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ANMELDUNG VON PATENTEN

Offenbarung und
Timing entscheidend

Dr. Thomas Westphal, Hamburg

GLAWE - DELFS - MOLL, Patent- und Rechtsanwalte

Damit sich eine Patentanmeldung lohnt,
sollte die darin beschriebene Erfindung
auch funktionieren. Sonst ist nicht nur ein
wirtschaftlicher Flop vorprogrammiert,
sondern das Patent darf erst gar nicht er-
teilt werden. Denn ein Patent darf dem
berechtigten Anmelder nur als Gegenlei-
stung fir eine funktionierende und mehr
oder weniger vollstandige, in jedem Fall
aber ,ausreichende” Offenbarung der Er-
findung erteilt werden - getreu dem Mot-
to Leistung (Patent) gegen Gegenleistung
(ausreichende Offenbarung der Erfin-

falls Schadensersatz zu fordern, erscheint

es angemessen, dass die Erfindung als Ge-

genleistung zum Patent nicht nur neu und
erfinderisch, sondern auch fur Dritte in der
Patentschrift nachvollziehbar offenbart ist.

~Ausreichende Offenbarung” in der
Praxis der Patentamter

Wahrend sich die Patentprifer in der fri-
heren Praxis eher wenig fir die Funktions-
tlchtigkeit und ,ausreichende” Offenba-
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dung). Leistung und Gegenleistung mis-
sen sich natirlich in einem angemessenen
Verhaltnis befinden.

Scharfe Waffe

Bedenkt man, dass das Patent als Verbots-
recht in der Praxis eine sehr scharfe Waffe
ist, die es erlauben kann, Wettbewerbern
die Nachahmung oder Ausnutzung einer
Erfindung zu verbieten und gegebenen-

rung der ihnen vorgelegten Erfindungen
interessierten und ihr Augenmerk auf die
Neuheit und erfinderische Tatigkeit der
angemeldeten Erfindung richteten, schau-
en die Patentdmter und Gerichte nun ge-
nauer hin.

Es ist festzustellen, dass die Problematik
der nicht ausreichenden Offenbarung der
Erfindung auch immer haufiger in den Fokus
des Europaischen Patentamts, sowohl im
Erteilungs- als auch im Einspruchsverfahren,
gerét. In Einklang mit der Rechtsprechung

des Europaischen Patentamts zu dem ent-
sprechenden Artikel 83 des Européischen
Patentibereinkommens heif3t das: die Er-
findung muss fir den Fachmann aufgrund
der in der Patentanmeldung zur Verfliigung
stehenden Information ohne unzumutbaren
Aufwand ber die gesamte Anspruchsbrei-
te, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme sei-
nes Fachwissens, zum Zeitpunkt der Anmel-
dung nacharbeitbar sein (T 609/02). Dieses
Erfordernis gilt tiber das Patenterteilungs-
verfahren hinaus und kann das erteilte Pa-
tent auch spater noch zu Fall bringen. Wie
dies in der Praxis aussehen kann, spiegelt
die Entscheidung des Europaischen Patent-
amts T 609/02 wieder. Die Patentinhaberin
hatte zunachst insoweit Glick, dass im Er-
teilungsverfahren die Frage der ausreichen-
den Offenbarung nicht angesprochen wur-
de. Das Patent wurde erteilt. In dem sich
anschlieBenden Einspruchsverfahren wur-
de jedoch der entsprechende Einspruchs-
grund geltend gemacht, so dass das Euro-
paische Patentamt sich noch einmal mit der
Frage der ausreichenden Offenbarung be-
schaftigen konnte und zu Ungunsten der Pa-
tentinhaberin entschied. Gleiches hatte im
Ubrigen auch noch Jahre nach der Erteilung
in einem nationalen Nichtigkeitsverfahren
geschehen kénnen.

Ausreichende Datenlage

Die Frage, wann der Informationsgehalt
ausreichend ist, um dem Erfordernis der
ausreichenden Offenbarung zu genlgen,
stellt sich bei jeder Anmeldung aufs Neue
und ist ein Spagat zwischen ,zu frih” und
.ZU spéat”. Eine zu frih eingereichte speku-
lative Anmeldung ohne ausreichende Stit-
zung der behaupteten technischen Effekte
der Erfindung hat geringe Erteilungsaus-
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sichten und ist angreifbar. Wartet man mit
der Anmeldung jedoch zu lange, um sie
,wasserdicht” zu bekommen, kénnen zwi-
schenzeitlich Dritte mit einer eigenen An-
meldung zuvorkommen. Dieser Problematik
mussen sich besonders Technologieerfin-
der in der sich schnell entwickelnden Phar-
ma- oder Biotechbranche stellen. Dabei
geht es hédufig darum, den vermuteten oder
erkannten therapeutischen Nutzen einer
chemischen Verbindung méglichst frihzei-
tig patentrechtlich abzusichern.

