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,Eine Neuheitsschonfrist
schiitzt die Erfinder*

Im Jahr 1978 verabschiedete sich die Bundesrepublik Deutschland von der Neuheitsschonffrist.

Es ist hichste Zeit, sie wieder einzuftihren, meint Thomas Seufs.

@ Als die Neuheitsschonfrist im
Jahr 1936 erstmals in das deutsche
Patentrecht eingefithrt wurde, war
der Hauptgrund, patentrechtlich
unerfahrene Erfinder vor Nachtei-
len durch voreilige Veroffentli-
chungen zu bewahren. Es gingen
wertvolle Schutzrechte verloren,
weil beispielsweise Unternehmen
ihre neuesten Produkte auf Messen
vorstellten, ohne vorher um Pa-
tentschutz nachzusuchen. Trotz al-
ler Bemtthungen um Aufklarung
[Nachr. Chem. 2006, 54, 544],
kommt es auch heute noch zu Si-
tuationen, in denen ein ausreichen-
der Patentschutz nicht maglich ist,
weil die Erfindung vor der Patent-
anmeldung an die Offentlichkeit
gelangt ist.

Der  Branchenverband ,Bio
Deutschland“ etwa benennt in ei-
nem Positionspapier Beispiele, bei
denen Entwicklungen nicht weiter-
gefithrt wurden, weil ein Patent-
schutz in Europa aufgrund von

Vorpublikationen der Erfinder
nicht mehr moglich war. Die Wie-
dereinfithrung  einer Neuheits-

schonfrist wiirde in solchen Fillen
Abhilfe schaffen: Die Veroffentli-
chung der Erfindung durch die Er-
finder innerhalb eines bestimmten
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Zeitraums vor der Patentanmel-
bei der
schlicht nicht berucksichtigt wer-

dung wurde Prufung
den, die Patentanmeldung konnte
zum Patent fithren, womit die In-
novation vor Kopie geschtitzt wire,
sodass sich eine Investition lohnte.

Dazu kommt, dass es schwieriger
geworden ist, Erfindungen geheim
zu halten. Der Publikationsdruck in
Universititen und Forschungsein-
richtungen ist grofler geworden;
moderne Forschungskooperationen
fohren  mit  ihrem  stetigen
Knowhow-Austausch ~ moglicher-
weise zu unbeabsichtigten Verof-
fentlichungen. Offentlichkeit und
Politik fordern dartber hinaus die
friuhe Einsicht in die Ergebnisse kli-
nischer Forschungen bei der Arz-
neimittelentwicklung. In Fallen, bei
denen es erst durch Auswertung
klinischer Daten zu Erfindungen
kam — etwa bei Viagra — ware durch
die frihzeitige Offenlegung der kli-
nischen Daten der Patentschutz ge-
fahrdet. Die
konnte hier vorbeugen.

Viele Lander, darunter die USA,
kennen bereits seit langem eine

Neuheitsschonfrist

Neuheitsschonfrist, einige Lander
haben sie in den letzten Jahren neu
eingefiihrt, etwa Japan, Sudkorea
und Australien. Nennenswerte Pro-
bleme gab es dort nicht und ubri-
gens auch nicht in Deutschland im
Zeitraum von 1936 bis 1978, als ei-
ne Neuheitsschonfrist galt.

Gegner der Neuheitsschonfrist
argumentieren, dass die Rechtssi-
cherheit von Patenten sinken wur-
de. Doch der Gesetzgeber kann
dies mit klaren Regelungen verhin-

dern, und derjenige, der eine Neu-
heitsschonfrist in Anspruch neh-
men will, muss die Beweislast tra-

gen. Zwei Beispiele, wie sich
Rechtsunsicherheiten  vermeiden
liefRen:

Die moglicherweise schwer auf-
klarbare Verbindung zwischen ei-
ner Patentanmeldung und einer
vorhergehenden Veroffentlichung
liele sich schliefen, indem der An-
melder verbindlich erklart, ob und
far welche Vorveroffentlichungen
eine Neuheitsschonfrist in An-
spruch genommen wird. Fehlende
oder fehlerhafte Erklarungen gehen
zu Lasten der Patentanmeldung.

Dass der Zeitraum zwischen der
Publikation einer Erfindung und
der Veroffentlichung der Patentan-
meldung dazu zu lang wird, lasst
sich durch eine Publikationsfrist —
beispielsweise 18 Monate — verhin-
dern. Wer den Inhalt der Patentan-
meldung bereits publiziert hat, hat
auch kein Interesse mehr an einer
Geheimhaltung der Patentanmel-
dung. Mit einer derartigen Regel
bliebe der Status quo erhalten.

Optimal wire es, wenn die Rege-
lungen zur Neuheitsschonfrist in-
ternational harmonisiert wiirden.
Dies ist allerdings utopisch — es ge-
lingt zurzeit nicht einmal, inner-
halb Europas deutlich wichtigere
gesetzliche Regelungen zu harmo-
nisieren. Die Einfithrung einer

Neuheitsschonfrist in die fur
Deutschland relevanten Patentge-
setze mit Regeln, welche die
Rechtssicherheit ~ gewahrleisten,
taugt als zweitbeste Losung jedoch

allemal.
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,,Die Nachteile iiberwiegen

Das geltende deutsche und europdische Patentrecht hat sich ohne eine Neuheitsschonfrist in der Praxis

bewdhrt, da es ein Maximum an Rechts- und Investitionssicherheit bietet, findet Marcel Kouskoutis.

