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Sehr geehrter Herr Prasident,
Sehr geehrte Damen und Herren,

Aufgrund lhrer Bekanntmachung im Amtsblatt des EPA vom Oktober 2012 reiche ich
Ihnen hiermit eine

Stellungnahme

zu den Rechtsfragen gemass Zwischenentscheidung (ZE) der Technischen Be-
schwerdekammer 3.3.04 vom 31.5.2012 in der Sache T 1242/06

ein mit den folgenden Bemerkungen:

1. Anwendung der Patentierungsverbote von Art. 53 EPU: Bei der Beurteilung von
Patentanmeldungen anhand der ethisch-rechtspolitisch motivierten Patentierungsverbote
von Art. 53 EPU stellt sich die Frage, welche Inhalte einer Patentanmeldung bei dieser Pri-
fung berticksichtigt werden sollen. Der Grundsatz, dass im Rahmen von Art. 53 (a) EPU
(ordre public) der gesamte Inhalt der Patentanmeldung (,whole content”) und nicht nur die
ausformulierten Patentanspriche bericksichtigt werden sollten, wurde vom Verfasser in ei-
nem 1984 publizierten Aufsatz vorgeschlagen. Er wurde mit der Wirkung des Patentie-
rungsverbots bzw. mit der Moglichkeit begriindet, dass bei einer auf die Patentanspriche
beschréankten Beurteilung der vom Gesetzgeber angestrebte Zweck vereitelt werden kénn-
te.

.Das Patentierungsverbot des Art. 53(a) weist gegenuber Art. 52(4) und 57 die Be-
sonderheit auf, dal3 der Begriff der ,Erfindung” nicht nur diejenigen Elemente einer
technischen Lehre erfal3t, welche zum Gegenstand von Patentanspriichen erhoben
worden sind, sondern auch alle weiteren MalRnahmen, die zwar nicht Gegenstand von
Patentanspruchen bilden, aber nichtsdestoweniger als unumgéanglich notwendig fur
den Nachvollzug der betreffenden Lehre erscheinen. Dies ergibt sich aus der Funkti-
on des Verbotes in Art. 53(a), welche darin besteht, die Bildung privater Ausschliel3-
lichkeitsrechte und damit von Vermégenswerten durch eine Degradierung des
menschlichen Koérpers zu einem Produktionsinstrument oder Ersatzteillager zu ver-
hindern. Berlcksichtigt man des weiteren, dalR die aus dem menschlichen Kérper ge-
wonnenen Objekte regelmafig nur als Ausgangsmaterial oder Ausfilhrungsmittel im
Rahmen von Verfahrensansprichen dienen, und der Vorgang der Gewinnung dieser
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Objekte selten oder nie Gegenstand eines Patentanspruchs bildet, so kann Art. 53(a)
seine Funktion nur dann wirksam erfiillen, wenn der Begriff der Erfindung in der
dargestellten Art interpretiert wird. Eine Erfindung wird danach nicht nur dann vom
Patentschutz ausgeschlossen, wenn die Patentanspriiche selbst eine objektméfige
Nutzung des menschlichen Koérpers vorsehen, sondern auch dann, wenn eine objekt-
maénRige Nutzung des menschlichen Kérpers eine notwendige und unumgéngliche
Voraussetzung flir den Nachvollzug (oder die erste Gewinnung) der fraglichen techni-
schen Lehre bildet.” (a.a.O. S. 3)

F. Dolder, Schranken der Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen nach dem
Europaischen Patentiibereinkommen.
Mitt. Deutschen Patentanwalte 75 (1984), 1ff, 3.

2. Einspruchsabteilung EPA - Stammzellen Edinburgh vom 24.7.2002: Der Grund-
satz der Berlcksichtigung des gesamten Inhalts (,whole content”) wurde von der Recht-
sprechung des EPA - soweit ersichtlich - erstmals im Juli 2002 in der Entscheidung einer
Einspruchsabteilung betreffend die Stammzellen / Edinburgh angewendet. Das Urteil hielt
fest, dass es nicht gerechtfertigt sei, bei der Beurteilung einer Patentanmeldung unter Art.
53 (a) ,zwischen Verfahren und Erzeugnis zu unterscheiden. Wenn ein Erzeugnis ethisch fiir den Pa-
tentschutz nicht annehmbar ist, dann missen Verfahren rund um dieses Erzeugnis gleicherweise un-
annehmbar sein.”

Im Ergebnis stellte die Einspruchsabteilung fest, dass der Ausschluss von menschli-
chen Embryos von der Patentierbarkeit in R. 23 e (1) ebenfalls die ,,Verwendungen* von
menschlichen Embryos fiir irgendwelche Zwecke mitumfasse.

Auszug aus der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA vom 24.7.2002 / schriftl. Be-
grundung vom 21.7.2003; englischer Text in Mitt. der Deutschen Patentanwalte 2003, 502- 50;
Beurteiltes Patent: EP 695 351 University of Edinburgh: Anmeldung 21.041994, Erteilung
8.12.1999, Beschwerde der Patentinhaberin vom 30.9.03, Beschwerdebegrindung vom
1.12.03. Die Beschwerde wurde von der Patentinhaberin in der miindlichen Verhandlung vom
20.11.2007 aufgrund der erdriickenden Beweislage, namentlich zu Art. 83, zuriickgezogen.

