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Ausgangslage

Bereits seit den achtziger Jahren wird diskutiert, ob in das Patent-

recht eine so genannte Neuheitsschonfrist aufgenommen werden

sollte. Als Neuheitsschonfrist bezeichnet man einen Zeitraum, in

dem ein Erfinder die Erfindung publik machen kann, ohne dass dies

einer spateren Anmeldung der Erfindung zum Patent entgegenste-

hen wiirde. Ohne eine Neuheitsschonfrist ist eine Patentanmeldung

nach der Veréffentlichung nicht mehr méglich, da eine Erfindung Seite 1/7
nur dann patentfdhig ist, wenn sie im Vergleich zu samtlichem,

zum Zeitpunkt der Anmeldung 6ffentlich bekannten Wissen neu

und erfinderisch ist.

International hat die Diskussion um die Neuheitsschonfrist in neu-
ester Zeit Auftrieb bekommen - insbesondere im Zuge von ver-
starkten Initiativen der WIPO (der internationalen Patentorganisa-
tion) flr eine weltweite Patentrechtsvereinheitlichung und aufgrund
einer geplanten Uberarbeitung des Patentgesetzes der USA. Zudem
wird auch auf nationaler Ebene verstarkt betont, dass mit der Ein-
fihrung einer Neuheitsschonfrist ein derzeit konstatierter Zielkon-
flikt entscharft werden kénnte, der darin bestehe, dass die Wissen-
schaft einerseits einem starken Publikationsdruck unterliege, eine
wissenschaftlich gebotene und geforderte frithe Veréffentlichung
von Forschungsergebnissen jedoch einer spateren Patenterteilung
entgegenstehen kann. Nach Auffassung der Beflirworter einer
Neuheitsschonfrist kdnnten durch die Einfihrung einer Neuheits-
schonfrist deshalb in diesem Bereich brachliegende Patentpotenzia-
le zum Wohl der Gesellschaft fruchtbar gemacht werden.

Die forschenden Arzneimittelhersteller wenden flr die Entwicklung
eines Arzneimittels mit einem neuen Wirkstoff erhebliche Investiti-
onen in H6he von durchschnittlich rund 800 Millionen US-Dollar
auf. Da die mit groBem Zeit- und Kostenaufwand erfundenen neu-
en Wirkstoffe zumeist relativ einfach zu kopieren sind, ist ein star-
ker Patentschutz fir die Unternehmen von ganz zentraler Bedeu-
tung. Insbesondere ist Voraussetzung fir die in der Arzneimittel-
entwicklung zu treffenden Investitionsentscheidungen, dass Si-
cherheit Uber die patentrechtliche Situation besteht. Das gegen-
wartige deutsche und europaische Patentrechtssystem, das eine
Neuheitsschonfrist nicht vorsieht, wird diesen Anforderungen ge- Hausvogteiplatz 13
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Zusammenfassung der VFA-Position

e FUr die EinfUhrung einer Neuheitsschonfrist besteht aus Sicht
der im VFA vertretenen international fihrenden forschenden
Arzneimittelhersteller patentrechtlich kein Bedarf, da sich das
bestehende deutsche und europaische Patentrecht ohne eine
solche Frist in der Praxis vollauf bewahrt hat und insbesondere
fur die erforderliche Rechtssicherheit sorgt.

e Der VFA registriert jedoch, dass verschiedene Stimmen aus
dem Bereich der deutschen Hochschulforschung, aber auch
einzelne Branchen der Industrie wie etwa der Maschinenbau
oder die Medizintechnik die Einfihrung einer Neuheitsschon- Seite 2/7
frist beflrworten. Auch die Bundesregierung hat sich grund-
satzlich positiv zur Neuheitsschonfrist positioniert, weil sie sich
davon die ErschlieBung derzeit in bestimmten Bereichen még-
licherweise noch ungenutzter Patentpotenziale verspricht.

