bekannten Nukleinsaure- oder
Aminosauresequenzen konnen neue (und erfinderische,
also nicht naheliegende )Verwendungen oder
medizinische Indikationen patentiert werden

*|Indiz fir erfinderische Tatigkeit bei bekannten
Homologen aus anderen Organismen: Uberwindung
besonderer Schwierigkeiten oder Gewinnung mit
auBergewohnlichen, nicht standardmaliigen
Malnahmen
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- Westfal
Antikdrper § Paateenn7$‘

*Wenn die Sequenz nicht eindeutig angegeben werden
kann, ist Hinterlegung erforderlich

* Antikorper muss zusatzlich zu bereits bekannten
uberraschende Eigenschaften aufweisen, da
Herstellungsverfahren fir monoklonale Antikorper
Routineverfahren darstellen, so dass erfinderische
Tatigkeit sonst fehlt
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Westfalen
Stammzellen Paten%’

*Regel 28 EPU schlieRt als VerstoR gegen die guten Sitten
als patentierbar aus:

*\Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen

*Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat der
Keimbahn des menschlichen Lebewesens

*Verwendung von Embryonen zu industriellen oder
kommerziellen Zwecken
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Westfalen
Stammzellen Paten%‘

*Verfahren zur Veranderung der genetischen
ldentitat von Tieren, die geeignet sind, Leiden
dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen
Nutzen fur den Menschen oder das Tier zu
verursachen, sowie die mithilfe solcher
Verfahren erzeugten Tiere
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Westfalen
Stammzellen Patenptss

*Regel 28 c EPU:

*Stammzellen als solche konnen als 1. Schritt patentiert
werden, wenn zu ihrer Herstellung keine menschlichen
Embryonen zerstort werden missen
(EmbryonenschutzG)

* Hamatopoetische Stammzellen zur Behandlung von
Leukamie

* CD6-depletierte Stammzellen zur Toleranzinduktion

gegenlber Transplantaten
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 84
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Westfalen
Stammzellen Paten%‘

*Induzierte pluripotente Stammzellen zur
Krankheitsbehandlung

*Verfahren zu ihrer Herstellung

* Unzuldssig: Gewinnung von Stammzellen durch
Zerstorung von Embryonen

» ,Bristle-Patent” ( Universitat Bonn )
*EP 96903521

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 85
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.o " W tf ].
,Brustle”“-Patent §° Paateéln%’
Embryo ( Begriff weit auszulegen )

= jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an

= jede unbefruchtete menschliche Eizelle,

- in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen
Zelle transplantiert ist

- die durch Parthenogenese zur Teilung und
Weiterentwicklung angeregt ist

EuGH, BeckRS 2011, 81505 — Brtistle/Greenpeace
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. " Westfalen
Bristle“-Patent Paten%‘

* EuGH, Urt.v.18.10.2011, C-34/10:

* Patentierungsausschluss (Art. 6 Abs.2 lit.c) Biotechnologie-RL, §
1a Abs.1, § 2 Abs. 2 Nr.3 PatG) gilt auch fir die Verwendung zu
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung

* Nur die Verwendung zu therapeutischen oder diagnostischen
Zwecken, die dem Embryo selbst zu Gute kommen
(MiBbildungen erkennen und verhiiten), kann
Patentgegenstand sein

* EPA G 2/06 — Verwendung von Embryonen/WARF
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Brustle“-Patent Westfalen
encdy

*BGH, 01.11.2012, X ZR 58/07 Neuronale Vorlduferzellen
Il:

*Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen
patentierbar, soweit bei der Gewinnung keine
Embryonen (Blastozysten) zerstort werden ( Stichtag fiir
importierte Stammezellen: 1. Mai 2007, Stammzellgesetz
v. 11.08.2008)

*Gewinnung inzwischen auch aus Nabelschnurblut oder
aus Stammzellen Erwachsener isolierbar
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Stammzellforschung Westfalen%‘
Patent

* Deutschland: Embryonenschutzgesetz und Stammzellgesetz:

* Verbot, menschliche Embryonen (einschlieBlich Blastozyten) fiir
Forschungszwecke herzustellen, zu klonen oder zu zerstoren

* Nur Forschung an importierten embryonalen Stammzellen (Goldstandard)
* Stichtagsregelung: Gewinnung vor dem 1.5.2007

« Osterreich:

* Forschung an importierten pluripotenten embryonalen Stammzellen erlaubt,
inklusive therapeutischem Klonen

* § 9 Fortpflanzungsmedizingesetz: Verbot der Gewinnung von embryonalen
Stammzellen im Inland

* Verwendung von totipotenten Stammzellen nur zur Fortpflanzung
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Stammzellenforschung Westfalen%g
Patent

* Polen:

* Forschung an menschlichen Embryonen verboten, wenn dabei Zerstérung
des Embryos in vitro

* Gleichsetzung mit Abtreibung
* Zulassig ist Forschung ,,zur Rettung menschlichen Lebens”
* Richtlinie vom 13.01.2004

* Schweiz: Gesetz vom Februar 2005 nach Volksabstimmung

* Gewinnung von und Forschung an Stammzellen aus tberzahligen
menschlichen Embryonen ( die in der Fortpflanzungsmedizin keine
Verwendung finden )

* Einwilligung des Spenderpaares erforderlich, Spende unentgeltlich, Forscher
nicht an Fortpflanzungsverfahren beteiligt. Klonen verboten
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Stammzellforschung Westfalems‘
Patent

* Grol3britannien:
* Erzeugung von menschlichen embryonalen Stammzellen als auch Klonen menschlicher
Embryonen zu Forschungszwecken erlaubt
* USA:

* Forschung mit 6ffentlichen Mitteln zunachst nur bis Ende 2009, wenn Stammezelllinien vor
08/2011 existierten

* US-Senat und Reprdsentantenhaus stimmten im Juli 2006 fiir Aufhebung der
Stichtagsregelung; hiergegen jedoch Veto von Prasident Bush

* Einschrankung nicht fiir Bundesstaaten und privat finanzierte Forschung
* Kalifornien beschloss 2004 Férderung der embryonalen Stammzellforschung (3 Mrd. USD)

* Prasident Obama erlaubte Behorden Freigabe von 13 Linien embryonaler Stammzellen zur
Forschung;

* Stopp durch Gerichtsbeschluss vom 08/2010
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Stammzellen gegen Corona-Schac Westfalen%g
Patent

* Neue Therapie fir Covid-19 Patienten:

* Regeneration von durch Corona zerstortes (Lungen-) Gewebe durch Stammzellen
aus Nabelschnurblut

* Mesenchymale Stammzellen — Zellen aus Bindegewebe von Embryonen
* Kdnnen sich noch in verschiedene Zelltypen ausdifferenzieren
 Uberlebensrate: 91 % Behandelte ./. 42 % Placebo

* Unter-85-Jahrige: 100 %

* Genesungszeit (30 Tage): 80 % Behandelte ./. 37 % Placebo

* Auch bei anderen Krankheiten mit Gberschiefendem Immunsystem
vielversprechend, etwa Diabetes Typ 1

* Camillo Ricordi, Universitét Miami, Florida ; Stem Cells Translational Medicine
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Westfalen
Stammzellen Paten%‘

*Vermehrung adulter Stammzellen zur Ziichtung rudimentarer
Organe

* Niederlandischer Immunologe und Molekularbiologe Hans
Clevers

» Korber-Preis fur die Europaische Wissenschaft

* Befreiung von Darmstammzellen von Gendefekt fir
Mukoviszidose mithilfe des Genom-Editings

* Tagesschau vom 07.09.2016
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Stoffe und Stoffgemische Westfalen g

*Urspringlich keine Patente auf chemische
Stoffe und Arzneimittel

*Nur flr chemische Verfahren, die neue
chemische Erzeugnisse mit Uberraschenden
Auswirkungen oder Wirkungen hervorbrachten

= Stoffschutzverbot bis 1967
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Stoffschutz Westf__)aE}&ngS

* BGH, GURR 1972, 541 — Imidazoline:

« Stoffschutz umfasst jeden gewerbsmaBigen Gebrauch
hinsichtlich aller Verwendungen

« Unabhangig davon, ob Erfinder samtliche
Verwendungsmoglichkeiten kannte

« Patentinhaber besitzt Monopol fur jede denkbare
gegenwartige und zukiinftige Einsatzmoglichkeit

= absoluter Stoffschutz
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Erfinderische Tatigkeit? Westfalen g

1. Herstellungsmethode erfordert erfinderische
Tatigkeit

2. Aufgefundene (und erst recht noch nicht
gefundene) Verwendungsmaoglichkeiten sind
uberraschend und deshalb als erfinderisch
anzusehen.

3. Schutzumfang erstreckt sich auf alle (auch
erst spater aufgefundenen) Zwecke
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Neuheit Weﬂ%%n%‘

4. Stoffzusammensetzungen nur dann neu,
wenn sie Fachmann nicht analysiert und sie
nicht ohne unzumutbaren Aufwand reproduziert
werden kdnnen.

BGH, GRUR 2013, 51 (Rz. 14 IT) - Gelomyrto/

Thomas l\%inke/ www.westfalenpatent.de 97

97

Chemische Erfindungen Westfalen
Patent

* A stellt ohne grol3e Anstrengungen eine neue chemische
Substanz her. Sie kann dberraschender Weise als besonders
geeigneter Farbstoff verwendet werden.

* B stellt spater ebenfalls iiberraschend fest, dass der Stoff auch
als Schmiermittel geeignet ist.

1. Kann A ein Patent erhalten?
2. Kann auch B ein Patent erhalten?
3. Welche Rechte stehen A zu?

Thomas MEinke, www.westfalenpatent.de 98
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Erfindung oder Entdeckunt Westfalen~dy

* § 1 Abs. 3 Nr.1 PatG: Kein Patentschutz fir
Entdeckungen

« Auffinden naturlicher Wirkstoffe macht auch
Naturstoffe dem Menschen zur Verwendung
erstmalig zuganglich

* BPatG, GRUR 1978, 238 — Naturstoffe:

« Patent fur synthetisch hergestellten Stoff, der in der
Natur vorkommt, aber noch nicht bekannt oder
beschrieben ist ( Antanamid

Thomas l\ﬂginke, www.westfalenpatent.de 99

Patent

Entdeckung oder Erfindung ? Westfalen~d

« Entdecker wird zum Erfinder, wenn er eine
zweckgerichtete Anleitung zu technischem Handeln gibt.

« Synthetische Herstellung von Naturstoffen patentierbar,
wenn erstmals Anleitung zur Herstellung gegeben wird.

* Auch Isolierung patentierbar, wenn sie erstmalig erfolgt
oder eine unbekannte Erscheinungsform des Stoffs
hervorbringt

* BGH, GRUR 2016, 475 - Rezeptortyrosinkinase

Thomas NM&hke, www.westfalenpatent.de 100
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Entdeckung oder Erfindung Westfalen

« Patentanspruch muss nicht die Angabe enthalten, dass
der neue Stoff isoliert oder durch ein technisches
Verfahren gewonnen wurde

« Dagegen bloBe Entdeckung, wenn Forscher nur einen
Hinweis auf die bisher unbekannte Existenz des
Naturstoffs gibt.

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 101

101

Schutzwirkungen Westfalen g

« Absoluter Stoffschutz = weiter Schutzumfang
« Auch unvorhersehbare Einsatzmdglichkeiten geschiitzt

- Gefahr der Uberbelohnung, wenn nur (iberraschender
Effekt oder erfinderisches Herstellungsverfahren erfunden
wurden

* Gerechtfertigt nur, wenn_unbekannter Stoff erstmalig
bereit gestellt wird ?

Thomas M&hnke, www.westfalenpatent.de 102
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Absoluter Stoffschutz Westfalen%‘
Patent

*Bereitstellung des Stoffes = objektive Bereicherung
des StdT

Verbotsrecht korrespondiert damit, nicht mit
konkreter erfinderischer Tatigkeit

«Zahl neu aufgefundener (Natur-)Stoffe stark
rucklaufig

«Schaffung neuer Anreize erforderlich
*Ausgleich: Verwendungspatent

103
Westfal
Verwendungspatent estfalensdy

* Auffinden neuer Verwendungsmoglichkeiten ebenfalls patentierbar

* Aber Nutzung abhangig vom Stoffpatent
* Beispiele (Losung):

1. A erhalt umfassendes (Grund-)Patent

2. B kann eigenes, abhdngiges Patent fiir Verwendung des Stoffs  als
Schmiermittel erhalten.

3. A muss zustimmen und kann Lizenzgebihr verlangen.

Thomas l\hg‘l‘nke, www.westfalenpatent.de 104
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Biotechnologische Erfindun Westfalen

« Patente flir biotechnologische Erfindungen gibt es bereits
seit langem

« Einwirkung auf Lebensvorgange mittels chemischer oder
physikalischer Mittel

* Bsp.: Dlnger; Brutlampen
Verwendung biologischer Mittel auf nicht lebende Materie
* Bsp.: Mikroorganismen fur Bier und Wein, Produktion von

Hefen oder Joghurtherstellung

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 105
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Biotechnologische Erfindun Westfalen g

» Gentechnische Veranderungen an lebendem Material
» Biologische Einwirkung auf lebende Materie

« Bsp.: Zlichtung neuer Pflanzensorten (etwa mittels
Genschere Crispr-CAS)

* Biotechnologie-RiLi 98/44/EG, EuGH GRUR 2001, 1042
« Statt 2000 erst 2006 in DE umgesetzt

« Sonderbestimmung: § 1 a Abs. 4 PatG

* Bezliglich absoluter Stoffschutz

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 106
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Biotechnologische Patente Westfalendy
Patent

« Leistung des Forschers liegt haufig darin, natlrlich
Substanzen ( Naturstoffe ) zu identifizieren und
bereitzustellen

« Bsp..: Penicillin, Tetracyclin, Insulin

 Gentechnische Erfindungen:
* Bsp.: Gensequenzen, die fur bestimmte Proteine kodieren

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 107
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Biotechnologische Erfindunit Westfalen~dy
Patent

« Gensequenz oder Stoff ,DNA"™ mit bestimmter Sequenz?
« Patentierter Gegenstand:

* Bereitstellung eine Proteins als Stoff,

* Erzeugt mittels Genexpression

« § 1 Abs.2 PatG: Naturstoff patentierbar, wenn durch
technisches Verfahren aus naturlicher Umgebung isoliert
und reproduzierbar gemacht

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 108
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Naturstofflehre: DNA-Pate Westfpae}fgn&

» Aber: Erwagungsgrund 23 BioPatent-RIiLi:

« Einfache DNA ohne Angabe einer Funktion keine Lehre
zum technischen Handeln

1. Bsp.: Kann Gen im Genom eines Spatzen patentiert
werden, das mit einem computergestitzten
Sequenzierverfahren ermittelt wurde?

*Nein, ohne Funktionsangabe keine erfinderische Leistung

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 109
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Funktionsangabe Westfalen~dy

«Umestritten, ob Funktionsangabe im Patentanspruch
erforderlich oder Aufnahme in die Beschreibung
ausreicht

*BloBe DNA ohne Angabe der Funktionalitat
(Angabe des codierten Proteins oder des
Genexpressionssystems) keine Erfindung, da nur
deren Offenbarung eine Anleitung zum technischen
Handeln gibt. (str.)

Thomas M&thke, www.westfalenpatent.de 110
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Menschliche Gensequenze Westfalendy
Patent

- § 1aAbs.4PatG:

 Bei Gensequenzen, deren Aufbau mit dem eines
menschlichen Gens Ubereinstimmen, ist
Funktionsangabe im Anspruch erforderlich

2. Bsp.: Patent fur DNA-Fragment, das flir das
Schwangerschaftshormon RELAXIN zur
Muskelentspannung codiert?

« EPA, GRUR Int.1995, 708: Nicht Gen als solches, sondern
die konkrete Verwendung

Thomas Mbinke, www.westfalenpatent.de 111
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Menschliche Gensequenze Westfalen~dy
Patent

«Schutz erstreckt sich auf die offenbarte industriell-
gewerbliche Verwendbarkeit, d.h. Einsatz des durch
das Gen expremierten Proteins oder des Gens
selbst;

«z.B. Eignung als Medikament fur bestimmten Zweck
«Schutz vor Uberkompensation

- Aber: Problem der Uberbelohnung bei nicht-
menschlichen Genen + Gensequenzen

Thomas Méfnke, www.westfalenpatent.de 112
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' Westfalen
Menschliche Gensequenzen falendy

*EP 97930715
*EP 01981441
* Angeblich vielversprechend fir Arzneimittelherstellung

* Funktion des Gens konnte in der Anmeldung nicht Gberzeugend
nachgewiesen werden

* Patentanmeldungen zurlickgewiesen

* Nur ca. 30 % aller Biotechnologie-Patentanmeldungen
erfolgreich

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 113
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Funktionsangabe Westfalen~dy

« § 1 aAbs.3 PatG verlangt Funktionsangabe
zumindest in der Anmeldung (nicht zwingend im
Anspruch)

 Ausschluss von Genen mit fehlender oder ungeklarter
Funktion ( ,EST" = expressed sequence tags )

« Erforderlich fir gewerbliche Anwendbarkeit

* Nicht entscheidend fiir den Schutzbereich ( anders als
§ 1 Abs.4 PatG)

Thomas l\%‘l‘nke, www.westfalenpatent.de 114
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|- Westfalen
(Teil-) Sequenzen von Genen Paten%‘

* Erfindung muss solide und technische Grundlage haben, damit fiir Fachmann
ersichtlich ist, dass ihr Beitrag zum StdT in eine praktische gewerbliche
Verwertung minden kann ( EPA T 898/05 )

* Daher muss gewerbliche Anwendbarkeit einer (Teil-)Sequenz offenbart sein

* Einfache Nukleinsauresequenz ohne Angabe einer Funktion stellt keine
patentierbare Erfindung dar (Erwagungsgrund 23 Biotechnolgie-RilLi 98/44/EG)

* Es ist daher anzugeben, welches (Teil-)Protein hergestellt wird und welche
Funktion dieses hat, z.B. Herstellung eines bestimmten Polypeptids

* Wird die Nucleotidsequenz nicht zur Herstellung eines (Teil-)Proteins verwendet,
muss eine andere Funktion offenbart werden, z.B. eine bestimmte Aktivitat als
Transkriptionspromoter 0.3. Oder Verwendung in der Gentherapie

* Regel 42 (1) f) und Regel 29 (3)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 115
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Funktionsangabe Westfalen~dy

2. Bsp.: Flr das Protein RELAXIN codierende Gensequenz
= patentfahig

« Im Patentanspruch wird sowohl der DNA-Abschnitt als
auch das Protein als dessen biologische Funktion
angegeben.

« Da menschliches Protein, ist gemaB § 1la Abs.4 PatG
zudem eine pharmazeutische Einsatzmoglichkeit
anzugeben

« Das erflllt zugleich die notwendige gewerbliche
Anwendbarkeit

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 116
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Funktionsangabe Westfalen 4

* 3. Bsp.: Weiterer Erfinder stellt fest, dass RELAXIN auch als
Blutdrucksenker verwendbar

* Neuheit?
» Lizenzpflicht gegenliber erstem Erfinder?

* 3. Bsp.: Normalerweise nur abhdngiges Verwendungspatent
mdglich; aber:

» § 1 a Abs.4 PatG beschrankt erstes Patent auf Verwendung von
RELAXIN zur Muskelentspannung; daher :

» Unabhéangiges Stoffpatent als Blutdrucksenker

Thomas Mifnke, www.westfalenpatent.de 117
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Stoffschutz WeStfoa;}féln%’

« Absoluter Stoffschutz auch fir nicht-menschliche
Gensequenzen?

« Gensequenzen kdnnen flr mehrere Proteine codieren

« Zahlreiche, haufig noch unbekannte
Anwendungsmoglichkeiten

« Konkretisieren die Funktionsangaben nach § 1 a Abs.3
PatG nur die gewerbliche Anwendbar-keit, oder schranken
sie auch den Schutzum-fang ein, statt das ganze Protein
zu schutzen?

Thomas Mthke, www.westfalenpatent.de 118
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Absoluter Stoffschutz? Westf__)a;%ln%‘

« FUGH, GRUR 2010, 989 — Monsanto/Cefetra:
» Einschrankung fur DNA-Sequenzen

* Art. 9 Biotechnologie-RiLi verlangt Funktionsangabe fur
Patentschutz

« Zwar erstreckt sich der Schutz auf jedes Material, in das
die patentierte Gensequenz Eingang gefunden hat, aber
nur insoweit, wie sie dort die im Patent angegebene
Funktion erfullt

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 119
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Absoluter Stoffschutz (-) We“f:"’}}féh%‘

4. Bsp.: Patentiert ist Gensequenz, die flr bestimmtes
Enzym zum Pflanzenwachstum codiert, und Herbizid-
Resistenz erzeugt.

* Transgene Pflanzen Uberleben speziellen Herbizid-Einsatz.

* In herkdmmlichem Sojamehl wird das patentierte Gen
nachgewiesen, ohne seine Funktion noch erflllen zu
konnen

« Keine Patentverletzung, da keine Herbizid-Resistenz mehr
( Mehl = tote Materie )

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 120
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Zweckgebundener Stoffsc Westfalen~d
Patent

* § 1 a Abs. 4 PatG beschrankt Patentschutz bei
menschlichen Gensequenzen auf die im Anspruch
angegebene Funktion (str.)

 Grundsatzlich beschranken Verwendungsangaben im
Anspruch den Schutzbereich nicht. Wenn aber die
Verwendung erst die Erfindung ausmacht und die
Patentierbarkeit erlaubt, besteht nur funktionsgebundener
— und kein absoluter — Stoffschutz ( anders beim EPA )

Thomas Mé&inke, www.westfalenpatent.de 121
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Pflanzen- und Tierpatente Westfalen g

« Bauer B kauft Kartoffeln mit patentiertem Gen zur
Herbizid-Resistenz.

