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l. Zusammenfassung

Der Schutz des geistigen Eigentums ist fir Unternehmen weltweit von zentraler Bedeutung. Der Wirtschafts-
verband der deutschen Biotechnologiebranche, die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland e.V.
(BIO Deutschland) begrufdt, dass die Bundesregierung dies auch mit dem ,Entwurf eines Gesetzes zur Ver-
besserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums** grundsatzlich anerkennt. Er fordert je-
doch, die deutsche Gesetzgebung auch im Hinblick auf die Bedurfnisse kleiner und mittlerer innovativer Un-
ternehmen zu Uberarbeiten. Denn: ,Die [fur die Forschung] erforderlichen Investitionen sind insbesondere im
Bereich Gentechnik hoch und risikoreich und kédnnen nur mit angemessenem Rechtsschutz rentabel sein. [...]
Biotechnologie und Gentechnik spielen in den verschiedenen Industriezweigen eine immer wichtigere Rolle,

und dem Schutz biotechnologischer Erfindungen kommt grundlegende Bedeutung zu.“?

Der innovative Mittelstand schafft durch Erfindungen die Basis fiir hochwertige Arbeitsplatze und fir die Zu-
kunftsfahigkeit einer Volkswirtschaft. Aus diesem Grund wird z. B. in den USA kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) beim Schutz des geistigen Eigentums ein finanzieller Vorteil gegentiber ihren grof3en etab-
lierten Mitbewerbern eingerdaumt (,Small Entity Status“). Das hat Uber die Grenzen der USA hinaus Bedeu-
tung, weil es innovative Technologie-Unternehmen in Deutschland und Europa im Vergleich zu ihren US-

Wettbewerbern deutlich schwerer haben, sich im Wettbewerb zu behaupten.

BIO Deutschland setzt sich darum dafir ein, dass die Rahmenbedingungen fiir den Schutz geistigen Eigen-

tums fur den innovativen Mittelstand in Deutschland und in Europa verbessert werden und fordert:

» Fur gewerbliche Schutzrechte eine 50-prozentige Reduktion der europdischen Anmeldungs-, Pri-
fungs- und Erteilungsgebihren sowie der nationalen Gebuhren, insbesondere der Jahresgebuhren,

fir KMU, Universitaten und freie Erfinder

» Einen wirksamen und harmonisierten Rechtsschutz in allen Mitgliedsstaaten der Européischen Union
(EV) durch eine uneingeschrankte Umsetzung der EU-Richtlinien (Richtlinie 98/44/EG des Europai-
schen Parlamentes und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer
Erfindungen ) und des Beschlusses des Verwaltungsrats der Europaischen Patentorganisation vom
16. Juni 1999

» Die Einflhrung einer Schonfristregelung fur alle Arten von Schutzrechtsanmeldungen, die bei dem be-
stehenden Druck in der Branche, wissenschaftliche Ergebnisse rasch zu veréffentlichen, das Risiko
von Vorverdffentlichungen einer Erfindung vor der Anmeldung fur Unternehmerinnen und Unterneh-

mer, ihre Mitarbeitenden und Investoren verringert

» Eine Revision des Gesetzes lber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), die sicherstellt, dass in Unter-
nehmen entstandene Erfindungen den Unternehmen rechtlich zustehen - der mit der Durchflihrung
des Gesetzes verbundene birokratische Aufwand soll verringert werden, ohne dass ein Vergutungs-

anspruch eines Arbeithehmererfinders eingeschrankt wird.

» Im Falle einer Insolvenz sollen bei einem Verkauf von Schutzrechten keine Behinderungen durch ein
Vorkaufsrecht des Arbeitnehmererfinders (§ 27 ArbEG) auftreten

! BT-Drs. 16/5048
2 EU-Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998
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Il. Einleitung

Trotz intensiver Anstrengungen der Biotechnologiebranche auf nationaler und europaischer Ebene ist es bis-
her nicht gelungen, zu der in der Biotechnologie fiihrenden Nation, den USA, aufzuschlieen. Ein Hauptgrund
fur diese Situation ist ohne Zweifel das Vorhandensein effizienterer innovationsfreundlicher Strukturen fir
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den USA.

Die meisten erfolgreichen US-Biotech-Unternehmen haben zunéachst den US-Markt erschlossen und ausge-
hend von einer gefestigten Position im Heimatmarkt dann andere Markte weltweit hinzugewonnen. Ein we-
sentlicher Faktor fir ihren Erfolg war hierbei der Schutz der von ihnen entwickelten Innovationen und die da-
mit verbundene Marktexklusivitat. Hierzu ein Zitat aus der EU-Richtlinie: ,Die erforderlichen Investitionen sind
insbesondere im Bereich Biotechnologie und Gentechnik hoch und risikoreich und kénnen nur mit angemes-
senem Rechtsschutz rentabel sein. [...] Biotechnologie und Gentechnik spielen in den verschiedenen Indust-
riezweigen eine immer wichtigere Rolle, und dem Schutz biotechnologischer Erfindungen kommt grundle-

gende Bedeutung zu.”

