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Stellungnahme der Akademien der
Wissenschaften Schweiz

Im Rahmen der Vernehmlassung zum

«Vorentwurf der Revision des Bundesgesetzes iiber die Erfindungspatente»

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz danken fiir die Gelegenheit, zum "Vorentwurf der Revi-
sion des Bundesgesetzes liber die Erfindungspatente” Stellung nehmen zu dirfen.

Die Akademien der Wissenschaften Schweiz méchten sich wie folgt dazu dussern:

Ausgangslage

1.

Der auf eine Motion der WBK-S zuriickgehende Vorentwurf (VE) zur Revision des Patentrechts
beabsichtigt, die Transparenz betreffend Patente im Bereich der Pflanzenziichtung zu erhéhen.
Ziel ist es, den Pflanzenzichter:innen Informationen dazu zur Verfligung zu stellen, ob die
Pflanzen gewisser Sorten vom Patentschutz erfasst sind.

Die Akademien begrissen grundsétzlich das Anliegen, daflr zu sorgen, dass Individuen, aber
auch Interessengruppen und die allgemeine Offentlichkeit (iber (die bereits frei verfiibaren)
Patentschriften auf relevante Informationen zugreifen kénnen und dass dieser Zugang - falls
nétig - verbessert wird. Sie teilen die Auffassung, dass das Patentwesen auf Transparenz beru-
hen soll, jedenfalls soweit dies des vom Patentrecht angestrebten Ziel der Innovationsférde-
rung dient.

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf

3.

Das vom VE und dem Erlduternden Bericht (EB) beschriebene Problem besteht nicht in der
Unerhaltlichkeit der relevanten Patentinformationen, sondern vielmehr darin, dass die Nach-
forschungen in der Patentliteratur anspruchsvoll und die Analysen dazu teuer sind (EB, Ziff.
1.1.1).

Dieser Feststellung (siehe Punkt 3) ist zuzustimmen. Sie betrifft jedoch keinesfalls nur Pflanzen-
zUchter:innen. Grundsatzlich stehen auch die Personen und Unternehmen aller anderen Tech-
nikbereiche und Branchen vor diesem Problem, wenn sie wissen wollen, ob ihre eigene Ent-
wicklung ein bestehendes fremdes Patent verletzt. Sofern es sich dabei um ein allgemeines
Problem handelt, ist es auch allgemein zu adressieren.

Im Gegensatz dazu richtet sich der im VE enthaltene Vorschlag ausschliesslich an «Ziichter von
Pflanzensorten» und auch hierbei offensichtlich primér an solche aus der Schweiz (EB,
Ziff. 1.1.10). Dabei handelt es sich um einen relativ kleinen Kreis von Personen und Unterneh-
men. Inwiefern sich fir diesen Kreis tatsachlich eine sektorspezifische Sondervorschrift recht-
fertigt, wird im VE allerdings nicht vertieft erértert. Das wére aber wiinschenswert. Sondervor-
schriften zugunsten bestimmter Branchen sind im Patentrecht ein Fremdkdrper und kénnen
beliebige Forderungen anderer Interessenverterter:innen nach sich ziehen. Diese Uberlegung
spricht dafir, das skizzierte Problem in einer allgemeinen Weise zu |&sen, von denen auch
Zichter:innen von Pflanzensorten profitieren - aber nicht nicht nur jene (s. Rn. 14).

Auch abgesehen von diesem grundsatzlichen Vorbehalt bestehen Zweifel, ob das vorgeschla-
gene Instrument tatsdchlich geeignet ist, zur Problemlésung beizutragen. Jedenfalls misste
dessen Wirkung die bei den Betroffenen und beim Institut fir Geistiges Eigentum (IGE) verur-
sachten Transaktionskosten zumindest aufwiegen.
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Der Vorschlag

7.

10.

