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MöglichkeitenMöglichkeiten

Was kann / sollte beansprucht werden ?

Erzeugnis                    Verfahren

Zusammens. Sache Schaltung Vorrichtung Biol. Material Bearbeitung Herstellung Verwendung

Nur EPA
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ErzeugnisErzeugnis
- körperliche Merkmale, ggf. wo und wie aufeinander einwirkend 
-- bei  Mischungen Mengenverhältnisse angeben, die 100 % ergeben.  
-- mehrere gleichwirkende Merkmale über eine Aufzählung (Markush) 

- Parameter
-- Meßverfahren eindeutig definieren (EN, DIN, Publikation)       
-- ggf Bezugnahme auf Zeichnungen, Spektren (EPA)

- Produkt definiert durch seine Herstellung [product-by-process]
-- (sofern eine Definition nicht durch körperliche Merkmale / Parameter möglich)

- Funktionell (Wirk- Eigenschaftsangaben) primär in den Biowisenschaften
- Reach Through Claims
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Beispiel WO 02/078482 (körperliche Merkmale)Beispiel WO 02/078482 (körperliche Merkmale)
1. Behälter (1) zum Sammeln von Wertsachen, insbesondere Geld aus wenigstens 2 mit-
einander verbundenen Behälterteilen (2, 3) mit wenigstens einem Geldaufnahmeele-
ment (4), ggf. mit einer Sperre, wenigstens einem Geldentnahmeelement (6) mit wenig-
stens einem Sicherungselement (5), wobei der Behälter auf seiner oberen Seite (2) eine 
konkave Struktur aufweist.
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Beispiel (Parameter) EP 1 023 487  B1Beispiel (Parameter) EP 1 023 487  B1



InCom, Düsseldorf 2005InCom, Düsseldorf 2005 Dr. Ralf SieckmannDr. Ralf Sieckmann 88

Beispiel (Beispiel (ProductProduct byby processprocess))
- Zusammensetzung erhältlich durch folgende Verfahrensschritte …

- Protein Y erhältlich durch Expression der DNA-Sequenz gemäß Figur 1

- Mikroorganismus Z erhältlich durch Selektion …
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Beispiel (Beispiel (ReachReach--ThroughThrough--ClaimsClaims))
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VerfahrenVerfahren
Chemie und Biowissenschaften
Herstellung, Isolierung aus natürlichen Quellen, Screeningverfahren, 

Analyseverfahren, Weiterverarbeitung, 

Mechanik, Physik 
Bearbeitung, Prüfverfahren

Nicht: Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen 
Behandlung   des menschlichen, tierischen Körpers, und 
entsprechende Diagnoseverfahren,

biologische Verfahren zur Züchtung von Tieren und 
Pflanzen!
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Beispiel (Herstellung) EP 819 160 B1 (1999)Beispiel (Herstellung) EP 819 160 B1 (1999)
1.  Verfahren zur Gewinnung von Ölen / Fetten aus ölhaltigen Naturstoffen mit den Schritten
- Reinigung
- ggf Schälung
- Zerkleinerung
- Vorpressung oder Aufbereitung für die Extraktion
- Extraktion des ölhaltigen Naturstoffs mittels eines                       
.   Extraktionsmittels
-- Aufarbeitung der Miscella zu Fett oder Öl und                                                            
-- Aufarbeitung des extraktionsmittelhaltigen Extrak-
.   tionsrückstands Schrot und/oder proteinhaltigen                                       
.   Konzentraten, wobei die Entfernung des Extrakti-
.    onsmittels durch Zentrifugation in einer Filterzen-
.    trifuge erfolgt, d. g. d die Filterzentrifuge ausge-
.    wählt ist aus Schubzentrifugen, Doppelschub-
.    zentrifugen, Schwingzentrifugen oder Sieb-
.    schneckenzentrifugen.
8.  Verwendung … zur Erzeugung von Pflanzenölen
9.  Verwendung … zur Erzeugung von Protein...
10. Verwendung …. zur Tierfütterung oder Herstel-
.     lung von Nahrungsmitteln, pharmazeutischen, kosmetischen, sonstigen technischen Produkten.
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VerwendungVerwendung
Allgemein:  Verwendung des Erzeugnisses A für den Zweck B 

Speziell bei Arzneimitteln:
PatG 
Verwendung des Erzeugnisses X zur Behandlung der Krankheit Y

