FRITZ DOLDER


Prof.Dr.iur. Dr.sc.techn.ETH


Universität Basel














								24.  November 2013





								


								An das


Dolder & Partner						Europäische Patentamt


CH-8304 Wallisellen / Zürich					Geschäftsstelle der


Rosenbergstrasse 6						Grossen Beschwerdekammer 


Postfach 148							Erhardtstrasse 27





TEL/FAX ++4144 / 830 22 04				D-80 298   M ü n c h e n








		Verfahren  G 2 / 13 


		aus Beschwerde T 83/05 - 3.3.04


		Europäisches Patent Nr.  1 069 819


		Method for selective increase of the anticarcinogenic glucosinolates


		in Brassica species


		Anmelderin: Plant Bioscience Limited





		Sehr geehrter Herr Präsident,


		Sehr geehrte Damen und Herren,





	Aufgrund Ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des EPA vom September 2013 reiche ich Ihnen hiermit eine





Stellungnahme





zu den Rechtsfragen gemäss Zwischenentscheidung (ZE) der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 8.Juli 2013 in der Sache T 83/05 ein mit den folgenden Bemerkungen:





1. Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Züchtung von Pflanzen in Artikel 53 b) EPÜ negativ auf die Gewährbarkeit eines Erzeugnisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie Pflanzenteile gerichtet ist? 





[Identisch mit Frage 1 in G 2/12 (Pflanzenmaterial wie eine Frucht)


mit der Substitution von „eine Frucht“ durch „Pflanzenteile“]





Es wird verwiesen auf die Begründung in den Nrn. 8 bis 16 unserer Stellungnahme vom 23. / 26.11.2012 in der Sache G 2 / 12. 





Die Frage 1 ist mit JA zu beantworten.








2 a).  Ist insbesondere ein Product-by-process-Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, gewährbar, wenn seine Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen definieren?
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1.	Problemstellung: Ein auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichteter PbP-Anspruch, dessen Verfahrensmerkmale ein im Wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren definieren, bedeutet, dass die nach 53 b von der Patentierung ausgeschlossenen Verfahrensmerkmale (i.w. biologisches Züchtungsverfahren) einen Beitrag zur Patentfähigkeit der Erfindung und dadurch zur Gültigkeit des Patents nach den Art. 54 bis 57 leisten. Der PbP-Anspruch bedeutet weiter, dass diese Verfahrensmerkmale zur Verwirklichung der Erfindung notwendig sind und nicht nur lediglich Beispiele oder unverbindliche Handlungsvorschläge darstellen. Sonst wären diese Verfahrensmerkmale nicht im Patentanspruch enthalten. 





	Deshalb ergibt sich folgende Problemstellung:  Ergibt ein nach Art. 53 b – isoliert betrachtet – von der Patentierung ausgeschlossenes Merkmal / Merkmalsgruppe (Verfahrens-merkmale) in Kombination (PbP) mit anderen, zulässigen Merkmalen (Erzeugnismerkmalen) einen gemäss Art. 53 b) zur Patentierung zugelassenen Erfindungsgegenstand ?





	Und kann dieses Merkmal gegebenenfalls im Rahmen einer derartigen Kombination von zulässigen und nicht zulässigen Merkmalen einen Beitrag zur Patentfähigkeit der Erfindung gemäss den Art. 54 bis 57 leisten ?





	Oder führt ein nach Art. 53 b – isoliert betrachtet –  ausgeschlossenes Merkmal / Merkmalsgruppe (Verfahrensmerkmale: i.w. biologisches Züchtungsverfahren) als Teil einer Kombination (PbP) auch zum Ausschluss der gesamten Kombination von der Patentierung gemäss Art. 53 b ?





	Diese Problemstellung entspricht dem Gegensatz von


–  vitiantur sed non vitiant (sind ungültig, machen aber nicht ungültig), 


oder auch: utile per inutile non vitiatur (Gültiges wird durch Ungültiges nicht ungültig gemacht), und


–  vitiantur et vitiant (sind ungültig und machen ungültig)





	Also der Frage, ob ein rechtlich nicht zulässiges (nicht gültiges) Element (eines Rechtsgeschäfts) in Kombination mit rechtlich zulässigen (gültigen) Elementen der Rechtmässigkeit (Gültigkeit) der gesamten Kombination nicht schadet oder ob das rechtlich nicht zulässige Merkmal auch die gesamte Kombination als rechtswidrig erscheinen lässt. 





