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Teil I Grundlagen
Kapitel 1 Begriffliches
A. Chemiebereich als Untersuchungsgegenstand

I. Moderne Chemie

Ohne Chemie wire die Menschheit viel d&rmer. Die Bedeutung mancher
Wissenschaften riickt aber nicht allzu oft in das Bewusstsein vieler Menschen, am
wenigsten derjenigen, die sich mit deren Fragestellungen nicht tdglich be-
schiftigen. Deswegen ist es angebracht, einige Daten und Grundbegriffe aus der
Chemie kurz zu erldutern.

Um den praktischen Aspekt der Chemie hervorzuheben, d. h. die Verdnde-
rung von Materie zu gewiinschten Zwecken anstatt auf die Suche nach Geset-
zesméBigkeiten zu fokussieren,' wird die Chemie in der vorliegenden Arbeit wie
folgt verstanden:

Die Chemie ist derjenige Zweig der Naturwissenschaften, der die Er-
scheinungsformen der Materie und die Moglichkeiten, diese Erscheinungsformen
ineinander umzuwandeln, erforscht.’

Der Begriff »Stoff« wird uns durch die gesamte Arbeit begleiten. Ein Stoff
ist chemisch gesehen jede Arf von Materie, die einen Raum erfiillen kann und
Masse besitzt.> Die Kategorie »Stoff« ldsst sich in »Reinstoffe« einerseits und in
»Stoffgemische« andererseits untergliedern,* wobei die erste Gruppe wiederum in
»Elemente« und »Verbindungen« aufteilbar ist. Ein Element ist ein Stoff, der
durch chemische Verfahren nicht weiter in einfachere Bestandteile zersetzt wer-
den kann. Eine Verbindung liegt vor, wenn sich verschiedene Elemente in einer
jeweils spezifischen Art und Weise miteinander verbunden haben und so einen
Stoff bilden, der durch chemische Verfahren wieder in die ihn konstituierenden
Elemente zersetzt werden kann.’

Ein in der Chemie oft gebrauchter Begriff ist das »Stoffgemisch« (auch
»Mischung«, »Gemisch«, »Stoffgemenge« genannt). Es besteht aus mehr als nur
einem reinen Stoff. Die verschiedenen Reinstoffe in einem Stoffgemisch kdnnen

1 Vgl. die folgende Definition: »Die Chemie ist die Lehre von den Stoffen und den stofflichen
Verdnderungen. Gegenstand der Wissenschaft Chemie sind die GesetzmaBigkeiten, die die
Bildung von Verbindungen aus den Elementsubstanzen, die Umwandlung von Verbindungen in
andere Verbindungen und den Zerfall von Verbindungen in Elementsubstanzen bestimmen«;
Lautenschliger/Schroter/Wanninger (Hrsg.), 2.

2 Atkins/Beran, 6.

3 Gdrtner u.a., 11. Manche Autoren verwenden den Begriff enger, d. h. als eine einheitliche Form
der Materie und unterscheiden Stoffe von Mischungen, wie z. B. Atkins/Beran, 11. In der
spateren Aufl., die Atkins mit einem anderen Autor verfasste, wird dagegen dieser schon so wie
beim Gdrtner u. a. verstanden. »Ein Stoff ist alles, was eine Masse hat und ein gewisses
Volumen einnimmt.«; Atkins/Jones, G6.

4 Ein anderer patentrechtlicher Definitionsversuch, kommt zu dem gleichen Ergebnis in der
Praxis: »Dementsprechend umfasst der Stoff im Patentrecht (...) Elemente, Verbindungen und
Gemische«; Uhrich, 141.

5 Atkins/Beran, 6.



anhand ihrer unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften getrennt werden.®
Das quantitative Verhéltnis der Reinstoffe, aus denen sich eine Mischung zu-
sammensetzen kann, ist nicht starr festgelegt. Wichtig ist aber, dass mehrere Mi-
schungen je nach Bestandteilverhdltnis unterschiedliche Eigenschaften aufwei-
sen. Wie spiter noch zu zeigen sein wird, spielt dies eine wesentliche Rolle, z. B.
bei Legierungen.

Als Wissenschaft versteht man die Erweiterung des Wissens. Durch For-
schung werden neue Erkenntnisse gewonnen. Im Kontext der Industrie spricht
man von »Forschung und Entwicklung«, um den praktischen Aspekt der For-
schungsresultate zu betonen.” Die Wissenschaft liefert die Grundlagen fiir die
Industrie. Der Wirtschaftszweig, der sich auf die Wissenschaft Chemie und deren
6konomisches Umfeld stiitzt, also ihre Finanzierung und die Vermarktung ihrer
Produkte umfasst, ist der »Chemiebereich«. In dieser Arbeit wird der Begriff
»Chemie« abwechselnd mit dem Terminus »Chemiebereich« verwendet. Es
handelt sich bei diesem Bereich um weit mehr als nur um die chemische Industrie
im herkdmmlichen Sinn. Der Begriff umfasst auch Teile der Pharmazie, der Nano-
und Biotechnologie sowie vieler anderer verwandter Disziplinen, wie z. B. der
Metallurgie. In welcher Bedeutung er verwendet wird, ist aus dem Kontext leicht
erkennbar.

Die Geschichte der wissenschaftlich fundierten Chemie begann in GroB3-
britannien und Frankreich in den zwei Jahrhunderten nach Newton. Die dortige
chemische Industrie begann sich dank der Entdeckungen, welche die damals noch
junge Wissenschaft der Welt hervorgebracht hat, rasant zu entwickeln.® Weil die
industrielle Revolution in Deutschland viel spéter als in den erwdhnten Landern
stattfand,” blieb Deutschland auch beziiglich der chemischen Industrie zuerst
etwas zuriick. Das erklart teilweise die Einfiihrung des Stoffschutzverbotes in das
erste gesamtdeutsche Patentgesetz von 1877. Die Anwendung chemischer
Entdeckungen in grolem Umfang fand in Deutschland in der 2. Hilfte des 19.
Jahrhunderts statt,'® als es zu einem der Vorreiter in der industriellen Nutzung der
Chemie wurde. Auch kleinere Lander wie z. B. die Schweiz konnten sich an den
Spitzenpositionen in der chemischen Forschung und Industrie etablieren. Im 20.
Jahrhundert wurden die USA und Japan im Bereich der Chemie federfiihrend.
Anfang des 21. Jahrhunderts konnten in der Chemie asiatische Schwellenlénder
wie Indien und China immens an Bedeutung gewinnen.

6 Die Definitionen in diesem Absatz stammen aus Atkins/Beran, 11 f.

OECD, Frascati-Manual, 30, spricht sogar von »Forschung und expermimenteller

Entwicklung, die folgend verstanden werden: »Research and experimental development

(R&D) comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock

of knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of this stock of

knowledge to devise new applications.«.

Brock, 178 ff.

9 Erst in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde der moderne Kapitalisums zur Grundlage
der Volkswirtschaft gemacht; Hahn, 30.

10 Ball, Vorwort.
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Die Chemie wird von vielen Menschen als eine schon ausgereifte Wissen-
schaft angesehen, die ihren Zenit bereits {iberschritten und keine neuen heraus-
ragenden Entdeckungen mehr zu bieten hat. Tatsdchlich hat sie in der zweiten
Hilfte des 20. Jahrhunderts einen »Quantensprung vollzogen«.!! Die »Reife«
dieses Fachs mag daran zu erkennen sein, dass auf manchen Gebieten der Chemie
neue Erkenntnisse immer mithsamer und mit zunehmenden Kosten gewonnen
werden. In anderen Bereichen aber, vor allem solchen, in die auch die
Nachbarwissenschaften integriert sind, ist die Entwicklung nach wie vor rasant.
So zeigen einerseits z. B. die drug pipelines'? in der Pharmazie, dass die Zahl der
dank der »klassischen Chemie«'® gewonnenen Arzneimittel ein wenig abnimmt
(obwohl sie bei weitem immer noch die Mehrheit darstellen), wiahrend die Anzahl
der Stoffe, die durch Bio- und Nanotechnologie geschaffen werden, jedoch
weiterhin leicht wichst.'* Und allein diese Bereiche iiberschneiden sich zum
grofen Teil mit der Chemie.

Sie hat also ihre Bedeutung keineswegs verloren. So beschéftigt die US-
amerikanische Chemieindustrie iiber 10% aller Wissenschaftler und Ingenieure.'’
Die Chemie entfacht in den letzten Jahren wahrscheinlich die meisten Dis-
kussionen im Bereich der Arzneimittel. Doch ihre Auswirkungen auf unser Leben
gehen bekanntlich noch viel weiter.

Nicht umsonst besetzen die Pharmabranche, die zum grofen Teil von der
Chemie dominiert wird, und die Chemiebranche die zwei ersten Plitze in
Deutschland, was den Umsatzanteil fiir Forschung und Entwicklung!® betrifft.

