Biopatente

Zum Schutze des Lebens?
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Beim Patentschutz auf Lebendiges werden
oft Fakten und Ideologien vermischt.
Die Diskussion ist allerdings édlter und
die Rechtslage klarer, als viele meinen.

,,Leben zu schiitzen* ist unzweifelhaft
eine edle, hehre Aufgabe, aber wenn
»Schutzrechte auf Leben* beansprucht
werden, dann scheiden sich die Geister:
Firmen wie Celera, die mit oft immensem
Aufwand genetische Strukturen aufkli-
ren, halten es fiir ihr selbstverstindliches
Recht, auch die wirtschaftlichen Friichte
ihrer Miihen zu ernten. Die Kritiker,
darunter auch viele Organisationen mit
hohem 6ffentlichem Ansehen wie Green-
peace, halten dagegen, dass das Leben
nicht von Menschen erfunden worden

sei. Diese konnten allenfalls entdecken,
was die Natur geschaffen habe, und Ent-
deckungen seien nicht patentierbar.

Die Diskussion ist keineswegs neu: Vor
tiber 130 Jahren erhielt Louis Pasteur be-
reits Patente auf Hefen. Neu ist lediglich
die Biopatentrichtlinie, die am 6. Juli
1998 von Europarat und Europédischem
Parlament erlassen und im Juni 1999 in
das Europdische Patentiibereinkommen
aufgenommen wurde. Sie gibtder lang ge-
ibten Praxis der Erteilung von Biopaten-
ten eine rechtliche Grundlage und fiihrte

Initiative BayernPatent

Erfinden, patentieren, Erlose erzielen

Wenn es so einfach wire, wie die Uberschrift glauben
macht, dann miisste es die Initiative BayernPatent gar nicht
geben. Weil dem aber nicht so ist, bendtigen deutsche
Hochschulen professionelle Unterstiitzung.

Seit Februar 2002 diirfen Hochschu-
len frei entscheiden, ob sie Erfindungen
ihrer Mitarbeiter selbst nutzen wollen
oder nicht. So jedenfalls will es der neu
gefasste §42 des Arbeitnehmererfinder-
gesetzes. Vor dieser Anderung bestand an
Universitéiten ein Hochschullehrerprivileg
fiir die gewerbliche Nutzung von Patenten
durch die Professoren.

Schnell wurde aber klar, dass die Hoch-
schulen die neue Chance nicht aus dem
Stand wahrnehmen kénnen. Immerhin
beschiftigen Firmen, die vom Patentie-
ren leben, ein Heer von Spezialisten, um
ihr geistiges Eigentum (IP = intellectual
property) zu schiitzen und zu niitzen.
Deshalb startete das Bundesministerium
fiir Bildung und Forschung (BMBF) fast
zeitgleich eine Offensive, die in der Griin-
dung von 22 Patentverwertungsagenturen
(PVA) miindete. Eine davon betreut an den
bayerischen Hochschulen das Erfindungs-

potential von 15.000 Wissenschaftlern, die
iber einen jdhrlichen Etat von ca. 1,4 Mrd.
Euro verfiigen.

Die Fraunhofer-Patentstelle fiir die Deut-
sche Forschung unterhélt mit BayernPatent
damiteine der grofiten deutschen Patentver-
wertungsagenturen. Nach professioneller
Bewertung der Erfindungen auf Patentwiir-
digkeit und wirtschaftlicher Verwertbarkeit
wird im positiven Falle das Patentierungs-
verfahren koordiniert, die Vermittlung zu
einer wirtschaftlichen Verwertung gestartet,
die Vertragskonditionen verhandelt und die
Vertrdge zur Unterschrift durch die jewei-
lige Hochschule vorbereitet.

Bislang wurden aus ca. 950 einge-
reichten Erfindungsmeldungen etwa 260
zur weiteren Forderung und Betreuung
durch BayernPatent empfohlen. Die
schutzrechtliche Sicherung der Erfin-
dungen fiihrte zu Patentanmeldungen in
tiber 220 Patentfamilien.
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unter anderem dazu, dass das 2000 vom
Europiischen Patentamt erteilte Patent EP
0695361 auf gentechnisch verdnderte, hu-
mane Stammzellen wegen formaler Fehler
zuriickgezogen werden musste.

Juristisch gesehen ist es richtig, dass
nur Erfindungen, nicht aber Entdeckungen
patentierbar sind, aber der feine Unter-
schied liegt nichtim Gegenstand, sondern
in seinem vom Erfinder zu beschreibenden
Nutzen. Nicht die Gensequenz oder Prote-
instruktur ist also patentierbar, sondern ein
darauf basierendes nutzbringendes Ver-
fahren. Doch selbst wenn dieser Nutzen
anerkannt und das Patent erteilt ist, so
heif3t das nicht, dass der Erfinder es auch
wirklich nutzen darf —dariiber entscheiden
die Gesetze des jeweiligen Staates.