* B vermehrt Kartoffeln und verwendet nachfolgende
Generation fur den Nachbau

« Patentinhaber ist grds. berechtigt, Verwendung
selbstreplizierenden Materials zu verhindern, wenn er das
auch bei nicht-selbst-replizierendem Material verbieten
konnte

« Erwagungsgrund 46 Biotechnologie-RILi

122
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Pflanzen- und Tierpatente Westfalen~d
Patent

« § 9 PatG: ,Herstellung™ = Verwendung biologischen
Materials zur Herstellung weiteren biologischen Materials

* § 9 a Abs.1 PatG: Vermehrung und weitergehende
Verwendung des vermehrten Materials ebenfalls
verboten

« Erwerb nur eines Exemplars berechtigt nicht zu beliebiger
Vermehrung

* Friichte + Folgegenerationen von Tieren ggfs.
lizenzpflichtig

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 123
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Tier- und Pflanzenpatente Westfalen~d
Patent

* § 9 b S.1 PatG: Kein Verbotsrecht, wenn Pflanze zu
Vermehrungszwecken ( Saat ) in den Verkehr gebracht

* § 9 b S.2 PatG:_Gegenausnahme: Beim
bestimmungsgemaBen Anbau erzeugtes Saatgut
(Nachbauexemplare) diirfen nicht erneut angebaut oder
als Saatgut verwendet und dadurch vermehrt werden;
daher:

* Nur zweite, aber keine dritte Generation erlaubt

Thomas l\}%‘l‘nke, www.westfalenpatent.de 124
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Tier- und Pflanzenpatente Westfalen-d

B darf Kartoffel nur einmal anbauen

« Nutzung zu Zuchtzwecken gemaB § § 9, 9 a PatG
verboten; aber:

« § 9 c PatG: Landwirteprivileg

 Bestimmte Sorten dirfen zur Gewinnung eigenen
Anbaugutes gegen angemessenes Entgelt (niedriger als
Lizenzgeblihr) verwendet werden

« § 10 a SortG; Art. 14 EG-SortenschutzVO 2100/94

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 125
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ZUchterprivileg Westfalen~d

« § 10 a Abs.1 Nr.3 SortG:
» Gestattet unentgeltliche Weiterzucht und Entwicklung

neuer Sorten ohne Zustimmung des an der
Ausgangssorte Berechtigten

» Gegensatz zum patenrechtlichen Grundsatz der
Abhangigkeit bei Weiterentwicklungen

« Art. 14 Abs.3 EG-SortenschutzVO
* EuGH GRUR 2006, 750 — Saatqgut / Deppe

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 126
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ZUuchterprivileg Westf__)agfgn%‘

«§ 11 Nr. 2 a PatG:

* Kein Verbot der Nutzung biologischen Materials zum
Zwecke der Zuchtung, Entdeckung und Entwicklung neuer
Pflanzensorten

« Patenrechtlich (wohl aber sortenschutzrechtlich) nicht
erlaubt ist die Verwertung des neu gewonnenen Materials

* Nur Durchfiihrung weiterer Forschung erlaubt
 Keine VerauBerung oder sonstige Verwertung

Thomas Mé&fnke, www.westfalenpatent.de 127
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ZUchterprivileg Westfalen~d

*Bsp.: Patent auf Gen zur Verbesserung der
Kalteresistenz von Kartoffeln (und anderen
Knollenpflanzen)

*Gleichzeitig Sortenschutz fur eine bestimmte
Kartoffelsorte mit dem patentierten Gen

«Kartoffel darf (nur) verwendet werden, um neue
Kartoffelsorte zu zlichten, nicht aber, sie in den
Verkehr zu bringen

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 128
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Patentierungsverbote Westfalen~dy
Patent

§ 2 a Abs.1 Nr.1 PatG:

a) Pflanzensorten und Tierrassen

b) Im wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von
Pflanzen und Tieren

c) NEU: AusschliefSlich durch solche Verfahren erzeugte Pflanzen
und Tiere

Thomas M&hke, www.westfalenpatent.de 129
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Patentierungsverbote Westfalen
Patent

«Sinn und Zweck:

* Ausschluss paralleler Patente und
Sortenschutzrechte

* Praxis:

*Pflanzen mit verbesserten Eigenschaften patentiert
(wenn nicht auf einzelne Sorte beschrankt)

Einzelne Sorte ( mit verbesserten Eigenschaften )
erhalt auch Sortenschutz

Thomas Mathke, www.westfalenpatent.de 130
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Pflanzenschutz West{aag%ln%‘

« Problem: Zichter sind auf steten Zugang zu breitem
Genpool angewiesen

« § 11 Abs.2 PatG erlaubt im Rahmen des
Zuchterprivilegs Nutzung biologischen Materials zu
Zlichtungszwecken trotz Patentschutzes

» Aber Verbotsrecht aus Patent gilt bei Verwertung der
Erzeugnisse aus der Weiterzuchtung

Thomas Mainke, www.westfalenpatent.de 131
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Pflanzen und Tiere aus im wesen Westfalen%‘
biologischen Verfahren Patent

Art. 4 Abs.1 BioPatent-RiLi schlieBt nur aus:

a) Pflanzensorten und Tierrassen

b) im wesentlichen biologische Verfahren zur
Zlchtung von Pflanzen und Tieren

c) keine Regelung hinsichtlich dadurch erzeugter
Pflanzen und Tiere ( als Erzeugnisse )

Thomas Mafnke, www.westfalenpatent.de 132
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Westfalen
Paten%‘

* Europaisches Parlament

 Europaischer Rat

 Europadische Kommission

«03.11.2016, ABl. C 411 v.08.11.2016, 5.3
* Dringen auf Klarstellung gegenliber EPA:

« Patentierungsverbot auch fur aus ,,im wesentlichen durch
biologische Verfahren™ gewonnene Produkte

Thomas Mahke, www.westfalenpatent.de 133
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Europaisches Patentlbereinkom Westfalen%‘
+ Europaisches Patentamt (EPA Patent

. Art. 53 b) EPU = Art. 4 Abs. 1 BioPatentRiLi
*GroRe Beschwerdekammer EPA vom 9.12.2010
-G 1/08 -,Tomate I', ABl. 3/2012 S. 206

-G 2/07 -, Brokkoli I, ABl. 3/2012, 130

*BloBe Verwendung technischer Verfahrensschritte
zur Durchflhrung / Unterstltzung im wesentlichen
biologischer Verfahren reicht nicht

Thomas M%‘l‘nke, www.westfalenpatent.de 134
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Patentierbarkeit von Pflanzen und T Westfalen%‘
Erzeugnisse ? Patent

* GroBe Beschwerdekammer EPA vom 25.03.2015
«G 2/12 -, Tomate II" (Schrumpeltomate)

«G 2/13 — ,Brokkoli II (antikarzinogen)

*Art. 53 b ) EPU eng auszulegen

« Patentierungsverbot gilt nicht flr Erzeugnisse aus
im wesentlichen biologischen Verfahren

*Kritik: Das nutzt nur groBen Konzernen (?)
*DE: § 2 a Abs.1 Nr.1 PatG (-)

135

Pflanzen und Tiere aus im wesentlichen Westfalen%‘

biologischen Verfahren Patent

* R.23 (2) EPU (Beschluss des Verwaltungsrats v. 29.06.2017 auf Antrag des
Prasidenten des EPA)

* Nach Art. 53 b) EPU werden europdische Patente nicht erteilt fiir ausschliefSlich
durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren gewonnene Pflanzen oder Tiere.

* Antrag EPA-Prasident bezog sich auf Mitteilung der EU-Kommission,
Administrative Council Document CA/56/17:

* Aufgrund einer Analyse der EU-BiotechnologieRili (Art. 4) wollte der EU-
Gesetzgeber Erzeugnisse (Pflanzen/Tiere und deren Teile) von der
Patentierbarkeit ausschlieRen, die durch im wesentlichen biologische Verfahren
gewonnen werden

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 136
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Neue Regel 28 (2) EPU Westfalen%‘
T-1063/18 Patent
Siehe G 2/13 und G 2/12 (Tomatoes Il, Broccoli ll):

1. The exclusion of essentially biological processes for the production of plants in
Article 53 (b) EPC does not have a negative effect on the allowability of a product
cliam directed to plant material such as a fruit.

2. In particular, the fact that the only method available at the filing date for
generating the claimed subject-matter is an essentially biological process for the
production of plants disclosed in the patent application does not render a
claimdirected to plants or plant material othe than a plant variety unallowable.

3. In the circumstances, it is of no relevance that the protection conferred by the
product claim emcompasses the generation of the claimed product by means of an
essentially biological process for the production of plants excluded as such under
Article 53 (b) EPC.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 137
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Neue Regel 28 (2) EPU Westfalen%g
T-1063/18 e ent

* Priifungsabteilung: R 28 (2) sei , Klarstellung” des Art. 53 (b) EPU

e Kammer konnte aber aus G 2/12 und G 2/13 keine andere Auslegung
von Art. 53 (b) EPU erkennen, als dass Pflanzen nicht vom Patentschutz
ausgenommen sind, auch wenn sie nur durch einen im wesentlichen
biologischen Prozess gewonnen werden konnen.

* Beides kann durch Auslegung nicht miteinander in Einklang gebracht
werden, ohne dass ein Widerspruch entsteht: R 28(2) kehrt Bedeutung
von Art. 53(b), wie von GBK interpretiert, ins Gegenteil um.

* Auf R 28 (2) beruhende Entscheidung der Priifungsabteilung
aufgehoben und zurtickverwiesen.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 138
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T-1063/18 vom 05.12.2018 Westfalen%‘

Patent

* Leitsatz:

*Rule 28 (2) EPC is in conflict with Article 53 (b) EPC, as
interpreted by the Enlarged Board of Appeal in decisions G 2/12
an G 2/13.

* In accordance with Article 164 (2) EPC, the provisions of the
Convention prevail.

*EP 2753168 Syngenta: Paprika

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 139
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Klarstellung Art. 53 b) EPU Westfalen g

« EU-Wettbewerbsfahigkeitsrat vom 20.02.2017, ABI. C 65
vom 1.3.2017, S. 2

« EPO als unabhangige supranationale Organisation ist
eingeschwenkt:

« EPA-Prasident, Beschl. v. 24.11.2016: Aussetzung aller
180 Priifungs- und Einspruchsverfahren, AB/. EPA
12/2016, A 104

« EPA-Verwaltungsrat, AB/. EPA 2017,CA/56/17

Thomas M%?nke, www.westfalenpatent.de 140
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Art. 53 b) EPU neu Westfalen~d

«EPA-Verwaltungsrat, AB/. EPA 7/2017, A56
Anderung der Ausfihrungsverordnung

*Regel 27 b): ...unbeschadet der Regel 28 Abs.2
Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausfuhrung der
Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte
Pflanzensorte oder Tierrasse beschrankt ist

Thomas M&in ke, www.westfalenpatent.de 141
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§ 53 b) EPU neu Westfalen~dy

*Regel 28 Abs.2:

+,Nach Art. 53 b) werden europaische Patente nicht
erteilt flr ausschlieBlich durch im Wesentlichen
biologische Verfahren gewonnene Pflanzen oder
Tiere"

«In Kraft seit 1.7.2017; anzuwenden auch auf
anhangige Anmeldungen und bereits erteilte
Patente, ABI. EPA 2017, CA/56/17, Rn. 68 ff
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142

71



12.01.2021

Art. 53 b) EPU neu Westfalen-d

*Anpassung der Prufungsrichtlinien

http://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/quidelines de.html
Detailgenaue Regelung, unter welchen

Voraussetzungen Pflanzen oder Tiere
patentierbar sind

Pflanzliches und tierisches Vermehrungsqgut
gleich zu behandeln wie Pflanze oder Tiere

Thomas l\}lg’nke, www.westfalenpatent.de 143
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Patent

« Ausschluss erstreckt sich aber nicht auf Pflanzen-
oder Tierteile (Produkte), die nicht als
Vermehrungsgut oder abgeleitete Erzeugnisse
anzusehen sind

*Bsp.: Mehl, Ole
* Prifungsgegenstand ist vor allem, ob ein Merkmal
ausschlieBlich durch ein im Wesentlichen

biologisches Verfahren hervorgebracht wird oder
aus einem technischen Verfahren hervorgeht

Thomas l\}é‘l‘nke, www.westfalenpatent.de 144

Art. 53 b) EPU neu Westfalen%g
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Art. 53 b) EPU neu Westfalen~d

 Bsp.: Verwendung molekularer Marker zur Selektion einer
gewinschten Pflanze andert nicht die Merkmale dieser
Pflanze ( oder von Tieren oder deren Teilen oder
pflanzlichen/tierischen Vermehrungsquts )

» Gegen-Bsp.: Technische Verfahren ( Transformation oder
Mutagenese ) andern die genetischen Merkmale

« https://epo.org/modules/epoweb/acdocument/epoweb2/3
15/de/CA-PL 3-18 de.html
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Art. 53 b) EPU neu Westfalen~dy

*Neue Praxis: Anmeldung einer technisch
hergestellten Pflanze, die auch auf konventionelle
Weise hergestellt werden kann, wird
zuruckgewiesen (-),

«falls der Anmelder seinen Patentanspruch nicht auf
den technischen Herstellungsweg beschrankt (+)

- ,Disclaimer” notwendig (negatives Merkmal)

« GroBe Beschwerdekammer EPA, Beschl. v.
18.12.2017, G 1/16 —Disclaimer IIT
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Im Wesentlichen biologisch Westfalen;y
Patent
* Verfahren zur Zuchtung von Pflanzen oder Tieren, das auf der

geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und der anschlieBenden
Selektion der Pflanzen oder Tiere beruht, ist als ,,im wesentlichen
biologisch” von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

* Das gilt selbst dann, wenn das Verfahren die menschliche Mitwirkung
einschlieRlich der Bereitstellung technischer Mittel umfasst, die dazu
dient, die Ausfiihrung der Verfahrensschritte zu ermoglichen oder zu
unterstitzen, oder

* wenn in dem Anspruch vor oder nach den Schritten der Kreuzung und
Selektion andere technische Schritte zur Praparation der Pflanzen oder
Tiere oder zu ihrer weiteren Behandlung vorgesehen sind ( siehe EPA

G 1/08 und G 2/07
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 147
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Im Wesentlichen biologisches V/ Westfalen%g
Patent

* Wenn ein technisches Merkmal einer beanspruchten Pflanze
oder eines Tieres, z.B. der Austausch eines einzelnen
Nucleotids im Genom, aus einem technischen Eingriff ( z.B.
gezielte Mutagenese ) oder einem im wesentlichen
biologischen Verfahren ( natiirliches Allel ) hervorgeht, ist ein
Disclaimer erforderlich, um den beanspruchten Gegenstand
gegenlUber dem technisch erzeugten Produkt abzugrenzen und
die Erfordernisse des Art. 53 b) EPU und der Regel 28 Abs.2
EPU zu erfillen. Andernfalls ist die Anmeldung zuriickzuweisen.

* EPA-PriifungsRilLi G. Il. 3.1.
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Art. 53 b) EPU neu Westfalen-d

Ergebnis:

Pflanzen mit bestimmter Mutation, die
natirlich vorkommt, oder durch im
Wesentlichen biologisches Verfahren erzeugt

wurde, kdnnen nicht patentiert werden

Kritik: 7raits weisen in Zuchtungsprodukten neue Eigenschaften
auf, die in der Natur in der Pflanze noch nicht vertreten waren

Thomas l\}lé?nke, www.westfalenpatent.de 149
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Regel 28 Il EPUAO Westfalen%g

Patent

* Korrektur der Entscheidungen G2/12 ,Tomate II“ und G 2/13 ,,Brokkoli I1“

* Setzt die Auslegungsempfehlung der EU-Kommission aus 2016 um ( Beschluss
des EPA-Verwaltungsrats CA/D 6/17 v. 29.06.2017 )

* Danach sind Produkte aus im wesentlichen biologischen Verfahren ( Kreuzung
und Selektion) nicht patentierbar.

* Nach der neuesten Entscheidung der technischen Beschwerdekammer 3.3.04 des
EPA vom 05.12.2018 ist Regel 28 Il EPUAO aber nicht mit Art. 53 b) EPU vereinbar
und damit nichtig. Nach Art. 164 EPU geht das EPU der EPUAO bei mangelnder
Ubereinstimmung vor., T-1063/18

* (zu EP 2753168 A1 — Paprika Il - der Fa. Syngenta)

* Damit waren Pflanzen aus im wesentlichen biologischen Verfahren nun doch
wieder patentierbar
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Regel 28 Il EPUAO Westfalen%‘

Patent

* Bisher widerspriichliche Entscheidungen:

* EP 1597965 auf herkdmmlich gezichteten Brokkoli der Fa. Monsanto
mit etwas hoherem Wuchs fir leichtere Erntbarkeit widerrufen

* Urspringlich Schutz fir Saatgut, geernteten (,,gekopften”) Brokkoli und
Brokkolipflanzen, die in einem Brokkolifeld gezogen werden

* Oktober 2018: Zuriickweisung zweier Einspriiche gegen Patente fir
herkdmmlich gezichtete Braugerste der Brauereikonzerne Carlsberg
und Heineken

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 151
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Keine Patente fur Pflanzen und T Westfalen%g
Patent

*05.04.2019: Vorlage des EPA — Prdsidenten an die Grofe
Beschwerdekammer des EPA gemafd Art. 112 (1)(b) EPU

* Sind Pflanzen und Tiere, die ausschliellich durch ein im
Wesentl‘i-chen biologisches Verfahren gewonnen wurden, nach
dem EPU von der Patentierbarkeit ausgeschlossen?

* Stellungnahme vom 14.05.2020, Rechtssache G 3/19:
* Patentierungsausschluss nach Art. 53 b), Regel 28(2) EPU
* Gilt aber nur fur EP-Anmeldungen nach dem 01.07.2017
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Westfal
Relevanz estpaa%lg&

* Biopatentmonitoring 2017 erfasste von insgesamt

«310.000 Patentanmeldungen ( Erteilung: 105.000 )
beim EPA

*68.000 Patentanmeldungen (Erteilung: 16.000)
beim DPMA* (ca.5.700 monatlich; 900 Prifer)

*nur 400 angemeldete und 300 erteilte
Landwirtschaftspatente

«Recherchedatenbanken: Uber 100 Mio.
Patentdokumente aus aller Welt
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Zuchtung von Pflanzen und Tie Westfalen%g
Patent

* Verfahren zur Kreuzung und Rassenmischung oder Selektivzuchtverfahren von
Pferden, bei dem lediglich die Tiere (oder ihre Keimzellen) zur Zucht und zur
Zusammenflihrung ausgewahlt werden, die bestimmte Merkmale aufweisen

* = im wesentlichen biologisch

* Selbstung einer transgenen Pflanze = Mischung ganzer Genome wie bei Kreuzung
= Patentierung ausgeschlossen

* Verfahren bleiben im wesentlichen biologisch, auch wenn sie ein zusatzliches
Merkmal technischer Natur umfassen, wie etwa die Verwendung molekularer
genetischer Marker zur Selektion von Eltern oder Nachkommen

* Diese zusatzlichen Schritte sind als solche patentierbar, nicht aber in Kombination
mit Kreuzung und Selektion, denn solche Verfahren sind insgesamt nach Art. 53
b) EPU von der Patentierung ausgeschlossen ( EPA, G 1/08 und G 2/07 )
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Einfihrung/Modifikation eines Westf__)ag%ln%‘

* Weist das Kreuzungs-/Selektionsverfahren einen zusatzlichen technischen Schritt
auf, der selbst ein Merkmal in das Genom der Zuchtpflanze einflihrt oder
modifiziert

* ( so dass die Einflihrung oder Modifizierung nicht durch das Mischen der Gene
der zur geschlechtlichen Kreuzung ausgewahlten Pflanzen erfolgt )

* So ist das Verfahren patentierbar und nicht durch Art 53 b) EPU ausgeschlossen

* Bei Pflanzen angewendete gentechnische Methoden, die sich maf3geblich von
herkommlichen Zichtungsverfahren unterscheiden, weil sie primar auf der
gezielten Einflihrung eines oder mehrerer Gene in eine Pflanze oder der
Modifikation ihrer gene basieren, sind patentierbar, EPA, T 356/93

* In einem solchen Fall darf das Kreuzungs-/Selektionsverfahren aber nicht
Gegenstand der Anspriiche sein

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 155
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Selektion von Pflanzen oder Tiere Westfalen%g
Patent

* Selektionsverfahren mithilfe von molekularen genetischen Markern ohne
Kreuzung sind nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen

* Dabei verwendete Marker = technische Mittel ebenfalls patentierbar

* Bsp.: Verfahren zur Herstellung triploider kernloser Wassermelonen
* durch Bestaubung von sterilen weiblichen Bliten einer triploiden Pflanze,
* bei denen die Meiose (Kernteilung) nicht erfolgreich verlauft,
* Mit Pollen der diploiden Bestauberpflanze

* # geschlechtliche Kreuzung des gesamten Genoms zweier Pflanzen (mit
Meiose und Befruchtung )

* Mit anschlieBender Selektion von Pflanzen
* # im wesentlichen biologisches Verfahren EPA T 1729/06
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Wachstumsforderung/-Unterdrl Westfalenﬁ"

Patent

* Verfahren zur Behandlung von Pflanzen oder Tieren zur Eigenschafts- oder
Ertragsverbesserung oder Wachstumsforderung/-unterdriickung

* Bsp.: Verfahren zur Beschneidung von Baumen
* #im wesentlichen biologisches Verfahren

* Basiert nicht auf der geschlechtlichen Kreuzung ganzer Genome und
anschliefender Selektion

* Ebenso wenig Verfahren zur Pflanzenbehandlung mit wachstumsfordernden
Stoffen oder ebensolcher Bestrahlung

* Bodenbehandlung mit technischen Mitteln zur Unterdriickung oder Férderung
des Pflanzenwachstums

* EPA G-I, 4.2.1.
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Patentierbarkeit (-) WeSt{I’aaltegln’(&‘

* Verfahren zur Zlichtung von Pflanzen mit Merkma X, umfassend die Kreuzung von
Pflanzen A und B und anschliefende Selektion von Nachkommen mit dem
Marker X

* Verwendung einer (transgene) Pflanze zur Erzeugung weiterer Pfalnzen durch
Kreuzung und Selektion

* Verwendung eines (transgenen) Tieres zur Ziichtung

* Introgression, d.h. Einbringen eines (transgenen) Gens X in das Genom einer
Pflanze durch Kreuzung und Selektion

* Durch Introgression erzeugte Pflanze

* AusschlieBlich durch Kreuzung und Selektion erzeugte Pflanze, wobei molekulare
Marker zur Unterstlitzung des Selektionsverfahrens verwendet wurden
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Patentierbarkeit (-) Westfalems‘

Patent

* Gezuchtete Paprikapflanze, die ein mutiertes AHAS-Enzym
exprimiert

* Teil einer ausschlieBlich durch ein im wesentlichen biologisches
Verfahren gewonnenen Pflanze, bei dem es sich um
Vermehrungsgut handelt

* Bsp.: Samenkorn oder Keimling

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 159
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Patentierbar (+) West{:)alten’,&g
aten

* Verfahren zur Ziichtung einer (transgenen) Pflanze mit dem Merkmal X durch
Einflhren eines Vektors, der die Sequenz mit der SEQ ID NO:1 umfasst

* Verfahren zur Selektion von Tieren mit dem Phanotyp Y durch Screening auf das
Vorhandensein eines Markers mit der in SEQ ID NO:1 gezeigten Sequenz

* Verwendung der Nukleinsdaure mit der SEQ ID NO:1 zur Selektion einer Pflanze
mit dem Merkmal X

* Gezlchtete Paprikapflanze, die ein mutiertes AHAS-Enzym exprimiert, mit der
MaRgabe, dass die Pflanze nicht ausschliel3lich mithilfe eines im wesentlichen
biologischen Verfahrens gewonnen wurde (Disclaimer)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 160

160

80



12.01.2021

Patentierbar (+) Westf__}al;en%‘
aten

* Transgene Pflanze, die das Transgen X tragt

* Mutant einer Pflanze, der eine erbliche Veranderung einer Nukleotidsequenz
tragt, die durch technische Mittel, z.B. UV-Mutagenese oder CRISPR/Cas,
hervorgerufen wurde

* Abkdmmling eines Mutanten oder einer transgenen Pflanze, die die Mutation
oder das Transgen tragt

* Samen einer Wildpflanze, der mit einer Chemikalie beschichtet ist, die
Pilzwachstum hemmt

* Aus Pflanze X hergestelltes Mehl oder Ol

* auch wenn aus der Beschreibung hervorgeht, dass diese Pflanze ausschliel3lich
durch ein im wesentlichen biologisches Verfahren gewonnen wurde

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 161
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Mikrobiologische Verfahren (+) Westfalend

* Jedes Verfahren, bei dem

* mikrobiologisches Material verwendet,

* ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgefihrt oder

* Mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

* Auch das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens kann patentierbar sein
* Auch die Vermehrung des Mikroorganismus

* Auch der Mikroorganismus als solcher ist patentierbar

* Bakterien und alle fiir das Auge nicht sichtbaren, meist einzelligen Organismen,
die im Labor vermehrt und manipuliert werden kénnen (EPA T 356/93)

* Plasmide, Viren, einzellige Pilze (Hefen), Algen, Protozoen (Amdben)
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Mikroorganismen Westfalen
ey

* Isolierte menschliche, tierische und pflanzliche Zellen oder In-Vitro-Kulturen von
Pflanzen- oder Tierzellen werden wie Mikroorganismen behandelt, da Zellen mit
einzelligen Organismen vergleichbar ( EPA G 1/98 )

* Wiederholbarkeit: Hinterlegung nach Regel 31 und Probenentnahme, Regel 33(1)

* Andererseits: Keine Erzeugnisanspriiche fiir Pflanzensorten oder Tierrassen
* Selbst dann nicht, wenn mittels eines mikrobiologischen Verfahrens gewonnen
* Regel 27 c EPU

* § 53 b) 1. Halbsatz EPU: Patentierungsverbot gilt unabhingig davon, wie
Pfalnzensorte / Tierrasse erzeugt wurde

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 163
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Lactobacillus bavaricus Westfalen%g
Patent

* Pharma-AG (P) hat neue Milchsaurebakterien entwickelt
* Erzeugen nahezu ausschlieRlich L(+)-Milchsaure

* Gelten als besonders , biotisch”

* Bei Verbrauchern beliebt

* Erhohen den Wert bestimmter Nahrungsmittel

1. Fall: Kann P beim DPMA ein Patent fiir die Herstellung von L(+) —
Milchsdure oder von Nahrungsmitteln, die reich an L(+)-Milchsaure sind,
mittels Lactobacillus bavaricus beantragen?
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Biotechnologisches Verfahren Westfalems‘
Patent

* P kann Patent fiir Herstellungsverfahren beanspruchen, wenn
Patentierungsvoraussetzungen gegeben

§ 1 PatG: Erfindung

* Es misste sich um eine technische Erfindung handeln, die ausfiihrbar und
wiederholbar ist

* Lehre zum planmaRigen Einsatz beherrschbarer Naturkrafte — auch der belebten
Natur — zur Erreichung eines kausal Gbersehbaren Erfolgs

* BGH GRUR 1969, 672 — Rote Taube; EPA GRUR Int. 2011, 266 — Broccoli

* Anweisung zum Einsatz eines Bakteriums, um naturwissenschaftlich
vorhersehbaren Erfolg zu erzielen (+)
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Biotechnologisches Verfahren Westfalen%g
Patent

* Ausfuhrbarkeit und Wiederholbarkeit:

* Ausfiihrung muss naturgesetzlich moglich und Ergebnis muss fir jedermann
reproduzierbar sein

* Problem: Von P isoliertes Bakterium notwendig

* Losung: Hinterlegung beim DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen)

* BGH, GRUR 1975, 430 - Biickerhefe
e BioMatHintV, § 34 Abs.8 PatG und EPA-Regel 31-34 EPU AO

* Durch Hinterlegung kann jedermann das neue Bakterium erhalten und das
patentierte Verfahren nacharbeiten.
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Biotechnologisches Verfahren Westfalenﬁ"
Patent

§2, § 2a PatG: Keine Ausnahmen von der Patentierbarkeit:

* Kein im wesentliches biologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder
Tieren gemald § 2a Abs.1 PatG

» Auf die Rliickausnahme aus § 2a Abs.2 Nr.2 PatG kommt es nicht an
§ 3 PatG: Neuheit und § 4 PatG: erfinderische Tatigkeit

* Erfindung darf nicht zum Stand der Technik gehdren und sich auch nicht aus
diesem in naheliegender Weise ergeben.

