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1. KURZFASSUNG

1.1 Vorbemerkung

Das Biopatent Monitoring Komitee wurde in Zusammenhang mit der im Jahr 2005 erfolgten Umset-
zung der Richtlinie 98/44/EG (Biotechnologie-Richtlinie — Umsetzungsnovelle zum PatG) vorerst le-

diglich auf der Grund-lage einer EntschlieBung des Nationalrates tatig.
Das Komitee hat dem Parlament entsprechend zweimal berichtet.

Mit Wirksamkeit ab 1. Janner 2010 hat der Nationalrat das Komitee auf eine gesetzliche Grundlage
gestellt (§§ 166 und 167 PatG), mit der insbesondere dessen Zustandigkeit festgelegt, der Kreis der
Mitglieder geregelt sowie eine auch das Budget des Komitees verwaltende Geschaftsstelle eingerich-

tet wurde.

Das Osterreichische Patentamt nimmt - in Riicksicht auf den nunmehr gesetzlich geregelten Uberprii-
fungsgegenstand des Komitees (ndmlich vom Osterreichischen Patentamt erteilte/registrierte Paten-

te/Gebrauchsmuster) - am Komitee personell nicht mehr teil.

Mit seinem vorliegenden dritten Bericht (Beschlussfassung vom 21.05.2012) kommt das Osterreichi-
sche Biopatent Monitoring Komitee der Anforderung des § 166 Abs. 3 PatG nach, bis spatestens 30.

Juni 2012 dem Nationalrat seine Beobachtungen und Bewertungen zu berichten.

1.2 Zum Inhalt des Berichts

In Vorbereitung seines vorliegenden Berichtes folgte die Zusammensetzung des Osterreichischen
Biopatent Monitoring Komitees (TZ 3.3) den Bestimmungen des §167 Abs. 1 PatG, denen zufolge
neben den Vertretern der zustandigen bzw. mitberiihrten Bundesministerien jedenfalls auch Vertre-
ter der Sozialpartner, der Industriellenvereinigung, des Vereins fiir Konsumenteninformation, der
Bioethikkommission, des Umweltbundesamtes und ein legitimierter Vertreter des Okobiiros einge-
bunden sein sollen. Allerdings haben der Verein fiir Konsumenteninformation sowie das Okobiiro
unter Hinweis auf mangelnde Ressourcen nicht an den Sitzungen und Beratungen des Komitees teil-

genommen.

Hinsichtlich der dem Komitee Ubertragenen Aufgabe, die Auswirkungen der in Umsetzung der EU-
Richtlinie erlassenen Gsterreichischen Rechtsvorschriften auf die verschiedensten Bereiche (Men-
schenrechte, Tiere, Pflanzen, 6kologische Systeme, Konsumentenschutz, Landwirtschaft und die

Entwicklungslander) zu Uberpriifen, ist vorauszuschicken, dass seit dem Zweiten Bericht des Komi-

6
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tees keine weiteren, Uber die damalige Biotechnologie-Umsetzungsnovelle, BGBI. | Nr. 42/2005 hin-
ausgehenden, gesetzlichen Umsetzungsschritte erfolgt sind. Allerdings wurde das Komitee durch die
Patentgesetznovelle 2009 auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Eine ndhere Untersuchung der
Auswirkungen auf die genannten Bereiche (TZ 5.1) wurde ebenso vorgenommen wie eine Betrach-

tung der Wahrung von Verpflichtungen aus dem Abkommen tber biologische Vielfalt (TZ 5.3).

Die weiterfiihrenden Vorschriften unterhalb der Gesetzesebene, also die fiir die Tatigkeit des Oster-
reichischen Patentamtes erlassenen Verwaltungsvorschriften zur Biotechnologie-Umsetzungsnovelle
(im Wesentlichen die internen Priifrichtlinien fiir die Priifer der Technischen Abteilungen des Oster-
reichischen Patentamtes) wurden bereits im Zuge des ersten Berichtes vom Komitee analysiert und
als den gesetzlichen Vorgaben entsprechend befunden. Aus Anlass der Entscheidungen G 2/07 und G
1/08 der GroRen Beschwerdekammer des Européischen Patentamts (ndheres TZ 6) hat das Komitee
jedoch noch eine Klarstellung hinsichtlich der Auswirkungen der beiden Entscheidungen in der inter-
nen Priifrichtlinie des Osterreichischen Patentamtes angeregt. Das Osterreichische Patentamt ist
diesem Wunsch des Komitees umgehend nachgekommen und hat u.a. in Kapitel 8 der Prifrichtlinie

folgende Feststellung aufgenommen:

,Die in den Entscheidungen G 2/07 und G 1/08 dargelegten Grundsdtze kénnen nur dann mit der Aus-
fiihrungsordnung zum EPU und der RL 98/44/EG bzw. dem darauf basierenden PatG in Einklang ge-
bracht werden, wenn die Formulierung , Ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren ist im
Wesentlichen biologisch, wenn...” nicht taxativ im Sinne von ,,..ist nur dann im Wesentlichen biolo-
gisch..” gelesen wird, sondern als eine Mdglichkeit der Interpretation des Begriffs ,,...im Wesentlichen

biologisch..” angesehen wird.

Zudem enthdlt die Formulierung ,..wenn es vollstéindig auf ... beruht.” im Gegensatz zur englischen
Fassung der RL 98/44/EG (,...is essentially biological if it consists entirely of ...“) einen Widerspruch in
sich. Der Begriff ,,beruhen” besagt némlich im Gegensatz zu dem in der englischen Fassung verwende-
ten ,,bestehen aus” nur, dass lediglich die wesentlichen Schritte des Verfahrens natiirliche Phdnomene

darstellen miissen. Wie dies mit dem Begriff ,,vollstindig” in Einklang zu bringen ist, ist ungekldrt.

Zu dem von der Grofsen Beschwerdekammer vorgebrachten Argument, was die Inkonsistenz der For-
mulierung ,,..wenn es vollstindig auf natiirlichen Phdinomenen wie Kreuzung und Selektion..” betrifft,
ist in Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungen der Grofien Beschwerdekammer zwar zu sagen, dass
,Kreuzung” und ,Selektion” (iblicherweise als Verfahren verstanden werden, die ein Pflanzenziichter
bei der Kreation neuer Pflanzensorten anwendet, welche in ihrer Gesamtheit also nicht natiirlich sind,
die aber dadurch nicht zwangsweise zu ,,nicht-natiirlichen” Phdinomenen werden. Die Formulierung

7
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»..natirliche Phdnomene wie Kreuzung..” ldsst sich ndmlich auch wie folgt lesen: “..natiirliche Phd-
nomene wie beispielsweise Kreuzung..”. Eine , nicht-natiirliche” Kreuzung ist also auch im Sinne des

EPU/der RL 98/44/EG/des Gesetzes weiterhin denkbar.

i/

Zur Verknlipfung des Begriffs , natiirliche Phéinomene” mit den Begriffen ,Kreuzung” und , Selektion”
ist zu sagen, dass Kreuzung durchwegs ,natiirlich”, némlich bei der sexuellen Vermehrung, stattfin-

det, wéiihrend die Selektion nicht mehr als , natiirliches” Phénomen betrachtet werden kann.

Zusammenfassend ist also festzustellen, dass der als Erlduterung gedachte Satz (,Ein Verfahren zur
Ziichtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollsténdig auf natiirli-
chen Phdnomenen wie Kreuzung und Selektion beruht”) in sich derart widerspriichlich ist, dass eine
Prognose der zukiinftigen Patentierungspraxis nicht méglich ist. Es wird somit an den Gerichten liegen

die Formulierung ,,..im Wesentlichen biologisch..” auszulegen.

Hierbei diirfte dann von Relevanz sein, dass die Grofse Beschwerdekammer in ihren Entscheidungen G
2/07 und G 1/08 auch feststellt, dass der blofSe Zusatz von technischen Verfahrensschritten zur Durch-
flihrung bzw. Unterstiitzung von Verfahren der sexuellen Kreuzung von Genomen von Pflanzen und
der nachfolgenden Selektion der Pflanzen diese Verfahren nicht vom Patentierungsausschluss im Sin-

ne des Art. 53 (b) EPU befreit”

Weiterhin umfasst die Tatigkeit des Komitees die Uberpriifung der nationalen Erteilungs- und

Spruchpraxis (TZ 5.2.), also der vom Osterreichischen Patentamt selbst erteilten Patente.

Im Beobachtungszeitraum Janner 2009 bis 31. Dezember 2011 wurden in Osterreich 31 Patente mit

biotechnologischem Bezug liberpriift und als den gesetzlichen Vorgaben entsprechend beurteilt.
Auch wurde wieder die Bedeutung der Biotechnologie fiir Osterreich evaluiert (TZ 4).

Das Komitee nahm den vorliegenden Bericht zum Anlass, die Auswirkungen der Umsetzung der Richt-
linie auf kleine und mittlere Unternehmen naher zu beleuchten, und hat somit das WIFO damit be-
auftragt, eine empirische Studie zu den wirtschafts- und forschungspolitischen Implikationen der

Umsetzung der Biopatentrichtlinie im 6sterreichischen Patentgesetz zu erstellen (TZ 5.4).
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Auch wenn sich gemaR § 166 PatG eine Zustiandigkeit des Komitees nur fiir die vom Osterreichischen
Patentamt, nicht aber auch fiir vom Européischen Patentamt mit Wirksamkeit fiir Osterreich erteil-
ten Patente ergibt, so ist es dem Komitee auch in seinem vorliegenden dritten Bericht ein Anliegen,
einen Uberblick tiber die vom Europiischen Gerichtshof und von den Beschwerdekammern des Eu-
ropadischen Patentamtes getroffenen Entscheidungen und Gber die wichtigsten anhangigen Falle (TZ

6) sowie Uber die weiteren aktuellen Entwicklungen auf EU-Ebene (TZ 7) zu geben.

2 EINLEITUNG

Die moderne Biotechnologie hat sich zum integralen Bestandteil der Wirtschaft entwickelt. Aus wirt-
schaftlicher Sicht ist Forschung in den Life Sciences und deren Umsetzung in marktfahige Produkte
ohne Patente nicht rentabel; der Anreiz zu hohen Investitionen in Forschung seitens der Unterneh-
men ware nicht gegeben. Ein starker Patentschutz schafft Rechtssicherheit und stellt neues Wissen

der Allgemeinheit zur Verfligung.

Mit dem Ziel der Harmonisierung auf EU-Ebene wurde im Jahre 1998 die Richtlinie 98/44/EG Uber
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (=Biopatent-Richtlinie) erlassen. Dies als Er-
gdnzung zum multilateralen Patentlibereinkommen, das bezlglich biotechnologischer Erfindungen
breiten Interpretationsspielraum offen lasst. Mit der Richtlinie wurden in erster Linie Klarstellungen
getroffen, aber auch Ausschlusskriterien vom Patentschutz festgelegt. In Osterreich wurde die Richt-
linie nach intensiven Diskussionen durch Novellierung des Patentgesetzes mit Wirksamkeit ab 10.

Juni 2005 umgesetzt.

Um den Bedenken gegen die Biopatent-Richtlinie bzw. deren Umsetzung Rechnung zu tragen, wurde
aufgrund einer — bereits im Jahre 1998 im Hinblick auf die Beschlussfassung der EU-Biopatent-
Richtlinie — gefassten EntschlieBung des Nationalrates ein Monitoring-Komitee vorgesehen, dessen
Aufgabe in der Beobachtung und Bewertung der Auswirkungen der Umsetzung der Biopatent-
Richtlinie in Osterreich liegt. Das Komitee wurde im Zuge der Patentgesetznovelle 2009 in den §§ 166

und 167 PatG gesetzlich verankert.

Folgende Fragestellungen ergeben sich in diesem Zusammenhang:

Wie wirken sich biotechnologische Patente auf die Forschung aus?

Stimmt der Vorwurf, dass biotechnologische Patente Forschung behindern?

Haben kleine und mittlere Unternehmen tatsachlich Wettbewerbsnachteile?

9
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Zur Beantwortung der wirtschaftsbezogenen Fragen erschien es fiir den zweiten Bericht zweckmaRig,
die Perspektive der in der Sache interessenfreien Wirtschaftsforschung einzubeziehen. Daher wurde
das WIFO beauftragt, in der 6sterreichischen Biotechcommunity (Forschungseinrichtungen, Firmen
und Fordereinrichtungen) ein Stimmungsbild Gber die Auswirkung von Biopatenten einzufangen.
Parallel dazu versandte das Komitee Fragebdgen an Biotechnologie-Unternehmen, universitdre und

auBeruniversitdre Forschungseinrichtungen und Forschungsférderungsstellen.

Im nunmehr vorliegenden Bericht wurde das WIFO damit beauftragt eine empirische Studie zu den
wirtschafts- und forschungspolitischen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im 6s-
terreichischen Patentgesetz zu erstellen. Anders als bei den vorangegangenen Berichten wurden
sowohl das Erhebungsdesign inklusive der Fragebogenerstellung als auch die Implementierung des
Erhebungsdesigns nicht vom Biopatent Monitoring Komitee, sondern vom WIFO selbst durchgefihrt.
Auch die Interpretation der Ergebnisse erfolgte durch das WIFO und diente dem Komitee als Hinter-

grundinformation fiir die Formulierung dieses Berichtes.

Bei der Betrachtung, ob Forschung behindert wird oder nicht, missen grundsatzliche Unterscheidun-
gen getroffen werden. Das im osterreichischen Recht implizit formulierte ,Forschungsprivileg“® er-
laubt die Forschung an einer patentierten Erfindung. Fiir den Bereich der Arzneimittel ist auch klar-
gestellt, dass Forschung, die zur Zulassung eines generischen Arzneimittels flihren soll, ausdricklich
gebilligt wird. Sehr wohl sind jedoch die Schutzrechte von patentierten Forschungswerkzeugen zu
beachten (z.B. diagnostische Testverfahren). Hier tut sich jedoch kein Phdanomen auf, das die bio-
technologischen Erfindungen alleine betrifft. So z.B. kénnen auch Messinstrumente, die auf physika-
lischen Messprinzipien beruhen (Optik oder auch Magnetresonanz), patentiert sein und miissen dann
auch fir Forschungszwecke zu entsprechenden Preisen angeschafft werden, die dem Patentinhaber

eine entsprechende Entlohnung seiner Innovationsleistung zusichert.

3  BIOPATENT MONITORING KOMITEE

3.1 Rechtsgrundlage
Die Rechtsgrundlage bilden die §§ 166 und 167 PatG. In Entsprechung des §166 Abs. 3 PatG liegt nun

der dritte Bericht des Komitees vor.

Yn Ubereinstimmung mit dem Artikel 30 TRIPS stellt das Forschungsprivileg eine Ausnahme betreffend das dem
Patentinhaber zustehende AusschlieBungsrecht dar. Wenngleich nicht rechtlich determiniert, gilt nach herrschender Lehre
diese Ausnahmebestimmung, welche Forschung an, aber nicht mit einer patentierten Erfindung zul3sst, auch in Osterreich
als allgemein anerkannt und bedingt fiir die Forschung eine diesbeziigliche Freistellung von den im § 22a Abs. 1 PatG gere-
gelten Schutzbereich eines Patentes.
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3.2 Aufgabenbereiche

Die Aufgabenbereiche des Biopatent Monitoring Komitees wurden vom Gesetzgeber wie folgt defi-

niert:

1. Uberpriifung der Auswirkungen der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen ésterreichischen
Rechtsvorschriften auf Menschenrechte, Tiere, Pflanzen und 6kologische Systeme sowie auf den

Konsumentenschutz, die Landwirtschaft und die Entwicklungslander;

2. Uberpriifung der nationalen Erteilungs- und Spruchpraxis, insbesondere hinsichtlich § 1 Abs.

3Z2und3, §2Abs. 2 Satz 1 sowie §§ 36 und 37 PatG;

3. Uberpriifung, ob die in Umsetzung der Richtlinie erlassenen dsterreichischen Rechtsvorschrif-

ten folgenden Grundsatzen gerecht werden:

a) kein Patentschutz fiir Verfahren zum Klonen von Menschen und zur Verdanderung der

menschlichen Keimbahn;

b) kein Patentschutz fir Verfahren, in denen menschliche Embryonen verwendet werden, und

flir Embryonen selbst;

c) keine weitere Einschrankung der , Tierschutzklausel” gemal Art. 6 Abs. 2 lit. d der Richtlinie;
d) Gewahrung des Viehziichter- und Landwirteprivilegs gemaR Art. 11 der Richtlinie;
e) Wahrung der Verpflichtungen aus dem Ubereinkommen (ber die biologische Vielfalt, BGBI.

Nr.213/1995.

4. Beobachtung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen, insbesondere auch auf

kleine und mittlere Unternehmen.

3.3 Besetzung

GemaR § 167 Abs. 1 PatG sollen — neben den Vertretern der zustandigen bzw. mitberthrten Bun-
desministerien — in das Biopatent Monitoring Komitee jedenfalls auch Vertreter der Sozialpartner,
des Vereins fur Konsumenteninformation, der Bioethikkommission, des Umweltbundesamtes und ein

legitimierter Vertreter des Okobiiros eingebunden sein.

Die im Biopatent Monitoring Komitee vertretenen Institutionen und deren Vertreter sind nachfol-

gend aufgelistet:
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Bundesministerium fir Verkehr, Innovation und

Technologie

Mag. Christian Weissenburger (zum Vorsitzen-

den gewahlt)

Bundeskanzleramt

Dr. Doris Wolfslehner

Bundesministerium fiir Gesundheit

Mag. pharm. Dr. Robert Muchl

MR Dr. Johann Kurz

DDr. Reinhilde Strauss

Bundesministerium fir Land- u. Forstwirtschaft,

Umwelt u. Wasserwirtschaft

Dr. Heinz-Peter Zach

Mag. Daniela Nowotny

Bundesministerium fiir Wirtschaft, Familie und

Jugend

Dipl.-Ing. Peter Schintlmeister

DDr. Martin Pilch

Bundesministerium fiir Wissenschaft und For-

schung

Prof. Dr. Nikolaus Zacherl

Univ.-Prof. Dr. Kurt Zatloukal

Bioethikkommission

Ao. Univ.-Prof. DDr. Michaela Strasser

Wirtschaftskammer Osterreich

Dr. Harald Boos

Dipl.-Ing. Dr. Franz Latzko

Landwirtschaftskammer Osterreich

Ing. Mag. Andreas Graf

DI Christian Jochum

Osterreichischer Gewerkschaftsbund

Mag. Ernst Tlichler

Mag. Georg Kowarik

Osterreichische Patentanwaltskammer

Dr. Daniel Alge
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Dr. Albin Schwarz

Osterreichischer Rechtsanwaltskammertag

Mag. Thomas Adocker

Dr. Sascha Salomonowitz

Vereinigung der dsterreichischen Industrie

Dr. Wolfgang Haidinger

Mag. Ingrid Schopf

Osterreichische Vereinigung fiir gewerblichen

Rechtsschutz und Urheberrecht (OGRUR)

Dr. Albin Schwarz

Dr. Daniel Alge

Ring der Industrie-Patentingenieure/-Innen Os-

terreichs, Network IP Austria

Dr. Gerda Red|

Dr. Manuela Loidl

Verein fiir Konsumenteninformation

Mag. Max Reuter

Umweltbundesamt GmbH

Dr. Helmut Gaugitsch

Dr. Michael Eckerstorfer

Okobiiro - Koordinationsstelle &sterreichischer

Umweltorganisationen

N.N.

Das Oko-Biiro hat keinen Vertreter entsandt.

3.4 Arbeitsweise

Wahrend beim letzten Bericht das damals noch aufgrund der Entschliefung des Nationalrates vorge-
gebene Arbeitsprogramm einzelnen Arbeitsgruppen zugewiesen wurde, welche die einzelnen The-
men sukzessive abarbeiteten, wurde bei der Ausarbeitung des vorliegenden Berichtes von der Griin-
dung von spezifischen Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung der einzelnen Themenfelder Abstand ge-

nommen. Lediglich im Vorfeld der Erarbeitung des Berichtes wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet,

die sich mit Struktur und dem grundsatzlichen Inhalt des Berichtes auseinandersetzte.
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Auch wurde im Rahmen der WIFO Studie eine begleitende Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des Fra-
gebogens installiert. Beide Arbeitsgruppen tagten jeweils einmal. Das Komitee selbst trat seit der

letzten Berichterstattung zu zehn Sitzungen zusammen.

4 DIE BIOTECHNOLOGIE UND IHRE BEDEUTUNG FUR OSTERREICH

Die Lebenswissenschaften und mit ihnen Biotechnologie haben in den letzten Jahrzehnten eine ra-
sante Entwicklung vollzogen und werden mittlerweile weltweit als eine der Schliisseltechnologien
schlechthin angesehen, die geeignet sind, ihr wissenschaftliches Potenzial in nachhaltigem gesell-
schaftlichem Zusammenhang und in der Adressierung zukiinftiger Herausforderungen auch 6kono-
misch zu entfalten. Osterreich im Besonderen hat in der Biotechnologie in den letzten 15 Jahren ei-
nen Aufschwung auf wissenschaftlicher wie auf wirtschaftlicher Ebene erlebt, der dem Land einen

prominenten Platz auf der europdischen Landkarte der Lebenswissenschaften verschafft hat.

Im Berichtszeitraum wurden mehrere unterschiedliche Erfassungen der Biotech-Industrie in Oster-
reich vorgenommen, sowohl auf Basis von Daten der Statistik Austria® als auch basierend auf einer
eingehenden Unternehmensbefragung der gesamten Branche im Auftrag des BMWFJ gemall den
entsprechenden Kriterien der OECD?. Demnach beschéftigen 113 biotechnologische Unternehmen in
Osterreich ca. 11.000 Mitarbeiter, wovon 7.300 mit biotechnologischen Téatigkeiten im engeren Sinn
befasst sind. Der Umsatz dieser Unternehmen betrug 2010 ca. 3 Mrd. € was einer Steigerung von

15% gegeniiber 2006 bedeutet.

Biotechnologie ist eine duRerst forschungsintensive Branche: Die forschenden und produzierenden
Unternehmen alleine investierten 2010 173 Mio. € in Forschung und Entwicklung; zdhlt man hier
noch jene Forschungsinstitute hinzu, die aufgrund ihrer Organisationsform als Unternehmen gezahlt

werden, so betragen die Ausgaben fiir F&E in Summe 608 Mio. €.

Damit deckt der Biotechnologiesektor mit weniger als 0,5% der Beschaftigten rund 12,5% der F&E-

Ausgaben des gesamten Unternehmenssektors ab.

? Osterr. Forschungs- und Technologiebericht 2010, Kap. 6 Life Sciences
http://www.bmwf.gv.at/uploads/tx_contentbox/bmwf ftb 2010 WEB.pdf

? http://issuu.com/spolan/docs/lifescience-handbuch _oesterreich 2011
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Biotechnologie in Osterreich ist trotz aller Erfolge eine noch junge Branche: Im Durchschnitt ist ein
Unternehmen gerade einmal sieben Jahre alt. Wie die gesamte Osterreichische Wirtschaft ist die
Unternehmenslandschaft stark durch Klein- und Mittelunternehmen (KMU) geprégt: Nahezu die Half-
te der Unternehmen (46,8%) haben weniger als 10 Beschaftigte, ein dhnlich groRer Anteil (44,2%)
beschaftigt zwischen 10 und 50 Mitarbeiter. GroBunternehmen stellen zwar in Anzahl die Ausnahme,
nicht jedoch an Umsatz und Beschéaftigungszahlen. Der Frauenanteil in auf Biotechnologie speziali-
sierten Unternehmen ist mit 56% fast viermal so hoch wie im Durchschnitt aller forschenden Unter-

nehmen in Osterreich.

Biotechnologische Verfahren werden in einer Vielfalt unterschiedlicher Anwendungsfelder einge-
setzt. 67% der Unternehmen sind dabei direkt dem medizinisch-pharmazeutischen Bereich zuzuord-
nen, weitere 22% erbringen nicht sektorgebundene Dienstleistungen, welche aber in Folge auch
Uberwiegend durch den Gesundheitssektor in Anspruch genommen werden. Zunehmende Bedeu-
tung erfahrt das Gebiet der industriellen Biotechnologie, die sich mit technischen Enzymen, neuen
Biomaterialien oder der Verbesserung von Produktionsprozessen befasst. Auch wenn hier der Anteil
der Unternehmen mit ca. 8% eher klein erscheint, so tduscht dies, da ein groBer Teil der Aktivitdten

in GroBunternehmen stattfindet, welche nicht ausschlieRlich auf Biotechnologie spezialisiert sind.

Patentierung ist ein wesentlicher Faktor in der Biotechnologie-Industrie. Entsprechend der Studie des
WIFO (vgl. Annex V) hat im Durchschnitt jedes Biotechnologie-Unternehmen in Osterreich im Be-
richtszeitraum pro Jahr 1,9 Erfindungen zum Patent angemeldet. In rezenten Publikationen der OECD
wird Osterreichs Position in Bezug auf Patente der Biotechnologie (iber dem européischen Durch-
schnitt gesehen. In absoluten Zahlen tragt Osterreich mit 0,8% zu allen weltweit erteilten Biotech-
Patenten im Zeitraum 2007-2009 bei. In einem &dhnlichen Index, der den technologischen Vorteil
aufgrund von Biotech-Patenten misst, hat sich fiir Osterreich im Vergleich zum Zeitraum 1997 - 1999

eine Steigerung um 43% ergeben.4

* OECD, Key Biotechnology Indicators, 2011 http://www.oecd.org/dataoecd/38/33/49303992.pdf
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5 DER AUFTRAG DES GESETZGEBERS
Die Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG Uber den Schutz biotechnologischer Erfindungen (,,Biopatent-

Richtlinie”) erfolgte in Osterreich mit Wirkung vom 10. Juni 2005 (Biotechnologie-Richtlinie-
Umsetzungsnovelle; BGBI. | Nr. 42/2005 vom 9. Juni 2005). Aufgabe des im Zuge der Umsetzung der
Richtlinie etablierten Biopatent Monitoring Komitees ist die Beobachtung und Bewertung der Aus-
wirkungen der Umsetzung der Richtlinie. Bereits im ersten —im Mai 2006 veroffentlichten — Bericht
des Komitees wurde detailliert dargestellt, dass das in Umsetzung der Richtlinie novellierte Patentge-
setz (a) ein Patentierungsverbot auf Verfahren zum Klonen von Menschen und zur Verdnderung der
menschlichen Keimbahn enthalt, (b) keine Einschrdnkung der Tierschutzklausel bedingt und (c) ein
Viehziichter- und Landwirteprivileg vorsieht und den Anliegen der EntschlieBung somit in vollem
Umfang entspricht. Auch wenn seither eine weitere Novelle des Patentgesetzes erfolgte, so ist doch
festzustellen, dass diese die oben dargestellten Punkte a)-c) in keiner Weise beriihrte, womit sich
eine weitere Erorterung derselben in diesem Bericht erlbrigte. In Folge werden daher nur jene Auf-
gabengebiete in die Betrachtung einbezogen, fir die sich seit Erstellung des letzten Berichts eine

Anderung ergeben hat.

5.1 Ergebnis der Uberpriifung der Auswirkungen der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen
Osterreichischen Rechtsvorschriften auf

5.1.1 Menschenrechte

Der Erwagungsgrund 26 der Biopatent-Richtlinie fiihrt aus, dass wenn eine Erfindung biologisches
Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand hat oder dabei derartiges Material verwendet
wird, bei einer Patentanmeldung die Person, bei der Entnahmen vorgenommen werden, die Gele-
genheit erhalten haben muss, gemal den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nach Inkenntnisset-
zung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen. Dies ist durch das 6sterreichische Rechtssystem si-

chergestellt.

Dieser Grundsatz der erforderlichen Einwilligung fand auch ausdriicklich Niederschlag in dem Uber-
einkommen des Europarates lber die Menschenrechte und Biomedizin vom 4. April 1997°, welches

von Osterreich bis dato noch nicht unterschrieben oder ratifiziert worden ist.

> http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/164.htm
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Teils parallel zur Umsetzung der Biopatent-Richtlinie, teils zeitlich nachfolgend wurde das Obsorge
und Sachwalterrecht gedndert und das Schutzniveau von nicht-einwilligungsfahigen Personen im
Bereich der medizinischen Forschung noch weiter angehoben (§§ 216 Abs 2, 283 Abs 2 und 284
ABGB). Innerhalb der Europédischen Union besteht auch Ubereinstimmung dariiber, dass die Keim-
bahninterventionen am menschlichen Lebewesen und das reproduktive Klonen von menschlichen
Lebewesen gegen die 6ffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoBen. Daher ist im Artikel 6, Abs.
2 Biopatent-Richtlinie auch festgeschrieben, dass Verfahren zur Veranderung der genetischen Identi-
tat der Keimbahn eines menschlichen Lebewesens und Verfahren zum Klonen von menschlichen
Lebewesen unmissverstandlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Im Osterreichischen

Patentgesetz entspricht dies dem § 2 Abs. 1 PatG.

5.1.2 Okologische Systeme

Auswirkungen auf 6kologische Systeme in Osterreich sind durch die Erteilung etwaiger Patente auf
biotechnologische Erfindungen moglich, die unmittelbar zur Anwendung in der Umwelt fiihren (z.B.
durch landwirtschaftliche Nutzpflanzen etc.). Auf Grund der Tatsache, dass im Berichtszeitraum keine
solchen Patente erteilt wurden, ist festzuhalten, dass keine Auswirkungen auf 6kologische Systeme

festgestellt werden kénnen.

5.1.3 Konsumentenschutz

Es konnten keine negativen Auswirkungen auf den Konsumentenschutz festgestellt werden. Auch
wurden seitens des Vereins fiir Konsumenteninformation trotz Ersuchens keine allfdlligen negativen

Auswirkungen einberichtet.

5.1.4 Landwirtschaft

Die Biotechnologie findet wohl in der Zlichtung und Futtermitteltechnologie Anwendung. Fiir die
Osterreichische Landwirtschaft haben sich jedoch durch die Umsetzung der Biopatent-Richtlinie —

soweit erkennbar — keine unmittelbaren Auswirkungen ergeben.

5.1.5 Entwicklungslédnder

Der Erwagungsgrund 27 der Biopatent-Richtlinie sieht vor, dass Patentanmeldung, die Erfindungen
betreffend biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand haben oder
im Rahmen derer ein solches verwendet wird, Angaben zum geographischen Herkunftsort des Mate-
rials umfassen sollten, falls dieser bekannt ist.

Eine Ubernahme dieses Erwdgungsgrundes in nationales Recht erfolgte bislang nicht. Osterreich
nimmt aktiv an den internationalen Diskussionen zu diesen Fragen der geographischen Herkunft des
biologischen Materials teil.
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Diese finden vor allem im Rahmen der Konvention Gber die biologische Vielfalt (CBD) statt. So wurde
dort anlasslich der 10. Vertragsstaatenkonferenz als Tochterprotokoll zur CBD das Nagoya Protokoll
Uber den Zugang zu genetischen Ressourcen und den fairen und gerechten Vorteilsausgleich (Access
and Benefit-sharing, ABS) verabschiedet. Weiters besteht im Rahmen der FAO der International Trea-
ty on Plant Genetic resources (ITPGR), dem Osterreich als Vertragspartei beigetreten ist. Details zu

diesen Themen finden sich im TZ 5.3.

5.2  Ergebnis der Uberpriifung der nationalen Erteilungs- und Spruchpraxis
5.2.1 Inhaltliche Schwerpunkte der national erteilten Patente

5.2.1.1 Medizin

Drei Viertel aller in Osterreich im Beobachtungszeitraum des vorliegenden Berichts (1.1.2009-
31.12.2011) patentierten biotechnologischen Produkte sind der medizinischen Biotechnologie zuzu-
rechnen, wobei diese gleichermaRen bei der Herstellung von Arzneimitteln und in der medizinischen
Diagnostik Verwendung finden und dort von groBer Bedeutung sind. Den Forschungsschwerpunkt

bildet hierbei die Tumorbekdmpfung und -diagnose.

Der therapeutische Ansatz konzentriert sich dabei auf die Verwendung rekombinanter Antikorper,
mit deren Hilfe versucht wird, eine Immunantwort gegen Tumor-assoziierte Antigene, die auf der
Zellmembran von Tumorzellen exprimiert werden, zu induzieren und die Zelle bzw. den Organismus,

die bzw. der das Zielantigen exprimiert, zu téten.

Eine therapeutische Immunisierung gegen Krebs kann in frilhen Stadien der Erkrankung erfolgreich
sein: Zum Zeitpunkt der Operation eines Primartumors haben sich oft bereits einzelne okkulte Tu-
morzellen in verschiedenen Organen des Patienten ausgebreitet, die spater Ursache fiir das Wachs-
tum von Metastasen sind. Deren Wachstum zu verhindern, ist das Ziel der oben beschriebenen The-

rapie.

Die Tumor-Diagnose kann ebenfalls durch Quantifizierung einer Antikérper-Antigen-Reaktion erfol-
gen. Als geeignetes Antigen hat sich dabei ein mit Krebs in Beziehung stehendes, humanes endoge-

nes Retrovirus bzw. ein antigenes Fragment davon herausgestellt.

Weiterer Ansatzpunkt ist das Screening von Gewebsproben in Hinblick auf spezifische Marker. Diese
kénnen beispielsweise ein Promoter eines Gens sein, dessen vermehrte Aktivitdt mit dem Auftreten

z.B. von Eierstockkrebs in Verbindung gebracht wird.
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Weitere Indikationsgebiete der Biologika sind das Lungenédem, neurologische Erkrankungen wie
Morbus Parkinson und Alzheimer sowie die ,Zivilisationskrankheiten“ Atherosklerose, GeféRver-
schlusskrankheiten, koronare Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Diabetes, Hyperlipiddamie und selbst-

verstandlich auch die Kombination besagter Erkrankungen in Form des metabolischen Syndroms.

5.2.1.2 Landwirtschaft/Tierhaltung

Fadenwirmer bzw. Nematoden sind Schadlinge in der Landwirtschaft und im Gartenbau, da sie
durch ihr Eindringen in die Wurzelsysteme den Pflanzenstoffwechsel stark beeintrachtigen und
dadurch zu Ernteverlusten filhren kénnen. Um den Einsatz von Pestiziden hintanzuhalten, wird ver-
sucht Kultur- wie auch Zierpflanzen genetisch derart zu modifizieren, dass sie eine erhdhte Resistenz
gegeniber diesen Pathogenen aufweisen. Ansatzpunkt ist die Hemmung der Bildung eines Enzyms in
der Pflanze, das fir die Einnistung der Nematoden in der Wurzel notwendig ist. Der Vermehrungszyk-

lus der Nematoden wird hierdurch unterbrochen.

Auch Futtermittelzusatzstoffe und hier insbesondere jene Zusatzstoffe, die den enzymatischen Ab-
bau von fir Mensch und Tier schadlichen Mykotoxinen bewerkstelligen, stehen weiterhin im Zent-

rum der Forschungstatigkeit.

Auf dem Diagnose-Sektor wurde ein Kit entwickelt, der eine frihzeitige Diagnose von Herzerkran-
kungen bei Pferden zuldsst. Von Herzerkrankungen betroffen sind etwa 0,3% aller Pferde. Da sich
diese zumeist erst im Laufe des Lebens entwickeln und der Tierarzt eine solche erst bei Manifestation
feststellen kann, bestand insbesondere fiir Sportpferde ein Bedarf nach einer geeigneten Frihdiag-
nostik. Durch Selektion und Behandlung der betroffenen Pferde kdnnen irreparable Schiaden am
Herzmuskel sowie Folgeerkrankungen wie etwa Leberzirrhose vorgebeugt oder gar verhindert wer-

den.

5.2.1.3 Synthesechemie

Die kostenglinstige Bereitstellung von Grundstoffen liegt im steten Bemuhen der Industrie. Mit den
nun vorliegenden Verfahren gelang es zum einen, bekannte Verfahren (z.B. jenes der Herstellung von
—in einer Vielzahl von Industrieprozessen als Ausgangsstoffen dienenden — Glucose, Xylose und Ara-
binose aus Polysacchariden) durch Modifikation der darin eingesetzten Mikroorganismen zu optimie-
ren und zum anderen vollig neue Zugange zu diesen Grundstoffen zu 6ffnen. Zu letzterem zahlt etwa
die Bereitstellung optisch aktiver Amine, die ihrerseits als Grundbaustein zur Herstellung neurologi-

scher, kardiovaskuldrer, immunologischer und antiemetischer Arzneimittel dienen.
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Als weiteres umweltfreundliches Verfahren, das im Beobachtungszeitraum patentiert wurde, ist die
Herstellung von Aldehyden, wie z.B. Vanillin aus Arylalkenen zu nennen. Im Gegensatz zu bekannten
Verfahren verzichtet dieses ganzlich auf den Einsatz von teuren bzw. toxischen (Schwermetalle) Kata-

lysatoren und bedarf auch keiner komplizierten und kostspieligen Ausriistung (Ozonisator).

5.2.1.4 Screeningmethoden fiir Pathogene

Herkémmliche Identifizierungsverfahren fiir Mikroorganismen im klinischen Alltag basieren auf einer
zeitaufwendigen Kultivierung (mind. 24 Stunden) mit anschlieRender morphologischer und physiolo-
gischer Charakterisierung. Eine friihe Identifizierung von Infektionen verursachenden Mikroben ist
aber die entscheidende Voraussetzung fiir eine schnelle und zielgerichtete Behandlung selbiger. Dies
gilt insbesondere fiir Pathogene, die mit humaner Sepsis in Verbindung stehen. Mit dem nun vorlie-
genden Test, der auf der ldentifizierung amplifizierter Nukleinsdurebausteine besagter Mikroben
beruht, ist eine Identifizierung eines Pathogens innerhalb von 6 Stunden auf zuverladssige Weise mog-
lich. Das Verfahren zeichnet sich zudem durch seine hohe Sensitivitat aus, sodass fiir einen positiven

Nachweis lediglich eine geringe Anzahl an Erregern (z.B. 10 Bakterien) pro ml Vollblut erforderlich ist.

Des Weiteren wurde eine hoch sensitive Screeningmethode fiir Mikroorganismen, die in der Le-
bensmittelproduktion von Relevanz sind, entwickelt. Besagte Methode erlaubt zum einen, (fermen-
tative) Herstellungsprozesse beispielsweise durch bessere Kontrolle der Starterkulturen zu optimie-
ren, zum anderen ermdoglicht sie auch eine effiziente Kontrolle von Endprodukten, beispielsweise in
Hinblick auf eine herstellungsbedingte Kontamination eines Lebensmittels mit einem Pathogen (z.B.

Listerien) oder die Feststellung des Verderbs eines Lebensmittels bei Uberlagerung.

Auch dieses Verfahren beruht auf dem Nachweis spezifischer, in der Probe enthaltener Nukleinsau-

ren.

5.2.1.5 Klonierungsverfahren

Von allen vom Osterreichischen Patentamt erteilten Biotech-Patenten betrifft ein einziges ein Klonie-
rungsverfahren, in dem es um die in-vitro Herstellung einer homo- oder heteroplasmischen Zelle aus
nicht-humanen tierischen Spender- und Empfangerzellen geht. Bei der Fusion zweier Zellen besteht
das Problem, dass selbst nach Entkernung der Empfangerzellen immer noch ,Resterbgut” in Form
mitochondrialer DNA im Zytoplasma der Empféngerzelle verbleibt. Wird eine solche mit einer Spen-
derzelle fusioniert, bleibt unklar, welche der beiden DNAs sich durchsetzt. Dies hat zur Folge, dass die
»Weitervererbung” mitochondrial bedingter Krankheiten durch herkémmliche Klonierungsverfahren

nicht sicher unterbunden werden kann.
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Durch Schwéachung der mitochondrialen Empfanger-DNA kann nun erreicht werden, dass sich jene
der Spenderzelle durchsetzt und der ,,Erbgang” fiir mitochondrial-bedingte Gendefekte unterbunden

wird.

Da das Klonierungsverfahren auf Tiere beschrankt ist und von der Anmelderin im Zuge des Anmelde-
verfahrens glaubhaft gemacht werden konnte, dass das besagte Verfahren nicht geeignet ist, Leiden
bei den betroffenen Tieren ohne wesentlichen Nutzen fiir den Menschen oder das Tier zu verursa-

chen, sind die Vorgaben des Patentgesetzes als erfiillt anzusehen.

5.2.2 Erteilungspraxis

Zu den Aufgaben des Biopatent Monitoring Komitees zihlt auch die Uberpriifung der nationalen
Erteilungspraxis, u.a. beziglich der Zwangslizenzen, beziglich der Einhaltung der Grenze zwischen
Erfindung und Entdeckung sowie der Einhaltung des Verbotes der Patentierung von Pflanzensorten

und Tierrassen.

Gerade die Abgrenzung zwischen Erfindung® und Entdeckung’ war es, die zahlreiche Kritiker auf den

Plan rief und die Umsetzung der Biopatent-Richtlinie letztendlich um Jahre verzogerte.

Basierend auf dem Argument, dass Leben nur entdeckt, nicht aber erfunden werden kann, wurde die
Patentierung und damit Kommerzialisierung von Pflanzen, Tieren und Teilen des Menschen wie
Gensequenzen abgelehnt. Allerdings stellt die Biopatent-Richtlinie unmissverstandlich klar, dass der
menschliche Korper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung per se sowie die
bloRe Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschlieRlich der (Teil)Sequenz eines Gens, keine paten-

tierbare Erfindung darstellen kénnen.

Technizitat und gewerbliche Anwendbarkeit sind grundlegende Voraussetzungen fiir die Patentfahig-
keit, weshalb diese ausschlieflich einem isolierten Bestandteil des menschlichen Kérpers oder einem
auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnenen Bestandteil, fir den in der Patent-

anmeldung eine Anwendung auch prazise beschrieben ist, zukommen kann.

® Die Erfindung beinhaltet die Anwendung einer Erkenntnis auf einem technischen Gebiet, also eine Lehre zur Lésung eines technischen
Problems. Der Erfinder muss eine technische Losung fiir ein technisches Problem offenbaren. Wenn diese neuartig ist, einen erfinderischen
Schritt beinhaltet und gewerblich nutzbar ist, kann dafiir ein Patent erteilt werden. Konkret bedeutet dies: Entschlisselt der Forscher z.B.
eine DNA-Sequenz und offenbart in nacharbeitbarer Weise, dass mit Hilfe dieser Sequenz ein Arzneimittel zur Bekdmpfung von Krebs
hergestellt werden kann, kann dies eine Erfindung darstellen und dafiir ein Patent erteilt werden.

’ Eine Entdeckung ist eine Erkenntnis - zum Beispiel der Nachweis, dass eine bestimmte Substanz in der Natur vorkommt; die Entdeckung
erschopft sich in einer bloRen Beschreibung eines Phdanomens. Eine Entdeckung ist mangels einer Lehre zur Losung eines technischen
Problems nicht patentierbar. Daher ist beispielsweise die bloBe Angabe der Struktur einer DNA-Sequenz,ohne eine konkrete gewerbliche
Anwendbarkeit fiir die Sequenz zu offenbaren, nicht patentfahig.

21

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at

21 von 246



22 von 246

111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

Biopatent Monitoring Komitee

Ein derart isolierter Bestandteil, z.B. eine isolierte DNA-Sequenz ist zudem bekanntermalRen Produkt
mehrerer Verfahrensschritte und somit nicht die aus dem menschlichen Genom entnommene ,,Ori-

ginal-DNA-Sequenz*, sondern ein Derivat derselben®.

Da die Sensibilitit der Offentlichkeit auf diesem Gebiet jedoch nach wie vor groR ist, hat das Biopa-
tent Monitoring Komitee groRe Sorgfalt auf die Uberpriifung der vom &sterreichischen Patentamt

erteilten Patente verwendet und der Beurteilung einen strengen Mal3stab zugrunde gelegt.

Im Beobachtungszeitraum Janner 2009 bis 31. Dezember 2011 wurden in Osterreich 31 Patente mit

biotechnologischem Bezug erteilt (siehe Abb.2)

Das Biopatent Monitoring Komitee hat alle in Osterreich erteilten Patente auf ihre Ubereinstimmung
mit dem in Umsetzung der Biopatent-Richtlinie novellierten Patentgesetz Uberprift und festgestellt,

dass alle erteilten Patente den Vorgaben des Patentgesetzes entsprochen haben.

5.2.3 Spruchpraxis

Eine Spruchpraxis zu strittigen Fragen in Biotech-relevanten Schutzrechtsfragen existiert in Oster-
reich bislang nicht. Weder die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamtes noch der
Oberste Patent- und Markensenat konnte einen derartigen Fall verzeichnen. Ferner ist dem Komitee
auch keine veroffentlichte Spruchpraxis des Handelsgerichts Wien im Hinblick auf die fiir das Komitee
relevanten Patente bekannt. Hierzu ist zu bemerken, dass im Regelfall Entscheidungen des Handels-
gerichts Wien unverdéffentlicht bleiben, oft auch Entscheidungen des Oberlandesgerichtes Wien. Nur
die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs werden stets veréffentlicht. Es bleibt abzuwarten, ob
sich in Zukunft eine Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs in Hinblick auf die fiir das Komitee
relevanten Patente herausbilden wird. Bislang ist dem Komitee eine Rechtsprechung des Obersten

Gerichtshofs hierzu nicht bekannt.

5.3 Wahrung von Verpflichtungen aus dem Ubereinkommen iiber diebiologische Vielfalt

Das Ubereinkommen iiber die biologische Vielfalt (Biodiversitatskonvention) wurde am 5. Juni 1992
anlasslich der UN-Konferenz Gber Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro zur Signatur
aufgelegt und trat am 29. Dezember 1993 in Kraft. Osterreich ist seit 1995 Vertragspartei (BGBI. Nr.
213/1995).

® Vossius/Jaenichen, GRUR 1989, 708 (709).
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Zu den Zielen dieses Ubereinkommens zihlen die Erhaltung der biologischen Vielfalt (worunter so-
wohl die Vielfalt der Arten als auch die Vielfalt innerhalb der Arten - etwa Kulturpflanzensorten - und
die Vielfalt der Okosysteme verstanden wird), die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und die
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen erge-

benden Vorteile.

Die Vertragsparteien haben die biologische Vielfalt sowohl ,in situ“ (vor Ort) als auch ,ex situ” (in
speziellen Einrichtungen, wie Tiergdrten, Gen- und Samenbanken) zu erhalten. Forschung und Aus-

bildung, Uberwachung (Monitoring) sowie Bewusstseinsbildung sollen intensiviert werden.

Die Europaische Kommission legte im Mai 2011 eine neue Strategie vor, um in den kommenden zehn
Jahren den Verlust von Biodiversitat in Europa zu stoppen. Die Strategie umfasst sechs Ziele und 20
MaBnahmen, die auf die Hauptursachen fiir den Biodiversitatsverlust eingehen und die die grofRten
Belastungen fiir die Natur und die Okosystemleistungen in der EU reduzieren sollen, indem Biodiver-
sitdtsziele in wichtigen Politikbereichen verankert werden. Auch die globalen Aspekte des Biodiversi-
tatsverlusts wurden berticksichtigt. Damit wird sichergestellt, dass die EU weltweit zur Bekampfung

des Verlusts an biologischer Vielfalt beitragt.

Der Clearing House Mechanism (CHM) ist ein globales Informationsnetzwerk zum Thema Biodiversi-
tat, das seinen Ursprung ebenfalls im ,,Ubereinkommen {iber die biologische Vielfalt“ hat. Osterreich

bietet zu diesem Thema ein nationales Internetportal mit umfangreichen Inhalten an.’

Bei der 10. Konferenz der Vertragsparteien des Ubereinkommens iiber die Biologische Vielfalt
(COP10), die vom 18. bis 29. Oktober 2010 in Nagoya (Japan) stattfand, konnte das Protokoll von
Nagoya liber den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung
der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Ubereinkommen iber die biologische Vielfalt
(Access and Benefit Sharing, ABS-Protokoll) angenommen werden. Dieses Protokoll dient zur Umset-
zung des dritten Ziels der Konvention, ndamlich der ausgewogenen und gerechten Aufteilung der sich
aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile. Es tritt 90 Tage nach der 50. Rati-
fikation in Kraft. Mit Stand Mai 2012 haben bereits 92 Staaten das Protokoll unterzeichnet, aller-
dings haben erst 3 dieser Staaten das Protokoll schon ratifiziert. Osterreich hat das Protokoll am

23.6.2011 unterzeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert.™

’ http://www.biologischevielfalt.at/

1% http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
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Eine Ubertragung der Kernziele der CBD auf den Bereich der Kulturpflanzen erfolgte mit der Ratifizie-
rung des Internationalen Vertrages tber pflanzengenetische Ressourcen (= ITPGR)". Ziel des Ver-
tragswerkes ist es, in Ubereinstimmung mit der CBD die Erhaltung und nachhaltige Nutzung pflan-
zengenetischer Ressourcen fir Erndahrung und Landwirtschaft zu sichern und eine gerechte Auftei-
lung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zu gewahrleisten; letztere wird durch eine glo-
bale Zugangs- und Teilhabeordnung fiir bestimmte pflanzengenetische Ressourcen, das sogenannte
Multilaterale System, sichergestellt, dessen operative Form eine vom Lenkungsorgan des ITPGR-FA
beschlossene standardisierte Materiallibertragungsvereinbarung (s-MTA) zwischen Geber und Emp-
fanger darstellt. Im Gegensatz zur CBD, die ein System des bilateralen Zugangs zu genetischen Res-
sourcen vorsieht, bedient sich das Multilaterale System einer Regelung, die den erleichterten Zugang
zu 35 Nahrungs- und 29 Futterpflanzen — sie spiegeln 80% der Kalorienaufnahme der Weltbevélke-
rung wider — fir den Zweck der Ziichtung, Forschung und Ausbildung vorsieht. Die industrielle Nut-
zung dieser Genressourcen, also ihre chemische, pharmazeutische und sonstige Verwendung in der
Nichtnahrungsmittel-/ Nichtfuttermittelwirtschaft (Art. 12 Abs. 3a) wird im Multilateralen System
nicht geregelt. Der Zugang zu pflanzengenetischen Ressourcen des Multilateralen Systems ist sowohl
an seine nicht-industrielle Nutzung, d.h. an eine Nutzung aulRerhalb der Nahrungs- und Futtermittel-
industrie, gekoppelt, als auch daran, dass die Empfanger ,keine Rechte des geistigen Eigentums oder
sonstige Rechte geltend machen kdnnen, die den erleichterten Zugang zu pflanzengenetischen Res-
sourcen fur Erndhrung und Landwirtschaft oder zu ihren genetischen Teilen oder Bestandteilen in der
Form, in der sie vom Multilateralen System entgegengenommen werden, einschranken” (Art. 12

Abs.3d).

Festzustellen ist, dass durch die Novellierung des Patentgesetzes angesichts der Umsetzung der Bio-
patent-Richtlinie derzeit keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Verpflichtungen aus dem Uber-

einkommen Uiber die Biologische Vielfalt resultieren.

5.4  Forschungs- und wirtschaftspolitische Konsequenzen der Umsetzung

5.4.1 Patentanmeldungen und —erteilungen im biotechnologischen Bereich
Die Biopatent-Richtlinie definiert Patente auf dem Gebiet der Biotechnologie funktionell, z.B. durch

Ill

die legistische Definition der Begriffe ,biologisches Material“ bzw. ,mikrobiologisches Verfahren®,

und die Abgrenzung der Patentierbarkeit beziehungsweise den Umfang des Patentschutzes.

1 www.planttreaty.org
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Demgegenliiber steht die Internationale Patentklassifikation (IPC), welche regelmaRig Uberarbeitet
wird und fiir die operationale Handhabung im Patentwesen eine deskriptive Einteilung einzelner
Patente in Klassen und Unterklassen vornimmt. Aufgrund der Heterogenitadt und Vielfalt biotechno-
logischer Materie und Verfahren kennt die IPC jedoch keine einzelne Klasse, in die Patente im Bereich
der Biotechnologie eingeordnet werden kdnnen, stattdessen sind diese Patente unter einer Vielzahl
von jeweils zutreffenden Rubriken klassifiziert. Eine — im globalen MaRstab — moglichst exakte statis-
tische Bestimmung von Biopatenten steht daher vor dem systemimmanenten Problem, dass zum
einen manche Patentklassen (auch Unterklassen) breiter gefasst sind und Uber die Erfassung reiner
Biotechnologie-Patente hinausgehen, zum anderen in Einzelfdllen solche Patente u.U. in Klassen er-
fasst sein kdnnen, die gemeinhin als nicht relevant fiir Biotechnologie angesehen werden. Als Briicke
kann hier die Arbeit der OECD gesehen werden, die in ihrer ,,OECD Biotechnology Statistics 2006
zum ersten Mal die OECD Definition von Biotechnologie?, welche international — mit marginalen
Variationen — grofStenteils anerkannt und verwendet wird, mit konkreten Patentklassen und Unter-
klassen der IPC verknipft. Zum gegenwartigen Zeitpunkt tragen die relevanten Patentklassen folgen-
de Bezeichnungen: A01H1/00, A01H4/00, A61K38/00, A61K39/00, A61K48/00, CO2F3/34,
C07G(11/00, 13/00, 15/00), CO7K(4/00, 14/00, 16/00, 17/00, 19/00), C12M, C12N, C12P, C12Q, C12S,
GO1N27/327, GO1N33/ (53*, 54*, 55*%, 57*, 68, 74, 76, 78, 88, 92)", wobei die wesentlichsten Klas-
sen C12N (Mikroorganismen oder Enzyme; Zusammensetzungen aus Mikroorganismen oder Enzy-
men; Zichten, Konservieren oder Lebensfahig erhalten von Mikroorganismen; Mutation oder geneti-
sche Verfahrenstechnik; Kulturmedien), AO1H+ (Neue Pflanzen oder Verfahren zu deren Gewinnung;
Pflanzenreproduktion durch Gewebekultur), sowie die angefiihrten Unterklassen von A61K (Prapara-

te fur medizinische, zahnarztliche oder kosmetische Zwecke) sind.

2010 haben das Europdische Patentamt und das US-Patent- und Markenamt beschlossen, sich auf ein
neues Klassifikationssystem zu einigen, dessen Einfiihrung fiir Ende 2012 geplant ist. Die gemeinsa-

me Patentklassifikation (,,Cooperative Patent Classification®, CPC) basiert auf dem Européischen Klas-

22001 hat die OECD eine weithin anerkannte Definition fir »Biotechnologie” vertffentlicht, welche aus zwei
Teilen besteht: einer sog. ,single definition” als “the application of science and technology to living organisms,
as well as parts, products and models thereof, to alter living or nonliving materials for the production of know-
ledge, goods and services.” und einem listenbasierten Teil, welcher in 7 Kategorien (DNA/RNA, Proteine und
andere Molekiile, Zell- und Gewebskulturen, biotechnologische Prozesstechnologien, Gen- und RNA-Vektoren,
Bioinformatik, Nanobiotechnologie) Beispiele flr Biotechnologie aufzahlt
http://www.oecd.org/document/42/0,3746,en 2649 34537 1933994 1 1 1 1,00.html

3 Die mit * bezeichnete Klassen umfassen auch die entsprechenden Unterklassen (z.B. inkludiert GO1N 33/56*
die Unterklassen GO1N 33/561-569).
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sifikationssystem (ECLA) und bezieht die optimalen Klassifizierungspraktiken des USPTO ein. Sie wird

detaillierter als die IPC sein, um bessere Patentrecherchen zu erméglichen.

Wenn alles nach Plan verliuft, werden das EPA und das USPTO nach einer Ubergangszeit, die 2012
beginnt, im Jahr 2013 alle ihre Dokumente unter Verwendung der CPC klassifizieren. An der zuvor
erwdhnten Klassifizierung biotechnologischer Erfindungen wird sich aber voraussichtlich nichts We-

sentliches andern.

Seitens des Europédischen Patentamtes wurden fiir Osterreich im Zeitraum Janner 2000 bis Ende De-
zember 2011 55.687 Biotech-Patente erteilt'. Dies bedeutet jedoch nicht, dass allen erteilten Paten-
ten in Osterreich automatisch dauerhafte Schutzwirkung zukommt, da mit der Erteilung das europai-
sche Patent in ein "Blndel" einzelner nationaler Patente zerfdllt. Daher muss das Patent nach der
Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung innerhalb einer bestimmten Frist in jedem der be-
nannten EPO-Vertragsstaaten validiert werden, damit es seine Schutzwirkung behalt und gegen Pa-
tentverletzer durchgesetzt werden kann. So wurden im Jahre 2009 38,29 % aller vom EPA erteilten

Patente in Osterreich validiert. Fiir die Biotech-Klassen liegen keine eigenen Aufzeichnungen vor.

Eine detaillierte Auflistung findet sich in nachstehender Abbildung:

 patente mit biotechnologischem Bezug laut OECD-Definition.

26

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version) 27 von 246
Dritter Bericht 2012

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

N
S

e%f
\-’%‘3
G%J
%,
\-"%6\
e%e
‘Dﬂb)
6’%0
e%&

Abbildung 1: Auflistung der fiir Osterreich erteilten européischen Patente mit biotechnologischem Bezug (laut OECD-

Definition)

Betrachtet man im Gegensatz dazu das Osterreichische Anmeldungs- und Erteilungsvolumen (siehe
Abb. 2) so ergibt sich klar, dass die Biotechnologie ein Forschungsgebiet von (berregionaler
Bedeutung ist.

= AT-Erteilungen
= AT-Anmeldungen

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Abbildung 2: Korrelation zwischen den in AT angemeldeten und den in AT erteilten Patenten

Anmeldungen auf diesem Gebiet werden daher in der Regel in englischer Sprache erstellt und wer-

den in dieser Form auch vom EPA akzeptiert. Eine Anmeldung beim Osterreichischen Patentamt wiir-
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de hingegen die umgehende Anfertigung einer deutschen Ubersetzung erfordern; diese ist bei einem
europdischen Patent erst nach Erteilung erforderlich. Weiters erfordert oft die Zusammenarbeit mit

internationalen Investoren oder Firmen zwingend die Einreichung der Prioritdtsanmeldungen beim

EPA oder beim US-Patentamt.
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Abbildung 3: Korrelation zwischen den flr AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse AO1H.

Die Klasse AO1H umfasst neue Pflanzen und Verfahren zu deren Gewinnung; letztere zielen sowohl

auf die Verdanderung des Genotypus wie auch des Phdnotypus ab.
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Abbildung 4: Korrelation zwischen den fiir AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse A61K.

WAT-AB1K

Abbildung 5: In AT erteilte Patente der Klasse A61K (VergroRerung von Abb. 4).

In der Klasse A61K werden Praparate fiir medizinische, zahnarztliche oder kosmetische Zwecke klassi-
fiziert. Im oben dargestellten Diagramm (Abb. 4 und 5) sind jedoch ausschlieflich Patente mit Bezug
zur Biotechnologie erfasst, ndmlich jene, die den Unterklassen A61K38/00 (Medizinische Praparate
enthaltend Peptide), A61K39/00 (Medizinische Préparate, die Antigene oder Antikorper enthalten)
und A61K48/00 (Medizinische Zubereitungen, die genetisches Material enthalten) zugeordnet wur-

den.
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Abbildung 6: Korrelation zwischen den fir AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse CO2F.

In der Klasse CO2F hat einzig die Unterklasse C02F3/34 — sie betrifft die biologische Behandlung

von Wasser bzw. Abwasser durch Mikroorganismen — Bezug zur Biotechnologie.

=EP-COTK
=AT-COTK

Abbildung 7: Korrelation zwischen den fir AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse CO7K.
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Abbildung 8: In AT erteilte Patente der Klasse CO7K (Vergrof3erung von Abb. 7).

Die Klasse CO7K umfasst Peptide sowie deren Herstellung. In den oben dargestellten Abbildungen
sind lediglich Patente erfasst, die in den Unterklassen C07K4/00 und C07K14/00 (aus Viren, Bakte-
rien, Pilzen, Algen, Pflanzen und Tieren stammende Peptide) sowie C07K16/00 (Immunglobuline),
CO7K17/00 (Tragergebundene oder immobilisierte Peptide) und C07K19/00 (Hybridpeptide) klassifi-

ziert wurden.
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wEP-C12N
HAT-C12N

Abbildung 9: Korrelation zwischen den firr AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse C12N.

mAT-C12N

Abbildung 10: In AT erteilte Patente der Klasse C12N (Vergrof3erung von Abb. 9).

Die Klasse C12N hat Mikroorganismen und Enzyme, aber auch genetische Verfahrenstechniken

zum Gegenstand.
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=EP-C12P
=AT-C12P

Abbildung 11: Korrelation zwischen den fiir AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse C12P.

WAT-C12P

Abbildung 12: In AT erteilte Patente der Klasse C12P (Vergroerung von Abb. 11).

Die Klasse C12P umfasst Garungsverfahren oder Verfahren unter Verwendung von Enzymen zur
gezielten Synthese von chemischen Verbindungen oder Zusammensetzungen sowie Verfahren zur

Trennung optischer Isomere aus einer racemischen Mischung.
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=EP-C12Q
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Abbildung 13: Korrelation zwischen den fiir AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse C12Q.
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Abbildung 14: In AT erteilte Patente der Klasse C12Q (Vergroerung von Abb. 12).
In C12Q klassifizierte Patente betreffen Mess- und Untersuchungsverfahren unter Einbeziehung

von Enzymen oder Mikroorganismen.
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=EP-C125
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Abbildung 15: Fir AT erteilte EPA Patente in der Klasse C12S.

Patente, die sich auf Verfahren zur Freisetzung, (Ab)Trennung oder Reinigung einer bereits beste-
henden Verbindung oder Zusammensetzung unter Verwendung von Enzymen oder Mikroorganismen
beziehen, sind der Klasse C12S zugeordnet. Besonderer Relevanz kommen hierbei zum einen den
Verfahren zur Behandlung von Erdél, Schieferdl oder Ol aus Olsand und zum anderen den Verfahren

zur Behandlung von tierischem oder pflanzlichem Material zu.

Die unten dargestellten Abbildungen 16 und 17 zeigen das Patentaufkommen in den Klassen
GO1N33/(53%*, 54*, 55*, 57*, 68, 74, 76, 78, 88, 92). Darunter sind Analyseverfahren fiir biologische
Stoffe unter Verwendung von Aminosaduren, Peptiden und Proteinen, Hormonen, Prostaglandinen

und Lipiden sowie unter Anwendung von Immunoassay zu subsumieren.
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= EP-GO1N
=AT-GO1N

Abbildung 16: Korrelation zwischen den fiir AT erteilten EPA Patenten und den in AT erteilten Patenten in der
Klasse GO1N.

mAT-GOTN

Abbildung 17: In AT erteilte Patente der Klasse GO1N (VergroRerung von Abb. 16).
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5.4.2 Beobachtungen/Konsequenzen der Umsetzung im Bereich, Wirtschaft, Forschung und
KMUs“

5.4.2.1 Einleitung
§ 166 Abs. 2 Z 4 PatG bestimmt die Beobachtung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konse-

guenzen, insbesondere auch auf kleinere und mittlere Unternehmen als eine der vorrangigen Aufga-
ben des Komitees. Um dieser Vorgabe nachzukommen, wurde schon in den beiden vorangegangenen
Berichten eine Umfrage unter denjenigen Akteuren durchgefiihrt, die fir die Beurteilung der prakti-
schen Konsequenzen der Umsetzung der Richtlinie am kompetentesten sind: Biotechnologie-
Unternehmen, universitdre und auReruniversitdre Forschungseinrichtungen und Forschungsforde-

rungsstellen.

Das Konzept der Befragung wurde auch im nunmehr vorliegenden dritten Bericht beibehalten und
wurde das WIFO damit beauftragt, eine empirische Studie zu den wirtschafts- und forschungspoliti-
schen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im dsterreichischen Patentgesetz durch-
zufuhren, deren Grundlage eine Befragung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf dem
Feld der Biotechnologie bildet. Anders als bei den vorangegangenen Berichten wurden somit sowohl
das Erhebungsdesign inklusive der Fragebogenerstellung als auch die Implementierung des Erhe-
bungsdesign nicht vom Biopatent Monitoring Komitee, sondern vom WIFO selbst durchgefiihrt. Auch
die Interpretation der Ergebnisse erfolgte durch das WIFO. Als Erhebungszeitraum fiir die Umfrage
wurde in Ubereinstimmung mit dem Berichtszeitraum des Komitees die Periode 2009-2011 festge-

legt.

Um die forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie
bewerten zu kénnen, waren in der Studie im Wesentlichen die folgenden drei Fragen aufzuwerfen

und zu beantworten:

1. In welchem Ausmal und zu welchen Zwecken verwenden Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen Patente oder andere Schutzmechanismen?

2. Inwiefern bieten Patente im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik einen Anreiz, in Forschung
und Entwicklung zu investieren? Welche Rolle kommt der Umsetzung der Biopatentrichtlinie dabei

zu?

3. Welche Wirkung haben Patente im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik auf die Forschung
und die weitere Verbreitung von Forschungsergebnissen und von Wissen in der Industrie sowie im

Bereich der wissenschaftlichen Forschung?
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Die zu befragenden Unternehmen wurden in erster Linie ausgehend vom bestehenden Adressenver-
zeichnis zur 6sterreichischen Biotechnologielandschaft erganzt durch Recherchen in der Herold Mar-
keting CD identifiziert. Fiir den Bereich der Forschungseinheiten kam der Internetrecherche eine
wesentliche Bedeutung zu. Vor der Feldphase wurde die vom WIFO erstellte Liste noch von den Mit-

gliedern des Komitees auf Vollstandigkeit liberprift.

Die Feldphase der Befragung wurde am 3.10.2011 mit dem Versenden von vom Vorsitzenden des
Komitees unterfertigten Avisos durch die Geschaftsstelle an die zu befragenden Unternehmen und
Forschungseinrichtungen gestartet. Die Avisos dienten einerseits der Information der zu befragenden

Einheiten, andererseits sollte damit der offizielle Charakter der Befragung unterstrichen werden.

5.4.2.2 Zahl der Aussendungen, Riicklauf

Insgesamt wurden 309 Fragebdgen ausgesandt, namlich an 104 Unternehmen und 205 Forschungs-
einrichtungen. Die Forschungsférderungsstellen wurden aus der schriftlichen Befragung herausge-
nommen, da aufgrund der geringen Fallzahl eine quantitative Auswertung nicht sinnvoll erschien.
Ilhre Standpunkte wurden seitens des WIFO im Rahmen der zur Vorbereitung der schriftlichen Befra-

gung durchgefiihrten Leitfadeninterviews erhoben und spater in die Studie eingearbeitet.

Das Komitee erzielte schon mit den Erhebungen fiir den ersten und zweiten Bericht an den National-
rat mit 29% bzw. 38% beachtliche Riicklaufquoten. Trotz der hoheren Komplexitdt und der deutlich
gestiegenen Liange des Fragebogens konnte in der aktuellen Erhebung der Ricklauf nochmals auf
46% gesteigert werden. Insgesamt haben 47 Unternehmen (davon 39 KMU) und 90 Forschungsein-

richtungen an der Befragung teilgenommen.

5.4.2.3 Ergebnisse

In den folgenden Punkten sind die wichtigsten Ergebnisse der WIFO Studie zusammengefasst:

5.4.2.3.1 Allgemeine Beschreibung der befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Die Biotechnologie Branche in Osterreich setzt sich aus vielen jungen Unternehmen und einigen

etablierten GroBunternehmen zusammen.

Hinsichtlich der Tatigkeitsbereiche der Unternehmen wurden folgende Schwerpunkte genannt, wo-

bei bei der entsprechenden Frage Mehrfachnennungen maoglich waren:
e 46,8 % Humanmedizin

e 16,9 % Tiermedizin
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e 13 % unterstiitzende Anwendungen

e 10,4 % Industrielle Verfahrenstechnik

e 6,5% Land- und Forstwirtschaft

e 3,9 % Bioinformatik

e 2,6 % Umwelttechnologie

Der GroRteil der Antworten entstammt somit dem Bereich der ,roten” Biotechnologie /also Biotech-

nologie im Bereich Medizin, Pharmazie.

In der Unternehmensstrategie spielt fir rund 76,5 % der befragten Unternehmen Biotechnologie
eine zentrale Rolle. Mit rund 73% sind die meisten Unternehmen in der Entwicklung von biotechno-
logischen Verfahren oder Produkten tatig, etwa 40% der befragten Unternehmen haben auch eigene
Produkte am Markt. Im Schnitt haben in der Periode 2009-2011 Kleinstunternehmen (weniger als 10
Mitarbeiter) ein Patent, mittlere Unternehmen (10-249 Mitarbeiter) vier Patente und GroRunter-

nehmen (mehr als 250 Mitarbeiter) neun Patente angemeldet.

Auch bei den Forschungseinrichtungen liegt der inhaltliche Schwerpunkt im Bereich der Humanmedi-
zin (43,9 % Anteil an allen Nennungen), gefolgt von Bioinformatik. Auch unterstiitzende Anwendun-
gen und Tiermedizin waren Forschungsbereiche, die haufig genannt wurden. Sowohl universitare als
auch auleruniversitare Forschungseinrichtungen sind in Forschungsprojekten involviert, die zu Pa-
tentanmeldungen fihren. Bei den befragten universitaren Forschungseinrichtungen wurde in der
Periode 2009-2011 durchschnittlich ein Patent je 10 wissenschaftlichen Publikationen in Fachjourna-
len angemeldet. Bei den befragten aulleruniversitdren Forschungseinrichtungen betrug das Verhalt-

nis 1:50.

5.4.2.3.2 Patentierung von biotechnologischen Erfindungen durch Unternehmen und
Forschungseinrichtungen

Die Antworten zeigen, dass Uber alle UnternehmensgrofRen hinweg die Mehrheit der befragten Un-
ternehmen (rund 65%) seit 2005 Patente angemeldet hat oder beabsichtigt dies zu tun. Da in der
Gruppe der Kleinstunternehmen viele Unternehmen Start-ups sind, fiir die ein Patent eine zentrale

Voraussetzung ist, Fordermittel oder Eigenkapital anzuwerben, ist in dieser GroRenklasse der Anteil
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mit rund 75% am hochsten. Bei Unternehmen, in deren Unternehmensstrategie der Biotechnologie
eine bedeutende Rolle zukommt, liegt der Anteil bei 76%, was die grundlegende Bedeutung von Pa-
tenten in dieser Branche nochmals unterstreicht. In der Periode 2009-2011 wurden von Kleinstun-
ternehmen (< 10 Beschéftigte) im Schnitt ein Patent, von mittleren Unternehmen (10- 249 Beschaf-
tigte) im Schnitt vier Patente und von groBen Unternehmen (>250 Beschéftigte) durchschnittlich
neun Patente angemeldet. Im Bereich der Forschungseinrichtungen gaben 54% an in Forschungsvor-
haben involviert gewesen zu sein, die zu einer Anmeldung oder Erteilung eines Biotechnologie-
Patentes geflihrt haben, wobei die Patentneigung bei Forschungseinrichtungen stark von bestehen-

den Kooperationen mit Unternehmen abhangt.

Hinsichtlich des Anmeldeverhaltens ldsst sich aus den Antworten eine starke Tendenz flr zwei An-
meldungsstrategien ablesen. Bei der von Unternehmen mittlerer GréRe bevorzugten Strategie erfolgt
der Erstantrag beim Europaischen Patentamt mit anschlieRender Nachanmeldung nach PCT mit spa-
terer Validierung auf nationaler Ebene. Bei der zweiten Strategie wird zunachst eine Erstanmeldung
auf der Grundlage des nationalen Verfahrens beim dsterreichischen Patentamt durchgefiihrt, gefolgt
von einer Nachanmeldung nach PCT. Diese Strategie wird vor allem von kleineren Unternehmen pra-
feriert. Auch bei den Forschungsinstituten und den Technologietransferstellen der Universitaten sind

die beiden eben beschriebenen Anmeldestrategien am haufigsten anzutreffen.

Aus dem beobachteten Anmeldeverhalten geht die hohe Bedeutung der internationalen Patentan-
meldung hervor. Die Unternehmen und Forschungseinrichtungen orientieren sich dabei in ihrem

Anmeldeverhalten an den fir ihre Produkte wichtigsten internationalen Markten.

5.4.2.3.3 Die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten fiir Industrie und Forschung im Life-Science
Bereich

Das Anmeldeverhalten deutet auf eine hohe Bedeutung von Patenten fiir die befragten Unterneh-
men hin. Sowohl bei Unternehmen als auch bei Forschungseinrichtungen wird dabei dem Schutz
eigener Erfindungen das hochste Gewicht beigemessen. Fir Unternehmen sind Patente jedoch auch

fiir die Anbahnung von Kooperationen sowie fiir die Finanzierung ihrer Aktivitdten wichtig.

Gerade kleinere Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern messen der Finanzierungskomponente
eine groRere Bedeutung bei, da fir junge Unternehmen in der Expansionsphase ein Patent iber die
Machbarkeit und Funktionsfahigkeit der geschiitzten Technologie den wichtigsten Vermogenswert
des Unternehmens darstellt und somit ein ausschlaggebender Faktor dafir ist, ob Starthelfer oder

individuelle Investoren in das Unternehmen eingebunden werden kdénnen.
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Bei den Forschungseinrichtungen stehen neben dem Schutz eigener Interessen das Bestreben, eige-
ne Erfindungen weiterzuentwickeln, und die Sicherung von Lizenzeinnahmen fiir Institut und Erfinder
im Vordergrund. Die Weiterentwicklung der Erfindungen wird oft in Kooperationen mit Unterneh-
men verwirklicht. So gaben rund 62% der befragten Forschungseinrichtungen an, in Forschungsko-

operationen mit Unternehmen tatig zu sein.

Kosten, die mit einer Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten einhergehen, wur-
den als haufigster Grund fir den Verzicht auf eine Patentierung einer Erfindung genannt. For-
schungseinrichtungen verzichten entsprechend ihrer institutionellen Ziele haufiger zugunsten von
Publikationen auf die Patentanmeldung. Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit der Anmeldung
und Nutzung von Patenten sind selten bis nie ein Kriterium fiir eine Abstandnahme von der Patent-

anmeldung.

5.4.2.3.4 Nutzung von Biotechnologie-Patenten

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die befragten Unternehmen ihr Patentportfolio aktiv zur
Gestaltung ihrer Wettbewerbssituation nutzen. Durch die Formulierung breiter Anspriiche sollen die
Moglichkeiten, ihre Patente zu umgehen, verhindert werden. Auch versuchen Unternehmen durch
die Gestaltung ihres Patentportfolios, den Eintritt von Mitbewerbern in fiir sie wichtige Markte zu

erschweren.

Zwei weitere wichtige Aspekte im Zusammenhang mit Patenten sind Recherchen zum Stand der
Technik und zur Austibungsfreiheit (freedom to operate, FTO). Recherchen zum Stand der Technik
werden im Vorfeld einer Patentanmeldung fast immer durchgefiihrt. Hinsichtlich der aufwendigeren
und kostspieligen FTO Recherchen lasst sich aus den Antworten zwar ein statistisch signifikanter Un-
terschied zwischen kleinen und GroRunternehmen ablesen, dennoch fithren auch kleine und mittlere
Unternehmen haufig diese Recherche durch. Kritik an der Biopatentrichtlinie bzw. deren nationalen
Umsetzung, die darauf abstellte, dass die Patentbreite zu ungenau definiert sei, und dadurch kleinere

Unternehmen benachteiligt seien, lasst sich durch die Ergebnisse der Umfrage nicht stiitzen.

Im Falle von Patentverletzungen gaben die befragten Unternehmen an, in erster Linie auBergerichtli-
che Einigungen und Lizenzierungen anzustreben. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ist
die Tendenz zu aulRergerichtlichen Losungen starker als bei GroBunternehmen. Die Ergebnisse zeigen
auch, dass bei kleinen und mittleren Unternehmen das Kooperationsinteresse deutlich héher ausge-

pragt ist, als bei groen Unternehmen.
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Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die hohe Bedeutung, die die befragten Unternehmen dem

Schutz ihres geistigen Eigentums zumessen.

