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Abstract

This book deals with a special kind of legal protection of a mental effort embodied in

software, namely patents and copyright.

International and national basic legal principles and the historical development, which

led to their introduction, are illustrated.

The present situation with regard to the legal protection of software programs will be
analyzed on the basis of legal requirements of the European Patent Convention and
the jurisdictions of Austria, Germany, Japan and the USA; comparisons are drawn and
modifications will be suggested. The modification proposals shall primarily serve to
clarify laws and jurisdiction and improve the quality of the examination procedures,

whereby social and economic aspects are considered as well.
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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der besonderen Art eines Rechtsschutzes fur

eine in Software verkdrperte geistige Leistung, namlich mit Patenten und Urheberrecht.

Es werden international und national geltende rechtliche Grundlagen und die zu ihrem

Zustandekommen fuhrende geschichtliche Entwicklung dargestellt.

Die bestehende Situation beim Rechtsschutz fur Software-Programme wird anhand
gesetzlicher Bestimmungen flr das Europaische Patentlibereinkommen und anhand
der Rechtsprechungen von Osterreich, Deutschland, Japan und der USA untersucht,
und es werden Vergleiche hierzu angestellt und Anderungen vorgeschlagen. Die
Anderungsvorschldge dienen in erster Linie der Klarstellung von Gesetzen und
Rechtsprechung und der qualitativen Verbesserung von Prifungsverfahren, wobei auch

gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte berucksichtig werden.
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Einleitung

1 Einleitung

1.1 Problemaufriss

Ausgangspunkt dieser Arbeit sind die Bestrebungen der EU-Kommission, die
Bedingungen zu vereinheitlichen, nach denen Software innerhalb der EU patentiert
werden kann. Diese Bedingungen werden auf verschiedenen Ebenen und auch
zwischen den unmittelbar betroffenen Softwareanbietern leidenschaftlich diskutiert.
Gegner und Befurworter stehen einander erbittert gegenlber, und die vorgebrachten
Argumente fur die eine oder andere Seite tendieren nicht selten dazu, die Ebene

sachlicher Argumentation zu verlassen.

Nicht gerade hilfreich zur Klarung und Streitberuhigung sind einerseits teilweise
unkritische Patenterteilungen (,Trivialpatente® aus der Sicht der Gegner) seitens des
US-Patentamtes und andererseits eine nicht immer konsequente Auslegung der
bestehenden Gesetzeslage seitens des Europaischen Patentamtes oder nationaler

Patentamter.

Eine konsistente Weiterentwicklung geltender Gesetze wird zusatzlich auch dadurch
erschwert, dass in bestehenden Patentgesetzen z.B. von Osterreich, Deutschland,
Japan, USA und dem Europaischen Patentliibereinkommen zum Thema Software, bzw.
ob und unter welchen Randbedingungen ein Patent flr Software erteilt werden kdnnte,
keine scharf abgegrenzten Definitionen verwendet wurden. Als besonderes Beispiel
dazu, das spater noch ausfuhrlich diskutiert wird, sei die Formulierung ,Software als
solche” genannt, welche sich in vielen Gesetzen findet, bzw. die unklare Abgrenzung

dieser vom Begriff ,Algorithmus®.

Beflrworter einer allgemeinen oder wenigstens erweiterten Patentierbarkeit von
Software fuhren insbesondere den Schutz von Geistigem Eigentum und die
wirtschaftliche Verwertbarkeit von Softwarepatenten an und mochten mit der
angestrebten Gesetzesanderungen dieselben Chancen und Mdglichkeiten erhalten, wie
sie ihrer Meinung nach fur Softwareentwickler in den USA gegeben sind. Auch wird
argumentiert, dass man mit dem Urheberrecht alleine in der Geschaftspraxis nicht das

Auslangen finden konne.
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Die Gegner, die sich mittlerweile weltweit formiert haben, fuhren ins Treffen, dass mit
einer generellen Patentierbarkeit von Software, losgelost von einer Einbettung in eine
konkrete technische Anwendung, jede neue softwareorientierte Produktentwicklung der
Gefahr einer Patentverletzung ausgesetzt sei, und untermauern ihre Argumente mit

Verweisen auf bereits erteilte Trivialpatente.

Das im Januar 2006 vom US-Patentamt fur die Firma Blackboard erteilte Patent
Nr. 6.988.138 fur E-Learning bzw. dort ablaufende Geschaftsprozesse und weitere ab
November 2006 dazu eingebrachte Revisionsantrage (request for reexamination) auf
Vernichtung dieses Patentes werden im Besonderen als Beispiel daflir genannt (vergl.
6.6.4.3 Patente fur nicht technische Gegenstande), wohin eine Aufweichung der

bestehenden Spruchpraxis fuhren konnte.

Es wird zunachst mit einer kurzen Diskussion Uber einen volkswirtschaftlichen Nutzen
von Patenten im Allgemeinen begonnen und dann zur Frage der Patentierbarkeit von
Software ubergeleitet, wobei auch auf die historisch entstandene Rechtslage

eingegangen wird.

Eine Reihe von Fragestellungen wird anhand von bereits erteilten Patenten oder auch

von zuruckgewiesenen Patentanmeldungen im Detail diskutiert.

1.2 Die Ausgangssituation im Detail

Immer wieder wird die Frage nach volkswirtschaftlichem Nutzen und Gerechtigkeit von
Patenten im Allgemeinen und von Patenten fir Software im Besonderen gestellt und in
gleicher Weise vom Urheberrechtsschutz. Dieser Frage soll in der folgenden Arbeit
nachgegangen werden, wobei der Schwerpunkt der Arbeit bei Software liegt und den
Patenten ein groReres Gewicht als dem Urheberrechtsschutz zukommt. Letzteres liegt
an der gegenuber dem Urheberrechtsschutz groReren Urteilshaufigkeit bei Software,
was darauf zurlckzuflhren ist, dass Software fur technische Interessen (vergl. 5.3
Definition des Begriffs ,Technik® und 5.3.2 Technik in Gesellschaft und Philosophie)

eingesetzt wird und Patente daflr besonders in Frage kommen.
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Ein wissenschaftlicher Nachweis flr volkswirtschaftlichen Nutzen wird wegen fehlender
Vergleichsmaoglichkeiten nur eingeschrankt maoglich sein, es gibt aber Anzeichen, woflr
als prominentes Beispiel China zu nennen ist. Dort existiert ein Patentwesen seit etwa
20 Jahren, es ist aber bis jetzt nur unvollstandig etabliert. Patente werden zwar erteilt,
ihre Durchsetzung ist aber wegen einer Reihe nationaler Schutzgesetze und wegen
groRer Mangel in der Gerichtsbarkeit teilweise nur unter grollen Schwierigkeiten
moglich (regional unterschiedlich). Wie allgemein bekannt ist, wird in China in grof3em
Umfang moderne Technologie kopiert, was wegen fehlendem oder mangelhaftem
Patentschutz und legal leicht méglich ist. Nach AuBerungen des chinesischen
Staatsprasidenten Hu Jintao und des Ministerprasidenten Wen Jiabao bei Besuchen in
Europa in 2005 und 2006 hat die politische Fuhrung in China erkannt, dass die
chinesische Industrie mit Reengineering zur Zeit groRere Gewinne macht als bei
eigenen Entwicklungen und deshalb nur in geringem Malde an eigenen Entwicklungen
interessiert ist. Patente existieren nicht oder nur in geringer Anzahl und sind aul3erdem
nur schwer durchsetzbar. Demgegenuber sind alle Informationen erhaltlich und kdnnen
frei kopiert werden. Dass China dadurch an westliche Lander nur verlangsamt oder
Uberhaupt nicht anschlieen koénne, wurde als Problem angesehen'. Es liegt die
Annahme nahe, dass ein wirksamer Patentschutz ein solches Problem losen kann, also
wirksam fur die Forderung technologischer Entwicklung und Beschleunigung des

Technologietransfers ist. Letzteres bedeutet aber volkswirtschaftlichen Nutzen.

Die Bedeutung von Computern hat von kleinen Anfangen in den 1950-er Jahren
exponentiell zugenommen, so dass es heutzutage kaum einen Bereich unseres Lebens
gibt, in welchem Computer nicht als Hilfsmittel eingesetzt werden. Landlaufig versteht
man unter einem Computersystem Arbeitsmittel, in welchen eine bestimmte Software
installiert ist, so dass das Gesamtgerat unmittelbar genutzt werden kann. Nach diesem
Verstandnis ist ein Computer Hardware und Software in einem, wahrend nach
fachmannischem Verstandnis Hardware und Software getrennt aufgefasst werden.
Allerdings ist die Grenze zwischen Hardware und Software verschiebbar (vergl. 3.2

Software sowie 3.3 Hardware). Erst durch die Installation von Software auf der

! http://www.bjrundschau.com/2006-9/2006-23/2006.23-yw-4.htm, http://www.dw-
world.de/dw/article/0,2144,2028410,00.html, http://news.orf.at/060606-293/295txt_story.html jeweils
zuletzt abgefragt 6.2.2007
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Hardware wird ein funktionierendes Arbeitsmittel gebildet. Im Folgenden wird unter

Computer allerdings uneinheitlich die Hardware verstanden.

Die Anfange der Entwicklung von Software fanden im Wesentlichen im universitaren
Bereich statt. Im Rahmen freien Wissensaustausches wurde Software ohne weiteres
weitergegeben. Auch am Beginn der kommerziellen Nutzungsmaoglichkeit von
Computern war es ublich, nur fur die Hardware ein Entgelt zu verlangen, wahrend die
Software kostenlose Zugabe und deren Kopieren und Weitergeben zulassig war. Dies
anderte sich bald, und heutzutage wird sorgfaltig auf die Einhaltung von
Benutzungsbedingungen geachtet und Kopieren zumindest zu erschweren versucht.
AuRerdem bemuht man sich, Weitergabe und Nutzung von Software mit

Urheberrechtsschutz und Patenten zu regeln.

Der Einschrankung der Benutzungsrechte an Software (so genannte proprietare
Software) trat eine Bewegung (Freie Software) entgegen, die Software als frei
propagiert, namlich kopierbar, ungehindert benutzbar und weitergebbar ohne
irgendwelche Einschrankungen. Den am weitesten bekannten Ausdruck hat diese
Bewegung in dem Lizenzsystem GNU — General Public Licence von Richard Stallman
gefunden. Nach diesem System darf man eine kostenlose Lizenz an einer Software in
Anspruch nehmen, wenn man seinerseits an dieser Software und an etwaigen
weitergegebenen Fortentwicklungen kostenlose Lizenzen unter gleichen Bedingungen
erteilt (,Copyleft-Effekt®).

Parallel zu der Bewegung fur freie Software entstand die Open-Source Bewegung.
Deren Ziel ist es, Software im Sourcecode zuganglich zu machen. In der kommerziellen
Praxis wird Software normalerweise nur im Maschinencode weitergegeben.
Maschinencode ist fur einen Programmierer nahezu nicht verstandlich und kann
praktisch nicht verandert werden. Jedoch nehmen z.B. Programmierer von Viren diese
Muhe auf sich. Interoperabilitat, d.h. die Moglichkeit des Zusammenwirkens mit anderen
Programmen, kann dabei nur von dem urspringlichen Hersteller der Software effizient
herbeigefuhrt werden. Das Hauptziel der Open-Source Bewegung liegt in der
ungehinderten HerbeiflUhrung von Interoperabilitdt. Open-Source heildt jedoch nicht

unbedingt, dass man sie andern darf.



Einleitung

Wenn man sich damit befasst, ein Monopol, d.h. einen Rechtsschutz fur die
ausschlieRliche Nutzung einer Schopfung bzw. einer Erfindung zu geben, wird man eine
madglichst genaue Definition fur den Schutzgegenstand bendtigen. Beispielsweise statt
von einer Software-Erfindung zu sprechen, ist oft die Rede von einer
computerimplementierten Erfindung, womit man sich allgemeiner ausdricken will. Es ist
damit nicht nur Software gemeint, es konnte aber auch Software gemeint sein. Es kann
sich aber ebenso um Hardware handeln, an der eine Erfindung gemacht wurde. Die
vorliegende Arbeit befasst sich mit solchen computerimplementierten Erfindungen, bei
denen der Softwareanteil von Relevanz ist. Die darin angegebenen Definitionen sollen
den gesamten Bereich von Software erfassen, soweit sie zur Festlegung einer

Erfindung erforderlich sind.

Zunachst werden zwei Begriffe hervorgehoben: Algorithmus und Technik. Ein
Algorithmus ist eine nachvollziehbare und umsetzbare Anweisung zum Handeln. In der
Patentpraxis ist oft davon die Rede, dass eine Erfindung eine ,Anweisung zum
technischen Handeln darstellt®. Danach kann man sagen, dass ein Algorithmus, der
eine technische Handlungen umfasst, eine Erfindung ist. Was Technik ist, lasst sich
nicht ohne weiteres sagen (vergl. 5.3 Definition des Begriffs ,Technik und 5.3.2
Technik in Gesellschaft und Philosophie). In der allgemeinsten Form konnte man alles,
was nutzlich ist, als technisch ansehen. Beispielsweise ist effektives Atmen, also gute
LAtemtechnik®, nutzlich fir das Flotespiel. Praktisch bedeutend ist die Definition des
Begriffs ,Technik® beispielsweise bei der Frage nach der Patentierbarkeit von

Geschaftsmethoden-Erfindungen.

Zur Definition von Dingen (Gegenstande und Verfahren), die als patentierbar
angesehen werden, gehdren so genannte absolute Voraussetzungen flir eine
Patenterteilung; mit diesen ist gemeint: Der Erfindungsgegenstand muss gewerblich
anwendbar sein, und es soll ein ,technischer Gegenstand® sein. Einige Dinge sind per
Gesetz vom Patentschutz ausgeschlossen, beispielsweise Software ,als solche®. Mit
relativen Voraussetzungen sind gemeint Neuheit und Erfindungshdhe. Neu ist alles,
was nicht vorher gedruckt oder vorher offenkundig benutzt wurde. Erfindungshohe liegt
vor, wenn ein Durchschnittsfachmann, der den gesamten bekannten Stand der Technik

kennt, nicht aufgrund seiner Fachkenntnisse auf die Erfindung kommen kdnnte.
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Im Gegensatz zu Patenten, die erst durch Aktivitat des Erfinders zustande kommen
konnen, namlich durch Anmeldung beim Patentamt und Durchfihrung eines
Prufungsverfahrens, entsteht Urheberrechtsschutz bereits durch die Schopfung eines
Werkes, ohne dass es hierzu einer separaten Aktivitat des Werkschdpfers bedarf. Die
Schutzdauer endet 70 Jahre nach dem Tod des Werkschopfers. Ein flr Software
wesentlicher Unterschied zwischen Patent und Urheberrecht besteht darin, dass mit
dem Urheberrechtsschutz nur die aul’ere Form geschutzt wird, nicht aber ein
technischer Inhalt, z.B. die Lésungsidee. In ahnlicher Weise wie bei Patenten sind nur

objektiv neu geschaffene Werke geschutzt.

Genauso wie im eigenen Land sollte ein Patent- und Urheberrechtsschutz fur einen
Erfinder bzw. Urheber auch im Ausland mdglich sein. Gegenseitigkeit sollte
gewahrleistet sein, wozu auch maoglichst gleiche Definitionen fur patentierbare Dinge
gehéren. Aufgrund dieser Uberlegung sind viele internationale Ubereinkommen
zustande gekommen, die sich auf Patentrecht und Urheberrecht beziehen und die eine
Harmonisierung dieser Rechte und eine Verbesserung internationaler Zusammenarbeit
zum Ziel haben. Im Rahmen des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT liegt
das TRIPS-Abkommen, das seinen Mitgliedslandern ein Mindestmal} an Patent- und
Urheberrechtsschutz vorschreibt. Diese internationalen Vertrage sind auch dann
heranzuziehen, wenn es bei der Auslegung nationaler Gesetze um die Gewahrung

eines Rechtschutzes flr Software geht.

Als ein Ergebnis europaischer Zusammenarbeit ist das Europaische
Patentubereinkommen entstanden, in welchem sich die Mitgliedslander verpflichten,
Patente, die durch das Europaische Patentamt erteilt werden, auf ihrem Territorium
anzuerkennen. Das Europaische Patentamt beachtet in seiner Patenterteilungspraxis
das TRIPS-Abkommen, ohne hierzu verpflichtet zu sein. Bei der Patentierung von
Software findet eine gegenseitige Beobachtung der Rechtsprechung zwischen dem
Europaischen Patentamt und den Mitgliedslandern, insbesondere Deutschland, statt.
Japan und die USA gehen einen eigenen Weg, wobei in den USA z.B.

Geschaftsmethoden-Erfindungen patentierbar sind.

Im Europaischen Patentibereinkommen konnten die Harmonisierungsbemihungen

seiner Grinderstaaten schon in gewissem Umfang ihren Niederschlag finden, denn dort
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wird wie in all den erwahnten Griinderstaaten als Voraussetzung fir eine Patentierung
verlangt, dass der Erfindungsgegenstand ein konkreter Gegenstand sein soll, d.h. eine
physische Sache, Produkt oder Verfahrensergebnis. Fir die Durchflhrung eines
Verfahrens darf menschliche Verstandestatigkeit nicht erforderlich sein. So genannte
,<Anweisungen an den menschlichen Geist* sind nicht patentierbar. Weiterhin heil’t es
im Europaischen Patentiibereinkommen, Osterreichischen Patentgesetz und im
Deutschen Patentgesetz gleichlautend, dass Software als solche nicht patentierbar ist.
Was das heildt, wird im Folgenden diskutiert mit dem Ergebnis, dass Software
patentierbar ist, wenn sie einem bestimmten Zweck dient. Dient Software zur Losung
eines ,technischen“ Problems, so ist sie patentierbar. Haufig ist die Abgrenzung
schwierig, denn ein Erfindungsgegenstand kann auch Merkmale ,nicht-technischer”
Natur enthalten. Die Rechtsprechung hat sich dahin entwickelt, dass es als
ausreichende Voraussetzung fir eine Patentierung angesehen wird, wenn der
Erfindungsgegenstand wenigstens ein technisches Merkmal aufweist. Dieses Merkmal

muss aber notwendig fur die Erfindung sein.

Schwierig ist die Beantwortung der Frage, ob Neuheit und insbesondere
Erfindungshéhe vorliegt, wenn es sich um eine Erfindung handelt, die
Softwaremerkmale enthalt. Es konnte ja sein, dass es sich bei den Softwaremerkmalen
um Software als solche handelt, die nach den gesetzlichen Vorschriften nicht
patentierbar ist. Dem Europaischen Patentamt und ungefahr parallel dazu dem
deutschen BGH erschien es zunachst zweckmallig und gerechtfertigt, den
Erfindungsgegenstand auf die erwahnten absoluten Voraussetzungen zu untersuchen,
namlich herauszufinden, ob es sich Uberhaupt um einen Gegenstand handelt, der
gewerblich anwendbar ist und nicht von den Ausschlissen der Patentierbarkeit erfasst
wird, d.h. bei Software, ob diese nicht nur Software als solche ist. Wirde der Kern der
Erfindung in einer solchen Software liegen, brauchte man sich nicht der Muhe weiterer
Priafung auf Neuheit und Erfindungshéhe zu unterziehen. Diese gedankliche
Konstruktion wurde als ,Kerntheorie“ bezeichnet. In der Praxis hat sich die Befolgung
der Kerntheorie des ofteren als ungeeignet gezeigt, und zwar in den Fallen, in denen
die Erfindung nicht nur in einem Zusammenfugen von Merkmalen, in einer so
genannten Aggregation bestand, sondern in einer Merkmalskombination, also einem
Zusammenfigen mit Synergieeffekt. Es konnten Falle auftreten, in denen ein Merkmal

A) Software als solche war und ein Merkmal B) ein technisches Merkmal war, das an
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sich nicht neu war. Wurde der Kern der Erfindung in Merkmal A) gesehen, konnte ein
Patent nicht erteilt werden. Das Europaische Patentamt und der BGH haben dies in
manchen Fallen als ungerechtfertigt angesehen und sind deshalb zur so genannten
»1heorie der Gesamtbetrachtung“ Ubergegangen. Danach wird nur untersucht, ob ein
Durchschnittsfachmann, der kundig auf dem Gebiet der Erfindung ist, auf die oben
angesprochene Merkmalskombination kommen kann. Im Ergebnis flhrte dies dazu,
dass jede Software als patentierbar angesehen wurde, wenn sie etwas Technisches
bewirkte (dann ist sie nicht Software als solche.) oder Teil einer Merkmalskombination

mit technischen Merkmalen war.

