





Chiraia 10 - 1956 - Juli

Stoffen, insbesondere von chemischen Stoffen, von der
Patenticrung ausgeschlossen. Damit wollte die Schweiz
ithre junge chemische Industric vor der stirkern decut-
schen Konkurrenz schiitzen.

Die Revision von 1907, dic auf Grund von dcutschen
Vorstcllungen erfolgte, brachte dic Patenticrung von
chemischen Erfindungen, aber nur soweit dic Herstel-
lungs- und Anwendungsverfahren in Frage kamen und
dic Beschrankung auf cinen chemischen Stoff pro Her-
stellungsverfahren. Auch dies nur als Sicherung gegen
dcutsche «Generalpatente» von mafllosemn Umfang. Das
chemische Stoffschutzverbot wurde aus dem deutschen
Patentgesetz tibernommen.

Das ncuc schweizerische Patentgesctz, das bekanntlich
anfangs dicscs Jahres in Kraft gesctzt wurde, sicht auch
wieder das chemische Stoffschutzverbot vor. Dagegen
lockert cs die cinschrinkende Bestimmung, dafl jedes
Patent nur ein Verfahren zur Herstellung ciner che-
mischen Verbindung cnthalten diirfe. Dic Herstellung
ciner Mchrzahl von chemischen Verbindungen unter
cincm Patent ist nun crlaubt, jedoch beschrinkt auf
cin Herstellungsverfahren. Weitere Verfahren miissen
in scparaten Patenten geschiitzt werden. — Die Aufrecht-
crhaltung dicser Beschrankung erfolgte bewuflt, um wic-
der dic ufcrlosen «Gencralpatente» nach deutschem
Muster auszuschlicficn.

Vergleich der deutschen und der schiweizerischen Regelung

Mit dem chemischen Stoffverbot hat der deutsche
Patcntgesetzgeber aber andere Bestimmungen verbun-
den, die schr wichtig sind:

Paragraph 4 hestimmt:

«Ist das Patent fiir ein Verfahren erteilt, so crstreckt sich
dic Wirkung auch auf dic durch das Verfahren unmittelbar
hergestellten Erzeugnisse. »

Dics ist der sogenannte auf das Verfahren bezogene
Stoffschutz. Intcrcssant ist dic Entstchungsgeschichte
dicses Paragraphen, denn dic zitierte Formulierung fin-
det sich noch nicht im Patentgesetz von 1877. Nach des-
sen Inkrafttrcten zeigte es sich bald, dafl dic deutsche
Inidustrie dic Einfuhr von chemischen Stoffen nicht ver-
hindern konnte. Es lag ja kcine Patentverletzung vor,
weil dic Stoffe nicht in Deutschland hergestellt worden
waren, d.h. das patenticrte Verfahren wurde nicht in
Dcutschland ausgeiibt.

1891 wurdc cs nétig, das Gesctz zu revidicren und der
obcen zitierte Artikel wurde ins Patentgesetz eingefiigt.

Es sci nur ncbenbei bemerkt, dafl cin Patentverletzungs-
streit, den diec BASF gegen Geigy in Basel wegen Import von
Mecthylenblau anstrengte, den unmittelbaren AnlaB zu diescr
Gesetzesrevision bildete. Hier sci ebenfalls noch bemerkt, daf3
der schweizerische Patentgesetzgeber cine analoge Bestim-
mung zum Schutze der Patentinhaber gegen den Import im
schweizerischen Patentgesctz aufgenommen hat.

Eine zweite wichtige Bestimmung ist mit dein Stoff-
schutzverbot i deutschen Patentgesetz in ursachlichen
Zusammenhange. Paragraph 35 bestimmt:
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«Handelt cs sich um cine Frfindung, welche ¢in Verfahren
zur Herstellung cines necuen Stoffes zum Gegenstand hat, so
gilt bis zum Beweisc des Gegentceils jeder Stofl von gleicher
Beschaffenheit als nuch dem patenticrten Verfahren herge-
stellt.»

