LIPPERT, STACHOW & PARTNER

Patentanwélte, Rechtsanwalte, European Patent and Trademark Attorneys

Patentierung von
biotechnologischen,
medizinischen und

pharmazeutischen

Erfindungen




LIPPERT, STACHOW & PARTNER

Patentanwélte, Rechtsanwalte, European Patent and Trademark Attorneys

Patentierung von biotechnologischen, medizinischen und pharmazeutischen
Erfindungen

Nach den Patentgesetzen der wichtigsten Industrienationen kann ein Patentschutz fur Stoffe, Verfahren,
Vorrichtungen, Gegenstande, etc. erworben werden. Im medizinischen Bereich ist die Patentierung
allerding eingeschrankt. Demnach sind bestimmte Verfahren nicht patentfahig. Dies sind insbesondere
chirurgische, therapeutische und diagnostische Verfahren. Hingegen kbnnen medizinische Gerate,
Operationsbestecke, Einwegartikel, Arzneimittel und deren Zubereitungen, Gene, gentechnisch veranderte
Organismen und andere Innovationen aus dem Life-Science-Bereich dem Patenschutz zuganglich sein.
Die hierzu vorhandenen Regelungen sollen es erméglichen, einerseits den vorrangigen ethischen
Anforderungen und humanitaren Interessen gerecht zu werden und andererseits die wissenschaftlichen
und unternehmerischen Leistungen auf biotechnologisch, medizinischen und pharmazeutischen Gebieten
zu fordern.

Nachfolgend sollen anhand verschiedener Beispiele die Moglichkeiten des Patentschutzes fir medizinische
Verfahren und medizintechnische Produkte erlautert werden.

1. Patentschutz fur medizinische Verfahren und medizintechnische Produkte

Der Ausschluss der Patentierung medizinischer Verfahren, wie therapeutischer, chirurgischer und
diagnostischer Verfahren, wird in Deutschland nach § 5 Abs. 2 PatG durch die fehlende gewerbliche
Anwendbarkeit begriindet. Definitionsgemal? stellt die praktizierte Heilkunde keine gewerbliche Anwendung
dar, obwohl Arzte durchaus Gewinn orientiert handeln kénnen. Die europaische Regelung hingegen erfolgt
im Artikel 53(c) EPU tber die Festlegung, dass fiir Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen
Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen
oder tierischen Korper vorgenommen werden, kein Patent erteilt wird.

Sinn dieser Regelung ist es, dem behandelnden Arzt die Therapiefreiheit zu gewahrleisten, denn sollten
Schutzrechte auf Verfahren zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Gesundheit des Menschen erteilt
werden, wirde dies eine Monopolisierung von Heilmethoden bedeuten, zu deren Anwendung der
behandelnde Arzt dann eine kostenpflichtige Lizenz des Schutzrechtsinhabers bendétigen wiirde. Auch die
Verwendung von patentrechtlich geschiitzten Geraten im Rahmen der Diagnose und Behandlung durch
den behandelnden Arzt stellt keine Patentverletzung dar. Lediglich der Hersteller des Gerates kénnte im
Rahmen einer Patentverletzung haftbar gemacht werden.
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1.1. Diagnostische Verfahren

Generell sind diagnostische Verfahren von der Moglichkeit des Patentschutzes ausgenommen.
Diagnostische Verfahren im Sinne des Patentgesetzes zeichnen sich durch drei Schritte aus:

? Untersuchungsphase:

Anamnese, medizinische Untersuchung und Tests

? Symptomfeststellung:
Abgleich der Untersuchungsergebnisse mit Normdaten, Feststellen einer signifikanten Abweichung

? Medizinische Entscheidung:

Zuordnung der ermittelten Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild
Fehlt wenigstens einer dieser drei Schritte im beanspruchten Verfahren, liegt kein Diagnostizierverfahren
vor und es besteht die Moglichkeit der Patentierung. Dies ist vor allem deshalb von Interesse, weil dabei
die Beurteilung sowohl von einem Arzt als auch von einem Computer erfolgen kann.
Ob ein diagnostisches Verfahren im Sinne des deutschen oder européischen Patentrechts vorliegt, lasst
sich anhand der folgenden Checkliste prifen:

nein Muss das Verfahren zwingend nein Kann das Verfahren auch von
&:Lii?nzaaenquzirae“sl::::.; — von einem Arzt durchgefiihrt — einem Techniker durchgefiihrt
g ’ werden? werden?

