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BIOTECHNIK UND SORTENSCHUTZ

- MITTEILUNG DES SCHWEIZERISCHEN
BUNDESAMT FUER GEISTIGES EIGENTUM

Vom Verbandsburo verfasstes Dokument

Die Anlage zu diesem Dokument enthalt den Text einer Mitteilung des
schweizerischen Bundesamts fur geistiges Eigentum uber die Aenderung seiner
Richtlinien fur die Prufung der Patentanmeldungen auf dem Gebiet der Bio-
technik. Diese Mitteilung wurde in dem Schweizerischen Patent-, Muster- und
Markenblatt, Ausgabe A, vom 27. Marz 1986 veroffentlicht.

[Anlage folgt]
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ANLAGE

AENDERUNG DER PRUEFUNGSRICHTLINIEN ZU ARTIKEL la PatG

Die Entwicklung der Biotechnologie im aligemeinen und der
diesbeziglichen Schutzrechte in verschiedenen Staaten hat
das Amt veranlasst, seine Prifungsrichtlinien zu Art. 1a
PatG zu dberprafen. Der neuen Fassung (Marz 1986) liegen
folgende Uberlegungen zugrunde:

1. Kernpunkt der Sachprafung ist nach wie vor das Erfor-
dernis einer ausreichenden Offenbarung:

1.1 Betrifft die beanspruchte Erfindung die Herstellung oder
Gewinnung eines der Offentlichkeit nicht zuganglichen
Mikroorganismus, dessen Verwendung oder den Mikro-
organismus selbst, und erweist es sich als unmdglich, eine
vollstandige Offenbarung in der Beschreibung zu gewahr-
leisten, so ist in der letzteren die unvolistandige Offenba-
rung durch einen Hinweis auf die Hinterlegung einer Kultur
des Mikroorganismus zu erganzen (vgl. Art.27 Abs.1
PatV).

1.2 Die Hinterlegung kann die schriftliche Offenbarung nur
ergénzen, niemals aber ersetzen. Der Patentbewerber ist
daher in jedem Fall verpflichtet, die ihm bekannten zweck-
dienlichen Angaben (wie Aussehen, Unterscheidungs-
merkmale, Wachstumsbedingungen, ggf. Klassifizierung
u.dgl.) in die Beschreibung aufzunehmen. Alsdann hat er
unter Berucksichtigung von Art. 26 Ziff. 3 PatG zu ent-
scheiden, ob die Beschreibung durch den Hinweis auf eine
Hinterlegung zu erganzen ist. Das Amt wird nur dann von
sich aus eine Hinterlegung verlangen, wenn die Beschrei-
bung des Mikroorganismus offensichtlich ungeniagend
ist.

1.3 Die Hinterlegung eines Mikroorganismus ist ein Hilfs-
mittel far Patentbewerber, die sonst nicht zu einem (gulti-
gen) Patent kommen konnten. Sie wird daher vom Amt
madgichst liberal zugelassen, ohne Ricksicht auf die engere
wissenschaftliche Bedeutung des Begriffs «Mikroorganis-
men». Massgebend fir die Zulassung sind zwei zweckge-
bundene Kriterien:

- die Annahme der zu hinterlegenden Kultur durch eine
vom Amt anerkannte Sammelstelie und

- die Fahigkeit der hinterlegten Kultur, sich zu vermehren
(bzw. in einem «Wirtsorganismus» repliziert zu werden),
damit Proben abgegeben werden konnen.

Gegenwartig konnen far Patentzwecke z.B. auch Viren,
Plasmide, Hybridom-Zellen, Zellinien und dergleichen hin-
terlegt werden.