Das oben genannte Patent fiir Stamm-
zellen wiire allein auf Grund der Bestim-
mungen des Embryonenschutzgesetzes in
Deutschland nicht nutzbar gewesen. Der
Gesetzgeber und nicht das Patentamt
legt fest, was zuldssig ist — und damit im
Rahmen demokratischer Gepflogenheiten
indirekt der Wihler. Il
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Das Wirken von BayernPatent triagt
mittlerweile Friichte: Fast 50 Erfindun-
gen konnten bisher erfolgreich verwertet
werden. Darunter sind auch drei Aus-
griindungen zu nennen, bei denen die
Mutteruniversititen jeweils Anteile an
den Unternehmen gegen Ubertragung
oder Lizensierung der Schutzrechte hal-
ten. In der Summe konnten bisher iiber
340.000 Euro an Verwertungseinnahmen
erlost werden. Zusitzlich erhielten einige
Institute Kooperationszahlungen fiir die
Weiterentwicklung der jeweiligen Tech-
nologien in einer Gesamthohe von iiber
1,2 Mio. Euro.

Das Projekt BayernPatent ist auf dem
richtigen Weg, die Herausforderungen
der Wissenschaftler, der Hochschulen
und der Industrie zu meistern. Die Pro-
filierung einer Hochschule durch die
Verwertung ihrer Forschungsergebnisse
konnte moglicherweise in Zukunft ein ge-
wichtiger Schwerpunkt sein, vergleichbar
mit der Profilierung durch Einwerbung
von Drittmitteln. BayernPatent wird vor-
aussichtlich noch bis Ende 2006 durch das
BMBF und das Bayer. Staatsministerium
fiir Wissenschaft, Forschung und Kunst
finanziert — danach kénnen und sollen
Linder, Universitiaten und Unternehmer
mit eigenen Mitteln einsteigen. ll

g Dr. Hubert Miiller, Miinchen
¥ hubert.mueller @pst.fhg.de
Tel. 089-1205 6618
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Forschertraume

Wie man mit Erfindungen reich wird

Gibt es ein Patentrezept fiirs Patentieren? Wir fragten einen Experten, der davon lebt,
verzweifelten Erfindern zu ithrem Recht zu verhelfen. Seine Antwort stimmt nachdenklich.

ie sind Forscher, vielleicht an einer

Universitit, und glauben, eine be-

deutende Erfindung gemacht zu ha-
ben. Und Sie wissen, worauf es ankommt,
wenn man aufler Ruhm auch Geld damit
gewinnen will: Nicht dariiber reden oder
schreiben - entgegen allen wissenschaft-
lichen Gepflogenheiten! Stattdessen:
Einreichung beim Deutschen Patentamt,
innerhalb eines Jahres beim Européischen
Patentamt und international. Vor allem die
USA sind ein Muss.

Erste Priifungen ergeben die Patentfihig-
keit. Sie sehen guten Mutes in die Zukunft.

Eine Reihe von kleinen Start-up-Firmen
bringen Produkte auf den Markt, die Threr
Meinung nach unter die Anspriiche Threr
Patente fallen. Was tun? Grof3e Pharmafir-
men haben einschligige Projekte und kiin-
digen Produkte an, zu denen Thre Erfindung
passen wiirde. Ideal wiire jetzt eine Koo-
peration mit einem der Grofen, moglichst
als exklusive Lizenz mit Verpflichtung des
Lizenznehmers, die Patente gegeniiber
Dritten zu verteidigen. Das ist in den letz-
ten Jahren immer schwieriger geworden,
aber weiterhin nicht unmdoglich.

Leider sind Sie nicht erfolgreich. Nie-
mand will der erste sein, der zahlt. Nie-
mand will die Verpflichtung, die mit der
ExKklusivitit einhergeht, iibernehmen.

Nach einem Jahr gibt es noch immer
keinen Abschluss. Einige Male gab es
bereits einen fertigen Lizenzvertrag.
Alle Bedingungen waren in gegenseitiger
Ubereinstimmung festgelegt, aber dann
dnderten sich die ,,strategischen Prioriti-
ten“ oder die Firma wurde tibernommen,
und der neue Eigentiimer musste erst ,,die
Marktsituation neu bewerten®. Nun heif3t
es, endlich systematisch vorzugehen.

Uberpriifung der Patentverletzer ergibt
einen klaren Marktfiihrer. Sie kontaktieren
ihn mit dem Hinweis auf Thre Patente (aber
natiirlich unter Vermeidung einer Drohung
etc.). Der Marktfiihrer ,,ist iberzeugt, dass
seine Produkte nicht unter die Patente fal-
len*, erklirt sich aber bereit, Gespriche
zu fiihren.

