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Das Wesentliche in Klirze

Zur Umsetzung der Ende 2019 tberwiesenen Motion Hefti (Motion Nr. 19.3228 «Fr ein zeitge-
masses Schweizer Patent») ist eine Revision des Schweizer Patentgesetzes erforderlich. Die Mo-
tion Hefti verlangt im Kern die Erweiterung der Prifungsbefugnis des Instituts fir geistiges Ei-
gentum (IGE) auf die Patentierungsvoraussetzungen Neuheit und erfinderische Tatigkeit. Im Rah-
men des nationalen Schweizer Patents soll somit eine Vollprifung eingefihrt werden, erganzend
dazu ein inhaltlich ungepriftes Gebrauchsmuster sowie ein effizientes und kostenglnstiges Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren.

Im Auftrag des IGE haben wir 2020 zum Vorentwurf der entsprechend vom Bundesrat initiierten
Teilrevision des Patentgesetzes eine erste Regulierungsfolgenabschatzung (RFA 1) durchgefiihrt.
Im Kern geht daraus hervor, dass der mit der Reform verbundene Nutzengewinn flr Patentanmel-
dende leicht hoher ausfallen dirfte als die Nutzeneinbussen aufgrund zusétzlicher Kosten. Auch
volkswirtschaftlich ist mit zusatzlichen Innovationsanreizen und mehr Rechtssicherheit im
Grundsatz von einer leicht positiven Nutzenbilanz auszugehen.

Aufgrund dieser Ausgangslage wird im Rahmen der 2020/21 durchgefiihrten Vernehmlassung
die generelle Stossrichtung des Vorentwurfs fur die Teilrevision des Patentgesetzes unterstutzt.
Die Einfuhrung der Vollpriifung wird begrisst. Abgelehnt wird hingegen die Einflihrung eines
Gebrauchsmusters als ungeprifte Alternative zum vollgepriften Patent. Es wird betont, dass die
Vorlage die Vorteile des bestehenden Systems der Teilpriifung mit einer Modernisierung kombi-
nieren sollte. Auch wird angeregt, auf ein Einspruchsverfahren ganz zu verzichten und einen di-
rekten Beschwerdeweg an das Bundespatentgericht (BPatG) zu ermdglichen.

Entsprechend hat das IGE die VVorlage tiberarbeitet und anstelle des Gebrauchsmusters zusatzlich
zum vollgepriiften Patent fiir die Patentanmeldenden wie im Status quo die Moglichkeit beibe-
halten, ihr Patent teilpriifen zu lassen. Somit ist die Vollprufung fiir den Patentanmeldenden op-
tional. Unabhdangig von der Priifoption folgt jedoch neu auf jede Patentanmeldung zwingend eine
Recherche und eine Stellungnahme des IGE. Die in der Vernehmlassung eingebrachten Vor-
schldge punkto Einspruchs- und Beschwerdeweg werden ebenfalls aufgenommen.

Im Auftrag des IGE haben wir 2021/22 zum neuen Vorschlag der Teilrevision des Patentgesetzes
eine erganzende Regulierungsfolgenabschatzung (RFA I1) durchgefiihrt. Auf der Grundlage des
in Szenarien unterstellten Mengengerists durfte mit dieser neuen Reformvorlage im Vergleich
zum Status quo hdchstens eine Verdoppelung des Aufwands und damit der Stellenprozente im
Bereich Patentpriifung und -erteilung beim IGE einhergehen. Die anfallenden Mehrkosten kann
das IGE - finanziell unabhéngig von der Bundeskasse — durch entsprechende Patentjahresgebiih-
ren ausgleichen, sei es durch eine Gebiihrenerhthung oder durch Verzicht auf eine Gebiihrensen-
kung. Der Beschwerdeweg (ber das BPatG diirfte ebenfalls zu Mehrkosten in der Gréssenord-
nung von rund CHF 1 Mio. pro Jahr fiihren, die durch Steuern finanziert werden missten.

Grundsétzlich fuhrt die obligatorische Recherche zu mehr Information betreffend die Rechtsbe-
standigkeit von Schweizer Patentantrdgen. Einen positiven Nettonutzen dirften der Reform vor
allem Erfinder beimessen, die die Freiheit schatzen, neu zusétzlich in der Schweiz ein vollgeprif-
tes Patent zu erhalten. Im neuen Gleichgewicht diirfte die Reform dazu fiihren, dass in der

1 Schneider, Y., Zenhausern, P., Vaterlaus, S., 2021. Patentrechtsreform — Regulierungsfolgen-abschatzung zur ge-
planten Reform des Bundesgesetztes tiber Erfindungspatente. Studie im Auftrag des Instituts fiir Geistiges Eigen-
tum (IGE). Polynomics, Olten.
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Schweiz inskinftig mehr Patente zur Vollprifung angemeldet werden (mdéglicherweise auf Kos-
ten der Teilprifung). Je mehr dies der Fall ist, desto eher resultieren aus der Reform positive
Innovationsanreize. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist letztlich die mit der Reform einherge-
hende héhere Rechtssicherheit von zentraler Bedeutung.
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Ausgangslage

Im Dezember 2019 hat das Parlament die Motion Nr. 19.3228 «Fir ein zeitgemasses Schweizer
Patent» (Motion Hefti?) Uiberwiesen. Die Umsetzung der Motion Hefti verlangt vom Bundesrat
eine Revision des Schweizer Patentgesetzes. Schweizer Patente sollen danach erteilt werden,
wenn das Institut fur Geistiges Eigentum (IGE) im Rahmen des Anmeldeverfahrens beim Gegen-
stand des beantragten Patentes zusétzlich Neuheit und erfinderische Tatigkeit feststellt. Die Pri-
fungsbefugnis des IGE soll auf alle Patentierungsvoraussetzungen erweitert werden. Dartber hin-
aus ist gemass der Motion auch ein inhaltlich ungepriftes Gebrauchsmuster sowie effizientes und
kostenglinstiges Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einzufiihren.

Mit der Motion Hefti ist das EJPD aufgefordert, einen entsprechenden Entwurf zur Teilrevision
des Patentgesetzes vorzulegen, indem im Rahmen des nationalen Schweizer Patents eine Voll-
prufung moglich ist. Als zustandige Fachbehorde hat das IGE einen Vorentwurf und den erldu-
ternden Bericht zur Reform des Bundesgesetzes lber Erfinderpatente erarbeitet. Im Auftrag des
IGE haben wir zu diesem Vorentwurf eine Regulierungsfolgenabschatzung (RFA I) durchgefiihrt.
Im Einklang mit dem Handbuch und der Checkliste des WBF (2013) haben wir untersucht, wie
sich diese Reform auf einzelne Akteursgruppen und gesamtwirtschaftlich auswirkt und inwieweit
Alternativen zur geplanten Reform bestehen.

Regulierungsfolgenabschatzung zum Vorentwurf der Teilrevision des Pa-
tentgesetzes (RFA I)

Eine RFA untersucht die Wirkungsweise einer geplanten Regulierung auf zentrale gesamtwirt-
schaftliche Indikatoren. Mit der RFA zur Teilrevision des Patentgesetzes haben wir 2020 die Wir-
kung der Reform auf die einzelnen Akteure (Erfinder, Patentinhaber, Patentanwalte, IGE und
Gerichte), auf das Innovationsverhalten, auf die Patentierungskosten, auf den Arbeitsmarkt und
vor allem auch auf die Rechtssicherheit (vgl. Wirkungsmodell in Schneider u. a., 2021, S. 18)
untersucht.

Mit Blick auf die Beurteilung der Wirkung der Reform einschliesslich der erwarteten Mengen-
wirkung bei den Patentanmeldungen haben wir gemeinsam mit dem IGE eine Online-Befragung
bei Erfindern, Patentanwalten und weiteren Anspruchsgruppen durchgefihrt (Schneider u. a.,
2021, S. 7 und S. 44 ff.). Daraus ging hervor, dass unter der Annahme, dass die Forderungen der
Motion Hefti umgesetzt waren, jeweils rund ein Viertel der heutigen Schweizer Patente als voll-
gepruftes Schweizer Patent und als Schweizer Gebrauchsmuster beantragt wiirden. Die Hélfte der
heutigen Schweizer Patente wiirde «abwandern» und neu beim EPA beantragt. Dagegen wirden
rund 6 Prozent der heute beim EPA beantragten Patente neu als Schweizer Patent beantragt. Uber
90 Prozent der EPA-Patente wiirden weiterhin beim EPA beantragt.

Als kostensteigernde Auswirkungen sind im Rahmen der 2020 durchgefiihrten RFA der zuséatzli-
che Prifaufwand beim IGE, der zusétzliche Aufwand bei den Erfindern (Gebuhrenerh6hungen,
Anwaltskosten, Such- und Vorbereitungskosten etc.), Kosten im Kontext des Beschwerdewegs
und volkswirtschaftliche Kosten (Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt etc.) zu nennen. Weil eine
gewisse Anzahl der Patentanmelder bereits heute eine Recherche freiwillig durchfiihren lasst,
durfte der Zusatzaufwand mit Uberschaubaren zusétzlichen personellen Ressourcen einhergehen.