¢ Eine Neuheitsschonfrist mag in
Einzelfillen zwar helfen, die pa-
tentrechtlichen Konsequenzen ei-
ner Vorveroffentlichung von Erfin-
dungen zu vermeiden. Sie definiert
hierfur einen Zeitraum, innerhalb
dessen eine Erfindung vor der An-
meldung zum Patent publik ge-
macht werden kann, ohne dass dies
einem anschliefenden  Patent-
schutz entgegensteht.

Fir innovative Industriezweige
wie die chemische Industrie ist je-
doch ein anderer Punkt entschei-
dend: Bevor Investitionen in For-
schung und Entwicklung (F+E) ge-
tatigt werden, ist die Patentsituati-
on moglichst zuverlassig zu bewer-
ten. Hierfur mussen die Unterneh-
men feststellen, ob sie beispielswei-
se mit einer eigenen Entwicklung
Drittpatente verletzen. Dies stellen
im Rahmen professioneller F+E-
Prozesse Freedom-to-Operate-Ana-
lysen sicher. Hierbei werden rele-
vante Drittpatente rechtlich bewer-
tet.

Schon heute ist der dafur zu er-
bringende Rechercheaufwand er-
heblich; der Grund ist die immense
Zahl der jahrlich erscheinenden,
allgemein zuganglichen wissen-
Der
Rechercheaufwand wiirde bei Ein-

schaftlichen Publikationen.

fahrung einer Neuheitsschonfrist
nochmals steigen. Anders als heute
konnte dann nicht mehr automa-
tisch von einer freien Verwendbar-
keit einer veroffentlichten Erfin-
dung ausgegangen werden, wenn
es an einer Patentanmeldung fur
diese fehlt. Innerhalb des festgeleg-
ten Zeitraums wire vielmehr jeder-

zeit mit einer Patentanmeldung un-
ter Inanspruchnahme der Neu-
heitsschonfrist zu rechnen. In die-
sem Zusammenhang wiirden sich
zahlreiche weitere rechtliche Unsi-
cherheiten ergeben, die eine Bewer-
tung der Patentsituation erschwe-
ren; zum Beispiel: Beruft sich der
Inhaber des Drittpatents tiberhaupt
auf die Neuheitsschonfrist? In wel-
chem Umfang ist die Vorpublikati-
on zu berucksichtigen? Fraglich
kann auch sein, auf wen die Vorpu-
blikation tatsachlich zurtickgeht.
Solche Unklarheiten verzogern
den Entwicklungsprozess
konnen sogar zur Einstellung von
Entwicklungsprojekten
Zumindest werden Investitionen in

oder
fuhren.

vertiefte patentrechtliche Bewer-
tungen notwendig. Die hierfur auf-
gewandten Mittel werden dem ei-
gentlichen Innovationsprozess ent-
zogen. Auflerdem verliangert sich
die Zeit, bis ein Produkt auf den
Markt Neubheits-
schonfrist ware somit innovations-

kommt. Eine
hemmend.

Umfragen zeigen zudem, dass
die Neuheitsschonfrist, dort wo sie
existiert, eher selten genutzt wird.
Vorteile fur die wenigen Nutzer
werden aufgrund der Rechtsunsi-
Nachteilen far die
uberragende Mehrheit der Anmel-
der und die Funktionsfihigkeit des
Patentsystems insgesamt erkauft.

cherheit mit

Die Befurworter der Neuheits-
schonfrist verweisen vielfach auf
einen angeblichen Bedarf bei Uni-
versitaten und Forschungseinrich-
tungen. Diese strebten einerseits ei-
ne frihe Veroffentlichung wissen-
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schaftlicher Erkenntnisse an, wo-
raus andererseits die patentrechtli-
che Neubheitsschadlichkeit folge.
Dabei wird jedoch tibersehen, dass
sich diese Institutionen im IP-Ma-
nagement in den vergangenen Jah-
ren erheblich professionalisiert ha-
ben. Dies spiegelt sich auch in der
Grundung zahlreicher Patentver-
wertungsagenturen wider, die das
bestehende Patentsystem beherr-
schen.

SchliefSlich lassen die Befiirwor-
ter der Neuheitsschonfrist aufSer
Acht, dass deren nationale Einftih-
rung global tiatigen Unternehmen —
egal ob grof§ oder klein — keinen
Mehrwert bietet. Eine fruhzeitige
Veroffentlichung  kann namlich
zum Rechtsschutzverlust in ande-
ren Lindern fithren, die keine oder
eine anders ausgestaltete Neuheits-
schonfrist kennen. Zu erwahnen ist
vor allem China als Land mit den
weltweit meisten Patentanmeldun-
gen und einem dynamischen
Wachstum der Anmeldezahlen.
Obwohl dort keine Neuheitsschon-
frist existiert, ist China nicht ein-
mal in die Diskussion tber die in-
ternationale Harmonisierung der
Neuheitsschonfrist eingebunden.
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