KMU, Universitaten und freie Erfinder zahlen in den USA nur die Hélfte der Amtsgebtihren, die grol3e Unter-
nehmen entrichten mussen. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenliber groen Unternehmen. In Deutschland
und der europaischen Union missen KMU, Universitdaten und freie Erfinder die gleichen Amtsgebiihren ent-
richten wie grof3e Unternehmen. Der Wettbewerbsvorteil von KMU, Universitaten und freien Erfindern bei den
Patentkosten gegentiiber den groRen Unternehmen fallt also in Deutschland und Europa weg. Um eine ver-
gleichbare Wettbewerbssituation fur KMU gegentiber groRen Unternehmen — wie in den USA — zu ermdgli-
chen, fordert der Wirtschaftsverband der deutschen Biotechnologiebranche, die Biotechnologie-Industrie-Or-
ganisation Deutschland e.V. (BIO Deutschland) daher eine deutliche Reduzierung von Patentkosten fiir Erfin-
der, Universitaten und kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland und Europa. Die bisherigen Anstren-
gungen auf deutscher und europdischer Ebene in diesem Bereich reichen bei weitem nicht aus.® Das ,Gesetz
zur Umsetzung der Richtlinie Gber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen® trat zwar am 28.
Februar 2005 fir Deutschland in Kraft. Allerdings stellt die Tatsache, dass durch das Gesetz die EU-Richtlinie
in Deutschland nicht dquivalent umgesetzt wurde, einen Nachteil fir die deutsche Biotechnologiebranche im

globalen Wettbewerb dar und fuhrt zu Rechtsunsicherheiten.

Das deutsche und europaische Patentrecht birgt zudem unnétige Risiken fiir Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, ihre Mitarbeitenden und Investoren, weil es im Gegensatz zum Patentrecht in einigen anderen L&n-

dern keine Schonfrist fiur Vorveréffentlichungen einer Erfindung vor der Anmeldung einrdumt. Schonfristrege-

® Bereits 1998 trat die EU-Richtlinie tiber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen in Kraft. Das Ziel der EU-Richtlinie 98/44/EG vom
30. Juli 1998 ist es, EU-weit harmonisierte Regelungen fir die Patentierung von Innovationen auf dem Gebiet der belebten Natur festzuschreiben und
zu verhindern, dass sich Praxis und Rechtsprechung innerhalb der EU auseinander entwickeln. Patente sollen in allen Mitgliedstaaten einen wirksamen
und harmonisierten Rechtsschutz erfahren, damit die erforderlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung auch in Zukunft getétigt werden
koénnen. Der Bundestag hat am 3. Dezember 2004 den Gesetzentwurf zur Umsetzung der europdischen Richtlinie 98/44 EG vom Juli 1998 iber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen in deutsches Recht ( 15/1709) mit der Mehrheit der Stimmen von SPD, CDU/CSU und Bundnisgri-
nen gegen das Votum der FDP angenommen. Der Rechtsausschuss hatte dazu eine Beschlussempfehlung ( 15/4417) vorgelegt. Ein Antrag der FDP
(15/1219 am 26. Juni 2003), die EU-Richtlinie "eins zu eins" in nationales Recht umzusetzen, scheiterte ebenso wie ihr Anderungsantrag (15/4436) mit

dem Ziel, eine Formulierung im Patentgesetz abzuéndern.


http://webarchiv.bundestag.de/cgi/handleexternlink.php?id=1038&linkID=23305
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/handleexternlink.php?id=1038&linkID=23306
http://webarchiv.bundestag.de/cgi/handleexternlink.php?id=1038&linkID=23307
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lungen verhindern, dass eine Vorverdffentlichung, insbesondere durch den Erfinder, die in einem gewissen
Zeitraum vor Einreichung einer Patentanmeldung erfolgt ist, als Stand der Technik fiir den Gegenstand der
Patentanmeldung Beriicksichtigung findet. Viele Staaten, darunter auch solche mit einer bedeutenden Wirt-

schaft, z.B. Kanada, Japan und USA, sehen Schonfristregelungen in ihrem Patentgesetz vor.

Das Ergebnis der — weltweit betrachtet — unterschiedlichen Rechtslage ist, dass ein Anmelder aufgrund seiner
eigenen Vorveroffentlichung beispielsweise kein europédisches Patent und kein nationales Patent (z.B. in
Deutschland) in Vertragsstaaten des Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) erhalten kann; dies ist un-

ter Umsténden jedoch fir die gleiche Erfindung noch in mehr als 30 anderen Staaten mdglich.

Diese unterschiedliche Rechtslage fiihrt zu wirtschaftlicher Ungleichheit und Rechtsunsicherheit, wobei letz-
tere dadurch noch verschlimmert wird, dass einige nationale Rechtssysteme (z.B. in Deutschland), die im
Patentrecht keine Schonfrist kennen, eine solche innerhalb anderer Schutzrechtsarten (z.B. innerhalb des
Gebrauchsmusterrechts) vorsehen. Da insbesondere die Unternehmen der Biotechnologie und der Life
Science Branche insgesamt auf einem weltweiten Markt tatig sind, bedarf es einer befriedigenden, internatio-

nal harmonisierten Regelung.

Ein Patentsystem, in dem eine Veroffentlichung kurz vor Einreichung einer Patentanmeldung zwangslaufig zu
einem Verlust des Patentschutzes an der offenbarten Erfindung fihrt, birgt unnétige Gefahren fir Erfinder,

Arbeitgeber, Investoren und Lizenznehmer.

Auch bei den Regelungen des Ubergangs der Rechte an der Erfindung vom Arbeitnehmer auf das Unterneh-
men besteht aus Sicht der innovativen mittelstdndischen Unternehmen in der Biotechnologie noch Verbesse-
rungsbedarf. Die aktuellen Regelungen des Gesetzes uber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) fiihren dagegen
oft zur Rechtsunsicherheit und enthalten zudem eine Fiille von komplexen Formal-Regelungen, insbesondere
bezlglich der Anmeldung und der Aufgabe von auf die Arbeithnehmererfindung gerichteten Patenten bzw.
Gebrauchsmustern.

Weiterhin stof3t das starre und strikte ArbEG als deutscher Sonderweg haufig auf Unverstandnis bei auslandi-
schen Unternehmen, die aufgrund der méglichen wirtschaftlichen Risiken bei formalen Fehlern in der Umset-
zung der im ArbEG vorgesehenen Verfahren davon abgehalten werden, in Deutschland zu investieren, sei es
durch Griindung, Kauf oder sonstige Investitionen in deutsche Unternehmen. Dies gilt auch fur den Abschluss

von Lizenzvertragen mit auslandischen Partnern.