EPÜ 
Verwendung des Erzeugnisses X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung 
der Krankheit Y 

PCT (sofern das EPA die Anmeldung recherchiert)
Verwendung des Erzeugnisses X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der 
Krankheit Y

Später bei Nationalisierung z.B. für die USA
Verfahren zur Verwendung des Erzeugnisses X zur Behandlung  der Krankheit Y oder 
Verfahren zur Behandlung der Krankheit X im menschlichen Körper durch 
Verabreichng des Arzneimittels X 
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Grenzen Grenzen 

- Patentierungsverbot   

- Neuheit, „Vor Anmeldung Geheimhalten!“

- Erfinderische Tätigkeit

-Gewerbliche Anwendbarkeit

- Einheitlichkeit                                   Erzeugnis Verfahren Verwendung

- Klarheit                              relative, mehrdeutige Begriffe

- Offenbarung



InCom, Düsseldorf 2005InCom, Düsseldorf 2005 Dr. Ralf SieckmannDr. Ralf Sieckmann 1717

Erfindungsschutz in der ChemietechnikErfindungsschutz in der Chemietechnik

MÖGLICHKEITEN

Verwendung

Verfahren

Patentierungsverbot

GRENZEN

Stand der Technik

Einheitlichkeit

Erzeugnis

Klarheit



InCom, Düsseldorf 2005InCom, Düsseldorf 2005 Dr. Ralf SieckmannDr. Ralf Sieckmann 1818

Keine ErfindungKeine Erfindung
PatG § 1 (2) = EPÜ Art 53 (2)
Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen: 
- Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden; 
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, oder für geschäftliche Tätigkeiten 

sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen; 
- die Wiedergabe von Informationen.
(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände 

oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.
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Keine Erfindung (Geschäftsmethode)Keine Erfindung (Geschäftsmethode)
We claim [US A 5,960, 411 issued 1999 to Amazon Inc.] 

1. A method of placing an order for an item comprising: 

under control of a client system, 

displaying information identifying the item; and 

in response to only a single action being performed, sending a request to 
order the item along with an identifier of a purchaser of the item to a 
server system; 

under control of a single-action ordering component of the server system, 

receiving the request; 

retrieving additional information previously stored for the purchaser 
identified by the identifier in the received request; and 

generating an order to purchase the requested item for the purchaser 
identified by the identifier in the received request using the retrieved 
additional information; and 

fulfilling the generated order to complete purchase of the item 

whereby the item is ordered without using a shopping cart ordering model. 
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Patentfähig, Technisch? EPPatentfähig, Technisch? EP--927 945 B1 (Einspruch)927 945 B1 (Einspruch)
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Stand der TechnikStand der Technik
PatG § 1 = EPÜ Art 54 (1) [Erteilungsvoraussetzungen]
(1) Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhen und gewerblich anwendbar sind. 
(2) Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein 

Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein 
Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es 
verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit Hilfe eines 
technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann 
auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

PatG § 4 = EPÜ Art 56 S. 1 [Erfinderische Tätigkeit]
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für   
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. 

PatG 3 I = EPÜ Art 54  I, II [Neuheit]
Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. 
Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der 
Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch 
Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.
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Stand der Technik (Abgrenzung durch Disclaimer):Stand der Technik (Abgrenzung durch Disclaimer):
Disclaimer nach der Entscheidung G 1/03 vom 08.04.2004
Ein Disclaimer kann zulässig sein, wenn er dazu dient:
– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einem Stand der 
Technik nach Art 54 (3) und (4) EPÜ abgrenzt;
– die Neuheit wiederherzustellen, indem er einen Anspruch gegenüber einer zufälligen 
Vorwegnahme im Sinne von Art 54 (2) EPÜ abgrenzt; eine Vorwegnahme ist zufällig, wenn 
sie so unerheblich für die beanspruchte Erfindung ist oder so weitab von ihr liegt, dass der 
Fachmann sie bei der Erfindung nicht berücksichtigt hätte; und
– einen Gegenstand auszuklammern, der nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ aus 
nichttechnischen Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
II.2 Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschließen, als nötig ist, um entweder die Neuheit 
wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nichttechnischen 
Gründen vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
II.3 Ein Disclaimer, der für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit oder der ausreichenden 
Offenbarung relevant ist oder wird, ist eine unzulässige Erweiterung des Erfindungsgegen-
stands im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ.
II.4 Ein Anspruch, der einen Disclaimer enthält, muss die Erfordernisse der Klarheit und 
Knappheit nach Art 84 EPÜ erfüllen
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Beispiel Beispiel DisclaimerDisclaimer DPMA DE 37 20 791 C1 (1986)DPMA DE 37 20 791 C1 (1986)
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Beispiel Beispiel DisclaimerDisclaimer EP 986 438 B1 (2001)EP 986 438 B1 (2001)
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Stand der Technik  VergleichsversucheStand der Technik  Vergleichsversuche