E. 2.5.3 Wenn die Patentierung eines Erzeugnisses ethisch nicht zuléssig ist, so ist
es kaum vorstellbar, dass die Patentierung von ,Verwendungen” dieses Erzeugnisses
anders beurteilt werden kann. Deshalb ist anzunehmen, dass der Ausschluss von
menschlichen Embryos von der Patentierbarkeit in R. 23 e (1) ebenfalls die ,Verwen-
dungen® von menschlichen Embryos fir irgendwelche Zwecke mitumfasst.

Damit folglich R. 23 d(c) einen Zweck hat, der Gber R. 23 e(1) hinausgeht, muss sie
weit ausgelegt werden und umfasst daher nicht nur industrielle oder kommerzielle
Verwendungen von menschlichen Embryos, sondern auch menschliche ES Zellen,
welche durch Zerstbérung menschlicher Embryos gewonnen werden.

E. 2.5.4.c Der Schlussfolgerung der Opinion, wonach Verfahren an menschlichen
Stammzellen ohne weitere Einschrankungen patentierbar sein sollten, aber Erzeug-
nisanspriiche nur unter bestimmten Bedingungen patentierbar sein sollten (modifiziert
insoweit eine spezifische industrielle Verwendung sichtbar sei), kann logisch nicht ge-
folgt werden. Die Opinion enthélt keine Begrindung dafir. Vom ethischen Stand-
punkt aus besteht keine Rechtfertigung daftir, zwischen Verfahren und Erzeugnis zu
unterscheiden. Wenn ein Erzeugnis ethisch fir den Patentschutz nicht annehmbatr ist,
dann missen Verfahren rund um dieses Erzeugnis gleicherweise unannehmbar sein.
Das Beispiel der Briefbombe in den Priifungsrichtlinien EPA illustriert dies sehr gut:
Wenn eine Briefbombe klarerweise unannehmbar ist, wie konnte dann ein Verfahren
zu ihrer Herstellung oder gar ihre Verwendung annehmbar sein ? (....)

[Gemeint ist C.IV.3.1: (....) offensichtliche Beispiele fiir Gegensténde, die geméal3
dieser Bestimmung ausgeschlossen werden sollten, sind Briefbomben und Antiperso-
nenminen. |
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Nach dieser Entscheidung von 2002 kann also das Patentierungsverbot (nach Art.
53 a) bzw. den damaligen Regeln 23 d) und e)) fur Erzeugnisse (hier: menschliche Em-
bryonen) im Rahmen des ,whole content approach” eine rechtliche Fernwirkung entfalten
und dadurch Tatigkeiten (Verfahren, Verwendungen) ,rund um dieses Erzeugnis" ebenfalls
von der Patentierung ausschliessen.

3. G 2/06 Wisconsin vom 25 November 2008: Der Verfasser hat in seiner damaligen
amicus curiae Stellungnahme vom 12.5.2006 im Verfahren G 2/06 Stammzellen / Wiscon-
sin erneut auf diese Zusammenhéange hingewiesen. Er hat dabei betont, dass der Zweck
des Patentierungsverbots von Art. 53 a) nicht erreicht wirde und dass die Umgehung die-
ses Verbotes trivial ware, falls bei der Beurteilung einer Patentanmeldung ausschliesslich
auf die Patentanspriche abgestellt wiirde (,claims only®):

(....)4. (....) Das Ziel eines ethisch motivierten Patentierungsverbots wie dasjenige
von Regel 23 d/c besteht darin, die Kommerzialisierung, d.h. die kommerzielle Mono-
polisierung bestimmter technischer Lehren zu verhindern. Dieses Ziel kann nur dann
erreicht werden, wenn das Verbot die gesamte technische Lehre als solche erfasst
und nicht darnach differenziert wird, ob bestimmte, zur erstmaligen Gewinnung oder
zum Nacharbeiten dieser technischen Lehre notwendigen Elemente als Merkmale in
die Patentanspriiche aufgenommen werden oder nicht.

Dieses ,notwendige” Element misste dabei im Sinne der Konditionaltheorie der
Kausalitat als ein Element definiert werden, welches nicht aus der technischen Lehre
weggedacht werden kdnnte, ohne dass auch der Erfolg der Lehre als solcher entfiele.

Wo kamen wir sonst hin ? Jedes ethisch motivierte Patentierungsverbot konnte auf
geradezu umwerfend simple Weise dadurch unterlaufen werden, dass die ethisch
,Schwierigen, aber zum Nacharbeiten der technischen Lehre notwendigen Elemente
nicht in die Patentanspriiche aufgenommen wurden. Im vorliegenden Zusammenhang
der Stammzellenpatente und der Regel 23 d/c und 23 e waren derartige notwendige,
aber ethisch ,schwierige* Elemente alle auf die Zerstérung des menschlichen Em-
bryos gerichteten Verfahrensschritte. Es ware doch etwas zu einfach, wenn das Ziel
dieser Patentierungsverbote durch eine clevere Formulierung von Patentanspriichen
vereitelt werden und trotz Patentierungsverbot eine umfassende kommerzielle Mono-
polisierung der fraglichen technischen Lehre erreicht werden kdnnte. Das Bild ist nicht
zu vermeiden, dass ein derartiges Vorgehen dem Patentierungsverbot eine lange
Nase zeigen und ein geradezu klassisch schones in fraudem legis agere realisieren
wirde.