BIO Deutschland befiirwortet darum eine Revision des ArbEG, die sicher stellt, dass in Unternehmen entstan-
dene Erfindungen im Sinne des Patent- und Gebrauchsmustergesetzes den Unternehmen rechtlich zustehen
und die formale Abwicklung der Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf diesem Gebiet
so vereinfacht wird, dass unangemessener Aufwand und Streitigkeiten zwischen den Parteien vermieden

werden, ohne den Vergutungsanspruch des Arbeithehmererfinders einzuschranken.

Im Falle einer Insolvenz sollen bei einem Verkauf von Schutzrechten keine Behinderungen durch ein Vor-
kaufsrecht des Arbeitnehmererfinders (8§ 27 ArbEG) auftreten.

Die Einhaltung des aufwendigen Regelwerks fiihrt in groRen Unternehmen zu der Notwendigkeit, Abteilungen
mit Experten auf dem Gebiet des Arbeitnehmererfinderrechts zu unterhalten. Insbesondere fur KMU aus dem

forschungsintensiven Biotechnologie-Sektor bedeutet die Einhaltung des ArbEG, dass sie einen hohen Per-
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sonal- und kostenintensiven Verwaltungsaufwand betreiben mussen, um samtliche Rechte an den Erfindun-

gen ihrer Arbeitnehmer zu erhalten und samtliche Pflichten aus dem ArbEG erfillen zu kénnen.

Eine europaweit einheitliche Regelung des Erfinderrechts durch die Européische Union ist zwar wiinschens-
wert, aber jedoch derzeit nicht absehbar. Auf nationaler Ebene wurde zuletzt in den Jahren 2000/2001 ver-
sucht, das ArbEG zu Uberarbeiten (Referentenentwurf des BMJ vom 25. Oktober 2001, abrufbar unter
www.ipjur.com/data/arbnerfg.pdf). Diese Reformvorhaben wurden jedoch bisher nicht umgesetzt.

Im Falle einer Insolvenz eines Unternehmens sind die in der deutschen Insolvenzordnung vorgesehenen Re-
gelungen ebenfalls im internationalen Vergleich nachteilig fur die betroffenen Unternehmen. Im Rahmen von
Lizenzvertragen kann im Falle der Insolvenz des Lizenzgebers den Interessen des Lizenznehmers nicht ge-

niigend Rechnung getragen werden.

Die Moglichkeiten, die der Lizenznehmer nach geltendem Recht zur Sicherung seiner Rechte hat, sind prak-
tisch nicht durchsetzbar, da eine Zustimmung des Lizenzgebers zu vertraglichen Regelungen, die seine Rech-
te wiederum erheblich beschrénken, nicht erwartet werden kann.

Aus diesem Grunde setzt sich die BIO Deutschland fir eine Revision der Deutschen Insolvenzordnung zu-
gunsten der Interessen der Lizenznehmer ein. Das Amerikanische Vorbild soll dabei als Orientierung dienen.

BIO Deutschland begrii3t, dass die Bundesregierung mit dem ,Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der

Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums**

die Bedeutung des Themas flr innovative Unterneh-
men grundsatzlich anerkennt. Er fordert jedoch, die deutsche Gesetzgebung auch im Hinblick auf die Beduirf-
nisse kleiner und mittlerer innovativer Unternehmen zu Uberarbeiten. Der Verband wird im Folgenden dazu

konkrete Verbesserungsvorschlage machen.

4 BT-Drs. 16/5048


http://www.ipjur.com/data/arbnerfg.pdf

Bio DEUTSCHLAND

Il. Reduktion von Patentkosten fur kleine und mittlere Unternehmen in Europa

BIO Deutschland setzt sich fur eine 50-% Reduktion der europadischen Anmeldungs-, Prifungs- und Ertei-
lungsgebiihren sowie der nationalen Gebulhren, insbesondere der Jahresgebihren, fir KMU, Universitaten
und freie Erfinder nachdriicklich ein. Als Vorbild kdnnte hier der ,Small Entity Status” im US Patentsystem

dienen.

Wie eine vom Europaischen Patentamt (EPA) in Auftrag gegebene Studie® belegt, stellen KMU, die auf dem
Gebiet Biotech/Pharma tétig sind, einen erheblichen Anteil der Nutzer des Europaischen Patentsystems. Wie
diese Studie ebenfalls zeigt, gehtren die Anmeldungen aus diesem Bereich — branchenbedingt — zu den um-

fangreichsten in Bezug auf Beschreibungstext und Anzahl der Patentanspriiche.

Damit steht im Einklang, dass gemaR der Studie die Kosten, die bei Schutzrechten aus dieser Branche vor der
Einreichung, und diejenigen, die bei der Anmeldung und Weiterverfolgung — Priifung, Validierung und Auf-

rechterhaltung in den verschiedenen Landern — anfallen, mit deutlichem Abstand die hdchsten darstellen.

Branchenunabhangig liegen beim Ubergang einer internationalen Patentanmeldung (Patent Cooperation
Treaty, PCT6) in die regionale bzw. nationale Phase die amtlichen Gebuhren fir das EPA fir ein KMU um ein
Mehrfaches hoher als fiir den entsprechenden Ubergang vor dem US Patentamt, sofern der Anmelder unter
den US "Small Entity Status” fallt; nach eigenen Berechnungen unterscheiden sich die Kosten um den Faktor

sechs.