Die Chemie ist also heute in mehreren Industriezweigen und wissen-
schaftlichen Disziplinen présent. In der vorliegenden Arbeit werden insbesondere
drei davon ins Auge gefasst: die Pharmazie, die Bio- und die Nanotechnologie.

I1. Verflechtung mit anderen Bereichen
1. Pharmazie

Pharmazie wird in der vorliegenden Arbeit als die Wissenschaft'” von
Arzneimitteln, ihrer Herstellung und Priifung'® verstanden. Sie untersucht, wie
Stoffe — seien es im Labor erzeugte, seien es in der Natur vorkommende — auf

11 Roesky, in: Ball, Geleitwort.

12 Arzneimittel-Entwicklungsprozess, der iiber das Bestehen von Zulassungserfordernissen (z. B.
in klinischen Versuchen) in die Markteinfithrung enden soll.

13 D. h. ohne die Chemieunterbereiche, als welche heute teilweise Nano- und Biotechnologie
gelten.

14 Meunier, Angew. Chem. 2012, 8835 f., m. w. N.

15 Brown/LeMay/Bursten, 6.

16 Schiffski/Fricke/Guminski (Hrsg.), 31, m. w. N.

17 Dem Begriff Pharmazie wird neben der Wissenschaft von Arznemitteln auch die Industrie von
Arzneimitteln verstanden, die an diese Wissenschaft ankniipft. Entsprechendes gilt fiir die
anderen hier behandelten Wissenschaften.

18  Ammon, 1156.



bestimmte Lebewesen!® wirken, und sie befasst sich ganz allgemein mit chemi-
schen Stoffen. Dabei konzentriert sie sich heute zunehmend auf die biotechnolo-
gische Herstellung von Stoffen und auf die Entwicklung von neuen Trigersy-
stemen. Solche Systeme bauen in immer héherem Malle auf Nanopartikeln auf.
Die Pharmazie ist immer eine stark empirische Wissenschaft gewesen. Doch
derzeit erweitert sie sich, dank mathematischen Modellen, um Erkenntnisse, die
bereits im Vorfeld eines Experiments ziemlich genau abgeschétzt oder sogar be-
rechnet werden konnen. Man spricht daher bereits von einem Paradigmenwechsel
in der Pharmazie.?’ Diese AuBerung bedeutet aber noch nicht, dass die Chemie
ihre wesentliche Rolle in der Pharmazie verliert. Sie ist bei der Gewinnung von
neuen Erkenntnissen die treibende Kraft — sei es in der Molekiilmodellierung, in
der Nano- oder Biotechnologie.

2. Biotechnologie

In der vorliegenden Arbeit wird Biotechnologie nach der OECD-Definition
betrachtet, und zwar wegen der Verstidndlichkeit und Praktikabilitdt dieser
Definition. Unter Biotechnologie versteht die OECD die Anwendung von
Wissenschaft und Technologie sowohl auf lebende Organismen als auch auf Teile,
Produkte und Modelle von diesen, um lebende oder nicht lebende Materialien
abzuéndern zum Zweck der Gewinnung von Wissen, Giitern und Dienstleistun-
gen.?!

Neben veralteten Techniken, wie z. B. Kreuzung und Selektion, hat die sog.
»rekombinante DNA-Technologie« eine enorme Wichtigkeit in der Bio-
technologie gewonnen — ein Verfahren, das einzelne Teile der DNA?? aus mehre-
ren Quellen (d. h. Organismen) zu einem vollig neuen DNA-Abschnitt zu re-
kombinieren imstande ist.

Die Bausteine der DNA nennt man Nukleotide. Sie bestehen jeweils aus
einem Zucker (Desoxyribose), einem Phosphatrest und einer Base (Adenin (A),
Cytosin (C), Guanin (G) oder Thymin (T)). Die beiden Ketten der DNA-

19 Menschen und Tiere sind hiermit gemeint. Traditionellerweise wird die Untersuchung von
Pflanzenschutzmittel nicht als Pharmazie bezeichnet.

20  Florence/Siepmann (Hrsg.), 3.

21 OECD, Frascati-Manual, 192. An gleicher Stelle wird eine indikative, nicht abschlieBende
listenbasierte Definition gegeben, die fiir das Versténdnis, was Biotechnologie ist, Hilfe leistet:
»-DNA (coding): genomics, pharmaco-genetics, gene probes, DNA
sequencing/synthesis/amplification, genetic engineering.
-Proteins and molecules (functional blocks): protein/peptide sequencing/synthesis, lipid/protein
glyco—engineering, proteomics, hormones and growth factors, cell
receptors/signaling/pheromones.
-Cell and tissue culture and engineering: cell/tissue culture, tissue engineering, hybridisation,
cellular fusion, vaccine/immune stimulants, embryo manipulation.
-Process biotechnologies: bioreactors, fermentation, bioprocessing, bioleaching, biopulping,
biobleaching, biodesulphurisation, bioremediation and biofiltration.
-Sub-cellular organisms: gene therapy, viral vectors.«

22 Desoxyribonukleinsdure, Triger der Erbinformation.



Doppelhelix-Struktur sind durch eben diese Basen mit einander verbunden. Ein
Gen ist dabei eine Sequenz von Nukleotiden, die den Zellen eine Instruktion fiir
die Synthese eines bestimmten Proteins oder eines bestimmten Teils der RNA?
gibt.?* Die DNA ist fiir die vorliegende Abhandlung von besonderem Interesse,
weil sie und ihre einzelnen Teile einerseits Triger der genetischen Informationen,
andererseits aber auch chemische Stoffe sind. Die oben angefiihrte Definition des
Gens ist aus biotechnologischer, nicht aus juristischer Perspektive erfolgt. Sie
spiegelt dennoch die juristischen Probleme wider, die mit dem Gen verbunden
sind. So ist ein Gen zwar ein chemischer Stoff, aber nur wenn ein solcher Stoff
auch eine Instruktion fiir die Synthese trigt, d. h. in diesem Sinne eine Funktion
hat, nur dann wissen wir, dass iiberhaupt ein Gen vorliegt. Diesen Umstand darf
das Patentrecht nicht vernachldssigen. Zutreffend weist Miiller auf diese
Problematik hin:
»Der Terminus >Gen« bezeichnet eine funktionelle Informationseinheit der
Vererbung und ist ohne begriffliche Zuordnung zu seiner codierenden Funktion
fiir patentrechtliche Beurteilungen zu unbestimmt. Wenn >Gene< den Erfin-
dungsgegenstand bilden, sollte von den jeweils relevanten proteincodierenden
Nucleotid-Sequenzen gesprochen werden, die sich im Sinne der Patentvoraus-
setzungen genau beschreiben lassen. «*

Grundlage der Biotechnologie war die Erkenntnis, dass biologische Funk-
tionen direkt mit makromolekularen Strukturen verbunden sind. Diese
Entdeckung erdffnete eine neue Dimension, zunichst fiir die makromolekulare
physikalische Chemie, was wiederum einen neuen theoretischen Rahmen
erforderte. Diesen Rahmen konnten die gleichzeitig entwickelten Computer- und
Informationswissenschaften liefern. Somit hat sich das Konzept der
informationstragenden Molekiile durchgesetzt.?®

Die Verwendung von Organismen zur Gewinnung von Produkten ist zwar
schon sehr lange bekannt, doch erst in den 60er und 70er Jahren 27 des letzten
Jahrhunderts wurden die Manipulationsmdglichkeiten der genetischen Informa-
tion auf sub-zellularer Ebene breiter erforscht und angewendet. Seitdem kann man
von einer gewissen » Verselbststdndigung« der Biotechnologie als Wissenschaft
reden.

Vor einigen Jahren musste jedoch eines der Dogmen, auf denen die Bio-
technologie aufbaut, modifiziert werden. Friiher galt: ein Gen, ein Enzym, eine
Eigenschaft. Inzwischen wurde erkannt, dass mehr als ein Gen zur Exprimierung

23 Ribonukleinsdure, ebenso wie die DNA, Tréger der Erbinformation, mit nur einem Strang und
Uracil (U) statt Thymin. Eine bestimmte Art von Viren (RNA-Viren) hat keine DNA. Sie
tibertragen ihre genetische Information nur durch die RNA.

24 Thieman/Palladino, 33.

25 Miiller, EXM., 2003, 350.

26  Atlan, Preface, in: Maruani (Hrsg.), xxi.

27  Die Griindung der Genentech Inc. in 1976 kann als symbolische Geburt der Biotech-Industrie
angesehen werden; Thieman/Palladino, 19.