2 https://www.parlament.ch/de/ratshetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? Affairld=20193228, eingesehen am
26.1.2022.
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Auch fur die Erfinder gehen mit der Reform héhere Kosten einher. Sie steigen nicht primér in-
folge mdglicherweise hdherer Gebuhren beim IGE, sondern weil bei einer Vollprifung eine Pa-
tentanmeldung umfassendere Vorarbeiten von Patentanwalten erforderlich macht.

Durch die Reform gewinnt das nationale Schweizer Patent an Wert. Die Rechtssicherheit fur Pa-
tentanmelder und Dritte steigt. Ebenfalls fallen positive Innovationsanreize ins Gewicht. KMU
und Einzelerfinder, die keine Vollprufung in der Schweiz oder beim EPA anstreben, kdnnen mit
der Option des Gebrauchsmusters eine alternative Schutzmdglichkeit wahlen. Die Reform durfte
insgesamt die Standortattraktivitat der Schweiz als Forschungs- und Entwicklungsplatz positiv
beeinflussen. Per Saldo kann davon ausgegangen werden, dass der mit der Reform verbundene
Nutzengewinn fiir die Patentanmeldenden leicht hdher ausfallt als die Nutzeneinbussen aufgrund
zusétzlicher Kosten. Der Nettonutzen diirfte aber nicht sehr gross ausfallen.

Vernehmlassung mehrheitlich gegen ein Gebrauchsmuster

Die Vernehmlassung zum vom EJPD ausgearbeiteten Vorentwurf fir die Anderung des Patent-
gesetzes dauerte vom 14. Oktober 2020 bis 1. Februar 2021. Die generelle Stossrichtung wird von
der Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden unterstiitzt. Im Grundsatz wird die Einfiihrung
der Vollprifung begrisst, so dass das Schweizer Patentsystem alternativ zum Patenterteilungs-
verfahren (ber das EPA genutzt werden kann. Zudem wird betont, dass die Flexibilitat fir den
Anmelder mit Blick auf den Zeitpunkt der Priifung und die Mdglichkeiten zur Kontrolle der Ge-
schwindigkeit des Verfahrens erhoht werden sollte.

Die Vorteile des bestehenden Systems der Teilpriifung sollen mit einer Modernisierung kombi-
niert werden. Abgelehnt wird das Gebrauchsmuster als ungeprifte Alternative zum vollgepriften
Patent. Als Nachteil wird vor allem die kiirzere Schutzdauer und der auf bestimmte Gegensténde
beschrénkte Schutz genannt. Der geplante Ausbau der internationalen Zusammenarbeit mit aus-
landischen Patentdmtern und anderen Organisationen wird in einigen Stellungnahmen positiv her-
vorgehoben.

Es wird angeregt, auf die Mdglichkeit eines Einspruchs vor dem IGE zu verzichten. Anstelle eines
Rechtsmittelwegs uber drei Instanzen wird ein direkter Beschwerdeweg an ein Gericht vorgezo-
gen. Die Mehrheit der Stellungnahmen zum Beschwerdeverfahren empfiehlt als Beschwer-
deinstanz das Bundespatentgericht (BPatG) anstelle des im Vorentwurf vorgeschlagenen Bundes-
verwaltungsgerichts (BVGer), dies vor allem aufgrund der erforderlichen hohen technischen Ex-
pertise bei patentrechtlichen Fragen.

Neuer Reformvorschlag - erganzende Regulierungsfolgenabschatzung
(RFA 1I)

Basierend auf der Vernehmlassung sieht das IGE beim neuen Revisionsvorschlag vor, auf die
Einfuhrung eines Gebrauchsmusters zu verzichten und anstelle dessen wie beim heutigen Patent-
system ein teilgepriiftes Patent beizubehalten. Die Vollprifung analog einem vom EPA erteilten
europdischen Patent bleibt fir den Patentanmelder optional. Wer den Antrag stellt, erhalt vom
IGE ein vollstandig gepruftes Patent erteilt, ansonsten ein nicht auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit gepriiftes Patent.

Mit der Flexibilisierung der Patentpriifung ist auch eine Starkung der Rechtssicherheit vorgese-
hen. Im Unterschied zu heute ist fiir jede Patentanmeldung eine obligatorische Recherche zum
Stand der Technik durchzufiihren und der Recherchebericht zu verdffentlichen. Dritte und Ge-
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richte kénnen sich auf diese Weise zur voraussichtlichen Rechtsbestandigkeit des Patents infor-
mieren. Anmelder kénnen darauf basierend tber das weitere VVorgehen befinden, sprich: das Pa-
tent voll- oder teilprifen lassen oder die Anmeldung zuriickziehen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 Prinzipskizze zum neuen Vorschlag der PatG-Revision

Recherchenbericht Publikation Antrag
Stellungnahme und Recherche
z. H. Antragsteller (A1 oder A2/A3)
innerhalb
Prio-Jahr
v
Anmeldegebiihr typischerweise 18 '
Recherchegebiihr Monate
Riickzug

Vollprifungsantrag durch Zuriickweisung Teilpriifungsantrag durch
Anmelder oder Dritten Anmelder

Prifgebiihr Priifgebiihr

Vollpritfung durch IGE Teilprtfung durch IGE

Unter anderem: Unter anderem:
* Neuheit + Technizitat
= erfinderische Tatigkeit = Verletzung
= Technizitat Ausschlusskatalog
* Verletzung
Ausschlusskatalog

Beschwerdeweg
Verfugung IGE: Verfliigung IGE:

Patenterteilung oder = Anmelder inshesondere Patenterteilung oder
Zuriickweisung gegen Riickweisung Zuriickweisung
« Dritte gegen Erteilung

Entscheid BPatG/BG

Patent rechtskriftig erteilt Patent rechtskréftig
nicht erteilt

Der Antragsteller erhdlt innerhalb des Prioritatsjahres den Recherchenbericht. Nicht zuriickgezogene An-
trage werden veroffentlicht. Im Anschluss daran kann vom Anmelder oder von Dritten eine Voll- oder vom
Anmelder eine Teilprifung beantragt werden. Gegen die Patentverfligung des IGE kann der Beschwerde-
weg beim BPatG/BG beschritten werden.

Quelle: Eigene Darstellung Polynomics.

Im Rahmen des neuen Vorschlags zur Revision des PatG werden auch die in der Vernehmlassung
eingebrachten Vorschldge punkto Einspruchs- und Beschwerdeweg aufgenommen. Angesichts
der Kritik am Einspruchsverfahren und insbesondere der Tatsache, dass dieses Verfahren seit der
Reform 2008 nie in Anspruch genommen wurde, soll inskiinftig auf ein Einspracheverfahren ganz
verzichtet werden. Der Rechtsmittelweg soll gestrafft und beschleunigt werden. Vorgesehen ist
eine direkte Beschwerdemdglichkeit an das BPatG. Sind Dritte mit einer Entscheidung des IGE
nicht einverstanden, haben sie durch die Erweiterung der Beschwerde und Beschwerdelegitima-
tion weiterhin eine Uberprifungsmoglichkeit.

Das IGE hat uns 2021 beauftragt, auf der Grundlage des neuen Reformvorschlags eine erganzende
Regulierungsfolgenabschatzung (RFA I1) durchzufuhren. Wir schatzen dazu die Mengenwirkung
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des neuen Reformvorschlags ab (Abschnitt 3) und beurteilen die Auswirkungen auf Kosten (Ab-
schnitt 4) und Nutzen (Abschnitt 5). Dazu stiitzen wir uns — sofern méglich — weiterhin auf die
Umfrageergebnisse zur RFA | und auf Angaben des IGE sowie des Bundespatentgerichts. In Ab-
schnitt 6 beurteilen wir schliesslich die Nettowirkung des neuen Reformvorschlags.

Erwartete Mengenwirkung

Die Patentanmeldungen beim IGE haben sich von 1985 bis 2020 von 5’576 auf 2’551 mehr als
halbiert. Seither sind die Gesuche weiterhin ricklaufig, wenn auch etwas weniger stark. 2010 gab
es noch 2’192 und 2020 nur noch 1'590 Gesuche. Der durchschnittliche jahrliche Riickgang be-
trug im vergangenen Dezennium 3.2 Prozent (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2  Anzahl Anmeldungen

6'000 1985 wurden insgesamt 5'576 Gesuche fiir nationale Schweizer Patente eingereicht
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Aus der Abbildung kann abgeleitet werden, dass die Attraktivitat des nationalen Schweizer Patents im Zeit-
pfad an Attraktivitat eingebisst hat. Seit fast drei Jahrzehnten ist der Trend bei den Anzahl Patentanmel-
dungen sinkend.

Quelle: IGE. Eigene Darstellung Polynomics.

Zur Abschéatzung der erwarteten Wirkung des neuen Vorschlags der Revision des PatG schétzen
wir die erwarteten Mengen fur voll- und teilgeprifte Patente ab sowie darauf basierend die Anzahl
Beschwerden. Dazu entwerfen wir vier Szenarien. Entsprechend beurteilen wir die durch die Re-
form zu erwartenden zusétzlichen Kosten fiir das IGE und das BPatG.