Nach einem weiteren Jahr akzeptieren
Sie den Lizenzvorschlag des Marktfiihrers.
Er entspricht Threr Meinung nach nicht
dem Wert der Patente, aber Sie wissen,
dass mit einer Lizenznahme des Markt-
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Das Européische Patentamt in Minchen.
Hier beginnt die Karriere — oder aber der
Leidensweg — vieler deutscher Erfindungen.

fiihrers andere Patentverletzer ebenfalls
eine Lizenzierung diskutieren werden.
Der Marktfiihrer 14dt Sie zu einem Ab-
stimmungsgesprich in die USA ein, das
gut verlduft. Danach informiert er Sie, dass
neue Referenzen entdeckt wurden, die
moglicherweise die Patentfihigkeit Ihrer
Erfindung in Frage stellen. Er bittet Sie
um einen Kommentar, und Sie kommen-
tieren, obwohl Ihnen klar ist, dass diese
Referenzen nichts mit Ihrer Erfindung zu
tun haben. Der Marktfiihrer sendet IThnen
zehn neue Referenzen zu und bittet Sie zu
erkldren, warum Sie glauben, dass dies
keine Vorpublikationen seien. Sie werden
nervos und erkundigen sich bei IP-Firmen
(;,Intellectual Property) nach den Kos-
ten eines Rechtsstreits. Sie sind beruhigt,
weil alle Schitzungen niedrig ausfallen.
Ihr Sparstrumpf ist fiinf Millionen schwer,
das sollte mehr als genug sein.

Sie kommunizieren deutlicher mit dem
Marktfiihrer. Er bietet Thnen reduzierte
Preise seiner Produkte fiir [hre Universitéit
an. Mehr sei leider nicht méglich wegen
der Vorpublikationen. Sie lassen also eine
Verletzungsklage vor einem Deutschen
Regionalgerichtentwerfen, denn Sie wis-
sen, dass die Deutschen Gerichte relativ

Trillium-Report 2004 2(3):68

schnell und kostengiinstig agieren, vor
allem im Vergleich zu den USA. Wegen
der Moglichkeit einer Gegenklage vor
irgendeinem Européischen Gericht, vor
allem in einem Land, in dem man Kla-
gen erst einmal fiinf Jahre stapelt, bevor
sie abgewiesen werden, reichen Sie die
Klage ein. Als alter Fuchs, der Sie inzwi-
schen geworden sind, bezahlen Sie aber
die Kosten noch nicht. Damit haben Sie
Prioritit, ohne offiziell die Klage einge-
reicht zu haben.

Der Marktfiihrer erkennt, dass Sie es
ernst meinen. Er klagt auf Nichtigkeit der
Patente in den USA, in Grofbritannien und
Deutschland. AuBerdem verklagt er Sie auf
,;,unlautere Patentnahme‘inden USA, weil
Siebei der Einreichung beim US Patentamt
kein,,US Laborbuch* als relevante Schrift
angegeben haben (von dem Sie noch nie ge-
hort haben). Das US Gericht ist zustéindig,
weil Sie den Marktfiihrer auf seine Einla-
dung hin in den USA besucht hatten.

Die Rechtsanwiilte in allen drei Landern
beginnen zu wirken. Sie treten immer zu-
mindest paarweise auf, und ihr Stundensatz
treibt Ihnen Trénen in die Augen. Diese Leu-
te sind offenbar gewohnt, mit gro3en Firmen
zu arbeiten, die liber viel Geld verfiigen:
Aktionen, die man mit einigen Zehntausend
veranschlagt hatte, kosten plotzlich viele
Hunderttausend, und Sie merken, dass alle
Zeitangaben unrealistische ,best case®
Angaben sind.

Der Marktfithrer iiberhduft Sie mit
Antrigen und rechtlichen Aktionen, die
Sie Geld kosten. Die Einheitsgrofle sind
100.000 Dollar. In den USA sind Thre Mit-
tel innerhalb weniger Monate nahe Null.
Allein das Anfertigen von Grafiken kostet
Hunderttausende. Experten werden ausge-
wiihlt, die tiber 400 Dollar pro Stunde fiir das
Lesen von Tonnen von Papier bekommen.
Woihrend Sie alle Kommunikation - von ur-
alten Emails bis zu noch élteren Faxen - in
den USA kopieren und einreichen miissen
(wieder natiirlich zu den iiblichen Kosten),
tiberreicht der Marktfiihrer Tonnen von Pa-
pier mit vollkommen irrelevanten Daten, die
wiederum von Experten gelesen, bewertet
und katalogisiert werden miissen etc. etc.