Da die Anmeldung der Schutzrechte in den sich extrem schnell entwickelnden Forschungsgebieten der Bio-
technologie sehr friihzeitig erfolgen muss, dem aber auf der anderen Seite — gerade wenn das Schutzrecht
eine pharmazeutisch relevante Erfindung betrifft — extrem lange Entwicklungszeiten gegeniiberstehen, wird
die maximale Patentlaufzeit (20 Jahre), erweitert ggf. um ergéanzende Schutzzertifikate (Supplementary Pro-

tection Certificates, SPC), bekanntermalRen regelmaRig voll ausgenutzt.

Im Vergleich zu den USA wird auch hier wieder ein gravierender Nachteil sichtbar: Bei den Jahresgebihren
zahlt der Anmelder fiir ein Europaisches Patent’ fur lediglich 13 von derzeit 32 EPU-Mitgliedsstaaten uber die
gesamte Laufzeit von 20 Jahren hinweg sechsmal so hohe Aufrechterhaltungsgebiihren an das jeweilige nati-
onale Amt als in den USA ein Small Entity-Unternehmen®. In den ersten zehn Jahren sind dies sogar drei-
zehnmal hohere Jahresgebuhren, was insbesondere KMU, Universitaten und Technologie-Transferzentren
hart trifft, da diese haufig erst spater Entwicklungspartner bzw. Lizenznehmer fir die Ubernahme von Kosten

haben und diese Kosten extern vorfinanzieren missen.

Daraus resultieren in der EU nicht nur fir KMU, sondern z.B. auch fiir Universitdten und Technologie-Trans-
ferzentren erhebliche Nachteile, die dazu fiihren, dass u.U. schon zu Beginn der Internationalen Phase (PCT)
bzw. der regionalen Phase (EP) aufgrund der erheblichen Kostenbelastung Schutzrechte aufgegeben werden

missen.

® Roland Berger 2004: Study on the cost of patenting — final report — prepared for the European Patent Office, August 2004

® Internationales Patentabkommen von 1970.

" Als Annahmen wurden getroffen: Erteilung des Européischen Patents im 5. Jahr nach Anmeldung, Validierung des Patents in 12 Mitgliedsstaaten (AT,
BE, CH/LI, DE, ES, FR, GB, IE, IT, LU, MC, NL).

8 Aufgrund der Restriction Practice des US-Patentamts (United States Patent and Trademark Office, USPTO) wurden hier funf US Patente einem Euro-
paischen Patent gleichgesetzt, wobei das erste US-Patent wie das Européische im fuinften Jahr erteilt wird, gefolgt von jéhrlich einem weiteren Teilpa-
tent (Divisional Application).

6
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Die folgende Aufstellung soll dies erlautern:

Jahresgebiihren Europa
Jahresgebuhren fur EU Top-5, BeNelLux und Lander chne zus. Ubersetzungen

EP DE GB FR IT ES BE NL Lu AT CHILI IE MC = =
3 400 € 400 € 400 €
4 425 € 425 € 825 €
5. 450 € 450 € 1.275 €
6. 130 € 100 € 150 € 90 € 7T € 75 € 443 € 50 € 150 € 61€ 134 € 75 € 1.544 € 2819€
7 180 € 129 € 150 € 120 € 101 € 90 € 492 € 74 € 270 € 188 € 150 € 90 € 2.034€ 4.853 €
8 240 € 158 € 150 € 170 € 126 € 110 € 541 € 89 € 270 € 188 € 176 € 105 € 2323 € TAT5 €
9. 290 € 187 € 150 € 200€ 1591 € 130 € 081 € 104 € 270 € 188 € 194 € 120 € 2.564 € 9.739 €
10. 350 € 215 € 150 € 230 € 176 € 150 € 624 € 118 € 500 € 188 € 220€ 135 € 3.065€ 12795€
11. 470 € 244 € 300 € 310 € 213 € 170 € 667 € 130 € 500 € 188 € 242 € 165 € 3.698€ 16393 €
12. 620 € 273 € 300 € M0 € 250 € 190 € 726 € 145 € 500 € 188 € 265 € 195 € 4.061€ 20454 €
13. 760 € 301 € 300 € 530 € 287 € 220€ 835 € 160 € 850 € 188 € 285 € 225 € 4941€ 25395 €
14. 910 € 330 € 300 € 600 € 324 € 250 € 897 € 175 € 850 € 188 € 311 € 260 € 5.395€ 30789 €
15. 1.060 € 359 € 300 € 650 € 361 € 285 € 944 € 190 € 850 € 188 € 335 € 290 € 5.811€ 36.601€
16. 1230 € 388 € 600 € 650 € 411 € 320 € 992 € 205 € 1.400 € 188 € 356 € 300 € 7.040 € 43.641€
17. 1410 € 431 € 600 € 650 € 460 € 3556 € 1.057 € 220 € 1.400 € 188 € 382 € 310 € 7.462€ 51103 €
18. 1590 € 474 € 600 € 650 € 509 € 396 € 1.106 € 235 € 1.400 € 188 € 408 € 3156 € 7.870€ 5B9T2€
19. 1.760 € 517 € 600 € 650 € 059 € 435 € 1.106 € 250 € 1.400 € 188 € 438 € 335€ 8.237€ 67.210€
20. 1.940 € 874 € 600 € 650 € 608 € 475 € 1.106 € 270 € 1.400 € 188 € 468 € 355 € 8.634€ 75844 €
i 1.276€ 12940€ 4680€ 5250€ 6560€ 4612€ 3.650€ 12117€ 2424€ 12010€ 2687€ 4364€ 3.276€ 75844€
2% 17% 6% 7% 9% 6% 5% 16% 3% 16% 4% 6% 4% 100%