Als Ausgangsgrosse zur Berechnung der erwarteten Mengenwirkung dient die jahrliche Anzahl
Patentanmeldungen, fiir die Anmeldegebiihren bezahlt wurden. Gemadss internen Statistiken des
IGE betrug der Dreijahresdurchschnitt (2018-2020) 1'459 Anmeldungen pro Jahr.

Als Szenario-Variante zur erwarteten Anzahl Anmeldungen gehen wir von einem Riickgang bei
den Anmeldungen aus. Der Grund dafr ist sowohl die bisher riicklaufige Anzahl Anmeldungen
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als auch die mit der Reform einhergehende obligatorische Recherche und unverbindliche Stel-
lungnahme des IGE zu Neuheit und erfinderischer Tétigkeit, die voraussichtlich zu einem Anstieg
der Initialkosten fur den Anmelder fuhren wird. Neben der Anmeldegebuhr (heute CHF 200)
muss neu auch die Recherchegebiihr (heute CHF 500) bezahlt werden, damit der Antrag bestehen
bleibt. Dies kdnnte dazu fuhren, dass sich die Anzahl Anmeldungen weiterhin (oder sogar ver-
stéarkt) ricklaufig entwickeln wird.

Zusétzlich kann sich die obligatorische Recherche auch aus inhaltlicher Sicht negativ auf die An-
zahl Anmeldungen auswirken. Durch die Publikation des Antrags zusammen mit der Recherche
kénnen sich auch Dritte gut Uber die Werthaltigkeit des beantragten Patents informieren. Unter
Ubernahme der Kosten kénnen Dritte sogar selbst eine Vollpriifung verlangen, wenn der Antrag-
steller selbst lediglich eine Teilpriifung anstrebt (siehe dazu auch den Abschnitt «3.4 Durch Dritte
veranlasste Vollprifung»). Die obligatorische Recherche und die Mdglichkeit, dass Dritte eine
Vollpriifung erzwingen kdnnen, dirften eine zusatzliche Abschreckungswirkung entfalten und zu
einer riicklaufigen Anzahl Patentanmeldungen fuhren.

Fur die Szenarien bertcksichtigen wir deshalb zwei Varianten zur Anzahl Anmeldungen (Anmel-
degebiihr bezahlt):

= Status quo (Dreijahresdurchschnitt): 1°459 Anmeldungen
= Status quo abziiglich 10 Prozent: 1°313 Anmeldungen

Zusatzliche Stellschrauben zur Bestimmung der Mengenszenarien sind die Aufteilung zwischen
Voll- und Teilprifung, die Ricklaufquote (also der Anteil der Antrége, die zuriickgezogen wer-
den), das Ausmass der Substitution vom europdischen Patentamt hin zum neuen vollgepriften
Schweizer Patent sowie die Anzahl Beschwerden gegen Patenterteilungen bzw. Nichterteilungen.
Im Folgenden diskutieren wir diese einzelnen Einflussfaktoren und leiten daraus weitere fiir die
Beurteilung der Reformwirkung relevante Szenarien her (vgl. Abschnitt 3.6).

Aufteilung Vollpriifung und Teilpriifung

Mit der geplanten Reform kann der Antragsteller zwischen einer Teilprifung und einer Vollpri-
fung wahlen. Die Teilprufung entspricht im Wesentlichen dem heute bestehenden Schweizer Pa-
tent, bei dem die beiden Prifpunkte Neuheit und erfinderische Té&tigkeit nicht geprift werden.
Kaum ein anderes Land?® kennt eine Teilprifung. Auch bietet wahrscheinlich kein anderes Land
Antragstellern die Wahl zwischen Voll- und Teilprifung. Somit ist es schwierig, Anhaltspunkte
fir die Aufteilung der Anzahl Anmeldungen auf die beiden Priifungsvarianten zu finden.

Das IGE rechnet damit, dass der grosste Teil aller Anmeldungen weiterhin (iber den Teilprifungs-
ast verlaufen wird. Wir teilen diese Annahme, weil die Patentanmeldung fur eine Vollpriifung
liber das EPA fir die Mehrzahl der innovativen und auf Export ausgerichteten Firmen attraktiver
ist und bleiben wird.

Fir die Abschatzung der Mengenwirkung gehen wir in Einklang mit der Einschatzung des IGE
davon aus, dass 90 Prozent der Anmeldungen den Teilprifungsast und nur rund 10 Prozent aller
Anmeldungen den Vollprifungsast wahlen dirften.

3 Angesichts der Mdglichkeit, auf dem europaischen Weg weiterhin eine Vollprifung zu erhalten, hat die Nieder-
lande 1995 die Vollpriifung von nationalen Patenten abgeschafft. Die Niederlande sehen von einer Vollpriifung ab
und fuihren nur eine Recherche zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit durch. Da das Patent immer gewéhrt und
der Inhalt nur bei Streitigkeiten vor Gericht im Zusammenhang mit dem erteilten Patent geprift wird, wird das
Patent in den Niederlanden als Registerpatent bezeichnet. (Vaterlaus u. a., 2015, S. 8 und 50).
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Ricklaufquote

Im Vorfeld der Vollpriifung werden beim EPA im langjéhrigen Durchschnitt rund 20% der ange-
meldeten Patente zuriickgezogen.* Mit Blick auf ein neues Schweizer Patent mit Vollprifungs-
option zusétzlich zur Teilprufungsoption geht das IGE von einer htheren Ricklaufquote von rund
50% aus.

Unter der Annahme, dass bisher in der Schweiz 90% aller nicht zurlickgezogenen Patente erteilt
wurden,® betragt das Verhaltnis der Anzahl Patenterteilungen zur Anzahl Patentanmeldungen
beim IGE aktuell rund 50%. Im Vergleich zum europdischen System ist zentral, dass in der
Schweiz Patentanmeldende ihr nationales Patent weiterhin teilprifen lassen durfen. Es sind somit
keine wesentlichen Aspekte auszumachen, weshalb sich die Verhéltnisse mit Blick auf die Riick-
laufquote in Zukunft andern sollten.

Wir gehen davon aus, dass in der Schweiz im Vergleich mit dem européischen Patentantragspro-
zess die Rucklaufquote weiterhin wesentlich hoher, also wie bisher bei rund 50%, liegen wird.

Erkenntnisse aus der Umfrage 2020: Substitution vom EPA zu IGE

Im Rahmen der zum Vorentwurf der Reform des Bundesgesetzes tiber Erfinderpatente durchge-
fuhrten Regulierungsfolgenabschatzung (RFA 1) haben wir 2020 mit Hilfe einer Online-Befra-
gung bei Erfindern und Patentanwélten die mdgliche Entwicklung der Anzahl Patentanmeldun-
gen beim IGE ermittelt. Im Einklang mit der Motion Hefti stand damals die Einfuhrung eines
vollgepriften Patents und eines Gebrauchsmusters im Zentrum.

Zwar stellt sich basierend auf der Vernehmlassung nun die Ausgangslage flr die Reform anders
dar; trotzdem lassen sich aus der damaligen Befragung nach wie vor Hinweise zur mdglichen
Mengenwirkung entnehmen:

= So werden gemass der Befragung 6% der EPA-Patente mit vollgepriiften Schweizer Paten-
ten substituiert. Ausgehend von den 4'978 Schweizer-Anmeldungen beim EPAS fiihrt dies
zu einer zusétzlichen Nachfrage nach 300 vollgepriiften nationalen Schweizer Patenten.

= Zudem werden geméss der Befragung 26% der bisher teilgepriiften Schweizer Patente mit
einem vollgepriften nationalen Schweizer Patent substituiert. Da der der Befragung zugrun-
deliegende Vorentwurf der Reform fir die Schweiz nur eine Wahl zwischen vollgepriiftem
Patent und einem Gebrauchsmuster liess, dirfte diese Substitutionswirkung mit Blick auf
die aktuelle Vorlage zu hoch sein. Damals mussten Patentanwalte und Erfinder auf ein voll-
gepriftes Schweizer Patent wechseln, falls das Gebrauchsmuster fur die Erfindung entweder
nicht moéglich oder nicht zielfihrend war. Neu besteht nun weiterhin die Mdglichkeit, ein

4 Dieser Erfahrungswert beim EPA bezieht sich auf den sehr langen Zeitraum von 1978 und 2013 (vgl. EPO, 2019,
S.9).

5 Zwischen 2017 und 2020 wurden pro Jahr durchschnittlich 1’639 Patente beantragt und 687 Patente erteilt (siche
https://www.ige.ch/de/uebersicht-dienstleistungen/publikationen/statistiken/patente, eingesehen am 24.1.2022):
((687/0.9)/1639) = 0.47.

6 Wir berticksichtigen lediglich die direkten Anmeldungen beim EPA von Unternehmen aus der Schweiz, wie sie
im WIPO IP Statistics Data Center (https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent) ausgewiesen werden.
Fur das Jahr 2020 verzeichnet das WIPO 4'978 direkte Anmeldungen aus der Schweiz (2019 waren es 4°974). Die
restlichen Schweizer Anmeldungen beim EPO gelangen iber das sogenannte PCT-Anmeldeverfahren der WIPO
zum EPO und betreffen in den allermeisten Féllen multinationale Unternehmen, die in der Regel keine nationalen
Anmeldungen in der Schweiz tatigen.
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teilgepriftes Schweizer Patent (Teilprifung) zu beantragen. Damit lasst sich aus der damali-
gen Befragung nicht ableiten, in welchem Umfang Patentanmelder bisher teilgepriifte
Schweizer Patente neu zur Vollprifung anmelden.