4, Die beiden in der Zwischenentscheidung (ZE) ausfiihrlich besprochenen Entschei-
dungen

- G 2/06 Wisconsin vom 25 November 2008, Nr. 22, (ZE Nr. 50) und
- ECJ C-34-10 iS Bristle vom 18. Oktober 2011 (ZE Nr. 51)

haben beide diesen Grundsatz der Berlicksichtigung des gesamten Inhalts (,whole content
approach®) im Rahmen von Art. 53 (a) angewendet und die Patentierung von Erfindungen
im Zusammenhang mit menschlichen Stammzellen verweigert, weil die Zerstérung mensch-
licher Embryos eine notwendige Voraussetzung der beiden fraglichen technischen Lehren
bildete, auch wenn diese Zerstdrung selbst nicht Bestandteil der Patentanspriiche bildete.
Beide Entscheidungen haben ausdrtcklich auf die Vereitelung des Zwecks des Patentie-
rungsverbots von Art. 53 a) und die allzu leichte Umgehungsmdglichkeit durch ,,mere skilful
claim drafting” hingewiesen.



5. Schliesslich hat nunmehr die Resolution des EU-Parlaments vom 10. Mai 2012
ausdricklich die Anwendung des ,whole content approach” auch im Bereich der Pflanzen-
ziichtung von Art. 53 (b) EPU gefordert und daher die Einschrankung der Priifung von Pa-
tentanmeldungen auf die ausformulierten Patentanspriiche abgelehnt:

European Parliament resolution of 10 May 2012
on the patenting of essential biological processes
P7_TA-PROV(2012)0202; B7-0228/2012

(....) 6. Welcomes the recent decision of the European Patent Office in the WARF
case and of the European Court of Justice in the Brlstle case, as they appropriately
interpret Directive 98/44/EC and give important indications on the so-called whole
content approach;

calls on the European Commission to draw the appropriate consequences from these
decisions also in other relevant policy areas in order to bring EU policy in line with the-
se decisions;

6. Warum ist es gerecht, die klassischen Patentierungsvoraussetzungen von Neuheit -
Erfindungshéhe - gewerblicher Anwendbarkeit anhand der Anspriiche zu prifen, die Zulas-
sigkeit einer Patentanmeldung aufgrund der ethisch-rechtspolitisch motivierten Patentie-
rungsverboten von Art. 53 aber mit Hilfe des ,whole content approach” ?

Weil es dem Anmelder mdglich sein soll, die von ihm geschaffenen kreativen Quali-
tédten seiner Erfindung durch eine optimale Formulierung der Claims, also z.B. Wahl der An-
spruchskategorien usw., in das beste Licht zu riicken. Niemand verlangt, dass sich der An-
melder bei der Formulierung seiner Anspruche vor diesem Hintergrund irgendwie einschran-
ken solle. Niemand leidet unter einer geschickten Formulierung der Anspriiche, welche oh-
nehin noch inhaltlich geprift wird.

Auf der anderen Seite sollte es dem Anmelder aber verwehrt werden, die Grenzen
der ethischen Patentierungsverbote durch skilful claim drafting zu umgehen, zu manipulie-
ren und zu verandern. Diese Verbote stellen zwingendes Recht dar, welches aus ethisch-
rechtspolitischen Griinden zum Schutz der Allgemeinheit erlassen worden ist und daher
nicht durch rechtsgeschaftliche Vorgange und Schlaumeiereien wie dieses skilful claim
drafting umgangen werden darf.

Die geforderte unterschiedliche Methode der Beurteilung ist auch deshalb keines-
wegs ungerecht, weil der prospektive Patentanmelder von vornherein weiss, dass er sich
bei seiner Forschungsarbeit in einem kritischen Fachgebiet befindet, welches mit Patentie-
rungsverboten ,gespickt® ist. Es ist m.a.W. seine eigene Risikoentscheidung bei der Aus-
wahl seines Tatigkeitsgebietes, dass seine Ergebnisse u.U. zu einem spateren Zeitpunkt
unter eines der ethisch-rechtspolitisch motivierten Patentierungsverbote fallen kdnnte.

7. Ubertragung von Uberlegungen von Art. 53 (a) auf 53 (b): Zulassig ?

Sowohl die Zwischenentscheidung (ZE No. 52) als auch das Urteil T 1199/08 vom 3. Mai
2012 der BA 3.3.08 von (Vorsitzender: M. Wieser) haben Vorbehalte angebracht gegen-
uber einer Ubertragung der eben vorgestellten Erkenntnisse aus Art. 53 (a) auf den Bereich
von Art. 53 (b). Sie haben sich dabei auf die angeblich unterschiedlichen legislatorischen
Ziele der beiden Normen und deren Andersartigkeit (T 1199/08 No. 21 ,another exception®)
berufen.