2.	Lösung: Die Lösung dieses Problems ist durch Vergleich mit den gesetzlichen Regelungen für Software (Art. 52 (2) c EPÜ) und für die Behandlung des menschlichen Körpers


(Art. 53 c EPÜ) zu finden. Die gesetzliche Regelungen für diese beiden Gegenstände  sind offensichtlich vom Gesetzgeber des EPÜ nach dem Modell vitiantur, sed non vitiant (sind ungültig, machen aber nicht ungültig) ausgestaltet worden. 





	Für die Software ergibt sich dies schon aus der expliziten Regel von 52 (3) EPÜ (Beschränkung auf Software „als solche“) und noch viel mehr aus den Leiturteilen der Beschwerdekammern T 208/84 (VICOM) und T 26/86 (PHILIPS: Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale). Es ist dabei insbesondere an die Nr. 15 des VICOM-Urteils zu erinnern, wo festgehalten wurde: 


Im allgemeinen darf eine Erfindung, die nach den herkömmlichen Kriterien der Patentierbarkeit patentfähig ist, nicht allein deshalb vom Schutz ausgeschlossen werden, weil für ihre Durchführung moderne technische Mittel in Form eines Computerprogramms verwendet werden.





	Auch die medizinische Behandlung des menschlichen Körpers ist zweifellos nach dem Modell vitiantur, sed non vitiant (sind ungültig, machen aber nicht ungültig) ausgestaltet worden; medizinische Behandlung führt also nicht zum Ausschluss von Kombinationen mit anderen Merkmalen (z.B. Erzeugnismerkmalen), wie dies in der Ausnahmeregel von Satz 2 von Art. 53 c) unmissverständlich angeordnet ist:
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Dies (sc. Ausschluss von der Patentierung) gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren. 





	Da nun aber Art. 53 b) nur eine Ausnahmeregelung für mikrobiologische Verfahren, nicht aber eine dem Art. 52 (3) vergleichbare Ausnahmeregelung für Kombinationen zwischen Verfahrensmerkmalen (biologische Züchtungsverfahren) und anderen Merkmalen (Erzeugnisse von Züchtungsverfahren) enthält, ist aus systematischen Gründen anzunehmen, dass der Gesetzgeber keine solche Ausnahmeregelung für Kombinationen im Bereich des Art. 53 b) wollte.  Denn sonst hätte er dies wie für Software oder für die medizinische Behandlung ausdrücklich angeordnet. 





	Es wäre dem Gesetzgeber ein Leichtes gewesen, eine entsprechende Ausnahme für Kombinationen (insbesondere für PbP-Ansprüche) in Art. 53 b nach dem Modell von Art. 52 (3) einzubauen: 





Alternative Art. 53 b) Satz 3:  Dies steht der Patentierbarkeit der genannten Gegenstände  (Pflanzensor-ten oder Tierrassen) oder Tätigkeiten (im wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung) nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.





	Wie wir bereits in unserem Gutachten vom 23.11.2012 zu G 2/12 dargelegt haben (Nr. 12) hätte der Gesetzgeber auch durchaus die Möglichkeit gehabt, in der neuen Regel 27 c) eine Ausnahme (Zulässigkeit, Patentierbarkeit) zu Gunsten von Erzeugnissen zu formulieren, welche durch im wesentlichen biologischen Verfahren gewonnen werden. Dennoch hat er die Patentierbarkeit nach der Regel 27 c) auf Erzeugnisse beschränkt, welche durch „mikrobiologische oder sonstige technische Verfahren“ gewonnen werden und hat diese nicht auf Erzeugnisse erweitert, welche durch „im wesentlichen biologische Züchtungsverfahren“ gewonnen werden.





Hypothetische Alternative zu Regel 27 c) Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie zum Gegenstand haben: (....) 


c) ein  mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren oder ein im wesentlichen biologisches Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt. 