= Aus der Umfrage zum Vorentwurf der Reform ging auch hervor, dass 50% der bisher in der
Schweiz angemeldeten Patente ans EPA abwandern wiirden. Wir interpretieren diesen Ef-
fekt dahingehend, dass durch den Wegfall des bisher teilgepriften nationalen Schweizer Pa-
tents flir diese Antragssteller nur ein vollgepruftes Patent in Frage gekommen wére und sie
dieses nicht mehr in der Schweiz, sondern beim EPA beantragt hatten. Da beim neuen Re-
formvorschlag die Mdglichkeit zur Teilprifung in der Schweiz bestehen bleibt, nehmen wir
an, dass es als Folge der Reform keine Abwanderung von Schweizer Patenten zu EPA-Pa-
tenten geben durfte.

Fir die Szenarien berticksichtigen wir eine Variante mit 300 zuséatzlichen Antragen fur vollge-
priifte Patente. Dies fuhrt zu 300 zusatzlichen Recherchen und zu 150 zusétzlichen Vollpriifungen
(nach Berticksichtigung der Rucklaufquote von 50%).

Durch Dritte veranlasste Vollpriifung

Die geplante Reform sieht vor, dass Patentanmeldende von Dritten (einschliesslich NGOs) zur
Vollprufung veranlasst werden kénnen. Wer die Werthaltigkeit eines zur Teilprifung beantragten
Patents bezweifelt, kann mit einem relativ glinstigen Kostenbeitrag in der Hohe der Priifgebihr
bewirken, dass das beim IGE zur Teilpriifung beantragte Patent vollgepruft wird. Bisher stand
Dritten diese Maglichkeit ausschliesslich im Rahmen eines Zivilprozesses vor dem BPatG offen.

Trotz des guinstigen Kostenbeitrags ist davon auszugehen, dass diese neue Interventionsméglich-
keit durch Dritte eher wenig genutzt werden durfte. Zwar werden Dritte wohl vereinzelt Recher-
chen von Patenten einsehen. Allerdings lassen sich unternehmerische Implikationen von Recher-
chen kaum ohne Patentanwalte interpretieren. In der Annahme, dass Dritte ihren Patentanwalt aus
Kostengriinden nur selten beauftragen werden, Rechercheergebnisse systematisch auf mogliche
wirtschaftliche Konsequenzen fir ihr Unternehmen zu untersuchen, durften entsprechend durch
Dritte veranlasste Vollpriifungen eine Ausnahme bleiben.

Auch das IGE geht davon aus, dass der Anteil dieser zusétzlichen Vollprufungen sehr gering sein
durfte. Es kann davon ausgegangen werden, dass Patente wie bisher tber ein Zivilverfahren zum
Zeitpunkt eingeklagt werden, wenn die negativen Folgen fiir Dritte besser bekannt bzw. abschétz-
bar sind.

Fir die Berechnung der Mengenszenarien nehmen wir an, dass es zu keinen zusatzlichen Voll-
prufungen aufgrund Antragen Dritter kommt.
Anzahl Beschwerden

Die Anzahl Beschwerden, die das neue Schweizer Patent begleiten werden, leiten wir im Grund-
satz von Erfahrungswerten des IGE/BVGer (flr Teilpriifungen) und aus der europdischen Praxis
(far Vollprifungen) her.
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Abbildung 3  Aufgliederung der Anzahl Vollprifungen

Anzahl Vollprifungen

70% 26% 4%,
4% 96% 15% 85%

Im Durchschnitt werden rund 7 von 10 vollgepriften Patenten erteilt. 3 von 10 vollgepriften Patenten
werden zuruckgewiesen. Der Beschwerdeweg wird im Schnitt bei einem von 25 erteilten Patenten beschrit-
ten bzw. bei jedem sechsten oder siebten zuriickgewiesenen Patent.

Quelle: Expertengesprache mit IGE, eigene Darstellung Polynomics.

Abbildung 3 fasst die Annahmen zur Berechnung der Anzahl Beschwerden auf dem Vollpri-
fungsast zusammen. Auf der Grundlage der statistischen Auswertungen der vergangenen Jahre
werden beim EPA rund 70 Prozent der vollgepriiften Patente erteilt.” Als Referenz fir die zu
erwartende Beschwerderate gegen erteilte Patente aufgrund der erweiterten Beschwerdelegitima-
tion (in erster Linie durch Dritte) lassen sich als Referenzwert die beim EPA eingegangenen Ein-
spriche heranziehen. Danach wird jahrlich gegen durchschnittlich rund 4 Prozent aller ein-
spruchsfahigen Patente (rund 3'200 von 86'600) Einspruch erhoben (Schneider u. a., 2021, S. 34).
Wir gehen davon aus, dass sich die Verhéltnisse in der Schweiz unter dem neuen Regime ver-
gleichbar verhalten dirften.

Das EPA weist einen Teil der Anmelder im Rahmen der Vollprifung auf technische Mangel hin.
Ein betrachtlicher Teil dieser Anmelder sieht jedoch von einer Nachbesserung ab, was dazu fuihrt,
dass 26 Prozent aller Anmeldungen formal zu keinem Abschluss gelangen und als technische
Zuruckweisungen einzuordnen sind. Mit Blick auf die Situation beim EPA bewegt sich der Anteil
der aus sachlichen Erwagungen zuriickgewiesenen Patentantrage bei rund 4 Prozent.® Bei einem
Funftel bis einem Sechstel davon reichen die Anmelder bzw. Inhaber Beschwerden ein (EPO,
2019, S. 14).

Zur Frage, welcher Anteil der auf eine Teilpriifung beantragten Patente erteilt werden und fir
welche Anteile der erteilten und zurtickgewiesenen Patente der Beschwerdeweg beschritten wird,
stitzen wir uns auf Erfahrungswerte aus dem bisherigen Schweizer Patentsystems (vgl. Abbil-
dung 4).

~

Im vergangenen Dezennium wurden beim EPA rund 70% der beantragten Patente erteilt:
https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2020/statistics.html, eingesehen am 24.1.2022.

8 Siehe dazu die Pressemitteilung des EPA vom 17.3.2021 (https://www.epo.org/news-events/press/releases/ar-
chive/2009/20090317_de.html, aufgerufen am 26.1.2022): Im Jahr 2007 fuhrte das EPA 120'900 Prifungen durch,
wovon 4'500 Falle (3.7%) zuriickgewiesen wurden.
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Abbildung 4  Aufgliederung der Anzahl Teilprufungen
90% 10%

0.5% 99.5% 4.5% 95.5%

Im Durchschnitt werden 9 von 10 teilgepriften Patenten erteilt. Fir erteilte teilgeprifte Patente wird nur
im Ausnahmefall der Beschwerdeweg ergriffen. Dagegen dirfte fiir knapp jedes 20. nicht erteilte oder tech-
nisch zurtickgewiesene Patent eine Beschwerde eingereicht werden.

Patent erteilt Techn. Zuriickw. und

Nichterteilung Patent

Quelle: Expertengesprache mit IGE, Eigene Darstellung Polynomics.

Mit Blick auf den Teilprifungsast unterstellen wir die in Abbildung 4 dargestellten Annahmen.
Wir gehen davon aus, dass die meisten Patente erteilt werden, zumal sie lediglich auf Technizitét
und die Verletzung des Ausschlusskatalogs geprift werden. Zur Ermittlung der Anzahl der Be-
schwerden (v.a. Dritte) kann in etwa die heutige Entwicklung fortgeschrieben werden. Im Ver-
laufe der letzten funf Jahre gab es jahrlich hdochstens eine Hand voll Beschwerden beim Bundes-
verwaltungsgericht.

Bei den erteilten teilgepruften Patenten dirfte die Zahl der Anmelderbeschwerden im Vergleich
zum Status quo in etwa gleichbleiben. Wir gehen im Durchschnitt davon aus, dass bei rund einem
halben Prozent der erteilten teilgepriften Patente Beschwerden eingereicht werden.

Zur Schatzung des Anteils der Beschwerden bei technisch zurlickgewiesenen teilgepriiften Paten-
ten rekurrieren wir auf Erfahrungswerte im Status quo. Bei knapp einem von zwanzig nicht er-
teilten Patenten reicht der Anmelder eine Beschwerde ein.