ZE No. 52 hat immerhin festgehalten, dass (unabh&ngig von den verschiedenen Ab-
satzen des Art. 53) dennoch Situationen existieren kdnnten, in denen das Patentierungs-
verbot fir Verfahren die Patentierbarkeit von Erzeugnisanspriichen negativ beeinflussen
(,hegatively affect”) kbnne. Was ubrigens genau die komplementéare Schlussfolgerung zum
Edinburgh-Entscheid darstellt: Dort beeinflusste das Patentierungsverbot fir Erzeugnisse
die Patentierbarkeit von Verfahrensanspiichen negativ.

Diesen Vorbehalten ist entgegenzuhalten: Zum einen sind die legislatorischen Zwe-
cke und Absichten in 53 (a) und (b) nicht signifikant verschieden:

(a) Ethisch Verwerfliches fallt unter das Patentierungsverbot,

(b) Pflanzen und Pflanzenzucht fallt unter das Patentierungsverbot weil es durch den Sor-
tenschutz geschitzt werden kann (leider durch G 1/98 schon weitgehend kaputtgemacht !).
Also: Einzelne Kategorien von Erfindungen sollen als solche ausgeschlossen sein; der Vor-
gang des Erlasses eines kategorien-spezifischen Patentierungsverbots ist dabei in beiden
Absatzen des Art. 53 methodisch identisch.

Methodisch ist zudem das Frustrations- und das Umgehungsrisiko bei einer Ableh-
nung des ,claims only approach” fur beide Kategorien von Erfindungen identisch: Und dies
ist entscheidend, denn es werden ja bei dem fraglichen Ubertragung von a) nach b) ,nur*
methodische Verfahrensweisen Ubertragen, keine inhaltlichen Wert- oder Unwerturteile.



Frage 1: Kann sich der Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur
Zlichtung von Pflanzen in Artikel 53 (b) negativ auf die Gewé&hrbarkeit eines Erzeug-
nisanspruchs auswirken, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial wie eine Frucht ge-
richtet ist ?

8. Vereitelung / Verlust der Funktionalitat (ZE No. 40, 44)

Dass sich das Patentierungsverbot flr biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen
negativ auf die Gewahrbarkeit eines Erzeugnisanspruches auf Pflanzen auswirken kann,
obschon dieses Verfahren nicht Gegenstand von Patentanspriichen ist, ergibt sich im Rah-
men des ,whole content approach” aus den gleichen Griinden, welche bei dessen Formulie-
rung im Bereich von Art. 53 (a) massgebend waren.

Wirde eine derartige rechtliche Fernwirkung von nur in der Beschreibung offenbar-
ten biologischen, also nach G 2/07 und 1/08 verbotenen Pflanzenziichtungsverfahren ab-
gelehnt, so wirde dies dazu fuhren, dass die Intentionen des Gesetzgebers vereitelt wir-
den. Diese bestehen darin, biologische Ziichtungsverfahren vom Patentschutz auszusch-
liessen. Wenn nun statt des Verfahrens ein Erzeugnis des gleichen Verfahrens patentiert
werden kdnnte, so wirde die praktische Durchsetzung des Patentierungsverbots fir Ver-
fahren verunmdglicht.

Insbesondere deshalb, weil der Patentschutz fir das Erzeugnis unvermeidlicherwei-
se zu einem mittelbaren Patentschutz fiir das Verfahren fihren wirde (siehe dazu Frage 3
infra). Erzeugnis und Verfahren sind aus technisch-naturwissenschaftlichen Griinden derart
miteinander verknUpft, dass ein Patentierungsverbot fiir das eine notwendigerweise auch
ein Patentierungsverbot flr das andere bewirken muss. Diesem Gesichtspunkt der Vereite-
lung der Absichten des Gesetzgebers entspricht dem Gesichtspunkt der implied powers im
Volkerrecht: Wenn ein Staatsvertrag etwas verbietet, so muss er auch die Instrumente (im-
plied powers) zur Verfliigung stellen, um dieses Verbot praktisch durchzusetzen:

ZE No. 44 Appellant Il took the view, however, that (.....) The legislators’s reasons for ex-
cluding these processes had to be respected and necessarily implied the exclusion of
plants or plant parts that are produced by essentially biological processes.

9. Widerspruchslosigkeit des Rechts (ZE No. 44, 65)

Woirde eine derartige rechtliche Fernwirkung von nur in der Beschreibung erwahnten biolo-
gischen Pflanzenziichtungsverfahren abgelehnt, so wirde dies Uberdies dazu fuhren, dass
die Rechtsordnung Widerspriiche aufweisen wirde. Es ware ein Widerspruch, wenn die
Rechtsordnung einerseits die Patentierung von Verfahren zur Pflanzenziichtung verbieten
wuirde, andererseits aber die Patentierung von Erzeugnissen eines derart verbotenen Ver-
fahrens zulassen wirde: inconsistent legal framework (ZE No. 44).

Ein derartiger Widerspruch wirde die Uberzeugungskraft der Rechtsordnung des EPU ver-
ringern:

ZE No. 65: ..... thereby diminishing the consistency and persuasiveness of the legis-
lative framework of the EPC as regards patentable subject matter.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass in der Rechtsordnung indes-
sen ein (ungeschriebenes) Verbot von Widerspriichen bzw. ein Gebot der Widerspruchs-
losigkeit von Rechtsnormen besteht: Rechtsnorm X darf nicht A verbieten und Rechtsnorm
Y das gleiche A erlauben.