In den Landern Osterreich und Japan hat sich die Rechtsprechung, auch wenn sie nicht
in gleicher Weise benannt wurde, in die gleiche Richtung entwickelt. Software ist dann
patentierbar, wenn sie der Losung eines technischen Problems dient oder ein nicht
technisches Problem auf technische Weise I6st. Auf diese Weise sind auch
Geschaftsmethoden-Erfindungen patentierbar. Die Geschaftsmethode an sich ist nicht
patentierbar, aber ein technisches Vorgehen zur Durchfuhrung der Methode, welches
unter Anderem mit Software bewirkt werden kann (vergl. beispielsweise 6.2.5.7

Geschaftsmethoden).

Geht man von den vorhandenen Patentsystemen aus, nach denen Patente auf
technische Gegenstande und Verfahren erteilt werden, ist die Patentierung von
Software nicht von vornherein ausschlieRbar (eine Uberlegung, die fiir die USA unnétig
ist, da dort alles von Menschen Geschaffene potentiell patentierbar ist und damit auch

Software ebenso wie Geschaftsmethoden).

Winschenswert ware es allerdings, wenn in allen Lander die Prifung auf
Erfindungshohe in gleicher Strenge wie bei allen anderen Gegenstanden und Verfahren
stattfande. Mit ,Strenge” sind die Anforderungen gemeint, die man an einen
Durchschnittsfachmann stellen kann sowohl hinsichtlich seines Wissens als auch

hinsichtlich seines Konnens.

Unter Anderem wegen ihrer stirmischen Entwicklung ist das Gebiet der
Informationstechnologie eine Besonderheit. In der durch Grol3unternehmen, wie z.B.

Microsoft, IBM und Siemens, und mittelgroRen Unternehmen verkérperten Gruppe ist
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man gewohnt, mit Patenten umzugehen und Nutzen auf verschiedene Arten zu ziehen,
wobei Rechtskenntnisse in groRem MalRe vorhanden sind. In der durch Klein- und
Kleinstunternehmen (oft so genannte Startups) und Forschungs- und Lehranstalten, wie
Universitaten, aber auch eher im Privaten angesiedelte Software-Entwickler gebildeten
Gruppe, zu der sich die Open-Source Bewegung grofdteils als zugehdrig betrachtet,
sind Rechtskenntnisse und die Fahigkeit, aus Patenten Nutzen zu ziehen, in
geringerem Mal} als in der zuerst genannten Gruppe vorhanden. Haufig treten
Unverstandnis und Irrtumer Uber die tatsachlichen Verhaltnisse auf, und man kann die
eigenen Madglichkeiten aber auch die Gefahren, die von Patenten Dritter ausgehen
koénnten, nicht richtig einschatzen. In dieser zweiten Gruppe ist ein Unsicherheitsgeflnhl
weit verbreitet und das Vorhandensein eines Patentsystems wird eher als Bedrohung
denn als Hilfe (zum Schutz eigener Entwicklungen gegen Nachahmungen) angesehen.
Forderungen werden laut, auf einen Patentschutz zu verzichten. Es ware zu Uberlegen,
solchen Unternehmen gewisse Erleichterungen zu verschaffen, und zwar einerseits in
Richtung auf Erlangung eines Patentschutzes und andererseits in Richtung eines

Schutzes gegen etwaige Patentverletzungsklagen.

1.3 EU-Richtlinie tiber die Patentierbarkeit von Software’

In der Informationstechnologie treten immer wieder neue Probleme auf. So ist in den
letzten Jahren in groRem MaRe in der Offentlichkeit die Frage diskutiert worden, ob
Software-Programme in irgendeiner Weise monopolisiert werden sollten oder durften.
Von den beiden bestehenden Rechtsschutzmdglickeiten durch Patente oder durch
Urheberrechtsschutz stand der Rechtsschutz durch Patente im Vordergrund der
Diskussion. Diese fand ihren Hohepunkt in der ersten Jahreshalfte 2005 in den letzten
Monaten vor Ablehnung einer Software-Patent-Richtlinie® durch das Europaische

Parlament.

2 EU-Software-Richtlinie: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:DE:NOT, zuletzt abgefragt 1.10.2005
® EU-Software-Richtlinie: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:DE:NOT, zuletzt abgefragt 10.09.2006
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Wieder aufgeflammt ist die Diskussion Anfang 2006 durch Weiterfiihrung von Arbeiten
an dem so genannten Gemeinschaftspatent im Rahmen eines Grunbuchs der EU zu
diesem Thema®. Ein Gemeinschaftspatent ware ein einziges fiir alle Mitgliedsstaaten
der EU geltendes Patent, das nach vorangegangener Prifung vom Europaischen
Patentamt (=EPA) erteilt wird. In dem vorliegenden Gesetzesentwurf ist, genauso wie in
den meisten nationalen Patentgesetzen, die Bestimmung enthalten, dass
»-.-.Computerprogramme als solche...” keine Erfindungen seien und daher dafur keine
Patente erteilt werden durfen. Die bisherige Praxis der nationalen Patentdmter und des
EPA flhrte jedoch zu einer grol3en Anzahl von Patenten, die auf Computerprogramme
erteilt wurden mit der Begrindung, dass durch diese Computerprogramme etwas
Technisches bewirkt worden sei und sie damit nicht etwa ein ,Computerprogramm als
solches” seien. Diese Praxis ist oft schwer verstandlich und hat Beflrchtungen erweckt,
dass sie bei einem EU-Gemeinschaftspatent fortgesetzt werden wirde, was als viel
problematischer angesehen wurde als die bisherigen nationalen Einzelpatente oder das
durch das bisherige Verfahren des Europaischen Patentiibereinkommens (=EPU)

erzeugte Bundel nationaler Patente.

Die zuletzt von der Kommission vorgeschlagene Richtlinie des Europaischen
Parlaments und des Rates Uber die Patentierbarkeit computerimplementierter
Erfindungen vom 20. Februar 2002 wurde vom Parlament in zweiter Lesung am 6. Juli
2005 abgelehnt (Dies ist die erste Ablehnung in seiner Geschichte, in der das
Parlament innerhalb des Mitentscheidungsverfahrens in zweiter Lesung ein Gesetz

abgelehnt hat.). Hier ein Protokollauszug:

Ohne diese Richtlinie werden Patente fir computerimplementierte Erfindungen auch weiterhin
nach geltendem Recht von nationalen Patentamtern und dem Europaischen Patentamt erteilt.
Eine Harmonisierung auf EU-Ebene wird nicht stattfinden. Das bedeutet, dass es auch kiinftig
unterschiedliche Auslegungen bezlglich der Patentierbarkeit geben wird, ohne dass der

Europaische Gerichtshof dartiber irgendeine gerichtliche Kontrolle hatte.

* Das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa: Griinbuch (1997)
http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/126051.htm zuletzt abgefragt 10.09.2006
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Die Ablehnung war zweifellos wegen der umfangreicheren Lobby-Arbeit der Gegner,
beispielsweise des Vereins FFII° (Forderverein fir eine Freie Informationelle
Infrastruktur), eines Software-Patentschutzes zustande gekommen (Nicht nur die
Europa-Parlamentarier, sondern auch zahlreiche europaische Beamte wurden nahezu

uberschwemmt mit e-mails, Briefen und Telefonanrufen.).

Der erwahnte Verein FFIl ist der mit Abstand aktivste Gegner von Software-Patenten.
Unter vielen beachtenswerten Argumentationen — auch von anderen Aktivisten
vorgebracht - finden sich bedauerlicherweise viel unsachliche Polemik und viele
oberflachliche Ausfiihrungen®, die fundierte Kenntnisse sowohl der Informatik als auch
des Patentrechts vermissen lassen’. Die EICTA® (European Information &
Communications Technology Industry Association) mit zur Zeit 93 namhaften
Mitgliederfirmen ist quasi das Gegenstick zum FFIl. Sie ist zwar als Beobachter

aufgetreten, aber war im Vergleich zum FFIl wenig aktiv.

Beigetragen haben zu dem Misserfolg des Richtlinienentwurfs zweifellos auch einige in
der Richtlinie enthaltene Unklarheiten. Die Ablehnung ist endgultig, es sind aber mit
Sicherheit neue Initiativen zu erwarten, das Verfahren zur Schaffung einer Richtlinie
wieder aufzunehmen. Beispielsweise liegt eine bis zum 31.3.2006 zu beantwortende
Umfrage der EU zum generellen Thema Patentschutz und zu fur das
Gemeinschaftspatent interessierenden Fragen vor (vergl. das oben erwahnte Grinbuch

der EU und 10.1 EU-Umfrage 2006 zum generellen Thema Patentschutz)®.

Eine Auswertung der Umfrage wurde in einer offentlichen Anhérung vom 12.7.2006

vorgestellt’®. Hier einige Ergebnisse:

® FFIl = Forderverein fiir eine Freie Informationelle Infrastruktur, www.ffii.org, www.swpat.ffii.org zuletzt
abgefragt: 06. Jun. 2006, www.noSoftwarepatents.com zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006

® http://www.pro-linux.de/news/2006/9787.html zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006

’ Pfeiffer, The EU-Directive on Patentability of Computer Implemented Inventions, epi-Information 2/2005.
Seiten 59ff

8 European Information & Communications Technology Industry Association, www.eicta.org zuletzt
abgefragt 20.3.2007

o http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/consult_de.pdf ,zuletzt abgefragt
6.6.2006

19 http://ec.europa.eufinternal_market/indprop/docs/patent/hearing/preliminary_findings_en.pdf zuletzt
abgefragt 5.2.2007
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Von 1066 Antworten kamen 664 von SME. 60% kamen aus der OSB und 32% von
Patentpraktikern. Aus den Umfrageergebnissen und der Anhorung wurden Prinzipien

herausgestellt (gekurzt vom Autor), die das Patensystem in Europa leiten sollen:

e Innovationen sollen geférdert werden, vorausgesetzt, dass Kriterien fur die
Patentierbarkeit streng beachtet werden.

e Verbreitung von Wissen soll durch Patentdokumentation gefordert werden.

e Technologietransfer muss erleichtert werden.

e Das Patentsystem muss fur alle Marktteilnehmer verfugbar sein.

e Das Patentsystem muss Rechtssicherheit fir den Patentinhaber und die

Benutzer bieten.

Es ist von Interesse, sich mit dem Inhalt der Richtlinie zu befassen. Begonnen hatten
die Arbeiten an der Richtlinie mit der Erkenntnis der groRen wirtschaftlichen Bedeutung
von Software. Obwohl nach dem EPU und nationaler Gesetzgebung der Mitgliedslander
Software als solche nicht patentiert werden kann, sind bereits tausende von Patenten
auf computerimplementierte Erfindungen erteilt worden, bei denen sowohl Bereiche der
EDV als auch Steuerungstechnik in Maschinenbau, Chemie usw. betroffen sind.
Einerseits treten in der Patenterteilungspraxis der verschiedenen nationalen Behorden
und des EPA zum Teil groRe Unterschiede auf und andererseits in der Bestimmung des
Schutzumfangs solcher Patente durch die nationalen Gerichte im Fall von
Patentverletzungsverfahren. Das Ziel der Richtlinie war es, durch eine Harmonisierung

der Rechte solche Unterschiede zu beseitigen.

Im Rahmen der Arbeiten an einem Gemeinschaftspatent fir die EU wurde 1997 das
erwahnte Griinbuch eingerichtet'', das sich auch mit einer Vereinheitlichung des
Patentschutzes in Europa im Allgemeinen und im Besonderen mit einer
Vereinheitlichung des Patentschutzes fur computerimplementierte Erfindungen und

darin fiir Software befasst.

" Griinbuch Uber das Gemeinschaftspatent und das Patentschutzsystem in Europa vom 24. Juni 1997,
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/126051.htm
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Zunachst wurden beginnend mit Oktober 2000 Erhebungen u.a. mit Umfragen
angestellt, ob ein Interesse an Patentschutz fur computerimplementierte Erfindungen
bei Betrieben besteht, die sich mit Softwareentwicklung befassen. Durch die
Durchfiuhrung dieser Erhebungen wurde das Bewusstsein Uber die Problematik weit
verbreitet, und es kam insbesondere bei Informatikern in den Bereichen Software-
Entwicklung und e-commerce zu umfangreichen Diskussionen mit Fragestellungen und
Losungsvorschlagen. Die im zuletzt vorliegenden Richtlinienentwurf angegebenen

Ergebnisse' der Erhebungen waren hochst unterschiedlich:

Die Unklarheiten dariber, wo die Grenzen der Patentierbarkeit liegen, haben sehr negative
Auswirkungen auf die Wirtschaft. Allerdings gingen die Meinungen sehr stark in der Frage
auseinander, was getan werden sollte: Die einen sprachen sich fir eine strikte Begrenzung
Softwarebezogener Patente aus (oder gar fir ein volliges Verbot), die anderen beflirworteten
eine Harmonisierung in etwa auf der Stufe des status quo, so wie er sich aus der Praxis und der
Rechtsprechung des EPA ergeben hat.

Einzelantworten kamen hauptsachlich von Anhangern quelloffener Software. lhre Ansichten
reichten von einem glatten Verbot von Softwarepatenten bis zur ,offiziellen” Position der
Eurolinux-Allianz, die sich gegen die Patentierung von Software flr Allzweckcomputer aussprach.
Die Befurworter des im Sondierungspapier dargelegten Ansatzes fanden sich weitgehend unter
regionalen und sektoralen Einrichtungen, die zahlreiche Unternehmen aller GréRenordnungen
vertreten, dazu zahlten die Union der Industrie- und Arbeitgeberverbdande Europas UNICE, der
Europaische Verband der informations- und kommunikationstechnischen Industrie EICTA und die
European IT Services Association EISA. Auch einzelne Grof3einrichtungen, sonstige
Industrieverbande und Fachleute auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums meldeten sich zu
Wort. Auch wenn zahlenmafig deutlich weniger Reaktionen aus dieser Kategorie eintrafen als
aus der Open-Source Bewegung, gibt zweifellos das wirtschaftliche Gewicht - gemessen an der
Zahl der betroffenen Arbeitsplatze und der Héhe der Investitionen - den Ausschlag zugunsten

einer Harmonisierung im Sinne des Sondierungspapiers.

Weiterhin wurden Untersuchungen angestellt Gber die Unterschiede der Bedingungen
fur den Schutz computerimplementierter Erfindungen zwischen den USA, Japan, den
EU-Mitgliedsstaaten und des EPA. Fur alle gilt als Patentierungsvoraussetzung, dass

die Erfindung neu sein und es sich wirklich um eine Erfindung handeln muss, dass

12 EU-Software-Richtlinie: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:DE:NOT, zuletzt abgefragt 1.10.2005
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namlich der zum Patent angemeldete Gegenstand erfinderisch zu sein hat, d.h. sich

nicht in naheliegender Weise aus dem vorhandenen Stand der Technik ergeben darf.

Wahrend in den USA Uber diese Voraussetzungen hinaus nur noch verlangt wird, dass
der zu patentierende Gegenstand ,nutzlich, konkret und greifbar® sein soll, und keine
Forderung besteht, dass der Gegenstand technischer Natur sein muss, findet sich eine

solche Forderung in der japanischen Praxis:

Eine Erfindung muss eine fortgeschrittene Umsetzung technischer Ideen unter Anwendung eines

Naturgesetzes darstellen.

In dhnlicher Weise wird vom OPA, DPMA und vom EPA Technizitat des Gegenstandes

als Patentierungsvoraussetzung verlangt.

Um den durch die liberale Praxis der USA insbesondere in Bezug auf die Patentierung
von Geschaftsmethoden-Erfindungen bestehenden Wettbewerbsnachteil

auszugleichen,

hatte man es fir winschenswert halten kénnen, den Schutzumfang zu erweitern und das
europaische Patentrecht auf diesem Gebiet starker an das der USA anzupassen. Vor allem hatte
man die Patentierbarkeit computerimplementierter Geschaftsmethoden ins Auge fassen

kénnen'.

Diskutiert wurde, dass der Ausschluss der ,Programme fur Datenverarbeitungsanlagen
als solche® aufgehoben werden musste, da dieser fur mittelstandische Unternehmen
irrefUhrend sei und sie zu der Meinung verleiten wirde, auf Software bezogene
Erfindungen seien Uberhaupt nicht patentierbar. Schliefdlich hat die Kommission sich
darauf geeinigt, der Praxis des EPA im Wesentlichen zu folgen und Technizitat als
Voraussetzung fur die Patentierung zu verlangen (Damit seien auch die Forderungen
von TRIPS Artikel 27 Absatz 1 erflllt.). Nachfolgend die wichtigsten von der

Kommission vorgeschlagenen Bestimmungen:

'3 EU-Software-Richtlinie: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:DE:NOT, zuletzt abgefragt 14.2.2007
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Artikel 2 (a): ,Computerimplementierte Erfindung ist jede Erfindung, zu deren Ausfiihrung ein
Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird
und die auf den ersten Blick mindestens ein neuartiges Merkmal aufweist, das ganz oder
teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

Artikel 2 (b): “Technischer Beitrag” ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der
Technik, der fur eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist.

Artikel 3: Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung als
einem Gebiet der Technik zugehorig gilt.

Artikel 4 Absatz 1: Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte
Erfindung patentierbar ist, sofern sie gewerblich anwendbar und neu ist und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Artikel 4 Absatz 2: Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Voraussetzung der erfinderischen
Tatigkeit nur erflllt ist, wenn eine computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag
leistet.

Artikel 4 Absatz 3: Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der
Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der sowohl technische als auch nicht

technische Merkmalen umfassen kann, vom Stand der Technik abhebt.

Die Formulierungen sind zum Teil unklar, was wohl darauf zurickzufuhren ist, dass eine
grolle Anzahl von Personen verschiedener Nationalitdten und verschiedenen
Muttersprachen aus verschiedenen Arbeitsgruppen der Kommission sich bei der
Formulierung in Kompromissen einigen mussten. Der wichtigste Absatz, auf den es bei
der Problematik des Patentschutzes fur Software ankommt, ist Artikel 4 Absatz 2. Zu

verstehen ist er in der Weise, dass eine computerimplementierte Erfindung nur dann

patentiert werden kann, wenn sie einen technischen Beitrag leistet. So wie dieser

Absatz formuliert ist, konnte man entnehmen, dass ausschliel3lich solche Erfindungen
patentiert werden sollen, die computerimplementiert sind. Eine solche Regelung ist
zweifellos nicht Absicht der Kommission gewesen. Fraglich ist auch, wo die Neuheit

liegen soll, namlich im Computer oder der Software.

M. E. ware es wunschenswert, wenn die Richtlinie im Sinne des von mir vorstehend
hervorgehobenen Halbsatzes klargestellt wirde und dass in weiteren Artikeln der
Begriff der Technik in einem Rahmen definiert wirde, der einen nicht allzu grofen
Interpretationsspielraum lasst, wozu man sich auch Negativbeispielen in den
Erlauterungen bedienen konnte, die zeigen, was nicht als technisch anzusehen ist. Man

konnte zu diesem Zweck Wortlaute aus den Entscheidungen der Beschwerdekammern
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des EPA heranziehen, die in den einleitenden Ausfliihrungen des vorliegenden

Richtlinienentwurfs bereits angegeben sind.