(Expression) einer Eigenschaft nétig sein kann und umgekehrt ein Gen zur Ex-
primierung mehrerer Eigenschaften fithren kann. Es gibt auler den Genen auch
andere Strukturen, die fiir die Mobilitdt von Genen innerhalb des Genoms ver-
antwortlich sind und ganze Sets von Genen ein- oder ausschalten konnen.?® Der
so geborene Wissenschaftsbereich, die Epigenetik, gewinnt in der Biotechnologie
an Bedeutung. Auf lange Sicht wird er wahrscheinlich auch fiir das Patentwesen
an Bedeutung gewinnen.

Der Biotechnologie wird heute das Potenzial zugeschrieben, zur zukiinftig
fiihrenden Technologie aufzusteigen.?’

3. Nanotechnologie

Chemie spielt, neben Physik und teilweise auch Biologie, eine primére
Rolle in der Nanotechnologie,* einer Wissenschaft, welche sich mit Strukturen
von den Dimensionen eines Milliardstel Meters befasst. Sie basiert auf der Er-
kenntnis, dass Molekiile von unter 100 Nanometer durch nicht herkdmmliche
Eigenschaften gekennzeichnet sind.

Die Chemie unterscheidet dabei zwischen Atomen und Molekiilen. Letzt-
genannte setzen sich aus mindestens zwei durch chemische Verbindungen verei-
nigten Atomen zusammen. Wenn sich ein Stoff aus Atomen oder verschiedene
Arten von Molekiilen zusammensetzt, die untereinander keine chemischen Bin-
dungen aufweisen, spricht man von einer chemischen Mischung. Obwohl man mit
dieser Einteilung erfolgreich Chemie betreiben kann, greift sie etwas zu kurz.
Erstens haben — aus Sicht der atomaren GréBenordnung — manche grof3e
Strukturen besondere Eigenschaften, die darauf zuriickzufiihren sind, dass sie die
kritischen®! Ldngen vieler Phinomene unterschreiten. Zweitens sind solche
Strukturen grof genug, um im Vergleich zu kleineren Molekiilen, aus denen sie
bestehen, vollig andere Merkmale aufzuweisen.*? Polymere oder Proteine sind ein
Beispiel dafiir. Drittens werden Atome in groBen Strukturen nicht nur durch
chemische Bindungen zusammengehalten. Sehr schwache elektrostatische
Wechselwirkungen, sog. »Wasserstoff-Bindungen«, konnen groflere molekulare
Strukturen bilden.

Man kann solche Strukturen einfach als Molekiile bezeichnen, aber aus den
obengenannten Griinden wurde der Begriff der »Nanopartikel«*® eingefiihrt, um
diese Eigenschaften besser zu betonen. Nanopartikel werden als eine Anzahl von
Atomen oder Molekiilen definiert, die (nicht unbedingt durch chemische

28  Atlan, Preface, in: Maruani (Hrsg.), xxiii.

29  OECD, Frascati-Manual, 189.

30  Das Wort »nano« bedeutet ein Milliardstel (1 x 10°%).

31  Im Sinne von einem Wert, der an der Grenze zwischen sehr verschiedenen Eigenschaften eines
Objekts oder eines Phianomens liegt.

32 Die Eigenschaften von gréeren Molekiilen sind manchmal so spezifisch, dass man den Begriff
»Nanomaschinen« verwendet.

33 Inder vorliegenden Arbeit werden auch die Begriffe »Nanostrukturen«, »Nanomolekiile« oder
»Nanomaschinen« alternativ verwendet.



Bindungen) miteinander verbunden sind und deren Struktur in der GroBe sich
héchstens in einem Bereich zwischen 1 und 100 nm bewegt.**

Nanotechnologie kann somit als diejenige Technologie definiert werden,
welche sich mit den bereits geschilderten Nanopartikeln befasst.?® Dieser Bereich
ist einigermaflen willkiirlich gewéhlt und, wie oben erwihnt, mehr als eine
Typologie gedacht, denn als eine scharfe Gliederung. Es gibt keine eindeutig
festgelegte Grenze zwischen Nanotechnologie, Chemie und Physik.

An die Nanoskala kann man von zwei Seiten gelangen. Einerseits von oben,
durch Miniaturisieren, dem sog. »top down-Ansatz«, der hauptsédchlich von der
Physik und der physikalischen Technik angewendet wird. Andererseits von unten,
also dem »bottom top-Ansatz«, bei dem aus Atomen oder Molekiilen komplexere
Strukturen aufgebaut werden. Letzterer ist in der Chemie und Biologie giingig.>

Fiir die vorliegende Arbeit ist aber hauptséchlich relevant, dass alle durch
Nanotechnologie gewonnenen Materialien als chemische Stoffe eingestuft wer-
den koénnen und somit als Chemie-Erfindungen, und wenn sie Patentfdhigkeit
besitzen, einen Patentschutz erlangen konnen. Die Patentierung solcher Stoffe
lasst jedoch, mehr als in anderen Gebieten, eine gewisse Problematik des patent-
rechtlichen Stoffschutzes hervortreten. Viele Nanopartikel, die ganz neue Eigen-
schaften oder Anwendungsmoglichkeiten besitzen, setzen sich aus anderen
Nanopartikeln zusammen. Beispielsweise kann eine Nanomaschine aus Kohlen-
stoff-Nanordhrchen und -»Fuf3ballmolekiilen« gebaut werden. Wenn diese Bau-
steine Stoffschutz genieBen, der sich auf all deren mogliche Verwendungen er-
streckt (sog. »absoluter Stoffschutz«), brauchen alle spéteren Forscher bzw. Nut-
zer innerhalb der Patentfrist die Zustimmung des Baustein-Patentinhabers. Zur
Verdeutlichung lésst sich dies mit einer Situation illustrieren, in der die Elemente
Kohlenstoff, Wasserstoff, usw. patentiert werden konnten und alle Chemiker sich
an den Patentinhaber wenden miissten, um eine Lizenz zu erhalten.

34 Poole/Owens, 72 f.

35  Eine andere Definition wurde z. B. von Paschen u. a. gegeben : »1. Nanotechnologie befasst
sich mit Strukturen, die in mindestens einer Dimension kleiner als 100 nm sind. 2.
Nanotechnologie macht sich charakteristische Effekte und Phanomene zunutze, die im
Ubergangsbereich zwischen atomarer und mesoskopischer Ebene auftreten. 3. Nanotechnologie
bezeichnet die gezielte Herstellung und/oder Manipulation einzelner Nanostrukturen.«; Paschen
u. a.,l.

36  Paschenu.a.,1u.3l.



II1. Chemie trifft Patentrecht

Die Chemie, wie jede Wissenschaft, wird u. a. durch die Erwartung mate-
rieller Gewinne betrieben. Dies gilt fiir den einzelnen Wissenschaftler,” fiir
Teams von Wissenschaftlern sowie fiir ihre Sponsoren.’® Das Bestreben, erarbei-
tetes Wissen gewinnbringend einzusetzen, ist die Schnittstelle, in der sich Chemie
und Recht begegnen.

Ohne an dieser Stelle in die Diskussion iiber die Patentrechtstheorien®
einzusteigen, kann man sagen, dass das Patentsystem dem technischen Fortschritt
dienen soll. Schutzrechte in Form von Patenten werden auf »Erfindungen«, die
bestimmte Voraussetzungen erfiillen, erteilt. Dadurch soll mehr neues
anwendungsorientiertes Wissen*’ entstehen. Dieses Wissen vermag sich wieder-
um positiv auf die Wirtschaft auszuwirken, indem neue Produkte oder Prozesse
eingefiihrt werden sollen, was mit dem Begriff »Innovation« verkniipft ist.*! Wie
diese Begriffe zu verstehen sind, wird im folgenden Abschnitt diskutiert. Es
drangt sich die Frage auf, ob Patente wirklich die anwendungsorientierte For-
schung befliigeln. Diese Fragestellung wird auf den Bereich der Chemie bezogen
sein.

Viele der patentrechtlichen Publikationen der letzten Jahre haben sich auf
den Arzneimittel-, Nanotechnologie- oder Biotechnologiebereich konzentriert.
Auch diese Arbeit beschiftigt sich zum Teil mit diesen drei Bereichen, solange sie
auch in die Chemie fallen oder auf solche Weise mit der Chemie assoziiert sind,
dass dieses Fach betreffende Fragestellungen des Patentrechts auch fiir sie von
Bedeutung sind. Der Fokus auf diese drei Gebiete, zusitzlich zur »klassischen«
Chemie, baut vor allem auf drei Tatsachen auf. Erstens ist der Einfluss auf
Wirtschaft und Gesellschaft zu nennen. Zweitens spielen Patente eine her-
ausragende Rolle in der Pharmazie*? sowie in diesen relativ neuen Bereichen.