	Aufgrund dieses systematischen Gesichtspunkts muss geschlossen werden, dass der Patentierungsausschluss von im wesentlichen biologischen Züchtungsverfahren nach Art. 53 b) nach dem Modell vitiantur et vitiant (sind ungültig und machen ungültig) ausgestaltet worden ist. Deshalb fallen Kombinationen von – isoliert betrachtet –  zulässigen (patentierbaren) und – isoliert betrachtet –  nicht zulässigen (nicht patentierbaren) Merkmalen, wie namentlich der PbP, zur Gänze unter den Patentierungsausschluss von Art. 53 b), falls die Verfahrensmerkmale ein – isoliert betrachtet –  von der Patentierung ausgeschlossenes (im wesentlichen biologisches) Züchtungsverfahren definieren. 








3.	Wirkungen dieser Lösung auf den PbP-Anspruch: 





Solange deshalb ein PbP-Anspruch der vorliegend interessierenden Art Verfahrensmerkmale (i.w. biologisches Züchtungsverfahren) enthält, welche gemäss Art. 53 b) – isoliert betrachtet – von der Patentierung ausgeschlossenen sind, ist dieser PbP-Anspruch aufgrund von Art. 53 b) nicht gewährbar.





	Falls die Patentanmeldung mit dem PbP-Anspruch noch weitere – isoliert betrachtet –  zur Patentierung zugelassene, technische Verfahrensmerkmale offenbart, welche im PbP-Anspruch dieselbe Funktion wie die ausgeschlossenen Verfahrensmerkmale übernehmen könnten, so müssen auch diese alternativen Verfahrensmerkmale das Kriterium der ausreichenden Offenbarung (Art. 83) im Hinblick auf die tatsächliche Reproduzierbarkeit der Erfindung erfüllen.
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	Dadurch könnte gegebenenfalls auch der Missbrauch verhindert werden, dass alternative technische Phantasiemerkmale in der Patentanmeldung mit PbP-Anspruch als Ersatz für die verbotenen biologischen Verfahrensmerkmale vorsorglich offenbart und für eine allfällige spätere „Rettung“ des PbP-Anspruchs „bereitgehalten“ werden.





	Sind in der Patentanmeldung keine realen alternativen, technischen Herstellungsverfahren offenbart, so wird der fragliche PbP-Anspruch nach dem Eliminieren der biologischen Verfahrensmerkmale aus Ansprüchen und Beschreibung voraussichtlich nicht nur an der fehlenden ausreichenden Offenbarung nach Art. 83, sondern auch an der fehlenden Patentfähigkeit nach den Art. 54 bis 57 scheitern. 





Die Frage 2 a) ist deshalb uneingeschränkt mit NEIN zu beantworten. 











2 b).  Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzen�sorte handelt, auch dann gewährbar, wenn das einzige am Anmeldetag verfügbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Züchtung von Pflanzen ist?





[Identisch mit Frage 2 von G 2/12]





Es wird verwiesen auf die Begründung in den Nrn. 17 bis 19 unserer Stellungnahme vom 23. / 26.11.2012 in der Sache G 2 / 12. 





Die Frage 2 b) ist uneingeschränkt mit NEIN zu beantworten. 





Das nach Art. 53 b von der Patentierung ausgeschlossene im wesentlichen biologische Verfahren kann den Erzeugnisanspruch weder unter Art. 54-57 (Patentfähigkeit) noch unter Art. 83 (Reproduzierbarkeit) retten.











3. Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Erzeugnisses durch ein im Wesent�lichen biologisches Verfahren für die Züchtung von Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) EPÜ als solches nicht patentierbar ist?





[Identisch mit Frage 3 von G 2/12]





Es wird verwiesen auf die Begründung in den Nrn. 20 bis 22 unserer Stellungnahme vom 23. / 26.11.2012 in der Sache G 2 / 12. 





Die Frage 3 ist uneingeschränkt mit JA zu beantworten. 


Die Argumentation unter Berücksichtigung des Schutzbereichs bildet einen zusätzlichen, wichtigen Gesichtspunkt, um auch im vorliegenden Fall den Ausschluss des Erzeugnisanspruchs zu begründen. 
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4. Falls ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflan�zensorte handelt, für nicht gewährbar befunden wird, weil sich der durch den Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruch�ten Erzeugnisses durch ein nach Artikel 53 b) EPÜ nicht patentierbares Verfahren erstreckt, 


kann dann auf den Schutz für diese Erzeugung verzichtet werden, indem das nicht patentierba�re Verfahren durch einen Disclaimer ausgeklammert wird?