* Einsatz des bisher noch nicht isolierten Bakteriums ist neu und erfinderisch
§ 5 Gewerbliche Anwendbarkeit (+)

Ergebnis: Patenterteilung moglich
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Patentierung von Mikroorganismen Westfalen%g
Patent

* 2. Fall: P kann ein genaues Verfahren angeben, mit dessen Hilfe sich
Lactobacillus bavaricus aus Sauerkraut isolieren lasst.

* a) Ist dieses Verfahren patentierbar?
* b) Lasst sich auch das Bakterium als solches patentieren?

* c) Falls es P zwar gelingt, das Bakterium zu isolieren und in Reinkultur
zu nehmen, die Schritte hierzu jedoch nicht reproduzierbar sind: Kann
P dann trotzdem ein Patent auf das Bakterium als solches erhalten?

* BPatG GRUR 1978, 586
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Patentierung von Mikroorganismen Westfalen%‘
Patent

* §1 PatG: technische Erfindung (+)

* Verfahren = Lehre zum technischen Handeln (+)

* Ausfiihrbarkeit und Wiederholbarkeit (+)

* §2, § 2 a PatG: Ausschlussgriinde?

* § 2 a Abs.1 PatG: Verfahren zur Ziichtung von Lebewesen!

* § 2 aAbs.2 Nr.2, Abs.3 Nr. 2 PatG: Rickausnahme:

* Verfahren bei denen mikrobiologisches Material hervorgebracht wird

* Hierzu gehoren auch Bakteriensstamme (+)
* a) Ergebnis: Herstellungsverfahren patentierbar
* § 9 Nr.3 § 9a Abs.2 PatG: geschitzt sind auch unmittelbare

Verfahrenserzeugnisse, also gewonnene Bakterien und Folgegeneration
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 169
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Patentierung von Mikroorganismen Westfalen%g
Patent

* Patentierbarkeit des Bakteriums als solches

* § 1 PatG: Erfindung (+)

* Technische Lehre = Bereitstellung des bislang nicht isolierten
Organismus (ahnlich wie bei chemischen Stoffen)

* Hinreichend genaue Beschreibung durch Product-by-process-Anspruch
( Mikroorganismus der Art Lactobacillus bavaricus, erhaltlich dadurch,
dass...)

* Wiederholbarkeit durch Angabe des erfindungsgemalien Verfahrens
* Im Unterschied zur Ziichtung héherer Lebewesen (,,Rote Taube®)
* §2, § 2 a PatG: Ausschlussgrinde (-), § 2 a Abs.2 Nr.2, Abs. 3 Nr.2 PatG
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Patentierbarkeit von Mikroorganismen Westfalen%‘
Patent

* § 3 PatG: Neuheit
* Erfindung darf nicht bereits zum Stand der Technik gehdren

* Problem: Bakterium existiert bereits in der Natur

* Bakterium jedoch bislang unbekannt und der Offentlichkeit nicht in
isolierter Form zuganglich, § 1 Abs.2 S.2, § 2a Abs.3 Nr.1 PatG

* Damit nicht Gegenstand des Standes der Technik

* Auch wenn Stoff bekannt war, aber bisher nicht in Reinform dargestellt
werden konnte (durch Gewinnung aus der Natur durch Aufreinigung
oder durch chemische Synthese) = neu
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Patentierbarkeit von Mikroorganismen Westfalen%g
Patent

§ 4 PatG: Erfinderische Tatigkeit:
* Isolierung konnte fiir den Fachmann nahe gelegen haben

* Erfinderische Tatigkeit kann sich aber auch aus wertvollen oder
Uberraschenden Eigenschaften ergeben

* Fahigkeit zur Erzeugung reiner L(+)-Milchsaure

§ 5 Gewerbliche Anwendbarkeit (+)

b) Ergebnis: Patentierbarkeit des Bakterienstammes als solches
unabhangig von Herstellungsprozess, § 9 Nr.1, § 9a Abs.1 PatG

c) Hinterlegung ersetzt Wiederholbarkeit
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: : : Westfalen
Mikrobiologische Verfahren Paten%‘

*Verwendung von Mikroorganismen oder deren Teilen zur
Herstellung oder Veranderung von Erzeugnissen

* Entwicklung neuer Mikroorganismen

* Mikroorganismen selbst und deren Erzeugnisse
patentierbar

*Pilze, Hefen, Algen, Protozoen (=Amdben)
* Menschliche, tierische, pflanzliche Zellen
*Viren, Plasmide (=Erbguttrager ), Zelllinien

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 173

173

Patent

* P beantragt ein Stoffpatent auf einen DNA-Abschnitt, also ein Molekiil, das die
Information fiir ein wertvolles Protein enthalt (Schliisselenzym), das wiederum
bestimmte wertvolle Eigenschaften besitzt.

§1 PatG: Erfindung
* Stoffpatent = chemische Verbindung

Genpatente Westfalen%g

* Technische Lehre = Bereitstellung dieser Verbindung
* Wiederholbarkeit durch Angabe der chemischen Formel bzw. der DNA-Sequenz
* Kein Ausschlussgrund:

* § 1 a Abs.2 PatG: Auch DNA im menschlichen Korper ist Patentierung zuganglich,
erst recht bakterielle DNA

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 174

174

87



12.01.2021

Genpatente Westfalen
lendy

* § 3 PatG: Neuheit und § 4 PatG: erfinderische Tatigkeit

* Problem: DNA existiert bereits in der Natur

* Aber: Erstmalige Bereitstellung in isolierter Form
*§1Abs.2S.2,§2 Abs.3 Nr.1 PatG

* BGH, GRUR 2016, 475 - Rezeptortyrosinkinase

* a.A.: U.S. Supreme Court, GRUR Int. 2013, 785 — Myriad Genetics
* In USA reicht schlichte Isolierung nicht mehr aus!
* cDNA jedoch nach wie vor patentierbar
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Genpatente Westfalen
el

* § 4 PatG: Erfinderische Tatigkeit
* Bereitstellung diirfte fiir einen Molekulargenetiker nicht nahe gelegen haben (-)

* |solieren und Sequenzieren = reine Routineverfahren
* Aber: Uberraschende Eigenschaften oder Wirkungen des entschllsselten Stoffes

* Nicht nahe gelegen, dass der konkrete DNA-Abschnitt fir das Schlisselenzym zur
L(+)-Milchsaureherstellung codiert

* § 5 PatG: gewerbliche Anwendbarkeit:
* Gem. § 1 a Abs.3 PatG bereits in die Anmeldung aufzunehmen
* Kann — anders als bei Chemie-Stoffpatenten — nicht nachgereicht werden!
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Reichweite des Stoffschutzes bei Westfalen%‘

Genpatenten Patent
* §9Nr.1, § 9 a Abs.3 PatG: Absoluter Stoffschutz:

* Jede DNA-Nutzung ist vom Schutzbereich erfasst

* Problem: Uberbelohnung?

* Sachgerecht nur Schutz fiir Verwendung zur Synthese des 1. Enzyms, die bei
Anmeldung bekannt war ( zweckgebundener Stoffschutz ) ?

* § 1a Abs. 4 PatG: Einschrankung nur bei menschlicher DNA
* Dem Anmelder bekannte Anwendung in den Patentanspruch aufzunehmen

* § 14 PatG: Begrenzung des Schutzbereichs (umstritten)

* EuGH GRUR 2010, 989 — Monsanto/Cefera: § 9a Abs.3 PatG = Schranke auch fur
Schutzumfang nach § 9S.2 Nr.1 PatG
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Rekombinante héhere Organismen Westfalen%g
Patent

* Problem: Wiederholbarkeit und Ausschlussgriinde

* Bei Verfahren zur Zichtung fehlt es grds. an der Wiederholbarkeit
* Anders bei Einsatz gentechnischer Methoden

* Evtl. auch Hinterlegung von Pflanzensamen maoglich

* § 2a Abs.1 Nr.1 PatG: Ausschluss bestimmter Pflanzensorten

* § 2 a Abs.2 Nr.1 PatG: kein Ausschluss, wenn nicht auf bestimmte Sorte
beschrankt

* Ergebnis: Patentschutz fir Pflanzen, in deren Genom mittels
gentechnischer Methoden ein Gen eingefligt wird
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Rekombinante hohere Organismen Westfalen%‘
Patent

* § 2a Abs.1 Nr.1 PatG: Kein Patentschutz fir Pflanzen, die durch im
wesentlichen biologische Ziichtungsverfahren gewonnen wurden
( = durch nicht-gentechnische Methoden )

* Art. 53 EPU: Kein Patentschutz fiir Pflanzensorten und Tierrassen sowie
im wesentlichen biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen und
Tieren

* Umstritten: EPA v. 05.12.2018, T-1063/18

* \lgl. Metzger: EPA-Entscheidungen Brokkoli Il/Tomate Il, GRUR 2016,
549

* Ergebnis: Schutz rekombinanter Pflanzen als Erzeugnis moglich

179
Genetischer Fingerabdruck Westfalen
Patent

* PCR — Polymerase-Kettenreaktion ( Kary B. Mullis, USA ab
1983, Chemie-Nobelpreis 1993 mit Michael Smith )

* DNS-Kopiermethode
* Millionenfache Vermehrung winziger DNA

 Revolution der Kriminalistik, Mikrobiologie,
Genomforschung und medizinische Diagnostik,
Identifizierung von Erbkrankheiten und Viren, Analyse
fossiler DNS und evolutionarer Beziehungen von
Organismen
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Sortenschutz Westfalenﬂ"
Patent

*Wird erteilt fur eine Pflanzensorte, die
eunterscheidbar

*homogen

*bestandig

*neu (!)

*durch eine eingetragene Sortenbezeichnung
bezeichnet (!) ist

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 181
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[ i Westfalen
Unterscheidbarkeit Patenptss

*Sorte ist unterscheidbar, wenn sie sich in der Auspragung
wenigstens eines mallgebenden Merkmals von jeder
anderen allgemein bekannten Sorte unterscheiden lasst.

*Allgemein bekannt, wenn bereits Sorte in ein amtliches
Verzeichnis eingetragen, Eintragung beantragt und
stattgegeben oder Vermehrungsmaterial oder Erntegut
bereits gewerblich in den Handel gebracht ist.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 182

182

91



12.01.2021

Westfalen
Sortenschutz Paten%‘

*Homogen = Vielzahl von Pflanzen, die in ihren
Merkmalen weitgehend gleich sind, und nach
jedem Vermehrungszyklus gleichbleibend (stabil)
sind

*Also: Zuchtsorten, Klone, Linien, Stamme, Hybriden

eSamen und Pflanzen, die nicht stabil sind
= patentfahig
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Sortenschutz Westfalen%g
Patent

*Bestandigkeit = Eigenart der Pflanze wird ohne
menschlichen ( = technischen ) Eingriff von den
Eltern an die nachfolgende Generation
weitergegeben

*# Hybridpflanzen, die nur durch Klonen vermehrt
werden kdnnen, weil die gewilinschten Merkmale
bei geschlechtlicher Vermehrung nicht auftreten
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Neuheit Westfalen
Neuhelt flencdy

Sorte gilt als neu, wenn Pflanzen (-teile) nicht
mit Zustimmung des Berechtigten vor dem
Antragstag innerhalb der EG vor mehr als einem
Jahr (aufBerhalb vor mehr als 4 Jahren) zu
gewerblichen Zwecken an andere abgegeben
worden sind (bei Reben und Baumarten 6 Jahre)
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Sortenschutz Westfalen%g
Patent

*Nur fur ganze Pflanzensorten

*Nicht fur Bestandteile

*Einzelne Zellen patentierbar

*Einzelne Pflanzen ebenfalls patentierbar
*Pflanzen als solche patentierbar
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Sortenschutz Westfalems‘
Patent

*Besonderheit: Schutz auch fir Mutanten, also
Entdeckungen

*Neuzichtung oder Neuentwicklung sind nicht
erforderlich!
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Sortenschutz Westfalen%g
Patent

*Antrag beim Bundessortenamt

*Usprungsziichter oder Entdecker der Sorte
anzugeben

*Sorte wird testweise angebaut oder sonstige
Untersuchung angestellt

*Dauer: 25 Jahre ab Erteilung, bei Hopfen,
Kartoffeln, Reben und Baumarten 30 Jahre
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Patentrecht und Sortensc Westfalendy

« § 2aAbs. 1 Satz 1 PatG. Ausschluss von Pflanzensorten
vom Patentschutz

» Geschutzte Sorten kdnnen daher zur Zlchtung neuer
Sorten verwendet werden

« Gebrauch der neuen Sorte ist grundsatzlich frei

« § 10 a Abs. 1 Nr.3 SortG: Zluchtervorbehalt

« Aber: Kein Sortenschutz flir einzelne Gene

« § 2 Abs.2 PatG/ Art. 53 b EPU erlaubt Patentierung (EPA

G1/98 — Transgene Pflanze)
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 189
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Patentrecht und Sortensc Westfalend

« § 2 a Abs. 2 Nr.1 PatG: Patente fur Pflanzen, wenn
Ausfuhrung der Erfindung nicht auf bestimmte
Pflanzensorten beschrankt

« An verschiedenen Aspekten von Pflanzen kann
unterschiedlicher Schutz bestehen:

« Patentschutz fur durch patentiertes Gen eingeschleuste
Herbizidrestizenz

« Sortenschutz flr lGbrige bestandige und
unterscheidbare Eigenschaften
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§ 35 PatG: Patentanmeld e U

(1) Eine Erfindung ist zur Erteilung eines
Patents schriftlich beim Patent- und
Markenamt anzumelden.

Fir jede Erfindung ist eine besondere
Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung muss enthalten:

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 191
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§ 35 PatG ey

1. Einen Antrag auf Erteilung eines Patents, in dem
die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist;

2. Einen oder mehrere Patentanspriche, in denen
angegeben ist, was als patentfahig unter Schutz
gestellt werden soll;
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§ 35 PatG i telendy

3. Eine Beschreibung der Erfindung;

4. Die Zeichnungen, auf die sich die
Patentansprlche oder die Beschreibung
beziehen.
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§ 35 PatG i talendy

*(2) Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich
und vollstandig zu offenbaren, dass ein
Fachmann sie ausflihren kann.

*(5) Auf Verlangen des Patent- und Markenamts hat
der Anmelder den Stand der Technik nach seinem
besten Wissen vollstandig und wahrheitsgemali
anzugeben und in die Beschreibung aufzunehmen.
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Westfalen
Offenbarung Paten%‘

*Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und
vollstandig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie
ausfuhren kann

*Die technischen Ausfihrungsmaoglichkeiten sind
umfassend darzustellen

*Basis und Reservoir fur moglichst weit gefasste oder
geanderte Patentanspriiche
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Offenbarung West{:)alten%g
aten

*\/ollstandigkeit wichtig, da spatere Erganzungen
oder Erweiterungen der Anmeldung nicht mehr
moglich sind

*Stellt Gegenleistung des Erfinders an die
Allgemeinheit fur zeitlich begrenztes Monopolrecht
dar

*Beste Ausfiihrungsform ( best mode requirement )
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Westfalen
Offenbarung Paten%‘

*Basis fur Anwartschaftsrecht auf Patenterteilung

*Alle denkbaren Gestaltungen und
Ausfihrungsformen darlegen

*So konkret und detailliert wie méglich
*Beispiele als Nachweis fir Ausfiuhrbarkeit

*Glaubhaftmachung der gewerblichen
Verwertbarkeit von Zwischenprodukten
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Westfalen%g
Patent

Offenbarung

*Technische Effekte

*Bessere Ausbeute
*HOhere Reinheit

*Verbilligung

*Beschleunigung
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Warum Patente? ol

Patente gibt es flr Uberragende
Leistungen auf dem Gebiet der Technik
(auch Biotechnologie, Softwaretechnik)

4 Patentrechtstheorien

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 199
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! Westfal
Patentrechtstheorien iy

-Anerkennungstheorie: Anerkennung des
geistigen Eigentums des Erfinders

*Belohnungstheorie: Belohnung flr den
Erfinder

« Anspornungstheorie: Anspornung der Erfinder
und der Industrie zum Erfinden, Investieren
und zur Innovation
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! Westfal
Patentrechtstheorien i lenidy

-Offenbarungstheorie:

*Forderung der fruhzeitigen Offenbarung
und Verbreitung technischen Wissens

(nach Anmeldung)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 201
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§ 36 PatG: Zusammenfass Westfalenrdy

Der Anmeldung ist eine Zusammenfassung
beizufligen, die noch bis zum Ablauf von 15
Monaten nachgereicht werden kann.
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§ 38 PatG: Anderungen Westfalen~dg

*Bis zum Beschluss Uber die Erteilung des
Patents sind Anderungen der in der Anmeldung
enthaltenen Angaben, die den Gegenstand der
Anmeldung nicht erweitern, zulassig.

-Aus Anderungen, die den Gegenstand der
Anmeldung erweitern, kdnnen Rechte nicht
hergeleitet werden.
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Prafungsantrag West{ja;teerlnatss

*Das Patentamt prift (erst) auf Antrag, ob die
Anmeldung den Anforderungen gentligt und ob ihr
Gegenstand patentfahig ist

*Der Antrag kann bis zum Ablauf von 7 Jahren nach
Einreichung der Anmeldung gestellt werden

*Mit dem Antrag ist eine Gebuhr zu zahlen

*Das Priufungsverfahren wird auch bei
Antragsrlicknahme fortgesetzt.
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Priifungsbescheide Westfalen~dg

*Genugt die Anmeldung den Anforderungen nicht, so
fordert die Prufungsstelle den Anmelder auf, die
Mangel innerhalb bestimmter Frist zu beheben.

«Kommt die Priufungsstelle zu dem Ergebnis, dass
keine patentfahige Erfindung vorliegt, so
benachrichtigt sie den Anmelder unter Angabe von
Grinden und fordert zu AuBerung auf.
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Zuriickweisung b folendy

Die Prifungsstelle weist die Anmeldung zurtck:

wenn die Mangel nicht fristgemal beseitigt
werden

wenn die Anmeldung aufrechterhalten wird,
obgleich eine patentfahige Erfindung nicht
vorliegt
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Patenterteilung Westfalen~dg

*Genlgt die Anmeldung den Anforderungen,
*sind gertigte Mangel beseitigt und
«ist der Gegenstand patentfahig,

50 beschlieBt die Priifungsstelle die Erteilung
des Patents.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 207
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Erteilungsgebiihr ey

*Fir die Erteilung des Patents ist eine
Erteilungsgeblhr zu entrichten.

*Die Gebuhr ist mit Zustellung des
Erteilungsbeschlusses fallig.

*Wird sie nicht binnen 2 Monaten nach Falligkeit
entrichtet, muss ein Zuschlag gezahlt werden.
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Erteilungsgebiihr mit Zust ol

*Nach Fristablauf gibt das Patentamt dem
Anmelder Nachricht, dass das Patent als nicht
erteilt und die Anmeldung als zuriickgenommen
gilt, wenn die Gebuhr mit dem Zuschlag nicht
innerhalb eines Monats nach Zustellung der
Nachricht entrichtet wird.