1.4 Problemstellung

Es ist zu ermitteln, um welchen Gegenstand es sich bei Software-Erfindungen oder
computerimplementierten Erfindungen handelt und wie die gegenwartige Situation eines
Rechtsschutzes, insbesondere eines Patentschutzes, fur diese ist und wie diese

verbessert werden kann.

1.5 Inhalt dieser Arbeit

Es wird die Praxis der Schutzgewahrung (Patente und Urheberrechte) fur Software auf
Schwachstellen untersucht und Starken den Schwachen gegenuber gestellt, wobei
versucht wird, Verbesserungsmoglichkeiten zu finden (vergl. 6 Rechtsschutz in

ausgewahlten Landern).

Es werden ebenfalls Uberlegungen Uber den volkswirtschaftlichen Nutzen eines
Patentsystems Uberhaupt und tber die besondere Situation der Informationstechnologie
in dieser Beziehung angestellt (vergl. 4.2.1 Wirtschaftliche Aspekte, 4.2.2 Vor- und
Nachteile eines Patentschutzes fur Software und 4.2.3 Wert von Patenten). Beachtet
wird dabei insbesondere der Gegensatz zwischen Freier Software und proprietarer
Software (hierzu 2.2.1.1 Proprietare Software und 2.2.1.2 Freie Software (Richard
Stallman)).

Weiterhin werden Probleme der Ethik gestreift (hierzu 4.4.1 Ethik). AuRerdem wird die
Frage angesprochen, ob die Beschrankung eines Patentschutzes auf technische
Erfindungen sinnvoll ist und was Uberhaupt technische Erfindungen sind (vergl. 5.3

Definition des Begriffs ,Technik®, 6.2.4.4 Rechtsprechung zu Technizitat,
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Analyse und Anderungsvorschlage). In diesem Zusammenhang wird die Situation bei
Geschaftsmethoden-Erfindungen untersucht (vergl. 6.2.5.7 Geschaftsmethoden und 9.2

Geschaftsmethoden-Erfindungen).

Zum Zwecke eines Rechtsvergleichs (vergl. 8 Grundsatze in der Behandlung von
Software bezuglich ihrer Patentierbarkeit im Landervergleich) mit entsprechender
Bewertung werden in einer als reprasentativ anzusehenden Auswahl herangezogen das
Europaische Patentiibereinkommen (=EPU), die Lander Osterreich, Deutschland,
Japan und die USA. Ausgewahlt wurden das EPU, Japan und die USA als die drei
grofliten hinsichtlich wirtschaftlicher Bedeutung und Anzahl an Patenten, Deutschland
als eines der wirtschaftlich und nach Anzahl der Patente grof3ten Lander Europas sowie
Osterreich als eines der kleineren und damit oft flexibleren Léander Europas. Wo sich
deutliche Unterschiede feststellen lassen, werden langfristige volkswirtschaftliche
Aspekte angesprochen. Soweit die Situation fiir alle LaAnder und das EPU gleichartig ist,

werden Probleme anhand der Situation in Deutschland und ggfs. des EPU untersucht.

SchlieRlich werden Malknahmen vorgeschlagen (vergl. 9.7 Ausnahmen fur kleine und
mittelgroRe Unternehmen und/oder Software), die geeignet erscheinen, bestehende
Spannungen zwischen der Gruppe von kleinen Unternehmen (=KMU) und
Grundlagenforschung einerseits und der Gruppe von Gro3unternehmen und

mittelgroRen Unternehmen andererseits zu vermindern.

17



Rechtschutz fiir Software

18



Bedeutung von Computern in der heutigen Welt

2 Bedeutung von Computern in der heutigen Welt

21 Allgemein

Die Bemuhungen, Rechenvorgange zu automatisieren und dafir Maschinen zu
benutzen, sind uralt. In gleicher Weise gilt dies fur die Moglichkeit oder Fahigkeit der
Maschinen, an verschiedene Aufgaben angepasst zu werden. Die realisierte
Anpassbarkeit solcher Maschinen stellt bereits eine Programmierung dar. Von dem
Religionsphilosophen und Mathematiker Blaise Pascal' wurden Rechenmaschinen mit
Zahnradern hergestellt, flir die er 1649 ein konigliches Privileg, ein Vorlaufer eines
Patents, erhielt. Erst nach Entwicklung von Elektronenrohren war es mdglich,
verschleil’freie und schnelle Schalter (in Form von so genannten Flip-Flops) zu
entwickeln, mit denen Konrad Zuse 1941 einen funktionierenden und
programmierbaren Elektronenrechner bauen konnte, die erste vollautomatische,
programmgesteuerte und frei programmierbare, in binarer Gleitkommarechnung
arbeitende Rechenanlage mit der Bezeichnung Z3 (Ein Vorlaufer arbeitete noch mit

elektromechanischen Relais), die als erster Computer bezeichnet wurde.

Der groRe Siegeszug von programmierbaren Elektronenrechnern — alsbald weithin
~-computer” genannt - begann, als zu Beginn der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts
Transistoren in grolRem Malstab industriell hergestellt werden konnten, wodurch Raum-
und Energiebedarf stark verkleinert und die Arbeitsgeschwindigkeit stark vergroRert
werden konnten. Die immer weitergehende und auch heute immer weiter
fortschreitende Miniaturisierung und Steigerung der Leistungsfahigkeit erfolgte in einem
unvorstellbaren Ausmal. Dementsprechend nahm die Zahl der
Anwendungsmaoglichkeiten zu. Von primitivsten Geraten bis hin zu allerkompliziertesten
ist kaum etwas vorzustellen, bei dem nicht in einer Reihe von Ausfuhrungen
Mikroprozessoren oder zumindest fest eingerichtete elektronische Steuerungen
verwendet werden. Als primitive sind zu erwadhnen: elektrischer Hammer, elektrischer
Schraubendreher, elektrisches Schneidmesser..., selbst Zahnburste und Rasierapparat.

Im mittleren Bereich liegen wohl Waschmaschinen und Kuihlschranke, wahrend im

'* Blaise Pascal, 1623-1662
'® Konrad Zuse, 1910-1995
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High-Tech-Bereich Produktionssteuerungssysteme, Mobiltelefone, Navigationssysteme

etc. liegen. In unserem heutigen Leben besteht fur Computer absolute Notwendigkeit.

Arbeitsablaufe, die friher ohne maschinelle Hilfe — also von Hand - ausgeflhrt werden
mussten und die in Bedienungsblichern mit Anweisungen an das Bedienungspersonal
beschrieben waren und daher als Anweisungen an den menschlichen Geist nicht
patentierbar waren, konnen heute mit Hilfe der Computer-Technologie vollstandig
automatisiert werden und racken damit in die Nahe traditionell patentfahiger Techniken,
ohne dass dazu eine besondere ingenieurwissenschaftliche Leistung im herkdmmlichen
Sinn notwendig ist". Betrachtet man z.B. eine an Bedienungspersonal gerichtete
Anweisung, bei einer Frasmaschine einen Vorschubsschritt auf 10cm einzustellen, so
ist das Einfugen einer solchen Anweisung in ein Computerprogramm fur die Steuerung
der Frasmaschine leicht mdglich und das Ergebnis &aquivalent. Dabei ist auch

vorstellbar, dass ahnliche Anweisungen erfinderisch sein kénnen.

Die Bedeutung von Software als Wirtschaftsgut ist mit zunehmender Geschwindigkeit
gewachsen. Man'” schatzte 1998 den Wert des Softwaremarktes in Europa auf rund
40 Milliarden Euro™ und fir 1999 bis 2003 eine jahrliche Steigerungsrate von knapp
50%"°, worin der explosionsartige Anstieg des Jahres 2001 enthalten ist. Nach einem
Bericht des deutschen Branchenverbandes Bitkom® wiirde 2006 der Umsatz der IT-
Branche um 3,2% gegenuber 2005 auf 643 Milliarden Euro (weltweit) ansteigen. In
Europa erwartete der Verband flir 2006 ein Wachstum von 2,9% und weltweit von 3,8%
gegenuber dem Vorjahr. In Deutschland habe sich 2005 die Zahl der Arbeitsplatze in
der Branche um 4.000 auf 749.000 erhoht.

'® Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seite 111

' Entwurf einer Richtlinie des Européischen Parlaments und des Rates (ber die Patentierbarkeit
computerimplementierter Erfindungen = EU Software Richtlinie = EU-RL

'® Studie von Booz, Allen & Hamilton fiir das niederlandische Wirtschaftsministerium. The
Competitiveness of Europe’s ICT Markets, Marz 2000, vergl. EU-RL

'¥ Datamonitor, London, The economic impact of the packaged Software industry ond the combined
economies fo sixteen European countries, vergl. EU-RL

% Details in SZ vom 9.3.2006, Seite 2
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Das Neue an Software liegt in vielen Eigenschaften, von denen hier einige genannt

werden:

e Modulare Technik bedeutet, dass Software aus Teilkomponenten besteht bzw.
zerlegt wird, die Uber definierte Schnittstellen Daten austauschen.

e Entwicklungsprozesse laufen in inkrementell kleinen Schritten ab.

e Interoperabilitdt erlaubt das Zusammenwirken verschiedener Software, wodurch
vielfaltige Netzwerkeffekte auftreten kdnnen.

e Innovationzyklen sind oft extrem kurz.

e Es gibt viele parallele und komplementare Entwicklungen.

e Die weltweite Verbreitung bzw. Ubermittiung Uber das Internet ist von den

Ubermittlungskosten her quasi kostenlos.

Diese Eigenschaften treffen auf einen zur Zeit sich entwickelnden Markt mit
unterschiedlichen Teilnehmern in verschiedensten Branchen zu. Unternehmen, die
bereits vertraut mit der Handhabung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere
des Patentschutzes und des Urheberrechtsschutzes waren, haben angemessene
Aktivitaten hinsichtlich des Rechtsschutzes fur ihre Software entwickelt, wahrend es
offensichtlich die Newcomer in so genannten Startup-Unternehmen insbesondere aus

der Open-Source Bewegung sind, die hier groRe Probleme haben?'.

2.2 Freie Software und Open-Source

Zwischen Freier Software und Open-Source gibt es gewisse weltanschauliche
Unterschiede, die im Wesentlichen darin bestehen, dass fur Vertreter der Freien
Software, insbesondere die Free Software Foundation von Stallman?®,
gesellschaftspolitische — sozialethische - Aspekte im Vordergrund stehen und flur die
Vertreter der Open-Source, der Open-Source Bewegung = OSB, eher technische

Aspekte. In Wikipedia®?* heilt es hierzu:

2! www.swpat.ffii.org zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
2 \www.stallman.org zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Open_source zuletzt abgefragt: 16.9.2006
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Die Open-Source Initiative wendet den Begriff Open-Source auf all die Software an, deren
Lizenzvertrage den folgenden drei charakteristischen Merkmalen entsprechen:

1. Die Software liegt in einer fir den Menschen lesbaren und verstandlichen Form vor.

2. Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden.

3. Die Software darf verandert und in der veranderten Form weitergegeben werden.

In der eigentlichen Bedeutung unterscheidet sich die Open-Source Definition nicht von freier
Software.

Die Entscheidung, den Ausdruck Open-Source zu etablieren, vorgeschlagen von Christine
Peterson vom Foresight Institute, begrindete sich zum Teil auf die mdglichen
Missinterpretationen des Wortes frei. Die FSF verstand das Wort im Sinne von Freiheit (,freie
Rede"), jedoch wurde es oft falschlicherweise mit kostenlos assoziiert, da der englische Begriff
free beide Bedeutungen haben kann. Tatsachlich ist freie Software in den meisten Fallen wirklich
auch kostenlos erhaltlich. Man hoffte, dass die Verwendung der Bezeichnung Open-Source diese
Mehrdeutigkeit beseitigt und auch eine einfachere Vermarktung von Open-Source vor Vertretern

der Wirtschaft ermdglicht.

Soweit diese Unterschiede in der vorliegenden Arbeit eine Rolle spielen, wird auf sie
besonders hingewiesen werden. Ansonsten werden die Begriffe "Freie Software" und

"Open-Source® synonym verwendet. Aulerdem gibt es noch andere Definitionen.

2.21 Geschichtliche Entwicklung

In den friheren Jahren der Entwicklung von Datenverarbeitungsanlagen = Computern
und deren praktischer (industrieller) Anwendung etwa bis in die Mitte der 1970er Jahre
war ein freier, unbefangener Austausch von Erfahrungen und Entwicklungsergebnissen
insbesondere zwischen den Universitaten weltweit Ublich. Hierzu gehoérte auch die
Weitergabe von Programmen im Sourcecode. Auch im industriellen Bereich war es
ublich, bei ausgelieferten Computersystemen und Geraten den verwendeten

Sourcecode mitzuliefern. Der gehorte sozusagen selbstverstandlich zu einem Gerat

2 Die Wikipedia-Enzyklopadie wird in ihrem Inhalt von beliebigen Mitwirkenden aus aller Welt gestaltet
und auch kontrolliert. Nicht alles, was dort zu finden ist, ist sorgféltig fundiert, man kann jedoch davon
ausgehen, dass bei allgemein interessierenden Themen (vermutlich hier) eine einigermalen
ausreichende Kontrolle auf Richtigkeit besteht. Fraglich bleibt allerdings haufig die Scharfe der
Formulierungen, so dass eine genauere Analyse solcher Formulierungen (wie oben) nicht immer sinnvoll
ist. Immerhin scheinen in der hier vorliegenden Wikipedia-Definition Hinweise Uber laienhafte
Vorstellungen gegeben zu sein.
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dazu. Der Lieferant verfolgte dabei auch die Absicht, sich von einer Systempflege und

Wartung zu befreien und dies dem Anwender zu uberlassen.

Erst bei der Markteinfuhrung von flr den Kleinanwender geeigneten Computern, wie
Apple und Commodore, wurde es Ublich, zusatzliche Software gesondert zu verkaufen.
ZB. bei dem Modell Commodore 8032 war die Programmiersprache BASIC
vorinstalliert, und es bestand fur den Anwender zunachst kein Bedurfnis zum Kauf
weiterer Software, da er vieles Wunschenswerte in BASIC programmieren konnte. Von
der Anwenderseite wurde jedoch der Wunsch nach weiteren Moglichkeiten vorgetragen,

ein Wunsch, dem die PC-Industrie schnell folgte.

2211 Proprietare Software

Wegen der zunehmenden Konkurrenz und den immer besseren Moglichkeiten des
Kopierens entwickelte sich im industriellen Bereich das Bedurfnis, die eigenen
Software-Produkte gegen Kopieren oder Nachahmen zu schitzen. Dies geschah in
erster Linie dadurch, dass die Sourcecodes nicht mehr herausgegeben wurden.
Dadurch, dass Programme nur noch im Maschinencode vorlagen und damit praktisch
nicht oder nur mit groRem Aufwand veranderbar waren, war es dem Hersteller ein

Leichtes, seine Programme als sein Eigentum erkennbar zu machen.

Der Ausdruck ,proprietar” beschreibt das Verhalten eines Herstellers in Bezug auf die
von ihm hergestellte Software in der Weise, dass er grundsatzlich die VerfUgungsgewalt
uber die Software aufrechterhalt und nur in besonderen Fallen (wenn er einem
Anwender eine Lizenz an einer Anwendersoftware, wie z. B. Word, verkauft) eine
eingeschrankte Benutzungserlaubnis erteilt. Eine derart behandelte Software wird als

"proprietare Software” bezeichnet.

Ubliche Lizenzvertrdge zwischen Anwendern und Anbietern von Anwenderprogrammen
werden oft als EULA (End User License Agreement) bezeichnet. In ihnen wird
vereinbart, wie die Software benutzt werden darf und welche Einschrankungen dem
Anwender auferlegt sind, z.B. dass die Software ausschlie3lich von diesem Anwender

benutzt werden darf.
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221.2 Freie Software (Richard Stallman)

Als einer der Vorkampfer fur Freie Software gilt Richard Stallman, der als Mitarbeiter
des beriUhmten Massachusetts Institute of Technology die Prinzipien weltweiter
wissenschaftlicher Zusammenarbeit durch die Einflhrung proprietarer Software als
gefahrdet ansah und es sich zum Ziel machte, freien Gedankenaustausch durch

nichtproprietare Software zu fordern.

Durch Stallman wurde im Jahre 1985 die Free Software Foundation = FSF gegrindet,
die in gemeinnutziger Weise der Férderung der Entwicklung von Freier Software dienen
soll. Die Freiheit der Software soll rechtlich abgesichert sein, wobei es jedermann
gestattet sein soll, Freie Software zu vervielfaltigen, zu verbreiten, zu bearbeiten und

die bearbeiteten Versionen dann zu verbreiten.

Im Rahmen dieser Forderungen der Freien Software wurde von Stallman die GNU
General Public Licence = GPL geschaffen, die 1989 aus verschiedenen Arten von

Lizenzen zusammengefasst und im Folgenden noch naher behandelt werden wird.

Der Schaffung der GNU General Public Licence war vorangegangen, dass das vorher
freie Unix-System 1983 als proprietare Version auf den Markt gebracht wurde. Die
Bezeichnung GNU flir die General Public Licence wurde von Stallman als eine Art
rekursives Wortspiel "GNU’s no UNIX“ gewahlt®.

Nachdem von Linus Torwald im Jahre 1993 der von ihm entwickelte Linux-Kernel unter
GPL freigegeben wurde, wurde GPL weit bekannt und in immer groRer werdendem
Umfang benutzt. Im Jahre 1997 gab die Firma Netscape den Sourcecode ihres
Webbrowsers ,Navigator® frei, woraus sich innerhalb der folgenden drei Jahre der
bekannte und als sehr zuverlassig geltende Webbrowser Mozilla und daraus Firefox

entwickelte.

% www.gnu.org/philosophy zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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2.2.2 Definitionen

2.2.21 Freie Software

Nach der Definition der FSF? gilt eine Software dann als frei, wenn

1. das Programm zu jedem Zweck ausgefuhrt werden darf,

2. das Programm studiert werden kann, also im Sourcecode vorliegt, und verandert
werden darf,

3. das Programm kopiert werden darf,

4. das Programm verbessert und verbreitet werden darf und damit ein Nutzen fur

die Gemeinschaft erzeugt wird.

Man sieht, dass das Kriterium, dass das Programm im Sourcecode vorliegt, noch nicht

als ausreichend angesehen wird, ein Programm als Freie Software anzusehen.

In den vier Kriterien ist nicht enthalten, dass die Freie Software kostenlos abgegeben

werden muss. Es kénnte sich um proprietare Software handeln.

Es ist durchaus anzuerkennen, dass ein Entwickler fur seine oft recht umfangreiche
Arbeit an der Weiterentwicklung einer Freien Software ein Entgelt verlangt. Es sei auch
daran zu denken, in der Schulung, Benutzerhilfe und Wartung sowie in der Distribution
ein Auskommen zu finden. Zudem sei an eine Art "Software-Steuer" zu denken, die
beim Kauf eines Computers zu leisten sei und die den Programmierern zugute kommen

soll”.

2.2.2.2 Freeware

Freeware hat mit Freier Software im Sinne der FSF-Definition nur die Kriterien 1 und 3

gemeinsam, wonach das Programm zu jedem Zweck ausgefuhrt werden darf und es

% www.gnu.org/philosophy zuletzt abgefragt: 16.9.2006
" Stallman, Manifest, http://www.gnu.org/gnu/thegnuproject.html zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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auch kopiert werden darf. Ansonsten handelt es sich bei Freeware um proprietare
Software, die lediglich die Besonderheit aufweist, dass sie kostenlos abgegeben wird.
Ein Sourcecode wird normalerweise nicht freigegeben. Freeware hat also mit Freier

Software nichts zu tun.