l ja l Ja l ja l nein
Werden nur Zwischenergebnisse ja Wird ein Mittel injiziert? nein
generiert? ’
l nein I Ia

( A . - : nein
Findet ein Vergleich der Daten nein [ Kannen Nebenwlrkungen ] — ‘J

— auftreten?
mit Normwerten statt?
, v
r ™
Erlauben die Daten einen nein
Riickschluss aufein —
spezifisches Krankheitshild ?
\
Lassen die Daten explizit eine nein
Krankheiterkennen? ’

Legende: J = Patentschutz méglich, @ = Patentschutz nicht méglich
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12. Chirurgische Verfahren
Chirurgische Verfahren sind ebenfalls nicht patentierbare Verfahren. Der Begriff der "Chirurgie# bezieht sich
im Patentrecht nicht auf den Zweck sondern vordergrundig auf die Art der Behandlung. Demnach kdnnen
auch chirurgische Verfahren, die nicht einem Heilzweck dienen, von der Patentfahigkeit ausgeschlossen
sein.

So fallen ebenfalls Punktionen, endoskopische Verfahren,
Injektionen, Entnahme von Organen, Haut und Knochen
bei lebenden Spendern, kinstliche Befruchtungen, etc.
unter das Patentierungsverbot. Auch Verfahren der
kosmetischen Chirurgie sind dem Patentschutz nicht
zuganglich. Zudem wird die Patentfahigkeit mehrstufiger
Verfahren durch Verwendung eines chirurgischen
Verfahrensschrittes innerhalb der Verfahrenskette
verhindert.

Quelle: John Asselin, U.S. Air Force

Dennoch muss hier eine deutliche Unterscheidung zwischen Verfahren und Vorrichtung getroffen werden.
Auch wenn chirurgische Verfahren ausgeschlossen sind, so kénnen Vorrichtungen (Gerate, etc.) dem
Patentschutz zuganglich sein. So kdnnen beispielsweise neu entwickelte Bestandteile des
Operationsbestecks geschitzt werden. Auf dieser Grundlage lassen sich auch bestimmte
Operationsmethoden in begrenztem Umfang schiitzen. Dies kann beispielsweise Uber die Patentierung
medizinischer Kits erfolgen (ndheres dazu im Exkurs "Medizinische Kits#).

Unter dem Begriff der medizinischen Kits wird eine Zusammenstellung von Instrumenten, Praparaten und sonstigen
medizinischen Vorrichtungen zusammengefasst. Darunter fallen auch Kombinationspraparate von Arzneimitteln, die
fur sich jeweils bekannt sind, aber deren rdumliches Nebeneinander (kits-of-parts) beansprucht wird. Dabei steht
die zielgerichtete Verwendung der Kombination in einer festen Einheit, nicht als bloRe Aggregation sondern als
Kombination mit neuen Uberraschenden Eigenschaften im Blickpunkt. Beispielsweise kénnen durch die
Kombination des Arzneimittels A mit B die Nebenwirkungen durch gleichzeitige Gabe von B abgeschwacht oder
ganzlich aufgehoben werden.