5.4.2.3.5 Auswirkungen der Nutzung von Biotechnologie-Patenten auf die Patentierung und
Forschungstditigkeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Durch den raschen technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Biotechnologie und auch durch die
verstarkte strategische Nutzung von Patenten zum breiten Schutz der Erfindungen und Markte ist die
Anzahl der angemeldeten Patente und wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der Biotechnolo-
gie in der letzten Dekade stark angestiegen. Durch die rasche Entwicklung der Forschung und der
damit einhergehenden Anderung des Stands der Technik entstehen sowohl fiir Unternehmen als
auch fir Forschungseinrichtungen am ehesten bei Patentanmeldungen Probleme. Eher selten treten
Probleme bei der Patentierung durch Neuheitsverlust aufgrund wissenschaftlicher Publikationen auf.
Auch zeigt die Studie, dass die befragten Unternehmen von keinen maligeblichen Beeintrachtigun-
gen ihrer Patentaktivititen oder Sperrpatenten berichten, wahrend die Technologietransferstellen

der Universitaten signifikant haufiger vor Problemen mit Sperrpatenten stehen.

Unternehmen wie auch Forschungseinrichtungen priifen haufig, inwieweit eigene Forschungsvorha-
ben von geschiitzten Forschungswerkzeugen (research tools) abhdangen. Die Antworten zeigen, dass
selbst fir die Falle, in denen eine Abhangigkeit gegeben ist, es am ehesten zu Verzogerungen und
kaum zur Einstellung von Forschungsprojekten kommt. Die Resultate der Befragung deuten somit auf
keine maligebliche Beeintrachtigung von Forschungstatigkeiten durch patentgeschiitzte research

tools hin.

Im Bereich der Forschungseinrichtungen deuten die Befunde der Studie darauf hin, dass sich eigene
Patentanmeldungen nicht negativ auf die durchschnittliche wissenschaftliche Produktivitdt der wis-
senschaftlichen Mitarbeiter auswirken. Biotechnologische Patente entfalten jedoch als wichtiges
Mittel zur Steigerung des privaten Finanzierungsanteils an der akademischen Forschung indirekt eine

positive Wirkung auf die wissenschaftliche Forschung.

5.4.2.3.6 Einschéiitzung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich durch die befragten
Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass ein hoher Anteil der Befragten angab, nicht beurteilen zu kénnen,
ob sich die Umsetzung der Richtlinie positiv oder negativ ausgewirkt habe. Von jenen Unternehmen
und Forschungseinrichtungen, die eine Abschatzung lber die Auswirkungen der Umsetzung im &ster-

reichischen Patentgesetz abgegeben haben, wurde die Umsetzung weitgehend positiv eingeschatzt.
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Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Stellen in ihrer Einschatzung Ubereinstimmen, dass die
Umsetzung der Richtlinie einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer EU-weit einheitlichen Regelung
zum Schutz biotechnologischer Erfindungen geschaffen hat. In Summe weder positiv noch negativ
beurteilen die Befragten Auswirkung der Umsetzung der Richtlinie auf die Rentabilitdt von F&E, auf
die Starkung des Standortes sowie hinsichtlich der Einschatzung, inwieweit das Ziel, eine Klarstellung

bei der Patentierbarkeit von Gensequenzen herbeizufiihren, erreicht wurde.

5.4.3 Die WIFO-Studie im Uberblick
Das Ergebnis der Arbeit des WIFO ist im Volltext dem Bericht angeschlossen. Gleichzeitig hat das

WIFO ein executive summary verfasst, welches den folgenden Wortlaut hat:

Das Biopatent Monitoring Komitee (BMK) hat das Osterreichische Institut fiir Wirtschaftsforschung
(WIFQO) beauftragt, eine empirische Studie zu den wirtschafts- und forschungspolitischen Implikatio-
nen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie (RL 98/44/EG) im Osterreichischen Patentgesetz insbeson-

dere fiir kleine und mittlere Unternehmen durchzufiihren.

Die Datengrundlage der vorliegenden Studie bildet eine Befragung von Unternehmen und For-
schungseinrichtungen auf dem Feld der Biotechnologie, die zwischen September und Dezember 2011
durchgefiihrt wurde. In der Befragung wurde die Nutzung von Biotechnologie-Patenten im Zeitraum
2009-2011 dokumentiert. Im Zuge der Entwicklung der Fragebégen wurden auch ausfiihrliche Leitfa-
dengespréche mit Experten aus Forschungseinrichtungen, Férderagenturen und Unternehmen ge-
flihrt. Die so gewonnene Information ist in weiterer Folge in den Entwurf der Fragebégen und in die

Interpretation der Ergebnisse eingeflossen.

Die Erhebung belegt, dass sich die Life Science Branche in Osterreich aus sehr vielen jungen Unter-
nehmen und einigen etablierten GrofSunternehmen zusammensetzt. Die meisten der befragten Un-
ternehmen sind im Bereich der Humanmedizin tétig. Insgesamt sind die Forschungsausgaben je Be-
schdftigtem in dieser Branche sehr hoch. Im Bereich der Forschungseinrichtungen hat sich in den ver-
gangenen zwanzig Jahren eine umfangreiche wissenschaftliche Tétigkeit entfaltet. In vielen Bereichen

gehdéren die Forschungsgruppen zur internationalen Spitze im ihrem Forschungsgebiet.

Auch bei den Forschungseinrichtungen liegt der inhaltliche Schwerpunkt der Forschungstdtigkeiten im

Bereich der Humanmedizin.

Rund 65% der befragten Unternehmen haben seit 2005 Erfindungen zum Patent angemeldet oder
beabsichtigen, dies in absehbarer Zukunft zu tun. Bei den Unternehmen, fiir die Biotechnologie eine
zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie spielt, steigt der Anteil auf iiber 76%. Von den befragten
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Forschungseinrichtungen haben rund 54% angegeben, in Forschungsvorhaben involviert gewesen zu
sein, die zu einer Anmeldung oder Erteilung eines Biotechnologie-Patentes gefiihrt haben oder in ab-

sehbarer Zeit wahrscheinlich zu einer Patentanmeldung fiihren werden.

Fiir die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist der Schutz eigener Erfindungen vor
Nachahmung die grundlegende Funktion von Patenten. Fiir Unternehmen sind Patente auch zur Si-
cherung der Finanzierung ihrer Aktivitdten durch 6ffentliche Férderungen und Wagniskapitals sowie
zur Anbahnung von Kooperationen wichtig. Sie werden auch in Kooperationsverhandlungen strate-
gisch genutzt. Bei den Forschungseinrichtungen stehen nach dem Schutz eigener Erfindungen auch
Lizenzeinnahmen fiir Institut und Erfinder sowie das Interesse, eine Erfindung mit einem industriellen
Partner weiterzuentwickeln, im Vordergrund. Kosten, die mit der Anmeldung, Erteilung und Aufrecht-
erhaltung von Patenten einhergehen, sind die hdufigsten Griinde, auf die Patentierung einer Erfin-

dung zu verzichten. Fiir Unternehmen spielt zudem noch Geheimhaltung eine wichtige Rolle.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass nur ein relativ geringer Anteil der in Osterreich tétigen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen Erstanmeldungen zur Patentierung biotechnologischer
Erfindungen in Osterreich vornimmt. In ihren Patentanmeldestrategien richten sie sich an wichtigen
internationalen Mdrkten aus. Dies unterstreicht, dass die gréfste Bedeutung der Umsetzung der Bio-
patentrichtlinie im Osterreichischen Patentgesetz in lhrem Beitrag zur Schaffung eines einheitlichen

Marktes fiir biotechnologische Erfindungen in der EU liegt.

In der Befragung wurde erhoben, wie Biotechnologie-Patente durch dsterreichische Unternehmen und
Forschungseinrichtungen genutzt werden und wie sich Biotechnologie-Patente auf deren Forschungs-
und Patentierungsaktivitidten auswirken. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass in der Biotechnologie Er-
findungen stark aufeinander aufbauen. In diesem Zusammenhang geht die wirtschaftswissenschaftli-
che Forschung davon aus, dass ein zu umfassender Schutz geistigen Eigentums zu einem Anstieg der
Transaktionskosten, aber auch zu bedeutenden Einschrénkungen in der Verbreitung und Anwendung
von neuen Erkenntnissen und bestehendem Wissen fiihren kann. Die Ergebnisse der vorliegenden
Studie zeigen, dass derartige Sorgen fiir die Gsterreichische Biotech-Wirtschaft und —Forschung nicht

begriindet sind.

Die Anzahl der angemeldeten Patente und wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der Biotech-
nologie sind in der vergangenen Dekade stark angestiegen. Diese Zunahme ist einerseits dem rasan-
ten technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Biotechnologie geschuldet, andererseits zeigen die
Unternehmen auch den Wunsch, ihre Erfindungen so weitreichend wie méglich vor Nachahmung zu
schiitzen, wodurch Patente auch zunehmend strategisch genutzt werden. In diesem Umfeld ist es fiir
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Unternehmen fallweise schwierig festzustellen, ob ein neues Erzeugnis oder Verfahren entwickelt oder
auf den Markt gebracht werden kann, ohne existierende Patente zu verletzen. In der Regel ist es den
befragten Unternehmen aber méglich, derartige Probleme durch detaillierte Analysen des technologi-
schen Umfeldes im Vorfeld von Forschungsprozessen auszurdumen. Ist dies nicht der Fall, so werden
Patentstreitigkeiten bevorzugt aufSergerichtlich geregelt und Probleme, die sich ergeben, wenn ein
jlingeres Patent wesentliche Erfindungsmerkmale eines dlteren Patents aufweist (Abhéngigkeit), zu-
meist durch wechselseitige Lizenzierung geldst. Dementsprechend zeigt die Studie, dass die befragten
Unternehmen von keinen mafigeblichen Beeintriichtigungen ihrer Forschungs- und Entwicklungstd-

tigkeit, aber auch ihrer Patentierungsaktivitéiten durch Abhéngigkeiten oder Sperrpatente berichten.

Die Ergebnisse der Befragung deuten auch auf keine mafigeblichen Beeintrichtigungen von For-
schungstdtigkeiten durch geschiitzte Forschungswerkzeuge im Besonderen hin. Unternehmen wie
Forschungseinrichtungen priifen hdufig, ob eigene Forschungsvorhaben von geschiitzten For-
schungswerkzeugen abhdngen. In den seltenen Fdillen, in denen dies zutrifft, sind am ehesten Verzé-
gerungen bei der Durchfiihrung von Forschungsprojekten die Folge. Zur Einstellung von Forschungs-
projekten aufgrund geschlitzter Forschungswerkzeuge kommt es hingegen kaum. Fallweise versuchen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Abhéngigkeiten bei Forschungswerkzeugen durch die

Entwicklung eigener Verfahren oder Technologien zu umgehen.

Im Bereich der Forschungseinrichtungen deuten die Befunde der Studie darauf hin, dass sich eigene
Patentanmeldungen nicht negativ auf die wissenschaftliche Produktivitit der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter einer Forschungseinrichtung auswirken. Vielmehr zeigen sie, dass wissenschaftlich produkti-
vere Forschungseinrichtungen auch mehr Patente anmelden. Patente von Forschungseinrichtungen
sind zudem hdufig auch die Folge von Forschungskooperationen mit Unternehmen. Da diese zumeist
auch einen grofsen Finanzierungsbeitrag leisten, bieten Patente hier die Méglichkeiten, die Ergebnisse
dieser Investitionen besser zu schiitzen und wirken sich positiv auf die Neigung der Unternehmen aus,
Forschungskooperationen einzugehen. Damit sind Biotechnologie Patente ein wichtiges Instrument,
den privaten Anteil an der Finanzierung akademischer Forschung im Bereich der Biotechnologie zu

erhéhen und entfalten so eine positive indirekte Wirkung auf die wissenschaftliche Forschung.

Die Ergebnisse der Befragung und der Leitfadengespréiche zeigen, dass sich durch die Umsetzung der
Biopatentrichtlinie die Rechtssicherheit fiir Biotechnologie-Patente insgesamt erhéht hat und Anreize
zur Investition in biotechnologische Forschung sichergestellt werden konnten. Dementsprechend
stimmen die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen weitgehend in ihrer Einschédtzung

liberein, dass die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Patentgesetz einen wichtigen Beitrag zur
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Schaffung einer EU-weit einheitlichen Regelung zum Schutz fiir biotechnologische Erfindungen geleis-
tet hat. In Summe weder positiv noch negativ beurteilen die Befragten Auswirkung der Umsetzung
der Richtlinie auf die Rentabilitit von F&E und auf die Stérkung des Standortes. Ahnlich ist auch ihre
Einschdtzung inwieweit das Ziel, eine Klarstellung bei der Patentierbarkeit von Gensequenzen herbei-
zufiihren, erreicht wurde. Ein bemerkenswerter Sachverhalt ist, dass ein sehr hoher Anteil der Befrag-
ten die Auswirkungen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich nicht beurteilen konnte.
Abhdingig von der konkreten, auf die expliziten Ziele der Biopatent Richtlinie gemiinzten Fragen gaben
34-55% der Unternehmen und 52-64% der Forschungseinrichtungen an, nicht beurteilen zu kénnen,

ob sich die Umsetzung der Biopatent Richtlinie positiv oder negativ ausgewirkt habe.

Die vorliegende Studie liefert auch einige Anhaltspunkte zur Bewertung der wirtschaftspolitischen
Implikationen der Biopatentrichtlinie fiir kleine und mittlere Betriebe. Aus Leitfadengespréchen und
der Befragung geht hervor, dass kleinere Unternehmen vor allem beim Verfassen von Patentanmel-
dungen gegenliber grofsen Unternehmen benachteiligt sind. Relevanter diirften jedoch die Gréfsen-
vorteile im Falle der Durchsetzung von Patentrechten sein. Dieser Aspekt wurde in der vorliegenden
Studie aber aufgrund der insgesamt schon sehr breiten Themenabdeckung nicht nédher behandelt.

Ihm sollte jedoch in Zukunft Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Zuletzt geht aus der Befragung und den Leitfadengesprdchen hervor, dass in unterschiedlichen Berei-
chen des Patentwesens Verbesserungen angebracht wdren. So waren einige Gesprdchspartner und
Befragte der Ansicht, dass die Rechtsprechung bei Patentstreitigkeiten EU-weit vereinheitlicht werden

sollte, wihrend andere die lange Dauer von Streitverfahren bemdéngelt haben.

6 RECHTSPANORAMA
Das folgende Rechtspanorama soll die im vorliegenden Bericht beschriebenen Auswirkungen der
Umsetzung der Richtlinie in Osterreich durch die Beobachtung der wichtigsten Vorgénge im europii-

schen Bereich, die fiir die Richtlinie relevant sind, erganzen.

Obgleich diese Beobachtungen zwar den unmittelbaren Auftrag des Monitoring Komitees tiberschrei-
ten, soll damit eine nitzliche, zusatzliche Information zur Positionierung der dsterreichischen Ergeb-

nisse im europaischen Kontext geboten werden.

6.1 Die Roche-Bolar-Regelung
Die so genannte "Roche-Bolar-Regelung" ermoglicht Arzneimittelherstellern, bereits wahrend der

Patentlaufzeit eines Medikaments Studien und Versuche durchzufiihren, um ein Generikum bis zur
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Zulassungsreife zu entwickeln. Diese Regelung wurde in der EU auf Basis einer Anderung der Richtli-
nie 2001/83/EG (Gemeinschaftskodex fiir Humanarzneimittel) eingeflihrt (Richtlinie 2004/27/EG vom
31. Marz 2004) und in Osterreich mit der Patentgesetznovelle 2005 (BGBI. | Nr. 130/2005) in § 22 (1)
PatG eingefuihrt (,,Die Wirkung des Patentes erstreckt sich nicht auf Studien und Versuche sowie die
sich daraus ergebenden praktischen Anforderungen, soweit sie flir die Erlangung einer arzneimittel-

rechtlichen Genehmigung, Zulassung oder Registrierung fiir das Inverkehrbringen erforderlich sind).

Die EU-Richtlinie hatte es den Mitgliedsstaaten offen gelassen, ob diese Regelung nur fir Generika

|II

und sog. ,Aquivalente Biotechnologische Arzneimittel“ oder ,Biodhnliche Produkte” (engl. ,,Biosimi-
lars“) anwendbar sein soll oder ob sie auch fiir neue Pharmazeutika (engl. , Originals“) gelten soll.
Osterreich hat sich dabei - wie z.B. Deutschland oder Frankreich - fiir die breite, also forschungs-
freundliche Auslegung entschieden und die Ausnahmeregelung auch auf Original-Medikamente aus-
gedehnt. Andere Lander wie das Vereinigte Konigreich oder die Niederlande haben demgegeniiber

nur die in der EU-Richtlinie vorgeschriebene Minimalversion umgesetzt.

6.2 Europdischer Gerichtshof
Dem Europaischen Gerichtshof (EuGH) obliegt nach Art. 267 des Vertrags tUber die Arbeitsweise der

EU (AEUV) u.a. die Entscheidung Uber die Auslegung dieses Vertrags, um insoweit eine EU-weit ein-

heitliche Auslegung des Vertrags sicherzustellen.

Jedes Gericht eines Mitgliedstaats kann, wenn ihm (im Laufe eines Verfahrens) eine Frage Uber die
Auslegung des AEUV gestellt wird und das Gericht eine Entscheidung darliber zum Erlass seines Ur-
teils fiir erforderlich halt, diese Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegen. Gerichte der Mitglied-
staaten, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts

angefochten werden kénnen, sind diesfalls zur Anrufung des EuGH sogar verpflichtet.

6.2.1 EuGH Entscheidung zum Vorabentscheidungsersuchen der Rechtsbank ‘s-Gravenhage
(Niederlande) (EuGH C-428/08 vom 6. Juli 2010 — Monsanto Technology LLC gg. Cefetra BV
(,Sojamehl“))

Die Rechtsbank®™ ‘s-Gravenhage reichte beim EuGH am 24. September 2008 ein Vorabentschei-
dungsersuchen betreffend die Rechtssache C-428/08 ein. Die dem Verfahren zugrundeliegende Pa-

tentanmeldung EP 546090 B2 betrifft Glyphosphattolerante 5-Enolpyruvyl-3-phosphoshikimat Syn-

15

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=& docid=804918&pagelndex=0&doclang=DE&mode=doc&dir=&occ=first&part=1
&cid=481138

' Es handelt sich hierbei um ein erstinstanzliches Gericht der Niederlande.
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thasen (EPSPS). Glyphosphat ist ein Herbizid, das beim Anbau von Soja in groBem Umfang Verwen-
dung findet; die EPSPS Enzyme kommen hingegen in Pflanzen, u.a. Soja vor und sind dort fiir die Bil-
dung aromatischer Aminosauren notwendig, welche wiederum essentiell fiir das Pflanzenwachstum
sind. Man unterscheidet zwei Typen von EPSPS Enzymen, die Klasse-I-EPSPS-Enzyme und die Klasse-
II-EPSPS-Enyzme, wobei nur letztere eine Toleranz gegeniliber dem Herbizid Glyphosphat aufweisen.
Der Anspruch 6 der EP-B2 schiitzt zwei spezifische DNA-Sequenzen, die fiir die Klasse-lI-EPSPS-
Enzyme kodieren. Als Klager trat die Firma Monsanto Technology LLC auf; die Beklagten waren zum
einen die Firmen Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, der Staat Argentinien so-
wie Miguel Santiago Campos in der Eigenschaft als Staatssekretar fur Landwirtschaft, Viehzucht, Fi-
scherei und Erndhrung und zum anderen die Firmen Vopak Agencies Rotterdam BV und Alfred C.

Toepfer International GmbH.

Die Vorlagefragen waren die folgenden:

1. Ist Art. 9 der Richtlinie 98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli
1998 (iber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABI. L 213, S. 13) so aufzu-
fassen, dass eine Berufung auf den in diesem Artikel vorgesehenen Schutz auch in einer Situ-
ation wie im vorliegenden Verfahren moglich ist, bei der das Erzeugnis (die DNA-Sequenz)
Teil eines in die Europaische Union eingefiihrten Materials (Sojamehl) ist und seine Funktion
zum Zeitpunkt der geltend gemachten Verletzung nicht erfillt, jedoch (in der Sojapflanze) er-
fillt hat oder moglicherweise, nachdem das Material isoliert und in die Zelle eines Organis-

mus eingebracht worden ist, seine Funktion erneut erfiillen kann?

2. Ausgehend vom Vorhandensein der im Patentanspruch 6 des Patents mit der Nr. EP O 546
090 beschriebenen DNA-Sequenz in dem von Cefetra und ACTI in die Gemeinschaft einge-
flihrten Sojamehl und ausgehend davon, dass die DNA im Sinne von Art. 9 der Richtlinie
98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber den rechtlichen
Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABI. L 213, S. 13) in Sojamehl Eingang gefunden hat
und dass sie darin ihre Funktion nicht erfillt: Verbietet in diesem Fall der durch diese Richtli-
nie vorgeschriebene Schutz eines Patents fiir biologisches Material, insbesondere Art. 9, dass
das nationale Patentrecht (daneben) dem Erzeugnis (der DNA) als solchem absoluten Schutz
gewadhrt, ungeachtet dessen, ob diese DNA ihre Funktion erfillt, und ist der Schutz des Art. 9
der Richtlinie in dem in diesem Artikel geregelten Fall, dass das Erzeugnis aus genetischer In-
formation besteht oder sie enthélt und Eingang in Material gefunden hat, in dem die geneti-

sche Information dann enthalten ist, somit erschépfend zu betrachten?
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3. st es fiir die Beantwortung der vorhergehenden Frage von Bedeutung, dass das Patent Nr.
EP 0 546 090 beantragt und erteilt worden ist (am 19. Juni 1996), bevor die Richtlinie
98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber den rechtlichen
Schutz biotechnologischer Erfindungen (ABI. L 213, S. 13) erlassen wurde und dass ein sol-
cher absoluter Erzeugnisschutz nach dem nationalen Patentrecht verliehen worden ist, bevor

diese Richtlinie erlassen worden ist?

4. Kann der Gerichtshof bei der Beantwortung der vorstehenden Fragen das TRIPS-

Ubereinkommen einbeziehen, insbesondere die Art. 27 und 30?

Der EuGH stellte in seiner Entscheidung vom 6. Juli 2010 fest, dass Art. 9 der Richtlinie den dort vor-
gesehenen Schutz davon abhangig macht, dass die genetische Information, die in dem patentierten
Erzeugnis enthalten ist oder dieses darstellt, ihre Funktion in dem ,Material, ... in dem” diese Infor-

mation enthalten ist, ,erflllt“, wobei besonders auf die Prasens-Form hingewiesen wird.

Nach Art. 9 der Richtlinie sei der dort vorgesehene Schutz ausgeschlossen, wenn die genetische In-
formation aufgehort habe, die Funktion zu erfiillen, die sie in dem urspriinglichen Material erfllte,

aus dem das streitige Material hervorgegangen ist.

Das Gegenargument, wonach ein Stoffschutz immer absolut sein miisse, erkannte der EuGH nicht an.
Eine Auslegung, wonach eine patentierte DNA-Sequenz als solche nach der Richtlinie absoluten
Schutz genielRen kénnte, unabhangig davon, ob die Sequenz die Funktion, die sie innehat, erfillt oder
nicht, nédhme Art. 9 die praktische Wirksamkeit. Wenn eine DNA-Sequenz wie die im Ausgangsverfah-
ren in Rede stehende ihre Funktion nicht erfiillen kdnne, wenn sie in ein totes Material wie Sojamehl
eingebracht worden sei, genieRe sie daher keinen patentrechtlichen Schutz mehr, da weder Art. 9
der Richtlinie noch irgendeine ihrer lbrigen Bestimmungen einer patentierten DNA-Sequenz, die die

Funktion, die sie innehat, nicht erfiillen kann, Schutz gewahrt.

Im Hinblick auf ihre Rechtswirkung analysiert der EuGH, dass die Harmonisierung durch Art. 9 der
Richtlinie als abschliefend anzusehen sei. Die Mitgliedstaaten miissten ihr nationales Patentrecht
erforderlichenfalls anpassen, um den Bestimmungen dieser Richtlinie Rechnung zu tragen, d. h. ins-
besondere denjenigen Bestimmungen, die eine abschlieBende Harmonisierung vornehmen. Da die
Richtlinie einer patentierten DNA-Sequenz, die ihre Funktion nicht erfiillen kann, keinen Schutz biete,
verwehre es die ausgelegte Bestimmung daher einem nationalen Gesetzgeber, einer patentierten
DNA-Sequenz als solcher, unabhangig davon, ob sie die Funktion, die sie in dem sie enthaltenden

Material innehat, erfiillt oder nicht, einen absoluten Schutz zu gewdhren. Daher stehe Art. 9 der
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Richtlinie einer nationalen Regelung entgegen, die einen absoluten Schutz des patentierten Erzeug-
nisses (eben einer DNA-Sequenz) als solchen vorsieht, unabhangig davon, ob es die Funktion, die es
in dem Material innehat, in dem es enthalten ist, erfiille oder nicht. Da die Richtlinie ohne Uber-
gangsbestimmungen in Kraft getreten sei, konne sich Monsanto auch nicht auf einen bei Erteilung
des Patents moglicherweise (noch) gegebenen absoluten Produktschutz berufen. Dies stehe auch
nicht im Widerspruch zu Art. 27 und 30 TRIPs, insbesondere da Art. 30 (,,Ausnahmen von den Rech-
ten”) dahin verstanden werden kénne, dass er nicht nur Ausnahmen von den Rechten, sondern auch
von deren Beschrankungen umfasse. Eine Auslegung von Art. 9 der Richtlinie, wonach der Schutz auf
Sachverhalte beschrankt ist, in denen das patentierte Erzeugnis seine Funktion erfillt, stehe nicht
unangemessen im Widerspruch zur normalen Verwertung des Patents. Auch beeintrachtige diese
Auslegung nicht unangemessen die berechtigten Interessen des Inhabers des Patents auch unter

Berlicksichtigung der berechtigten Interessen Dritter.

Mit dieser Entscheidung definiert der EUGH den Bereich des Produktschutzes fiir Erfindungen, die ein
DNA-Molekiil betreffen, neu und weicht von der — fiir andere Stoffe gegebenen — absoluten Wirkung
ab. GemaR der vorliegenden Entscheidung war daher der Schutz auf ein DNA-Molekil mit Umsetzung
der Richtlinie unmittelbar eingeschrankt auf den funktionierenden Zustand der DNA. Dies scheint
eine zwar in genau diesem Einzelfall der Vorlage noch nachvollziehbare Ansicht zu sein, sie hat je-
doch grofle Auswirkungen auf die zukiinftige Interpretation von Patentanspriichen, die DNA-
Molekiile betreffen. Jedenfalls wirft die vorliegende Entscheidung in der Praxis eine Vielzahl von Fra-

gen auf.

In der Tat hat damit der EuGH ein Sonderrecht fiir DNA-Sequenzen erzeugt. Der EuGH stellt darauf
ab, dass die DNA-Sequenz nur dann unter Schutz stehe, ,wenn sie die Funktion erfille, fir die sie
patentiert sei”. Daher ist anzunehmen, dass die Funktion zum Verletzungszeitpunkt gegeben sein
muss. Jedoch auch in einem keimfahigen Saatgut ist tblicherweise die Funktion einer in der erwach-
senen Pflanze Wirkung zeigenden erfinderischen Eigenschaft (wie zB die einer Herbizid-Toleranz)
nicht ,angeschaltet”. In der Praxis scheinen sich daher durch diese Entscheidung viele neue Fragen zu
ergeben, insbesondere auch hinsichtlich zukiinftiger Formulierungen der Patentanspriiche fir DNA-
Sequenzen (§ 22 PatG bzw. Art. 69 EPU verlangt, dass der Schutzbereich durch die Patentanspriiche

bestimmt wird).
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6.2.2 EuGH Entscheidung zum Vorabentscheidungsersuchen’’ des Bundesgerichtshof
(Deutschland) (EuGH C-34/10 vom 18. Oktober 2011 — Oliver Briistle gg. Greenpeace e.V.
(,Stammzellen”))

Oliver Briistle ist Inhaber eines am 19. Dezember 1997 angemeldeten deutschen Patents, das isolier-
te und gereinigte neurale Vorlauferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stamm-
zellen und ihre Verwendung zur Therapie von neuralen Defekten betrifft. Auf Klage von Greenpeace
e.V. hat das deutsche Bundespatentgericht das Streitpatent fiir nichtig erklart, soweit es Vorlaufer-
zellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, und die Verfahren zu
ihrer Herstellung umfasst. Der Beklagte hat gegen das Urteil beim deutschen Bundesgerichtshof

(BGH) Berufung eingelegt.

Fiir den BGH hing die Entscheidung lber die Berufung von der Frage ab, ob die technische Lehre des
Streitpatents, soweit sie aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnene Vorlauferzellen
betrifft, von der Patentierung ausgeschlossen ist, was davon abhadnge, wie Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der
Biopatent-Richtlinie auszulegen sei. In Anbetracht dessen wollte der BGH wissen, ob die als Aus-
gangsmaterial fir die patentierten Verfahren eingesetzten menschlichen embryonalen Stammzellen
als ,,Embryonen” im Sinne des Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der Richtlinie anzusehen sind und ob die Orga-
nismen, aus denen diese menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden kénnen,
»menschliche Embryonen” im Sinne dieses Artikels darstellen. Hierzu merkt der BGH an, dass es sich
nicht bei allen menschlichen embryonalen Stammzellen, die als Ausgangsmaterial fiir die patentier-
ten Verfahren eingesetzt wiirden, um totipotente Zellen handle, sondern einige lediglich pluripoten-

te, aus Embryonen im Entwicklungsstadium der Blastozyste gewonnene Zellen seien.

Es stellt sich zudem die Frage nach der Einordnung der Blastozysten, aus denen ebenfalls menschli-

che embryonale Stammzellen gewonnen werden kénnen, im Hinblick auf den Begriff des Embryos.
Der BGH hat daher dem EuGH folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Was ist unter dem Begriff ,menschliche Embryonen” in Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der Richtlinie

98/44 zu verstehen?

a) Sind alle Entwicklungsstadien menschlichen Lebens von der Befruchtung der Eizelle an umfasst,
oder missen zusatzliche Voraussetzungen wie z. B. das Erreichen eines bestimmten Entwicklungssta-

diums erfillt sein?

17

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111402&pagelndex=0&doclang=de&mode=doc&dir=&occ=first&part=
1&cid=481373

51

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



52 von 246

111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

Biopatent Monitoring Komitee

b) Sind auch folgende Organismen umfasst:

(1) unbefruchtete menschliche Eizellen, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen

Zelle transplantiert worden ist;

(2)  unbefruchtete menschliche Eizellen, die im Wege der Parthenogenese zur Teilung und Weiter-

entwicklung angeregt worden sind?

c) Sind auch Stammzellen umfasst, die aus menschlichen Embryonen im Blastozystenstadium ge-

wonnen worden sind?

2. Was ist unter dem Begriff ,Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder
kommerziellen Zwecken” zu verstehen? Fallt hierunter jede gewerbliche Verwertung im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie, insbesondere auch eine Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen

Forschung?

3.  Ist eine technische Lehre auch dann gemal Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der Richtlinie von der Paten-
tierung ausgeschlossen, wenn die Verwendung menschlicher Embryonen nicht zu der mit dem Patent
beanspruchten technischen Lehre gehort, aber notwendige Voraussetzung fir die Anwendung dieser

Lehre ist,

a) weil das Patent ein Erzeugnis betrifft, dessen Herstellung die vorhergehende Zerstorung

menschlicher Embryonen erfordert,

b)  oder weil das Patent ein Verfahren betrifft, fir das als Ausgangsmaterial ein solches Erzeugnis

benotigt wird?

Der EuGH kam in seinem Urteil vom 18. Oktober 2011 zu folgenden Antworten auf die vorgelegten

Fragen:

1.  Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom

6. Juli 1998 uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist wie folgt auszulegen:

- Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete menschliche
Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle transplantiert worden ist, und
jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwick-

lung angeregt worden ist, ist ein ,,menschlicher Embryo“.
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- Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob eine
Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste gewonnen wird, einen

»,menschlichen Embryo” im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 darstellt.

2. Der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44, der die
Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken betrifft, bezieht
sich auch auf die Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung, und nur die Verwen-
dung zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, die auf den menschlichen Embryo zu dessen

Nutzen anwendbar ist, kann Gegenstand eines Patents sein.

3. Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Richtlinie 98/44 von der Patentierung ausge-
schlossen, wenn die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, die vorhergehende Zer-
storung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als Ausgangsmaterial erfordert, in wel-
chem Stadium auch immer die Zerstérung oder die betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in
der Beschreibung der beanspruchten technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen

nicht erwahnt wird.

Der EuGH ist also in seinem Urteil zu einer breiten Interpretation dieser Ausnahmebestimmung ge-
maRk Art. 6 Abs. 2 Buchst. c der Biopatent-Richtlinie ggkommen und hat Gberdies die Entscheidung G
2/06 der GroRen Beschwerdekammer des EPA vom 25. November 2008 (s. nachfolgend unter 6.3)
bestatigt. Es ist zu erwarten, dass diese Entscheidung zu einer Einschrankung der bisherigen Praxis in
der EU hinsichtlich des Patentschutzes fiir menschliche Stammzellen fiihrt; immerhin dirfen auch
bereits existierende humane Stammzelllinien nicht Grundlage solcher Erfindungen sein, wenn diese —

historisch — urspriinglich aus einem Embryo entstanden sind.

6.3  Europdisches Patentamt

6.3.1 Rechtsprechung der Grofien Beschwerdekammer

Die GroRe Beschwerdekammer des Europaischen Patentamtes (EPA) ist der héchste Spruchkorper im
Rahmen der Europdischen Patentorganisation. Die GroRe Beschwerdekammer sichert die einheitli-
che Rechtsanwendung des Europiischen Patentiibereinkommens (EPU) und klirt Rechtsfragen von
grundsatzlicher Bedeutung fiir das EPU. Hierbei ist die GroRe Beschwerdekammer keine weitere In-
stanz (mit Ausnahme von Verfahren, die zur Behebung schwerwiegender Verfahrensméangel bei den
Verfahren vor den anderen Beschwerdekammern des EPA eroffnet worden sind), sondern sie ent-
scheidet im Rahmen eines Vorlageverfahrens Gber Rechtsfragen. Diese Vorlagen kbnnen entweder

von der Prasidentin des EPA oder von einer anderen Beschwerdekammer des EPA vorgelegt werden.
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So kann die GroBe Beschwerdekammer durch richterliche Rechtsfortbildung fiir eine einheitliche
Auslegung des EPU sorgen. Die Entscheidungen der GroRen Beschwerdekammer haben zwar keine
unmittelbar bindende Wirkung fir nationale europaische Gerichte und Patentamter, da die Patent-
gesetze aller EPU-Mitgliedsstaaten auf Basis des EPU harmonisiert sind, folgen nationale européische
Gerichte und Patentamter aber in der Regel den Vorgaben und Auslegungen der GrolRen Beschwer-
dekammer. Somit ist die GrolRe Beschwerdekammer der in der Praxis wahrscheinlich einflussreichste

patentrechtliche Spruchkorper in Europa.

Im Beobachtungszeitraum 2009 bis 2012 konnten vier Entscheidungen als relevant fir die Zwecke
des Biopatent Monitoring Komitees identifiziert werden. Diese waren als Vorlage bereits im Zweiten
Bericht 2009 erwahnt und wurden nunmehr auch im Beobachtungszeitraum entschieden. Im Hinblick
auf die unter Punkt 6.2.2. oben angefiihrte EuGH-Entscheidung wird hier der Vollstandigkeit halber
auch nochmals auf die bereits im Zweiten Bericht 2009 angefiihrte Entscheidung G 2/06 der GroRen

Beschwerdekammer des EPA vom 25. November 2008 verwiesen werden.

6.3.1.1 G 2/06 (,,Stammzellen”)

Die Vorlageentscheidung

Die Patentanmeldung, die diesem Verfahren zugrunde lag, die sog. ,WARF/Thomson Stammzellen-
Anmeldung” (EP 96 903 521.1), wurde zunéachst durch die Prifungsabteilung zuriickgewiesen. Von
der zustdndigen Technischen Beschwerdekammer 3.3.08 wurden dann der GroRen Beschwerde-
kammer mehrere Fragen hinsichtlich der Patentierbarkeit von Erfindungen vorgelegt, bei denen

menschliche Embryonen und Stammzellen involviert sind.

Hauptanspruch 1 der Anmeldung lautete wie folgt:
»Zellkultur mit embryonalen Stammzellen von Primaten, die
i) sich in einer in-vitro Kultur Gber ein Jahr lang vermehren kénnen,

ii) einen Karyotyp bewahren, in dem alle fiir die Primatenart normalerweise charakteristi-
schen Chromosomen vorhanden sind und sich durch Gber ein Jahr langes Kultivieren nicht erkennbar

verandern,

iii) wahrend des Kultivierens ihr Potenzial bewahren, zu endo-, meso- und

ektodermalen Gewebederivaten zu differenzieren, und
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iv) an der Differenzierung gehindert werden, wenn sie auf einer Nahrschicht aus

Fibroblasten kultiviert werden."

Die erfindungsgemaBe Zellkultur wurde aus menschlichen Embryonen als Ausgangsmaterial erhalten.
Um diese Zellen zu erhalten, mussten die Embryonen jedenfalls zerstért werden. Dieser Schritt wur-
de in der Patentanmeldung als unabdingbar fiir den Erhalt der Zellen beschrieben. Die Anmeldung
wurde am 19. Janner 1996 eingereicht. Regel 23d(c) (nunmehr Regel 28(c)) der Ausfiihrungsordnung
(,Nach Artikel 53 a) werden europaische Patente insbesondere nicht erteilt fiir biotechnologische
Erfindungen, die: ,[..] (c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kom-

merziellen Zwecken;” zum Gegenstand haben.) trat am 1. September 1999 in Kraft.

Die Technische Beschwerdekammer legte der GroRen Beschwerdekammer am 7. April 2006 mit der
Entscheidung T 1374/04 (veroffentlicht im Amtsblatt des EPA 2007, Seiten 313 bis 343) die folgenden

Fragen vor:

1. Ist Regel 23d c) (nunmehr Regel 28(c)) EPU auf eine Anmeldung anzuwenden, die vor dem

Inkrafttreten der Regel eingereicht wurde?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, verbietet Regel 23d c) (nunmehr Regel 28c)) EPU die Patentie-
rung von Anspriichen auf Erzeugnisse (hier: menschliche embryonale Stammzellkulturen), die
— wie in der Anmeldung beschrieben — zum Anmeldezeitpunkt ausschlielich durch ein Ver-
fahren hergestellt werden konnten, das zwangslaufig die Zerstérung der menschlichen Emb-
ryonen umfasst, aus denen die Erzeugnisse gewonnen werden, wenn dieses Verfahren nicht

Teil der Anspriiche ist?

3. Falls die Frage 1 oder 2 verneint wird, verbietet Artikel 53a) EPU die Patentierung solcher An-

spriche?

4. Ist es im Rahmen der Fragen 2 und 3 von Bedeutung, dass nach dem Anmeldetag dieselben
Erzeugnisse auch ohne Rickgriff auf ein Verfahren hergestellt werden konnten, das zwangs-
laufig die Zerstorung menschlicher Embryonen umfasst (hier: z. B. Gewinnung aus vorhande-

nen menschlichen embryonalen Zelllinien)?

Regel 28(c) EPU wurde eingefiihrt, um den Wortlaut von Artikel 6(2)c) der Richtlinie 98/44/EG vom 6.
Juli 1998 (iber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen umzusetzen. Diese Bestim-
mung muss daher - zumindest in den EU-Mitgliedstaaten - zur endgiiltigen Auslegung dem Europai-

schen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt werden. DemgemaR hatte die Anmelderin ebenfalls beantragt,
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dass die GroRe Beschwerdekammer die vorgelegten Fragen im Zusammenhang mit der Auslegung
dieses Artikels 6(2)c) dem EuGH (nach Artikel 234 AEUV) zur Vorabentscheidung vorlegt. Die Grol3e
Beschwerdekammer entschied wie folgt (Amtsblatt EPA, 2009, 306):

6.3.1.1.1 Vorlage an den EuGH:

Die GroRe Beschwerdekammer kam zum Schluss, dass sie nach den geltenden Bestimmungen des
EPU keine Mdglichkeit habe, dem EuGH ein Vorabentscheidungsersuchen vorzulegen. Weder das
EPU noch die Ausfiihrungsordnung wiirden eine Grundlage dafiir bieten, dass eine (letztentschei-
dende) Instanz des EPA dem EuGH Rechtsfragen vorlegen kénnte. Die Beschwerdekammern sind eine
Schépfung des EPU, und ihre Befugnisse sind beschrinkt auf diejenigen, die im EPU vorgesehen sind.
Das Fehlen einer Bestimmung, die eine solche Verweisung ermdogliche, mache eine derartige Vor-
abentscheidungsvorlage unmoglich. Der Antrag auf Vorabentscheidung durch den EuGH wurde daher

als unzulassig abgelehnt.
Ad Frage 1:

Da Artikel 28(c) der Ausfiihrungsordnung sich auf ein Beispiel fiir eine Erfindung bezieht, deren ge-
werbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstofRen wiirde, wurde
mit der Einfiihrung dieser Regel in der Ausfiihrungsordnung keine Veranderung der rechtlichen Be-
stimmung vorgenommen, sondern eine Klarung von Artikel 53a) EPU. Daher gilt Regel 28 auch fiir
Anmeldungen, die vor dem 1. September 1999 eingereicht worden sind. AuBerdem wurden bei Ein-
fihrung dieser Regel keine Ubergangsbestimmungen vorgesehen. Frage 1 war daher eindeutig mit

"Ja" zu beantworten.

Ad Frage 2:

In Bezug auf Frage 2 hat die GroRe Beschwerdekammer deutlich gemacht, dass die Tatsache, dass die
Erfindung notwendigerweise die Zerstérung eines menschlichen Embryonen involviert, die Erfindung
prinzipiell unpatentierbar mache, unabhangig davon, ob der Schritt der Embryo-Zerstorung Teil des
Patentanspruches ist oder nicht. Die EBA erklarte, dass der Gesetzgeber jedenfalls derartige Erfin-
dungen, wie die vorliegende, vom Patentschutz ausschlieBen wollte. Jede engere Auslegung (wenn
man beispielsweise nur den Anspruchswortlaut betrachten wiirde) hatte die unerwiinschte Folge,
dass dieses Patentierungsverbot nur durch clevere und geschickte Anspruchsformulierung umgangen

werden kdnnte. Auch Frage 2 wurde daher mit "ja" beantwortet.
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Ad Frage 3:
In Anbetracht der Antwort auf die Fragen 1 und 2, war Frage 3 obsolet.
Ad Frage 4:

Schlielllich wurde von der GroRRen Beschwerdekammer hinsichtlich der Frage 4 klargestellt, dass
technische Entwicklungen, die sich erst nach dem Anmeldetag ergeben, nicht berlicksichtigt werden
kénnen. Es gelten die gleichen Bedingungen wie bei der ausreichenden Offenbarung. Wenn am An-
meldetag die Erfindung in der eingereichten Anmeldung nur unzureichend offenbart beschrieben
werde, fehlt selbst dann die ausreichende Offenbarung, wenn diese durch nachfolgende technische
Entwicklungen méglich gemacht werde. Auch ein Mangel gemaR Regel Artikel 28(c) EPU kénne daher
nicht durch Entwicklungen, die nach dem Anmeldetag eintreten, geheilt werden. Da dem Fachmann
keine andere Moglichkeit fiir die Herstellung der erfindungsgemaRen Zellen mit der Anmeldung zur
Verfligung gestellt worden sei, als diejenige, die mit der Zerstérung menschlicher Embryonen einher-
ginge, sei das Verfahren als Ganzes nach Artikel 53c) in Verbindung mit Regel 28(c) von der Paten-

tierbarkeit ausgeschlossen.

Frage 4 wurde daher mit ,,nein“ beantwortet.

Zusammenfassend ist nun festzustellen, dass die Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer des
EPA klarstellt, dass die Erteilung eines Patentes auf ein Produkt (hier: embryonale Primatenstamm-
zellen) dann ausgeschlossen ist, wenn zum Prioritatszeitpunkt dessen Herstellung nicht anders mog-

lich war, als durch den Gebrauch und die Zerstérung menschlicher Embryonen.

Zur Patentfahigkeit von anders hergestellten menschlichen embryonalen Stammzellen hat sich die

GrolSe Beschwerdekammer des EPA nicht gedulRert.

6.3.1.2 G 1/07 (, chirurgisches Behandlungsverfahren”)
In der Entscheidung T 992/03 vom 20. Oktober 2006 legte die Technische Beschwerdekammer 3.4.01

Fragen vor, die sich auf die Auswirkung des Patentierungsverbotes von chirurgischen Verfahren an

Mensch und Tier beziehen (GRUR Int. 2008, 154). Dieser Fall wurde als G 1/07 anhéngig gemacht.

Die GroRe Beschwerdekammer hatte bereits in der Sache G 1/04 (,,Diagnostische Verfahren”; Amts-
blatt EPA 2006, 334 bis 361) die Patentierbarkeit von Diagnoseverfahren dann akzeptiert, wenn die

Diagnose nicht am menschlichen oder tierischen Korper selbst erfolgt. Dabei wurde es als nicht pa-
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tenthindernd angesehen, wenn vorher ein oder mehrere Schritte am Korper durchgefiihrt werden

(selbst wenn diese Schritte zwingend von medizinischem Personal getatigt werden mussen).
In der Sache G 1/07 war die GroRe Beschwerdekammer mit den folgenden Fragen befasst:

1. Ist ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren fiir diagnostische Zwecke (Untersuchungspha-
se im Sinne von G 1/04), das einen Schritt aufweist oder umfasst, der in einem physischen
Eingriff am menschlichen oder tierischen Korper besteht (im vorliegenden Fall Injektion eines
Kontrastmittels in das Herz), als ,Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen
oder tierischen Kérpers" nach Art. 52 (4) EPU vom Patentschutz auszuschliefen, wenn dieser

Schritt per se nicht auf die Erhaltung von Leben und Gesundheit abzielt?

2. Falls die Frage 1 bejaht wird, konnte dann der Ausschluss vom Patentschutz vermieden wer-
den, indem der Wortlaut des Anspruchs so gedndert wird, dass der fragliche Schritt wegge-
lassen oder durch einen Disclaimer ausgeklammert wird oder der Anspruch ihn zwar umfasst,

aber sich nicht darauf beschrankt?

3. st ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren fiir diagnostische Zwecke (Untersuchungspha-
se im Sinne von G 1/04) als konstitutiver Schritt einer ,chirurgischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kérpers" gemaR Art. 52 (4) EPU anzusehen, wenn ein Chirurg
anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Daten wdhrend eines chirurgischen Eingriffs

unmittelbar Gber das weitere Vorgehen entscheiden kann?"

Die Anmeldung, die der Vorlageentscheidung zugrunde liegt, betrifft ein Magnetresonanzverfahren
zur Abbildung von Lungen- und/oder HerzgefaRen und zur Beurteilung des Blutflusses unter Verwen-

dung von gelostem polarisiertem **°Xe.

In der durch Beschwerde angefochtenen Entscheidung hatte die Priifungsabteilung befunden, dass
es sich bei den beanspruchten Verfahren nach den damaligen Antrdgen um Diagnostizierverfahren
handle, die am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen wirden und somit gemaR Artikel
52 (4) EPU (jetzt: Art. 53c EPU 2000) vom Patentschutz ausgeschlossen seien. AuBerdem hatte die
Prafungsabteilung festgestellt, dass die beanspruchten Verfahren den Schritt der Gabe von polari-
siertem Xe als Kontrastmittel an ein lebendes Objekt mittels Inhalation oder Injektion umfassten.
Daher war sie zu dem Schluss gelangt, dass die beanspruchten Verfahren - soweit die Verabreichung
des Kontrastmittels mittels Injektion erfolge - nach Artikel 52 (4) EPU (Art. 53c EPU 2000) vom Pa-

tentschutz ausgeschlossen seien, weil sie einen chirurgischen Verfahrensschritt aufwiesen.
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Die vorlegende Kammer kam zur Auffassung, dass es sich beim beanspruchten Verfahren vor dem
Hintergrund der Entscheidung G 1/04 nicht um ein Diagnostizierverfahren am menschlichen oder
tierischen Kérper handelt, das (ebenfalls) unter das Patentierungsverbot des Artikels 53c EPU fallen
wirde. Die beanspruchten Verfahren dienten der Gewinnung von Daten in Form von Bildern oder
spektroskopischen Signalen, die anschlieBend zur Diagnosestellung verwendet werden kdnnen. Da-
mit bezogen sie sich auf die Untersuchungsphase, weisen aber nicht die Schritte des Vergleichs der
gewonnenen Daten mit Normwerten, der Feststellung signifikanter Abweichungen und der Zuord-
nung dieser Abweichungen zu einem bestimmten Krankheitsbild auf, die als konstitutive Schritte

einer Diagnosestellung gelten.

Jedoch betrafe die vorliegende Erfindung ein Magnetresonanzverfahren zur Abbildung von Lungen-
und/oder HerzgefaRen eines lebenden Objekts, welches den Schritt des Verabreichens von polari-
siertem *’Xe an das lebende Objekt, und zwar insbesondere mittels Inhalation oder mittels direkter

12%%e in eine Region des Herzes, beispielsweise mittels Injektion

Verabreichung von polarisiertem
oder Ahnlichem in den linken Ventrikel. Das direkte Verabreichen in den rechten Vorhof oder Ventri-
kel ist ebenfalls vorgesehen. Jedenfalls beinhalte das beanspruchte Verfahren Ausfiihrungsformen,
die einen chirurgischen Schritt am menschlichen oder tierischen Kérper (und somit eine chirurgische

Behandlung des menschlichen Kérpers iSd Art. 53¢ EPU) umfassten.

Die entscheidende Frage war somit, ob ein derartiger Verfahrensanspruch deshalb insgesamt unter
die Patentierungsausnahme des Art. 53c fallt, wenn er - wie in der Vorlageanmeldung - eben auch

Ausfiihrungsformen umfasst, die eine chirurgische Behandlung darstellen.

Diese Frage bejahte die GroRe Beschwerdekammer mit der in den folgenden Leitsdtzen angefihrten

Begriindung (Amtsblatt EPA, 2011, 134):

»1. Ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren ist als ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kérpers nach Artikel 53 ¢) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn
bei seiner Durchfiihrung die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des Korpers von Bedeutung ist
und wenn es einen invasiven Schritt aufweist oder umfasst, der einen erheblichen physischen Eingriff
am Korper darstellt, dessen Durchfiihrung medizinische Fachkenntnisse erfordert und der, selbst
wenn er mit der erforderlichen professionellen Sorgfalt und Kompetenz ausgefiihrt wird, mit einem

erheblichen Gesundheitsrisiko verbunden ist.
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2a. Ein Anspruch, der einen Schritt mit einer Ausfihrungsform umfasst, die ein "Verfahren zur chirur-
gischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers" im Sinne des Artikels 53 c) EPU ist,

kann nicht so belassen werden, dass er diese Ausfiihrungsform weiter umfasst.

2b. Der Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 c) EPU kann vermieden werden, indem
die Ausfithrungsform durch einen Disclaimer ausgeklammert wird, wobei davon auszugehen ist, dass
der Anspruch, der den Disclaimer enthélt, natlirlich nur dann gewahrbar ist, wenn er alle Erfordernis-
se des EPU und, wo anwendbar, auch die Erfordernisse fiir die Zuldssigkeit von Disclaimern erfiillt,
wie sie in den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03 der GroRen Beschwerdekammer festgelegt wur-

den.

2c. Ob der Wortlaut eines Anspruchs so gedandert werden kann, dass der chirurgische Verfahrens-
schritt ohne VerstoR gegen das EPU weggelassen wird, ist anhand der Gesamtumstinde des jeweili-

gen Einzelfalls zu beurteilen.

3. Ein beanspruchtes bildgebendes Verfahren kann nicht allein schon deshalb als eine "chirurgische
Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers" im Sinne des Artikels 53 c) EPU betrachtet
werden, weil ein Chirurg anhand der mit diesem Verfahren gewonnenen Daten wahrend eines chi-

rurgischen Eingriffs unmittelbar iber das weitere Vorgehen entscheiden kann.”

In der vorliegenden Entscheidung kommt die GrolRe Beschwerdekammer daher zur Ansicht, dass ein
derartiger Verfahrensanspruch tatsachlich problematisch ist und vom Patentschutz ausgeschlossen

ist, wenn der Anspruch einen Schritt umfasst,

- bei welchem die Erhaltung von Leben und Gesundheit wichtig ist,

- der eine wesentliche physikalische Intervention am Korper darstellt,
- welche eine professionelle medizinische Erfahrung erfordert und

- welche ein wesentliches Gesundheitsrisiko darstellt, selbst wenn diese Intervention mit

der notwendigen professionellen Sorgsamkeit und Erfahrung durchgefiihrt wird.

Wenn also der Patentanspruch einen derartigen Schritt umfasst, ist er als Ganzes nicht patentierbar.
Die Grolle Beschwerdekammer fihrt aber gleich eine Losungsmaglichkeit in diesem Falle an: einen
Disclaimer gemaR den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03, mit welchem diese Ausflihrungsformen
vom Anspruchsumfang ausgenommen werden kénnen. In den Entscheidungen G 1/03 und G 2/03

wurde bekanntermaRen ein Disclaimer gegeniiber Ausfiihrungsformen, die den Ausnahmen gemaR
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Art. 53a EPU entsprechen (Erfindungen, deren Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoRen), fir zuldssig erklart, selbst wenn dieser Disclaimer nicht in den urspriinglich
eingereichten Anmeldeunterlagen enthalten ist. Mit der vorliegenden Entscheidung wurde diese

Moglichkeit auch fir Erfindungen gemal Art. 53¢ er6ffnet.

In der Entscheidung wird aber nicht geklart, wie ein derartiger Disclaimer formuliert werden soll; die
Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern hinsichtlich der Formulierung derartiger Disclaimer ist
sehr streng: Man darf nur gerade diejenigen Gegenstdande mittels Disclaimer von Patentanspruch
ausnehmen, welche erforderlich sind, um die Patentierbarkeit herzustellen. Im vorliegenden Verfah-
ren ist daher jedenfalls die Ausfiihrungsform mittels direkter Injektion in das Herz mittels Disclaimer
ausschlieBbar. Ob dann allerdings der Patentanspruch bereits patentierbar ist, bleibt unklar; proble-
matisch bleibt der Anspruch dann, wenn neben der direkten Injektion ins Herz noch weitere Ausfiih-

rungsformen unter den Anspruch fallen, welche den oben identifizierten MalRgaben entsprechen.

Auch die Antwort der GroRen Beschwerdekammer unter Punkt 3 ist im Hinblick auf die ersten zwei
Punkte nicht ganz unproblematisch. Zwar wird klar gemacht, dass ein Bildgebungsverfahren nicht
alleine schon dadurch ein chirurgischer Behandlungsschritt wird, weil es im Zuge eines chirurgischen
Eingriffes durchgefihrt wird (und dem Chirurgen bei der Entscheidung lber die nachsten chirurgi-
schen Schritte hilft); eine Abgrenzung von den Schritten, welche in dieser Entscheidung als problema-
tisch definiert wurden, kdnnte aber in vielen Fallen schwierig werden (welcher Schritt gehort zum
chirurgischen Verfahren, welcher kann (oder muss) dem Diagnoseverfahren zugeordnet werden?).
Dies ist insbesondere dann kritisch, wenn der Disclaimer bei der Patenterteilung zu breit gewahlt
wurde, denn dann wirde eine engere Definition des Disclaimers nach der Erteilung (zB im Zuge eines
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens) zu einer Verbreiterung des Schutzumfanges fiihren, welche

natlrlich unzulassig ist.

6.3.1.3 G 2/07 und G 1/08 (“Im Wesentlichen biologische Verfahren”)

Die Beschwerdekammer 3.3.04 hat zwei Vorlageentscheidungen zu demselben Thema erlassen, T
83/05 vom 22. Mai 2007 (anhangig als G 2/07; GRUR Int. 2008, 234, betreffend eine Erfindung im
Bereich der Broccoli-Ziichtung (,,Broccoli-Patent”)) und T 1242/06 vom 4. April 2008 (anhangig als G
1/08; Amtsblatt EPA 2008, 327, betreffend eine Erfindung im Bereich der Tomaten-Ziichtung (,, Toma-

ten-Patent”)).

In beiden Vorlagen geht es um die Patentierbarkeit von Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen. Derar-
tige Verfahren sind dann gemiR Art. 53 b) EPU 2000 von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn
es sich dabei um ,,im Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen” handelt.
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Demgemal hatten die vorgelegten Fragen den folgenden Wortlaut:

G 2/07:

G 1/08:

62

Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das die Schritte
der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Art. 53b)
EPU allein schon deswegen, weil es als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der

Kreuzung und Selektion ein zusatzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die maligeblichen Unterscheidungskriterien da-
fiir, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen nach Art. 53b) EPU
vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere maRgebend, worin das
Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag des zusatzlichen techni-

schen Merkmals (iber etwas Unwesentliches hinausgeht?

Fallt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das aus Schritten der
Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des
Artikels 53 b) EPU, wenn diese Schritte Phanomene widerspiegeln oder Phianomenen ent-

sprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten kénnten?

Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung
von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, dem Pa-
tentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU allein schon deswegen, weil es als Teil eines der

Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusatzliches Merkmal technischer Natur umfasst?

Falls die Frage 2 verneint wird, ist ferner zu klaren, was die mafigeblichen Unterscheidungs-
kriterien dafiir sind, ob ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen
nach Artikel 53 b) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen ist oder nicht? Ist insbesondere
maRgebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der Beitrag
des zusatzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung tiber etwas Unwesent-

liches hinausgeht?
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Die GroRe Beschwerdekammer hat in der Entscheidung vom 9. Dezember 2010 die Fragen wie folgt

beantwortet:

»1. Ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung
ganzer Genome sowie der anschliefenden Selektion von Pflanzen besteht, ist als ,,im 'Wesentlichen
biologisches Verfahren’ im Sinne des Art. 53 Buchst. b) EPU im Prinzip von der Patentierbarkeit aus-

geschlossen.

2. Ein solches Verfahren entgeht dem Ausschluss von der Patentierbarkeit gemaR Art. 53 Buchst. b)
EPU nicht schon deswegen, weil es als zusatzlichen Schritt oder als Teil von einem der Schritte der
Kreuzung und Selektion ein Merkmal technischer Natur enthélt, welches der Durchfiihrung oder Un-

terstiitzung der Schritte der Kreuzung und Selektion dient.

3. Sofern ein solches Verfahren allerdings einen technischen Schritt umfasst, der ein Merkmal in das
Genom einfiihrt oder ein Merkmal in dem Genom verandert und diese Einflihrung oder Veranderung
nicht allein aus der Kreuzung der Pflanzen resultiert, kann das Verfahren als Lehre zum technischen

Handeln patentierbar sein.

4. Fir die Frage, ob ein Verfahren als ,,im '"Wesentlichen biologisch" im Sinne des Art. 53 Buchst. b)
EPU gilt, ist irrelevant, ob der zuséitzliche technische Schritt neu oder bekannt ist, eine wesentliche
Veranderung gegenliber bekannten Verfahren darstellt, in der Natur ohne menschliches Zutun auf-

treten kann oder den Kern der Erfindung verkorpert.”

In dieser Entscheidung wurde die Ausschlussbestimmung des Art. 53 b EPU {iberraschend weit ausge-
legt. In ihrer Entscheidung kommt die GrolRe Beschwerdekammer zum Schluss, dass im Wesentli-
chen biologische Verfahren, die sexuelle Kreuzungsschritte in Bezug auf das gesamte Genom beinhal-
ten, sowie die darauf folgende Auswahl der daraus resultierenden Pflanzen durch die Ziichter nach
dem EPU nicht patentierbar sind. Auch die bloBe Verwendung von technischen Verfahrensschritten
zur Durchfiihrung bzw. Unterstlitzung von Verfahren der sexuellen Kreuzung von Genomen von
Pflanzen und der nachfolgenden Selektion der Pflanzen heben den Ausschluss von der Patentierbar-
keit nicht auf. Technische Hilfsmittel wie genetische Marker kénnen zwar an sich nach dem EPU pa-
tentfahige Erfindungen darstellen, ihre Verwendung in einem wesentlichen biologischen Zlichtungs-

verfahren macht dieses aber nicht patentierbar.
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Dabei ging die GroRe Beschwerdekammer auch auf den Wortlaut der Definition fir ,,im Wesentlichen
biologische Verfahren” in der Biopatent-Richtlinie ein (,Ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen
oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es vollstandig auf natiirlichen Phanomenen wie
Kreuzung oder Selektion beruht”). Diese Definition sei uninterpretierbar, weil vollkommen sinnlos.
Eine systematische Selektion oder Kreuzung, wie sei bei der (herkdmmlichen) Pflanzenzucht ange-
wendet wirde, kdnne niemals auf ,vollstandig natiirlichen Phanomenen” beruhen; die Beschrankung
der Selektion und Kreuzung auf ,vollstandig natiirliche Phanomene” sei vollig sinnlos, da damit nur
Verfahren ausgenommen wiirden, die in der Natur vollig ohne Einwirkung eines Ziichters oder Bau-

ern einhergingen.

Die GroRe Beschwerdekammer ging auch von der bisherigen Rechtsprechung T 320/87 (weiter defi-
niert in der T 356/93) zumindest teilweise ab, wonach bei der Beurteilung dieses Ausschlusstatbe-
standes die Gesamtheit der Einwirkung durch den Menschen fiir das Ergebnis festgestellt werden
mussen und auf Basis dieser Analyse der wesentliche Beitrag definiert werde. Die Gesamtheit der
Schritte durften dabei weder in der Natur vorkommen noch klassische Verfahren in der Pflanzen-

ziichtung sein.

Von dieser Rechtsprechung wich die GroRe Beschwerdekammer in dieser Entscheidung ab und inter-
pretierte die Ausnahme von Art. 53 b) sehr weit, so dass die Angabe blof8 eines Merkmals technischer
Natur im Anspruch nicht mehr aus dem Schutzausschluss herausfiihrt. Nunmehr ist jedes (nicht mik-
robiologisches) Verfahren als ausgeschlossen anzusehen, welches aus Schritten der Kreuzung ganzer

Genome sowie der anschlieRenden Selektion von Pflanzen besteht.

Wenn solch ein Verfahren — so die GrolRe Beschwerdekammer — allerdings ,einen technischen
Schritt” umfasse, der ein Merkmal in das Genom einfliihre oder ein Merkmal in dem Genom verande-
re und diese Einfiihrung oder Veranderung nicht allein aus der Kreuzung der Pflanzen resultiere,
kénne das Verfahren als Lehre zum technischen Handeln patentierbar sein. Dabei sei es — fiir den
Ausschluss unter Art. 53 b EPU — irrelevant, ob der zusitzliche technische Schritt neu oder bekannt
sei, eine wesentliche Verdanderung gegenilber bekannten Verfahren darstelle, in der Natur ohne
menschliches Zutun auftreten konne oder den Kern der Erfindung verkorpere (in diesem Sinne
scheint die vorliegende Entscheidung auch der Logik aus G 3/08 zu Art. 52 (2) EPU zu folgen). Nichts-
destotrotz scheint auch diese Entscheidung der Groflen Beschwerdekammer mehr neue Fragen auf-

zuwerfen als alte Fragen zu kldren; beide Anlassfalle befinden sich nach wie vor in laufenden Verfah-
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ren und es ist mittlerweile sogar angedacht, die Grolle Beschwerdekammer erneut mit zumindest

einem dieser Falle zu betrauen, um weitere Klarung der zukiinftigen Praxis erhalten zu kénnen.

Fir das EPU ist die Nicht-Beriicksichtigung der Definition aus der Biopatent-Richtlinie durch die Gro-
Re Beschwerdekammer problemlos, da Art. 53 b EPU klaren rechtlichen Vorrang zu der nur in der
Ausfiihrungsordnung vorhandenen Regel 26 (5) EPU (welche den Wortlaut der Biopatent-RL enthilt)
hat. Schwieriger ist die Situation im Osterreichischen PatG, worin diese Bestimmungen nebengeord-

net sind (§ 2 (2) S1 und S3 PatG).

Hier schien sich ein Widerspruch aufzutun: SchlieBt das Patentamt ein Verfahren, welches nicht
yVvollstandig auf natlirlichen Phanomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht”, gemaR der vorlie-
genden GBK-Entscheidung vom Patentschutz aus, so handelt es entgegen der Bestimmung der Biopa-
tent-RL; schlieBt das Patentamt ein derartiges Verfahren nicht vom Patentschutz aus, so werden na-
tionale Patente erteilt, welche offensichtlich nicht in Harmonie mit dem EPU stehen. Fiir Erfindungen
im Bereich der Pflanzenzucht wurde daher vom Komitee beschlossen, das Patentamt aufzufordern,
die Prifungsrichtlinien im Hinblick auf diesen Umstand klarzustellen. Dies wurde auch umgehend

durchgefuhrt (siehe Punkt 1.2 dieses Berichts).

6.3.1.4 G 2/08 (,Dosis-Regime”)
SchlieRlich legte die Beschwerdekammer 3.3.02 mit der Entscheidung T 1319/04 vom 22. April 2008

Fragen zur Patentierbarkeit von Erfindungen vor, bei denen zwar ein bestimmtes Arzneimittel zur
Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits zum Stand der Technik gehort, die Erfindung jedoch
in einer neuen und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit liegt (z.B. in
einer neuen und erfinderischen Dosierung). Diese Vorlage war unter dem Aktenzeichen G 2/08 an-

hangig (Amtsblatt EPA 2008, 392).

Wahrend die Verwendung von bestimmten Arzneimittelen zur Behandlung bestimmter Erkrankun-
gen bereits mit den Entscheidungen G 1/83 bis G 7/83 von der GroRen Beschwerdekammer als pa-
tentierbar akzeptiert worden war und derartige Erfindungen zur Dosierung von anderen Beschwer-
dekammern generell mit derselben Begriindung nicht prinzipiell als von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen akzeptiert werden, wollte dies die Beschwerdekammer 3.3.02 von der GroRen Beschwer-

dekammer explizit wissen.
Die Vorlagefragen waren dabei die Folgenden:

1. Wenn die Verwendung eines bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimm-
ten Krankheit bereits bekannt ist, kann dieses bekannte Arzneimittel dann gemal} den Best-
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immungen der Artikel 53 c) und 54 (5) EPU 2000 zur Verwendung bei einer anderen, neuen

und erfinderischen therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert werden?

2. Wenn Frage 1 bejaht wird, kann auch dann ein Patent erteilt werden, wenn das einzige neue

Merkmal der Behandlung eine neue und erfinderische Dosierungsform ist?

3. Missen bei der Auslegung und Anwendung der Artikel 53 c) und 54 (5) EPU 2000 besondere

Betrachtungen angestellt werden?”

Die GroRe Beschwerdekammer hat in der Entscheidung vom 19. Februar 2010 (Amtsblatt EPA, 2010,

456) die Fragen wie folgt beantwortet:

»1. Wenn die Verwendung eines Arzneimittels bei der Behandlung einer Krankheit bereits bekannt
ist, schlieBt Artikel 54 (5) EPU nicht aus, dass dieses Arzneimittel zur Verwendung bei einer anderen

therapeutischen Behandlung derselben Krankheit patentiert wird.

2. Die Patentierbarkeit ist auch dann nicht ausgeschlossen, wenn das einzige nicht im Stand der

Technik enthaltene Anspruchsmerkmal eine Dosierungsanleitung ist.

3. Wird dem Gegenstand eines Anspruchs nur durch eine neue therapeutische Verwendung eines
Arzneimittels Neuheit verliehen, so darf der Anspruch nicht mehr in der sogenannten schweizeri-

schen Anspruchsform abgefasst werden, wie sie mit der Entscheidung G 1/83 geschaffen wurde.”

Die Grolle Beschwerdekammer fiihrte ihre liberale Haltung gegeniiber diesen Erfindungen im Sinne
der G 1-7/83 fort und stellt fest, dass Erfindungen, die sich durch eine neue und erfinderische Art der
Verabreichung eines zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung bereits bekannten Arzneimittels
auszeichnen, nicht prinzipiell unter das Patentierbarkeitsverbot therapeutischer Verfahren fallen.
Dafiir sei aber - seit EPU 2000 - notwendig, diese Erfindungen mittels zweckbezogener Produktan-
spriche zu beanspruchen (,Substanz X zur Anwendung in einem Verfahren zur Behandlung der
Krankheit Y (gekennzeichnet durch [Dosisanleitung; also zB ,orale Einnahme einmal taglich vor dem
Schlafengehen“]“). Eine entsprechende Ubergangsfrist fiir diese Interpretation wurde von der Gro-
Ben Beschwerdekammer explizit bestimmt (drei Monate nach Veréffentlichung dieser Entscheidung
im EPA Amtsblatt; nachdem die Veroffentlichung am 28. Oktober 2010 erfolgt ist, fiel das entschei-
dende Datum auf 28. Janner 2011; Anmeldungen, die danach eingereicht werden, missen jedenfalls

diese Anspruchsfassung fir derartige Erfindungen wahlen).

Die GroRe Beschwerdekammer folgte mit dieser Entscheidung der bereits vorher ergangenen Ent-
scheidung T 1020/03, die diese liberale Rechtsprechung bereits vorweggenommen hatte. Auf Basis
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der Entscheidungen G 1-7/83 wurde begriindet, dass aus der Logik dieser Entscheidungen nur folgen
konne, dass auch bestimmte therapeutische Anwendungen (so sie neu und erfinderisch sind) nicht
vom Patentschutz ausgeschlossen werden diirfen, selbst wenn die Anwendung die Verwendung einer
bekannten Substanz fiir eine bereits fir diese Substanz bekannte Indikation betrifft und somit Neu-
heit und erfinderische Tatigkeit einzig auf der neuen therapeutischen Anwendung, zB einer Dosisan-

leitung beruhen.

Damit hat nunmehr auch die Erteilung von Erfindungen im Bereich neuer und erfinderischer Dosie-
rungen an Rechtssicherheit gewonnen; eine willkiirliche Praxis auf diesem Gebiet ist nunmehr nicht
mehr moglich. Dies fihrt nunmehr zu einer kohadrenten Entscheidungspraxis beim Europaischen Pa-
tentamt, insbesondere ebnet aber diese Entscheidung auch den Weg fiir entsprechende Patente
beim Osterreichischen Patentamt, dessen Praxis fiir derartige Erfindungen bislang duBerst restriktiv

war.

Etwas irritierend und nicht unbedingt einsichtig ist die Schlussfolgerung der GroRen Beschwerde-
kammer hinsichtlich der bislang praktizierten ,Swiss-type“-Anspriiche. Von der GroRen Beschwerde-
kammer wurde diese Anspruchsfassung als historische Ausnahmeregelung interpretiert, welche
mangels eindeutigen Gesetzeswortlauts akzeptabel war. Nunmebhr sei aber mit den neuen Art. 54 (4)
und (5) EPU 2000 eine materiellrechtliche Grundlage fiir derartige Anspriiche geschaffen worden,
namlich die des zweckbezogenen Produktanspruches. Damit sei kein Platz mehr fir den ,Swiss-
type“-Anspruch. Um keine Rechtsunsicherheit entstehen zu lassen, raumt die GrolRe Beschwerde-

kammer aber eine Ubergangsfrist ein, nach der diese jetzt getroffene Interpretation gelten solle.

So soll die jetzige Interpretation der Unzulassigkeit von ,Swiss-type“-Anspriichen erst fir Anmeldun-
gen gelten, deren Anmelde- oder Prioritatstag drei Monate nach der Veréffentlichung dieser Ent-

scheidung im Amtsblatt des EPA liegt (also nach dem 28. Janner 2011).

Es ist nicht ganz klar, weshalb die GroRe Beschwerdekammer diese , Klarstellung” in der vorliegenden
Entscheidung vorgenommen hat; der , Swiss-type“-Anspruch hat sich mittlerweile in der Rechtspre-
chung der meisten EPU Mitgliedsstaaten etabliert - weitgehend unproblematisch. Praktisch erscheint
diese Klarstellung jedenfalls unnétig, sie kdnnte sich auch in der Rechtdurchsetzung in den Mitglieds-
staaten als nicht ganz unproblematisch darstellen. Immerhin schreibt hier die Grofle Beschwerde-
kammer den nationalen Gerichten und den Behdrden, die tber die Nichtigkeit von Patenten ent-
scheiden (z.B. der Osterreichischen Nichtigkeitsabteilung, vor allem aber auch dem OPM und dem
OGH), vor, dass ein bestimmtes Gesetz (Art. 54(4) und (5) EPU; also § 3(3) PatG) erst ab einem be-
stimmten Zeitpunkt ,richtig” interpretiert werden darf. Man kann gespannt sein, wie dieses neue
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Rechtsinstrument der ,Vorschrift per Entscheidung der GrofRen Beschwerdekammer” von den natio-

nalen Behérden aufgenommen und gehandhabt wird.

6.3.2 Besondere Fdille vor der Technischen Beschwerdekammer bzw. vor der Einspruchsabteilung
des EPA

Zu den im ersten bzw. zweiten Bericht aufgezeigten Fallen hat sich zwischenzeitlich folgendes erge-

ben:

6.3.2.1 EP 0695 351 B1 (,,Edinburgh Patent”)
Das am 8. Dezember 1999 erteilte Patent wurde am 22. Juli 2002 durch die Entscheidung der Ein-

spruchsabteilung des EPA in eingeschranktem Umfang aufrechterhalten, so dass es nunmehr keine
embryonalen menschlichen bzw. tierischen Stammzellen, sondern nur noch modifizierte menschliche
und tierische Stammzellen umfasst. Gegen diese Entscheidung legte nur der Patentinhaber Be-
schwerde ein; die 14 (!) Einsprechenden blieben am Verfahren beteiligt. Im Zuge der das Verfahren
abschlieRenden miindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer wurde die Beschwerde vom
Patentinhaber jedoch zurilickgezogen. Da der Patentinhaber der einzige Beschwerdefiihrer war, en-
dete somit das Beschwerdeverfahren unmittelbar. Damit wurde die Aufrechterhaltung des Patents in

der Fassung vom 22. Juli 2002 rechtsgiiltig.

6.3.2.2 EP 1257 168 B1
Gegenstand des am 2. Februar 2005 erteilten Patentes EP 1 257 168 B1 ist ein Verfahren zur Kryo-

konservierung von Samenzellen. Am 31. Oktober 2005 wurde mit der Begriindung, dass das Patent

auch menschliche Keimzellen umfasst, Einspruch erhoben.

Der Einspruch fiihrte zur Aufrechterhaltung des Patents in eingeschranktem Umfang, welches auch
nach Ansicht der Einsprechenden keine menschlichen Keimzellen mehr umfasst. Gegen diese Ent-
scheidung wurde sowohl vom Patentinhaber als auch von zwei Einsprechenden Beschwerde einge-
legt, der erste Einsprechende (Monsanto) hat jedoch den Einspruch (und somit die Beschwerde) am
3. Oktober 2008 zuriickgenommen. Das Beschwerdeverfahren war unter dem Aktenzeichen
T1199/08 anhéangig. Eine mundliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer, in welcher der Fall
entschieden wurde, war fir 3. Mai 2012 angesetzt worden. Die Beschwerdekammer entschied auf

Widerruf des Patents.