Eine dhnliche Bestimmung cxistiert auch im alten
und ncuen schweizerischen Patentgesctz. Wihrend im
Normalfall der Patentinhaber beweisen muf3, daB3 sein
Patent verletzt wird, fallt fiir Verfahren fiir dic Herstel-
lung ncuer chemischer Verbindungen dieser Beweis dem-
jenigen zu, der als zweiter ein chemisches, verfahrens-
geschiitztes Produkt in Handel bringt, ohne vom Pa-
tentinhaber dazu dic Erlaubnis zu besitzen (sogenannte
Umkchr der Beweislast),

Mit dicscn zwei ergianzenden Bestimmungen kann sich
der Patentfachmann positiv zumn Stoffschutzverbot cin-
stellen. Erstens ist es nicht absolut, da sich der Verfah-
rensschutz auch auf das dirckte Erzcugnis crstreckt
(verfahrensbezogener oder relativer Stoffschutz!) und
sodann muf} derjenige, der den Stoff nach dem Erst-
erfinder chenfalls in Handel bringt, nachweisen, daf} er
kecine Patentverletzung begeht, d.h. dafl es nach cinem
andern als dem patenticrten Verfahren arbeitet. Betont
sci, daf} dies insbesonderc gilt, wenn es sich bei dem
chemischen Stoff um ecinen neuen Stoffl handelt.

Unter dicser deutschen bzw. schweizerischen Regelung
1483t sich cin Patent gut verteidigen.

Die chemische Stoffschutzfrage in Holland

Diescs Land gewiahrt unter der Bestimmung des
gesctzlichen Ausschlusses der ungeformten Stoffe vom
Patentschutz dem Erfinder cinen optimalen Verfahrens-
schutz. Das hollandische Patentamt gewahrt z.B. An-
spriiche in folgender IFormulicrung:

«Verfahren zur Herstellung von Verbindungen gemiall For-

mel X, dadurch gekermzeichnet, dafl man diese nach iiblichen
Verfahren darstellt. »

Diesc originclle Losung stellt ein wahres Kolumbusei
dar; damit erhilt der Erfinder Schutz fiir alle Verfahren,
dic auf Grund der zum Standc der Technik bekannten
Literatur fur dic Herstellung solcher und dhnlicher Stoffe
bekannt sind. Es kann dann kein Streit daraus entstchen,
wenn der Erfinder nicht alle in Frage kommenden Ver-
fahren aufgezihlt hat, ob nun cin weiteres in der Litera-
tur bekanntes Verfahren auch unter die Anspriiche falle.
Dics sollte doch selbstverstindlich sein, sonst wiirde der
Erfinder fiir scine Vergeflichkeit bzw. Unvollstandigkeit
der gemachten Angaben in ciner Weisce bestraft, wie dies
nicht gerechtfertigt ist.

Verbot des Stoffschutzes fiir Arzneimittel

Im Anschluf} an dic Frage des chemischen Stoffschut-
zcs soll noch dic Teilfrage des Verbotes des Stoffschutzes
fiir Arzneimittel berithrt werden, auf diec schon im Zu-
sammcnhang mit Frankreich hingewiesen wurde,
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cerfinder iiberhaupt nichts 1aBt, oder des relativen Stoff-
schutzes, der dem Zweiterfinder auch sein Recht lafit,
jedoch nur unter der Riicksichtnahme auf den Erst-
crfinder.

Die spezielle Rechtslage des Zweiterfinders

Wie stellt sich der Zweiterfinder unter den heutigen
schweizerischen und deutschen Patentgesctzen. Dariiber
bestimmt Art. 36 des ncuen schweizerischen Patent-
gesetzes das Folgende analog zum entsprechenden Para-
graphen im deutschen Patentgesetz:

Kann cine patenticrte Erfindung ohne Verletzung eines iil-
teren Patentes nicht beniitzt werden, so hat der Inhaber des
jingern Patentes Anspruch auf cine Lizenz in dem fiir die
Beniitzung crforderlichen Umfang, sofern seine Erfindung im
Vergleich mit derjenigen des éiltern Patentes cinem ganz andern

Zweck dicnt oder cinen namhaften technischen Fortschritt auf-

weist; dicser Anspruch kann indessen erst nach Ablauf von
drei Jahren scit dem amtlichen Datum der Fmtrngung des
iiltern Patentes geltend gemacht werden.

Dienen beide Erfindungen dem gleichen wirtschaftlichen
Bediirfnis, so kann der Inbaber des idltern Patentes die Ertei-
lung der Lizenz an die Bedingung kniipfen, dal ihm der
Inbaber des jiingeren cine Lizenz zur Beniitzung sciner Er-
findung erteilt, Iin Streitfall entscheidet der Richter iiber dic
Ertcilung der Lizenzen, iiber deren Umfang und Dauer und
tiber dic zu leistenden Entschidigungen.