Vier Szenarien fiir das Mengengerist

Auf der Grundlage der oben erlauterten Stellschrauben leiten wir insgesamt vier Szenarien flr
das Mengengerlst her. Bei der Anzahl Anmeldungen unterscheiden wir zwischen dem Durch-
schnitt der letzten drei Jahre und einer Abnahme um 10 Prozent. Zusétzlich nehmen wir als Va-
riante an, dass es zu einer Substitution von 300 Patentantrdgen vom EPA hin zum IGE kommt.
Daraus ergeben sich die folgenden Szenarien gemass Tabelle 1:

= Szenario A: «Basis-Szenario»
= Szenario B: 10% weniger Anmeldungen als im Basis-Szenario
= Szenario C: Basis-Szenario plus EPA-Substitution (+300 Recherchen, +150 Vollprifungen)

= Szenario D: Szenario B plus EPA-Substitution
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Tabelle 1 Auswirkungen der Szenarien auf das Mengengerust
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A 1'459 50% 730 10% 90% 0 1'459 657 73 6 3
B 1313 50% 657 10% 90% 0 1313 591 66 6 3
C 1'459 50% 730 10% 90% 300 1759 657 223 6 8
D 1313 50% 657 10% 90% 300 1'613 591 216 6 8

Stellschrauben fiir die Szenarien sind die «Anzahl Anmeldungen» und die angenommene «EPA-Substitu-
tion». Die Ricklaufquote und das Verhéltnis zwischen Voll- und Teilpriifungen ist dagegen in allen vier
Szenarien identisch.

Quelle: Polynomics.

Auswirkungen auf die Kosten

Wir betrachten die durch die Reform entstehenden Kosten bei den direkt involvierten Akteuren
IGE und BPatG sowie Finanzierungsaspekte. Dariiber hinaus gehen wir kurz auf die volkswirt-
schaftlichen Kosten der Reform ein.

Mehrkosten beim IGE und Finanzierungsaspekte

Das zentrale Kostenelement des neu vollgepriiften Schweizer Patents ist die im Vergleich zum
bisher teilgepriiften Patent erforderliche Priifung auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit sowie
die obligatorische Recherche fur voll- und teilgeprifte Patente.

Zur technischen Erledigung der Patentantrdge wurden gemass Angaben des IGE im Durchschnitt
der letzten drei Jahre rund 17.6 Stunden pro erledigten Antrag aufgewendet. Zusatzlich hat das
IGE durchschnittlich rund 170 Recherchen pro Jahr durchgefiihrt. Der Zeitaufwand pro Recher-
che (inkl. Stellungnahme) betrug ca. 22 Stunden. Insgesamt bendtigt das IGE im Status quo rund
19'400 Stunden bzw. 16.2 Priifer-VZA (unter der Annahme, dass ein Prifer pro Jahr 1'200 Stun-
den leistet).

Im neuen System kommt es geméss unseren Szenarien zu jahrlich rund 1’300 bis 1°700 (1°313 -
1°759) Anmeldungen, flr die das IGE je eine Recherche und eine Stellungnahme verfasst. Die
Patentabteilung des IGE schétzt den Aufwand auf rund 15 Arbeitsstunden pro Recherche und auf
5 Arbeitsstunden pro Stellungnahme. Die nach Beriicksichtigung der Riicklaufquote im Antrags-
prozess verbleibenden Patente prift das IGE je nach eingeschlagenem Prifungsast teilweise oder
vollstandig. Die Patentabteilung des IGE rechnet dazu mit rund 6 Arbeitsstunden Aufwand fir
die Teilprifung und mit 13 Arbeitsstunden Aufwand fur die Vollprifung.

Das IGE schétzt den erforderlichen Zeitbedarf fur eine Teilpriifung bei der geplanten Reform
geringer ein als dies aktuell der Fall ist. Es geht davon aus, dass der Recherchebericht und die
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abgegebene Stellungnahme des IGE zu Neuheit und erfinderischer Tatigkeit zu einer freiwilligen
Uberarbeitung des Patentantrags durch den Antragssteller und damit zu einem qualitativ verbes-
serten Antrag fuhrt. Das IGE beabsichtigt den eigenen Aufwand im Teilpriifungsast zu reduzie-
ren, indem beispielsweise inskunftig auf Hinweise mit Blick auf eine Verbesserung der Rechts-
bestandigkeit von Patenten verzichtet wird.

Basierend auf dem unterstellten Mengengerst ergibt sich flr die vier Szenarien ein unterschied-
licher Zeitaufwand beim IGE (vgl. Tabelle 2). Das IGE muss infolge der Reform neu zwischen 9
und 19 Vollzeitstellen flr Patentprifer schaffen. Der Durchschnitt (iber alle vier Szenarien betragt
14 Vollzeitstellen, was — resultierend aus einem deutlich hoheren Arbeitsaufwand — einer Ver-
doppelung des heutigen Bestands im Priifungs- und Erteilungsbereich entspricht. Rechnen wir
mit jéhrlichen Kosten pro Vollzeitstelle in der Hohe von rund CHF 200’000 ergeben sich daraus
Mehrkosten in der Grossenordnung von CHF 2.8 Mio.

Nebst den héheren Personalkosten (vgl. Tabelle 2) beeinflussen auch die Entwicklung der Ge-
bihreneinnahmen und der Wegfall der Defizitgarantie zugunsten des BPatG die erwarteten Zu-
satzkosten des IGE als Folge der Reform.

Tabelle 2 Erforderlicher Zeitaufwand beim IGE

Szenario Al . An“zahl An"zahl Anzahl Stunden Zuséitz_liche VZA
Recherchen Teilpriifungen  Vollpriifungen beim IGE
A 1'459 657 73 34'068 12.2
B 1313 591 66 30'661 9.4
C 1759 657 223 42'018 18.8
D 1'613 591 216 38'611 16

Mit Blick auf die vier Szenarien gehen beim IGE infolge der geplanten Patentreform 9.4 (Szenario B) bis
18.8 (Szenario C) zusatzliche Vollzeitstellen einher.

Quelle: Polynomics.

Das IGE deckte bisher das Defizit des Bundespatentgerichts. Zwischen 2018 und 2020 betrug
dieses Defizit durchschnittlich CHF 760’000 pro Jahr. Neu wird das IGE dieses Defizit aus
Governance-Grunden (das IGE ist Partei bei verwaltungsrechtlichen Beschwerden) vermutlich
nicht mehr Gbernehmen kdnnen, was zu «Mehreinnahmen» beim IGE flhrt.

Die Geblhrenstruktur der Patentreform ist derzeit noch nicht bekannt. Grundsatzlich geht das
IGE davon aus, dass bei den Anmeldegebiihren keine wesentlichen Anderungen stattfinden wer-
den. Jede Patentanmeldung umfasst kiinftig eine Recherche zum Stand der Technik und eine Stel-
lungnahme des IGE. Unter der Annahme, dass die Gebiihrenhthe insgesamt unveréndert bleibt,
fuhrt dies zu einer neuen Anmeldegebiihr von CHF 700.°

Da die kiinftige Teilprifung aus Sicht des IGE weniger aufwendig ausfallt als die heutige Teil-
prifung, geht das IGE davon aus, dass die Priifgebiihr eher geringer ausfallt als heute. Wir rech-
nen deshalb zur Abschatzung der Einnahmenwirkung der Reform mit einer Prifgebihr von
CHF 400. Auf der anderen Seite ist der Aufwand fiir die vollgepriften Patente deutlich héher als
der Aufwand fir die Priifung der heutigen Patente. Wir nehmen deshalb an, dass die Priifgebiihr
CHF 700 betragen wird.

° Heute kostet die Anmeldung CHF 200 und die freiwillige Recherche CHF 500.
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Fur die Mengenwirkungen gemass Szenario A (Basis-Szenario) ergeben sich aus diesen Annah-
men Mehreinnahmen des IGE in der Héhe von CHF 0.6 Mio. pro Jahr (vgl. Tabelle 3). Im Mini-
malszenario kommt es zu Mehreinnahmen von CHF 0.4 Mio. und im Maximalszenario zu Mehr-
einnahmen von CHF 0.9 Mio. pro Jahr.

Tabelle 3 Gebuhreneinnahmen des IGE im Basisszenario (Szenario A)

Heute ohne Heute mit Neu: Neu:

Recherche Recherche Teilpriifung Vollpriifung
Anmeldegebiihr AG (CHF) 200 200 700 700
Recherche (CHF) 0 500 (in AG enthalten)  (in AG enthalten)
Anzahl Anmeldungen 1'259 200 1313 146
Einnahmen durch Anmeldungen (CHF) 251'800 140'000 919'170 102'130
Priifgebiihr (CHF) 500 500 400 700
Anzahl Priifungen 630 100 657 73
Einnahmen Priifgebiihren (CHF) 314'750 50’000 262'620 51'065
Einnahmen IGE insgesamt (CHF) 756'550 1'334"985
Einnahmen Reform gg. Status quo 578'435

In der Tabelle werden die Auswirkungen der Gebihren und entsprechenden Einnahmen im Status quo mit
denjenigen infolge der geplanten Reform verglichen. Beim unterstellten Szenario A resultieren durch die
Reform Mehreinnahmen in der Gréssenordnung von rund CHF 0.6 Mio.

Quelle: Polynomics.