e Der VFA beflirwortet stets Bestrebungen, die sich auf eine
internationale Vereinheitlichung des Patentrechts - insbeson-
dere unter Einbeziehung der USA - richten. Die Einflihrung der
Neuheitsschonfrist kann insofern ein wichtiger Verhandlungs-
baustein sein, um die USA im Gegenzug zu einem Wechsel hin
zum europaischen Patentsystem zu bewegen, wonach sich die
zeitliche Reihenfolge der Patentanmeldungen nicht nach dem
tatsachlichen Zeitpunkt der Erfindung selbst (,first to invent®),
sondern formell nach dem Anmeldedatum bestimmt (,,first to
file").

e Der VFA steht vor diesem Hintergrund der Diskussion tber
eine Neuheitsschonfrist grundsatzlich offen gegeniber, wenn
bei der Ausgestaltung daflir Sorge getragen wird, dass die mit
einer Einfihrung drohenden Nachteile vermieden werden. Die
Einfihrung einer Neuheitsschonfrist ist aus Sicht des VFA des-
halb nur unter bestimmten Voraussetzungen akzeptabel: Zum
einen muss eine wirkliche internationale Vereinheitlichung des
Patentrechts erfolgen. Die Inanspruchnahme der Neuheits-
schonfrist muss des Weiteren klar als Ausnahme fiir den spe-
ziellen Fall der Vorveréffentlichung durch den Erfinder und
spateren Patentanmelder ausgestaltet sein. Vor allem aber ist
strikt darauf zu achten, dass die mit einer Neuheitsschonfrist
notwendigerweise einhergehende Unsicherheit der Verkehrs-
kreise, ob der Inhalt einer wissenschaftlichen Veroéffentlichung
frei genutzt werden kann oder ob er sich als nachtraglich un-
verwertbar erweist, weitestgehend minimiert wird, um ein-
schlagige Forschungsaktivitaten und -investitionen zu schiit-
zen. Die Hauptanforderungen des VFA an eine sachgerechte
Ausgestaltung der Neuheitsschonfrist sind nachfolgend naher
erlautert.
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Anforderungen an die Ausgestaltung einer
Neuheitsschonfrist

Der Zeitfaktor

Hauptanforderung: Keine Verlangerung der Ungewissheit

Die Anzahl der jahrlich erscheinenden, allgemein zuganglichen wis-
senschaftlichen Publikationen ist immens und wachst standig, nicht
zuletzt durch die Weiterentwicklung elektronischer Medien. Sie
Ubersteigt die Zahl der Patentanmeldungen um ein Vielfaches. Die
Leser gehen in aller Regel davon aus, dass Fachpublikationen dem Seite 3/7
akademischen Diskurs dienen. Aus dem Reservoir der publizierten
Literatur kann ein Unternehmen nach der gegenwartigen Rechtsla-
ge voll schdpfen, es unmittelbar nutzen und gegebenenfalls durch
Verbesserungen weiterentwickeln. Umsetzungen veréffentlichter
allgemeiner wissenschaftlicher Erkenntnisse in technische Sachver-
halte und darauf aufbauende Patentanmeldungen dienen dem
technischen Fortschritt und der wirtschaftlichen Aktivitat und sind
gangige Praxis.

Die Anmeldung einer Erfindung und der in ihr enthaltenen techni-
schen Lehre zum Patent wird derzeit spatestens 18 Monate nach
dem Anmeldedatum offen gelegt. Ein Leser einer wissenschaftli-
chen Publikation kann deshalb davon ausgehen, dass er die in die-
ser enthaltenen Informationen frei benutzen kann, wenn 18 Mona-
te nach der wissenschaftlichen Publikation keine einschlagigen Pa-
tentanmeldungen mit friherem Zeitrang auffindbar sind. Um dies
festzustellen, geht der Entwicklung von Produkten immer eine Ana-
lyse der moglicherweise bestehenden Patentrechte voraus - die so
genannte Patentrecherche.

Es ist flir den VFA von zentraler Bedeutung, dass diese Rechtssi-
cherheit durch die Einfihrung einer Neuheitsschonfrist nicht beein-
trachtigt wird. Denn die Gewissheit nach 18 Monaten férdert For-
schung und Innovation und ist fir die enormen unternehmerischen
Investitionsentscheidungen gerade der forschenden Arzneimittel-
hersteller von herausragender Bedeutung. Sollte diese Gewissheit
nicht erhalten bleiben, wiirde man bei der Verfolgung des Zieles,
neue Innovations- und Patentpotenziale zu erschlieBen, an der ei-
nen Stelle nehmen, was man an einer anderen zu geben beabsich-
tigt.