10. Verlust des Anwendungsbereichs, Uberfliissigkeit (Redundanz) von Normen

Wiirde eine rechtliche Wirkung von nur in der Beschreibung, nicht aber in den Patentan-
sprichen erwahnten biologischen, also verbotenen Pflanzenziichtungsverfahren auf die Er-
zeugnisanspriche abgelehnt, so wirde dies dazu fuhren, dass ein Verfahren zur Pflanzen-
zlichtung auf dem Um-Weg Uber ein (nach G 1/98 erlaubtes) Pflanzenerzeugnis dennoch
geschitzt werden kdénnte. Dann miisste man sich ernsthaft fragen, ob der Ausschluss von
Verfahren zur Pflanzenziichtung Uiberhaupt einen selbstdndigen Anwendungsbereich im
Rahmen von Art. 53 b) aufweist oder ob er nicht dberfllissig wére.

Dies wurde seinerseits den Grundsatz verletzen, wonach nicht anzunehmen ist,
dass der Gesetzgeber Uberfliissiges oder Sinnloses in sein Gesetz hineingeschrieben hat.
Sondern dass er fir alle seine Regeln einen spezifischen Regelungsbedarf erkannt und
dementsprechend auch einen Anwendungsbereich vorgesehen hat.

Statistik: Nachdem Art. 53 b) durch das fatale Urteil G 1/98 (Novartis Il) beinahe bis
zum Verlust seiner Funktionalitat (!) eingeschrankt worden ist, ware bei dieser Gelegenheit
einmal zu fragen, ob es dem EPA Uberhaupt ernst ist mit der Anwendung dieses Art. 53 b).
Zwar kann der Verfasser eines amicus curiae keine Antrage stellen, er darf aber die inter-
essante Frage aufwerfen, ob seit 1978 Uberhaupt jemals aufgrund von Art. 53 b) ein Patent
endgiiltig verweigert oder widerrufen worden sei ? Und ob nach Ansicht des EPA und nach
G 1/98 zur Stunde tberhaupt noch ein selbstandiger Anwendungsbereich des Art. 53 b)
vorhanden ist ?

11. Umgehung (avoidance, mere skilful drafting of claims, ZE No. 50 und 51)

Wirde eine rechtliche Fernwirkung von lediglich in der Beschreibung erwahnten biologi-
schen Pflanzenziichtungsverfahren auf die Erzeugnisanspriiche abgelehnt, so wiirde dies
dazu fuhren, dass das Patentierungsverbot fir derartige Pflanzenziichtungsverfahren durch
geschickte Formulierung von Patentanspriichen (mere skilful claim drafting) aus simple
Weise umgangen werden kénnte. Diese Umgehung wiirde hier durch einfachen Wechsel
der Anspruchskategorie realisiert, ohne dass an der offenbarten technischen Lehre irgend
etwas verandert werden musste.

Gesetzesumgehung (fraus legis) ist eine Erscheinungsform des Handelns gegen
Treu und Glauben (z.B. BGB § 242, ZGB Art. 2); sie wird als solches von der Rechtsord-
nung ohne jede Einschrédnkung und unter allen Umsténden verworfen und verdient deshalb
keinen Rechtsschutz.

G 2/06 No. 22: To restrict the application of Rule 28(c)(formerly 23d(c)) EPC to what
an applicant chooses explicitly to put in his claim would have the undesirable conse-
guence of making avoidance of the patenting prohibition merely a matter of clever
and skilful drafting of such claim.

ZE No. 51 In the ECJ’s view, not to include in the scope of the exclusion technical teaching
claimed, on the ground that it does not refer to the use of human embryos, would make the
provision concerned redundant by allowing a patent applicant to avoid its application by
skilful drafting of the claim.



12. Argumentation mit Regel 27 b) und c) (ZE No. 49)

Es dirfte zutreffen, dass die neue Regel 27 (b), welche im wesentlichen das Ergebnis von
G 1/98 Novartis Il festhalt, nur das Patentierungsverbot von Erzeugnissen einschrankt, hin-
gegen nicht das Patentierungsverbot von im wesentlichen biologischen Verfahren (so ZE
No. 49. Ansonsten hatte der Gesetzgeber durchaus die Mdglichkeit gehabt, dies in der neu-
en Regel 27 c) auszudriicken. Dennoch hat er die Ausnahme auf ,mikrobiologische und
sonstige technische Verfahren* beschrankt.

14. Komplementaritat: Wirkung Verfahrensverbot / Erzeugnisverbot vice versa ?

Man kann in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass der Vorgang in der anderen
Richtung bereits einmal vom EPA in der Edinburgh-Entscheidung (supra) formell anerkannt
worden ist, also dass ein Patentierungsverbot fir Erzeugnisse (i.e. menschliche Embryos)
sich negativ auf Verfahrensanspriiche (i.e. Verwendung von Embryos) auswirken kann.

Warum sollte eine derartige rechtliche Wirkung in der einen Richtung anzunehmen
sein, in der anderen, vorliegenden interessierenden Richtung hingegen nicht ? ZE No. 52
aussert immerhin vorsichtig, dass Situationen existieren (kénnten), in denen das Patentie-
rungsverbot fir Verfahren die Gewahrbarkeit von Erzeugnisanspriichen negativ beeinflusst.