6.3.2.3 EP 1121015 B1

Das am 26. November 2003 erteilte europaische Patent betrifft sowohl ein Verfahren zur Verglasung
einer biologischen Probe als auch Produkte — Samenzellen, Eizellen und Embryonen — die unter An-

wendung dieses Verfahrens gewonnen werden. Das nachfolgende Einspruchsverfahren fiihrte zum
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Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit. Der Einspruchsgrund, dass das
Patent menschliche Embryonen mit umfasst hatte und daher gegen die guten Sitten oder die 6ffent-
liche Ordnung verstdRt (Art. 53a EPU), wurde jedoch zuriickgewiesen. Gegen diese Entscheidung
wurde vom Patentinhaber Beschwerde eingebracht, welche unter dem Aktenzeichen T506/07 zur
Aufrechterhaltung des Patents in eingeschriankten Umfang (Verfahrensanspriiche) fiihrte (23. Mérz

2010).

6.3.2.4 EP 1651 777 B1

Das Europaische Patent EP 1 651 777 B1, vom Europdischen Patentamt am 16. Juli 2008 erteilt, be-
trifft ein Zuchtverfahren, das sich einen in manchen Schweinen natirlich auftretenden Variabilitat
(Polymorphismus) zunutze macht, um mittels einer gezielten Auswahl geeignete Schweine fiir eine
verbesserte Fleischproduktion zu ermitteln. Hierzu wird eine genetische Analyse durchgefiihrt, die

zur geeigneten Zuchttierkombination fiihren soll.

Gegen dieses Patent wurde Einspruch eingelegt; das Verfahren ist am 9. Mai 2010 mit dem rechts-

kraftigen Widerruf des Patents endgliltig abgeschlossen worden.

Auch ein neuer Fall ist dem Monitoring-Komitee aufgefallen:

6.3.2.5 EP 1962 578 B1

Dieses Patent bezieht sich auf Melonenpflanzen, die gegen ein bestimmtes Virus, das zur Vergilbung
der Pflanzen fiihrt und den Ernteertrag schmalert, resistent sind (Cucurbit Yellow Stunting Disorder

Virus, CYSDV).

Die CYSDV-Resistenz wurde mittels Einfiihrung eines Gens von einer anderen Melonenpflanze tber
ein herkdmmliches Zlichtungsverfahren, bei welchem genetische Marker zur Hilfe genommen wur-
den (sog. "Smart Breeding"), erzeugt. Das Resistenzgen wurde zum ersten Mal in einer indischen

Melonenpflanze gefunden und 1961 katalogisiert. Seit 1966 ist es 6ffentlich zuganglich.

Das Patent schiitzt die mit dem Resistenzgen ausgestatteten Pflanzen, Teile dieser Pflanzen sowie
deren Friichte und Samen. Die Patentanmeldung wurde am 21. Dezember 2006 eingereicht, das ent-
sprechende Patent mit Wirkung zum 4. Mai 2011 erteilt. In Osterreich wurde dieses Patent allerdings
nicht validiert; es besteht daher in Osterreich kein Schutz fiir diese Erfindung. Pateninhaberin ist die
Firma Monsanto Invest B.V. Die Einspruchsfrist fiir dieses Patent ist am 6. Februar 2012 abgelaufen.
Es wurden zwei Einspriiche eingelegt: Zum einen die Firma Nunhems, Gemise-Saatguthersteller der
Bayer Crop Science, die technische Einwande gegen das Patent geltend machen. Zum anderen die
Organisation "No patents on seeds", welche neben technische Griinden unter anderem auch rechtli-
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che Bedenken gegen die Patentierung konventionell geziichteter Pflanzen anfiihren. Mit einer Ent-
scheidung der Einspruchsabteilung des EPA ist innerhalb von 2 bis 4 Jahren zu rechnen; ein allfalliges

Beschwerdeverfahren kdnnte ebenfalls 2 bis 4 Jahre dauern.

6.4 Vereinigtes Kénigreich — Supreme Court (UKSC 51, Human Genome Sciences vs. Eli Lilly):

In diesem Fall ging es um die Frage der Patentierbarkeit eines neuen humanen Proteins (,,Neutrokin-
o). Die entscheidende Frage war, ob die vom Patentinhaber im Patent gelieferten Informationen zu
diesem Protein (die Existenz und Struktur von Neutrokin-a, dessen DNA-Sequenz, Gewebeverteilung,
Expression und dessen Zugehorigkeit zur Proteinfamilie der TNF-Liganden) ausreichend war, um ei-
nen Patentschutz fir das Protein selbst rechtfertigen zu kénnen. In erster (31. Juli 2008) und zweiter
(9. Februar 2010) Instanz hatten die englischen Gerichte die Patentierbarkeit aufgrund mangelnder
gewerblicher Anwendbarkeit verneint; die Angaben in der Patentschrift hierfiir waren zu vage und zu

wenig konkret.

Ebenso wurde im Rahmen eines Einspruchsverfahrens beim EPA das Patent in erster Instanz widerru-
fen (18. Juni 2009, Entscheidung mit schriftlicher Begriindung: 3. Dezember 2008); das Patent liefere
keine brauchbare Angaben fiir eine Funktion des beanspruchten Proteins. In zweiter Instanz wurde
aber von der Technischen Beschwerdekammer des EPA das Patent aufrechterhalten (Entscheidung T
0018/09 vom 21. Oktober 2009 (,Neutrokine/Human Genome Sciences”)). Die Angaben im Patent

seien ausreichend, um fir eine Fachperson die gewerbliche Anwendbarkeit des Proteins darzulegen.

Der englische Supreme Court stellte nunmehr in der Entscheidung vom 2. November 2011 klar, dass

die Angeben im Patent ausreichend zur Anerkennung der gewerblichen Anwendbarkeit sind.

Dabei wurde vom Supreme Court betont auf die einschldgige Entscheidungspraxis der Beschwerde-
kammern des EPA hingewiesen die — im Gegensatz zur traditionellen englischen Rechtsprechung zu
dieser Frage — hier wesentlich liberaler ist — und als Grundlage fiir die Bestimmungen der Biopatent-

Richtlinie diente.

6.5 Patente auf das ,Brustkrebsgen”“ BRCA1

6.5.1 BRCA1

Das Gen BRCA1 (BReast CAncer 1, early-onset), welches in manchen Publikationen auch als ,,Brust-
krebsgen 1“ bezeichnet wurde, ist ein menschliches Gen, welches auf Chromosom 17 liegt und der
Klasse der Tumorsuppressorgene zugeordnet ist. Das von diesem BRCA1l-Gen kodierte BRCA1-
Protein ist ein relativ groBes Protein, bestehend aus 1863 Aminosauren. Dieses Gen wird als relevant

bei der Diagnose von Brustkrebsrisiko angesehen, Mutationen von BRCA1 sollen fiir 5 bis 10 Prozent
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aller Brustkrebserkrankungen verantwortlich sein; es wird angenommen, dass eine Mutation, die
zum Verlust der Funktionalitat des BRCA1-Proteins flihrt, generell die Wahrscheinlichkeit einer Tu-
morbildung erhoht, insbesondere fiir Brustkrebs (Mammakarzinom), Eierstockkrebs (Ovarialkarzi-

nom), Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom) und Prostatakarzinom.

Im Jahr 1994 wurden von der US-Firma Myriad Genetics, Inc. und zwei Forschungsinstituten aus Ka-
nada und Japan weltweit Patente fiir das BRCA1-Gen und die Verwendung dieses Gens bei der Brust-
krebsdiagnostik angemeldet. Die Firma entwickelte auch einen Gentest, mit dessen Hilfe festgestellt
werden kann, ob eine Patientin eine mutierte Form des BRCA1-Gens hat. Dieser Test wurde in den

USA zu einem Preis von iber 4.000 US-$ angeboten; in Europa um ca. 2.500 €.

Diese Patentierung wurde in vielen Landern heftig diskutiert und fiihrte auch zu Verfahren, in wel-

chen die Rechtsbestandigkeit der Patente bestritten wurde.

6.5.2 Europdiische Patente

Vom Europaischen Patentamt wurden im Jahr 2001 zunachst drei Patente erteilt (EP 0 699 754 B1, EP
0 705 902 B1 und EP 0 705 903 B1), die einen sehr breiten Schutz auf jegliche BRCA1-Diagnostik ge-
wahrten. Gegen alle drei Patente wurde — von bis zu neun Einsprechenden — Einspruch eingereicht.
Diese Einspriiche fuhrten zum Widerruf des EP 0 699 754 B1 im Jahr 2004 und zum teilweisen Wider-
ruf der EP 0 705 902 B1 und EP 0 705 903 B1 im Jahr 2005. Gegen diese Einspruchsentscheidungen
wurden Beschwerdeverfahren eingeleitet; die Beschwerdeverfahren vor der Technischen Beschwer-
dekammer des Européischen Patentamts fihrten im Endergebnis schlieBlich zu einer signifikanten

Einschrankung aller drei Patente in den Jahren 2008/2009.

Diese drei européischen Patente wurden zwar unmittelbar nach deren Erteilung in Osterreich vali-
diert und waren daher in Osterreich aufrecht; nach den Einspruchs-Entscheidungen wurde aber von
den Patentinhabern der Schutz fiir Osterreich aufgelassen. In Osterreich besteht daher fiir diese Pa-

tente seit 2004/2005 Gberhaupt kein Schutz mehr.

6.5.3 US-Patente

In den USA existiert eine ganze Reihe von korrespondierenden Patenten, mit welchen u.a. DNA-
Molekiile, welche die Gensequenz des BRCA1-Gens aufweisen, und Testverfahren zur Auffindung von
Genmutationen im BRCA1-Gen, insbesondere in Zusammenhang mit der Brustkrebsdiagnose ge-
schitzt werden; unter anderem die US-Patente US 5,747,282 A, US 5,837,492 A, US 5,693,473 A, US
5,709,999 A, US 5,710,001 A, US 5,753,441 A und US 6,033,857. Diese sieben genannten US-Patente

wurden von einer Reihe von Klagern in den USA hinsichtlich deren Rechtsbestandigkeit angegriffen,
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nachdem sie von den Patentinhabern verwarnt worden waren. Das von den Kldgern angerufene New
Yorker Bezirksgericht erachtete die Patente zunachst fiir nichtig, weil die Patentanspriiche auf das
isolierte BRCA1-Gen ein (durch Patente prinzipiell nicht schitzbares) , product of nature” schiitzten
und die Verfahrensanspriiche fir die BRCA1-Tests keine ,,physische Transformation” (welche fir die
Zulassigkeit fur Verfahrensanspriiche in den USA erforderlich sei) aufwiesen. Das in zweiter Instanz
von den Patentinhabern angerufene Bundesbeschwerdegericht (Court of Appeals for the Federal
Circuit; CAFC) widerrief jedoch die erstinstanzliche Entscheidung, wonach ein isoliertes Gen ein nicht
patentierbares ,,product of nature” darstellt, erkannte aber den Widerruf eines Teils der Verfahrens-
anspriiche an. Die Schutzwirkung der Patente insgesamt flir die BRCA1-Diagnostik in den USA wurde
somit allerdings durch die Entscheidung des CAFC nicht wesentlich eingeschrankt, da der Hauptum-
fang der Patente, betreffend die BRCA1 Gen- und Proteinsequenzen sowie die entsprechenden Gen-

Mutationen, im Wesentlichen aufrecht erhalten wurde.

7 AKTIVITATEN DER EU
Artikel 16 der Richtlinie 98/44/EG sieht vor, dass die Kommission dem Européischen Parlament und

dem Rat folgendes Gbermittelt:

(a) alle funf Jahre nach dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht zu der Fra-
ge, ob durch diese Richtlinie im Hinblick auf internationale Ubereinkommen zum Schutz der Men-

schenrechte, denen die Mitgliedstaaten beigetreten sind, Probleme entstanden sind;

(b) innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie einen Bericht, in dem die Aus-
wirkungen des Unterbleibens oder der Verzégerung von Veroffentlichungen, deren Gegenstand pa-

tentierfahig sein konnte, auf die gentechnologische Grundlagenforschung evaluiert werden;

(c) jahrlich ab dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht tiber die Entwicklun-

gen "®und die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Bio- und Gentechnologie.

Wie auch schon im letzten Bericht des Komitees angemerkt, kam die Kommission nunmehr auch im
Beobachtungszeitraum fir den vorliegenden Bericht ihrer Berichtspflicht gemaR Art. 16 lit ¢ der
Richtlinie nicht mehr nach, wiewohl auch schon zuvor nicht regelmaRig jahrlich Berichte erstattet
wurden. Die einzigen zwei, je erstatteten Berichte gemaR Art. 16 lit ¢ der RL wurden - noch im Be-

obachtungszeitraum des ersten Berichtes des Osterreichischen Biopatent Monitoring Komitees -
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gelegt. Seit 2005 ausstandig ist auch der Kommissionsbericht gemaR Art. 16 lit a der Richtlinie, im
Zuge dessen gepriift werden hétte sollen, ob Ubereinstimmung zwischen der Richtlinie 98/44/EG und
internationalen Ubereinkommen zum Schutz der Menschenrechte besteht. Fristgerecht (2002) gelegt
wurde hingegen der Bericht gemaR Art. 16 lit b der Richtlinie. Das Komitee beschloss daher auch eine
formelle Anfrage hinsichtlich der Berichtspflichten der Kommission gemaf Artikel 16 der Richtlinie
98/44/EG an diese zu richten. Ein entsprechendes Schreiben wurde somit vom Vorsitzenden des

Komitees an das Direktorat D "Geistiges Eigentum" der GD Markt Gbermittelt.

8 ANNEX I: RICHTLINIE 98/44/EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

VOM 6. JULI 1998 UBER DEN RECHTLICHEN SCHUTZ BIOTECHNOLOGISCHER
ERFINDUNGEN

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION -gestiitzt auf den Vertrag
zur Grindung der Europdischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a, auf Vorschlag der
Kommission (1), nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2) gemaR dem Verfah-

ren des Artikels 189b des Vertrags (3), in Erwagung nachstehender Griinde:

(1) Biotechnologie und Gentechnik spielen in den verschiedenen Industriezweigen eine immer wich-
tigere Rolle, und dem Schutz biotechnologischer Erfindungen kommt grundlegende Bedeutung fir

die industrielle Entwicklung der Gemeinschaft zu.

(2) Die erforderlichen Investitionen zur Forschung und Entwicklung sind insbesondere im Bereich der

Gentechnik hoch und risikoreich und kénnen nur bei angemessenem Rechtsschutz rentabel sein.

(3) Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitgliedstaaten ist wesentliche Voraussetzung

dafiir, dass Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgefiihrt und geférdert werden.

(4) Nach der Ablehnung des vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurfs einer
Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates Uber den rechtlichen Schutz biotechnologi-
scher Erfindungen (4) durch das Européische Parlament haben das Européische Parlament und der
Rat festgestellt, dass die Lage auf dem Gebiet des Rechtsschutzes biotechnologischer Erfindungen

der Klarung bedarf.

(5) In den Rechtsvorschriften und Praktiken der verschiedenen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des
Schutzes biotechnologischer Erfindungen bestehen Unterschiede, die zu Handelsschranken fiihren

und so das Funktionieren des Binnenmarkts behindern kénnen.
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(6) Diese Unterschiede kdonnten sich dadurch noch vergréBern, dass die Mitgliedstaaten neue und
unterschiedliche Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken einflihren oder dass die Rechtspre-

chung der einzelnen Mitgliedstaaten sich unterschiedlich entwickelt.

(7) Eine uneinheitliche Entwicklung der Rechtsvorschriften zum Schutz biotechnologischer Erfindun-
gen in der Gemeinschaft kdnnte zusatzliche unglinstige Auswirkungen auf den Handel haben und
damit zu Nachteilen bei der industriellen Entwicklung der betreffenden Erfindungen sowie zur Beein-

trachtigung des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarkts flihren.

(8) Der rechtliche Schutz biotechnologischer Erfindungen erfordert nicht die Einfiihrung eines beson-
deren Rechts, das an die Stelle des nationalen Patentrechts tritt. Das nationale Patentrecht ist auch
weiterhin die wesentliche Grundlage fiir den Rechtsschutz biotechnologischer Erfindungen; es muss
jedoch in bestimmten Punkten angepasst oder erganzt werden, um der Entwicklung der Technologie,
die biologisches Material benutzt, aber gleichwohl die Voraussetzungen fiir die Patentierbarkeit er-

fillt, angemessen Rechnung zu tragen.

(9) In bestimmten Fallen, wie beim Ausschluss von Pflanzensorten, Tierrassen und von im wesentli-
chen biologischen Verfahren fiir die Zlichtung von Pflanzen und Tieren von der Patentierbarkeit, ha-
ben bestimmte Formulierungen in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die sich auf internationa-
le Ubereinkommen zum Patent- und Sortenschutz stiitzen, in Bezug auf den Schutz biotechnologi-
scher und bestimmter mikrobiologischer Erfindungen fiir Unsicherheit gesorgt. Hier ist eine Harmoni-

sierung notwendig, um diese Unsicherheit zu beseitigen.

(10) Das Entwicklungspotential der Biotechnologie fiir die Umwelt und insbesondere ihr Nutzen fir
die Entwicklung weniger verunreinigender und den Boden weniger beanspruchender Ackerbaume-
thoden sind zu berticksichtigen. Die Erforschung solcher Verfahren und deren Anwendung sollte mit-

tels des Patentsystems gefordert werden.

(11) Die Entwicklung der Biotechnologie ist fiir die Entwicklungslander sowohl im Gesundheitswesen
und bei der Bekampfung grofRer Epidemien und Endemien als auch bei der Bekampfung des Hungers
in der Welt von Bedeutung. Die Forschung in diesen Bereichen sollte ebenfalls mittels des Patentsys-
tems gefordert werden. AuBerdem sollten internationale Mechanismen zur Verbreitung der entspre-
chenden Technologien in der Dritten Welt zum Nutzen der betroffenen Bevolkerung in Gang gesetzt

werden.

(12) Das Ubereinkommen (iber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-
Ubereinkommen) (5), das die Europaische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten unterzeichnet ha-
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ben, ist inzwischen in Kraft getreten; es sieht vor, dass der Patentschutz fiir Produkte und Verfahren

in allen Bereichen der Technologie zu gewahrleisten ist.

(13) Der Rechtsrahmen der Gemeinschaft zum Schutz biotechnologischer Erfindungen kann sich auf
die Festlegung bestimmter Grundsatze fir die Patentierbarkeit biologischen Materials an sich be-
schranken; diese Grundsatze bezwecken im Wesentlichen, den Unterschied zwischen Erfindungen
und Entdeckungen hinsichtlich der Patentierbarkeit bestimmter Bestandteile menschlichen Ur-
sprungs herauszuarbeiten. Der Rechtsrahmen kann sich ferner beschranken auf den Umfang des
Patentschutzes biotechnologischer Erfindungen, auf die Moglichkeit, zusatzlich zur schriftlichen Be-
schreibung einen Hinterlegungsmechanismus vorzusehen, sowie auf die Moglichkeit der Erteilung
einer nicht ausschlieBlichen Zwangslizenz bei Abhangigkeit zwischen Pflanzensorten und Erfindungen

(und umgekehrt).

(14) Ein Patent berechtigt seinen Inhaber nicht, die Erfindung anzuwenden, sondern verleiht ihm
lediglich das Recht, Dritten deren Verwertung zu industriellen und gewerblichen Zwecken zu unter-
sagen. Infolgedessen kann das Patentrecht die nationalen, europdischen oder internationalen
Rechtsvorschriften zur Festlegung von Beschrankungen oder Verboten oder zur Kontrolle der For-
schung und der Anwendung oder Vermarktung ihrer Ergebnisse weder ersetzen noch uberflissig
machen, insbesondere was die Erfordernisse der Volksgesundheit, der Sicherheit, des Umweltschut-
zes, des Tierschutzes, der Erhaltung der genetischen Vielfalt und die Beachtung bestimmter ethischer

Normen betrifft.

(15) Es gibt im einzelstaatlichen oder europiischen Patentrecht (Miinchener Ubereinkommen) keine
Verbote oder Ausnahmen, die eine Patentierbarkeit von lebendem Material grundsatzlich ausschlie-

Ren.

(16) Das Patentrecht muss unter Wahrung der Grundprinzipien ausgeibt werden, die die Wiirde und
die Unversehrtheit des Menschen gewahrleisten. Es ist wichtig, den Grundsatz zu bekraftigen, wo-
nach der menschliche Kérper in allen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, einschlielRlich der
Keimzellen, sowie die bloRe Entdeckung eines seiner Bestandteile oder seiner Produkte, einschlieR-
lich der Sequenz oder Teilsequenz eines menschlichen Gens, nicht patentierbar sind. Diese Prinzipien
stehen im Einklang mit den im Patentrecht vorgesehenen Patentierbarkeitskriterien, wonach eine

bloRe Entdeckung nicht Gegenstand eines Patents sein kann.

(17) Mit Arzneimitteln, die aus isolierten Bestandteilen des menschlichen Koérpers gewonnen

und/oder auf andere Weise hergestellt werden, konnten bereits entscheidende Fortschritte bei der
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Behandlung von Krankheiten erzielt werden. Diese Arzneimittel sind das Ergebnis technischer Ver-
fahren zur Herstellung von Bestandteilen mit einem ahnlichen Aufbau wie die im menschlichen Koér-
per vorhandenen natiirlichen Bestandteile; es empfiehlt sich deshalb, mit Hilfe des Patentsystems die
Forschung mit dem Ziel der Gewinnung und Isolierung solcher fiir die Arzneimittelherstellung wert-

voller Bestandteile zu fordern.

(18) Soweit sich das Patentsystem als unzureichend erweist, um die Forschung und die Herstellung
von biotechnologischen Arzneimitteln, die zur Bekdmpfung seltener Krankheiten ("Orphan-
"Krankheiten) benétigt werden, zu férdern, sind die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verpflich-

tet, einen angemessenen Beitrag zur Losung dieses Problems zu leisten.

(19) Die Stellungnahme Nr. 8 der Sachverstandigengruppe der Europdischen Kommission fir Ethik in

der Biotechnologie ist beriicksichtigt worden.

(20) Infolgedessen ist darauf hinzuweisen, dass eine Erfindung, die einen isolierten Bestandteil des
menschlichen Korpers oder einen auf eine andere Weise durch ein technisches Verfahren erzeugten
Bestandteil betrifft und gewerblich anwendbar ist, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist,
selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natlirlichen Bestandteils identisch ist, wo-
bei sich die Rechte aus dem Patent nicht auf den menschlichen Kérper und dessen Bestandteile in

seiner natlrlichen Umgebung erstrecken kénnen.

(21) Ein solcher isolierter oder auf andere Weise erzeugter Bestandteil des menschlichen Koérpers ist
von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen, da er - zum Beispiel - das Ergebnis technischer Verfah-
ren zu seiner ldentifizierung, Reinigung, Bestimmung und Vermehrung aulRerhalb des menschlichen
Korpers ist, zu deren Anwendung nur der Mensch fahig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen
kann.(22) Die Diskussion tiber die Patentierbarkeit von Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen
wird kontrovers gefiihrt. Die Erteilung eines Patents fur Erfindungen, die solche Sequenzen oder
Teilsequenzen zum Gegenstand haben, unterliegt nach dieser Richtlinie denselben Patentierbar-
keitskriterien der Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit wie alle ande-
ren Bereiche der Technologie. Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz muss

in der eingereichten Patentanmeldung konkret beschrieben sein.

(23) Ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion enthélt keine Lehre zum technischen

Handeln und stellt deshalb keine patentierbare Erfindung dar.
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(24) Das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit setzt voraus, dass im Fall der Verwendung einer
Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angegeben

wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Funktion es hat.

(25) Zur Auslegung der durch ein Patent erteilten Rechte wird in dem Fall, dass sich Sequenzen ledig-
lich in flr die Erfindung nicht wesentlichen Abschnitten Gberlagern, patentrechtlich jede Sequenz als

selbstandige Sequenz angesehen.

(26) Hat eine Erfindung biologisches Material menschlichen Ursprungs zum Gegenstand oder wird
dabei derartiges Material verwendet, so muss bei einer Patentanmeldung die Person, bei der Ent-
nahmen vorgenommen werden, die Gelegenheit erhalten haben, gemadR den innerstaatlichen

Rechtsvorschriften nach Inkenntnissetzung und freiwillig der Entnahme zuzustimmen.

(27) Hat eine Erfindung biologisches Material pflanzlichen oder tierischen Ursprungs zum Gegenstand
oder wird dabei derartiges Material verwendet, so sollte die Patentanmeldung gegebenenfalls Anga-
ben zum geographischen Herkunftsort dieses Materials umfassen, falls dieser bekannt ist. Die Pri-
fung der Patentanmeldungen und die Giiltigkeit der Rechte aufgrund der erteilten Patente bleiben

hiervon unberihrt.

(28) Diese Richtlinie berthrt in keiner Weise die Grundlagen des geltenden Patentrechts, wonach ein

Patent flr jede neue Anwendung eines bereits patentierten Erzeugnisses erteilt werden kann.

(29) Diese Richtlinie beriihrt nicht den Ausschluss von Pflanzensorten und Tierrassen von der Paten-
tierbarkeit. Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind jedoch patentierbar, wenn

die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflanzensorte oder Tierrasse beschrankt ist.

(30) Der Begriff der Pflanzensorte wird durch das Sortenschutzrecht definiert. Danach wird eine Sorte
durch ihr gesamtes Genom gepragt und besitzt deshalb Individualitat. Sie ist von anderen Sorten

deutlich unterscheidbar.

(31) Eine Pflanzengesamtheit, die durch ein bestimmtes Gen (und nicht durch ihr gesamtes Genom)
gekennzeichnet ist, unterliegt nicht dem Sortenschutz. Sie ist deshalb von der Patentierbarkeit nicht

ausgeschlossen, auch wenn sie Pflanzensorten umfasst.

(32) Besteht eine Erfindung lediglich darin, dass eine bestimmte Pflanzensorte genetisch verdndert
wird, und wird dabei eine neue Pflanzensorte gewonnen, so bleibt diese Erfindung selbst dann von
der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die genetische Veranderung nicht das Ergebnis eines im
Wesentlichen biologischen, sondern eines biotechnologischen Verfahrens ist.
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(33) Fiir die Zwecke dieser Richtlinie ist festzulegen, wann ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen

und Tieren im Wesentlichen biologisch ist.

(34) Die Begriffe "Erfindung" und "Entdeckung", wie sie durch das einzelstaatliche, europaische oder

internationale Patentrecht definiert sind, bleiben von dieser Richtlinie unberiihrt.

(35) Diese Richtlinie berihrt nicht die Vorschriften des nationalen Patentrechts, wonach Verfahren
zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Korpers und
Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Koérper vorgenommen werden, von der

Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

(36) Das TRIPS-Ubereinkommen rdumt den Mitgliedern der Welthandelsorganisation die Méglichkeit
ein, Erfindungen von der Patentierbarkeit auszuschlieen, wenn die Verhinderung ihrer gewerblichen
Verwertung in ihrem Hoheitsgebiet zum Schutz der 6ffentlichen Ordnung oder der guten Sitten ein-
schlieRlich des Schutzes des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder
zur Vermeidung einer ernsten Schadigung der Umwelt notwendig ist, vorausgesetzt, dass ein solcher
Ausschluss nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil die Verwertung durch innerstaatliches Recht

verboten ist.

(37) Der Grundsatz, wonach Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ord-
nung oder die guten Sitten verstoRen wiirde, von der Patentierbarkeit auszuschlieRen sind, ist auch

in dieser Richtlinie hervorzuheben.

(38) Ferner ist es wichtig, in die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie eine informatorische Aufzdh-
lung der von der Patentierbarkeit ausgenommenen Erfindungen aufzunehmen, um so den nationalen
Gerichten und Patentamtern allgemeine Leitlinien fir die Auslegung der Bezugnahme auf die o6ffent-
liche Ordnung oder die guten Sitten zu geben. Diese Aufzahlung ist selbstverstandlich nicht erschop-
fend. Verfahren, deren Anwendung gegen die Menschenwiirde verstoRt, wie etwa Verfahren zur
Herstellung von hybriden Lebewesen, die aus Keimzellen oder totipotenten Zellen von Mensch und

Tier entstehen, sind natlrlich ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen.

(39) Die offentliche Ordnung und die guten Sitten entsprechen insbesondere den in den Mitglied-
staaten anerkannten ethischen oder moralischen Grundsatzen, deren Beachtung ganz besonders auf
dem Gebiet der Biotechnologie wegen der potentiellen Tragweite der Erfindungen in diesem Bereich
und deren inhdrenter Beziehung zur lebenden Materie geboten ist. Diese ethischen oder moralischen
Grundsatze erganzen die Ubliche patentrechtliche Priifung, unabhdngig vom technischen Gebiet der
Erfindung.
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(40) Innerhalb der Gemeinschaft besteht Ubereinstimmung dariiber, dass die Keimbahnintervention
am menschlichen Lebewesen und das Klonen von menschlichen Lebewesen gegen die 6ffentliche
Ordnung und die guten Sitten verstoRen. Daher ist es wichtig, Verfahren zur Verdanderung der geneti-
schen Identitat der Keimbahn des menschlichen Lebewesens und Verfahren zum Klonen von mensch-

lichen Lebewesen unmissverstandlich von der Patentierbarkeit auszuschlieRen.

(41) Als Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen ist jedes Verfahren, einschlieBlich der
Verfahren zur Embryonenspaltung, anzusehen, das darauf abzielt, ein menschliches Lebewesen zu
schaffen, das im Zellkern die gleiche Erbinformation wie ein anderes lebendes oder verstorbenes

menschliches Lebewesen besitzt.

(42) Ferner ist auch die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziel-
len Zwecken von der Patentierbarkeit auszuschlieRen. Dies gilt jedoch auf keinen Fall fiir Erfindun-
gen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen und auf den menschlichen Embryo zu

dessen Nutzen angewandt werden.

(43) Nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags liber die Europaische Union achtet die Union die Grund-
rechte, wie sie in der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Europdischen Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewahrleistet sind und wie sie sich aus den ge-
meinsamen Verfassungsiberlieferungen der Mitgliedstaaten als allgemeine Grundsatze des Gemein-

schaftsrechts ergeben.

(44) Die Europaische Gruppe fir Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der
Kommission bewertet alle ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie. In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Befassung dieser Gruppe auch im Bereich des Pa-
tentrechts nur die Bewertung der Biotechnologie anhand grundlegender ethischer Prinzipien zum

Gegenstand haben kann.

(45) Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitdt von Tieren, die geeignet sind, fir die Tiere
Leiden ohne wesentlichen medizinischen Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der
Diagnose oder der Therapie fiir den Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie mit Hilfe dieser

Verfahren erzeugte Tiere sind von der Patentierbarkeit auszunehmen.

(46) Die Funktion eines Patents besteht darin, den Erfinder mit einem ausschlieRlichen, aber zeitlich
begrenzten Nutzungsrecht fiir seine innovative Leistung zu belohnen und damit einen Anreiz fiir er-
finderische Tatigkeit zu schaffen; der Patentinhaber muss demnach berechtigt sein, die Verwendung
patentierten selbstreplizierenden Materials unter solchen Umstanden zu verbieten, die den Umstan-
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den gleichstehen, unter denen die Verwendung nicht selbstreplizierenden Materials verboten wer-

den kénnte, d. h. die Herstellung des patentierten Erzeugnisses selbst.

(47) Es ist notwendig, eine erste Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers vorzusehen, wenn
Vermehrungsmaterial, in das die geschiitzte Erfindung Eingang gefunden hat, vom Patentinhaber
oder mit seiner Zustimmung zum landwirtschaftlichen Anbau an einen Landwirt verkauft wird. Mit
dieser Ausnahmeregelung soll dem Landwirt gestattet werden, sein Erntegut flr spatere generative
oder vegetative Vermehrung in seinem eigenen Betrieb zu verwenden. Das AusmaR und die Modali-
taten dieser Ausnahmeregelung sind auf das Ausmal und die Bedingungen zu beschranken, die in
der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 Uber den gemeinschaftlichen Sorten-

schutz (6) vorgesehen sind.

(48) Von dem Landwirt kann nur die Verglitung verlangt werden, die im gemeinschaftlichen Sorten-
schutzrecht im Rahmen einer Durchfiihrungsbestimmung zu der Ausnahme vom gemeinschaftlichen

Sortenschutzrecht festgelegt ist.

(49) Der Patentinhaber kann jedoch seine Rechte gegeniiber dem Landwirt geltend machen, der die
Ausnahme missbrauchlich nutzt, oder gegeniiber dem Ziichter, der die Pflanzensorte, in welche die
geschitzte Erfindung Eingang gefunden hat, entwickelt hat, falls dieser seinen Verpflichtungen nicht

nachkommt.

(50) Eine zweite Ausnahme von den Rechten des Patentinhabers ist vorzusehen, um es Landwirten zu

ermoglichen, geschitztes Vieh zu landwirtschaftlichen Zwecken zu benutzen.

(51) Mangels gemeinschaftsrechtlicher Bestimmungen fiir die Zlichtung von Tierrassen miissen der
Umfang und die Modalitdten dieser zweiten Ausnahmeregelung durch die nationalen Gesetze,

Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt werden.

(52) Fur den Bereich der Nutzung der auf gentechnischem Wege erzielten neuen Merkmale von
Pflanzensorten muss in Form einer Zwangslizenz gegen eine Vergiitung ein garantierter Zugang vor-
gesehen werden, wenn die Pflanzensorte in Bezug auf die betreffende Gattung oder Art einen be-
deutenden technischen Fortschritt von erheblichem wirtschaftlichem Interesse gegeniiber der pa-

tentgeschitzten Erfindung darstellt.

(53) Fur den Bereich der gentechnischen Nutzung neuer, aus neuen Pflanzensorten hervorgegange-

ner pflanzlicher Merkmale muss in Form einer Zwangslizenz gegen eine Vergitung ein garantierter
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Zugang vorgesehen werden, wenn die Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von

erheblichem wirtschaftlichem Interesse darstellt.

(54) Artikel 34 des TRIPS-Ubereinkommens enthilt eine detaillierte Regelung der Beweislast, die fiir
alle Mitgliedstaaten verbindlich ist. Deshalb ist eine diesbezligliche Bestimmung in dieser Richtlinie

nicht erforderlich.

(55) Die Gemeinschaft ist gemaR dem Beschluss 93/626/EWG (7) Vertragspartei des Ubereinkom-
mens Uber die biologische Vielfalt vom 5. Juni 1992. Im Hinblick darauf tragen die Mitgliedstaaten bei
Erlass der Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie insbesondere Artikel
3, Artikel 8 Buchstabe j), Artikel 16 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5 des genannten Ubereinkommens

Rechnung.

(56) Die dritte Konferenz der Vertragsstaaten des Ubereinkommens iiber die biologische Vielfalt, die
im November 1996 stattfand, stellte im Beschluss Il1/17 fest, dass weitere Arbeiten notwendig sind,
um zu einer gemeinsamen Bewertung des Zusammenhangs zwischen den geistigen Eigentumsrech-
ten und den einschlagigen Bestimmungen des Ubereinkommens (iber handelsbezogene Aspekte des
geistigen Eigentums und des Ubereinkommens {iber die biologische Vielfalt zu gelangen, insbesonde-
re in Fragen des Technologietransfers, der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen
Vielfalt sowie der gerechten und fairen Teilhabe an den Vorteilen, die sich aus der Nutzung der gene-
tischen Ressourcen ergeben, einschlieRlich des Schutzes von Wissen, Innovationen und Praktiken
indigener und lokaler Gemeinschaften, die traditionelle Lebensformen verkdrpern, die fiir die Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt von Bedeutung sind - HABEN FOLGENDE
RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL | Patentierbarkeit
Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten schitzen biotechnologische Erfindungen durch das nationale Patentrecht. Sie
passen ihr nationales Patentrecht erforderlichenfalls an, um den Bestimmungen dieser Richtlinie

Rechnung zu tragen.

(2) Die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus internationalen Ubereinkommen, insbesondere aus
dem TRIPS-Ubereinkommen und dem Ubereinkommen {iber die biologische Vielfalt, werden von
dieser Richtlinie nicht beriihrt.

81

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at

81 von 246



82 von 246 111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

Biopatent Monitoring Komitee

Artikel 2
(1) Im Sinne dieser Richtlinie ist

a) "biologisches Material" ein Material, das genetische Informationen enthalt und sich selbst repro-

duzieren oder in einem biologischen System reproduziert werden kann;

b) "mikrobiologisches Verfahren" jedes Verfahren, bei dem mikrobiologisches Material verwendet,
ein Eingriff in mikrobiologisches Material durchgefiihrt oder mikrobiologisches Material hervorge-

bracht wird.

(2) Ein Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen biologisch, wenn es

vollstandig auf natirlichen Phanomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.
(3) Der Begriff der Pflanzensorte wird durch Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 definiert.
Artikel 3

(1) Im Sinne dieser Richtlinie kdnnen Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind, auch dann patentiert werden, wenn sie ein Erzeugnis, das
aus biologischem Material besteht oder dieses enthilt, oder ein Verfahren, mit dem biologisches

Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegenstand haben.

(2) Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natirlichen Umge-
bung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der

Natur schon vorhanden war.

Artikel 4

(1) Nicht patentierbar sind

a) Pflanzensorten und Tierrassen,

b) im Wesentlichen biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren.

(2) Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, kénnen patentiert werden, wenn die
Ausfiihrungen der Erfindung technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse be-

schrankt ist.
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(3) Absatz 1 Buchstabe b) berihrt nicht die Patentierbarkeit von Erfindungen, die ein mikrobiologi-
sches oder sonstiges technisches Verfahren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis

zum Gegenstand haben.
Artikel 5

(1) Der menschliche Korper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die
bloRBe Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschlieflich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens,

kénnen keine patentierbaren Erfindungen darstellen.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Koérpers oder ein auf andere Weise durch ein techni-
sches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschlielllich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens,
kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau

eines natirlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der Patent-

anmeldung konkret beschrieben werden.
Artikel 6

(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstoRen wiirde, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, dieser VerstoR kann nicht allein dar-
aus hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verboten

ist.
(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht patentierbar:
a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

b) Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitdt der Keimbahn des menschlichen Lebewe-

sens;
c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken;

d) Verfahren zur Verdnderung der genetischen Identitdt von Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser
Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen fir den Menschen oder das Tier zu verursachen, so-

wie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Artikel 7
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Die Europadische Gruppe fir Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien der Kom-

mission bewertet alle ethischen Aspekte im Zusammenhang mit der Biotechnologie.

KAPITEL Il Umfang des Schutzes

Artikel 8

(1) Der Schutz eines Patents fiir biologisches Material, das aufgrund der Erfindung mit bestimmten
Eigenschaften ausgestattet ist, umfasst jedes biologische Material, das aus diesem biologischen Ma-
terial durch generative oder vegetative Vermehrung in gleicher oder abweichender Form gewonnen

wird und mit denselben Eigenschaften ausgestattet ist.

(2) Der Schutz eines Patents fiir ein Verfahren, das die Gewinnung eines aufgrund der Erfindung mit
bestimmten Eigenschaften ausgestatteten biologischen Materials ermdglicht, umfasst das mit die-
sem Verfahren unmittelbar gewonnene biologische Material und jedes andere mit denselben Eigen-
schaften ausgestattete biologische Material, das durch generative oder vegetative Vermehrung in
gleicher oder abweichender Form aus dem unmittelbar gewonnenen biologischen Material gewon-

nen wird.

Artikel 9

Der Schutz, der durch ein Patent fiir ein Erzeugnis erteilt wird, das aus einer genetischen Information
besteht oder sie enthilt, erstreckt sich vorbehaltlich des Artikels 5 Absatz 1 auf jedes Material, in das
dieses Erzeugnis Eingang findet und in dem die genetische Information enthalten ist und ihre Funkti-

on erfullt.

Artikel 10

Der in den Artikeln 8 und 9 vorgesehene Schutz erstreckt sich nicht auf das biologische Material, das
durch generative oder vegetative Vermehrung von biologischem Material gewonnen wird, das im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in Verkehr ge-
bracht wurde, wenn die generative oder vegetative Vermehrung notwendigerweise das Ergebnis der
Verwendung ist, fir die das biologische Material in Verkehr gebracht wurde, vorausgesetzt, dass das
so gewonnene Material anschlieRend nicht fiir andere generative oder vegetative Vermehrung ver-
wendet wird.
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Artikel 11

(1) Abweichend von den Artikeln 8 und 9 beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen
von pflanzlichem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung an
einen Landwirt zum landwirtschaftlichen Anbau dessen Befugnis, sein Erntegut fiir die generative
oder vegetative Vermehrung durch ihn selbst im eigenen Betrieb zu verwenden, wobei AusmaR und
Modalitaten dieser Ausnahmeregelung denjenigen des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94

entsprechen.

(2) Abweichend von den Artikeln 8 und 9 beinhaltet der Verkauf oder das sonstige Inverkehrbringen
von Zuchtvieh oder von tierischem Vermehrungsmaterial durch den Patentinhaber oder mit dessen
Zustimmung an einen Landwirt dessen Befugnis, das geschiitzte Vieh zu landwirtschaftlichen Zwe-
cken zu verwenden. Diese Befugnis erstreckt sich auch auf die Uberlassung des Viehs oder anderen
tierischen Vermehrungsmaterials zur Fortfihrung seiner landwirtschaftlichen Tatigkeit, jedoch nicht

auf den Verkauf mit dem Ziel oder im Rahmen einer gewerblichen Viehzucht.

(3) Das AusmaR und die Modalitaten der in Absatz 2 vorgesehenen Ausnahmeregelung werden durch

die nationalen Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen geregelt.

KAPITEL lll Zwangslizenzen wegen Abhangigkeit
Artikel 12

(1) Kann ein Pflanzenziichter ein Sortenschutzrecht nicht erhalten oder verwerten, ohne ein friher
erteiltes Patent zu verletzen, so kann er beantragen, dass ihm gegen Zahlung einer angemessenen
Verglitung eine nicht ausschlielRliche Zwangslizenz fir die patentgeschiitzte Erfindung erteilt wird,
soweit diese Lizenz zur Verwertung der zu schiitzenden Pflanzensorte erforderlich ist. Die Mitglied-
staaten sehen vor, dass der Patentinhaber, wenn eine solche Lizenz erteilt wird, zur Verwertung der

geschitzten Sorte Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz zu angemessenen Bedingungen hat.

(2) Kann der Inhaber des Patents fiir eine biotechnologische Erfindung diese nicht verwerten, ohne
ein friher erteiltes Sortenschutzrecht zu verletzen, so kann er beantragen, dass ihm gegen Zahlung
einer angemessenen Verglitung eine nicht ausschlielliche Zwangslizenz fiir die durch dieses Sorten-
schutzrecht geschiitzte Pflanzensorte erteilt wird. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass der Inhaber
des Sortenschutzrechts, wenn eine solche Lizenz erteilt wird, zur Verwertung der geschitzten Erfin-
dung Anspruch auf eine gegenseitige Lizenz zu angemessenen Bedingungen hat.
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(3) Die Antragsteller nach den Absatzen 1 und 2 missen nachweisen, dass

a) sie sich vergebens an den Inhaber des Patents oder des Sortenschutzrechts gewandt haben, um

eine vertragliche Lizenz zu erhalten;

b) die Pflanzensorte oder Erfindung einen bedeutenden technischen Fortschritt von erheblichem
wirtschaftlichem Interesse gegenliber der patentgeschitzten Erfindung oder der geschitzten Pflan-

zensorte darstellt.

(4) Jeder Mitgliedstaat benennt die fiir die Erteilung der Lizenz zustdndige(n) Stelle(n). Kann eine
Lizenz fir eine Pflanzensorte nur vom Gemeinschaftlichen Sortenamt erteilt werden, findet Artikel 29

der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 Anwendung.

KAPITEL IV Hinterlegung von, Zugang zu und erneute Hinterlegung von biologischem Material
Artikel 13

(1) Betrifft eine Erfindung biologisches Material, das der Offentlichkeit nicht zuganglich ist und in der
Patentanmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann diese Erfindung danach
ausfiihren kann, oder beinhaltet die Erfindung die Verwendung eines solchen Materials, so gilt die

Beschreibung fiir die Anwendung des Patentrechts nur dann als ausreichend, wenn

a) das biologische Material spatestens am Tag der Patentanmeldung bei einer anerkannten Hinterle-
gungsstelle hinterlegt wurde. Anerkannt sind zumindest die internationalen Hinterlegungsstellen, die
diesen Status nach Artikel 7 des Budapester Vertrags vom 28. April 1977 Uber die internationale An-
erkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen fiir Zwecke von Patentverfahren (im folgenden

"Budapester Vertrag" genannt) erworben haben;

b) die Anmeldung die einschlagigen Informationen enthalt, die dem Anmelder beziiglich der Merk-

male des hinterlegten biologischen Materials bekannt sind;

c) in der Patentanmeldung die Hinterlegungsstelle und das Aktenzeichen der Hinterlegung angege-

ben sind.
(2) Das hinterlegte biologische Material wird durch Herausgabe einer Probe zugénglich gemacht:

a) bis zur ersten Veroffentlichung der Patentanmeldung nur flir Personen, die nach dem innerstaatli-
chen Patentrecht hierzu ermachtigt sind;
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b) von der ersten Veroffentlichung der Anmeldung bis zur Erteilung des Patents flir jede Person, die
dies beantragt, oder, wenn der Anmelder dies verlangt, nur flir einen unabhangigen Sachverstandi-

gen;

c) nach der Erteilung des Patents ungeachtet eines spateren Widerrufs oder einer Nichtigerklarung

des Patents fiir jede Person, die einen entsprechenden Antrag stellt.

(3) Die Herausgabe erfolgt nur dann, wenn der Antragsteller sich verpflichtet, fir die Dauer der Wir-

kung des Patents

a) Dritten keine Probe des hinterlegten biologischen Materials oder eines daraus abgeleiteten Mate-

rials zuganglich zu machen und

b) keine Probe des hinterlegten Materials oder eines daraus abgeleiteten Materials zu anderen als zu
Versuchszwecken zu verwenden, es sei denn, der Anmelder oder der Inhaber des Patents verzichtet

ausdriicklich auf eine derartige Verpflichtung.

(4) Bei Zuriickweisung oder Zuriicknahme der Anmeldung wird der Zugang zu dem hinterlegten Ma-
terial auf Antrag des Hinterlegers fiir die Dauer von 20 Jahren ab dem Tag der Patentanmeldung nur

einem unabhangigen Sachverstandigen erteilt. In diesem Fall findet Absatz 3 Anwendung.

(5) Die Antrage des Hinterlegers gemaR Absatz 2 Buchstabe b) und Absatz 4 kénnen nur bis zu dem
Zeitpunkt eingereicht werden, zu dem die technischen Vorarbeiten fiir die Veroffentlichung der Pa-

tentanmeldung als abgeschlossen gelten.

Artikel 14

(1) Ist das nach Artikel 13 hinterlegte biologische Material bei der anerkannten Hinterlegungsstelle
nicht mehr zuganglich, so wird unter denselben Bedingungen wie denen des Budapester Vertrags

eine erneute Hinterlegung des Materials zugelassen.

(2) Jeder erneuten Hinterlegung ist eine vom Hinterleger unterzeichnete Erklarung beizufiigen, in der
bestatigt wird, dass das erneut hinterlegte biologische Material das gleiche wie das urspriinglich hin-

terlegte Material ist.

KAPITEL V Schlussbestimmungen
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Artikel 15

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser
Richtlinie bis zum 30. Juli 2000 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unmittelbar davon in

Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaa-

ten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf

dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 16

Die Kommission ibermittelt dem Européischen Parlament und dem Rat folgendes:

a) alle funf Jahre nach dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht zu der Frage,
ob durch diese Richtlinie im Hinblick auf internationale Ubereinkommen zum Schutz der Menschen-

rechte, denen die Mitgliedstaaten beigetreten sind, Probleme entstanden sind;

b) innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie einen Bericht, in dem die Aus-
wirkungen des Unterbleibens oder der Verzogerung von Veroffentlichungen, deren Gegenstand pa-

tentierfahig sein konnte, auf die gentechnologische Grundlagenforschung evaluiert werden;

c) jahrlich ab dem in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen Zeitpunkt einen Bericht (iber die Entwicklung

und die Auswirkungen des Patentrechts im Bereich der Bio- und Gentechnologie.

Artikel 17

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften in

Kraft.

Artikel 18

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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9 ANNEX II: RECHTSGRUNDLAGE

§ 166. (1) Das Biopatent Monitoring Komitee beobachtet und bewertet die Auswirkungen der Um-
setzung der Richtlinie 98/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 lber
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI. Nr. L 213 vom 30. Juli 1998, S.13, in Os-
terreichisches Recht im Hinblick auf relevante mit Schutzwirkung fiir die Republik Osterreich erteilte

nationale Patente und Gebrauchsmuster.

(2) Dem Biopatent Monitoring Komitee kommen insbesondere die sich aus der EntschlieBung des

Nationalrats vom 16. April 1998, 107/E (XX. GP), ergebenden Aufgaben zu:

1. Uberpriifung der Auswirkungen der in Umsetzung der Richtlinie erlassenen &sterrei-
chischen Rechtsvorschriften auf Menschenrechte, Tiere, Pflanzen und 6kologische Systeme sowie auf

den Konsumentenschutz, die Landwirtschaft und die Entwicklungslander;

2. Uberpriifung der nationalen Erteilungs- und Spruchpraxis, insbesondere hinsichtlich §

1 Abs.3Z2und3,§2Abs. 2 Satz 1 sowie §§ 36 und 37;

3. Uberpriifung, ob die in Umsetzung der Richtlinie erlassenen &sterreichischen Rechts-

vorschriften folgenden Grundséatzen gerecht werden:

a) kein Patentschutz fiir Verfahren zum Klonen von Menschen und zur Veranderung der

menschlichen Keimbahn;

b) kein Patentschutz flir Verfahren, in denen menschliche Embryonen verwendet wer-

den, und fir Embryonen selbst;

c) keine weitere Einschrdankung der , Tierschutzklausel” gemaR Art. 6 Abs. 2 lit. d der

Richtlinie-nie;
d) Gewadhrung des Viehziichter- und Landwirteprivilegs gemaR Art. 11 der Richtlinie;

e) Wahrung der Verpflichtungen aus dem Ubereinkommen {ber die biologische Vielfalt,

BGBI. Nr. 213/1995.

4. Beobachtung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen, insbesonde-

re auch auf kleine und mittlere Unternehmen.
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(3) Der Bundesminister fur Verkehr, Innovation und Technologie hat in Abstdnden von drei Jahren
dem Nationalrat einen Bericht lber die Beobachtungen und Bewertungen des Biopatent Monitoring

Komitees zu Gibermitteln. Der erste Bericht ist spatestens am 30. Juni 2012 zu tGbermitteln.

§ 167. (1) Dem Biopatent Monitoring Komitee gehoren folgende Mitglieder an:

1. ein Vertreter des Bundeskanzleramts;
2. ein Vertreter des Bundesministers fir Gesundheit;
3. ein Vertreter des Bundesministers fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-

serwirtschaft;

4, ein Vertreter des Bundesministers fiir Verkehr, Innovation und Technologie;

5. ein Vertreter des Bundesministers flir Wirtschaft, Familie und Jugend;

6. ein Vertreter des Bundesministers fir Wissenschaft und Forschung;

7. ein Vertreter der Bioethikkommission;

8. ein Vertreter der Wirtschaftskammer Osterreich;

9. ein Vertreter der Landwirtschaftskammer Osterreich;

10. ein Vertreter des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes;

11. ein Vertreter der Osterreichischen Patentanwaltskammer;

12. ein Vertreter des Osterreichischen Rechtsanwaltskammertages;

13. ein Vertreter der Vereinigung der Osterreichischen Industrie;

14. ein Vertreter der Osterreichischen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht;

15. ein Vertreter des Rings der Industrie-Patentingenieure Osterreichs;

16. ein Vertreter des Vereins fur Konsumenteninformation;

17. ein Vertreter der Umweltbundesamt GmbH;
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18. ein Vertreter des Okobiiro - Koordinationsstelle sterreichischer Umweltorganisatio-

nen.
(2) Das Komitee soll fiir den Dialog mit interessierten Birgerinnen und Biirgern offen sein.

(3) Der Vorsitzende des Biopatent Monitoring Komitees und ein allfalliger Stellvertreter werden von
den Mitgliedern des Komitees gewahlt. Das Komitee ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte
seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4) Das Komitee hat sich eine Geschaftsordnung zu geben und kann auch Arbeitsgruppen bilden. In
Erflllung seiner Aufgaben ist das Komitee berechtigt, Experten und sonstige Auskunftspersonen bei-

zuziehen und an diese entgeltliche Auftrage zu vergeben.

(5) Dem Vorsitzenden des Komitees obliegt die Vertretung des Komitees nach aufRen. Die Tatigkeit

der Mitglieder des Komitees ist ein unbesoldetes Ehrenamt.

(6) Die beim Patentamt eingerichtete Geschaftsstelle unterstiitzt das Komitee, seinen Vorsitzenden
und allfdllig eingerichtete Arbeitsgruppen bei der Erfiillung ihrer Aufgaben. Die Geschaftsstelle hat

fir jedes Kalenderjahr einen Voranschlag und einen Rechnungsabschluss zu erstellen.

10 ANNEX lll: GESCHAFTSORDNUNG
Das gemaR der §§ 166, 167 Patentgesetz eingerichtete Osterreichische Biopatent Monitoring-
Komitee — im Folgenden ,Komitee” — hat in der Sitzung vom 30. September 2010 nachstehende Ge-

schaftsordnung erlassen:

Die in dieser Geschaftsordnung verwendeten personenbezogenen Ausdriicke beziehen sich auf Frau-

en und Manner in gleicher Weise.

§ 1. (1) Der Vorsitzende beruft das Komitee zu Sitzungen ein. Zusatzlich ist - wenn dies ein Drittel der
Mitglieder des Komitees unter Angabe von Griinden des zu behandelnden Gegenstandes verlangen -

das Komitee unverzlglich zu einer Sitzung einzuberufen.

(2) Die Einladung zu den Sitzungen hat schriftlich oder — soweit moéglich — auf elektronischem Weg zu
erfolgen; hierbei sind Termin und Ort der Sitzung bekannt zu geben und die vorlaufige Tagesordnung

samt Sitzungsunterlagen anzuschlieRen.
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(3) Die Einladung zur Sitzung muss spatestens zwei Wochen vor Abhaltung der Sitzung schriftlich

ergehen.

§ 2. (1) An den Sitzungen des Komitees nehmen die Mitglieder des Komitees, Angehorige der Ge-

schaftsstelle und gegebenenfalls beigezogene Experten bzw. sonstige Auskunftspersonen teil.

(2) Eine Beiziehung von Experten bzw. sonstigen Auskunftspersonen erfolgt durch Einladung zu den

jeweiligen Sitzungen.

(3) Ein an der Teilnahme verhindertes Mitglied hat rechtzeitig Vorsorge fiir seine Stellvertretung zu

treffen.

§ 3. (1) Der Vorsitzende sorgt fir einen geordneten Ablauf der Sitzung und achtet unterstiitzt von der

Geschaftsstelle auf die Einhaltung der Geschaftsordnung.

(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort, bringt ggf. Antrage zur Abstimmung und verkilindet die Ent-
scheidungen. Am Ende jeder Sitzung kiindigt er den Termin der nachsten Sitzung an und gibt einen

Ausblick auf die fur diese Sitzung absehbaren Tagesordnungspunkte.

(3) Der Vorsitzende kann eine Sitzung des Komitees unterbrechen. Eine Vertagung der Sitzung bedarf
eines Beschlusses des Komitees. Kann der Termin fur die Wiederaufnahme der vertagten Sitzung
bereits zum Zeitpunkt des Vertagungsbeschlusses bestimmt werden, so bedarf es keiner gesonderten

Einladung zu dieser Sitzung.

§ 4. (1) Die vorlaufige Tagesordnung enthalt

1. jeden Gegenstand, dessen Aufnahme in die Tagesordnung das Komitee auf friheren Sitzungen

beschlossen hat;

2. jeden von dem Vorsitzenden vorgeschlagenen Gegenstand;

3. den Punkt ,Allfalliges”

(2) Bei Beginn jeder Sitzung ist die Tagesordnung zu beschlieRen.

(3) Die Aufnahme von Gegenstanden, die nicht auf der vorlaufigen Tagesordnung stehen, ist durch

Mehrheitsbeschluss moglich.

(4) Wahrend einer Sitzung kann das Komitee Gegenstdnde zurlickstellen oder absetzen.

(5) Unter ,Allfalliges” diirfen keine Beschllsse gefallt werden.
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§ 5. (1) Das Protokoll ist den Mitgliedern des Komitees innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung der

Sitzung vorzulegen.

(2) Das Protokoll ist in der nachstfolgenden Sitzung zu beschlieRen.

§ 6. (1) Das Komitee kann die Veroffentlichung von Beschliissen in geeigneter Form beschlieRen.

(2) Bei der Veroffentlichung nach Abs. 1 sind — sofern das Komitee nicht anderes beschliet — gege-
benenfalls auch die von der Mehrheitsmeinung abweichenden Auffassungen von Mitgliedern festzu-

halten.

(3) Dem Vorsitzenden obliegt die Vertretung des Komitees nach auBen.

§ 7. (1) Das Komitee kann zur Vorbereitung von Gegenstianden mit Beschluss Arbeitsgruppen ein-

setzen.

(2) Die Arbeitsgruppen bestehen aus Mitgliedern des Komitees. Die Arbeitsgruppen werden von der
Geschaftsstelle unterstiitzt. Auf die Tatigkeit der Arbeitsgruppe findet diese Geschaftsordnung sinn-

gemall Anwendung.

(3) Die Zusammensetzung, die Leitung und die Befugnisse der Arbeitsgruppen beschliet das Komi-

tee.

(4) Die Leitung der Arbeitsgruppe berichtet dem Komitee Uber den Fortgang der Beratungen der Ar-

beitsgruppe.

§ 8. (1) Das Komitee ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner Mitglieder anwesend sind.

(2) Beschlisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit entscheidet

die Stimme des Vorsitzenden.

§ 9. Der Vorsitzende des Komitees und ein allfélliger Stellvertreter werden von den Mitgliedern des

Komitees gewahlt.

§ 10. (1) Mitglieder des Komitees sind Vertreter jener Stellen, die in § 167 Abs. 1 Patentgesetz ge-

nannt sind.

(2) Dardber hinaus ist die Beiziehung von Experten und sonstiger Auskunftspersonen sowie die

Vergabe entgeltlicher Auftrage an diese moglich.

(3) Die Tatigkeit der Mitglieder ist ein unbesoldetes Ehrenamt
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§ 11. (1) Die Geschaftsstelle unterstiitzt das Komitee, den Vorsitzende und die Arbeitsgruppen bei

der Erfullung der Aufgaben.

(2) Dabei obliegt es der Geschéftsstelle insbesondere:

1. die laufenden Geschafte des Komitees zu fiihren;

2. den Vorsitzende bei der Einhaltung der Geschaftsordnung zu unterstiitzen;

3. die Sitzungen des Komitees und ggf. der Arbeitsgruppen vorzubereiten.

4. die Protokolle zu erstellen und fir deren Aufbewahrung zu sorgen;

5. Verfahrensleitende Beschliisse durchzufiihren;

6. die erforderlichen Informationen einzuholen;

7. die Arbeitsunterlagen zu dokumentieren;

8. fur jedes Kalenderjahr einen Voranschlag und einen Rechnungsabschluss zu erstellen

9. die Berichterstattung an den Nationalrat vorzubereiten

11 ANNEX IV: ABKURZUNGSVERZEICHNIS

ABS Access and Benefit Sharing; Zugang zu genetischen Ressourcen und

gerechter Vorteilsausgleich)

CBD Convention on Biological Diversity (= Ubereinkommen {iber die Biologische Vielfalt)
CGIAR Consultative Group on International Agricultural

(=internationales Agrarforschungsnetzwerk)

DNA Desoxyribonucleinsdure

EP Europadisches Patent

EPA Europaisches Patentamt

EPU Europadisches Patentibereinkommen
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EuGH Europadischer Gerichtshof

FAO Organisation flr Erndhrung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen

GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

IPC Internationale Patentklassifikation

OECD Organisation flr wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PatG Patentgesetz

PCT Vertrag lber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
TRIPS Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte des

geistigen Eigentums
us Vereinigte Staaten von Amerika

WIFO Osterreichisches Institut fiir Wirtschaftsforschung

12 ANNEX V: WIFO-STUDIE ZUM THEMA  ,DIE  WIRTSCHAFTS- UND
FORSCHUNGSPOLITISCHE BEDEUTUNG DER UMSETZUNG DER BIOPATENTRICHTLINIE
IM OSTERREICHISCHEN PATENTGESETZ"
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OSTERREICHISCHES INSTITUT FUR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG
AUSTRIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH

Die wirtschafts- und forschungspolitische Bedeutung
der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im
osterreichischen Patentgesetz

Andreas Reinstaller, Gerhard Schwarz
April 2012

Osterreichisches Institut fr Wirtschaftsforschung

Im Auftrag des Biopatent Monitoring Komitees und des Bundesministeriums fUr Verkehr, Innovation und
Technologie

Begutachtung: JUrgen Janger ¢ Wissenschaftliche Assistenz: Kathrin Hranyai

Inhalt

Die wirtschafts- und forschungspolitischen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie (RL 98/44/EG) im &sterreichi-
schen Patentgesetz werden insbesondere fUr kleine und mittlere Unternehmen anhand der Ergebnisse einer Befragung von
Unternehmen und Forschungseinrichtungen analysiert, die im Feld der Biotechnologie in Osterreich tatig sind. Demnach rich-
ten sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen in ihren Patentanmeldestrategien an wichtigen internationalen Markten
aus. Trotz des raschen Anstiegs der Zahl der Patentanmeldungen im Bereich der Biotechnologie in den letzten zehn Jahren
und der Zunahme der strategischen Nutzung von Patenten werden Unternehmen und Forschungseinrichtungen in inrer For-
schungs- und Entwicklungstétigkeit sowie in ihren eigenen PatentierungsaktivitGten kaum durch Abhdngigkeiten von frOhe-
ren Patenten oder durch Sperrpatente beeintréchtigt. Dies gilt auch fUr die Nutzung von patentierten Forschungswerkzeu-
gen. Eigene Patentanmeldungen der Forschungseinrichtungen scheinen sich nicht negativ auf die wissenschaftliche Produk-
fivitat der wissenschaftlichen Belegschaft auszuwirken. Vielmehr melden wissenschaftlich Uberdurchschnittlich produktive
Forschungseinrichtungen auch mehr Patente an. Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentge-
setz wurde die Rechftssicherheit fUr Biotechnologie-Patente insgesamt erhdht; Anreize zur Investition in biotechnologische
Forschung konnten sichergestellt werden.

RUckfragen: Andreas.Reinstaller@wifo.ac.at, Gerhard.Schwarz@wifo.ac.at, Kathrin.Hranyai@wifo.ac.at

2012/076/A/WIFO-Projektnummer: 4011
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Zusammenfassung der Studie

Das Biopatent Monitoring Komitees (BMK) hat das Osterreichische Institut fir Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) beauftragt, eine empirische Studie zu den wirtschafts- und forschungspoliti-
schen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie (RL 98/44/EG) im Osterreichischen
Patentgesetz insbesondere fUr kleine und mittlere Unternehmen durchzufGhren.

Die Datengrundlage der vorliegenden Studie bildet eine Befragung von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen auf dem Feld der Biotechnologie, die zwischen September und
Dezember 2011 durchgefuhrt wurde. In der Befragung wurde die Nutzung von Biotechnolo-
gie-Patenten im Zeitraum 2009-2011 dokumentiert. Im Zuge der Entwicklung der Fragebbdgen
wurden auch ausfUhrliche Leitfadengespréche mit Experten aus Forschungseinrichtungen,
Férderagenturen und Unternehmen gefuhrt. Die so gewonnene Information ist in weiterer
Folge in den Entwurf der Fragebdgen und in die Interpretation der Ergebnisse eingeflossen.

Die Erhebung belegt, dass sich die Life Science Branche in Osterreich aus sehr vielen jungen
Unternehmen und einigen etablierten GroBunternehmen zusammensetzt. Die meisten der be-
fragten Unternehmen sind im Bereich der Humanmedizin tétig. Insgesamt sind die Forschungs-
ausgaben je Beschdaftigtem in dieser Branche sehr hoch. Im Bereich der Forschungseinrichtun-
gen hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren eine umfangreiche wissenschaftliche T&-
figkeit entfaltet. In vielen Bereichen gehdéren die Forschungsgruppen zur internationalen Spit-
ze im ihrem Forschungsgebiet. Auch bei den Forschungseinrichtungen liegt der inhaltliche
Schwerpunkt der Forschungstatigkeiten im Bereich der Humanmedizin.

Rund 65% der befragten Unternehmen haben seit 2005 Erfindungen zum Patent angemeldet
oder beabsichtigen, dies in absehbarer Zukunft zu tun. Bei den Unternehmen, fUr die Biotech-
nologie eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie spielt, steigt der Anteil auf Uber 76%.
Von den befragten Forschungseinrichtungen haben rund 54% angegeben, in Forschungsvor-
haben involviert gewesen zu sein, die zu einer Anmeldung oder Erteilung eines Biotechnolo-
gie-Patentes gefUhrt haben oder in absehbarer Zeit wahrscheinlich zu einer Patentanmel-
dung fuhren werden.

FUr die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist der Schutz eigener Erfindun-
gen vor Nachahmung die grundlegende Funktion von Patenten. FUr Unternehmen sind Po-
tente auch zur Sicherung der Finanzierung ihrer AktivitGten durch &ffentliche Férderungen
und Wagniskapitals sowie zur Anbahnung von Kooperationen wichtig. Sie werden auch in Ko-
operationsverhandlungen strategisch genutzt. Bei den Forschungseinrichtungen stehen nach
dem Schutz eigener Erfindungen auch Lizenzeinnahmen fUr Institut und Erfinder sowie das In-
teresse, eine Erfindung mit einem industriellen Partner weiterzuentwickeln, im Vordergrund.
Kosten, die mit der Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten einhergehen,
sind die haufigsten Grinde, auf die Patentierung einer Erfindung zu verzichten. FUr Unterneh-
men spielt zudem noch Geheimhaltung eine wichtige Rolle.
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Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass nur ein relativ geringer Anteil der in Osterreich té&ti-
gen Unternehmen und Forschungseinrichtungen Erstanmeldungen zur Patentierung biotech-
nologischer Erfindungen in Osterreich vornimmt. In ihnren Patentanmeldestrategien richten sie
sich an wichtigen internationalen Mdarkten aus. Dies unterstreicht, dass die groBte Bedeutung
der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Osterreichischen Patentgesetz in Inrem Beitrag zur
Schaffung eines einheitlichen Marktes fUr biotechnologische Erfindungen in der EU liegt.

In der Befragung wurde erhoben, wie Biotechnologie-Patente durch &sterreichische Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen genutzt werden und wie sich Biotechnologie-Patente
auf deren Forschungs- und PatentierungsaktivitGten auswirken. Dabei ist zu berlcksichtigen,
dass in der Biotechnologie Erfindungen stark aufeinander aufbauen. In diesem Zusammen-
hang geht die wirtschaftswissenschaftliche Forschung davon aus, dass ein zu umfassender
Schutz geistigen Eigentums zu einem Anstieg der Transaktionskosten, aber auch zu bedeu-
tenden Einschrénkung in der Verbreitung und Anwendung von neuen Erkenntnissen und be-
stehendem Wissen fUhren kann. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass derarti-
ge Sorgen fur die 6sterreichische Biotech-Wirtschaft und —Forschung nicht begrindet sind.

Die Anzahl der angemeldeten Patente und wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der
Biotechnologie sind in der vergangenen Dekade stark angestiegen. Diese Zunahme ist einer-
seits dem rasanten technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Biotechnologie geschuldet,
andererseits zeigen die Unternehmen auch den Wunsch, ihre Erfindungen so weitreichend
wie méglich vor Nachahmung zu schutzen, wodurch Patente auch zunehmend strategisch
genutzt werden. In diesem Umfeld ist es fur Unternehmen fallweise schwierig festzustellen, ob
ein neues Erzeugnis oder Verfahren entwickelt oder auf den Markt gebracht werden kann,
ohne existierende Patente zu verletzen. In der Regel ist es den befragten Unternehmen aber
moglich, derartige Probleme durch detaillierte Analysen des technologischen Umfeldes im
Vorfeld von Forschungsprozessen auszurdumen. Ist dies nicht der Fall, so werden Patentstreit-
igkeiten bevorzugt auBergerichtlich geregelt und Probleme, die sich ergeben, wenn ein jun-
geres Patent wesentliche Erfindungsmerkmale eines dlteren Patents aufweist (Abhdngigkeit),
zumeist durch wechselseitige Lizenzierung geldst. Dementsprechend zeigt die Studie, dass die
befragten Unternehmen von keinen maBgeblichen Beeintrdchtigungen ihrer Forschungs- und
Entwicklungstatigkeit, aber auch ihrer Patentierungsaktivitéten durch Abhdngigkeiten oder
Sperrpatente berichten.

Die Ergebnisse der Befragung deuten auch auf keine maBgeblichen Beeintréchtigungen von
Forschungstatigkeiten durch geschUtzte Forschungswerkzeuge im Besonderen hin. Unterneh-
men wie Forschungseinrichtfungen prufen haufig, ob eigene Forschungsvorhaben von ge-
schitzten Forschungswerkzeugen abhdngen. In den seltenen Fallen, in denen dies zutrifft, sind
am ehesten Verzdégerungen bei der DurchfUhrung von Forschungsprojekten die Folge. Zur Ein-
stellung von Forschungsprojekten aufgrund geschUtzter Forschungswerkzeuge kommt es hin-
gegen kaum. Fallweise versuchen Unternehmen und Forschungseinrichtungen, Abhdngigkei-
ten bei Forschungswerkzeugen durch die Entwicklung eigener Verfahren oder Technologien
ZU umgehen.
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Im Bereich der Forschungseinrichtungen deuten die Befunde der Studie darauf hin, dass sich
eigene Patentanmeldungen nicht negativ auf die wissenschaftliche Produktivitéat der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter einer Forschungseinrichtung auswirken. Vielmehr zeigen sie, dass wis-
senschaftlich produktivere Forschungseinrichtungen auch mehr Patente anmelden. Patente
von Forschungseinrichtungen sind zudem hdaufig auch die Folge von Forschungskooperatio-
nen mit Unternehmen. Da diese zumeist auch einen groBen Finanzierungsbeitrag leisten, bie-
ten Patente hier die Méglichkeiten, die Ergebnisse dieser Investitionen besser zu schitzen und
wirken sich positiv auf die Neigung der Unternehmen aus, Forschungskooperationen einzuge-
hen. Damit sind Biotechnologie Patente ein wichtiges Instrument, den privaten Anteil an der
Finanzierung akademischer Forschung im Bereich der Biotechnologie zu erhdhen und entfal-
ten so eine positive indirekte Wirkung auf die wissenschaftliche Forschung.

Die Ergebnisse der Befragung und der Leitfadengesprdche zeigen, dass sich durch die Umset-
zung der Biopatentrichtlinie die Rechtssicherheit fUr Biotechnologie-Patente insgesamt erhéht
hat und Anreize zur Investition in biotechnologische Forschung sichergestellt werden konnten.
Dementsprechend stimmen die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen weit-
gehend in ihrer Einschéatzung Uberein, dass die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Patent-
gesetz einen wichtigen Beitrag zur Schaffung einer EU-weit einheitlichen Regelung zum Schutz
fUr biotechnologische Erfindungen geleistet hat. In Summe weder positiv noch negativ beur-
teilen die Befragten Auswirkung der Umsetzung der Richtlinie auf die Rentabilitédt von F&E und
auf die Stérkung des Standortes. Ahnlich ist auch ihrer Einsché&tzung inwieweit das Ziel, eine
Klarstellung bei der Patentierbarkeit von Gensequenzen herbeizufUhren, erreicht wurde. Ein
bemerkenswerter Sachverhalt ist, dass ein sehr hoher Anteil der Befragten die Auswirkungen
der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich nicht beurteilen konnte. Abh&ngig von der
konkreten, auf die expliziten Ziele der Biopatent Richtlinie gemUnzten Fragen gaben 34-55%
der Unternehmen und 52-64% der Forschungseinrichtungen an, nicht beurteilen zu kdnnen,
ob sich die Umsetzung der Biopatent Richtlinie positiv oder negativ ausgewirkt habe.

Die vorliegende Studie liefert auch einige Anhaltspunkte zur Bewertung der wirtschaftspoliti-
schen Implikationen der Biopatentrichtlinie fur kleine und mittlere Betriebe. Aus Leitfadenge-
spréchen und der Befragung geht hervor, dass kleinere Unternehmen vor allem beim Verfas-
sen von Patentanmeldungen gegenuber groBen Unternehmen benachteiligt sind. Relevanter
dUrften jedoch die GroBenvorteile im Falle der Durchsetzung von Patentrechten sein. Dieser
Aspekt wurde in der vorliegenden Studie aber aufgrund der insgesamt schon sehr breiten
Themenabdeckung, nicht ndher behandelt. Ihm sollte jedoch in Zukunft Aufmerksamkeit
geschenkt werden.

Luletzt geht aus der Befragung und den Leitfadengesprdchen hervor, dass in unterschiedli-
chen Bereichen des Patentwesens, Verbesserungen angebracht wdaren. So waren einige Ge-
spréachspartner und Befragte der Ansicht, dass die Rechtsprechung bei Patentstreitigkeiten
EU-weit vereinheitlicht werden sollte, wahrend andere die lange Dauer von Streitverfahren
bemdangelt haben.
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Einleitung

Das Biopatent Monitoring Komitees (BMK) hat das Osterreichische Institut for Wirtschaftsfor-
schung (WIFO) beauftragt, eine empirische Studie zu den wirtschafts- und forschungspoliti-
schen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie (RL 98/44/EG) im Osterreichischen
Patentgesetz insbesondere fUr kleine und mittlere Unternehmen durchzufUhren.

Der Bereich der Biotechnologie hat sich in dem vergangenen Jahrzehnt zu einem Vorzeige-
bereich der &sterreichischen Forschung entwickelt. In dieser Forschung liegt auch die Keim-
zelle einer Hochtechnologiebranche, der in einem Land, das von Industrien im mittleren Tech-
nologiesegment dominiert wird, eine besondere wirtschafts- wie innovationspolitische Bedeu-
tung zukommt. Neben MaBnahmen der direkten und indirekten Forschungs- und Innovations-
férderung ist der Schutz geistigen Eigentums vornehmlich durch Patente das wichtigste
forschungs-und technologiepolitische Instrument zur Férderung und Sicherstellung von
Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten im Unternehmensbereich. Besonders im Bereich der
Life Sciences kommt diesem Instrument eine herausragende Bedeutung zu und ist, wie die
Expertengesprache, die im Zuge dieser Studie durchgefuhrt wurden, belegen, nicht nur eine
Vorbedingungen fur die DurchfUhrung von F&E im Unternehmensbereich, sondern die
Vorbedingung fur unternehmerische Tatigkeit schlechthin. Deshalb sollte den rechtlichen
Rahmenbedingungen, die den Schutz geistigen Eigentums regeln, besondere Beachtung
geschenkt werden.

Das Ziel der “Biopatentrichtlinie” (RL 98/44/EG) war die Angleichung der nationalen Patent-
gesetze im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik. Damit sollte eine europaweit ver-
gleichbare und einheitliche Regelung zum Schutz biotechnologischer Erfindungen geschaf-
fen werden. Das Ziel der Biopatentrichtlinie (BPR) war vor allem auch zu kldren, was im
Bereich der Biotechnologie und Gentechnik patentierbar ist und was nicht, und wo
Patentschutz aus ethischen Griunden nicht gewdahrt werden darf. Damit sollte die Rentabilitét
von Investitionen in biotechnologische und gentechnische Forschung durch eine héhere
Rechtssicherheit verbessert, der Unternehmens- und Forschungsstandort Europa im Bereich
der Life Sciences gestarkt und die Schaffung eines EU weiten Marktes fUr Technologie in
diesem Bereich vorangetrieben werden. Die Umsetzung der BPR im Osterreichischen
Patentgesetzist in diesem Kontext zu betrachten und zu verstehen.