In diesem Zusammenhang muf3 aber betont werden,
daf} der Zweiterfinder einc wirklich erfinderische Losung
des Problems erbringen muf}, was festzustellen ist, ob-
schon nicht in allen Fillen mit Leichtigkeit. Das kann
aber z.B. auf Grund der Erteilung cines vorgepriiften
Patentes beurtcilt werden. Ferner erhilt der Zweit-
erfinder eine Lizenz nur in dem fiir dic Beniitzung er-
forderlichen Umfang und nicht mehr, er darf also nicht
dic ganze alterc Erfindung mitbeniitzen.

Obige Formulierung konnte ohnc Anderung cines
Buchstabens auch als Bedingung fiir diec Relativierung
des chemischen Stoffschutzes zugunsten des Zweit-
crfinders verwendct werden. Mchr braucht cs dazu nicht.

Damit wire auch die oben erwiahnte Gefahr, dic demn
absoluten Stoffschutz inhirent ist, den [Fortschritt der
Technik ungiinstig zu becinflussen, beschworen und
ciner der Grundgedanken unserer Patentinstitution un-
angctastet aufrechterhalten, namlich durch Offenbarung
der geschiitzten Erfindung dic Konkurrenz anzuspornen,
anderc Verfahren zur Realisicrung dieser Erfindung zu
suchen, durch welches Bestrchen Wissenschaft und Tech-
nik gefordert werden. — Hier kénnte man mit cinigem
Recht entgegenhalten, daB, wic oben erwihnt, dic Er-
fahrungen unter dem absoluten Stoflschutz in den USA
dafiir sprechen, daB dieser Grundgedanke iiberlebt bzw.
unwescntlich geworden sci. Fiir dic USA und die dortige
Groflindustric, die iiber ricsige Mittel fiir ihre Forschung
verfiigt, mag cs zutreffen. Fiir unsere schweizerischen,
relativ kleinen, industricllen Verhaltnisse mit viel ge-
ringern Mitteln und Ausweichméglichkeiten kann das
Gleiche nicht anerkannt werden. Fiir uns wiirde der ab-
solute Stoffschutz cine gewisse nicht genau cinzuschiit-
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gzende Gefahr bchalten, im Gegensatz zum relativen
Stoffschutz, der durch dic cinschrinkende Bestimmung
des Lizenzzwanges zugunsten des Zweiterfinders gemil-
dert ist. Durch diesc Regelung kommt der Ersterfinder
zu einem gerechteren Lohn als unter der heutigen Rege-
lung, der Zweiterfinder jedoch wiirde nicht schlechter
behandelt als unter dem heutigen Patentgesctz (im Falle
der abhingigen Verfahrenserfindung).

Griinde fiir die Einfiihrung des relativen Stoffschutzes

Obschon der Verfasscr die schweizerische und deut-
sche Praxis als befricdigend bezeichnet hat, wenn sie
auch den Stoffschutz nicht kennt, pliadiert er fiir dic
Einfiithrung des bedingten Stoffschutzes. AuBcr den be-
reits erwiahnten Griinden sprecben dafiir:

Gesetzgeberische Griinde: Es handelt sich beim Aus-
schluB} des chemischen Stoffschutzes unter dem heutigen
Gesctz um cine AusschluB- bzw. Ausnahmebestimmung.
Dic Ausnahmen unter einem Gesetz sollten sich aber auf
cin Minimum beschrinken, damit ein Gesetz so einfach
und so allgemeingiiltig wic méglich wird und damit nicht
Rechtsunglcichheiten geschafien werden. Zudem ist
heute wirklich nicht einzusehen, warum chemische Er-
findungen anders bchandelt werden sollen als dic iib-
rigen, z.B. dic mechanischen.