*Mit Fristablauf gilt das Patent als nicht erteilt u.
Anmeldung als zuriickgenommen
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Zeitliche Abfolge ey

1. Idee (Erfindung)

2. Meldung ( an Arbeitgeber)

« 3. Inanspruchnahme (durch Arbeitgeber)
4, Ausarbeitung einer Patentanmeldung
«5. Einreichung der Anmeldung(DPMA/EPA)

6. Veroffentlichung / Vorflihrung / Messe /
Ausstellung

«7. Offenlegung der Patentanmeldung (Amt)
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Patentanspruche

- (Nur) der Inhalt der Anspruche bestimmt

12.01.2021

Westfalen
Paten%‘

(und begrenzt) den Schutzumfang

*Beschreibung und Zeichnung dienen nur zum
Verstandnis und zur Auslegung

«Oberbegriff (Stand der Technik)
«Kennzeichnender Teil (Erfindung)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Paicnianspriche

Patentanspruch (Beispiel)

10

¢
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Westfalen%g
Patent

4=
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Patentanspriiche (Kategori el

« Hauptanspruch
« Unteranspruch
« Nebenanspruch

*Vorrichtungsanspruch
« Verfahrensanspruch
« Verwendungsanspruch

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 213
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Robo-Keeper (Hauptanspruch) Westfaagtegln%s

1. Vorrichtung zum automatischen Abwehren

* von auf ein Tor geschossenen oder geworfenen Ballen

* mit einer im Bereich des Torrahmens angeordneten

* lebensgrolien flachigen Torwartfigur,

* welche mit einer elektromechanischen Antriebseinheit gekoppelt ist,
* wobei diese mit einer Steuerung

* Uber eine elektronische Bildverarbeitung verbunden ist,

* dadurch gekennzeichnet,

* dass die elektromechanische Antriebseinheit so ausgebildet ist, dass die
Torwartfigur entlang der Torlinie innerhalb des Torrahmens bewegbar und um
eine beliebige horizontale Achse schwenkbar ist.
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Robo-Keeper (Unteranspruche) Westf__)ag%ln%‘

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

* dadurch gekennzeichnet,

* dass die elektromechanische Antriebseinheit wenigstens vier Seile mit jeweils
eigenem Seilantrieb aufweist, wobei die der Torwartfigur abgewandten
Seilenden jeweils in einem Eckbereich neben und/oder hinter dem Tor
angeordnet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
» dadurch gekennzeichnet,

* dass die elektromechanische Antriebseinheit sechs Seile mit jeweils eigenem
Seilantrieb aufweist, wobei das flinfte und sechste Seil zur Verschwenkung der

Torwartfigur um eine horizontale Achse mit der Torwartfigur verbunden sind.
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Patente i tfolen gy

« Vorrichtungen
* Produkte (Erzeugnisse)
« Software
* Arzneimittel
« transgene Pflanzen + Tiere &

* VVerfahren
* Herstellungsverfahren
* Arbeitsverfahren S
« computerimplementierte Erfindungen A N

 Verwendungen
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Kaffee - Filtergefals Westf__)ag%ln%‘

* FiltergefaR mit filternd ausgebildeter Seitenwandung
* insbesondere zur Herstellung von Aufbriihgetranken,

* dadurch gekennzeichnet, dass

* die Seitenwandung (a) des GefaRes entsprechend der Gesamtflache der
Seitenfalten des einzusetzenden Filterpapierblattes (d) mit wellen- oder
faltenartigen Ein- oder Ausbuchtungen (b) versehen ist.

* DE 674477 Melitta-Werke Bentz & Sohn in Minden, Westfalen v. 26.02.1937
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§ 2 PatG: Ausnahmen von der Pate WeStfaa;}teéln%‘

- (1) Patente werden nicht erteilt fur:

« 1. Erfindungen, deren Vero6ffentlichung oder
Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoBen wirde;

*Ein solcher Verstof3 kann nicht allein aus der
Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung
der Erfindung durch Gesetz verboten ist.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 218

218

109



12.01.2021

_ ) Westfal
§ 2 PatG: Ausnahmen von der Pate eStpaafenn%‘

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt fir

1. Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

2. Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat der
Keimbahn des menschlichen Lebewesens
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§ 2 PatG: Ausnahmen von der Pate WeStfaa;}teéln%‘

«3. Die Verwendung von menschlichen Embryonen
zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

4, Verfahren zur Veranderung der genetischen
Identitat von Tieren, die geeignet sind, Leiden
dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen
Nutzen fur den Mensch oder das Tier zu
verursachen, sowie die so erzeugten Tiere.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 220

220

110



12.01.2021

§ 2 a PatG: Ausnahmen Westfalen~dg

Abs.1: Patente werden nicht erteilt fur

Nr.1. Pflanzensorten und Tierrassen sowie im
wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von
Pflanzen und Tieren;

Nr.2. Verfahren zur chirurgischen und
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers und Diagnostizierverfahren am
menschlichen oder tierischen Korper.
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§ 2 a PatG: Gegenausnah WeSt{Daa}fgln%*

Abs.1 Nr.2 Satz 2:
Dies gilt nicht flir Erzeugnisse, insbesondere

Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung
in einem der vorstehend genannten
Verfahren.
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§ 2 a PatG: Patente fur Pflanzen Westfalenﬂ"
Patent

Abs. 2: Patente konnen auch erteilt werden fir Erfindungen,

- Nr.1: deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, wenn die
Ausfihrung der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte
Pflanzensorte oder Tierrasse beschrankt ist

- Nr.2: die ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches
Verfahren oder ein durch ein solches Verfahren gewonnenes
Erzeugnis zum Gegenstand haben, sofern es sich dabei nicht
um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt

-Vgl. Art.53 b) und c¢), Regel 26 und 27 EPU
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Begriff der , Tierrasse” Westfalen
5 o Paten?tss

» Grad der Verwandtschaft, den der gleiche oder dhnliche
Bauplan bestimmt, in der Zoologie und Tierzlichtung:

* Art ( = species )
* Rasse ( = subspecies oder Unterart )
*Schlag,

* Stamm

e Zucht ( = Herde)
* Familie

* Individuum
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Tierrasse“i.S.d. § 2 a Abs.2 Nr.1 Westfalenﬂ"

Patent

Gruppe von Lebewesen, die sich
durch gemeinsame Erbanlagen von
anderen Artangehdrigen
unterscheiden
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Patentfahige Tiere WeSt{I’aal'[egln%‘

* Tiere als solche, wenn sich die Erfindung nicht auf eine oder mehrere
konkrete Tierrassen ( = Arten ) bezieht

* Teile des Genoms von Tieren, z.B. einzelne tierische Gene oder
Chromosomen

* Teile oder Produkte von Tieren, wenn sie nicht als zu einer bestimmten
Tierrasse gehorig beansprucht werden

* Auch dann, wenn die Erfindung eine bestimmte Verbesserung ohne
genetische Veranderung herbeifihrt

* Beispiele: Fleischqualitat, Fellfarbe, Ertragssteigerung

* Rassen- ( = arten-) libergreifende Tiergruppen bzw. hohere
taxonomische Einheiten
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§ 4 PatG: Erfinderische Ta Westfalendy

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fur den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt. Geh6éren zum
Stand der Technik auch Unterlagen i.S.d.

§ 3 Abs.2 PatG (Neuheitsfiktion), so werden
diese bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht in Betracht gezogen.
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Beispiele WeStfaaa}féln%‘

Verbilligung

Vereinfachung
*Qualitatsverbesserung

«Zeit-, Material-, Kostenersparnis
Fehlerbeseitigung

*Weniger Ausschuss

*HOhere Ausbeute
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*Bessere Wartungsfreundlichkeit
 Erweiterungsfreiheit

»GroBere Effektivitat

« Automatisierung

»Katalytische Wirkung
*Synenergistischer Effekt

*Wertvolle oder Uberlegene Eigenschaften eines
Stoffes
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§ 3 PatG: Neuheit e U

*(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht
zum Stand der Technik gehort.

«Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse,
die vor dem fiur den Zeitrang der Anmeldung
mafBgeblichen Tag druckschriftliche oder
mundliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden sind.
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§ 3 PatG: Neuheit (Fiktio i iclenrdy

«(2) Als Stand der Technik gilt auch der
Inhalt folgender Patentanmeldungen mit
dlterem Zeitrang, die erst an oder nach
dem fur den Zeitrang der jlingeren
Anmeldung mafgeblichen Tag der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden

sind.
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Westfalen%g
Patent
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Westfalen
Paten%‘

Anspriiche:

1. Vorrichtung zum Laden- und Beschicken wvon Abféllen in einen
Abfalltransportbehilter mit einer Einflilléffnung, insbeson—
dere auf Fahrzeugen,
gekennzeichnet durch ein von der Ladeposition in die Beshil-
terbeschickungsposition um eine Achse (4) verschwenkbares
im wesentlichen zylindrisches Geh#use (5), sowie eine um
die gleiche Achse (4) wverschwenkbare Vorschub- und Verdich-

terwand (15).

2. Lade- und Beschickungsvorrichtumg nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dafi das Gehduse (5) in der Beschickungsposition die Ein-
fiill6ffnung (14) des Abfalltransportbehiilters (2) aufen-

randseitig dichtend umschliept.

3. Lade- und Beschickungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet,
dap die Vorschub- und Verdichterwand (15) als eine nach-

fidhrbare, der Krimmung der Zylinderwand des Gehduses (5)

folgende Schaufel (15,16) ausgebildet ist.
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Haupt- und Unteranspriiche ey

Hauptanspruch Nebenanspriiche

1. Vorrichtung zum..., 3. Vorrichtung zum...,
dadurch gekennzeichnet, dass... dadurch gekennzeichnet, dass...

Unteranspruch 4. Verfahren zur Herstellung von...
dadurch gekennzeichnet, dass...
2. Vorrichtung nach 1.,
dadurch gekennzeichnet, dass...
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Erzeugnis-/Vorrichtungspate e U

*Technische Lehre ist in einem bestimmten Produkt
verwirklicht

*Bezieht sich auf Gestaltung oder Konstruktion eines
Produktes

«Samtliche korperlichen, stofflichen und
funktionellen Merkmale beschreiben

*Zweckangaben moglich

Stoffpatent umfasst alle Verwendungen
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Erzeugnispatente Westfalen
encdy

* Tier- und Pflanzenpatente (EP 0488511)
* Transgene Pflanze und deren Samen mit rekombinanten DNA-
Sequenzen, die codieren fir:
* ein oder mehrere lytische Peptide,
e die kein Lysozym sind,
*in Verbindung mit
* einer oder mehreren Chitinasen und/oder
* einer oder mehreren beta-1,3-Glucanasen
*in einer synergistisch wirksamen Menge
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Erzeugnispatente Westfalen
lendy

*EP 0169672 , Harvard-Krebsmaus“

*Ein transgenisches nicht-humanes
Saugetier, dessen keim- und somatische
Zellen eine aktivierte Onkogensequenz als
Resultat einer chromosonalen Einbringung
in das Genom des Tieres ... enthalten,
worin das genannte Onkogen je nach Wahl

nach den Ansi rachen... definiert wird.
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_ Westfalen
Harvard - Krebsmaus Paten%s

Ein Tier nach Anspruch...,
*dadurch gekennzeichnet,
*dass es ein Nagetier ist.

*Eine Zelle, die von einer somatischen Zelle eines
transgenetischen nicht-humanen Saugetiers nach
Anspriichen ... definiert erhalten wurde.
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Erzeugnispatente Westfalen
lendy

*Mikroorganismen

*Haufig nicht ausreichend durch eine Formel,
Angabe von Parametern oder durch einen
,Product-by-process” — Anspruch eindeutig zu
charakterisieren

*Deshalb ausnahmsweise hinterlegbar
*( Regel 28, 28 a EPU )
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. . Westfal
Mikroorganismen § Paa'?éln?tss

*Hinterlegungsstelle und
Hinterlegungsbezeichnung

*In der Patentanmeldung anzugeben

*Falls nicht:
eunheilbarer Offenbarungsmangel
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Hinterlegung West£a§$§n$‘

* Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen (
DSMZ ), Braunschweig

*Bakterien, Pilze, Hefen
* Bakteriophagen, Plasmide

*|solierte DNA, menschliche, tierische und pflanzliche
Zellkulturen

* Pflanzenviren inclusive Hybridoma

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 241

241

. Westfal
Hinterlegung y Paategn%’

*Weltweit 31 Hinterlegungsstellen nach dem
Budapester Vertrag ( UPOV )

*USA, Kanada, Australien, Russland, China,
Japan, Europa
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DNA - Sequenzen WeStfvae}teenn%‘

*§ 53 PatAnmV

In einer Patentanmeldung mit Nukleotid- oder
Aminosauresequenzen sind sog.
Sequenzprotokolle anzugeben

*Diese sind nicht Gegenstand eines Anspruchs,
sondern ein letzter gesonderter Teil der
Beschreibung, in der die Sequenzen im Einzelnen
offenbart werden.
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Westfal
Verfahrenspatente eStPaaféln%‘

*Herstellungsverfahren

*Bsp.: Wahl bestimmter Ausgangsstoffe oder Art der
Einwirkung auf diese Stoffe

*Mechanische, physikalische, chemische und
biologische Vorgange, Bearbeitungen,
Verarbeitungen

°Innere, stoffliche Beschaffenheit oder aul3ere
Produktform betroffen
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Formgebungsverfahren i telendy

*Frasen
*Schmieden
*Lochen

* Auspressen
*Ziehen
*Stanzen
*Schweillen
*Sintern
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Westfalen
Verfahrenspatente paten%‘

* Arbeitsverfahren:

*Entscheidend ist nicht die Herstellung eines
bestimmten Produkts, sondern bestimmte Tatigkeit:

*Transportieren ( Fordern, Wenden )
*Registrieren ( Ordnen, Zahlen, Messen )

*Untersuchen, Analysieren, (Auf-)Reinigen, (Ab)-
Trennen, Proteinreinigung
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Aufreinigung Westf:)alfn;&‘
aten

* Mechanische Abtrennung
 Zentrifugation, Sedimentation, Filtration, Flotation
* Thermische Verfahren
* Verdampfen, Kristallisation, Destillation
* Elektrische Verfahren
* Elektrolyse
* Physiko-chemische Verfahren
* (De-)Polymerasation, Derivatisierung
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Verfahrenspatente Westfalen%g
Patent

*Wirkung erstreckt sich gemals § 9 Satz 2 Nr. 3
PatG auch auf die durch das Verfahren
unmittelbar hergestellten Erzeugnisse

*Beschrankter Produktschutz fir
verfahrensgemald hergestellte Produkte

*Keine Beschrankung auf bestimmte
Verwendung des Erzeugnisses
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Westfalen
Verwendungspatent falendy

* Geschutzt ist eine bestimmte (neue, unbekannte)
Verwendung eines an sich schon bekannten (oder
unbekannten) Stoffes oder Erzeugnisses ( Produkts )

*Zur Erreichung eines bestimmten Zustandes oder Zwecks
e Zweckbestimmung wesentlich

Zielgerichtetes, nicht zufalliges Erreichen des Ziels
entscheidend BGH, GRUR 1987, 794 - Antivirusmittel

*Bestimmt und begrenzt Schutzbereich
* BGH, GRUR 2006, 135 - Arzneimittelgebrauchsmuster
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Vi i Westfalen
Antivirusmittel Paten%s

* DE 1792282:
* ,Antivirusmittel,

* d.g, dass es 1-Aminoadamantan oder 1-Aminoadamantanhydrochlorid
enthalt”

* Arzt entdeckt, dass das Mittel auch mit Erfolg gegen Parkinson wirkt

* Beklagte bringt ,PK-Merz“ mit Wirkstoff 1-Aminoadamantasulfat mit
medizinischer Indikation ,,Parkinsionismus” heraus

* Patentverletzung?
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Antivirusmittel Westfalen%‘
Patent

* OLG Diisseldorf:

* Sachpatent gewahrt Schutz fir alle Arzneimittel mit geschiitztem Wirkstoff, die
auch antivirale Wirkung haben

* Ausreichend, dass antivirale Wirkung einer der Vorzige ist
* Sachanspruch beschrankt Mittel nicht auf Antivirusmittel

* BGHv. 16.06.1987, X ZR 51/86
* Umfassender Schutz nur,
* wenn chemischer Stoff oder sein Herstellungsverfahren geschiitzt ware,

oder
* wenn 1-Aminoadamantan(-hydrochlorid)-Arzneimittel als solches geschiitzt
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Antivirusmittel Westfalen%g
Patent

* Geschitzt ist laut Bezeichnung, Beschreibung und Sachanspruch aber (nur) ein
Antivirusmittel

* Aufgabe (Problem): Prophylaxe / Therapie von Viruserkrankungen

* Keine Bereitstellung eines neuen Stoffes, sondern Angabe des bekannten Stoffes
als Pharmazeutikum gegen Viruserkrankungen

* Daher nur zweckgebundener, und kein absoluter Stoffschutz

* Nur der Patentanspruch, nicht die allgemeine Beschreibung ( in der steht, dass
,uberraschender Weise” pharmakologische Wirkung herausgefunden wurde ) ist
entscheidend

* Kein allgemeiner Schutz fur Arzneimittel mit an sich bekanntem Wirkstoff
beantragt und erhalten, sondern nur Schutz fiir ein Antivirusmittel
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Vi i Westfalen
Antivirusmittel Paten??,‘

* ,Zweckgebundener Stoffschutz” enthalt finales Element

* d.h. bestimmte Zweckverwirklichung
* Wesentlicher Bestandteil der geschiitzten Erfindung

* Wird dieser Zweck weder angestrebt noch zielgerichtet erreicht, sondern ein
anderer Zweck verwirklicht, fehlt es an einer patentgemalien Benutzung

* ,PK-Merz“ allein fur Parkinson-Behandlung hergerichtet; Untergang von
Nervenzellen in bestimmten Gehirnregionen hat mit einer Virusinfektion nichts
zu tun ( aufer vielleicht bei einem ehemaligen amerikanischen Prdsidenten )

* Verabreichung von , PK-Merz“ dient bei Anlegung eines praktisch-verniinftigen
Malstabs nicht der Behandlung einer Virusinfektion und verfehlt den Zweck des

Klagepatents
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Antivirusmittel Westfalen%g
Patent

* Fasst man den zweckgebundenen Arzneimittelanspruch als
Verwendungsanspruch auf, andert sich nichts

* Gegenstand des Verwendungsanspruchs ist nicht der an sich bekannte Stoff,
sondern allein dessen Verwendung zur Behandlung einer bestimmten Krankheit

» Zweckbestimmung steht im Vordergrund
* Beklagte hat von diesem Schutzgegenstand keinen Gebrauch gemacht

* Dosierung, Formulierung, Konfektionierung und gebrauchsfertige Verpackung
sind allein auf Parkinson-Mittel ausgerichtet

* Patenterteilung nicht von der Bereitstellung als Arzneimittel, sondern Auffindung
einer bestimmten therapeutischen Wirkung getragen

* Beklagte hat ,,PK-Merz“weder hierfiir sinnfallig hergerichtet noch zubereitet
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Westfalen
Verwendungspatent falendy

*\Verboten, einen ( an sich bekannten ) Gegenstand
oder Stoff zu dem bestimmten, patentgeschutzten
Zweck sinnfallig herzurichten.

«/.B. durch Aufnahme eines ausdrtcklichen
Verwendungshinweises auf dem Gegenstand oder
seiner Verpackung oder der Packungsbeilage
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Westfalen%g
Patent
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Westfalen
Paten7t$‘
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Bei Erkiiltung, grl Ien Infekten,
Schmerzen ui

10 Brausetabletten mit Vitamin C
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Aufrechterhaltung WeStf:a;}teglnﬁts‘

e Jahrliche Zahlung von Aufrechterhaltungsgebuthren ab
dem 3. Jahr nach Patentanmeldung

* H6he progressiv:
e 3. Jahr: 70,-- EURO
«20. Jahr: 1.940,-- EURO

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 258
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Resultate in allen Kategorien
858 Artikel gefunden fur korkenzieher
Website: eBay Deutschland

Patent erloschen

12.01.2021

Westfalen
Paten%‘

~

In Meine Suche aufhehrmen

Alle Artikel suchen, die nach Deutschland verschickt werden

Sartiert nach Artikeln: bald zuerst | neu eingestel It | niedrigste Betrage zuerst | hiichste Betrage zuerst
i Preis Gehote Verbleibende
Zeit
EUR 1,00 11 85td 48Min
EUR 12,00 5okt Katen 985td 01Min
-~ Super Geschenbeetall Feorkenzicher GVP229 Eur R 11,90 2 105td 461in
E aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Heban Sis Inren Adi A [
Bild Artikelbezeichnung P Geb: Verbleibende
Zeit
—=  PROFI Korkenricher Metall Edition IETT OVP 229 EUR 10,00 2 75t 011in
Desien Eorkenzicher Metall Edition OVE 229 - cHF 35,50 7 75td 011
Profi Eorkensieher Corkarew OVE 189 7 cHF 30,50 n Fatd 01Mn
PROFI Korkenzicher METATL EDITION NEU OVP 220 EUR 1,50 2 7Std 011Min

» Deutsches Patent

* Europadische Patentanmeldung

« Internationale (PCT-)
Anmeldung

« (Patent Cooperation Treaty)

259

Westfalen%g
Patent

* Technisches Gebiet

* Neuheit

« Erfinderische Tatigkeit
« Gewerblich anwendbar

« Erfindung

Maximale Laufzeit:
20 Jahre
(ab Erstanmeldung)
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Erganzendes Schutzzertifikat Westfalen~dg

e Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel

*\Voraussetzung: AM-rechtliches
Zulassungsverfahren mehr als 10 Jahre

*Fir jedes Jahr ab dem 6. Jahr ein Jahr
Verlangerung, d.h. max. 5 Jahre

*Bezieht sich nur auf erstmalig genehmigte

Verwendung, also enger als Patent
Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 261
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Ergénzendes Schutzzertifikat Westfalen -3y

 Arzneimittel und Pflanzenschutzmittel
« SPC (Supplementary Protection Certificate)

«Voraussetzung: AM-rechtliches Zulassungsverfahren (z.B.
klinische Studien) mehr als 10 Jahre

* Flr jedes Jahr ab dem 6. Jahr ein Jahr Verlangerung, d.h.
max. 5 Jahre

* Bezieht sich nur auf erstmalig genehmigte Verwendung,
also enger als Patent
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Erganzendes Schutzzertifikat Westgagteenn%‘

* VO 469/2009 fur Arzneimittel
* VO 1610/96 fir Pflanzenschutzmittel

* Verlangerungsdauer richtet sich nach der Dauer des genehmigungsverfahren
zwischen Patentanmeldung und erstmaliger Genehmigung bzw. Zulassung (EMA)

* Regelmalige Dauer 9-10 Jahre; abzliglich 5 Jahren
* Insgesamt hochstens 5 Jahre

* Siehe auch § 16 a PatG

* Eintragung ins Patentregister, § 30 PatG

* Lizenzen moglich

* Verbotsrecht, § 9 PatG
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Westfalen%g
Patent

* Patentanmeldung frih erforderlich ( Markush-Formeln = verallgemeinerte
Strukturformeln — Ersetzen konkreter — aber nicht entscheidender Bestandteile —
durch generische Angaben wie ,R“ fiir organische Reste )

irkstoffentwicklung sehr teuer (' ca. 800 Mio EUR )

* Patentanmeldungen mit ,Markush-Formeln“ stellen StdT fiir jlingere
Patentanmeldungen dar

* Nach friherer Rechtsprechung wurden alle darunter fallenden
Einzelverbindungen neuheitsschadlich vorweggenommen

* MalBgeblich, welche Einzelverbindungen durch weitergehende Informationen
individualisiert und dem Fachmann ,,in die Hand“ gegeben wurden

* Neue Rechtsprechung erkennt Auswahlerfindungen bezliglich der Neuheit an
* BGH, GRUR 2009, 382 — Olanzanpin; EPA-Priifungs-RilLi C.IV.9.8
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Schutzzertifikat Westfalen7$‘

Patent

*Mehrere Zertifikate ( mit unterschiedlichen
Laufzeiten ) moglich, wenn in den
Schutzbereich des Grundpatents mehrere
erstmalig genehmigte Erzeugnisse fallen
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Westfalen
Européisches Patent Patenw&s