Ein Ausfiihrungsbeispiel

In der Entscheidung des Europaischen Pa-
tentamts T 609/02 wurde klargestellt, dass
es jedenfalls nicht ausreicht, in der Paten-
tanmeldung lediglich verbal einen bestimm-
ten therapeutischen Effekt der chemischen
Verbindung zu behaupten, um das Erfor-
dernis der ausreichenden Offenbarung zu
erfillen. Mit anderen Worten: um dem Er-
fordernis der ausreichenden Offenbarung
gerecht zu werden, sollte mindestens ein
Ausfiihrungsbeispiel in der Anmeldung be-
schrieben sein, welches den behaupteten
therapeutischen Effekt glaubhaft macht.
Dies kann bereits ein in vitro-Versuch sein,
der als erster Ansatz auf den zu erwarten-
den therapeutischen Effekt hinweist.

Nachreichen von Ergebnissen

Dieser Versuch kann dann, etwa bei Beden-
ken des Patentprifers im Erteilungsverfah-
ren, durch weitere zwischenzeitlich erhal-
tene Ergebnisse (z. B. Phasen -1l Studien)
untermauert werden. Davon zu unterschei-

Itranskript | Nr. 1-2 | 14. Jahrgang 2008

den ist das Nachreichen von Ergebnissen
bei spekulativen Anmeldungen, dass heiBt
Anmeldungen, bei denen der therapeuti-
sche Effekt behauptet und nicht durch ent-
sprechende Versuchsergebnisse belegt ist.
Selbst wenn die nachgereichten Ergebnis-
se den seinerzeit behaupteten Effekt tat-
sachlich belegen, so kann dies den Mangel
der ausreichenden Offenbarung am An-
meldetag nicht mehr nachtréglich heilen (T
609/02).

Aktuelle Rechtsprechung des
Européischen Patentamtes

Mit dieser Herangehensweise an das Er-
fordernis der ausreichenden Offenbarung
steht das Européische Patentamt nicht al-
lein. So betont beispielsweise der Federal
Court of Canada in seiner Entscheidung Eli
Lilly Canada Inc. v. Novopharm Ltd. vom 6.
Mai 2007 (T-1532-05) in Absatz 139, Ziffer
3 bezuglich angeblicher Vorteile einer Ver-
bindung aus einer Auswahl von vielen Ver-
bindungen:

.Der Vorteil muss in der Beschreibung
deutlich dargelegt sein. Eine Feststellung,
dass die ausgewahlte Gruppe Vorteile oder
keine Nachteile hat, ist allein nicht aus-
reichend; die Vorteile missen so klar und
deutlich und ausreichend ausfihrlich dar-
gelegt werden, so dass der Fachmann des
Standes der Technik in der Lage ist, diese
zu erkennen und zu verstehen.”

Im Original: “The advantage must be clear-
ly set out in the specification. A statement
that the selected group posses advantages
or lack of disadvantages is not in itself suf-
ficient; the advantages must be plainly and
fully set out in sufficient detail so as to enab-

le a person skilled in the art to know and
appreciate what the are.” Nach Auffassung
des Federal Court fehlte es dem Streitpa-
tent an geeigneten Vergleichsdaten, um
die in der Patentschrift behaupteten Vortei-
le der erfindungsgemé&Ben Verbindung ge-
geniber den bekannten Verbindungen zu
belegen.

Dabei ist anzumerken, dass das Patent auf
eine an Hunden durchgefiihrte Vergleichs-
studie verweist, bei der die beanspruchte
Verbindung bei einer nicht genannten An-
zahl von Hunden den gewiinschten Effekt
(kein Anstieg des Cholesterinspiegels) zeig-
te. Im Vergleich dazu trat dieser gewiinsch-
te Effekt in einer mit einer anderen Verbin-
dung behandelten Kontrollgruppe bei 4 von
8 Hunden nicht ein.

Diese einzigen Versuchsergebnisse im
Patent waren dem Federal Court jedoch zu
diinn, um von einer ausreichenden Offenba-
rung der Erfindung auszugehen. Abzuwar-
ten bleibt, ob die gegen die Entscheidung
des Federal Court eingelegte Beschwerde
(A-274-07) Erfolg hat.

Praxistipp fiir den potentiellen
Patentanmelder

Fur die Praxis bedeutet dies, dass man die
zum Anmeldetag vorliegenden Ergebnisse
moglichst umfassend in die Patentanmel-
dung aufnimmt und im Falle einer Nachan-
meldung um die bis dahin hinzugekomme-
nen Versuchsergebnisse erweitert. Nur so
halt man sich im Unterschied zu einer spe-
kulativen Anmeldung die Option offen, spa-
ter weiteres Material nachzulegen, um die
technischen Effekte der Erfindung bei Be-
darf weiter zu untermauern.
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