37  In Bezug auf Patentrecht wird der Begriff »Erfinder« verwendet, siche die Ausfithrungen zum
Erfindungsbegriff unten.

38  Der Einfachheit halber wird in der vorliegender Arbeit unter »Wissenschaftler« oder »Erfinder«
manchmal auch derjenige, der sie finanziert (d. h. der Sponsor) verstanden. Es wird aus dem
Kontext sichtbar, ob an einer Stelle auch der Sponsor mitumfasst ist.

39  Den populirsten unter den verfochtenen Meinungen zufolge sollte ein zeitlich begrenztes
Monopolrecht gewihrt werden, weil (1) ein Mensch Eigentum an seinen Ideen hat
(Eigentumstheorie), (2) auf diese Weise dieses Recht eine Belohnung des Erfinders ermoglicht
(Belohnungstheorie), (3) ein Patent zur erfinderischen Bemithungen anregt
(Anspornungstheorie) oder (4) zur Offenbarung von technischem Wissen beitragt
(Offenbarungstheorie); Krafler/Ann, Patentrecht, 39 f.; Machlup, 19 ft.

40  Indieser Arbeit werden »Forschung« und/oder »Entwicklung« als Bestandteile von
»Wissenschaft« aufgefasst.

41  Zur Bedeutung der Innovation fiir Wirtschaftswachstum siehe unten Teil IT Kapitel 1 A und statt
vieler Schumpeter, Kapitalismus, 134 ff.

42 Levinu. a.,, BPEA 1987, 784.



Drittens bilden die zwei letztgenannten Bereiche »die neuen Grenzen der Tech-
nologie«,® d. h. sie stehen an einer Stelle, an der unser Wissen sich schnell ver-
mehrt. Es darf aber nicht iibersehen werden, dass Chemie sich nicht auf diese drei
Gebiete allein beschrénkt.

B. Der Weg zum Begriff der Innovation

I. Entdeckung

Die wirtschaftliche Entwicklung baut auf Wissen auf. Auf der Suche nach
Merkmalen, welche Informationen aufweisen miissen, um diesen Entwicklungs-
anstieg auszuldsen, und zu der Frage, wann sie einen Schutz vor Nachahmungen
in Form eines Patents »verdienen, ist zunichst der Begriff der »Entdeckung« und
dann jener der »Erfindung« kurz zu erdrtern. Darauf soll eine Analyse des
Innovationsbegriffes folgen. Das Begriffspaar Entdeckung/Erfindung stammt aus
dem Patentrecht. Die Innovation hingegen, deren Forderung die Hauptfunktion
des Patentrechts sein soll, stammt aus der Okonomie.

Entdeckungen werden in Europa ausdriicklich vom Patentschutz ausge-
nommen. Anders ist es z. B. in den USA, wo nach dem 35 U.S.C. § 101 bestimmt
ist: »Whoever invents or discovers (...) may obtain a patent therefore (...).« In
Europa ergibt sich der Ausschluss von Entdeckungen** aus Art. 53 Abs. 2 lit. a)
EPU.* In dieser Vorschrift heiBt es: »Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1
werden insbesondere nicht angesehen: a) Entdeckungen, wissenschaftliche
Theorien und mathematische Methoden«. Gemil Abs. 3 steht die oben genannte
Beschrinkung der Patentierbarkeit nur dann entgegen, wenn die Anmeldung den
Patentschutz fiir genau diese Gegenstiande oder Tatigkeiten »als solche« erreichen
will. Im Zuge einer freiwilligen (»kalten«) Harmonisierung des innerstaatlichen
Patentrechts unter den EPU-Mitgliedstaaten*® wurden in diesem Sinne
inhaltsgleiche Regelungen in die innerstaatlichen Rechtssysteme eingefiihrt.*’

Unter einer Entdeckung versteht man, so die von Beier und Straus erarbei-
tete Definition, das Auffinden oder Erkennen bisher unbekannter, aber objektiv in
der Natur schon vorhandener GesetzmiBigkeiten, Wirkungszusammenhénge,*®

43 Von den »new frontiers of technology« schreiben z. B. Levin u. a., BPEA 1987,786.

44 Die Rechtslage in fritheren Zeiten war diesbeziiglich unterschiedlich. So waren z. B.
Entdeckungen in den franzosischen, italienischen und Osterreichischen Patentgesetzen im 19. Jh.
dem Patentschutz zugénglich, siehe Klostermann, Patentgesetz, 113.

45 Europiisches Patentiibereinkommen, Volltitel: Ubereinkommen iiber die Erteilung europdischer
Patente v. 5. Oktober 1973, BGBI. 1976 11, 826; weiter als »EPU1973« bezeichnet, zuletzt
revidiert durch die Akte v. 29. November 2000, BGBI. 2007, II, 1083; die am 13. Dezember
2007 in Kraft trat.

46 Niheres zu diesem Phidnomen, siche unten Teil III Kapitel 2 B. 1.

47  Wie § 1 Abs. 3 und 4 PatG.

48  Obwohl diese Definition das Begreifen dessen erleichtert, was unter einer Entdeckung zu
verstehen ist, hat sie auch ihre Grenzen. Es ist z. B. nicht klar, wie man zwischen
GesetzmaBigkeit und Wirkungszusammenhang unterscheidet. Ein Beispiel fiir diese
definitorische Unsicherheit: »Die beherrschbaren Naturkréfte sind ein Oberbegriff fiir alle
Erscheinungen und Vorgénge, die durch eine nach unseren Erfahrungen und Erkenntnissen



Eigenschaften oder Erscheinungen.*’

In der vorliegenden Abhandlung wird der Terminus »Entdeckung« im
Sinne dieser Definition verstanden.*

Diese Definition zeigt aber nicht genau, wo die Entdeckung endet und die
Erfindung beginnt. Sie ist daher in einem engem Zusammenhang mit Uberle-
gungen zum Erfindungsbegriff zu verstehen.’! Nach dem bloBen Wortlaut der
oben genannten Begriffsbestimmung wiren ndmlich die erstmalige I[solation eines
Naturstoffes und das Auffinden seiner niitzlichen Eigenschaften eine Entdeckung,
obwohl sie nach den Patentsystemen der meisten Lénder patentfahige
Erfindungen sind.

I1. Erfindung

Der Terminus »Erfindung« ist einer der wichtigsten Begriffe im Patent-
recht. Ungeachtet dessen gibt es weder im EPU noch im deutschen PatG, ebenso
wenig wie in vielen anderen Patentgesetzen der Welt, eine gesetzliche Definition
dessen, was eine Erfindung darstellt. An dieser Stelle soll auf den Erfindungsbe-
griff nur so ausfiihrlich eingegangen werden, wie es fiir die bessere Verstind-
lichkeit der nachfolgenden Ausfiihrung nétig ist. Wichtig ist es, sich bewusst zu
werden, dass eine Erfindung kein korperliches Gut darstellt. Die Erfindung ist
also nicht die Maschine (oder der Stoff), obwohl sogar die Rechtssprache etwas
irrefithrend verstanden werden kann, wenn von der Maschine als Gegenstand der
Erfindung die Rede ist. Die Erfindung ist vielmehr die Information (Anweisung,
Lehre), wie eine solche Maschine zu bauen ist und wie man sie zum Funktionieren
bringt. Im Falle eines Stoffes sind dies die Informationen, dass es einen solchen
Stoff in isolierter Form iiberhaupt gibt (wenn er denn frither nicht in der Natur
gefunden wurde), wie man den Stoff herstellen kann und wie man mit ihm die
gewiinschte Wirkung erzielt.> Dieser Ansatz fiir Stoffe, der das Funktionieren

zwingende — wenn auch nicht notwendigerweise stets erkannte — GesetzmaBigkeit zwischen
Ursache und Wirkung charakterisiert sind.«; Kolle, 61.

49  Beier/Straus, 14.

50  Dazu ist folgendes zu beachten: Erstens ist eine Entdeckung nicht nur ein Auffinden oder
Erkennen von etwas schon Vorhandenem. Sie ist auch eine Projektion, eine Einordnung von
Naturelementen in eine Darstellung. Daher erfordert eine Entdeckung einen Teil Kreativitit.
Zweitens haben Entdeckungen nicht immer einen allgemein giiltigen Charakter, worauf die
Definition hinzuweisen scheint. Eine Entdeckung entspricht nicht immer der Wahrheit der
Natur, welche zuvor noch unbekannt war. Als eine Projektion der Natur in durch Menschen
verstandene Zeichen, wird sie als wahr empfunden, solange sie sich fiir die Erreichung des
anvisierten Zieles als geeignet erweist. Die Newtonsche Mechanik gentigte Jahrhunderte lang
den Bediirfnissen ihrer Anwender, wurde aber durch die Quantenmechanik vereitelt.