Quelie: Tab. VI. Zahlung von Jahresgebiihren, Nationales Recht zum EPU, 2006
Annuities US

fur 5 US-Patente unter small entity
(aufgrund von Restriction Practice wurden 5 US-Patente als einem EP-Patent entsprechend angesetzt)

us-1 us-2 uUs-3 uUs-4 us-s b
6. - € - £
T. - € - € US Annuities 3,5 Jahre nach Erteilung 8450
8. 319 € 319 € 319 € 7.5 Jahre nach Erteilung $1.150
9. 319 € 319 € 637 € 11,5 Jahre nach Erteilung $1.900
10. 319 € 319 € 956 €
11, 319 € 319 € 1.275 €
12 814 € 319 € 1133 € 2408 € Umrechnung GBP in € 1,4356
13. 814 € 814 € 3.222 € CHF in € 0,6051
14 814 € 814 € 4.036 € Uss$in<€ 0,7081
15. 814 € 814 € 4.850 €
16. 1.345€ 814 € 2.160 € 7.010 €
17. 1345 € 1.345 € 8.356 €
18. 1.345€ 1.345€ 9.701 €
19. 1345 € 1.345 € 11.046 €
20. 1345 € 1.345€ 12392 €
P 2478 € 2478€ 2478€ 2478€ 2478€ 12392¢€
Verhaltnis Europa zu USA in 10 Jahren 13 fache Jahresgebuhren
Verhaltnis Europa zu USA in 20 Jahren 6 fache Jahresgebuhren

Einen weiteren fur kleine Unternehmen erheblichen Kostenfaktor stellt der Umstand da, dass Nichtigkeitskla-
gen nur in den einzelnen Léndern erfolgen kdnnen, wenn die Einspruchsfrist gegen ein europaisches Patent
abgelaufen ist. Das Gleiche gilt bei Verletzungsprozessen, die ebenfalls in den einzelnen Landern zu fiihren
sind. Die Prozesskosten kdnnen kleine Unternehmen so sehr finanziell belasten, dass ihre Existenz bedroht
sein kann. Eine mdgliche Lésung fir das Problem kénnte sein, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren zu-

sammen vor einem europaischen Gericht mit zusétzlichen technischen Mitgliedern als Richter zu verhandeln.

V. Wirdigung des Patentgesetzes (PatG) und des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie tber
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen aus der Sicht von Biotechnologie-

Unternehmen

Nachfolgend wird BIO Deutschland konkrete Vorschlage fir eine gezielte Verbesserung der deutschen und
europaischen Gesetzgebung und fur die Entstehung KMU-, Universitats- und freier Erfinder-freundlicherer
Rahmenbedingungen fiir den Schutz von geistigem Eigentum (Intellectual Property — IP) machen. So kénnen
die EU im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen attraktive Standorte fur kleine und mittlere Technolo-

gie-Unternehmen werden.
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IV.1  Uneingeschrankte Umsetzung der EU-Richtlinie 98/44 EG und des Beschlusses des Verwal-

tungsrats der Europaischen Patentorganisation

Die BIO Deutschland beflirwortet die Richtlinie 98/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates (Bio-
technologie-Richtlinie) vollumfanglich. Sie unterstltzt insbesondere das Ziel der Biotechnologie-Richtlinie,
einen wirksamen und harmonisierten Rechtsschutz in allen Mitgliedstaaten zu erwirken. Denn dieser ist eine
wesentliche Voraussetzung dafirr, dass Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgefiihrt und ge-

férdert werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats des Europaischen Patentamts vom 16.06.1999, in Kraft getreten am
01.09.1999, wurden wesentliche Teile der Biotechnologie-Richtlinie zur Patentierbarkeit von biotechnologi-
schen Erfindungen in das Europdische Patentiibereinkommen aufgenommen. Eine ausdriickliche Beschran-
kung des Stoffschutzes natirlicher Sequenzen oder Teilsequenzen eines menschlichen Gens auf die in der

Patentanmeldung genannten Funktionen ist nicht vorgesehen (Regel 23e EPU).

Mit dem deutschen ,Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer
Erfindungen” vom 21. Januar 2005 wird dem Ziel der EU-Richtlinie und dem Beschluss des Verwaltungsrats

der Europaischen Patentorganisation nicht vollumfanglich Rechnung getragen.

Dadurch kommt es zu wesentlichen Unterschieden zwischen Europaischen Patenten mit Wirkung fiir Deutsch-
land und Nationalen Patenten, mit dem Ergebnis, dass unterschiedliche Schutzrechte fiir Deutschland zu dem
gleichen Patentgegenstand existieren. Dadurch sind ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mit-
gliedstaaten und insbesondere die Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie in Deutschland gefahrdet.
Darum setzt sich die BIO Deutschland fir eine Revision des Deutschen Patentgesetzes entsprechend dem

Européischen Patentibereinkommen ein.

IV.2  Aufhebung des § l1a (4) PatG

Ist der Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren Aufbau mit dem Aufbau
einer natUrlichen Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens lbereinstimmt, so ist gemaf § l1a (4)
PatG deren Verwendung, fur die die gewerbliche Anwendbarkeit in der Anmeldung beschrieben ist, in den

Patentanspruch aufzunehmen.

Eine Beschrankung des Schutzes von auf natirliche Sequenzen oder Teilsequenzen eines menschlichen
Gens gerichteten Anspriichen auf die im Anspruch angegebene Verwendung stinde jedoch dem wirksamen
und harmonisierten Rechtsschutz in allen Mitgliedstaaten entgegen. Auch im Beschluss des Verwaltungsrats
des Europdischen Patentamts vom 16.06.1999, in Kraft getreten am 01.09.1999, ist eine ausdrickliche Be-
schrankung des Stoffschutzes natirlicher Sequenzen oder Teilsequenzen eines menschlichen Gens auf die in

der Patentanmeldung genannten Funktionen nicht vorgesehen (Regel 23e EPU).