Auch Instrumente und Werkzeuge zur Durchfiihrung einer Operationsmethode kénnen durch medizinische Kits
geschutzt werden. Der Schutz richtet sich hierbei auf die Zusammenstellung der Instrumente, die jeweils nur in
Verbindung mit den anderen Werkzeugen oder Instrumenten des Kits eingesetzt werden kénnen, um eine
spezifische Funktion oder Operation zu erfullen. Obwohl die einzelnen Bestandteile des Kits dem Stand der Technik
angehoren, stellt deren Zusammensetzung in einer Einheit unter Berlicksichtigung der erfinderischen Tatigkeit eine
neue Kombination dar, die Patentschutz erfahren kann.
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Die folgende Checkliste gibt erste Hinweise darauf, ob ein chirurgisches Verfahren vorliegt:

Legende: = Patentschutz moglich, = Patentschutz nicht méglich

1.3. Therapeutische Verfahren

Therapeutische Verfahren dienen der Heilung, Linderung, Beseitigung oder Abschwachung der
Symptome einer Funktionsstérung oder der Funktionsstérung an sich. Auch die Vorbeugung
oder Verringerung des Risikos ihres Erwerbs sind darin inbegriffen.

Dadurch umfasst der Patentierungsausschluss sowohl
Heilverfahren als auch prophylaktisch wirkende Verfahren.
Problematisch gestalten sich Félle in denen sowohl ein
therapeutischer als auch nicht-therapeutischer Effekt erzielt
wird. Beispiel dafur sind etwa kosmetische Behandlungen,
die gleichzeitig einen gesundheitsférdernden Effekt haben.

Quelle: Capenergy, Barcelona
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In diesem Fall ist eine Abhangigkeit von der Formulierung der Patentanspriiche gegeben, die
den Umfang des Monopols begriunden. Wie fur chirurgische Verfahren sind auch mehrstufige
therapeutische Verfahren, die einen therapeutischen Verfahrensschritt enthalten nicht dem
Patentschutz zugéanglich. Fur Gerate besteht gleichfalls ein Patentierungsverbot, wenn sich aus der durch
das Gerat bewirkten Funktion eine therapeutische Wirkung ergibt. Darunter fallt beispielsweise auch ein
Verfahren zur verbesserten Steuerung eines Herzschrittmachers. Ein Indiz fir die mogliche Patentierbarkeit
ergibt sich aus der Beantwortung der Frage, ob zur Durchfihrung des beanspruchten Verfahrens ein Arzt
notwendig ist, oder ob diese Aufgabe auch von einem Techniker ausgefuhrt werden kann. In letzterem Fall
kann eher davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um ein therapeutisches Verfahren handelt und
daher ein Patentschutz erlangt werden kann. Da die Grenzen zwischen therapeutischen Verfahren und
kosmetischer Behandlung mitunter flieRend sind, empfiehlt sich die Kontaktierung eines expertierten
Patentanwalts zur Ausarbeitung einer schutzfahigen Anmeldung.

Anhand der nachfolgenden Checkliste kann eine erste Prifung erfolgen, ob fir das beanspruchte Verfahren
als therapeutisches Verfahren ein Patentierungsverbot besteht:

Legende: = Patentschutz moglich, = Patentschutz nicht méglich
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2. Patentierung von Arzneimitteln

Im Gegensatz zu den chirurgischen oder therapeutischen Verfahren, welche als solche nicht
dem Patentschutz zuganglich sind, konnen die bei diesen Anwendungen eingesetzten
Arzneimittel als Stoffe oder Stoffgemische durch ein Patent geschiitzt werden.

Entsprechend der Bekanntheit des Stoffes oder Stoffgemisches lassen sich 3 Fallgruppen des
Stoffschutzes fur Arzneimittel formulieren:

Entsprechend der Fallgruppe 1 kann fur neue Stoffe oder Stoffgemische ein allgemeiner Stoffschutz, der
auch eine medizinische Verwendung umfasst, erzielt werden.

Fur bereits bekannte Stoffe oder Stoffgemische, die bisher nicht medizinisch verwendet wurden
(Fallgruppe 2), kann ein Verwendungsanspruch fur eine erste medizinische Indikation erlangt werden.
Durch die Formulierung "Stoff XY als Arzneimittel$# ist dabei ein sehr breiter Stoffschutz mdglich.

Im Falle bekannter Stoffe, die auch als Arzneimittel bereits Einsatz finden (Fallgruppe 3), kann fir eine
zweite oder weitere medizinische Indikation ein eingeschrankter, aber dennoch sehr wirkungsvoller Schutz
erlangt werden. Der Schutzbereich bezieht sich dabei auf den Einsatz des "Stoffes XY zur Behandlung der
Krankheit Z$#.

