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F
ür Life-Science-Unternehmen bieten sich durch Digitalisierung und 
Vernetzung große Chancen, ihr Angebot auszuweiten und den Kun-
dennutzen, beispielsweise für ärztliches Personal sowie Patientinnen 
und Patienten, zu erhöhen. Entsprechende Entwicklungen sind aber 
teuer und müssen sich für das Unternehmen amortisieren. Eine wich-

tige Rolle spielt dabei der Schutz von geistigem Eigentum, auch Intellectual 
Property (IP) genannt.

WIE KÖNNEN WIR UNS DAS 
SCHÜTZEN LASSEN?  
Deutschland erlebt einen Digital-Health-Gründerboom. Neben medizinischen und regulatorischen Herausforderungen 
müssen sich die jungen Unternehmen auch um den Schutz ihres geistigen Eigentums kümmern. Und dabei gibt es 
einiges zu beachten. Ein Überblick.

TEXT: KATRIN WINKELMANN UND TILMAN MÜLLER
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Abbildung 1:  
Digitale Innovationen: Typische Kommunikations-
muster zwischen Patentinhaber, Anbieter und  
IT-Dienstleister
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Um geistiges Eigentum zu schüt-
zen, stehen grundsätzlich verschiede-
ne Instrumente zur Verfügung, die 
idealerweise aufeinander abgestimmt 
in einer Gesamtstrategie zum Einsatz 
kommen: Neben dem Urheberrecht, 
beispielsweise auf einen Computer-
quellcode, das keine Eintragung in ein 
amtliches Register voraussetzt, stehen 
Registerrechte wie Patente, Marken 
und Designs zur Verfügung. Während 
Patente Schutz auf technische Erfin-
dungen ermöglichen, können mit  
Designs ästhetische Erscheinungs- 
formen, beispielsweise von Produkten 
oder Benutzeroberflächen, geschützt 
werden. Marken wiederum dienen da-
zu, Waren oder Dienstleistungen eines 
Unternehmens durch ein möglichst 
unterscheidungskräftiges Kennzei-
chen von denen anderer Unternehmen 
zu unterscheiden. Ein weiteres Instru-
ment ist die Geheimhaltung von Infor-
mationen als Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis. Der Fokus liegt hier im 
Folgenden auf Schutz von technischen 
Erfindungen durch Patente. 

Ein gutes eigenes Patentportfolio 
sichert die aktuellen und zukünftigen 
Produkte des Unternehmens ab, ins-
besondere deren für den Kunden be-
deutsame Alleinstellungsmerkmale. 
Daneben sind frühzeitige Patentan-
meldungen für in der Entwicklung 
befindliche Konzepte und Zukunfts-
felder ratsam, um hier Grundlagen-
schutz zu erzielen. Auch die Patentie-
rung von kostengünstigeren oder  
weniger vorteilhaften Umgehungslö-
sungen kann nützlich sein – selbst 
wenn das Unternehmen diese gar 
nicht umsetzt. Denn hierdurch wer-
den Wettbewerbern solche Alternati-
ven verwehrt sowie die Nachahmung 
erschwert. Schließlich können in  
einem Patentportfolio auch solche 
Schutzrechte sinnvoll sein, die kon-
krete Merkmale von Wettbewerber-
produkten schützen – zum Beispiel  
als Verhandlungsmasse in Lizenz- 
verhandlungen oder als sogenanntes 
„Backfire Potential“ bei möglichen 

Verletzungen von Patentrechten des 
Wettbewerbers durch eigene Produkte.

Durch die Digitalisierung ergeben 
sich hierbei neue Herausforderungen. 
Insbesondere 
•   neue Kommunikationstechnolo-

gien, 
•   vernetzte Systeme und 
•   grenzüberschreitende Prozesse

können zu Problemen führen. Hier 
müssen Unternehmen sehr genau hin-
schauen, um sich gut abzusichern.