2.2.2.3 Shareware

Fur Shareware gelten die gleichen Kriterien wie flr Freeware (proprietare Software),
jedoch ist die Benutzungserlaubnis - zumeist auf einen bestimmten Zeitraum -
beschrankt. AuRerdem ist Shareware ublicherweise keine Vollversion eines Programms
sondern eine abgemagerte Version. Beispielsweise konnen folgende Einschrankungen

vorgesehen sein:

Die Anzahl der Programmstarts ist eingeschrankt. Dateigro3en sind eingeschrank.

Formatierungsmdglichkeiten sind eingeschrankt, zum Beispiel auf nur eine Schrifttype.

2224 Public Domain Software

Der Ausdruck ,Public Domain (PD)“ kommt aus den USA, wo ein grolRer Teil der
Forschung an Universitaten und an zum Teil den Universitaten angehorenden Instituten
vom Staat finanziert wird. Wegen der staatlichen Finanzierung bestimmter Projekte
sollen deren Ergebnisse nicht von Einzelnen verwertet sondern der Allgemeinheit zur
Nutzung Uberlassen werden, wobei das Urheberrecht beim Schopfer verbleibt. Ferner
gehoren zu Public Domain die Werke, deren Urheberrechtsschutz wegen Ablauf der

Schutzdauer erloschen sind, was fur Software derzeit noch keine Bedeutung besitzt.

Neben der Bedeutung von Public Domain als ,Gemeinfreiheit* wird dieser Begriff auch
verwendet, um Werke und damit auch Software zu bezeichnen, deren Urheber
mindestens einer nichtkommerziellen Verbreitung zugestimmt hat®. Die Nutzung ist in

diesem Fall nur im Rahmen dessen gestattet, was der Autor zum Ausdruck gebracht

% Kilian/Heussen, Computerrechtshandbuch, 20. Aufl. , 2003
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hat. Es handelt sich darum daher um proprietare Software. lhr Sourcecode wird

normalerweise nicht freigegeben.

223 Vor- und Nachteile Freier Software

Vorteile:

Einer der wichtigsten Vorteile wird darin gesehen, dass man die Freie Software nach
eigenen Wunschen abwandeln kann. Zur Anpassung kann man zuvor nicht vorhandene
Funktionen hinzufigen oder nicht bendtigte Funktionen entfernen, wodurch das
Arbeiten mit solcher Art veranderten Software erleichtert wird. Aul3erdem kdénnen Fehler

behoben werden.

Die veranderte Version kann man ebenfalls als Freie Software veroffentlichen und damit

die Allgemeinheit bereichern.

Durch die Moglichkeit der freien Veranderung wird eine Unabhangigkeit von dem

Hersteller der vorherigen Version erreicht.

FUr zahlreiche Anwender ist ein moglichst stabiler Betrieb eines Rechnersystems
wesentlich. Es wird mittlerweile behauptet, dass bei einem Stabilitatsvergleich von
Windows und Linux letzteres besser abschneidet®. Eine plausible Erklarung besteht
darin, dass durch jederzeitigen Zugriff auf den Sourcecode Fehler leichter gefunden und
beseitigt werden koénnen. Einfuhrung und Pflege von neuer Software sei damit
kostengunstiger und effektiver (schneller) moglich. Damit ware ein im Vergleich zur

closed source groRerer makrookonomischer Nutzen erreichbar.

In technischen Bereichen, beispielsweise im Betrieb von Flugzeugen, spielt die

Funktionssicherheit eine Ubergeordnete Rolle. Ganz besonders hier ware der Einsatz

% Horns, Der Patentschutz fiir softwarebezogene Erfindungen im Verhaltnis zur "Open-Source"-Software,
JurPC Web-Dok, 223/2000 Absatz 58
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Freier Software sinnvoll, jedoch sind Garantie und Haftung fir Funktionssicherheit

problematisch.

SchlieBlich seien noch beabsichtigt eingefligte Schadigungsfunktionen (Backdoors =
Hintertir, lassen z.B. eine Fernsteuerung des Rechners zu) erwahnt, sowie
Programmteile zum Ausspahen von Benutzerdaten. Im Bereich Freier Software ist dies
praktisch nicht moglich, da solche schadlichen Programmteile schnell aufgedeckt
werden wurden. Dagegen muss beim Einsatz von proprietarer Closed-Source Software

der Anwender dem Softwarehersteller blind vertrauen.

Nachteile:

Dem etwaigen Interesse eines Herstellers an der Beibehaltung der Werksintegritat (Das
Werk soll grundsatzlich gleich bleiben.) kann nicht Rechnung getragen werden. Da
Freie Software definitionsgemal® ohne Einschrankungen verandert werden kann, kann
eine ursprunglich erzeugte Software zu einer nicht wiedererkennbaren Fassung

mutieren.

Wegen der Moglichkeit, aus dem Sourcecode eine Patentverletzung eher erkennen zu
konnen, ist die Gefahr groRer, wegen einer solchen Patentverletzung vom

Patentinhaber in Anspruch genommen zu werden.

2.3 GNU General Public Licence

Die GNU General Public Licence = GPL wird von der Free Software Foundation®* unter
der Leitung von Stallman verwaltet. Das oberste Prinzip der Free Software Foundation
ist der freie Austausch von Wissen und der freie Zugang zu technischem Wissen und
Kommunikationsmitteln nach dem Vorbild der wissenschaftlichen Freiheit. Dieses
Prinzip wird von Stallman als gesellschaftspolitisch angesehen und soll immer im
Vordergrund stehen. Erst danach folgen technische und Okonomische Aspekte. Die

vorliegende zweite Version berlcksichtigt nach Auffassung von Stallman zu wenig

% Free Software Foundation, Boston, MA, USA
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andere nationale Rechte und internationales Recht und ist zu stark auf das
amerikanische Rechtssystem ausgelegt. Aus diesem Grunde ist eine dritte Version in

Vorbereitung.

Hier ein Auszug aus dem Vorwort der GNU General Public Licence®':

Die meisten Softwarelizenzen sind daraufhin entworfen worden, lhnen die Freiheit zu nehmen,
die Software weiterzugeben und zu verandern. Im Gegensatz dazu soll lhnen die GNU General
Public License, die Allgemeine Offentliche GNU-Lizenz, eben diese Freiheit garantieren. Sie soll
sicherstellen, dass die Software fur alle Benutzer frei ist. Diese Lizenz gilt fir den Grofteil der
von der Free Software Foundation herausgegebenen Software und fir alle anderen Programme,
deren Autoren ihr Datenwerk dieser Lizenz unterstellt haben. Auch Sie kdnnen diese Moglichkeit
der Lizenzierung fur lhre Programme anwenden.

Die Bezeichnung ,freie“ Software bezieht sich auf Freiheit, nicht auf den Preis. Unsere Lizenzen
sollen Ihnen die Freiheit garantieren, Kopien Freier Software zu verbreiten (und etwas flr diesen
Service zu berechnen, wenn Sie mdchten), die Mdglichkeit, die Software im Quelltext zu erhalten
oder den Quelltext auf Wunsch zu bekommen. Die Lizenzen sollen garantieren, dass Sie die
Software andern oder Teile davon in neuen freien Programmen verwenden dirfen — und dass Sie
wissen, dass Sie dies alles tun dirfen.

Um lhre Rechte zu schitzen, missen wir Einschrdnkungen machen, die es jedem verbieten,
Ihnen diese Rechte zu verweigern oder Sie aufzufordern, auf diese Rechte zu verzichten. Aus
diesen Einschrankungen folgen bestimmte Verantwortlichkeiten fir Sie, wenn Sie Kopien der
Software verbreiten oder sie verandern.

Beispielsweise missen Sie den Empfangern alle Rechte gewahren, die Sie selbst haben, wenn
Sie — kostenlos oder gegen Bezahlung — Kopien eines solchen Programms verbreiten. Sie
missen sicherstellen, dass auch die Empfanger den Quelltext erhalten bzw. erhalten kénnen.

Und Sie mussen ihnen diese Bedingungen zeigen, damit sie ihre Rechte kennen...

...SchlieRlich und endlich ist jedes freie Programm permanent durch Software-Patente bedroht.
Wir méchten die Gefahr ausschlief3en, dass Distributoren eines freien Programms individuell
Patente lizensieren — mit dem Ergebnis, dass das Programm proprietar wirde. Um dies zu
verhindern, haben wir klargestellt, dass jedes Patent entweder fir freie Benutzung durch

jedermann lizenziert werden muss oder Uberhaupt nicht patentiert werden darf.

Kurz ausgedrickt: Jeder kann GPL-Software unter den GPL-Bedingungen benutzen. Er

darf die erworbene Software verandern, muss aber im Falle einer Weitergabe bereit

31 2. Version von 1991
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sein, diese veranderte Software wieder unter den GPL-Bedingungen weiterzugeben,
wobei von den GPL-Bedingungen das Herausgeben von Sourcecode eine der

wichtigsten ist.

Neben der altruistisch ethischen Motivation, Wissenschaft weiterzuverbreiten, spielt die
Moglichkeit, durch besonders gelungene Problemlosungen bekannt zu werden, eine
bedeutende Rolle. Durch Diskussion in Foren von Newsgroups werden immer eine
grolle Anzahl von Nutzern der betreffenden Software angesprochen, wodurch der
Bekanntheitsgrad desjenigen, der eine Problemldsung vorstellen konnte, sich erhéhen
kann, wenn eine groRe Anzahl von Spezialisten sich mit den praktisch auftretenden

Problemen beschaftigte®.

Open-Source Entwickler erzielen ihre Gewinne haufig nicht mit dem Verkauf der von

ihnen erzeugten Software, sondern mit produktbegleitenden Dienstleistungen.®

2.31 Rechtliche Aspekte

Eine Ubergeordnete Norm ist die verfassungsgesetzliche Gewahrleistung des
Eigentums (DE-Grundgesetz Artikel 14 Absatz 1), was sich auch auf Geistiges
Eigentum erstreckt. Die in Frage kommenden Schutzrechte sind u.A. Patent- und
Urheberrecht.

2311 Patentrecht

Ein Patent entsteht in den meisten Landern durch den hoheitlichen Akt der
Patenterteilung erst nach Beantragung und einem Prifungsverfahren. Jegliche Freie
Software kann ohne weiteres im Schutzbereich eines Patents liegen. Dies bedeutet,
dass Freie Software, wie friher schon erwahnt, nicht unbedingt frei von Rechten Dritter

ist. Dies wird von der GPL-Lizenz auch nicht gewahrleistet.

%2 Metzger und Jager, Open-Source Software und deutsches Urheberrecht, GRUR 1999, Seiten 839ff
3 GroR, 2001, Open-Source und die Zukunft der Software, Informatik-Spektrum, 24.2.2001, Seiten 38 ff
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2.3.1.2 Urheberrecht

Mit der Einholung einer GPL-Lizenz anerkennt der Lizenznehmer, dass ein
Urheberrecht an der Software besteht und dass die Lizenz nur auflésend bedingt
gewahrt wurde, das heil3t die Lizenz als zurickgenommen gilt, wenn der Lizenznehmer
die weiteren GPL-Bestimmungen nicht befolgt. Ist dies der Fall, wirde das bestehende
Urheberrecht an der Software wieder seine Verbietungswirkung entfalten.
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3 Definitionen

3.1 Computerimplementierte Erfindung

Im weit verbreiteten Sprachgebrauch finden sich mehrere Ausdricke, deren
Bedeutungen haufig identisch sind. Ein solcher Ausdruck ist ,computerimplementierte
Erfindung®. Meistens ist damit gemeint, dass eine Erfindung erst mit Hilfe eines
Computers realisiert wird. So findet sich in Schriften** des Europaischen Patentamts

(=EPA) folgende Definition, die auch vom Osterreichischen Patentamt benutzt wird:

Eine computerimplementierte Erfindung ist eine Erfindung, zu deren Ausfiihrung ein Computer,
ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die
mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem Computerprogramm

realisiert wird.

Zwingend ist diese Definition (in ihrem letzten Halbsatz) nicht, da
computerimplementierte Erfindungen nicht unbedingt nur in einem Computerprogramm
liegen mussen, sondern ebenfalls im schaltungstechnischen Aufbau der Hardware
realisiert werden koénnen. Will man ausdricken, dass man sich mit Erfindungen
befassen will, die nicht etwa im schaltungstechnischen Aufbau der Hardware liegen
sondern in einem Computerprogramm, sollte dies klar ausgedrickt werden. Insofern
erscheint es mir besser, wenn man von einer ,Computerprogrammerfindung® sprache.

Fir diese wirde die vorstehende EPA-Definition zutreffen.

Eine ahnliche Definition findet sich in Artikel 2 des Entwurfs der EU Software

Richtlinie®:

Unter ,computerimplementierte Erfindung® soll jede Erfindung subsummiert [SiC] werden, die sich
auf einen Computer oder eine vergleichbare Vorrichtung stitzt und durch Ablauf eines

Computerprogramms realisiert wird.

% Computer-implementierte Erfindungen und Patente, Rechtsgrundlagen und Praxis im Europaischen
Patentamt, EPA 2005

% Entwurf einer Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates Uber die Patentierbarkeit
computerimplementierter Erfindungen = EU Software Richtlinie = EU-RL
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Beiden Definitionen ist eigen, dass ein Programm zur Realisierung einer Erfindung
(Verfahren oder Vorrichtung) zum Einsatz kommt. Daraus ergibt sich, dass unter
Computer ein Gerat verstanden wird, das durch ein Programm gesteuert wird. Mit
umfasst sind davon auch Spezialrechner oder Spezialsteuerungen, bei denen
Programme bereits fest installiert sind, wie beispielsweise bei einer

mikroprozessorgesteuerten Waschmaschine.

Im Folgenden wird der Ausdruck ,computerimplementierte Erfindung“ in der Weise
verstanden, dass in irgendeiner Weise ein Programm zur Anwendung kommt, sei es,
dass es bereits fest installiert ist, sei es, dass es von irgendeiner Art von Datentrager

eingelesen wird.

3.2 Software

Nach Wikipedia®:

Software bezeichnet alle nichtphysischen Funktionsbestandteile eines Computers. Dies umfasst
vor allem Computerprogramme sowie die zur Verwendung mit Computerprogrammen
bestimmten Daten.

Software wird haufig in Gegensatz zu Hardware gesetzt, welche den physischen Trager
bezeichnet, auf dem Software existiert und funktioniert und allein mit Hilfe dessen sie ihre
Funktion erfullen kann. In diesem Sinne wurde der Begriff erstmalig 1957 von John W. Tukey
benutzt. Umgangssprachlich wird "Software" oft auch ausschlieBlich fur "aktive" Daten, also
ausfihrbare Computerprogramme gebraucht, "passive" Daten fallen dabei weg. IT-Fachleute
verstehen unter Software eher beides, namlich Programme und die von diesen zu verarbeitenden

Daten.

Ein Computer besteht im Wesentlichen aus einer CPU und einem Speicher und besitzt
Anschlussmdglichkeiten fur periphere Gerate, wie Drucker, Bildschirm usw.
Grundsatzlich ist ein Computer so eingerichtet, dass die CPU Inhalte mit dem Speicher

austauschen und an periphere Gerate ausgeben und von diesen empfangen kann.

% Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/Software zuletzt abgefragt 11.8.2006
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Zwischen den Anwendungsmoglichkeiten, wie z.B. Textverarbeitung, Spiele etc., und
dem von einem Anwender intuitiv zu bedienenden Rechner mit den Fahigkeiten seiner

Hardware klafft eine riesige Liicke®, die durch Software zu schlielen ist.

Weder im Urheberrechtsgesetz noch im Patentgesetz existiert eine Legaldefinition der
Begriffe ,Software“ oder ,Programm fur Datenverarbeitungsanlagen®. Dieses Fehlen
einer Legaldefinition gibt der Rechtsprechung Raum, sich an entsprechende
Entwicklungen der Informationstechnologie anzupassen®, was zweckmaRig erscheint,
wenn man die immer groRer werdende Anzahl an Konzepten fur die
Programmerstellung betrachtet. Aullerdem ist zu der Zeit, als das Patentgesetz (Das
EPU wurde 1973 beschlossen und enthdlt den Begriff ,Programme fir
Datenverarbeitungsanlagen®.) und das Urheberrechtsgesetz neu konzipiert oder
erganzt wurden, also vor mehr als 30 Jahren, der Begriff eines

Datenverarbeitungsprogramms als unproblematisch erschienen, da

die elektronische Datenverarbeitung sich in ihrer Lebenswirklichkeit durch ihr besonderes

technisches Geprage leicht als solche identifizieren lieR*®.

Das Wachstum des Internet hat Uber die friheren Uberschaubaren Kategorien von
Programmiersprachen, wie Algol, Cobol, Fortran, Basic usw. hinaus eine grof3e Anzahl
weiterer linguistischer Konzepte, die so genannten ,Markup Languages®
hervorgebracht, in denen formale und naturliche Sprachelemente nebeneinander
benutzt werden. Die Gestalt sprachlicher Ausdrucksformen ist praktisch
unuberschaubar geworden, wobei sich immer wieder neue Konzepte flir einen

gewissen Zeitraum fur den allgemeinen Gebrauch durchsetzen.

Eine weitere Definition von Software findet sich in den Diskussionen zur Begrindung

der Neufassung des Deutschen Urheberrechtsgesetzes®:

Software ist jede von Datenverarbeitungsmaschinen interpretierbare Anordnung von Information,

die dazu dient, die Daten- oder Kontrollstruktur von Computerprogrammen zumindest teilweise zu

37 Gumm/Sommer, Einfihrung in die Informatik, Seite 52

%8 Nordemann/Vinck/Hertin, Urheberrecht, 9. Auflage (1998) §69a UrhG, Rdn 2

% Horns, Anmerkungen zu begrifflichen Fragen des Softwareschutzes, GRUR 2001, Seiten 1 ff
*9 Informatik-Spektrum 1992, Seiten 89ff
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definieren. Ein Computerprogramm ist eine Folge von Anweisungen und Vereinbarungen, die,
gemal den Regeln der verwendeten Programmiersprache gebildet, als vollstandig und
ausfihrbar anzusehen sind, um die Lésung einer bestimmten Aufgabe auf einem Rechner zu

steuern.

Diese Definition von Software ist so allgemein gehalten, dass man darunter beides
verstehen kann, namlich sowohl Computerprogramme, so wie sie im zweiten Satz
definiert werden, als auch passive Daten. Nicht definiert ist der Begriff ,Information®. Bei
Daten gibt es auch solche, die an sich aktiv sind, wie Platzhalter, die ihrerseits praktisch

durch ein kleines Programm realisiert werden (z.B. ,*“ und ,???“ bei Suchfunktionen).

3.3 Hardware

Unter ,Hardware® wird der physische, mechanische Aufbau eines Computers und seine
Peripheriegerate verstanden. Hardware kann dabei so gestaltet sein, dass in ihr
logische Ablaufe und damit Programme bereits fest installiert sind, d.h. in einer

Hardware kann ein (unveranderlich fest liegendes) Softwareprogramm realisiert sein.