Der Patentschutz von Arzneimitteln ist insbesondere vor dem Hintergrund der kostenintensiven Forschung
und der langwierigen Zulassungsverfahren von hohem Interesse.

Durch einen effektiven Patentschutz besteht die Mdglichkeit einer zukiinftigen
effektiven Verwertung des Arzneimittels. Dem langen Zulassungsverfahren fir
Arzneimittel, welches zwangslaufig nach der Patentanmeldung erfolgt, wird
durch die Mdglichkeit des ergéanzenden Schutzzertifikats Rechnung
getragen.Mit dem erganzenden Schutzzertifikat (englisch: SPC fur
Supplementary Protection Certificates) ist es in der Europaischen Union, den
USA und weiteren Landern mdglich, die Dauer des Patentschutzes fir Patente
betreffend Erzeugnisse wie Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel, die
zugelassen sind, nach gesetzlich vorgegebenen Kriterien auf Antrag um
Quelle: Altana-Abbot ZacPac maximal finf Jahre zu verlangern (erganzen).
Bei Arzneimitteln, die fur Kinder zugelassen werden, verlangert sich die
Maximallaufzeit des ergdnzenden Schutzzertifikats um zusatzlich ein
halbes Jahr.
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3. Patentierung von Genen, Lebewesen und Stammzellen

3.1. Gene und Nukleinsauresequenzen

Patente auf Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen kdnnen nicht patentiert werden, wenn sie auf einer
bloRen Entdeckung basieren. So kdnnen Sequenzen, welche im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten,
wie dem Human Genome Project (HUGO) identifiziert werden nicht durch ein Patent geschitzt werden.

Nattrliche DNA-Sequenzen sind dem Patentschutz zuganglich, wenn
neben der Sequenz an sich auch deren Isolierung aus der natirlichen
Umgebung angegeben wird. Beides gemeinsam gewabhrleistet eine
technische Handlung, die fir eine Patenterteilung unumganglich ist.
Weiterhin ist fur die Patentierung neben der Sequenz und dem
Verfahren zur Isolierung der Sequenz aus ihrer nattrlichen
Umgebung eine konkrete Anwendung (z.B. zur Behandlung einer
Krankheit) der Sequenz anzugeben, welche das Erfordernis der
gewerblichen Anwendbarkeit, die in der Patentanmeldung enthalten
sein muss, erfullt.

Die neue Gesetzgebung lasst den absoluten Stoffschutz auch bei
Sequenzpatenten unangetastet. Bei der Patentierung von DNA-
Sequenzen ist jedoch zumeist auf Grund der allgemeinen
Patentvoraussetzungen ein konkretes Protein anzugeben, fir das
die Sequenz codiert, und der Schutzbereich beschrankt sich dann
auf dieses oder aquivalente Proteine. Aquivalente Sequenzen, die
auf Grund des degenerierten genetischen Codes zum gleichen
Protein fuhren, sind ebenfalls geschiitzt. Dagegen sind Proteine, flr
die dieselbe Sequenz codiert, die jedoch nicht explizit im Patent
Quelle: Jena Library of Biological angegeben wurden und auch nicht dem angegebenen aquivalent
Macromolecules (JenaLib) sind, nicht geschiitzt.

Anders ist dies in den Fallen, in denen eine kinstlich geschaffene DNA-Sequenz zur Synthese
eines Proteins eingesetzt wird. Hier kdnnen die Patentierungsvoraussetzungen auch ohne
Angabe des synthetisierten Proteins erflllt werden. Ergibt sich spater die Méglichkeit, auch
andere Proteine mit dieser Sequenz zu synthetisieren, so sind diese - anders als beim oben
besprochenen Fall nattirlicher Sequenzen - vom Schutzbereich erfasst. Diese Konsequenz des
absoluten Stoffschutzes ist auch zu beflrworten, da sie eine adaquate Belohnung fir die
Schaffung der neuen Sequenz darstellt. Die Schaffung der Sequenz ist namlich nur patentfahig,
weil diese das Ergebnis einer erfinderischen Tatigkeit darstellt.Ein Sonderfall liegt vor, wenn
ausnahmsweise die DNA selbst als Wirkstoff oder Werkzeug dient. Hier ist die Patentierung der
DNA als solche und damit auch die Gewahrung von absolutem Stoffschutz fir die DNA selbst
unproblematisch.