Erst aus dem EB (s. Ziff. 1.2.2.) ergibt sich, dass es sich bei dem im 5. Abschnitt des Patentge-
setzes (PatG) in Art. 35d Abs. 1 VE verwendeten Begriff der Sorte um eine bereits bestehende
Sorte (als Ausgangspunkt der Tatigkeit der Ziichter:innen) handelt und nicht um das Ergebnis
von deren Ziichtung. Dies kénnte zur Klarung begrifflich verdeutlicht werden.

Zum Zeitpunkt, zu dem Zichter:innen die relevante Patentinformation erhalten soll, sagt der
VE nichts. Offensichtlich wird davon ausgegangen, die Ziichter:innen missten bereits vor der
Entwicklung der Sorte Klarheit Gber die Patentlandschaft haben, weil die Ziichtung von Pflan-
zensorten kostspielig sei und lange dauere. Auch wenn dies einleuchtet, sollten die Ziichter:in-
nen den genauen Zeitpunkt fir diese Prifung sinnvollerweise selbst bestimmen kénnen. So
verhalt es sich ja auch bei der Durchfiihrung einer Patentrecherche bzw. einer Freedom-to-
operate-Analyse (FTO-Analyse). Allerdings kann sich die Patentsituation wahrend der langen
Dauer der Zichtung verdndern, weswegen die Frage im Raum steht, ob Meldungen i.S.v.
Art. 35d Abs. 1 mehrmals gemacht werden kénnen, wie auch FTO-Analysen haufig mehrfach
durchgefiihrt werden. Zur Haufigkeit der Meldung einer Sorte sagt der Vorschlag aber leider
nichts, obwohl dies fur die Transaktionskosten des IGE und den Anmelder:innen und Recht-
einhaber:innen relevant ist.

Das Verfahren des Vorschlags weist eine gewisse Unschérfe auf, weil im VE (noch) nicht gere-
gelt ist, wie die Informationen der Ziichter:innen einerseits und der Anmelder:innen oder Pa-
tentinhaber:innen andererseits zusammengefihrt werden. Art. 35d Abs. 1 und 2 legen nahe,
dass die Zichter:innen der vom IGE betriebenen Clearingstelle eine Sorte melden und die
Clearingstelle die Meldung an sog. «xangemeldete Anmelder und Patentinhaber» weiterleitet.
Offensichtlich geht man davon aus, jene «<Anmelder und Patentinhaber», die potenziell betrof-
fen sind, wiirden sich selbst «<anmelden» (EB, Ziff. 1.2.2, Fn. 30). Wie sich der Kreis «angemel-
deter Anmelder und Patentinhaber» definiert, bleibt aber ebenso offen wie die Frage, wie An-
melder:innen und Patentinhaber:innen die eigene Betroffenheit erkennen (dazu sogl. Rn. 10).
Solange im VE kein Kriterium dafiir erkennbar ist, wer sich «xanmelden» soll, muss die Meldung
an alle Inhaber:innen eines Schweizer oder Europaischen Patents mit Wirkung fir die Schweiz
gehen. Weil dafiir offenbar eine «Plattform» verwendet wird (EB, Ziff. 1.2.2), scheint sich
dadurch fiir die Anmelder:innen oder Patentinhaber:innen eine Pflicht zur standigen Uberwa-
chung der auf ebendieser Plattform erhaltlichen Informationen zu ergeben. So explizit wird das
im EB aber nicht gesagt. Insgesamt féllt es schwer, den tatséchlichen Aufwand abzuschéatzen,
den das vorgeschlagene Instrument fir die Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen sowie
fur das IGE mit sich bringt.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist vor allem darauf hinzuweisen, dass der Vorschlag implizit
von der problematischen Annahme ausgeht, es sei aus Sicht der Anmelder:innen und Recht-
einhaber:innen immer moglich, abzuschatzen, ob eine Sorte vom Schutzbereich eines be-
stimmten Patents erfasst ist. Bei Sorten, deren Pflanzen durch Kreuzung erzeugt werden, mis-
sen die «wesentlichen morphologischen und physiologischen Merkmale der Kreuzungs-
partner» fir den Sortenschutz angegeben werden (Art. 9 Sortenschutzverordnung). Wurden
die neuen Merkmale einer Sorte jedoch unter Verwendung einer patentgeschiitzten «Sorte»
entwickelt, haben die Patentinhaber:innen davon aber grundséatzlich keine Kenntnis, zumal die
Verwendung einer patentgeschitzten Lehre zur Entwicklung einer Pflanzensorte frei ist (sog.
«Zuchterprivileg», Art. 9 Abs. 1 lit. e PatG). Bringt eine gemeldete Sorte beispielsweise einen
héheren Ertrag, kann dies mit unterschiedlichen Methoden, bzw. auch sehr unterschiedlichen
genetischen Verédnderungen, erreicht worden sein, die zuféllig der patentrechtlich geschiitzten
«Sorte» entspricht oder teilweise entspricht (z.B. gezielte Modifikation eines bestimmten
Gens); fur Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen ist damit nicht per se klar, ob dafiir eine
ihrer geschitzten Technologien eingesetzt wurde. Um dariber Klarheit zu erlangen, misste
die jeweilige ertragshéhere Sorte erstens einer Genomsequenzierung unterzogen werden und
zweitens mit der selben Technologie erzeugt worden sein. Wer diese Sequenzierung vorneh-
men und bezahlen muss, wird aus dem Vorschlag aber nicht klar.
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11.