Es muss also auch zuklnftig spatestens 18 Monate nach einer Ver-
offentlichung klar feststehen und bekannt sein, ob der Inhalt dieser
Veroffentlichung Gegenstand einer Patentanmeldung mit dem Au-
tor als Erfinder ist oder nicht. Alles andere ware flr die hochin-
vestive Pharmabranche eine empfindliche Verschlechterung im
Vergleich zum status quo.
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Start der Offenlegungsfrist mit Publikationsdatum

Gegenwartig wird die 18-monatige Offenlegungsfrist grundsatzlich
vom Anmeldedatum an berechnet (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 PatG). Nach
Auffassung des VFA sollte die Offenlegungsfrist im Falle einer Beru-
fung auf die Neuheitsschonfrist bereits mit dem Zeitpunkt der (ers-
ten) Verdéffentlichung, fur die die Neuheitsschonung in Anspruch
genommen wird, zu laufen beginnen. Dies wiirde maBgeblich zur
Vermeidung der befiirchteten Rechtsunsicherheit beitragen. Eine
solche im Vergleich zum Normalfall modifizierte Ankniipfung der
18-monatigen Frist wirde zudem sowohl dem Charakter der Neu-
heitsschonfrist als Ausnahmefall Rechnung tragen als auch maB-
geblich zu einem angemessenen Interessenausgleich zwischen den Seite 4/7
unterschiedlichen Beteiligten beitragen. Denn mit einer solchen
Anknlipfung wirde zum einen erreicht, dass die Unsicherheitsperi-
ode gegenlber dem status quo nicht verléangert wird. Zum anderen
wirde fir den Erfinder ein Anreiz gesetzt, die Patentanmeldung
auch bei einer Berufung auf die Neuheitsschonfrist so schnell wie
maoglich einzureichen. Denn auch wenn er unter voller Ausnutzung
der Frist bis zum letzten Zeitpunkt wartet, wiirde sich dadurch die
Frist zur Offenlegung nicht verlangern. SchlieBlich und vor allem
aber bliebe es auch bei dieser Anknipfung bei der fir die Beflr-
worter der Neuheitsschonfrist gewlinschten Privilegierung des Er-
finders durch die Neuheitsschonfrist.

Sollte hinsichtlich des vorstehenden Vorschlags der Einwand erho-
ben werden, dass der Zeitpunkt der Vorveréffentlichung in praxi
maoglicherweise nur schwer feststellbar sein kénnte — insbesondere
wenn die Verdffentlichung auf anderem Wege als durch eine wis-
senschaftliche Publikation erfolgt —, so kénnte stattdessen auch die
18-monatige Frist fir diese Falle pauschal verkiirzt werden und wie
bisher mit der Anmeldung zu laufen beginnen. Es béte sich bei die-
sem Modell an, die Offenlegungsfrist um den mdglichen Zeitraum
der Neuheitsschonfrist zu verkirzen. Fihrte man also eine Neu-
heitsschonfrist von sechs Monaten ein, sollte die Offenlegungsfrist
von 18 auf 12 Monate verklirzt werden.

Lange der Neuheitsschonfrist auf maximal sechs Monate vor der
nationalen Anmeldung begrenzen