51  Was die Autoren dieser Definition denn auch tun, indem sie gleich nach der
Begriffsbestimmung der Entdeckung, eine der Erfindung geben. »Erfindung ist dagegen die
zweckgerichtete Losung eines bestimmten Problems mit technischen Mitteln. Sie enthélt eine
Anweisung zur Verdnderung oder Beeinflussung der Natur und fiithrt unmittelbar zur
Befriedigung eines gesellschaftlichen Bediirfnisses.«; Beier/Straus, 14.

52 Der dritte Teil dieser Aufzdhlung wird allerdings schon von vielen bestritten, da er bereits den
Schutzgegenstand beschrinkt; vgl. BGH v. 14. Mérz 1972, X ZB 2/71, »Imidazoline«, GRUR
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nicht auBler Acht lasst, wird dank der Nanotechnologie noch deutlicher. Man
spricht dort von »Nanomaschinen, also Molekiilen, die auf der Nanoskala ihre
Funktion gewissermallen dhnlich wie eine Maschine auf der Makroskala erfiillen.
Wichtig ist dabei nicht nur, wie man eine solche Nanomaschine »baut«, sondern
auch, wie man sie zum »Funktionieren« bringt.

Der BGH definierte in der »Rote Taube«-Entscheidung eine Erfindung als
»Lehre zum planméfBigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkrifte zur
Erreichung eines kausal iibersehbaren Erfolges«.” Dieser Definitionsversuch
kniipft an die schon vorher benutzte Umschreibung der Erfindung als Lehre zum
technischen Handeln an. Er soll die Anpassung des Kreises patentierter Gegen-
stinde an die fortschreitende Beherrschung der Naturkréifte ermdglichen und
umschreibt die »Technik« losgeldst davon, was intuitiv darunter verstanden
wird.>* Seitdem wird die »Rote-Taube-Formel« von deutschen Gerichten ange-
wendet.

Sowohl das Vorgehen des EPA als auch die »Rote Taube«-Entscheidung
haben jedoch ihre Schwichen. Um die Zusammenhénge zwischen Entdeckung,
Erfindung und Innovation zu verstehen, bleiben wir noch bei der »Rote Taube«-

Formel. Eine tiefer gehende Analyse des Erfindungsbegriffes erfolgt an anderer
Stelle.>

II1. Innovation

Der in erster Linie wirtschafts- und gesellschaftswissenschaftliche, aber
auch geistes- und kulturwissenschaftliche Begriff »Innovation« wird vom latei-
nischen Wort innovo, -are abgeleitet, was so viel wie »erneuern« bedeutet.>® Trotz
vieler Bemiihungen gibt es bislang keine umfassende Innovationstheorie und auch
keine allgemeingiiltige und einheitliche Definition.” Im nicht wissenschaftlichen
Sprachgebrauch wird der Terminus oft félschlicherweise gleichbedeutend mit
dem Begriff »Invention« verwendet. Trotz Ahnlichkeit sind die Begriffe aber
scharf zu trennen.

Fiir die vorliegende Arbeit soll Innovation im Sinne von Vahs/Burmester
als »die erstmalige wirtschaftliche Anwendung einer neuen Problemlésung«®®
verstanden werden. Diese Definition ist eine Weiterentwicklung derjenigen

1972, 541; Beier/Straus, 68.

53 BGHv. 27. Mérz 1969, X ZB 15/67, »Rote Taube«, GRUR 1969, 672 = BGHZ 52, 74 (79). Die
Urspriinge des letzten Teils der Definition gehen wohl auf Gareis zuriick: »Erfindung ist
Entdeckung einer vorher noch nicht bekannten Tatsache, dass durch die konkrete technische
Einwirkung auf einen Stoff der AuBenwelt (Natur) ein oder Wiederholung an sich
unversiegbarer Erfolg erzeugt wird, oder: Entdeckung (=Kennenlernen) der vorher noch nicht
bekannten Tatsachen, dass durch eine konkrete technische Verwertung eines Naturstoffes oder
Naturgesetzes ein an sich wiederholbarer Erfolg erzielt wird.«; Gareis, 27.

54 Krafler/Ann, Patentrecht, 129.

55 Teil III, Kapitel 1.

56  Hau/Fromm, 453.

57  Vahs/Burmester, 43.

58 Vahs/Burmester, 44.
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Machlups, der Innovation als die »erste wirtschaftliche Anwendung einer neuen
Idee«®® betrachtete. Diese neue Problemldsung ist selbstredend auch eine Idee.
Durch die Verwendung dieses Terminus wird aber etwas stiarker hervorgehoben,
dass diese Idee auf eine technische Umsetzung hin konkretisiert ist. Die Invention
demgegeniiber wird aus 6konomischer Perspektive als erstmalige technische
Realisierung einer neuen Problemldsung angesehen und stellt die notwendige
Vorstufe der Innovation dar.®® In der vorliegenden Arbeit wird »Invention« jedoch
als Synonym fiir »Erfindung« verwendet.

Innovation ist in der konomischen Optik ein Prozess®! der

1) Wissensgewinnung durch

ii) Wissensumsetzung zur

iii) wirtschaftlichen Verwertung dieser Umsetzung
oder, je nach Sichtweise, das Ergebnis dieses Prozesses. Dies ldsst sich in das
Patentrecht scheinbar leicht iibersetzen. Die bloBe Vermehrung von Wissen da-
gegen, bzw. Wissensgenerierung, ist Entdeckung. Die praktische Anwendung von
Wissen ist Erfindung. Der wirtschaftlichen Verwertung kommt bei der Erlangung
des Patentes eine gewisse Bedeutung zu, wenn von der Erfindung verlangt wird,
dass sie gewerblich anwendbar ist, d.h. in der einen oder anderen Weise
gewerblich verwertet werden kann. Deutlicher wird dies im US-amerikanischen
Patentrecht, wo dem Erfordernis der »utility« eine grofle Bedeutung zukommt,
obwohl diese inhaltlich nicht genau das gleiche wie die europiische »gewerbliche
Anwendbarkeit« ist.®?

Fiir die vorliegende Arbeit ist es hilfreich, darauf hinzuweisen, dass sich die
Wissensgenerierung in Grundlagenforschung und angewandte Forschung
gliedern liasst, auf welche die Entwicklungsphase (Wissensumsetzung) folgt. Es
ist nicht zu leugnen, dass es sich bei diesen Phasen um eine Gewinnung von In-
formationen handelt, die jedoch Antworten auf Fragen von unterschiedlichem
Abstraktionsgrad sind. Dieser Prozess ist meistens kein linearer. Manchmal wird
in einer spéteren Phase ein Problem erkannt, das sich nur durch Wissen 16sen lasst,
welches mit Hilfe von angewandter Forschung oder gar Grundlagenforschung
gewonnen wurde. Nehmen wir Nitroglyzerin®® als Beispiel. Die Erkenntnis, dass
es eine bestimmte chemische Reaktion, die Nitrierung,** gibt und nach welchem
Mechanismus sie ablduft, ist eine Leistung der Grundlagenforschung. Die Suche

59  Machlup,78.

60  Vahs/Burmester, 344.

61  Die Begriffsbestimmung von Burton/Goldhar, betrachtet Innovation deutlich als einen Prozess
von Mittelallokation: Von der Ideengenerierung iiber die Problemlsung zur
Kommerzialisierung ist demnach Innovation als eine Sequenz von organisatorischen und
individuellen Verhaltensmustern aufzufassen, verkniipft durch formelle Mittelallokations—
Entscheidungspunkte; Burton/Goldhar, 284.

62 Vgl. AIPPI, AIPPI Journal (Januar) 2004, 213 f.

63 Nach der IUPAC-Nomenklatur (International Union of Pure and Applied Chemistry) Propan-
1,2,3-triyltrinitrat.

64  Das Einfiihren einer Nitrogruppe, -NO2, in ein organisches Molekiil.
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nach praktischen Wirkungen dieser Erkenntnis (angewandte Forschung), zeigt
u. a., dass mittels dieser Reaktion auf Glyzerin® eingewirkt werden kann, dass sie
zur Bildung von Nitroglyzerin fiihrt und schlieBlich dass die letztgenannte
Verbindung als Sprengstoff genutzt werden kann. Die angewandte Forschung
wird also in dieser Arbeit als das Auffinden praktischer, konkreter Anwendung
von Informationen® verstanden. Danach wird aber noch eine weitere Frage
gestellt, ndmlich wie mithilfe der bereits vorhandenen Informationen ein
marktfahiges Produkt zu erzeugen ist. Die mit dieser Frage hauptséchlich befasste
Phase ist die Entwicklung. In dieser Etappe konnen in unserem Nitroglyzerin-
Beispiel effizientere und sicherere  Herstellungsverfahren, sicherere
Verpackungen oder stabilisierende Mischungen mit Kieselgur erarbeitet werden.