12.

Selbst wenn Ziichter:innen sich mit dem Vorschlag einen Uberblick iber bestehende Erzeug-
nispatente verschaffen kénnten, erlangen sie keine Klarheit Gber die ebenso wichtige Verlet-
zung bestehender Verfahrenspatente bei der Entwicklung einer neuen Sorte. Wenden Ziich-
ter:innen entsprechende Verfahren mindestens teilweise selbst an, greift das Ziichterprivileg
namlich nicht. So wie der VE formuliert ist, ergibt sich auch keine Meldepflicht in Bezug auf
patentgeschiitzte neue gentechnische Verfahren (NGV), weil es bloss darum geht, ob die (Aus-
gangs-)sorte (vgl. Rn. 7) von einem Patent «betroffen» ist. Wollen Ziichter:innen also mit NGV
eine neue Sorte entwickeln, missten sie auch unter der vorgeschlagen Regelung eine sorgfal-
tige (und entsprechend aufwéndige) FTO-Analyse betreffend dem eingesetzten Verfahren
durchfihren. In Bezug auf Verfahrenspatente bringt der Vorschlag also keinen Vorteil gegen-
Uber der gegenwartigen Lage. Anders wére dies nur, wenn die Meldepflicht auf die NGV aus-
geweitet wiirde, die fur die Zichtung einer Sorte verwendet werden kdnnen.

Was die internationale Dimension des Vorschlags betrifft, erhalten die Zichter:innen ledig-
lich Informationen zu Schweizer Anmeldungen und Patenten bzw. zum schweizerischen Teil
Européischer Patente. Auch wenn eine freiwillige Nutzung der Plattform durch andere Recht-
einhaber:innen maoglich ist, sind kaum Anreize ersichtlich, weshalb sich die Inhaber:innen Eu-
ropéischer Patentanmeldungen, Europaischer Patente ohne Schutzland Schweiz oder anderer
Patente bei der Clearingstelle anmelden sollten. Sollen Produkte in andere Lander exportiert
werden, hilft der Vorschlag den Ziichter:innen also praktisch nichts, weil er die FTO-Analyse
nicht ersetzen kann. Stattdessen besteht die Gefahr, dass sich Zichter:innen diesbeziiglich in
falscher Sicherheit wiegen. Der praktische Nutzen des Vorschlags ist also sehr beschrénkt, was
der EB sogar selbst einrdumt, indem er auf die relativ wenigen Schweizer Patente mit Pflanzen-
bezug hinweist (EB, Ziff. 1.1.9). Was den vom Vorschlag beglinstigten Personenkreis betrifft,
scheint sich der VE primdr an Schweizer Zichter:innen zu richten (S. vorn Rn.5 sowie
Ziff. 1.1.10). Dies wlirde aber dem in den internationalen Abkommen verankerten Grundsatz
der Inlanderbehandlung widersprechen. Eine Klarung des persénlichen Geltungsberechts des
Vorschlags wére ebenfalls sinnvoll.