ZE No. 52 Nevertheless, they demonstrate that situations exist where an exclusion referring
to specific processes (according to the EBA’s case law ,uses" are regarded as a sub-class
of processes, see e.g. decision G 5/83, ...., point 11 of the reasons) may negatively affect
the allowability of product claims.

15. Gegenargument 1

Die in ZE No. 53 gegen eine negative Wirkung des Verfahrens auf Erzeugnisanspriiche
vorgebrachten Gegenargumente des Patentinhabers Gberzeugen dagegen nicht: Es wird
zwar behauptet, dass die Frage der Patentierbarkeit einschliesslich der Anwendbarkeit von
Patentierungsverboten strikte anhand des Inhalts der betreffenden Patentanspriiche beur-
teilt werden solle:

- Isssues of patentability (including the applicability of an exclusionary provision) should be
determined strictly in relation to the subject-matter of the claim to be examined.

Eine Begriindung fiir diese Behauptung fehlt indessen. Insbesondere werden keine
Grunde dafur angefuhrt, warum dies z.B. zur Aufrechterhaltung der Funktionalitat der fragli-
chen Patentierungsverbote erforderlich sein sollte.

Die Patentfahigkeit im Sinne der Art. 54 bis 57 EPU und die Patentierungsverbote
von Art. 53 EPU weisen indessen derart viele Un-dhnlichkeiten auf, dass eine unterschiedli-
che methodische Anwendung der beiden Gruppen von Rechtsnormen als durchaus ge-
rechtfertigt erscheint. Zur Begrindung der unterschiedlichen methodischen Behandlung der
beiden Normgruppen wird auf Nr. 6 der vorliegenden Stellungnahme (supra) verwiesen.

16. Gegenargument 2

Ebensowenig Uberzeugt das zweite in ZE No. 53 und 56 angeflihrte Gegenargument des
Patentinhabers: Es wird zwar behauptet, dass der Inhalt von Erzeugnisanspriichen und der-
jenige von Verfahrensanspriichen verschieden seien und dass es deshalb gerechtfertigt
sei, diese (wohl gemeint: methodisch) unterschiedlich zu behandeln, wenn ihre Patentier-
barkeit (wohl gemeint: im Sinne der Patentierungsverbote von Art. 53) beurteilt werde.
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ZE No. 53
- The subject matter of product claims is different from that of process claims, so that it is
Jjustified to treat them differently when determining what is patentable and what is not.

Mehr als eine semantische Fingeriibung oder eine petitio principii ist dies indessen
nicht: Dem ist entgegenzuhalten, dass aufgrund eines Entscheides des Gesetzgebers Er-
zeugnisse und Verfahren trotz diesen behaupteten Unterschieden mit identischen Metho-
den beurteilt werden, soweit dies die klassischen Voraussetzungen der Art. 54 bis 57 be-
trifft. Warum sollen sie deshalb unter dem Gesichtspunkt von Art. 53 b) unterschiedlich be-
urteilt werden ?

Immerhin kommt ZE No. 56 aufgrund zuriickhaltender Argumentation ebenfalls zu
diesem Ergebnis:

ZE No. 56 The argument of a distinctive inventive quality of product inventions justify-

ing their general allowability notwithstanding the general non-allowability of process claims
therefore does not seem to be convincing in the present context.

Die Frage 1 ist daher mit JA zu beantworten.
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Frage 2: Ist insbesondere ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial ge -
richtet ist, bei denen es sich nicht um eine Pflanzensorte handelt, auch dann gewé&hr-
bar, wenn das einzige am Anmeldetag verflgbare Verfahren zur Erzeugung des be-

anspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes im Wesentlichen

biologisches Verfahren zur Ztichtung von Pflanzen ist ?

17. Aus den in Nrn 8 bis 16 (supra) dargelegten Griinde hat sich in allgemeiner Form er-
geben, dass sich das Patentierungsverbot fir biologische Verfahren zur Ziichtung von
Pflanzen negativ auf die Gewéahrbarkeit eines Erzeugnisanspruches auf Pflanzen auswir-
ken kann, auch wenn die verbotenen Verfahren nicht selbst Gegenstand von Patentanspri-
chen sind.

ZE No. 52 Nevertheless, they demonstrate that situations exist where an exclusion refer-
ring to specific processes (according to the EBA’s case law ,uses” are regarded as a sub-
class of processes, see e.g. decision G 5/83, ...., point 11 of the reasons) may negatively
affect the allowability of product claims.

Daraus folgt indessen, dass sich das Patentierungsverbot fir biologische Verfahren
zur Zlichtung von Pflanzen auch tatséchlich negativ auf die Gewahrbarkeit eines Erzeugnis-
anspruches auf Pflanzen auswirkt, wenn das einzige am Anmeldetag verfugbare Verfahren
zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentanmeldung offenbartes
im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Zichtung von Pflanzen ist.

Dabei ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass ansonsten der Art. 53 b) seine
Funktionalitat einblissen wirde, wie in Nr. 8 (supra) gezeigt worden ist.