Mehrkosten beim Personal, Mehreinnahmen aus den Gebiihren und Wegfall der Defizitgarantie
flhren zusammengefasst zu Nettokosten beim IGE zwischen rd. CHF 0.6 Mio. und CHF 2.1 Mio.
(vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4 Mehrkosten beim IGE

Szenario A Szenario B Szenario C
Basis Minimum Maximum Szenario D

Zusatzliche Priifer IGE (VZA) 12 9 19 16
Mehrkosten Personal (in CHF) 2.4 Mio. 1.8 Mio. 3.8 Mio. 3.2 Mio.
Mehreinnahmen aus Anmelde- und -0.6 Mio. -0.4 Mio. -0.9 Mio. -0.8 Mio.
Priifgebiihren (in CHF)
Mehreinnahmen durch Wegfall Defi- -0.8 Mio. -0.8 Mio. -0.8 Mio. -0.8 Mio.
zitgarantie BPatG (in CHF)
Zusatzkosten Netto (in CHF) 1 Mio. 0.6 Mio. 2.1 Mio. 1.6 Mio.

Je nach Szenario resultieren infolge der geplanten Reform beim IGE Mehrkosten Netto zwischen CHF 1
Mio. und CHF 1.6 Mio.

Quelle: Polynomics.

In der RFA zum ersten Reformvorschlag fihrte der Mehraufwand beim IGE lediglich zu CHF
400’000 zusdtzlichen Kosten. Die Mehrkosten im Szenario «starke Nachfrage» der RFA 2020
(vgl. Schneider u. a., 2021, S. 29) entsprechen ungefahr den Mehrkosten der nun vorliegenden
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Minimalvariante. Der Hauptgrund fur diese deutliche Zunahme des Aufwands ist, dass das IGE
fur jede Anmeldung eine Recherche und eine Stellungnahme zu verfassen hat. Somit gehen pro
Patentantrag rund 20 Arbeitsstunden einher.

Zur Finanzierung dieser erwarteten Mehrkosten betrachten wir drei Mdglichkeiten, namlich eine
Finanzierung tber den Gewinn, eine Geblihrenerhdhung und ein Ausbau der kommerziellen Re-
cherchedienstleistungen.

= Finanzierung Uber den Gewinn: Bis zum Geschéftsjahr 2018/19 hat das IGE regelmassig
jéhrlich rund CHF 7 Mio. Gewinn erzielt.1° 2019 wurden die Patentgebiihren gesenkt, was
zusammen mit weiteren Sondereffekten im Geschéftsjahr 2019/20 zu einem Gewinn von
lediglich CHF 1.5 Mio. fiihrte. Der Gewinn verdoppelte sich im folgenden Geschéftsjahr
2020/21 auf CHF 3.2 Mio. und steigerte sich 2021/22 auf rund CHF 5.4 Mio. Sofern der
jahrliche Gewinn diese Grissenordnung nicht wesentlich unterschreiten sollte, kénnen da-
mit die Mehrkosten von CHF 2.1 Mio. im Maximalszenario aufgefangen werden, womit
ohne Durchfiihrung weiterer Gebiihrensenkungen eine Finanzierungsmdoglichkeit tGber den
Gewinn im Grundsatz denkbar waére.

= Finanzierung tber hohere Jahresgebuhren: Politisch ist erwiinscht, dass die Anmelde-, Re-
cherche- und Priifgebihren durch die Reform nicht wesentlich verandert werden sollten.
Dagegen durften die Jahresgebthren, die zur Aufrechterhaltung des Patentschutzes ab dem
vierten Jahr der Patentlaufzeit zu entrichten sind, entsprechend angehoben werden. Die Ein-
nahmen aus den Jahresgebiihren betrugen in den letzten funf Jahren durchschnittlich rund
CHF 26 Mio.' Um die Zusatzkosten des IGE zu finanzieren, kénnten die Jahresgebiihren
zwischen 4% (Minimalszenario) und 8% (Maximalszenario) erhoht werden.

= Finanzierung tber kommerzielle Recherchedienstleistungen: Unter der Annahme, dass dies
rechtlich zuléssig ist, bestinde eine weitere Mdglichkeit darin, die Zusatzkosten mit Einnah-
men aus kommerziellen Recherchedienstleistungen zu finanzieren. Diese Vorgehensweise
setzt freilich voraus, dass das IGE in der Lage ist, die jahrlichen Einnahmen aus diesen
wettbewerblichen Dienstleistungen entsprechend erhdhen zu kdnnen.

Aus heutiger Sicht durfte sowohl eine Finanzierung aus dem Gewinn als auch eine (teilweise)
Finanzierung uber Jahresgebihren mdglich sein. Falls nicht saimtliche Mehraufwendungen tber
Jahresgebtuhren finanziert werden kénnen, wirde sich der Gewinn entsprechend verringern. Die
letzten Jahresrechnungen zeigen jedoch, dass eine solche Gewinnreduktion grundsétzlich tragbar
sein durfte, aber gegebenenfalls auf weitere Geblihrensenkungen verzichtet werden misste.

Im Vergleich dazu dirfte eine Finanzierung tiber kommerzielle Recherchedienstleistungen eher
unrealistisch sein. Es mussten Nettoerlose zwischen CHF 0.5 und CHF 2.1 Mio. erwirtschaftet
werden. Zudem stellt sich bei diesen kommerziellen Recherche-Dienstleistungen ein Gover-
nance-Problem, da das IGE hier Aktivitaten im Wettbewerb mit privaten Anbietern erbringt.

Mehrkosten beim BPatG aufgrund des neuen Beschwerdewegs

Das Bundespatentgericht umfasst heute zwei hauptamtliche Richter (Président 100% und eine
weitere Person zu 50%), einen Vizeprésidenten, 27 nebenamtliche technische Richter, 13 juristi-
sche nebenamtliche Richter/innen, 2 Gerichtsschreiber/innen (insgesamt 100 Stellenprozente)

10" Siehe Jahresrechnungen des IGE auf www.ige.ch.
1 Im Geschéftsjahr 2020/21 beliefen sich die Einnahmen auf CHF 22.7 Mio (CHF 21.7 Mio. im Geschaftsjahr
2019/20). Siehe Jahresrechnung IGE 2020/21, S. 29.
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und 2 Kanzleimitarbeiterinnen (130 Stellenprozente). Gemass Geschaftsbericht 2020 ergeben
sich daraus insgesamt 5.9 vollzeitaquivalente Stellen. Die nebenamtlichen Richter/innen haben
somit ein durchschnittliches Arbeitspensum von je ca. 5 Stellenprozenten.?

2019 hatte das BPatG insgesamt 30 ordentliche Verfahren®® im Zusammenhang mit Patentstrei-
tigkeiten erledigt. Neu eingegangen waren insgesamt 13 ordentliche Verfahren. Flinf davon be-
trafen Schweizer Patente (siehe Bundespatentgericht, 2020, S. 88 und S. 91). Diese geringe Zahl
an Fallen korrespondiert mit der von uns 2020 durchgefiihrten Befragung: 73 Prozent der befrag-
ten Erfinder und Patentanwalte gaben an, auch bereits in den vergangenen funf Jahren keine zi-
vilrechtlichen Streitigkeiten gefiihrt zu haben.

Basierend auf unserer Analyse werden beim BPatG in den Szenarien A und B sechs Beschwerden
fur teilgepriifte Patente und drei Beschwerden fiir vollgeprifte Patente behandelt. In den Szena-
rien C und D ist mit einer deutlich héheren Anzahl vollgepriifter Patente zu rechnen, was entspre-
chend zu einer grosseren Anzahl Beschwerden fuhrt. In diesen Szenarien ist deshalb mit acht
Beschwerden fiir vollgepriifte Patente zu rechnen (siehe auch Tabelle 2). Das Gericht rechnet
zudem mit drei zusétzlichen Beschwerden zu ergdnzenden Schutzzertifikaten (ESZ).

Das BPatG hat auf der Grundlage dieser Szenarien eine Abschatzung des Zusatzaufwandes ge-
geniiber dem Status quo vorgenommen. Pro Beschwerde fallen gemdss BPatG schatzungsweise
folgende Kosten an:

= fiir ein vollgepriiftes Patent: CHF 22°500
= fir ein teilgepriftes Patent: CHF 11’500
= fiir ein ergdnzendes Schutzzertifikat: CHF 17°500

Damit ergeben sich Zusatzkosten zwischen CHF 0.2 Mio. (Szenario A und B) und CHF 0.3 Mio.
(Szenario C und D).

Das BPatG geht davon aus, dass zur Bewaltigung dieses Aufwands weder zusétzliche hauptamt-
liche Richter noch Gerichtsschreiber notwendig sind. Sobald sich jedoch aus Governance-Grin-
den eine personelle Trennung des verwaltungsrechtlichen und des zivilrechtlichen Wegs aufdrén-
gen wirde, missten zusatzlich eine 50%-Stelle fiir einen hauptamtlichen Richter sowie eine 50%-
Stelle fir einen Gerichtsschreiber geschaffen werden. Die Kosten daftir wirden sich geméss An-
gaben des Gerichts auf schitzungsweise CHF 265000 jéhrlich! zuziiglich einmaliger Umzugs-
kosten in der Hohe von CHF 50'000 belaufen.