*Einheitliches Erteilungs- * Zerfallt nach Erteilung in
und Einspruchsverfahren einzelne, nationale Patente
vor dem Europaischen * Muss in die jeweilige
Patentamt (EPA) Landessprache Ubersetzt

e ,Blindelpatent” werden

* Benotigt nationale Vertreter in
jedem Land

* Getrennte Verletzungs- u.
Nichtigkeitsverfahren

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 266

266

133



Europaisches Patent

*EPO = Europaische Patent Organisation

12.01.2021

Westfalen
Paten%‘

*EPU = Européisches Patent Ubereinkommen

*EPA = Europaisches Patentamt

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de

Tromas weine, wnwesisenprencde
EPU - Mitglieder

* Deutschland

*Frankreich, San Marino,

*Grol3britannien, Irland, Island

*Benelux, Italien, Spanien, Portugal
*Danemark, Schweden, Finnland, Norwegen
*Estland, Lettland, Litauen, Polen
«Osterreich, Schweiz, Liechtenstein, Monaco

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Westfalen%g
Patent

268

134



12.01.2021

Weitere EPU - Mitgliedslande Westfalen7$‘

Patent

*Griechenland, Zypern, Tlrkei
*Albanien, Bulgarien, Rumanien,

*Slowakei, Tschechische Republik, Slowenien,
Serbien, Mazedonien, Kroatien
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Europaisches Patent Westfalen%g
Patent

*Neuheit
*Erfinderische Tatigkeit
* Gewerbliche Anwendbarkeit

*Neuheitsschadlich: Inhalt adlterer europaischer
Patentanmeldungen fiir die Lander, fir die die EP-
Anmeldung gilt
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«Zustandig fur Europaische Patentanmeldungen

*Benennung aller Staaten, fir die Schutz
begehrt wird

eZentrales Prifungs- und Erteilungsverfahren
nach vorangegangener Recherche

*Prufungsantrag innerhalb 6 Monaten
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Westfalen%g
Patent

*Prifungsabteilungen

*3 sachkundige Mitglieder

*Erteilung oder Ablehnung

*Ergebnis: Bindelpatent
*Validierung in den einzelnen Staaten
*Ubersetzung in andere Sprachen
*Zahlung von Benennungsgeblhren
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Westfal
europiisches Parent iy
*Durchfihrung des Erteilungsverfahrens in

einer von drei Amtssprachen, vom Anmelder
ausgewahlt

*Deutsch, Englisch oder Franzosisch
*Verdffentlichung durch Offenlegungsschrift

*Erteiltes Patent: Anspriche zusatzlich in den
beiden anderen Amtssprachen
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*Nach Erteilung: 9—monatige Einspruchsfrist
*Einspruchsgebuhr
*Einspruchsabteilung entscheidet

*Regelmallig mindliche Verhandlung

*Ergebnis: Zurlickweisung des Einspruchs,
Einschrankung oder Widerruf des Patents
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B ey

*Beschwerde gegen Entscheidungen der
Einspruchsabteilungen

*Beschwerdefrist: 2 Monate

*Beschwerdekammern:

eJuristische, technische, Disziplinar- und GroRe
Beschwerdekammer:

*7 Mitglieder, davon 5 Juristen und 2 Techniker

275

Westfalen%g
Patent

*Nach dem jeweiligen national-staatlichen
Recht

*Nicht fristgebunden
*Nur fur das jeweilige Territorium

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 276

276

138



12.01.2021

Europaischer Erfinderpreis Westfal
p p E° Paa’?gln%‘

Patentrecht Westfalen%g

Patent

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 277
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1. Nationale Patente
2. Europaische Patente
3. Internationale (PCT-)Anmeldung

4. Europaisches Patent mit einheitlicher
Wirkung
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In spe: EU-Patent Westfalen
lendy

*Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung
eZustandig: EPA
*Antrag nach Patenterteilung, dem Patent

einheitliche Wirkung fir die Hoheitsgebiete der
teilnehmenden 25 Staaten zu verleihen

*Sprachen: Englisch, Deutsch, Franzosisch

279
Patentrecht Westfalen%g
Patent

* Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung ( ,Einheitspatent”)
* Einheitliches Europaisches Patentgericht (EPG)

* 1. Zivilgericht fur ganz Europa!

* Zwei Instanzen

* Lokal-, Regional- und Zentralkammern

* Dusseldorf, Mannheim, Hamburg und Munchen (DE)

* Einheitliche Standards, Rechtsprechung und Verfahren

* Bisher: Europaisches Patent muss in jedem Land einzeln
durchgesetzt (und angefochten) werden
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Einheitspatent Westfalenrdy

Patent

1. Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung
(,,Einheitspatent)
2. Europaisches Patent (,,Blindelpatent”)
* 38 EPU-Staaten
*28 (27) EU — Staaten
* 25 (24) EPGU — Staaten ( ohne ES, PL, KR )
* Bisher 10 Ratifizierungen (DE, UK, IT fehlen )

3. Nationale Patente (DE, FR, UK, BE, NL, LX, IT, ES, usw.)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 281
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Einheitspatent Westfalenrd

Patent

* Art. 142 (1) EPU

* Eine Gruppe von Vertragsstaaten, die in einem besonderen Ubereinkommen
bestimmt hat, dass die flir diese Staaten erteilten europdischen Patente fir die
Gesamtheit ihrer Hoheitsgebiete einheitlich sind, kann vorsehen, dass
europaische Patente nur fiir alle diese Staaten gemeinsam erteilt werden kdnnen.

* EU Verordnung 1257/2012 (EPV) schafft Einheitspatent unter EPU
* EU Verordnung 1260/2012 ( EPVU) — Sprachenregelung

* EU Beschluss 2011/167/EU — verstarkte Zusammenarbeit

* Nicht zwingend, sondern optional
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Einheitspatent Westfalenrdy

Patent

*Einheitliche Wirkung in allen Mitgliedsstaaten

*Einheitliche Durchsetzung
*Einheitliche Ubertragung ( Teillizenzen méglich )
*Einheitliche Vernichtung ( ,,Zentralangriff)

* AusschlieBliche Zustandigkeit beim Einheitlichen
Patentgericht (EPG)

283
Einheitspatent / Gericht Westfalen
p / Paten?tss

e Zentralkammer

* 3 Richter
« 2 Juristen verschiedener Staaten
* 1 technischer Richter

» Berufungsgericht

* 5 Richter
3 Juristen aus verschiedenen Staaten
» 2 technische Richter
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Einheitliches Patentgericht Westfalen-dy

Patent

« Zustandigkeit

 Zentralkammer fur alle Streitigkeiten
* Verletzungklage
* Feststellung der Nichtverletzung
* Nichtigkeitsklage
* Lokal-/Regionalkammern
* Nur Verletzungsklage und ggfs. Widerklage auf Nichtigkeit
 Kann Nichtigkeitsklage an Zentralkammer abgeben
* Folge: Aussetzung ( wie in DE )
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Einheitliches Patentgericht West{aaalféln;&g

* Luxemburg: Berufungsgericht

* Paris: Zentralkammer
* Miinchen und London: Abteilungen

*Diisseldorf, Mannheim, Hamburg und Munchen: 4 Lokal-
und Regionalkammern

*Inkrafttreten: 2021/2022 (urspriinglich 2017 geplant)

286
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Einheitspatent Westfalenrdy

Patent

* Von 2.000 Patentverfahren finden ca. 1.000 in Deutschland statt, davon die
Halfte in Disseldorf

* EPG sollte schon ab Dezember 2017 arbeiten; jetzt wahrscheinlich 2022
* Verfahrensordnung erst im Jahr 2021

* Sprachregime (Zentralkammer: Sprache des Patents)

* Berufung: Sprache der |. Instanz

* ZPO-Orientierung?

* Beweisfliihrung?

* FR: staatliche Stellen missen Beweise gesichert haben

* DE: substantiiertes Bestreiten notwendig
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Einheitspatent Westfalenrd

Patent

*Art. 74 (1) EPGU

*Berufung im Verletzungsverfahren entfaltet keine
aufschiebende Wirkung, sofern nicht das
Berufungsgericht etwas anderes beschliel3t

«Art. 74 (2) EPGU

*Berufung im Nichtigkeitsverfahren hat stets
aufschiebende Wirkung

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 288
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Einheitspatent Westfalenrdy

Patent

* Kosten und Gebulhren:

* Deckelung der erstattungsfahigen Gebuhren

* Variabel nach Billigkeitserwagungen

* Verfahrenskosten ahnlich wie in Deutschland
*7.B.112.000,-- EUR bei Streitwert zwischen 0,5 — 1 Mio EUR
* 60% Ermaligung fur kleine Unternehmen

* Weniger als 50 Mitarbeiter und weniger als 10 Mio Umsatz
* Keine Opt-out-Gebihr geplant
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Einheitspatent / Opt-out Westfalen-d

*Art. 83 (1) EPGU

«W3hrend einer Ubergangszeit von 7 Jahren ..
konnen Klagen wegen Verletzung bzw. auf
Nichtigerklarung eines Europaischen Patents ...
weiterhin bei nationalen Gerichten ...erhoben
werden

- Ubergangszeit um bis zu 7 Jahre verlangerbar
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Einheitspatent / Opt-out Westfalenrdy

Patent

* Art. 83 (2) EPGU

* Ist noch keine Klage vor dem Gericht erhoben worden, so kann
ein Inhaber oder Anmelder eines europaischen Patents ... Die
ausschlieBliche Zustandigkeit des Gerichts ausschlieBen. Zu
diesem Zweck muss er der Kanzlei spatestens einen Monat vor
Ablauf der Ubergangszeit eine Mitteilung Uber die
Inanspruchnahme dieser Ausnahmeregelung zukommen lassen.
Die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung wird mit der
Eintragung der entsprechenden Mitteilung in das Register
wirksam.

* Opt-out vor Inkrafttreten moglich
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Einheitspatent / Opt-in Westfalen-d

*Opt-in ist (einmal) nach Opt-out mdglich
*Sofern noch keine Klage anhangig
 Antrag auf Einheitspatent an das EPA

*Bis 1 Monat nach Veréffentlichung des Europaischen
Patents

* Analog zur Validierungsentscheidung
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Einheitspatent Westfalenrdy

Patent

* Ubergangsfrist ( 7 Jahre ): ,,Opt-out”

* Formelle Meldung bei der Gerichtskanzlei des EPG notwendig,
bevor Patentverfahren begonnen hat

e ,Sunrise-Period” ( ab 2021 ) nutzen

* Sonst Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer maoglich
* Brexit-Folgen?

* UK hat am 26.04.2018 ratifiziert!

* Nutzen ohne UK fraglich
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Vor- und Nachteile Westfalen%g
Patent

* Validierungen entfallen * Keine komplette EU-Abdeckung
* Ab 4 Landern preiswerter * (ohne Spanien, Polen, Kroatien )
» Zentrale Verwaltung * Bis 3 Lander teurer

* Zentrale Durchsetzung * Keine selektive Aufgabe

* Zentralangriff, auch aus adlteren

« Sachkundiges Gericht nationalen Rechten

* Kurze Fristen * Neues Europadisches Patentgericht

* Einheitliche Sprache * Keine BGH-Rechtsprechung
* Technische Richter
* EDV-basiert
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Einheitspatent Westfalenrdy

Patent

* Handlungsoptionen:

* Opt-out flr bestehende Europaische Patente prifen
» Sehr wichtige Patente vor Zentralangriff schiitzen

» Starke Patente fur Zentralangriff vorsehen

* EU-Einheitspatent testen

* Nationale Patente starken

» Gebrauchsmuster anmelden

« Zusatzliche Lander abdecken

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 295

295

PCT - Anmeldung West{aaalféln%g

* (eine einzige ) internationale Anmeldung hat
Wirkung wie nationale Anmeldungen in allen
benannten Vertragsstaaten

*International zustandige Patentamter:
*EPA,

*USA

*Japan
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Westfalen
WIPO Paten%‘

*Weltorganisation fur geistiges Eigentum
*World Intellectual Property Organization (WIPO)

*Organisation Mondiale de |a Proprieté
Intellectuelle ( OMPI)
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PCT - Anmeldung WeSt{Daalféln%‘

*Nach internationaler Veroffentlichung:

1. Erteilungsverfahren vor den einzelnen nationalen
Patentamtern

( z.B. USA, Japan, China, aber auch EPA ); oder

2. Internationale vorlaufige Priifung bis zum Ablauf
von 19 Monaten nach Anmeldung: Verlangerung
der internationale Phase auf maximal 30 Monate
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PCT - Anmeldung Westf__)ag%ln%‘

*Ergebnis des Prifungsverfahrens:
*Internationaler vorlaufiger Prifungsbericht

*Wird an die einzelnen Patentamter
weitergegeben und nicht verdéffentlicht

*Gutachten uber Patentfahigkeit
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PCT - Anmeldung West%aalféln%g

*Spatestens nach Ablauf der 2. PCT-Phase
( 30 — Monate ab Prioritatsdatum )

muss Anmeldung in den gewunschten Landern
weiterverfolgt werden

*Auch als Europaische Patentanmeldung
( sog. ,, Euro-PCT-Anmeldung” ) bei EPA
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Patent = Verbotsrecht Westfalen%‘
Patent

- PatentgemaBes Erzeugnis - PatentgemaBes Verfahren
« Herstellen « Anwenden
* Anbieten « Zur Anwendung anbieten

* In Verkehr bringen
» Gebrauchen

« Zu den genannten Zwecken
einfihren oder besitzen

« Unmittelbar hergestelltes
Erzeugnis anbieten, in
Verkehr bringen,
gebrauchen, einflihren
oder besitzen
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AdLi Westfalen
Aquivalenz falenrdy

Patentverletzung liegt nicht nur bei einer
Benutzung mit den im Patent beschriebenen
Elementen vor, sondern auch auch bei deren
Abwandlung, soweit die benutzten Elemente
mit den beschriebenen gleichwertig sind
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AqLli Westfalen
Aquivalenz falendy

Der Schutz erstreckt sich auch auf solche
Abwandlungen, bei denen

1. die abweichenden Mittel die gleiche Wirkung wie
die beschriebenen haben (Gleichwirkung)

2. diese Eignung als Ersatz fir den Fachmann
auffindbar ist, ohne dass dieser dabei erfinderisch
tatig werden muss ( Auffindbarkeit)
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Aquivalenz Westfalen
ey

3. es sich bei der abgewandelten Form bei
wertender Betrachtung noch um die gleiche
Losung handelt, wie sie der patentgemalden
Lehre zugrunde liegt (Gleichwertigkeit)
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Adui ' L Westfalen
Aquivalenz beim 3D-Druck Paten??,‘

1. Besitzt das Ersatzmaterial mit Blick auf das
Endprodukt die gleiche Wirkung, z.B. bei Prothesen,
Knochenimplantaten oder Zahnersatz, die gleichen
medizinischen Eigenschaften und dieselbe
Festigkeit?

2. Konnte das Ersatzmaterial von einem Fachmann
mit durchschnittlichen Fahigkeiten ohne
erfinderische Tatigkeit aufgefunden werden?

305
Adui ' L Westfalen
Aquivalenz beim 3D-Druck Paten%s

3. Stellt sich das fertige Produkt deshalb noch als
Verwirklichung der patentgemalen Lehre dar?

Das ist nicht der Fall, wenn die Vorrichtung tUber eine
additive Neukonstruktion so verandert wird, dass nicht
mehr von dem durch das Patent geschitzten Losungsweg
Gebrauch gemacht wird

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 306

306

153



12.01.2021

Aquivalenz beim 3D-Druck ol

*Die Neukonstruktion darf sich nicht mehr als eine
andersartige Verwirklichung der patentgeschutzten
Lehre darstellen.

*Eine aquivalente Benutzung liegt vor, wenn der
Schopfer der Alternativlésung auf der
erfinderischen Leistung des Ursprungserfinders
aufbaut und sich diese zunutze macht.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 307

307

AL Westfalen
Aquivalenz Paten%‘

Selbst wenn die Alternativiosung selbst eine
schutzwiurdige Erfindung darstellt, ist der
ursprungliche Erfinder an den Gewinnen der darauf
aufbauenden weiteren und von ihr abhangigen
Erfindung zu beteiligen

BGH, GRUR 1999, 977, 981 - Rdumschild
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Verbot der mittelbaren Be Westfalendy

«Mittel anbieten oder liefern, wenn diese
offensichtlich dazu geeignet oder bestimmt
sind, fur die Benutzung der Erfindung
verwendet zu werden

Allgemein im Handel erhaltliche Erzeugnisse
sind frei, es sei denn, der Belieferte wird
bewusst veranlasst, entgegen §9 S.2 PatG zu
handeln
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Beschrankungen Westfalend

*Handlungen im Privatbereich zu nicht-gewerblichen
Zwecken

*Handlungen zu Versuchszwecken

«Unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in
Apotheken aufgrund arztlichen Rezepts
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Beschrankungen Westfalen~dg

*Nutzung biologischen Materials zum Zwecke
der Zichtung, Entdeckung und Entwicklung
einer neuen Pflanzensorte

*Studien und Versuche zur Erlangung einer
arzneimittel-rechtlichen Zulassung
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Vorbenutzungsrecht Westfalend

*Die Wirkung des Patents tritt gegen denjenigen
nicht ein,

der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland
die Erfindung in Benutzung genommen hat,
oder

die dazu erforderlichen Veranstaltungen
getroffen hatte
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Vorbenutzungsrecht fiestialen dy

*Der Vorbenutzer ist befugt, die Erfindung flr
die BedUlrfnisse seines eigenen Betriebes in
eigenen oder fremden Werkstatten
auszunutzen

Die Befugnis kann nur zusammen mit dem
Betrieb vererbt oder verauBert werden.
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Grenzen des Vorbenutzungsre Westfalen%g
Patent

*BGH, Urt. V. 14.05.2019, X ZR 95/18 —Schutzverkleidung
ftir Kugelradome; GRUR 2019, 1171 ff.

*\Vorbenutzungsrecht auch flir modifizierte/verbesserte
Ausfuhrungsform?

* Modifikation =selbstverstandliche Abwandlung?

e Hersteller von Einzelteilen darf auch Verfahren zum
Zusammenbau einer Gesamtvorrichtung durch Lieferung
an Dritten benutzen
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Rechtsiibergang i olendy

a) Das Recht auf das Patent
b) Der Anspruch auf Erteilung des Patents
c) Das Recht aus dem Patent
«gehen auf die Erben Gber
-kdnnen auf andere Ubertragen werden
*beschrankt oder unbeschrankt
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' Westfal
Lizenzen es Paagln%s

* Patentrechte
* (ganz oder teilweise)

» Gegenstand von:

« ausschlieBlichen oder

« nicht-ausschlieBlichen Lizenzen
o fUr den ganzen oder

«einen Teil des Geltungsbereichs
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Sukzessionsschutz Westfalen%‘
Patent

Ein Rechtsubergang oder die
Lizenzerteilung berthrt nicht Lizenzen,
die Dritten zuvor erteilt worden sind
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Schutzbereich Westfbaalteéln%s

« Der Schutzbereich des » Die Beschreibung und
Patents und der die Zeichnungen sind
Patentanmeldung wird jedoch zur Auslegung
durch den Inhalt der der Patentansprtiche

Patentanspriiche bestimmt.  heranzuziehen.
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Patentverletzung Westf__)ag%ln%‘

 Unterlassung
» Schadensersatz

« Entschadigung
* Bei leichter Fahrlassigkeit
* Bei Herstellungsverfahren:

« Beweiserleichterung fur Herstellung nach patentiertem
Verfahren

« Wahrung der Betriebsgeheimnisse
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Unterlassung Westfbaa}tegln%s

*Mit dem Unterlassungsanspruch wird der
verurteilte Patentverletzer verpflichtet, die
beanstandeten Handlungen zuklinftig zu
unterlassen;

*Bei einem VerstoR gegen das Verbot drohen
Ordnungsgeld bis zu 250.000,-- EUR oder
Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, § 890 ZPO
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Patentverletzung Westf__}al;en%‘
aten

*Zustandig sind die Zivilgerichte, § 143 Abs.1 und 2
PatG:

eLandgericht ( Dusseldorf fiir ganz NRW )
*Oberlandesgericht ( Berufung ), Diisseldorf (NRW)
*Bundesgerichtshof ( Revision ), Karlsruhe
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Westfalen
Schadensersatz Paten,e[s‘

Drei alternative Berechnungsmethoden:

1. Entgangener Gewinn

2. Herausgabe des Verletzergewinns
Zur Vorbereitung:
Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung

3. Fiktive, angemessene Lizenzgebuhr
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Schadensersatz Westfalen7$‘
Patent

Drei verschiedene Berechnungsmethoden
(nach Wahl des Verletzten = Patentinhabers)

1. Ersatz des entgangenen Gewinns
2. Zahlung fiktiver Lizenzgebuhr ( , Lizenzanalogie®)
3. Herausgabe des Verletzergewinns
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Ruckruf Westfalen
| Ruckuf flencdy

*Riickruf verletzender Waren

*Entfernung aus den Vertriebswegen

*\erschwinden aus allen Absatzkanalen
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Auskunft WeStfaae}teenn%‘

«Anspruch auf unverzugliche Auskunft Gber
Herkunft und Vertriebsweg des benutzten
Erzeugnisses

*Angaben uber Hersteller, Lieferanten, andere
Vorbesitzer, gewerblichen Abnehmer oder
Auftraggeber

*Menge der hergestellten, ausgelieferten,
erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse
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Rechnungslegun Westfalen
encdy

*Bezugs- und Vertriebswege

*Umsatze, Gewinne, Kosten

*Kontrollbelege
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Vernichtung West£a1$n$‘
aten

*Vernichtung verletzender Waren auf Kosten
des Nachahmers,

eauch soweit in den Vertriebskanalen

*Vernichtung von Herstellungsvorrichtungen,

*soweit vorwiegend zum Herstellen der
Nachahmungen verwendet

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Vernichtung Westfalen g

» Anspruch auf Vernichtung  « Anspruch auf
patentverletzender Vernichtung der zur

Erzeugnisse widerrechtlichen

« Ausnahme: Herstellung
- UnverhéltnismaBig bestimmten oder
- Rechtsverletzender benutzten

Zustand kann auf andere  Vorrichtungen
Weise beseitigt werden
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Enforcement-Richtlinie

* Durchsetzung von:
* Patenten + Gebrauchsmustern
* Marken
* Designs
* Urheberrechten
* Wettbewerblicher Leistungsschutz

* Sicherung von Beweismitteln

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de

329
Beweismittel

*Rechtsinhaber legt alle ihm verflgbaren

Beweismittel dem Gericht vor,

12.01.2021

Westfalen
Paten%‘

329

Westfalen%g
Patent

*bezeichnet genau Beweismittel des Gegners,
*legt dar, dass Gegner liber Beweismittel verfugt,

*deren Vorlage keine vorrangigen

Geheimhaltungsinteressen verletzt.
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i i Westfalen
Beweismittel Paten%‘

*Bankbelege
*Finanzbelege
*Handelsbelege

*die den Umfang der Verletzungs-handlungen
aufklaren und die Bezugs- und Vertriebswege
offenbaren
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Einstweilige Verfligung Westfalend

In Fallen offensichtlicher Rechtsverletzung kann
Verpflichtung zur Auskunftserteilung im Wege
der einstweiligen Verfugung durchgesetzt
werden.