34 "patentfahig” versus "patentierbar”

Im Schrifttum* wird gelegentlich eine Unterscheidung zwischen dem Ausdruck
"patentfahig" und dem Ausdruck "patentierbar" getroffen. In Kurzform bedeutet dies:
Eine Erfindung ist patentfahig, wenn sie technisch ist; sie ist daruber hinaus auch
patentierbar, wenn sie neu und erfinderisch und gewerblich anwendbar ist. Da es in der
vorliegenden Arbeit u.a. um die grundsatzliche Frage geht, ob und wie ein Patentschutz
fur Software sinnvoll ist, und die Frage nach Neuheit und Erfindungshéhe ein
theoretisch (In der Praxis ist besonders die Beurteilung der Erfindungshohe ein Problem
bei Softwarepatenten.) eher nebensachlicher Aspekt ist, wird hier kein Wert auf diese
Unterscheidung gelegt. Kommt man zu dem Ergebnis, dass Software im obigen Sinne

nicht patentfahig ist, dann kann sie nicht patentiert werden und ist damit auch nicht

4 Stellungnahme der Deutschen Patentanwaltskammer zu dem Papier der Dienststellen der EU-
Kommission betr. ,die Patentierbarkeit Computer-implementierter Erfindungen”
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patentierbar. Im Ubrigen wird h&ufig sowohl in der Rechtsprechung als auch in
amtlichen Dokumenten diese Unterscheidung nicht getroffen. Beispielsweise benutzt
der BGH in seiner Entscheidung von 2001 ,Suche fehlerhafter Zeichenketten“ ** den
Ausdruck ,patentierbar® ohne Berlcksichtigung einer Untersuchung auf Neuheit und
Erfindungshdhe. Soweit erforderlich wird zur Klarstellung der Ausdruck "grundsatzlich”

zusatzlich benutzt.

3.5 Information

Laut Duden der Informatik® stellen Energie, Materie und Information die drei wichtigsten
Grundbegriffe der Natur- und Ingenieurwissenschaften dar. Trotz der zentralen

Bedeutung des Begriffs Information sei er bis heute kaum prazisiert worden.

Laut Duden der Informatik hat eine Information mindestens drei Aspekte, namlich einen
syntaktischen Teil, einen semantischen Teil und eine pragmatischen Teil, aus dem sich

Zweck und Absicht ergeben.

Danach kann man sagen: Mit Information kann man eine Aussage uber Materielles oder
Immaterielles machen. Man kann auch mit Information Aussagen Uber Information
machen. Die Aufnahme von Information verandert das Wissen des Aufnehmenden. Im

roro-Computerlexikon*. heif3t es:

Information ist das zweckbezogene Wissen, das ein Handelnder im Hinblick auf die Erreichung
eines Ziels bendtigt. Wissen ist die Kenntnis des Menschen von den jeweiligen Gegebenheiten

und der Art und Weise wie er sie zur Erreichung seiner Ziele einsetzen kann.

Der Begriff der Information ist von groter Bedeutung in allen wissenschaftlichen
Disziplinen — angefangen in der Philosophie bis hin zur Informationsverarbeitung,

insbesondere zur Beschreibung komplexer Systeme in Natur und Technik als dritte

42 BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
*3 Duden Informatik, 3. Auflage, copyright 2001, Seite 303
4 roro-computerlexikon, Stichwort: Information
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Grundgrolie zusatzlich zu den klassischen FundamentalgroRen Materie und Energie.

Diese Bedeutung wird schon seit geraumer Zeit (N. Wiener 1963) erkannt*:

Information ist Information, weder Materie noch Energie. Kein Materialismus, der dieses nicht

bericksichtigt, kann den heutigen Tag Uberleben.

Diese so genannte Wiener'sche Erkenntnis findet sich auch im Brockhaus der

Naturwissenschaften und Technik*:

...In der Technik und den Naturwissenschaften wird Information vielfach als Synonym fir
Nachricht benutzt und stellt im wissenschaftlichen Sinn eine gegeniiber Masse und Energie

eigenstandige Entitat dar.

was, wie oben angegeben, vom Duden der Informatik aufgenommen wurde:

Energie, Materie und Information stellen die drei wichtigsten Grundbegriffe der Natur- und

Ingenieurwissenschaften dar

Uber die Natur- und Ingenieurswissenschaften geht der heutige Informationsbegriff
nach der klassischen Informationstheorie von Shannon und Wiener insofern weit
hinaus, als er alles bertcksichtigt, was mit dem Bedeutungsinhalt einer Nachricht zu tun
hat*’.

3.6 Daten

Information wird durch Daten dargestellt. Jegliche Informationsspeicherung und

-Ubertragung erfordert eine entsprechende Datenspeicherung und -Ubertragung.

Information ist immer an ein Substrat gebunden, namlich entweder an ein

*® Wiener, Regelung und Nachrichteniibertragung im Lebewesen und in der Maschine, Cybernetics 1963,
Seiten 192 ff

*® Brockhaus, Naturwissenschaften und Technik, Sonderausgabe 1989, Bd. 2

*" Beyer, Der Begriff der Information als Grundlage fiir die Beurteilung des technischen Charakters von
programmbezogenen Erfindungen, GRUR 1990, Seiten 399 ff
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Speichermedium oder an ein Ubertragungsmedium®. Beispielsweise konnen fir die

Speicherung das menschliche Gehirn und fiir die Ubertragung Schallwellen dienen

In einer Datenverarbeitungsanlage werden Daten bearbeitet, ohne dass dabei
notwendigerweise auch die Information bearbeitet wird. Darstellung, Speicherung und

Ubertragung einer Information kann in vielfaltigen Arten erfolgen.

3.7 Kommunikation

Aus dem Begriff Information ergibt sich der Begriff Kommunikation, unter dem die
Ubertragung von Daten zum Zweck der Ubertragung von Information zu verstehen ist.
Bei der Kommunikation werden Charakteristika verwendet, nach denen die die
Information tragenden Daten strukturiert werden. Dabei fragt man zunachst danach,
welches Ergebnis der Kommunikation man winscht und welches Ziel man tatsachlich
erreicht hat oder erreichen kann (Apobetik). Die Datenstruktur der abzusendenden
Information muss einer vorgegebenen Syntax folgen, damit sie vom Empfanger
aufgenommen und semantisch verwertet also verstanden werden kann. Schliellich
kann eine Reihe zusatzlicher Daten zur Erreichung von Sicherheit gegen
Informationsveranderung mit Ubertragen werden. Das Schema von funf als wesentlich

angesehenen Ebenen der Kommunikation wird in der folgenden Tabelle 1

wiedergegeben.

Gesendete | Informationsubertragung Empfangene
Informationen Informationen
Beabsichtigtes Apobetik Erreichtes Ziel

Ergebnis
Erwartete Pragmatik Ausgefiihrte Handlung

Handlung
Mitgeteilte Semantik | Verstandene Bedeutung

Gedanken
Verwendeter Code Syntax Verstandener Code
Ubertragenes Statistik stellt Empfangenes Signal

Signal Ubertragungserfolg fest

Tabelle 1 - Die fiinf wesentlichen Ebenen der Kommunikation®

8 C.F. v. Weizsacker, Der Aufbau der Physik, 1985
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Eine Information kann technische Dinge beschreiben. Die Information selbst ist etwas
Gedankliches, Immaterielles. Dass die Entwicklung und Beherrschung einer
technischen Lehre auch Wissen und damit Information bendtigt, macht diese selbst
nicht technisch. Richtet sich Information an den menschlichen Verstand, ist sie nicht
geeignet, einen den Anforderungen des Patentrechts genigenden Technikbegriff zu
erfullen. Technischen Charakter kann allenfalls ihre Verarbeitung unter Benutzung der

physikalischen Eigenschaften und Fahigkeiten der Hardware aufweisen.

3.71 Vorschlag: Einbeziehung von ,Information“ in die ,,Technik“

In der Rechtssystematik des Patentrechts wird bisher nur der ohnehin kaum exakt zu
definierende Technikbegriff verwendet. Dieser wird gelegentlich in der Weise
verwendet, dass Verfahren, die physikalische Eigenschaften eines Gegenstandes
verandern, und bestimmte physikalische Eigenschaften eines Gegenstandes als

Technik verstanden werden.

Der Begriff Physik oder physikalisch wird in der Weise verstanden, dass damit

Eigenschaften von Materie und Energie beschrieben werden.

Als dritte Entitat (vergl. Wiener®) ist Information heranzuziehen (An sich ware es
genauer, von zweiter Entitat zu sprechen, da Materie und Energie in derart enger

Verknupfung stehen, dass sie eine einzige Entitat bilden.).

Der Begriff der Technik kdnnte beibehalten werden, misste aber um die Entitat der
Information erweitert werden in dem Sinne, dass alles, was eine der drei Entitaten
andert oder transportiert, als technisch angesehen wird. Dementsprechend konnte man

nach wie vor von Informationstechnik sprechen.

** Chamoni, Informationsmanagement SS 2004, www.uni-duisburg.de zuletzt abgefragt 30.5.2006
% Wiener, Regelung und Nachrichtenlibertragung im Lebewesen und in der Maschine, Cybernetics 1963,
Seiten 192 ff
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3.8 Algorithmus

Eine durchfuhrbare Anweisung zum Erreichen eines bestimmten Ergebnisses bedeutet

in der allgemeinsten Form Algorithmus.

Im Duden der Informatik®' wird definiert:

Algorithmus: eine Verarbeitungsvorschrift, die so prazise formuliert ist, dass sie von einem

mechanisch oder elektronisch arbeitenden Gerat durchgefiihrt werden kann.

Dagegen heil3t es im Lehrbuch von Gumm/Sommer **

Ein Algorithmus ist eine detaillierte und explizite Vorschrift zur schrittweisen Ldsung eines

Problems.

Diese Formulierung ist etwas allgemeiner als die des Duden der Informatik. Ebenfalls
recht allgemein aber dennoch scharfer im Informatik-Sinne definierend ist folgende

Definition®®:

Ein Algorithmus ist eine endliche Folge von Anweisungen, jede ist eindeutig und klar und kann in

endlich langer Zeit aufgeschrieben und abgearbeitet und werden.

Die Rechtsprechung bedient sich wissenschaftlicher Definitionen nur unvollstandig und
nur soweit dies erforderlich ist, den jeweils vorliegenden besonderen Fall zu
entscheiden. Von der einfachsten Form, dass ein Algorithmus eine Anweisung zur
Ldsung eines Problems ist, wird bei Weitem der haufigste Gebrauch gemacht. Im
Folgenden werden einige Erlauterungen und daraus resultierende Denkweisen

angegeben, wie man sie haufig in der Rechtsprechung findet:

Je machtiger das Werkzeug zum Durchfihren der Anweisung ist, desto geringer ist die

Anzahl der die Gesamtheit der Anweisung bildenden Einzelanweisungen.

*" Duden Informatik, 3. Auflage, copyright 2001, Seite 43
°2 Gumm/ Sommer, Einfiihrung in die Informatik, 5. Auflage, Seite 85
%3 Muhlbacher, Propadeutikum Informatik, Algorithmen, JKU-FIM 2005/2006
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Beispiel:

Am Kfz ist ein Reifen beschadigt und ohne Luftdruck.

Werkzeug ist ein Kfz-Mechaniker: Anweisung: Bitte, machen Sie das Auto wieder
fahrfahig! In diesem Fall wird die einzig erforderliche Anweisung schon durch Angabe

des Zwecks erzeugt.

Werkzeug ist ein Laie: Anweisung: 1. Feststellboremse anziehen! 2. Wagenheber aus
dem Kofferraum herausholen! 3. usw. In diesem Fall missen eine Reihe von

Einzelanweisungen gegeben werden, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen.

Jedes Verfahren ist ein Algorithmus, der normalerweise aus einer Mehrzahl von

Einzelschritten besteht.

Es folgen einige Beispiele fur technische Verfahren, bei denen bestimmten
Handlungsanweisungen zu einem gewulnschten Ergebnis flhren und die als

Algorithmen aufzufassen sind:

Das bekannte Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniaksynthese*, ein chemisches
Verfahren, mit dessen Hilfe aus den Ausgangsstoffen Wasserstoff und Stickstoff als
gewunschtes Ergebnis Ammoniak erzeugt wird. Das Ziel, Zweck oder gewunschte
Ergebnis ist ein an sich bereits bekannter Stoff, wobei in diesem Ziel, Zweck oder
gewunschten Ergebnis ebenfalls und zwar hauptsachlich enthalten ist, dass dieser Stoff

in grol3en Mengen, billig und schnell herzustellen sein soll.

Als weiteres Verfahrensbeispiel sei die Verchromung von Stahl genannt. Ziel ist
Korrosionsschutz und Verbesserung des Erscheinungsbildes. Erreicht wird dies durch
galvanisches Aufbringen zuerst von Kupfer und dann von Chrom. Generell kann man

ein solches Verfahren benennen als Verfahren zur Werkstoffverbesserung.

> BASF gehorendes DE-Patent 238 450, erteilt 1909 fiir Fritz Haber
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Ferner gibt es Verfahren zur Energieumwandlung, beispielsweise von niedriger
elektrischer Spannung zu hoherer und umgekehrt. Die Leistung = Energie pro
Zeiteinheit = Strom x Spannung bleibt unverandert (von Verlusten abgesehen), wenn
sie Uber einen Transformator (Spannungswandler) Ubertragen wird. Eine
Energiewandlung ist in der Wandlung der sie tragenden Gréf3en, Strom und Spannung,

zU sehen.

Weiterhin seien noch Verfahren zur Informationsverarbeitung genannt, wie MP3*, oder
Verfahren zur Umwandlung der Form einer Information, beispielsweise Analog-

Digitalwandler®.

Schliel3lich gibt es Verfahren, bei denen Spulen und Kondensatoren in ihren absoluten
GroRen und GroRenverhaltnissen zueinander bestimmt werden, beispielsweise zur
Herstellung eines Bandfilters und Berechnung der einzelnen Komponenten mit
mathematischen Methoden. Wenngleich hier letztendlich ein Gegenstand bestimmt
wird, so geht es darum, wie dieser bestimmt wird, namlich durch ein
Berechnungsverfahren, durch das aus vorher festgelegten EingangsgroRen die

erwiunschten Bemessungsgroéflien erzeugt werden.

Allen Verfahren sind bestimmte Regeln (Algorithmus-Definition)*” eigen:

1. Was der Fachmann, eine Maschine oder ein Computer tun soll, muss
schrittweise eindeutig beschrieben sein.

2. Jeder Verfahrensschritt muss ausfuhrbar sein und zwar unter der
Voraussetzung, dass die vorherigen Verfahrensschritte ausgefuhrt wurden.

3. Die Reihenfolge der einzelnen Verfahrensschritte muss eindeutig bestimmt sein.
4. Die Anzahl der erforderlichen Verfahrensschritte muss endlich sein. Das
bedeutet, dass das Verfahren irgendwann einmal zu Ende gefuhrt sein muss.

5. Das Verfahren muss unter gleichen Voraussetzungen immer die gleichen

Ergebnisse liefern.

*® Eine MP3-Datei enthélt eine kleinere Informationsmenge als eine WAV-Datei; Die Information selbst
wurde gedndert und nicht etwa nur ihre Darstellung beispielsweise per Komprimierung.

%% Hier bleibt die Information erhalten.

" Muhlbacher, Propadeutikum Informatik, Algorithmen, JKU-FIM 2005/2006
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6. Das Ergebnis muss das erwunschte sein.

Die vorstehenden Regeln sind anhand der vorstehend angegebenen Beispiele leicht
nachvollziehbar. Selbst das Beispiel fur die Berechnung eines Bandfilters ist relativ

leicht verstandlich®.

In weitestem Sinne wird der Begriff Algorithmus verwendet fur alle geregelten
Prozeduren, mit denen Probleme aller Art geldst werden kdnnen, also sowohl fur die
oben angeflihrten Herstellungs- und Bearbeitungs-Verfahren als auch fur
Rechenverfahren jeglicher Art, sei es im Bereich materieller Dinge, sei es im Bereich

von Mathematik und Informatik.

Die oben angegebenen Regeln sind im Prinzip ausreichend fir jede Form von
Algorithmen, also auch fir Mathematik und Informatik, sind aber bedarfsentsprechend
verfeinerbar. Hierfur gibt es umfangreiche Studien und Schriftwerke, in denen

zahlreiche Theorien dargelegt werden®.

3.9 Informatik

Informatik ist ganz allgemein die Lehre von der Ubermittlung und der Speicherung einer

Information, etwas praziser ausgedrickt:

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung und

Ubertragung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Computern.

Der wesentliche Zweck der Wissenschaft Informatik ist es im weitesten Sinne, den
Entwicklungsprozess von Informatiksystemen (Hard- und Software) zu erforschen und Theorien,

Methoden und Techniken hierfiir bereitzustellen.®

%8 Das Filter soll einen bestimmten Frequenzbereich ( das Band ) hindurchlassen und alle anderen
Frequenzen sperren. Das Ergebnis des anzuwendenden Algorithmus ist eine mathematische Funktion,
die die Schwingkreis-Beziehung zwischen einem Kondensator C und einer Spule L beschreibt, also
C=f(L+k1)+k2, wobei k1 und k2 konstante GréRen sind.

% Thomas Ottmann / Peter Widmayer : Algorithmen und Datenstrukturen

% Duden Informatik, 3. Auflage, copyright 2001, Seite 294
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Die Informationen werden durch Daten dargestellt, und eine Informationsibertragung

und -speicherung findet durch Datenubertragung und Datenspeicherung statt.

Die gesamte Informatik ist ein sehr breites Fachgebiet und fachert sich auf in eine

Reihe von Untergebieten.

3.91 Technische Informatik

Die Technische Informatik behandelt die Bestandteile, den Aufbau und die Zusammenarbeit von

Computern®”.

Sie beschaftigt sich vorwiegend mit der Konstruktion von Rechnern, Speicherchips,
Prozessoren und Peripheriegeraten. Die Grenzen zwischen der technischen Informatik
und der Elektrotechnik sind flieRend®. Technische Informatik befasst sich demgeman
mit der Hardware, wobei fur die Gestaltung der Hardware die Software die Grundlage
ist. Bei der patentrechtlichen Definition des Erfindungsbegriffs als Lehre zum
technischen Handeln bestehen bei Hardware keine Schwierigkeiten. Hardware wird

stets als technisch angesehen und ist grundsatzlich patentfahig.

3.9.2 Praktische Informatik

Praktische Informatik beschaftigt sich im weitesten Sinne mit den Programmen, die einen

Rechner steuern®.

Als praktische Informatik sieht man den gesamten Bereich an von Maschinenbefehlen
bis hin zu Anwender-Software. Zwischenschritte, wie das Schaffen von
Programmiersprachen, mit deren Hilfe Anwender-Software programmiert wird, gehoren
in diese Kategorie, genauso wie Compiler, mit denen die in einer Programmiersprache

geschriebenen Befehlsfolgen in eine Reihe von Maschinenbefehlen umgesetzt werden.

®" Rechenberg/Pomberger, 3. Aufl. Seite 259
%2 Gumm/Sommer, Einfiihrung in die Informatik, Seite 1 ff
% Gumm/Sommer, Einfiihrung in die Informatik, Seite 2
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In dem Informatikhandbuch von Rechenberg, Pomberger® wird als Inhaltsverzeichnis

fur praktische Informatik angegeben:

Algorithmen und Datenstrukturen
Programmiersprachen
Prozedurorientierte Programmierung
Objektorientierte Programmierung
Funktionale Programmierung
Logische Programmierung

Parallele Programmierung

© N o a bk wbd =

Visuelle Programmierung
9. Betriebssysteme

10. Verteilte Systeme
11.Echtzeitsysteme

12. Systemsoftware
13.Ubersetzer

14. Softwaretechnik

15. Mensch-Maschine-Kommunikation

Patentrechtlich ist dieser Bereich problematisch. Er fallt evtl. unter die
Ausschlussbestimmungen nach DE-PatG §1 Absatz 2 und 3 und EPU Artikel 52 Absatz
2 und 3, nach denen Programme fur Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht als
Erfindungen angesehen werden. Wie noch naher ausgefuhrt werden wird, ist Software
nur dann patentfahig, wenn sie eine technische Funktion herbeifihrt. So ist
beispielsweise leicht nachzuvollziehen, dass ein Compiler zunachst keine technische
Funktion hat, denn er setzt nur eine Art Code, namlich den Sourcecode, um in eine
andere Art Code, namlich den Maschinencode. Damit ermoglicht er eine
Programmerstellung im Sourcecode. Der Fortschritt, den die in einem Compiler
liegende Neuerung herbeifuhrt, liegt darin, dass man nicht im Maschinencode
programmieren muss, sondern sich einer wesentlich einfacheren Programmiersprache
bedienen kann. Jede noch so geschickte Befehlsreihenfolge oder Gestaltung neuartiger

Befehle ist nicht patentfahig, wenn sie dazu dient, das Programmieren selbst zu

8 Rechenberg/Pomberger, 3. Aufl. Seite 424
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erleichtern. Da sich aber stets praktische Funktionen zuordnen lassen, namlich solche
wie bei einem Compiler, und damit Software nur im Zusammenhang mit solchen
Funktionen steht, ist eine Software ohne Zweck und damit als solche nur schwer
vorstellbar. In der Rechtsprechung hat sich dementsprechend kein einziger Fall
gefunden, in welchem die Patentfahigkeit mit der Begrindung verneint wurde, es wirde

sich um ein Programm als solches handeln.