Vergleichstest dient zum Nachweis des behaupteten Effekts, insbesondere einer 
überraschenden Wirkung im Vergleich zum Stand der Technik.     
Der Vergleichstest muß daher gegenüber dem nächsten Stand der Technik
durchgeführt werden, auch wenn dieser nicht als handelsübliches Produkt auf dem 
Markt verfügbar ist. Grundsätzlich muß die Überlegenheit gegenüber allen 
konstitutionell vergleichbaren Stoffen (= größtmögliche Strukturnähe) und allen 
bekannten Mitteln gleicher Wirkungsrichtung gezeigt werden. 

Der Vergleich nur mit einem anerkannt gut wirkenden bekannten Mittel gleicher 
Wirkungsrichtung kann genügen, wenn damit die Überlegenheit gegenüber allen 
bekannten Stoffen glaubhaft erscheint. 
Werden mehrere Stoffe beansprucht, so ist der Beleg des Effekts für einen Stoff 
ausreichend, wenn er auf die anderen Stoffe übertragbar erscheint.
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Stand der Technik  Vergleichsversuche BeispielStand der Technik  Vergleichsversuche Beispiel
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EinheitlichkeitEinheitlichkeit
PatG § 34 = EPÜ Art. 82 = R 13(1) PCT [Einheitlichkeit der Erfindung]
(5) Die Anmeldung darf nur eine einzige Erfindung enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, 

die untereinander in der Weise verbunden sind, daß sie eine einzige allgemeine 
erfinderische Idee verwirklichen.

R 30 (1) EPÜ (= Regel 13.2 PCT):
(1) Wird in einer [europäischen] Patentanmeldung eine Gruppe von Erfindungen beansprucht, so 

ist das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art 82 nur erfüllt, wenn zwischen 
diesen Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in einem oder mehreren 
gleichen oder entsprechenden besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. 
Unter dem Begriff »besondere technische Merkmale« sind diejenigen technischen Merkmale 
zu verstehen, die einen Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der 
Technik bestimmen.

R 30 (2) EPÜ (= Regel 13.3 PCT) lautet:
(2) Die Entscheidung, ob die Erfindungen einer Gruppe untereinander in der Weise verbunden 

sind, daß sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, hat ohne Rücksicht 
darauf zu erfolgen, ob die Erfindungen in gesonderten Patentansprüchen oder als 
Alternativen innerhalb eines einzigen Patentanspruchs beansprucht werden.
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Einheitlichkeit nach Schulte Einheitlichkeit nach Schulte PatGPatG, 2004, 2004
Einheitlich sind folgende Ansprüche nebeneinander:
Erzeugnis,  Verfahren seiner Herstellung
Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung*, seine Verwendung*
Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung,Vorrichtung oder Mittel zur Ausführung des Verfahrens*
Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung,(Arznei)Mittelanspruch*
Erzeugnis, Verfahren seiner Herstellung,Weiterverarbeitung des Erzeugnisses*
Endprodukt, Verfahren seiner Herstellung, Zwischenprodukt*
Endprodukt, Verfahren seiner Herstellung, Zwischenprodukt, Verfahren zur Herstellung des Zwpr
Endprodukt, Zwischenprodukt(e)*
Gemisch, Bestandteil des Gemischs*
Zwischenprodukt, Verfahren seiner Herstellung, Verfahren zur Weiterverarbeitung des Zwpr zum Endprodukt*
Stoff, Analogieverfahren, (Arznei)Mittelanspruch*
Verfahren, Vorrichtung seiner Ausführung*
Verfahren, Mittel zu seiner Ausführung*
Verfahren, Verwendung der hergestellten Erzeugnisse*
Verfahren, Verwendung, Mittel*
Verfahren zur Herstellung von A auf dem Wege X, Verfahren zur Herstellung von A auf dem Wege Y*
Vorrichtung,mit der Verrichtung hergestelltes Erzeugnis*
Verwendung von A zu X, Verwendung von A zu Y*
1. med. Indikation, 2. med.Indikation*