Die Entwicklungsphase ist also teils mit der Losung technischer Probleme
befasst, teils mit anderen Problemlosungen, die fiir den Markterfolg hilfreich sind,
wie das Design der Verpackung. In der vorliegenden Arbeit wird allerdings die
Aufmerksamkeit nur auf technische Aspekte derjenigen Entwicklung kon-
zentriert, welche alleine fiir die Fragen nach der Rolle des Patentrechts fiir Inno-
vationen relevant sind. Auf die Entwicklungsphase folgen die Phasen der Pro-
duktion und der Vermarktung.

In der angewandten Forschung stellt sich dann heraus, dass Nitroglyzerin
auch eine therapeutische Wirkung gegen Angina pectoris entfalten kann. Diese
Erkenntnis kann nach ihrer Entwicklungsphase zu einem marktreifen Produkt
fiihren. Ebenso wie die Erkenntnis, dass Nitroglyzerin das Raynaud-Syndrom
bekdmpft. Nitroglyzerin kann also verschiedene Krankheiten heilen, und zwar
durch den gleichen Mechanismus, ndmlich durch Gefaerweiterung.

Angesichts der Komplexitdt der hier skizzierten Vorginge mag es ein-
leuchten, dass heute in der Regel nicht alle Phasen dieses Prozesses durch ein und
denselben Erfinder bzw. ein und dasselbe Unternehmen durchgefiihrt werden. Ein
Erfinder kann wohl die Ergebnisse der Grundlagenforschung, die durch ein
Universitédtsteam verdffentlicht wurde, als den Anfang seiner Arbeit annehmen.
Damit bleibt die Frage, ab welchem Stadium in diesem Gesamtprozess das
Wissen so »reif« ist, dass es unter Patentschutz gestellt werden kann. Wie oben
angefiihrt wurde, markiert erst das Auffinden einer praktischen Anwendung des
Wissens eine deutliche Anderung hinsichtlich der Patentierbarkeit. Die Bereit-
stellung eines Stoffes, der nicht praktisch verwendet werden kann, ist lediglich
Wissensvermehrung. Auf die Frage aber, ob eine bloBe Anwendung reicht, um die
Benutzung eines ganzen Wissensbereichs zu monopolisieren, wird ndher
einzugehen sein.®’

Um den Innovationsbegriff besser zu verstehen, muss ferner geklart wer-
den, womit die neue technische Losung zu vergleichen ist. Handelt es sich um

65 1,2,3-Propanol.
66  Siehe unten im Teil III Kapitel 1 die Ausfiihrungen zum selbststdndigen 6konomischen Wert.
67  Teil IIl Kapitel 1-2 u. Teil IV Kapitel 1-2.



eine subjektive Neuheit i. S. einer Neuheit gegeniiber dem, was es im betreffen-
den Unternehmen bisher gab (sog. »Betriebsneuheit«), oder soll die Neuheit ob-
jektiv verstanden werden (sog. » Weltneuheit«®®)? In den ékonomischen Wissen-
schaften BWL wird Innovation meist im Sinne von Betriebsneuheit aufgefasst.*’
In der vorliegenden Abhandlung wird Innovation, entgegen der geldufigen Auf-
fassung der Okonomie,” als eine Weltneuheit verstanden. Handelt es sich dage-
gen um eine Neuerung, die es frither auf einem Markt oder im Betrieb nicht gab,
so soll diese hier konsequenterweise als Markt- bzw. Betriebsneuheit bezeichnet
werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass in vielen in dieser Arbeit zitierten
Quellen Innovation in erweitertem Sinne, also als Betriebsneuheit verstanden
wird. Denn auch Betriebsneuheiten sind fiir die technische Entwicklung wichtig,
da sie die Diffusion vorhandenen Wissens beschleunigen und so letztendlich den
gesellschaftlichen Wohlstand steigern.”! Eine Weltneuheit ist aber eine Conditio
sine qua non fiir Marktneuheiten. Deshalb soll sich das Patentrecht — und die
vorliegende Arbeit — primér auf die Forderung von Weltneuheiten fokussieren.

Da nun geklért ist, woran sich Innovation zu orientieren hat, konnen wir
dazu tibergehen, was als konstitutives Merkmal der Innovation gilt, ndmlich zu
dem, was die Okonomie als »Grad der Neuheit«’? bezeichnet. Eine Innovation
muss sich von den bereits bekannten Gegenstdnden unterscheiden. Dieses
Merkmal lésst sich mit dem Patentrecht vergleichen, da von der patentfdhigen
Erfindung das »Nicht-Naheliegen«,” also ein gewisser Abstand von dem Vorbe-
kannten, gefordert wird.

Bei der Kldrung des Innovationsbegriffes ist auf den Unterschied zwischen
Basisinnovationen (auch als »radikal-revolutiondr« bezeichnet) und Ver-
besserungsinnovationen (»inkremental-evolutionir«) aufmerksam zu machen.
Der Unterschied zeigt, dass die Okonomie #hnliche Abgrenzungsprobleme hat
wie das Patentrecht. Die erstgenannte Art von Innovation liegt vor, wenn sie auf
einer Erkenntnis beruht, die das Wirtschaftsleben oder andere Lebensbereiche
grundlegend beeinflussen oder iiberformen. Die zweitgenannte Art ist gegeben,
wenn das bestehende Wissen nur graduell erweitert wird und diese Erweiterung
zur Optimierung von Produkten oder Verfahren beitréigt.” Die Kriterien dieser
Einteilung sind allerdings nicht einheitlich. Basisinnovationen wurden aufgrund

68  Der manchmal als Synonym fiir »Weltneuheit« verwendete Begrift der »Marktneuheit« (vgl.
Vahns/ Burmester, 45), ist irrefiihrend, weil der Markt auf verschiedene Weisen abgegrenzt
werden kann, und wird deshalb in der vorliegenden Arbeit nicht verwendet. So kann
beispielsweise eine Idee auf dem amerikanischen Markt bereits verwertet werden und auf
europdischen noch nicht. Die Einfiihrung auf den letztgenannten Markt wiirde dann zwar eine
Marktneuheit genannt, konnte aber nicht mehr als Weltneuheit angesehen werden.

69 Vahns/Burmester, 45.

70  Statt vieler: OECD, Oslo-Manual, 28.

71  Deswegen bestanden oder bestehen in manchen Léandern Institutionen, welche die Einfiihrung
von in anderen Léndern bereits bekannten Technologien zumindest planméaBig fordern sollten.

72 Vahns/Burmester, 51.

73 Auch »Beruhen auf erfinderischer Téatigkeit« oder »non-obviousness«.

74 Macharzina/Wolf, 742.
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ihres Einflusses auf das Leben, also nach ihrer Niitzlichkeit, im Vergleich zu be-
reits vorhandenen Losungen (nennen wir diese den »Stand der Niitzlichkeit«)
bestimmt. Verbesserungsinnovationen werden hingegen aufgrund von zwei Kri-
terien festegelegt: Der Einfluss der jeweiligen Innovationen auf das Leben und
der Abstand zum bereits bekannten technischem Wissen (»Stand der Technik«).

Ahnliche Probleme wie die Okonomie haben in diesem Punkt auch die
Rechtswissenschaften. Das jetzige Patentrecht verlangt lediglich, dass die Erfin-
dung nicht naheliegend ist, also einen gewissen Abstand zum bereits vorhandenen
Wissen aufweist. Aber dieser Abstand wird durch Patentimter und Gerichte oft
daran gemessen, ob einer Erfindung ein groer Abstand an Niitzlichkeit zu bereits
Bekanntem zu bescheinigen ist (Stichwort »technischer Fortschritt«). Wie im
weiteren Verlauf der Arbeit zu zeigen sein wird, wird die Anforderung nach dem
Abstand zum Stand der Technik teilweise durch eine solche nach dem Abstand
zum Stand der Niitzlichkeit ersetzt. Obwohl der Begriff der »Niitzlichkeit« (oder
ihm entsprechende Termini, wie »Brauchbarkeit«) auch von Patentdmtern und
Gerichten verwendet wird, bedeutet er im Ergebnis das gleiche wie der
wtechnische Fortschritt«, der einst in manchen Patentgesetzen ein Patenter-
teilungs-Erfordernis war. Dies zeigt, dass das Patentrecht nach langer Entwick-
lung noch nicht eindeutig festlegen konnte, was ein Kriterium fiir die Patenter-
teilung sein soll.

