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Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz *

I. Einleitung

1. Gentechnologie und gewerblicher Rechtsschutz ist das letzte Thema unserer Ge
spräche über Gentechnologie und Recht, und es wird für mich nach den grundlegenden 
Referaten und den auf hoher Reflexionsebene geführten Diskussionen der ersten zwei 
Tage nicht einfach werden, Ihr Interesse für diesen weniger grundsätzlich-philo
sophischen als praktisch bedeutsamen Aspekt unseres Themas zu gewinnen. Ich will es 
versuchen, kurz vor Toresschluß, und mich bemühen, das pragmatische Schlußlicht des 
gewerblichen Rechtsschutzes zum Leuchten zu bringen, ohne Sie mit zu viel patent
rechtsspezifischen Problemen zu behelligen.

Gentechnologie ist ein Teil der Biotechnologie, und ihr Prädikat, die letzte und 
vielleicht größte technologische Revolution dieses Jahrhunderts zu sein,1 verdankt die 
Biotechnologie in erster Linie der Gentechnologie, jenem Bündel von wissenschaftlich- 
technischen Verfahren also, die den Menschen in die Lage versetzt haben, genetisches 
Material zu isolieren, neue Kombinationen davon zu bilden, die neu kombinierten 
Nukleinsäuren wieder in lebende Organismen einzuführen und sie auch in neuer, unna
türlicher Umgebung zu vermehren.2 Bewunderung und Unbehagen, Hoffnungen und 
Ängste begleiten diese jüngste Technologie, die unmittelbar in die lebende Natur ein
greift3 und an die Ursprünge des Lebens rührt.

2. Trotz der großen Hoffnungen, die man in die Gentechnologie setzt -  sie reichen 
von der Heilung bisher unbesiegbarer Krankheiten bis zum Sieg über den Hunger - , 
wird die öffentliche Diskussion, jedenfalls in Europa,4 nicht von der Frage bestimmt,

* Vortrag, gehalten vom  Erstverfasser am 11. 1. 1986 im Rahmen der 16. Bitburger Gespräche -  „G en tech n olo 

gie und Recht“ .
1 Vgl. O ffice o f T echnology Assessm ent o f the U nited States Congress (O T A ), Commercial B iotechnology, An  

International Analysis, W ashington D .C . 1984, S. 11.
2 N ach Winnacker, G ene und Klone. Eine Einführung in die G entechnologie, W einheim etc. 1984, S. 1, und 

ders., Grundlagen und M ethoden der G entechnologie, in: G entechnologie und Verantwortung, Sym posion  

der M ax-Planck-Gesellschaft, Schloß Ringberg/Tegernsee, Mai 1985, S. 14. Es sei allerdings daraufhingew ie
sen, daß die D efinition der G entechnologie in den Kreisen der Naturwissenschaftler durchaus umstritten ist. 
Näheres dazu bei Straus, Industrial Property Protection o f B iotechnological Inventions. Analysis o f Certain 

Basic Issues, W IPO  D okum ent BIG /281, G enf Juli 1985, Rdnr. 12 und in der dort, Fußn. 59, angegebenen  

Literatur.
3 So Staab, Gedanken zum  Thema des Sym posions, Schlußwort, a. a. O ., Fußn. 2, S. 78.
4 Während sich die von dem amerikanischen O T A  durchgeführten U ntersuchungen relativ ausführlich mit 

Fragen des Patentschutzes und des gewerblichen Rechtsschutzes allgemein beschäftigen (vgl. „C om m erical
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wie man die wissenschaftlich-technische Entwicklung auf diesem Gebiet fördern, sie 
zum Nutzen der Menschheit voranbringen kann. Das verbreitete Unbehagen an der 
manipulierten Natur und die geheime Furcht vor dem Neuen und Unbekannten und 
ihren nicht übersehbaren Folgen haben vielmehr dazu geführt, daß die Debatte über die 
Gentechnologie bisher vorrangig von der Frage nach den Grenzen ihrer Zulässigkeit 
beherrscht wurde und von der Frage, wer diese Grenzen setzen soll, der Wissenschaft
ler in eigener Verantwortung, der Politiker, der Gesetzgeber.5 Das ist verständlich und 
richtig, denn es konnten in dieser Debatte schon einige Mißverständnisse geklärt und 
einige vorläufige Grenzen markiert werden, so z. B. für die Anwendbarkeit der Genthe
rapie.6

Will man allerdings das Erhoffte und gesellschaftlich Erwünschte in den bereits 
erkennbaren und noch näher abzusteckenden Grenzen des Zulässigen auch erreichen, 
so wird man im Rahmen einer rechtspolitischen Gesamtbetrachtung des Phänomens 
der Gentechnologie den Förderungsaspekt nicht weiter vernachlässigen dürfen. Man 
wird also von den Forschern, die hinter dieser neuen Technologie stehen, nicht nur 
ethisch verantwortungsvolles Handeln und Selbstbeschränkung verlangen dürfen, son
dern muß sich ihrer auch positiv annehmen, ihrer Belohnung und weiteren Stimulie
rung, und man muß sich die wirtschaftspolitisch entscheidende Frage stellen, wie der 
Schutz der in diesem neuen Forschungs- und Entwicklungsbereich erforderlichen im
mensen Investitionen gewährleistet werden kann.7

B iotechnology, a. a. O ., Fußn. 1, S. 383ff. und „Im pacts o f A pplied Genetics, M icro-Organism s, Plants and 

Anim als", W ashington D . C. 1981, S. 237f.), fehlt in den bisherigen vom  Bundestag und der Bundesregierung 

in Gang gebrachten oder bereits abgeschlossenen Untersuchungsvorhaben, fast jeder H inw eis darauf (vgl. 
Catenhusen, A us der Arbeit der E nquete-K om m ission „C hancen und Risiken der G entechnologie" des 

D eutschen Bundestages, in: G entechnologie und Verantwortung, a. a. O ., Fußn. 2, S. 4 5 ff., und den soeben  

vorgelegten Bericht der Arbeitsgruppe „In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse und Gentherapie". Im Rahmen 

der „R eunion  Internationale de Bioethique" in Rambouillet in April 1985 ist die Frage der „Vereinfachung der 

Patentgesetze" immerhin mit einem Satz erwähnt worden, w obei nicht übersehen werden darf, daß an den 

Beratungen in Ram bouillet auch Vertreter aus den U SA  und Japan mitgewirkt haben. Näheres dazu bei Eser, 
G entechnologie -  Rechtspolitische Aspekte aus internationaler Sicht, in: G entechnologie und Verantwortung, 

a. a. O . Fußn. 2, S. 53 f. Eine Ausnahm e bilden insofern die Arbeiten der O E C D  und der W eltorganisation für 

geistiges Eigentum (W IPO ), auf die noch näher eingegangen wird.
5 Vgl. z. B. die im Them enheft „E thische Aspekte der G entechnologie" der Zeitschrift „Projekt Europa", 

N r. 28 vom  März 1985, veröffentlichten Beiträge; ferner die Antw orten der Reunion Internationale de B io 
ethique, April 1985, auf die vom  französischen Staatspräsidenten Mitterand gestellten Fragen (in deutscher 

Ü bersetzung von Eser, abgedruckt in „G entechnologie und Verantwortung“ , a. a. O ., Fußn. 2, S. 81; und die 

Beiträge in „G entechnologie und Verantwortung“ , a. a. O ., Fußn. 2, sow ie in Friedrich-Naumann-Stiftung 

(H rsg.): G entechnologie, Genforschung und Genmanipulation, Chancen und Risiken, D okum entation eines 

Fachgesprächs sow ie Stellungnahmen und Materialien zum  Thema aus politischer, ethischer und rechtlicher 

Sicht, M ünchen 1985. A llerdings muß daraufhingewiesen werden, daß ethische und soziale Fragen auch in den 

U SA  große Beachtung finden, w o  1982 eine vom  US-Präsidenten mit der U ntersuchung von ethischen Fragen 

der G entechnologie in der m edizinischen, biom edizinischen und Verhaltensforschung beauftragte K om m is
sion, einen vielbeachteten Bericht unter dem Titel „Splicing Life“ veröffentlicht hat.

6 Vgl. dazu den soeben vorgelegten Bericht der vom  Bundesminister der Justiz und dem Bundesminister für 

Forschung und T echnologie gemeinsam eingesetzten Arbeitsgruppe „In-vitro-Fertilisation, Genomanalyse 

und Gentherapie" (im weiteren Benda-Bericht), Rdn. 4 .2  (S. 79ff.).

7 In den U SA  hat allein die Privatwirtschaft im Jahre 1984 Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in H öhe  

von 1,5 Milliarden D ollar in diesem Bereich getätigt. Vgl. den O TA -Bericht „C om m ercial B iotechnology", 
a. a. O ., Fußn. 1, S. 12. Vgl. ferner die vom  Sekretariat der O E C D  angegebenen D aten im V orwort zu Beier/ 
Crespi/Straus, B iotechnology and Patent Protection -  A n International Review, O E C D  Paris 1985, S. 9.
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3. Hier kommt nicht nur der Forschungsminister mit seinen Förderungsprogrammen 
ins Spiel, sondern auch der gewerbliche Rechtsschutz und hier im besonderen das 
Patentrecht. Zur Förderung der technischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung bedient sich die Gesellschaft seit Jahrhunderten eines besonderen, wenig kostspie
ligen aber effektiven Rechtsinstrumentariums, des Erfindungsschutzes. Ungeachtet des 
Wandels und der Unterschiedlichkeit der Wirtschafts- und Gesellschaftsparameter sind 
die Leitmotive dieses Schutzes seit seinen Anfängen im spätmittelalterlichen Privile
gienwesen8 im Grunde unverändert geblieben: Durch Gewährung von zeitlich begrenz
ten Ausschlußrechten das geistige Schaffen anzuerkennen, den Erfinder für sein gesell
schaftlich nützliches Tun zu belohnen, die Erfindungs-, Investitions- und Innovations
tätigkeit der Industrie anzuspornen und schließlich die Offenbarung und Verbreitung 
technischen Wissens zu fördern.9 In einem Rechtsbereich, den wirtschafts- und rechts
politische Motive dieser Art bestimmen, muß die Diskussion über Gentechnologie 
naturgemäß unter anderem Vorzeichen geführt werden, als wenn Fragen der Sicherheit 
und der Gefahrenabwehr und Maßstäbe der Ethik und Moral die Szene beherrschen. 
Nicht die einschränkende Reglementierung der neuen Technologie steht im Vorder
grund, sondern das Bemühen, der neuen Technologie das bestehende und bewährte 
Schutzinstrumentarium des gewerblichen Rechtsschutzes zu erschließen. Es geht, mit 
anderen Worten, um die Frage: Paßt der für Erfindungen auf den klassischen Gebieten 
der Technik konzipierte Patentschutz und/oder der für neue Pflanzenzüchtungen be
reitstehende Sortenschutz für gentechnologische Erfindungen? Bestehen Schutzlücken 
oder Einordnungsschwierigkeiten und wie können sie behoben werden, von der Recht
sprechung oder vom Gesetzgeber?10 Für ethisch-moralische Wertungen ist dabei nur 
wenig Raum.

8 Zu der Frühentwicklung des Privilegienwesens vgl. Damme, D er Schutz technischer Erfindungen als Erschei

nungsform moderner V olkswirtschaft, Berlin 1910, S. 42 ff. Machlup, Patentwesen, geschichtlicher Überblick, 
HdSW  VIII, S. 233 f f . ; Pohlmann, N eue Materialien zur Frühentwicklung des deutschen Erfindungsschutzes 

im 16. Jahrhundert, G R U R  1960, 2 72 ff .; AIPPI (FIrsg.), La legge veneziana sulle invenzioni, M ilano 1974, 

darin insbesondere die Beiträge von Davidson und Sordelli, S. 103ff., bzw . 251 ff. Zu der besonderen Form der 

Einführungsprivilegien siehe zuletzt Dölemeyer, Barbara, Einführungsprivilegien und Einführungspatente als 

historische M ittel des Technologietransfers, G R U R  Int. 1985, 735 ff.
9 Näheres dazu bei Beierl Straus, Das Patentwesen und seine Inform ationsfunktion, G R U R  1977, 282 ff.; Beier, 

D ie Bedeutung des Patentsystems für den technischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, G R U R  Int. 
1979, 227ff. (231), jeweils mit weiteren H inweisen.