Dieser Kontext und die Tatsache, dass Unternehmen und Forschungseinrichtungen ihre
Erfindungen selten nur in Osterreich patentieren lassen, stellt eine methodische Herausforde-
rung fUr die Bewertung der wirtschafts- und forschungspolitischen Implikationen der Umset-
zung der BPR im Osterreichischen Patentgesetz dar. Die Identifizierung einer kausalen Wirkung
der Umsetzung der BPR auf die wirtschaftliche Leistung oder die erfinderische Tatigkeit in
Osterreich tatiger Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist, wie in der Folge noch
dargelegt werden wird, kaum moglich. Das Ziel des Projektes ist es daher, eine moglichst
genaue Charakterisierung des Anwendungsbereichs der Biopatentrichtlinie vorzunehmen
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und Auswirkungen derselben auf die Forschungslandschaft aus der Perspektive der Wirt-
schaftsforschung abzuschatzen. Dazu ist eine moglichst exakte Beschreibung der Nutzung
von Patenten im Bereich der Biotechnologie in Osterreich notwendig.

Aus diesem Grund wurde eine Befragung in Osterreich tatiger Unternehmen und Forschungs-
einrichfungen vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde ein Erhebungsinstrument (Fragebo-
gen) entwickelt, sowie ein Adresspools von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die
im Bereich der Life Sciences tatig sind, erarbeitet. Es wurden zusdtzlich Experteninterviews mit
Vertretern von Forschungseinrichtungen, Férderagenturen und von Unternehmen durchge-
fOhrt, um sicherzustellen, dass der Fragebogen die relevanten Aspekte zur Bewertung der
wirtschafts- und forschungspolitischen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie
abdeckt.

Die vorliegende Studie prdsentiert die Ergebnisse dieser Befragung und nimmt — unter BerUck-
sichtigung ihrer methodischen Einschrnkungen -- eine Einschatzung der wirtschafts- und for-
schungspolitischen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Osterreichischen
Patentgesetz insbesondere fUr kleine und mittlere Unternehmen vor.
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Zielsetzung und Fragestellung

Fragestellungen und deren Operationalisierung

Die Befragung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Nutzung und Auswirkung
der Nutzung von Biopatenten, sowie zu deren Einsch&tzung der Bedeutung der Umsetzung
der BPR im &sterreichischen Patentgesetz bildet die Datengrundlage der vorliegenden Studie.
lhr Ziel ist, die forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Umsetzung der
Biopatentrichtlinie in Osterreich mit besonderem Augenmerk auf kleine und mittlere Unter-
nehmen zu untersuchen. Diese Fragestellung kdnnte methodisch in unterschiedlicher Weise
bearbeitet werden. Die Methode der Befragung wurde durch den Auftraggeber
vorgegeben und ist auch grundsatzlich jene Methode, die die robustesten Aussagen und
Ergebnisse zuldsst.

Die durch das Patentgesetz vorgegebene Fragestellung ist sehr breit gefasst und wurde auch
nicht durch den Auftraggeber eingeschrankt. Dies erfordert eine umfassende Analyse der
moglichen Wirkungsmechanismen der Regelungen der Biopatentrichtlinie sowohl auf die For-
schung, als auch auf das Verhalten der betroffenen Zielgruppen bei der Anmeldung,
Nutzung, und Verwertung von Patenten.!

Grundsatzlich sind zur Bewertung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen
der Umsetzung der Biopatentrichtlinie folgende drei Fragen aufzuwerfen und zu beantworten:

1. In welchem AusmaB und zu welchen Zwecken verwenden Unternehmen und
Forschungseinrichtungen Patente oder andere Schutzmechanismen?

2. Inwiefern bieten Patente im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik einen Anreiz
in Forschung und Entwicklung zu investierene Welche Rolle kommt der Biopatentrichi-
linie dabei zu?

3. Welche Wirkung haben Patente im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik auf
die Forschung und die weitere Verbreitung von Forschungsergebnissen und von
Wissen in der Industrie sowie im Bereich der wissenschaftlichen Forschung?

Damit diese Fragen beantwortet werden kénnen, ist es notwendig, ein genaues Bild Uber die
Entscheidung, F&E zu betreiben und die daraus hervorgehenden Ergebnisse zu patentieren,
zu gewinnen. Im folgenden Abschnitt werden dementsprechende Uberlegungen prdsentiert,
die auch in die Entwicklung der GespréchsleitfGden, sowie in die Ausarbeitung des
Fragebogens eingeflossen sind.

! Eine Gegenuberstellung der Wirkung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie mit der Wirkung anderer technologie-
politischer Instrumente wdre auch angezeigt, damit die die Umsetzung der Biopatentrichtlinie und im weiteren for-
schungs- und technologiepolitischen Kontext angemessen bewerten werden kann. Eine detaillierte Analyse dieser
Aspekt hatte jedoch den Rahmen dieser Studie gesprengt und wurde aus diesem Grund in der Befragung nicht be-
rGcksichtigt.
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Forschungs- und Innovationsprozess und die Entscheidung Uber eine Patentierung:
Eine stilisierte Darstellung

Patente sind Rechtstitel, die dem Patentinhaber das Recht verleihen, Dritte in einem bestimm-
ten Land und fUr einen bestimmten Zeitraum von der betriebsmdaBigen Nutzung der Erfindung
ohne seine Zustimmung auszuschlieBen. Patentwirdig sind dabei neue und gewerblich an-
wendbare Erfindungen, die aufgrund der technischen Lehre, der Offenbarung und der Aus-
fOhrbarkeit patentfahig sind und die auf der Grundlage erfinderischer Tatigkeit als patent-
wUrdig eingestuft werden.2 Ausgenommen vom Schutz sind u.a. Entdeckungen oder wissen-
schaftliche Theorien.3 Dieses gewerbliche Schutzrecht impliziert, dass der Inhaber des Rechtes
grundsdatzlich ein Monopol auf die Verwertung der Erfindung hat. Im Falle einer wirtschaftli-
chen Nutzung des Patentes kann er sich Uber einen beschrdnkten Zeitraum den Wettbe-
werbsmechanismen enfzieht und dadurch entweder Monopolpreise fUr die auf der Erfindung
beruhenden Produkte oder NutzungsgebUhren von interessierten Dritten in Form von Lizenz-
gebUhren verlangen. Das Patent und damit das AusschlieBungsrecht selbst kann auch ver-
auBert werden. Dabei ist festzuhalten, dass ein Patent nur die betriebsmdaBige Nutzung des
geschUtfzten Produktes oder Prozesses deckt, nicht aber die Entwicklung dhnlicher Produkte
oder Prozesse auf der Grundlage der in der Patentschrift verdffentlichten Information.

Der Grund, warum der Gesetzgeber im Falle von Erfindungen Einschrénkungen des
Wettbewerbs in Kauf nimmt, liegt darin, dass ohne diesen Schutz aus einer
gesamtwirtschaftlichen Perspektive heraus zu wenig in erfinderische Tatigkeit und Innovation
investiert werden wurde. Die Folge wdre eine Verlangsamung des technischen Fortschritts
und damit des langfristigen Wachstums einer Volkswirtschaft. Ohne Patentschutz wirde
Nachahmung durch Mitbewerber die Rentabilitét von Investitionen in Forschung und
Entwicklung zumeist auf Ertragsniveaus senken, bei denen die Investitionskosten nicht mehr
rGckgewonnen werden kénnen. Dadurch verschwindet auch der Anreiz, erfinderisch tatig zu
werden. Durch einen fehlenden oder schwachen Schutz fUr geistiges Eigentum haben
Erfinder auch den Anreiz ihre Erfindung geheim zu halten. Dadurch geht der Gesellschaft
Wissen verloren, das fUr weiteren wissenschaftlichen und technischen Fortschritt bedeutsam
sein kann. Ein Patent wird aus diesem Grund unter der Bedingung erteilt, das der Erfindung
zugrundeliegende Wissen offen zu legen ist. Damit kdnnen Dritte auf dieses Wissen
zurUckgreifen und nutzen, sofern dies nicht fir gewerbliche Zwecke geschieht.

FUr den Wirtschaftsforscher stellt sich dabei grundsatzlich die Frage inwieweit gesellschaftliche
Verluste, die durch die Nutzung des AusschlieBungsrechtes entstehen, durch gesellschaftliche
Gewinne, die sich aus der wachstumsfordernden Wirkung von technischem Fortschritt und
Innovation einstellen, aufgewogen werden.

2 Eine Erfindung weist eine hinreichende Erfindungshdhe auf, wenn sie sich nicht fir den Fachmann aus dem Stand
der Technik ergibt, vgl. dazu Art. 56 EPU, Osterr. PatG §1(1).

3 Was nicht als Erfindung angesehen wird, bzw. welche Ausnahmen von der Patentierbarkeit gemacht werden, wird
in §1(3) und §2 des Osterr. Patentgesetzes definiert.
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Zur Analyse der méglichen Wirkungskandle der Umsetzung der Biopatentrichtlinie auf for-
schungs- und wirtschaftspolitisch relevante Sachverhalte in Osterreich ist es notwendig, den
Entscheidungsprozess der von der Regelung betroffenen Forscher, Forschungseinrichtungen
und Unternehmen hinsichtlich

e der Entscheidung Uber die Finanzierung und DurchfGhrung eines Forschungsprojektes,

e der Entscheidung Uber die Patentierung einer Erfindung aus einem Forschungsprojekt,
und

e die Entscheidung Uber die anschlieBende Nutzung des erworbenen Patentes
abzubilden.

In einem weiteren Schritt mUssen dann die Faktoren ausgearbeitet werden, die in diese Ents-
cheidungen einflieBen. Hier ist in einer dkonomischen Sichtweise primdr festzuhalten, wie sich
diese Einflussfaktoren auf die Einsch&tzung der effektiven und erwarteten Kosten und der er-
warteten Ertrdge aus Forschungs- und PatenteinreichungsaktivitGten auswirken.

Abbildung 1skizziert diesen Entscheidungsprozess sowie wichtige Einflussfaktoren. Der Aus-
gangspunkt des Entscheidungsprozesses ist das Aneignungsproblem von Wissen, das durch
Forschungstatigkeiten generiert wird.4 Kann dieses Wissen nachvollzogen werden und eine
Erfindung, die darauf aufbaut, imitiert werden, so senkt dies den Anreiz gewerblich orientierte
Forschung zu treiben. Der Schutzes geistigen Eigentums bzw. 6ffentliche Férderungen fur
Forschung und Entwicklung verfolgen daher das Ziel, diesen Anreiz zu stdrken. Die institutio-
nellen Rahmenbedingungen beeinflussen folglich die Entscheidung in Forschung und Ent-
wicklung zu investieren.

Ob ein Patent angemeldet wird, hdngt vom Verhdltnis zwischen den erwarteten direkten und
verborgenen (latenten) oder unsicheren zukunftigen Kosten sowie den erwarteten Ertrégen
ab. Letztere hdngen wiederum von den Risiken ab, die mit der weiteren Entwicklung einer Er-
findung hin zu einem marktfdhigen Produkt zusammenh&ngen (im pharmazeutischen Bereich
z.B. von klinischen Studien und dem Zulassungsverfahren). Die direkten Kosten fallen hinge-
gen bei einer Patentanmeldung bis hin zur Erteilung eines Patentes an. Latente Kosten erge-
ben sich hingegen aus der Nutzung eigener Patente und deren Durchsetzung gegenuber
Dritten, bzw. der RUckwirkung fremder Schutzrechte auf eigene Patente. So kénnen, z.B.,
Uberlappende Anspriche oder Abhdngigkeiten von bestehenden Patenten Dritter den Wert
eines Patentes einschrénken.

Die Entscheidung Forschung zu beftreiben und sich daraus ergebende Erfindungen zu paten-
fieren hangt also von etlichen Faktoren ab, die mit den rechitlichen Rahmenbedingungen

hinsichtlich der Patentierung in keinem direkten Zusammenhang stehen. Diese flieBen als ein
Faktor unter vielen in eine komplexe multidimensionale Entscheidung ein. Damit ist es grund-

4Vgl. S. 81 fUr eine detailliertere Diskussion im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Befragung
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sGtzlich schwierig, die wirtschaftliche Wirkung der Biopatentrichtlinie zu identifizieren und zu
bewerten.

Abbildung 1: Der Entscheidungsprozess in F&E zu investieren, und Forschungsergebnisse zu

schitzen.
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Quelle: WIFO Darstellung auf der Grundlage von Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie (2007, S.64).

Eine Wirkungsanalyse der Biopatentrichtlinie wird zusatzlich noch durch die unterschiedlichen
Wirkungskandle rechtlicher Rahmenbedingungen erschwert. Wie aus Abbildung 1 ersichtlich
ist, entfalten die rechtlichen Rahmendbedingungen einerseits eine direkte Wirkung auf die
Entscheidung zu forschen oder zu patentieren, indem sie, aufgrund der darin verankerten
Vorschriften zu einer Verhaltensverdnderung der Akteure fGhrt (Wirkungsrichtung der Box
»Rechtliche & gesellschaftliche Rahmenbedingungen®). Sie kann aber andererseits auch
indirekten Effekten zugrunde liegen, die der Forschungs- oder Patentierungsentscheidung
nachgelagert sind. Dies ist durch die Schleife ,,Nutzung/Durchsetzung von geistigem Eigen-
tum* -> ,Strategische Patentnutzung ..." -> ,,Gefahr von GegenmaBnahmen* -> ,,Unsicher-
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heit" dargestellt. Damit erschwert sich die Bewertung der forschungs- und wirtschaftspoliti-
schen Implikationen der Biopatentrichtlinie sowie deren Umsetzung in Osterreich zusétzlich.s

Betrachtet man die Wirkungskandle der rechtlichen Rahmenbedingungen im Detail, so sind in
der Literatur Faktoren identfifiziert worden, die sich positiv auf das Verhdltnis zwischen erwarte-
ten Kosten und Ertragserwartungen auswirken und solche, die es verschlechtern. Folgende
Faktoren sollen sich grundsétzlich positiv auf die Gewinnerwartungen und das Investitionskli-
ma fur Forschung im Bereich der Biotechnologie oder Gentechnik auswirken (Thumm 2002;
Thumm 2005; Laudien 2006; Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie 2007):

e Rechtssicherheit durch eine EU weit vergleichbare und einheitliche Regelung for
Patente im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik;

e Rechtssicherheit durch eine klare Abgrenzung zwischen patentierbaren und nicht-
patentierbaren Gensequenzen/Teilsequenzen, sowie Mikroben, Proteinen und
Korperteilen;

e Rechtssicherheit durch eine klare Abgrenzung zwischen der Anwendung von
Patenten bei Pflanzen und Tieren;

e Beseitigung von Handelshemmnissen innerhalb der Europdischen Union.

Im Zuge der Diskussionen um die Umsetzung der Biopatentrichtlinie in nationales Recht wur-
den jedoch auch einige Aspekte der Richtlinie hervorgehoben, die die Unsicherheit erhdhen
und sich auf Anreize zum Forschen und Patentieren dédmpfend auswirken kénnen (Heller &
Eisenberg 1998; Gilroy & Volpert 2002; Walsh u. a. 2003; Gilroy & Volpert 2003; Garrison 2004;
Mieth 2006; Dent u. a. 2006; Murray & Stern 2006; Europdische Kommission 2002, 2005):

e Das Fehlen einer Einschrdnkung des Schutzes bei Patenten auf Gensequenzen auf die
konkrete in der Patentanmeldung dargelegte Verwendung (funktionsgebundener
Stoffschutz) behindert méglicherweise die Forschung und erhoht die
Wahrscheinlichkeit von Patentverletzungsklagen.

e Patentschutz fur Gene und Gensequenzen generell behindert oder verteuert
moglicherweise nachgelagerte Forschung durch LizenzgebUhren.

e Inferpretationsspielrdume hinsichtlich der Patentierbarkeit von biologischen Verfahren
erhbhen moglicherweise die Transaktionskosten und senken die Rechtssicherheit.s

5 Es besteht noch eine weitere methodische Herausforderung, die darin besteht, dass im Prinzip alle Unternehmen
oder andere Instifutionen, die Patente im Bereich der Biotechnologie oder Gentechnik nutzen, von der Biopatent-
richtlinie betroffen sind. Damit ist eine Bewertung der Wirkung erschwert, da sich keine Kontrollgruppe von Einreichern
aufbauen Iasst, die nicht von der Richtlinie betroffen sind.
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Diese Aspekte werden im Detail im Zusammenhang mit der Présentation der Ergebnisse ab
Seite 62ff. dargestellt. An dieser Stelle soll jedoch festgehalten werden, dass fur eine 6kono-
mischer Bewertung der Biopatentrichtlinie wichtig ist, inwieweit sich die genannten Aspekte
férdernd oder ddmpfend auf die Anreize von Unternehmen und Forschungseinrichtungen in
Osterreich auswirken, in Forschung zu investieren und Erfindungen zu patentieren.

¢ Transaktionskosten sind Kosten, die durch die Benutzung des Marktes und den Handel von VerfUgungsrechten
entstehen.
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Datenerhebung

Erhebungsdesign

Wie schon zur Erstellung der ersten beiden Berichte des BMK wurde auch fur den vorliegen-
den, dritten Bericht eine schriftfiche Befragung der Akteure des dsterreichischen Biotechno-
logiesektors durchgefuhrt. Anders als fUr die ersten beiden Berichte wurde die Umfrage zum
Dritten Bericht nicht vom BMK selbst durchgefihrt, sondern das WIFO wurde mit der Durchfih-
rung der Erhebung beauftragt. Die Festlegung des Erhebungsdesigns und der Fragebdgen
erfolgte seitens des WIFO in Ubereinstimmung mit dem Auftraggeber BMK. Als Erhebungszeit-
raum wurde in Ubereinstimmung mit dem Berichtszeitraum des BMK die Periode 2009-2011
festgelegt.

Zur DurchfGhrung der Befragung fUr den vorliegenden, dritten Bericht des BMK wurde das
Erhebungsdesignh gegenuUber jenem fUr die ersten beiden Berichte in Anlehnung an eine,
bereits im Vorfeld der Erhebung zum zweiten Bericht des BMK verfassten, Analyse von
Friesenbichler-Schwarz, deutlich modifiziert. Einerseits wurden sowohl die Zahl der Fragen als
auch deren Komplexitdtsgrad deutlich ausgeweitet. Dies ist mit dem Ziel geschehen, ein
wesentlich verbessertes und umfassenderes Verstdndnis der Auswirkungen der &sterreichi-
schen Umsetzung der Biopatentrichtlinie zu erméglichen.

Wdhrend an der schriftlichen Befragung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen fest-
gehalten wurde, wurde beschlossen, Forschungsférderstellen aus der schriftlichen Befragung
herauszunehmen, da aufgrund der geringen Fallzahlen eine quantitative Auswertung nicht
sinnvoll erschien. Stattdessen sollten ihre Standpunkte und Argumente im Rahmen der Leit-
fadeninterviews, welche zur Vorbereitung der schriftlichen Erhebung durchgefUhrt wurden,
erfasst und spater in die Studie eingearbeitet werden.”

Zur Identifizierung der fUr die Unternehmen und Forschungseinrichtungen des Biotechnologie-
sektors im Zusammenhang mit der Umsetzung der Biopatentrichtlinie relevanten Themen, wur-
den elf Leitfadeninterviews mit einer Dauer von etwa eineinhalb bis zweieinhalb Stunden ge-
fOhrt. Die Gesprdachspartner waren Forscher, Forschungs- und IP-Manager und Patentanwdal-
ten und Patentexperten aus groBen und mittleren Unternehmen, Férderagenturen und uni-
versit@ren Technologietransferstellen.

Die Ergebnisse der Leitfadeninterviews unterstUtzen nicht nur die Entwicklung der schriftlichen
Fragebdgen fUr Unternehmen und Forschungseinheiten, sie fanden dartber hinaus auch un-
mittelbar Eingang in die Erstellung der vorliegenden Studie, indem sie wertvolle Einblicke in
das Funktionieren der &sterreichischen Biotechnologiebranche gewdhrten, die in dieser

7 Auf expliziten Wunsch des BMK wurden die Technologietransferstellen der Universit&ten in die schriftliche Befragung
aufgenommen, obwohl dies urspringlich nicht geplant war. Aus Zeit- und Kostengronden war deshalb die Entwick-
lung eines speziell angepassten Fragebogens nicht mehr mdglich, sodass den Technologietransferstellen der Frage-
bogen fur Forschungseinheiten mit dem Hinweis Ubermittelt wurde, diesen ,,soweit er zutrifft" zu beantworten.
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Reichhaltigkeit und diesem Detailreichtum Uber eine schriftliche Befragung nicht ermittelbar
sind.

Herauszustreichen ist die auBergewdhnlich groBe Bereitschaft der Unternehmen, aber auch
der Férderagenturen und Technologietransferstellen, an den Leitfadeninterviews mitzuwirken.
Alle angefragten Unternehmen und Stellen erklarten sich bereit, fUr ein Leitfadeninterview zur
Verfigung zu stehen.

Aus den Ergebnissen der Leitfadeninterviews und auch einer intensiven Literaturrecherche
sowie aus den Erfahrungen aus den Befragungen zu den vorangegangenen Berichten des
BMK erstellte das WIFO jeweils einen Fragebogen fUr die zu befragenden Unternehmen und
die Forschungseinrichtungen. Beide Fragebdgen wurden so gestaltet, dass sie mdglichst
groBe Ubereinstimmungen aufweisen, um die Vergleichbarkeit zwischen den Antworten der
Unternehmen und jenen der Forschungseinrichtungen zu gewdhrleisten. Gleichzeitig wurden
jedoch gebotene Modifikationen vorgenommen, um den Besonderheiten der beiden
Gruppen gerecht zu werden.

Stichprobendesign

Als Bruttostichprobe sollten alle in Osterreich auf dem Gebiet der Biotechnologie tatigen Un-
ternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen dienen. Im Zuge der Stichprobenerstellung
wurden neben den reinen Adressdaten fachlich und von inrem Aufgabenbereich her fUr die
Umfrage geeignete Kontaktpersonen in den zu befragenden Unternehmen und Forschungs-
einheiten ausfindig gemacht. Die in Frage kommenden Unternehmen wurden in erster Linie
ausgehend von bestehenden Adressverzeichnissen zur dsterreichischen Biotechnologieland-
schaft identifiziert (Austrian Life Science Directory, ABI-Mitgliederliste). Ergénzt wurde diese
Liste an Untfernehmen durch Recherchen in der Herold Marketing CD, die eine weitgehend
vollstandige Auflistung &sterreichischer Unternehmen und Einrichtungen darstellt, sowie einer
aufwendigen Internetrecherche, die auch der Uberprifung und Korrektur des Datenmaterials
diente.

Anders gelagert war die Stichprobenerstellung im Bereich der Forschungseinheiten. Ziel war
die Erfassung jener Einheiten, in der die konkrete Forschungsarbeit tatsdchlich geplant und
umgesetzt wird, also — abhdngig von den jeweiligen organisatorischen Strukfuren — Universi-
tatsinstitute und —departments, Forschungsteams, auBeruniversitdre Institute etc. Da diese Ein-
richtungen oftmails nicht in (6ffentlich zug&nglichen) Adresslisten gefUhrt werden, kam der
Internetrecherche hier eine noch wesentlich gréBere Bedeutung zu als fur die Unternehmens-
stichprobe. Die zwischen den Einrichtungen stark divergierenden Organisationsstrukturen ha-
ben diesen Prozess naturgemdaB erschwert und lieBen oftmals keine andere Wahl, als eine ad
hoc Entscheidung Uber die Aufnahme einer Forschungseinrichtung in die Stichprobe.

Diese Liste wurde vor der Feldphase den Mitgliedern des BMK zur Durchsicht Uberlassen. Auch
dadurch konnten noch wichtige Hinweise zur Verbesserung der Stichprobenqualitat
gewonnen werden. Die Autoren der vorliegenden Studie gehen davon aus, dass die
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Bruttostichprobe im GroBen und Ganzen vollstGndig ist und die dsterreichische Biotechnolo-
gie-Landschaft in inrer Gesamtheit widerspiegelt. Insgesamt wurden 108 Unternehmen und
209 Forschungseinheitensg identifiziert (sieheTabelle 1). Generell I&sst sich festhalten, dass die
Erstellung der Stichprobe ausgesprochen arbeitsintensiv war und jede aufgenommene Einheit
mehrmals hdndisch Uberprift wurde.

Tabelle 1: Aufgliederung der unbereinigten Bruttostichprobe

Zu befragende Einheiten Anzahl Anteil

Unternehmen 108 34%

Forschungseinheiten 209 66%
davon:
Universitére Departments 26 8%
Institute (universit@r und auBeruniv.) 85 27%
K-Zentren 5 2%
Labore 1 0%
Teams (Forschungsgruppen) 60 19%
Tierspitaler 1 0%
CD-Labore 18 6%
Universitére Transferinstitute 11 3%
Zentren 3 1%

Insgesamt 317

Feldphase

Die Feldphase der Befragung wurde am 3.10.2011 mit dem Versenden von Avisos durch die
Geschdftsstelle des BMK an die in der Bruttostichprobe enthaltenen Unternehmen und For-
schungseinheiten gestartet. Unterfertigt wurden die Schreiben vom Vorsitzenden des BMK.
Durch den Aviso sollfen die zu befragenden Einheiten vorab von der DurchfGhrung der Um-
frage informiert sowie der offizielle Charakter der Befragung unterstrichen werden.

Dem Aviso folgte im Abstand von wenigen Tagen der Versand der ersten Welle der Fragebo-
genformulare. Die Unternehmen wurden gebeten, den Fragebogen bis 4. November 2011 zu
beantworten und zu retournieren bzw. ihn online auszufillen. Nach verstrichener Frist wurde
an jene Befragungseinheiten, die bis dahin noch nicht geantwortet hatten, ein Ersatzfragebo-

8 Eine kritische Entscheidung zum Stichprobendesign war, ob auch im Bereich der groBen auBeruniversitéren
Forschungsinstitute die eigentlichen Forschungseinheiten (Forschungsgruppen, Abteilungen) angesprochen werden
sollten, oder ob sich die Erhebung in diesen Fdllen an die Geschdaftsflhrung richten sollte. Aus pragmatischen Grin-
den wurde entschieden, die Befragung in diesen Fdllen an die Geschdaftsfihrung zu richten, um nicht den Eindruck zu
erwecken, diese durch Befragung von Forschungsgruppen oder Abteilungen umgehen zu wollen. Dies fUhrt natUrlich
zu einer Inhomogenitdt in der Stichprobe der Forschungseinheiten, welche bei der Datenanalyse zu berUcksichtigen
ist.
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gen Ubermittelt, mit der Bitte um Teilnahme bis Anfang Dezember. Unternehmen und For-
schungseinheiten, die auch nach Ablauf dieser Nachfrist noch nicht geantwortet hatten,
erhielten einen weiteren, letzten Ersatzfragebogen, mit der Bitte um dessen méglichst umge-
hende Beantwortung. Mitte Dezember wurde die Feldphase schlielich beendet und der
ermittelte Datenbestand der Analyse zugefUhrt.

Alternativ zur postalischen Teilnahme an der Befragung, hatten die Unternehmen und For-
schungseinheiten naturlich auch die Méglichkeit sich online an der Erhebung zu beteiligen.
Rund ein Viertel der Teilnehmer machte von dieser Moglichkeit Gebrauch.

Im Zuge der Feldarbeit wurde die urspringliche, unbereinigte Bruttostichprobe um einige we-
nige Einheiten reduziert. Daraus ergibt sich eine bereinigte Bruttostichprobe von 309 Einheiten,
auf die sich in weiterer Folge auch die Berechnung der RUcklaufquote bezieht.

Tabelle 2: Aufgliederung der bereinigten Bruttostichprobe

Zu befragende Einheiten Anzahl Anteil

Unternehmen 104 34%

Forschungseinheiten 209 66%
davon:
Universitére Departments 26 8%
Institute (universit@r und auBeruniv.) 81 26%
K-Zentren 5 2%
Labore 1 0%
Teams (Forschungsgruppen) 59 19%
Tierspitaler 1 0%
CD-Labore 18 6%
Universitére Transferinstitute 11 4%
Zentren 3 1%

Insgesamt 309

Ricklaufquote

Das BMK erzielte mit den Erhebungen fUr seinen ersten und zweiten Bericht an den National-
rat mit 29% bzw. 38% beachtliche RUcklaufquoten. Aufgrund der héheren Komplexitéat und
der deutlich gestiegenen Lange des Fragebogens schien es fraglich, ob auch die vorliegen-
de Erhebung eine so hohe RUcklaufquote erreichen kann.

Tatséchlich konnte mit der aktuellen Erhebung ein RUcklauf erzielt werden, der jene der ersten
beiden Erhebungen Ubertrifft. In der realisierten Stichprobe (Nettostichprobe) sind 141 Erhe-
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bungseinheiten reprasentiert?. Dies entspricht einer RUcklaufquote von 46% und ist damit, ge-
messen an den zur VerfGgung stehenden Ressourcen, als sehr hoch einzuschdatzen. Die hohe
Teilnahmebereitschaft Idsst den RUckschluss zu, dass das Thema der Umfrage bei den Unter-
nehmen und Forschungseinheiten der &sterreichischen Biotechnologieszene auf groBes Infe-
resse stoBt und hinsichtlich der Thematik ,,Biotechnologiepatente” ein hohes ,Involvement”
besteht. Dies zeigt sich auch an der geringen Quote aktiver Verweigerer, die mit 8% nur etwa
halb so groB ist wie in anderen Erhebungen. Bemerkenswert ist auch die etwas héhere Teil-
nahmebereitschaft privater Unternehmen im Vergleich zu den Forschungseinheiten. Das zeigt
sich auch darin, dass rund 65% der befragten Unternehmen Interesse an einer Zusendung der
Studie geduBert haben. Dies und die hohe Teilinahmebereitschaft weisen darauf hin, dass die
befragten Unternehmen die Befragung in ihrer Art und ihnrem Umfang akzeptiert haben.

Tabelle 3: Umfrageteilnahme (Ricklaufquote)

Zu befragende Einheiten Unternehmen Forschungs- Gesamt
einheiten

Keine RUckmeldung 40% 49% 46%

Aktive Verweigerer 1% 7% 8%

Umfrageteilnenmer 49% 44% 46%

Resumee

Die DurchfUhrung der Befragung zum dritten Bericht des BMK kann positiv resumiert werden.
Mit Uberschaubaren Mitteln wurde eine vergleichsweise hohe Teilnahme an der Umfrage er-
zielt. Trotz der hohen Ricklaufquote bleiben die absoluten Fallzahlen in der Erhebung auf-
grund der Uberschaubaren GroBe des Biotechnologiesektors naturgemdadB gering, wodurch
der detaillierten Analyse einzelner Segmente dieses Bereichs Grenzen gesetzt sind.

Ein zentraler Faktor fUr die hohe Teilnahmebereitschaft war sicherlich die groBe Wichtigkeit
des Themas ,,Patente" fir die Biotechnologiebranche. Nicht nur aus der hohen RUcklaufquo-
te lasst sich ein hohes Involvement des Biotechnologiesektors zum Thema ,,Patente’ ableiten,
auch in den Leitfadeninterviews zur Vorbereitung der Erhebung zeigte sich die auBergewdhn-
lich groBe Bereitschaft der Unternehmen, aber auch der Forderagenturen und Technologie-
fransferstellen, an diesem Befragungsprojekt mitzuwirken. Hier besteht offenkundig groBes
Interesse, sich im wirtschaftspolitischen Diskurs Gehér zu verschaffen.

? Die Zahl der beantworteten Fragebdgen ist mit 138 Stick um 3 Stick geringer, da in diesen 3 Fdllen die Daten fur
Tochterunternehmen bzw. Schwestervereine, die ebenfalls in der Bruttostichprobe enthalten waren, in jene der mel-
denden Einheit einbezogen wurden.
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Die wirtschafts- und forschungspolitische Bedeutung der Umsetzung der
Biopatentrichtlinie im osterreichischen Patentgesetz: Ergebnisse der
Befragung

Allgemeine Beschreibung der befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Unternehmen

An der Erhebung haben 47 Unternehmen teilgenommen. Davon haben 30 angegeben, seit
2005 biotechnologische Erfindungen zum Patent angemeldet oder von anderen Unterneh-
men erworben zu haben. Diese Unternehmen haben auch Fragen zur Bedeutung und Nut-
zung von Biotechnologie-Patenten beantwortet. Alle hier pr&sentierten Daten beziehen sich
auf die Tatigkeit der befragten Unternehmen am Standort Osterreich.

Wie Tabelle 4 zeigt, ist die Uberwiegende Zahl der befragten Unternehmen als Kleinstunter-
nehmen, bzw. als kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 250 Beschdaftigten einzustufen.
Diese GroBenverteilung entspricht weitgehend dem Befund anderer Erhebungen. Im Life
Science Report Austria (vgl. LISA 2011) hatten 47% der 77 in Osterreich tatigen Biotechnolo-
gieunternehmen weniger als 10 Beschaftigte und 41% zwischen 10 und 100 Beschéaftigte.

Tabelle 4: Eigenschaften der befragten Unternehmen, nach Unternehmenstyp und

UnternehmensgréBe
Grossenklassen, Unternehmen

<10 10-250 >250 Gesamt
Unternehmenstyp Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
internat. Konzern (AT) 0 1 3 4
internat. Konzern (Ausland) 1 5 2 8
kein. internat. Konzern 22 10 0 32
Gesamt 23 16 5 44

Anmerkung: Die BeschdaftigtengréBenklasseneinteilung ist und die in der Leistungs- und Strukturerhebung Ublichen Klasseneinteilung angelehnt. Die dort
Ublichen GréBenklassen fUr Unternehmen zwischen 10 und 250 Beschdéftigten (10-49, 50-250) wurden aber in eine Klasse zusammengefasst, die alle
Beobachtungen der Befragung in die GréBenklasse 10 - 100 Beschdéftigte fallen. Es werden daher die beiden mittleren GréBenklassen der Leistungs- und
Strukturerhebung zusammengefasst. Drei der befragten Unternehmen haben entweder keine Angaben zur UnternehmensgréBe oder zum
Untemnehmenstyp gemacht und sind daher nicht in dieser Tabelle abgebildet. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Die meisten der befragten Unternehmen gehdéren keiner gréBeren Unternehmensgruppe an.
Vier der befragten Unternehmen gehoren zu einer Unternehmensgruppe mit mehreren inter-
nationalen Standorten und Hauptsitz in Osterreich und acht der befragten Unternehmen sind
Osterreichische Tochterunternehmen von Unternehmensgruppen mit Hauptsitz im Ausland.
Die Uberwiegende Mehrzahl der Unternehmen sind somit in Osterreich tatige unabhdangige
Unternehmen (32).

Tabelle 5 zeigt, welche Bedeutung die Biotechnologie in der Unternehmensstrategie der
befragten Unternehmen hat. Jene Unternehmen die angeben, dass die Biotechnologie von
zentraler Bedeutung fUr ihre Aktivitten bzw. fUr die Unternehmensstrategie ist, werden in den
Erhebungen der OECD (vgl. LISA 2011) als spezialisierte Biotechnologieunternehmen
eingestuft. Tabelle 5 schlUsselt diese Einstufung wieder nach UnternehmensgréBenkiassen und
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Unternehmenstypen auf. Aus ihr geht hervor, dass fUr 36 der befragten Unternehmen die
Biotechnologie eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie spielt und damit 76,5% der
Stichprobe aus sperzialisierten Biotechnologieunternehmen besteht. Lediglich in den beiden
Subgruppen der Unternehmen mit mehr als 250 Beschdaftigien und bei Unternehmen
internationaler Unternehmensgruppen mit Sitz in Osterreich war der Anteil von Unternehmen,
in denen Biotechnologie keine zentrale Rolle spielt, etwas hdher. Der Anteil dieser
Unternehmen an der Gesamtstichprobe ist aber sehr gering.

Tabelle 5: Einschdtzung der Bedeutung der Biotechnologie fUr ihre Unternehmensstrategie,
nach Unternehmenstyp und UnternehmensgréBe.
Bedeutung Biotechnologie zentrale fir Unternehmensstrategie?

Unternehmenstyp
internat.
internat. Konzern kein. internat.

Konzern (AT) (Ausland) Konzern Gesamt
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

nein 2 1 6 9

ja 3 8 25 36

Gesamt 5 9 31 45

Grossenklassen, Unternehmen

<10 10-250 >250 Gesamt
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl

nein 5 1 2 8

ja 17 15 3 35

Gesamt 22 16 5 43

Anmerkung: Beantwortung der Frage: ,Ist die Biofechnologie von zentraler Bedeutung fUr die Aktivitaten lhres Unternehmens oder fUr Ihre
Untemnehmensstrategie2"”, Frage 2 (6) im Untermnehmensfragebogen. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Abbildung 2 zeigt in welchen Feldern der Biotechnologie die befragten Unternehmen tatig
sind. Da bei der entsprechenden Frage Mehrfachnennungen maglich waren weist die Gra-
phik den Anteil eines Tatigkeitsbereichs an allen Nennungen aller Unternehmen aus. Wie aus
der Abbildung ersichtlich ist, sind die vier wichtigsten Tatigkeitsbereiche in Reihenfolge der
Haufigkeit inrer Nennung die Humanmedizin, die Tiermedizin, sowie unterstUtzende Anwen-
dungen und industrielle Verfahrenstechnik. Biotechnologische Anwendungen in Land- und
Forstwirtschaft. Bioinformatik und Umwelttechnologie spielen hingegen eine untergeordnete
Rolle. Biotechnologische Anwendungen zur Rohstoffgewinnung wurden von keinem der
befragten Unternehmen als Tatigkeitsfeld angegeben.

Diese Verteilung der Tatigkeitsbereiche der Unternehmen spiegelt weitgehend auch die Er-
gebnisse der Befragung der 6sterreichischen Life Science Industrie des Jahres 2011 (vgl. LISA
2011) wider: Die Uberwiegende Anzahl der in Osterreich té&tigen Unternehmen ist im Bereich
der Humanmedizin und damit in der ,,roten* Biotechnologie tatig. Die in Abbildung 2 darge-
stellten Ergebnisse weichen in einigen Aspekten leicht von jenen der Life Science Befragung
ab. Diese Unterschiede ergeben sich aufgrund des unterschiedlichen Ausweises der Ergeb-
nisse, sowie aus der Zusammensetzung der Stichprobe im Bereich jener Unternehmen, fOr die
die Biotechnologie nicht von zentraler Bedeutung ist.
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Abbildung 2: Tatigkeitsbereich der befragten Unternehmen
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Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Abbildung 3: Biotechnologische Produkte und Unternehmensstrategie

biotechnologische
Produkte am Markt

Entwicklung
biotechn. Verfahren 25,0

Entwicklung

biotechn. Produkte 25,0

Dienstleistungen

Vorleistungen
der Biotechnologie

I T T T T T
0 5 10 15 20 25

% aller Nennungen

Anmerkung: Anwortkategorien von oben nach unten gesehen: ,biotech. Produkte" — Antwort auf die Frage: ,,Hatte Ihr Unternehmen in den Jahren 2009-
2011 biotechnologische Produkte am Markt2"; ,biotechn. Verfahren, Entwicklung" — Antwort auf Frage: ,,Entwickelt Ihr Untemehmen biotechnologische
Verfahreng®; ,biotech. Hergestellte Produkte, Entwicklung" — Antwort auf Frage: ,,Entwickelt Ihr Unternehmen Produkte, die mit biotechnologischen
Verfahren hergestellt werden?"; ,,DL Biotechnologie" — Antwort auf die Frage ,Bietet lhre Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Biotechnologie
ang®; ,Vorleistungen der Biotechnologie" - Antwort auf die Frage: ,Bietet Ihr Unternehmen Vorleistungen oder Technologien an, die in der Biotechnologie
zur Anwendung kommen?*. Mehrfachnennungen waren méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Abbildung 3 zeigt in welcher Form Biotechnologie in die Unternehmensstrategie integriert ist.
Bei der zugrundeliegenden Frage waren Mehrfachnennungen maoglich. Die meisten Unter-
nehmen sind in der Entwicklung von biotechnologischen Verfahren oder Produkten tatig. Da-
rauf entfallen jeweils 25% aller Nennungen. Das entspricht jeweils ca. 73 % der befragten Un-
tfernehmen. Mit 14% aller Nennungen zeigen die Ergebnisse, dass eine wesentlich geringere
Anzahl von Unternehmen bereits Produkte am Markt eingefuhrt haben. Dies entspricht wiede-
rum 40% aller befragten Unternehmen. Viele Unternehmen sind auch im Bereich der Vorleis-
tungen der Biotechnologie tatig (20% der Nennungen/é60% der befragten Unternehmen). Der
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Anteil der Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich der Biotechnologie anbieten, liegt
bei (20% der Nennungen/é60% der befragten Unternehmen). Die Diskrepanz zwischen den
Angaben zur Frage ob Unternehmen biotechnologische Produkte am Markt hatten und zu
den Fragen ob Unfernehmen Produkte oder Verfahren entwickelt haben, deutet darauf hin,
dass viele der befragten Unternehmen — vor allem jene, die im Bereich der Humanmedizin
ihren Arbeitsschwerpunkt haben — primdr in der Produkt- oder Verfahrensentwicklung in der
praklinischen Phase bzw. in Phase | oder Phase Il der insgesamt drei klinischen Testphasen vor
Zulassung eines Medikaments tafig sind (vgl. dazu LISA 2011, S.10).

Tabelle 6 gibt einen Uberblick Uber wichtige Kennzahlen der befragten Unternehmen, aufge-
gliedert nach UnternehmensgroéBe. Kleinere und mittlere Unternehmen sind im Durchschnitt
wesentlich junger als die wenigen groBen Unternehmen mit mehr als 250 Beschdaftigten. Diese
Unternehmen sind auch wesentlich stérker im Bereich der Biotechnologie spezialisiert als die
GroBunternehmen, wenn man den Anteil des Personals bzw. der F&E Ausgaben, die im Be-
reich der Biotechnologie eingesetzt werden, betrachtet. Dabei ist jedoch zu beachten, dass
von den fUnf beschriebenen GroBunternehmen It. Tabelle 5 nur drei die Biotechnologie als
zentralen Bestandteil inrer Tatigkeiten ansehen. Die Umsatze je beschaftigter Person steigen
monoton Uber die GréBenklassen hinweg an. Dies deutet auf eine hdhere Produktivitat der
gréBeren Unternehmen hin. Viele der sehr kleinen Unternehmen mit weniger als 10 Beschaftig-
ten sind Uberwiegend forschungsintensive Unternehmen in der Start-up Phase, die erst im Be-
griff sind, auf der Grundlage einer Erfindung einen Markt aufzubauen. Dadurch erzielen sie
keine oder nur sehr geringe Umsdatze. Dies wird auch durch die F&E Ausgaben je beschaftig-
ter Person unterstrichen. Diese sind bei den Kleinstunternehmen im Median hdher als der
Umsaiz je beschdaftigter Person.

Uber alle Unternenmensklassen hinweg ist eine sehr dynamische Entwicklung der F&E Aus-
gaben gemessen an der durchschnittlichen jaghrlichen Wachstumsrate seit 2005 zu beoba-
chten. In der GréBenklasse der Unternehmen mit 10-250 Beschdaftigten betrug sie im Median
20% und in der GréBenklasse mit Uber 250 Beschdaftigten etwas Uber 29%. Bei den Kleinstunter-
nehmen war die Wachstumsrate hingegen im Median Null. Dies ist, wie bereits erwdhnt, auf
die hohe Anzahl sehr junger Unternehmen zurdckzufUhren, die vielfach erst 6ffentliche Forder-
mittel oder Eigenkapitalbeteiligungen einwerben missen, bevor sie ihre ForschungsaktivitGten
ausbauen kdénnen. Befrachtet man hingegen die Patentanmeldungen bzw. die erteilten Pa-
tente Uber die UnternehmensgroBenklassen hinweg, so zeigt sich, dass groe Unternehmen
(>250 Beschdaftigte) im Schnitt sehr viele Patente erteilt bekommen haben. Dabei ist zu be-
achten, dass diese Zahl lediglich auf drei Beobachtungen aufbaut. Die Anmeldungsaktivitat
steigt — wie zu erwarten -- mit FirmengroéBe. Die Kennzahlen, die die Patentanmeldungen und
Patenterteilungen auf die Anzahl des im Biotechnologiebereich tatigen wissenschaftlichen
Personals umlegen, deuten auf eine héhere Forschungsproduktivitat kleiner Unternehmen hin,
da jedoch keine Information Uber die Qualitdt oder den kommerziellen Wert der angemelde-
ten bzw. erteilten Patente vorliegt, sollten sie zurGckhaltend interpretiert werden.
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Tabelle 6: Eigenschaften der befragten Unternehmen nach UnternehmensgréBBe, Kennzahlen

UnternehmensgréBe
<10 10-250 >250

Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert
Unternehmensalter 23 7 16 10,5 5 58
Beschdaftigung, gesamt (Kopfzahl) 23 4 16 22 5 1000
Umsatz, gesamt (in Mio. €) 20 0.1 14 3 5 103
Umsatz €/Beschaftigtem im Biotech-Bereich, € 18 58333 13 95000 3 101750
F&E Ausgaben/Beschdaftigtem, € 19 77778 14 61146 5 33333
Beschaftigungsanteil Biotech-Bereich an Beschaffigung % 22 1 16 1 5 0.3
F&E Anteil Biotech-Bereich an F&E Ausgaben % 19 1 14 1 5 0.83
dt{rchsch.mﬁhche j@hrliche Wachstumsrate F&E Ausgabe 13 0 1 20,11 3 29,34
seit 2005 in %
angemeldete Biotech-Erfingungen 2009-Q2 2011, Anzahl 15 1 9 4 3 9
erteilte Patente 2009-Q2 2011, Anzahl 12 1 7 1 3 57
Patentanmeldungen je Beschaftigtem im Biotech-
Bereich/Wissenschaftler/-innen, Anzahl 14 0.45 i 0.17 3 0.02
erfeilte Patente je Beschaftigtem im Biotech- 12 0,29 7 0.04 3 0,12

Bereich/Wissenschaftler/-innen, Anzahl

Anmerkung: Die ausgewiesenen Mittelwerte enfsprechen dem Median der aufgrund der teilweise sehr stark streuenden Daten als robustes MaB fir den Mittelwert herangezogen wurden. Der Ausweis einer F&E

Intensitét (berechnet als F&E Ausgaben gemessen am Umsatz) ist hier nicht zweckvoll, da viele Unternehmen wesentlich geringere Umsdtze erzielen, als fUr F&E ausgegeben wird.

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Forschungseinrichtungen

Um einen méglichst vollstéindigen Uberblick Uber die Auswirkungen von Biotechnologie-Pa-
tenten und der nationale Umsetzung der Biopatentrichtlinie zu bekommen, wurden neben
Unternehmen auch Forschungseinrichtungen zur Nutzung und Auswirkungen der Nutzung von
Biopatenten, sowie zur Bedeutung der Biopatentrichtlinie befragt. Tabelle 7 gibt einen Uber-
blick Gber die Zusammensetzung der erhobenen Stichprobe der Forschungseinrichtungen.
Rund 90 Forschungseinrichtungen haben an der Erhebung teilgenommen.

Tabelle 7:Eigenschaften der befragten Forschungseinrichtungen nach Einrichtungstyp

Andere univ.

Kooperative Forschungseinrichtungen F h institut . G t
p: g g orschungsinstitute Einrichtungen esam
Department/ Institut/ . .
) univ.. Technologietrans-
CD-Labor K-Zentrum Gruppe/ and. univ.
. ferstelle
Einrichtung
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
univ. Forschungseinrichtung 12 0 59 0 71
ausseruniv. Forschungseinrichtung 0 3 9 0 12
andere Einrichtung 0 0 0 7 7
Gesamt 12 3 68 7 90

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Wie aus Tabelle 7 ersichtlich ist, setzt sich die Stichprobe aus sehr unterschiedlichen For-
schungseinrichtungen zusammen, die in weiterer Folge auch — soweit es die Stichproben-
groBe erlaubt — gefrennt voneinander ausgewertet werden. Die von Christian Doppler Labors
(CD) und K/Comet Zentren erhobenen Daten werden in weiterer Folge unter dem Oberbe-
griff ,,kooperative Forschungseinrichtungen" zusammengefasst. Dies ist dem Umstand ge-
schuldet, dass diese Forschungseinrichtungen durch 6ffentliche Férderungen ins Leben ge-
rufen werden, die darauf abzielen, kooperative Forschungsprojekte zwischen Unternehmen
und Forschungseinrichtungen zu etablieren. Bei der Verwertung von Erfindungen werden
dabeii.d.R. die Interessen der Unternehmenspartner berlcksichtigt. Dementsprechend hat
sich gezeigt, dass diese Forschungseinrichtungen sich in inrer Einsché&tzung und Nutzung von
Patenten von anderen Forschungseinrichtungen stérker unterscheiden.

Es wurden, auf Wunsch des Auftraggebers, auch die Technologietransferstellen der Universita-
ten schriftlich befragt. Diese Einrichtungen haben seit der Umsetzung des UG 2002 u.a. die
Aufgabe den Wissenstransfer zwischen Universitdten und dem Unternehmenssektor zu starken.
Mit dem UG 2002 wurde das Aufgriffsrecht von Diensterfindungen fUr UniversitGtspersonal vom
Wissenschaftsministerium auf die Universitdten Gbertragen. Dabei besteht im Falle von Dienst-
erfindungen fUr die an den Universitdten arbeitenden Wissenschaftler eine Meldepflicht
gegenuber dem Rektorat. Damit sind die Technologietransferstellen fUr alle Fragen der Nut-
zung und Verwertung des geistigen Eigentums der Universitat zusténdig. Sie sind i.d.R. aber
auch fur Fragen der Nutzung geistigen Eigentums Dritter durch Forscher der eigenen Univer-
sitat zustandig. Andererseits betreiben diese Einrichtungen keine eigene Forschung. Sie
unterscheiden sich damit maBgeblich von forschungtreibenden Einrichtungen und werden
daher bei Auswertungen entweder getrennt ausgewiesen, oder bei Auswertungen der
Forschungsinstitutionen heraus gerechnet, sofern diese einen Zusammenhang zwischen
Forschungstatigkeit und Patentierungsverhalten untersuchen.
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Abbildung 4: Tatigkeitsbereich der befragten Forschungseinrichtung

Tiermedizin
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Anwendungen
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Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

In der Auswertung der Daten wird die Stichprobe der Forschungseinrichtungen auch nach
der Ausrichtung der Forschung der befragten Forschungseinrichtungen aufgeteilt. Dabei wird
primdr zwischen Grundlagenforschung und Auftragsforschung unterschieden. Weitere Kate-
gorien sind Beratung und andere Tatigkeiten (wie z.B. die Lehre).'0 Die Zuteilung der befrag-
ten Forschungseinrichtungen zu den genannten Kategorien erfolgt auf der Grundlage einer
Frage im Fragebogen fur Forschungseinrichtungen (vgl. Frage 5), in der Angaben zur Vertei-
lung der Personalressourcen auf die genannten Kategorien getatigt wurden. Die Zuordnung
zu den Kategorien erfolgte dann auf der Grundlage jenes Bereichs, dem der hdchste Anteill
an Personalressourcen zugeordnet wurde. Dabei ist die Schwankungsbreite innerhalb jeder
Kategorie hoch, wie Tabelle 28 im Anhang belegt. Der Uberwiegende Anteil der befragten
forschungstreibenden Einrichtungen ist im Bereich der Grundlagenforschung tatig.

10 Die Kategorien Grundlagenforschung und Auftragsforschung schlieBen einander nicht vollkommen aus. Im Bereich
der Grundlagenforschung werden aus der wissenschaftlichen Literatur heraus neue Prinzipien und Methoden ent-
wickeltf, Uberprift und diskutiert. In der angewandten Forschung wird hingegen neues Wissen auf der Grundlage be-
stehender wissenschaftlicher Methoden generiert. Grundsatzlich kann in beiden Bereichen Auftragsforschung betrie-
ben werden, bei derim Gegensatz zur Eigenforschung thematische Vorgaben und Zielsetzungen fUr die Forschungs-
vorhaben in Zusammenarbeit und Abstimmung mit einem Auftraggeber erfolgen. Das Ziel der Frage war Forschungs-
einrichtungen die primér Eigenforschung betreiben von jenen die primér Auftragsforschung betreiben zu unterschei-
den. Der Begriff der Eigenforschung ist aber im Bereich von universitéren und auBeruniversitdren Forschungseinrich-
fungen wenig geldufig. Er wird eher im Unternehmensbereich verwendet um Forschung, die durch ein Unfernehmen
betrieben wird von jener Forschung zu unterscheiden, die von Unternehmen an Dritte ausgelagert werden. Deshalb
wurden die beiden Kategorien ,,Grundlagenforschung" und , Auftragsforschung* unterschieden. Fir universitére und
auBeruniversitdre Institutionen ist der Begriff Grundlagenforschung mit ihrem institutionellen Auftrag verbunden, wdh-
rend Auftragsforschung eine besondere Form der Drittmittelbeschaffung bezeichnet. Die Befragung hat gezeigt,
dass diese Kategorien von den Befragte Forschungseinrichtungen als disjunkt aufgefasst wurden, Von 89 der 90 teil-
nehmenden Einrichtungen wurde diese Frage frotfzdem dass keine entsprechende Vorgabe gemacht wurde, so aus-
geflllt, dass sich die einzelnen Tatigkeitsbereiche auf 100% aufsummieren. Eine befragte Einheit hat roickgemeldet,
dass Grundlagenforschung auch Auftragsforschung sein kann und hat eine Summe gréBer als 100% angegeben.
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Abbildung 4 zeigt in welchen Feldern der Biotechnologie die Forschungseinrichtungen tatig
sind. Ahnlich wie die Unternehmen, sind die meisten Forschungseinrichtungen im Bereich der
Humanmedizin tatig. Das zweitwichtigste Forschungsfeld ist die Bioinformatik, die bei den Un-
ternehmen eine eher untergeordnete Rolle spielt. UnterstUtzende Anwendungen und Tierme-
dizin sind andere Forschungsbereiche, die haufig genannt wurden. Damit spiegeln die For-
schungsschwerpunkte der Forschungseinrichtungen weitestgehend die Arbeitsbereiche der
Biotechnologieunternehmen wider und deuten auf eine wichtige Wechselwirkung zwischen
der Forschung im Bereich der Biotechnologie und Genetik in den Forschungseinrichtungen
und den Kompetenzfeldern der Unternehmen hin.

Tabelle 8 gibt wiederum einen Uberblick Uber einige Kennzahlen der befragten forschungs-
freibenden Forschungseinrichtungen, einmal nach dem Typ der Forschungseinrichtung und
einmal nach der Forschungsausrichtung gegliedert. Uber alle Einteilungen hinweg ergeben
sich die gréBten Unterschiede im Alter der Einrichtungen, in den Patentanmeldungen je Wis-
senschaftler/-in, und dem Verhdlinis zwischen Publikationen und Patentanmeldungen. Die
Unterschiede im Alter der erhobenen Forschungseinrichtungen dokumentieren, dass viele
auBeruniversitdre Forschungseinrichtungen in den letzten 20 Jahren gegrindet wurden. Von
diesen auBerhalb der etablierten universitéren Strukturen gegrindeten Institutionen sind wich-
tige Impulse fUr die Forschungs- und Innovationslandschaft in Osterreich ausgegangen. In der
Auftragsforschung sind hingegen Uberwiegend kooperative Forschungseinrichtungen tatig.
Diesen liegen zeitlich befristete FordermaBnahmen zugrunde. Deshalb haben diese
Einrichtungen das niedrigste Durchschnittsalter.

Die Indikatoren zu den Patentanmeldungen je Wissenschaftler/-in sowie das Verhaltnis zwi-
schen der Anzahl der Publikafionen und der Anzahl der eingereichten Patente geben Aus-
kunft Gber die Patentierungsintensit@t einer Forschungseinrichtung, bzw. daruber, inwieweit
die von den Wissenschaftler/-innen betriebenen Forschungsvorhaben in patentierbare Erfin-
dungen munden. Sie sind auch ein Indikator fUr die Neigungen der befragten Einrichtungen,
wissenschaftliche Erkenntnisse, sofern sie die auch kommerzielle Umsetzungsmaoglichkeiten
haben, durch ein Patent schitzen zu lassen. Bei einem ersten Vergleich zwischen universita-
ren und auBeruniversit@ren Instituten zeigt sich, dass letztere wesentlich weniger Patente je
Wissenschaftler/-in anmelden. Es ist naheliegend, dass hier institutionell bedingte Unterschie-
de in den Verwertungsstrategien von Erfindungen vorliegen. Der Vergleich der Patente je
Wissenschaftler/-in Gber die Kategorien der Forschungsausrichtung ergibt keine derart
markanten Unterschiede.

Vergleicht man hingegen das Verhdltnis zwischen Publikationen und angemeldeten Paten-
ten, so zeigen sich markante Unterschiede sowohl zwischen universitéren und auBeruniversi-
téren Instituten, als auch zwischen Einrichtungen die sich auf Grundlagenforschung konzen-
trieren und jenen, die starker im Bereich der Auftragsforschung tatig sind. AuBeruniversitdre
Institute fUhren weniger Forschungsarbeiten durch, die auch zu Patentanmeldungen fUhren
ké&nnen, oder sind weniger als universitdre Forschungsinstitute geneigt, Forschungsergebnisse
zu patentieren. Das gleiche gilt auch im Vergleich zwischen Einrichtungen mit Arbeitsschwer-
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punkt im Bereich der Grundlagenforschung und solchen mit Arbeitsschwerpunkt in der
Auftragsforschung. Das erste Vergleichspaar unterstreicht nochmals die zuvor erwdhnten
institutionell bedingten Unterschieden zwischen universitGren und auBeruniversit@ren
Forschungseinrichtungen, wdhrend das zweite Vergleichspaar Unterschiede im Grad der
Selbstbestimmung der Forschungsinhalte hervorhebt.

Insgesamt zeigen die Indikatoren in Tabelle 8, dass Biotechnologie Patente auch im Bereich
der Forschungseinrichfungen eine Rolle spielen, wenn auch eine im Vergleich zur wissen-
schaftlichen Publikationstatigkeit untergeordnete.

Das Wichtigste in Kirze: Eigenschaften der befragten Unternehmen und
Forschungseinrichtungen

Die Life Science Branche in Osterreich setzt sich aus sehr vielen jungen Unternehmen und
einigen etablierten GroBunternehmen zusammen. Die meisten der befragten Unternehmen
sind im Bereich der Humanmedizin tatig. FUr rund 76,5% der befragten Unternehmen spielt
Biotechnologie eine zentrale Rolle in inrer Unternehmensstrategie. Mit rund 73% sind die mei-
sten Unternehmen in der Entwicklung biotechnologischer Verfahren und Produkte tatig. Etwa
40% der befragten Unternehmen haben auch eigene Produkte auf dem Markt. Insgesamt ist
die Intensitat der Forschungsausgaben je Beschaftigtem im Vergleich zum Umsatz, der je
Beschaftigtem erzielt wird, in dieser Branche sehr hoch. In der Periode 2009-2011 wurden von
Kleinstunternehmen (< 10 Beschaftigte) im Schnitt ein Patent, von mittleren Unternehmen (10-
249 Beschdaftigte) im Schnitt vier Patente und von groBen Unternehmen (>250 Beschdftigte)
durchschnittlich neun Patente angemeldet.

Im Bereich der Forschungseinrichtungen hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren eine
umfangreiche wissenschaftliche Tatigkeit entfaltet. In vielen Bereichen gehoren die For-
schungsgruppen zur intfernationalen Spitze im jeweiligen Forschungsgebiet. Auch bei den For-
schungseinrichtungen liegt der inhaltliche Schwerpunkt der Forschungstatigkeiten im Bereich
der Humanmedizin. Sowohl universit@re als auch auBeruniversitdre Forschungseinrichtungen
sind in Forschungsprojekten involviert, die zu Patentanmeldungen fGhren. Bei den befragten
universitdren Forschungseinrichtungen wurde in der Periode 2009-2011 durchschnittlich ein
Patent je 10 wissenschaftlichen Publikationen in Fachjournalen angemeldet. Bei den
befragten auBeruniversitren Forschungseinrichtungen betrug das Verhdalinis 1:50.
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Tabelle 8: Eigenschaften der befragten forschungstreibenden Einrichtungen nach Typ der Forschungseinrichtung und
schwerpunktmaBiger Forschungsausrichtung, Kennzahlen

33

Forschungseinrichtungstyp Forschungsausrichtung
um.v. .Forschungs— OUSSGI’.UF'I.IV. Forschungs- Grundlagenforschung Auftragsforschung
einrichtungen einrichfungen
Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert Anzahl Mittelwert Anzahl Durchschnitt
Durchschnittl. Alter 65 39.0 11 17.6 61 30.1 9 3.6
Personal, gesamt 59 44.9 8 271.4 54 57.4 7 32.7
Anteil Wissenschaftler/-innen am 59 0.4 8 0.4 54 0.4 7 0.4
Personal, gesamt
Publikationen in Fachjournalen 2009-
Q2 2011, Anzahl 66 25.8 11 97.5 60 37.0 4 9.3
Patentanmeldungen 2009-Q2 2011, 07 17 10 26 o7 20 4 15
Anzahl
Erteilte Patente 2009-Q2 2011, Anzahl 23 0.4 8 1.9 23 0.8 4 0.3
Publikationen in Fachjournalen je
wissenschaftlichem Mitarbeiter/-in o8 25 8 -6 53 2.4 6 3.3
Patentanmeldungen je 24 0.3 7 0.04 22 0.2 6 0.2
Wissenschaftler / in
erteilte Patente je Besch&ftigtem im
Biotech-Bereich/Wissenschaftler/-in 20 0.05 6 0.03 18 0.0 > 0.04
Verhdltnis
Publikationen/Patentanmeldungen 23 0.1 ? 0.02 23 0.1 > 0.3
Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
WIFO

(oA S1ENIWRIN IR R) JWessh JuswnxopidrieH - 1youeg - usbe|eg Jop ZT0Z/H9-897-111

9¥¢ UOATET



132 von 246 111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

34

Patentierung von biotechnologischen Erfindungen durch Unternehmen und
Forschungseinrichtungen

Patentierungsneigung'! der befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen

In der Datenerhebung wurde sowohl Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen die Fra-
ge gestellt, ob sie seit Inkrafttreten der Richtlinienumsetzung der Biopatentrichtlinie in Oster-
reich im Jahr 2005 biotechnologische Erfindungen zum Patent angemeldet haben, bzw. be-
absichtigen dies in den kommenden fUnf Jahren zu tun.'2 Das Antwortverhalten bei dieser
Frage kann dazu genutzt werden, den Zusammenhang zwischen Patentnutzung und den Ei-
genschaften der befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu untersuchen.
Abbildung 5 gibt dazu einen ersten Uberblick. In den einzelnen Graphiken werden deren Ant-
worten nach den bisher verwendeten Auswertungskategorien aufgeschlUsselt.

Unternehmen

Die Graphiken in der ersten Spalte von Abbildung 5 bilden das Antwortverhalten der Unter-
nehmen ab. Die AufschlUsselung der Antworten nach der UnternehmensgréBe (Zeile 1) zeigt,
dass Uber alle GréBenklassen hinweg die Mehrheit der befragten Unternehmen Patente nutzt.
FUr die gesamte Unternehmensstichprobe betragt der Anteil rund 65%. Mit rund 75% ist der
Anteil bei Kleinstunternehmen hoéher als in anderen GroBenklassen. Dies hdngt damit zusam-
men, dass viele Unternehmen in dieser Gruppe Start-Ups sind, fUr die zumindest ein Patent
eine zenfrale Voraussetzung ist, entweder &ffentliche Forschungs- bzw. Unternehmensférde-
rung (wie z.B. die Pre-Seed oder Seed Finanzierung der AWS) oder Eigenkapital einzuwerben.

Betrachtet man hingegen die AufschlUsselung der Daten nach dem Unternehmenstypus, so
zeigt die enfsprechende Graphik, dass der Anteil der Unternehmen unter den befragten
Téchtern ausldndischer Konzerne, die Patente nicht nutzen, héher als bei anderen Unterneh-
menstypen ist. In dieser Unternehmenskategorie wurden in der vorliegenden Befragung nur
wenige Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitéten in Osterreich erfasst. Letz-
tere spielen jedoch hinsichtlich der Anmeldung und Nutzung von Patenten, sowie hinsichtlich
der F&E Ausgaben und der Beschaftigung, eine maBgebliche Rolle in der Osterreichischen
Life Science Branche.

" Unter Patentierungsneigung wird in der Literatur zumeist die Anzahl der patentierbaren Erfindungen oder Innovatio-
nen definiert, fUr die ein Unternehmen oder Forschungseinrichtung (zumindest) ein Patent anmeldet (vgl. Edwin
Mansfield 1986; Arundel & Kabla 1998; W. Cohen u. a. 2000; de Rassenfosse 2010). In der vorliegenden Arbeit
bezeichnen wir damit die Wahrscheinlichkeit, dass befragte Unternehmen oder Forschungseinheiten in Abh&ngigkeit
von ihren Eigenschaften angeben Biotechnologie-Patente zu nutzen. Der Begriff ist hier also breiter gefasst.

12 Der Zeitfraum dieser Frage war etwas weitergefasst, um sicherzustellen, dass Unternehmen die in der Periode
zwischen 2009 und 2011 keine Patent angemeldet oder ertfeilt bekommen haben, erfasst werden. Die weiteren
Fragen beziehen sich aber auf die Periode 2009-2011.
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Abbildung 5: Patentaktivitdten seit Inkrafttreten der Richtlinienumsetzung 2005
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Unternehmen/lhre Forschungseinrichtung derzeit Forschungsvorhaben durch, die in den néchsten finf Jahren voraussuctlich zur Anmeldung
biotechnologischer Patente fihren werden2" Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 9: MaBgebliche Einflussfaktoren auf die Patentierungsneigung, Unternehmen

Modell 1 Modell 2 Modell3 Modell4 Modell5 Modell 6

VARIABLEN IPR im Biotechbereich seit 20052
Biotechn. Produkte am Markt* 0.399* 0.230
(0.220) (0.286)
Entwicklung biotechn. Verfahren® 0.303 0.518*
(0.187) (0.301)
Entwicklung biotech. hergestellte Produkte * 0.712%* 0.868***
(0.145) (0.154)
Dienstleistungen im Bereich der Biotechnologie + -0.166 -0.441
(0.181) (0.295)
Vorleistungen im Bereich der Biotechnologie * -0.396
(0.272)
Biotechnologie zentrale Bedeutung * 0.705***
(0.137)
Unternehmenstyp (int. Konzern, Sitz Ausland) ** -0.657***  -0.638***  -0.821***  -0.693***  -0.720***  -0.965***
(0.216) (0.216) (0.126) (0.177) (0.194) (0.0477)
?;;Z:j&:?i:;pm g'?}onwm' in Osterreich 0.494 0245 0206 00728 0216 0321
(0.401) (0.374) (0.321) (0.366) (0.377) (0.301)
Grossenklassen 10-250 *** 0.0195 0.0743 -0.139 0.139 -0.0431 -0.340
(0.199) (0.198) (0.257) (0.193) (0.226) (0.357)
Gréssenklassen>250 *** 0.270 0.267 0.0961 0.209 0.269* -0.404
(0.180) (0.191) (0.351) (0.241) (0.150) (0.645)
Beobachtungen 45 45 43 46 46 43

Logit Schatzung mit marginalen Effekten; Standardfehler in Klammern; Statistisches Signifikanzniv eau: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
+im Vergleich zu Untemehmen, die diesen Aspekt nicht genannt haben; ++im v ergleich zu kein Konzem (AT); +++im Vergleich zu GréBenkiasse <10

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Tabelle 10: MaBgebliche Einflussfakforen auf die Patentierungsneigung, Forschungseinrichtun-

gen
Modell 1 Modell 2 Modell 3
VARIABLEN IPR im Biotechbereich seit 20052
Forschungskooperation mit Unternehmen (ja)* 0.524*** 0.490***
(-0,102) (-0,115)
Forschungsausrichtung (Grundlagenforschung )™ 0,0911 -0,0519
(-0,221) (-0,218)
Forschungseinrichtungstyp (Forschungsinstitut)™* -0.363** 0,217
(-0,148) (-0,201)
Forschungseinrichtungsart (auBeruniv. Einrichtung)™** 0.478*** 0.412%* 0.422%*
(-0,119) (-0,198) (-0.19)
Beobachtungen 72 71 71

Logit Schatzung mit marginale Effekte; Standardfehler in Klammern unter den Koeffizienten; Statistisches Signifikanzniv eau: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
+im Verhdltnis zu Nennungen mit "Nein"; ++im Verhdltnis zu "Auftragsforschung'’; +++im Verhdltnis zu

"kooperativ e Forschungseinrichtung'; ++++im Verhdltnis zu "univ . Forschungseinrichtung"

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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In der letzten Graphik in der ersten Spalte von Abbildung 5, wurden die Antworten nach der
Bedeutung der Biotechnologie fir Unternehmensstrategie der befragten Unternehmen auf-
geschlUsselt (vgl. Tabelle 5, S. 25 ). Das Ergebnis zeigt, dass Unternehmen fUr die die Biotech-
nologie eine zentrale strategische Rolle spielt, auch wesentlich haufiger Biotechnologie-
patente nutzen. Dieser Befund wird anhand einer 6konometrischen Analyse weiter unter-
sucht.

Tabelle 9 prasentiert die Ergebnisse einer dkonometrischen Analyse, in der der statistische Zu-
sammenhang zwischen den Eigenschaften eines befragten Unternehmens und dessen Nei-
gung Patente zu nutzen, untersucht wird. Die dargestellten Koeffizienten bilden die Wahr-
scheinlichkeit ab, dass ein befragtes Unternehmen angibt Patente zu nutzen. Dabei werden
UnternehmensgréBe, Unternehmenstypen sowie unterschiedliche Angaben zur Nutzung von
Biotechnologie und deren Bedeutung fUr das Unternehmen berUcksichtigt. Letztere wurden
bereits in Tabelle 5 und Tabelle 6 auf Seite 26 dargestellt. Der Vorteil dieser Analyse gegen-
Uber einer einfachen graphischen GegenuUberstellung der Daten, wie in Abbildung 5, ist, dass
der Zusammenhang unter Berucksichtigung aller anderen relevanten Faktoren dargestellt
wird. Scheinzusammenhdnge kénnen so weitgehend ausgeschlossen werden. Um die Robust-
heit des Zusammenhanges darzustellen werden nacheinander relevante Aspekte der
Unternehmensstrategie in die Berechnung eingefUhrt und in der letzten Spalte (Modell 6)
zusammengefuhrt. Damit wird untersucht, ob sich dadurch die geschatzten Wahrscheinlich-
keiten bzw. deren statistische Signifikanz verdndert. Diese Vorgehensweise zeigt, z.B., dass
Unternehmen, die biotechnologische Produkte am Markt haben, mit einer ca. 40% héheren
Wahrscheinlichkeit (Irfumswahrscheinlichkeit 10%) angeben, Patente zu nutzen (Modell 1).
BerUcksichtigt man aber alle anderen abgefragten Aspekte der Unternehmensstrategie, so
wird dieser Zusammenhang statistisch unbedeutend.

Die Analyse bestatigt, dass befragte Tochterunternehmen ausldndischer Konzerne mit gerin-
ger Wahrscheinlichkeit am &sterreichischen Standort auch Erfindungen anmelden oder Pa-
tente erwerben. Dies ist, wie bereits erwdhnt, auf die Zusammensetzung der Stichprobe bei
diesem Unternehmenstypus zurickzufGhren. Bedeutender fUr das Verstdndnis der Nutzung
von Biotechnologiepatenten durch Unternehmen ist jedoch die Auswirkung der Unterneh-
mensstrategien auf die Nutzungswahrscheinlichkeit. Unternehmen, die biotechnologische
Produkte entwickeln, geben mit einer um 70%-80% hdheren Wahrscheinlichkeit auch an, Er-
findungen zum Patent anzumelden oder Patente zu erwerben. Der Vergleich bezieht sich
dabei auf die Unternehmen, die keine biotechnologischen Produkte entwickeln. Bei Unter-
nehmen, die biotechnologische Verfahren entwickeln, ist die Nutzungswahrscheinlichkeit
gegenUber Unternehmen, die dies nicht tun, um etwa 50% hdher. Dieses Ergebnis ist aber sta-
fistisch nur schwach signifikant. Bei Unternehmen, fUr die die Biotechnologie eine zentrale
Rolle in der Unternehmensstrategie spielt, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch Erfin-
dungen anmelden oder Patente erwerben, 70% Uber jener von Unternehmen, bei denen die
Biotechnologie keine zentrale Rolle spielt (vgl. Tabelle 9, Modell 5). In Summe unterstreicht die
Analyse die zentrale Bedeutung von Patenten fUr Biotechnologieunternehmen, und hier vor
allem fUr jene, die biotechnologische Produkte entwickeln.
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Forschungseinrichtungen

In der zweiten Spalte von Abbildung 5 wird das Antwortverhalten zur Nutzung von Patenten
bei den befragten Forschungseinrichtungen abgebildet. Die AufschlUsselung der Antworten
erfolgt wiederum nach dem Typ der Forschungseinrichtung (universitére Einrichtung/ auBer-
universitdre Einrichtung) und nach der Ausrichtung der Forschung. Die Abbildungen zeigen,
dass die Mehrheit der auBeruniversitdre Einrichtungen sowie Forschungseinrichtungen, die
vornehmlich Auftragsforschung betreiben, angibt in der Vergangenheit Patente angemeldet
zu haben bzw. beabsichtigt, dies in den kommenden fUnf Jahre zu tun. Bei den universitdren
Einrichtungen bzw. bei Forschungseinrichtungen, die vornehmlich Grundlagenforschung
betreiben, Uberwiegt hingegen die Anzahl jener Einrichtungen, die keine Patente nutzen. Fir
die gesamte Stichprobe der Forschungseinrichtungen betragt der Anteil der Nutzer rund 54 %.

Die Analyse in Tabelle 10 zeigt, dass die Nufzung von Patenten durch Forschungseinrichtun-
gen sehr stark von vorhandenen Kooperationen mit Unternehmen abhdngt. Wie bei der
Analyse der Patentierungsneigung der Unternehmen wird auch hier zuerst ein Modell ge-
schatzt, in dem nur die Kategorien einflieBen, die bislang zur AufschlUsselung der Daten der
Forschungsinstitutionen verwendet wurden. AuBeruniversitdre Forschungseinrichtungen schei-
nen eine signifikant héhere Wahrscheinlichkeit der Patentnutzung zu haben, als universitdre
Forschungseinrichtungen. Forschungsinstitute hingegen scheinen relativ zu kooperativen
Forschungseinrichtungen eine um 36% geringere Nutzungswahrscheinlichkeit von Patenten zu
haben. BerUcksichtigt man aber gleichzeitig Forschungskooperationen mit Unternehmen, so
wird dieser Faktor statistisch insignifikant. Der Grund liegt darin, dass alle kooperativen For-
schungseinrichtungen definitionsgemdadB solche Kooperationen unterhalten. Dies gilt auch fur
jene Institutionen, die schwerpunktmdaBig in der Auftragsforschung tétig sind. Dadurch sind
diese Klassifikationen zur Erkl&rung der Patentierungsneigung von Forschungsinstitutionen
nicht mehr aussagekraftig. Bereits im ersten Modell war die Unterscheidung nach Forschungs-
ausrichtung durch die gleichzeitige BerUcksichtigung der Forschungseinrichtungstypen nicht
mehr aussagekraftig. Wie aus Tabelle 7 hervorgeht, sind drei Viertel der Forschungseinrichtun-
gen, die in Auftragsforschung tatig sind, kooperativen Einrichtungen. Damit hat die Unter-
scheidung nach Forschungsausrichtung hinsichtlich der Nutzung von Patenten keinen Erkla-
rungswert mehr.