Im Folgenden wird noch der Unterschied zwischen Produkt- und Prozes-
sinnovationen” niitzlich sein. Fiir diese Unterscheidung werden Produkte als die
von einem Unternehmen auf dem Markt angebotenen materiellen und immateri-
ellen Leistungen verstanden, welche durch ihre spezifischen Funktionen und
Eigenschaften dazu geeignet sind, tatsdchliche oder potenzielle Kundenbediirf-
nisse zu erfiillen.”® Es handelt sich also darum, was auf dem Markt angeboten
wird: im Fokus sind also sowohl Waren (Produkte i. e. S.) als auch Dienstlei-
stungen. Prozesse bedeuten in diesem Zusammenhang die zielgerichtete Erstel-
lung einer Leistung durch eine Sequenz (Folge) logisch zusammenhéngender
Aktivititen.”” Prozessinnovationen betreffen also Abl4ufe in einem Unternehmen,
die zur Marktprisenz seiner Produkte fiihren. Sie zielen auf die Verbesserung oder
die Neugestaltung der Unternehmensprozesse ab.”® Nehmen wir ein Beispiel: Es
wird ein chemisches Verfahren erfunden und eingefiihrt, welches einen neuen
Stoff als Erzeugnis hervorbringt. Der Stoff eignet sich als Diingemittel und als
solcher wird er als neues Produkt auf dem Markt angeboten. Nach einiger Zeit der
Herstellung wird ein neues Verfahren erfunden, das es ermdglicht, den gleichen
Stoff billiger, schneller und umweltfreundlicher herzustellen. Das Produkt bleibt
das gleiche. Obwohl in beiden Fillen ein neues Verfahren erfunden wurde, wird
seine Einfithrung im ersten Fall als Produkt-, im zweiten als Prozessinnovation

75 Auch »Verfahrensinnovationen« genannt.
76 Vahns/Burmester, 73.
77 Vahns Burmester, 75.
78 Vahns Burmester, 75.



bezeichnet. Man muss sich dieser Unterscheidung in den 6konomischen
Wissenschaften bewusst sein, um die potenziellen Missverstindnisse, die aus dem
Gebrauch von Begriffen wie »Produkt«, » Verfahren« und »Prozess« im Sinne von
»chemischen Verfahren« im Patentrecht resultieren konnen, zu vermeiden.

Was die Innovationen betrifft, ist noch zu erwdhnen, dass sie nicht nur von
den wissenschaftlichen Ressourcen eines Unternehmens abhingig sind. Es darf
nicht unterschitzt werden, dass sie auch von der Unternehmensfiihrung und -
groBle beeinflusst werden. Das Patentrecht muss, um effizient zu sein, die Ent-
scheidungen der Erfinder oder des Managements in der Weise beeinflussen, dass
sowohl Innovationen (im Sinne von Weltneuheit, so wie sie in dieser Arbeit ver-
standen wird) getétigt werden als auch Marktneuheiten eingefiihrt werden. Das
Patentrecht sollte auch nicht zu einem komplizierten Schutzsystem fithren, sodass
auch kleinere Unternehmen, die zwar das technische Know-how besitzen, nicht
aber {iiber hochst spezialisierte Patentanwilte und Juristen verfligen, am
Innovationswettbewerb teilnehmen kénnen. Das zweite Postulat 14sst sich aus der
folgenden Feststellung herleiten.

»GroBunternehmen weisen zwar einen iiber dem Durchschnitt liegenden F&E-
Aufwand auf; sie nutzen dieses Innovationspotenzial jedoch nur ungeniigend.
So lédsst sich zeigen, dass mit steigender Unternehmensgrofle die Ertrdge aus
F&E-Aufwendungen sinken (Wicher [Unternehmungsgrofe] 237). Die Gro-
Benabhidngigkeit der Innovationskraft wird auch daran ersichtlich, dass epo-
chemachende Neuerungen entgegen anderslautenden Erwartungen vielfach
nicht von etablierten GroBunternehmen ausgehen, die aufgrund ihrer geballten
Entwicklungskraft auf vielen Gebieten als kontinuierliche Technologiefiihrer
wirken konnten (Kaplaner [Voraussetzungen] 55 ff.). (...)

Kleinere und mittlere Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ex-
terne Neuerungen vielfach zu spét iibernehmen (Corsten [Unternehmungsgro-
Be] 227).«™

Daraus folgt, dass ein Patentsystem, welches die kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) auB3er Acht l4sst, Innovationen eher zu hemmen droht als
diese zu befliigeln. Zweifelsohne sind viele GroBunternehmen innovativ. In
manchen Fillen haben nur sie die Ressourcen, um eine neue Losung auf dem
Markt einzufithren. Es darf aber nicht vergessen werden, dass KMUs hiufiger
wichtige Innovationen bzw. Erfindungen tatigen oder Losungen finden, ohne die
ein anderes hochkomplexes Produkt nicht entstehen wiirde. Daher ist es geboten,
das Patentrecht nicht so auszugestalten, dass allein groBe Unternehmen es effektiv
nutzen konnen. Mit anderen Worten: Das Patentrecht sollte nicht nur ein
»Pokerspiel unter Reichen«®® sein. Es darf einerseits das Innovationspotenzial der
KMUs nicht iberméBig beeintréchtigen. Andererseits ist nicht zu verhehlen, dass
Patente oft den KMUs iiberhaupt erst die Aneignung von Profiten aus FuE-

79 Macharzina/Wolf, 748.
80  Alison Brimelow, ehemalige Prisidentin des Européischen Patentamtes, in: Wettach,
Wirtschaftswoche 2007 (Ausgabe v. 21. Juli 2007).
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Tatigkeit®! und somit den Wettbewerb gegen die etablierten Player ermdglichen
diirften.

C. Zwischenresiimee

Die Bedeutung des Chemiebereichs und der Bereiche, welche sich mit ihm
iiberschneiden und folglich in der vorliegenden Arbeit zu beriicksichtigen sind,
d. h. der Pharmazie, der Bio- und Nanotechnologie fiir die Wirtschaft und fiir
unser Leben ist nicht hoch genug einzuschétzen. Das Patentsystem ist wiederum
fiir die Chemie von erheblicher Relevanz. Die mit der Chemie {iberlappenden
Disziplinen bringen wichtige Entwicklungen mit sich, welche Fragen an das
Patentsystem von Chemie-Erfindungen stellen, und konnen manche Aspekte der
Chemiepatente sogar in einem deutlicheren Licht darstellen.

In diesem Kapitel wurden die Grundbegriffe der Innovationsforschung aus
okonomischer Perspektive geschildert und die bestehenden Zusammenhénge
zwischen Okonomie und Chemie erklirt. Es wurden diejenigen Probleme ange-
schnitten, welche in der Okonomie mit Innovation verbunden sind, und dabei
konnte festgestellt werden, dass sie denjenigen des Patentrechts durchaus dhnlich
sind. Es wurden auch begriffliche Unterschiede zwischen der wirtschafts-
wissenschaftlichen Innovationsforschung und dem Patentrecht genannt, welche
die 6konomische Analyse der Patentrechts-Auswirkungen erschweren kénnen.

81  Levinu.a., BPEA 1987, 797.



Kapitel 2 Fragestellung

A. Untersuchte Hypothesen

Patentschutz ldsst sich rechtfertigen, wenn er mehr und schnellere Innova-
tion erwarten ldsst als ein Wirtschaftssystem ohne entsprechende Schutzmecha-
nismen.®? Treffend betont Jacob die wirtschaftlichen Aspekte u. a. des Patent-
rechts:

»(...) so-called intellectual property is the right of private monopolies affecting
industry in its widest sense. It should be viewed in that light.«®3

Ob das Patentrecht dieses Ziel tatsachlich verwirklicht, hdangt von seiner
Ausgestaltung ab. In den vergangenen Jahrzehnten wurde diesem Aspekt wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. Vielmehr erlebte das Patentrecht einen stéindigen
Ausbau.® Erst in jiingerer Zeit werden Zweifel laut.®®

Okonomische und juristische Fragen stellen sich v. a. im Chemiebereich,
wo Patentschutz eine besonders groBe Rolle spielt.®® Ausgerechnet hier scheinen
Patente aber leichter erteilt zu werden als in anderen Bereichen.?” Folge konnte
sein, dass das heutige Patentsystem Innovationen auf diesem Gebiet eher behin-
dert als begiinstigt. Die vorliegende Arbeit stellt dazu entsprechende Hypothesen
auf. Soweit sie verifiziert werden konnen, geht es darum, Liicken des geltenden
Rechts zu eruieren und Losungsvorschlidge zu unterbreiten.

Folgende Hypothesen werden also zu diskutieren sein:

1. Eine Art Vermdgensrecht wie das Patent ist in manchen Sektoren, vor allem
im Chemiebereich, fiir die Innovationsforderung hilfreich.

2. In den heutigen Patentsystemen in Europa bestehen Effizienz- und Flexi-
bilitdtsméingel, die Innovationen hemmen (Problembereich 1, PB1).

3. Das gegenwirtige Verstdndnis vom Schutzgegenstand und die heute zu-
lassige Breite der Patentanspriiche erfiillen ihre Funktionen ungeniigend
(Problembereich 2, PB2).