10 Vgl. z. B. die Beiträge von Beier, Zukunftsprobleme des Patentrechts, G R U R  1972, 214 ff. (216ff .); Beierl 
CrespilStraus, a. a. O ., Fußn 7; Blum, Fragen der Patentfähigkeit von Erfindungen auf dem Gebiet der leben
den Materie, G R U R  Int. 1981, 293 f f . ; Deutsch, G entechnologie und Recht, Zeitschrift für R echtspolitik 1985, 
73 ff. (74ff.); Hüni/Buss, Patent Protection in the Field o f Genetic Engineering, Ind.Prop. 1982, 396f f . ; 
Lederer, A  Prospective o f Patenting Organisms under the European Patent C onvention: Prospects and 

Considerations, A PL A  Q .J . V ol. 7, 1979, 288f f . ; von Pechmann, Zum Problem des Schutzes gentechnologi
scher Erfindungen bei Pflanzen durch Sortenschutz und/oder Patente, G R U R  1985, 717ff.; Straus, Patent
schutz für gentechnologische Pflanzenzüchtungen? Zum Verbot des , ,D oppelschutzes“ von Pflanzensorten, 

G R U R  Int. 1983, 591 f f . ; Vossius, Patentfähige Erfindungen auf dem Gebiet der genetischen M anipulation, 
G R U R  1979, 5 7 9 ff .; ders., Zum Patentschutz von Lebendmaterial, N aturwissenschaften 1984, 5 5 2 ff .; Vossius/ 
Jaenichen, Zur Patentierung biologischer Erfindungen nach europäischem Patentübereinkom men und deut
schem Patentgesetz -  Formulierung und A uslegung von Patentansprüchen, G R U R  1985, 821 ff. Für weitere 

Literatur siehe die Bibliographie bei Beier/CrespilStraus, a. a. O ., Fußn. 7, S. 113 ff.

9 Bitburger G espräche 1986/1
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4. Das bedeutet nun freilich nicht, daß sich das Patentrecht ganz auf den Aspekt der 
Fortschrittsförderung beschränken würde und jede Erfindung gleich welcher Art in den 
Schutz einbezieht, wenn sie nur neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist, also 
die allgemeinen Patentierungsvoraussetzungen erfüllt (§ 1 Abs. 1 PatG; Art. 52 Abs. 1 
EPÜ). Obwohl in erster Linie ein technologie- und wirtschaftspolitisches Instrument, 
ist auch das Patentrecht ein Teil der geltenden Rechtsordnung. Die Patentgesetze kön
nen daher, obwohl es manchmal den Anschein hat, nicht wertneutral sein; wie andere 
Gesetze unterliegen sie den systemimmanenten Schranken, die ihnen durch die Verfas
sung, die öffentliche Ordnung und die guten Sitten gezogen werden. Diese Schranken 
bestehen sowohl im deutschen wie im europäischen Patentrecht (§ 2 Abs. 1 Satz 1 
PatG; Art. 53 Buchst, a EPÜ). Wörtlich übereinstimmend schließen sowohl das deut
sche Patentgesetz wie das Europäische Patentübereinkommen Erfindungen, deren Ver
öffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten 
verstoßen würde, vom Patentschutz aus. Diese beiden Generalklauseln bilden die not
wendigen Einfallstore für übergeordnete sozialethische Erwägungen in das im übrigen 
wertneutrale, ganz auf die technologische Würdigung von Erfindungen zugeschnittene 
System des Patentrechts.11

Sie lassen der Rechtsanwendung im Patentrecht allerdings nur einen relativ engen 
Spielraum.12 In der Gesetzesbegründung heißt es ausdrücklich, daß unter „öffentlicher 
Ordnung“ nur die „tragenden Grundsätze der Rechtsordnung“ zu verstehen seien und 
im Gesetz selbst, daß ein Verstoß gegen diese Grundsätze nicht schon allein deshalb 
vorliege, weil die Verwertung der Erfindung gegen Gesetze oder VerwaltungsVorschrif
ten verstößt. Diese merkwürdig einschränkende Regelung haben sich die europäischen 
Patentrechtsvereinheitlicher vor allem deshalb ausgedacht, weil es im Interesse der 
Allgemeinheit nicht unbedingt geboten sei, die Patentierung immer schon dann auszu
schließen, wenn die Verwertung der betreffenden Erfindung verboten sei, z. B. durch 
eine Vorschrift des Lebensmittelrechts, die nur bestimmte Zusätze erlaubt. Dem Erfin
der eines neuen, möglicherweise weniger schädlichen Zusatzes sollte der Weg zum 
Patent im Hinblick auf eine mögliche spätere Beseitigung des VerwertungsVerbots nicht 
von vornherein versperrt werden. Hinzu kam die grundsätzliche Erwägung, daß das 
Patent seinem Inhaber kein positives Benutzungsrecht, sondern nur ein Verbietungs- 
recht gewähre.13

11 Näheres bei Benkard (Bruchhausen), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 7. A ufl., M ünchen 1981, Rdn. 3 -6  

zu § 2 PatG.
12 § 2 Abs. 1 Satz 1 PatG und Art. 53 Buchst, a E PÜ  sind Art. 2 Buchst, a des Straßburger Ü bereinkom m ens zur 

Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts vom  27. 11. 1963 nachgebildet. Zur Entste
hungsgeschichte dieser Bestim mung und zur Auslegung des darin enthaltenen französischen Terminus , , ordre 

public“ vgl. Pfänner, Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts im Rahmen des Europarats, G R U R  Int. 

1962, 545ff. (547); und ders., G R U R  Int. 1964, 247ff. (248f.).
13 Vgl. dazu die Begründung der Bundesregierung zum  Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkom m en vom  

27. 11. 1963 zur V ereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente, dem Ver
trag vom  19. 6. 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem  

Ü berinkom m en vom  5. 10. 1973 über die Erteilung europäischer Patente (G esetz über internationale Patent
übereinkom m en) vom  18. 4. 1975, BR-Drucksache 220/75, S. 27. Siehe dazu ferner Krieger, Albrecht, Das 

neue deutsche Patentrecht nach der Harmonisierung mit dem europäischen Patentrecht -  eine Übersicht, 
G R U R  Int. 1981, 273 ff. (274).
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Die einschränkende Definition der öffentlichen Ordnung dürfte freilich für gentech
nologische Erfindungen wenig Bedeutung haben. Denn die hiervon möglicherweise 
berührten Verfassungsgrundsätze, wie die Unantastbarkeit der Menschenwürde14 und 
das Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit (Art. 2 
Abs. 2 GG) gehören zweifellos ebenso zu den tragenden Grundsätzen unserer Rechts
ordnung wie die Vorschriften, die dem Schutz des Lebens und der Gesundheit dienen.15

Auch für gentechnologische Erfindungen gilt freilich der allgemeine Grundsatz, daß 
es bei Beurteilung der Gesetz- oder Sittenwidrigkeit einer Erfindung stets auf den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch des patentierten Erzeugnisses oder Verfahrens an
kommt, nicht auf die bloße Möglichkeit mißbräuchlicher Verwendung. Kann ein be
stimmtes Produkt, z. B. ein chemischer Giftstoff, gesetzes- oder sittengemäß (wenn 
auch nicht unbedenklich) für die Schädlingsbekämpfung verwendet werden, so schließt 
es die Patentierung nicht aus, wenn derselbe Stoff im Verteidigungsfall auch gegen 
Menschen eingesetzt werden kann und dies zudem völkerrechtlich untersagt ist.16

Auf den Fall der Gentechnologie übertragen bedeutet dieser Grundsatz, daß z. B. ein 
Verfahren zur Übertragung fremder Gene mit Hilfe der sogenannten Mikroinjektion, 
das in der Gentechnologie allgemein und völlig unproblematisch verwendbar ist, nicht 
allein deshalb von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, weil es auch zum Gentransfer 
in menschliche Keimbahnzellen benutzt werden kann, obwohl diese Art von Gentrans
fer auch nach unserer Ansicht ,,mit der Grundentscheidung des Art. 1 Abs. 1 GG für 
den Schutz der Menschenwürde und auch mit dem objektiv-rechtlichen Gehalt des 
Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
nicht zu vereinbaren ist, weil das menschliche Leben hier zum Objekt für Experimente 
würde“ .17

Trotz dieser einschränkenden, vom Patentgesetzgeber vorgezeichneten Interpreta
tion werden die Ausschlußbestimmungen für gesetz- und sittenwidrige Erfindungen 
auf dem Gebiete der Gentechnologie nach unserer Überzeugung in Zukunft wesentlich 
größere Bedeutung erlangen als bisher. Sie werden es dem Patentamt und den Gerichten 
erlauben, tragenden Grundsätzen unserer Rechtsordnung auch im Patentrecht Geltung 
zu verschaffen, insbesondere dem schon in der Rechtsprechung des Reichspatentamts 
anerkannten Satz, daß der Mensch nicht zum Objekt der Technik gemacht werden 
darf.18

14 B G H Z  48, 327, 330.
15 N äheres bei Benkard (Bruchhausen), a. a. O ., Fußn. 11, Rdn. 5 zu § 2 PatG, mit zahlreichen Rechtspre

chungshinweisen.
16 Vgl. B G H  vom  19. 10. 1971, G R U R  1972, 704 (707) -  , ,W asser-Aufbereitung“ . M ehr dazu bei Benkard 

(Bruchhausen), a. a. O ., Fußn. 11, Rdnr. 4 zu § 2 PatG.
17 So der Benda-Bericht, Rdn. 4 .2 .2 .1 .1  (S. 82), in bezug auf die verfassungsrechtliche Problem atik des Gentrans

fers in Keimbahnzellen.
18 Vgl. PA vom  15. 12. 1933, Mitt. 1934, 19 (20). Siehe auch Beier, G R U R  1972, 218.

9*
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II. Belebte Natur und Patentschutz -  alte und neue Aspekte

Im Mittelpunkt unseres Themas steht die Frage nach der Patentfähigkeit gentechno
logischer Erfindungen, und dabei soll zwischen alten und neuen Aspekten dieser Frage 
unterschieden werden.

a) Alte Aspekte

5. Die alten, aber für das Verständnis der Problematik unentbehrlichen Aspekte be
treffen nicht die gentechnologischen Erfindungen19 -  denn sie sind neueren Datums 
sondern alle Erfindungen, die dem weiteren Bereich der Biotechnologie angehören,20 
von der die Gentechnologie die neue, brisante Spitze bildet. Wie hat sich die patent
rechtliche Entwicklung auf diesem Gebiet vollzogen?21 Sie war von Anfang an schwie
rig, spannungsreich und unbefriedigend:

6. Haupthindernis für die problemlose Einbeziehung biotechnologischer Erfindun
gen in den Patentschutz, wofür sich schon frühzeitig ein Bedürfnis geltend machte, war 
für Jahrzehnte das von Lehre und Rechtsprechung aus dem historischen Erfindungsbe
griff des vorigen Jahrhunderts abgeleitete Patentierungserfordernis des „ technischen 
Charakters“ und die historisch einschränkende Interpretation des Begriffs der Technik 
in der Praxis des Patentamts und der sie bestätigenden Rechtsprechung. „Technik“ 
umfaßte danach nur den Bereich der unbelebten Natur, seine Ausnutzung und Beein
flussung durch Lehren der Physik oder Chemie, so daß der Patentschutz lange Zeit den 
meisten biotechnologischen Erfindungen verschlossen blieb, obwohl diese dem gesetz
lichen Erfordernis der gewerblichen Verwertbarkeit entsprachen. Den im Patentamt als 
Prüfer tätigen Ingenieuren, Physikern und Chemikern -  Biochemiker und Biologen 
gibt es erst seit kurzem einige wenige -  war eben alles, was kribbelte und krabbelte, sich 
unkontrolliert verhielt und von selbst vermehrte, etwas durchaus Fremdes, das man 
nicht in einem Patentanspruch fassen konnte.

Eine Ausnahme machte man allerdings von Anfang an für Verfahren der traditionel
len Fermentationsindustrie, z. B. zur Erzeugung von Alkohol, Bier, Essigsäure, Sauer
teig usw., offenbar unter Verdrängung der Erkenntnis, daß alle diese Produkte ihre 
Existenz der Stoffwechseltätigkeit von Lebewesen, nämlich Mikroorganismen verdank-

19 Vgl. dazu oben Fußn. 2.

20 N ach  der D efin ition  von Bull, Holt und Lilly, B iotechnologie -  Internationale Trends und Perspektiven, Köln 

1984, S. 29, versteht man unter B iotechnologie: , ,D ie  A nw endung wissenschaftlicher und technischer Grund
sätze auf die Verarbeitung von W erkstoffen durch biologische Substanzen, um Güter und Dienstleistungen zu  

liefern.“

21 Näheres zu dieser Entw icklung bei Duttenhöfer, Herta, Über den Patentschutz biologischer Erfindungen, in: 
Häußer (H rsg.), Zehn Jahre Bundespatentgericht, Köln etc. 1971, S. 172f f . ; Beier, G R U R  1972, 216ff.;  

Kraßer, Zum Patentschutz chemischer und biologischer Erfindungen, Naturwissenschaften 1976, 401 ff. 
(402ff.), jeweils mit weiteren H inw eisen.
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ten (die übrigens nach dem Motto „je kleiner, desto eher“ im Verlauf der weiteren 
Entwicklung am schnellsten Eingang in das der Technik vorbehaltene Gebiet des Pa
tentschutzes erlangten). Als nächstes wurden landwirtschaftliche Kulturverfahren zum 
Patentschutz zugelassen, d. h. Verfahren, die mit chemischen oder physikalischen Mit
teln arbeiteten und z.B. auf Wachstum, Beschaffenheit oder Erträge von Pflanzen 
einwirkten, ohne in deren Erbsubstanz einzugreifen, und schließlich, ab Mitte der 30er 
Jahre wurden auch Verfahren zur Züchtung neuer Pflanzensorten patentiert, ohne daß 
diese Erteilungspraxis des Patentamts freilich jemals den höchstrichterlichen Segen des 
Reichsgerichts odes des Bundesgerichtshofs erhalten hätte. Für Tierzüchtungsverfahren 
und für Erfindungen neuer Tierarten sind dagegen noch niemals Patente erteilt wor
den.22 Mit Ausnahme der ganz kleinen Lebewesen, die ja auch von den Tierschützern 
vernachlässigt werden, ist also im Patentamt bisher kein Platz für Tiere.