Soweit die Ansteuerung von Hardware betroffen ist, kann diese unter Umstanden als
technisch angesehen werden, und entsprechende Erfindungen waren dem
Patentschutz zuganglich. Patentfahig sind danach Teile eines Betriebssystems, die eine
verbesserte Resourcenausnutzung ermoglichen. Auch ware es denkbar, dass ein
Druckertreiber, der die physikalischen Eigenschaften eines Druckers in geschickter

Weise nutzt, patentfahig ist.

3.93 Theoretische Informatik

Wie die Bezeichnung erkennen lasst, liefert die theoretische Informatik die Grundlagen
fur die Praxis. Zuallererst werden die MOoglichkeiten der Informationsdarstellung
ermittelt, wozu auch die Zahlendarstellungen gehodren, weiterhin die Darstellung von
Daten in verschiedenen Typen und deren Strukturen. Es werden mathematische
Methoden entwickelt zur Darstellung und Entwicklung von Datenstrukturen,
beispielsweise Baume und Graphen, formale Modelle, wie die Turing-Maschine, formale
Sprachen und weiterhin diverse Algorithmen bis zu Rechenmethoden der Booleschen
Algebra flr die Konstruktion so genannter Logikbausteine. In dem Informatikhandbuch
von Rechenberg, Pomberger® wird als Inhaltsverzeichnis flr theoretische Informatik

angegeben:

Logik
Berechnungsmodelle

Formale Sprachen und Automaten

B wnh -

Grenzen der Berechenbarkeit

% Rechenberg/Pomberger, 3. Aufl. Seite 9
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5. Komplexitat
6. Formale Semantik und Programmverifikation

Die Grundlagen der formalen Sprachen und der Automatentheorie haben zu einer
starken Verbesserung und neuen Entwicklungen von weniger fehleranfalligen
Programmiersprachen gefuhrt. Beispielsweise erfordert die Erstellung eines Compilers

heutzutage nur einen Bruchteil des fruher erforderlichen Aufwandes.

Die theoretische Informatik ist, soweit sie nicht ohnehin schon aus reiner Mathematik
besteht, der Mathematik zumindest verwandt. Da mathematische Verfahren gemal} den
Ausschlussbestimmungen nach DE-PatG §1 Absatz 2 und 3, und EPU Artikel 52
Absatz 2 und 3 dem Patentschutz nicht zuganglich sind, kann man davon ausgehen,
dass neue Entwicklungen auf dem Gebiet der theoretischen Informatik nicht patentiert
werden koénnen. Der Austausch auf diesem Gebiet der Wissenschaft kann also nicht

durch Patente behindert werden.

394 Angewandte Informatik

Unter angewandter Informatik versteht man den Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen in der industriellen und in privater Praxis. Hierzu gehort das
Ermitteln von industriellen und privaten Bedurfnissen einerseits und Fahigkeiten von
Datenverarbeitungsanlagen andererseits. Aus solchen Ermittlungen entsteht die
Notwendigkeit, spezialisierte Programme fur spezielle Aufgaben zu entwerfen. In
gleicher Weise werden Anwenderprogramme entwickelt, die eine grof’e Anzahl
verschiedener Bedlrfnisse befriedigen konnen. Ubliche Textverarbeitungsprogramme
beispielsweise bieten dem Anwender vielfaltige Moglichkeiten des Verfassens von
Texten, angefangen von einfachen Briefen bis hin zur Abhandlung komplizierter
Organisationsstrukturen (ahnlich auch Tabellenkalkulationsprogrammen). Zu erwahnen
sind auch Mobiltelefone mit ihren umfangreichen Moglichkeiten der Verwaltung von
Telefonnummern, Adressen, Terminkalendern mit Erinnerungs- und Weckfunktionen,
sowie auch Pocket-PC’s, bei denen die Dateneingabe mittels eines Griffels auf einem
berihrungsempfindlichen Display erfolgt. SchlieRBlich behandelt die angewandte

Informatik das Steuern von industriellen Prozessen mittels Datenverarbeitungsanlagen.
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In dem Informatikhandbuch von Rechenberg, Pomberger® wird als Inhaltsverzeichnis

fur Angewandte Informatik angegeben:

Grafische Datenverarbeitung

Multimedia

Datenbanksysteme

Dokumentsuche und Dokumenterschliel3ung
Numerisches Rechnen

Symbolisches Rechnen

Kunstliche Intelligenz

Internetdienste

© © N o o bk w N~

Mobiles Rechnen

Bezuglich der Mdglichkeit eines Patentschutzes fur die vorstehend angesprochenen

Anwenderprogramme muss untersucht werden, inwieweit technische Effekte auftreten.

Nimmt man als Beispiel die Formatierung eines Textes in fetter Schrift, tritt die Frage
auf, ob die Art der Darstellung einer Information oder besser gesagt ihr in
Erscheinungtreten - auf Papier oder einem Bildschirm - als technisch angesehen
werden kann (Die Frage der Neuheit ist hier nicht angesprochen; Fettdruck ist
zweifellos nicht neu.). Es ware demgemall durchaus mdglich, dass in einem
Textverarbeitungsprogramm technische Funktionen enthalten sind, die durch ihr
Vorhandensein dem Textverarbeitungsprogramm Erfindungsqualitat verleihen.

Bei Programmen zur Steuerung industrieller Prozesse werden viele Prozessschritte als
technisch normal, also dem Wissen eines Durchschnittsfachmannes entsprechend,
angesehen werden mussen. Beinhaltet jedoch ein solcher industrieller Prozess eine
technische Erfindung, so kann ihr ein Patentschutz grundsatzlich nicht verwehrt werden
unabhangig davon, ob der entsprechende Prozessschritt durch eine entsprechend

programmierte Datenverarbeitungsanlage gesteuert wird oder ohne eine solche.

Im Ergebnis lasst sich sagen, dass die angewandte Informatik derjenige Bereich ist, bei

dem am ehesten ein Patentschutz mdglich ist.

% Rechenberg/Pomberger, 3. Aufl. Seite 10
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Im Rahmen der angewandten Informatik liegt eine gréliere Anzahl von Unterbereichen,
wie Wirtschaftsinformatik, medizinische Informatik, Rechtsinformatik oder Chemie-
Informatik. In Bezug auf Patentschutz gilt fur diese speziellen Bereiche das gleiche wie
allgemein fir die angewandte Informatik: Es kommt darauf an, ob ein technischer Effekt
herbeigeflhrt wird. Ist dies nicht der Fall, was durchaus haufig vorkommt, ist ein

Patentschutz nicht moglich.

3.10 Programme ,,als solche*

Nach DE-PatG §1 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 und in gleicher Weise nach EPU Artikel
52 Absatz 2c und Absatz 3 werden Programme fur Datenverarbeitungsanlagen als
solche nicht als patentierbare Erfindungen angesehen. Der Begriff ,Programme als

solche® hat zu umfangreichen Diskussionen geflihrt, was darunter zu verstehen sei.

3.10.1 Teleologische Deutung

Nach dem StralBburger Abkommen von 1963 war es vor allem das Europaische
Patentibereinkommen von 1973, mit dem europaweit eine Annaherung der
verschiedenen Patentrechte herbeigefuhrt wurde. So wurde 1978 auch das Deutsche
Patentgesetz in seinem §1 angepasst, indem der Begriff ,Programme flr
Datenverarbeitungsanlagen als solche® in die Absatze 3 und 4 eingefuhrt und festgelegt
wurde, dass diese nicht als Erfindungen angesehen werden, die patentiert werden

kobnnen.

In der amtlichen Begriindung zu dieser Gesetzesanderung heillt es®’:

...obgleich der Katalog lediglich Gegenstande und Tatigkeiten vom Patentschutz ausschlief3t, die
bereits nach geltendem deutschen Recht allgemein nicht als Erfindungen angesehen werden
oder doch jedenfalls von der héchstrichterlichen Rechtsprechung bisher nicht als Erfindung
anerkannt sind (Computer-Programme), erscheint die Ubernahme der Vorschrift im Interesse der

Rechtseinheit und der Rechtssicherheit geboten.

57 BIfPMZ 1976, Seiten 264 ff
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Wie erkennbar ist, hat der Gesetzgeber es nicht als nétig erachtet, eigene
Uberlegungen zu dem Ausschluss von ,Software als solcher* anzustellen, die Uber das
zur Schaffung des EPU in dieser Hinsicht Beratene hinausgehen, sondern sich mit
diesem zufrieden gegeben. Als Grund wird Rechtseinheit und Rechtssicherheit
angegeben. Daraus lasst sich jedoch eine gewisse Distanziertheit gegenuber der
europaischen Regelung entnehmen, wofur man eine Bestatigung in der nachfolgend
abgehandelten BGH-Entscheidung findet.

Aus den Materialien zum Europaischen Patentlibereinkommen geht hervor (es folgt
Zitat aus der BGH-Entscheidung von 2001 — ,Suche fehlerhafter Zeichenketten“®):

Bei der Entstehung des Europaischen Patentlibereinkommens herrschte zwar im Hinblick auf die
Patentierung von computerbezogenen Lehren keine klare Vorstellung dartiber, welche Definition
gewahlt werden soll. Wahrend der diplomatischen Konferenz zum Abschluss des
Ubereinkommens wurde ausdriicklich darauf hingewiesen, dass vergeblich versucht worden sei,
die Begrifflichkeiten auszufillen; die Auslegung misse der Rechtspraxis Uberlassen bleiben
(Dokument M/PR/I S.28 Tz. 18, Berichte der Minchener Diplomatischen Konferenz Uber die
Einfihrung eines Europaischen Patenterteilungsverfahrens, herausgegeben von der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland, in: Materialien zum Europaischen Patentlibereinkommen: Anl
Bd. 3).

Zur Veranschaulichung der grof3en Unterschiede von in der Minchner Diplomatischen
Konferenz von 1973 zum Europaischen Patentubereinkommen vertretenen

Auffassungen hier drei Beispiele aus den Materialien:

9. Die italienische Delegation ist der Ansicht, der englische Ausdruck "computer" bezeichne ein
viel komplexeres System als der deutsche Ausdruck "Datenverarbeitungsanlage" und der
franzosische Ausdruck "ordinateur". Es sei daher vielleicht angezeigt, in der englischen Fassung
den Ausdruck "data handling systems" zu wahlen.

Die britische Delegation fuhrt hierzu aus, ihrer Ansicht nach solle im Englischen der Ausdruck
"computer" beibehalten werden, wenn er sprachlich auch mehr als eine blolke Rechenanlage
bedeuten kénne. Die Auslegung derartiger Begriffe mége der kiinftigen Praxis der Organe des
Europaischen Patentamtes vorbehalten bleiben.

Die vorstehende Ausfihrung der britischen Delegation:

% BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
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Die Auslegung derartiger Begriffe moége der kinftigen Praxis der Organe des Europdaischen

Patentamtes vorbehalten bleiben.

ist eines der Beispiele als Ergebnis der umfangreichen Diskussionen in der
Diplomatischen Konferenz, bei denen man (hier die britische Delegation) Uberlegt hat,
dass eine gesetzgeberische Festlegung nicht geeignet sei, der schnellen Wandlung des
behandelten Gebietes, namlich der Daten verarbeitenden Technik
(=Informationstechnologie), Rechnung zu tragen, und dass dafur weit besser die Praxis
des EPA mit dessen Rechtsprechung seiner Beschwerdeabteilungen geeignet sei,
zumal eine etwa verfehlte Auslegung erstens im Rahmen weiter folgender EPA-
Rechtsprechung und zweitens im Rahmen einer Schutzumfangsbestimmung bei

Verletzungsprozessen korrigiert werden konne.

21. Die 6sterreichische Delegation regt an, die deutsche Fassung daraufhin zu Uberprifen, ob
der Ausdruck "Datenverarbeitungsanlage" im Vergleich mit dem englischen Ausdruck "computer"”
und dem franzdsischen Ausdruck "ordinateur" nicht zu weit gefasst ist. Es bestehe sonst vielleicht

die Gefahr, dass diese Bestimmung anhand der deutschen Fassung zu weit ausgelegt werde.

22. Der Hauptausschuss kommt lberein, den englischen Ausdruck "computer" als zutreffend im
Text zu belassen. Er beauftragt ferner den Redaktionsausschuss, zu prifen, ob sich fir den

deutschen Ausdruck "Datenverarbeitungsanlagen” vielleicht ein engerer Ausdruck finden lasst.

Zu der Frage des Schutzes fur Computerprogramme wurde folgender Beschluss

gefasst:

42. Auf Vorschlag der Delegation der Bundesrepublik Deutschland (Dok. M/11 Nr. 21) kommt der
Hauptausschuss Uberein, dass die Patentierbarkeit der in Absatz 2 aufgefiihrten Gegenstande
und Tatigkeiten nur insoweit ausgeschlossen ist, als sich die Anmeldung oder das Patent auf

diese Gegenstande bzw. Tatigkeiten als solche bezieht.

Aufgrund der Tatsache, dass die deutsche Delegation ihre Vorstellung durchsetzte,
dass ,Computerprogramme als solche” vom Schutz auszuschlielRen seien, legte sich
die Bundesrepublik Deutschland fest, die entsprechenden Bestimmungen des
Europaischen Patentubereinkommens wortlich in das Deutsche Patentgesetz
aufzunehmen. Damit wurde dem Gedanken Rechnung getragen, das nationale Recht
dem internationalen anzugleichen. Es sollte erreicht werden, dass bei der Prifung von
Patentanmeldungen bei den nationalen Patentamtern (hier DPMA) der gleiche Malstab
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angelegt wird wie beim EPA. Die in den dann folgenden 30 Jahren entwickelte
Rechtsprechungspraxis hat jedoch noch eine Reihe von Unterschieden offen gelassen.
Hinzugekommen sind auch Unterschiede in der Feststellung des Schutzumfangs von
Land zu Land. Es ist jedoch eine gewisse Konvergenz der Entwicklung festzustellen,

wie noch gezeigt werden wird.

In der genannten Mlnchner Konferenz war es nicht gelungen, klare Auslegungsregein
fur den Begriff ,Computerprogramme® zu finden. Es lasst sich aber die Aussage

erkennen,

... die Auslegung misse der Rechtspraxis tberlassen bleiben®.

Zweifellos hat Ubereinstimmung bestanden, nicht etwa einen patentrechtlichen Schutz
auf alles zu versagen, was mit Datenverarbeitung zu tun. Dieses (,technische®) Gebiet
war derzeit noch zu jung, um abschlielend urteilen zu kénnen. Dazu fuhrt der BGH

2002 in seiner Entscheidung — ,Suche fehlerhafter Zeichenketten“’® aus:

Die in das Europaische Patentiibereinkommen und das PatG ibernommene Wortwahl tragt
jedoch dem Anliegen Rechnung, die Entwicklung auf dem damals immer noch relativ neuen
Gebiet der Computertechnik nicht durch eine uferlose Ausdehnung des Patentschutzes zu

behindern.

Es wird also davon ausgegangen, dass ein Patentschutz an sich zu bejahen ist, dieser
aber nicht ausufern darf. Die Aufgabe, den Patentschutz nicht ausufern zu lassen, muss

die Rechtsprechung erfullen.

Die Ausschlussregel nach DE-PatG §1 Absatz 2 und 3 und nach EPU Artikel 52 Absatz
2 und 3 ist als Ausnahme anzusehen. Die Benutzung des Wortes ,insbesondere® sagt
aus, dass die angegebene Liste nicht abgeschlossen ist und dass von der
Rechtsprechung Ergdnzungen vorgenommen werden koénnen (nicht aber

Streichungen). Der Rechtsprechung wurden also Interpretationen erlaubt, die es ihr

%9 BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
"9 BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
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ermoglichen, den Begriff ,Programme far Datenverarbeitungsanlagen

(=Computerprogramme) als solche® weit oder eng auszulegen.

Der bekannte Kommentar von Schulte zum Patentgesetz’' sagt:

Wird einer der ausgenommenen Tatbestdnde mit einer technischen Lehre verknipft, so ist eine
Patenterteilung nicht mehr ausgeschlossen. Eine patentfahige Erfindung kann daher auf einer
Entdeckung aufbauen, eine asthetische Wirkung zum Ziel haben oder ein Computerprogramm

einsetzen.

In der Rechtsprechung der letzten 30 Jahre ging es kaum um die Feststellung, was
unter einem Computerprogramm als solchem zu verstehen sei, sondern vielmehr
darum, ob in einem Computerprogramm eine technische Lehre liegen wirde und ob
Technizitat eine Eigenschaft ist, die eine Lehre erst zu einer patentfahigen Erfindung
macht. Es wurde im Wesentlichen die Frage untersucht, ob ein konkreter zum Patent
angemeldeter Gegenstand eine Erfindung darstellt oder nicht. Wie im Folgenden
anhand der Rechtsprechung dargelegt werden wird (vergl. 6.4.4.3 Rechtsprechung,
6.4.4.4 Kerntheorie, 6.4.4.5 Theorie der Gesamtbetrachtung), wechselten beim BGH die
Tendenzen von der so genannten Kerntheorie zur Theorie der Gesamtbetrachtung und
in jungerer Zeit wieder zuruck zur Kerntheorie, wahrend das EPA in seiner
Rechtsprechung insofern stringenter erscheint, als es von der Kerntheorie ausgehend
sich konsequent zur Theorie der Gesamtbetrachtung bewegt hat.

Die vorstehende teleologische Untersuchung des Begriffs ,Software als solche® flhrt zu
keinem Ergebnis. Es wird festgestellt, dass das Vorliegen von Technizitat zur

Patentierung fuhren konne.

3.10.2 Semantische Deutung

Der Begriff ,als solcher, solche oder solches” bedeutet, dass ein Gegenstand losgelost

von ihn einengenden Charakteristika in seiner Allgemeinheit und in all seinen

moglicherweise auftretenden Charakteristika betrachtbar ist. Beispielsweise wird man

" Schulte, Patentgesetz, 6. Auflage §1 Rdn 72
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sich bei einem Begriff ,Goethe als Physiker* mit den Gedanken und Untersuchungen
von Goethe an seiner Farbentheorie beschaftigen, nicht aber mit seiner Philosophie und
seiner Dichtkunst. Wird der Zusatz ,als Physiker* weggelassen®, d.h. Goethe als
Physiker, Dichter, Privatperson etc., fehlt jede Anweisung zu einer Einengung der
Betrachtung. Es ist dann ins Belieben gestellt, welche speziellen Charakteristika
untersucht werden sollen. Software ohne irgendeine Einschrankung ist somit nicht

patentierbar.