18.  Verhiltnis zwischen Art. 53 b) und Art. 83 EPU

In dieser besonderen Situation ergibt sich indessen ein weiterer, zusatzlicher Grund dafr,
dass ein Anspruch, der auf Pflanzen oder Pflanzenmaterial gerichtet ist, bei denen es sich
nicht um eine Pflanzensorte handelt, nicht gewé&hrbar ist, wenn das einzige am Anmeldetag
verfugbare Verfahren zur Erzeugung des beanspruchten Gegenstands ein in der Patentan-
meldung offenbartes im Wesentlichen biologisches Verfahren zur Zichtung von Pflanzen
ist:

Das EPA ist verpflichtet, die ausreichende Offenbarung der Tomaten des Erzeugnis-
anspruchs von Amtes wegen auch unter dem Gesichtspunkt der ausreichenden Offenba-
rung gemass Art. 83 EPU zu priifen. Dies bedeutet aber zwangslaufig, dass das EPA auch
gehalten ist, die ausreichende Offenbarung der Herstellung dieser Tomaten ebenfalls von
Amtes wegen unter Art. 83 EPU zu prifen.

19. Folgen der Priifungspflicht nach Art. 83 EPU

Wenn indessen das EPA verpflichtet ist, unter Art. 83 zu prifen, so gebietet in die-
ser Situation die Einheit der Rechtsordnung, dass das EPA ebenfalls verpflichtet ist, die
Herstellung der Tomaten unter dem Gesichtspunkt des Patentierungsverbots von Art. 53 (b)
zu prifen. Das EPA darf nicht die Augen verschliessen und die Herstellung der Tomaten
zwar unter Art. 83 prifen, aber auf eine Beurteilung unter Art. 53 b) verzichten: dies ent-
sprache dem sog. Pontius-Pilatus-Syndrom, also einer absichtlichen Einschrankung der ei-
genen Beurteilung und einer absichtlichen teilweisen Blindheit der Betrachtungsweise:
Schon das klassische rémische Recht der Digesten Justinians hat fir solche Situationen
eine Regel formuliert: Incivile est nisi tota lege perspecta una aliqua particula eius
proposita iudicare vel respondere. (Celsus Dig. 1.3.24)
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Die rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts muss also immer eine ganz-
heitliche sein und es ist daher nicht zulassig, einen Teil eines Sachverhalts aus-
schliesslich nach der Norm X zu prufen, einen anderen Teil dieses Sachverhalts
aber nur nach der Norm Y, obschon dieser Teil von seinem Inhalt her ebenfalls ei-
ner Prafung nach der Norm X bedurfte.

Da die Prifung der Herstellung der Tomaten unter Art. 53 b) indessen nach der ers-
ten Entscheidung G 2/07 und G 1/08 zum negativen Resultat gefiihrt hat, dass diese Her-
stellung unter das Patentierungsverbot dieses Artikels fallt, muss sich dies genau gleich
auswirken wie gegebenenfalls eine Feststellung, dass die Herstellung unter Art. 83 nicht
ausreichend offenbart sei: Der Erzeugnisanspruch darf nicht gewahrt werden.

Die Frage 2 ist daher uneingeschrankt mit NEIN zu beantworten.
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Frage 3: Ist es im Rahmen der Fragen 1 und 2 relevant, dass sich der durch den
Erzeugnisanspruch verliehene Schutz auf die Erzeugung des beanspruchten Er-
zeugnisses durch ein im Wesentlichen biologisches Verfahren flir die Ziichtung von
Pflanzen erstreckt, das nach Artikel 53 b) als solches nicht patentierbar ist.

20. Schutzbereich: Paradoxe Folgen ?
(ZE No. 45 - 47 sowie No 58-59)

Wie in den Nrn. 45 bis 47 des Zwischenentscheides (ZE) festgestellt, flihrt ein Erzeugnisan-
spruch normalerweise zu einem mittelbaren Schutz des oder der Herstellungsverfahren(s),
welche offenbart werden missen, um die Voraussetzung des Art. 83 zu erfillen. Patentan-
melder kénnen also mit einem Erzeugnisanspruch auf simple Weise auch Herstellungsver-
fahren mittelbar monopolisieren, ohne Verfahrensanspriiche ausdriicklich einsetzen zu
missen. Dabei ist der aus dem absoluten Stoffschutz entstehende Rechtsschutz regelméas-
sig breiter als der Schutz des Herstellungsverfahrens aufgrund eines Verfahrensanspruchs.

Dies konnte zwei paradoxe Folgen haben, falls sich die Beurteilung unter Art. 53 auf
die Patentanspriiche beschranken wiirde:

Zum einen konnten bei Patentanmeldungen im Bereich der Pflanzenziichtung die
Anmelder das Patentierungsverbot von Art. 53 b) auf einfache Weise dadurch umgehen,
dass sie regelmassig Erzeugnisanspriiche benitzen und dadurch einen breiten Rechts-
schutz erhalten wirden, welcher auch Gegenstdnde umfassen wirde, welche ansonsten
Gegenstand von verbotenen Verfahrensansprichen waren. Wie Nr. 47 ZE korrekt feststellt,
wirde dies gegen eine zielorientierte Interpretation (purposive construction) von Art. 53 b)
verstossen.