4. Die Schutzvoraussetzungen (Neuheit, erfinderische Téatigkeit, gewerbliche
Anwendbarkeit), wie sie heute im Gesetz stehen und ausgelegt werden,
konnen zu einer Monopolisierung von technischen Lehren fiihren, die auch
ohne Patentanreiz entstehen wiirden (Problembereich 3, PB3).

5. Das heutige breite Verstindnis vom Schutzbereich und die Folgen einer

82  Siehe dazu Cornish/Llewelyn/Aplin, 144 ff.; Schumpeter, Kapitalismus, 134 ff.

83  Jacob, 17.

84  Vgl. dazu Jacob, 18 f.

85  Z.B.in Form eines zweckgebundenen Stoffschutzes fiir Gene in deutschem PatG., oder die
Interpretation von BioPatRL (Richtlinie 98/44 v. 6. Juli 1998 iiber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen, ABI. 1998 L, 213/13), die in der »Monsanto«-Entscheidung
des EuGH (EuGH v. 6. Juli 2010, C-428/08, »Monsanto-Cefetra«, Slg. 2010, I-6765) gedullert
wurde; ferner die Novelle des schweizerischen PatG. (Gesetz v. 22. Juli 2007, AS 2008 2551
2567; BBL. 2006 1); Wissenschaftlicher Beirat beim BMWI, 8 f.

86  Levinu.a., BPEA 1987, 783 ff.; Mansfield, Man. Sci. (Nr. 2) 1986, 172 ff.; Wissenschaftlicher
Beirat beim BMWI, 11.

87  Vgl. z. B. Uhrich, 369 f.
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Patentverletzung gehen iiber das fiir Innovationsférderung Notwendige
hinaus (Problembereich 4, PB4). Dieser Problembereich ist mit PB2 ver-
bunden.

6. Die Maflnahmen, die nach der Patenterteilung greifen sollen (»Auswir-
kungsbeschriankungen«), um Innovationen nicht zu hemmen, erfiillen ihre
Aufgabe heutzutage nur unbefriedigend (Problembereich 5, PBS).

B. Hintergrund der Untersuchung

I. Die Wahl der Hypothesen

Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass Patente fiir Innovationen von
groBer Relevanz sind.®® Unter anderem die Ergebnisse einer Studie von Levin
(u. a.) geben Anlass zur Formulierung der ersten Hypothese. Sie zeigen, dass
Patente in der Pharmabranche als sehr wichtig fiir die Aneignung von FuE-
Ertrdgen sind, wéhrend sie in der Autoteile-Branche nur geringfiigig liber der
Mittelnote® liegende Werte erreichen. Unter den Top-10-Unternehmen in Bezug
auf FuE-Ausgaben weltweit waren aber im Jahre 2006 erstaunlicherweise vier
Automobil- und »nur« drei Pharmaunternehmen.”® Teilweise lésst sich das durch
Levins Beobachtung iiber die branchenspezifischen Auswirkungen der Patente
erkldren. Eine erschopfende Antwort ist aber auch dort nicht zu finden, denn
dieser Studie zufolge wiirde man erwarten, dass die FuE-Ausgaben bei
Pharmaunternehmen viel héher liegen als bei Automobilherstellern.

Wenn aber in einigen Branchen die positiven Auswirkungen von Patenten
hoher sind als in anderen, miisste es umgekehrt auch Branchen geben, in denen
Patente sich nachteiliger auswirken als in anderen. Hier kniipft die Frage — der
erste Problembereich (PB1) — an, ob bei der Patentierung von Chemie-
Erzeugnissen Flexibilitéts- oder Effizienzméngel vorliegen. Wenn ja, wére nach-
zuforschen, wo diese liegen und wie diese Méngel behoben werden konnten. Es
geht beim PB1 auch darum, ob das heutige Patentsystem mit seiner Einheitlich-
keit, mit dem one size fits all-Ansatz, imstande ist, einen verniinftigen Ausgleich
der Interessen zu schaffen. Man darf nicht vergessen, dass Patente nicht nur ein
wirtschaftliches Gut in Form von neuen technischen Informationen und Innova-
tionen, sondern auch Kosten in Form von Beschriankung der Wirtschaftsfreiheit
mit sich bringen. Einerseits verlangen Gerechtigkeitserwagungen, Gleiches gleich
zu behandeln. Andererseits erfordern Effizienzerwigungen eine gewisse Balance
zwischen Erfindern und Nutzern der Information: Wenn man einen zu groflen
Ansporn fiir den Ersterfinder schafft, werden dadurch Anreize fiir Zweit- und

88  Siehe dazu nur Cornish/Llewelyn/Aplin, 144 ff.; Schumpeter, Kapitalismus, 134ff.;
Oppenlinder, GRUR 1977, 369.

89  Im Arzneimittelsektor wurden Patente fiir Produktinnovationen mit 6,5, in der Autoteile-
Branche mit 4,5 bewertet. Zugrunde liegt dieser Bewertung eine Skala von 1 (»iiberhaupt nicht
effektiv«) bis 7 (»sehr effektiv«). Siehe Levin u. a., BPEA 1987, 797.

90  Europdische Kommission, 2006 R&D investment scoreboard, 3.



weitere Erfinder herabgesetzt. Es sollten also einige Differenzierungsme-
chanismen vorgesehen werden, die ein ausgewogenes Anreizsystem schaffen
konnen.

Die Tatsache, dass seit einigen Jahren immer weniger neue, chemisch de-
finierte Wirkstoffe (new chemical entities, NCEs®!) in der Pharmabranche auf den
Markt gebracht werden,” kénnte auf den ersten Blick auf zwei Griinde zu-
riickzufithren sein. Die klassische Chemie konnte im Dienste der Gesundheit
schon so viele Wirkstoffe entwickelt haben, dass es immer schwieriger ist, einen
neuen therapeutisch wirksamen Stoff zu erfinden.”® Teilweise konnte dieser
Riickgang von Innovationen aber durch Miangel im Patentsystem zu erklaren sein.

Der zweite potenzielle Problembereich (PB2) konnte in dem heutigen
Verstiandnis von Schutzgegenstand und in der zuldssigen Breite der Patentan-
spriiche liegen. Trotz seiner langen Entwicklungs- und Begriffsgeschichte ist der
Schutzgegenstand immer noch mit Unklarheiten behaftet. Wann ist eine techni-
sche Information konkret genug, um von einer »Entdeckung« zu einer »Erfin-
dung« zu werden? Wie soll der Schutzgegenstand verstanden werden, um die
Ausschlusswirkung des Schutzrechts klar abgrenzbar zu gestalten,” um so wei-
tere Erfindungen nicht zu hemmen? Dieses Problem kann durch das folgende, sich
an Kraf3er/Ann anlehnende Beispiel® illustriert werden. Die Erkenntnis, dass die
elektrische Leitfiahigkeit des metallischen Selens von der Lichtstirke abhangt, ist
eine Entdeckung. So abstrakt formuliert wére sie also dem Patentschutz nicht
zugénglich. Die Anwendung dieser Entdeckung in der Lichtschranke einer
Alarmvorrichtung oder in einem Belichtungsmesser wire dagegen als eine
Erfindung dem Patentschutz zugénglich (konkreter Anwendungsbezug). Wenn
aber der Anwendungsbezug wenig konkret sein diirfte, konnte auch eine
»Vorrichtung zur Regulation der Stromstérke durch Licht, die metallisches Selen
verwendet«, Patentschutz erlangen. In der Praxis hétte die Patentierung eines
solchen Apparats die gleichen Auswirkungen wie die Beanspruchung der
Entdeckung. Ein Patent fiir eine so breit verstandene Erfindung wiirde sowohl von
dem Erfinder einer Lichtschranke als auch von dem eines Belichtungsmessers
eine Zustimmung des Patentinhabers zu einer Benutzung erfordern.

Im deutschen Recht wird das Problem des Gegenstandes der Erfindung und
der Breite der Anspriiche gerade bei Stofferfindungen besonders deutlich sichtbar,
mit erheblichen Folgen fiir die Schutzauswirkungen. Um an dieser Stelle nicht zu
viel aus dem PB4 vorwegzunehmen, ist hier nur Folgendes zu bemerken: Gemal
dem BGH-»Imidazoline«-Beschluss®® kann die Bereitstellung eines Stoffes

91  Der Einfachheit halber werden unter NCE auch sogenannte Biopharmazeutika gefasst, soweit
nicht anders hervorgehoben wird.

92 Europdische Kommission, Sector Inquiry, 33.

93 Was auch einer der Griinde dafiir sein wird, dass immer mehr an biotechnologisch erzeugten
Arzneimitteln, sog. »Biopharmazeutika« (biopharmaceuticals) geforscht wird.

94 Krafler/Ann, Patentrecht, 131 f.

95  Vgl. Krafier/Ann, Patentrecht, 132.

96  BGH v. 14. Mirz 1972, X ZB 2/71, »Imidazoline«, GRUR 1972, 541.
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