Ist ,Software als solche® vom Patentschutz ausgeschlossen, so bedeutet dies, dass nur
Software, die frei von jeglichen Charakteristika ist, nicht schitzbar ist. Hat sie spezielle
Charakteristika, so ist sie nicht mehr vom Patentschutz ausgeschlossen bzw. darf nicht
vom Patentschutz ausgeschlossen werden. Das Vorhandensein des Ausschlusses
nach DE-PatG §1 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3

...Als Erfindungen werden insbesondere nicht  angesehen Programme fur

Datenverarbeitungsanlagen insoweit fir sie Schutz als solche begehrt wird...

ist dementsprechend dahingehend zu interpretieren, dass Software, die irgendeinem

speziellen Zweck dient, patentierbar ist.

Danach durfte beispielsweise Software zur Lésung mathematischer Probleme nicht
mehr unter den Ausschluss fallen. Eine derart weitgehende Interpretation wird jedoch

allgemein als nicht zulassig angesehen™.

Dass mathematische Methoden ohne praktischen Zweck bestehen, ist anzuerkennen,
nicht jedoch, dass sie keinerlei Zweck haben. Sie haben mindestens den Zweck,
irgendwelche Berechnungen durchzufihren (z.B. Berechnung einer Quadratwurzel).
Immerhin ware das Ergebnis eine abstrakte mathematische GroRe, so dass man
sinnvoll definieren kénnte, dass mathematische Methoden als solche dann vorliegen,
wenn deren Ergebnis ebenfalls abstrakte mathematische GroRRen sind. Selbst wenn die
semantische Deutung gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt, ware die teleologische,

allerdings wieder nicht ganz ohne Probleme, einsehbar. Mathematik kdnnte man

"2 Beyer, Der Begriff der Information als Grundlage fiir die Beurteilung des technischen Charakters von
programmbezogenen Erfindungen, GRUR 1990, Seite 409
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ansehen als etwas, was in der Natur vorkommt und deshalb nur gefunden werden kann.
Es konnte demgemald auch keine Erfindung sondern nur eine Entdeckung sein (Das
wurde auch fur mathematische Methoden gelten, fir deren ,Entdeckung” Preise, wie die

Fields-Medaille, verliehen wurde.).

Software dient m.E. immer einem Zweck. Software ohne das Charakteristikum ihres

Zwecks gibt es nicht.

Nach in der Literatur weit verbreiteter Meinung™™™ st der Begriff
,Computerprogramm als solches® inhaltsleer, wozu hier eine besonders deutliche

AuRerung” zitiert wird:

.Der Begriff Computer-Programm als solches ist deshalb so inhaltsleer, weil es kein Computer-
Programm gibt, das nur ein solches ist und sonst nichts. Es hat immer einen Zweck aul3er dem,

ein Computer-Programm zu sein, und dieser Zweck definiert sein Wesen*.

Es wird zwar auch die Auffassung” vertreten, ein Computer-Programm als solches sei
ein Komplex von Instruktionen und Prozeduren ohne einen konkreten Zweck. Daraus
wurde sich die Forderung ergeben, dass ein auf ein Computerprogramm gerichteter
Patentanspruch durch konkrete Zweckangaben begrenzt sein misse™. Letzteres ist
aber eine Selbstverstandlichkeit, denn jede Patentanmeldung muss eine konkrete
Aufgabe und deren Lésung angeben, d.h. welche Aufgabe dem
Anmeldungsgegenstand zugrunde liegt und wie diese Aufgabe mit dem

Anmeldungsgegenstand gelost wird.

Genauso wie bei der teleologischen Deutung fuhrt die semantische Deutung zu keinem
anderen Ergebnis. Das Vorhandensein eines Zwecks stellt die Patentierbarkeit her.

Eine sinnlose Aneinanderreihung von Programmbefehlen konnte man zwar als

73 Betten, Patentschutz fiir Software-bezogene Erfindungen, GRUR 1988, Seiten 248 ff

™ Gall, Computer-Programme und Patentschutz, Mitt 1985, Seiten 181 ff

"% Kolle, Der Rechtsschutz von Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland, GRUR 1982,
Seiten 443 ff

& Wiebe, Information als Naturkraft — Immaterialguterrecht in der Informationsgesellschaft, GRUR 1994,
Seiten 233 ff

Ty, Hellfeld, Sind Algorithmen schutzfahig?, GRUR 1989, Seiten 471 ff

"8 yan Raden, Die informatische Taube, GRUR 1995, Seiten 451 ff

" Anders, Patentierbare Computer-Programme..., GRUR 1990, Seiten 498 ff
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zweckfrei ansehen, und dann ware diese nicht patentierbar, jedoch ware flr einen
solchen Fall das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach DE-PatG Absatz 1

bereits ausreichend, die Patentierbarkeit abzulehnen.

3.10.3 Vorschlag

Da sich Software stets praktische Funktionen zuordnen lassen, namlich solche wie bei
einem Compiler, und damit Software immer im Zusammenhang mit solchen Funktionen
steht, ist eine Software ohne Zweck und damit ,als solche® nur schwer vorstellbar (vergl.
3.9.2.Praktische Informatik). Man kann daher davon ausgehen, dass es keine
zweckfreie Software gibt und damit auch keine ,Software als solche®. Der gesetzliche
Ausschluss von ,Software als solcher” von der Patentierbarkeit ist Uberflissig und eher

verwirrend. Dieser Ausschluss sollte gestrichen werden.

Es ist ausreichend, bei der Untersuchung auf Patentierbarkeit die anderen Kriterien,

namlich Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit zu betrachten.

3.1 Datentrager

Wie oben angegeben ist Information eine Aussage Uber materielle oder immaterielle
Gegenstande oder Vorgange. Die Aufnahme von Information verandert das Wissen des

Aufnehmenden. lhren Niederschlag findet Information in Daten.

Durch Veranderung von Daten kann (aber muss nicht) die Information verandert
werden. Fur einen menschlichen Informationsempfanger ist die Wahrnehmung
entscheidend. Eine Information ist dann mit einer anderen identisch, wenn der
wahrnehmende Empfanger aus der dazu Ubermittelten Nachricht keinen Unterschied
erkennt. Beispielsweise ist die Erweiterung eines lbertragenen Audiofrequenzbereichs
uber 20 Khz hinaus fur normale Menschen nicht mehr akustisch wahrnehmbar. Die

Information bleibt also die gleiche. Dies gilt nicht in dieser Weise im Technischen, wobei
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im Analogen Fehlerabweichungen definiert werden kdénnen (beispielsweise der
Klirrfaktor®). In digitaler Technik gibt es die absolute Identitat der Information, jedoch
bedeutet Informationsidentitat nicht unbedingt Datenidentitat (dies entspricht
Nachrichtenidentitdt). @Man beachte, dass bei Nachrichtenidentitdt keine

Informationsidentitat vorliegen muss

Medien zur Datenubertragung sind flichtig oder nichtflichtig. Zu den flichtigen gehoren
Schall, Licht und Radiowellen. Nichtflichtig bedeutet, dass Daten auf ein Tragermedium
aufgetragen werden und dieses die Daten enthaltende Tragermedium = Datentrager

dauerhaft erhalt.

Ein typisches Tragermedium ist Papier, auf das Daten in Form von Buchstaben mit
einem Schreibgerat (Bleistift) aufgetragen werden, nebenbei bemerkt ein Vorgang, der
als technisch angesehen werden kann. Es handelt sich um ein Verfahren zum Kodieren
einer Information in Woérter, dann Kodieren in Buchstaben und dann Aufzeichnen der
Buchstaben auf den Datentrager Papier. Diese Daten kdnnen von einer Person gelesen
und gegebenenfalls mittels einer Tastatur oder direkt mit Hilfe eines Scanners als
Bilddatei in eine Datenverarbeitungsanlage eingegeben werden, wo sie mittels eines
OCR-Systems (OCR=Optical Character Recognition) in eine Textdatei umgewandelt

werden konnen.

Weitere Datentrager sind Film (optisch), Magnetbander, Disketten, Festplatte (alle drei

unter Nutzung von Magnetismus), CD, DVD (optisch), Speicherchips (Halbleiter) etc.

Ein-/Ausgabegerate Ubertragen Daten von oder zu einer Datenverarbeitungsanlage.
Datenspeicher koénnen innerhalb oder aullerhalb der Datenverarbeitungsanlage
angeordnet sein. Zwischen einer internen und externen Festplatte besteht prinzipiell
kein Unterschied. Der Datentrager ist damit Bestandteil einer
Datenverarbeitungsanlage. Dies muss auch fur CD’s gelten, denn die unterschiedliche

Handhabung zwischen externer Festplatte, die Uber USB angeschlossen wird, und

8 zur Bestimmung des Klirrfaktors eines analogen Signalubertragers, z.B. eines Verstérkers, wird die
Differenz zwischen Eingangssignal und Ausgangssignal gebildet und auf das Eingangssignal bezogen.
Im Idealfall ist diese Differenz gleich Null.
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einer CD, die in ein fest eingebautes Lesegerat eingeschoben wird, kann keine

Bedeutung haben.

Ein Speicherchip, insbesondere ein ROM, scheint bei oberflachlicher Betrachtung eine
Besonderheit darzustellen. Auf diesem Speicherchip gibt es eine grof3e Vielzahl von
fest eingebauten Schaltern, die friher (vergl. Konrad Zuse - Z3) als
elektromechanische Relais ausgebildet waren heutzutage aber als fest verdrahtete
Transistorschaltkreise. Wird ein solcher Speicherchip mit einer
Datenverarbeitungsanlage, gleich ob intern oder extern, verbunden, so entsteht
dadurch aus einem Universalrechner ein Spezialrechner, beispielsweise ein
Taschenrechner fur die vier Grundrechenarten. Der Einbau eines Speicherchips kann
also einen zum Stand der Technik gehdrenden Universalrechner genauso wie eine CD

verandern oder ausgestalten.

Bei einer etwaigen Patentanmeldung ware zu prufen, ob der so entstandene
Spezialrechner neu ist, durch eine erfinderische Tatigkeit zustande gekommen sowie
gewerblich anwendbar ist (DE-PatG §1 und EPU Artikel 52). AuRerdem wére zu priifen,
ob es sich um eine (technische) Erfindung handelt. Als Patentanspruch ware in etwa zu

formulieren:

Rechner mit einem Datentrager, gekennzeichnet durch die Funktionen (Diese waren
anzugeben.), die durch das Abarbeiten der auf dem Datentrager befindlichen Daten
herbeigefuhrt werden.

Ein anderes Beispiel eines Patentanspruchs ware in etwa folgendes:

Datentrager, gekennzeichnet durch die Funktionen (...), die durch das Abarbeiten der

auf ihm befindlichen Daten in einem Rechner herbeigefuhrt werden.
Beide Anspriche folgen der bekannten ,means by function“-Regel, nach der es zulassig

(EPA und DPMA) ist, in einem Patentanspruch die in dem zu patentierenden oder

patentierten Gegenstand verwendeten Mittel durch ihre Funktion zu beschreiben.
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In diesem Sinne musste eine ein Computerspiel enthaltende CD-ROM (nicht Spielregel)
patentfahig sein. Als Beispiel wird das bekannte Flippergerat genannt. Als dieses Gerat
in den 1920er Jahren entwickelt wurde, war es mechanisch und zweifellos patentfahig.
Es war damals neu, erfinderisch und gewerblich verwertbar (zu verkaufen, zu vermieten
oder gegen Entgelt zu Uberlassen). Wenn man annimmt, dass schon vor diesem
Flippergerat ein Computer oder Spielkonsole mit dem Flipperspiel (bedienbar durch
Tasten oder Joystick) herausgekommen ware, so waren diese zweifellos patentfahig

gewesen.

Die vorstehend dargelegten Uberlegungen gelten fiir alle Arten von Datentragern.

Bei der vorliegenden Uberlegung geht es nicht um die Frage, ob ein Datenspeicher
oder Datentrager selbst zu patentieren sei, sondern um die Frage, ob die auf dem
Datentrager befindliche Software diesen derart charakterisiert, dass er dadurch
patentfahig wird.

In der Entscheidung ,Suche fehlerhafter Zeichenketten“' von 2001 hat der BGH

festgestellt:

Das Patentierungsverbot fir Computerprogramme als solche verbietet, jedwede in
computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur -
irgendwie - Uber die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm fir
Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prdgenden Anweisungen der beanspruchten Lehre

mussen vielmehr insoweit der Losung eines konkreten technischen Problems dienen.

Eine vom Patentierungsverbot erfasste Lehre (Computerprogramm als solches) wird nicht schon
dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkdmmlichen Datentrager gespeicherten

Form zum Patentschutz angemeldet wird.

Die bloRRe Tatsache, dass ein Programm auf einem Datentrager gespeichert ist, macht
das Programm also nicht patentfahig. Eine Erfindung kann nur in dem Programm
liegen. Die pragenden Anweisungen der beanspruchten Lehre mussen der Losung

eines konkreten technischen Problems dienen.

8 BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten*
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4 Geistiges Eigentum und sein Schutz

4.1 Grundsatze

Die Verfassung aller Staaten erkennt ihren Blrgern ein Recht auf Eigentum zu
(z.B. Artikel 14 des Grundgesetzes der BRD). Unterschieden wird zwischen Eigentum
an materiellen und an immateriellen Dingen, wobei letzteres als Geistiges Eigentum
bezeichnet wird. Eigentum entsteht durch Geschenk, Vererbung, Austausch (gegen
anderes Eigentum und gegen Dienstleistungen; derivativer Erwerb) und durch
Schoépfung (originarer Erwerb). Zum Schutz des Eigentums an materiellen Dingen dient
das Strafrecht, das Diebstahl unter Strafe stellt. Geistiges Eigentum ist grundsatzlich
nicht geschutzt (Die Gedanken sind frei.). Fur seinen Schutz sind Sonderschutzrechte
vorgesehen, die Art und Umfang seiner Benutzung durch Dritte zu Gunsten seines

Eigentumers einschranken.

Ohne diesen besonderen Schutz durch Gesellschaft und Staat sind neue Schopfungen
durch Leistungen des menschlichen Geistes gegen Nachahmungen nur zu schutzen,
wenn ihr Schopfer sie geheim halt. Unserem Gerechtigkeitsempfinden entspricht es,
dem Schopfer ein Eigentumsrecht an seinen geistigen Leistungen zuzubilligen genauso
wie bei materiellen Dingen, z.B. Herstellung eines Werkzeuges. Das Eigentumsrecht an
materiellen Dingen ist leicht natural zu verteidigen, nicht aber das an geistigen

Schoépfungen, sobald diese offenbart wurden.

Gesetze, die das Eigentum an geistigen Leistungen definieren und schitzen, sind das
Urheberrecht und die so genannten gewerblichen Schutzrechte. Ersteres befasst sich
im Wesentlichen mit Werken kunstlerischen Schaffens (Literatur, Musik, Bildende
Kianste) und letztere mit gewerblichen Dingen, wie Technologie, aber auch
Kunsthandwerk (fir das auch ein Urheberrechtsschutz in Frage kommt). Die
gewerblichen  Schutzrechte sind das Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht,
Halbleiterschutzgesetz, ¥ Geschmacksmusterrecht, das Sortenrecht und das
Markenrecht. Gelegentlich wird auch das Wettbewerbsrecht hinzugezahlt. Systematisch
gehoren Wettbewerbs- und Markenrecht jedoch nicht in den Bereich ,Schutz geistiger

Leistungen®.
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Das Geschmacksmustergesetz befasst sich mit dem Schutz asthetischer Schépfungen
(beispielsweise der Form einer Blumenvase) bei Gebrauchsgegenstanden und ist fur
die vorliegende Arbeit nicht von Interesse. Letzteres gilt auch fir
Halbleiterschutzgesetz, nach welchem die geometrische Struktur - Topographie - eines
Halbleitererzeugnisses, namlich eines Mikrochips, geschitzt wird, sowie flr das

Sortenschutzgesetz, nach welchem Pflanzen geschutzt werden.

Das Gebrauchsmustergesetz wurde ursprunglich als so genanntes ,kleines Patent® fur
Gebrauchsgegenstande konzipiert, die handhabbar sind. In den
Gebrauchsmustergesetzen ist dieser Gedanke noch insofern enthalten, als Verfahren
nicht schutzbar sind.  Gebrauchsmustergesetze  definieren  daher ihren
Schutzgegenstand normalerweise derart, dass sie fur einen Schutz von Software nicht
in Frage kommen. Eine Ausnahme bildet hier das Osterreichische
Gebrauchsmustergesetz, in dessen §2 zwar Programme far
Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Schutz ausgeschlossen werden, aber eine
Programmlogik, die Programmen fur Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt, explizit
als Erfindung angesehen wird. In der Praxis bedeutet dies, dass das OPA
Gebrauchsmusteranmeldungen zur Registrierung entgegennimmt, in denen

Programmlogiken unter Schutz beansprucht werden.

Bei der Schaffung aller Gesetze zum Schutz geistiger Leistungen hat nicht nur der
Gerechtigkeitsgedanke eine Rolle gespielt, sondern auch die Uberlegung, dem
Schopfer einen Belohnungsanreiz dafur zu geben, dass er seine Schopfung der

Allgemeinheit gegentiber offenbart®.

Die fur den Rechtschutz von Software hauptsachlich in Frage kommenden Rechte sind
das Patentrecht und das Urheberrecht. Im Folgenden wird der Frage nachgegangen
werden, wie nach bestehendem Recht Software gegenuber Nachahmungen geschutzt
ist und welche Anderungen wiinschenswert wéren. Dabei wird die Situation bei den
,groBen Vier*, namlich EPU, USA, Japan, Deutschland und als Beispiel fiir ein von den

groRRen Vier stark abhangendes kleineres Land, Osterreich, untersucht.

8 BGH, Urteil vom 3.2.1966, la ZB 26/64, SAppetitzigler” und BGH, Urteil vom 11.7.1995, X ZR 99/92
,Klinische Versuche*
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4.2 Patentrecht

4.21 Wirtschaftliche Aspekte

Unter Beachtung der Menschenrechte, zu denen auch der Anspruch auf Schutz des
Eigentums gehort, geht das Interesse der Allgemeinheit dem Interesse des Individuums
vor. Unbestritten ist das Interesse der Allgemeinheit an Wirtschaftswachstum, das Hand

in Hand geht mit der Zunahme an Wissen®.

Der Erfinder wird mittels Patenten motiviert, der Gesellschaft bei der Erflllung dieser
Aufgabe zu helfen, indem er seine Erfindung der Gesellschaft durch Veroffentlichung
preisgibt und nicht etwa geheim halt. Die Erteilung eines Patents, das ein
Verbietungsrecht fur begrenzte Zeit (20 Jahre) darstellt, ist der von der Gesellschaft zu
leistende Teil in dem Quasi-Rechtsgeschaft zwischen Erfinder und Gesellschaft.
Anzustreben ist eine Maximierung des Nutzens fur die Gesellschaft. Der fur die
Gesellschaft durch die Wissensbereicherung herbeigefihrte Nutzen sollte grof3er sein

als der durch die zeitweilig gewahrten Monopolrechte fur den Erfinder.

Ein bekanntes Beispiel ist die Glasherstellung. Die Erfindung dazu wurde erstmalig
bereits im Altertum gemacht, und zwar anndhernd gleichzeitig (+/- 2000 Jahre), was
Funde in Agypten und China zeigten. Immer wieder ging die Kenntnis hierzu verloren
und/oder war territorial sehr eingeschrankt, und immer wieder wurde die Erfindung
einige Zeit spater neu gemacht. Die Voraussetzung daflr, dass die Kenntnisse durch
Tod der Kenntnisinhaber verloren gehen konnten, war wohl immer deren absichtliche

Geheimhaltung zur Sicherung eines Herstellungsmonopols.