Die Befunde im vorangegangenen Abschnitt hinsichtlich der geringeren Neigung von auBer-
universitdren Institutionen Patente anzumelden, stehen im Widerspruch zu dem Ergebnis aus
Tabelle 10, die dokumentiert, dass auBeruniversitdre Institutionen eine um 48% héhere Patent-
nufzungswahrscheinlichkeit haben, als universitare Forschungseinrichtungen. Dieses Ergebnis
ist aber ein durch Notwendigkeiten der Datenerhebung bedingtes statistisches Artefakt.
Wdhrend die universit@ren Forschungsinstitute auf der Ebene von Forschungsgruppen oder
Instituten erhoben wurden, wurden auBBeruniversit@re Forschungsinstitute Uber die Instituts-
leitung erhoben. Dadurch ergibt sich der Umstand, dass bei einer insgesamt geringeren Po-
tentanmeldungsintensitat, sei sie nun auf Wissenschaftler/-innen oder Publikationen bezogen,
auBeruniversit@re Institute ein scheinbar héhere Neigung der Patentnutzung haben, da jedes

WIFO

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version) 137 von 246

39

auBeruniversit@re Institut auf jeden Fall Patente nutzt, sofern auch nur eine einzige Forschungs-
gruppe die entsprechenden Erfindungen dazu beisteuert, wdhrend bei einer Betrachtung
einzelner Forschungsgruppen die Variation naturgemas héher ist.

Zusammenfassend, zeigen die Ergebnisse, dass die Patentneigung im Bereich der Forschungs-
einrichtungen maBgeblich davon abhdngt, ob diese mit Unternehmen kooperieren oder
nicht.

Anmeldeverhalten

Patente gelten nur innerhalb der Jurisdiktionen fUr die sie erteilt wurden. Beabsichtigt ein An-
tragsteller einen méglichst breiten internationalen Schutz fir eine Erfindung zu erlangen, so ist
es notwendig, diesen auf mehrere Jurisdiktionen zu erstrecken. In den meisten Féllen wird
zundchst ein Erstantrag (PrioritGtsantrag) bei einem nationalen Patentamt gestellt. Dadurch
wird ein PrioritGtsdatum festgelegt, das dann weltweit als Bezugsdatum zur Feststellung der
Neuheit der Erfindung herangezogen wird. Aufgrund des Pariser Ubereinkommens von 1883,
ist es méglich, innerhalb von zwdlf Monaten ab dem PrioritGtsdatum, um Erstreckung des
Schutzes in einem oder mehreren der rund 170 Partnerldnder des Abkommens anzusuchen
(Nachanmeldung).

Erst- wie auch Nachanmeldungen kénnen — wie bei jedem Patentamt -- auch beim Europdi-
schen Patentamt (EPA) oder auf der Grundlage des Vertrages Uber die internationale Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT — Patent Cooperation Treaty) erfolgen.
Erfolgen Anmeldungen beim EPA oder nach PCT als Nachanmeldung, so muss die Meldung
auch innerhalb von zwolf Monaten erfolgen, damit das Priorité&tsdatum der Erstanmeldung
Ubernommen werden kann.

Das EPA ist ein regionales Patentamt, das auf der Grundlage des MUnchner Abkommens von
1973 ein einheitliches Patenterteilungsverfahren fUr derzeit 35 europdische Staaten bietet.
Beim europdischen Patenterteilungsverfahren geht dem Prufungsverfahren, eine Formalpro-
fung und eine obligatorische Recherche zum Stand der Technik voraus. Nach erfolgreicher
Sachprifung, die ebenfalls mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann, wird nach einigen wie-
teren Verfahrensschritten die Patenturkunde und Patentschrift ausgegeben, sowie eines Hin-
weis auf die Patenterteilung im Patentblatt der EPA verdffentlicht. Ein Vollschutz der Erfindung
gilt ab Verdéffentlichung der Patenterteilung.

Anmeldungen nach PCT bieten ein standardisiertes Anmeldeverfahren fUr derzeit bis zu 144
Vertragsstaaten an. Dabei erhdlt die Anmeldung nach einer Formalprifung am Anmeldeamt
ein Anmeldedatum. Unmittelbar nach Ablauf von 18 Monaten ab Anmeldetag oder dem
frhesten PrioritGtstag (sofern es sich nicht um eine Erstanmeldung nach PCT handelt) wird die
Anmeldung durch das internationale Biro der Weltorganisation fur Geistiges Eigentum (WIPO)
verdffentlicht. Die nationalen Phasen bei den nationalen PatentGmtern mussen bis spdtestens
dreiBig Monate ab dem Prioritéts- oder Anmeldedatum erfolgen. Ein maBgeblicher Vorteil
von PCT Anmeldungen liegt also im Zeitgewinn der Anfragsteller, die Ertragsféahigkeit Ihrer
Erfindung einzuschdatzen, bevor hohe Nationalisierungskosten anfallen.
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Die unterschiedlichen Wege einer Patentanmeldung sind auch mit unterschiedlichen Verfah-
renskosten verbunden. So sind fUr eine nationale Patentanmeldung in Osterreich mit bis zu
zehn Ansprichen inklusive Erteilung und Veroffentlichung GebUGhren in der Hohe von 530 € zu
entrichten. FUr eine Anmeldung beim EPA entspricht die Hohe der zu entrichtenden GebUh-
ren mindestens 1210 €, w&hrend fUr eine internationale Anmeldung mindestens 2.937 € zu ent-
richten sind (vgl. Osterreichisches Patentamt 2012). Zu all den genannten GebUhren sind
noch Anwaltskosten hinzuzurechnen. Fir Anmeldungen beim EPA und nach PCT fallen ab der
Nationalisierungs-/Validierungsphase dann noch UbersetzungsgebUhren, GebUhren der
nationalen Amter, und Anwaltskosten fUr nationale Vertreter an. Patentverfahren nach
internationalen Verfahren kénnen bis zur Erteilung nationaler Patente also sehr kostspielig
werden. So berechnen Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie 2007, S. 194, z.B., dass eine
Anmeldung fUr die dreizehn am haufigsten benannten Staaten bis zur Erteilung Uber 45.000€
anfallen kénnen. Wird das Patent dann fir zwanzig Jahre aufrechterhalten, so steigen die
Kosten fUr das Patent auf bis zu 130.000€ an. 13

Wie die summarische Darstellung der Asnmeldemaoglichkeiten zeigt, sind diese mit unter-
schiedlichen Vor- und Nachteilen verbunden. Aus diesen Unterschieden heraus und den
Méglichkeiten, die sich durch die Kombination unterschiedlicher Anmeldeverfahren bei Erst-
und Nachanmeldung ergeben, ist fUr Antragsteller groBe Flexibilitét gegeben, sodass die
Patentanmeldung den eigenen BedUrfnissen angepasst werden kann. Auf der Grundlage
des beobachteten Anmeldeverhaltens lassen sich dann, zumindest in groben ZUgen, RUck-
schlUsse auf die BedUrfnisse oder strategische Schwerpunkt der Anmelder ziehen.

Guellec & van Pofttelsberghe de la Potterie (2007) S. 180, argumentieren, z.B., dass eine Erst-
anmeldung beim EPA oder eine nationale Erstanmeldung gefolgt von einer raschen Nachan-
meldung beim EPA Ausdruck eines BedUrfnisses sind, relativ rasch Klarheit Uber die Patentier-
barkeit und sofern diese gegeben ist, rasch Schutz fUr die Erfindung zu erhalten. Sie fGhren
dies auf kurze Technologielebenszyklen oder sperzifische Anforderungen durch Eigenkapital-
geber zurick. Bei anderen Anmeldestrategien sehen sie eher das Bedurfnis des Anmelders im
Vordergrund, den Anmeldeprozess zeitlich zu strecken, z.B. um das Anfallen der Ausgaben,
die in der Nationalisierungsphase zu bestreiten sind, zu verzégern. Dies kann dann der Fall
sein, wenn der Antragsteller Sicherheit Uber die kommerzielle Verwertbarkeit der Erfindung
erlangen, oder vielleicht Verwertungspartner finden moéchte. In diesem Fall wird eine natio-
nale Erstanmeldung von einer PCT Nachanmeldung gefolgt werden. Neben der Wahl der
Anmelderoute ist schlieBlich auch die Betrachtung der Landerwahl, fur die um Schutz ange-
sucht wird, aufschlussreich. Sie deutet auf die wichtigsten Mdrkte sowie Forschungs- und
Unternehmensstandorte im Bereich der Biotechnologie hin. Damit liefert die Analyse der
Patentanmeldestrategien relevante Informationen zur Nutzung von Patenten.

13 Diese hohen Kosten haben bislang verhindert, dass ein einheitlicher Europd&ischer Markt fir Technologien zustande
kommen konnte. Im Jahr 2011 wurde nun durch den Europdischen Rat beschlossen bis 2013 ein einheitliches Europd-
isches Patent umzusetzen, fUr das die Nationalisierungsphase und die damit verbundenen Kosten bei gleichzeitiger
Gultigkeit innerhalb aller Mitgliedsstaaten entfdllt (vgl. Europdische Kommission 2010).
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Abbildung é: Anmeldung von Patenten durch Unternehmen, Anzahl der Nennungen

Erstanmeldung von Patenten Nachmeldung nach Erstanmeldung
(innerhalb von 12 Monaten)

15 Nennungen

nat. Osterr. 7.
nat. nicht-EU SI
o -
PCT ZI 1 I 1 I

nat. Europa
nat. Osterr. nat. nicht-EU PCT nat. Europa nat. nicht-EU EPA PCT

Nennungen

Erstanmeldung

Erstanmeldung Bis 12 Monate nach Erstanmeldung

Anmerkung zur Abbildung im rechten Panel: Die Graphik sollte zeilenweise von links nach rechts gelesen werden, z.B. in der ersten Zeile: Sieben
Unternehmen, die angegeben haben, die Erstanmeldung in Osterreich durchzufihren melden in der Folge das Patent nach PCT an. Beantwortung der
Frage: ,Charakterisieren Sie bitte die am haufigsten gewdhlten Patentanmeldestrategie* Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

In der Erhebung wurden die Unternehmen und Forschungsinstitute gebeten, inre am haufig-
sten gewdhlten Patentanmeldestrategien zu charakterisieren. Abbildung 6 gibt einen Uber-
blick Uber das Anmeldeverhalten der befragten Unternehmen. Das linke Panel von
Abbildung 6 zeigt das Anmeldeverhalten fur die Erstanmeldung, wdhrend das rechte Panel
darstellt, welche Route die Unternehmen nach der Erstanmeldung am héufigsten
beschreiten.

Etwas weniger als die Halfte der Unternehmen fUhren die Erstanmeldung einer Erfindung
zumeist beim Europdischen Patentamt durch. Etwas weniger als ein Drittel melden auf der
Grundlage des nationalen Verfahrens beim Osterreichischen Patentamt an und rund ein
FUnftel der befragten Unternehmen fUhrt die Erstanmeldung nach PCT durch. Fast alle Unter-
nehmen, die den Erstantrag beim EPA stellen, fGhren die Nachanmeldung nach PCT durch.
Das gleiche gilt fir die Unternehmen, die ihren Erstantrag nach nationalem Verfahren beim
Osterreichischen Patentamt stellen. Auch jene Unternehmen, die zun&chst eine nationale
Anmeldung in einem Nicht-EU Land durchfUhren (zumeist USA oder Japan), melden in der
Folge nach PCT an.

Aus dem beobachteten Anmeldeverhalten geht die hohe Bedeutung der internationalen
Patentanmeldung fUr &sterreichische Unternehmen hervor. Dies ist wahrscheinlich der Flexi-
bilitdt und der Breite des gewdhrten temporéren Schutzes dieses Anmeldeverfahrens geschul-
det. Andererseits scheinen innerhalb der &sterreichischen Biotechnologieunternehmen zwei
Anmeldestrategien vorzuherrschen. Die erste Strategie besteht in einem EPA Erstantrag, der
durch eine Nachanmeldung nach PCT gefolgt wird. Die zweite Strategie besteht in einer
Erstanmeldung nach dem nationalen Verfahren beim Osterreichischen Patentamt und einer
Nachanmeldung nach PCT.
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Aufgrund der zuvor zitierten Literatur kann die erste Strategie dahingehend interpretiert wer-
den, dass ein Teil der Unternehmen versucht, durch einen Erstantrag beim EPA rasch Schutz
fUr die eigenen biotechnologischen Erfindungen zu erhalten und in der Folge diesen Schutz
dann Uber das PCT Verfahren international auszuweiten. Die zweite Strategie deutet hinge-
gen auf den Versuch hin, die Dauer des Anmeldeprozess zu strecken. Eine dritte, weniger ver-
breitete Strategie ist hingegen eine nationale Erstanmeldung in einem nicht-EU Land (zumeist
USA) mit einer Nachfolgeanmeldung Gber die PCT Schiene zu kombinieren. Hier ist vor allem
das Anmeldeland der Erstanmeldung der dominante Markt fUr die entsprechenden Unter-
nehmen. Leitfadengesprdche, die mit unterschiedlichen Unternehmen gefGhrt wurden, unter-
mavuern diese Interpretation.

Tabelle 11: Erstanmeldungen nach UnternehmensgréiBe

Grdssenklassen

Erstanmeldung <10 10-250 >250 Gesamt
nat. Osterr. 6 0 1 7
nat. nicht-EU 2 0 1 3
EPA 4 9 1 14
PCT 5 0 0 5
Gesamt 17 9 3 29

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen

Betrachtet man Tabelle 11 so zeigt sich, dass vor allem die Kleinstunternehmen die Strategie
verfolgen, die Dauer des Anmeldeprozesses zu strecken, wdhrend die Unternehmen in der
GroBenklasse zwischen 10 und 250 Beschaftigten durchwegs den EPA/PCT Weg wdahlen. Dies
hangt damit zusammen, dass viele Kleinstunternehmen sich noch in frohen Start-Up Phasen
befinden und zun&chst versuchen, Verwertungspartner, oder aber Geldgeber fur inr Unter-
nehmen zu finden. Die Unternehmen in der zweiten GréBenklasse hingegen sind vorwiegend
Unternehmen, die bereits erfolgreich Eigenkapital eingeworben haben oder mit Business
Angels zusammenarbeiten. Hier kbnnte vonseiten dieser Investoren Interesse bestehen, die
Erfindungen dieser Unternehmen schnell und umfassend schitzen zu lassen. Die Auswertung
der Leitfadengesprdche untermauert diese Interpretation. Weitere Untersuchungen zum
besseren Verstdndnis dieses Zusammenhanges wdren jedoch notwendig.

Bei der Darstellung des Anmeldeverhaltens der Forschungseinrichtungen in Abbildung 7 wur-
den die Beobachtungen nach Forschungsinstituten, kooperativen Forschungseinrichtungen
und den Technologietransferstellen der UniversitGten aufgeschlUsselt. Analog zu Abbildung 6
zeigt sie die Verteilung von Erstanmeldungen und von Nachanmeldungen. Die Kategorie der
Forschungsinstitute setzt sich aus universitdren und auBeruniversitdren Forschungsinstituten zu-
sammen (vgl. Tabelle 7 S. 29). Auch bei den Forschungseinrichtungen spielen die beiden
wichtigsten Anmeldestrategien, die bereits bei den Unternehmen beobachtet wurde, eine
dominante Rolle. Die Anmelderoute, die auf eine Streckung des Anmeldeprozesses abzielt
(nat. Anmeldung -> PCT, oder PCT Erstanmeldung) wird jedoch haufiger genannt.
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Abbildung 7: Anmeldestrategien der Forschungseinrichtungen
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Technologietransferstellen der Universitaten

3

nat. Osterr.

Erstanmeldung

EPA

nat. Osterr.

nat. Europa

Erstanmeldung

T
nat. nicht-EU

EPA

Nennungen

Bis 12 Monate nach Erstanmeldung

Beantwortung der Frage: ,,Charakterisieren Sie bitte die am hdufigsten gewdhlten Patentanmeldestrategie* Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO
Berechnungen.
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Bei der Interpretation dieser Daten sind jedoch einige Aspekte zu bericksichtigen. Das An-
meldeverhalten der kooperativen Forschungseinrichtungen spiegelt in erster Linie jenes der
mittleren und groBen Biotechnologieunternehmen wider. Diese Unternehmen sind primdar
auch jene, die in kooperativen Forschungseinrichtungen als Unternehmenspartner involviert
sind. Diese Kooperationen sind dabei so geartet, dass der GroBteil des Budgets fur produkt-
spezifische Forschung aufgewendet wird. Das restliche Budget wird wissenschaftlichen
Zwecken gewidmet. Das geistige Eigentum an Ergebnissen der produktspezifischen For-
schung gehdrt in der Regel dem Unternehmenspartner, wahrend das geistige Eigentum an
Ergebnissen, die sich aus der wissenschaftlichen Arbeit aus dem kooperativen Projekt erge-
ben, bei den Forschungseinrichtungen liegt, die diese dann patentieren kénnen. Hier wird
zumeist mit dem Unternehmenspartner vereinbart, dass dieser das Anrecht hat, diese Patente
als Erster aufzugreifen.’ Dementsprechend ist es naheliegend, dass sich die Anmeldestra-
tegien, die von kooperativen Forschungseinrichtungen angefuhrt werden, weitgehend mit
jenen der mittleren und groBen Unternehmen decken.

Die Anmeldestrategien der Forschungsinstitute und der Technologiestransferstellen entspre-
chen einander - soweit dies aus den geringen Beobachtungen gefolgert werden kann —
weitgehend, zumal fUr Forscher in universitéren Einrichtungen eine Meldepflicht von Dienster-
findungen bei den Technologietransferstellen besteht. Aus diesem Grund sollten sich die
Anmeldestrategien der universitGren Forschungsinstitute nicht maB-geblich von jenen der
Technologietransferstellen unterscheiden.'®> Abweichungen sind jedoch maoglich, sofern die
Antworten der universit@ren Forschungsinstitute auch Patentanmeldungen bericksichtigt, die
nicht von den UniversitGten aufgegriffen wurden. Im Vorfeld der Erhebung durchgefUhrte
Leiffadengesprdche mit einigen Technologietransferstellen haben ergeben, dass die
Technologietransferstellen haufig versuchen, den Anmeldeprozess zu strecken und damit
haufig die Anmelderoute einer Erstanmeldung beim Osterreichischen Patentamt mit einer
Nachanmeldung nach PCT wdahlen.é Dies ist mit der aus der Befragung hervorgehenden
Evidenz konsistent. Angesichts der héheren Kosten, die bei einer EPA Erstanmeldung in Kauf
genommen werden mussen, ist es jedoch bemerkenswert, dass diese Route doch von
etlichen Transferstellen beschritten wird.

14 Zwischen der Christian Doppler Gesellschaft und den UniversitGten besteht ein bis 2013 geltender Rahmenvertrag,
der die Aufteilung des geistigen Eigentums aus CD Labors regelt. Die hier geschilderten Vereinbarungen zur Auftei-
lung des geistigen Eigentums wurden uns in dieser Form von einigen Gespréchspartnern in den Leitfadengesprdchen
geschildert. Einige haben auch darauf hingewiesen, dass in solchen Vereinbarungen, die Universitdten vermehrt auf
Lizenzzahlungs- oder Ertragsbeteiligungsmodelle dradngen. Dieses Bestreben ist fur die Unternehmen nur schwer nach-
zuvollziehen, da Unternehmen die besagten kooperativen Forschungseinrichtungen mitfinanzieren.

15 Dieses Bild ist nicht durch die Antworten der auBeruniversitdren Institute verzerrt und gilt wenn diese herausge-
rechnet werden. Hier nicht dargestellte Verteilungstests zeigen auch, dass das sich die Verteilung der Antworten zum
Anmeldeverhalten bei Erst- und Nachfolgeanmeldung zwischen diesen beiden Einrichtungstypen statistisch nicht
unterscheidet.

16 Der Grund hierfUr liegt darin, dass die Technologietransferstellen aufgrund ihres generell sehr beschrénkten Budgets
versuchen, den Anmeldeprozess billig zu gestalten und andererseits auch zeitlich zu strecken. Damit mehr Zeit gege-
ben ist, einen Verwertungspartner zu finden. Wird innerhalbb der 30-monatigen Frist, die beim PCT Anmeldeverfahren
bis zur Nationalisierungsphase in Anspruch genommen werden kann, kein Verwertungspartner fir ein Patent gefun-
den, so wird dieses zumeist fallen gelassen.
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Abbildung 8: Wichtigste Anmeldeldnder, Haufigkeit der Nennungen

Forschungsinstitute/Universitdten | Unternehmen |
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énmerkung: US: USA, EP: Europa allgemein, JP: Japan, DE: Deutschland, CA: Kanada, CN: China, UK: GroBbritannien, AT:

Osterreich, FR: Frankreich, IN: Indien, AU: Australien, CH: Schweiz, TW: Taiwan, SE: Schweden, RU: Russland, NZ:

Neuseeland, MX: Mexiko, IT: Italien, FI: Finnland, BR: Brasilien, ZA: SUdafrika, KR: SUdkorea, AR: Argentinien. Beantwortung

der Frage: ,Welche sind die (bis zu) fUnf wichtigsten Staaten, in denen um Patentschutz angesucht wirde"“Quelle:

Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
Abbildung 8 prasentiert zuletzt die Liste jener Lander, fUr die die befragten Unternehmen und
Forschungseinrichtungen angegeben haben, am haufigsten um Patentschutz anzusuchen.
Dabei ist zu beachten, dass viele Antworten auf keinen Staat, sondern das Europdische Pa-
tentamt verwiesen haben. Diese Antworten sind unter dem Kuorzel ,,EP" in der Graphik zusam-
mengefasst. Sie sind aber im Kontext der anderen, am hdaufigsten genannten Staaten, sinn-
voll, denn neben dem europdischen Patentamt werden die USA und Japan am héufigsten
genannt. Diese in der Literatur als , Triade" (vgl. Dernis & Khan 2004) bezeichnete Konstellation
deutet darauf hin, dass die meisten Antwortenden versuchen, einen méglichst breiten Schutz
in den drei gréBten und wichtigsten Technologiemdrkten zu erzielen, wobei aus den Nennun-
gen des EPA noch nicht hervorgeht, welche europd&ischen Ladnder am haufigsten benannt
werden. Bei durften es sich jedoch um Deutschland, GroBbritannien und Frankreich handeln,
die neben Kanada, Ching, Indien und Australien hdufig genannt wurden. Ein Vergleich mit
den OECD Biotechnologieindikatoren (vgl.OECD 2012) zeigt -- mit der Ausnahme Chinas und
Osterreichs — dass die genannten Lander mit jenen Ubereinstimmen, in denen die meisten
Biotechnologieunternehmen t&tig sind. China ist hingegen ein wichtiger Markt aufgrund der
wirtschaftlichen Bedeutung des Landes. Insgesamt geht aus Abbildung 8 hervor, dass &ster-
reichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Biotechnologie in Ihrem
Anmeldeverhalten sehr international ausgerichtet sind und sich sehr stark an den Entwicklun-
gen an den weltweit wichtigsten Technologiestandorten orientieren. Aufgrund dieses
Umstandes scheinen nationale Patentanmeldungen in Osterreich daher eine eher
untergeordnete Rolle zu spielen.
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Das Wichtigste in Kirze: Anmeldestrategien von biotechnologischen Erfindungen

Rund 65% der befragten Unternehmen haben seit 2005 Erfindungen zum Patent angemeldet
oder beabsichtigen, dies in absehbarer Zukunft zu tun. Der Anteil liegt bei Unternehmen, fur
die Biotechnologie eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie spielf, Gber 76%. Dies
unterstreicht die grundlegende Bedeutung, die Patente in dieser Branche haben. Bei den be-
fragten Forschungseinrichtungen haben rund 54% angegeben, in Forschungsvorhaben invol-
viert gewesen zu sein, die zu einer Anmeldung oder Erteilung eines Biotechnologie-Patentes
gefUhrt haben. Die Patentanmeldungen durch Forschungseinrichtungen finden haufig im
Kontext von Kooperationen mit Unternehmen statt.

Osterreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Biotechnologie
nufzen am haufigsten zwei Patentanmeldestrategien. Bei der am meisten verbreiteten Strate-
gie erfolgt einem Erstantrag bei dem Europdischen Patentamt mit anschlieBender Nachan-
meldung nach PCT und spé&terer Validierung auf nationaler Ebene. Diese Strategie wird von
Unternehmen mittlerer GréBe bevorzugt. Bei der zweiten Strategie wird eine Erstanmeldung
nach dem nationalen Verfahren beim &sterreichischen Patentamt durchgefthrt, der eine
Nachmeldung nach PCT mit einer spdteren Validierung auf nationaler Ebene folgt. Diese
Strategie wird vor allem von kleineren Unternehmen bevorzugt. Diese Anmeldestrategien sind
auch am haufigsten bei Forschungsinstituten und den Technologietransferstellen der Universi-
taten anzutreffen.

Die &sterreichischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Bereich der Biotechnolo-
gie orientieren sich in Inrem Anmeldeverhalten an den wichtigsten internationalen Mérkten
fUr ihre Technologien und Produkte. Sie versuchen, Ihre Erfindungen primdr in den USA und
Japan, und in weiterer Folge in Deutschland, GroBbritannien, Frankreich, Kanada, China,
Indien, und Australien schUtzen zu lassen.
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Bedeutung von Biotechnologie-Patenten fur Industrie und Forschung im Life-Science
Bereich

Bedeutung von Biotechnologie-Patenten fUr Biotechnologieunternehmen

Ein Patent ist ein gewerbliches Schutzrecht, das dem Patentinhaber das Recht verleint, in ei-
nem bestimmten Land fur einen bestimmten Zeitraum Dritte von der betriebsmaBigen Nut-
zung der geschUtzten Erfindung auszuschlieBen. In frUheren Studien wurden unterschiedliche
Motive, die der Nutzung von Patenten zugrunde liegen, untersucht. So identifizieren Blind u. a.
(2006) in einer umfassenden Studie der Patentnutzung deutscher Unternehmen fUnf Haupt-
gruppen von Motiven:

e Schutzmotive beziehen sich auf den Schutz der Erfindung vor Nachahmung und den
Schutz des Marktes fUr diese Erfindung.

¢ Wettbewerbsmotive umfassen die strategische Nutzung von Patenten zur Verbesse-
rung der eigenen Wettbewerbsposition. Dabei versucht ein Unternehmen durch die
Gestaltung des eigenen Patentportfolios eigene technologische Spielrdume zu wah-
ren oder Mitbewerber von der Entwicklung spezifischer Technologien abzuhalten.

¢ Reputationsmotive beziehen sich hingegen auf den Versuch, Patente zur Verbesse-
rung des Images und des Unternehmenswertes, z.B. im Bereich des Marketings, zu
nutzen.

e Tauschmotive umfassen laut Blind u. a. (2006) die Nutzung von Patenten zur
Verbesserung der Unternehmensposition in Kooperationen, fir den Zugang zum
Kapitalmarkt, Lizenzeinnahmen oder zur Asnbahnung von Forschungskooperationen.

e Anreizmotive: Die Mdglichkeit Patente einzureichen, kann als Mitarbeiteranreiz und for
Leistungsvergleiche (z.B. zwischen F&E Abteilungen) herangezogen werden.

In Anlehnung an diese Klassifikation wurde in der Erhebung eine Frage aufgenommen, die
Uber die Bedeutung von Patenten fur die befragten Biotechnologieunternehmen Aufschluss
geben soll. Die in der Studie von Blind u. a. (2006) sehr allgemein gehaltene Kategorie der
»jauschmotive' wurde aber weiter in eine Finanzierungsmotiv und ein Kooperationsmotiv
aufgegliedert, wéhrend Anreizmotive nicht in den Fragenblock aufgenommen wurden.

Folgenden Motive wurden in der vorliegenden Studie bei Unternehmen abgefragt (vgl. dazu
die Nummerierung in Tabelle 12, $.50):

¢ Schuizmotive: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten ...
o ...zum Schutz der eignen Erfindung vor Nachahmung oder Nutzung durch
Dritte, Tabelle 12, Punkt 1;
e Reputationsmotive: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten ...
o ...zur Verbesserung des Unternehmensimages im Bereich der technologischen
Kompetenz, Tabelle 12, Punkt 3;
e Finanzierungsmotive: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten...
o ...zurSicherung von Lizenzeinkommen, Tabelle 12, Punkt 2;
o ...zur Einwerbung von Eigenkapital (z.B. Venture Capital), Tabelle 12, Punkt 4;
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o ...zur Einwerbung von Fremdkapital (z.B. Kredite, Anleihen), Tabelle 12, Punkt 5;
o ...zur Einwerbung o6ffentlicher Férdermittel, Tabelle 12, Punkt 11;
o ... zur Einwerbung privater Finanzierung, , Tabelle 12, Punkt 12;

¢ Kooperationsmotive: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten...
o ...zur Asnbahnung und Aufbau von Kooperationen mit anderen Unternehmen,
Tabelle 12, Punkt 8;
o ...zur Anbahnung und Aufbau von Kooperationen mit
Forschungseinrichtungen, Tabelle 12, Punkt 9;
o ...zur Verbesserung der Bedingungen in bestehenden Kooperationen, Tabelle

12, Punkt 10;
e Strategische Nutzung: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten...
o ...bei ZusammenschlUssen mit anderen Unternehmen, Tabelle 12, Punkt 6;

o ...zur Verbesserung der Verhandlungsposition (z.B. Lizenzierunglizenzierungen,
Joint Ventures), Tabelle 12, Punkt 7.

Die strategische Nutzung von Patenten (Wettbewerbsmotiv) wurde vertiefend anhand eines
eigenen Fragenblocks abgefragt (vgl. Tabelle 16, S.67) und wird spater beschrieben. Da viele
der befragten Unternehmen sehr forschungsintensiv sind und deren Mitarbeiter hdufig auch in
wissenschaftlichen Fachorganen publizieren bzw. in Kooperationsprojekten mit akademi-
schen Forschungseinrichtungen stehen, wurde noch zusétzlich eine Frage aufgenommen, die
zeitliche Koordination von Patenten und wissenschaftlichen Publikationen abbildet (Tabelle
12, Punkt 13).

Die Auswertung der Ergebnisse der Antworten zu dieser Frage sind in Tabelle 12 dargestellt.1”
Die Unternehmen wurden auf einer mehrteiligen Bewertungsskala (zwischen ,,sehr wichtig*
und ,,unwichtig") zur Bedeutung der zuvor gelisteten Faktoren befragt. Die Auswertung der
Daten folgt den Verfahren, die in der Textbox auf Seite 49 beschrieben werden. In Tabelle 12
werden die Ergebnisse nach UnternehmensgréBenklassen aufgegliedert. Aufgrund der
geringen Beobachtungszahlen wurden zwei unterschiedliche UnternehmensgroBenklassen zur
Unterteilung herangezogen, sodass die statistischen Tests hdhere Aussagekraft entfalten
kédnnen. In der Tabelle werden die Gruppendurchschnitte in der Beantwortung der Fragen
miteinander verglichen.

17 Die genaue Verteilung der Antworten Uber die Antwortkategorien wird in Tabelle 31, S. 73, im Anhang prdsentiert.
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Auswertung der ordinalskalierten Fragenblécke der Befragung

In der vorliegenden Befragung wurden mehrere Fragenbldcke verwendet, in denen die Befragten zu
spezifischen Themen Stellung nehmen sollten. Die abgefragten Aspekte waren dabei hinsichtlich

e ihrer Bedeutung (sehr wichtig bis unwichtig)
e ihrer Haufigkeit (immer bis nie), sowie
e ihres Zielerreichungsgrades (Ziel voll erreicht bis Ziel nicht erreicht)

zu bewerten. Die Daten bilden damit eine Rangordnung ab (daher ordinalskaliert). Eine weitere Kate-
gorie wurde inkludiert, die die Befragten ankreuzen konnten, wenn sie der Meinung waren, einen Sach-
verhalt nicht bewerten zu kénnen (,kann ich nicht bewerten"). Zur Auswertung dieser Fragen wurden
zwei Methoden herangezogen.

Zundchst wurde fUr bestimmte Teilgruppen der Befragten das durchschnittiche Antwortverhalten
ermittelt und mit einer Referenzgruppe verglichen. Dazu wurden sog. zweiseitige t-Tests durchgefUhrt.
Anhand dieser statistischen Tests wird gepruft, ob die Mittelwerte zweier Stichproben gleich sind oder
nicht. In der Darstellung der Ergebnisse wird auch die statistische Fehlerwahrscheinlichkeit (Signifikanz-
niveau) ausgewiesen. Ein Signifikanzniveau von 1% bezeichnet eine entsprechend hohe Fehlerwahr-
scheinlichkeit. Je niedriger das Signifikanzniveau, desto hdher ist die Fehlerwahrscheinlichkeit. Liegt die
Fehlerwahrscheinlichkeit Gber 10%, so werden die verglichenen Mittelwerte als ,statistisch nicht unter-
schiedlich" bezeichnet, auch wenn die ausgewiesenen Werte sich voneinander unterscheiden. Das be-
deutet, dass davon ausgegangen werden kann, dass bei einer groBeren Stichprobe die beiden Mittel-
werte zum gleichen Wert konvergieren wurden. In den Tabellen wird die statistische Signifikanz durch
Asterisken neben den Werten ausgedrickt. Das hdchste statistische Signifikanzniveau wird durch drei
Asterisken bezeichnet. Sind die beobachteten Mittelwerte der Stichproben statistisch nicht voneinander
unterschiedlich, so wird kein Symbol neben dem ausgewiesenen Mittelwert angegeben. Die jeweilige
Bezugsgruppe auf die sich der Test bezieht wird im FlieBtext, sowie in der Beschreibung der Tabellen
angegeben. Die ausgewerteten Durchschnitte wurden ermittelt, indem den einzelnen Antwortkate-
gorien ein Wert zugeteilt und Gber alle Antworten hinweg der Durchschnitt Uber diese Werte berechnet
wurde. Welche Werte zugeteilt wurden, ist auch in der Beschreibung der Tabellen angefUhrt.

Wd&hrend sich die erste Auswertung auf den Vergleich des Antwortverhaltens zwischen Teilgruppen zu
einer bestimmten Teilfrage eines Fragenblocks abstellt, zielt die zweite Auswertungsmethode auf die
Analyse des Antwortverhaltens quer Gber alle Teilfragen eines Fragenblocks ab. Damit kann ein ver-
steckter Zusammenhang zwischen einzelnen Teilfragen aufgedeckt werden. Es wird also die Korrelation
zwischen den Antworten zu den einzelnen Teilfragen des Fragenblocks untersucht. Dies ist anhand einer
Hauptkomponentenanalyse mdglich. Dabei wird eine Hauptachsentransformation der Korrelationsma-
trix der Daten durchgefihrt, die bewirkt, dass diese in einen Vektorraum mit neuer Basis UbergefUhrt
wird. Der Zusammenhang zwischen den Antwortmustern von Teilfragen eines Fragenblocks, kann dann
aufgrund der wichtigsten Vektoren (Hauptkomponenten/Faktoren) erfolgen. Bildet man die beiden
wichtigsten Vektoren nun in einer Abbildung ab, so beschreiben eng bei einander liegende Punkte
einen gemeinsamen systematischen Zusammenhang in den Antwortmustern der entsprechenden
Fragen. Aus diesem Grund erfolgt die Auswertung ausschlieBlich anhand von Graphiken fUr einzelne
Teilgruppen. Diese Auswertung wird nur dann durchgefUhrt, wenn eine ausreichend groBe Zahl an
Beobachtungen gegeben ist.
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Tabelle 12: Bedeutung der Biotechnologie-Patente fir Unternehmen, Unterschiede im
Antwortverhalten nach UnternehmensgréBenkiassen

Unternehmen Grossenklassen Unternehmen Groéssenklassen Unternehmen
Total <10 10-250 >250 <100 >=100
Durchschnitt  [Durchschnitt  Durchschnitt  Sig. Durchschnitt Sig. | Durchschnitt  Durchschnitt  Sig.

Gesamt

2,10 2,08 2,11 2,21 2,09 2,21
1 Schutz eigener Erfindungen 1,11 1,19 1 1 1,12 1
2 Sicherung v. Lizenzeinkommen 1,71 1,75 1,33 2,67 1,60 2,67 *
3 Imageverbesserung/Marketing 2,46 2,44 2,67 2 2,52 2
4 Einwerbung Eigenkapital 2,07 1,94 2 3 1,96 3
5 Einwerbung Fremdkapital 2,64 2,56 2,56 3.33 2,56 3,33
6 ZusammenschlUsse m. anderen
Unternehmen 2,57 2,38 2,89 2,67 2,56 2,67
7 Verhandlungsposition (Lizensierungen,
Joint Ventures) 1,57 1,56 1,44 2 1,52 2
8 Aufbau Kooperation, Unternehmen 1.71 1,56 2,11 1,33 1,76 1,33
9 Aufbau Kooperation,
Forschungseinrichtungen 2,50 2,56 2,78 1,33 2,64 1,33 *
10 Verbesserung Bedingungen in
bestehenden Kooperationen 2,36 2,38 2,67 1,33 2,48 1,33 *
11 Einwerbung 6ff. Fordermittel 2 1,94 1,78 3 1,88 3 *
12 Einwerbung private Finanzierung 2,18 2,06 1,89 3,67 > 2 3,67 o
13 Zeitl. Koordination wissensch.
Publikationen 2,43 2,69 2,33 1,33 2,56 1,33 *

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der
Fragen; Referenzgruppe Unternehmen mit <10 Beschdaftigten bzw. <100 Beschdaftigte in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die Hypothese getestet, dass die
Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Welche Bedeutung kommt Biotechnologie-Patenten in lhrem Unternehmen in folgenden Kontexten zu2" im
Unternehmensfragebogen, Frage 13. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zugeteilt: 1 —sehr
wichtig, 2- wichtig, 3 — wenig wichtig, 4 — unwichtig. Die Antwortkategorie ,kann ich nicht bewerten" wurde nicht in die Bewertung mit einbezogen. Die
dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Die Ergebnisse in Tabelle 12 deuten auf die hohe Bedeutung von Patenten fUr die befragten
Unternehmen hin. Fast alle der angefUhrten Motive wurden von den befragten Unternehmen
im Schnitt als wichtig eingestuft. Dabei wird dem Schutz eigener Erfindungen durch Patente
die héchste Bedeutung beigemessen. Der Grund dafur ist, dass sich aus dieser primdaren
Funktion von Patenten alle anderen Nutzungsmotive mittelbar ergeben. Dieses Ergebnis
bestatigt damit Befunde frherer Studien (vgl. Blind u. a. 2006, S. 655ff).

Die Ergebnisse der Befragung unterstreichen auch die Bedeutung von Patenten in Nutzungs-
motiven, die sich aus dem gewerblichen AusschlieBungsrecht ableiten. So messen die be-
fragten Unternehmen der Starkung von Verhandlungspositionen gegenuber Dritten, der Si-
cherung von Lizenzeinkommen sowie der Méglichkeit aufgrund eigener Patente Kooperatio-
nen mit anderen Unternehmen aufzubauen, eine groBe Bedeutung bei. Die unterstUtzende
Funktion von Patenten bei der Einwerbung von &ffentlichen Fordermitteln, Eigenkapital und
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privater Finanzierung wird ebenso von der Mehrzahl der Unternehmen als wichtig eingestuft.
Neben dem Schufzmotiv messen die befragten Unternehmen also auch dem Finanzierungs-
und dem Kooperationsmotiv, sowie der strategischen Nutzung von Patenten groBe Bedeu-
fung bei.

Betrachtet man die Ergebnisse Uber UnternehmensgroBenklassen hinweg, so ergeben sich
statistisch signifikante Unterschiede bei den Finanzierungsmotiven, sowie bei den Koopera-
fionsmotiven. Kleinere Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern messen Finanzierungsmotiven
(Lizenzeinkommen, Einwerbung von &ffentlichen Mitteln, privater Finanzierung und Ein-
werbung von Eigenkapital) im Schnitt eine héhere Bedeutung bei. GréBere Unternehmen stu-
fen hingegen die Bedeutung von Patenten beim Aufbau von Forschungskooperationen mit
Forschungseinrichtungen und zur Verbesserung der Bedingungen in bestehenden Koopera-
fionen durchschnittlich als wichtiger ein.

Die Ergebnisse spiegeln damit die besondere Bedeutung wider, die dem Finanzierungsmotiv
im Kontext der Biotechnologieunternehmen in Osterreich zukommt. Viele Klein- und Mittelbe-
friebe sind Neugrindungen, oder bestehen erst seit kurzer Zeit und befinden sich in einer Ex-
pansionsphase. Unter solchen Begebenheiten spielen Biotechnologie-Patente eine maBgeb-
liche Rolle fUr die weitere Entwicklungsperspektive dieser Unternehmen. Ein Patent mit einem
Nachweis Gber die Machbarkeit und Funktionsfdhigkeit der geschutzten Technologie (proof
of concept) stellt in dieser Phase den wichtigsten Vermdgenswert des Unternehmens dar und
ist neben der Kompetenz des Grinderteams ausschlaggebend dafir, ob es in der Lage ist
Wagniskapital (venture capital) einzuwerben, oder Starthelfer und individuelle Investoren
(Business Angels) in das Unternehmen einzubinden.

Auf diesen Umstand bauen auch die Forderinstrumente der Foérderbank des Bundes, AWS,
auf, die die Seed oder Pre-Seed Phase der Grindung unterstUtzen.'® Dabei wird bei jedem
Forderantrag zuerst festgestellt, ob ein Patent oder eine patentierbare Idee vorliegt. Der
Antragsteller muss dabei entweder eine FTO (freedom to operate analysis) Analyse, oder
zumindest eigene intensive Patentrecherchen vorweisen, anhand derer der Neuheitswert
dokumentiert werden kann. Das Patent muss dabei noch nicht eingereicht oder gar erteilt
sein. Doch auf der Grundlage dieser Informationen zur Patentierbarkeit und technischen
Machbarkeit trifft die AWS eine ,,go" oder ,,no go" Entscheidung zur Finanzierung.!?

18 Die Pre-Seed Finanzierung ermdéglicht, eine Idee hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit zu Uberprifen bzw. einen Business-
plan zu schreiben. Die Seed Finanzierung ist hingegen die Anschubfinanzierung fUr die Unternehmensgrindung. Die
maximalen Foérderbeifrége sind 200.000 € bei der Pre-Seed Finanzierung und bis zu 1.000.000 € in der Seed Finanzie-
rung.

19 Die AWS erwartet auch, dass Patentanwadlte inre Einschdtzung dazu abgeben, da If. AWS ein seridser, guter
Patentanwalt in der Regel relativ gut einsch&tzen kann, ob ein Projekt erfolgversprechend ist.
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Bedeutung von Biotechnologie-Patenten fUr Forschungseinrichtungen

Grinde fir Patentierung von Forschungsergebnissen im Bereich der Life Sciences
Forschungseinrichtungen

Die Anreize fUr die Nutzung von Patente sind bei Forschern, die in Forschungseinrichtungen
tatig sind, anders gelagert als bei Unternehmen. Fir Wissenschaftler sind i.d.R. wissenschaft-
liche Publikationen und deren Qualitadt gemessen an der Reputation des publizierenden Or-
gans die maBgebliche Dimension, nach denen ihre Karrieren bewertet und von denen zu-
meist auch der Karrierefortschritt abhdngt. Patente spielen auch in den Leistungsvereinbarun-
gen, die die &sterreichischen Universitaten mit dem Wissenschaftsministerium abschlieBen, ei-
ne nachgeordnete Rolle. Andererseits soll die Patentierung von Forschungsergebnissen durch
Hochschulen jedoch den Technologietransfer stUtzen. In diesem Prozess spielt der Patent-
schutz eine wichtige Rolle, da es fir Unternehmen aufgrund der geringen technischen Reife
universita@rer Erfindungen zu riskant wdre, in deren Weiterentwicklung zu investieren (vgl. M. C.
Thursby & J. G. Thursby 2007). Wegen dieser Unterschiede wurde die Bedeutung von Biotech-
nologie-Patenten bei den Forschungseinrichtungen anders abgefragt als bei Unternehmen.
Die Fragen zur Bedeutung von Patenten fUr Forschungseinrichtungen wurden auf der Grund-
lage der Untersuchungen von Murray (2006) und Murray & Stern (2006) erstellt, die folgende
Motive anfUhren, warum in der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Life Sciences Po-

tente auch jenseits inrer klassischen Funktion des Schutzes von Erfindungen genutzt werden (S.
51):

e Wissenschaftler/-innen suchen die Zusammenarbeit mit Unternehmen, um Forschungs-
werkzeuge (research tools) und andere moglicherweise allgemein niutzliche Verfahren
weiterzuentwickeln und akademischen Kollegen zur Verfigung zu stellen.

¢ Wissenschaftler/-innen kdnnen industriellen Partnern durch Patente kommerzielle
Kompetenz signalisieren.

e Sie kdnnen Patente strategisch in Kooperationen mit akademischen Kollegen ein-
setzen, um sich oder der eigenen Institution in Projektvorhaben Vorteile zu verschaffen
(z.B. bei Fragen der Wirdigung ihres wissenschaftlichen Beitrages zum Projekt).

o Wissenschaftler kénnen Patente auch verwenden, um die kommerzielle Verwertung
wissenschaftlicher Ergebnisse zu unterbinden.

e Patente kbnnen auch durch Lizenzeinnahmen generieren und so den durch knappe
Budgets entstehenden Druck mindern.

e Wissenschaftler kbnnen zuletzt auch durch Patente die praktische Relevanz lhrer
Forschungsarbeiten untermauern und daraus persénliche Genugtuung ziehen.

Murray & Stern (2006) vertreten generell die Ansicht, dass sich die akademische Forschung
auch aufgrund der Nutzung von Patenten stérker an den Unternehmenssektor angendhert
hat. Wissenschaftler/-innen sind heute stérker denn je in die Entwicklung kommerzieller Strate-
gien fur die Verwertung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse auf der Grundlage von Patenten,
Lizenzen und Unternehmensgrindungen eingebunden, wdhrend sie gleichzeitig auch weiter-
hin wissenschaftlich tatig sind.
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Diese Ergebnisse wurden in der Ausarbeitung eines Fragenblocks fUr Forschungseinrichtungen
berUcksichtigt. Dementsprechend wurden in der Frage zur Nutzung von Patenten durch For-
schungseinrichtungen folgende Motive abgebildet (vgl. dazu die Nummerierung in Tabelle
13, S. 54):

Schutzmotiv: Die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten ...
o ...zum Schutz der eignen Erfindung vor Nachahmung oder Nutzung durch
Dritte, Tabelle 13, Punkt 1;
Reputationsmotiv: die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten ...

o ... beim Signalisieren wirtschaftlicher Kompetenz, Tabelle 13, Punkt 1;
o ... beiderSteigerung des Ansehens bei wissenschaftlichen Kollegen, Tabelle
13, Punkt 13;
Verbreitung wissenschaft. Ergebnisse: die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten ...
o ... beider Verbreitung wissenschaftlicher Ergebnisse auBerhalb der Scientific
Community, Tabelle 13, Punkt 4, oder
o ... beider Dokumentation der Neuheit wissenschaftlicher Leistungen

gegenUber der Scientific Community, Tabelle 13, Punkt 7;
Finanzierungsmotiv: die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten...
o ...zur Sicherung von Lizenzeinkommen fUr das Institut, Tabelle 13, Punkt 5, oder

o ... zur Sicherung von Lizenzeinkommen fUr den Erfinder, Tabelle 13, Punkt 6,
oder

o ...zur Einwerbung offentlicher Férdermittel, Tabelle 13, Punkt 9, oder

o ... zur Einwerbung privater Forschungsfinanzierung, Tabelle 13, Punkt 10;

wirtschaftliches Verwertungsmotiv: die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten...

o ...bei der Weiterentwicklung einer Erfindung mit industriellen Partnern, Tabelle
13, Punkt 3, oder

o ...beider kommerziellen Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse, Tabelle 13,
Punkt 11;

Strategisches Motiv: die Bedeutung von Biotechnologie-Patenten...
o ...zur Verbesserung der Verhandlungsposition (z.B. in Kooperationsprojekten),
Tabelle 13, Punkt 8, oder
o ...zur Verbesserung der Karrierechancen in der Privatwirtschaft, Tabelle 13,
Punkt 12;
Andere: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen, Tabelle 13, Punkt 14.

Die Auswertung dieser Frage erfolgte entsprechend der auf Seite 49 beschriebenen Metho-
den. In der Auswertung wurde das Antwortverhalten universitdrer Forschungseinrichtungen
jenem auBeruniversitdrer Einrichtungen sowie dem der Technologietransferstellen der Univer-
sitten gegenUbergestellt. Ein weiterer Vergleich wurde zwischen Forschungseinrichtungen,
die primar Grundlagenforschung freiben, und solchen die primdr in der Auftragsforschung
tatig sind, gezogen.
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Wie bei den Unternehmen ist auch fur Forschungseinrichtungen der Schutz eigener Erfindun-
gen das wichtigste Motiv fUr die Nutzung von Biotechnologie-Patenten. Der zweitwichtigste
Grund ist das Bestreben der Forschungseinrichtungen, eigene Erfindungen weiterzuent-
wickeln. Die Sicherung von Lizenzeinnahmen fUr Institut und Erfinder ist ein weiteres wichtiges
Motiv, Erfindungen in diesem Bereich schitzen zu lassen.

Tabelle 13: Motive fir die Patentierung von Erfindungen aus der Forschungstétigkeit einer
Forschungseinrichtung, Unterschiede im Antwortverhalten nach Forschungseinrichtungstypen

Forschungseinr. univ. ausseruniv. . gndere Grundlagen- Auftrags-
. . Einrichtungen
Total Forschungseinr. Forschungseinr. forschung forschung
(TT-Stellen)
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt  Sig.  Durchschnitt  Sig. [Durchschnitt Durchschnitt  Sig.
Gesamt 2,53 2,50 2,58 2,57 2,55 2,55
1 Signalisiert Kompetenz gg. Industrie 2,76 2,72 2,89 2,75 2,69 3.5
2 Schutz eigener Erfindungen 1,49 1,65 1,22 1 1,48 2
3 Weiterentwicklung mit industr. Partner 1,82 1,81 1,89 1,75 1,96 1,5
4 \(erprgfung Ergek?msse ausserhalb 2,79 2,72 2.67 3.5 2,81 2,25
Scientific Community
5 Lizenzeinnahmen f. Institut 2,14 2,25 2,13 1.5 * 2,25 2,25
6 Lizenzeinnahmen Erfinder 2,50 2,50 3 1.5 * 2,65 3
7 Dokumgnfohon Neuheut gg. Scientific 2,92 276 3 3,75 " 3,04 9 N
Community
8 Verhandlungsposition 2,40 2,36 2,56 2,25 2,46 2
Kooperationsprojekten
9 Zugang offentl. Fordermittel 2,76 2,68 3 2,75 2,89 2,25
10 Zugang Forschungsfinanzierung 2,66 2,64 2,56 3 2,69 2,25
11 kom}m. Verwertung wissensch. 2,41 265 1.89 M 2 2,44 2,75
Ergebnisse
12 Karrierechance Privatwirtschaft 3,13 2,96 3,33 3,75 3,12 3
13 Ansehen wissenschaftl. Kollegen 3,16 2,96 3,44 3,75 3,12 3
14 gesetzl./vertr. Verpflichtungen 2,87 2,96 2,67 2,75 2,68 4 ok

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniv eau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe univ ersitére Forschungseinrichtungen bzw. Institute die schwerpunktmdssig Grundlagenforschung durchfhren in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die
Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Welche Motive waren in der Vergangenheit ausschlaggebend, Erfindungen aus der Forschungstdtigkeit lhrer For-
schungseinrichtung durch ein Patent zu schitzen2" Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zugeteilt: 1 —immer, 2-hdéufig, 3 - selten, 4
—nie. Die Antwortkategorie ,.kann ich nicht bewerten* wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf
diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Jene Motive, die fur die akademische Welt im Zusammenhang mit Patenten als untypisch
gelten und von Murray & Stern (2006) als ,neue" Motive der Nutzung von Patenten durch For-
scher gefihrt wurden, spielen bei den &sterreichischen Forschungseinrichtungen Uber alle
Teilstichproben hinweg eine sehr untergeordnete Rolle. Dies gilt sowohl fir die Nutzung von
Patente, um industriellen Partnern kommerzielle Kompetenz zu signalisieren, als auch deren
Nutzung zur Verbreitung von wissenschaftlichen Ergebnissen auBerhallb der wissenschaftlichen
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Gemeinschaft, zur Dokumentation der Neuheit, um Karrierechancen im Unternehmenssektor
zu entwickeln, oder zur Steigerung des wissenschaftlichen Ansehens.

Eine weitergehende Analyse (siehe Abbildung 9) auf der Grundlage einer Hauptkomponen-
tenzerlegung? der Daten zeigt, dass das Antwortverhalten bei einzelnen Fragen stark mitein-
ander korreliert und in zwei Hauptgruppen von Motiven untergliedert werden kann. Diese
Unterteilung definiert sich aus den positiven, bzw. negativen Werten der zweiten Hauptkom-
ponente. Die ersten Gruppe deutet auf einen Zusammenhang bei den Antworten zum
Schutzmotiv sowie bei den Finanzierungs- und Verwertungsmotiven hin (Punkte 2,3, 11, sowie
5,6, und 14).In der zweiten Gruppe besteht ein Zusammenhang im Antwortverhalten bei den
strategischen Motiven, den Reputationsmotiven, den Grinden, die sich auf die wissenschaft-
liche Verbreitung beziehen, und fUr jene Finanzierungsmotive, die Drittmittelakquisition ab-
bilden (Punkte 1, 4, 7,8, 9, 10, 12, 13). Eine naheliegende Interpretation dieses Ergebnisses ist,
dass fUr die befragten Institutionen die Motive der ersten Gruppe die priméren Objektive sind,
wdahrend die Objektive der zweiten Gruppe sekunddre Motive sind, da sie auch fUr die aka-
demische Arbeitskultur untypische Beweggrinde abbilden. Das wird dadurch ersichtlich, dass
die Werte der zweiten Hauptkomponente fUr die zweite Motivgruppe negativ sind und damit
einen Kontrast darstellen.

Abbildung 9: Hauptkomponentenanalyse der Motive fUr die Patentierung von Erfindungen
durch Forschungseinrichtungen.

Hauptkomponente 2

T
15 2 .25 3 .35

Hauptkomponente 1

Anmerkung: Die dargestellten Zahlen beziehen sich auf die Nummerierung der Antworten in Tabelle 13 und bilden den statistischen Zusammenhang
zwischen dem Antwortverhalten auf die gestellten Fragen ab. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Industrielle Kooperationen im Bereich der Life Sciences

Wie die vorangegangene Auswertung gezeigt hat, sind die Weiterentwicklung von Erfindun-
gen mit industriellen Partnern und die kommerzielle Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse
wichtige Bewegrinde fUr die Nutzung von Patenten durch Forschungseinrichtungen. Rund
62% der befragten Forschungseinrichtungen haben angegeben, in Forschungskooperationen

2 Das Verfahren und die Interpretation der Ergebnisse ist in der Textbox auf Seite 49 beschrieben.
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mit Unternehmen tatig zu sein. Die Analyse der Patentierungsneigung durch Forschungsein-
richtungen im vorangegangenen Kapitel hat auch gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
die befragten Forschungseinrichtungen biotechnologische Erfindungen durch Patente
schitzen lassen, maBgeblich davon abhéngt, ob Kooperationen mit Unternehmen bestehen
oder nicht. Insofern ist die Frage, welche Rolle Patente im Bereich der Life-Sciences in der
Anbahnung von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen
spielen, naheliegend. In der Auswahl der in die Befragung aufgenommenen Motive wurde
auf die Arbeit von Cohen u. a. (2002) zurickgegriffen, die den Aspekt der Zusammenarbeit
zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen in einer umfassenden Studie analysiert
haben.?!

Tabelle 14: Zustandekommen von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und
industriellen Partnern, Unterschiede im Antwortverhalten nach Forschungseinrichtungstypen
und Forschungsausrichtung

. . . andere
Forschungseinr. univ. ausseruniv. . Grundlagen- Auftrags-
. . Einrichtungen
Total Forschungseinr. Forschungseinr. forschung forschung
(TT-Stellen)
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt  Sig.  Durchschnitt  Sig. [Durchschnitt Durchschnitt  Sig.

Gesamt 2,6 2,55 2,43 2,4 . 2,54 2,67
1 wissensch. Publikation 2,4 2,37 2,5 3 . 2,36 2,56
2 Konferenzen 2,5 2,53 2,33 2 . 2,55 2,5
3 persdnliche Kontakte 1.8 1,78 1,67 2 . 1,83 1,67
4 Beratungsauftrage 3.3 3,24 3,38 2 . 3,18 3.5
5 Eigene Patente 3.3 3,31 3,17 3 . 3,24 3.5

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe univ ersitére Forschungseinrichtungen bzw. Institute die schwerpunktmdssig Grundlagenforschung durchfihren in der zweiten Tabellenhdlfte. Es
wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Wie hdufig wurden diese industriellen Forschungskooperationen Uber folgende Kommunikationskandle inifiiert2" im
Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 9. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zuge-
teilt: 1 —immer, 2- hdufig, 3 —selten, 4 -nie. Die Antwortkategorie ,kann ich nicht bewerten" wurde nicht in die Bewertung mit einbezogen. Die dargestellten
Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Fir den Vergleich der Durchschnitte zwischen den universitédren Forschungseinrichtungen
und den Technologietransferstellen war die Zahl der Beobachtungen nicht ausreichend. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Tabelle 14 zeigt, dass Patente, die von Forschungseinrichtungen angemeldet wurden, in der
Anbahnung von Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eine
untergeordnete Rolle spielen. Persdnliche Kontakte sind der Kommunikationskanal Uber den
Zusammenarbeiten am hé&ufigsten zustande kommen. Uber wissenschaftliche Publikationen
und Tagungen werden Zusammenarbeiten gelegentlich angebahnt. Beratungsauftrigen
und Patenten der Forschungseinrichtungen sind hingegen selten bis nie der Weg, Uber den
eine Kooperation zustande kommt.

21 Foray & Lissoni (2010) geben einen umfassenden Uberblick Uber unterschiedlichste Aspekte der Nutzung von
Patenten durch Forschungseinrichtungen.
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Diese Ergebnisse spiegeln damit jene der Studien von Cohen u. a. (2002) sowie Thursby &
Thursby (2002; 2003) wider. In diesen wurde fUr die USA gezeigt, dass wissenschaftliche Publi-
kationen der wichtigste Kommunikationsweg bei der Anbahnung von Kooperationen zwi-
schen Unternehmen und Forschungseinrichtungen sind. Es folgen Teilnahmen bei Konferenzen
und informelle Kontakte, die oft auch im Zusammenhang mit Beratungstatigkeiten gebraucht
werden. Uber Patente von Forschungseinrichtungen werden laut den Ergebnissen von Cohen
u. a. (2002) hingegen kaum Kooperationen angebahnt. Thursby & Thursby (2002; 2003) haben
in ihrer Studie weiter gezeigt, dass persdnliche Kontakte der wichtigste Kommunikationskanal
sind, der zu Wissenstransfer und Kooperationen fUhrt, wé&hrend den Verwertungsanstrengun-
gen von geistigem Eigentum durch universitére Technologietransferstellen eine nachgeord-
nete Bedeutung zukommt. Die vorliegende Analyse bestatigt diese Ergebnisse fUr dsterreichi-
schen Forschungseinrichtungen. Diese legen den Schluss nahe, dass Patente von Forschungs-
einrichtungen eher die Folge denn der Ausgangspunkt von Zusammenarbeiten mit Unter-
nehmen sind.

GriUnde fur die Nichtpatentierung von Erfindungen

In Abbildung 1 auf S. 16 wurde der Entscheidungsprozess, eine Erfindung zum Patent anzumel-
den, bereits schematisch dargestellt und diskutiert. Diese Entscheidung ist durch direkte und
mittelbare Faktoren bestimmt, die sich auf die Erfragserwartungen der anmeldenden Unter-
nehmen oder Forschungseinrichtungen positiv oder ddmpfend auswirken. In den vorange-
gangenen Abschnitten wurden primdr die Beweggrinde ermittelt, die der Entscheidung, ein
Patent zu nutzen, zugrunde liegen. Potentielle Nutzer von Patenten kénnen sich aber auch
bewusst gegen eine Patentierung einer Erfindung entscheiden, wenn sie der Meinung sind,
dass sie wirtschaftlich unrentabel ist, oder die Patentierung im Widerspruch zu anderen wichfi-
gen Zielen steht, die sie verfolgen. Aus diesem Grund wurde auch dieser Aspekt in die Befra-
gung der Unternehmen und Forschungseinrichtungen aufgenommen. Dadurch kann die der
Nutzung von Biopatenten in Osterreich zugrundeliegende Motiviage auch umfassender
abgebildet werden.

Aus Leitfadengesprédchen mit Vertretern von Unternehmen und Forschungseinrichtungen
haben sich eine Reihe moglicher Kriterien herauskristallisiert, die dazu fUhren kénnen, dass
eine patentierbare Erfindung nicht angemeldet wird. Es wurden auch Kategorien berick-
sichtigt, mit denen in der Studie von Cohen u. a. (2000) Grinde fUr die Nichtpatentierung
abgefragt wurden. Folgende Aspekte wurden in den Fragebogen aufgenommen:

o Direkte Kosten der Patentnutzung: Im Zuge der Anmeldung, Erteilung und Aufrecht-
erhaltung eines Patentes fallen mitunter sehr hohe Kosten an (vgl. dazu die Darstel-
lung auf Seite 11). In der Befragung wurde unterschieden zwischen Kosten, ...

o ...die mit einer Patentanmeldung anfallen (Tabelle 15, Frage 1), sowie
o Kosten, die nach der Patenterteilung fUr die Aufrechterhaltung eines Patents
anfallen (Tabelle 15, Frage 2);
e Wirtschaftliche oder strategische Grinde:
o ... Geheimhaltung der Details der Erfindung (Tabelle 15, Frage 4);
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o ... Kommerzialisierung ohne Patentschutz erfolgversprechend (Tabelle 15,
Frage 6);
o ... Probleme bei der Durchsetzung von Patenten (Tabelle 15, Frage 7);

e Wissenschaftlichen Zielsetzungen der Anmelder oder Erfinder:
o Verzicht auf Patent, da einer wissenschaftlichen Publikation bewusst Vorrang
gegeben wurde (Tabelle 15, Frage 3), sowie
o Unméglichkeit ein Patent anzumelden, da eine vorherige Publikation der
Ergebnisse zum Verlust der Neuheit der Erfindung gefUhrt hat (Tabelle 15,
Frage 5);
¢ Rechtsunsicherheiten im Zusammenhang mit Anmeldung und Nutzung von Patenten:
Hier wurde zwischen Rechtsunsicherheit in Osterreich (Tabelle 15, Frage 8), im
Europdischen Raum (Tabelle 15, Frage ?) und im auBereuropdischen Raum (Tabelle 15
Frage 10) unterschieden.

Tabelle 15: Motive fUr die Nichtpatentierung von Erfindungen bei Unternehmen, Unterschiede
im Antwortverhalten zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Hauptgruppen Forschungseinrichtungen
Forschungs- kooperative
Total Unternehmen  einrichtungen, Forschungs- Forschungs- TT-Stellen
gesamt einrichtungen institute Universitaten
Durchschnitt Durchschnitt Sig.| Durchschnitt  Sig. Durchschnitt ~ Sig. Durchschnitt = Sig.
Gesamt 2,85 2,91 2,82 3.28 * 2,77 2,29 ok
1 Anmeldung zu teuer 2 1,89 2,05 2,2 2,15 1,33
2 Aufrechterhaltung zu teuer 2,04 2,11 2 2,6 2 1
3 Priorit&t fUr wissensch. Publikation 3 3,78 2,67 ok 3.6 2,23 ok 3 *
4 Geheimhaltung 3,07 2,25 3.4 ok 3,6 * 3,33 * 3,33
5 Verlust der Neuheit durch Publikation 3.2 3,88 2,96 x 4 2,86 ok 1,67 ok
U i Vi

6.SchuTz for kommerznelle erwertung 2,85 2,71 2,90 3,2 3,09 1.67 .
nicht notwendig
7 Probleme bei Durchsetzung von 2,54 213 2,75 3 288 9
Patenten
8-Rech’rsun5|cherhe|’r Osterr. 3,65 371 3,62 4 3,56 3.5
Biotechnologie-Patenten
9'Rech’rsun5|cherhe|’r europ. 3,65 371 3.62 4 3,56 35
Biotechnologie-Patenten
le Rechfsunspherhelf aussereurop. 3,55 3.43 3,62 4 3,56 35
Biotechnologie-Patenten

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe Unternehmen. Es wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Bedeutung hatten folgende Grinde fUr Ihr Unternehmen patentierbare biotechnologische Erfindungen nicht
zum Patent anzumelden?" im Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 24. Eine Antwort pro Zeile war mdglich. Den Antwortkategorien wurden fol-
gende numerischen Werte zugeteilt: 1 — sehr wichtig, 2- wichtig, 3 — wenig wichtig, 4 — unwichtig, Die Antwortkategorie ,,kann ich nicht bewerten" wurde
nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO;
WIFO Berechnungen.

Aus Tabelle 15 ist ersichtlich, dass Kosten, die mit der Anmeldung, Erteilung und Aufrechter-
haltung von Patenten einhergehen, am haufigsten Grund fUr den Verzicht auf einen Paten-
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fierung einer Erfindung sind.?2 Dies gilt sowohl fUr Unternehmen als auch fUr Forschungseinrich-
tungen. Es folgen wirtschaftliche und strategische Grinde als zweitwichtigste Motive, die po-
tentielle Nutzer von Patenten von einer Anmeldung abhalten. Probleme bei der Durchset-
zung von Patenten und die Mdglichkeit, biotechnologische Erfindungen ohne Patentschutz zu
verwerten, werden von Unternehmen und Forschungseinrichtungen gleichermaBen haufiger
als Grund angesehen, von einer Patentanmeldung Abstand zu nehmen.

Der Vergleich zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zeigt, dass diese sich sta-
fistisch signifikant in der Bedeutung, die dem Geheimhaltungsmotiv beigemessen wird, unter-
scheiden. Dies ist fur Unternehmen haufiger ein Grund, Erfindungen nicht zum Patent anzume-
Iden, als fUr Forschungseinrichtungen. Dieses Ergebnis ist naheliegend, da es prinzipiell nicht
im Interesse von Forschungseinrichtungen ist inre wissenschaftlichen Leistungen geheim zu
halten, wahrend Unternehmen sich durch die Verdffentlichung von Erfindungsdetails infolge
der Patentanmeldung einen Nachteil gegenUber Mitbewerbern verschaffen, wenn dadurch
eine Umgehungserfindung ermdglicht oder strategisch wichtige Informationen preisgegeben
werden.

Dieser Zusammenhang geht auch aus den signifikant unterschiedlichen Bewertungen des
Einflusses von PublikationsprioritGten auf den Verzicht ein Patent zu nutzen hervor. Entspre-
chend ihrer institutionellen Ziele verzichten Forschungseinrichtungen hé&ufiger auf Patentan-
meldungen zugunsten von Publikationen. Innen ist auch signifikant h&ufiger der Weg einer
Patentanmeldung fUr eine Erfindung durch den Verlust der Neuheit durch eine vorangegan-
gene Publikation der wissenschaftlichen Ergebnisse verschlossen. Dies scheint besonders fur
die befragten Technologietransferstellen ein hdufig auftretendes Problem zu sein. Rechtsun-
sicherheit im Zusammenhang mit der Anmeldung und Nutzung von Patenten sind fUr die be-
fragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen selten bis nie ein Kriterium, eine patentier-
bare Erfindung nicht anzumelden. Dies gilt sowohl fir Anmeldungen in Osterreich, als auch im
Europdischen Raum oder auch auBerhalb Europas.

Die in Abbildung 10 dargestellten Ergebnisse einer Hauptkomponentenanalyse bestatigen,
dass das Antwortverhalten zwischen den Fragen innerhalb der Kategorien, die die direkten
Kosten der Patentnutzung, wirtschaftliche und strategische Grinde und Rechtsunsicherheit
ausweisen (Punkte 1,2, 4, 6, 7), stark korreliert ist (die entsprechenden Punkte liegen auf jeweils
gleichen Ebenen der 1 Komponente). Damit bilden sie Uber die Befragungseinheiten hinweg
eine konsistente Einsch&tzung der Bedeutung dieser Aspekte ab. Innen wird auch von den
meisten Befragten eine hdhere Bedeutung beigemessen. Aus Abbildung 10 ist aufgrund der
Werte der zweiten Hauptkomponente auch ein Kontrast in den Beantwortungsmustern
zwischen den Fragen ersichtlich. Dieser Kontrast duBert sich in den positiven oder negativen
Werten der zweiten Hauptkomponente. Die Fragen zur Rechtssicherheit wurden in sich homo-
gen und von fast allen Befragten als unwichtig eingestuft. Damit unterscheidet sich das Ant-
wortverhalten hier von jenen Fragen, die die Bedeutung der direkten Kosten der Patentnut-
zung sowie wirtschaftliche und strategische Grinde abbilden.

22 Bei der Interpretation dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass die Beobachtungszahl bei Unternehmen sehr gering ist
(vgl. Tabelle 34, $.86).
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Abbildung 10: Hauptkomponentenanalyse der Motive fUr die Nichtpatentierung von
Erfindungen.

Ne

Hauptkomponente 2
on

T T T T T
0 o1 2 3 4

Hauptkomponente 1

Anmerkung: Die dargestelltfen Zahlen beziehen sich auf die Nummerierung der Antworten in Tabelle 15 und bilden den statistischen Zusammenhang
zwischen dem Antwortverhalten auf die gestellten Fragen ab. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Der Konftrast, der sich hingegen fUr die Fragen zum Verzicht auf eine Patentierung zugunsten
einer Publikation bzw. zur Unmoglichkeit der Patentierung aufgrund einer vorherigen wissen-
schaftlichen Publikation ergibft, bildet ein unterschiedliches Muster ab, das sich aufgrund der
Unterschieden der befragten Gruppen ergibt: Diese beiden Aspekte sind nur fur Forschungs-
einrichtungen relevant und werden dort auch hdufiger als wichtig eingestuft. Fir Unterneh-
men, die einerseits weniger Interesse an der wissenschaftlichen Publikation von Forschungs-
ergebnissen haben und andererseits diesen Prozess auch besser kontrollieren als Forschungs-
einrichtfungen, ist dies ein unbedeutender Grund, auf eine Patentierung zu verzichten.
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Das Wichtigste in Kirze: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten

FUr die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist der Schutz eigener Erfindun-
gen die grundlegende Funktion von Patenten. FUr Unternehmen sind Patente auch zur Siche-
rung der Finanzierung ihrer Aktivit&ten sowie zur Anbahnung von Kooperationen wichtig. Sie
werden auch in Kooperationsverhandlungen strategisch genutzt. Dabei unterscheidet sich
die Motivlage in Abhdngigkeit von der UnternehmensgréBe. Wahrend fUr Unternehmen mit
bis zu 100 Mitarbeitern der Finanzierungsaspekt im Vordergrund steht, sind dies bei Unterneh-
men mit Uber 100 Mitarbeitern eher der Aufbau und die Pflege von Kooperationen.

Bei den Forschungseinrichtungen steht nach dem Schutz eigener Erfindungen auch die Siche-
rung von Lizenzeinnahme fUr Institut und Erfinder sowie das Interesse, eine Erfindung mit einem
industriellen Partner weiterzuentwickeln, im Vordergrund. Patenten kommt fUr vor allem im Zu-
sammenhang von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen eine
besondere Bedeutung zu. Sie sind zumeist die Folge dieser Zusammenarbeiten. In der Anbah-
nung von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen spielen sie
hingegen eine untergeordnete Rolle.

Kosten, die mit der Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten einhergehen,
sind die haufigsten Grinde auf eine Patentierung einer Erfindung zu verzichten. FUr Unterneh-
men spielt zudem noch Geheimhaltung eine wichtige Rolle.

WIFO

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



160 von 246 111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

62

Nutzung von Biotechnologie-Patenten und Auswirkungen ihrer Nutzung

Bei der volkswirtschaftlichen Bewertung der Nutzung von Patenten sollten grundsétzlich die
gesellschaftlichen Verluste, die durch Wettbewerbseinschrédnkungen aufgrund der Ausibung
des gewerblichen AusschlieBungsrechtes entstehen, gesellschaftlichen Gewinnen, die sich
durch die wachstumsférdernde Wirkung von Patenten einstellen, gegenUibergestellt werden.
In der Praxis ist dies jedoch nicht méglich, da sich die gesellschaftlichen Ertfrdge und Kosten
nicht direkt quantifizieren lassen. Andererseits besteht auch nicht die Méglichkeit anhand
eines Experiments zu beobachten, wie sich Erfinder und andere wirtschaftliche und wissen-
schaftliche Akteure verhalten wirden, wenn es keinen Patentschutz gébe.

Wegen dieser methodischen Schwierigkeiten wurde in dieser Studie der Ansatz gewdahlt, an-
hand einer Befragung die Nutzung von Biotechnologie-Patenten durch Unternehmen mog-
lichst genau zu charakterisieren, und andererseits die Auswirkung von Biotechnologiepaten-
ten Dritter auf die Patentierungs- und ForschungsaktivitGten der befragten Unternehmen und
Forschungseinrichtungen zu erheben. Die Einsch&tzung der volkswirtschaftlichen und for-
schungspolitischen Auswirkungen von Biotechnologiepatenten und der Umsetzung der Biopa-
tentrichtlinie im Osterreichischen Patentgesetz erfolgt dann auf Grundlage der so erhobenen
Daten.

Der Anreiz fUr Erfinder Patente zu nutzen ergibt sich aus der Exklusivitdt des damit verbunde-
nen Schutzes der gewerblichen Nutzung einer Erfindung. Ist dieser Schutz schwach, so besteht
der Anreiz das Patentsystem nicht zu nutzen und eine Erfindung geheim zu halten, oder aber
auf Forschungs- und EntwicklungsaktivitGten gdnzlich zu verzichten. Bei der Bewertung der Ex-
klusivitdt und damit der Profitabilitdt eines Patentes spielen grundsatzlich zwei Aspekte eine
zentrale Rolle. Einerseits ist dies die Dauer des Schutzes, andererseits die sog. Patentbreite. Die
maximale Dauer des Schutzes ist gesetzlich vorgeschrieben und betragt in Osterreich 20 Jah-
re ab dem Anmeldetag (ggf. PrioritGtsdatum). Der Patentinhaber kann innerhalb dieser maxi-
malen Frist die Dauer des Patentes durch Unterlassung der Entrichtung der j@hrlich anfallen-
den AufrechterhaltungsgebUhren beschrénken.2 Der Begriff der Patentbreite bezeichnet hin-
gegen den Schufzumfang eines Patentes. Da der Schutzbereich eines Patents an den durch
die Patentanspriche abgesteckten Grenzen endet, bestimmt der Grad der Verallgemeine-
rung, der in den Ansprichen offenbarten erfinderischen L&sung, die Patentbreite (Grubb
2004, Kap.17 + 18).