7. Erst im Jahre 1969 bekam der Bundesgerichtshof die Gelegenheit, sich mit der 
Frage der Patentfähigkeit von Erfindungen im Bereich der lebenden Natur grundsätz
lich auseinanderzusetzen. Und zwar hatte er sich in diesem studentischen Revolutions
jahr ausgerechnet mit der Patentfähigkeit einer roten Taube zu befassen, die das Ergeb
nis eines mehrstufigen KreuzungsVerfahrens zur Züchtung von Tauben mit besonders 
großem und besonders schönem und besonders rotem Gefieder waren. Die Elternpaare 
waren „altdeutsche Kröpfer“ , die nicht alle ganz so rot waren. In dieser unter dem 
Stichwort „Rote Taube“ in die Patentrechtsgeschichte eingegangenen Grundsatzent
scheidung stellte der BGH dreierlei unmißverständlich fest:

Erstens gebiete es der Sinn des Patentgesetzes, „den jeweiligen Stand naturwissen
schaftlicher Kenntnisse zur Auslegung des vom Gesetzgeber nicht näher begrenzten 
und auch seinem Wesen nach an sich schon unbestimmten Begriff der ,Erfindungc 
heranzuziehen“ . Damit war dem bisher historisch verstandenen Erfindungsbegriff des 
19. Jahrhunderts eine eindeutige Absage erteilt. Er wurde durch einen offenen, dynami
schen Erfindungsbegriff ersetzt, der dem Patentschutz jede Neuerung zugänglich 
macht, die eine „Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Natur
kräfte zur Erzielung eines kausal übersehbaren Erfolges“ enthält.

Zweitens erklärte der BGH, daß nach dem gegenwärtigen Stand der naturwissen
schaftlichen Erkenntnisse kein ausreichender Grund ersichtlich sei, die planmäßige und 
nunmehr beherrschbare Ausnutzung biologischer Naturkräfte und Erscheinungen 
grundsätzlich vom Patentschutz auszuschließen, womit er ausdrücklich die Möglich
keit der Patentierung von Tierzüchtungsverfahren und mittelbar auch die Patentierung 
von Pflanzenzüchtungsverfahren bejahte.

Drittens, und nun kommt die große Einschränkung, müsse aber die zu patentierende 
biologische Lehre „wiederholbar“ sein, d. h. für andere Sachverständige jederzeit mit 
dem gleichen Ergebnis nachvollziehbar. Es würde mit den Prinzipien des Patentrechts 
nicht zu vereinbaren sein, wollte man von dem Erfordernis der Wiederholbarkeit der 
zum Patent angemeldeten Erfindung deshalb absehen, weil ja das Ergebnis der Züch

22 Vgl. dazu Duttenhöfer, a. a. O ., Fußn. 21; Hesse, Zur Patentierbarkeit von Züchtungen, G R U R  1969, 644 f f . ;
Schade, Patentierung von Pflanzenzüchtungen, G R U R  1950, 312 ff.; Wuesthoff, Erschließung des Patentrechts
für neue Gebiete (dargelegt am Beispiel der Pflanzenzüchtungen), G R U R  1953, 230ff.
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tung, die neue Tierart, die neue Pflanze, aus sich selbst heraus erbbeständig vermehrbar 
sei und somit eine Bereicherung der Allgemeinheit besser garantiere als eine Wiederho
lung der mühsamen und langwierigen Züchtung selbst. Wäre nämlich ein solches Ver
fahren nicht wiederholbar -  und das ist es in aller Regel - , so würde die Bereicherung 
der Allgemeinheit allein in dem einmal erzielten Züchtungsergebnis bestehen. Der 
Züchter gäbe dem Fachmann dann nicht eine Lehre, wie die neue Art herzustellen sei, 
sondern er würde die Allgemeinheit nur auf das zunächst allein in seiner Pfand befindli
che körperliche Züchtungsergebnis, die rote Taube im Käfig, verweisen. An die Stelle 
einer Belehrung, wie jeder Fachmann zu dem gleichen Ergebnis gelangen könne, trete 
ein tatsächliches Monopol auf die Erzeugnisse, das allein aus dem einmaligen Züch
tungsvorgang abgeleitet wäre. Eine solche Art der Monopolisierung sei dem Patent
schutz fremd.23

Der roten Taube und mit ihr allen anderen Kreaturen, ob Tieren, ob Pflanzen, 
obwohl im Prinzip für würdig befunden, blieb somit das Paradies des Patentschutzes 
weiterhin verschlossen. Sie scheiterten, da sie nicht wiederholbar gezüchtet werden 
konnten, an der Prinzipientreue des BGH.

8. Die Grundsätze der ,,Rote Tauber-Entscheidung hat der BGH 1975 in einerwei
teren, der „Bäckerhefe^Entscheidung24 bestätigt, weiter ausgebaut und zugleich be
grenzt. Er ist darin insbesondere der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts gefolgt, 
daß nämlich zur Ergänzung der notwendigen Beschreibung einer mikrobiologischen 
Erfindung der verwendete Mikroorganismus bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle 
hinterlegt werden kann.

Der BGH löste damit, wie schon zuvor das Bundespatentgericht,25 und der amerika
nische Court of Customs and Patent Appeals (CCPA),26 ein besonderes Problem der 
Patentierung mikrobiologischer Erfindungen, das seit den 30er Jahren, genauer seit der 
Entdeckung des Antibiotikums Penicillin, entstanden war. Das Neue und Wesentliche 
dieser Erfindungen liegt nämlich nicht mehr in der Art und Weise der Kultivierung von 
an sich bekannten und der Fachwelt allgemein zugänglichen Mikroorganismen, son
dern ausschließlich in der Wahl des Mikroorganismus, den man irgendwo, in Venezue
la, in einer Pfütze entdeckte. Es war zwar ohne weiteres möglich, in der Patentbeschrei
bung die Fermentationsbedingungen, wie Temperatur, Zeit, pH-Werte, Zusammenset
zung des Nährmediums usw., exakt zu beschreiben. Den Mikroorganismus selbst, also 
die nunmehr wichtigste Voraussetzung der Erfindung, konnte man dagegen nicht so 
eindeutig beschreiben, daß der Durchschnittsfachmann, ohne über den betreffenden 
Mikroorganismus zu verfügen, die Erfindung wiederholen, also das betreffende Anti
biotikum herstellen könnte.

Um diesem Problem abzuhelfen, begann man in den USA bereits 1949 ergänzend zur 
üblichen Beschreibung der Erfindung in der Patentschrift mit der Hinterlegung von

23 B G H  vom  27. 3. 1969, G R U R  1969, 672 (647) -  „R ote  Taube“ .
24 B G H  vom  1 1 .3 . 1975, G R U R  1975, 430 -  „Bäckerhefe“ .
25 V om  30. 6. 1967, BPatGerE 9, 150.
26 V om  17. 12. 1970, 168 U SP Q  99 -  „In  re A rgoudelis“ =  G R U R  Int. 1973, 41 -  „M ikroorganism us“ , mit

Anm . von  v. Mühlendahl.
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Mikroorganismen in öffentlich zugänglichen Hinterlegungsstellen, einer Praxis, der 
man sich bald auch in Deutschland und anderen Ländern bediente. Der BGH hat sie 
1975 bestätigt, jedoch an die Bedingung geknüpft, daß der hinterlegte Mikroorganismus 
allen Interessenten schon im Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung der Anmeldungs
unterlagen, d. h. schon bei ihrer Offenlegung, freigegeben werden muß.27

9. Viel nachhaltiger als dieses, in der Literatur überwiegend und mit Recht kritisierte 
Erfordernis der frühzeitigen und unbeschränkten Freigabe des Mikroorganismus,28 
wirkte es sich jedoch aus, daß der BGH das in der Praxis vielfach nicht realisierbare 
Erfordernis der Wiederholbarkeit erneut bekräftigte und auch auf mikrobiologische 
Erzeugnisse für anwendbar erklärte.

Ein Schutz für den neuen Mikroorganismus sei zwar gewährbar, jedoch nur dann, 
wenn der Erfinder einen nacharbeitbaren, d. h. mit hinreichender Aussicht auf Erfolg 
wiederholbaren Weg aufzeigt, wie der neue Mikroorganismus erzeugt werden kann, 
z. B. im Wege einer induzierten Mutation oder durch eine Züchtung. Die Hinterlegung 
des Mikroorganismus, als Ergänzung der Patentbeschreibung, reicht nach Auffassung 
des BGH zwar aus, um ein Patent auf mikrobiologische Verfahren erteilt zu bekom
men, weil dem Fachmann durch die Hinterlegung das mikrobiologische Ausgangsmate
rial für das beanspruchte Verfahren zugänglich gemacht wird. Ein Erzeugnispatent auf 
den Mikroorganismus selbst kann jedoch nicht gewährt werden. Denn die Hinterle
gung ersetzt trotz der Fähigkeit der lebenden Organismen zur Selbstreplikation die 
wiederholbare Lehre nicht.29

10. Der Frage, ob der BGH in der ,,Bäckerhefe“-Entscheidung nur die in der ,,Rote 
Taube“-Entscheidung ausgesprochenen Grundsätze konsequent fortentwickelt hat 
oder ob es zwischen den beiden Entscheidungen doch einige Ungereimtheiten gibt, soll 
hier nicht nachgegangen werden.30 Als eine Zwischenbilanz für die fast hundertjährige 
Patentrechtsentwicklung kann für den Schutz biologischer und mikrobiologischer Er
findungen für das Jahr 1975 festgehalten werden: Im Prinzip ja, praktisch nein, jeden
falls soweit Patentschutz für den Mikro- oder Makroorganismus selbst begehrt wird. 
Ein Verfahrensschutz ist bei Hinterlegung des Mikroorganismus zwar möglich, der 
wesentlich weiterreichende des Erzeugnisses selbst (Sachschutz) scheitert jedoch an 
dem in den allermeisten Fällen nicht möglichen Nachweis der Wiederholbarkeit, an 
dem der BGH wie ein ,,rocher de bronce“ festhält.

Dieser Felsen sollte jedoch alsbald ins Wanken geraten. Verantwortlich dafür ist die 
Gentechnologie, die in den letzten zehn Jahren gewaltige Fortschritte gemacht hat.

27 Vgl. B G H  vom  11. 3. 1975, G R U R  1975, 433 -  „Bäckerhefe".
28 Vgl. z. B. Vossius, Das Problem der Freigabe von hinterlegten M ikroorganismen, G R U R  1975, 477 f f . ; von

Pechmann, H interlegung und Freigabe neuer M ikroorganismen, Mitt. 1977, 41 ff.

29 B G H , G R U R  1975, 432, 433 -  „Bäckerhefe".
30 D azu hat sich zuletzt von Pechmann, G R U R  1985, 721 f., kritisch geäußert. Vgl. ferner ders., Sind V erm eh

rungsansprüche bei biologischen Erfindungen ungesetzlich, G R U R  1975, 395 ff.
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b) Neue Aspekte £
>

11. Damit kommen wir zu den neuen Aspekten für die Beurteilung der Patentfähig- \
keit biotechnologischer Erfindungen. So wie die Gentechnologie den Schlüssel zur i
Aufklärung vieler Geheimnisse der Natur geliefert hat, so ist sie zur Zeit dabei, die vom T
BGH zunächst geöffnete und dann praktisch wieder geschlossene Tür zum Schutz 
biotechnologischer Erfindungen weit aufzusperren. Konnte man nach der „Roten Tau
be“ und der „Bäckerhefe“ wegen der nicht präsentierbaren Wiederholbarkeit noch von 
einem rechten „Danaergeschenk“ des BGH31 oder von einem „Pyrrhussieg“ derTier-

I

und Pflanzenzüchter sprechen,32 so bewirkten nunmehr die Fortschritte der Gentech
nologie, daß das Erfordernis der wiederholbaren Beschreibung bei Erfindungen im 
Bereich der belebten Natur praktisch jeden Tag etwas von seinem Schrecken verliert.