Die zusatzlichen Aufgaben des BPatG erzeugen auch zusétzliche Einnahmen aus Gerichtsgebiih-
ren. Der Kostendeckungsgrad des BPatG betréagt laut Geschaftsbericht 2020 rund 50 Prozent. Im
Zusammenhang mit den verwaltungsrechtlichen Verfahren ist jedoch mit einem niedrigeren Kos-
tendeckungsgrad zu rechnen. Als Anhaltspunkte dienen die Kostendeckungsgrade des Bundes-
verwaltungsgerichts (5%), des Bundesgerichts (17%) und des Bundesstrafgerichts (8%).1° Als

2 (5.9-1.3-1-1.5)/40 = 0.0525.

13 Im Jahr 2020 hat das BPatG lediglich 14 ordentliche Verfahren erledigt (Bundespatentgericht, 2021, S. 90).
14 CHF 230’000 Lohnkosten + CHF 10’000 Lohnnebenkosten + CHF 25°000 IT.

15 Siehe Vergleichstabelle im Jahresbericht 2020 des Bundespatentgerichts (vgl. Bundespatentgericht, 2021).
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grobe Abschatzung der Einnahmen gehen wir vom Mittelwert zwischen dem Kostendeckungs-
grad des Bundesverwaltungsgerichts und demjenigen des Bundespatentgericht aus, also von rund
30 Prozent.'®

Zusétzlich entfallt in Zukunft die Defizitdeckungsgarantie durch das IGE. Diese Mindereinnah-
men beim BPatG fihren zwar zu entsprechenden Mehreinnahmen beim IGE. Dennoch muss
kiinftig das gesamte Defizit durch den Bundeshaushalt Uiber Steuern finanziert werden. Damit
ergeben sich aus der Reform gesamthaft Zusatzkosten beim BPatG zwischen knapp CHF 0.9 und
CHF 1.2 Mio. (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5 Mehrkosten beim BPatG
Mehraufwand

50% Stellen Mehrkosten

Mehraufwand Gebiihrenein-  Richterund Ge-  Wegfall Defizit-  Total in CHF pro

Beschwerden nahmen (30%) richtsschreiber garantie IGE Jahr

Szenarien A/B 189'000 -56'700 760000 892300
Szenarien A/B 189000 -56'700 265000 760000 1'157'300
Szenarien C/D 301'500 -90'450 760000 971'050
Szenarien C/D 301'500 -90'450 265’000 760000 1'236'050

Der Mehraufwand fiir die Beschwerden in den Szenarien A und B (C und D) bel&uft sich auf CHF 189'000
(CHF 301'500), wovon jeweils 30% durch zusatzliche Gerichtsgebihren finanziert werden diirften. Je nach
Annahme zu Governance-Aspekten ergeben sich weitere Personalkosten. Zusammen mit dem Wegfall der
Defizitgarantie beim IGE ergeben sich beim BPatG je nach Szenario jahrliche Mehrkosten zwischen knapp
CHF 0.9 und 1.2 Mio.

Quelle: Polynomics.

Volkswirtschaftliche Kosten der Reform

Es werden neue Stellen beim BPatG und beim IGE geschaffen. Die Finanzierung dieser neuen
Stellen fiihrt zu volkswirtschaftlichen Kosten. Mit dem Ressourcenaufbau beim IGE geht ein Ab-
zug produktiver Arbeitskrafte aus dem Arbeitsmarkt einher. Obwohl die Szenarien im Maximum
eine Verdoppelung der Anzahl Priifer beim IGE zur Folge haben kénnen, diirfte die Auswirkung
auf den Arbeitsmarkt aufgrund der zusatzlichen Nachfrage nach 9 bis 19 Priifenden durch das
IGE auf jeden Fall tiberschaubar bleiben.

Zudem muss das Defizit beim BPatG durch den Bundeshaushalt finanziert werden, was zu einer
leicht hoheren Steuerlast fuhrt.

Auswirkungen auf den Nutzen

Patente sichern die Rechte am geistigen Eigentum und ermdglichen dem Patentinhaber durch die
vom Patent ausgehende Monopolstellung Gewinne zu erwirtschaften, die tber den F&E-Kosten
liegen. Patente schaffen Rechtssicherheit und férdern Innovation.

16 Der Kostendeckungsgrad des Bundesverwaltungsgerichts ist mit 5% sehr niedrig und fir kiinftige verwaltungs-
rechtliche Verfahren des BPatG nicht reprasentativ. Grund dafir ist, dass es beim BVGer in der Regel nicht um
Streitigkeiten mit Vermdgensinteresse geht. So ist beispielsweise mehr als die Hélfte aller Geschéafte des Bundes-
verwaltungsgerichts auf Asylverfahren zuriickzufiihren (Bundesverwaltungsgericht, 2021).
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Die hohe Bedeutung des Schutzes des geistigen Eigentums zeigen auch die Ergebnisse der On-
line-Befragung, die wir im Rahmen der RFA fir den ersten Reformvorschlag durchgefiihrt haben.
Rund drei Viertel der befragten Erfinder und Patentanwélte sehen die wichtigste Zielsetzung des
heutigen schweizerischen Patentsystems im Schutz des geistigen Eigentums. Drei Funftel der Be-
fragten geben zudem an, dass die Absicherung von Investitionen und die Sicherung der Rentabi-
litat getétigter Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen die wichtigste Motivation fiir die Be-
antragung eines nationalen Schweizer Patents sind.

Unterschiedlicher Nutzenbefund je nach Erfinderpraferenzen

Bei den Erfindern fallen administrative Kosten, Patentgebiihren, Honorare flir Patentanwaélte,
Ubersetzer etc. an. Nach dem Erhalt des Patents fallen Uberwachungs- und Durchsetzungskosten
(z. B. Gerichtsverfahren) an. Da die Vollpriifung letztlich eine Option ist und die Teilprifung
bestehen bleibt, dirften Patentanmeldende durch die geplante Reform gegentber der heutigen
Regelung nicht schlechter gestellt werden. Sofern flr die an einer Teilprifung interessierten Er-
finder die Gesamtkosten gegeniiber dem Status quo nicht steigen, fiihrt die Reform zu keiner
Veranderung des Nettonutzens fur diese Erfinder.

Aufgrund der obligatorischen Recherche verursacht die geplante Reform héhere Initialkosten.
Demgegentiber werden aber geringere Kosten fiir den Patentanwalt erwartet, zumal die Recherche
und die Stellungnahme des IGE den Patentantragsprozess erleichtern. Je nach Entscheid des IGE
bzw. des Bundesrates sind héhere Jahresgebiihren nicht auszuschliessen. Somit sind die Auswir-
kungen auf die Gesamtkosten eines Anmelders, der lediglich an einem teilgepriften Patent inte-
ressiert ist, unklar. Damit ist auch der Nutzenbefund fur die an einer Teilpriifung interessierten
Erfinder unklar.

Hingegen diirfte die Reform fur Erfinder, die an der Rechtshestandigkeit interessiert sind, zu ei-
nem Zusatznutzen fiihren. Zur Abschédtzung der mengenméssigen Bedeutung dieser Erfinder-
gruppe kann man die Anzahl durchgefiihrter freiwilliger Recherchen im heutigen System heran-
ziehen. Das aktuelle Schweizer Patentsystem kennt ndmlich die Moglichkeit, zusétzlich eine Re-
cherche erstellen zu lassen. Von den rund 1’460 jéhrlichen bezahlten Anmeldegebiihren fiir Pa-
tentanmeldungen lassen rund 200 Anmelder eine Recherche erstellen. Somit konnte rund jeder
siebte Patentanmelder daran interessiert sein, sich iber die Rechtsbesténdigkeit seines Patents zu
informieren. Durch die geplante Reform erhalten diese Anmelder nun neu die Mdglichkeit, eine
Vollprifung in der Schweiz zu beantragen und damit die Rechtsbestandigkeit ihres Patents zu
erhéhen. Ihr Nettonutzen aus der Reform durfte somit positiv sein.

Tendenziell positive Innovationsanreize

Dem Vorentwurf der Reform bescheinigten die befragten Erfinder und Patentanwaélte eine eher
positive Wirkung auf die Innovationsanreize. Knapp 40 Prozent der befragten Patentanwélte und
Erfinder schatzten die Reform als innovationsférdernd ein. Rund ebenso viele Befragte gaben an,
dass die Reform die Innovationsanreize unverandert l1&sst und nur rund 9 Prozent gehen von einer
negativen Wirkung aus.

Wir gehen davon aus, dass die leicht positive Wirkung auf die Innovationsanreize primér auf die
vollgepriften Patente und nicht auf die im ersten Reformvorschlag zusétzlich méglichen Ge-
brauchsmuster zurtickzufiihren ist. Da auch die neue Reform ein vollgepriiftes Patent vorsieht, ist
weiterhin von einer leicht positiven Wirkung auf die Innovationstatigkeit auszugehen. Da wir aber
beim neuen Reformvorschlag eine wesentlich geringere Anzahl vollgeprifter Patente erwarten
(rund ein Zehntel der unter der urspriinglichen Reform erwarteten Anzahl), dirfte die positive
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Wirkung auf die Innovationsanreize aufgrund dieses Mengeneffektes tendenziell schwacher sein
als beim ersten Reformvorschlag. Dies kénnten sich andern, wenn aufgrund der im Zeitpfad
wachsenden Attraktivitét des vollgepruften nationalen Schweizer Patents das Interesse am teilge-
priften Patent abnimmt. Wir sprechen in diesem Kontext vom «Equilibrium-Sorting-Effekt»
(siehe dazu weitere Ausfiihrungen im Abschnitt 5.3).