Logische Griinde: Wenn wir uns fragen, worin dic wirk-
lichen Erfindungen liegen, die die Chemiker heute ma-
chen, so zeigt die Statistik, daf3, abgesechen von den An-
wendungserfindungen, fast hundert Prozent der Erfin-
dungen solche sind, deren besondere Merkmale in den
Eigenschaften der Endprodukte liegen. Die echten Ver-
fahrcnscrfindungen, in welchen neue Verfahren bzw.
Verfahrensmaflinahmen unter Schutz gestellt werden,
bilden nur die Ausnahmen. Wenn man heute cine ncues
chemisches Produkt unter Schutz stellen will, inu3 das
Verfahren geschiitzt werden, aber dic Patentfihigkeit
dicscs an sich unerfinderischen (Analogic)-Verfahrens
mittels der Eigenschaften der Verfahrensprodukte nach-
gewicsen werden. Analogieverfahren, wie z.B. Diazotie-
ren und Kuppeln, Oxydicren und Reduzieren, Konden-
sicren, Sulfoniercn, Nitricren, Verestern und Verseifen
usw., verlaufen in der Grof3zabl der Fille so, wie dies auf
Grund der Erfahrung zu erwarten ist, ohne dafl mit
ihrer Anwendung eine erfinderische Titigkeit verkniipft
ist. Es hilt schr schwer, in romanischen Landern, wo
wenig oder keine Patent- und Gerichtspraxis existicrt,
den Konkurrenten begreiflich zu machen - und meist
auch den Anwilten und Richtern -, daB3 ein Verfahrens-
patent trotz unerfinderischen Analogieverfahrens ecine
Erfindung darstellt und giiltig ist, wenn auch der Stoff
an sich nicht patentfihig ist, wie dies z.B. fiir Arznei-
mittel zutrifit. Wenn ein imn Patentrecht unerfahrener
Konkurrent in der Literatur ein Analogicverfahren fin-
dct, das genau gleich ist wic das patenticrte — ahgeschen
natiirlich von der Verschicdenheit der Ausgangs- und
Endstoffc —, so glaubt er den Beweis dafiir in Handen
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zu haben, daB keine Erfindung vorlicge. Dann laf3t er
sich oft verleiten, das Patent zu verletzen, da er scine
Chancen aus Unkenntnis der Gesetze und der Praxis
falsch ecinschitzt. Dem Richter ist ein solcher Sach-
verhalt auflerst schwer klarzumachen, so dafl diec Ri-
siken fiir den Patentinhaber schr grofl werden und der
Erfinder Gefahr liuft, um die Iriichte sciner Arbecit
geprellt zu werden.

Diesc Zustiindc bestchen vor allem in den romanischen
Staaten. Dies sind die Staaten, die ungepriifte Patente
certeilen, weshalb die Techniker geringe oder keine Pa-
tentpraxis-Erfahrungen besitzen und Patentverletzun-
gen an der Tagesordnung sind. Mit eciner Ausnahme
fanden alle Prozesse, die der Verfasser um die Anerken-
nung der Schidlingsbckimpfungsmittel auf Basis von
Dichlordiphcenyltrichlordthan zu fithren hatte, in latei-
nischen Staaten statt. Das gleiche gilt fiir die Prozesse,
dic scine Firma wegen Patentverletzungen um das
Phenylbutazon heute zu fithren gezwungen ist.

Alle diese Schwierigkeiten fallen weg, wenn dic Pa-
tentfahigkeit aller chemischen Stoffe, auch der Arznei-
mittel, in den Patentgesetzen anerkannt wird. Dann ist
es klar, worin die Erfindung licgt, und cbenso klar ist
cine Patentverletzung festzustellen. Dann kann sich auch
cin Laie nicht tiuschen oder irrefithren lassen, weil dann
die wirkliche Erfindung patentiert ist und nicht an ihrer
Stelle cin Surrogat : ctwas Unerfinderisches, das Analogie-
verfahren, das durch Riickstrahlung der erfinderischen
Eigenschaften des Endproduktes, das an sich nicht pa-
tentfihig ist, zur Erfindung gestempelt wird.

Diese Konstruktion hat auch in Deutschland, woher
gic stammt, nicht von Anfang an Ancrkennung gefun-
den, und es brauchte cine Entscheidung des Reichs-
gerichtes, um 2. B. fiir Azofarbstoffe dic Patentfahigkeit
des Analogieverfahrens durchzusetzen. Auch die Schwie-
rigkeit, die darin licgt, daf} fixr Arzneimittel die Heil-
erfolge, welche ja nicht in cinem Gewerbe erzielt werden—
patenticrbar sind ja nur gewerblich verwertbare Erfin-
dungen -, zum Nachweis der Patentfiahigkeit herbeige-
zogen werden diirfen, sticll auf betrichtliche Schwierig-
keiten, bis nach langer Diskussion anerkannt wurde, daf}
der sogenannte therapeutische Effekt zur Begriindung
der Patentfihigkeit verwendet werden darf.