Dazu trägt zunächst der quantitative Aspekt der Genwissenschaft und -technologie 
bei, nämlich ihre Fähigkeit, kleinste Strukturen und Zusammenhänge sehr viel schnel
ler, rationeller und effizienter durchdringen und damit auch beschreiben zu können.33 
Hinzu tritt ein qualitativer Aspekt der neuen Technologie, nämlich „die Aussicht, der 
Biologie eine synthetische Richtung (zu) verleihen“ .34 Winnacker vergleicht diese Per
spektive mit der von Wähler für die organische Chemie im Jahr 1828 durch die Synthe- l
se von Harnstoff aus anorganischen Vorläufern vollzogene Wende und berichtet von 
einem der jüngsten und eindrücklichsten Beispiele für seine Prognose, nämlich einem in 
Harvard entwickelten Mutagenese-Verfahren, das es erlaubt, jede erdenkliche Mutation 
auf einem gegebenen Stück der DNS einzuführen.35

Dieses Mutationsanalyseverfahren, bei dem sich einzelne Mutanten voneinander 
abtrennen und isolieren lassen, versetzt den Gentechnologen künftig in die Lage, den
von der Rechtsprechung geforderten wiederholbaren Weg aufzuzeigen, z. B. anzuge- l d
ben, wie ein neuer Mikroorganismus durch induzierte Mutation erzeugt werden kann.36 d
Es ist zweifellos dieser Fortschritt bei der Durchdringung der molekular-biologischen P
Grundlagen, mit dem die Gentechnologie den Patentschutz von Erfindungen im Be- d<
reich der lebenden Natur neue Impulse verleiht, ihn in einem anderen, neuen Licht ( 2

erscheinen läßt.37 Wie schon so oft haben hier die Techniker die Juristen, wenn auch sc
nicht juristisch, so doch technisch überholt.

12. Seit ihren Anfängen zu Beginn der 70er Jahre hat sich die Gentechnologie, die
38

31 So Beier, G R U R  1972, 217. 39

32 So Beier/CrespUStraus, a. a. O ., Fußn. 7, S. 24.

33 Vgl. dazu Winnacker, Grundlagen und M ethoden der G entechnologie, a. a .O ., Fußn. 2, S. 19. A uf diesen 40
besonders bedeutenden A spekt wird mit Nachdruck in dem B ericht, , Genetic Engineering o f Plants -  A gricul

tural Research O pportunities and Policy C oncerns“ , W ashington D . C. 1984, S. 13 f., hingewiesen, der vom  41
Board on Agriculture, N ational Research C ouncil, veröffentlicht wurde.

34 'Winnacker, Grundlagen und M ethoden der G entechnologie, a. a. O ., Fußn. 2, S. 19.
35 A . a. O ., S. 19.

36 Im Sinne der Entscheidungen vom  27. 3. 1969, G R U R  1969, 672 -  „R ote  Taube“ ; vom  11 .3 . 1975, G R U R  

1975, 430 -  „Bäckerhefe“ ; vom  11. 12. 1980, G R U R  1981, 262 -  „Bakterienkonzentrat“ .
37 Vgl. dazu z. B. schon Beier, G R U R  1972, 217; Duttenhöfer, a. a. O ., Fußn. 20, S. 200, und die in der Fußn. 10 42

erwähnten Beiträge.

(
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Bezeichnung besagt das schon, von einem Zweig naturwissenschaftlicher Grundla
genforschung mehr und mehr zu einer echten Technologie entwickelt, d. h. zu einer 
„Lehre von der Gewinnung und/oder Verarbeitung von Roh- und Werkstoffen zu 
verwendbaren technischen Produkten“ .38 Sie zeichnet für eine Vielzahl neuer Verfahren 
und Erzeugnisse verantwortlich, über die am ersten Tag unserer Gespräche Dr. Gareis 
Näheres berichtet hat. Hier nur noch einmal die wichtigsten:

13. Als neue Verfahren seien erwähnt:
-  Das Verfahren der In-vitro DNS-Rekombination, das im wesentlichen vierstufig 

abläuft: Das Zurverfügungstellen des gewünschten Gens, z. B. durch chemische Syn
these, die Einführung dieses Gens in einen Vektor, um einen sogenannten rekombi- 
nierten Vektor zu bilden (spleißen), der Trennung der erfolgreich „gebauten“ Zelle 
von den unerwünschten Zellen und schließlich aus der Fermentation der Zellen, um 
sie zur Replikation und zur Produktion des gewünschten Produkts zu bringen;39

-  das Hybridoma-Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern, mit Hil
fe der Fusion von Antikörper produzierenden Lymphozyten (z. B. aus der Milz von 
Mäusen, die mit einem bestimmten Antigen immunisiert worden waren) mit bösarti
gen, rasch wuchernden Myelom-Zellen;40

-  das Verfahren der somatischen Zellhybridisierung, das auf den Erfahrungen der Ge- 
webkultur-Technik (Tissue Culture) aufbaut und mit Protoplasten- (Zellen, denen 
die Zellwand enzymatisch entfernt, d. h. verdaut wurde) Isolierung und Fusion arbei
tet und von der Totipotenz der pflanzlichen Zellen Nutzen zieht;41

-  und schließlich das Mikroinjektionsverfahren, bei dem mit Hilfe der In-vitro DNS- 
Rekombination klonierte DNS-Sequenzen in befruchtete tierische Eizellen injiziert 
werden.42
14. Können die gentechnologischen Verfahren z. Zt. noch relativ gut überblickt wer

den, so ist eine auch nur annähernd vollständige Aufzählung der Erzeugnisse, die uns 
diese Verfahren bisher beschert haben und noch bescheren werden, nicht möglich. Die 
Palette reicht von verschiedenen DNS-Transfervektoren, wie rekombinierten Plasmi
den, Viren und Cosmiden, über synthetische Gene, transformierte menschliche Viren 
(z.B. Epstein-Barr-Virus), transformierte bakterielle Zellen mit spezifischen Eigen
schaften, bakterielle, pflanzliche und tierische Zellinien, monoklonale Antikörper, Zell- 38 39 40 41 42

38 So M eyers Enzyklopädisches Lexikon, 9. A ufl., Mannheim 1978, zum  Stichwort „T echn ologie“ .

39 Siehe für Einzelheiten Bull, Holt, Lilly, a .a .O .,  Fußn. 7, S. 4 6 ff.; Straus, Industrial Property Protection of 

Biotechnological Inventions, a. a. O ., Fußn. 2, S. 25, jeweils mit weiteren H inw eisen.

40 D azu Bull, Holt, Lilly, a. a. O ., Fußn. 7, S. 4 4 f f .; O ffice o f Technology A ssessm ent (H rsg.), Impacts o f  

Applied G enetics, W ashington D . C . 1984, S. 71 f., m it weiteren H inw eisen.

41 N äheres zu dieser Technologie bei Shepard/Bidney/Barsby/Kemble, G enetic Transfer in Plants through Inter
specific Protoplast Fusion, 219 Science 683-688 (1983); Lawrence, The Scientific Background o f Genetic 

Engineering: Current Technologies and Prospects for the Future, in: U P O V  (H rsg.), G enetic Engineering and 

Plant Breeding, Reports o f a Sym posium  held on the O ccasion o f the 16th Ordinary Session o f the C ouncil of 

the International U nion  for the Protection o f N ew  Varieties o f Plants, G enf 13. O ktober 1982, G enf 1983, S. 
13 ff.

42 Vgl. dazu z. B. Gordon/Ruddle, Intergration and Stable Transmission o f Genes Injected into M ouse Pronuclei, 
214 Science 1244-1246 (1981).
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gewebe, Kallusse, Regulationsproteine, wie Humaninsulin, Interferone und menschli
che Wachstumshormone, bis zu neuen Pflanzen und Tieren.43

15. Eine Besonderheit dieser Verfahren und ihrer Erzeugnisse liegt darin, daß sie sich 
nicht an die Trennlinie zwischen Mikrobiologie und (Makro-)Biologie, eine naturwis
senschaftlich ohnehin problematische Grenzziehung, halten und damit auch häufig die 
Grenze überschreiten, die der Gesetzgeber zwischen dem Patentfähigen und dem 
Nichtpatentfähigen im Bereich der belebten Natur gezogen hat. Was eine gentechnolo
gische Erfindung vom Kleinsten bis hin zum Größten enthalten kann, zeigt z. B. eine 
europäische Patentanmeldung der amerikanischen Firma Agrigenetics, die u. a. folgende 
Ansprüche enthält:
-  DNS-Transfervektor, der eine Transfer-DNS enthält, in der ein bestimmtes pflanzli

ches Gen eingebaut wurde . . .  (1)
-  Verfahren zur genetischen Veränderung einer Pflanzenzelle, bestehend aus den zwei 

folgenden Schritten . . .  (10)
-  Pflanze, Pflanzengewebe oder Pflanzenzelle, hergestellt nach dem beanspruchten 

Verfahren (19).44
Was im Bereich der Mikrobiologie beginnt -  ob dieser Begriff für die Erzeugung von 

DNS-transferierenden Plasmiden, Viren oder Cosmiden zutrifft,45 soll hier dahinge
stellt bleiben - , kann also zwanglos im Bereich der Makrobiologie enden und entspricht 
als , ,Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkäfte zur 

Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“ fast mustergültig der Erfindungsdefini
tion des BGH.

III. Das nationale und europäische Patentrecht und die Gentechnologie

16. Wie ist nun die gegenwärtige Rechtslage? Sie hat sich seit Mitte der 70er Jahre 
durch gesetzgeberisches Handeln verändert, allerdings nicht unbedingt zum Vorteil der 
Gentechnologie. Angesichts der stürmischen Entwicklung dieses Gebiets und ihrer 
erkennbaren wirtschaftlichen Auswirkungen sollte man vermuten, daß die jüngsten 
Änderungen des Patentrechts diesen Entwicklungen Rechnung getragen hätten, gewis
sermaßen ihre patentrechtliche Reflexion darstellten. Dem ist leider nicht so. Sie sind 
zwar auch das Ergebnis einer zu begrüßenden neuen Entwicklung, nämlich der Schaf
fung eines europäischen Patentsystems und der damit einhergehenden Harmonisierung 
des nationalen Patentrechts in Europa. Die juristischen Baumeister dieses Systems, so

43 Eine gute Ü bersicht über die derzeit bereits verfügbaren Erzeugnisse der G entechnologie bietet der Teil III des 

O T A -B erichts, „C om m ercial T echnology“ , a. a. O ., Fußn. 1, S. 114-257. Siehe ferner Straus, Industrial Pro
perty Protection o f Biotechnological Inventions, a. a. O ., Fußn. 2, S. 33-42, w o  auch einige Beispiele für 

erteilte Patente für gentechnologische Verfahren und Erzeugnisse zu finden sind.
44 V eröffentlichte Europäische Patentanmeldung N r. 0122791 (24. 10. 1984).
45 A llgem ein neigt man w ohl dazu, diese Verfahren als biochem ische Verfahren anzusehen. Vgl. z. B. von Pech

mann, G R U R  1985, 723; ders., Einige gegenwärtige Probleme beim Schutz von Arzneim itteln, genetischer 

Forschung und M ikroorganismen, Bulletin Europäischer Berater für den gewerblichen R echtsschutz vom  

16. O ktober 1984, S. 54ff. (61); Straus, G R U R  Int. 1983, 594.
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fortschrittlich sie patentrechtlich in die europäische Zukunft gedacht haben, so wenig 
haben sie die naturwissenschaftlich-technische Entwicklung der letzten Jahrzehnte be
dacht.

Nun, das Nachhinken des Gesetzgebers ist uns allen eine wohlbekannte Tatsache; 
viele Gesetze entsprechen am Tag ihrer Verkündung nicht mehr dem neuesten Stand 
der Dinge. Auf einem Gebiet wie dem Patentrecht, das den technischen Fortschritt, und 
zwar den jeweils neuesten, zu fördern bestimmt ist, sollte aber so etwas eigentlich nicht 
passieren. Selbst wenn es schwierig ist, naturwissenschaftlich-technische Entwicklun
gen zuverlässig zu prognostizieren46 und der Gesetzgeber im allgemeinen gut daran tut, 
ein Weilchen zuzuwarten, bis sich ein sogenannter „Handlungsbedarf“ (ein schreckli
ches Wort) einstellt, so sollte er jedenfalls das Patentgesetz stets so gestalten, daß es 
allen neuen technischen Entwicklungen zugänglich ist und von der Rechtsprechung an 
diese angepaßt werden kann.47

17. Die Baumeister des europäischen Patentsystems haben dies nicht getan. Als sie in 
den 50er Jahren an die Europäisierung des Patentrechts herangingen und das hochge
steckte Ziel anvisierten, ein einheitliches Erteilungsverfahren mit einheitlichen Schutz
voraussetzungen für ganz Europa zu schaffen, erschien ihnen diese Aufgabe angesichts 
der gewaltigen Rechtsunterschiede und Interessengegensätze mit Recht so schwierig, 
daß sie sich entschlossen, jede unnötige, den Konsens erschwerende Komplikation zu 
vermeiden. Auch wollte man das zu errichtende Europäische Patentamt in seiner Auf
bauphase nicht mit zusätzlichen Problemen belasten, für die es in der nationalen Prü
fungspraxis damals, Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre noch keine Erfahrungen und 
noch keine überzeugende Lösungen gab.48 Ein solches neues Problemfeld war -  neben 
dem Schutz von Computerprogrammen -  der Schutz biotechnologischer Erfindungen, 
und so einigte man sich im Rahmen der Harmonisierungsarbeiten bereits in einem sehr 
frühen Stadium (1961) darauf, Fragen der Patentierbarkeit von Pflanzensorten, Tierar-