2. Ausser der Offenbarung muss auch die Wiederholbar-
keit der beanspruchten Erfindung gepraft werden. Dabei
handelt es sich um die Wiederholung der technischen Leh-
re, die dem Patentanspruch zugrunde liegt. Demzufoige
spielt die Anspruchskategorie eine wesentliche Rolle:

2.1 Dient der Mikroorganismus als Ausgangsmaterial oder
als Ausfihrungsmittel einer beanspruchten Erfindung, so
ist die Wiederholung der technischen Lehre durch die Mog-
lichkeit des Bezugs einer Probe der hinterlegten Kultur,
zusammen mit den Angaben in der Beschreibung, gewahr-
leistet.

2.2 Handelt es sich hingegen um einen Patentanspruch far
den Mikroorganismus selbst oder seine Gewinnung (durch
Isolierung, Selektion, genetische Veranderung o. dgl.), so
muss der beschrittene (und ggf. beanspruchte) Weg wie-
derholbar sein. Die Erzielung des gleichen Resultats auf
anderem Wege, namlich durch Kultivieren des Mikroorga-
nismus, bespielsweise einer von einer Sammelstelle bezo-
genen Probe, ist keine Wiederholung der Lehre, die der
beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. Der Patentbewer-
ber muss daher far solche Anspriche mit dem Einreichen
der Unterlagen angeben, wie er zum Mikroorganismus
gekommen ist, wobei die Wiederholbarkeit der Herstellung
des Mikroorganismus zumindest glaubwirdig sein muss.

3. Artikel 1a PatG ist als Ausnahmebestimmung zur all-
gemeinen Regel des Art. 1 Abs. 1 PatG formuliert und dem-
entsprechend eng auszulegen.

3.1 Entgegen fraherer Auffassungen kann nicht generell
angenommen werden, dass die Mikroorganismen entwe-
der zum Pflanzen- oder zum Tierreich gehdren. Vielmehr
muss far die Anwendung des Art. 1a PatG von einer Drei-
teilung - Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen - ausgegangen
werden. Das Amt hat sich daher entschlossen, Patentan-
sprache for Mikroorganismen inskanftig zuzulassen, so-
weit die aligemeinen Bedingungen gemass Ziff. 1 und 2
oben erfullt sind.

3.2 Auf dem Gebiet der Erfindungen, weiche Pflanzen
betreffen, sind als Erzeugnisse lediglich die neuen Pflanzen-
sorten dem Patentschutz nicht zuganglich. For sie besteht
der speziell zugeschnittene Sortenschutz, der far densel-
ben Gegenstand nicht mit dem Patentschutz kumuliert wer-
den darf. Es werden inskunftig folgende Anspriche zuge-
lassen:

- Erzeugnisanspriiche, die ganze Pflanzen oder deren Ver-
mehrungsmaterial (Samen, Knollen, Setzlinge u. dgl.) be-
treffen, in denen aber keine Pflanzensorte spezifiziert ist,
d. h. die nur solche Merkmale enthalten, welche fir mehrere
Sorten (z.B. fur eine ganze Gattung) gelten. Dabei ist der
Begriff «Sorte» gleich auszulegen wie beim Sortenschutz-
gesetz (SR 232.16), namlich mit den Kriterien der Unter-
scheidbarkeit von anderen Sorten, der Homogenitat und
der Stabilitat. Die Zulassung solcher Anspriche entspricht
der Rechtsprechung zum Art.2 Ziff. 2 aPatG (vgl.
PMMBI 1975 |1 66-67).

- Erzeugnisanspriche, die anderes botanisches Material
betreffen, insbesondere nicht zu Pflanzen regenerierbare
«Bauelemente» wie 2.B. Zellinien, modifizierte Zellen,
Gene, Plasmide usw.

3.3 Auf dem Gebiet der Erfindungen, welche Tiere betref-
fen, sollen die gleichen Kriterien wie bei den Pflanzen ange-
wendet werden.

3.4 Bei den «Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder
Tieren» besteht kein Grund, die bisherigen Auslegungskri-
terien des Begriffs «im wesentlichen biologisch» (Ziff. 23.3
der Prufungsrichtlinien) zu revidieren; ihre Anwendung hat
bisher zu keinen Schwierigkeiten gefahrt.

[Ende des Dokuments]