! Ensthaler, Zech: Stoffschutz bei gentechnischen Patenten, GRUR 2006 H




LIPPERT, STACHOW & PARTNER

Patentanwélte, Rechtsanwalte, European Patent and Trademark Attorneys

3.2. Lebewesen

Entsprechend der Biotechnologie-Richtlinie 98/44 (BioPatRL) des Europaischen Parlaments sind weder
der menschliche Kdrper in den einzelnen Phasen seiner Entwicklung noch die Entdeckung eines seiner
Bestandteile patentierbar. Auch Verfahren zum Klonen menschlicher Lebewesen sind von der
Patentierung ausgeschlossen. Dagegen sind isolierte Bestandteile des menschliche Kérpers (z.B.
Organe, Zellen, Gewebe, etc.) patentfahig, wenn sie nicht in Verbindung zum menschlichen Korper
stehen.

Auch Tiere und Pflanzen als solche sind grundsatzlich von der Patentierung ausgeschlossen.
Ausnahmen bilden Erfindungen, deren Gegenstand Tiere oder Pflanzen sind, wenn die Ausfihrung der
Erfindung technisch nicht auf eine Sorte oder Rasse beschrankt ist. Ein Beispiel hierfur liefert die
"Harvard-Krebsmaus#

Das Europaische Patentamt (EPA) in Munchen vergab am 13.Mai 1992 zum ersten Mal ein Patent auf
ein Saugetier, die so genannte Harvard-Krebsmaus. Den Forschern der amerikanischen Universitat war
es gelungen, in das Erbgut von Mausen ein menschliches Krebsgen einzuschleusen, durch das die
Nager frihzeitig und mit hoher Haufigkeit Krebstumore entwickeln. Die Rechte an der Maus hat die
Harvard-Universitat. Die USA hatten die Krebsmaus bereits 1988 unter Erfinderschutz gestellt.

Seit 1992 wurden laut EPA lber 1000 Patentantrage auf Tiere gestellt. In den ersten zehn Jahren
wurden lediglich gut 50 davon erteilt. Dabei blieben die Patente auch juristisch lange umstritten: 1989
hatte das EPA den Antrag noch abgelehnt, obwohl das Tier in den USA schon seit 1988 patentiert war.
Einspriiche von Gegnern des Verfahrens in erster Reihe die Umweltschutzorganisation Greenpeace
fuhrten 1995 zu einem vorlaufigen Ende der Patente auf gentechnische veranderte Pflanzen und Tiere.
Erst nachdem das Europaische Parlament 1999 solche Patente in einer Richtlinie ausdricklich billigte,
nahm das EPA die Patentierungen wieder auf. Obwohl Deutschland die Richtlinie bislang nicht in
nationales Recht umgesetzt hat, sind die Patente auch hierzulande giltig.