46 In seinem Sondervotum vom  3. 11. 1985 hat z. B. der Kölner Genetiker Prof. Doerfler gegenüber den juristi
schen Verfassern des „Benda-Berichts“ den V orwurf erhoben, sie seien der M einung, daß kom petente und 

engagierte Gremien naturwissenschaftliche Entwicklungen im voraus ermitteln könnten (a. a. O ., Fußn. 6).
47 Anhand der ,,R ote  Taube“ -Entscheidung des B G H  konnte bereits aufgezeigt werden, daß man durch eine 

dynamische A uslegung eines offenen Erfindungsbegriffs den Bedürfnissen der Entw icklung der Technik am 

besten gerecht werden kann. Ein anderes Beispiel, das w eltw eit viel Aufm erksamkeit erregt hat, steuerte der 

U S Supreme C ourt mit seiner ,,Chakrabarty“ -Entscheidung vom  16. 6. 1980 bei (206 U SP Q  139 =  G R U R  

Int. 1980, 627, mit Anm . von Th. Bodewig). U nter Bezugnahme auf die fast 200jährige G eschichte des U S- 

Patentgesetzes und seiner eigenen Rechtsprechung führte das Gericht u. a. folgendes w örtlich aus: „W ir haben 

auch zur Vorsicht gemahnt, daß die Gerichte in die Patentgesetze nicht Beschränkungen und Bedingungen  

hineinlesen sollten, denen der Gesetzgeber nicht Ausdruck verliehen h a t . . .  Indem der Kongreß solch um fas
sende Begriffe w ie , Erzeugnis* und Z usam m ensetzung von Teilen der Materie* wählte, die durch das w eite  

, irgendein* noch ausgedehnt werden, hat er deutlich beabsichtigt, den Patentgesetzen einen w eiten A nw en
dungsbereich zu geben . . .  Aus den Com m ittee Reports zum  G esetz von  1952 geht hervor, daß der Kongreß  

beabsichtigte, daß gesetzliche (Erfindungs-)G egenstände , alles unter der Sonne, das von M enschenhand ge

macht ist, einschließen sollten*.“
48 Es sei allerdings bemerkt, daß Patente für Pflanzenzüchtungen bis in die 60er Jahre in D eutschland, Belgien, 

Frankreich, Italien, Japan, Schweden und Ungarn erteilt wurden. Näheres bei Matthey, Les brevets de vege- 

taux, Lausanne 1954, S. 13 f f . ; Eggener, Schutzm öglichkeiten für neue Pflanzenzüchtungen in anderen Län
dern und ihre praktische Brauchbarkeit, Mitt. 1958, 4 ff.; Braun, D ie vom  Patentschutz ausgeschlossenen  

Erfindungen nach belgischem Recht, G R U R  Int. 1960, 133 f f Földes/Palos, D er Rechtsschutz von Pflanzen
züchtungen in Ungarn, G R U R  Int. 1967, 390 ff. (392).
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ten und von im wesentlichen biologischen Verfahren zu deren Züchtung von der ange
strebten Harmonisierung auszuklammern.49

Dementsprechend verpflichtet Art. 2 des im Jahre 1963 Unterzeichneten Straßburger 
Übereinkommens über die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts 
der Erfindungspatente (Straßburger Harmonisierungsabkommen) die Vertragsstaaten 
zwar zum Schutz mikrobiologischer Verfahren und der mit Hilfe dieser Verfahren 
gewonnenen Erzeugnisse50 -  dafür hatte die Antibiotika-produzierende chemisch
pharmazeutische Industrie gesorgt ließ den Vertragsstaaten aber in bezug auf den 
Schutz von Pflanzensorten, Tierarten und im wesentlichen biologischen Verfahren zu 
deren Züchtung freie Hand51 -  daran hatte die chemisch-pharmazeutische Industrie 
damals noch kein Interesse.

Ein weiterer Grund für die Ausklammerung biologischer Erfindungen war das 1961 
in Paris Unterzeichnete Internationale Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüch- 
tungeny das dem damaligen Stand der züchterischen Techniken und den Bedürfnissen 
der Pflanzenzüchter und der Landwirtschaft durch besondere Schutzvoraussetzungen 
und einen eingeschränkten Schutzumfang Rechnung trug und in seinem Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 den parallelen Schutz für dieselbe botanische Gattung oder Art durch Patente 
und durch Sortenschutzrechte verbot.52

18. Die damals, vor 25 Jahren getroffene Entscheidung, die biologischen Erfindungen 
(mit Ausnahme der bereits etablierten mikrobiologischen) als mögliche Störenfriede auf 
dem Altar der europäischen Patentrechtsvereinheitlichung zu opfern, ist in der Folge
zeit nicht mehr revidiert worden. Sie hat ihren Ausdruck sowohl in dem 1973 in 
München Unterzeichneten Europäischen Patentübereinkommen (Art. 53 Buchst, b 
EPÜ) gefunden als auch in den daran angepaßten nationalen Patentgesetzen der Ver
tragsstaaten,53 so dem geltenden deutschen Patentgesetz 1981 (§2 Nr. 2 PatG), aller
dings in einer für biologische Erfindungen eindeutig verschärfter Form.

Hatte es das Straßburger Harmonisierungsübereinkommen den Vertragsstaaten noch

49 Einzelheiten bei Straus, Industrial Property Protection o f Biotechnological Inventions, a. a. O ., Fußn. 2, S. 
6 2 ff., m it w eiteren H inw eisen.

50 Es kann hier nicht unerwähnt bleiben, daß diese Verpflichtung erst aufgrund einer Interpellation der Interna
tionalen Vereinigung für gewerblichen R echtsschutz (AIPPI) vom  24. 5. 1962 (D ok. EX P/Brev (62) 1), die 

später von den D elegationen Frankreichs, Großbritanniens und Schwedens sow ie von der Schweiz -  als 

Beobachter -  unterstützt wurde (vgl. D ok . E X P/Brev (62) 7, 8, 9 und 12), in den Entwurf des Straßburger 

Ü bereinkom m ens aufgenommen wurde. Es ist schwer zu sagen, w ie der Patentschutz von mikrobiologischen  

Erfindungen im Europäischen Patentübereinkom men aussähe, ohne diese A ktion der interessierten Kreise.
51 N äheres dazu bei Pfänner, G R U R  1964, 248; und Beier/Crespi/Straus, a.a. O ., Fußn. 7, S. 28 f.
52 Für Einzelheiten dieses Verbots und die kontroversen M einungen über seine Berechtigung, siehe Schade/ 

Pfänner, Das Internationale Ü bereinkom m en zum  Schutz von Pflanzenzüchtungen, Sonderveröffentlichung 

aus G R U R  Int. 1962, H eft 7/8, W einheim 1962, S. 1 9 f Straus, G R U R  Int. 1983, 591 ff. (596f.); Beier/Crespi/ 
Straus, a. a. O ., Fußn. 7, S. 2 7 f f . ; Lange, D ie N atur des Züchterrechts (Sortenschutzrecht) in Abgrenzung zur 

patentfähigen Erfindung, G R U R  Int. 1985, 88 ff. (91 f .); W IPO  D ok. B IO T /C E /2 /2 , Industrial Property  

Protection o f B iotechnological Inventions, vom  5. 11. 1985, Rdn. 14; U P O V , D ok . IN F /11 , D er Schutz von  

Pflanzensorten in der D iskussion über biotechnologische Erfindungen, vom  10. 12. 1985, Rdn. 19.
53 In anderen Vertragsstaaten des E PÜ  ist die Bestim mung des Art. 53 Buchst, b E PÜ  w örtlich oder fast wörtlich  

in die harmonisierten Patentgesetze übernom men worden. Vgl. Haertel, D ie Harmonisierung des nationalen 

Patentrechts durch das europäische Patentrecht, G R U R  Int. 1983, 200 ff. (202); Kraßer, D ie Anpassung der 

nationalen Patentgesetze an das Europäische Patentrecht, Ö B l. 1982, Iff.
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freigestellt, ob sie für biologische Verfahren und ihre Erzeugnisse einschließlich von 
Pflanzensorten Patente erteilen oder nicht,54 so schließen sowohl das für die Erteilung 
europäischer Patente maßgebliche Europäische Patentübereinkommen als auch das 
deutsche Patentgesetz diese Möglichkeit ausdrücklich aus: europäische oder deutsche 
Patente werden nicht erteilt für Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentli
chen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Nicht anzuwen
den ist diese Vorschrift jedoch auf mikrobiologische Verfahren und auf die mit Hilfe 
dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse sowie -  und hier unterscheidet sich die 
deutsche Regelung ein wenig von der europäischen -  auf Erfindungen von Pflanzensor
ten, die ihrer Art nach nicht im Artenverzeichnis zum Sortenschutzgesetz aufgeführt 
sind, und auf Verfahren zur Züchtung einer solchen Pflanzensorte.55

Patentiert werden können also, mit anderen Worten, neben den mikrobiologischen 
Verfahren und Erzeugnissen diejenigen Pflanzen, vorwiegend Zierpflanzen, an denen 
das Landwirtschaftsministerium kein Interesse hat oder für die das Bundessortenamt in 
Hannover nicht das notwendige Gelände für die vorgeschriebene, mehrjährige Anbau
prüfung zur Verfügung hat. Die hiernach nicht ausgeschlossene Patentierungsmöglich
keit läuft aber für viele wertvolle Pflanzenzüchtungen so lange ins Leere, als sie nicht 
wiederholbar beschrieben werden können. Das ist eine insgesamt nicht sehr befriedi
gende Situation, die sich durch die Fortschritte der Gentechnologie nur allmählich und 
sicher auch nur partiell verbessern kann.

19. Ergänzend ist hinzuzufügen, daß die Gentechnologie von der geltenden Patent
rechtsordnung noch unter einem anderen Aspekt tangiert wird: Sowohl nach europäi
schem wie nach nationalem Patentrecht (Art. 52 Abs. 4 EPÜ; § 5 Abs. 2 PatG 1981) 
sind Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen 
oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tieri
schen Körper vorgenommen werden, nicht patentfähig. Sie werden vom Gesetzgeber, 
systematisch völlig verfehlt, als nicht gewerblich anwendbar bezeichnet, weil der Arzt 
nicht gewerblich handle, wie der BGH ausgerechnet für den Fall einer kosmetischen 
Glatzenoperation ausgesprochen hat.56 Auch für dieses, gesundheits- und rechtspoli
tisch zutreffende Patentierungsverbot gilt freilich wieder eine von der chemisch-phar
mazeutischen Industrie durchgesetzte Ausnahme: die im Rahmen von Diagnose- oder 
Therapieverfahren angewendeten Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische 
(Diagnostika, Arzneimittel), werden klarstellend für patentfähig erklärt.

Die genannten Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die Erzeugnisse auf che
mischem oder gentechnologischem Wege erzeugt werden und stellen damit klar, daß 
z. B. Regulationsproteine wie Humaninsulin, Interferone, Wachstumshormone oder

54 Vgl. dazu insbesondere Teschemacher, D ie Patentfähigkeit von M ikroorganismen nach deutschem und euro
päischem Recht, G R U R  Int. 1981, 357ff ., mit weiteren H inweisen.

55 Zur A uslegung des Art. 53 Buchst, b E PÜ  siehe Teschemacher, G R U R  Int. 1981, 3 5 9 f .; zum  § 2 N r. 2 PatG  

vgl. insbesondere Benkard (Bruchhausen), a. a. O ., Fußn. 11, Anm . 2 -28  zu § 2 PatG.
56 V om 4. 1. 1968, G R U R 1968 , 1 4 2 - , ,  G latzenoperation“ , vgl. auch Beier/Straus, D er Schutz wissenschaftlicher 

Forschungsergebnisse, W einheim etc. 1982, S. 68 f.
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monoklonale Antikörper, die im Heil- und Diagnostizierverfahren zur Anwendung 
gelangen, patentfähig sind.57

Die gesetzgeberische Entscheidung, Verfahren zur chirurgischen oder therapeuti
schen Behandlung des menschlichen Körpers vom Patentschutz auszuschließen, halten 
wir, abgesehen von der verfehlten systematischen Begründung, auch und gerade unter 
Berücksichtigung der durch die Gentechnologie erweiterten Möglichkeiten, für rich
tig.58 Sie klärt generell eine Reihe von Problemen, die sich sonst zwangsläufig ergeben 
würden und im Einzelfall gelöst werden müßten.59 Ein Monopol für einzelne Ärzte, 
menschliche Krankheiten nach der für sie patentierten Methode erkennen oder behan
deln zu können, darf es nicht geben.