Aus der Perspektive der Wirtschaftsforschung werden unter Patentbreite entweder die Kosten
verstanden, die fir eine Umgehung eines Patentes aufgewendet werden mussen, oder aber

der Grad der Ahnlichkeit zwischen zwei Produkten, denen einander nichtverletzende Patente
zugrunde liegen (vgl. Scotchmer 2005). Im ersten Fall sinkt durch den legalen Markteintritt des
Mitbewerbers der Marktpreis, der fUr die Erfindung erzielt werden kann unter den Hochstpreis

den das Unternehmen erzielen kénnte, wenn es keinen Eintritt durch die Umgehungserfin-

2 |m Falle von Arzneimittelpatenten kann die maximale Dauer auch durch ergdnzende Schutzzertifikate gestreckt
werden. Diese tragen der VerkUrzung der Schutzperiode durch die Dauer von Zulassungsverfahren fir Arzneimittel
Rechnung. Die Laufzeit eines Schutzzertifikates schlieBt an jene des bezUglichen Patentes an und wird nach dem
Zeitfraum zwischen Patentanmeldung und erster Zulassung abziglich fUnf Jahre berechnet.
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dung hinnehmen hatte mussen (vgl. Gallini 1992). Im zweiten Fall wird hingegen die Preiselas-
tizitadt der Nachfrage steigen, je dhnlicher sich die im Wettbewerb stehenden Produkte in
ihren Funktionen fur die Nutzer sind. Im Fall starker Ahnlichkeit bedeutet das, dass bereits
geringe Preissteigerungen fur ein geschutztes Produkt zu einem Uberproportionalen RUck-
gang der Nachfrage fUhren. Damit wird es fir einen Patentinhaber mit zunehmender Ahn-
lichkeit schwieriger den Preis zu erhéhen, und die Rentabilitét der Forschungs- und Entwick-
lungsinvestitionen sinkt (vgl. Klemperer 1990; Gilbert & Shapiro 1990).

Aus diesen Uberlegungen geht hervor, dass die Inhaber einer Erfindung den Anreiz haben,
Patente durch moglichst allgemeine Anspriche sehr breit zu gestalten. Dieser Anreiz ist im
Falle von Einzelerfindungen nicht weiter problematisch. In jenen technischen Gebieten, wie
der Biotechnologie (vgl. Hopkins u. a. 2007), in denen Erfindungen in hohem MaBe aufein-
ander aufbauen und somit sequentiell sind, gilt dies jedoch nicht (vgl. Green & Scotchmer
1995; Bessen & Maskin 2009).24 In diesem Kontext kbnnen ein breiter Schutz sowie der sich
rasch entwickelnde Stand der Technik zur Entstehung von Fragmentierung und Uberlagerung
von Schutzrechten fGhren.

Die Fragmentierung von Schutzrechten kann zu Wohlfahrtsverlusten durch die systematische
Unternutzung von Ressourcen fuhren. Dies gilt besonders dann, wenn an diesen eine Vielzahl
von Verfugungsrechten unterschiedlicher Rechtsinhaber besteht. Die systematische Unter-
nutzung der Ressourcen folgt aus den steigenden Transaktionskosten ihrer Nutzung. In diesem
Zusammenhang wird von méglichen ,,Anticommons" Effekten gesprochen (vgl. Heller &
Eisenberg 1998). Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass dadurch der Gemeingut-
charakter von Wissen (zumindest zum Teil) verloren geht. 25

Eine weitere mdgliche Auswirkung von Schutzrechten im Zusammenhang mit sequentiellen
Erfindungen ist die Entstehung sogenannter Patentdickichte. Shapiro (2000) bezeichnet ein
Patentdickicht als ein Netz Uberlagerter Schutzbereiche, das ein Unternehmen entflechten
muss, um eine eigene Erfindung zum Patent anzumelden. Anders als bei Anticommons-Effek-
ten spielt hier nicht nur die Vielzahl der Anmeldungen, sondern auch die Patentbreite eine
Rolle. Die Schutzrechte mUssen einen entsprechend breiten Schutz aufweisen, damit es zu
Uberlappungen und damit Abhdngigkeiten von anderen Patenten kommt (vgl. Ulrich 2010,
$.120).2¢ In einer solchen Konstellation kbnnen einzelne Patente dann Folgeerfindungen sper-
ren (Sperrpatente). Verweigert beispielsweise ein Patentinhaber Dritten die Nutzung seines
Patents, so kbnnen Folgeerfindungen nicht kommerziell genutzt werden und damit mUssen

24 Als sequentielle Erfindungen werden in der vorliegenden Studie Erfindungen bezeichnet, die auf vorangegangene
aufbauen (vgl. Bessen & Maskin 2009).

25 Ein Gut wird als Gemeingut eingestuft, wenn Dritte von der Nutzung dieses Gutes nicht ausgeschlossen werden
kénnen (NichtausschlieBbarkeit) und wenn die Nutzung des Gutes durch einen Marktteilnehmer nicht den Nutzen
dieses Gutes fUr einen anderen Marktteiinehmer einschrdankt (Nichtrivalitat im Konsum), vgl. Stiglitz (1999).

26 Aus patentrechtswissenschaftlicher Sicht bestehen grundsétziche Bedenken zu der in der wirtschaftswissenschaftli-
chen Literatur durchgefUhrte Analysen im Zusammenhang mit SchutzrechtsGberlappungen. So weisen Christie &
Dent (2010) die Sicht, dass SchutzrechtsUberlappungen zu konomisch relevanten Problemen fGhren kénnen,
weitgehend zurUck. Die mdglichen Implikationen dieser Bedenken auf die 6konomische Literatur wurden bislang
noch nicht untersucht. Es lag auch nichtim Rahmen des Auftrages, dies in dieser Studie zu tun.
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auch die diesbezuglichen gewerblich ausgerichteten Forschungstatigkeiten eingestellt oder
neu ausgerichtet werden.

Dabei ist zu beachten, dass der Ausschluss von der Nutzung grundsatzlich rechtens ist. Aus
volkswirtschaftlicher Perspektive stellt sich jedoch die Frage, ob der Patenfinhaber das Po-
tential der Technologie ebenso gut nutzen bzw. technologisch und kommerziell weiterent-
wickeln kann, wie die von der Nutzung ausgeschlossenen Akteure. Ist dies nicht der Fall, so
entsteht der Gesellschaft ein Wohlfahrtsverlust (vgl. Walsh u. a. 2003). Generell wird es durch
die Fragmentierung der Schutzrechte schwieriger zu kiéren, ob eine Verletzung von Patenten
Dritter vorliegt, und damit die AusUbungsfreineit abzukldren. Die Kosten der Nutzung des
Patentsystems steigen daher aufgrund der notwendigen genaueren Recherchen, bzw. die
Unsicherheit Uber den Schutzumfang eines Patentes.

Aufgrund der Unsicherheit und der Fragmentierung der Eigentumsrechte, die bei Patendick-
ichten gegeben ist, haben Unternehmen den Anreiz, diese nicht nur zum Schutz ihrer Produk-
fe und Prozesse vor Nachahmung zu nutzen, sondern auch strategisch. So kann der Aufbau
groBer Patentportfolios sinnvoll erscheinen, wenn diese als Verhandlungsmasse bei Rechts-
streitigkeiten oder Lizenzverhandlungen sowie zur Verbesserung der Verhandlungsposition
der betroffenen Unternehmen genutzt werden kdnnen, oder wenn durch das Patentportfolio
die AusGbungsfreineit in einem technischen Gebiet sichergestellt werden kann.

Hall & Ziedonis (2001) haben fur die Halbleiterindustrie beispielsweise gezeigt, dass solche stra-
tegischen Uberlegungen zu einem maBgeblichen Anstieg der Patentanmeldungen gefohrt
haben, ohne dass gleichzeitig die F&E Ausgaben gestiegen wéren. Ahnliche Ergebnisse wer-
den fUr die biomedizinische Forschung in den USA von Walsh u. a. (2003) nachgewiesen. Un-
ter diesen Bedingungen sind auBergerichtliche Einigungen, die zumeist auf wechselseitige Li-
zenzierung hinauslaufen, der bevorzugte Losungsmechanismus im Konfliktfall (vgl. Lerner &
Tirole 2004). In diesem Zusammenhang besteht jedoch vor allem fur kleinere Unternehmen ein
gréBeres Risiko verklagt zu werden, da diese zumeist nur kleinere Patentportfolios halten und
damit nicht Uber die Verhandlungsmasse fUr auBergerichtliche Einigungen verfogen (vgl.
Lanjouw & Schankerman 2004).

Bei Erfindungen, durch die nachgelagerte Forschungstatigkeiten erst ermdglicht und in die-
sen als Forschungswerkzeug (research tool) eingesetzt werden, wird das Problem der Patent-
breite bei sequentiellen Erfindungen um den Aspekt der Auswirkung geschuitzter Erfindungen
auf Forschungsaktivitten erweitert. Unter Forschungswerkzeugen werden hierbei alle
Betriebs- und Hilfsmittel sowie Instrumente verstanden, die zum Zweck der Forschung in Labors
genutzt werden. Im Bereich der Biotechnologie kann es sich dabei u.a. um Zelllinien, Reagen-
zien, Tiermodelle, Wirkstoffziele (targets), Werkzeuge zur Klonierung oder andere Laborinstru-
mente handeln (vgl. Waldeck und Pyrmont 2008, S.380). In diesem Fall ist die LizenzgebUhr im
Preis enthalten. Sind fUr die DurchfGhrung von Forschungsvorhaben geschitzte Forschungs-
werkzeuge notwendig, so mussen diese entweder einlizenziert oder zugekauft werden, die
ohne Patentschutz méglicherweise frei verfigbare gewesen wdaren. Dies kann vor allem dann
zur Verteuerung eines Forschungsprojektes fUhren, wenn viele geschUtzte Forschungswerkzeu-
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ge notwendig sind. Einerseits kénnen sich die GebUhren stapeln, andererseits steigt auch der
Verhandlungsaufwand und damit die Transaktionskosten, die sich wiederum auf die Renta-
bilitdt von Forschungsvorhaben auswirken (vgl. Scotchmer 2005, S.127ff.). Das kann dazu fUh-
ren, dass Forscher die Ausrichtung ihrer Forschungsvorhaben verdndern, Verzogerungen
durch Lizenzverhandlungen hinnehmen mussen, oder Forschungsprojekte aufgrund der
erhohten Kosten gdnzlich einstellen (vgl. Dent u. a. 2006, S.29). Dem ist jedoch auch die
Uberlegung gegeniberzustellen, dass ohne Patentschutz diese Forschungswerkzeuge
maoglicherweise gar nicht entwickelt worden wdren und zur VerfGgung gestellt werden
kdnnten.

Viele der in diesem Abschnitt diskutierten Aspekte wurden im Zusammenhang mit der Entste-
hung und der nationalen Umsetzungen der Biopatentrichtlinie kontrovers diskutiert. So be-
mdangeln Gilroy & Volpert (2003), z.B., dass die Biopatentrichtlinie weder dem Ph&dnomen der
sequentiellen Erfindungen ausreichend Rechnung tragt, noch die Patentbreite ausreichend
definiert. In diesem Zusammenhang haben mehrere Autoren die Meinung vertreten, die Bio-
patentrichtlinie hatte einen funktionsgebundenen Stoffschutz festschreiben sollen. Jedes Gen,
so die Kritik, kann ja mehrere Funkfionen in einem Lebewesen aktivieren, und wenn dem nicht
Rechnung getragen wird fallt der Patentschutz moglicherweise zu breit aus.?” Dementsprech-
end berichten, z.B., Gmeiner & Kdgeler (2006) Uber Bedenken, dass sich die beobachtbare
Tendenz zur Uberpatentierung im Bereich der Biotechnologie kontraproduktiv auf Forschung
und Innovation auswirken kann und dass dieses Problem durch die Biopatentrichtlinie nicht
gelost wurde. So wurde, z.B., argumentiert, dass innovative Start-up-Unternehmen maoglicher-
weise behindert werden, weil sie nicht Uber die Moglichkeiten verfigen, die Berechtigung be-
stehender Patentanspriche und ihre Reichweite wirksam prifen zu lassen.

Der folgende Abschnitt wird in dieser Hinsicht eine Bestandsaufnahme der Nutzung von
Patenten vornehmen. Dabei ist festzuhalten, dass aus der Sicht der Wirtschaftsforschung kein
abschlieBendes normatives Urteil hinsichtlich der optimalen Ausgestaltung eines
Patentsystems unter Berucksichtigung des Phdnomens der sequentiellen Erfindungen gefdallt
werden kann.28

27 Hier sei jedoch festzuhalten, dass das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit voraussetzt, dass im Fall der
Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins auch
angegeben wird, welches Protein oder Teilprotein hergestellt wird und welche Funktion es hat und dass nur diese
Funktion geschutzt ist. Diese Sicht wird durch ein Urteil des EUGH bestarkt, vgl. Europdischer Gerichtshof (2010).

28 Einige Autoren haben Argumente dafUr présentiert, dass in diesem Fall nur die Ersterfindung geschitzt werden
sollte (Scotchmer 1996, 2005; Matutes u. a. 1996). Andere wiederum haben Evidenz dafUr présentiert, dass sich
Anderungen in der Patentbreite (gemessen an der maximal zuldssigen Anzahl von Ansprichen in einem Patent)
nicht auf die Patenttatigkeit auswirkt (Sakakibara & Brandstetter 2001) und dass sich Erst- und Folgepatente in der
Breite und Laufzeit unterscheiden sollten (Hopenhayn & Mitchell 2001), bis hin zum Schluss, dass Patente in einem
solchen Kontext eher schmal sein sollten (Merges & R. Nelson 1990).
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Nufzung von Biotechnologie-Patenten durch Unternehmen in ihrer Wettbewerbs-
strategie

Dieser Abschnitt prdsentiert die Ergebnisse zur Nutzung von Patenten durch Unternehmen in
inrer Wettbewerbsstrategie. In der Befragung wurden diese Fragen nur an Unternehmen ge-
richtet, da Forschungseinrichtungen ihrem institutionellen Auftrag entsprechend zumeist nicht
als Marktteilinehmer auftreten, die Erfindungen zur Markireife weiterentwickeln und verwerten.
Wie die Ergebnisse dieser Befragung bereits gezeigt haben (vgl. S. 52), stehen bei diesen Insti-
tutionen die Finanzierungsaspekte (Lizenzeinkommen, Férdermittelaquisition) und somit die
Lizenzierung oder die VerduBerung von Patenten im Vordergrund.

Wie in der vorangegangenen Diskussion der Literatur zur Nutzung von Patenten durch Unter-
nehmen hervorgehoben wurde, sind deren Anreize so gelagert, dass sie versuchen werden
Patente mbglichst breit anzumelden. Im Kontext von Patentdickichten werden die Unterneh-
men dann versuchen, einerseits ein moglichst breites Patentportfolio als Markteintrittshemmnis
fUr Dritte aufzubauen und dieses dann auch als Verhandlungsmasse bei Patentverletzungen
zu verwenden. Im Konfliktfall werden dann primér wechselseitige Lizenzierungen oder andere
auBergerichtliche Einigungen angestrebt.

Tabelle 16 fasst die Beantwortung der Fragen zusammen, die sich mit diesen Aspekten befasst
haben. Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Unternehmen in der Tat versuchen Méglich-
keiten der Umgehung ihrer Patente durch die Formulierung breiter Anspriche zu verhindern
(Frage 10). Sie versuchen auch, durch die Gestaltung ihres Patentportfolios den Eintritt von
Mitbewerbern in fUr sie wichtige Mdarkte zu erschweren (Frage 9). Je gréBer die befragten Un-
ternehmen sind, umso haufiger werden diese Strategieelemente auch angewandt. Diese
beiden Fragen wurden von jeweils 79 und 95 Prozent der antwortenden Unternehmen mit
~immer" oder ,haufig" beantwortet (vgl. Tabelle 36 S. 124). Diese Ergebnisse zeigen, dass die
befragten Unternehmen ihr Patentportfolio aktiv zur Gestaltung ihrer Wettbewerbssituation
nufzen. Da sie Patenten als Mittel zur Verbesserung der eigenen Verhandlungsposition auch
eine hohe Bedeutung beimessen (vgl. Frage 7, Tabelle 12, $.50), deutet dies auf eine defens-
ive Nutzung von Patenten i.S. der zuvor zitierten Literatur hin. Dieser Eindruck wird dadurch
verstarkt, dass wechselseitigen Lizenzierung (Frage 11) im Durchschnitt auch héufig ange-
strebt werden, sofern Abhdngigkeiten von Patenten Dritter auftreten.??

Zwei weitere wichtige Aspekte der Nutzung von Patenten sind Recherchen zum Stand der
Technik und zur AusUbungsfreineit (freedom to operate, FTO). Stand der Technik Recherchen
sind im Prinzip eine wichtige Voraussetzung die Erteilungsaussichten einer Patentanmeldung
abzuschétzen (Neuheit der Erfindung), einen breiten Uberblick Uber ein Technologiegebiet zu
bekommen, oder Information fUr eigene Entwicklungstatigkeiten zu sammeln.

22 Das Antwortverhalten der einzelnen Unternehmen bei dieser Frage korreliert positiv (r=0.47 bzw. r=0.30) mit jenem
zu den Fragen zur Patentbreite (Frage 10) und der Patentportfoliogestaltung (Frage 8).
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Tabelle 16: Patente als Teil unternehmerischer Wettbewerbsstrategien, Unterschiede im
Antwortverhalten nach UnternehmensgréBenklassen

Unternehmen Grossenklassen Unternehmen Grossenklassen Unternehmen
Total <10 10-250 >250 <100 >=100
Durchschnitt  [Durchschnitt  Durchschnitt  Sig. Durchschnitt Sig. | Durchschnitt  Durchschnitt  Sig.

Gesamt 2,05 2,09 2,02 1,89 2,05 1,89
1 Analyse Patente v. Mitbewerbern 2,16 2,19 2,17 2 2,19 2
2 POTgnTrecherchen, Stand der 171 181 1.67 133 178 133
Technik
3 Patentrecherchen, FTO 1,61 1,81 1,5 1 * 1.7 1 *x
4 Klage sobald Patentverletzung 2,42 2,46 2.6 9 24 9
festgestellt
5 Aussergerichtliche Einigung bei 2,63 3 167 - 2,33 2,69 2,33
Verletzung angestrebt
6 Patentverletzungen ausserhalb
Kerngeschaft werden nicht verfolgt 3% 313 3,67 3 3,36 3
7 I:.’.royenflve rechtl. Schritte gg. 212 211 2.4 1.67 2,21 1.67
ma&gliche Verletzer
8 wiss. Publikation zur Verhinderung 2,75 2,46 317 - 2,33 2,75 2,33
von Patenten von Mitbewerbern
9 Ge'sfo.ltung des P.otentporh‘ollos 142 173 125 " . 15 1
als Eintrittsshemmnis
10 Breite Anspriche zur 1,23 1,27 117 1,33 119 1,33
Verhinderung von Umgehung
11 wechselseitige Lizensierung bei
Abhdngigkeit angestrebt 209 218 188 233 2 233
12 Suche Verwertungspartner 183 156 2,09 2,33 N 1.69 233
zwecks Know-How Transfer

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniv eau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der
Fragen; Referenzgruppe Unternehmen mit <10 Beschdaftigten bzw. <100 Beschdaftigte in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die Hypothese getestet,
dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Wie héufig verfolgt Ihr Unternehmen die untengenannten, patentbezogenen Wettbewerbsstrategien im Bereich der
Biotechnologie?" im Unternehmensfragebogen, Frage 14. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte
zugeteilt: 1 —immer, 2-héufig, 3 - selten, 4 — nie. Die Antwortkategorie ,.kann ich nicht bewerten" wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die darge-
stellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Damit ist diese Form der Patent Recherche eine Voraussetzung fUr die Anmeldung von Po-
tenten und wird dementsprechend auch fast immer von den befragten Unternehmen durch-
geflhrt. Recherchen bezUglich Prifung der AusUbungsfreiheit sind wesentlich aufwdandiger,
da Rechtsstédnde und Inhalte von Ansprichen in Patenten geprift werden mussen. Sie
werden durchgefuhrt, um zu prufen, ob ein Erzeugnis, ein Stoff oder ein Verfahren
angewendet werden kann, ohne existierende Patente im Geltungsbereich zu verletzen.
Haufig werden solche Recherchen durchgefUhrt, bevor eine Erfindung vollsténdig definiert
wird. Dadurch kénnen die Merkmale der Erfindung unter BerUcksichtigung bestehender
Schutzrechte Dritter angepasst werden. Diese Art von Recherche verhindert oder vermindert
daher Abhdngigkeiten und ist damit ein wichtiges Strategieelement in einem Umfeld aufei-
nander aufoauender sequentieller Erfindungen. FUr Venture Capital Investoren aber auch
Férderagenturen ist die Vorlage einer FTO Analyse eine Vorbedingung fur Investitionen bzw.
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Férderzusagen. Das erklart auch warum Kleinst- sowie kleine und mittlere Unternehmen ange-
ben, diese doch eher kostspieligen Recherchen haufig durchzufGhren.

Wie aus Tabelle 16 hervorgeht besteht zwar ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen
kleinen Unternehmen und GroBunternehmungen in dieser Frage. Letztere geben an, immer
FTO Analysen durchzufUhren. Das deutet darauf hin, dass in diesem Zusammenhang mog-
licherweise ein GréBenvorteil gegeben ist. Trotzdem sind innovative Grundungen und Klein-
unternehmen sehr wohl imstande die Reichweite ihrer Patentanspriche regelmdaBig priufen zu
lassen. Kritik an der Biopatentrichtlinie, bzw. deren nationalen Umsetzungen, die darauf ge-
richtet war, dass die Patentbreite zu ungenau definiert ist, und dadurch kleinere Unternehmen
benachteiligt sind, kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse jedoch nicht gestUtzt werden,
denn kleine und mittlere Unternehmen fGhren solche Recherchen auch hé&ufig durch. Die Be-
anftwortung von Frage 1 zeigt auch, dass unabhdngig von der UnternehmensgroBe die be-
fragten Unternehmen auch hdufig Analysen der Patente von Mitbewerbern durchfGhren, um
deren Produktstrategien oder bevorstehende ProdukteinfUhrungen abzuschdatzen. Im GroBen
und Ganzen zeigen diese Ergebnisse, dass die befragten Unternehmen bemuht sind inre ei-
genen technologischen F&higkeiten und die Wettbewerbssituation einzuschétzen.

Eine Reihe von Fragen wurde zur Vorgehensweise der Unternehmen im Fall von Verletzungen
ihrer eigenen Patente gestellt. Die Unternehmen wurden befragt, ob sie bei Feststellung einer
Verletzung lhrer Patente sofort klagen (Tabelle 16, Frage 4), ob sie auBergerichtliche Einigun-
gen anstreben (Frage 5), ob sie Verletzungen ihrer Patentrechte auBerhalb ihres Kerngeschaf-
tes ignorieren (Frage 6), oder ob sie praventiv MaBnahmen ergreifen, wenn sie bemerken,
dass angemeldete oder erteilte Patente mit inren eigenen Patenten in Konflikt geraten kénn-
ten (Frage 7). Bei der Analyse der Antworten zu diesen Fragen ist festzuhalten, dass rund 40%
der befragten Unternehmen bei jeder Frage angegeben haben diese nicht beurteilen zu
kédnnen (vgl. Tabelle 36, S.124). Das deutet darauf hin, dass diese Unternehmen moglicherwei-
se keine Erfahrung mit Streitsachen sammeln konnten. Dies kann unterschiedliche Ursachen
haben. Aus den Leitfadengesprdchen, die mit Unternehmen gefUhrt wurden, geht hervor,
dass Patentverletzungen und in der Folge Klagen eher selten vorkommen, da mégliche Pro-
bleme mit Abhdngigkeiten zumeist schon im Vorfeld abgeklart werden.

Sollte es zu Verletzungen kommen, so werden dann eher auBergerichtliche Einigungen und
wechselseitige Lizenzierungen angestrebt. Dies wird auch durch die Ergebnisse in Tabelle 16
unterstrichen. Hier zeigt sich, dass vor allem mittlere Unternehmen sehr h&ufig auBergerichtli-
che Einigungen anstreben und dass dies auch bei groBen Unternehmen hdufiger passiert.
Andererseits geben alle Unternehmen -- mit leichten Abweichungen zwischen den GréBen-
klassen -- an, dass sie hdufig im Streitfall wechselseitige Lizenzierungen anstreben.30 Bei Kleinst-
unternehmen kann ein wichtiger Grund fir den hohen Anteil von Unternehmen, die mdgliche
Vorgehensweisen bei Patentverletzungen nicht bewerten kénnen, darin liegen, dass diese

30 Eine Analyse der Antwortmuster auf der Grundlage einer Hauptkomponentenanalyse ist in diesem Fall wg. der
groBen Anzahl von Nennungen in der Kategorie ,,kann ich nicht bewerten* nicht durchgefUhrt werden. Es sinkt
dadurch die Anzahl der Beobachtungen und damit die Gute der Modelsch&tzung unter ein wissenschaftlich
akzeptables Niveau.
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Unternehmen im Durchschnitt noch sehr jung sind und Ihre Patente vor relativ kurzer Zeit erst
angemeldet oder vor relativ kurzer Zeit erst erteilt wurden, wodurch die Anzahl nachfolgender
Erfindungen, die Ihre Rechte verletzen k&nnen, durchschnittlich noch gering ist.

Ansonsten zeigt das Antwortverhalten bei den Fragen, die sich mit der Vorgehensweise im
Verletzungsfall beschaftigen, dass, wie bereits erwdhnt, auBergerichtliche Einigungen bei mit-
tleren Unternehmen sehr haufig angestrebt werden. Dies ist hingegen bei Kleinstunternehmen
seltener der Fall. Hinsichtlich der Frage, ob die Unternehmen im Fall einer Patentverletzung
klagen, zeigt Tabelle 16, dass dies bei den groBen Unternehmen hdufig geschieht. Bei den
kleineren und mittleren Unternehmen scheint dies weniger oft der Fall zu sein. Dabei ist aber
zU beachten, dass die Unterschiede statistisch nicht signifikant sind.3! Es sei hier auch an-
gemerkt, dass Verletzungsklagen natirlich auch zu einer auBergerichtlichen Losung fuhren
kéonnen. Die Beantwortung von Frage 6 zeigt hingegen, dass auch Patentverletzungen, die
auBerhalb des Kerngeschdfts des betroffenen Unternehmens stattfinden, in der Regel auch
von allen Unternehmen, unabhd&ngig von der UnternehmensgréBe, weiterverfolgt werden.

Mit Frage 7 wurden die Unternehmen befragt, inwieweit sie auch vorausschauend tatig wer-
den, um mébgliche zukUnftige Konfliktfalle vorwegzunehmen. Auch hier zeigt sich, dass die be-
fragten Unternehmen haufig MaBnahmen ergreifen, wenn sie feststellen, dass ein angemel-
detes oder bereits erteiltes Patent eines Mitbewerbers mit eigenen Patenten in Konflikt gera-
ten kénnte. GroBe Unternehmen scheinen hier etwas haufiger aktiv zu werden als kleine. Je-
doch sind die Unterschiede statistisch nicht signifikant.

Insgesamt zeigen die Antworten zu diesem Fragenblock, dass die Unternehmen den Schutz
ihres geistigen Eigentums sehr ernst nehmen, was wiederum auf die grundlegende Bedeu-
tung des Patentschutzes in dieser Branche hinweist. GroBere Unternehmen scheinen etwas
haufiger durch Klagen aktiv zu werden und auch etwas stérker in vorausschauender Weise
MaBnahmen gegen mogliche Verletzungen ihres geistigen Eigentums zu ergreifen. Hier
zeigen auch die Leitfadengespréche, dass GroBenvorteile gegeben sind. Diese zeichnen sich
bei diesen Fragen aber aufgrund der geringen Fallzahlen nicht schlussig in den Daten ab.

Die Unternehmen wurden auch dazu befragt, ob sie eigene Forschungs- und Entwicklungser-
gebnisse, wissenschaftlich publizieren, um deren Patentierung durch Mitbewerber zu unterbin-
den. Dieser Aspekt unternehmerischer Wettbewerbsstrategien wurde in der Literatur kontro-
vers diskutiert (vgl. Eisenberg 2000), doch mogliche Begrundungen fUr dieses Verhalten wur-
den im Zusammenhang mit sog. Patentwettldufen prasentiert. In solchen Patentwettldufen
versuchen konkurrierende Unternehmen, Patente zu dhnlichen Produkten und Verfahren
schneller als die jeweiligen Mitbewerber anzumelden. In diesem Fall kann jenes Unternehmen,
das der Meinung ist, dieses Wettrennen wahrscheinlich zu verlieren, das Patent des Mitbewer-
bers einschrdnken oder verhindern, indem es die eigenen Forschungsergebnisse publiziert.
Ob dieser oder andere Grinde hinter diesem Verhalten stehen, wurden in der vorliegenden

31 Die ist aber auch durch die geringe Anzahl der Nennungen bedingt, da ja jenen Antworten, bei denen die die
Unternehmen angegeben haben, die Frage nicht beurteilen zu kdnnen, in der Berechnung nicht bericksichtigt
wurden.
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Befragung nicht eruiert. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die befragten Unternehmen
fallweise auf diese Option zurickgreifen. Mittlere Unternehmen tun dies jedoch signifikant
seltener als Kleinstunternehmen.

Zuletzt wurden die Unternehmen auch befragt, ob sie am Transfer von Know-How interessiert
sind und Verwertungspartner suchen (Frage12). Die diesbezUglichen Ergebnisse zeigen, dass
generell ein hohes Kooperationsinteresse in der Branche besteht. Es ist aber signifikant ausge-
pragter bei kleinen und mittleren Betrieben, als bei groBen Unternehmen. Die Uberwiegende
Mehrzahl der befragten Unternehmen ist im Bereich der roten Biotechnologie tatig. Gerade
die Erfindungen der kleineren Unternehmen befinden sich zumeist noch im préklinischen Ent-
wicklungsstadium. Wenige dieser Unternehmen entwickeln sie in die erste oder zweite klini-
sche Versuchsphase hinein(vgl. LISA 2011, S.10). Aus diesem Grund sind die meisten der be-
fragten kleineren Unternehmen an der Weiterentwicklung ihrer Erfindungen mit groBen Unter-
nehmen als Partner interessiert. Umgekehrt greifen groBe Unternehmen Erfindungen kleinerer
Unternehmen auf, sofern diese in inr Kompetenzspekirum passen und ihre Kompetenzen gut
ergdnzen (vgl. Nesta & Saviotti 2005). Es besteht also ein wechselseitiges Interesse zwischen
groBen und kleinen Unternehmen am Wissenstransfer bzw. an der Weiterentwicklung von
Technologien.

Die Analyse der Nutzung von Patenten in der Wettbewerbsstrategie der befragten Unterneh-
men hat gezeigt, dass deren Verhalten in mehreren Dimensionen dem entspricht, wie man es
in einem technologischen Umfeld, in dem sequentielle Erfindungen typisch sind, erwarten
wUrde. Die befragten Unternehmen zeigen eine Tendenz, ihre Erfindungen und Mdrkte breit
zu schUtzen. Sie versuchen dabei durch detaillierte Analysen des technologischen Umfeldes,
Konflikte mit bestehenden Patentrechten zu vermeiden. Wegen der starken Abhdngigkeit
geben viele Unternehmen an, Streitsachen bevorzugt auBergerichtlich zu regeln und hé&ufig
Abhdangigkeiten durch wechselseitige Lizenzierungen zu |6sen. Die Ergebnisse deuten auf
GroBenvorteil im Management des geistigen Eigentums hin. Aus Leitfadengesprdchen geht
auch hervor, dass kleinere Unternehmen vor allem beim Verfassen von Patentschriften ge-
genuber groBen Unternehmen benachteiligt sind, da bei letzteren hausinterner Patentan-
wadlte und Forscher in einem intensiveren Austausch miteinander stehen, was zu Patentschrif-
ten fGhrt, bei denen die Anspriche breiter formuliert und klarer von bestehenden Patenten
abgegrenzt sind. Diese Patente sind dementsprechend schwerer zu umgehen. Diesen Nach-
teil kdnnen kleinere Unternehmen zuweilen durch innovativere Ideen kompensieren, da sie
haufig imstande sind, in thematisch enger fokussierten Themengebieten bessere Expertise zu
entwickeln. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die befragten Unternehmen den Schutz ihres
geistigen Eigentums sehr ernst nehmen. Dies deutet wiederum auf die ausschlaggebende
Bedeutung von Patenten in dieser Branche hin.
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Das Wichtigste in Kirze: Nutzung von Patenten

Die befragten Unternehmen zeigen den Wunsch, ihre Erfindungen und Markte breit zu schit-
zen, wodurch Patente auch zunehmend strategisch genutzt werden. Sie gestalten inr Patent-
portfolio haufig derart, dass der Zutritt von Mitbewerbern zu wichtigen Markte erschwert wird.
Andererseits sind die Unternehmen auch durch detaillierte Analysen des technologischen
Umfeldes bemuht, Konflikte mit bestehenden Patentrechten zu vermeiden. Recherchen be-
zUglich des Standes der Technik werden fast immer durchgefUhrt, um die Neuheit der eige-
nen Erfindung sicherzustellen. Freedom to operate Analysen werden ebenfalls regelmaBig

169 von 246

und haufig schon in sehr frihen Phasen der Definition eines Forschungsprojektes durchgefihrt,

um die AusUbungsfreineit sicherzustellen.

Viele Unternehmen geben an, Streitsachen bevorzugt auBergerichtlich zu regeln und Abhdn-
gigkeiten bevorzugt durch wechselseitige Lizenzierung zu I6sen. Kleine Unternehmen streben
haufiger auBergerichtliche Losungen im Streitfall an als groBe.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse in diesem Abschnitt, dass die befragten Unterneh-
men den Schutz ihres geistigen Eigentums sehr ernst nehmen. Dies deutet wiederum auf die
grundlegende Bedeutung von Patenten in dieser Branche hin.
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Auswirkungen der Nufzung von Biotechnologie-Patenten auf die Patentierung und

Forschungstatigkeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Auswirkung von Biotechnologiepatenten auf die Patentierungen von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen

In zwei Fragebldécken wurden Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu den Auswirkun-
gen der Nutzung von Biotechnologie-Patenten durch Dritte auf die Patentierung eigener Er-
findungen und auf Forschungstatigkeiten befragt. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse
zur Auswirkungen von Patente Dritter auf die eigenen Patentierungstatigkeiten présentiert.
Unternehmen und Forschungseinrichtungen wurden in diesem Zusammenhang die gleichen
Fragen zur Beantwortung vorgelegt. Die Fragen haben folgende Aspekte abgedecki:

Probleme der Patentanmeldung aufgrund des Standes der Technik (Tabelle 17, Frage
1): Die Befragten sollten angeben, ob ihre Institution in der Vergangenheit Probleme
hatte Patente anzumelden, da in einem Technologiefeld bereits sehr viele Patente
bestehen. Mit dieser Frage sollte die RUckwirkung der Entwicklung des Standes der
Technik auf die Patentaktivitéiten der Befragten ermittelt werden. Hier haben die
Leitfadengesprédche Hinweise darauf geliefert, dass es aufgrund des sich rasch ent-
wickelnden Standes der Technik in unterschiedlichsten Gebieten der Life Sciences
zunehmend schwierig wird, Patente breit anzumelden. Dieser Befund wird mit dieser
Frage verifiziert.

Probleme mit Sperrpatenten (Tabelle 17, Frage 2): Die Befragten sollten angeben, ob
Patente Dritter den Zugang zu Technologien oder Methoden gesperrt und damit eine
eigene Patentierung verhindert haben. Ein Patentinhaber kann eine Lizenzierung
verweigern, oder Forderungen stellen, die die betroffene Institution nicht erfGllen kann
oder méchte. In diesem Zusammenhang wurde in den Leitfadengesprédch von
vereinzelten Problemen berichtet. Diese Frage dient damit der Uberprifung, inwieweit
Sperrpatente tatséchlich ein Problem fur die PatentaktivitGten der befragten
Unternehmen und Forschungseinrichtungen darstellen und Hinweise auf den Bestand
eines Patentdickichts liefern.

Auswirkungen Uberlappender Anspriiche auf eigene Patentierung (Tabelle 17, Frage
3): Die Befragten sollten angeben, inwieweit sie selbst Anspriche in einem
Patentantrag eingeschrankt haben, um Anspriche in anderen Patente nicht zu
verletzen, oder dass infolge der Patentprifung vom prifenden Patentamt eine
Einschrénkung der Anspriche vorgenommen wird. Dadurch nimmt die Patentbreite,
und damit auch der potentielle Wert der Erfindung, ab. Im Extremfall geht er gegen
Null. In den Leitfadengespréchen wurde von den Gesprdchspartnern erwdhnt, dass
Einschrdnkungen der Anspriche im Zuge der Patentprifung 6fters vorkommen.
Auswirkungen der Abhdngigkeit von anderen Patenten (Tabelle 17, Frage 4): Die
Abhdangigkeit einer Erfindung von Patenten Dritter wirkt sich dahingehen aus, dass
Lizenzen fUr diese Patente erworben werden muUssen. Der potentielle Wert der
Erfindung reduziert sich damit auf den Differenzbetrag zwischen den diskontierten
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Ertfrégen aus der Verwertung der Erfindung und den diskontierten LizenzgebUhren und
anderen Kosten. Im Extremfall kénnen die zu entrichtenden LizenzgebUhren so hoch
sein, dass sich eine Patentierung nicht mehr auszahlt. Wie im vorangegangenen
Abschnitt bereits berichtet wurde, ist hier ein bevorzugter Lésungsansatz, die
Erfindungen wechselseitig zu lizenzieren. Dies ist aber nur dann moéglich, wenn beiden
Seiten daraus ein angemessener Nutzen entsteht.

o Ubersehene patentrechtliche Anspriiche Dritter (Tabelle 17, Frage 5): Die Befragten
sollfen angeben, ob ihnen durch patentrechtliche Anspriche Dritter, die im Vorfeld
der Anmeldung Ubersehen oder als nicht relevant eingestuft wurden, Probleme bei
der Patentierung eigener Erfindungen entstanden sind. Mit dieser Frage sollte Uber-
pruft werden, ob die befragten Forschungseinrichtungen und Unternehmen nachhal-
fige Probleme bei der Abgrenzung ihrer Patente aufgrund der dafir notwendigen um-
fangreichen Recherchen bzw. in der Einschatzung der Ergebnisse dieser Recherchen
haben. In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, ob kleine und mitt-
lere Unternehmen von diesen Problemen hdufiger als groBe Unternehmen betroffen
sind.

e Verlust der Neuheit durch Publikation von Forschungsergebnissen (Tabelle 17, Frage
6): Diese Frage war primdr auf Forschungseinrichtungen ausgelegt, da in diesen
Institutionen die Bedeutung wissenschaftlicher Publikationen gegentber Patentanmel-
dungen generell als wesentlich hdher eingeschatzt wird, und die rasche Publikation
ein besonderes Anliegen der beteiligten Wissenschaflter/-innen ist. Damit ist deren An-
reiz gering, sich mit der Moglichkeit einer Patentanmeldung auseinanderzusetzen. Im
Falle von Unternehmen zeigen jedoch auch die Ergebnisse zur strategischen Nutzung
von wissenschaftlichen Publikationen durch Unternehmen, dass dieser Aspekt sich
durchaus auch auf die eigenen Patentanmeldetatigkeiten auswirken kann. Tritt das
Problem aufgrund eigener Publikationstdtigkeiten des Unternehmens oder seiner
Kooperationspartner auf, so wirde dies auf Schwierigkeiten in Kooperationen mit
Forschungseinrichtungen oder im Management des geistigen Eigentfums des
Unternehmens hindeuten. Auf der Grundlage der gefUhrten Leitfadengespréche ist
diese Moglichkeit aber von untergeordneter Bedeutung, da die Unternehmen diese
Aspekte in der Regel sehr genau zu regeln versuchen.

e Probleme aufgrund ethischer Probleme (Tabelle 17, Frage 7): Die Befragten sollten
angeben, ob sie aufgrund ethischer Bedenken von einer Patentierung Abstand ge-
nommen haben. Die Frage sollte beleuchten, inwieweit derartige Erwdgungen in die
Patentierungstatigkeit der befragten Institutionen einflieBen.

Tabelle 17 pré&sentiert eine Auswertung dieser Fragen im Vergleich zwischen Unternehmen
und Forschungseinrichtungen. Tabelle 18 hingegen stellt eine Auswertung nach
UnternehmensgréBe und Tabelle 19 eine Auswertung nach Art der Forschungseinrichtfung dar.

Tabelle 17 zeigt zundchst, dass sowohl Unternehmen als auch Forschungseinrichtungen am
ehesten Probleme bei Patentanmeldungen durch den Stand der Technik entstehen. Die

rasche Entwicklung der Forschung im Gebiet der Life Sciences macht es fUr Erfinder zuneh-
mend schwer, Patente breit anzumelden. Dieses Ergebnis spiegelt damit die Aussagen von
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Gesprdachspartnern der Leitfadengesprdche wider. Aus Tabelle 19 ist auch ersichtlich, dass
diese Probleme signifikant hdufiger mit zunehmender UnternehmensgréBe auftreten. Ein prag-
matischer Grund hierfUr kdnnte sein, dass groBe Unternehmen aufgrund des absolut gréBeren
Umfangs ihrer Forschungstatigkeiten auch hdufiger versuchen, Patente anzumelden und da-
mit auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass bei der Anmeldung eines Patents Probleme auf-
grund des Standes der Technik auftreten, was sich wiederum in der Bewertung des Problems
niederschl&gt.32 Die Grinde fUr dieses Ergebnis kdnnen aber nicht direkt aus den Daten der
vorliegenden Befragung eruiert werden und sollten in zukUnftigen Studien genauer untersucht
werden. Die in Abbildung 11 dargestellten Ergebnisse einer Hauptkomponentenanalyse zei-
gen, dass besonders bei Unternehmen die Beantwortungsmuster zu dieser Frage mit jenen
der Frage zu den Ubersehenen Ansprichen in anderen Patenten (Frage 5) positiv und signi-
fikant korreliert (r=0.4). Das bedeutet, dass jene Unternehmen, die angeben haufiger Proble-
me mit dem Stand der Technik zu haben, auch eher angeben, in seltenen Fallen Probleme
bei Patentanmeldungen aufgrund Ubersehener Ansprichen in anderen Patenten zu haben.
Bei Forschungseinrichtungen kann kein solcher Zusammenhang beobachtet werden.

Alle Problembereiche, die unterschiedliche Dimensionen des Patentdickicht abbilden, treten
hingegen sowohl fUr die befragten Unternehmen, als auch fUr die Forschungsinstitutionen, im
Durchschnitt selten auf, doch sie werden, wie die Zusammenlagerung der Beobachtungen
fUr Fragen 2, 3 und 4 in Abbildung 11 zeigt, von den Befragten als eng miteinander in Bezie-
hung stehende Aspekte aufgefasst. Die Antwortmuster dieser Fragen sind eng miteinander
korreliert. Dies gilt fUr Forschungseinrichtungen und Unternehmen gleichermaBen. Hier zeigen
die Ergebnisse, dass die Technologietransferstellen der Universitéten signifikant h&ufiger als
Unternehmen Probleme mit Sperrpatenten haben. Die Ursachen fur diese Beobachtung soll-
ten in weiterflUhrenden Untersuchungen geklart werden.

Probleme bei der Patentierung durch Neuheitsverlust aufgrund wissenschaftlicher Publikatio-
nen freten sowohl bei Unternehmen als auch bei Forschungseinrichtungen auf. Die Ergebnisse
zeigen aber, dass dies sowohl bei Unternehmen als auch bei Forschungseinrichtfungen selten
der Fall ist. Tabelle 18 zeigt, dass das Problem marginal hdufiger von groBen Unternehmen
wahrgenommen wird, wenngleich der Unterschied zu Kleinstunternehmen auch nicht sta-
tistisch signifikant ist. Tabelle 19 hingegen zeigt, dass Technologietransferstellen signifikant
haufiger angeben, von diesem Problem betroffen zu sein, als universitére Forschungseinrich-
fungen. Hierbei ist inferessant, dass die Wahrnehmung der universitaren Forschungseinrich-
fungen und der zentralen Technologietransferstellen divergiert. Wahrend die Technologie-
fransferstellen die Problematik aus der Sicht der Verwertungspflicht der Universitéaten insge-
samt sehen, ist diese Wahrnehmung auf Ebene der einzelnen Forschungsinstitute nicht so

32 Ein Grund hierfUr kann sein, dass die Produktivitat der Forschung mit steigender GréBe abnimmt und dadurch
haufiger Erfindungen mit einer geringeren Erfindungshdhe gemacht werden. Dies Interpretation deckt sich aber
nicht mit den Aussagen eines Gesprdchspartners in den Leitfadengespréchen, der darauf hingewiesen hat, dass
gerade die Patentschriften gréBerer Unternehmen zumeist technisch und juristisch sehr gut formuliert sind, sodass
auch bei geringer Erfindungshéhe ein relativ breiter Schutz gegeben ist.32 Die Literatur ist diesbezUglich auch un-
schlUssig. So argumentieren Nesta & Saviotti (2005), z.B., dass die Forschungsproduktivitdt von der Kohdrenz der
Wissensbasis und Kompetenzen eines Unternehmens abh&ngt. Nimmt die Kohdrenz aufgrund breiter ausgelegter
Tatigkeiten mit der GréBe ab, so kann ein Zusammenhang mit der GroBe bestehen, das muss aber nicht der Fall sein.
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ausgepragt, d.h. den Technologietransferstellen sind entgangene Patentierungsmoglich-
keiten eher bewusst als den Leitern der Forschungseinrichtungen. Dies spiegelt teilweise Pro-
bleme wider, die in den Leitfadengesprdchen zutage getreten sind. Forscher an UniversitGten
sind sich haufig der Méglichkeit der Patentierung einer Erfindung, die sich im Rahmen wissen-
schaftlicher Forschung ergibt, nicht bewusst und melden diese dann dem Rektorat auch
nicht. Aus diesem Grund sind die Technologietransferstellen auch sehr bemUht, dieses
Bewusstsein zu férdern.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass sowohl von Unternehmen als auch von Forschungseinrich-
tungen selten bis nie von einer Patentierung einer Erfindung aufgrund ethischer Bedenken
Abstand genommen wird. Dies hdngt damit zusammen, dass in jenen Bereichen der Life
Sciences, in denen es zu solchen ethischen Problemen kommen kdnnte, It. Auskunft mehrerer
Gesprachspartner bei den Leitfadengesprdchen in Osterreich sehr wenig geforscht und
entwickelt wird. Sofern es diesbezUglich bei Erfindungen Bedenken gibt, werden diese auch
gemeinhin respektiert und eine Patentierung nicht weiter verfolgt. Abbildung 11 zeigt, dass
die Beantwortung fur Fragen 6 und 7 bei Unternehmen (und Frage 5 bei den Forschungs-
einrichtungen) schwach mit den Antworten zu den anderen Fragen korrelieren und damit
von diesen auch abgekoppelt sind. Das unterstreicht, dass diese beiden Fragen von den
Befragten als thematisch auBerhalb der Hauptfragestellung liegend betrachtet wurden.
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Tabelle 17: Auswirkung von Biotechnologiepatenten auf die Patentierung durch Forschungs-
einrichtungen, Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Unternehmen und Forschungs-

einrichtungen

Hauptgruppen Forschungseinrichtungen
Forschungs— kooperative Forschungs- TT-Stellen
Total Unternehmen einrichtungen, Forschungs- L . "
L institute Universitaten
gesamt einrichfungen
Durchschnitt | Durchschnitt  Durchschnitt  Sig.| Durchschnitt  Sig. Durchschnitt — Sig. Durchschnitt — Sig.

Gesamt 3,14 3,11 3.17 3,19 3,22 2,79
1 viele Patente in Technologiefeld 2,66 2,6 2,7 2,6 2,83 2,25
2 verhinderter Zugang 3,09 3,07 30 3 3,27 25  *
Technologien/Methoden
3 Emsthronkungen durch Uberlappende 2,89 2,82 2,94 29 296 3
Anspriche
4 Abhdangigkeit von bestehenden Patenten 3,05 3 3,09 3,22 3.1 2,75
5 AnsprUche in bestehenden Patenten 3,37 3.26 3,44 3.4 3,55 3
6 Verlust der Neuheit durch Publikation 3,05 3,04 3.06 3.4 3 2,5
7 ethische Probleme 3.91 3.89 3.91 4 3,96 3.5 o

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe Unternehmen. Es wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: : Beantwortung der Frage ,,Wie oft war Ihr Unternehmen von folgenden Problemen bei der Patentierung eigener Erfindungen im Bereich der
Biotechnologie betroffeng" im Unternehmensfragebogen, Frage 16, im Fragebogen fir Forschungseinrichtungen, Frage 19. Eine Antwort pro Zeile war mé-
glich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zugeteilt: 1 —immer, 2-h&ufig, 3 - selten, 4 —nie, Die Antwortkategorie ,kann ich nicht
bewerten" wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle:
Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Abbildung 11: Hauptkomponentenanalyse zur Auswirkung von Biotechnologie-Patenten auf

die Patentierung von Unternehmen und Forschungseinrichfungen
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Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 18: Auswirkung von Biotechnologiepatenten auf die Patentierung durch Forschungs-

einrichtungen, Unterschiede im Antwortverhalten nach UnternehmensgréBenkiassen

Unternehmen Gréssenklassen Unternehmen Gréssenklassen Unternehmen
Total <10 10-250 >250 <100 >=100
Durchschnitt Durchschnitt  Durchschnitt  Sig. Durchschnitt Sig. | Durchschnitt  Durchschnitt  Sig.

Gesamt 3.11 3.24 3 2,91 3,15 2,91
1 viele Patente in Technologiefeld 2,6 3,07 2,25 ok 2 *x 2,72 2 *
2 verhinderter Zugang

Technologien/Methoden 3.07 32 292 3 312 3
3 E|ns<fhronkungen durch Uberlappende 2.8 2,83 2.8 2.67 2.8 2.67
Anspriche

4 Abhdngigkeit von bestehenden 3 3,14 291 2.67 3.04 .67
Patenten

5 AnsprUche in bestehenden Patenten 3.26 3,31 3.2 3.33 3.26 3.33
6 Verlust der Neuheit durch Publikation 3,04 2,92 3,27 2,67 3,08 2,67
7 ethische Probleme 3,89 3,85 3,91 4 3,87 4

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe Unternehmen mit <10 Beschéftigten bzw. <100 Beschdéftigte in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die Hypothese getestet, dass die
Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: : Beantwortung der Frage ,,Wie oft war Ihr Unternehmen von folgenden Problemen bei der Patentierung eigener Erfindungen im Bereich der
Biotechnologie betroffen2" im Unternehmensfragebogen, Frage 16. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende nume-
rischen Werte zugeteilt: 1 —immer, 2-héufig, 3 - selten, 4 —nie. Die Antwortkategorie ,kann ich nicht bewerten" wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen.
Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Tabelle 19: Auswirkung von Biotechnologiepatenten auf die Patentierung durch Forschungs-
einrichtungen, Unterschiede im Antwortverhalten nach Forschungseinrichtungstyp

. . . andere
Forschungseinr. univ. qausseruniv. . Grundlagen- Auftrags-
. . Einrichtungen
Total Forschungseinr. Forschungseinr. forschung forschung
(TT-Stellen)
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt  Sig.  Durchschnitt  Sig.| Durchschnitt  Durchschnitt Sig.
Gesamt 3,17 3,22 3.21 2,79 * 3,29 3.1
1 viele Patente in Technologiefeld 2,7 2,71 2,89 2,25 2,79 2,5
2 verhinderter Zugang
1 ,22 11 2, * .2 )1
Technologien/Methoden 3 3 3 S 8.2 317
3 Elns?hronkungen durch Uberlappende 2,94 2,96 2,89 3 3,04 2.67
AnsprUche
4 Abhdngigkeit von bestehenden Patenten 3,09 3,14 3,13 2,75 3.3 2,83
5 Anspriche in bestehenden Patenten 3,44 3,48 3,56 3 3,61 3.17
6 Verlust der Neuheit durch Publikation 3,06 3.22 2,89 2,5 * 3,22 3.33
7 ethische Probleme 3.91 3,96 4 3,5 K 4 4

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniv eau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe univ ersitdre Forschungseinrichtungen bzw. Institute die schwerpunktmdssig Grundlagenforschung durchfihren in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die
Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich von Null sind.

Anmerkung: : Beantwortung der Frage ,,Wie oft war Ihr Unternehmen von folgenden Problemen bei der Patentierung eigener Erfindungen im Bereich der
Biotechnologie betroffen2" im Fragebogen fir Forschungseinrichtungen, Frage 20. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden fol-
gende numerischen Werte zugeteilt: 1 —immer, 2-hd&ufig, 3 —selten, 4 - nie. Die Antwortkategorie ,,kann ich nicht bewerten* wurde nicht in die Bewertung
miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

WIFO

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



176 von 246 111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

78

Auswirkungen auf die Forschungstatigkeiten von Unternehmen und Forschungseinrichtungen

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zur Auswirkungen Patente Dritter auf die For-
schungstatigkeit von Unternehmen und Forschungseinrichtungen présentiert. Das Problem
der Abhdngigkeit erstreckt sich in diesem Fall auf Forschungstatigkeiten. So kénnen For-
schungstatigkeiten maBgeblich von neuen Erfindungen abhdngen. Aus einer 6konomischen
Perspektive besteht dann die Moglichkeit von Wohlfahrtsverlusten, wenn durch den Patent-
schutz Wissen seinen Gemeingutcharakter einbUBt, sich nicht mehr frei verbreiten kann und
damit der kumulative Aufbau von Wissen verlangsamt oder eingeschrankt wird. Damit in der
vorliegenden Studie diese Aspekte einer Einschdtzung zugefUhrt werden kénnen, wurden Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen zur Auswirkung von Patenten auf Forschungswerk-
zeuge und einigen affinen Themen befragt:

e Auswirkungen der Abhdangigkeit der Forschung von geschiitzten Forschungswerkzeu-
gen (Tabelle 20, Fragen 1-5): Eine Reihe von Fragen hat sich damit auseinanderge-
setzt, inwieweit Abhdngigkeiten von geschutzten Forschungswerkzeugen vorhanden
sind und wie sich diese auf Forschungsvorhaben auswirken.

o Notwendigkeit der Einlizenzierung von Forschungswerkzeugen bei
Forschungsvorhaben (Frage 5);

o Verzégerungen bei der DurchfGhrung von Projekten durch erforderliche
Lizenzvernandlungen oder Verhandlungen Uber sog. Material Transfer
Agreements (MTAs)32 (Frage 1);

o Einstellung oder NichtdurchfUhrung von Forschungsvorhaben aufgrund von
Patenten auf Forschungswerkzeuge (Frage 2);

o Inhaltliche Verlagerung von Forschungsvorhaben aufgrund geschutzter
Forschungswerkzeuge (Frage 3);

o Verteuerung von Forschungsvorhaben aufgrund anfallender LizenzgebUhren
fUr Forschungswerkzeuge (Frage 4);

e Praventive MaBnahmen und MaBnahmen der Umgehung (Tabelle 20, Fragen 6, 8):
Zwei Fragen haben erhoben, inwieweit die Befragten auf geschitzte Forschungs-
werkzeuge reagieren.

o Vorsorgliche Prifung von Abhé&ngigkeiten von geschitzten Forschungswerk-
zeugen von Forschungsvorhaben (Frage 8);

o Entwicklung eigene Verfahren oder Technologien im Falle von Abh&ngigkeiten
Frage 6);

¢ Bedeutung nichtpatentierter Forschungswerkzeuge (Tabelle 20, Frage 7): Mit dieser
Frage wurde abgefragt, ob nichtgeschutzte Forschungswerkzeuge zugekauft werden,
wenn der Nachbau zu teuer ist.

33 Material Transfer Agreements (MTA) regeln unter welchen Bedingungen biologische Materialien (z.B. Anfikdrper,
Zellinien, Mauslinien udgl.) an Dritte zur Verflgung gestellt wird. Dabei wird geregelt, was der Empfanger mit dem
Material machen darf, wie bei Publikationen und Erfindungen zu verfahren ist, wie die Eigentumsverhdltnisse ausse-
hen und wer im Schadensfall haftet.
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Die Ergebnisse der Auswertung werden in Tabelle 20, Tabelle 21 und Tabelle 22 dargestellt,
wobei Tabelle 20 wiederum die beiden Hauptstichproben (Unternehmen. Forschungseinrich-
tungen) gegenUberstellt, Tabelle 21 die Ergebnisse nach UnternehmensgréBe aufschlUsselt
und Tabelle 22 zuletzt wiederum Unterschiede der befragten Forschungseinrichtungen ab-
bildet.

Tabelle 20 zeigt, dass Unternehmen haufig prifen, inwieweit eigene Forschungsvorhaben von
geschUfzten Forschungswerkzeugen abhdngen. Diese Vorgehensweise wird auch hdufig bei
Forschungseinrichtungen beschritten, jedoch seltener als bei Unternehmen. Im Zusam-
menhang mit der Nutzung von geschuitzten Forschungswerkzeugen werden den Forschungs-
einrichtungen haufig Lizenzen auf Forschungswerkzeuge kostenlos zur VerfGgung gestellt,
sofern diese ausschlieBlich fUr Forschungszwecke verwendet werden. In diesem Zusammen-
hang wurde aber ferner beobachtet, dass sich viele Wissenschaftler/-innen der Problematik
geschuUtzter Forschungswerkzeuge gar nicht bewusst sind, und daher seltener hinterfragen, ob
Forschungswerkzeuge geschitzt sind (vgl. Dent u. a. 2006)

Tabelle 20: Erfahrungen mit biotechnologischen Patenten in der Forschungstéatigkeit,
Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Hauptgruppen Forschungseinrichtungen
F B K i
Forschungs ooperative Forschungs- TT-Stellen
Total Unternehmen einrichtungen, Forschungs- L . e
L institute Universitaten
gesamt einrichtungen
Durchschnitt |Durchschnitt Durchschnitt = Sig.| Durchschnitt Sig. Durchschnitt  Sig. Durchschnitt  Sig.
Gesamt 3,22 3,07 3.33 *x 3.26 3,35 * 3,39
1 Verzégerungen bei Projekten durch
Lizenzverhandl./MTAs 3,09 3.1 3,08 3,44 2,92 3,25
2 Einstellung Projekt durch Patent auf Research 3,61 3,48 3,7 " 3,67 3,7 3,75
Tool
3 Inhaltliche Verlagerung von Projekt durch 3,31 3,33 3,3 3 3,33 3,75
Patent auf Research Tool
4 Verteuerung Projekt durch Patent auf 3,36 3,32 3,39 3,56 3,31 3.5
Research Tool
5 Zukogf von Lizenzen .noTwendlg for 3,55 3,46 3,62 3,38 3,7 3.5
DurchfUhrung von Projekt
6 Umgehungserfindung bei geschitzten 3,24 3,14 3.3 3 3,41 3,25
Research Tools
7 Zukauf nicht geschUtzter Research Tools 3,30 3,14 3,42 3,38 3,48 3
aufgrund der Kosten
8 Prufl..l'ng ob notwendige Research Tools 2,52 2,07 2,85 . 2.5 2,93 . 3 o
geschitzt

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniv eau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen:
Referenzgruppe Unternehmen. Es wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Welche Erfahrung hat Ihr Unternehmen mit biotechnologischen Patenten in seiner Forschungstdtigkeit gemacht2 im
Unternehmensfragebogen, Frage 17, im Fragebogen fir Forschungseinrichtungen, Frage 21. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien
wurden folgende numerischen Werte zugeteilt: 1 —immer, 2-héufig, 3 —selten, 4 —nie. Die Antwortkategorie ,kann ich nicht bewerten" wurde nicht in die
Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO
Berechnungen.

Betrachtet man die Gruppe der Indikatoren, die die Auswirkungen der Abhdngigkeit von ge-
schitzten Forschungswerkzeugen auf die Forschungsvorhaben der befragten Unternehmen
und Forschungseinrichtungen abbildet, so zeigt sich, dass derartige Probleme im Schnitt sehr
selten auftreten. Am ehesten kommt es zu Verzogerungen, doch auch die sind selten. Zur
Einstellung von Forschungsprojekten aufgrund geschitzter Forschungswerkzeuge kommt es
AuBerst selten. Aus Tabelle 21 geht hervor, dass vor allem groBe Unternehmen signifikant héu-
figer angeben, Erffahrungen mit Verzégerungen bei Lizenzverhandlungen gemacht zu haben
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bzw. dass es zu Verteuerungen von Projekten gekommen ist. In den Leitfadengesprdchen mit
groBen Unternehmen wurden diese Themen angeschnitten, keiner der Gespréchspartner hat
dies aber als ein gravierendes Problem angesehen. Tabelle 22 zeigt hingegen, dass bei den
Forschungsinstituten jene, die stérker in der Auftragsforschung tatig sind, im Vergleich zu je-
nen, die primdr Grundlagenforschung betreiben, manchmal Verteuerungen von Forschungs-
projekten aufgrund geschuitzter Forschungswerkzeuge hinnehmen muissen. Dies liegt ver-
mutlich in der hdheren Anwendungsndhe ihrer Tatigkeiten. Insgesamt scheint sich dieses
Ph&nomen aber in Grenzen zu halten.

Die Leitfadengesprdche sind im Zusammenhang mit der beobachteten geringen Auswirkung
von geschitzten Forschungswerkzeugen auf die Forschungstatigkeiten von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sehr aufschlussreich. Die Kosten fur Forschungswerkzeuge kdnnen
betrdchtlich sein und variieren manchmal auch in Abh&ngigkeit von der Einsch&tzung des Li-
zenzgebers, wie bedeutend ein Forschungswerkzeug fur ein Unternehmen im Rahmen eines
spezifischen Forschungsvorhabens ist. Dennoch sind dies Fixkosten eines Projektes, die in Kauf
genommen werden mussen, da in manchen Féllen ohne diese Werkzeuge Uberhaupt keine
Forschung in einem sperzifischen Gebiet mdglich ware. In der Regel scheitert ein Forschungs-
projekt aber nicht, wenn gewisse Forschungswerkzeuge nicht zur VerfGgung stehen, denn es
gibt in fast allen Féllen eine Ausweichmaoglichkeit. Diese kann dann zwar teurer sein, doch so-
fern das die Wirtschaftlichkeit eines Projektes nicht nachhaltig schadigt, wurde dies von den
Gesprdchspartnern nicht als schwerwiegendes Problem eingestuft. Zumeist wird aber auch
versucht im Vorfeld abzukl@ren, inwiefern Patentabhdngigkeiten ein Forschungsprojekt beein-
fréchtigen kdnnen und ob diese Abhdngigkeiten minimiert werden kdnnen. Im Zusammen-
hang mit méglichen Verzdgerungen aufgrund von Verhandlungen fUr Lizenzen oder MTAs
fUhrte ein Gesprachspartner z.B. an, dass diese deshalb unwahrscheinlich sind, da es dafor
zumeist zentrale Vertreiber gibt, die diese zu mehr oder weniger fixen Bedingungen vertrei-
ben. Problematischer sind hier in manchen Fallen Zollbestimmungen, oder andere Auflagen
des Ursprungslandes.

Tabelle 21 zeigt, dass unter den befragten Unternehmen vor allem gréBere fallweise Abhdn-
gigkeiten umgehen, indem sie eigene Verfahren oder Technologien entwickeln. Das gleiche
gilt auch fur Forschungseinrichtungen im Bereich der Auftragsforschung (vgl. Tabelle 22,
Frage 6). Bei diesen Einrichtungen kommt es, relativ zu universitren Forschungseinrichtungen,
auch signifikant haufiger zu inhaltlichen Verlagerungen bei Forschungsprojekten. Jedoch
freten diese Probleme eher selten auf. Nichtpatentierte Forschungswerkzeuge werden eben-
falls selten zugekauft, wobei dies signifikant hdufiger bei groBen Unternehmen relativ zu
Kleinstunternehmen und bei auBeruniversitren Forschungseinrichtungen relativ zu univer-
sit@ren Forschungseinrichtungen geschieht. Insgesamt ist dies jedoch ein Phédnomen von
untergeordneter Bedeutung.
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Tabelle 21: Erfahrungen mit biotechnologischen Patenten in der Forschungstdtigkeit von
Unternehmen, Unterschiede im Antwortverhalten nach UnternehmensgréBenkiassen

Unternehmen Gréssenklassen Unternehmen Gréssenklassen Unternehmen
Total <10 10-250 >250 <100 >=100
Durchschnitt  |Durchschnitt  Durchschnitt = Sig. Durchschnitt  Sig. | Durchschnitt  Durchschnitt  Sig.
Gesamt 3,07 3.16 3,08 2,71 3.13 2,71
1 Verzdgerungen bei Projekten durch
Lizenzverhandl./MTAs 3.1 3.14 3.17 2,67 3.16 2,67
2 Einstellung Projekt durch Patent auf Research 3,48 3,54 3.5 3,33 3,54 3,33
Tool
3 Inhaltliche Verlagerung von Projekt durch 3,33 3,36 333 3,33 3,36 3,33
Patent auf Research Tool
4 Verteuerung Projekt durch Patent auf Research 3,32 3,54 397 2.67 - 3,44 2.67 -
Tool
5 Zukoef von Lizenzen 'notwend|g for 3,46 3,62 3.46 3 3.54 3
DurchfUhrung von Projekt
6 Umgehungserfindung bei geschUtzten Research 314 3.5 3 " 2.67 N 3,26 067
Tools
7 Zukauf nicht geschUtzter Research Tools 3,14 3,46 3 233 o 3,29 233 -
aufgrund der Kosten
8 Prufunng ob notwendige Research Tools 207 23] 1.91 1.67 213 1.67
geschutzt

Legende: * 10% Signifikanzniv eau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe Unternehmen mit <10 Beschdaftigten bzw. <100 Beschdaftigte in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte
zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Erfahrung hat Ihr Unternehmen mit biotechnologischen Patenten in seiner Forschungstdtigkeit gemacht2" im
Unternehmensfragebogen, Frage 17. Eine Antwort pro Zeile war m&glich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zugeteilt: 1 —immer,
2-hdufig, 3 -selten, 4 -nie. Die Antwortkategorie ,.kann ich nicht bewerten* wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte
beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Tabelle 22: Erfahrungen mit biotechnologischen Patenten in der Forschungstdtigkeit von
Forschungseinrichtungen, Unterschiede im Antwortverhalten nach Forschungseinrichtungstyp
und Forschungsausrichtung

. . . andere
Forschungseinr. univ. ausseruniv. L Grundlagen- Auftrags-
. . Einrichtungen
Total Forschungseinr. Forschungseinr. forschung forschung
(TT-Stellen)

Durchschnitt  |Durchschnitt Durchschnitt  Sig.  Durchschnitt  Sig. |Durchschnitt Durchschnitt  Sig.
Gesamt 3.33 3.35 3.25 3.39 3,43 3.08 *
1 Verzdgerungen bei Projekten durch
Lizenzverhandl./MTAs 3.08 3.04 31 325 315 3
2 Einstellung Projekt durch Patent auf Research 3.7 3,59 4 o 3,75 3,74 35
Tool
3 Inhaltliche Verlagerung von Projekt durch 3.3 3N 3.67 o 3,75 " 3,44 25 -
Patent auf Research Tool

v .

4 Verteuerung Projekt durch Patent auf Research 3,39 35 3 35 3,44 3.6
Tool
5 ZukoLjf von Lizenzen 'noTwendlg for 3,62 3,69 3,44 35 3,58 3,83
DurchfOhrung von Projekt
6 Umgehungserfindung bei geschitzten Research 33 3,37 31 325 3.59 233 _
Tools
7 Zukauf nicht geschitzter Research Tools 3.42 3,69 278 ke 3 3.58 317
aufgrund der Kosten
8 Prufuung ob notwendige Research Tools 2,85 2,81 2,89 3 2,89 2,83
geschifzt

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen; Referenzgruppe
univ ersitére Forschungseinrichtungen bzw. Institute die schwerpunktméssig Grundlagenforschung durchfUhren in der zweiten Tabellenhéilfte. Es wird die Hypothese getestet, dass
die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Erfahrung hat Ihr Unternehmen mit biotechnologischen Patenten in seiner Forschungstdtigkeit gemacht2" im
Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 21. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zuge-
teilt: 1 —immer, 2-h&ufig, 3 —selten, 4 —nie. Die Antwortkategorie ,,kann ich nicht bewerten* wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten
Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Abbildung 12: Hauptkomponentenanalyse zur Auswirkung von Biotechnologie-Patenten auf
die Forschung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Unternehmen Forschungseinrichtungen

.
.8 1

Hauptkomponente 2
~

6e

Hauptkomponente 2

T T T T
<l 2 3 4 2 .25 3 .35 4 .45

Hauptkomponente 1 Hauptkomponente 1

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Die Ergebnisse der Hauptkomponentenanalyse in Abbildung 12 zeigen, dass die Antworten zu
Frage 8, ob im Vorfeld Abh&ngigkeiten von bestehenden Forschungswerkzeugen gepruft
werden, sehr schwach mit den restlichen Antworten korrelieren. Bei den Unternehmen zeigt
sich, dass jene die angeben, dass Verzogerungen von Projekten auftreten (Frage 1), auch
angeben, dass Verteuerungen feststelloar und Lizenzzukdufe notwendig sind. MUssen also
Lizenzen zugekauft werden, und das Unternehmen entscheidet sich dazu, dies zu tun, so
verteuert sich dadurch das Projekt und aufgrund der Verhandlungen entstehen auch Verzo-
gerungen. Jene Unternehmen, die hingegen angeben Projekte aufgrund geschitzter For-
schungswerkzeuge eingestellt zu haben, geben auch an, Projekte inhaltlich verlagert, bzw.
Umgehungserfindungen durchgefthrt zu haben. Droht also die Einstellung eines Projektes
aufgrund geschitzter Forschungswerkzeuge, die dessen DurchfUhrung sperren, so wird das
Projekt inhaltlich verlagert oder der Versuch unternommen, dieses zu umgehen. Bei den
Forschungseinrichtungen freten bei den Fragen zur Verteuerung von Forschungsprojekten
(Frage 4) und dem Zukauf von Lizenzen (Frage 5) dhnliche Antwortmuster wie bei Unter-
nehmen auf. Die Antworten zu der Frage hinsichtlich der Verzégerungen von Projekten (Frage
1) lagern sich hingegen mit jenen zur inhaltlichen Verlagerung (Frage 2) und der Einstellung
von Projekten (Frage 3) zusammen und kd&nnen als unterschiedliche Optionen einer Strategie
interpretiert werden.

Insgesamt kann aus den in diesem Abschnitt présentierten Ergebnissen eine bemerkenswerte

Beeintrdchtigung der Forschung in Unternehmen oder Forschungseinrichtungen durch Paten-

te auf biotechnologische Forschungswerkzeuge nicht abgeleitet werden. Damit bestatigt die-
ser Teil der Befragung die Ergebnisse, die sich bereits in den Leitfadengesprédchen abgezeich-
net haben, sowie in einflussreichen Studien zu dem Thema festgehalten werden (Walsh u. a.
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2003; Dent u. a. 2006). Die Vielfalt des Forschungsprozesses und der kumulative Wissensaufbau
erscheinen weitgehend unbehindert.

Auswirkungen der Nutzung von Patenten auf die Ausrichtung der Forschungstatigkeit und
Publikationstatigkeit von Forschungsinstituten

In der Folge gesetzlicher Anderungen, die es Universitéten erlauben bzw. diese verpflichten,
Patente aufzugreifen und zu verwerten, wurden Bedenken laut, dass dies dazu fUhren kdnnte,
dass sich die akademische Forschung stérker in den angewandten Bereich hinein verschiebt.
Dadurch wirden diese Einrichtungen von ihnrem grundlegenden Ziel, interessengetriebene
Grundlagenforschung zu treiben, abgelenkt. Da im Bereich der Biotechnologie die Pa-
tentanmeldungen durch wissenschaftliche Einrichtungen und Forscher in den vergangenen
zwei Jahrzehnten nachhaltig gestiegen (vgl. Mowery u. a. 2001) sind, gab es BefGrchtungen,
dass gerade dieser Bereich von dem genannten Problem stéarker betroffen sein kdnnten als
andere Wissenschaftsgebiete. Die Biopatentrichtlinie und deren Umsetzung in Osterreich ha-
ben grundsatzlich keine Wirkung darauf, ob ein Forschungsergebnis im Bereich der Biotech-
nologie oder Genetik verwertet wird oder nicht. Dennoch ist es vom forschungspolitischen
Standpunkt aus wichtig einzuschdtzen, inwieweit sich die Mdglichkeiten Biotechnologie-Pa-
tente anzumelden, auf die Forschungstatigkeiten im akademischen Bereich auswirkf.

Aus den genannten Gronden wurde bei der Befragung der Forschungseinrichtungen auch
auf diese Aspekte eingegangen. Die Auswertung der entsprechenden Daten erméglicht da-
mit, diesen Themenkreis zumindest im Ansatz zu beleuchten. So wurden die Forschungseinrich-
tungen befragt, ob und wie sich die Mdglichkeit, Patente auf erfinderische wissenschaftliche
Leistungen zu erlangen, in ihrer Selbsteinschdtzung auf deren Publikationsté&tigkeiten auswirkt
und ob sich dadurch die inhaltliche Ausrichtung ihrer Arbeit moglicherweise verschiebt.
Abbildung 13 und Abbildung 14 zeigen, dass sich in der Selbsteinsch&tzung der Befragten
diese Moglichkeit zwar kaum auf die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit ihrer Forschungsein-
richtung auswirkt, dass es aber h&ufig zu Verzogerungen von Publikationen kommen kann.
Patentanmeldungen scheinen sich auch nicht auf die Publikationsleistung auszuwirken, wie
aus Abbildung 13 hervorgeht.
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Abbildung 13: Auswirkung von Patentierung auf die Publikationsleistung

Publikationsleistung steigt 4

Kein Einfluss 12
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Kann ich nicht beurteilen 2

Auswirkung Patenttatigkeit auf Publikationsleistung

Nennungen

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Abbildung 14: Auswirkung von Patentierung auf die inhaltliche Ausrichtung von
Forschungsprojekten

immer

haufig

selten

kann ich nicht beurteilen

Einfluss von Patentierung auf inhaltliche Ausrichtung von Forschung

Nennungen

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Die Publikationsverzéogerungen sind dadurch bedingt, dass bei der Anmeldung eines Paten-
tes aus einer wissenschaftlichen Arbeit i.d.R. versucht wird, zuerst das Patent anzumelden und
die Forschungsergebnisse erst mit einer zeitlichen Verzégerung zur Publikation einzureichen.
Dadurch wird die Neuheit der Erfindung nicht durch die Publikation gefdhrdet. Fir Wissen-
schaftler ist dieser Umstand unangenehm, da eine zUgige Einreichung und Publikation von
Ergebnissen wichtig ist. Gesprdchspartner bei Leitfadengespréichen haben aber berichtet,
dass dieses Problem grundsatzlich handhabbar ist, da im Bereich der Biowissenschaften zum
Leitpunkt der Einreichung einer Publikation auch alle fUr eine Patenteinreichung relevanten
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Dokumentationen vorliegen mussen: Es muss ein Material- und Methodenteil vorbereitet
werden, der auch fur die Patentschrift verwendet wird. Der Begutachtungsprozess bei einer
Publikation dauert mehrere Monate. In dieser Zeit kann auch ein Patent vorbereitet und
angemeldet werden, denn eine Einreichung bei einem wissenschaftlichen Journal ist vertrau-
lich. Damit halten sich die Verzdgerungen, die bei der Einreichung einer erfinderischen wis-
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senschaftlichen Leistung entstehen, weitgehend in Grenzen.

Abbildung 15: Wechselwirkung zwischen Publikations- und Patenttatigkeiten von

Patentanmeldungen je Wissenschaftler

Abbildung 15 und Tabelle 23 prasentieren eine weitere Untersuchung der Wechselwirkung
zwischen Patentanmeldungen und Publikationen bei den befragten Forschungseinrichtun-
gen. In Abbildung 15 wird die Anzahl der Publikationen je wissenschaftlichem Mitarbeiter ge-
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geschatzter Zusammenhang

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Patentanmeldung je Publikation in Fachjournal
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gen die Anzahl der im selben Zeitraum eingereichten Patente je wissenschaftlichem Mitarbei-

ter (linke Achse, durchgehende Linie) sowie gegen das Verhdltnis aus angemeldeten Paten-

ten und Publikationen einer Forschungseinrichtung (rechte Achse, gestrichelte Linie) aufgetra-
gen. Die durchschnittlichen Publikationen und Patente je wissenschaftlichen Mitarbeiter in ei-
ner Forschungseinrichtung bilden jeweils die durchschnittliche wissenschaftliche und erfinderi-

sche Produktivitat der Mitarbeiter einer Forschungseinrichtung ab.34 Das Verhdltnis zwischen
der Anzahl der angemeldeten Patente und der Publikationen bildet hingegen ab, wie sehr

anwendungsorientiert die Forschung einer Forschungseinrichtung ist.