Die Neuheitsschonfrist soll nach allgemeiner Meinung lediglich als
Ausnahme ausgestaltet sein und patentschadliche Offenlegungen
vor Anmeldung korrigieren helfen. Begriindet wird dies vor allem
mit dem hohen Publikationsdruck der Wissenschaft und mit dem in
einigen Industriezweigen bestehenden Erfordernis, Erfindungen
offentlich vor der Patentanmeldung zu erproben; bisweilen zeige
sich gerade fir den Wissenschaftler erst im Nachhinein, dass seiner
Erfindung ein Patentpotenzial innewohne.
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Ausgehend von diesen Pramissen erscheint es sinnvoll, die Neu-
heitsschonfrist auch nur so lang zu bemessen, wie es zur Errei-
chung dieser Zielsetzungen unbedingt erforderlich ist. Es erscheint
insofern eine Dauer von maximal sechs Monaten angemessen: In
dieser Zeit wird sich regelmaBig herausstellen oder jedenfalls fest-
stellen lassen, ob die Veréffentlichung das Potenzial zu einer Pa-
tentanmeldung hat. Gleichfalls sind die sechs Monate auch mehr
als ausreichend flr die Fallkonstellation, in der ein Erfinder sich bei
der Verodffentlichung seines Artikels des Patentpotenziales nicht
bewusst war. Eine Frist von sechs Monaten gabe dem Erfinder hier
sicherlich mehr als ausreichend Gelegenheit, eine Anmeldung unter
Bezug auf die Neuheitsschonfrist nachzuholen.
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Bezugspunkt flir die Neuheitsschonfrist sollte dabei der Tag der
nationalen Anmeldung sein, wie es auch in zahlreichen Rechtsord-
nungen, die eine Neuheitsschonfrist kennen, der Fall ist — unter
anderem in den USA, in Kanada, Japan und Sidkorea. Wiirde
stattdessen an das so genannte ,Prioritédtsdatum™ angeknupft,
misste zwangsnotwendig auch eine Einbeziehung der auslandi-
schen Prioritat erfolgen. Von einer solchen Prioritat spricht man,
wenn ein Erfinder fir seine Anmeldung ein Datum in Anspruch
nehmen kann, das vor dem eigentlichen Anmeldetag liegt - nam-
lich wenn zuvor die erste Anmeldung in einem anderen Staat er-
folgt ist. Nach der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVU) hat auf die-
se Weise der Erfinder bis zu einem Jahr Zeit, die Anmeldung in
anderen Staaten durchzufiihren (Art. 4 C PVU) - das so genannte
Prioritatsjahr. Wirde man deshalb im Fall der Neuheitsschonfrist
nicht auf den tatsachlichen Anmeldetag, sondern auf den Priori-
tatstag abstellen, hieBe dies, dass sich im Ergebnis zu der Neu-
heitsschonfrist noch das volle Prioritdatsjahr gemaB der Pariser Ver-
bandsibereinkunft addieren kénnte. Bei einer Neuheitsschonfrist
von sechs Monaten kénnten dann ganze anderthalb Jahre verge-
hen von der wissenschaftlichen Veréffentlichung bis zur nationalen
Anmeldung. Dies aber wiirde bereits mit der vorstehend geforder-
ten Offenlegung der Patentanmeldung 18 Monate nach der Vorver-
offentlichung kollidieren.

Fir eine Berlicksichtigung des Prioritatsjahres bestlinde auch nicht
etwa deshalb ein Erfordernis, weil der Anmelder den Zeitraum be-
noétigte, um die verschiedenen nationalen Anmeldungen zu betrei-
ben. Denn aufgrund des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT)
ware es moglich, international konzertiert mittels einer PCT-
Anmeldung in denjenigen PCT-Mitgliedstaaten, die eine Neuheits-
schonfrist vorsehen, gleichzeitig anzumelden.

SchlieBlich spricht gegen eine Kumulation von Neuheitsschonfrist
und Prioritatsjahr die in diesem Fall erfolgende Uberbelohnung des-
jenigen, der die Neuheitsschonfrist in Anspruch nimmt: Bei
Zugrundelegung der oben genannten Fristen kdnnte dieser die Vor-
teile der Neuheitsschonfrist noch anderthalb Jahre nach der Vor-
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veroéffentlichung beanspruchen, bei einer zwélfmonatigen Neu-
heitsschonfrist sogar noch nach zwei Jahren.