*Andernfalls: Hauptsacheklage auf
Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung,
Schadensersatz

«Kostenerstattung durch Verletzer
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Sicherungsmalsnahmen Westfalems‘
Patent

*Beschlagnahme oder Herausgabe von Waren, bei
denen Verdacht einer Schutzrechtsverletzung
besteht

*beim unmittelbaren Verletzer und bei
Mittelsmannern

*Beschlagnahme von Bankkonten und
Vermogensgegenstanden

*Schadensersatz bei Rechtswidrigkeit
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Westfalen
ZOLL Paten?tss

*Grenzbeschlagnahme

*bei Ein- und Ausfuhr
eauf Messen und Ausstellungen
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Urteilsveroffentlichung West{:)aé%ln%‘

*Bei Streit zwischen Originalhersteller und
Plagiator

*Zur Beseitigung fortwirkender Stérungen

eZur Abschreckung und Demonstration der
Verteidigungsbereitschaft
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Strafbarkeit e U

Bei vorsatzlicher Patentverletzung:

*Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren
Bei gewerbsmalligem Handeln:

*Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren
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Westfalen
Paten7t$‘

Abbildung 2
Patentanmeldungen 2012 nach Bundeslindern
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iorits Westfal
Prioritét ey

«Innere / AuBere Prioritat

* Innerhalb einer (nicht verlangerbaren) Frist von 12
Monaten ab Erstanmeldung ( Patent oder
Gebrauchsmuster )

« Einmaliges Prioritatsrecht

« Nur fur solche Merkmale der Anmeldung, die in den
friheren Anmeldeunterlagen deutlich offenbart sind
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Inanspruchnahmefrist i tolenady

e Die Prioritat kann nur innerhalb von 2 Monaten in
Anspruch genommen werden

« Innerhalb 2-Monatsfrist sind Zeit und Land der friheren
Auslandsanmeldung anzugeben

« Ist die friihere Inlandsanmeldung (Patent) noch beim
DPMA anhangig, gilt sie mit Prioritatserklarung als
zurlickgenommen
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I Westfal
Einspruch estfalenady

Das Patent wird widerrufen, wenn

1. Gegenstand des Patents nicht patentfahig

« 2. Patent die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie
ausfiihren kann

3. Gegenstand des Patents Uber den Inhalt der
Anmeldung hinausgeht
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Einspruch Westfalen~dg

4, Widerrechtliche Entnahme, wenn

 der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen,
Zeichnungen, Modellen, Geratschaften oder Einrichtungen
eines anderen oder einem von diesem angewendeten
Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen ist.
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Aufrechterhaltung/Widerru Westfalend

« Patentabteilung entscheidet durch Beschluss, ob und in
welchem Umfang das Patent aufrecht erhalten oder
widerrufen wird

Verfahren wird von Amts wegen auch bei
Einspruchsriicknahme fortgesetzt
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Aufrechterhaltung/Widerru Westfalendy

*Wird das Patent widerrufen oder nur beschrankt
aufrecht erhalten, so wird dies im Patentblatt
veroffentlicht.

*Wird das Patent beschrankt aufrecht erhalten, so ist
die Patentschrift entsprechend zu andern. Die
Anderung der Patentschrift ist zu verdffentlichen.
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Einspruchsfristen Westfalen~d

« Deutschland / DPMA: 9 Monate

« Europa / EPA: 9 Monate

nach Verdffentlichung der Patenterteilung

» Widerrufsgrund muss vorliegen
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Beschwerde Westfalenrdy

*Gegen die Beschllsse der Prufungsstellen und
Patentabteilungen findet die Beschwerde statt.

*Die Beschwerde ist binnen eines Monats
schriftlich beim DPMA einzulegen.

*Wird der Beschwerde nicht abgehoilfen, ist sie
vor Ablauf von 3 Monaten ohne sachliche
Stellungnahme dem BPatG vorzulegen.
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Nichtigkeitsklage WeStfaaa}teéln%‘

* Gegen Patenterteilung ist unbefristet Klage vor dem
Bundespatentgericht moglich
(Amtsermittlungsgrundsatz)

*Gegen das Urteil ist Berufung zum Bundesgerichtshof
moglich

*Nichtigkeitsklage und Verletzungsprozess sind
unabhangig voneinander (Trennungsprinzip)
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Bundespatentgericht Westfalen~d

Uber Beschwerden gegen Beschlisse der
Prufungsstellen oder Patentabteilung des
DPMA sowie bei Klagen auf Erklarung der
Nichtigkeit oder Zuriicknahme von
Patenten und auf Erteilung von
Zwangslizenzen entscheidet das BPatG.
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Bundespatentgericht e thelen gy

«Sitz: Mlnchen

«Status: selbststandiges und unabhangiges
Bundesgericht
*Organe:
*Prasident
Vorsitzende Richter
«Weitere Richter
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Qualifikationen ey

I. Rechtskundige Mitglieder
« Befahigung zum Richteramt
1. und 2. juristisches Staatsexamen

II. Technische Mitglieder
« Staatlicher oder akademischer Abschluss
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Stoffe und Stoffgemische Westfalen g

*Urspriunglich keine Patente auf chemische
Stoffe und Arzneimittel

*Nur fir chemische Verfahren, die neue
chemische Erzeugnisse mit Uberraschenden
Auswirkungen oder Wirkungen
hervorbrachten

«= Stoffschutzverbot bis 1967
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Stoffschutz Westf__)ag?gn;&‘

* BGH, GRUR 1972, 541 — Imidazoline:

» Stoffschutz umfasst jeden gewerbsmaBigen Gebrauch
hinsichtlich aller Verwendungen

« Unabhangig davon, ob Erfinder samtliche
Verwendungsmoglichkeiten kannte

« Patentinhaber besitzt Monopol fur jede denkbare
gegenwartige und zukiinftige Einsatzmoglichkeit

- = absoluter Stoffschutz
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Erfinderische Tatigkeit? Westfalenrdy

1. Herstellungsmethode erfordert erfinderische Tatigkeit

2. Aufgefundene (und erst recht noch nicht gefundene)
Verwendungsmoglichkeiten sind tiberraschend und
deshalb als erfinderisch anzusehen.

3. Schutzumfang erstreckt sich auf alle (auch erst spater
aufgefundenen ) Zwecke
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i Westfal
NeUheIt eStPaa’?éln%‘

4. Stoffzusammensetzungen nur dann neu, wenn sie
Fachmann nicht analysiert und nicht ohne unzumutbaren
Aufwand reproduziert werden kénnen.

BGH, GRUR 2013, 51 (Rz. 14 ff) - Gelomyrtol

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 353
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Chemische Erfindungen Westfalen
Patent

* A stellt ohne grol3e Anstrengungen eine neue chemische
Substanz her. Sie kann Uberraschender Weise als besonders
geeigneter Farbstoff verwendet werden.

* B stellt spater ebenfalls Gberraschend fest, dass der Stoff auch
als Schmiermittel geeignet ist.

1. Kann A ein Patent erhalten?
2. Kann auch B ein Patent erhalten?
3. Welche Rechte stehen A zu?

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 354
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Erfindung oder Entdeckunc Westfalen~dy

« § 1 Abs. 3 Nr.1 PatG: Kein Patentschutz fir
Entdeckungen

« Auffinden naturlicher Wirkstoffe macht auch
Naturstoffe dem Menschen zur Verwendung
erstmalig zuganglich

« BPatG, GRUR 1978, 238 — Naturstoffe:

« Patent fur synthetisch hergestellten Stoff, der in der
Natur vorkommt, aber noch nicht bekannt oder
beschrieben ist ( Antanamid)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Patent

Entdeckung oder Erfindunc Westfalen~dy

« Entdecker wird zum Erfinder, wenn er eine
zweckgerichtete Anleitung zu technischem Handeln gibt.

« Synthetische Herstellung von Naturstoffen patentierbar,
wenn erstmals Anleitung zur Herstellung gegeben wird.

* Auch Isolierung patentierbar, wenn sie erstmalig erfolgt
oder eine unbekannte Erscheinungsform des Stoffs
hervorbringt

* BGH, GRUR 2016, 475 - Rezeptortyrosinkinase
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Entdeckung oder Erfindun oy

« Patentanspruch muss nicht die Angabe enthalten, dass
der neue Stoff isoliert oder durch ein technisches
Verfahren gewonnen wurde

« Dagegen bloBe Entdeckung, wenn Forscher nur einen
Hinweis auf die bisher unbekannte Existenz des
Naturstoffs gibt.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 357
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Schutzwirkungen Westfalend

« Absoluter Stoffschutz = weiter Schutzumfang

« Auch unvorhersehbare Einsatzmoglichkeiten
geschutzt

«Gefahr der Uberbelohnung, wenn nur
Uberraschender Effekt oder erfinderisches
Herstellungsverfahren erfunden wurden

* Gerechtfertigt nur, wenn unbekannter Stoff
erstmalig bereit gestellt wird ?
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Absoluter Stoffschutz Westfalen~dg

« Bereitstellung des Stoffes = objektive Bereicherung des
StdT

* Verbotsrecht korrespondiert damit, nicht mit konkreter
erfinderischer Tatigkeit

« Zahl neu aufgefundener (Natur-)Stoffe stark rlicklaufig
 Schaffung neuer Anreize erforderlich
* Ausgleich: Verwendungspatent
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Verwendungspatent Westfalenidy

* Auffinden neuer Verwendungsmoglichkeiten ebenfalls
patentierbar

* Aber Nutzung abhangig vom Stoffpatent

1. A erhalt umfassendes (Grund-)Patent

2. B kann eigenes, abhangiges Patent fiir Verwendung des Stoffs
als Schmiermittel erhalten.

3. A muss zustimmen und kann Lizenzgebiihr verlangen.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 360
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Stoffpatente West£a§$§n$

*Trotz absoluten Schutzes von Stofferfindungen kénnen
far strukturelle Abwandlungen des Stoffes oder neue
Verwendungen separate Patente erteilt werden.

*Solche sekundaren Patente sind abhangig vom Grund-
Stoffpatent.

* Haufig erfolgt eine Uberkreuzlizensierung zwischen
Basis-Stoffpatent und abhangigem Verwendungspatent

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 361

361

1. Medizinische Indikation Westfalen%g
Patent

* Neuheit des Stoffes ergibt sich aus der erstmals beschriebenen medizinischen
Verwendung des an sich vorbekannten ( und evtl. patentierten ) Stoffes oder
Stoffgemisches

e § 2 a Abs.1 Nr.2 PatG, Art. 53 lit. ¢) EPU

* Patentierbarkeit, wenn zur Anwendung in solchem Verfahren bestimmt und
* Verwendung selbst nicht zum StdT gehort

* § 3 Abs. 3 PatG, Art. 54 Abs.4 EPU

* Patentschutz fiir das Therapie- und Diagnostizierverfahren und chirurgische
Verfahren als solches bleibt ausgeschlossen

e § 2a Abs. 1 Nr.2 S.1 PatG, Art. 53 lit. ¢) EPU
* Anders bei Schonheits-OP, Appetitziiglern oder Empfangnisverhitung
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1. Medizinische Indikation Westfalen%‘
Patent

* Schutzwirkungen des alteren Basis-Patents treten auch
gegenuber dem Erfinder der neuen Verwendung ein

*Vermarktung des Arzneimittels ist daher von Lizenz abhangig

» Zweckgebundener Stoffschutz fir das Verwendungspatent
fihrt umgekehrt zu Zustimmungsvorbehalt fiir medizinische
Verwendungen

* Mittelbarer Zwang zur Zusammenarbeit

* § 24 PatG: Moglichkeit der Zwangslizenz, wenn 6ffentliches
Interesse an Arzneimittel

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 363
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2. Medizinische Indikation Westfalen~d
Patent

* § Abs.4 PatG, Art. 54 Abs.5 EPU

* Auch weitere medizinische Verwendungsmaoglichkeiten sind neu.

* Flir Behandlung einer ersten Krankheit erkannter Stoff erweist sich auch fur
Behandlung einer zweiten Krankheit als wirksam

* Schutz des weiteren Stoffanspruchs ist auf die im Anspruch genannte Indikation
eingeschrankt

* Forschungsanreiz flir weitere Indikationen
* Neuheit bezieht sich stets nur auf die konkrete neue Anwendung

* Ausreichend ist schon das Auffinden neuer Verabreichungswege,
Patientenpopulationen und Dosierschemata

* EPA, G2/08, GRUR Int. 2010, 333 Dosage regime/Abbott respiratory

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 364

364

182



12.01.2021

2. Medizinische Indikation Westfalen%‘
Patent

* Schutzumfang des jliingsten Patents der 2. medizinischen Indikation ist
geringer als der des Patents fir die 1. medizinische Indikation

* Bsp.: ,,Stoff X mit der Formel ... zur Anwendung als therapeutischer
Wirkstoff” oder ,, ,,Arzneimittel umfassend Stoff X mit der Formel...”

* Andernfalls kime es zu einer unzulassigen Doppelpatentierung

* § 3 Abs.4 PatG, Art. 54 Abs. 5 EPU stellen auf Schutzfihigkeit eines
Stoffes zur spezifischen Anwendung in einem Heilverfahren ab

* Bsp.: ,,Stoff X mit der Formel ... zur Verwendung bei der Behandlung
der Krankheit Y

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 365
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Polymorphe Formen Westfalen
encdy

* Polymorphie beschreibt Modifikation von Stoffen in verschiedenen
Zustandsformen bei gleichbleibender chemischer Zusammensetzung

* Bsp.: Graphit und Diamant ( Kohlenstoff-Modifikationen )
* Bsp.: Kreide und Marmor ( Calciumcarbonat-Modifikationen)
* Folge: Anderungen der physikalischen oder biologischen Aktivitét

* Neues Polymorph (z.B. Kristallform) besitzt gleiche stoffliche Zusammensetzung
wie Grundverbindung (StdT)

* Unterschiedliche charakteristische Parameter stellen Neuheit her

* BGH, GRUR 1972, 80/84 — Triloxan, BPatG, BeckRS 2008, 08387 — Metazachlor

* Entscheidend fiir Neuheit, ob Polymorph aus Sicht des Fachmanns erkennbar war
* Bei routinemaRigem Verarbeitungsverfahren fehlt aber erfinderische Tatigkeit
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Biotechnologische Erfindu Westfalen~dg

« Patente flir biotechnologische Erfindungen gibt es bereits
seit langem

« Einwirkung auf Lebensvorgange mittels chemischer oder
physikalischer Mittel

* Bsp.: Dlnger; Brutlampen
Verwendung biologischer Mittel auf nicht lebende Materie

* Bsp.: Mikroorganismen fur Bier und Wein, Produktion von
Hefen oder Joghurtherstellung

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 367
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Biotechnologische Erfindun Westfalen g

» Gentechnische Veranderungen an lebendem Material

» Biologische Einwirkung auf lebende Materie

* Bsp.: Zuchtung neuer Pflanzensorten (etwa Crispr/CAS)
« Biotechnologie-RiLi 98/44/EG, EuGH GRUR 2001, 1042
« Statt 2000 erst 2006 in DE umgesetzt

« Sonderbestimmung: § 1 a Abs. 4 PatG

« absoluter Stoffschutz
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Biotechnologische Patente Westfalendy

* Leistung des Forschers liegt haufig darin, natirliche
Substanzen ( Naturstoffe ) zu identifizieren und
bereitzustellen

« Bsp..: Penicillin, Tetracyclin, Insulin

 Gentechnische Erfindungen:
* Bsp.: Gensequenzen, die flr bestimmte Proteine kodieren

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 369
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Von der Entdeckung zur E Westfalen-d

«Kombination glucklicher Umstande und Zufalle
kombiniert mit zielgerichteter Forschungsarbeit fuhrt
zur Entwicklung und Produktion des Penicillins

Vorgefasste Idee behindern haufig den Fortschritt

«VVom Hintberwehen einer Pilzspore auf eine
Bakterienkultur bis zum fertigen Medikament
vergingen 13 lange Jahre
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Random Screening Westfalen 4

«Dem Zufall auf die Spriinge helfen

«Zufalliges Durchmustern hilft beim Auffinden neuer
Wirkstoffe

*Das Schweizer Pharmaunternehmen Sandoz fand
auf diese Weise sein umsatzstarkstes Medikament

*Cyclosporin taugte zwar nicht als Antibiotikum,
unterdrickte aber Teile des Immunsystems und
ermoglichte damit erstmals Organtransplantationen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 371
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Biotechnologische Erfindu ey

*Gensequenz oder Stoff ,DNA"™ mit bestimmter
Sequenz?

« Patentierter Gegenstand:
*Bereitstellung eines Proteins als Stoff,
*Erzeugt mittels Genexpression

« § 1 Abs.2 PatG: Naturstoff patentierbar, wenn
durch technisches Verfahren aus natlrlicher
Umgebung isoliert und reproduzierbar gemacht
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Naturstofflehre: DNA-Pate Westfalen;%
Patent

*Aber: Erwagungsgrund 23 BioPatent-RILi:

Einfache DNA ohne Angabe einer Funktion keine
Lehre zum technischen Handeln

1. Bsp.: Kann Gen im Genom eines Spatzen
patentiert werden, das mit einem
computergestitzten Sequenzierverfahren ermittelt
wurde?

*Nein, ohne Funktionsangabe keine erfinderische
Leistung

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 373
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Funktionsangabe Westfalen~dy

«Umestritten, ob Funktionsangabe im Patentanspruch
erforderlich oder Aufnahme in die Beschreibung
ausreicht

*BloBe DNA ohne Angabe der Funktionalitat
(Angabe des codierten Proteins oder des
Genexpressionssystems ) keine Erfindung, da nur
deren Offenbarung eine Anleitung zum technischen
Handeln gibt. (str.)
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Menschliche Gensequenze Westfalen~dg

e § 1aAbs.4 PatG:

 Bei Gensequenzen, deren Aufbau mit dem eines menschlichen
Gens Ubereinstimmen, ist Funktionsangabe im Anspruch
erforderlich

* Entspricht Erwagungsgriinden 16,19,23, 37 Biotechnologie-RiLi

« 2. Bsp.: Patent flir DNA-Fragment, das flir das
Schwangerschaftshormon RELAXIN zur Muskelentspannung
codiert?

« EPA, GRUR Int,1995, 708: Nicht Gen als solches, sondern die
konkrete Verwendung
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Menschliche Gensequenze Wes%%}fg;%‘

« Schutz erstreckt sich auf die offenbarte industriell-
gewerbliche Verwendbarkeit, d.h. Einsatz des durch das
Gen expremierten Proteins oder des Gens selbst;

«z.B. Eignung als Medikament flr bestimmten Zweck
« Schutz vor Uberkompensation

- Aber: Problem der Uberbelohnung bei nicht-menschlichen
Genen + Gensequenzen bleibt

* Folge: Spekulationspatente
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Funktionsangabe Westfalenrdy

« § 1 a Abs.3 PatG verlangt Funktionsangabe
zumindest in der Anmeldung (nicht zwingend im
Anspruch)

* Ausschluss von Genen mit fehlender oder ungeklarter
Funktion ( ,EST" = expressed sequence tags )

« Erforderlich fir gewerbliche Anwendbarkeit
* Nicht entscheidend fir den Schutzbereich
*(anders als § 1 Abs.4 PatG )
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Funktionsangabe Westfalen~dy

2. Bsp.: Flir das Protein RELAXIN codierende Gensequenz
= patentfahig

« Im Patentanspruch wird sowohl der DNA-Abschnitt als
auch das Protein als dessen biologische Funktion
angegeben.

» Da menschliches Protein, ist gemaB § 1a Abs.4 PatG
zudem eine pharmazeutische Einsatzmoglichkeit
anzugeben

« Das erflllt zugleich die notwendige gewerbliche
Anwendbarkeit
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Funktionsangabe Westfalen 4

« 3. Bsp.: Weiterer Erfinder stellt fest, dass RELAXIN auch als
Blutdrucksenker verwendbar

* Neuheit?
» Lizenzpflicht gegenlber erstem Erfinder?

* 3. Bsp.: Normalerweise nur abhdngiges Verwendungspatent
moglich; ABER:

* § 1 a Abs.4 PatG beschrankt erstes Patent auf Verwendung von
RELAXIN zur Muskelentspannung; DAHER:

« Unabhdangiges Stoffpatent als Blutdrucksenker

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 379
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Stoffschutz Westfalen%g
Patent

» Absoluter Stoffschutz auch fir nicht-menschliche
Gensequenzen?

« Gensequenzen kdnnen flr mehrere Proteine codieren

« Zahlreiche, haufig noch unbekannte
Anwendungsmaoglichkeiten

« Konkretisieren die Funktionsangaben nach § 1 a Abs.3
PatG nur die gewerbliche Anwendbarkeit, oder schranken
sie auch den Schutzumfang ein, statt das ganze Protein
zu schitzen?
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Absoluter Stoffschutz ? Westfalendy

* FEUGH, GRUR 2010, 989 — Monsanto/Cefetra:
» Einschrankung fur DNA-Sequenzen

* Art. 9 Biotechnologie-RiLi verlangt Funktionsangabe flr
Patentschutz

« Zwar erstreckt sich der Schutz auf jedes Material, in das
die patentierte Gensequenz Eingang gefunden hat, aber
nur insoweit, wie sie dort die im Patent angegebene
Funktion erflllt; unklar, ob nur biologische Funktionen,
oder auch z.B. Einsatz als Sonde oder Marker und
unbekannte Funktionen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 381
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Absoluter Stoffschutz (=) e U

4. Bsp.: Patentiert ist Gensequenz, die flr bestimmtes
Enzym zum Pflanzenwachstum codiert, und Herbizid-
Resistenz erzeugt.

* Transgene Pflanzen Uberleben speziellen Herbizid-Einsatz.

 In herkdmmlichem Sojamehl wird das patentierte Gen
nachgewiesen, ohne seine Funktion noch erfillen zu
konnen

« Keine Patentverletzung, da keine Herbizid-Resistenz mehr
( Mehl = tote Materie )

010. 989 — Monsanto / Cefetra

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Zweckgebundener Stoffsc Westfalen~d
Patent

* § 1 a Abs. 4 PatG beschrankt Patentschutz bei
menschlichen Gensequenzen auf die im Anspruch
angegebene Funktion (str.)

» Grundsatzlich beschranken Verwendungsangaben
im Anspruch den Schutzbereich nicht. Wenn aber
die Verwendung erst die Erfindung ausmacht und
die Patentierbarkeit erlaubt, besteht nur
funktionsgebundener — und kein absoluter —
Stoffschutz ( anders beim EPA )
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Pflanzen- und Tierpatente Westfalen g

« Bauer B kauft Kartoffeln mit patentiertem Gen zur
Herbizid-Resistenz.