Empfehlung

13.

14.

15.

Der Kern des Vorschlags besteht darin, die Transaktionskosten fir die Patentrecherche von
den Zlichter:innen auf die Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen sowie auf das IGE zu ver-
schieben: Neu sollen Anmelder:innen und Rechteinhaber:innen von sich aus tatig werden,
wenn eine Sorte ihr Patent verletzt. Ob sie dies zuverldssig beurteilen kénnen - womaglich zu-
verlassiger, als dies eine Patentrecherche kénnte -, ist allerdings zweifelhaft.

Damit steht in Frage, ob das vorgeschlagene Instrument das beschriebene Problem 16sen
kann. Vor diesem Hintergrund riickt die in Ziff. 1.2.1.2 des EB diskutierte und dort verworfene
Alternative der Unterstiitzung bei der Recherche und deren Interpretation wieder in den
Vordergrund. Fir Zichter:innen bedeutet die Beachtung von Patentrechten in der Tat einen
Mehraufwand. Jedoch ist dies auch in allen anderen technischen Branchen so, nur dass sich
jene schon langer an den damit verbundenen Aufwand angepasst haben. Bei genauerer Be-
trachtung weist die Alternative der Unterstiizung bei Recherchen gegeniiber dem vorliegen-
den Vorschlag sogar einige Vortreile auf: Sie kann jederzeit, mehrmals und auch international
durchgefiihrt werden. Zudem handelt es sich bei jener Lésung nicht um eine sektorspezifische
Sondervorschrift. Diese Losung erscheint den Akademien im Vergleich zum vorliegenden Vor-
schlag deswegen als vorzugswirdig.

Gleichzeitig anerkennen die Akademien, dass die Technisierung der Pflanzenziichtung zu ei-
ner immer starkeren Uberlappung von Patentschutz und Sortenschutz fiihrt. Daraus ergeben
sich grundsétzliche Probleme an der Schnittstelle von Patent- und Sortenschutz, die indes
auch grundsétzlich angegangen und erforscht werden missen. Im Rahmen des vorliegenden
Vorschlags ist es allerdings nicht méglich, diese Probleme zu I6sen.
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Impressum

Erarbeitungsprozess der Stellungnahme:

Zur Erarbeitung der Stellungnahme wurden Expert:innen aus den vier Akademien (SATW, SAMW,
SAGW, SCNAT) in einem offenen Aufruf sowie weitere Wissenschaftler:innen und Fachexpert:innen
eingeladen. Federfiihrend war das Forum Genforschung der SCNAT. Die Beitrage der Expert:innen
wurden in die Stellungnahme eingearbeitet. Die berarbeitete Version wurde durch die Delegierte
des SCNAT-Vorstandes zu Handen der vier Akademien und des Prasidiums der Akademien
Schweiz freigegeben.

Verantwortliche Gremien:
e Forum Genforschung / SCNAT

Folgende Expertinnen und Experten haben die Stellungnahme erarbeitet:
e Prof. em. Heinz Miller, Universitat Basel, Mitglied Forum Genforschung SCNAT

e Prof. Dr. iur. Alfred Frih, Universitdt Basel, Mitglied Forum Genforschung SCNAT

Folgende weitere Expertinnen und Experten haben die Stellungnahme gepriift:

e  Prof. Dr. Bruno Studer, Molekulare Pflanzenziichtung, ETH Zirich, Mitglied Forum Genfor-
schung SCNAT

Redaktion und Kontakt:
Dr. Sandro Kaser, Forum Genforschung, SCNAT
sandro.kaeser@scnat.ch / 031 306 93 36
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