34 Dabei ist zu bedenken, dass hier keinerlei Information Uber die wissenschaftliche Qualitét der Publikationen (und

der Patente) in die Berechnung aufgenommen wird.
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Tabelle 23: Explorative Regressionsanalyse zum Zusammenhang zwischen Patentierung und
Publikationstétigkeit bei Forschungseinrichfungen

VARIABLEN Anzahl der Publikationen je Wissenschaftler
Patentanmeldungen je Wissenschaftler/-in 3.404** 5.294***
(-1.602) (-1.521)
Verhdltnis zwischen Patenten und Publikationen -7.935%*
(-3.277)
ausseruniv ers. Forschungseinrichtung® -1.646%** -1.502**
(0.559) (0.542)
Auftragsforschung™ -2.348%** -0.507
(0.744) (0.897)
Konstante 2.804*** 2.796***
(0.556) (0.521)
Beobachtungen 27 27
Adj. R? 0.420 0.522
R? 0.420 0.522
Robuste Standardfehler in Klammern *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

+relativ zu univ ersit@rer Forschungseinrichtung;++ relativ zu Grundlagenforschung

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Da es sich bei den in Abbildung 15 dargestellten Zusammenhdnge um einfache Korrelatio-
nen handelt, wurde eine einfache explorative Regressionsanalyse durchgefUhrt, um még-
liche Scheinkorrelationen zu konftrollieren. Die Ergebnisse in Tabelle 23 zeigen, dass die in
Abbildung 15 dargestellten Zusammenhdnge auch statistisch bedeutsam sind, wenn man for
die Eigenschaften der Forschungseinrichtungen kontrolliert. Wie die Ergebnisse in der zweiten
Datenspalte zeigen, besteht ein positiver und statistisch hochsignifikanter Zusammenhang
zwischen der durchschnittlichen wissenschaftlichen und erfinderischen Produktivitat einer For-
schungseinrichtung und ein negativer und staftistisch hochsignifikanter Zusammenhang zwi-
schen der durchschnittlichen wissenschaftlichen Produktivité@t einer Forschungseinrichtung
und der wissenschaftlichen Ausrichtung der Forschungseinrichtung.ss Die pr&sentierten
Ergebnisse zeigen, dass der Anstieg der durchschnittlichen Patentanmeldungen je wissen-

35 Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Datenspalte in Tabelle 23 zeigt, dass der Indikator der die
Anwendungsorientierung der Forschung einer Forschungseinrichtung abbildet sehr stark auch mit der Ausrichtung auf
Auftragsforschung einer Forschungseinrichtung zusammenhdéngt. Im ersten Model (linke Spalte) wird nur dafr
kontrolliert, ob eine Einrichtung schwerpunktmaBig Auftragsforschung freibt oder nicht. In diesem Fall ist der Indikator
signifikant und negativ. Sobald der Indikator fir die Anwendungsorientierung der Forschung in die Regression aufge-
nommen wird, verliert der Indikator fUr die Auftragsforschung seine statistische Signifikanz.
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schaftlichem Mitarbeiter um eine Einheit mit einem durchschnittlichen Anstieg der Publika-
tionsleistung um durchschnittliche fUnf Publikationen je Mitarbeiter einhergeht. Ein Anstieg der
Patentanmeldungen je Publikation einer Forschungseinrichtung um eine Einheit geht hinge-
gen mit einer Abnahme der durchschnittlichen wissenschaftlichen Produktivitat ihrer wissen-
schaftlichen Mitarbeiter um sieben Publikationen je Mitarbeiter einher.

Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass wissenschaftliche und erfinderische Produktivitét Hand
in Hand gehen. Die Moglichkeiten, Patente anzumelden scheint nicht negativ mit der durch-
schniftlichen wissenschaftliche Produktivitéat der wissenschaftlichen Mitarbeiter einer For-
schungseinrichtung wechselzuwirken. Was sich jedoch auf die wissenschaftliche Produktivitat
auswirkt, ist die inhaltliche Ausrichtung der Tatigkeiten der Forschungseinrichtung. Ist diese
starker in der Auftragsforschung, so melden diese Forschungseinrichtungen auch verstarkt
Patente an, was jedoch zulasten der wissenschaftlichen Produktivitat der wissenschaftlichen
Mitarbeiter geht. Forschungseinrichtungen, die starker Auftragsforschung betreiben bzw.
anwendungsorientiert tatig sind, erfUllen i.d.R andere Funktionen in der Forschungslandschaft
als Forschungseinrichtungen, die primdar auf Grundlagenforschung ausgerichtet sind, und
damit sind wissenschaftliche Publikationen auch nicht deren primdres Ziel.

Die in diesem Abschnitt préasentierten Ergebnisse decken sich weitestgehend mit frGheren Stu-
dien, die die Auswirkung von Patentaktivitten auf die wissenschaftliche Produktivitat unter-
sucht haben (vgl., z.B., Lee 2000; Mansfield 1995, 1998; J. G. Thursby & M. C. Thursby 2002;
Mowery u. a. 2001) und mehrheitlich zur Schlussfolgerung gekommen sind, dass diese sich
nicht negativ auf die wissenschaftliche ProduktivitGt von akademischen Forschern auswirken.
Diese Studien zeigen auch, dass sie auch kaum deren inhaltliche Ausrichtung beeinflussen.
PatentaktivitGten und Zusammenarbeiten mit industriellen Partnern erschlieBen vielmehr noch
zusatzliche finanzielle Ressourcen. Patente sind daher eher ein Katalysator fUr die ErschlieBung
von Drittmitteln. Sog. Anticommonseffekte sind, sofern sie auftreten, selten und in ihrer
Wirkung eher schwach (vgl.z.B. Heller & Eisenberg 1998; Murray & Scott Stern 2006).3¢

3¢ Unter ,,Antficommons Effekten* versteht man mdogliche negative Auswirkungen von geschitzten Erfindungen und
geschitztem Wissen auf die Verbreitung und Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wodurch deren
Gemeingutcharakter verloren geht.
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Das Wichtigste in Kirze: Auswirkungen der Nutzung von Biotechnologie-Patenten auf
Patentaktivitéten und Forschung

In der Biotechnologie und Gentechnik bauen Erfindungen stark aufeinander auf. In diesem
Zusammenhang geht die wirtschaftswissenschaftliche Forschung davon aus, dass ein zu breit
erteilter Schutz geistigen Eigentums zu einem Anstieg der Transaktionskosten, aber auch zu
bedeutenden Einschrdnkung in der Verbreitung und Anwendung von neuen Erkenntnissen
und bestehendem Wissen fUhren kann. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass
derartige Sorgen fUr die Osterreichische Biotech-Wirtschaft und —Forschung nicht begrindet
sind.

Die Anzahl der angemeldeten Patente und wissenschaftlichen Publikationen im Bereich der
Biotechnologie sind in der vergangenen Dekade stark angestiegen. Diese Zunahme ist einer-
seits dem rasanten technischen Fortschritt auf dem Gebiet der Biotechnologie und Gentech-
nik geschuldet, andererseits zeigen die Unternehmen auch den Wunsch, ihre Erfindungen und
Mdarkte breit zu schitzen wodurch Patente auch zunehmend strategisch genutzt werden. Da-
durch ist es fur Unternehmen fallweise schwierig festzustellen, ob Ausibungsfreiheit gegeben
ist. In der Regel ist es den befragten Unternehmen aber mdglich derartige Probleme durch
detaillierte Analysen des technologischen Umfeldes auszurédumen. Ist dies nicht der Fall, so
werden Streitsachen bevorzugt auBergerichtlich geregelt und Probleme, die sich durch
Abhdngigkeiten ergeben, zumeist durch wechselseitige Lizenzierung geldst. Dement-
sprechend zeigt die Studie, dass die befragten Unternehmen von keinen maBgeblichen
Beeintrachtigungen ihrer Patentaktivitdten durch Abhdngigkeiten oder Sperrpatenten
berichten.

Die Ergebnisse der Befragung deuten auf keine maBgeblichen Beeintrachtigungen von For-
schungstatigkeiten durch geschitzte Forschungswerkzeuge (research tools) hin. Unterneh-
men wie Forschungseinrichtungen prifen héufig, ob eigene Forschungsvorhaben von ge-
schitzten Forschungswerkzeugen abhdngen. In den seltenen Fallen in denen dies zutrifft, sind
am ehesten Verzégerungen bei der DurchfUhrung von Forschungsprojekten die Folge. Zur
Einstellung von Forschungsprojekten aufgrund geschitzter Forschungswerkzeuge kommt es
hingegen kaum. Fallweise versuchen Unternehmen und Forschungseinrichfungen, Abhdngig-
keiten bei Forschungswerkzeugen durch die Entwicklung eigener Verfahren oder Techno-
logien zu umgehen.

Im Bereich der Forschungseinrichtungen deuten die Befunde der Studie darauf hin, dass sich
eigene Patentanmeldungen nicht negativ auf die durchschnittliche wissenschaftliche Pro-
duktivitat der wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Forschungseinrichtung auswirken. Vielmehr
zeigen sie, dass wissenschaftlich produktivere Forschungseinrichtungen auch mehr Patente
anmelden. Biotechnologie Patente sind zudem ein wichtiges Instrument den privaten Anteil
der Finanzierung akademischer Forschung im Bereich der Biotechnologie zu erhéhen und
entfalten so eine positive indirekte Wirkung auf die wissenschaftliche Forschung.

WIFO

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version) 187 von 246

89

Einschdtzung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich durch die befragten
Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Die zentrale Zielsetzung der Biopatentrichtlinie war es, eine Harmonisierung im Bereich des
Schutzes biotechnologischer Erfindungen zwischen den EU Mitgliedsstaaten herbeizufGhren.
Dabei sollten bestehende Unterschiede beseitigt und kinftigen Unterschieden vorgebeugt
werden. Das grundlegende Ziel war damit die Aufhebung von Handelsschranken, die ein
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes begUnstigen und damit den Europd&ischen
Standort fUr biotechnologische Unternehmen stérken sollte. Ein wichtiger Aspekt war hierbei,
dass der Versuch unternommen wurde, eine Abgrenzung hinsichtlich der Patentierbarkeit von
Gensequenzen oder Teilsequenzen sowie jener von Pflanzen und Tieren (inklusive Mikroben,
Proteinen udgl.), vorzunehmen. Bedeutend war auch die Verankerung des Grundsatzes, dass
Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die &ffentliche Ordnung und guten Sitten
verstoBen wurde, nicht Patentiert werden kénnen. Ein harmonisierter und wirksamer Schutz in
allen Mitgliedstaaten wurde auch als eine wesentliche Voraussetzung dafir gesehen, dass
Investitionen auf dem Gebiert der Biotechnologie fortgefuhrt und geférdert werden.

Durch die Umsetzung der Richtlinie in das dsterreichische Patentrecht wurde zu diesen EU-
weiten Harmonisierungsbestrebungen beigetragen. In den fUr eine ékonomische Bewertung
wesentlichen Aspekten entspricht die Umsetzung in Osterreich dabei jenen der EU Richtlinie.
In Osterreich tatige Unternehmen und Forschungseinrichtungen wurden daher dazu befragt,
inwieweit aus ihrer Sicht die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentrecht
dazu beigetragen hat die genannten Ziele zu erreichen. Die Ergebnisse der Befragung sind in
Tabelle 24, Tabelle 25 und Tabelle 26 abgebildet. Dabei wird wieder ein Vergleich der beiden
Haupftstichproben vorgenommen, und in der Folge die Ergebnisse nach UnternehmensgroBe
sowie nach Forschungseinrichtungstypen aufgeschlUsselt.

Aus Abbildung 16 ist zundchst ersichtlich, dass in allen Haupterhebungsgruppen die Anzahl
der Befragten, die alle sechs gestellten Fragen mit ,,kann ich nicht beurteilen" beantwortet
haben, sehr hoch ist. Bei den Forschungseinrichtungen waren dies im Schnitt 50% (46% koope-
rative Einrichtungen, 54% Forschungsinstitute), bei den Unternehmen hingegen rund ein Drittel
(vgl. auch Tabelle 41, S.129; Tabelle 42, S.130). Den Befragten ist es damit sehr schwer gefal-
len, die gestellten Fragen zu beantworten. Dies kann unterschiedliche Grinde haben. So wird
das Verfassen der Patentschrift zumeist Patentanwdalten Uberlassen und -- wie ein Gesprdchs-
partner in einem Leitfadengesprdch gemeint hat — davon ausgegangen, dass diese auch
sehr genau wissen, wie die Patentschrift verfasst sein muss, dass sie erteilungswuirdig ist.
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Abbildung 16: Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Ssterreichischen Patentgesetz
erreichten Ziele, Verteilung der Antworten nach Antwortkategorien Uber alle Antworten

100

53.57

50 45.45

2727
18.18 17.86 1400
9.091 7443 7.143
o

100

Verteilung uber alle Antworten

50
33.33

6.667 6.667 4 a55

0- T T T T
voll eher wenig nicht k. B. voll eher wenig nicht k.B.

Zielerreichung BPR
Graphs by Respondententyp

Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

Tabelle 24: Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz
erreichten Ziele, Unterschiede im Antwortverhalten zwischen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen

Hauptgruppen Forschungseinrichtungen
Forschungs- kooperative
Total Unternehmen einrichtungen, | Forschungs- Forschungs- TT-Stellen
gesamt einrichtungen institute Universitaten
Durchschnitt Durchschnitt Sig.| Durchschnitt Sig. Durchschnitt Sig. Durchschnitt  Sig.
Gesamt 2,11 2,39 2,25 1,92 2,23 1,94
1 Schaffung europaweit einheitlicher Regelung 2,00 2,05 2,03 1,83 2,18 1,67
2 Klare Formulierung ethischer Aspekte 2,14 2,18 2,16 2 2,25 2
3 Klare Abgrenzung Patentierbarkeit v. Pflanzen 9 9 2 1.80 214 9
und Tieren
4 I?o’renherborkeﬁ von Gensequenzen / 225 2,45 2,36 2 25 2
Teilsequenzen
5 Verbesserung Rentabilitét biotech. F&E 2,50 2,64 2,57 2,5 2,5 2,5
6 Starkung des Standortes EU/AT 2,24 2,75 2,46 1,67 x 2,46 2,5

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniv eau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe Unternehmen. Es wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht werden sollten.
Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht lhres Unternehmens durch die Umsetzung der Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht
erreichte” im Unternehmensfragebogen, Frage 15, im Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 19. Eine Antwort pro Zeile war mdglich. Den
Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zugeteilt: 1 - Ziel voll erreicht, 2- Ziel eher erreicht, 3 - Ziel eher nicht erreicht, 4 — Ziel nicht erreicht,
Die Antwortkategorie ,,kann ich nicht bewerten* wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese
numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 25: Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz
erreichten Ziele aus Sicht der befragten Unternehmen, Unterschiede im Antwortverhalten
nach UnternehmensgréBenklasse

Unternehmen Gréssenklassen Unternehmen Grossenklassen Unternehmen
Total <10 10-250 >250 <100 >=100
Durchschnitt Durchschnitt  Durchschnitt  Sig. Durchschnitt Sig. | Durchschnitt  Durchschnitt  Sig.
Gesamt 2.39 2.65 2.33 1.89 2.48 1.89
1 Schaffung europaweit einheitlicher 206 217 o1 167 213 167
Regelung
2 Klare Formulierung ethischer Aspekte 2.19 2.67 2 1.67 2.31 1.67
3 Klare Abgren.zung Patentierbarkeit v. 9 25 183 N 133 - 217 133 N
Pflanzen und Tieren
4 Eo’rennerborfken von Gensequenzen / 247 271 233 033 25 033
Teilsequenzen
5 Verbesserung Rentabilitat biotech. F&E 2.62 2.75 2.71 2 2.73 2
6 Starkung des Standortes EU/AT 2.73 2.75 2.88 2.33 2.83 2.33

Legende: * 10% Signifikanzniv eau ** 5% Signifikanzniveau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;

Referenzgruppe Untermnehmen mit <10 Beschdéftigten bzw. <100 Beschdaftigte in der zweiten Tabellenhdlfte. Es wird die Hypothese getestet, dass die

Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich v on Null sind.
Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht werden sollten.
Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht lhres Unternehmens durch die Umsetzung der Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht er-
reicht2" im Unternehmensfragebogen, Frage 15. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende numerischen Werte zuge-
teilt: 1 - Ziel voll erreicht, 2- Ziel eher erreicht, 3 - Ziel eher nicht erreicht, 4 - Ziel nicht erreicht, Die Antwortkategorie ,.kann ich nicht bewerfen" wurde nicht in
die Bewertfung mit einbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO
Berechnungen.

Tabelle 26: Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz
erreichten Ziele aus Sicht der befragten Forschungseinrichtungen, Unterschiede im
Antwortverhalten nach Forschungseinrichtungstyp und Forschungsausrichtung

Forschungseinr. univ. ausseruniv. . gndere Grundlagenfor- Auftrags-
. . Einrichtungen
Total Forschungseinr. Forschungseinr. schung forschung
(TT-Stellen)
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt  Sig.  Durchschnitt  Sig. |Durchschnitt Durchschnitt  Sig.
Gesamt 2,11 2,07 2,33 1,94 2,15 1,91
1 Schaffung europaweit einheitlicher 9 1.83 26 « 167 218 1.33
Regelung
2 Klare Formulierung ethischer Aspekte 2,14 2,07 2,5 2 2,31 1,67
3 Klare Abgren'zung Patentierbarkeit v. 2 213 1.75 2 213 1 -
Pflanzen und Tieren
4 f’ofenherbor—ken von Gensequenzen / 2,25 244 20 2 2,38 9
Teilsequenzen
5 Verbesserung Rentabilitat biotech. F&E 2,5 2,4 2,75 2,5 2,38 2,67
6 Starkung des Standortes EU/AT 2,24 2,14 2,40 2,5 2,25 2

Legende: * 10% Signifikanzniveau ** 5% Signifikanzniv eau *** 1% Signifikanzniv eau, t-Test auf unterschiedliche Durchschnitte in der Beantwortung der Fragen;
Referenzgruppe univ ersitére Forschungseinrichtungen bzw. Institute die schwerpunktmdssig Grundlagenforschung durchfUhren in der zweiten Tabellenhdélfte. Es
wird die Hypothese getestet, dass die Durchschnitte zwischen den v erglichenen Gruppen unterschiedlich von Null sind.

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht werden sollten.
Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht Ihres Unternehmens durch die Umsetzung der Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht
erreichte" im Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 19. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Den Antwortkategorien wurden folgende
numerischen Werte zugeteilt: 1 - Ziel voll erreicht, 2- Ziel eher erreicht, 3 - Ziel eher nicht erreicht, 4 — Ziel nicht erreicht, Die Antwortkategorie ,.kann ich nicht
bewerten" wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen. Die dargestellten Durchschnitte beziehen sich auf diese numerischen Kategorien. Quelle:
Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Befrachtet man nun die Ergebnisse, so fallt zundchst auf, dass Uber alle Fragen hinweg die
Befragten im Schnitt der Meinung sind, dass die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Oster-
reichischen Patentgesetz die gesteckten Ziele eher erreicht hat. Es ist dabei zu bedenken,
dass in der Auswertung der Ergebnisse nur jene Antworten berUcksichtigt wurden, bei denen
eine Einstufung des Zielerreichungsgrades vorgenommen wurde. Die Ergebnisse zeigen auch,
dass sich die Einsch&tzung zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen fur keine der
Antworten in statistisch signifikanter Weise unterscheidet. Die Einschdtzung ist also sehr homo-
gen. Bei den ersten drei Fragen, die sich mit dem Beitrag der nationalen Umsetzung zur
Schaffung einer europaweit einheitlichen Regelung des rechtlichen Schutzes fur biotech-
nologische Erfindungen (Frage 1), mit der Abgrenzung der Patentierbarkeit aufgrund
ethischer Aspekte (Frage 2) und bei Pflanzen und Tieren (Frage 3) befasst haben, sind die
Befragten der Meinung, dass die Ziele eher erreicht wurden. Bei den restlichen Fragen
hingegen ergibt sich eine neutralere Einstufung.

Betrachtet man die Ergebnisse aufgeschlUsselt nach UnternehmensgréBe (vgl. Tabelle 25) so
zeigt sich, dass Uber alle Fragen hinweg die groBen Unternehmen die Ansicht vertreten, dass
durch die nationale Umsetzung die wichtigsten Ziele der Biopatentrichtlinie erreicht wurden.
Kleine und mittlere Unternehmen sind vor allem bei den Fragen zur Patentierbarkeit von
Gensequenzen und Teilsequenzen, zur Auswirkung der Richtlinienumsetzung auf die
Rentabilitdt von F&E im Bereich der Biotechnologie und hinsichtlich ihres Beitrags zur Stérkung
des Forschungsstandortes Europa bzw. Osterreich neutraler in ihrer Einschatzung.

Bei der Aufgliederung der Ergebnisse nach Forschungseinrichtungstypen (vgl. Tabelle 26),
zeigt sich, dass die universit@ren Technologietransferstellen generell eine positivere Einschat-
zung der Auswirkung der Umsetzung der Richtlinie geben, wiewohl die Unterschiede zu den
anderen Forschungseinrichtungstypen statistisch nicht signifikant sind. Besonders bei der Fra-
ge. ob die Umsetzung der Richtlinie zu einer Klarstellung der Patentierbarkeit von Pflanzen und
Tieren gefUhrt hat, sind sich die befragten Forschungseinrichtungen, die schwerpunktmaBig
im Bereich der Auftragsforschung tatig sind, einig, dass dieses Ziel voll erreicht wurde.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die befragten Forschungseinrichtungen und Unterneh-
men der Tendenz nach eine positive Einschdtzung der Auswirkungen der Umsetzung der
Biopatentrichtlinie im Osterreichischen Patentgesetz haben. Vor allem deren Beitrag zur
Schaffung einer europaweit einheitlichen Regelung zum Schutz fUr biotechnologische Erfin-
dungen wird positiv gesehen. Neutraler sind die Einschdtzungen bei den Fragen, die die Ren-
tabilitdt von F&E und die Stdrkung des Standortes betreffen. Eine gewisse Skepsis scheint auch
hinsichtlich der klaren Abgrenzung der Patentierbarkeit von Gensequenzen vor allem bei
Kleinstunternehmen zu bestehen.
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Das Wichtigste in Kirze: Einschdtzung der Auswirkungen der Umsetzung der
Biopatentrichtlinie im PatG

Die Auswirkungen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Osterreichischen Patentgesetz
wurden von den Befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen weitgehend positiv
eingeschaftzt.

Die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen stimmen in ihrer Einsch&tzung
Uberein, dass die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Patentgesetz einen wichtigen Beitrag
zur Schaffung einer EU-weit einheitlichen Regelung zum Schutz fUr biotechnologische Erfin-
dungen geleistet hat. In Summe weder positiv noch negativ beurteilen die Befragten
Auswirkung der Umsetzung der Richtlinie auf die RentabilitGt von F&E und auf die Starkung
des Standortes. Ahnlich ist auch ihrer Einschdatzung inwieweit das Ziel, eine Klarstellung bei der
Patentierbarkeit von Gensequenzen herbeizufGhren, erreicht wurde.

Ein bemerkenswerter Sachverhalt ist, dass ein sehr hoher Anteil der Befragten die
Auswirkungen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich nicht beurteilen konnte.
Abhdngig von der konkreten, auf die expliziten Ziele der Biopatent Richtlinie gemunzten
Fragen gaben 34-55% der Unternehmen und 52-64% der Forschungseinrichtungen an, nicht
beurteilen zu kénnen, ob sich die Umsetzung der Biopatent Richtlinie positiv oder negativ
ausgewirkt habe.
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Zusammenfassung und Einschatzung der wichtigsten Befunde der Befragung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Dokumentation und Bewertung der wirtschafts- und
forschungspolitischen Implikationen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich. Die
Datengrundliage der vorliegenden Studie bildet eine Befragung von Unternehmen und For-
schungseinrichtungen auf dem Feld der Biotechnologie, die zwischen September und
Dezember 2011 durchgefuhrt wurde. In der Befragung wurde die Nutzung von Biotechnolo-
gie-Patenten im Zeitraum 2009-2011 dokumentiert. Im Zuge der Entwicklung der Fragebdgen
wurden auch ausfUhrliche Leitfadengespréche mit Experten aus Forschungseinrichtungen,
Férderagenturen und Unternehmen gefUhrt. Die so gewonnene Information ist in weiterer
Folge in den Entwurf der Fragebdgen und in die Interpretation der Ergebnisse eingeflossen.

Die Befragung zeigt, dass sich die Life Science Branche in Osterreich aus sehr vielen jungen
Unternehmen und einigen etablierten GroBunternehmen zusammensetzt. Die meisten der
befragten Unternehmen sind im Bereich der Humanmedizin tatig. FUr rund 76,5% der befrag-
ten Unternehmen spielt Biotechnologie eine zentrale Rolle in inrer Unternehmensstrategie. Mit
rund 73% sind die meisten Unternehmen in der Entwicklung biotechnologischer Verfahren und
Produkte tatig. Etwa 40% der befragten Unternehmen haben auch eigene Produkte auf dem
Markt. Insgesamt ist die Intensitét der Forschungsausgaben je Beschaftigiem im Vergleich
zum Umsaftz, der je Beschdaftigtem erzielt wird, in dieser Branche sehr hoch. In der Periode
2009-2011 wurden von Kleinstunternehmen (< 10 Beschdaftigte) im Schnitt ein Patent, von mitt-
leren Unternehmen (10-249 Beschdaftigte) im Schnitt vier Patente und von groBen Unterneh-
men (>250 Beschdftigte) durchschnittlich neun Patente angemeldet.

Im Bereich der biotechnologischen Forschungseinrichtungen hat sich in den vergangenen
zwanzig Jahren eine umfangreiche wissenschaftliche Tatigkeit entfaltet. In vielen Bereichen
gehoren die Forschungsgruppen zur internationalen Spitze auf ihnrem Gebiet. Wie bei den
Unternehmen so liegt auch der Forschungsschwerpunkt der meisten befragten Forschungs-
einrichtungen im Bereich der Humanmedizin. Sowohl universitdre als auch auBeruniversitdre
Forschungseinrichtungen sind in Forschungsprojekten involviert, die zu Patentanmeldungen
fOhren.

Rund 65% der befragten Unternehmen haben seit 2005 Erfindungen zum Patent angemeldet
oder beabsichtigen, dies in absehbarer Zukunft zu tun. Der Anteil liegt bei Unternehmen, fir
die Biotechnologie eine zentrale Rolle in der Unternehmensstrategie spielf, Uber 76%. Dies
unterstreicht die grundlegende Bedeutung, die Patente in dieser Branche haben. Unter den
befragten Forschungseinrichtungen haben rund 54% angegeben, in Forschungsvorhaben
involviert gewesen zu sein, die zu einer Anmeldung oder Erteilung eines Biotechnologie-Pa-
tentes gefihrt haben. Die Patentanmeldungen durch Forschungseinrichtungen finden haufig
im Kontext von Kooperationen mit Unternehmen staftt. In der Anbahnung dieser Kooperatio-
nen spielen Patente aber eine untergeordnete Rolle. Sie sind eher die Folge denn der Aus-
gangspunkt von Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

FUr die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen ist der Schutz eigener Erfindun-
gen die grundlegende Funktion von Patenten. FUr Unternehmen sind Patente auch zur Si-
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cherung der Finanzierung ihrer Aktivitaten durch &ffentliche Forderungen und Wagniskapitals
sowie zur Anbahnung von Kooperationen wichtig. Sie werden auch in Kooperationsverhand-
lungen mit anderen Unternehmen strategisch genutzt. Dabei unterscheidet sich die Motivia-
ge in Abhdngigkeit von der UnternehmensgréBe. Wahrend fUr Unternehmen mit bis zu 100
Mitarbeitern der Finanzierungsaspekt im Vordergrund steht, sind dies bei Unternehmen mit
Uber 100 Mitarbeitern eher der Aufbau und die Pflege von Kooperationen. Bei den For-
schungseinrichtungen steht nach dem Schutz eigener Erfindungen auch die Sicherung von
Lizenzeinnahme fUr Institut und Erfinder sowie das Interesse, eine Erfindung mit einem indus-
triellen Partner weiterzuentwickeln, im Vordergrund.

Kosten, die mit der Anmeldung, Erteilung und Aufrechterhaltung von Patenten einhergehen,
sind die haufigsten Grinde auf die Patentierung einer Erfindung zu verzichten. Probleme bei
der Durchsetzung von Patenten und die Méglichkeit, biotechnologische Erfindungen auch
ohne Patentschutz zu verwerten — etwa weil die Nachahmung unwirtschaftlich ware -, sind
weitere 6fters genannte Grunde, warum Unternehmen und Forschungseinrichtungen von
einer Patentanmeldung Abstand nehmen. Fir Unternehmen spielt zudem noch Geheimhal-
tung, die im Widerspruch zu der mit einer Patentanmeldung verbundenen Offenlegung steht,
eine wichtige Rolle.

Wie die Befragung gezeigt hat, nimmt nur ein relativ geringer Anteil der in Osterreich tatigen
Unternehmen und Forschungseinrichtungen Erstanmeldungen zu biotechnologischen Erfin-
dungen in Osterreich vor. Ihre Patentaktivitéten sind primér international ausgerichtet. Die
gréBte Bedeutung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im Osterreichischen Patentgesetz
liegt so gesehen in lhrem Beitrag zur Schaffung eines einheitlichen Marktes fUr biotechnologi-
sche Erfindungen in Europa. Einige der befragten Unternehmen haben auch hervorgehoben,
dass die Harmonisierungsbestrebungen in der EU, aber auch jenseits der Grenzen der EU, wei-
ter vorangetrieben werden sollten.

Besonders in einem technisch-wissenschaftlichen Umfeld, wie der Biotechnologie, indem Er-
findungen stark aufeinander aufbauen, kann ein zu weit reichender Schutz von Erfindungen,
sei es durch die legistischen Rahmenbedingungen, sei es durch die Erteilungspraxis der Pa-
tentdmter, zu Oberhdhten Transaktionskosten, aber auch zu bedeutenden Einschrénkung in
der Verbreitung und Anwendung von neuen Erkenntnissen und bestehendem Wissen, fuhren.
Dies kann wiederum Auswirkungen zeitigen, die von forschungspolitischer Bedeutung sind. In
einem solchen Umfeld werden Folgeerfindungen, die auf patentrechtlich geschitzten Erfin-
dungen Dritter aufbauen, be- oder verhindert. Héhere Such- und Transaktfionskosten, Ein-
schrdnkungen des Wertes einer Erfindung, oder die Einstellung von Forschungsvorhaben
kédnnen die Folge sein. In den 1990er Jahren wurde aus den USA einige Falle bekannt, die zu
BefUrchtungen gefUhrt haben, dass sich Patente im Bereich der Biotechnologie vor allem im
Zusammenhang mit Forschungswerkzeugen negativ auf den technischen Wandel und die
wirtschaftliche Entwicklung auswirken ké&nnten (z.B. der Onco-Mouse Fall). Die Ergebnisse der
vorliegenden Studie zeigen, dass derartige Sorgen fur die &sterreichische Biotechnologiebran-
che und —Forschung nicht begrindet sind.
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Die befragten Unternehmen zeigen den Wunsch, ihre Erfindungen durch weitreichende Po-
tentanspriche maoglichst breit zu schitzen und durch die Gestaltung ihres Patentportfolios
den Marktzutritt fir Mitbewerber zu erschweren. Andererseits versuchen sie durch detaillierte
Analysen des technologischen Umfeldes - dazu gehdren auch Patentrecherchen bzw. free-
dom to operate-Analysen - bereits im Vorfeld von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben,
Konflikte mit bestehenden Patentrechten zu vermeiden. Viele Unternehmen geben auch an,
patentbezogene Streitfdlle bevorzugt auBergerichtlich zu regeln und Lizenzen fUr die Nutzung
patentrechtlich geschuitzter Erfindungen Dritter durch wechselseitige Lizenzierungen (Kreuzli-
zenzierungen) zu erlangen.

Der rasch voran schreitende Stand der Technik und die damit verbundene Ausdifferenzierung
und Sperzialisierung der biotechnologischen Forschung machen es aufgrund der stark gestie-
genen Spezifitdt der einzelnen Erfindungen schwieriger, Patente mit sehr umfangreichen, (ex
post) oft als ausufernd empfundenen Ansprichen anzumelden. Fir die Unternehmen und For-
schungseinrichtungen bedeutet dies einerseits, dass sie selbst fUr ihre Erfindungen keinen sol-
chen ,breiten” Patentschutz erlangen k&nnen. Andererseits werden sie aber in inrer For-
schungs- und Entwicklungstatigkeit auch nicht — wie oft befUrchtet - durch sehr weit reichen-
de Patentanspruche Dritter behindert. Auch Probleme mit sogenannten Patentdickichten
(,patent thickets"), also einer Vielzahl sehr dhnlich gelagerter Patente, die in der strategi-
schen Absicht erwirkt wurden, einen Markt abzuschotten, treten - sowohl fir die befragten
Unternehmen als auch fUr die Forschungsinstitutionen - in der Praxis nur selten auf. Der Grund
daflr scheint zu sein, dass vor allem Unternehmen schon vor Beginn bzw. in sehr frihen Phao-
sen eines Forschungsprojektes freedom to operate-Analysen durchfGhren und diese auch
nach dem Erreichen jedes Meilensteins im Zuge der Entscheidung Uber die WeiterfGhrung
oder Sistierung eines Projektes wiederholen.

Bei der Bewertung der forschungspolitischen Implikationen der Umsetzung der Biopatentricht-
linie in Osterreich stand in dieser Studie die Frage im Mittelpunkt, inwieweit der Schutz bio-
technologischer Erfindungen, den Gemeingutcharakter von wissenschaftlichen Ergebnissen
und wissenschaftlichem Fortschritt beeintrachtigt.

Unternehmen wie Forschungseinrichtungen prifen regelmdaBig, ob inre Forschungsvorhaben
von patentrechtlich geschitzten Forschungswerkzeugen abhdngen. Solche Abhdngigkeiten
fUhren jedoch nur selten zur Verzdégerung und kaum jemals zur Einstellung von Forschungsvor-
haben. Fallweise versuchen Unternehmen und Forschungseinrichtungen die Verwendung pa-
tentgeschitzter Forschungswerkzeuge durch die Entwicklung eigener Verfahren oder Techno-
logien zu umgehen. Insofern zeigen die Ergebnisse, dass der Gemeingutcharakter von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen durch Biotechnologie-Patente auf Forschungswerkzeuge kaum
beeintrachtigt wird. Im Bereich der Forschungseinrichtungen deuten die Daten auch darauf
hin, dass sich die Patentierungen von Erfindungen im akademischen Bereich nicht negativ
auf die durchschnittliche Produktivitat der wissenschaftlichen Mitarbeiter einer Forschungsein-
richtung auswirkt. Vielmehr zeigen sie, dass wissenschaftlich produktivere Forschungseinrich-
tungen auch mehr Patente anmelden.
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Wdhrend Patente fUr Unternehmen im Life Science Bereich von konstituierender Bedeutung
fUr die DurchfUhrung von Forschung sind, bestehen fUr Wissenschaftler in akademischen Ein-
richtungen kaum intrinsische Anreize, Patente zu erlangen. Universitdten melden zwar auf der
Grundlage des UG 2002 vermehrt Patente an, die aus wissenschaftlichen Arbeiten entstan-
den sind. Patente mit der Beteiligung von Forschungseinrichtungen sind zumeist jedoch das
Ergebnis von Forschungskooperationen mit Unternehmen. Solche Kooperationen sind fUr die
Forschungseinrichtungen, v.a. hinsichtlich der sich daraus ergebenden Zusatzfinanzierung,
von Interesse. FUr die Unternehmen, die in solchen Forschungskooperationen zumeist einen
erheblichen Finanzierungsbeitrag leisten, bietet die Aussicht auf den patentrechtlichen Schutz
gemeinsamer Erfindungen einen wichtigen Anreiz, mit Forschungseinrichtungen zu kooperie-
ren. Damit spielt die Patentierbarkeit biotechnologischer Erfindungen indirekt eine wichtige
Rolle in der Akquisition von Drittmitteln in der Forschungslandschaft.

Obwohl die befragten Unternehmen und Forschungseinrichtungen konkret nach den Auswir-
kungen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich auf die Rentabilité&t der Investitio-
nen in biotechnische Forschung sowie auf die Stérkung des Standortes fUr biotechnologische
Forschung befragt diese weder positiv noch negativ einschdtzen und in sich in vielen Fallen zu
einer Beurteilung der Umsetzung auBerstande sehen, zeigen die Ergebnisse insgesamt, dass
durch die erwdhnten Entwicklungen die Rechtssicherheit fUr Patente erhéht und Anreize zur
Investition in gewerbliche biotechnologische Forschung sichergestellt werden konnten. Inso-
fern kann der Schluss gezogen werden, dass die Biopatentrichtlinie und inre Umsetzung im Pa-
tentgesetz, sowie die Lernprozesse, die sich in der Folge ergeben haben, zu einer Verbesse-
rung der Bedingungen fUr die biotechnologische Forschung in Unternehmen in Europa und
Osterreich gefUhrt haben. Die Umsetzung der Biopatentrichtlinie in Osterreich hat folglich da-
zuU beigetragen, Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie sicherzustellen.

DarUber hinaus wurde von den befragten Unternehmen eine Verbesserung der Patentertei-
lungspraxis konstatiert. Beispielsweise wird heute nach Auffassung der interviewten Personen
aus der Biotechnologie-Branche in Patentprifungen wesentlich stérker darauf geachtet, dass
etwa Gensequenzen udgl. mit einer konkreten Funktion bzw. Methode verknUpft sind, um pao-
tentierbar zu sein. Aus der Befragung und den Leitfadengesprdchen geht jedoch auch her-
vor, dass in unterschiedlichen Bereichen des Patentwesens, Verbesserungen angebracht wa-
ren. So waren einige Gesprachspartner und Befragte der Ansicht, dass die Rechtsprechung
bei Patentstreitigkeiten EU-weit vereinheitlicht werden sollte, wéhrend andere die lange Dau-
er von Streitverfahren bemdangelt haben. Fallweise kann es auch vorkommen, dass Patent-
profer am Europdischen wie auch am Osterreichischen Patentamt die ihnen vorgelegten
biotechnologischen Erfindungen nur unzureichend verstehen und damit aufwdndige
Bescheidserwiderungen notwendig sind.

Zuletzt liefert die vorliegende Studie liefert auch einige Anhaltspunkte zur Bewertung der wirt-
schaftspolitischen Implikationen der Biopatentrichtlinie fUr kleine und mittlere Unternehmen
(KMUs). Aus Leitfadengespréchen geht hervor, dass kleinere Unternehmen vor allem beim
Verfassen von Patentanmeldungen gegenlber groBen Unternehmen benachteiligt sind, da
bei letzteren hausinterne Patentanwdlte und Forscher in einem intensiveren Austausch mitein-
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ander stehen, wodurch die Anspriche dieser Patente besser formuliert sind. Viel relevanter
dUrften jedoch die GroBenvorteile bei der Durchsetzung von Patentrechten sein. Dieser
Aspekt wurde in der vorliegenden Studie aber, aufgrund der insgesamt schon sehr breiten
Themenabdeckung, nicht ndher behandelt. Ihm sollte jedoch in Zukunft Aufmerksamkeit
geschenkt werden.
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ANHANGE

A1l: Leifadengesprache

Motivation

Zu Sicherstellung der Tauglichkeit des zu entwickelnden Fragebogens wurden in der
Erstellungsphase Experteninterviews gefuhrt. Ziel der Leitfadengesprdche war zusétzlich zu
den aus der wissenschaftlichen Literatur hervorgehenden Faktoren, die die in Abbildung 1
dargestellten Entscheidungsmechanismen beeinflussen, weitere entscheidungsrelevante
Aspekte herauszuarbeiten und in die Gestaltung des Fragebogens einflieBen zu lassen.

Die Experteninterviews wurden von zwei Mitarbeitern des WIFO gefUhrt. Sie wurden
aufgezeichnet und transkribiert. Die Ergebnisse der Experteninterviews wurden auch zur
Interpretation der Ergebnisse der Erhebung herangezogen.

Liste der Gesprachspartner

Bereich Kontaktperson Status
Universitaten Medizinuniversitat Wien Dr. Michael Hoschitz, Leiter  14.Juni 2011
der Abt.

Technologietransfer

Universitat fUr Bodenkultur Prof. Dr. Josef GI6BI, Vize- 21.Juni 2011
Rektor fUr Forschung,
o.Prof. fir angewandte
Genetik

Mag.aiur. Tanja Valenta,
Technologietransferstelle

BOKU
VeterinGrmedizinische Mag.a Christine 15. Juni 2011
Universitat Wien Ruckenbauer;

GeschdaftsfGhrerin der
vetWIDI, Leiterin
Technologietransfer der
VETMED

Forderagenturen FFG — GEN-AU Dr. Oliver Kemper, 9.Juni 2011
Programmleitung GEN-AU,
Technologietransfer;
Patentanwalt

AWS — LISA VR Johannes Sarx, MBA, 6. Juli 2011
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Unternehmen

WWTF

EUCQODIS Bioscience
GmbH, Wien

Erber AG, Tulln

Affiris AG, Wien

Baxter Bioscience GmbH

Boehringer Ingelheim RCV
GmbH & Co.KG
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Investment-Manager fUr

Hightech-Startups aus dem
Bereich Life Sciences und

Leiter des
Schwerpunktprogramms

Life Science Austria (LISA),

GeschdaftsfUhrer Life
Science Austria Vienna
Region (LISA VR)

Mag. Klaus Zindcker,
Stellvertretender Leiter,
Programm-Manager Life
Sciences des WWTF

Dr. Jan Modregger,Leiter
F&E

Dr. Eva Maria Binder,

Vorstand Forschung

Dr. GUnther Staoffler,

Gruppenleiter
Immunologie

Mag. Lettenbichler-Ager,

European Patent Attorney,

IP Europe

Dr. Conrad Eckhardt,
Head of Patents RCV,

European Patent Aftorney
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20. Juni 2011

11. August 2011

4.Juli 2011

28.Juni 2011

10.August 2011

2. August 2011

Alle Gesprdache wurden mit folgenden Ausnahmen von Andreas Reinstaller und Gerhard
Schwarz gefGhrt: Universitat for Bodenkultur, sowie WWTF von Andreas Reinstaller und Fabian

Unterlass.

Gesprachsleitfaden

Das Ziel von Leitfadengesprachen ist, das Gesprdch nicht in ein enges vordefiniertes Korsett
zu zw@ngen, sondern entlang der vorgegebenen Leitlinie, den Gesprdchspartner auf jene
Punkte eingehen zu lassen, die ihm/ihr wichtig erscheinen. Damit ist es méglich ein klares Bild
davon zu gewinnen, welche Themen fur den Gespréchspartner groBe Bedeutung haben
bzw. in welchen Bereichen die Auskunftsperson besonders kompetent ist. Gesprdche mit
unterschiedlichen Personen fUhren dann zu einem konsistenten Gesamtbild der wichtigen
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Themen, Akteure und Meinungen in einem Gebiet. Dies unterstUtzt die Fragebogenent-
wicklung insofern, als es erlaubt wichtige Themen im Fragebogen abzubilden. Die Befragten
gewinnen dadurch spater den Eindruck, dass fUr sie relevante Fragen abgebildet werden.
Dies wirkt sich wiederum positiv auf den Rucklauf und auf die Rezeption der Ergebnisse aus.

Die im Rahmen dieses Projektes gefuhrten Gespréche werden zuerst wortlich franskribiert,
zusammengefasst und dem Gesprdchspartner anschlieBend nochmals zur Kontrolle und
Validierung Ubermittelt. Den Gesprachspartnern wird Anonymitat zugesichert. Die folgenden
Abschnitte bilden den Gesprdchsleitfaden ab, wie er wdhrend der Befragungen mit unseren
Gesprachspartnern verwendet wird.

Hintergrund

Durch den Gesetzgeber ist die Berichtspflicht in §166. (1) PatG wie folgt definiert:

,Das Biopatent Monitoring Komitee beobachtet und bewertet die Auswirkungen der
Umsetzung der Richtlinie 98/44/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli
1998 Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen, ABI. Nr. L 213 vom 30. Juli
1998, S. 13, in &sterreichisches Recht im Hinblick auf relevante mit Schutzwirkung fUr die
Republik Osterreich erteilte nationale Patente und Gebrauchsmuster.

(2) Dem Biopatent Monitoring Komitee kommen insbesondere die sich aus der EntschlieBung
des Nationalrats vom 16. April 1998, 107/E (XX. GP), ergebenden Aufgaben zu: ...

4. Beobachtung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen, insbesondere
auch auf kleine und mittlere Unternehmen.*

Das WIFO wurde seitens des Biopatent Monitoring Komitees zur DurchfUhrung einer Studie zur
Bewertung der forschungs- und wirtschaftspolitischen Konsequenzen der Biopatentrichtlinie
beauftragt.

Ziel des Gesprdchs

l. Erérterung der Rahmenbedingungen fUr erfinderische Tatigkeit und Innovation im
Bereich der Biotechnologie und Gentechnik in Osterreich im Allgemeinen und unter
besonderer BerUcksichtigung der Auswirkungen der Biopatentrichtlinie, sowie deren
Umsetzung in Osterreich.

I. Einschatzung der wirtschafts- und forschungspolitischen Auswirkung der
Biopatentrichtlinie
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Generelle Bewertung der Rahmenbedingungen fir erfinderische Tatigkeit und
Innovation im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik in Osterreich

1. Was st Inrer Ansicht nach das wichtigste Merkmal des ,Innovationssystems* im Bereich
der Biotechnologie und Gentechnik in Osterreich (z.B. Forschungsausrichtung,
Unternehmensstruktur, regionale Fokussierung...)
2. Wie bewerten Sie generell die Rahmenbedingungen fUr erfinderische Tatigkeit und
Innovation im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik hinsichtlich folgender
Aspekte:
¢ Wissenschaftliches Umfeld (UniversitGten/Forschungsinstitute)
¢ VerfUgbarkeit von Forschern und Kompetenzen
¢ Mobilitadt von Forschern zwischen Universitaten, bzw. zwischen Universitaten und
Unternehmen (in Osterreich und International)

o Offentliche Forschungsférderung: Verfigbare Mittel und Férderpraxis

e Finanzierung in unterschiedlichen Phasen des Entdeckungs-/Innovationsprozesses

o Gesetzliche Rahmenbedingungen: z.B. Materiengesetze (Gentechnikgesetz);
Bewilligungsverfahren

e Patentrecht und Schutz intellektuellen Eigentums

e Unternehmerisches und wirtschaftliches Umfeld

e Internationale Ausrichtung der in Osterreich tatigen Unternehmen

e Andere nicht genannte Aspekte, die Sie fur wichtig halten ...

3. Welches sind lhrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die sich positiv oder
negativ auf die Entwicklung der Biotechnologie und Gentechnik (sowohl im
akademischen als auch im unternehmerischen Bereich) in den letzten zehn Jahren
ausgewirkt haben?

4. Welche Bedeutung kommt der Biopatentrichtline in diesen Entwicklungen zu? Wie ist
lhrer Meinung nach die Bedeutung der Biopatentrichtlinie relativ zu anderen
wichtigen Rohmenbedingungen einzustufen?

Wirtschafts- und forschungspolitische Implikationen der Biopatentrichtlinie

1. Wie stufen Sie die internationale Wettbewerbsfahigkeit der Biotechnologie und
Gentechnik in Osterreich im Vergleich zu wichtigen Mitbewerbern in Europa ein? Wie
im intfernationalen Kontexte

...Iin der Grundlagenforschung,
...In der technischen und kommerziellen Verwertung durch Biotech Unternehmen?

2. Beiwelchen Patent&mtern wird im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik in
Osterreich vornehmlich eingereicht und warum?

3. Ein wichtiger Anspruch der Biopatentrichtlinie ist F&E im Bereich der Gentechnik durch
einen angemessenen Schutz rentabel zu machen, diesen zu harmonisieren und durch
unterschiedliche nationale Rechtsvorschriffen bestehende Handelsschranken im
Binnenmarkt zu beseitigen.
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Inwieweit ist die nationale und EU-weite Umsetzung der Richtlinie Inrer Ansicht
nach diesem Anspruch gerecht worden?

Hat die Biopatentrichtlinie Europa allgemein und Osterreich als Standort fir
biotechnologische Forschungs- und Erfindungstatigkeit gestarki?

Wenn ja, warum?2 Wenn nein, warum? Welche Aspekte der Richtlinie geben
lhrer Meinung nach den Ausschlag fur Ihre Beurteilung?

4. Eswird zuweilen bemdangelt, dass etliche Begriffe in der Biopatentrichtlinie
unzureichend definiert sind bzw. die Abgrenzung zwischen patentierbaren und nicht
patentierbaren Erfindungen oft schwierig ist. Trifft dies Ihrer Erfahrung nach zu?

Werden dadurch Unternehmen oder Forscher abgehalten hre Erfindungen zu
patentieren?

Entstehen in Ihrer Erfahrung dadurch hohe Kosten bei der Einreichung, oder
hohe Folgekosten (z.B. Rechtskosten bei Patentverletzung)?

Sofern solche Kosten anfallen, welche Unternehmen oder andere
Forschungsinstitutionen sind davon besonders betroffen? (Unternehmen:
Unterschiede KMU/groBe Betriebe; rote, grine, weille Biotech)

5. Eswird zuweilen beanstandet, dass die Verwendung von Patenten und die
Durchsetzung von AnsprUchen aus Patenten nachgelagerte Forschung und damit
den technischen Fortschritt behindern.

Sind, z.B., Verzégerungen bei geférderten Projekten aufgetreten oder waren
Anpassungen des Forschungsvorhabens notwendig, die durch Verhandlungen
Uber Material Transfer Agreements (MTAs) oder Lizenzen entstanden sind?
Sofern Sie solche Probleme beobachtet haben, wie wurden sie in der Regel
geloste Sofern sie auftreten, wie haufig freten solche Probleme aufe Wie
wirken sich solche Losungen auf die Kosten des Forschungsprojektes ause
Inwieweit stellen fir die biotechnologische Forschung in Osterreich generell,
aber auch fur Projekte bei denen |hre Institution beteiligt ist/war, ,,breite"
Patente (Stichwort ,,Oncomouse”), starke Abhangigkeit von intellektuellen
Eigentumsrechten, die im Eigentum Dritter stehen (crowded art), oder
blockierende Patente ein Problem dar? Sofern solche Probleme bestehen,
welche Unternehmen oder Forschungsinstitutionen sind lhrer Erfahrung nach
davon am starksten betroffen und wie werden diese Probleme geldste Sofern
sie auftreten, wie haufig treten solche Probleme auf? Wie wirken sich solche
Lé&sungen auf die Kosten des Forschungsprojektes aus?

Wie wirken sich Patente auf Forschungswerkzeuge (research tools) auf
Ausrichtung und Kosten von Forschungsprojekten aus?

Sofern Probleme in den genannten Bereichen beobachtet werden: Welche
Bedeutung kommt dabei der Biopatentrichtlinie zu?

6. In der Biotechnologie und Gentechnik ist der Ubergang zwischen einer wichtigen
wissenschaftlichen Entdeckung und einer gewerblich verwertbaren Erfindung oft
flieBend.
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Wie wirkt sich die Nutzung von IPRs im Biotech Bereich auf das Verhalten der
Forscher im akademischen Bereich aus?

Wie wird in den im Rahmen von geférderten Kooperationsprojekten (z.B., CD-
Labors; K/COMET - Zentren) die Publikations- und Patenttdtigkeit zwischen
Partnern definiert und abgegrenzt?

Werden durch Patente Kooperationen Industrie/Unis in Projekten beeinflusst
und wie?

Inwieweit sind Patente in der Anbahnung und DurchfUhrung von
Forschungsprojekten relevant?

Hat sich Ihrer Einsch&tzung nach die Umsetzung der Biopatentrichtlinie auf die
vorgenannten Punkte ausgewirki?

Wo sehen Sie in den die kommenden zehn Jahre wichtige Herausforderungen,
die sich auf die Forschung im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik
international und Osterreich auswirken kénnten?2 Inwieweit betreffen diese die
Biopatentrichtlinie, bzw. sind durch diese bedingte

Méchten Sie abschlieBend noch andere Aspekte, die Sie im Zusammenhang
mit der Biopatentrichtlinie fUr wichtig erachten, und die bislang noch nicht
angesprochen wurden, thematisieren?
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Zusammenfassung der Leitffadengesprache mit den Universitaten und
Forderagenturen’’

Entwicklung im Bereich der Forschung im Bereich der Biowissenschaften

Universitare und OAW-Forschung hat in den letzten 20 Jahren an internationaler Sichtbarkeit
und Konkurrenzféahigkeit zugenommen. Diese sind jedoch nicht so sehr an der wirtschaftlichen
Verwertung ihrer Ergebnisse aus der Grundlagenforschung interessiert. Universitdten und
auBeruniversit@re Forschungsinstitutionen sind dank spezifischer Férderprogramme besser auf
Kooperationen mit Unternehmen vorbereitet als friher.

Generell wird aber bezweifelt, dass die Biopatentrichtlinie die Wettbewerbsfahigkeit des
Forschungsstandortes Europa, bzw. des Forschungsstandortes Osterreich gesteigert hat. Die
Forschung ist schon seit langem global vernetzt und konnte damit eigentlich seit je her
nationalen rechtlichen Hemmnissen Uber internationale Kooperationen ausweichen.

Die Bedeutung der Umsetzung der Biopatentrichtlinie fUr die Forschungstatigkeiten

Auch fUr Institutionen, die im Bereich der Grundlagenforschung tatig sind, war die Umsetzung
der Biopatentrichtlinie sehr wichtig, um eine einheitliche, europaweit vergleichbare Regelung
zu haben und damit Klarheit und héhere Rechtssicherheit zu schaffen. Diese Regeln k&nnen
den Wissenschaftlern und Technikern an der Universitat klar kommuniziert werden. Das hilft
dann bei der Verwertung von Technologien.

Die Gespréchspartner haben auch hervorgehoben, dass die Biopatentrichtlinie keine neuen
Rechte geschaffen oder welche veréndert, sondern nur eine groBere Vereinheitlichung in
Europa herbeigefGhrt hat. Bei der Bewertung der Biopatentrichtlinie ist es auBerdem wichfig,
sich darUber im Klaren zu sein, dass das Patentrecht ein gewerbliches Schutzrecht ist, das
nichts an Verboten eine Technologie zu verwerten, &ndert. Ob eine Technologie dann aber
verwertet werden kann, ist in Osterreich im Gentechnikgesetz geregelt und betrifft damit die
Biopatentrichtlinie eigentlich nicht. Leider hat in der Vergangenheit die sehr emotional
geflhrte Debatte dazu gefUhrt, dass diese klar voneinander abgegrenzten Rechtsbereiche
vermischt wurden, was nicht hatte passieren durfen.

Die Gesprachspartner stimmten weitgehend Uberein, dass die Biopatentrichtlinie in der
Grundlagenforschung aber fast nicht sichtbar ist. Der Grund dafUr liegt darin, dass in der
Grundlagenforschung gerade die Schwelle der Patentierbarkeit erreicht wird. Die Biopatent-
richtlinie hat keine Wirkung darauf, ob ein Forschungsergebnis verwertbar ist. Sofern For-
schungsergebnisse dann fUr eine Verwertung interessant sind, sind die darauf folgenden
Technologietransfer- und Entwicklungszeiten sehr lange. Des Weiteren, lassen Universitdten in
der Regel Patentschriften durch Patentanwdlte anfertigen. Dabei vertrauen sie darauf, dass
diese wissen, wie die Schrift formuliert werden muss, damit sie patentwirdig ist. Sie kommen

37 Es handelt sich um eine Zusammenfassung der Aussagen der Gespr&chspartner. Es wurde keine Interpretation
durch die Autoren vorgenommen.
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also auch in dieser Phase des Technologietransferprozesses nur vermittelt mit der Biopatent-
richtlinie in BerGhrung.

Patenteinreichung und wissenschaftliche Publikationen

Das UG 2002 verpflichtet Universitéten sich verstarkt im Technologietransfer zu engagieren
und Erfindungen, die von Universitatsforschern gemacht werden, einer Verwertung zuzufih-
ren. Die geschieht indem Wissenschaftler Forschungsergebnisse, bei denen sie die Méglichkeit
einer Verwertung sehen, der Technologietransferstelle bzw. dem Rektorat melden. Es wird in
der Folge eruiert worin die Neuheit besteht und zusatzliche Recherchen in Patentdatenban-
ken betrieben. Haufig wird auf die Hilfe und Expertise des AWS zurUckgegriffen, um einzu-
schétzen, inwieweit sich eine Patentierung auszahlt. In der Folge wird entschieden, ob die Uni-
versitat die Erfindung aufgreift oder nicht.

Die weitere Vorgehensweise wurde von den Gesprdchspartnern folgendermaBen dargestellt.
Greift die Universitat ein Patent auf, wird versucht, zuerst das Patent anzumelden und die For-
schungsergebnisse erst mit einer zeitlichen Verzégerung zur Publikation einzureichen, damit
die Neuheit der Erfindung nicht durch die Publikation gefdhrdet wird. Dies ist aber schwierig,
da fUr die Wissenschaftler eine zigige Einreichung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten bei Jour-
nalen wichtig ist. Grundsétzlich ist dies aber ein handhabbares Problem. Es muss ein Material-
und Methodenteil vorbereitet werden, der auch fur die Patentschrift verwendet wird. Der Be-
gutachtungsprozess bei einer Publikation dauert mehrere Monate. In dieser Zeit kann auch
ein Patent vorbereitet und angemeldet werden, denn eine Einreichung bei einem wissen-
schaftlichen Journal ist vertraulich. Es ware aber dennoch wichtig Anreize fir Wissenschaftler
zu schaffen, damit diese bereit sind zeitliche Verzogerungen in Kauf zu nehmen (z.B. durch
Anrechnung an die Habilitation).

Die Gesprachspartner haben hervorgehoben, dass Vortrédge und Prasentationen problema-
fisch sein kdnnen. Diese werden den Technologietransferstellen oft erst sehr kurzfristig mitge-

teilt. Im seltenen Fallen wird dann der Weg einer Patenteinreichung beim USPTO beschritten,
da dort einerseits eine Neuheitsschonfrist (Grace Period) gilt, andererseits Ketteneinreichun-

gen moglich sind. Die meisten Gesprachspartner waren sich aber einig, dass eine Neuheits-

schonfrist und das damit verbundene first-to-invent" System in Europa kaum Nutzen bringen
wurde.

Bei der Patenteinreichung verfolgen die meisten Universit&ten und mit Technologietransfer
beauftragten den Weg einer nationalen Anmeldung, gefolgt von einer Euro-PCT Anmeldung.
Damit streckt sich die Frist, in der relativ geringe Kosten bei der Patentanmeldung anfallen auf
30 Monate ab dem PrioritGtsdatum der nationalen Anmeldung. Es wird in der Folge versucht
bis zur Nationalisierungsphase, in der dann Ubersetzungskosten und Kosten fUr nationale An-
meldungen anfallen, einen Verwertungspartner zu finden. Ist dies nicht méglich, so wird meis-
tens das Patent fallen gelassen. FUr die Nationalisierungsphase und die nachfolgende Auf-
rechterhaltung von Patenten gibt es an den UniversitGten kein Budget. Dadurch haben Uni-
versitdten wenig Erfahrung mit der Durchsetzung von Patenten.
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Die Kooperation zwischen UniversitGten und Industrie in Forschung und Verwertung
von Biopatenten

Alle Gesprachspartner waren sich in der Einschdtzung einig, dass sich die Art und Weise, wie
Unternehmen und UniversitGten zusammenarbeiten, Uber die Zeit gedindert hat. Vor zehn bis
fUnfzehn Jahren investierten Unternehmen 6fter in Forschungskooperationen mit UniversitGten
rein auf der Basis des Vertrauens, dass sie gegenuUber spezifische Forschergruppen hatten.
Dies war vor allem auch dadurch bedingt, dass erwartet wurde, die Biotechnologie wirde
die Medikamentenentwicklung beschleunigen. Dies ist nicht eingetreten. Aus diesem Grund
sind Unternehmen heute in Hinblick auf die Zielsetzung der Kooperation und der Auswahl der
Projekte selektiver geworden. Die Industrie hat sich stérker auf eine beobachtende Position
zurUckgezogen und wartet vielversprechende Ergebnisse ab. Erst in der Folge werden Ko-
operationen eingegangen. Diese sind jedoch in der Regel so gestaltet, dass RUckzugsmog-
lichkeiten festgelegt sind, die dann auch wahrgenommen werden, wenn nicht antizipierte
Schwierigkeiten auftreten.

Die Unternehmen versuchen ihr Risiko zu minimieren. Dabei stellt es jedoch ein grundlegendes
Problem dar, dass Universitdten Erfindungen sehr fr0h patentieren, die meistens von der tech-
nischen Seite her noch nicht sehr weit ausgereift sind. Bis zur Kommerzialisierung sind oft noch
weitere Tests und der Bau von Prototypen notwendig. Dadurch sind UniversitGtspatente im
Bereich der Biotechnologie fur Unternehmen grundsdatzlich riskant. Pharmaunternehmen wa-
ren demnach daran interessiert, dass Erfindungen der Universitdten bereits die klinischen Test-
phasen erfolgreich absolviert haben. Das kdnnen Universitdten jedoch nicht leisten. Innen
fehlt das Geld und den Forschern oft die Kompetenz fUr Studien in diesen Phasen durchzu-
fOhren. Die Erwartfungen der Industrie sind aber auch in dieser Hinsicht realistischer geworden.
Sie wissen heute besser wo die Kompetenzen der Unis liegen und was sie von ihnen erwarten
kénnen. Kooperationspartner werden auf globaler Ebene gesucht. Wenn ein Industriepartner
spezifisches Know-How bendtigt, bleibt der Auftrag im Land. Geht es hingegen nur um ein-
fache Auswertungen, so gehen diese Auftrige immer haufiger in Neue Mitgliedsstaaten der
EU oder vermehrt auch nach Brasilien.

Die Verteilung der Rechte wird haufig so geregelt, dass die UniversitGten eine Vorabpramie
von 5-10% der Auftragssumme erhalten und dem Unternehmen dafUr jede Erfindung aus der
Kooperation Uberlassen. Der Vorteil fUr die Universitat ist, dass sie schon vor der Erfindung Ein-
nahmen hat. Der Vorteil fUr Unternehmen besteht in der Sicherheit und der Kalkulierbarkeit
der Forschungskooperation. Heute versuchen Universitdten aber in zunehmendem MaBe aus
lhrer Sicht ausgewogenere Rechteverteilungen (z.B. durch Umsatzbeteiligungen) durchzuset-
zen. Das macht die Verhandlungen mit den Industriepartnern zwar schwieriger, aber starkt
auch die Position der Universit&ten.

Aufgrund der Neigung auf der Seite der Unternehmen Risiko zu minimieren, ist es prinzipiell
wichtig, dass in der Kooperation zwischen Unternehmen und Universitdten ein Vertrauensver-
haltnis aufgebaut wird. Sind die Bedingungen der Verwertung der IP und der Verhandlungs-
fOhrung fUr Unternehmen einschatzbar, so erdffnen sich auch Verhandlungsspielrdume. In
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Osterreich ist dieser Aspekt im Rahmen von Kooperationen mit der Industrie noch unterent-
wickelt. Kritisch ist fUr Industriepartner, wenn Universit&ten versuchen Erfindungen strategisch
zu nutzen. Der damit verbundene Anstieg der Unsicherheit wirkt sich negativ auf die Koopera-
tionsbereitschaft aus.

Universit@ten verwerten Forschungsergebnisse auch zunehmend ohne die Inanspruchnahme
von formalen intellektuellen Eigentumsrechten. So werden, z.B., Zelllinien, Antikérper oder He-
festmme an Unternehmen ohne entsprechendes Patent lizensiert — meist auch ohne Exklu-
sivlizenzen. Dies ist vor allem bei Forschungsergebnissen moglich, die sehr viel kumuliertes
Know-How erfordern und trotz 6ffentlich zugé&nglicher Information Gber zugrundeliegende
Verfahren in Publikationen nicht einfach replizierbar sind.

Ein weiterer Verwertungsweg, der von Universitdten, die im Life-Science Bereich tatig sind,
beschritten wird, sind Ausgrundungen. Dies ist ein wichtiger Weg, um Mittel zu akquirieren, die
dann erlauben die technische Qualitat der Erfindung zu steigern und auf einen Reifegrad zu
entwickeln, sodass sie fUr Investoren interessant werden, indem, z.B., bereits ein proof-of-
concept oder ein proof-of-principle vorliegen In der Folge werden die Ausgrundungen von
etablierten Unternehmen Ubernommen, oder stellt sich nach der zweiten Finanzierungsrunde
heraus, dass die Zukunftsaussichten beschrdnkt sind, so wird das Unternehmen liquidiert. Wie
bei der Verwertung von Erfindungen Uber Lizenzierunglizenzierungen, ist hier die geringe
Marktreife der université@ren Erfindungen ein grundlegendes Problem. Ohne zusétzliche Daten,
Testreinen oder Prototypen ist es hier schwierig Verwertungspartner zu finden. Hier besteht It.
der meisten Gesprachspartner in Osterreich eine Férderlicke. Dieser Aspekt wurde aber von
Gesprdchspartnern einiger Férderagenturen zurckgewiesen. Sie vertreten diesbeziglich die
Ansicht, dass es tfranslationale Férderprogramme in ausreichendem MaBe gibt, und dass
Erfindungen von Universitaten prinzipiell noch sehr marktfern sind, wodurch auch in den
allermeisten Fallen kaum erfolgreiche Verwertungsperspektiven gegeben sind.

Forschungsprivileg & Lizenzierung von Research Tools

Die zuweilen in der Literatur erhobenen Bedenken, Lizenzen fUr Forschungsinstrumente bzw.
Probleme bei der Erlangung von Material Transfer Agreements wirden im Bereich der Biopa-
tente das Forschungsprivileg untergraben, wurden von den meisten Gesprdchspartnern als
unbegrindet zurickgewiesen. In der Forschung ist es eine allgemein akzeptierte Norm, dass
man Erfindungen verbessern kdnnen muss. Es ist dabei unerheblich ob der Rechtsstandard
kodiert ist oder nicht. Dies wird allgemein auch von Unternehmen so gehandhabt und akzep-
tiert.

Diese Einsch&tzung gilt solange Forscher an Universitdten keinen Kooperationsvertrag mit Un-
ternehmen haben. Wird eine Kooperation eingegangen, so schaut in der Regel aber der Un-
ternehmenspartner sehr genau darauf, ob danach die Ergebnisse im rechtlichen Rahmen
verwertbar sind. Schutzrechte stellen ndmlich erst bei der Umsetzung von Forschungsergeb-
nissen in patentierbare Erfindungen ein Problem dar — fUr den Innovationsprozess selbst sind
sie nicht relevant. Man darf forschen um eine Technologie zu verbessern; wird sie nur ange-
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wandt unterliegt dem Patentschutz und LizenzgebUhren fallen an. Aus diesem Grund sind
Unternehmen auch stérker davon betroffen. Unsicherheit entsteht aber 6fters bei den
Forschern beziglich dessen, was mit Forschungswerkzeugen gemacht werden darf, und ab
wann LizenzgebUhren anfallen.

In den seltenen Fdllen, in denen eine geschuitzte Technologie primdr in der wissenschaftlichen
Forschung eingesetzt wird, kann es dazu kommen, dass Unternehmen versuchen ihre AnsprU-
che breit durchzusetzen und LizenzgebUhren zu lukrieren. Dadurch wird auch die Forschung
verteuert, doch bricht dadurch nicht das System zusammen. Es waren den Gesprdchspart-
nern auch keine Falle bekannt, wo die Kosten eines Forschungsprojektes durch LizenzgebUh-
ren derart prohibitiv geworden wdaren, dass dieses nicht durchgefUhrt werden konnten. Die
Lizenzproblematik ist insgesamt ein untergeordnetes Problem — nur wegen einiger prominen-
ter Falle (Oncomouse, Myriad), in denen das ausgeufert ist, ist nicht das ganze System der
Lizenzierunglizenzierungen von Forschungstools als problematisch einzustufen.

Ein Gesprachspartner hat auch darauf verwiesen, dass LizenzgebUhren einen wichtigen An-
reiz fUr die technische Realisierung von Forschungswerkzeugen setzen. Gébe es keine Lizenz-
gebuhren wirden manche Unternehmen nicht in ein Projekt zur Entwicklung solcher For-
schungstools investieren, da sie keinen RUckfluss generieren kénnten. So wirde u.U. ein Werk-
zeug Uberhaupt nicht verfUgbar sein. Hier ist der mogliche gesellschaftliche Verlust, der durch
den Mangel eines Werkzeuges entstehen wirde, den privaten Ertrigen aus den enfrichteten
LizenzgebUhren gegenuberzustellen. Alle Gespr&chspartner waren der Meinung, dass diese
Bilanz insgesamt zum Vorteil der Gesellschaft ausfallen wirde. Mehrere Gespréchspartner
haben auch auf die Anreizeffekte verwiesen, die durch Lizenzen ausgehen. Sollte ein Tool
einmal nicht verfUgbar sein, so kommt es durchaus vor, dass Forscher Alternativstrategien
entwickeln, die wiederum zu neuen Erfindungen und Patenten fUhren. Lizenzen kdnnen also
auch als eine freibende Kraft in der Forschung angesehen werden.

Rechtsunsicherheit durch Unscharfe in der Biopatentrichtlinie

Weniger Konsens bestand zwischen den Gesprdchspartnern hinsichtlich der definitorischen
Unschdarfen in der Biopatentrichtlinie. Einige Gesprdchspartner haben die Ansicht vertreten,
dass aufgrund der Tatsache, dass die Biopatentrichtlinie in das generelle Patentrecht einge-
bettet ist, diese fUr die Gentechnologie und Mikrobiologie ungeeignet ist, da
biotechnologische Erfindungen patentrechtlich schwerer handzuhaben sind, als, z.B.,
mechanische. Das Fehlen eines funktions-, anwendungs- oder zweckgebundenen
Patentschutzes fir Gene und Gensequenzen in der Biopatentrichtlinie behindert potentiell die
Forschung in Unternehmen und erhdht die Wahrscheinlichkeit von Patentverletzungsklagen.
Da mittlerweile verstarkt auf Methoden der Systembiologie und der synthetischen Biologie
zurUckgegriffen wird, erhoht sich auch die Komplexitdt des Forschungsansatzes. Die Ein-
schrénkung des Patentschutzes auf Funktionen von Genen oder Gensequenzen hatte dazu
beitragen kdnnen, die Unsicherheit zu reduzieren. Es wére dabei fair dem Erfinder in diesem
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Fall nur die Funktfion zuzustehen, nicht aber die gesamte Gensequenz; diese Funktion sollte
dann aber auch relativ breit sein.

Dieser Position stand die Meinung gegenuUber, dass das Kriterium der gewerblichen Anwend-
barkeit voraussetzt, dass im Fall der Verwendung einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens
zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins angegeben wird, welches Protein oder Teilpro-
tein hergestellt wird und welche Funktion es hat. Damit ist eine explizite Formulierung eines
funktionsgebundenen Patentschutzes nicht notwendig. Sofern hier Unklarheiten bestehen, ist
es die Aufgabe der Beschwerdekammern, im Verfahrensweg Klarheit zu schaffen.

Hinsichtlich der Bestimmungen Uber die Anwendung von Patenten bei Pflanzensorten und
Tierrassen waren Abgrenzungsprobleme schon vorher gegeben. Es hat in letzter Zeit aber die
Tendenz zugenommen die Anwendbarkeit des ZUchterprivilegs, welches im Sortenschutz
schon rechtlich verankert war, bei Pflanzenpatenten, auszutesten.

Die Bestimmungen im Patentgesetz, die die gewerbliche Verwertung von Erfindungen gegen
die guten Sitten und &ffentliche Ordnung regelt, dricken bestenfalls aus, dass man sich Ge-
danken Uber das Problem gemacht hat. Es gilt hier aber nicht unterschiedliche Rechtsberei-
che zu vermischen. Das Patentrecht ist ein AusschlieBungsrecht und dndert nichts an beste-
henden Verboten. Der Problembereich betrifft auch grundsatzlich eher Ethikkommissionen
denn das Patentrecht. Es wdare aber hilfreich gewesen, wenn man in der Biopatentrichtlinie
klarer hatte feststellen kdnnen, welche Ergebnisse patentierbar sind und welche nicht. Das
hatte vielleicht Debatten vermieden, die letztlich dazu gefUhrt haben, dass ein Forschungs-
gebiet, wie jenes der grinen Biotechnologie, teilweise abgewurgt wurde.

Rahmenbedingungen fir F&E im Bereich der Life-Sciences und Eigenschaften der
Férderlandschaft

Insgesamt gab es Ubereinstimmung bei den Gespréchspartnern, dass die dsterreichische F&E
Férderung sehr gut ausdifferenziert ist. Es wurde aber von den meisten Gesprdchspartnern
bemdangelt,

a) dass in einigen Bereichen Férderlicken bestehen,

b) dass wichtige Férderprogramme ausgelaufen sind, bzw. auslaufen werden, wodurch
die in den vergangenen Jahren erarbeiteten, Kompetenzen im Bereich des
Technologietransfers gefdhrdet sind.

Betrachtet man den Aspekt der Férderlicken, so wurde bereits zuvor hervorgehoben, dass
die meisten universitaren Erfindungen im Bereich der Biotechnologie und Gentechnik noch
einen geringen technologischen Reifegrad aufweisen. Sowonhl fUr die Verwertung der
Erfindung mit Industriepartnern, als auch Uber die Ausgrundung sind sie jedoch meistens noch
ungeeignet. Weitere Entwicklungsschritte wéren notwendig. Das einzige Férderprogramm,
das teilweise in diese Richtung geht, ist das Prize Programm der AWS. Dieses wird aber
auslaufen. FUr das Bridge Programm der FFG hingegen ist bereits ein Industriepartner
notwendig, sodass dieses Programm im Prinzip zu sp&t im Entwicklungszyklus eingreift.
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Ahnliches gilt fUr die CD Labors, die in einem sehr angewandten, innovationsnahen Bereich
ansetzen und dort sehr erfolgreich sind. Das bedeutet, ausgereiftere Erfindungen sind
eigentlich notwendig, um das Bridge Programm, CD Labors oder auch Férderung fir COMET
Zenfren in Anspruch nehmen zu kénnen. Es fehlen auch kleinere Férderungen bis zu 10.000¢€,
um, z.B., weitere Daten zu erheben.

Der alternative Weg einer Verwertung Gber Ausgrindungen. Hier stellen neben dem geringen
Reifegrad der universitdren Erfindungen auch der in Osterreich und der EU unterentwickelte
Venture Capital Markt ein Problem dar. Das wird dadurch verscharft, dass ein
ausgegrundetes Unternehmen fUr einen VC Geber in aller Regel erst nach der Pre-Seed bzw
der Seed-Finanzierungsphase interessant wird. Hier stehen zwar vonseiten der AWS
entsprechende Foérderprogramme zur Verfiugung, es wurde jedoch von einigen
Gesprdachspartnern ins Treffen gefthrt, dass die Obergrenzen der férderbaren Kosten bzw.
ZuschuUsse fur die teilweise sehr teuren Projekte im Life-Science Bereich zu gering dimensioniert
sind (AWS Pre-Seed: 200.000€; AWS Seed: 1000000€).