In Frage zu stellen ist dagegen die vom Gesetzgeber unreflektiert vorgenommene 
Gleichsetzung des menschlichen und des tierischen Körpers. Hierdurch werden nicht 
nur fortschrittliche veterinärmedizinische Diagnose- und Heilmethoden vom Patent
schutz ausgeschlossen, sondern möglicherweise auch moderne in beachtlichem Umfang 
bereits verwendete Tierzüchtungsverfahren, wie z.B. durch „Embryo-Transfer“ .60 
Tierzüchtungsverfahren und neue Tierarten gehören nicht zur „roten“, sondern zur 
„grünen“ Biotechnologie, für deren Zulässigkeit und Patentfähigkeit andere Maßstäbe 
gelten müssen. Soviel zur neuen Gesetzeslage.

20. Wenn wir diese nunmehr im Lichte der Amtspraxis und der Rechtsprechung 
betrachten, welche Schutzmöglichkeiten bestehen dann für gentechnologische Erfin
dungen in der Bundesrepublik Deutschland? Wir müssen dabei -  leider -  zwischen den 
vom Deutschen Patentamt erteilten deutschen Patenten und den vom Europäischen 
Patentamt mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen 
Patenten unterscheiden.61 Obwohl beide Schutztitel aufgrund von wörtlich gleichlau-

57 Vgl. Vossius/Jaenichen, G R U R  1985, 821 f f . ; Straus, Industrial Property Protection o f B iotechnological Inven
tions, a. a. O ., Fußn. 39, S. 3 3 ff., und die dortigen Beispiele europäischer Patente. Das w ohl bekannteste 

Beispiel ist die Erfindung des Alphainterferons von Professor Charles Weißmann aus Zürich, EP N r. 0032134 

der Firma B iogen, das w egen der Auseinandersetzung mit dem Konkurrenten H offm ann-La Roche w eltweites 

A ufsehen erregte.
58 Zur allgemeinen Problem atik der Patentfähigkeit solcher Verfahren siehe insbesondere Bruchhausen, Erfin

dungen von Ärzten, in: Festschrift für Philipp M öhring zum  75. Geburtstag, M ünchen 1975, S. 451 f f . ; Wag
ner, Heilverfahren als nichtpatentierbare Behandlungsverfahren?, G R U R  1976, 673ff., jeweils mit weiteren  

H inw eisen.
59 W ürden Heilverfahren grundsätzlich patentierbar sein, so könnte das Patentamt der Frage nach der Patentfä

higkeit von Gentransferverfahren in somatische Zellen einerseits und in Keimbahnzellen andererseits nicht 

aus w eichen und sie nach dem derzeitigen Stand der D inge, w ie der Benda-Bericht das deutlich macht (a. a. O ., 

Fußn. 6), u. U . unterschiedlich beantworten.
60 D er Com ptroller General des britischen Patentamts hat in A nw endung der Sec. 4, 130 (7) Patents A ct 1977 

und Art. 52 (4) E PÜ  ein Embryo-Transferverfahren bereits für nicht patentfähig erklärt (Entscheidung vom  

5. 3. 1984, G R U R  1985, 120 -  ,,Em bryo-Transplantierung“). Zur kom m erziellen Bedeutung solcher Verfah
ren, insbesondere auch für die Landwirtschaft der Entwicklungsländer siehe den Bericht von Marsh, Embryo 

Tansplants C ould  Replace Artificial Insemination -  Calves „Settle in“ the W om bs, Financial Times vom  25. 1. 

1985, S. 8.
61 D ie  Bundesrepublik D eutschland ratifizierte das E PÜ  mit dem G esetz über Internationale Patentübereinkom

men vom  11. 6. 1976, BG Bl. II 1976, 649. Zu den O ptionen, die den Anmeldern seit 1978 zur Verfügung 

stehen vgl. Beier, Das europäische Patentsystem -  M öglichkeiten des Erwerbs von Patentschutz in Europa, in: 
Beier/Haertel/Schricker (H rsg.), Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 
Köln etc. 1984, 1. Lieferung, S. 51 ff. (Rdn. 60-78).
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tenden Bestimmungen geprüft und erteilt werden und die gleiche Rechtswirkung ha
ben, ist die vom Gesetzgeber angestrebte Rechtseinheit auf dem Gebiet der biotechno
logischen Erfindungen in der Praxis noch keineswegs erreicht. Während das Deutsche 
Patentamt und das Bundespatentgericht im Hinblick auf die unveränderte Rechtspre
chung des BGH62 zum Patentierungserfordernis der Wiederholbarkeit gehalten sind, 
auch bei hinterlegtem Mikroorganismus den begehrten Sachschutz wegen Fehlens einer 
wiederholbaren Lehre zu versagen, werden für die gleichen Erfindungen ohne weiteres 
europäische Patente erteilt. Der Präsident des Europäischen Patentamts hat im Dezem
ber 1981 durch eine Änderung der Prüfungsrichtlinien folgendes klargestellt:

„B ei M ikroorganismen, die nach Regel 28 hinterlegt sind, wird durch die M öglichkeit der Entnahme einer 

Probe die W iederholbarkeit gesichert. Es ist daher in diesem Fall nicht erforderlich, darüber hinaus ein weiteres 

Verfahren zur H erstellung des M ikroorganismus anzugeben.“63

Ob diese so erteilten europäischen Patente allerdings vor den Augen des BGH Gnade 
finden, wenn sie einmal im Wege eines Nichtigkeitsverfahrens von ihm zu überprüfen 
sind, und wie die Gerichte der übrigen Vertragsstaaten die frage beurteilen werden, ist 
noch ungewiß. Auch die erkennbaren Fortschritte in den Beschreibungsmöglichkeiten, 
die uns die Gentechnologie beschert hat, auch für biologische Materialien wie Plasmi
den und Viren,64 können diese grundsätzlichen und bedauerlichen Beurteilungsunter
schiede vorerst nicht vergessen lassen. Eine Prognose ist schwierig: Von der Nichtiger
klärung der großzügig erteilten europäischen Patente für die Bundesrepublik Deutsch
land über die Änderung der Rechtsprechung des BGH bis zur Änderung des Patentge
setzes ist alles möglich,65 wobei unsere Sympathie für die mittlere Alternative als der 
nicht nur sachgerechtesten, sondern auch europäischsten Lösung nicht verhohlen sei.

21. Dies vorausgeschickt und in der Hoffnung, daß die bisher noch wenig erfahrenen 
Prüfer in den Patentämtern mit den Schwierigkeiten der neuen Materie gut fertig wer
den, ergibt sich für den Schutz gentechnologischer Verfahren und der mit ihrer Hilfe 
gewonnenen Erzeugnisse nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge folgendes Bild:

22. Gentechnologische Verfahren sind sowohl nach europäischem wie nach deut
schem Recht patentierbar, und zwar unabhängig davon, ob man sie als mikrobiologi
sche oder biochemische Verfahren einstuft. Zu letzterem neigt man mehrheitlich.66 Sie 
sind sowohl nach Art. 53 b EPÜ als auch nach § 2 Abs. 2 PatG patentierbar, und zwar 
auch dann, wenn sie zur Züchtung von Pflanzensorten oder Tierarten dienen.67 Daß 
gen technologische Verfahren unter den Begriff ,,im wesentlichen biologische Verfah
ren“ fallen und damit vom Schutz ausgeschlossen sind, hat bislang noch niemand 
behauptet.

62 Vgl. B G H  vom  11. 12. 1980, G R U R  1981, 263 -  „Bakterienkonzentrat“ .

63 M itteilung des Präsidenten des EPA vom  11. 12. 1981 über die Änderung der Richtlinien für die Prüfung im  

EPA, A m tsbl. EPA 1982, 19.
64 N ach den Richtlinien für die Prüfung im EPA , Teil C -IV  3.5, gelten auch Plasmide und Viren als „M ikroorga

nism en“ im Sinne des Art. 53 Buchst, b EPÜ .
65 Vgl. dazu die von von Pechmann, G R U R  1985, 722, angestellten Überlegungen.
66 Vgl. von Pechmann, G R U R  1985, 722f.; Straus, G R U R  Int. 1983, 594.
67 So übereinstimmend von Pechmann, G R U R  1985, 722; Straus, G R U R  Int. 1983, 594; Vossius, N aturw issen

schaften 1984, 553 (implicite).
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Trotz aller Fortschritte der Gentechnologie kann freilich die Wiederholbarkeit der 
Verfahren in der Praxis noch auf längere Zeit nicht allein mit Hilfe der Patentbeschrei
bung gewährleistet werden. So ist es z. B. unwahrscheinlich, ein bestimmtes Hybridom, 
das einen bestimmten monoklonalen Antikörper bildet, ein zweites Mal herzustellen.68 
Die Hinterlegung von Mikroorganismen und anderem biologischem Material wird 
daher weiterhin unentbehrlich bleiben.

Ob man den Weg der Hinterlegung künftig auch zur Sicherstellung der Wiederhol
barkeit von gentechnologischen Pflanzen- und Tier züchtungsverfahren beschreiten 
wird, bleibt abzuwarten. Das US-Patentamt hat ihn jedenfalls für den Bereich der 
Pflanzenzüchtungsverfahren bereits geöffnet.69 Nachdem sich die Hinterlegung von 
Mikroorganismen in dafür eingerichteten Laboratorien bewährt und allgemein durch
gesetzt hat, dürften gegen die Hinterlegung von Pflanzen und Pflanzenteilen und viel
leicht auch gegen die zeitweilige Aufbewahrung tierischer Organismen keine patent
rechtlichen Bedenken bestehen,70 eher schon solche praktischer Natur. Aber für das 
Selbstverständnis der Patenterteilungsbehörden ist es sicher keine naheliegende Vorstel
lung, auf die Hinterlegung von Makroorganismen in einem botanischen Garten oder 
gar einem Zoo rekurrieren zu müssen, einer modernen Arche Noah.

Die Schutzwirkung gentechnologischer Verfahren erstreckt sich sowohl nach euro
päischem wie nach deutschem Patentrecht (Art. 64 Abs. 2 EPÜ, § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG) 
auch auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellen Erzeugnisse. Wie weit dieser 
Schutzbereich bei lebenden Organismen reicht, die zur Selbtreplikation fähig sind, ist 
umstritten. Während ein Teil der Lehre davon ausgeht, der Begriff „unmittelbar herge
stelltes Erzeugnis“ könne die Ergebnisse einer Weitervermehrung nicht erfassen,71 ver
tritt der andere die Auffassung, daß sich bei Mikroorganismen einschließlich von Plas
miden, Zellinien und Viren,72 aber auch bei Pflanzen73 der Schutz nicht nur auf die 
durch das Verfahren unmittelbar erhaltene erste Generation (F.!), sondern auch auf 
weitere Generationen (F.i+X) erstreckt. In diesem Zusammenhang stellt sich für das 
deutsche Recht noch die Frage, ob an dem Schutz von Verfahrenserzeugnissen die 
Tatsache etwas ändert, daß es sich um ein gentechnologisches Verfahren zur Züchtung 
einer Pflanzensorte handelt, die nach § 2 Abs. 2 PatG n. F. vom Patentschutz ausge-

68 Vgl. Vossius/Jaenichen, G R U R  1985, 826 f.
69 D ie  seit einiger Zeit vertretene Auffassung des U S-Patent- und Markenamtes zur Frage der M öglichkeit der 

Hinterlegung von pflanzlichem  Material (vgl. dazu Straus, Industrial Property Protection o f B iotechnological 

Inventions, a. a. O ., Fußn. 2, S. 69) blieb in der Entscheidung seines Board of Appeals and Interferences vom  

18. 9. 1985 -  ,,E x  parte H ibberd“ unwidersprochen. Darin heißt es u. a. wörtlich: „A ssum ing that seeds may 

be deposited in the same manner as m icro-organisms to com ply w ith 35 U SC  112 . . . “ , (30 PTCJ 628, 629 

(1985)). Vgl. N äheres zur US-Situation bei Linck, Nancy ]., Patentable Subject Matter U nder Section 101 -  

Are Plants Included?, 67 JPO S 489ff. (1985).
70 In diesem Sinne auch Savignon, D ie N atur des Schutzes der Erfindungspatente und seine A nw endung auf 

lebende Materie, G R U R  Int. 1985, 83 ff. (85 rechte Spalte unten).
71 So z. B. Hesse, G R U R  1969, 644, 650; Benkard (Bruchhausen), a. a. O ., Fußn. 11, Anm. 16 zu § 2 (S. 182) und 

Anm . 54 zu § 9 (S. 154) PatG; Lange, G R U R  Int. 1985, 83 ff. (93); Straus, G R U R  Int. 1983, 594 (insofern  

allerdings nur berichtend).
72 So Vossius/Jaenichen, G R U R  1985, 827.
73 So von Pechmann, G R U R  1985, 723. Gleicher Auffassung schon Heydt in seiner Anm . zur „R ote  Taube“ - 

Entscheidung des B G H  in G R U R  1969, 676.
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schlossen ist, weil sie ihrer Art nach im Artenverzeichnis zum Sortenschutzgesetz74 
aufgeführt ist. Auch dazu gibt es in der Literatur kontroverse Meinungen: Zum einen 
wird ohne besondere Begründung davon ausgegangen, daß sich der Schutz des unmit
telbaren Verfahrenserzeugnisses nicht auf Pflanzensorten beziehen kann, die im Arten
verzeichnis aufgeführt sind,75 zum anderen wird eine solche Schutzwirkung unter Hin
weis auf die Handhabung des bis zum 1. Januar 1968 geltenden Stoffschutzverbotes für 
Arzneimittel, Nahrungsmittel und für auf chemischem Wege hergesteile Stoffe, als 
gegeben betrachtet.76 Ohne auf diese Frage näher einzugehen, sei zu der letztgenannten 
Auffassung nur angemerkt, daß zwischen dem früheren Stoffschutzverbot und dem 
bestehenden „Pflanzen-Schutzverbot“ insofern ein wesentlicher Unterschied besteht, 
als die im Artenverzeichnis aufgeführten Pflanzensorten nicht schutzlos sind, sondern 
nach dem Sortenschutzgesetz einen besonderen Schutz genießen.