4.	Die Ausgangslage: Der Zwischenentscheid vom 8.7.13 hat in den Nr. 27 und 28 schwerwiegende Zweifel formuliert, ob ein derartiger Verzicht zulässig sei, weil keine formelle gesetzliche Grundlage für derartige Disclaimer (Beschränkungserklärungen) im EPÜ und dessen Ausführungsordnung enthalten sei.





	G 1/93 hat die Zulässigkeit eines derartigen Disclaimers für die sehr spezielle Situation beurteilt, in welcher ein bestimmtes Merkmal zwar für die Patentfähigkeit einer Erfindung notwendig und gemäss Art. 123 (2) auch zulässig ist, aber nach Art. 123 (3) ausgeschlossen ist, weil dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs führen würde. Die Grosse Beschwerdekammer kam damals zum Ergebnis, dass eine ausreichende gesetzliche Grundlage für eine derartige Beschränkungserklärung im EPÜ fehle:





14.  (....) Allerdings ist in keiner der vorstehend genannten Bestimmungen des EPÜ vorgesehen oder zugelassen, daß in die Beschreibung eines bestimmten Patents eine Erklärung darüber aufgenommen wird, welche Rechte aus dem Vorhandensein eines bestimmten technischen Merkmals in einem Anspruch dieses Patents hergeleitet werden können.





Die von der sogenannten "Fußnoten- Lösung" vorgesehene Aufnahme einer solchen Erklärung in ein Patent während des Einspruchsverfahrens wäre nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer im Hinblick auf die vorstehend genannten Bestimmungen des EPU mit dem europäischen Patentsystem unvereinbar und würde die Kompetenzen des EPA in diesem System überschreiten.





	Zusammen mit dem damaligen Einsprechenden hat die Grosse Beschwerdekammer seinerzeit festgehalten, dass in dieser sehr speziellen Situation die sog. „Fussnoten-Lösung“ eine Besonderheit des Deutschen Rechts darstelle und (nur) dort eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage in § 38 PatG DE habe:


§ 38.S. 2 PatG DE: Aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, können Rechte nicht hergeleitet werden.


 


	Für den Bereich des EPÜ hielt die Grosse Beschwerdekammer dagegen fest, dass in dieser speziellen Situation des Verhältnisses von Art. 123 (2) zu (3) keine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für einen Disclaimer bestehe:





6. (....) die Einsprechende hingegen meinte, daß die "Fußnoten- Lösung" auf einer speziellen Bestimmung des deutschen Rechts (§ 38 PatG 1981) beruhe, für die es im EPÜ keine Entsprechung gebe, und daß die Einfügung einer Erklärung gemäß dieser Lösung in die Beschreibung keinerlei 


"neutralisierende" Wirkung habe, sondern de facto auf die erneute Hinzufügung eines neuen, nicht offenbarten Gegenstands hinauslaufe. Die Einsprechende machte ferner darauf aufmerksam, daß die "Fußnoten- Lösung" vom Bundesgerichtshof noch nicht geprüft, geschweige denn gebilligt worden sei. (....) 


14. Die Große Beschwerdekammer stimmt mit der Einsprechenden auch darin überein, daß das EPÜ keine Grundlage für eine "Fußnoten- Lösung" der unter Nummer 6 genannten Art enthält. Dies folgt, wie im vorangehenden Absatz erörtert, aus dem verbindlichen Wesen und dem verbindlichen Charakter des Artikels 123 (2) und (3) EPÜ sowie aus der Funktion der Beschreibung und der Ansprüche eines im Rahmen des europäischen Patentsystems erteilten Patents.
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	Die Kommentierung von Schulte, Patentgesetz,  N. 69 zu § 21 PatG, erblickt dagegen eine gesetzliche Grundlage für einen Disclaimer auch für den Bereich des EPÜ in Art. 102 (3) EPÜ (heute: Art. 101 (3). Der Disclaimer könne dabei in den Anspruch oder in die Beschreibung aufgenommen werden und beispielsweise in folgender Art formuliert werden:





N. 70 „Merkmal X (wörtliche Wiedergabe) stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.“





	Dieser Ansicht ist immerhin entgegenzuhalten, dass sich die Aussage von Schulte spezifisch auf die Situation eines ursprünglich nicht offenbarten Merkmals im Rahmen von Art. 123 (2) und (3) EPÜ bezieht und dass sich dagegen der Art. 101 (3) a) EPÜ in wenig spezifischer Art auf alle während eines Einspruchsverfahrens vorgenommene Änderungen und generell auf die Aufrechterhaltung des Patents in geänderter Fassung bezieht. Eine explizite gesetzliche Grundlage für Disclaimer der vorliegend interessierenden Art lässt sich deshalb prima facie wohl kaum aus dieser unspezifischen Bestimmung ableiten. 