3.3. Stammzellen

Bei der Beantwortung der Frage, ob menschliche Stammzellen patentierbar sind, stellt sich zunachst die
Frage, ob es sich bei Stammzellen als Bestandteilen des menschlichen Kdrpers um eine Erfindung in
Abgrenzung zur nicht patentierbaren Entdeckung handeln kann. Der Art. 5 | der Bio-Patent-Richtlinie
(BioPatRL) besagt, dass der menschliche Kérper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und
Entwicklung nicht patentierbar ist. Eine andere Bewertung erfolgt jedoch fir einen mittels eines
technischen Verfahrens, etwa der Isolierung, gewonnenen Bestandteil des menschlichen Kdrpers, selbst
wenn sein Aufbau geman Art. 5 |l BioPatRL dem eines naturlichen Bestandteils entspricht.
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Danach scheinen isolierte multi-, pluri- oder totipotente Stammzellen eine mdgliche Erfindung
darzustellen, ebenso wie die Verfahren, deren unmittelbares Ergebnis ein Teil des menschlichen Kdrpers
ist. Eine abweichende Bewertung muss sich jedoch fir totipotente Stammzellen ergeben. Zwar werden
diese als Bestandteil eines Embryos isoliert und scheinen somit unter Art. 5 Il BioPatRL zu fallen. Dabei
ist jedoch zu beachten, dass totipotente Stammzellen tber das Potential verfligen, sich zu einem
selbstandigen Individuum zu entwickeln. Sie stellen somit selbst einen menschlichen Koérper zu Beginn
seiner Entwicklung dar und sind somit gemaf Art. 5 | BioPatG nicht patentierbar. Aus diesem Grund sind
sowohl totipotente Stammzellen selbst als auch Verfahren, deren unmittelbares Erzeugnis ein
menschlicher Korper ist, so etwa ein Reprogrammierungsverfahren von multipotenten Stammzellen zu
totipotenten Stammzellen, nach Art. 5 | BioPatRL nicht patentierbar.’

Entsprechend der Richtlinie 98/44 des Europaischen Parlaments sind
Verfahren zur Klonierung von menschlichen Lebewesen, Veranderung
der genetischen Identitat der Keimbahn des Menschen, sowie die
Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder
kommerziellen Zwecken nicht patentfahig. Dies wird in Art. 6 der
Richtlinie unter dem ersten Absatz "Erfindungen, deren gewerbliche
Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstofRen wirden, sind von der Patentierung ausgenommen,$#
ausgefuhrt. Dabei herrscht weltweit Konsens dariiber, dass die
Klonierung von menschlichen Lebewesen zum "Zwecke der
Reproduktion oder Geburt#hierunter zahlen und verboten sind.
Problematisch ist hingegen die Sittenwidrigkeit im Zusammenhang mit
dem "therapeutischen Klonen# Aufgrund der national verschiedenen
Gesetzgebung und Ansichten zu diesem Thema erscheint hier keine
klare Linie. Im Zuge der Weiterentwicklung im Bereich des
“therapeutischen Klonens#ist eine Anderung der 6ffentlichen
Wahrnehmung und Auffassung zu diesem Thema denkbar. In
Deutschland besteht ein umfassendes Patentierbarkeitsverbot fur
totipotente Stammzellen als Produktpatent, fir Verfahren, die
totipotente Stammzellen als unmittelbares Produkt hervorbringen und

Quelle: Nissim Benvenisty, Follow the i3 Patente, die die bestimmungsgemafRe Verwendung von

Money The Politics of Embryonic Stem  embryonalen Stammzellen zu kommerziellen und industriellen Zwecken

Cell Research. Russo E, PLoS Biology  arfassen, soweit diese auf der Zerstérung von Embryonen basieren. Die
Vol. 3/7/2005, e234

Patentierbarkeit des reproduktiven Klonens ist umfassend verboten, die Patentierbarkeit des
therapeutischen Klonens muss in richtlinienkonformer Auslegung zugelassen werden. Zulassig ist die
Patentierbarkeit von fetalen- und adulten Stammzellen per se, ihre Reprogrammierung (i.e.S.) ins
Stadium der Pluripotenz und ihre Ausdifferenzierung. Verfahren der Stammzelltherapie unterfallen
prinzipiell als therapeutische Verfahren dem Patentierungsverbot.” Da derzeit erhebliche
Unstimmigkeiten in diesem Zusammenhang zwischen den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten bestehen, ist
die Patentierung von Stammzellen schwierig. Daher sollte in diesem Fall eine Abstimmung mit einem auf
diesen gebiet expertierten Patentanwalt erfolgen.

? Hartmann: die Patentierbarkeit von Stammzellen und den damit zusammenhangenden Verfahren,
GRUR 2006 Heft 3
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Patentschutz und Wissenschaft

4.