23. Neben den gentechnologischen Verfahren und den durch diese Verfahren unmit
telbar hergestellten Erzeugnisse sind auch die gentechnologischen Erzeugnisse seihst 
sowohl nach europäischem wie nach deutschem Recht schutzfähig. Neue Pflanzensor
ten sind jedoch nach europäischem Recht gänzlich, nach deutschem Recht praktisch 
vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn sie nicht sortenschutzfähig sind.77 Neue 
Tiere, wie nützlich sie auch immer sind, haben in beiden Systemen keinen Platz. Unge
klärt ist bisher die Frage, ob ein Erzeugnisschutz für neue Pflanzen und Tiere in einer 
genetisch nicht fixierten Form beansprucht werden kann, eine Frage, die gerade im 
Zusammenhang mit den Fortschritten der Gentechnologie wesentlich an Bedeutung 
gewinnt. Obwohl eine solche Schutzmöglichkeit fraglich ist, sollte man sie im Hinblick 
auf eine neuere Entscheidung des Europäischen Patentamts nicht als ausgeschlossen 
betrachten.78

IV. Fazit und rechtspolitischer Ausblick

24. Als Fazit können wir feststellen: Das deutsche und das europäische Patentrecht 
schützen gegenwärtig zwar weite Bereiche der Gentechnologie, weisen aber auch er-

74 V om  20. 5. 1968, BGBl. 1 1968, 429, jetzt in der Fassung vom  4. 1. 1977, BG Bl. 1 1977, 105 (m it Berichtigung 

vom  7. 2. 1977, BGBl. 1 1977, 286).
75 Benkard (Bruchhausen), a. a. O ., Fußn. 11, Anm . 16 zu § 2 und 54 zu § 9 PatG; Straus, G R U R  Int. 1983, 594.
76 von Pechmann, G R U R  1985, 723.
77 Vgl. dazu die G esetzesbegründung vom  18. 4. 1975, BR-Drucksache 220/75, S. 28. Zum Erzeugnisschutz nach 

europäischem und deutschem Patentrecht siehe insbesondere Benkard (Bruchhausen), a. a. O ., Fußn. 11, 

Anm . 12 -1 4 ,1 8 , 21 zu § 2 PatG; von Pechmann, G R U R  1985, 721 f f . ; Teschemacher, G R U R  Int. 1981 ,3 5 7 ff .; 
Vossius, G R U R  1975, 477ff.; ders., Naturwissenschaften 1984, 552ff.; Vossius/Jaenichen, G R U R  1985, 821 ff.

78 Technische Beschwerdekammer 3.3.1. vom  26. 7. 1983, G R U R  Int. 1984, 301 =  Am tsbl. EPA  1984, 112ff. -  

, ,Vermehrungsgut C IB A -G E IG Y “ . Darin wird ausgeführt, daß der G esetzgeber durch Art. 53 Buchst, b EPÜ  

Pflanzensorten, sei es in Form von Vermehrungsmaterial oder der Pflanze selbst vom  Patentschutz ausge
schlossen habe. Für den Sortenbegriff sieht die Kammer die D efinition des Internationalen Übereinkom m ens 

zum  Schutz von Pflanzenzüchtungen vom  2. 12. 1961 als maßgeblich an. D ie Kammer stellt allerdings zugleich  

klar, daß das E PÜ  ,,nur die Patentierung von Pflanzen oder dem Vermehrungsgut in der genetisch fixierten 

Form der Pflanzensorte aus(schließt)“ . Vgl. dazu auch die Ü berlegungen von Straus, Industrial Property  

Protection o f B iotechnological Inventions, a. a .O ., Fußn. 2, S. 71 ff.

10 Bitburger Gespräche 1986/1
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hebliche Schutzdefizite auf: Es handelt sich in beiden Systemen um den Ausschluß von 
Pflanzensorten und Tierarten vom Patentschutz, im deutschen Patentrecht darüber 
hinaus um den de facto-Ausschluß des Sachschutzes für solche gentechnologischen 
Erfindungen, die noch nicht allein durch die Beschreibung wiederholbar offenbart 
werden können.

25. Der fehlende Patentschutz für Pflanzensorten und Tierarten ist wirtschafts- und 
rechtspolitisch besonders bedauerlich. Der europäische Patentgesetzgeber und der -  
ihm wort- und europagetreu folgende -  deutsche Gesetzgeber haben allein an die 
patentrechtlichen Schwierigkeiten des Schutzes von Pflanzen- und Tierzüchtungen ge
dacht, mit denen sie das anvisierte europäische Patentsystem nicht belasten wollten und 
dabei das wachsende Schutzbedürfnis und die außerordentlichen, nicht zuletzt durch 
die Gentechnologie bewirkten Fortschritte auf dem Gebiete der Pflanzen- und Tier
züchtungen unberücksichtigt gelassen. Nunmehr, nachdem das europäische Patentsy
stem funktioniert und sich gezeigt hat, daß der Ausschluß bestimmter Erfindungskate
gorien vom Patentschutz mehr patentrechtliche Schwierigkeiten verursacht als ihre 
Anerkennung, ist es an der Zeit, diese unbefriedigende Situation zu bereinigen.

26. Für den Schutz neuer Pflanzensorten wird diese Situation zwar zum Teil gemil
dert. Hier besteht seit 1961 ein eigenständiges Schutzsystem, der Sortenschutz, dessen 
positive Auswirkungen sich in Gestalt von erheblich gesteigerten F + E-Investitionen 
und einer ständig wachsenden Zahl neuer und wichtiger Pflanzensorten ablesen las
sen.79 Mit seinen vom Patentrecht abweichenden, den Bedingungen der klassischen 
Pflanzenzüchtung angepaßten Schutzvoraussetzungen der Neuheit, Homogenität und 
Beständigkeit80 der Pflanzensorte entspricht der internationale und nationale Sorten
schutz auch zweifellos den besonderen Schutzbedürfnissen der klassischen Pflanzen
züchter, die mit dem Sortenschutz im allgemeinen gut zurechtkommen.

Das ändert aber nichts daran, daß der Sortenschutz von einer ständig wachsenden 
Zahl von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die sich der Gentechnologie 
bedienen, als unzulänglich betrachtet wird. Mit Recht beanstandet wird die Einschrän
kung der Schutzwirkungen auf die gewerbsmäßige Herstellung und den gewerbsmäßi
gen Vertrieb von Vermehrungsgut innerhalb der Erzeugerstufe, was zur Folge hat, daß 
Pflanzen oder Pflanzenteile der geschützten Sorte -  die Tulpen aus Amsterdam -  beim 
Vertrieb an den Endverbraucher ohne Schutz bleiben, und zum anderen der Grund
satz des Sortenschutzes, daß das geschützte Vermehrungsgut von Dritten als Ausgangs
material zur Züchtung neuer Sorten frei verwendet werden darf.81 Hinzu tritt das

79 In den zehn Jahren nach der Verabschiedung des Plant Variety Protection A ct in den U SA  im Jahre 1970, ist 
z. B. die Zahl neuer geschützter Sorten für Sojabohnen von 94 auf 224, für W eizen von 139 auf 231 und für 

Baum w olle von 64 auf 96 gestiegen, eine prozentuelle Steigerung von 141%, 66% bzw . 50%. In dergleichen  

Zeitspanne wuchsen die Privatinvestitionen im  Verhältnis von 2 : 3. In der D ekade nach dem Erlaß des 

britischen Plant Varieties and Seeds A ct von 1964 sind in Großbritannien allein durch die gesteigerte Krank
heitsresistenz von W eizen 170 M illionen Pfund Sterling gespart worden. Vgl. dazu Beier/Crespi/Straus, 
a. a. O ., Fußn. 7, S. 18, mit weiteren H inw eisen.

80 Einzelheiten dazu im Kommentar von Wuesthoff, Sortenschutzgesetz, W einheim /N ew  York 1977, S. 43 ff.
81 Vgl. Beier/Crespi/Straus, a. a. O ., Fußn. 7, S. 28, 92; Byrne, Plants, Animals and Industrial Patents, 1 6 IIC1 ff., 

14ff. (1985).; von Pechmann, G R U R  1985, 718f .; Straus, G R U R  Int. 1983, 595; ders., Industrial Property
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rechtspolitische Bedenken, daß die Gewährung des Sortenschutzes weder von einer die 
Wiederholbarkeit sichernden Offenbarung noch von einer sie ergänzenden Hinterle
gung abhängt, mit der Folge, daß das bestehende Patentierungsverbot für Pflanzensor
ten die Informationsfunktion des Patentschutzes in einem immer wichtiger werdenden 
Technologiebereich beeinträchtigt.82 Der Sortenschutz leistet zwar in dem ihm zuge
wiesenen Funktionsrahmen gute Dienste und wird dies auch in Zukunft tun; den 
Anforderungen nach einem wirksamen Schutz von gentechnologischen Erfindungen im 
Bereich der Pflanzenzüchtung wird er aber nicht gerecht.83

27. Hieraus ergibt sich als wichtigste rechtspolitische Forderung, gentechnologische 
Erfindungen im Bereich von Pflanzen- und Tierzüchtungen ebenso zu behandeln wie 
Erfindungen aus anderen Gebieten der Technik, das heißt aber, die zur Zeit in Europa 
bestehenden Ausschlußbestimmungen zu streichen. Daß die Vertrags Staaten nicht ger
ne an eine Revision des nach so langen Vorarbeiten glücklich im Jahr 1973 zustandege
kommenen Europäischen Patentübereinkommens und an die erst kürzlich daran ange
paßten nationalen Patentgesetze herangehen wollen, ist zwar verständlich, sollte aber 
notwendige Anpassungen an die wissenschaftlich-technische Entwicklung nicht auf 
Dauer verhindern. Im Bereich der Pflanzenzüchtungen ist es vor allem wichtig, das hier 
bestehende Doppelschutzverbot aufzuheben, d.h. den Züchtern jedenfalls die freie 
Wahl zwischen dem besonderen Sortenschutz und dem allgemeinen, weitergehenden 
Patentschutz einzuräumen,84 möglicherweise auch die kumulative Inanspruchnahme

Protection of B iotechnology Inventions, a. a. O ., Fußn. 2, S. 64 f.; W IPO  D ok . B IO T /C E /II/2 , Rdn. 93 

(S -37).
82 Vgl. von Pechmanny G R U R  1985, 720, 721, der freilich diese Eigenschaften des Sortenschutzes aus der Sicht 

der Pflanzenzüchter als positiv wertet; Straus, Industrial Property Protection o f Biotechnological Inventions, 
a. a. O ., Fußn. 2, S. 64 (Rdn. 56), S. 87 (Rdn. 91); W IPO  D ok . B IO T /C E /II/2 , S. 7 (Rdn. 13).