UMGANG MIT NEUEN  

KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIEN

Durch die Integration von Kommuni-
kationstechnologie in medizinische 
Geräte und Systeme sind plötzlich 
neue und andere Wettbewerber rele-
vant, die die eigene Handlungsfreiheit 
einschränken können. Bisher herrsch-
te in der Medizintechnik ein relatives 
Marktgleichgewicht, die Patentsitua-
tion war relativ leicht zu überwachen. 
Aber: Durch die Integration von Kom-
munikationsschnittstellen im Bereich 
von Industrie 4.0 und „Internet of 
Things“ (IoT) erhöht sich die Komple-
xität deutlich. Es werden Kommuni-
kations- und Datenverarbeitungstech-

nologien genutzt, wie etwa Mobil-
funkverbindungen mittels UMTS 
oder LTE, die durch Hunderte oder 
sogar Tausende von Patenten ge-
schützt sind. Diese gehören oft Unter-
nehmen, die selbst gar nicht im  
Gesundheitsbereich aktiv sind, aber 
eine Kompensation für die von ihnen 
entwickelte Technologie erwarten. Die 
Patentinhaber verlangen daher zu-
meist den Abschluss von Lizenz- 
verträgen und können bei deren Ver-
handlung und ggf. auch der Durchset-
zung ihrer Patente auf langjährige Er-
fahrungen zurückgreifen, die einem 
traditionellen Life-Science-Unterneh-
men in diesem Bereich in vielen Fällen 
fehlen. Auch in technischen Fragen 
verfügen die Patentinhaber, die auf 
diesem Gebiet zu Hause sind, über ei-
nen erheblichen Wissensvorsprung. 
Die  Abbildung 1 stellt die in diesem 
Zusammenhang typischen Aktionen 
und Reaktionen dar.

Unternehmen sollten deshalb die 
Technologielieferanten genau über-
prüfen und für den Fall einer Patent-
verletzung vertragliche Vorkehrungen 
treffen. Wichtiger noch ist es aller-
dings, eine Strategie zu entwickeln, A
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Abbildung 2:  
Akteure in 
vernetzten 
Systemen
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wie mit Lizenzanfragen und Verlet-
zungshinweisen Dritter umgegangen 
werden soll. 

PATENTE BEI VERNETZTEN SYSTEMEN

Vernetzte Systeme bringen es mit 
sich, dass Erfindungen von mehreren 
Teilnehmern gemeinsam verwirklicht 
werden. Beispiele sind medizinische 
Geräte, die der Patient am Körper 
trägt. Sie erfassen Daten und inter-
agieren zum Teil mit dem Patienten. 
Eingestellt und ausgelesen werden sie 
von Ärzten, während die Datenverar-

beitung durch Service-Provider er-
folgt. Hier gibt es also mehr als einen 
Akteur (s. Abbildung 2). 

Wenn solche vernetzten Systeme 
patentrechtlich geschützt sind, wird 
das Patent in der Regel nicht mehr 
von einem einzelnen Teilnehmer al-
lein verletzt, sondern einzelne Teil-
nehmer verletzen ein solches Patent 
nur noch mittelbar (s. Abbildung 3).

Es ist deshalb besser, Patentan-
sprüche möglichst auf einzelne Geräte 
oder Einheiten zu richten, wenn diese 
erfinderische Aspekte aufweisen. 

Falls nur das Gesamtsystem erfinde-
risch ist, sollten Unternehmen in der 
Patentanmeldung das funktionale Zu-
sammenspiel der verschiedenen 
Schritte oder Teile besonders hervor-
heben.

HERAUSFORDERUNGEN BEI GRENZ-

ÜBERSCHREITENDEN VERFAHREN

Grenzüberschreitende Prozesse, wie 
etwa neue Diagnoseverfahren basie-
rend auf Blut- oder Plasmaproben, 
sind Gegenstand intensiver Forschung 
und Entwicklung. Da der Schutz für 
technische Erfindungen immer nur 
territorial begrenzt gilt, müssen Un-
ternehmen hier besonders aufmerk-
sam sein, um ihren Wettbewerbsvor-
sprung zu sichern. Andererseits be-
steht die Herausforderung, Schutz-
rechte Dritter auf diesem Gebiet zu 
umgehen – ohne deren Patente zu 
verletzen.