Dadurch kénnen - je nach dem, ob eine Patenterteilung durch das Deutsche Patentamt oder Europaische
Patentamt erfolgt - bei natlrlichen Sequenzen oder Teilsequenzen eines menschlichen Gens zwei unter-
schiedliche Schutzrechte mit Wirkung fir Deutschland entstehen. Der Schutzbereich eines durch das Deut-

sche Patentamt erteilten Patents kénnte sich von dem eines durch das Européische Patentamt erteilten Pa-
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tents unterscheiden, falls ein im Anspruch enthaltenes Verwendungsmerkmal beschréankend verstanden wir-
de.

Darum fordert die BIO Deutschland die Streichung des § 1a (4) PatG.

IV.3  Einfuhrung einer (Neuheits-)Schonfristregelung in das deutsche und das européische Patent-

gesetz

Im Bereich der Naturwissenschaften und Technik haben Publikationen in Fachzeitschriften eine grol3e Be-
deutung, insbesondere fir junge Wissenschaftler. Um den Veroffentlichungserfolg durch einen Zeitverlust
nicht zu gefahrden, verfolgen Wissenschaftler traditionell die Strategie der raschen Veroffentlichung. Es ist
keine Seltenheit, dass Arbeitsgruppen auf verschiedenen Kontinenten an demselben Problem arbeiten und es
eine Frage von Tagen oder Wochen ist, wer neue Entwicklungsschritte oder Problemlésungen als erster ver-
offentlicht. Die Verbreitung von Forschungsergebnissen durch Publikation (in Zeitschriften oder mindlich auf
Kongressen) ohne vorherige Patentanmeldung kann eine sinnvolle wirtschaftliche Verwertung der For-

schungsergebnisse erheblich einschranken oder verhindern.

Durch die Vorbereitungen fiir die Einreichung von Patentanmeldungen besteht die Gefahr der Publikations-
verzégerung. Diese Problematik wird durch den 2002 neu gestalteten § 42 des Gesetzes lber Arbeitnehmer-

erfindungen (ArbEG) verscharft.

Der oben beschriebene Drang zur Publikation besteht in besonderem Mafle flir Nachwuchswissenschattler,
die fur die Veroffentlichung ihrer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen von Zeitvertrégen nur eine kurze Frist
haben. Fir die Biotechnologiebranche ist dies nicht nur deshalb bedeutsam, weil Nachwuchswissenschaftler
zunehmend zwischen dem privaten und 6ffentlichen Bereich wechseln, sondern vor allem deshalb, weil die
Biotechnologiebranche mit ihrem Fokus auf der Entwicklung von Technologien aus der Grundlagenforschung
heraus der natirliche Abnehmer von Erfindungen aus dem offentlichen Forschungsbereich ist. Jede vorher
vergffentlichte Erfindung ist damit eine patentgeschuitzte Erfindung weniger, die als Basis eines Biotechnolo-
gieunternehmens in Betracht hatte kommen kénnen. Aufgrund der Erfahrungen mit Schonfristregelungen,
insbesondere in anderen Landern, kann erwartet werden, dass die Einfiihrung einer Schonfristregelung eine

steigende Patentaktivitat, insbesondere von Hochschulen, zur Folge hatte.

Hinzu kommt, dass die KMU ein Interesse daran haben, dass potentielle Lizenznehmer und Investoren friih-
zeitig durch Publikationen in Fachzeitschriften auf neue Erfindungen aufmerksam gemacht werden, um so

schneller wirtschaftlich erfolgreich sein zu kdnnen und gleichzeitig den Patentschutz zu erhalten.

Eine friher im deutschen und britischen Patentgesetz vorgesehene Schonfristenregelung fiir Patente wurde
aufgehoben, da sie nach damaliger Auffassung zu Rechtsunsicherheiten bei der Beurteilung der Rechtsbe-

sténdigkeit eines Patentes fihrte.

Die Gegner der Einfihrung einer Neuheitsschonfrist haben bisher keine befriedigenden Beweise dafir gelie-
fert, dass ein Patentsystem mit einer Schonfristregelung in spirbarem MaRe die Rechtsunsicherheit erhéhen
wirde. Die oft geduRRerten Befurchtungen, die (Wieder-)Einfihrung einer Schonfristregelung fiihre zu einer
erhdhten Rechtsunsicherheit, lassen sich aus den dadurch bereits gewonnen Erfahrungen und den Erfahrun-

gen mit Schonfristregelungen in anderen Landern wie den USA und Japan nicht bestatigen. Dort wird diese
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Regelung vor allem als willkommenes "Sicherheitsnetz" gesehen. Hinzu kommen positive Erfahrungen mit

dem deutschen Gebrauchsmustergesetz.

Durch eine Verdéffentlichung von Forschungsergebnissen vor einer mdglichen Patentanmeldung, sei es ge-
wollt oder ungewollt, kann ein Wissenschaftler gesetzliche und vertragliche Pflichten verletzen. Dies kann in
Extremféallen Schadensersatzpflichten begriinden. Eine Schonfristregelung dagegen wiirde dem Interesse des
Wissenschaftlers an einer moglichst frihzeitigen Veroffentlichung seiner Forschungsergebnisse und dem

Allgemeininteresse an Innovationsverwertung Rechnung tragen.

Die BIO Deutschland sieht die dringende Notwendigkeit einer (Wieder-)Einfihrung bzw. Harmonisierung einer
patentrechtlichen allgemeinen Schonfristregelung auf nationaler, europaischer und internationaler Ebene.