* B vermehrt Kartoffeln und verwendet nachfolgende
Generation fur den Nachbau

« Patentinhaber ist grds. berechtigt, Verwendung
selbstreplizierenden Materials zu verhindern, wenn er das
auch bei nicht-selbst-replizierendem Material verbieten
konnte

« Erwagungsgrund 46 Biotechnologie-RILi
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Pflanzen- und Tierpatente Westfalen~d
Patent

« § 9 PatG: ,Herstellung” = Verwendung
biologischen Materials zur Herstellung weiteren
biologischen Materials

* § 9 a Abs.1 PatG: Vermehrung und weitergehende
Verwendung des vermehrten Materials ebenfalls
verboten

«Erwerb nur eines Exemplars berechtigt nicht zu
beliebiger Vermehrung
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Tier- und Pflanzenpatente Westfalen~dy
Patent

« § 9 b S.1 PatG: Kein Verbotsrecht, wenn Pflanze zu
Vermehrungszwecken ( Saat ) in den Verkehr gebracht

* § 9 b S.2 PatG: Gegenausnahme: Beim
bestimmungsgemaBen Anbau erzeugtes Saatgut
(Nachbauexemplare) diirfen nicht erneut angebaut oder
als Saatgut verwendet und dadurch vermehrt werden;
ALSO:

* Nur zweite, aber keine dritte Generation erlaubt
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Tier- und Pflanzenpatente Westfalen-d

B darf Kartoffel nur einmal anbauen

« Nutzung zu Zuchtzwecken gemaB § § 9, 9 a PatG
verboten; ABER:

« § 9 c PatG: Landwirteprivileg

 Bestimmte Sorten dirfen zur Gewinnung eigenen
Anbaugutes gegen angemessenes Entgelt (niedriger als
Lizenzgeblihr) verwendet werden

« § 10 a SortG; Art. 14 EG-SortenschutzVO 2100/94

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 387
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ZUchterprivileg Westfalen~d

« § 10 a Abs.1 Nr.3 SortG:

» Gestattet unentgeltliche Weiterzucht und Entwicklung
neuer Sorten ohne Zustimmung des an der
Ausgangssorte Berechtigten

» Gegensatz zum patenrechtlichen Grundsatz der
Abhangigkeit bei Weiterentwicklungen

« Art. 14 Abs.3 EG-SortenschutzVO
* EuGH GRUR 2006, 750 — Saatqgut / Deppe
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ZUchterprivileg Westfalen~dy

«§ 11 Nr. 2 a PatG:

* Kein Verbot der Nutzung biologischen Materials zum
Zwecke der Zuchtung, Entdeckung und Entwicklung neuer
Pflanzensorten

« Patenrechtlich (wohl aber sortenschutzrechtlich) nicht
erlaubt ist die Verwertung des neu gewonnenen Materials

« Nur Durchflihnrung weiterer Forschung erlaubt
» Keine VerauBerung oder sonstige Verwertung
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Ziichterprivileg Westfalen~dy

*Bsp.: Patent auf Gen zur Verbesserung der
Kalteresistenz von Kartoffeln (und anderen
Knollenpflanzen)

*Gleichzeitig Sortenschutz fur eine bestimmte
Kartoffelsorte mit dem patentierten Gen

«Kartoffel darf (nur) verwendet werden, um neue
Kartoffelsorte zu zlichten, nicht aber, sie in den
Verkehr zu bringen
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Patent

* Ausschluss der Patentierung, wenn Verwertung der Erfindung gegen die
guten Sitten oder die 6ffentliche Ordnung verstoBt

« § 2 PatG, Art. 53 a, Regel 28 d) EPU

« EP 1572862 B1 und EP 1456346 B1 umfassten jeweils zwei unabhangige
auf einen nicht-menschlichen Organismus gerichtete Ansprliche, der eine
Wirtszelle mit einem bestimmten Genexpressionsmodulationssystem
umfasst.

» Neben Bakterien und Pilzen fallen auch eine Vielzahl transgener, nicht-
menschlicher Saugetiere, deren genetische Identitat verandert wurde,
unter den Schutzumfang der Anspriiche

« 2.B. Maus, Kaninchen, Schaf oder Schimpanse

Patentierungsausschlusse Westfalen g

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 391
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Art. 53 a), Regel 28 d) EPU Westfalen~d

Patent

* Einspriiche gegen alle auf nicht-menschliche Organismen gerichtete
Anspriche

* Einschrankung: auf nicht-menschliche Organismen gerichtete
Anspriiche gestrichen

* EPA, T-682/16 und T-789/16
* Basis: EPA, T-19/90 und T-315/03 - Krebsmaus

* Anmeldung gerichtet auf transgene Tiere mit erhdhter Neigung zur
Krebsentwicklung

*EPA, T- 315/03: Fallt eine Erfindung unter einer der vier in Regel 28
EPU genannte Kategorien, ist Art. 53 a) EPU nicht weiter zu prifen
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Regel 28 d) EPU Westfalenrdy

Patent

* 3- Stufen — Test:

e Leiden der Tiere

* Medizinischer Nutzen: z.B. Forschung, Pravention, Diagnose,
Therapie

* Korrelation zwischen Leiden und Nutzen in Bezug auf die Tiere

* Beweismalstab: Wahrscheinlichkeit

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 393
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x Westfalen
Abwagungstest paten%‘

1. Leiden der Tiere: Bei Einbringung eines Gens, das bei
ibermaRiger Aktivierung den Ubergang vom normalen
Zellwachstum der Zelle zu ungebremstem Tumorwachstum
fordert, nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher und auch Sinn
und Zweck des Patents

e ,any gene of interest” = Transgen nicht naher spezifiziert

* Einspruchsabteilung: Keine Wahrscheinlichkeit des Tierleidens,
da nicht jedes denkbare Gen Leiden verursacht

* Beschwerdekammer: Umfasst nicht nur unkritische Gene,
sondern besonders Onkogene
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Abwagungstest Westfalen
flencdy

e 2. Wesentlicher medizinischer Nutzen wahrscheinlich?

* a) Nicht ausreichend, dass in einigen Fallen ein nicht-
menschliches transgenes Tier einen wesentlichen
medizinischen Nutzen erbringt

*b) Vielmehr nur relevant, ob aus dem Patent unmittelbar und
direkt ableitbar ist, dass immer ein wesentlicher medizinischer
Nutzen aus dem Leiden aufgrund der spezifischen genetischen
Veranderung des Tieres ableitbar ist

* Aufgrund Anspruchsbreite nicht sicher gestellt
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Abwagungstest Westfalen
encdy

* 3. Korrelation zwischen Tierleiden und medizinischem Nutzen

* Jedes Patent darf sich nur auf Tiere erstrecken, deren Leiden
durch einen medizinischen Nutzen aufgewogen wird

* Aufgrund Breite der Anspriiche, unter die Tiere aus allen
moglichen taxonomischen Klassen fallen, Beweise fiir
wesentlichen medizinischen Nutzen bei jedem denkbaren
nicht-menschlichen, transgenen Tier nicht ausreichend
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Test nach Art. 53 a) EPU Westfalen%‘

Patent

* Zusatzlich al_J_ch noch Test auf ,,echte” Einwande, obwohl Abwagungstest nach
Regel 28 EPU schon nicht bestanden

* EPA, T-19/90 Nr.5: Entscheidung hangt von einer sorgfaltigen Abwagung der
Leiden der Tiere und einer moglichen Gefahrdung der Umwelt einerseits gegen
den Nutzen der Erfindung fiir die Menschheit andererseits ab

 EPA, T-315/03: Nicht nur Wahrscheinlichkeiten (wie nach Regel 28 EPU)
maRgebend, sondern ,sorgfaltige Abwagung”.

* Erlaubt ist, Umfang und Ausmal des Leidens und des Nutzens gegeneinander
abzuwagen

* Ebenso Grad des Leidens und moglicher Einsatz nicht-tierischer Alternativen

* Nicht: wirtschaftliche, religidse oder andere Uberlegungen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 397
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Ergebnis EPA T-682/16 und T-78¢ Westfaagteéln%g

* Veroffentlichung und Verwertung nicht-menschlicher Tiere versto3t gegen
offentliche Ordnung und die guten Sitten

* Anders als EPA, T-315/03 — nur transgene Maus:
* Regel 28 EPU: Leiden der M&use zwar nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher
* Andererseits Erzielung echter medizinischer Vorteile

e Art. 53 a) EPU: ,Echte” Einwdnde wegen méglicher Umweltbelastung durch
freigesetzte transgene Mause, Verwendung von nicht-tierischen Alternativen
oder Meinungsumfragen zum Thema ,Entwicklung genetisch veranderter Tiere
fur die Laborforschung”

* ,Gewisses Unbehagen” # moralische Ablehnung der Verwendung von Mausen
(nicht von ,Nagern”im allgemeinen) in der Krebsforschung
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Ergebnis rrs 11/2020, S. 258 ff Westfalen
lendy

* Ausnahme von ,Tierarten“ gemald Art. 53 b) bedeutet keinen
Ausschluss von ,Tieren im Allgemeinen®

* Soweit keine Einschrankung auf ganz bestimmte Tiere — wie
transgene Mause -, verstol3t aber die Anmeldung von ,nicht-
menschlichen transgenen Organismen” auf Grund der Breite
der Anspriiche gegen Art. 53 a) und Regel 28 EPU

* Beide Patente daher nur nach Streichung dieser Anspriche
aufrechterhalten

*EPA, T-682/16 und T-789/16
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Mikrobiologische Verfahre Westfalenidy

»Verwendung von Mikroorganismen oder deren Teilen zur
Herstellung oder Veranderung von Erzeugnissen

 Entwicklung neuer Mikroorganismen

» Mikroorganismen selbst und deren Erzeugnisse
patentierbar

* Pilze, Hefen, Algen, Protozoen (=Amobben)
» Menschliche, tierische, pflanzliche Zellen
*Viren, Plasmide (=Erbguttrager ), Zelllinien
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2. Biotechnologische Reve fiestialen dy

*Die 1. Biotech-Revolution betraf die Polymerase-
Ketten-Reaktion

*Die PCR-Patente sind bereits 2005/2006
ausgelaufen bzw. aufgehoben worden

«2011/2012: Entdeckung der CRISPR/Cas-Systeme
als adaptiver Immunabwehrmechanismus von
Prokaryoten (Bakterien und Archaeen-Urbakterien)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 401
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CRISPR/Cas Westfalen~dy

* Arbeitsgruppe um Emmanuelle Charpentier und Jennifer
Dounda an der University of California (UC) gelingt es
erstmals, das System aus Bakterium streptococcus
pyogenes so zu modifizieren, dass es sich gezielt zum
Schneiden von DNA in vitro eignet.

« Ergebnis: Molekularbiologisches Werkzeug zum RNA-
basierten Genom Editing

« Sclence 2012, 337 (6096), S. 816-821
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Von der Entdeckung zur E i tolenady

* Potential zum Schneiden jedes Gens auf einer beliebigen
DNA, nicht nur Viren-DNA

» Wesentlicher Bestandteil: Einsatz einer synthetischen
SgRNA

 Aber: Verfahren zunachst nur auBerhalb lebender
Organismen /n vitro und in Prokaryoten
(Mikroorganismen ohne Zellkern, bei denen sich DNA
leicht auffindbar im Cytoplasma befindet ) anwendbar

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 403
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UC (Charpentier / Doudna e thelen gy

nt

» Einreichung bei Science am 08.06.2012, online-
Veroffentlichung am 28.06.2012, gedruckt am 17.08.2012

« Wettlauf mit Universitat Vilnius, Litauen ( Virginijus
Siksnys): Einreichung bei Ce//am 06.04.2012, Manuskript
abgelehnt. Am 02.05.2012 Einreichung bei PNAS, Online -
Veroffentlichung am 04.09.2012

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 404

404

202



12.01.2021

Adaption von Prokaryoten au “2stfalendy

* Broad Institute ( Feng Zhang )
« Kooperation zwischen MIT und Harvard

*Beweis: Schneiden und Modifizieren des Genoms
von Menschen und Tieren auch /n vivo moglich

«Einreichung bei Science am 05.10.2012, Online-
Veroffentlichung am 03.01.2013 und Druck am
15.02.2013; US- Provisionalanmeldungen am
12.12.2012 und 02.01.2013
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CRISPR/Cas-Technik West{jaalteélngs

1. Ausfindigmachen der beabsichtigten Genom-Stelle

2. DNA-Schnitt, anschlieBend homologe Rekombination
oder Verknupfung der nicht-hnomologen DNA-Enden
durch zelleigenen Reparaturmechanismus

3. HeranfUhren des Cas9-Enzyms an die Schnittstelle,
Auflosen der Doppelhelix-Struktur der Ziel-DNA und
Bindung an den zur crRNA komplementaren Strang

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 406
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Technik WeSt{Daal’senn%‘

4. Fur prazisen DNA-Schnitt ist Kenntnis der
Basenpaarung erforderlich.

5. Danach kann im Labor komplementare RNA
synthetisiert werden.

6. Enorme Erleichterung durch Erfindung der sgRNA
(single guide RNA)
7. Hybrid aus tracrRNA und crRNA

8. Einziges RNA-Molekl statt durch Basen-Paarung
zusammengehaltenes Molekilpaar

407
sgRNA-Technik Westfalen%g
Patent

10. sgRNA eroffnet Moglichkeit, einen Teil so zu ersetzen,
dass sie komplementar zu jeder beliebigen RNA-
Sequenz ist.

11. Ohne Beeintrachtigung der Fahigkeit, sich an Enzym
Cas9 zu binden.

12. Vorteil fur Genome-Editing: Abfolge von ca. 20
Nukleotiden ausreichend, um jede gewlinschte DNA
zielsicher zu erkennen.

https://www.pflanzenforschung.de/index.php/?cID-10546
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Cas9 - Endonuklease Westfalen%‘
Patent

13. Nach dem Auffinden der Ziel-DNA erfolgt Schnitt
durch Casé.

14. Zur Aktivierung bedarf es einer PAM-Sequenz.

15. Muss unmittelbar hinter Spacer - Sequenz
(aus 20 Nukleotiden) liegen.

16. PAM wird direkt durch Cas9 gebunden.

17. Cas9 kann wie RNA synthetisiert und als Komplex mit
SgRNA in eine Zelle eingefuihrt werden

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 409
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Cas9 - Details i tfolen gy

18. Protein mit mehreren Domanen (= Strukturelemente),
die verschiedene Aktivitaten ausldsen.

18 a. HNH-Domane zerschneidet das temporar
entstehende doppelstrangige Hybrid aus crDNA und
Ziel-DNA

18 b. RuvC-Domane schneidet den zweiten, ungepaarten
Ziel-DNA-Strang.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 410
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Cas9 - Details WeStfpae}teéln%‘

19. Beide Endonuklease-Domanen lassen sich unabhangig
voneinander inaktivieren.

20. Dadurch werden lediglich Einzelstrang-Brliche in der
DNA erreicht.

21. Andere Organismen als Viren konnen auch
Doppelstrangbrtiche reparieren.

22. Grundlage fir Genome Editing:
22 a. Homologe Rekombination (Ausnahmefall)
22 b. Nicht-homologe Endverknlpfung

411
Homolog / Nicht-homolog (K I istfalen~dy

22 a. Einschleusen eines DNA-Fragments mit erwlinschter
Gensequenz.

* Dazu muss es an den Enden eine passende
(komplementare) Sequenz zu den Enden der
zerschnittenen DNA aufweisen

« Das eingefligte DNA-Fragment wird als Reparatur-Kitt
benutzt und wird Teil der Zelle ( knock in )

« In Prokaryoten und niedrigen Eukaryoten (Hefe)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 412
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) ! Westfalen
Nicht-homologe Verknupf: paten?t'»‘

*Gegenteiliges Bild in hoheren Eukaryoten:

*GroBtenteils nicht-homologe
Endverknupfung

Homologe Rekombination nur
untergeordnet relevant

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 413
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Knock out WeStfaa;}féln%’

23 b. Regelfall bei Sdugern, fehleranfallig

« Zerschnittene DNA-Enden fligen sich ohne Einfiigen neuer
DNA wieder zusammen

« Allerdings werden haufig einzelne Nukleotide hinzugefligt
oder weggelassen ( Insertion / Deletion )

» Durch Veranderung der DNA-Sequenz wird deren
biologische Information zerstort, Gen verliert seine
Funktionsfahigkeit und wird ausgeschaltet ( knock out)

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 414
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CRISPR/Cas e U

Verschiedene Patentakteure:

- University of California (UC)

- Broad Institute
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Harvard University

- Vilnius Universitat

- ToolGen

- MilliporeSigma

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 415
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. 1 1 Westfalen
Patentsituation in Europa Paterﬁs*

« Bisher 3 erteilte Patente flr University of California (UC)
«EP 2800811

* Anmeldung: 15.03.2013

« Anmelder: UC, E. Charpentier und Uni Wien

* Erteilung: 10.05.2017

Verfahren und Zusammensetzungen zur RNA-gerichteten
Ziel-DNA-Modifikation und zur DNA-gerichteten
Transkriptionsmodulation

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 416
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. 1 1 Westfalen
Patentsituation in Europa paten?t'»‘

* Prioritat aus 4 Voranmeldungen

* Friiheste Prioritat: 25.05.2012

« US-Provisional Application 61/652,086

» Wichtiges Grundlagenpatent

» Weiter Schutzbereich

» Auch Anwendung in eukaryotischen Zellen

» Anspruche: Schneiden von DNA mittels CRISPR/Cas in
Bakterienzellen, Archaeazellen, Einzellern, Pflanzenzellen, Zellen
Wirbelloses + Wirbeltier

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 417
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EP 2800811 Westfalend

* Bindung an die Ziel-DNA in-vitro oder in einer Zelle ex-
Vivo

« Chromosomen-DNA ausdrticklich als Ziel-DNA
beansprucht

« Auch sgRNA und diverse Zusammensetzungen des
CRISPR/Cas-Systems unter Einbeziehung einer sgRNA

23 Anspruche, sehr weiter Schutzbereich
« Anwendung auch in eukaryotischen Zellen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 418
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EP 2800811 ey

- Prio-Anmeldung offenbart bereits Anwendung des
Systems in allen beanspruchten zellularen Umgebungen

- Erhebliche strategische Bedeutung fiur UC

- Mehrere Einwendungen Dritter im Prifungsverfahren
nach Art. 115 EPU

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 419
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EP 2800811 e U

«Art. 84 EPU: Klarheit

« Anspriiche miissen knapp und deutlich(,,clear and
concise") den Gegenstand der Erfindung angeben
und von Beschreibung gestitzt sein.

*Bekannt, dass flr Spaltung von DNA durch
CRISPR/Cas-Verfahren eine PAM-Sequenz bendétigt
wird, um Nukleaseaktivitat der Endonuklease in
Gang zu setzen

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 420
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EP 2800811 WeStfaaéféln’&‘

* PAM-Sequenz wird aber in den Ansprichen nicht erwahnt, wohl
aber in der Beschreibung

* PAM-Sequenz wesentlich und in Anspriichen zu erwahnen?
* PAM-Sequenz in Prio-Anmeldung unerwahnt
* Prio v.25.05.2012 daher nicht wirksam ?

» Eigenverdffentlichung der UC-Erfinder (Jinek et al. v. 28.06.2012)
evtl. neuheitsschadlich

* PAM-Sequenz kennt der Durchschnittsfachmann

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 421
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EP 2800811 B1 Westfalen-d

1. Verfahren zur Modifikation einer Target-DNA, wobei das
Verfahren das Kontaktieren der DNA mit einem Komplex,
der das Folgende umfasst, umfasst:

(a) ein Cas9-Polypeptid

(b) eine auf DNA abzielende Einzelmolekil-RNA, die
das Folgende umfasst:

(i) ein auf DNA abzielendes Segment, das eine
Nucleotidsequenz umfasst, die zu einer Sequenz
in der Target-DNA komplementar ist

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 4272
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EP 2800811 B1 Westf__)agfgn%‘

* (ii) ein Protein bindendes Segment, das mit einem Cas9-
Polypeptid wechselwirkt, worin das Protein bindende
Segment zwei komplementare Nucleotid-Abschnitte
umfasst, die hybridisieren, um einen doppelstrangigen
RNA- (dsRNA)- Duplex zu bilden,

e worin zwei komplementare Nucleotid-Abschnitte durch
intervenierende Nucleotide kovalent gebunden sind,

* worin das Kontaktieren in vitro oder in einer Zelle ex vivo ist;
und

e worin das Modifizieren Spaltung der Target-DNA ist.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 423
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EP 2800811 Einspruch Westfalen~dy

« 7 Einspriche, teilweise durch Strohmanner
« EPA, G 3/97, GRUR Int. 1999, 740: zulassig
* PAM-Sequenz unerwahnt

* Prio-Anmeldung offenbart flir den Fachmann nicht
ausreichend die Anwendung und das Schneiden von DNA
in Eukaryoten

« Mangelnde Neuheit + erfinderische Tatigkeit

« Unzulassige Erweiterung + mangelnde erfinderische
Tatigkeit mangels technischer Losung
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Patent

EP 2800811 B1 Westfalen7$‘

10. Zusammensetzung, die Folgendes umfasst:

(a) ein Cas9-Polypeptid oder ein Polynucleotid, das fur Cas9-
Polypeptid codiert, und

(b) eine auf DNA abzielende Einzelmolekil-RNA oder ein DNA-
Polynucleotid, das fiir eine auf DNA abzielende RNA codiert, wobei
die auf DNA abzielende Einzelmolekil-RNA Folgendes umfasst:

(i) und (ii) wie Verfahrensanspruch (Anspruch 1), und

* Worin zwei komplementare Nucleotid-Abschnitte durch
intervenierende Nucleotide kovalent gebunden sind.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 425
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EP 2800811 B1 Westfalen%g

Patent

13. Zusammensetzung nach Anspruch 10, worin
(@) und (b)
in einer Zelle in vitro oder ex vivo sind,

e worin die Zelle keine humane Keimzelle ist.

14. Auf DNA abzielende Einzelmolekil-RNA oder DNA —Polynucleotid, das fir auf

* 15. Eine oder mehrere Nucleinsduren, umfassend....
* 16. Set....
* 19. Zusammensetzung....