Wie in ZE Nr. 59 festgestellt, wirde ein zweites widerspruchliches Resultat entste-
hen: Wirde das Patentierungsverbot von Verfahrender Pflanzenzichtung aus Art. 53 b) bei
der Priifung von Erzeugnisanspriichen unter Art. 53 b) véllig ausgeblendet, wirde dies zu
der widersprichlichen Situation fiihren, dass die Rechtsordnung den engeren Rechtsschutz
von Verfahrensanspriichen verbietet, wahrend sie den normalerweise weiteren Rechts-
schutz aus Erzeugnisanspriichen zulasst.

Aufgrund dieser unerwtnschten widersprichlichen Auswirkungen erscheint es als
dringend geboten, bei der Prifung von Erzeugnisanspriichen nach Art. 53 b) die Verfah-
rensanspriche nicht vollig ausser Acht zu lassen, sondern diese im Sinne des ,whole con-
tent approach” ebenfalls zu beriicksichtigen.

21. Einheit der Rechtsordnung (ZE No. 60 bis 63 und 64)

Zwar Art. 53 b erzeugt kein unmittelbares Verteidigungsmittel gegen Patentverletzungskla-
gen (so zutreffend ZE Nr. 60); der Verletzungsbeklagte kann sich jedoch zu seiner Verteidi-
gung in einer Widerklage oder Einrede mittelbar auf die Nichtigkeit des Klagepatents auf-
grund von Art. 53 b) berufen. Art. 53 b) bewirkt also dennoch ein (mittelbares) Verteidi-
gungsinstrument gegen Patentverletzungsklagen.

Aber der Umstand, dass die Gewahrung des strittigen Erzeugnisanspruches unver-
meidlich zu einem (mittelbaren) Patentschutz fur ein nach 53 b) verbotenes Verfahren fiih-
ren wirde, darf nicht vollstdndig ausser acht gelassen werden. Es besteht m.a.W. eine
rechtliche Abhéngigkeit der Normen zur Regelung des Schutzbereichs von den Normen zur
Regelung der Patentierbarkeit: Ohne Patentierbarkeit (der Erfindung) kein Schutzbereich
(der Erfindung) !
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Diese rechtliche Abhé&ngigkeit verbietet es dem EPA, seine Augen vollstandig vor
den Folgen zu verschliessen, welche sein Tun, d.h. die Gewéhrung von Erzeugnisanspri-
chen nach sich ziehen kdnnte. Dieses Pontius-Pilatus-Syndrom gebietet es vielmehr, die
Folgen einer allfélligen Gewahrung eines Erzeugnisanspruchs zu bericksichtigen. Wenn
daher das EPA gehalten ist, einen Erzeugnisanspruch unter 53 bis 57 und 83 zu prifen
und gegebenenfalls zu erteilen, so gebietet die Einheit der Rechtsordnung, dass das EPA
den gegebenenfalls daraus entstehenden Schutzbereich, d.h. die Folgen seines Tuns nicht
vollstandig unbeachtet lasst.

Demzufolge ergibt sich in der vorliegenden Situation aus der rechtlichen Abhangig-
keit des Schutzbereichs von der Patentierbarkeit ein weiteres Argument gegen die Gewah-
rung eines Erzeugnisanspruchs.

22. Gegenargument 3 (ZE No. 53)

Das in ZE No. 53 gegen eine Beriicksichtigung des Schutzbereichs angefiihrte Gegenargu-
ment 3 des Patentinhabers tiberzeugt dagegen nicht:

Der Unterschied der Gegenstande von Erzeugnis- und Verfahrensanspriichen dirfe
nicht heruntergespielt, geglattet, weggeraumt werden (smoothed out) durch eine Betrach-
tung des Schutzbereichs und der Rechte des Patentinhabers, welche ihm durch die fragli-
chen Anspriiche verliehen werden. Dies wiirde zu einer unzulassigen (?) Vermischung (?)
von zwei Gruppen von Rechtsnormen fiihren, ndmlich der Normen fir die Patentierbarkeit
von Erfindungen und denjenigen fir die Patentverletzung.

- The difference in subject-matter should not be smoothed out by taking into account the
scope of protection or the proprietor’s prerogatives conferred by the claims, since this
would amount to an impermissible mixing of two bodies of rules, i.e. those concerned with
the patentability of inventions and those concerned with patent infringement.

Dem steht indessen wiederum der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung entge-
gen, wie er in der bereits oben in Nr. 19 erwahnten Regel des klassischen rémischen
Rechts formuliert worden ist. (Celsus Dig. 1.3.24)

Dabei ist zu betonen dass die beiden vom Patentinhaber genannten Gruppen von
Rechtsnormen inhaltlich voneinander abhangig sind: Wird kein Patent erteilt, so entsteht
auch kein Schutzbereich. Diese wechselseitige inhaltliche Abhédngigkeit ergibt ein Argument
gegen die Gewahrung des Erzeugnisanspruchs in der vorliegend zu beurteilenden Situation
des Art. 53 b. Der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung muss gegentber den von der
Patentinhaberin angefiihrten Unterschieden zwischen Patentierbarkeit und Schutzbereich
stérker gewichtet werden.

Die Frage 3 ist daher mit JA zu beantworten.

Die Argumentation aufgrund des Schutzbereichs bildet einen zusétzlichen, wichtigen
Gesichtspunkt, um im vorliegenden Fall den Ausschluss des Erzeugnisanspruchs zu
begriinden.

Mit freundlichen Griissen

Prof.Dr. Fritz Dolder