Hierflr misste in Paragraph 3 PatG der Begriff der Neuheit um eine Regelung Uber Schonfristen ergéanzt wer-

den:
§ 3 (5) PatG
(3) Eine innerhalb von zwolf Monaten vor dem flr den Zeitrang der Anmeldung maf3geblichen Tag er-
folgte Beschreibung oder Benutzung der Erfindung bleibt bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit als
Stand der Technik auf3er Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Erfinders oder seines Rechts-
nachfolgers beruht.
V. Revision des Gesetzes liber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)

Nach den Regelungen des deutschen Patent- und des Gebrauchsmustergesetzes steht das Recht auf das

Patent bzw. auf das Gebrauchsmuster dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu.

Das im Jahr 1957 verabschiedete ArbEG soll einen Interessenausgleich zwischen dem Arbeitgeber und dem
Arbeitnehmer fur im Rahmen eines Unternehmens getatigte Erfindungen schaffen. Als eigenstandiges Recht
ist es eng mit dem Arbeitsrecht und dem Patent- und Gebrauchsmusterrecht verbunden. Das ArbEG gibt es in
derart ausgepragter Form nur in Deutschland. In vielen anderen Landern gilt die Regelung, dass eine Arbeit-

nehmererfindung ohne weiteres und ohne zuséatzliche Vergitungspflicht dem Unternehmen zusteht.

Um sicher zu stellen, dass mittelstandische Unternehmen in Deutschland international nicht benachteiligt wer-
den, soll die formale Abwicklung der Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf diesem
Gebiet so vereinfacht werden, dass unangemessener Aufwand und Streitigkeiten zwischen den Parteien ver-
mieden werden, ohne den Vergltungsanspruch des Arbeitnehmererfinders einzuschranken. Im Falle einer
Insolvenz sollen bei einem Verkauf von Schutzrechten keine Behinderungen durch ein Vorkaufsrecht des
Arbeitnehmererfinders (§ 27 ArbEG) auftreten.

Die genannten Regelungen des ArbEG filihren oft zur Rechtsunsicherheit bei der Frage des ordnungsgema-
Ren Ubergangs der Rechte an der Erfindung vom Arbeitnehmer auf das Unternehmen. Das ArbEG enthalt
zudem eine Fille von komplexen Formal-Regelungen, insbesondere bezliglich der Anmeldung und der Auf-
gabe von auf die Arbeitnehmererfindung gerichteten Patenten bzw. Gebrauchsmustern. Ferner fiihrt die Frage
der dem Arbeitnehmer zustehenden ,angemessenen Vergutung” haufig zu Streitigkeiten zwischen dem Ar-
beitnehmer und dem Arbeitgeber. Schlie8lich stdf3t das starre und strikte ArbEG als deutscher Sonderweg

haufig auf Unverstandnis bei auslandischen Unternehmen, die aufgrund der Unwégbarkeiten des ArbEG da-
10
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von abgehalten werden, in Deutschland zu investieren, sei es durch Griindung, Kauf oder sonstige Investitio-

nen in deutsche Unternehmen.

Die Beachtung des aufwendigen Regelwerks des ArbEG fiihrt in grof3en Unternehmen zu der Notwendigkeit,
Abteilungen mit Experten auf dem Gebiet des Arbeitnehmererfinderrechts zu unterhalten. Insbesondere fir
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus dem forschungsintensiven Biotechnologie-Sektor bedeutet die
Beachtung des ArbEG, dass sie einen hohen Personal- und kostenintensiven Verwaltungsaufwand betreiben
missen, um séamtliche Rechte an den Erfindungen ihrer Arbeithehmer zu erhalten und samtliche Pflichten aus

dem ArbEG erfillen zu kénnen.

BIO Deutschland fordert den Gesetzgeber auf, den Reformprozess des ArbEG wieder in Gang zu setzen, um

Investitionssicherheit zu schaffen und um den birokratischen Aufwand zu verringern.

Bereits durch die Reform des formalen Regelwerks wiirden KMU durch die dadurch gewonnene Rechts-
sicherheit und die verringerten Verwaltungskosten in ihrer Wettbewerbsfahigkeit und Innovationskraft, beson-
ders im européischen und internationalen Raum, geférdert. Zudem wirde Deutschland als Investitionsstandort

fur ausléndische Unternehmen von einer solchen Reform profitieren.

Zur Vereinfachung des Prozesses fordert die BIO Deutschland den direkten Ubergang des Rechts an einer
Diensterfindung auf den Arbeitgeber, ohne Anderung des Vergiitungsanspruchs. Die materiellen Rechte an
der Erfindung wiirden dann mit deren Fertigstellung direkt und uneingeschrankt auf das Unternehmen Uber-
gehen, im Gegenzug erhalt der Arbeitnehmer ein Vergitungsrecht aus dem direkten kommerziellen Erfolg im
etablierten Rahmen. Das Unternehmen wére frei, die Diensterfindung in Landern nach eigener Wahl anzu-
melden oder aufzugeben. Als einzige Ausnahme wére die ausdrickliche schriftliche Freigabe der Diensterfin-
dung nach § 8 durch das Unternehmen anzusehen. Der Arbeitnehmererfinder muss zudem verpflichtet wer-

den, seine Diensterfindungen dem Arbeitgeber ausschliellich in Schriftform zu melden.
Es werden die folgenden Anderungen vorgeschlagen:

8 6 ArbEG sollte entfallen.

§ 7 ArbEG sollte durch die folgende Regelung ersetzt werden:

Bei einer Diensterfindung gehen alle Rechte an der Diensterfindung und das Recht an und auf die erteilten

Patente im In- und Ausland auf den Arbeitgeber Uber.
8 8 (1) ArbEG sollte durch die folgende Regelung ersetzt werden:
Eine Diensterfindung wird frei, wenn der Arbeitgeber sie geman § 9(1) schriftlich freigibt.
§ 9 ArbEG sollte die Uberschrift ,Vergutung® haben.
§ 9 (1) ArbEG sollte durch die folgende Regelung ersetzt werden:

Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergitung, sobald dem Ar-
beitgeber die Erfindung gemaR 8§ 5 ordnungsgemaf gemeldet worden ist und der Arbeitgeber die Erfindung

nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemafen Meldung freigegeben hat.
§ 10 ArbEG sollte entfallen.