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 426
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EP 2800811 B1 Westfalen%‘

Patent

* EPA hat Patent nach dreitagiger Anhoérung mit
geringfiigigen Anderungen aufrechterhalten und die
Einspriiche weitgehend zuriickgewiesen

*Nur 2 von 23 Ansprilichen abgeandert und 2 abhangige
Anspriche entfernt

*EPA, Beschuss vom 11.02.2020

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 427
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EP 3241902 Westfalend

2. UC-Patent fiir CRISPR/Cas9

« Titel: Verfahren und Zusammensetzungen zur RNA-
gesteurten Ziel-DNA-Modifikation und zur RNA-
gesteuerten Transkriptionsmodulation

« Bezieht sich anders als EP 2800811 aber nur auf eine
spezielle Form des Verfahrens

* Anmeldung: 15.03.2013
* Prioritat: 25.05.2012 US-Prov.App. 61/652,086
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EP 3241902 el

21 Anspriche mit neuen, speziellen Formen des
CRISPR/Cas9-Verfahrens

 Fokus: Forschungsarbeiten, z.B. Screenings

» Statt praziser Veranderung von Genen wie beim Genom-
Editing, eher die Regulierung von Genen, indem die
Genexpression gesteuert wird

 Mittels chimarer Cas9-Proteine, wie dCas9, mit
verringerter Nukleaseaktivitat

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 429
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EP 3241902 Westfaagteéln%s

Verknupfung der Cas9-Proteine mit
Proteindomanen, die entweder die Expression
des anvisierten gens aktiviert oder hemmt,
ohne die Sequenz zu verandern

« ,inhibitory CRISPR"™ (CRISPR-i) oder ,activating
CRISPR" (CRISPR-a)

«Sowohl in vitro als auch in-vivo innerhalb einer
Zelle

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 430
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EP 3241902 Weﬁ?;}f&%‘

* Beansprucht wird auch die Anwendung zur therapeutischen
Behandlung ( Anspruch 21)

* Relativ beschrankter Schutzbereich
* Einspruch
- Mangelnde Neuheit
- Mangelnde erfinderische Tatigkeit
- unzureichende Offenbarung
- unzulassige Erweiterung
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EP 3401400 West{jaalteéln%s

3. UC — Patent

*Erteilung: 03.04.2019

*Anmeldung: 15.03.2013

*Prioritat: 25.05.2012

Titel: Wie bei 1. und 2. UC-Patent
*Einspruchsfrist: 03.01.2020 ( 9 Monate )
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EP 3241902 Westfalen~d

«2. UC — Patent

* Erteilung: 28.02.2018

* Anmeldung: 15.03.2013

* Prioritat: 25.05.2012 US 61/652,086
« Titel: identisch zu 1. UC-Patent

« Betrifft: Nur eine neue, spezielle Formen des CRISPR/Cas-
Verfahrens bei Forschungsarbeiten wie Screenings

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 433
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EP 3241902 Westfaaalteéln%s

*Weniger prazise Veranderung eines Genoms im
Rahmen von Genome-Editing

*Mehr Regulierung von Genen durch Steuerung
der Expression von Genen

Einsatz von chimaren Cas9-Proteinen
«dCas9 mit verringerter Nukleaseaktivitat
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EP 3241902 el

- . Inhibitory CRISPR' (CRISPR-i) oder ,activating
CRISPR" (CRISPR-a)

« Anwendungsumgebung: /n-vitro oder ex-vivo
innerhalb einer Zelle

* Anwendung zur therapeutischen Behandlung

« Aufgrund Beschrankung auf spezielle Form des
CRISPR/Cas-Systems

Keine essentielle Bedeutung
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EP 3401400 Westfbaaltegln%s

3. UC — Patent

Erteilung: 03.04.2019
Anmeldung: 15.03.2013
*Prioritat: 25.05.2012
«Identischer Titel wie 1. UC-Patent
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Broad Institute Westfalen~dg

«EP 2771468
* Erteilung: 11.02.2015

« Titel: Herstellung von System, Verfahren und optimierten
Flihrungszusammenstellungen zur Sequenzmanipulation

« 17 Anspriche flir diverse CRISPR/Cas9-
Zusammensetzungen in eukaryotischen Zellen und
passende Vektorsysteme, um die Zusammensetzungen in
den Nukleus zu transportieren
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EP 2771468 Westfaaalteéln%s

« Anspriche enthalten zum Teil eine Zweckbestimmung
zum ,Genome Editing"

* RNA-Flihrungssequenz auf 10-30 Nukleotide beschrankt

« Codon-optimierte Sequenzen flir Expression in
eukaryotischen Zellen und Kernlokalisierungssignalen
beansprucht

» Weiter Schutzbereich
* Erhebliche strategische Bedeutung
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EP 2771468 West{DaE}teéln%‘

*9 Einspriche, Uberwiegend im fremden Namen; aber auch von
CRISPR-Therapeutics AG ( eine von 2 UC-Ausgriindungen von
Emmanuelle Charpentier fiir menschliche Erkrankungen )

* Einspruchsgriinde:
- Fehlerhafte Prioritatsbeanspruchungen
- Mangelnde Neuheit
- Mangelnde erfinderische Tatigkeit
- Mangelnde Offenbarung

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 439
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Prioritatsrecht Westfalend

- Art. 87 ff. EPU: Erlangung internationalen Patentschutzes
uber das urspringliche Territorium der Erstanmeldung
hinaus

» Einschrankung des Standes der Technik auf Tag der
Erstanmeldung ( Art.54 EPU: Neuheit )

« Prioritatsfrist: 12 Monate, Art. 87 EPU

« Art. 89 EPU: Wirkung: Prioritdtstag gilt hinsichtlich Art.54
Abs.2 und 3 EPU und Art. 60 Abs.2 EPU als Anmeldetag
der EP-Anmeldung
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Prioritatsrecht Westf__)a;%ln%‘

*Sichert dem vorschriftsmaBig handelnden
Erstanmelder oder seinem Rechtsnachfolger ein
Vorrecht gegeniiber einer Parallelerfindung mit
spaterem (Erst-) Anmeldetag

«Veroffentlichungen im Intervall zwischen Vor- und
Nachanmeldung(en) zahlen nicht zum StdT und
konnen nicht gegen die Neuheit und/oder
erfinderische Tatigkeit geltend gemacht werden
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Prioritatsrecht Wes%%}fg;%‘

« Strenge Regeln fiir die Ubertragung ( in Europa )

« (Wirksame) Ubertragung muss vor der Nachanmeldung
erfolgt sein

« EPA, T-577/05 vom 08.05.2007

« EPA, T-577/11 vom 14.04.2016

« EPA, T- 62/05 vom 14.11.2006

 Spatere Abtretung nicht ausreichend

* Alle Anmelder miissen Recht Ubertragen haben
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Anmelderidentitat Westfalen;%

Patent

«EP 2771468 basiert auf EP13818570.7 und
WO/2013/US74819

«Anmeldetag: 12.12.2013

« Anmeldungen beanspruchen Prioritaten aus 12 US-
Provisional-Applications

« 2 friheste Prioritaten vom 12.12.2012 und 02.01.2013

* Nicht alle Anmelder/Erfinder aus den Erstanmeldungen
auch in PCT-Anmeldung ( 1 Miterfinder hatte seinen Anteil
an die Rockefeller university Ubertragen )

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 443
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Prioritats-Verlust: WeStfaa;}fgln“tS*

Verlust des Zeitrangs vom 12.12.2012 und
02.01.2013 bedeutet Zeitrangverschiebung auf 3.
Voranmeldung vom 30.01.2013

*Davor bereits wichtige Vorveroffentlichungen des
Broad-Institut-Mitarbeiters Mali et al. am
03.01.2013 und von Awang et al. 29.01.2013

*Durch diesen relevanten StdT Anspriiche 1-6 und 9-
17 neuheitschadlich getroffen
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Broad Institute: Prioritat Westf__)a;fenn%‘

« Entscheidung der Einspruchsabteilung:
Keine wirksame Inanspruchnahme der Prioritat(en)
*Folge: weiterer StdT

« Mali et al. offenbarte bereits Schneiden humaner
DNA mittels CRISPR/Cas9 unter Verwendung einer
64 Nukeotid langen tracrRNA und einer 23 Nukleotid
langen guideRNA

* Betrifft Anspruche 1-8 und 12-16
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Prioritatsverlust Westfalen%g
Patent

* Hwang et al beschreibt bereits friiher ein in-vivo Schneiden des
Zebrafisch-Genoms und zerstért damit Neuheit der Anspriche 1-
4, 7-8, 12-13 und 1/ des Broad-Instituts

» EPA, Einspruchsentscheidung vom 26.03.2018

« Vollstandiger Widerruf gemaB Art. 101 Abs.2 EPU wegen
mangelnder Neuheit

» Beschwerde bestatigt Einspruchsentscheidung
» Widerruf des EP damit rechtskraftig
« EPA-Beschwerdekammer v, 16.01.2020, T 844/18
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Innere Prioritat Westf__)a;%ln%‘

«Zweifelhaft, ob eine US-Provisional Application
Uberhaupt Basis flr eine nachfolgende Anmeldung
unter Inanspruchnahme der Prioritdt sein kann, Art.
4 a Abs.1 PVU

 Offene Fragen nach der Erfinderschaft

*Nationale Prioritatsvorschriften teilweise nicht
kompatibel mit Konventionsprioritat
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Weitere Broad-Patente We“{%}tegln%‘

« Weitere PCT-Anmeldungen des Broad-Institute und
daraus entstandene Patente beanspruchen ebenfalls
Prioritat der beiden friihesten US-Provisional Applications

- Ebenfalls keine Anmelderidentitat

«EP 2784162, EP 2764103, EP 2896697, EP 2898075, P
2921557. EP 2931898, EP 2931897

*14.02.2019: Widerruf EP 2784162
«15.02.2019: starke Einschrankung EP 2896697
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UC ./. Broad Westfalen
ey

* US-Patente beider Universitaten ( Erfinder: Jennifer
Doudna/Emmanuelle Charpentier ./. Feng Zhang )
existieren nebeneinander

* UC: Editieren im Reagenzglas und in Bakterien

*Broad: Editieren menschlicher, tierischer und
pflanzlicher Zellen

*Wert der Patente wird auf mehrere Milliarden Euro
geschatzt

9
449
Weitere CRISPR/Cas-Patente Westfalend

*Vilnius University
«Anmeldung EP 2828386 = US 14/385241, US
9,637,739

*Prioritat: 20.03.2012 aus US Provisional Application
61/613,373

* Frihestes Prioritatsdatum fur /n-vitro-Anwendung
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Weitere CRISPR/Cas-Patente Westfalemt,‘

Patent

* ToolGen
«22.08.2018: Erteilung EP 2912175

« Einsatz in Saugetierzellen und speziell in humanen Zellen
(Anspruche 5 und 6), auch zur Gentherapie ( Anspruch 9)

«23.10.2012: Prioritat aus US Provisional Application
61/717,324

*(12.12.2012: Prioritat fir Broad-Institute)
* Bisher 3 Einspriche
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Weitere CRISPR/Cas-Patente Westfalen%s

Patent

* MilliporeSigma ( Merck KGaA )
«18.08.2017: Erteilung EP 3138910

*06.12.2012: Prioritat aus US-Provisional Application
61/734,256

*(12.12.2012: Prioritat Broad-Institute)
*(23.10.2012: Prioritat ToolGen)
 Type II CRISPR/Cas9: /n-vitro und ex-vivo

« Integration exogener Sequenz in chomosomale Sequenz
einer eukaryotischen Zelle mittels NLS
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Praktische Auswirkungen Westfalen~dy
Patent

« Pharmaindustrie: neue Therapien
« Biobasierte Chemikalien

« Landwirtschaft: Zlichtung neuer Pflanzensorten
« Beispiel: Durre- und schadlingsresistente, bestandige und ertragreichere Kulturpflanzen

« Nebenwirkungen noch unbekannt, obwohl samtliche CRISR/Cas-Systeme aus
geneditierten Zellen durch Riickkreuzung aus Pflanzen entfernt werden

« Strikte Reglementierung in der EU (Mutagenese)
« Anwendung der Vorschriften tiber GVO
- ,Dieselben Risiken™ wie transgene Pflanzen

» EuGH, Urteil vom 25.07.2018, C-528/16
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Gentechnisch veranderte Organis Westfalen%g
Patent

* EuGH, Urt. v. 25.07.2018, C-528/16:

* Sowohl die mit konventionellen ( erbgutverandernde Strahlen, Chemikalien) als
auch mit neuen Mutageneseverfahren hergestellte Mutanten = GVO

» Aber Regularien nach Freisetzung-RL 2001/18/EG nur auf CRISPR/Cas anwendbar
* Mindestens 3.000 durch Strahlungsmutagenese veranderte Sorten geziichtet

* Obwohl durch Genome Editing gezielte Erbgutveranderungen (,,Punktmutation®)
statt ungerichteter tausendfacher Mutationen durch konventionelle
»Schrotschuss-Technik” mit aufwendiger Rickkreuzung und —Selektionierung =
starkere EU-Regulierung

* Obwohl minimale Erbgutveranderungen auch natirlich entstehen oder
konventionell herbeigefiihrt werden ( und dann als sicher gelten ) und der Weg
sich nachtraglich nicht mehr feststellen lasst.

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 454

454

227



12.01.2021

GVO Westfalen%‘

Patent

* Konventionell und neuartig kénnen dieselben Mutationen erzeugt werden

* Insoweit genetisch identische Pflanzen werden jedoch unterschiedlich reguliert,
da konventionell erzeugte Mutationen vom Anwendungsbereich der RL
2001/18/EG freigestellt sind.

* Durch neue Mutagenese-Verfahren erzeugte Pflanzen kdnnten
(angeblich)vergleichbare Risiken wie transgene Pflanzen aufweisen

* Aber: Bei Transgenese werden artibergreifend neue Gene und Eigenschaften in
Kulturpflanzen tGbertragen

* Bei neuen Mutageneseverfahren werden nur Punktmutationen, Insertionen und
Desertionen verursacht, die auch natirlich vorkommen oder konventionell
erzeugbar sind ( ,,Cisgen”) (lat.: diesseits)

* Neue Verfahren schneller und effektiver ( Vorsorgeprinzip )
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[ Westfalen
GVO weltweit Paten%s

* Mittels Genome Editing generierte Pflanzen werden in USA, Kanada, Brasilien und
Argentinien nicht als GVO reguliert (produktbasierte Risikobewertung)

* Da Nachweis in der Pflanze nicht moglich, Handelsprobleme bei Import

* Ungleichbehandlung mit heimischen Erzeugern

* GVO-Richtlinien missen erfillt sein

* Futter- und Lebensmittel miissen GVO-Zulassungsverfahren durchlaufen

* Problem: EU-Gentechnikrecht beruht auf Erkenntnissen von 1990

* Widerstreit zwischen Vorsorgeprinzip und produktbasierter Risikobewertung

* GVO prozessorientiert oder produkt-(ergebnis-)orientiert zu verstehen?

* Bio- und Umweltverbiande (BUND, BOLW), ,,AG bauerliche Landwirtschaft”,
,Verband Lebensmittel ohne Gentechnik” versus Gentechnik-Konzerne + Ziichter
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Nebenwirkungen Westfalen
encdy

*Neue Studie ( Universitat Delaware/ Eric Kmiec ):
QRISPR/Cas ruft zahlreiche unerwartete Erbgut-
Anderungen in menschlichen Zellen hervor

e Zusatzliche Schnitte in unmittelbarer Nahe der
beabsichtigten Stelle

*Schaffen neuer Probleme bei der Korrektur bestehender
Probleme?

*Screening zeigt , Off-Target“-Effekte in direkter Nahe zur
Schnittstelle
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CRISPR/Cas-Beispiele Westfalen g

* Hornlose Fleckviehrinder

» Eber ohne strengen Geruch (statt Kastration)

« Schweine mit Resistenz gegen gefiirchtetes Atemwegsvirus

« Hitzeresistenter Raps und mehltauresistenter Weizen

 Kurzhalmige Gerste (klassische Mutagenese)

- Soja: Ol mit verénderter Zusammensetzung ungeséttigter Fettsduren
» Mais mit veranderter Starke-Zusammensetzung

» CRISPR-Therapeutics (Emmanuelle Charpentier)

» Jennifer A. Doudna- Spin Off

« Anbau von GVO-Pflanzen in Deutschland verboten
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CRISPR/Cas-Beispiele Westfalen

 Hornlose Fleckviehrinder

» Eber ohne strengen Geruch (statt Kastration)

« Schweine mit Resistenz gegen gefiirchtetes Atemwegsvirus

* Hitzeresistenter Raps und mehltauresistenter Weizen

 Kurzhalmige Gerste (klassische Mutagenese)

- Soja: Ol mit verénderter Zusammensetzung ungeséttigter Fettsduren
» Mais mit veranderter Starke-Zusammensetzung

» CRISPR-Therapeutics (Emmanuelle Charpentier)

« Jennifer A. Doudna- Spin Off

« Anbau von GVO-Pflanzen in Deutschland verboten
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Braugerste Westfalen
ey

* Zliichtungsverfahren fiir Braugerste ( Heineken, Carlsberg )

* Gentechnische Veranderung: Patentierbar ( Ingenieurleistung )
* Natlrliche Mutationen: Kénnen technisch herausgel6st werden

* Entsteht auf diesem weg einer Veranderung der Pflanze, kann nach bisherigem
Recht ein Patent erteilt werden

* EPA hat rund 80 solcher Patente erteilt, mehr als 800 Patentantrage

* ( Bayer: angemeldet 465 / erteilt 219, Monsanto 600/221, Syngenta 376/142,
Dow 160/38; BASF 777/211)

* Quelle: EPA 2017
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Westfalen
Paten%‘

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 461
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Tabak ohne Nikotin Westfaagtegln%s

* Forscher der www.tu-dortmund.de haben eine Tabakpflanze
ohne Nikotin entwickelt

* Im Erbgut der Pflanze sind 12 Stellen fir die Bildung des
Nervengifts als Abwehr gegen Schadlinge zustandig

* Mittels CRISPR — Eiweild Erbgut aufgeschnitten und mittels
Cas9-Molekilen exakte Schnitte gesetzt.

e Samen enthalten keine Gifte mehr

* 400 mal weniger Nikotin, nicht mehr nachweisbar
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Gewerbliche Schutzrechte Westfalen7$‘
Patent

« Patente + Gebrauchsmuster = technische Erfindungen

- Design = Asthetische Formgebungen
(Geschmacksmuster)

- Marken = Produkt- und Firmenkennzeichen ( ,Namen* )

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de 463

Tromas i, wmvestenpatentde
463
Gebrauchsmuster Westfalend

» Gegenstande, Produkte

- Keine Verfahren

» Eingeschrankter Neuheitsbegriff
« 6-monatige Neuheitsschonfrist

- Keine materielle Prifung

* Nur formelle Eintragung

« Maximale Laufzeit: 10 Jahre

« Recherchenantrag moglich
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Gebrauchsmuster Westfalen7$‘
Patent

*Schnelle Eintragung

*Keine materielle Prifung / Erteilung
*Geringe Kosten
*Rechtsbestandigkeit unsicher

*Zusatzliche ,,Abzweigung” von
Patentanmeldung moglich
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Westfalen
Gebrauchsmuster paten”&‘

* Neuheit
* Eingeschrankter relativer Neuheitsbegriff

* Erfinderischer Schritt
* Auch relativ kleine Weiterentwicklungen
« Uber das rein Handwerkliche hinaus

* Gewerbliche Anwendbarkeit
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Eingeschrankter Neuheitsbeg Westf__)ag%ln%‘

 Stand der Technik umfasst nur:
e Schriftliche Beschreibungen weltweit
* Benutzungshandlungen in Deutschland

* Unschadlich:
 Offenkundige Vorbenutzungen im Ausland
* Mindliche Beschreibungen
* Altere, noch nicht verdffentliche Anmeldungen
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: i Westfalen
Neuheitsschonfrist paten”&‘

*6 Monate

*Auch eine schriftliche Beschreibung oder eine
inlandische Benutzung des Anmelders unschadlich,
wenn GbM-Anmeldung innerhalb eines halben
Jahres nachfolgt

*\/orherige Beschreibung oder Benutzung durch
Dritte bleibt neuheitsschadlich
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Gebrauchsmuster

*Reiner Erzeugnisschutz
*Gegenstande (auch unbewegliche)
* Produkte

*Halbfabrikate, Zwischenprodukte
*Stoffe, Gemische, Mittel

*\iren

*Bakterien

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Eintragungsverfahren

*Schriftlicher Antrag (Formblatt)
*Schutzanspriiche
*Beschreibung

eZeichnung

*Bezugszeichen

* Anmelderangaben

*Keine Erfinderbenennung
*Eintragungsgebihr

Thomas Meinke, www.westfalenpatent.de
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Westfalen
Paten%‘

469

Westfalen%g
Patent
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Westfalen
Gebrauchsmuster paten%‘

* Aussetzung der Eintragung und Bekanntmachung
*Maximal 15 Monate

*Freiwillig: Recherchenantrag, § 7 GbMG

* Ermittlung des Standes der Technik

* Anschliellende Anpassung der Anspruche

(im Rahmen der urspriinglichen, moglichst
umfassenden Offenbarung )
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Abzweigung Westfalend

Aus einer vorherigen deutschen, europaischen
oder internationalen Patentanmeldung mit
Wirkung fir DE kann innerhalb von 2 Monaten
nach Erteilung, Zuriickweisung oder Widerruf
(zusatzlich) ein Gebrauchsmuster abgezweigt
und der Patentanmeldetag als Prioritatstag in
Anspruch genommen werden
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Arzneimittelgebrauchsmuster Westfalenﬂ"
Patent

* Abzweigung aus Patentanmeldung DE 10038043.3

* Schutzanspruch: ,Verwendung von Serin/ThreoninProteinphoshatase-Inhibitoren
fir AM gegen arteriosklerotische Erkrankungen”

* BPatG, Mitt. 2004, 266: typischer Verwendungsanspruch, ausgeschlossen nach
§2 Nr.3 GebrMG ( = Verfahrensanspruch )

* BGH v. 05.10.2005, X ZB 7/03, GRUR 2006, 135:

* Schutzanspruch betrifft (in Wahrheit) kein Verfahren im Sinne eines Arbeits- oder
Herstellungsverfahrens, sondern es geht um die Verwendung eines Stoffes zu
einem bestimmten Zweck, und stellt daher einen (verkappten) Erzeugnisanspruch
dar

* Daher auch Schutz fiir Verwendungsanspriche fir medizinische Indikationen
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FAFTES Westfalen
Prioritat Paten%‘

AuRere Prioritat:

* Auf eine deutsche Patent- oder
Gebrauchsmusteranmeldung kdnnen innerhalb eines
Jahres Auslandsanmeldungen gestlitzt werden

*Ebenso kann umgekehrt fir eine deutsche Anmeldung
die Prioritat einer friheren Auslandsanmeldung in
Anspruch genommen werden
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iArita Westfalen
Prioritat Paten%‘

Innere Prioritat:

* Auf eine Gebrauchsmusteranmeldung kann innerhalb
eines Jahres eine deutsche Patentanmeldung oder
eine weitere Gebrauchsmusteranmeldung gestutzt
werden und umgekehrt

*Erste GbM geht unter, wenn noch nicht eingetragen;
Patentanmeldung und bereits eingetragenes GbM
bleiben bestehen
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Westfalen
Schutzdauer Paten?ts‘

Gebrauchsmuster:
*1.-3. Jahr
*4.-6. Jahr
*7.-8. Jahr
*9.-10. Jahr

*Maximal 10 Jahre
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Westfalen
Verletzungsprozess paten%‘

*Mutmalllicher Verletzer / Nachahmer kann
Schutzfahigkeit des GbM bestreiten

*Verletzungsgericht muss Neuheit, erfinderischen
Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit selbst
prufen

*Gericht ist an das Vorbringen der Parteien
gebunden, darf selbst nicht Stand der Technik
ermitteln
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GbM - Léschung Westfalend

*1. Gegenstand nicht schutzfahig
*Keine Lehre zum technischen Handeln;
*Verfahren, Tierarten, Pflanzensorten

2. Gegenstand bereits durch friheres Patent oder

Gebrauchsmuster Dritter geschitzt
(Doppelschutzverbot)

*3. Gegenstand geht Uber urspriinglichen Inhalt der
Anmeldung hinaus
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Gbm - Léschung West%aalfenn%‘

4. Widerrechtliche Entnahme:

*Gegenstand einem Dritten ohne Einwilligung
entnommen ( ,,gestohlen”)
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- | & Westfalen
GbM - Loschungsverfahren falenrdy

*Soll das GbM auch gel6scht werden, muss
separater Loschungsantrag beim DPMA gestellt und
Gebluhr bezahlt werden

*Widerspricht GbM-Inhaber nicht innerhalb von 2
Monaten nach Zustellung, erfolgt automatische
L6schung

* Andernfalls kontradiktorisches Loschungsverfahren
mit mdl. Verhandlung
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GbM - Loschungsverfahren Westfalen%‘

Patent

*DPMA — Loschungsabteilung ist nicht an Vorbringen
der Parteien gebunden

eKann selbst weiteren Stand der Technik ermitteln

*VVor mundlicher Verhandlung ergeht schriftlicher
Zwischenbescheid

*Entscheidung durch Beschluss
*Dagegen Beschwerde zum BPatG
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- Westfalen
GbM - Verletzungsprozess falenrdy

*Stellt Landgericht die mangelnde Schutzfahigkeit
fest, scheitert die Klage, ohne dass weiter gepruft
werden muss, ob vermeintlicher Verletzer
Uberhaupt gegen das (Schein-) Schutzrecht verstolst

*Die Entscheidung wirkt nur zwischen den am
Prozess beteiligten Parteien, die Eintragung des
GbM bleibt bestehen
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Unterschiede zum Patent Westfalenas‘
Patent

Neuheitsbegriff Rechercheantrag
* Schriftliche Beschreibungen * Aussetzung der Eintragung und
(weltweit) Bekanntmachung (max. 15
Monate)

* Benutzung im Inland

* Schonfrist: 6 Monate
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T e Westfalen%g
' Patent
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Aufrechterhaltung/Loschung WeSt£a§$3n$
*Gebuhren:

4.— 6. Jahr: 210,-- EURO

7.— 8. Jahr: 420,-- EURO

9.-10. Jahr: 530,-- EURO

*Jederzeit Loschungsverfahren auf Antrag eines Dritten
moglich
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Westfalen%g
Patent

2012 nach
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