Griinde der Vereinheitlichung der Patent- und Gerichts-
praxis: Je einheitlicher dic Patentgesetze von Land zu
Land sind, um so ecinheitlicher wird auch die Gerichts-
praxis der verschicdenen Linder. Damit wichst fiir den
Patentinhaber die Chance, scine Patente crfolgreich ver-
teidigen zu konnen, und dic Verletzungen nehmen ab,
da die Rechtsprechung sich vereinfacht, wobei dic Lan-
der mit fortgeschrittencrer Praxis den ubrigen Lindern
zum Vorbild dicnen.

Weitere Griinde: Diese sind mit dem Nachweis der
Verschicdenheit zweier in Konflikt geratener bzw. der
Abhiingigkeit dieser Verfahren untercinander verkniipft.
Auch unter der Schweizer Regelung trifft man oft auf
Konkurrenten, die behaupten, ein vom patenticrten ver-
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schicdenes bzw. unabhingiges Verfahren zu besitzen.
U herauszubringen, um was fur ein Verfahren es sich
bandelt, muf3 meist der ProzeBweg beschritten werden,
da der Konkurrent freiwillig keine Auskunft gibt. Dann
stellt sich fast immner heraus, daf3 es sich um ein Nach-
ahmungsverfahren handelt, das in irgendeiner ncben-
sichlichen Bezichung, z.B. in der Verwendung von Lé-
sungsmitteln usw., abgedndert wurde, aber unbedingt
vom Vorpatent abhingig ist. Dic Bezichung der Ab-
hangigkeit zwischen einer iltern und ciner jingern Er-
findung ist fiir den Nichtfachmann des Patentrechts
cine dornenvolle Sache. Unausrottbar ist der Irrtum,
daf} cin Erfinder glaubt, weil cr cin Patent erhalten hat,
kénne er mit dessen Ausiibung keine Patentverletzung
begehen. Wenn der jiingere Erfinder Teile einer éltern
Erfindung mitbheniitzt, dem altern Erfinder also, bild-
lich gesprochen, auf den Schultern steht, so ist ¢r von
der altern Erfindung abhingig. Das heil3t aber nichts
andecres, als da} er durch Ausiibung der jingern Erfin-
dung die Rechte des iltern Erfinders verletzt, der sclbst
die jungere Lrfindung ohne Verletzung des jiingern
Patentrechtes nicht beniitzen darf. Der Ausweg licgt
meist in der cross licence, d.h. in der gegenscitigen Lizen-
zierung der beiden Patentrechte. Diese Regelung schen
cinige Patentgesetze, z. B. das schweizcerische (siche den
oben zitierten Art. 30) fiir den Fall der Abhiingigkeit
ausdriicklich vor. Im Gegensatz dazu stcht z.B. das
franzésische Patentgesctz, dessen Formulierung oben
schon zitiert wurde.

Griinde der Einheitlichkeit: Die fin diec Herstellung von
chemischen Verbindungen in Betracht kommenden ver-
schicdenen Verfahren sind oft unter sich nicht cinheit-
lich, was den Erfinder zwingt, fur die gleiche (Stofl-)-
Erfindung mchrere Patente anzumelden. Dies ist un-
sinnig, denn dic allen diesen Anmeldungen zugrunde
licgende Erfindung ist ¢in und dieselbe und beruht auf
dem gleichen Endstoff. Auch da schafft der erlaubte
Stoffschutz viel klarerc Verhiltnisse. Die Gefahr, daf
der Erfinder nicht alle méglichen Verfahren erfafit hat,
ist grof}. Ebenso grof} ist dic schon crwihnte Gefahr,
daf} der Erfinder, wahrend cr gewissenhaft alle még-
lichen Verfahren ausprobiert, von cinem mehr speku-
lativ vorgchenden andern Erfinder tiberrundet wird und

" damit alles verliert. Denn im Patentrecht gibt es keinen

zweiten Sieger, nur Sieg oder Nicderlage.

Schlufbetrachtungen

Es driangt sich vielleicht dic Frage auf: Warum hat
man den Stoffschutz nicht schon unter dem ncuen
schweizerischen Patentgesctz cingefiihrt, warum kommt
man erst jetzt, wo das neue Gesetz unter Dach und
Fach ist ?

Es mufl zugegeben werden, daf3 der Vorwurf theore-
tisch berechtigt erscheint. Wenn man aber weil, dal3
das revidierte Gesetz dic Frucht ciner fast dreiBig-
jahrigen Arbcit ist, so ist auch begreiflich, dafl man in
den letzten Jahren, als der Abschluf3 in nahere Sicht