Sie miissen Threr US Rechtsfirma mit-
teilen, dass Sie kein Geld mehr haben.
Die Firmaist bereit, den Streit auf eigene



Kosten (minus einige hunderttausend
Dollar fiir ,,Verschiedenes*) fortzufiih-
ren. Dafiir geben Sie einen Grofiteil
Threr moglichen Einnahmen, natiirlich
weltweit, auf. Andernfalls wire der Fall
schon beendet.

Ihre fiinf Millionen Euro sind aufge-
braucht, aber Sie haben eine erste offizielle
Aktion vor einem Deutschen Patentgericht
hinter sich gebracht. Gliickwunsch! Sie
werden informiert, dass die nachste Runde
(und zu Beginn gibt es immer eine nidchste
Runde) nicht 30.000 Euro kostet, sondern
mindestens 600.000...

Allmihlich beginnen Sie zu verstehen,
wie das Patentieren von Erfindung funk-
tioniert - und warum Sie diesmal wahr-
scheinlich nicht reich werden - was sie
eigentlich auch gar nicht wollten.

Dr. Hans Berger

HB Consulting, Graz
hans.berger@
meighen-berger.com

Aus dem Néahkéstchen geplaudert:
Was kann ein Erfinder, der nicht fiir
eine grof3e Firma arbeitet - und dort
sowieso die Rechte an seinen Arbeitge-
ber abtritt — besser machen?

® Diskutieren Sie den Wert Threr Erfin-
dung mit Experten (die aber moglichst
kein Eigeninteresse am Ausgang der
Bewertung haben sollten).

® Uberlegen Sie sich genau (oder lassen
Sie jemand mit Erfahrung tiberlegen), ob
die Erfindung nicht einfach umgangen
werden kann und ob eine Verletzung
tiberhaupt feststellbar und beweisbar ist.

® Kalkulieren Sie die Kosten fiir die ver-
schiedenen Einreichungen.

® Kontaktieren Sie frithzeitig verschie-
dene Pharmafirmen und bedenken Sie,
dass eine sinnvolle Kontaktaufnahme
meistens nur einmal erfolgen kann. Kla-
ren Sie also, ob die Erfindung iiberhaupt
in das Portfolio der kontaktierten Firma
passt - wenn nicht, dann lieber gar nicht
kontaktieren.

® Vor einer Kontaktierung, wenn moglich,
inErfahrung bringen, werexaktangespro-
chen werden soll. Dies ist der vielleicht
entscheidende Punkt. Manche Erfindun-
gen haben firmeninterne Mitbewerber im
Forschungs- und Entwicklungsumfeld.
Ein Projektleiter, der solch ein internes
Projekt leitet, wird moglicherweise kein
Interesse an einer Lizenznahme haben.
Er konnte aber auch eine Lizenznahme
als wichtigen Teil des Projektes sehen,
die den Stellenwert seines eigenen Pro-
jektes firmenintern anhebt. Dann steigen
die Chancen erheblich.

® Wenn wirklich rechtliche Schritte un-
ternommen werden miissen: VORHER
die finanzielle Seite abklédren. Klare und
realistische Kosten zur Bewertung he-
ranziehen. Wenn moglich Partner ins
Boot nehmen und ...

...wenn trotzdem alles schief geht, viel-
leichtdoch zufrieden sein mit dem gerahm-
ten Patent iiber dem Schreibtisch.
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Giinstige Mieten

Teilmoblierte und flexible Raume
Eigenes Immobilienmanagement
Enge Kontakte zur VC Szene

Kreatives Umfeld
(LMU, TU, MPI, Klinikum GroBhadern, GSF, etc.)

Seit 10 Jahren Nummer 1 in Deutschland

Hochwertige technische Gebaudeinfrastruktur

Gemeinsames Standortmarketing

Jede Mieteinheit besteht aus Labor- und Blirordumen (kompl. mébliert, S1-Standard, Digestorien, VE-
Wasser, Prozesskalte, Notstrom, Neutralisationsanlage). Am Standort Weihenstephan bieten wir ein
Versuchsgewachshaus, sowie Anschluss ans Leibniz-Rechenzentrum mit hochwertigem Glasfasernetz.
Beide Standorte bieten auBerdem voll ausgestattete Konferenzrdume (Beamer, Overheadprojektor,
Diaprojektor, Fernseher, Videorekorder) sowie Technik- und Lagerraume (Gasflaschenraum,
Losungsmittelraum). Zu mieten sind attraktive, moblierte Raume in flexiblen Einheiten ab 100n? .

Fordergesellschaft 1ZB mbH, Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried
http://www.izb-online.de
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