Nach wie vor ist freilich auch zu betonen, dass wie bisher auch kiinftig der Weg Uber ein vollge-
priftes europdisches Patent offenbleibt. Im Vergleich zum Status quo durfte sich somit punkto
Innovation nicht viel &ndern.

Zunehmende Rechtssicherheit

Gegenlber dem Status quo diirfte die geplante Reform zu einer Zunahme der Rechtssicherheit
flhren. Einerseits kdnnen neu Patente beantragt werden, die durch das IGE auf Neuheit und er-
finderische Téatigkeit gepruft werden. Andererseits verlangt die geplante Reform, dass fiir alle
beantragten Patente eine obligatorische Recherche durchgefiihrt wird. Zusétzlich verfassen die
Prifer des IGE flr jeden Patentantrag eine Stellungnahme mit einer unverbindlichen Einschat-
zung zu Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. Auch dadurch erhéht sich die Rechtssicherheit. Der
Antragsteller erhélt eine wertvolle Einschdtzung zur Rechtsbestandigkeit seines beantragten Pa-
tents. Der Antragsteller kann zudem auf die Recherche und Stellungnahme reagieren, indem er
seinen Antrag anpasst, um die Rechtsbestédndigkeit seines Patents zu erhdhen.

Da die Recherche zusammen mit dem Antrag publiziert wird, haben auch Dritte einen héheren
Informationsstand zur Qualitét des beantragten Patents. Uber ein Akteneinsichtsbegehren kénnen
Dritte zudem die Stellungnahme des IGE einsehen. Zusammen mit der Mdglichkeit Dritter, auf
eigene Kosten eine Vollprufung des Patents zu verlangen, fiihren diese zusatzlichen Informatio-
nen zu einer verlasslicheren Beurteilung der Rechtsbesténdigkeit der beantragten und schliesslich
der bewilligten Patente.

Zusatzlich zu diesem «allgemeinen Informationseffekt» sehen wir zwei weitere Effekte, die die
Rechtssicherheit erhdhen: einen Selektionseffekt und einen Gleichgewichtseffekt («Equilibrium-
Sorting-Effekt»).

= Selektionseffekt: Im Zuge hoherer Jahresgebiihren sinkt fiir viele Erfinder der Nettonutzen
des Schweizer Patents. Fir Erfinder, die aus diesem Grund fortan auf einen Patentschutz
verzichten, dirfte der Wert des Patentschutzes relativ gering sein und entsprechend auch der
volkswirtschaftliche Nutzen der Erfindung. Die Rechtssicherheit steigt, weil weniger teilge-
prufte und kaum schiitzenswerte «Erfindungen» beantragt werden.

= Gleichgewichtseffekt: Mit der geplanten Reform werden in der Schweiz zwei qualitativ un-
terschiedliche Patente verfugbar. Falls die Qualitatsunterschiede aus Sicht der Erfinder rele-
vant genug sind, wird sich im Markt eine klare Unterscheidung zwischen sozusagen einem
«Budget»-Patent und einem «Premiumx»-Patent herausbilden. Ein Inhaber eines vollgeprif-
ten Patents wird gegeniiber Dritten sichtbar machen wollen, dass seine Erfindung neu und
erfinderisch ist, dass sein Patent werthaltig ist. Im Gleichgewicht wollen wertvollere Erfin-
dungen mit dem «Premiumx»-Patent geschitzt werden, weniger wertvolle Erfindungen mit
dem «Budget»-Patent. Dritte durften aus dem gewéhlten Patenttyp auf die Werthaltigkeit
der Erfindung zuriickschliessen kdnnen. Aufgrund dieses Equilibrium-Sorting-Effekts
durfte das bisherige teilgeprufte Patent im Zeitpfad zudem an Wert verlieren.
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Der Gleichgewichtseffekt hat zwei Auswirkungen: Einerseits sind die in den Szenarien unterstell-
ten Mengenwirkungen mit Vorsicht zu betrachten, da sie diesen Sorting-Effekt nicht beriicksich-
tigen. Es konnte sein, dass im Zeitverlauf die Bedeutung des teilgepriften Patents immer weiter
abnimmt und die Vollprifung immer wichtiger wird. Andererseits erhéht der Sorting-Effekt die
Rechtssicherheit, da er zusatzliche Transparenz schafft. Alle Marktteilnehmer wissen, dass sich
hinter einem teilgepriiften Patent eher weniger schitzenswerte Erfindungen verbergen.

Trotz dieser Vorteile der geplanten Reform gegeniiber dem Status quo gilt es zu bedenken, dass
der Erh6hung der Rechtssicherheit Grenzen gesetzt sind. Bereits heute und auch in Zukunft steht
den Antragstellern der Weg Uber das européische Patentamt zur Verfligung. Grossere Erfindun-
gen mit potenziell bedeutender Wirkung werden bereits heute tber das EPA und nicht Ober das
IGE beantragt.

Nettowirkung der geplanten Reform

Zur Ermittlung der Nettowirkung der geplanten Reform ist es erforderlich, dass die verschiedenen
Auswirkungen auf Kosten und Nutzen gewissermassen in einer Synthese zusammengefasst wer-
den. Dabei sind auf der Kostenseite die institutionellen Kosten beim IGE und beim BPatG sowie
die volkswirtschaftlichen Kosten von Bedeutung. Auf der Nutzenseite ist zu ermessen, welche
Bedeutung die Reform fiir die Erfinder hat, inwieweit sie Innovationen férdert und inwieweit sich
die Rechtssicherheit im Vergleich zum Status quo verbessert (siehe dazu Tabelle 6).

Tabelle 6 Nettoeffekt der Reform

Wirkung relativ zum Status quo Effekt
Mehrkosten IGE (CHF 0.6 bis CHF 2.1 Mio. pro Jahr) -
Mehrkosten Beschwerdeweg (CHF 0.9 bis CHF 1.2. Mio. pro Jahr) -

—
L

Arbeitsmarktmarkteffekt

Nettonutzen fiir Erfinder (+)
Positive Wirkung auf Innovationstitigkeit (+)
Zunehmende Rechtssicherheit ++
Positive Wirkung auf Standortqualitét (+)

Aus der Tabelle gehen die Kernkriterien zur Beurteilung des Nettoeffekts der Reform des PatG hervor. Mit
der Reform gehen hohere institutionelle Kosten einher. Mit Blick auf den Nutzen ist vor allem die hdhere
Rechtssicherheit zu erwéhnen. Unter dem Strich beurteilen wir den Gesamteffekt der Reform als leicht
positiv.

Quelle: Polynomics.

Die Reform flhrt beim IGE und BPatG zu einer Kostensteigerung von je ca. CHF 1 Mio. pro
Jahr. Wird bei den Aufsichtsbehorden und Gerichten Experten-Knowhow aufgebaut, fehlt dieses
ceteris paribus im Markt. Allerdings dirften die konstatierten Gréssenordnungen auf dem Ar-
beitsmarkt kaum spurbar sein.

Fiar die Mehrheit der Erfinder, die ihre Erfindung in der Schweiz zum Patent anmelden, gehen
mit der zwingenden Recherche im Vergleich zum Status quo vermutlich leicht hoheren Kosten
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einher. Wer weiterhin lediglich an einer Teilpriifung seines Patents interessiert ist, kann der Re-
form keinen wesentlichen héheren Nutzen beimessen. Einen positiven Nettonutzen durften der
Reform hingegen Erfinder beimessen, die die Freiheit schétzen, neu auch in der Schweiz ein voll-
gepruftes Patent zu erhalten, dessen Anmeldung zugleich gunstiger ist als beim EPA.

Volkswirtschaftlich sind nutzenseitig vor allem folgende Aspekte zu betonen: Grundsétzlich fiihrt
die obligatorische Recherche und die Stellungnahme des IGE zu mehr Information betreffend der
Rechtsbesténdigkeit der Schweizer Patentantrage. Zusatzlich tragt der «Equilibrium-Sorting-Ef-
fekt» dazu bei, dass in der Schweiz im Zeitpfad vermehrt werthaltige Patente zur Vollpriifung
angemeldet werden durften (moglicherweise auf Kosten der Teilprifung). Betrachtet man die Re-
form statisch, dirften zweitens die Innovationsanreize eine schwache positive Auswirkung ent-
falten; je mehr sich der «Equilibrium-Sorting-Effekt» jedoch entfaltet, desto mehr durften auch
positive Innovationsanreize entstehen. Durch diese Informationseffekte geht mit der Reform
zweifelsfrei eine hohere Rechtssicherheit einher.

Der Gesamteffekt der Reform betrachten wir unter dem Strich als schwach positiv. Letztlich bietet
die Schweiz neu einfach an, was man als Erfinder auch bisher bereits beim EPA erhalten konnte
und weiterhin kann. Gegebenenfalls wird jedoch die Option zur Vollprifung in der Schweiz dazu
fUhren, dass langfristig die nationale Schweizer Vollpriifung im Vergleich zu Teilpriifung attrak-
tiver wird.
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