88 13, 14 und 16 sollten entfallen.
11
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Es wird auRerdem vorgeschlagen, Regelungen zu ,technischen Verbesserungsvorschlagen* (§ 3 ArbEG) zu
streichen und entsprechende Regelungen Betriebsvereinbarungen, die den spezifischen Bedirfnissen der

Unternehmen Rechnung tragen, zu Uberlassen.

Im Falle der Insolvenz eines Unternehmens sollte das Vorkaufsrecht des Arbeitnehmererfinders an seiner

Diensterfindung entfallen.

VI. Wirdigung der Insolvenzordnung (InsO)

Dem Insolvenzverwalter des Lizenzgebers steht gem. §103 InsO das Recht zu, bestehende Dauerschuldver-
haltnisse entweder aufrecht zu erhalten oder zu kiindigen. Dieses Wahlrecht muss im Interesse der Insol-
venzmasse ausgelbt werden. Zweck der Regelung ist der Schutz des Vertragspartners, dem die Erhaltung
des Dauerschuldverhaltnisses nur zugemutet werden soll, wenn die insolvente Vertragspartei zur Erfillung im

Stande ist.

Lizenzvertrage sind solche Dauerschuldverhaltnisse. Wahlt der Insolvenzverwalter die Kiindigung des Lizenz-
vertrages, ist dem Lizenznehmer jedoch seine wirtschaftliche Grundlage entzogen, dieser tragt somit ein un-
berechenbares Risiko. Eine solche Konsequenz wurde vom Gesetzgeber 1999 nicht berlicksichtigt und steht
dem intendierten Zweck des 8103 InsO entgegen. Gemal § 108 InsO unterliegen Miet- und Pachtvertrdge an
unbeweglichen Sachen sowie Leasingvertrage nicht diesem Wahlrecht des Insolvenzverwalters. Diese Ver-
trage bestehen in jedem Fall fort. Eine vergleichbare Ausnahme fiir Lizenzvertrage einzufigen ware denkbar.
Diese dirfte allerdings nicht den Interessen der Insolvenzglaubiger zuwiderlaufen. Aus diesem Grund fordert
die BIO Deutschland den Paragraphen 103 ,Wahlrecht des Insolvenzverwalters” um einen Absatz 3 zu ergan-

zen:
§ 103 (3) InsO

Wahlt der Insolvenzverwalter des insolventen Lizenzgebers die Nichterfillung des Lizenzvertrags, steht

dem Lizenznehmer wiederum ein Wahlrecht zu. Er kann entweder die fristlose Kiindigung oder aber den

Erhalt der Lizenz wahlen. Bleibt ihm die Lizenz erhalten, wird der insolvente Lizenzgeber von seinen ver-
traglichen Verpflichtungen frei, wahrend der Lizenznehmer weiterhin Lizenzgebuhren bezahlt. Dieser

muss weiterhin auf Schadensersatzanspriiche gegen den Lizenzgeber verzichten.

Eine solche Regelung wirde sowohl die Interessen der Insolvenzglaubiger als auch das Interesse des Li-
zenznehmers am Erhalt der Lizenz beriicksichtigen. Im Ubrigen unterstiitzt BIO Deutschland grundséatzlich

den im August gefassten Kabinettsbeschluss der Bundesregierung zur Anderung der Insolvenzordnung.
Hitt

Berlin, den 09. 01. 2008
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Arbeitsgruppe , Schutzrechte und technische Vertrage" der BIO Deutschland:

Dr. Rainer Wessel, CEO der Ganymed Pharmaceuticals AG und Vorstand der BIO Deutschland, und Dr.
Martin P6hlchen, CEO der MAPO Beteiligungsgesellschaft mbH, leiten die Arbeitsgruppe ,Schutzrechte und
technische Vertrage* mit Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen Ascenion GmbH, Baker McKenzie,
Bird & Bird, Bonnekamp & Sparing (Dusseldorf), Dr. Volker Vossius, Garching Innovation GmbH,
Isenbruck/Bdsl/Horschler/Wichmann/Huhn Patentanwalte, MediGene AG, Morphosys AG, Viering,

Jentschura & Partner, Zimmermann & Partner u.a.

Die Biotechnologie-Industrie-Organisation Deutschland (BIO Deutschland) hat sich mit ihren mehr als 180
Mitgliedsfirmen zum Ziel gesetzt, in Deutschland die Entwicklung eines innovativen Wirtschaftszweiges auf
Basis der modernen Biowissenschaften zu unterstitzen und zu fordern. Dr. Peter Heinrich (CEO MediGene

AQG) ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.

Fordermitglieder der BIO Deutschland sind: berlinbiotechpark GmbH, Celgene GmbH, CMS Hasche-Sigle,
Dz Bank AG, EBD Group, Ernst&Young AG, KPMG AG, PricewaterhouseCoopers AG, TVM Capital
GmbH, UBS Wealth Management AG und VISCARDI AG.

Weitere Informationen zur Tatigkeit der BIO Deutschland und der Arbeitsgruppen erhalten Sie gerne auf An-

frage bei der Geschéaftsstelle des Verbandes oder unter www.biodeutschland.org

BIO Deutschland e.V.
Tegeler Weg 33 / berlinbiotechpark
10589 Berlin

Tel.: 030-26484087
Fax: 030-26484088
E-Mail: info@biodeutschland.org
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