Nicht zugelassen wurden die Ansprüche in Klammern [...]:
Stoff, Herstellung, Verwendung und: [Mittel]*
Stoff, Herstellung, Verwendung und: [unter Verwendung des Stoffs hergestellte Erzeugnisse]*
Herstellungsverfahren und: [Erzeugnis, das nur durch das Verfahren hergestellt wird]*
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Beispiel: EP 1272158 B1 (2005)Beispiel: EP 1272158 B1 (2005)
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Erzeugnis mit Biomaterial, Herstellung, biologische Erzeugnis mit Biomaterial, Herstellung, biologische 
Präparate, deren Verwendung    Präparate, deren Verwendung    EP 1029892 B1 (2002)EP 1029892 B1 (2002)

1. Erzeugnis, enthaltend 0… bis 99,.. Gew.-% des Wirkstoffs X .

2. Herstellung des Wirkstoffs X, durch Kultivierung, Abtrennung 
.   Isolierung..
3. Herstellung des Erzeugnisses, durch Behandlung des Trägers  

.    mit  Wirkstoff X, verpressen, ggf. verkapseln.
4. Pharmazeutisches Präparat, enthaltend den Wirkstoff X.

5. Verwendung des Erzeugnisses als Pharmazeutikum oder als  
.   Medizinalprodukt
6. Verwendung des Erzeugnisses als Nahrungsergänzungsmittel
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KlarheitKlarheit
PatV § 9 Patentansprüche
(4) Im ersten Patentanspruch (Hauptanspruch) sind die wesentlichen Merkmale der Erfindung anzugeben. 
(5) Eine Anmeldung kann mehrere unabhängige Patentansprüche (Nebenansprüche) enthalten, soweit der 
Grundsatz der Einheitlichkeit gewahrt ist ( § 34 (5) PatG). 

EPÜ Art. 84 Patentansprüche
Die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den Schutz begehrt wird. Sie müssen 
knapp gefaßt und von der Beschreibung gestützt sein.
EPÜ R 29 Form und Inhalt der Patentansprüche
(1) Der Gegenstand des Schutzbegehrens ist in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen 
Merkmale der Erfindung anzugeben. (2) Unbeschadet Art. 82 darf eine europäische Patentanmeldung 
nur dann mehr als einen unabhängigen Patentanspruch in der gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfah-
ren, Vorrichtung oder Verwendung) enthalten, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung auf einen der 
folgenden Sachverhalte bezieht: 

a) mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeugnisse,  b) verschiedene Verwendungen 
eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung, c) Alternativlösungen für eine bestimmte Aufgabe, 
sofern es nicht zweckmäßig ist, diese Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

PCT Art. 6  Ansprüche
Die Ansprüche haben den Gegenstand anzugeben, für den Schutz begehrt wird. Die Ansprüche sind klar 
und knapp zu fassen. Sie müssen in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden.
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Beispiel WO 9731266A1(1997) / EP 883 808 B1 (2000) Beispiel WO 9731266A1(1997) / EP 883 808 B1 (2000) 
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Beispiel EP 883 808 B1 (2000) / USBeispiel EP 883 808 B1 (2000) / US--A 6 171 858 (2001)A 6 171 858 (2001)
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Zur Vertiefung  Zur Vertiefung  

"" Schulte Schulte PatGPatG, EPÜ, 7. Aufl. 2004 (auch als CD, EPÜ, 7. Aufl. 2004 (auch als CD--ROM)ROM)

"" Singer, Singer, StauderStauder, EPÜ, 2. Aufl. 2000, EPÜ, 2. Aufl. 2000

"" Hirsch Hansen, Der Schutz von ChemieHirsch Hansen, Der Schutz von Chemie--Erfindungen, 1995 Erfindungen, 1995 

"" BenkardBenkard, EPÜ, 2002, EPÜ, 2002

"" Busse, Patentrecht, 2003 / 2004 (auch als CDBusse, Patentrecht, 2003 / 2004 (auch als CD--ROM)ROM)

"" www.europeanwww.european--patentpatent--office.orgoffice.org

"" www.copat.de/mn_paper_si.htmwww.copat.de/mn_paper_si.htm
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Vielen Dank                         Vielen Dank                         
für Ihre Aufmerksamkeit  für Ihre Aufmerksamkeit  