Alle Gesprdachspartner waren sich einig, dass vom UNIl:Invent Programm der AWS wichtige
Impulse zur Entwicklung der TechnologietransferkapazitGten ausgegangen sind. Ohne
unterstUtzende Strukturen (wie von der AWS) ist es fUr UniversitGten kaum maglich die
Eigentumsrechte addquat zu verwerten. Dieses Programm lief aber 2009 ohne
Nachfolgeprogramm aus. Ahnliches gilt fir das GEN-AU Programm der FFG.

Neben diesen Osterreichsperzifischen Aspekten des Innovationssystems wurde von allen
Gesprdchspartnern die Bedeutung des nunmehr voraussichtlich in zwei Jahren in Kraft
fretenden Gemeinschaftspatents hervorgehoben, da dies die administrativen Kosten
drastisch senken wirde, und damit die finanzielle Belastung der Patentanmeldung drastisch
reduzieren wirde.
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A2: Tabellenteil
Zusatztabellen
Tabelle 27: Zusammenfassende Tabelle der wichtigsten Eigenschaften der befragten
Unternehmen, Kennzahlen
Variable Anzahl Durchschnitt Minimum 25% Quantil  50% Quantil  75% Quantil Maximum Spanne
Unternehmensalter 46 16,26 4 8 15 135 n
Beschdaftigung, gesamt (Kopfzahl) 44 1236 4 9 24 48000 20
Umsatz, gesamt (in Mio. €) 39 19,33 0,07 0,95 5 407 4,929
F&E Ausgaben/Umsatz, gesamt % 29 8,53 0.23 0,50 0,70 166,70 0,47
Beschaffigungsanteil Biotech-Bereich an Beschéftigung % 43 0.81 0,67 1 1 1 0.33
F&E Anteil Biotech-Bereich an F&E Ausgaben % 38 0.85 1 1 1 1 0
angemeldete Biotech-Erfingungen 2009-Q2 2011 , Anzahl 28 475 1 2 450 £ 350
erteilte Patente 2009-Q2 2011, Anzahl 23 23,61 0 1 3 460 3
Tabelle 28: Eigenschaften der befragten Forschungseinrichtungen: Schwerpunkte der
Forschungsausrichtung der befragten Forschungseinrichtungen und Prozentanteil der
Personalressourcen nach Schwerpunkt der Forschungsausrichtung
Schwerpunkt Forschungsausrichtung
Grundlagen- Auftrags-
Andere Total
forschung forschung
univ. Forschungseinrichtung 56 9 6 71
ausseruniv. Forschungseinrichtung 8 0 2 10
Total 67 9 10 88
Grundlagen- Auftragsfor-
9 9 Beratung Andere
forschung schung
Anteilin % der
o Personalressou
T % rcen
5% Maximum 100 50 20 50
a 2 Grundlagenforschung =~ ™
% % Minimum 40 0 0 0
£ g Maximum 50 90 10 10
o 2 Auftragsforschun
a5 ° 9 Minimum 10 50 0 0
o -
= Andere Tatigkeiten M.cv.qmum 40 30 20 20
Minimum 1 0 0 35
WIFO

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



216 von 246

118

111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version)

Tabelle 29: Zusammenfassende Tabelle der wichtigsten Eigenschaften der befragten
Forschungseinrichtungen, nur Forschungsinstitute nach Einrichtungstyp

Anteil . Patentanmeld. .
) Publ.in ) erteilte Patente L
. Wissenschalftler X je . X Verhd&ltnis
Durchschnittl.  Personal, X Fachjournalen . je Wissenschaft- L
/-innen am . . Wissenschaftler . Publikationen/
Alter gesamt je wissenscha. L ler /-inim
Personal, . . /-in im Biotech- . Patentanmeld.
Mitarbeiter . Biotech-Bereich
gesamt Bereich
Anzahl 6 6 6 6 6 6 6
Durchschnitt 3.67 15.50 0.40 2.90 0.55 0.10 0.21
Minimum 2 9 0.21 0.57 0 0 0
kooperative 25% Quantil 2 11 0.38 0.67 0.33 0.00 0.10
Forschungseinrichfung  50% Quanti 3.50 14 0.44 3.65 0.45 0.08 0.16
75% Quantil 5 16 0.45 3.83 0.83 0.17 0.36
Maximum 6 29 0.50 5.00 1.25 0.25 0.50
Spanne 3 5 0.08 3.17 0.50 0.17 0.26
Anzahl 18 18 18 18 18 18 18
Durchschnitt 44.67 154.89 0.37 2.46 0.13 0.03 0.06
Minimum 3 3 0.10 0.43 0 0 0
F h institut 25% Quantil 9 19 0.375 1.30 0 0 0
OrsChuNgsINSTITUTE 507 quanti 19 625 0.42 1.88 0.0 0 0.01
75% Quantil 107 164 0.45 3 0.2 0.01 0.09
Maximum 132 960 0.5 8 1 0.14 0.3
Spanne 98 145 0.08 1.70 0.19 0.01 0.09

Tabelle 30: Wechselwirkung zwischen Publikations- und Patenttatigkeiten von Forschungsinsti-

futen
Forschungseinrichtungstyp Forschungsausrichtung
Anteil wi haftlich i
e,l WI,SsenSC (,] ene kooperative Forschungs- Grundlagen- Auftragsfor-
Publikationen mit Forschungs- . . Gesamt Gesamt
. institute forschung schung
Patentanmeldung einrichtung
Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl
0% 3 13 16 12 1 13
bis zu 24% 3 15 18 13 3 16
25-49% 0 1 1 0 1 1
50-74% 2 0 2 1 1 2
>=75% 3 0 3 3 0 3
Gesamt 11 29 40 29 6 35
Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Kreuztabellen fur die Fragen mit Mehrfachantwortmoglichkeit in den Fragebogen

Tabelle 31: Bedeutung von Biotechnologie-Patenten fUr Unternehmen, Ubersicht

217 von 246

Unternehmen

Bedeutung von Biotechnologie Patenten

kann
Sehr L wenig L ich
wichtig wichtig wichtig unwichtig nicht Total
beurteilen
Anzanhl 26 4 0 0 0 30
1 Schutz eigener Erfindungen Prozent 86.67 13.33 0 0 0 100
Kumuliert 86.67 100 100 100 100
2 Sich Anzahl 17 6 4 1 1 29
leherung v. Prozent 58.62 20.69 13.79 3.45 3.45 100
Lizenzeinkommen
Kumuliert 58.62 79.31 93.1 96.55 100
3 Anzahl 8 9 7 5 1 30
. Prozent 26.67 30 23.33 16.67 3.33 100
Imageverbesserung/Marketing )
Kumuliert 26.67 56.67 80 96.67 100
Anzahl 15 2 7 3 3 30
4 Einwerbung Eigenkapital Prozent 50 6.67 23.33 10 10 100
Kumuliert 50 56.67 80 90 100
Anzahl 7 4 11 5 3 30
5 Einwerbung Fremdkapital Prozent 23.33 13.33 36.67 16.67 10 100
Kumuliert 23.33 36.67 73.33 90 100
61 hid Anzahl 9 3 8 9 1 30
USAMMENSCRIUSSe m. Prozent 30 10 26.67 30 3.33 100
anderen Unternehmen
Kumuliert 30 40 66.67 96.67 100
7 Verhandl i Anzahl 17 9 2 0 2 30
yerhandiungsposion Prozent 56.67 30 6.67 0 6.67 100
(Lizensierungen, Joint Ventures) )
Kumuliert 56.67 86.67 93.33 93.33 100
8 Aufbau K H Anzahl 15 11 2 2 0 30
vioau Rooperation, Prozent 50 36.67 6.67 6.67 0 100
Unternehmen
Kumuliert 50 86.67 93.33 100 100
9 AUbaU K H Anzahl 9 6 7 8 0 30
Forschs: S;‘f’\ﬁ;?u'r?”'en Prozent 30 20 23.33 26.67 0 100
9 o Kumuliert 30 50 73.33 100 100
10 Verb Bedi Anzanhl 7 9 9 4 1 30
., b:;rteisesiz’:r?Kfo '”e%:ﬂg:(gn Prozent 23.33 30 30 13.33 3.33 100
P Kumuliert 23.33 53.33 83.33 96.67 100
Anzahl 1 12 3 1 3 30
11 Einwerbung 6ff. Férdermittel Prozent 36.67 40 10 3.33 10 100
Kumuliert 36.67 76.67 86.67 90 100
12 b vat Anzahl 12 7 2 7 2 30
< Hnwerbung private Prozent 40 23.33 6.67 23.33 6.67 100
Finanzierung
Kumuliert 40 63.33 70 93.33 100
13 Zeitl. K dinati Anzahl 8 9 5 6 1 29
- ettt ooraination Prozent 27.59 31.03 17.24 20.69 3.45 100
wissensch. Publikationen
Kumuliert 27.59 58.62 75.86 96.55 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Bedeutung kommt Biotechnologie-Patenten in lhrem Unternehmen in folgenden Kontexten zug" im
Unternehmensfragebogen, Frage 13. Eine Antwort pro Zeile war m&glich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 32: Motive fur die Patentierung von Erfindungen aus der Forschungstatigkeit einer
Forschungseinrichtung, Ubersicht

Forschungseinrichtungen

GriUnde fUr Patentierung von Erfindungen aus
Forschungsergebnissen

kann
immer haufig selten nie I,Ch Total
nicht
beurteilen
Anzahl 2 16 7 12 3 40
1 Signallisiert Kompetenz gg. Industrie Prozent 5 40 17.5 30 7.5 100
Kumuliert 5 45 62.5 92.5 100
Anzahl 24 10 3 1 3 4]
2 Schutz eigener Erfindungen Prozent 58.54 24.39 7.32 2.44 7.32 100
Kumuliert 58.54 82.93 90.24 92.68 100
3 Weiterentwicklung mit industr. Anzah 1 1 > 2 8 4!
Partner Prozent 36.59 39.02 12.2 4.88 7.32 100
Kumuliert 36.59 75.61 87.8 92.68 100
4 Verbreitung Ergebnisse ausserhalb Anzah 6 > 7 ? 3 40
e K Prozent 15 12.5 42.5 22.5 7.5 100
Scientific Community
Kumuliert 15 27.5 70 92.5 100
Anzahl 10 11 12 2 5 40
5 Lizenzeinnahmen f. Institut Prozent 25 27.5 30 5 12.5 100
Kumuliert 25 52.5 82.5 87.5 100
Anzahl 8 8 14 7 4 41
6 Lizenzeinnahmen Erfinder Prozent 19.51 19.51 34.15 17.07 9.76 100
Kumuliert 19.51 39.02 73.17 90.24 100
. Anzahl 5 9 7 16 3 40
;c?;ﬁg?;ﬂmr':s’hem Sy Prozent 12.5 22.5 17.5 40 7.5 100
Kumuliert 12.5 35 52.5 92.5 100
", Anzahl 7 12 13 5 3 40
E::;Z?gﬁé”nzgizj‘;ﬁ'g; Prozent 17.5 30 32.5 12.5 7.5 100
Kumuliert 17.5 47.5 80 92.5 100
Anzahl 3 10 17 7 3 40
9 Zugang offentl. Férdermittel Prozent 7.5 25 42.5 17.5 7.5 100
Kumuliert 7.5 32.5 75 92.5 100
Anzahl 4 10 18 5 3 40
10 Zugang Forschungsfinanzierung Prozent 10 25 45 12.5 7.5 100
Kumuliert 10 35 80 92.5 100
. Anzahl 9 10 12 7 3 4]
11 komm. Verwertung wissensch. Prozent 21.95 24.39 29.27 17.07 7.32 100
Ergebnisse
Kumuliert 21.95 46.34 75.61 92.68 100
Anzahl 2 8 10 17 3 40
12 Karrierechance Privatwirtschaft Prozent 5 20 25 42.5 7.5 100
Kumuliert 5 25 50 92.5 100
Anzahl 2 8 9 18 3 40
13 Ansehen wissenschaftl. Kollegen Prozent 5 20 22.5 45 7.5 100
Kumuliert 5 25 47.5 92.5 100
Anzahl 7 6 8 15 4 40
14 gesetzl./vertr. Verpflichtungen Prozent 17.5 15 20 37.5 10 100
Kumuliert 17.5 32.5 52.5 90 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Welche Motive waren in der Vergangenheit ausschlaggebend, Erfindungen aus der Forschungstdtigkeit lhrer
Forschungseinrichtung durch ein Patent zu schitzen2" im Fragebogen fir Forschungseinrichtungen, Frage 16. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle:
Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 33: Zustandekommen von Kooperationen zwischen Forschungseinrichtungen und

industriellen Partnern, Ubersicht

219 von 246

Forschungseinrichtungen

Kommunikationskandle bei Kooperationsanbahnung mit
industriellem Partner

kann
immer haufig selten nie ',Ch Total
nicht
beurteilen
wissensch. Publikation Anzahl 2 24 18 2 4 50
Prozent 4 48 36 4 8 100
Kumuliert 4 52 88 92 100
Konferenzen Anzahl 1 27 13 6 4 51
Prozent 1.96 52.94 25.49 11.76 7.84 100
Kumuliert 1.96 54.9 80.39 92.16 100
persdnliche Kontakte Anzahl 14 33 3 2 0 52
Prozent 26.92 63.46 5.77 3.85 0 100
Kumuliert 26.92 90.38 96.15 100 100
Beratungsauftrage Anzahl 1 6 18 21 4 50
Prozent 2 12 36 42 8 100
Kumuliert 2 14 50 92 100
Eigene Patente Anzahl 1 5 14 21 7 48
Prozent 2.08 10.42 29.17 43.75 14.58 100
Kumuliert 2.08 12.5 41.67 85.42 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Wie hdéufig wurden diese industriellen Forschungskooperationen Uber folgende Kommunikationskandle initiiert2" im
Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 9. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 34: Grinde fir die Nichtpatentierung von Erfindungen bei Unternehmen, Ubersicht

Unternehmen
Grinde fUr Nichtpatentierung von Erfindungen
kann
sehr . weniger s ich
wichtig wichtig wichtig unwichtig nicht Total
beurteilen
Anzahl 3 2 3 0 0 8
1 Anmeldung zu teuer Prozent 37.5 25 37.5 0 0 100
Kumuliert 37.5 62.5 100 100 100
Anzahl 2 4 0 2 0 8
2 Aufrechterhaltung zu teuer Prozent 25 50 0 25 0 100
Kumuliert 25 75 75 100 100
3 Prioritét for wi h Anzahl 0 0 1 7 0 8
riortat Turwissensch. Prozent 0 0 12.5 87.5 0 100
Publikation
Kumuliert 0 0 12.5 100 100
Anzahl 4 1 0 2 0 7
4 Geheimhaltung Prozent 57.14 14.29 0 28.57 0 100
Kumuliert 57.14 71.43 71.43 100 100
5 Verlust der Neuheit durch Anzahl 0 0 1 6 0 7
erust aer feuheit dure Prozent 0 0 14.29 85.71 0 100
Publikation
Kumuliert 0 0 14.29 100 100
6 Schutz for k el Anzahl 0 2 3 1 1 7
VerCW:HZU;" n?g;;“:g'vev; g Prozent 0 28.57 42.86 14.29 14.29 100
o o Kumuiiert 0 28.57 71.43 85.71 100
7 Durchset Anzahl 1 1 3 2 0 7
vrensetzung von Prozent 14.29 14.29 42.86 28.57 0 100
Verfahrenpatenten
Kumuliert 14.29 28.57 71.43 100 100
8 Durchset Anzahl 3 0 2 2 0 7
vrensetzung von Prozent 42.86 0 28.57 28.57 0 100
Erzeugnispatenten A
Kumuliert 42.86 42.86 71.43 100 100
. o Anzahl 0 0 2 4 1 7
? Rechtsunsicherheit osterr. Prozent 0 0 28.57 57.14 14.29 100
Biotechnologie-Patenten
Kumuliert 0 0 28.57 85.71 100
10 Recht icherheit Anzahl 0 0 2 4 1 7
o ReCchIsUnsICREMEN SUrop. Prozent 0 0 28.57 57.14 14.29 100
Biotechnologie-Patenten
Kumuliert 0 0 28.57 85.71 100
11 Rechtsunsicherheit Anzahl 1 0 2 3 1 7
aussereurop. Biotechnologie- Prozent 14.29 0 28.57 42.86 14.29 100
Patenten Kumuliert 14.29 14.29 42.86 85.71 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Bedeutung hatten folgende Grinde fUr Ihr Unternehmen patentierbare biotechnologische Erfindungen nicht
zum Patent anzumelden?" im Unternehmensfragebogen, Frage 20. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO
Berechnungen.
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Tabelle 35: Grinde fur die Nichtpatentierung von Erfindungen bei Forschungseinrichtungen,

Ubersicht
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Forschungseinrichtungen

Grinde fUr Nichtpatentierung von Erfindungen

kann
sehr s weniger s ich
wichtig wichtig wichtig unwichtig nicht Total
beurteilen
Anzahl ) 10 3 2 0 21
1 Anmeldung zu teuer Prozent 28.57 47.62 14.29 9.52 0 100
Kumuliert 28.57 76.19 90.48 100 100
Anzahl 7 6 1 3 2 19
2 Aufrechterhaltung zu teuer Prozent 36.84 31.58 5.26 15.79 10.53 100
Kumuliert 36.84 68.42 73.68 89.47 100
3 Prioritdt for wissensch Anzahl 3 7 5 6 0 21
Publ|?klo:onu wissensen. Prozent 14.29 33.33 23.81 28.57 0 100
Kumuliert 14.29 47.62 71.43 100 100
Anzahl 1 2 5 12 2 22
4 Geheimhaltung Prozent 4.55 9.09 22.73 54.55 9.09 100
Kumuliert 4.55 13.64 36.36 90.91 100
. Anzahl 2 7 3 10 0 22
5 Verlust der Neuheit durch Prozent 9.09 31.82 13.64 45.45 0 100
Publikation
Kumuliert 9.09 40.91 54.55 100 100
6 Schutz for kommerziell Anzah 3 > 2 ’ ] 20
chutz forkommerziee Prozent 15 25 10 45 5 100
Verwertung nicht notwendig )
Kumuliert 15 40 50 95 100
Anzahl 4 3 2 7 4 20
7 Durchsetzung von Patenten Prozent 20 15 10 35 20 100
Kumuliert 20 35 45 80 100
Anzahl 1 9 2
8 Rechtsunsicherheit &sterr. “a 0 3 / 0
. . Prozent 0 5 15 45 35 100
Biotechnologie-Patenten
Kumuliert 0 5 20 65 100
9 Recht - cherhesit Anzahl 0 1 3 9 7 20
: ec SUHSIC. SMeNT europ. Prozent 0 5 15 45 35 100
Biotechnologie-Patenten )
Kumuliert 0 5 20 65 100
10 Rechtsunsicherheit Anzahl 0 1 3 9 7 20
aussereurop. Biotechnologie- Prozent 0 5 15 45 35 100
Patenten Kumuliert 0 5 20 65 100

221 von 246

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Bedeutung hatten folgende Grinde fUr Ihr Unternehmen patentierbare biotechnologische Erfindungen nicht

zum Patent anzumelden?" im Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 24. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO;

WIFO Berechnungen.
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Tabelle 36: Patente als Teil unternehmerischer Wettbewerbsstrategien, Ubersicht

Unternehmen
Patentbezogene Wettbewerbsstrategien
kann
immer haufig selten nie ',Ch Total
nicht
beurteilen
1 Analyse Patente v. Anzan! 10 7 ' ] 0 29
. Prozent 34.48 24.14 37.93 3.45 0 100
Mitbewerbern
Kumuliert 34.48 58.62 96.55 100 100
Anzahl 12 13 4 0 1 30
2 Patenfrecherchen, Stand 40 43.33 13.33 0 3.33 100
der Technik
Kumuliert 40 83.33 96.67 96.67 100
Anzahl 14 12 3 0 1 30
3 Patentrecherchen, FTO Prozent 46.67 40 10 0 3.33 100
Kumuliert 46.67 86.67 96.67 96.67 100
4 Klage sobald Anzahl 5 5 5 3 11 29
Patentverletzung Prozent 17.24 17.24 17.24 10.34 37.93 100
festgestellt Kumuliert 17.24 34.48 51.72 62.07 100
5 Aussergerichtliche Anzahl 1 6 6 3 13 29
Einigung bei Verletzung Prozent 3.45 20.69 20.69 10.34 44.83 100
angestrebt Kumuliert 3.45 24.14 44.83 55.17 100
6 Patentverletzungen Anzahl 0 3 ) 7 13 29
ausserhalb Kerngeschaft Prozent 0 10.34 20.69 24.14 44.83 100
werden nicht verfolgt Kumuliert 0 10.34 31.03 55.17 100
. . . Anzahl 6 6 4 1 12 29
7 Praventive rechtl. Schritte 20.69 20.69 13.79 3.45 41.38 100
gg. mogliche Verletzer
Kumuliert 20.69 41.38 55.17 58.62 100
8 wiss. Publikation zur Anzahl 2 8 12 4 3 29
Verhinderung von Patenten Prozent 6.90 27.59 41.38 13.79 10.34 100
von Mitbewerbern Kumuliert 6.90 34.48 75.86 89.66 100
9 Gestaltung des Anzahl 14 9 0 1 5 29
Patentportfolios als Prozent 48.28 31.03 0 3.45 17.24 100
Eintrittshemmnis Kumuliert 48.28 79.31 79.31 82.76 100
10 Breite AnsprUche zur Anzahl 22 6 0 0 1 29
Verhinderung von Prozent 75.86 20.69 0 0 3.45 100
Umgehung Kumuliert 75.86 96.55 96.55 96.55 100
11 wechselseitige Anzahl 6 7 5 2 9 29
Lizensierung bei Prozent 20.69 24.14 17.24 6.90 31.03 100
Abhdngigkeit angestrebt Kumuliert 20.69 44.83 62.07 68.97 100
12 Suche Anzahl 12 12 3 1 1 29
Verwertungspartner zwecks Prozent 41.38 41.38 10.34 3.45 3.45 100
Know-How Transfer Kumuliert 41.38 82.76 93.10 96.55 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Wie héufig verfolgt Ihr Unternehmen die untengenannten, patentbezogenen Wettbewerbsstrategien im Bereich der
Biotechnologie?" im Unternehmensfragebogen, Frage 14. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

WIFO
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Tabelle 37: Auswirkung von Biotechnologiepatenten auf die Patentierung im

Unternehmensbereich, Ubersicht

125
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Unternehmen
Probleme bei der Patentierung
kann
. - . ich
immer haufig selten nie . Total
nicht
beurteilen
Anzahl 0.00 14 9 4 2 29
1 viele Patente in Technologiefeld Prozent 0.00 48.28 31.03 13.79 6.90 100
Kumuliert 0.00 48.28 79.31 93.10 100
Anzahl 0.00 5 14 8 2 29
2 verhinderter Zugang
Technologien/Methoden Prozent 0.00 17.24 48.28 27.59 6.90 100
Kumuliert 0.00 17.24 65.52 93.10 100
Anzahl 1 5 15 3 5 29
3 Einschré&nkungen durch
Uberlappende Anspriche Prozent 3.45 17.24 51.72 10.34 17.24 100
Kumuliert 3.45 20.69 72.41 82.76 100
Anzahl 1 5 14 6 4 30
4 Abh&ngigkeit von bestehenden
Patenten Prozent 3.33 16.67 46.67 20 13.33 100
Kumuliert 3.33 20 66.67 86.67 100
Anzahl 0.00 0.00 18 7 4 29
5 Anspriche in bestehenden Patenten Prozent 0.00 0.00 62.07 24.14 13.79 100
Kumuliert 0.00 0.00 62.07 86.21 100
Anzahl 0.00 6 14 6 3 29
6 Verlust der Neuheit durch Publikation  pr,ent 0.00 20.69 48.28 20.69 10.34 100
Kumuliert 0.00 20.69 68.97 89.66 100
Anzahl 0.00 0.00 3 22 4 29
7 ethische Probleme Prozent 0.00 0.00 10.34 75.86 13.79 100
Kumuliert 0.00 0.00 10.34 86.21 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Wie oft war Ihr Unternehmen von folgenden Problemen bei der Patentierung eigener Erfindungen im Bereich der

Biotechnologie betroffen2" im Unternehmensfragebogen, Frage 16. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO

Berechnungen.

WIFO
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Tabelle 38: Auswirkung von Biotechnologiepatenten auf die Patentierung von
Forschungseinrichtungen, Ubersicht

Forschungseinrichtungen

Probleme bei der Patentierung

kann
. - . ich
immer haufig selten nie . Total
nicht
beurteilen
Anzahl 1 15 14 6 6 42
1 viele Patente in Technologiefeld Prozent 2.38 35.71 33.33 14.29 14.29 100
Kumuliert 2.38 38.1 71.43 85.71 100
5 verhinderter 7 Anzahl 0 8 15 12 7 42
verninaerter [ugang Prozent 0 19.05 35.71 28.57 16.67 100
Technologien/Methoden
Kumuliert 0 19.05 54.76 83.33 100
3 Einschrénk durch Anzahl 0 11 15 9 7 42
> Finsehrankyngen cure Prozent 0 26.19 35.71 21.43 16.67 100
Uberlappende Anspriche )
Kumuliert 0 26.19 61.9 83.33 100
4 Abhdnaiakeit von bestehend Anzahl 1 6 14 11 10 42
angigkett von bestenenden Prozent 2.38 14.29 33.33 26.19 23.81 100
Patenten
Kumuliert 2.38 16.67 50 76.19 100
Anzahl 0 4 11 20 7 42
5 Anspriche in bestehenden Patenten Prozent 0 9.52 26.19 47.62 16.67 100
Kumuliert 0 9.52 35.71 83.33 100
Anzahl 1 8 14 12 7 42
6 Verlust der Neuheit durch Publikation  Prozent 2.38 19.05 33.33 28.57 16.67 100
Kumuliert 2.38 21.43 54.76 83.33 100
Anzahl 0 0 3 31 8 42
7 ethische Probleme Prozent 0 0 7.14 73.81 19.05 100
Kumuliert 0 0 7.14 80.95 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Wie oft war Ihr Unternehmen von folgenden Problemen bei der Patentierung eigener Erfindungen im Bereich der
Biotechnologie betroffen2" im Fragebogen fir Forschungseinrichtungen, Frage 20. Eine Antwort pro Zeile war mdglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO;
WIFO Berechnungen.

WIFO
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Tabelle 39: Erfahrungen mit biotechnologischen Patenten in der Forschungstdatigkeit von

Unternehmen, Uberblick

225 von 246

Unternehmen
Erfahrung mit Patenten bei Forschungstatigkeiten
kann
immer haufig selten nie ',Ch Total
nicht
beurteilen
1 Verzégerungen bei Anzahl 2 4 10 11 3 30
Projekten durch Prozent 6.67 13.33 33.33 36.67 10 100
Lizenzverhandl./MTAs Kumuliert 6.67 20 53.33 90 100
. . Anzahl 0 1 11 14 3 29
ﬁjlgﬂfli?igﬁﬁg?ﬁh Prozent 0 3.45 37.93 48.28 10.34 100
Kumuliert 0 3.45 41.38 89.66 100
3 Inhaltliche Verlagerung Anzahl 0 4 11 12 2 29
von Projekt durch Patent Prozent 0 13.79 37.93 41.38 6.9 100
auf Research Tool Kumuliert 0 13.79 51.72 93.1 100
. Anzahl 0 2 13 10 4 29
g;i:fﬁrfu QSS;?JC ik;:;r‘:h Prozent 0 6.9 44.83 34.48 13.79 100
Kumuliert 0 6.9 51.72 86.21 100
5 Zukauf von Lizenzen Anzahl 0 1 12 13 3 29
notwendig fur DurchfUhrung Prozent 0 3.45 41.38 44.83 10.34 100
von Projekt Kumuliert 0 3.45 44.83 89.66 100
. . Anzahl 0 5 11 9 3 28
g;”;fﬁ:fgf?;i::j;ﬁ:js Prozent 0 17.86 39.29 32.14 10.71 100
Kumuliert 0 17.86 57.14 89.29 100
7 Lukauf nicht geschitzter Anzahl 0 7 8 11 3 29
Research Tools aufgrund der Prozent 0 24.14 27.59 37.93 10.34 100
Kosten Kumuliert 0 24.14 51.72 89.66 100
. . Anzahl 5 16 3 2 3 29
2;;:;?25 T% 222:;?;3;36 Prozent 17.24 55.17 10.34 6.9 10.34 100
Kumuliert 17.24 72.41 82.76 89.66 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,Welche Erfahrung hat Ihr Unternehmen mit biotechnologischen Patenten in seiner Forschungstdétigkeit gemachte* im
Unternehmensfragebogen, Frage 17. Eine Antwort pro Zeile war mdglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.
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Tabelle 40: Erfahrungen mit biotechnologischen Patenten in der Forschungstdtigkeit von
Forschungseinrichtungen, Uberblick

Forschungseinrichtungen

Erfahrung mit Patenten bei Forschungstatigkeiten

kann
immer haufig selten nie I,Ch Total
nicht
beurteilen
Verzdgerungen bei Anzahl 4 6 12 16 6 44
Projekten durch Prozent 9.09 13.64 27.27 36.36 13.64 100
Lizenzverhandl./MTAs Kumuliert 9.09 22.73 50 86.36 100
. . Anzahl 0 1 10 28 5 44
Eg:;' l”;‘gf iZ’eeﬁciquZ Prozent 000 227 22.73 63.64 11.36 100
Kumuliert 0.00 2.27 25 88.64 100
Inhaltliche Verlagerung von Anzahl 0 6 16 17 5 44
Projekt durch Patent auf Prozent 0.00 13.64 36.36 38.64 11.36 100
Research Tool Kumuliert 0.00 13.64 50 88.64 100
. Anzahl 3 2 11 22 6 44
Zg;;enﬂe;t?%:srggg ?g;clh Prozent 6.82 4.55 25 50 13.64 100
Kumuliert 6.82 11.36 36.36 86.36 100
Zukauf von Lizenzen Anzahl 0 4 7 27 6 44
notwendig fUr DurchfUhrung Prozent 0.00 9.09 15.91 61.36 13.64 100
von Projekt Kumuliert 0.00 9.09 25 86.36 100
. . Anzahl 1 6 13 19 5 44
ggiﬁg;’gifgg:ﬁﬂ ?s'ols Prozent 2.27 13.64 29.55 43.18 11.36 100
Kumuliert 2.27 15.91 45.45 88.64 100
Zukauf nicht geschitzter Anzahl 0 8 6 23 7 44
Research Tools aufgrund der Prozent 0 18.18 13.64 52.27 15.91 100
Kosten Kumuliert 0 18.18 31.82 84.09 100
. . Anzahl 5 11 7 15 6 44
:g:;if ?J;T;g;i‘:ﬁ; Prozent 11.36 25 15.91 34.09 13.64 100
Kumuliert 11.36 36.36 52.27 86.36 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,Welche Erfahrung hat Ihr Unternehmen mit biotechnologischen Patenten in seiner Forschungstdtigkeit gemacht2 im
Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 21. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

WIFO
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Tabelle 41: Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz

erreichten Ziele aus Sicht der befragten Unternehmen, Ubersicht

227 von 246

Unternehmen
Zielerreichung
Ziel Ziel Ziel Ziel kann
voll eher wenig nicht ich Total
erreicht erreicht erreicht erreicht nicht
beurteilen
Anzahl 3 13 1 1 12 30
1 Schaffung europaweit
einheitlicher Regelung Prozent 10 43.33 3.33 3.33 40 100
Kumuliert 10 53.33 56.67 60 100
Anzahl 2 11 3 1 12 29
2 Klare Formulierung
ethischer Aspekte Prozent 6.9 37.93 10.34 3.45 41.38 100
Kumuliert 6.9 44.83 55.17 58.62 100
3 Klare Abgrenzung Anzahl 3 1 1 1 14 30
Patentierbarkeit v. Prozent 10 36.67 3.33 3.33 46.67 100
Pflanzen und Tieren
Kumuliert 10 46.67 50 53.33 100
4 Patentierbar-keit von Anzahl I 12 3 3 10 29
Gensequenzen / Prozent 3.45 41.38 10.34 10.34 34.48 100
Teilsequenzen
Kumuliert 3.45 44.83 55.17 65.52 100
5 Verbesserung Anzahl 1 5 6 1 16 29
Rentabilitat biotech. Prozent 3.45 17.24 20.69 3.45 55.17 100
F&E
Kumuliert 3.45 20.69 41.38 44.83 100
Anzahl 2 4 6 3 14 29
6 Starkung des
Standortes EU/AT Prozent 6.9 13.79 20.69 10.34 48.28 100
Kumuliert 6.9 20.69 41.38 51.72 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht werden sollten.

Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht lhres Unternehmens durch die Umsetzung der Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht

erreicht2" im Unternehmensfragebogen, Frage 15. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO Berechnungen.

WIFO
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Tabelle 42: Durch die Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz
erreichten Ziele aus Sicht der befragten Forschungseinrichtungen, Ubersicht

Forschungseinrichtungen

Zielerreichung

Ziel Ziel Ziel Ziel kann
voll eher wenig nicht ich Total
erreicht erreicht erreicht erreicht nicht
beurteilen
Anzahl 4 11 3 1 23 42
1 Schaffung europaweit
einheitlicher Regelung Prozent 9,52 26,19 7,14 2,38 54,76 100
Kumuliert 9,52 35,71 42,86 45,24 100
Anzahl 3 1 5 1 22 42
2 Klare Formulierung
ethischer Aspekte Prozent 7.14 26,19 11,9 2,38 52,38 100
Kumuliert 7,14 33,33 45,24 47,62 100
3 Klare Abgrenzung Anzahl 0 4 7 4 27 42
Patentierbarkeit v. Prozent 0 9,52 16,67 9,52 64,29 100
Pflanzen und Tieren
Kumuliert 0 9,52 26,19 35,71 100
4 Patentierbar-keit von Anzahl 0 2 8 6 26 42
Gensequenzen/Teilseque  prozent 0 4,76 19,05 14,29 61,9 100
nzen
Kumuliert 0 4,76 23,81 38,1 100
5 Verbesserung Anzahl 1 7 7 1 25 4]
Rentabilitat biotech. Prozent 2,44 17,07 17,07 2,44 60,98 100
F&E
Kumuliert 2,44 19,51 36,59 39.02 100
Anzahl 4 9 4 3 22 42
6 Starkung des
STOndOrTeS EU/AT Prozent 9,52 2],43 9,52 7,]4 52,38 ]OO
Kumuliert 9,52 30,95 40,48 47,62 100

Anmerkung: Beantwortung der Frage ,,In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht werden sollten.
Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht Ihres Unternehmens durch die Umsetzung der Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht
erreicht?" im Fragebogen fUr Forschungseinrichtungen, Frage 19. Eine Antwort pro Zeile war méglich. Quelle: Datenerhebung des WIFO; WIFO
Berechnungen.

WIFO
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A3: Fragebogen

WIFO
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WIFO I .
\ / monitoring
Osterreichisches Institut T

for Wirtschaftsforschung / omitee

Die wirtschafts- und forschungspolitische Bedeutung
der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im
osterreichischen Patentgesetz

Eine Befragung im Auftrag des osterreichischen Biopatent Monitoring Komitees

Dem Biopatent Monitoring Komitee (BMK) obliegt es gemaR § 166 Abs. 1 Patentgesetz die Auswirkungen
der Umsetzung der sog. ,,Biopatentrichtlinie“ (RL 98/44/EG) im Hinblick auf relevante, mit Schutzwirkung
fiir die Republik Osterreich erteilte, nationale Patente zu beobachten und zu bewerten und dem
Osterreichischen Nationalrat dariiber zu berichten. Das BMK hat im Zuge seiner Berichtspflicht das
Osterreichische Institut fiir Wirtschaftsforschung (WIFO) beauftragt, eine Befragung der potentiell von der
Umsetzung der Richtlinie betroffenen Unternehmen und Forschungseinrichtungen durchzufiihren. Wir
bitten Sie um lhre Mitarbeit bei der Durchfiihrung dieser Befragung.

Bitte, beantworten Sie den Fragebogen auch dann, wenn lhr Unternehmen derzeit nicht oder nicht
schwerpunktmaRig mit biotechnologischen Patenten zu tun hat. Auch dann sind lhre Angaben fiir uns von
groBer Bedeutung! Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig.

Bitte senden Sie den ausgefillten Fragebogen bis 4. November 2011 an:

Osterreichisches Institut fiir Wirtschaftsforschung (WIFO)
Arsenal Objekt 20
1030 Wien

Oder per Fax: (01) 798 93 86

Oder online: http://www.biopatente.at
Teilnehmer-ID:  «Contact_ID»
Kennwort: «Password»

Fir Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung:

Dr. Andreas Reinstaller Mag. Gerhard Schwarz
(01) 798 26 01 - 305 (01) 798 26 01 — 263
andreas.reinstaller@wifo.ac.at gerhard.schwarz@wifo.ac.at

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und keinesfalls an die Auftraggeber oder an Dritte
weitergegeben. Es werden ausschlieBlich Ergebnisse verdffentlicht, die keinerlei Rickschlisse auf einzelne
Teilnehmer zulassen. Wenn Sie an dieser Befragung nicht teilnehmen wollen, so lassen Sie uns das bitte wissen,
indem Sie einfach den unausgefillten Fragebogen im beiliegenden Kuvert an uns retournieren.

DVR: 0057282
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Abschnitt A - Angaben zum Unternehmen

Bitte, beziehen Sie Ihre Angaben auf lhr Unternehmen und dessen Tatigkeiten am Standort
Osterreich sowie auf 6sterreichische Tochterunternehmen lhres Unternehmens.

Biotechnologie wird in dieser Befragung entsprechend den Richtlinien der OECD folgendermafen
definiert (eine dariiber hinaus gehende Liste mit Beispielen finden Sie auf
http://www.oecd.org/document/42/0,3746,en_2649 34537 _1933994_1_1_1_1,00.html):

Biotechnologie ist die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf lebende Organismen sowie auf
deren Teile, Produkte und Modelle zur Modifizierung lebenden oder leblosen Materials zur
Gewinnung von Wissen, Produkten und Dienstleistungen.

In welchen der folgenden Biotechnologie-Segmenten war Ihr Unternehmen 2009-2011 in F&E,

Produktion, Vermarktung oder der Erbringung von Dienstleistungen t&atig?

Humanmedizin / menschliche Gesundheit

Tiermedizin / -gesundheit

Landwirtschaft / Forstwirtschaft / Aquakulturen / Schadlingsbekampfung

Industrielle Produktion (z.B. Bioverfahrenstechnik zur Herstellung von Produkten oder Aufarbeitung von Rohstoffen)
Umwelttechnologie (z.B. Analytik, Dekontamination von Boden, Wasser, Luft, Industrieabfallen durch Mikroorganismen)
Rohstoffgewinnung (z.B. Aufarbeitung fossiler Brennstoffe)

Bioinformatik (z.B. Erstellung biolog. Modelle oder von Genom-, Proteom-, Metabolom- und Mikrobolomdatenbanken)
Unterstiitzende Anwendungen (z.B. Herstellung von ,Research Tools®, Enabling-Technologien, Reagenzien)

Oooooooao

Andere, nicht genannte Bereiche der Biotechnologie in denen lhr Unternehmen aktiv ist (bitte anfihren):

Biotechnologische Produkte und Unternehmensstrategie.

Bitte eine Antwort pro Zeile!
Ja Nein

Hatte |hr Unternehmen in den Jahren 2009-2011 biotechnologische Produkte auf dem Markt?

Entwickelt Ihr Unternehmen biotechnologische Verfahren?

Entwickelt Ihr Unternehmen Produkte, die mit biotechnologischen Verfahren hergestellt werden?

Bietet Ihr Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Biotechnologie an?

Bietet Ihr Unternehmen Vorleistungen oder Technologien an, die in der Biotechnologie zur Anwendung kommen?

Ist die Biotechnologie von zentraler Bedeutung flr die Aktivitaten Ihres Unternehmens oder fiir die
Unternehmensstrategie?

Ooooooo
Ooooooo

In welchem Jahr wurde Ihr Unternehmen gegrindet?
Unabhangig von bloRen Anderungen der Rechtsform.
Jahr
Ist Ihr Unternehmen Teil eines internationalen Konzerns, also eines Konzerns mit Niederlassungen in

mehreren Staaten?
O Internationaler Konzern mit Hauptsitz in Osterreich
O Internationaler Konzern mit Hauptsitz auRerhalb Osterreichs
O Kein internationaler Konzern
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Wie viele Personen waren zum Ende des letzten abgeschlossenen Geschaftsjahres in Ihrem

Unternehmen im Bereich Biotechnologie sowie in anderen Geschdftsfeldern beschaftigt?
In Personen. Wenn Ihr Unternehmen nur im Bereich Biotechnologie tatig ist, tragen sie bitte in das zweite Feld ,0“ ein.

Beschaftigte im Bereich Biotechnologie (Forscher, Fihrungskrafte, techn. und administratives Personal)

Beschaftigte in anderen Geschéftsfeldern

E Wie hoch war der Umsatz Ihres Unternehmens im letzten abgeschlossenen Geschdaftsjahr im Bereich

Biotechnologie sowie in anderen Geschdaftsfeldern?2
In Millionen €. Wenn Ihr Unternehmen nur im Bereich Biotechnologie tétig ist, tragen sie bitte in das zweite Feld ,0“ ein.

Umsatz im Bereich Biotechnologie

Umsatz in anderen Geschaftsfeldern

Wie hoch waren die F&E Aufwendungen Ihres Unternehmens im letzten abgeschlossenen

Geschdftsjahr im Bereich Biotechnologie sowie in anderen Geschdftsfeldern?
In Millionen €. Wenn Ihr Unternehmen nur im Bereich Biotechnologie tétig ist, tragen sie bitte in das zweite Feld ,0“ ein.

F&E-Aufwendungen im Bereich Biotechnologie

F&E-Aufwendungen in anderen Geschéftsfeldern

E Wie haben sich die jGhrlichen F&E-Aufwendungen Ihres Unternehmens im Bereich Biotechnologie seit
2005 gednderte

Veranderung in %. Falls Ihr Unternehmen nach 2005 gegriindet wurde, geben Sie bitte die Veranderung seit dem Griindungsjahr an.

% gegenuber den F&E-Aufwendungen im Bereich Biotechnologie 2005

Abschnitt B - Nutzung von Biotechnologie-Patenten und Umsetzung der Biopatentrichtlinie
im osterreichischen Patentgeseiz

ﬂ Hat Ihr Unternehmen seit dem Inkrafttreten der Richtlinienumsetzung 2005 biotechnologische
Erfindungen zum Patent angemeldet oder biotechnologische Patente von anderen Unternehmen
erworben bzw. plant Inr Unternehmen in den ndchsten fUnf Jahren zumindest eine biotechnologische

Erfindung zum Patent anzumelden?
O Ja
O Nein > Bitte weiter mit Frage 18

Wie viele biotechnologische Erfindungen lhres Unternehmens wurden von 2009 bis einschlieBlich 1.
Halbjahr 2011 zum Patent angemeldet bzw. auf wie viele biotechnologische Erfindungen lhres Unternehmen

wurde in diesem Zeitraum ein Patent erteilt?
Bitte vermeiden Sie Mehrfachzahlungen von Patenten, die firr dieselbe Erfindung in unterschiedlichen Jurisdiktionen gultig sind.

Anzahl
Zum Patent angemeldete Biotechnologie-Erfindungen von 2009 bis 1. Halbjahr 2011
Erteilte Biotechnologie-Patente von 2009 bis 1. Halbjahr 2011 (unabhangig vom Anmeldezeitpunkt)
Charakterisieren Sie bitte die von Ihrem Unternehmen am hdaufigsten gewdhlte

Patentanmeldestrategie fur Erfindungen im Bereich der Biotechnologie.
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Erstanmeldung

Beim Osterreichischen Patentamt

Bei einem nationalen Patentamt eines anderen europaischen Staates

Bei einem nationalen Patentamt eines auRereuropéischen Staates (z.B. USA, Japan)
Europaisches Patentamt

Anmeldung nach PCT (Patent Cooperation Treaty)

Oooooao

Bis 12 Monate nach der Erstanmeldung

Beim Osterreichischen Patentamt

Bei einem nationalen Patentamt eines anderen européischen Staates

Bei einem nationalen Patentamt eines aullereuropaischen Staates (z.B. USA, Japan)
Europaisches Patentamt

Anmeldung nach PCT (Patent Cooperation Treaty)

Oooooao

Bis 30 Monate nach der Erstanmeldung
O PCT — nationale Phase

Bitte geben sie die (bis zu) funf wichtigsten Staaten an, in denen Ihr Unternehmen im Bereich der
Biotechnologie um Patentschutz ansucht.
1.
2.
3.
4.
5.
Welche Bedeutung kommt Biotechnologie-Patenten in lhrem Unternehmen in den folgenden
Kontexten zu?
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
Sehr Wenig nicht
wichtig Wichtig wichtig  Unwichtig beurteilen
Schutz der eigenen Erfindungen vor Nachahmung/Nutzung durch andere ...... O O O O O
Sicherung von LizenzeinkOMmMEN ... O O O O O
Imageverbesserung im Bereich der technologischen Kompetenz
(z.B. Nutzung im Bereich des Marketings)............ccccoovvmriniinriins O O O O O
Einwerbung von Eigenkapital (z.B. Venture Capital) ..o, O O O O O
Einwerbung von Fremdkapital (z.B. Kredite, Anleihen)................ccccoooiinn. O O O O O
Zusammenschlisse mit anderen Unternehmen (Mergers) ..., O O O O O
Verbesserung der Verhandlungsposition (z.B. Lizenzierung, Joint Ventures). 0O O O O O
Anbahnung und Aufbau von Kooperationen mit anderen Unternehmen............ O O O O O
Anbahnung und Aufbau von Kooperationen mit Forschungseinrichtungen....... O O O O O
Verbesserung der Bedingungen in bestehenden Kooperationen....................... O O O O O
Einwerbung 6ffentlicher Férdermittel.............coooonne O O O O O
Einwerbung privater FIN@NZIerung ... O O O O O
Zeitliche Koordinierung wissenschaftlicher Publikationen ... O O O O O

Gibt es weitere Aspekte unter denen Biotechnologie-Patenten in lhrem Unternehmen eine wichtige Rolle spielen?
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Wie haufig verfolgt Inr Unternehmen die unten genannten, patentbezogenen
Wettbewerbsstrategien im Bereich der Biotechnologie?
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
nicht
Immer Haufig Selten Nie beurteilen
Wir analysieren die Patente von Mitbewerbern, um deren Fahigkeiten,
Produktstrategien und bevorstehende Produkteinfiihrungen einzuschatzen... 0O O O O O
Wir fiihren Patentrecherchen durch, um den Stand
der Technik auf einem Gebiet einzuschatzen ..., O O O O O
Wir fihren Patentrecherchen durch, um die Ausiibungsfreiheit
(freedom-to-operate) einer eigenen Erfindung einzuschatzen ...................... O O O O O
Wir schiitzen unsere Erfindungen durch Patente und
klagen, sobald wir Patentverletzungen feststellen ... O O O O O
Wenn unsere Patentrechte verletzt werden, versuchen wir, uns
aullergerichtlich mit dem Verletzer zu einigen............cccoocoovvereeveeicecceceeeees O O O O O
Wir ignorieren Verletzungen unserer Patente, die nicht
unsere Kerntechnologien und/oder unser Kerngeschaft betreffen ....................... O O O O O
Wenn angemeldete oder bereits erteilte Patente eines Mitbewerbers
mit unseren eigenen Patenten in Konflikt geraten kdnnten, ergreifen
wir umgehend (rechtliche) MalRnahmen um die Lage zu klaren.......................... O O O O O
Wir versuchen, Erkenntnisse wissenschattlich zu publizieren, um deren
Patentierung durch Mitbewerber zu unterbinden ... O Od O O O
Wir versuchen, durch die Gestaltung unseres Patentportfolios den
Eintritt von Mitbewerbern in fiir uns wichtige Markte zu erschweren.................. O O O O O
Wir versuchen, Méglichkeiten der Umgehung unserer Erfindungen durch
Patente mit breiten Anspriichen zu unterbinden................cccoocoooooieiiceicecceceee. O O O O O
Im Falle von Abhangigkeit unserer Patente von anderen Patenten
versuchen wir, Vereinbarungen zur wechselseitigen Lizenzierung zu erzielen O O O O O
Wir sind am Transfer unseres Know-how interessiert
und suchen VerwertungSpartner ... O O O O O

Verfolgt Ihr Unternehmen (noch) andere patentbezogene Wettbewerbsstrategien im Bereich der Biotechnologie?

In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht
werden sollfen. Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht lhres Unternehmens durch die Umsetzung der
Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht erreicht?

Bitte eine Antwort pro Zeile. Ziel Ziel Ziel Ziel Kann ich
voll eher wenig nicht nicht

erreicht  erreicht  erreicht  erreicht beurteilen

Schaffung einer europaweit vergleichbaren und einheitlichen Regelung

fur den rechtlichen Schutz im Bereich der biotechnologischen Erfindungen... O O O O O

Hinreichend klare Formulierung der ethischen Aspekte

der Patentierung im Bereich der Biotechnologie...............ccccoooiiiiiiii O O O O O

Hinreichend klare Abgrenzung hinsichtlich

der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren ... O O O O O

Hinreichend klare Abgrenzung zwischen patentierbaren und nicht

patentierbaren Gensequenzen/TeilSEqQUENZEN.............coovrrrnererneeeeereeeeeeeees O O O O O

Verbesserung der Rentabilitat von Investitionen
in biotechnologische Forschung und Innovation ... O O O O O

Starkung Europas und Osterreichs als Standort fiir
biotechnologische Forschung gegentiber anderen Regionen................cccccc.......... O O O O O

Gibt es andere Konsequenzen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie, von denen lhr Unternehmen betroffen ist?
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Wie oft war Ihr Unternehmen von folgenden Problemen bei der Patentierung eigener Erfindungen im
Bereich der Biotechnologie betroffen?e

Bitte eine Antwort pro Zeile.

Problem, in einem Technologiefeld ein Patent anzumelden,

da in dem Bereich bereits sehr viele Patente bestehen ...................cccoccoco.c.......

Patente anderer haben den Zugang zu Technologien/Methoden

versperrt und damit eine eigene Patentierung verhindert....................

Patente Dritter mit iberlappenden Anspriichen zu eigenen Patenten

haben den Wert eigener Patente eingeschrankt/Patentierung verhindert

Starke Abhangigkeit von bestehenden Patenten (Crowded Art) haben

den Wert eigener Patente eingeschrankt/Patentierung verhindert..................

Patentrechtliche Anspriiche Diritter, die im Vorfeld (ibersehen oder

als nicht relevant erachtet wurden.................coocoooooeeeceeeeeeeeeeeee

Vorangegangene eigene oder Publikationen Dritter verhinderten

eine Patentanmeldung ...

Aufgrund ethischer Probleme haben wir von einer Patentierung

ADStaNd gENOMMEN ... s

Immer

Haufig

O

O

Selten

O

O

Nie

O

O

Kann ich
nicht
beurteilen

O

O

O

Gibt es andere Probleme von denen lhr Unternehmen bei der Patentierung biotechnologischer Erfindungen haufig

betroffen ist?

Welche Erfahrungen hat Ihr Unternehmen mit biotechnologischen Patenten in seiner

Forschungstatigkeit gemacht?

Bitte eine Antwort pro Zeile.

Verzdgerung von Projekten durch erforderliche Lizenzverhandlungen
oder Material Transfer Agreements fiir patentierte Research Tools

(z.B. Targets, Gentests, transgene OrganiSmen)............coooernrerneeennrerneeens

Nichtdurchfiihrung/Einstellung von Forschungsvorhaben

aufgrund von Patenten auf Research Tools.............ccoocooiiiiin

Inhaltliche Verlagerung von Forschungsvorhaben

aufgrund von Patenten auf Research Tools..............ccocooiiiii

Verteuerung von Forschungsvorhaben aufgrund der Lizenzgebihren

fir patentierte Research TOOIS ...

Zukauf/Lizenzierung patentierter Forschungstools war notwendig um

eigene Forschung durchfiihren zu kOnnen ...

Eigene Entwicklung alternativer Verfahren/Technologien

zur Umgehung patentierter Research Tools ...

Wir kaufen auch Research Tools zu, die nicht patentrechtlich geschutzt
sind, da der Nachbau zu aufwandig/teuer Ware................ccccoocoevvoerrervcrcccrreen

Bei Forschungsvorhaben (berpriifen wir im Vorfeld,

ob Research Tools patentrechtlich geschiitzt sind...........c..ccoocoovoiiviicvccccieee

Immer

Haufig

O

O

Selten

O

O

Nie

O

O

Kann ich
nicht
beurteilen

O

O

Gibt es noch andere Erfahrungen, die lhr Unternehmen im Bereich der biotechnologischen Forschung mit Patenten

haufig gemacht hat?
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Gab es im Zeitraum von 2009 bis einschlieBlich 1. Halbjahr 2011 in lhrem Unternehmen
biotechnologische Erfindungen, die patentierbar gewesen wdren, bei denen lhr Unternehmen aber
bewusst auf die Anmeldung des Patents verzichtet hat?2
O ja
O nein > weiter mit Frage 21

Wie hoch war in diesem Zeitraum die Anzahl patentierbarer biotechnologischer Erfindungen, bei
denen lhr Unternehmen bewusst auf die Anmeldung zum Patent verzichtet hat?
Anzahl

nicht patentierte erzeugnisbezogene Erfindungen
nicht patentierte verfahrensbezogene Erfindungen

nicht patentierte Erfindungen insgesamt

Welche Bedeutung hatten die folgenden Grinde fUr Ihr Unternehmen, patentierbare
biotechnologische Erfindungen nicht zum Patent anzumelden?
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
Sehr Wenig nicht
wichtig Wichtig wichtig  Unwichtig beurteilen

Anmeldung von Patenten war gemessen

am potentiellen Wert der Erfindungen zu teuer O O O O O
Aufrechterhaltung von Patenten war zu teuer ..., O O O O O
Rascher wissenschaftlicher Publikation wurde der Vorrang eingeraumt............ O O O O O
Anmeldung von Patenten hatte die Bekanntgabe

wichtiger Informationen iber die Erfindungen erfordert...............cccooovovirinniinen. O O O O O
Forschungsergebnisse wurden vorab publiziert und

waren daher nicht mehr als Erfindung patentierbar.................ccocoonn. O O O O O
Kommerzialisierung bzw. Lizenzierung an Dritte erschien auch

ohne Patentschutz erfolgversprechend (z.B. Zelllinien, Hefestdmme) .............. O O O O O
Probleme bei der Durchsetzung von Verfahrenspatenten...................o..... O O O O O
Probleme bei der Durchsetzung von Erzeugnispatenten.............ccccccoeveveinrinnnnnn. O O O O O
Rechtsunsicherheit bei 6sterreichischen Biotechnologie-Patenten....................... O O O O O
Rechtsunsicherheit bei europaischen Biotechnologie-Patenten......................... O O O O O
Rechtsunsicherheit bei Biotechnologie-Patenten im auRereuropaischen Raum [0 O O O O

Gibt es weitere Griinde wegen derer Ihr Unternehmen bewusst auf die Patentierung von Erfindungen verzichtet
hat?

Wdaren Anpassungen in der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz
wilnschenswert, um die Rahmenbedingungen fur Forschung und Innovation in Inrem Unternehmen zu
verbessern?

Seite 6

Dieser Text wurde elektronisch Ubermittelt. Abweichungen vom Original sind moglich.
www.parlament.gv.at



111-468-BR/2012 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. Gbermittelte Version) 237 von 246
7

Haben Sie Anmerkungen oder Anregungen zu dieser Befragung?

Vielen Dank fur Ihre Bemuhungen!

Méchten Sie nach Fertigstellung der Studie im FrUhjahr 2012 eine Zusammenfassung der Ergebnisse per Email

erhalten?
O ja - bitte unbedingt Emailadresse angeben
O nein

Bitte, nennen Sie uns noch eine Kontaktperson fur etwaige RUckfragen:

Name:

Tel.:

Email:
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WIFO B 2 montorng

Osterreichisches  Institut :
fOr Wirtschaftsforschung / komitee

Die wirtschafts- und forschungspolitische Bedeutung
der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im
osterreichischen Patentgesetz

Eine Befragung im Auftrag des osterreichischen Biopatent Monitoring Komitees

Dem Biopatent Monitoring Komitee (BMK) obliegt es gemaR § 166 Abs. 1 Patentgesetz die Auswirkungen
der Umsetzung der sog. ,,Biopatentrichtlinie“ (RL 98/44/EG) im Hinblick auf relevante mit Schutzwirkung
fiir die Republik Osterreich erteilte, nationale Patente zu beobachten und zu bewerten und dem
Osterreichischen Nationalrat dariiber zu berichten. Das BMK hat im Zuge seiner Berichtspflicht das
Osterreichische Institut fiir Wirtschaftsforschung (WIFO) beauftragt, eine Befragung der potentiell von der
Umsetzung der Richtlinie betroffenen Unternehmen und Forschungseinrichtungen durchzufiihren. Wir
bitten Sie um lhre Mitarbeit bei der Durchfiihrung dieser Befragung.

Bitte, beantworten Sie den Fragebogen auch dann, wenn lhre Forschungseinrichtung derzeit nicht oder
nicht schwerpunktmafBig mit biotechnologischen Patenten zu tun hat. Auch dann sind lhre Angaben fiir
uns von groRer Bedeutung! Die Teilnahme an dieser Befragung ist freiwillig.

Bitte senden Sie den ausgefillten Fragebogen bis 4. November 2011 an:

Osterreichisches Institut fiir Wirtschaftsforschung (WIFO)
Arsenal Objekt 20
1030 Wien

Oder per Fax: (01) 798 93 86

Oder online: http://www.biopatente.at
Teilnehmer-ID:  «Contact_ID»
Kennwort: «Password»

Fir Rickfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfliigung:

Dr. Andreas Reinstaller Mag. Gerhard Schwarz
(01) 798 26 01 - 305 (01) 798 26 01 — 263
andreas.reinstaller@wifo.ac.at gerhard.schwarz@wifo.ac.at

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und keinesfalls an die Auftraggeber oder an Dritte
weitergegeben. Es werden ausschlieBlich Ergebnisse verdffentlicht, die keinerlei Rickschlisse auf einzelne
Teilnehmer zulassen. Wenn Sie an dieser Befragung nicht teilnehmen wollen, so lassen Sie uns das bitte wissen,
indem Sie einfach den unausgefillten Fragebogen im beiliegenden Kuvert an uns retournieren.

DVR: 0057282
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Abschnitt A - Angaben zum «Klassifikationn

Bitte, beziehen Sie lhre Angaben auf jenes «Klassifikation» fiir das Sie direkt wissenschaftlich
verantwortlich sind.

Biotechnologie wird in dieser Befragung entsprechend den Richtlinien der OECD folgendermafen
definiert (eine dariiber hinaus gehende Liste mit Beispielen finden Sie auf
http://www.oecd.org/document/42/0,3746,en_2649 34537 _1933994_1_1_1_1,00.html):

Biotechnologie ist die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf lebende Organismen sowie auf
deren Teile, Produkte und Modelle zur Modifizierung lebenden oder leblosen Materials zur
Gewinnung von Wissen, Produkten und Dienstleistungen.

In welchen der folgenden Biotechnologie-Segmenten war Ihr «Klassifikationy 2009-2011 tatig?
O Humanmedizin / menschliche Gesundheit
O Tiermedizin / -gesundheit
O Landwirtschaft / Forstwirtschaft / Aquakulturen / Schadlingsbekdmpfung
O Industrielle Produktion (z.B. Bioverfahrenstechnik zur Herstellung von Produkten oder Aufarbeitung von Rohstoffen).
O Umwelttechnologie (z.B. Analytik, Dekontamination von Boden, Wasser, Luft, Industrieabféllen durch Mikroorganismen).
O Rohstoffgewinnung (z.B. Aufarbeitung fossiler Brennstoffe)
O Bioinformatik (z.B. Erstellung biolog. Modelle oder von Genom-, Proteom-, Metabolom- und Mikrobolomdatenbanken)
O Unterstitzende Anwendungen (z.B. Herstellung von ,Research Tools", Enabling-Technologien, Reagenzien)

Andere, nicht genannte Bereiche der Biotechnologie in denen lhr «Klassifikation» aktiv ist (bitte anflhren):

In welchem Jahr wurde Ihr «Klassifikation» gegrindet?
Jahr
Welcher der folgenden Arten von Forschungseinrichtungen ist Ihr «Klassifikation» zuzurechnen?2

Bitte, nur eine Antwort.

O Universitare Forschungseinrichtung
O Ausseruniversitare Forschungseinrichtung
O Andere Forschungseinrichtung

Wie viele Personen waren zum Jahresende 2010 in Ihrem «Klassifikation» im Bereich Biotechnologie
beschdaftigte
Angaben bitte in Kopfzahlen

Beschaftigte im Bereich Biotechnologie insgesamt (Forscher, Fiihrungskrafte, techn. und administratives
Personal)

Wissenschaftliches Personal im Bereich Biotechnologie

Schatzen Sie bitte ein, zu welchen Anteilen Ihr «Klassifikationyn in folgenden Bereichen tatig iste
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Anteil an den dem «Klassifikation» zur Verfuigung stehenden Personalressourcen. Eine grobe Einschatzung gentigt!

% Grundlagenforschung
% Auftragsforschung

% Beratung von Unternehmen oder 6ffentlichen Einrichtungen

% Andere Tatigkeiten
E Wie viele Publikationen in internationalen Fachzeitschriften wurden an Ihrem «Klassifikationy» zwischen
2009 und 2011 im Bereich der Biotechnologie verdffentlicht oder sind im Erscheinen?
Anzahl
Publikationen insgesamt
davon Publikationen in A-Journalen
FOhrt Ihr «Klassifikationy in seiner wissenschaftlichen Arbeit auch Patentrecherchen durch, z.B. um den
Stand der Technik zu ermitteln?
O Ja
O Nein
E Bestehen derzeit Forschungskooperationen zwischen Ihrem «Klassifikationn und industriellen Partnern?
O Ja

O Nein > Bitte weiter mit Frage 10!

9| Wenn industrielle Forschungskooperationen: Wie hdufig wurden diese industriellen

Forschungskooperationen Uber die folgenden Kommunikationskandle initiilerte
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich

nicht
Immer Haufig Selten Nie beurteilen

Wissenschaftliche PUBIKGtoNEN ............cccoiiiceeessessssesseseenenns O O O O O
Konferenzen, wissenschaftliche Tagungen..............ccoooies O O O O O
Personliche, informelle Kontakte ... O O O O O
BeratungSaUFtrEge .......coooovrier st O O O O O
EIigene Patente...........cooo O O O O O

Andere, nicht genannte Ausloser fiir Forschungskooperationen lhres «Klassifikation» mit industriellen Partnern:

Abschnitt B - Nutzung von Biotechnologie-Patenten und Umsetzung der Biopatentrichtlinie
im osterreichischen Patentgeseiz

Wurden von lhrem «Klassifikationy seit dem Inkraftireten der Richtlinienumsetzung 2005
Forschungsvorhaben durchgefUhrt, die zur Anmeldung biotechnologischer Erfindungen / Erteilung
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biotechnologischer Patente gefUhrt haben, bzw. fUhrt Ihr «Klassifikationy derzeit Forschungsvorhaben durch,

die in den ndchsten fUnf Jahren voraussichtlich zur Anmeldung biotechnologischer Patente fihren werden?
O Ja
O Nein > Bitte weiter mit Frage 22

Wie viele biotechnologische Erfindungen lhres «Klassifikationns wurden von 2009 bis einschlieBlich 1.
Halbjahr 2011 zum Patent angemeldet bzw. auf wie viele biotechnologische Erfindungen lhres

«Klassifikationns wurde in diesem Zeitraum ein Patent erteilte
Bitte vermeiden Sie Mehrfachzahlungen von Patenten, die fiir dieselbe Erfindung, in unterschiedlichen Jurisdiktionen giiltig sind.

Anzahl
Zum Patent angemeldete Biotechnologie-Erfindungen von 2009 bis 1. Halbjahr 2011
Erteilte Patente in der Periode 2009 bis 1. Halbjahr 2011 (unabhangig vom Anmeldezeitpunkt)
Wie hoch war 2009-2011 der Anteil der wissenschaftlichen Publikationen an Ihrem «Klassifikationy, zu

denen parallel auch ein Patent angemeldet wurde?
Ein ungefahrer Wert ist ausreichend!

0%

Bis zu 24%

25-49%

50-74%

75% und mehr

Oooooao

Entscheidet Ihr «Klassifikationn selbst oder ist es maBgeblich an der Entscheidung beteiligt, in welchen
Staaten Erfindungen aus seiner Forschungstatigkeit zum Patent angemeldet werden?
O Ja

O Nein > Bitte weiter mit Frage 16

Charakterisieren Sie bitte die am hdufigsten gewdhlte Patentanmeldestrategie.
Erstanmeldung

Beim Osterreichischen Patentamt

Bei einem nationalen Patentamt eines anderen européischen Staates

Bei einem nationalen Patentamt eines aul3ereuropaischen Staates (z.B. USA, Japan)

Europaisches Patentamt

Anmeldung nach PCT (Patent Cooperation Treaty)

OooooOoo

Bis 12 Monate nach der Erstanmeldung

Beim Osterreichischen Patentamt

Bei einem nationalen Patentamt eines anderen europaischen Staates

Bei einem nationalen Patentamt eines auRereuropéischen Staates (z.B. USA, Japan)
Europaisches Patentamt

Anmeldung nach PCT (Patent Cooperation Treaty)

Oooooao

Bis 30 Monate nach der Erstanmeldung
O PCT — nationale Phase

Welche sind die (bis zu) fUnf wichtigsten Staaten, in denen um Patentschutz angesucht wird.
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1.
2.
3.
4.
5.
Welche Motive waren in der Vergangenheit ausschlaggebend, Erfindungen aus der
Forschungstatigkeit lhres «Klassifikationns durch ein Patent zu schitzen?
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
nicht
Immer Haufig Selten Nie beurteilen
Signalisiert Geldgebern aus der Industrie wirtschaftliche Kompetenz................. O O O O O
Schutz der eigenen Erfindungen vor Nachahmung/Nutzung durch andere ...... O O O O O
Ermdglichung der Weiterentwicklung
einer Erfindung gemeinsam mit industriellen Partnern ..., O O O O O
Verbreitung von Forschungsergebnissen
aulerhalb der Scientific COMMUNILY ... s O O O O O
Erwartete Lizenzeinnahmen fur das Institut/die Forschungseinrichtung............ O O O O O
Erwartete Lizenzeinnahmen fUr die Erfinder.............coocooiiincne, O O O O O
Dokumentation der Neuheit wissenschaftlicher
Leistungen gegeniiber der Scientific Community ...........c...ccoocoorioiieiiceicsceceee. O O O O O
Verbesserung der Verhandlungsposition (z.B. fir Kooperationsprojekte) ....... O O O O O
Erleichterter Zugang zu 6ffentlichen Férdermitteln ... O O O O O
Erleichterter Zugang zu privater Forschungsfinanzierung.............ccccoocooone. O O O O O
Kommerzielle Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse
(z.B. durch Unternehmensgrindung)..........ccocoorerrreeesesseeseseeeeessesees O O O O O
Bessere Karrierechancen des wissenschaftlichen
Personals in der Privatwirtschaft ... O O O O O
Hoheres Ansehen bei Kollegen aus der Wissenschaft ..., O O O O O
Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen O O O O O
Gibt es weitere Motive, die in Ihrem «Klassifikation» haufig dafiir ausschlaggebend sind, die Ergebnisse
wissenschaftlicher Forschung durch Patente zu schiitzen?
Hat die Moglichkeit, Patente auf erfinderische wissenschaftliche Leistungen zu erlangen,
Auswirkungen auf die Publikationstatigkeit lhres «Klassifikationns?
O Publikationsleistung steigt
O Kein Einfluss auf die Publikationsleistung
O Publikationsleistung sinkt
O Publikationen werden verzogert
O Kann ich nicht beurteilen
Beeinflusst die Moglichkeit, Patente auf erfinderische wissenschaftliche Leistungen zu erlangen, die
inhaltliche Ausrichtung von Forschungsprojekten an denen sich Ihr «Klassifikationy beteiligt bzw. die es
selbstandig durchfUhrt?
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Immer

Haufig

Selten

Nie

Kann ich nicht beurteilen

Oooooao

In der Biopatentrichtlinie werden eine Reihe wichtiger Ziele definiert, die mit der Richtlinie erreicht
werden sollten. Welche dieser Ziele wurden aus der Sicht Ihres «Klassifikationns durch die Umsetzung der
Richtlinie in das &sterreichische Patentrecht erreicht bzw. nicht erreicht?2

Bitte eine Antwort pro Zeile. Ziel Ziel Ziel Ziel Kann ich
voll eher wenig nicht nicht

erreicht erreicht  erreicht  erreicht beurteilen

Schaffung einer europaweit vergleichbaren und

einheitlichen Regelung fiir Patente im Bereich der Biotechnologie.................... O O O O O

Hinreichend klare Formulierung der ethischen Aspekte

der Patentierung im Bereich der Biotechnologie..............ccccoocnnininncninice, O O O O O

Hinreichend klare Abgrenzung hinsichtlich

der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren ..., O O O O O

Hinreichend klare Abgrenzung zwischen patentierbaren und nicht

patentierbaren Gensequenzen/TeilSEqQUENZEN.............coovrenreerernreineeeeseeeeeees O O O O O

Verbesserung der Rentabilitat von Investitionen
in biotechnologische Forschung und Innovation ... O O O O O

Starkung Europas und Osterreichs als Standort fiir
biotechnologische Forschung gegentber anderen Regionen ..., O O O O O

Gibt es andere Konsequenzen der Umsetzung der Biopatentrichtlinie, von denen lhr «Klassifikation» betroffen ist?

Wie oft fraten die folgenden Probleme bei der Patentierung biotechnologischer Erfindungen auf, die
in Ihrem «Klassifikation» entwickelt wurden bzw. an deren Entwicklung Ihr «Klassifikation» beteiligt war?
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
nicht
Immer Haufig Selten Nie beurteilen

Problem, in einem Technologiefeld ein Patent anzumelden,

da in dem Bereich bereits sehr viele Patente bestehen ..., O O O O O
Patente anderer haben den Zugang zu Technologien/Methoden

versperrt und damit eine eigene Patentierung verhindert ..o, O O O O O
Patente Dritter mit Uberlappenden Anspriichen zu eigenen Patenten

haben den Wert eigener Patente eingeschrankt/Patentierung verhindert.......... O O O O O
Starke Abhangigkeit von bestehenden Patenten (Crowded Art) haben

den Wert eigener Patente eingeschrankt/Patentierung verhindert....................... O O O O O
Patentrechtliche Anspriiche Diritter, die im Vorfeld Gibersehen oder

als nicht relevant erachtet wurden.............coooii e O O O O O
Vorangegangene eigene oder Publikationen Dritter verhinderten

eine Patentanmeldung ... O O O O O
Aufgrund ethischer Probleme haben wir von einer Patentierung

ADSTANA GENOMIMEN ...ttt O O O O O

Gibt es andere Probleme von denen lhr «Klassifikation» bei der Patentierung biotechnologischer Erfindungen
haufig betroffen ist?
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Welche Erfahrungen hat Ihr «Klassifikationy mit biotechnologischen Patenten in seiner
Forschungstatigkeit gemacht?
Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
nicht
Immer Haufig Selten Nie beurteilen
Verzdgerung von Projekten durch erforderliche Lizenzverhandlungen
oder Material Transfer Agreements fiir patentierte Research Tools
(z.B. Targets, Gentests, transgene OrganiSMmeN)............ccoovvrrerernrernerenseeenseennees O O O O O
Nichtdurchfiihrung/Einstellung von Forschungsvorhaben
aufgrund von Patenten auf Research ToolS...........co.coooiii O O O O O
Inhaltliche Verlagerung von Forschungsvorhaben
aufgrund von Patenten auf Research ToolS............cc.coooii O O O O O
Verteuerung von Forschungsvorhaben aufgrund der Lizenzgebihren
fur patentierte Research TOOIS ... O O O O O
Zukauf/Lizenzierung patentierter Forschungstools war notwendig um
eigene Forschung durchfliihren zu kOnnen ... O O O O O
Eigene Entwicklung alternativer Verfahren/Technologien
zur Umgehung patentierter Research TOOIS ... O Od O O O
Wir kaufen auch Research Tools zu, die nicht patentrechtlich geschutzt
sind, da der Nachbau zu aufwandig/teuer Ware...............cccccoooeevvevceccecrcesieees O O O O O
Bei Forschungsvorhaben (berpriifen wir im Vorfeld,
ob Research Tools patentrechtlich geschiitzt sind............c.ccooooivoiiceciccciicee, O O O O O

Gibt es noch andere Erfahrungen, die lhr «Klassifikation» im Bereich der biotechnologischen Forschung mit
Patenten haufig gemacht hat?

Gab esim Zeitfraum von 2009 bis einschlieBlich 1. Halbjahr 2011 Erfindungen lhres «Klassifikationns bzw.
Erfindungen an denen Ihr «Klassifikation» beteiligt war, die patentierbar gewesen wdren, bei denen aber

bewusst auf die Anmeldung des Patents verzichtet wurde?

O Ja
O Nein > weiter mit Frage 25

Wie hoch war in diesem Zeitfraum die Anzahl patentierbarer biotechnologischer Erfindungen, bei
denen bewusst auf die Anmeldung zum Patent verzichtet wurde?
Anzahl

nicht patentierte Erfindungen

Welche Bedeutung hatten die folgenden Grinde fUr die Entscheidung, patentierbare Erfindungen
nicht zum Patent anzumelden?
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Bitte eine Antwort pro Zeile. Kann ich
Sehr Wenig nicht
wichtig Wichtig wichtig  Unwichtig beurteilen
Anmeldung von Patenten war gemessen
am potentiellen Wert der Erfindungen zu teuer ..., O O O O O
Aufrechterhaltung von Patenten war zu teuer ..., O O O O O
Rascher wissenschaftlicher Publikation wurde der Vorrang eingerdumt........... O O O O O
Anmeldung von Patenten hatte die Bekanntgabe
wichtiger Informationen Uber die Erfindungen erfordert.............ccooconivinrnnneen. O O O O O
Forschungsergebnisse wurden vorab publiziert und
waren daher nicht mehr als Erfindung patentierbar..................ccocooon. O O O O O
Kommerzialisierung bzw. Lizenzierung an Dritte erschien auch
ohne Patentschutz erfolgversprechend (z.B. Zelllinien, Hefestdmme) .............. O O O O O
Probleme bei der Durchsetzung von Patenten..............c.cccocoooviieieccieceeceecn O O O O O
Rechtsunsicherheit bei 6sterreichischen Biotechnologie-Patenten....................... O O O O O
Rechtsunsicherheit bei europaischen Biotechnologie-Patenten................... O O O O O
Rechtsunsicherheit bei Biotechnologie-Patenten im auRereuropaischen Raum [J O O O O

Gibt es weitere Griinde wegen derer bewusst auf die Patentierung von Erfindungen verzichtet wurde?

Wdaren Anpassungen in der Umsetzung der Biopatentrichtlinie im &sterreichischen Patentgesetz
wilnschenswert, um die Rahmenbedingungen fur Forschung und Innovation in Ihrem «Klassifikationy zu
verbessern?

Haben Sie Anmerkungen oder Anregungen zu dieser Befragung?

Vielen Dank fur lhre Bemuhungen!

Méchten Sie nach Fertigstellung der Studie im Frihjahr 2012 eine Zusammenfassung der Ergebnisse per Email
erhalten?

O ja -> bitte unbedingt Emailadresse angeben
O nein

Bitte, nennen Sie uns noch eine Kontaktperson fur etwaige RUckfragen:
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Name:

Telefon:

Email:
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