	Die Rechtslage aufgrund des Urteils G 1/93 lässt deshalb sich wohl etwa derart zusammenfassen, dass in formeller Beziehung ein Disclaimer der vorliegend vorgeschlagenen Art weder ausdrücklich erlaubt noch ausdrücklich verboten erscheint und dass jedenfalls im EPÜ eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage weder für das eine noch für das andere besteht.





5.	Vermutung der Vollständigkeit der gesetzlichen Regelung  





Diesem Ergebnis ist immerhin hinzuzufügen, dass eine gesetzliche Regelung zumindest im Zweifel und bis zum Nachweis einer Lückenhaftigkeit als vollständig vermutet wird (Voll-ständigkeitsvermutung). Aufgrund dieser Vollständigkeitsvermutung sollte für eine derart wichtige Frage wie den Disclaimer eine spezifische und ausdrückliche gesetzliche Grundlage bestehen. Eine solche hätte beispielsweise mit Leichtigkeit in Art. 69 EPÜ oder Regel 43 eingebaut werden können. 





Mit anderen Worten: Der Umstand, dass in keiner dieser Bestimmungen der Disclaimer explizite geregelt ist, spricht aufgrund der Vollständigkeitsvermutung gegen die Zulässigkeit des Disclaimers im Geltungsbereich des EPÜ. Insbesondere Regel 43 AO EPÜ ist lang und detailliert und enthält nichts, was Grundlage einer Beschränkungserklärung sein könnte. 





6.	Schwarz-weiss Betrachtungsweise





Auch aufgrund der Funktion des Patentanspruchs kommt man zum gleichen Ergebnis. Wie ebenfalls bereits in G 1/93 festgehalten wurde, besteht diese Funktion in der Beschreibung oder Definition des geschützten Gegenstandes eines Patents.





Nr. 14 (....) Die Aufgabe der Patentansprüche ist es, den Gegenstand des Schutzbegehrens durch Angabe seiner technischen Merkmale anzugeben (Art. 84 und R. 29 (1) EPÜ). Wird ein technisch bedeutsames Merkmal in einen Anspruch eines erteilten Patents aufgenommen, so ist dieses Merkmal nach Artikel 69 (1) EPÜ in Verbindung mit den übrigen technischen Merkmalen des Anspruchs beispielsweise von einem nationalen Gericht zu berücksichtigen, wenn es in einem Verletzungsverfahren nach nationalem Recht gemäß Artikel 64 (3) EPÜ den Schutzbereich des Patents bestimmt.





	Die Merkmale des Patentanspruchs führen also nach G 1/93 unmittelbar zum Schutzbereich des Patentes. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das EPÜ als Gesetzgebungstechnik die Schwarz-weiss-Darstellung gewählt hat und nicht die Weiss-schwarz-Methode zur Umschreibung und Abgrenzung von geschützten (schwarz) und nicht geschützten Bereichen (weiss): Der Patentanspruch ist also dazu bestimmt zu umschreiben, was geschützt werden soll (schwarz), und nicht das, was nicht geschützt werden soll (weiss).
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	Gemäss Art. 69 wird der Schutzbereich durch die Patentansprüche bestimmt und nach Regel 43 (1) ist der Gegenstand des Schutzbegehrens in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen Merkmale der Erfindung anzugeben.





Regel 43 (1) (....)  Wo es zweckdienlich ist, haben die Patentansprüche zu enthalten: 





b)  einen kennzeichnenden Teil, der durch die Worte „dadurch gekennzeichnet“ oder „gekenn-zeichnet durch“ eingeleitet wird und die technischen Merkmale bezeichnet, für die in Verbindung mit den unter Buchstabe a angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird. 