Rechts- und Investitionssicherheit

Erklarungspflicht bei Anmeldung

Um Rechtsunsicherheit zu vermeiden, sollten zudem gewisse for-
male Anforderungen an die Inanspruchnahme einer Neuheits-
schonfrist gestellt werden. Insbesondere ware sinnvoll, dass bei
der Patentanmeldung eine Erklarung Uber die Inanspruchnahme
der Neuheitsschonfrist verpflichtend wird. Diese Erklarung sollte
samtliche eigene Publikationen, fiir die die Neuheitsschonfrist in Seite 6/7
Anspruch genommen wird, sowie die Namen der Autoren und Er-
finder benennen und sollte innerhalb einer Frist von maximal drei
Monaten nach der Anmeldung beim Patentamt hinterlegt werden
miussen. Auf diese Art und Weise wirde sichergestellt, dass relativ
kurz nach der Anmeldung beim Patentamt Klarheit dartber
herrscht, flir welche Publikationen die Neuheitsschonfrist in An-
spruch genommen wird. Hierdurch wiirde auch ein etwaiger Miss-
brauch durch das Nachbenennen von anderen Publikationen ver-
mieden werden. Die Angaben miussten des Weiteren zusammen
mit der Veroéffentlichung der Patentanmeldung bekannt gemacht
werden, damit ein Wettbewerber den Schutzumfang zutreffend
beurteilen kann. Auf die Neuheitsschonfrist bezogene Erklarungs-
pflichten existieren derzeit bereits im japanischen sowie im stidko-
reanischen Patentrecht und haben sich in der Praxis bewahrt.

Nur fir unmittelbare Erfinderpublikationen

Bei neuheitsschadlichen Vorveroffentlichungen sollten nur Publika-
tionen des Erfinders selbst oder aber solche, die unmittelbar auf
den Erfinder zuriickgehen, bericksichtigt werden. Vorverdffentli-
chungen, die nur mittelbar auf den Erfinder zuriickgehen oder Pub-
likationen von Dritten ohne Beteiligung des Anmelders oder des
benannten Erfinders diirfen aus Grinden der Rechtssicherheit nicht
zur Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist fihren. Dies folgt
auch aus der unumstrittenen Funktion der Neuheitsschonfrist als
bloBer Ausnahmeregelung fiir den Fall der neuheitsschadlichen
Vorvero6ffentlichung durch den Erfinder: Ausnahmeregelungen sind
stets eng auszugestalten und strikt auf die zur Rechtfertigung an-
gefiihrten Fallkonstellationen zu beschranken.

Schutz berechtigter Interessen Dritter durch Vorbenutzungsrecht

Es besteht bei einer Inanspruchnahme der Neuheitsschonfrist die
nahe liegende Mdglichkeit, dass ein Dritter die betreffende Vorver-
offentlichung bereits zum Anlass genommen hat, die in ihr be-
schriebene Erfindung zu nutzen oder ernsthafte Vorbereitungen zu
treffen, um eine solche Nutzung aufzunehmen. Gegebenenfalls hat
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er hierflr bedeutende Investitionen getatigt, weil er nicht davon
ausgehen musste, dass ihm dies im Nachhinein unmdglich ge-
macht wird. Zwar kann auch ohne Neuheitsschonfrist flir den Zeit-
raum von 18 Monaten eine Ungewissheit bestehen, ob sich gege-
benenfalls getroffene Investitionen auszahlen — ohne dass hierflr
eine Kompensation erfolgen wirde. Im Fall der als Ausnahme von
der Regel konzipierten Neuheitsschonfrist besteht jedoch die Be-
sonderheit darin, dass die patentrechtliche Situation, die dem Drit-
ten zum Zeitpunkt seiner Investitionen tatsachlich entgegenkam,
rickwirkend zugunsten des Erfinders geandert wird. Fir diesen Fall
sollte deshalb aus Billigkeitsgriinden eine wirkungsvolle Regelung
geschaffen werden, die dem Dritten die Wahrung seines erworbe-
nen gewerblichen und wirtschaftlichen Besitzstandes ermdglicht - Seite 7/7
es bedarf mithin der Einfiilhrung eines so genannten Vorbenut-
zungsrechts. Dies entsprache einem allgemeinen patentrechtlichen
Billigkeitsgedanken.

Erforderlich ware, dieses Vorbenutzungsrecht auch hinsichtlich sei-
nes Geltungsbereiches auf die Neuheitsschonfrist abzustimmen,
also daflir Sorge zu tragen, dass es sich nicht lediglich auf das
Land beschrankt, in dem die Nutzung stattfand, sondern dass es
sich auch auf die librigen Staaten erstreckt, in denen die in An-
spruch genommene Neuheitsschonfrist Wirkung entfaltet. Andern-
falls wirde die Zielrichtung des Vorbenutzungsrechts de facto leer
laufen.

Stand: 08/2006