Ein Patent stellt ein gewerbliches Schutzrecht dar. In erster Linie ist das Patent dabei ein
Verbietungsrecht, dass es jedem Dritten verbietet, die Erfindung unbefugt zu benutzen. Der
Patentinhaber hat somit das Recht zur alleinigen Verwertung seiner Erfindung. Dies bedeutet im
Gegenzug jedoch nicht, dass er mit Patenterteilung das Recht zur Nutzung seiner Erfindung erhélt, denn
hierfur ist die jeweilige nationale Gesetzeslage ausschlaggebend (z.B. Arzneimittelproduktegesetz,
Embryonenschutzgesetz,tec.).

Im Gegensatz zur gewerblichen Anwendung ist die Lehre und Forschung vom Benutzungsverbot der
patentierten Erfindung nicht betroffen. Der Patentinhaber kann dementsprechend eine weitere Forschung
auf dem Gebiet der Erfindung nicht verbieten. Die Freiheit der Forschung bleibt unberihrt.

Das Patent belohnt den Erfinder mit einer exklusiven Verwertung seiner Erfindung dafir, dass dieser die
Erfindung der Offentlichkeit mitteilt und damit zu einer Bereicherung des Standes der Technik beitragt.
Ausgehend von diesem neuen Stand der Technik kdnnen nun Weiterentwicklungen erfolgen. Dadurch wird
die Innovationsfahigkeit angeregt, um zu verbesserten technischen Lésungen zu gelangen, wodurch der
freie Wettbewerb angeregt wird.

5. Wenn man eine Erfindung gemacht hat

Nach dem Arbeitnehmererfindergesetz sind Arbeitnehmer (auch Hochschulwissenschatftler) verpflichtet
eine Erfindung dem Arbeitgeber zu melden. Problematisch in diesem Zusammenhang ist zum einen
Uberhaupt zur Erkenntnis zu gelangen, dass eine Erfindung gemacht wurde und zum anderen die
Vorveroéffentlichung in Fachzeitschriften.

Die Patentanmeldungen gelten als Verdffentlichung, die in eigenen
Publikationsverzeichnissen aufgenommen werden kénnen und von
vielen Fakultaten bei Habilitationsverfahren wie Originalartikel
behandelt werden.

Zu beachten ist auch, dass wissenschaftliche Vortrage und Poster die Neuheit genauso zerstéren kénnen
wie wissenschaftliche Artikel. Um dies zu verhindern kann am Tage der Veroffentlichung eine sogenannte
"Notanmeldung# z.B. mit den Publikationsunterlagen erfolgen. Naturlich stellt dies eine ungewdhnliche und
nach Moglichkeit nicht zu haufig zu praktizierende Methode der Prioritatssicherung dar, da diese
Vorgehensweise Gefahren in sich birgt.
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Patentanmeldungen werden erst nach 18 Monaten ab dem
Anmeldedatum veroffentlicht, womit der Publikation derselben
Ergebnisse in einer Fachzeitschrift nichts entgegensteht. Allerdings
gilt auch hier wiederum, erst anmelden dann publizieren.

Keine Vorveroffentlichungen stellen hingegen Forderantrdge an BMBF, DFG, AiF oder EU dar.

Im Zweifelsfall sollte daher eine Erfindungsmeldung an den Arbeitgeber erfolgen. Dieser kann die
Erfindungsmeldung prufen und gegebenenfalls innerhalb von 4 Monaten die Erfindung in Anspruch
nehmen.

Um die Neuheit der Erfindung als wesentliche Patentierungsvoraussetzung nicht zu zerstéren, sollte vor

der Publikation in Fachzeitschriften erst die Patentanmeldung abgewartet werden. In diesem Falle gilt
insbesondere die alte Regel "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold$# .

Fur Fragen und Auskinfte stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfligung:

LIPPERT, STACHOW & PARTNER

Patentanwélte, Rechtsanwélte, European Patent and Trademark Attorneys

Krenkelstral3e 3
01309 Dresden

Telefon: + 49 (0) 351318 18 -0
Telefax: + 49 (0) 351 3 18 18 - 33
E-Mail: DRE@PATeam.de