	Es sind also die technischen Merkmale aufzuführen, für die Rechtsschutz begehrt wird und nicht diejenigen Merkmale, hinsichtlich derer auf einen Rechtsschutz verzichtet wird. 








7.	Einheit oder Spaltung der Wirkung von Merkmalen ? 





Der von der Einsprechenden Syngenta vorgeschlagene Disclaimer würde dazu führen, dass sich die Wirkung des fraglichen Verfahrensmerkmals (im wesentlichen biologisches Züchtungsverfahren) hinsichtlich Patentfähigkeit und hinsichtlich Schutzbereich unterscheiden würde. Dieses Verfahrensmerkmal würde nach dem Vorschlag in Frage 4 nur Wirkungen für die Patentfähigkeit (nämlich dessen „Rettung“), aber nicht für den Schutzbereich entfalten (aufgrund des Verzichts im Disclaimer). 





	Eine derartige Spaltung der Rechtswirkungen von Merkmalen eines Patentanspruchs hinsichtlich Patentfähigkeit und hinsichtlich Schutzbereich wäre zumindest für das Europäische Patentrecht etwas Ungewöhnliches. Soweit ersichtlich konnte bisher ein Merkmal eines Patentanspruchs (hier: biologisches Züchtungsverfahren) nur Wirkungen für beides, sowohl für die Patentfähigkeit als auch für den Schutzbereich entfalten.  





	Eine derartige Spaltung der Rechtswirkungen von Merkmalen eines Patentanspruchs würde auch gegen den Gesichtspunkt verstossen, dass Patentansprüche für die Patentfähigkeit und für den Schutzbereich identisch ausgelegt werden sollten. Insoweit ist auch auf die US-amerikanische Rechtsprechung hinzuweisen, beispielsweise auf das Urteil Scripps v. Genentech von 1991: 





Scripps Clinic & Research Foundation  v. Genentech, Inc.,


CAFC March 11, 1991, Rehearing Denied April 30, 1991; 


927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991), = 18 U.S.P.Q.2d 1896


Auszugsweise abgedruckt in Dolder / Butler Schutzbereich, Bd. 2, Fall 42.





1.  Since claims must be construed the same way for validity and for infringement, the correct reading of product-by-process claims is that they are not limited to product prepared by the process set forth in the claims.








8.	Einheit oder Spaltung beim Verzicht auf ein Merkmal ? 





Zu Frage 2a ist oben (Nr. 1 und 2) festgehalten worden, dass die nach Art. 53 b von der Patentierung ausgeschlossenen Verfahrensmerkmale des biologischen Züchtungsverfahrens nach dem Modell vitiantur et vitiant (sind ungültig und machen ungültig) ausgestaltet seien. Und dass sich deshalb der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 53 b) auch auf Kombinationen der ausgeschlossenen Verfahrensmerkmale mit zulässigen Merkmalen auswirke. 
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Die vorgeschlagene Disclaimerlösung würde nun bewirken, dass sich der Verzicht  nur auf die Schutzbereichswirkung, nicht aber auf die Patentfähigkeit (und die ausreichende Offenbarung) der Kombination zwischen ausgeschlossenen Verfahrensmerkmalen und an sich zulässigen Merkmalen auswirken würde. Dies würde aber dem Modell vitiantur et vitiant (sind ungültig und machen ungültig) unmittelbar widersprechen: Wird auf die Schutzbereichswirkung der Verfahrensmerkmale verzichtet, so wird automatisch auch auf deren Beitrag zur Patentfähigkeit verzichtet. Oder anders ausgedrückt: Der Verzicht mittels Disclaimer entfaltet eine einheitliche Wirkung sowohl bezüglich der Patentfähigkeit als auch bezüglich des Schutzbereichs – er wirkt sich auf beides aus, sowohl auf die Patentfähigkeit als auch auf den Schutzbereich. 





	Der vorgeschlagene Verzicht auf die Schutzbereichswirkung per Disclaimer in der Absicht, sich dadurch einen rechtlichen Vorteil hinsichtlich der Beurteilung der Patentfähigkeit zu verschaffen, kommt insoweit dem Rechtsmissbrauch durch widersprüchliches Verhalten nach dem Modell des turpitudinem suam allegans (Ausnützen der eigenen Rechtswidrigkeit) ziemlich nahe. 