83 In diesem Sinne W IPO  D ok . B IO T /C E /II/2 , S. 17; von Pechmann, G R U R  1985, 720; Beier/CrespUStraus, 
a. a. O ., Fußn. 7, S. 28, 92; Straus, G R U R  Int. 1983, 597; w ohl auch Savignon, G R U R  Int. 1985, 88; a. A. 
Lange, G R U R  Int. 1985, 94. Es sei hier noch hinzugefügt, daß sich die Erwartungen in die gentechnologischen  

M öglichkeiten im Bereich der Pflanzenzüchtung zwar noch nicht so erfüllt haben, w ie man dies vielleicht vor 

einigen Jahren angenom men hatte, daß aber die bisherigen Errungenschaften durchaus zu einem gedämpften 

O ptim ism us Anlaß geben. So hat die Financial Times erst am 3. D ezem ber 1985 (S. 30) darüber berichtet, daß 

es der Firma Unilever, nach mehrjährigen, kostenaufwendigen und intensiven Forschungen, gelungen sei, mit 
H ilfe der somatischen Zellhybridisierung Ölpalm en zu züchten, die um 25 % höhere Ölerträge erbringen. Bis 

Ende des Jahres 1985 habe U nilever etwa 300000 solche Pflanzen gezüchtet. D iese M eldung ist von besonde
rer Bedeutung, w enn man weiß, daß die Ölpalm en in ihren Erträgen bis zu 30 % voneinander abweichen und 

die m eistverwendete klassische Pflanzenzüchtungsm ethode der Kreuzung bei ihnen völlig versagte. N o ch  

größer ist die Bedeutung der M eldung einzuschätzen, w enn man w eiß, daß das Palmöl, nach dem Sojaöl, 
w eltw eit das m eistverwendete pflanzliche Ö l ist. N o ch  vor vier Jahren hatte die Firma U nilever m it großer 

Vorsicht und eher skeptisch über diese Forschungsarbeiten berichtet (siehe den Bericht von Fish lock, Unilever: 

Sowing Seed for a N ove l Harvest, Financial Times vom  6. N ovem ber 1981, S. 7). D es w eiteren gelang es der 

amerikanischen Firma M olecular Genetics, Inc., m it H ilfe der G entechnologie eine gegen bestim m te H erbizi

de (Imidazaline) resistente Pflanze zu züchten (vgl. dazu Chemical and Engineering N ew s vom  2. September 

1985, S. 8). O bw oh l zunächst ohne kom m erzielle Bedeutung, aber dennoch als großer Forschungserfolg, ist 

auch die Züchtung einer gegen das A ntibiotikum  Kanamyzin resistenten N icotiana Tabakpflanze der Schw ei
zer Pharmafirma C IB A -G E IG Y  anzusehen (vgl. den B erich t, , Basler Forschern gelang direkter Gen-Transfer 

in Pflanzen“ , Basler Zeitung vom  23. Januar 1985, S. 41 f.). Zum gegenwärtigen Stand der gentechnologischen  

Forschung im Bereich der Pflanzen vgl. auch Marx, Plant G ene Transfer Becom es a Fertile Field -  Gene 

transfer into dicot plants can generate varieties w ith decreased herbicide susceptibility and can also be used to 

study plant gene control, 230 Science 1148-1150 (1985).
84 Am  deutlichsten hat die Forderung nach der Aufhebung des D oppelschutzverbotes die A IPPI anläßlich der
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beider Schutzformen zuzulassen. Die Wahlfreiheit zwischen mehreren parallelen 
Schutzformen gehört in Deutschland zur guten Rechtstradition und besitzt in der 
Symbiose zwischen dem Patent- und Gebrauchsmusterschutz ein bewährtes, interna
tional beachtetes Demonstrationsobjekt.85

Aus Furcht vor den Schwierigkeiten einer Änderung des europäischen und nationa
len Patent- und Sortenschutzrechts sollte der Gesetzgeber die Erfinder auf einem der 
zukunftsträchtigsten Gebiete der Technik, der Gentechnologie, nicht auf den dornigen 
Weg verweisen, sich auf Dauer an den Anfang der 60er Jahre konzipierten Ausschluß
bestimmungen „vorbeimogeln“ zu müssen, indem sie ihre Erfindungen als „mikrobio
logische“ deklarieren, obwohl sie auf makrobiologische hinauslaufen. Dies ist zum Teil 
sicherlich möglich, das Ergebnis wird aber von Land zu Land unterschiedlich ausfallen 
und keineswegs zur baldigen Rechtssicherheit und Rechtseinheit in Europa beitragen. 
Die Rechtsprechung kann vieles, aber nicht alles, insbesondere sich nicht über klare 
Ausschlußbestimmungen hinwegsetzen. Sie wird auch in Zukunft genügend zu tun 
haben, das Patentrecht den Besonderheiten gentechnologischer Erfindungen anzupas
sen. Dies setzt aber voraus, daß diese zunächst einmal Eingang in das System des 
Patentschutzes finden.

28. Zwei weitere rechtspolitische Forderungen sollen nicht unerwähnt bleiben. Sie 
hängen damit zusammen, daß die Gentechnologie den Patentschutz weit in den Bereich 
der wissenschaftlichen Grundlagenforschung getragen hat. 20% aller einschlägigen US- 
Anmeldungen stammen aus diesem Bereich, mehr als Großbritannien und die Schweiz 
zusammen auf diesem Gebiet anmelden.86

Würde man den im Zuge der Harmonisierung in ganz Europa eingeführten absoluten 
Neuheitsbegriff aufrechterhalten, der jede, auch jede mündliche Mitteilung eines Wis
senschaftlers zu einer neuheitsschädlichen Vorveröffentlichung87 und Editorials in na
turwissenschaftlichen Zeitschriften zu Tötern der Erfindungshöhe88 macht, so hätte 
dieser Rechtszustand gerade für gentechnologische Erfindungen verhängnisvolle Fol
gen: entweder veröffentlicht der Wissenschaftler, wie er es gewohnt ist, um seine Fach
kollegen in aller Welt über die neuesten Erkenntnisse zu informieren und sich die 
wissenschaftliche Priorität zu sichern, dann ist es mit einem späteren Patentschutz 
vorbei und damit fehlt auch die wesentliche Grundlage für die Investitionsbereitschaft 
der Industrie und die spätere wirtschaftliche Verwertung der Erfindung. Oder die

Tagung des Geschäftsführenden A usschusses im Mai 1985 in Rio de Janeiro erhoben. Vgl. die R esolution zur 

Frage 82 -  Patentschutz für biotechnologische Erfindungen (abgedruckt in G R U R  Int. 1985, 755) und dazu 

den Bericht von Kunz-Hallstein/Pagenberg und Straus, G R U R  Int. 1985, 747ff. (748, 749).
85 Vgl. dazu Beier, Gebrauchsmusterreform auf halbem Wege: D ie  überholte Raumform, G R U R  1986, I ff .;  

auch das U S-Patent- und Markenamt hat in der bereits zitierten Entscheidung -  ,,E x  parte H ibberd“ unter 

Bezugnahm e auf die Rechtsprechung des früheren C C PA  (In re Yardley, 493 F. 2 d  1389) darauf hingewiesen, 
daß Ü berlappungen mehrerer Schutzform en -  z. B. des Urheberschutzes und des M usterschutzes, dem U S- 

Recht eigen seien (insofern in 30 PTCJ 628 (1985) nicht wiedergegeben.
86 N ach  der vom  französischen Institut N ational de la Propriete Industrielle veröffentlichten Statistik. Siehe Les 

techniques de demain , ,Q uelle seront-elles?“ „ D ’ou viendriont-elle?“ N r. 4 1984, S. 69, 70.
87 Vgl. dazu Beier/Straus, D er Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, a. a. O ., Fußn. 57, S. 76ff., mit 

weiteren H inw eisen.
88 So geschehen in der Entscheidung des britischen Patents Court vom  8. 11. 1982, [1983] R. P. C. 255, in der es 

um die Patentfähigkeit einer Erfindung im Bereich der m onoklonalen Antikörper ging.
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Wissenschaftler halten ihre Erkenntnisse geheim, sperren ihre Laboratorien zu wie 
mittelalterliche Alchimistenküchen und veröffentlichen ihre Erkenntnisse erst dann, 
wenn sie zu patentfähigen Erfindungen ausgereift sind, also sehr viel später.89 Es ist 
daher auch und gerade aus der Sicht der Gentechnologie die Forderung an den Patent
gesetzgeber zu erheben, eine ausreichend bemessene Neuheitsschonfrist fü r eigene Vor
veröffentlichungen der Erfinder im nationalen, europäischen und internationalen Rah
men einzuführen.90

29. Ein weiteres Petitum, diesmal an die Rechtsprechung gerichtet, ist der Wunsch 
nach einer liberalen, extensiven Auslegung der Vorschriften, welche die Benutzung 
patentierter Erfindungen zu Versuchszwecken von der Wirkung des Patentschutzes 
ausnehmen (§11 Ziff. 2 PatG, Art. 31b des Gemeinschaftspatentübereinkommens). Im 
Hinblick auf die zum Teil sehr weitreichende Schutzwirkung gentechnologischer 
Grundlagenpatente dürfte nur so die ungehinderte Forschungs- und Entwicklungstä
tigkeit auch in Zukunft gesichert bleiben.

30. Abschließend sei erwähnt, daß seit einiger Zeit sowohl die OECD wie neuerdings 
auch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)91 sich der wichtigsten der 
hier erörterten Probleme angenommen haben. Wir haben ein wenig dabei mitgewirkt, 
den Stein international ins Rollen zu bringen und sind sehr froh darüber, daß z. B. die 
Empfehlungen der OECD-Studie über Biotechnologie und Patentschutz überall mit 
großem Interesse aufgenommen worden sind, daß die WIPO die gesamte Problematik 
umfassend und sehr offen zu untersuchen begonnen hat und daß sich die Vorarbeiten 
für einen internationalen Vertrag zur Einführung einer Neuheitsschonfrist bereits in 
einem fortgeschrittenen Stadium befinden.92

Verfolgt man diese Arbeiten näher, so kommt man freilich nicht umhin, um deren 
Ausgang zu bangen. Zwar unterstützt die deutsche Industrie und auch die Bundesregie
rung nach anfänglichem Zögern diese Vorhaben in den meisten Punkten durchaus 
tatkräftig. Dies gilt jedoch leider nicht für eine Reihe anderer Vertragsstaaten der Euro
päischen Patentorganisation, die Niederlande, Frankreich, die skandinavischen Länder, 
und es fehlt ganz allgemein, auch bei uns, der rechts- und wirtschaftspolitische,,drive“ , 
die aktive Unterstützung durch diejenigen in Wirtschaft und Politik, die etwas bewir-

89 Siehe auch dazu Beier/Straus, D er Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, a. a. O ., Fußn. 57, S. 76 ff., 
mit weiteren H inweisen.

90 Es ist von Interesse, daß selbst die R eunion Internationale de Bioethique, a. a. O ., Fußn. 4, S. 82, auf das 

Publikationsproblem hingewiesen hat. Im Abschlußdokum ent heißt es diesbezüglich: , ,D ie  Vereinfachung der 

Patentgesetze, die Aufklärung der Ö ffentlichkeit w ie auch rationellere Regulierungen können in signifikanter 

W eise die Zeitspanne verkürzen, bis G entechnologie sicher, profitabel und auf breiter Basis genutzt werden  

kann. Mehr als in anderen Bereichen der B iologie hat die G entechnologie zu engen Beziehungen zw ischen  

Universität und Industrie w ie auch zw ischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung geführt. 

Daraus hat sich die N otw endigkeit zum  Schutz der Forschungsfreiheit und der V eröffentlichung von Ergeb
nissen ergeben."

91 N äheres über diese Aktivitäten im Bericht von Straus, Patentschutz für b iotechnologische Erfindungen, 

G R U R  Int. 1985, 108 ff.
92 Siehe dazu Loth, Erste Sitzung des Sachverständigenausschusses der W IPO  zur N euheitsschonfrist vom  

7 .-11 . Mai 1984 in G enf, G R U R  Int. 1984, 507ff. In der Z w ischenzeit hat die W IPO  eine zw eite Sitzung, 
allerdings eines erweiterten Gremiums -  C om m ittee o f Experts on the H arm onization o f Certain Provisions in 

Laws for the Protection o f Inventions, veranstaltet. Vgl. W IPO  D ok. H L /C E /I/2  vom  15. 5. 1985.
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ken können. Ihnen möchte ich raten, sich an dem Rechtszustand in den USA und in 
Japan, unseren großen Wirtschaftskonkurrenten, zu orientieren. Der dort gewährte 
Schutz gentechnologischer Erfindungen geht in den meisten Fällen weiter als unter der 
Geltung des europäischen und des deutschen Patentrechts.93 Das amerikanische Patent
amt öffnete z. B. erst vor drei Monaten generell den Patentschutz für Pflanzensorten; es 
setzte sich dabei über das Doppelschutzverbot des Internationalen Übereinkommens 
zum Schutz von Pflanzenzüchtungen hinweg und scheute sich nicht einmal, zu diesem 
Zweck auf die formell fehlerhafte Ratifikation dieses Übereinkommens durch die USA 
zu rekurrieren.94 Sowohl in den USA wie in Japan verfügen die Wissenschaftler-Erfin
der über eine angemessene Neuheitsschonfrist für ihre eigenen Veröffentlichungen. Es 
ist höchste Zeit, daß Europa sich daran ein Beispiel nimmt. Der Stolz auf das Jahrhun
dertwerk der europäischen Patentrechtsvereinheitlichung und die Sorge, das mühsam 
Erreichte durch eine alsbaldige Revision in Frage zu stellen, sollte uns nicht davon 
abhalten, Fehlentwicklungen zu korrigieren. Wollen wir, wie auf anderen Gebieten der 
,,high technology“ , in Europa mit den USA und Japan Schritt halten, so können wir es 
uns nicht leisten, weiterhin mit gesetzgeberischen Fehltritten aus den 60er Jahren zu 
leben und darauf zu vertrauen, daß die Rechtsprechung sich ihrer irgendwann einmal 
annehmen wird.

93 Zu diesem Ergebnis ist man im Rahmen der O E C D -A rbeiten  gelangt. Vgl. Beier/CrespilStraus, a. a. O ., Fußn. 
7, S. 88.

94 In der Entscheidung des Board o f A ppeals and Interferences vom  18. 9. 1985 -  „E x  parte H ibberd“ (30 PTCJ 

628 (1985). Vgl. dazu ausführlich Adler, Can Patents’ C oexist w ith Breeders’ Rights? D evelopm ents in 

U . S. and International B iotechnology Law, 17 IIC 195 ff. (1986).