Hierfür gibt es im Wesentlichen 
zwei Ansätze. Der erste ist die „Zu-
schreibung“ von im Ausland durchge-
führten Verfahrensschritten zu einem 
inländischen Verfahrensbeteiligten. 
Denn wenn ein Verfahren teilweise 
im Inland und teilweise im Ausland 
durchgeführt wird, kann ein Patent-
verletzungsprozess in Deutschland 
nur dann erfolgreich geführt werden, 
wenn die im Ausland durchgeführten 
Verfahrensschritte einem in Deutsch-
land handelnden Teilnehmer „zuge-
schrieben“ werden können. Dies kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn die 
im Ausland stattfindenden Handlun-
gen durch einen – wie im Strafrecht 
definierten – „Mittäter“ durchgeführt 
werden. Ferner ist erforderlich, dass 
in Deutschland wesentliche Teile des 
Verfahrens stattfinden, die den Erfolg 
der Erfindung realisieren.

DERIVATIVER PRODUKTSCHUTZ

Ein zweiter Ansatz, um Patente auch 
im internationalen Kontext zu si-
chern, ist der sogenannte „derivative 
Produktschutz“. Er gilt für Produkte, 
die mit einem patentierten Verfahren 

Ein gutes eigenes Patent- 
portfolio sichert die aktuellen 

und zukünftigen Geschäftsmodelle 
des Unternehmens ab. 

Abbildung 3:  
Mittelbare und 

unmittelbare 
Patentverletzung 

in vernetzten 
Systemen
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hergestellt werden. Denn im deut-
schen Patentrecht sind auch das An-
bieten, Inverkehrbringen oder Ver-
wenden eines nach einem patentierten 
Verfahren hergestellten Produkts un-
tersagt.

Dafür ist es erforderlich, dass das 
Verfahren zu einem Produkt führt, 
das durch das Verfahren erzeugt oder 
modifiziert wird und geräteähnliche, 
technische Eigenschaften aufweist. 
Dabei muss das Produkt nicht not-
wendigerweise ein physisches Objekt 
sein. Es reicht aus, wenn das Verfah-
rensergebnis geeignet ist, Gegenstand 
eines Vorrichtungsanspruchs zu sein 
oder wie eine Vorrichtung verwendet 
zu werden. Aber: Ein Ergebnis, das 
nur in Form von Wissen oder Er-
kenntnissen vorliegt, ist kein Produkt 
im Sinne dieser Gesetzesvorschrift.

Beispiel: Bei einem Diagnose- 
verfahren ergeben die im Ausland 
durchgeführten Verfahrensschritte – 
Probenanalyse, Bestimmen des Ele-
ments A und B und Erstellen einer 

Diagnose basierend auf dem Vorhan-
densein von A oder B – eine Diagnose, 
die dann in Deutschland vorliegt. Bei 
der Diagnose handelt es sich jedoch 
um eine Erkenntnis und nicht um ein 
Produkt mit technischen Eigenschaf-
ten. Daher greift für dieses Beispiel der 
derivative Produktschutz in Deutsch-
land nicht (s. Abbildung 4).

Anders sieht es aus, wenn im Aus-
land Daten empfangen, getrennt und 
in geänderter Form wieder zusam-
mengefügt werden. Das ist zum Bei-
spiel bei bestimmten Datencodierun-
gen der Fall. Als Ergebnis dieses Ver-
fahrens liegt eine neue Datenstruktur 
vor. Diese wurde durch das patentier-
te Verfahren erzeugt und ist insofern 
ein technisches Ergebnis, für das de-
rivativer Produktschutz in Deutsch-
land bestehen kann (s. Abbildung 5).

Um den Herausforderungen gera-
de bei grenzüberschreitenden innova-
tiven Prozessen zu begegnen, sollten 
Unternehmen deshalb in Verfahrens-
ansprüchen letzte Schritte hinzufü-

gen, die im Inland durchgeführt wer-
den müssen. Außerdem sollten sie 
möglichst Verfahren beanspruchen, 
die zu einem Produkt im oben ge-
nannten Sinne führen – und nicht nur 
zu neuen Erkenntnissen. 
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Abbildung 4:  
Beispiel Diagnoseerstellung im Ausland:  
Derivativer Produktschutz in Deutschland greift nicht.

Abbildung 5:  
Beispiel neues Zusammenfügen von Daten im Ausland: 
Derivativer Produktschutz in Deutschland besteht.