	Aus dieser postulierten Einheit der Wirkung des Verzichts folgt, dass ein Verzicht auf die gemäss Art. 53 b) von der Patentierung ausgeschlossenen Verfahrensmerkmale (i.w. biologisches Züchtungsverfahren) mit Hilfe eines Disclaimers hinsichtlich des Schutzbereichs sich zwingend auch auf die Patentfähigkeit (Art. 52 bis 57) und/oder die Reproduzierbarkeit Art. 83 (Offenbarung der Erfindung) der Kombination von nicht ausgeschlossenen Erzeugnismerkmalen und ausgeschlossenen Verfahrensmerkmalen auswirken würde. Mit anderen Worten: Ein partieller Verzicht nur hinsichtlich des Schutzbereichs könnte die Kombination von verbotenen und zulässigen Merkmalen weder bezüglich Patentfähigkeit noch bezüglich ausreichender Offenbarung „retten“. 








9.	Praktikabilität und Rechtssicherheit ? Wo kämen wir da hin ?





Auch Gründe der Rechtssicherheit und Praktikabilität sprechen gegen die in Frage 4 vorgeschlagene Disclaimerlösung. Diese würde nämlich zu reichlich bizarren Folgen führen: 





	Die vorgeschlagene Disclaimerlösung würde im Verletzungsprozess bedeuten, dass der Beklagte sich nicht auf non-infringement der Verfahrensmerkmale berufen (müsste), aber sich allenfalls widerklageweise auf (Teil-) Nichtigkeit des Klagepatents wegen Verstosses der gleichen Verfahrensmerkmale gegen Art. 53 b) (und ggf. Art. 54 bis 57) berufen könnte. Eine derartige Spaltung des Verletzungsprozesses würde die Rechtsfindung unnötig komplizieren und die Rechtssicherheit beeinträchtigen. 











10.	Lösung anstelle eines Disclaimers im Patentanspruch





Wie bereits oben zu Frage 2 a) ausgeführt, besteht die Lösung des Problems darin, dass ein Patentanspruch für eine Kombination zwischen zulässigen und ausgeschlossenen Merkmalen aufgrund von Art. 53 b) nicht gewährt werden darf, solange dieser Anspruch Verfahrensmerkmale (i.w. biologisches Züchtungsverfahren) enthält, welche gemäss Art. 53 b) – isoliert betrachtet – von der Patentierung ausgeschlossenen sind.  Die vorgeschlagene Disclaimervariante vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern.
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	Falls die Patentanmeldung mit der Disclaimervariante noch weitere – isoliert betrachtet –  zur Patentierung zugelassene, technische Verfahrensmerkmale offenbart, welche im Patentanspruch dieselbe Funktion wie die ausgeschlossenen Verfahrensmerkmale übernehmen könnten, so müssen (wie bereits oben Nr. 3 dargelegt) auch diese alternativen Verfahrensmerkmale das Kriterium der ausreichenden Offenbarung (Art. 83) im Hinblick auf die tatsächliche Reproduzierbarkeit der Erfindung erfüllen.





	Sind dagegen in der Patentanmeldung keine alternativen technischen Verfahrensmerkmale offenbart worden, so wird der Patentanspruch (Erzeugnisanspruch) nach der Ablehnung der Disclaimerlösung und der Eliminierung der verbotenen Verfahrensmerkmale voraussichtlich an der fehlenden Patentfähigkeit nach Art. 54 bis 57 und der nicht ausreichenden Offenbarung nach Art. 83 scheitern. 








Antwort auf Frage 4:





NEIN; aus formellen und inhaltlichen Gründen ist die Disclaimerlösung nicht zulässig.





Die nach Art. 53 b verbotenen Verfahrensmerkmale (= i.w. biologisches Verfahren) können auch nach einem partiellen Verzicht auf ihre Schutzbereichswirkung durch einen Disclaimer den Erzeugnisanspruch weder hinsichtlich Art. 54 bis 57 (Patentfähigkeit) noch hinsichtlichArt. 83 (Offenbarung der Erfindung) „retten“. 








								 Mit freundlichen Grüssen








								-----------------------------------


								      Prof.Dr. Fritz Dolder