Ein anderes erwahnenswertes Beispiel sind Heilverfahren und pharmazeutische
Kenntnisse der Heilwirksamkeit von Pflanzen, deren Kenntnis von Medizinmannern und
so genannten Krauterweiberln von Generation zu Generation unter Geheimhaltung an
Nachfolger weitergegeben wurden, bis die Medizinmanner und Krauterweiberl im
Mittelalter als Hexen und Hexer sogar getdtet wurden und dadurch deren Kenntnisse

verloren gingen.

% Romer, 1990, Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, Vol. 98, Seiten 71-103
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Weltweit wird der gesamtwirtschaftliche Nutzen von Patenten anerkannt, wenngleich
immer wieder Zweifel geduBert werden®®. Beispielsweise wird auf die so genannten
Sperrpatente (vergl. 9.3 Sperrpatente) verwiesen, die von den Patentinhabern nicht
etwa dazu genutzt werden, eigene Innovationen voranzutreiben, sondern die
Konkurrenz an Innovationsaktivitaten zu hindern. Im Ergebnis konnte es sein, dass
Nutzen und Behinderung sich die Waage halten®*. Untersuchungen® haben gezeigt,
dass der jungste Anstieg der Anmeldezahlen beim Amerikanischen Patentamt (United
States Patent and Trademark Office = USPTO) eher auf ein verandertes
Innovationsmanagement zurlckzufihren ist und nicht auf ein vergroRertes
Innovationspotential, denn der Aufwand fir Forschung und Entwicklung hat nicht in
gleichem MalRe sondern geringer zugenommen, was eher dagegen spricht, dass
Patente Innovationen fordern wiirden. Empirische Untersuchungen® haben aber einen
Zusammenhang zwischen Umfang (Patente pro Kopf) und Starke (mit reprasentativer
Erhebung abgeschatzter mittlerer Schutzumfang) eines Patentschutzes und Pro-Kopf-
Einkommen ergeben. Allerdings ist die Frage, was ursachlich wofir ist. Eine Studie®
des Massachusetts Institute of Technology von Januar 2000 kommt zu dem Ergebnis,
dass ein schwacherer Rechtsschutz eher zur Verbesserung der Innovationsfahigkeit
einer Volkswirtschaft fuhrt. Eine wissenschaftliche Aussage, ob ein Patentsystem
volkswirtschaftlich nutzlich ist, wird sich jedoch kaum erbringen lassen. Hierfur waren
vergleichende Untersuchungen erforderlich, namlich ein Vergleich zwischen einem
Land mit einem Patentsystem und einem solchen ohne Patentsystem bei ansonsten
gleichen wirtschaftlichen Bedingungen. Auch die Beobachtung, dass bald (etwa
30 Jahre) nach Einfihrung eines Patentsystems in England und in Deutschland sich die
jeweilige Wirtschaft gut entwickelt hatte, |&sst keinen Schluss auf die Ursachlichkeit zu.

Alle hier untersuchten Studien und ihre Schlliisse (Manche Umfrageergebnisse werden

8 Machlup 1958, Report to the US congress from 1958, aus
http://swpat.ffii.org/papri/machlup58/index.en.html

8 Valle,Technological and Social Costs and Benefits of Patent Systems,
http://ideas.repec.org/p/sce/scecf4/24 .html zuletzt abgefragt 25.9.2006

& Thumm, 2000, Neubeurteilung von Patenten als Schutzmittel, IPTS Report Nr. 43, Seiten 29-35

8 Kortum und Lechner, 1997, National Bureau of Economic Research Working Paper 6204, Cambridge,
MA

8 Maskus, 1998, The International Regulation of Intellectual Property, Weltwirtschaftliches Archiv, Vol
134, Seiten 186-208

% Bessen und Maskin, Studie: Sequential Innovation, Patents and Imitation, Massachusetts Institute of
Technology, http://www.competence-
site.de/rechtsfragen.nsf/3ACO08BE7ED05310AC12570CE005B7010/$File/geistiges_eigentum_internet.pd
f zuletzt abgefragt 31.1.2007
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eher unkommentiert vorgestellt.) enthalten spekulative Elemente. Als Beispiel sei hier
das im Auftrag des deutschen Bundesministeriums fur Wirtschaft und Technologie
erstellte Lutterbeck-Gutachten®® erwahnt, das eine Reihe von Verweisen auf

patentkritische Veroffentlichungen enthalt.

Klagen wegen Missbrauchs kommen gelegentlich von KMUs (kleine und mittelgroRe
Unternehmen) und darin von Startups oder Newcomern, d.h. solchen Unternehmen, die
jung, klein und Neuankdmmlinge auf einem bestimmten Markt sind. Dies gilt in
besonders groflem MalRe fur KMUs, deren Geschaftsgegenstand im Wesentlichen
Software ist. Solche Software-KMUs klagen daruber, dass Software-,Giganten® wie z.B.
Microsoft und IBM ihre Patente lediglich zur Bekampfung der Software-KMUs benutzen

(siehe 9.3 Sperrpatente).

Ein Patentwesen wird immer fir die Etablierten ein besonderer zuséatzlicher Schutz sein
und vorhandene Macht starken, dennoch bietet es dem Schwachen oder weniger
Etablierten Chancen, sich besser durchzusetzen, als dies ohne Patentwesen der Fall

ware. Dies qilt fur jeden Wirtschafts- oder Technikbereich.

Beispielsweise wird ein Startup-Unternehmen, das sich auf das Gebiet von
Einspritzpumpen fur Dieselmotoren begibt, die zahlreichen Patente beachten mussen,
die den verschiedenen Kraftfahrzeugherstellern und deren Zulieferern gehoéren
(z.B. VW und Robert Bosch). Selbst wenn das Startup-Unternehmen eine
hervorragende neue Entwicklung macht, wird es normalerweise von Dingen Gebrauch
machen, die fir andere patentiert sind, und sich erst von diesen die Erlaubnis fir eine
Benutzung (Lizenz) einholen mussen. Wird eine Benutzungserlaubnis verweigert, wird
das Startup-Unternehmen seine eigene Entwicklung nicht selbst wirtschaftlich
verwerten konnen. Allerdings besteht fur das Startup-Unternehmen seinerseits die
Madglichkeit (ein Patentschutz vorausgesetzt), den etablierten Unternehmen eine Lizenz

an dem Gegenstand seiner Entwicklung anzubieten oder die Benutzung zu untersagen.

% | utterbeck, 2000, Sicherheit in der Informationstechnologie und Patentschutz fir Software-Produkte -.
Ein Widerspruch?
http://www.ipjur.com/data/LuGeHo.pdf#search=%22Makro%C3%B6konomie%20patente%22 zuletzt
abgefragt 26.9.2006
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Damit besteht fir das Startup-Unternehmen zumindest grundsatzlich die Moglichkeit,

sich gegen etablierte Unternehmen durchzusetzen.

Dieselben Uberlegungen wie die im vorherigen Absatz angesprochenen gelten
ebenfalls fur Software-Entwicklungen. Eine Besonderheit liegt jedoch darin, dass der
Aufschwung und die Ausbreitung der industriellen Anwendung von Software und damit
deren wirtschaftlicher Bedeutung wahrhaft riesengrof® und bisher beispiellos ist. Eine
weitere Besonderheit liegt darin, dass der apparative Aufwand fur Software-Entwicklung
sehr klein gehalten werden kann. Jeder kleine Ein-Mann-Betrieb kann mit Hilfe eines
PC bedeutende Software-Erfindungen machen. Im Vergleich dazu ist der apparative
Aufwand bei der in obigem Beispiel angegebenen Entwicklung von Einspritzpumpen flr
Dieselmotoren derart grof3, dass dies fur einen Ein-Mann-Betrieb nicht in Frage

kommen durfte.

Fir alle Gebiete der Technik und genauso fur Software gilt, dass fur eine Erfindung
nach den Voraussetzungen des Patentgesetzes ein Patent erlangt werden kann (nicht,
wenn es sich um ,nicht technische® Dinge oder um ,Software als solche® handelt). Dies
gilt auch fur den Ein-Mann-Betrieb und auch dann, wenn starke Konkurrenten wie

Microsoft und IBM versuchen, durch Einspruche eine Patenerteilung zu verhindern.

Es ist festzustellen, dass bei einem Patensystem insbesondere darin ein Mangel
besteht, dass KMUs ein Marktzugang durch Patente etablierter Firmen manchmal
ungebuhrlich erschwert oder verhindert wird. Wegen der oben angesprochenen
Besonderheiten fur Software und deren sehr groRen Bedeutung sollte man sich
Gedanken Uber die Berlcksichtigung dieser Besonderheiten machen (siehe 9.7

Ausnahmen fur kleine und mittelgro3e Unternehmen und/oder Software).

Eine Umfrage und Studie des Fraunhofer Instituts im Frihjahr 2001°" ergab Werte, von
denen nachfolgend einige interessante angegeben werden. U.a. wurden Unternehmen

der so genannten Primarbranche befragt, deren Hauptzweck die Entwicklung von

o Umfrage des Fraunhofer Instituts fir Systemtechnik und Innovationsforschung von April und Mai 2001,
Erfindungen contra Patente, http://www.isi.fhg.de/p/Downloads/Patmotive_Endber.pdf, zuletzt abgefragt

20.2.2007, mit ausfuhrlicher Auswertung in Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente,

Physica-Verlag, Seiten 35 - 107
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Software ist. Innerhalb des Geschéaftsvolumens dieser Unternehmen machte Software

rund 88% und Hardware 12% aus.

Soweit Software betroffen ist, handelt es sich zu rund 60% um ein eigenstandiges
(vernachlassigbar geringer Fremdanteil) Endprodukt. Software in Verbindung mit
bestehender Software macht gut 30% aus und embedded Software, d.h. Software, die
fester Bestandteil von Hardware ist, weniger als 10%, namlich 6-8%.

Der grofte Anteil von der gesamten Software liegt mit rund 18% bei
betriebswirtschaftlicher Anwendersoftware, also in einem nicht technischen Bereich, der
als solcher nicht dem Patentschutz zuganglich ist und bei dem nur Problemlésungen

patentiert werden kénnen, soweit es sich um technische handelt.

Der zweitgrofite Anteil von der gesamten Software liegt mit rund 15% im Bereich

Multimedia und Internet.

Der Anteil der Unternehmen, die im Jahr 2001 neue Software-Produkte entwickelt
haben, lag bei nur 12%. Dies bedeutet, dass die Unternehmen weit Uberwiegend mit
der Weiterentwicklung bereits vorhandener Software beschaftigt waren. Dennoch ist ein
Innovationsfaktor von mehr als 10% als grof3 im Vergleich zur Sachguterindustrie

anzusehen.

Die Sequenzialitat (die Wiederverwendung vorhandener Codes) war relativ hoch: Uber

30% aller Unternehmen konnten mehr als 50% ihrer Codes wieder verwenden.

Es zeigte sich, dass der Open-Source Bereich eine relativ gro3e Bedeutung hat. Bei der
Produktion von Entwicklungswerkzeugen wurde zu 37% von Open-Source Produkten

Gebrauch gemacht und bei Internetprodukten zu 28%.

Die Bedeutung von Interoperabilitat wurde von Kunden als hoch eingeschatzt und von

Anbietern zwischen sehr gering und sehr hoch im mittleren Bereich liegend angesehen.

Nur etwa 12% der befragten Unternehmen gaben an, Uber eine eigene Abteilung fur

Schutzrechte zu verfiigen, und dies zumeist erst seit 1 bis 5 Jahren. Die Bedeutung von
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Patenten wurde zwischen sehr gering und sehr hoch im mittleren Bereich liegend

angesehen, was einer grof3en Streuung entspricht.

Der Nutzen von Patenten wurde (in der Reihenfolge mit abnehmender Bedeutung)

gesehen in:

Schutz der eigenen Entwicklung vor Imitation

Ausbau eines Marktvorsprungs

Nutzen des Patentschutzes im europaischen Ausland

Nutzen des Patentschutzes in USA

Erhohung des Firmenwertes

Blockade der Softwareentwicklung der Konkurrenz (Sperrpatente)

Verbesserter Zugang zum Kapitalmarkt

© N o O bk 0N =

Nutzen des Patentschutzes in Japan
9. Einnahmen durch Lizenzierung
10. Lizenzaustausch (cross-licensing)

11. Zutritt zu Patentpools

Zu beachten ist der obige Punkt 6, wonach das Nutzen von Patenten als Sperrpatente
als nur mittel bedeutend angesehen wird, was einer weit verbreiteten Befurchtung
widerspricht. Die Moglichkeiten fur einen Lizenzaustausch (Punkt 10) werden

offensichtlich als gering angesehen.

Der Nutzen der Informationszuganglichkeit durch veroéffentlichte Patentanmeldungen
und Patente ist dadurch erkennbar, dass etwa 37% der Unternehmen angaben, in
Patentdatenbanken zu recherchieren. Der Grund fur solche Recherchen dirfte zumeist
darin liegen, dass man sich versichern will, dass man nicht etwa ein Patent verletzt und

aus diesem in Anspruch genommen werden konnte.

Etwa 70% der befragten Unternehmen gaben an, durch ein (vermutetes) Schutzrecht
negativ beeinflusst worden zu sein. Gut 70% sind der Meinung, dass Software
weitgehend vom Patentschutz ausgenommen werden sollte, jedoch wurden etwa 27%

die Patentierung von ,Software als solcher” begrtfen.
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Alles in allem befurworten die Unternehmen zum gréf3ten Teil die Beibehaltung der
gegenwartigen rechtlichen Situation und stehen einer starkeren Ausweitung der
Patentierung im Software-Bereich skeptisch gegenuber. Ein Ausweitung der

Patentierbarkeit von Geschaftsmethoden wird weitestgehend abgelehnt.

Insgesamt herrscht der Eindruck vor, dass Patente zur Zeit eine nur relativ geringe
Rolle spielen und weder ein wichtiges Schutzinstrument noch ein strategisches

Instrument sind.

Im Ergebnis stimmt die genannte Fraunhofer-Studie im Wesentlichen Uberein mit

Konsultationen der britischen Regierung, Webb 2001%.

Klagen wegen Missbrauchs werden immer wieder von Entwicklungslandern erhoben.
Es wird haufig der Wunsch vorgetragen, dass die entwickelten Lander auf
Gegenseitigkeit (nach TRIPS) verzichten moégen, also Personen und Firmen von
Entwicklungslandern Patentschutz im eigenen Lande und auch in allen anderen
Landern gewahrt werden, jedoch Auslandern ein Patenschutz in dem betreffenden
Entwicklungsland versagt werden soll. Ubersehen werden bei einem solchen Vorschlag
eine Reihe von nachteiligen Punkten, von denen wohl der wichtigste der ist, dass
Investoren aus den entwickelten Landern ihre Patente zum allergrof3ten Anteil gegen
andere Investoren aus entwickelten Landern bendétigen und ohne solchen Patentschutz
kaum zu Investitionen in dem betreffenden Entwicklungsland bereit sind. Diese
Uberlegungen gelten selbst bei einem derart groRen Land wie die Volksrepublik China.

Zur Forderung auslandischer Investitionen wurde dort 1984 ein Patentsystem etabliert™.

Wenn z.B. in Entwicklungslandern heimische Industrie in ihrem eigenen Land wegen
der Macht der Patente auslandischer Industrie kaum eine Chance zu eigenen
Entwicklungen hat, so ist dies hochst bedauerlich. Allerdings sind solche Chancen
wegen mangelhafter entsprechender Infrastruktur auch ohne das Vorhandensein

machtigen Patentschutzes auslandischer Industrie meistens recht klein. Andererseits

% www.patent.gov.uk/about/consultations/conclusions.htm zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
9 Patentgesetz der Volksrepublik China, angenommen bei der 4. Sitzung des stadndigen Ausschusses
des 6. nationalen Kongresses des Volkes am Marz 12, 1984.
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bietet ein Patentwesen und die Zugehodrigkeit zu TRIPS derart beachtliche Vorteile
(Man kann in allen Mitgliedslandern des TRIPS die von diesem gewahrleisteten Rechte
nutzen.), dass es einleuchtet, wenn dort an dem bestehenden Zustand nichts geandert

wird.

4.2.2 Vor- und Nachteile eines Patentschutzes fur Software

Im Folgenden werden Vorteile und - auch angebliche - Nachteile behandelt, die von
Gegnern eines Patentschutzes behauptet werden, bei naherer Betrachtung jedoch oft
nicht auftreten. Herangezogen werden die Bestimmungen des Deutschen

Patentgesetzes, da dieses reprasentativ fur Patentgesetze anderer Lander ist.

Vorteile eines Patentschutzes allgemein®:

Vorteile Erlauterung und Bemerkungen

Erfindungen kénnen durch Patente gegen Der Patentinhaber kann Dritten verbieten, die
geistigen Diebstahl geschiitzt werden. Erfindung zu benutzen (DE-PatG §9).

Liegt im Interesse des Patentinhabers (und damit Es wird ein erhohter Anreiz fur Forschung und
der Allgemeinheit) Entwicklung herbeigefihrt.

Innovationsrenten werden gesichert.

Risikopramie flir Forschung und Entwicklung

Schutz vor Imitationen

Attraktivitat fur Direktinvestitionen

Technologietransfer wird verbessert. Bekanntmachung von Wissen
Folgeinnovationen kénnen kontrolliert werden. Das ist flr den Patentinhaber vorteilhaft aber fir
die Allgemeinheit nachteilig.

Unnétige Doppelentwicklungen sind leichter Man beobachtet nicht nur interne sondern auch
vermeidbar. Konkurrenzentwicklungen.

Schnellere Verbreitung von Wissen im Vergleich Durch Verdffentlichung, die bei

zu Geheimhaltung Patentanmeldungen 18 Monate nach Anmeldetag
erfolgt (fir Software sehr spéat)

Tabelle 2 - Vorteile eines Patentschutzes allgemein

% Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seiten 32 ff
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Vorteile eines Patentschutzes fiur Software®:

Vorteile

Erlauterung und Bemerkungen

Software-Erfindungen kénnen durch Kopieren
gestohlen werden. Ein Patent ist ein guter
Schutz.

Der Beweis fur eine Nachahmung lasst sich durch
Vergleich von Funktionen relativ leicht erbringen.

Unternehmen, die ihre Erfindung nur selbst
benutzen méchten, kénnen sich gut gegen starke
Konkurrenten verteidigen. Das ist besonders
wichtig fir KMU.

KMUs kénnen sich mit anderen (starkeren)
verblinden.
(siehe aber 4.2.3.1 Kosten)

Ein Patent hat einen gewissen Werbeeffekt. Es
zeigt, dass das Unternehmen innovativ und auch
gewillt ist, sich gegen Nachahmer zu verteidigen.

Da KMUs Ublicherweise keinen grof3en
Bekanntheitsgrad besitzen, tritt dieser Werbeeffekt
auf. Bei groRen Unternehmen geht man sowieso vom
Vorhandensein von Patenten aus.

Ein Patent hat einen Geldwert und kann verkauft
werden. Patente erhdhen den Wert eines
Unternehmens.

Das Patent kann vollstandig Ubertragen werden, oder
es koénnen Lizenzen gegen Gebuhr erteilt werden
(DE-PatG §15).

Wegen der immer besser werdenden
Rechtsangleichung ist in den Staaten des EPU
die Beurteilung eines Patents relativ leicht
geworden.

Man kann dadurch Méglichkeiten durch eigene oder
Gefahren durch fremde Patente auch im
europaischen Ausland leichter abschatzen.

Tabelle 3 - Vorteile eines Patentschutzes fiir Software

Nachteile eines Patentschutzes fur Software:

Nachteile, Kritik

Erlauterung und Bemerkungen

Patente werden zu leicht erteilt.

Das traf in einem gewissen Umfang zu fur Patentanmeldungen
vor etwa 1980. Von da an wurde die Prifung erheblich strenger
und darauf konzentriert, dass Technizitt vorliegen muss.

Es gibt zu viele Trivialpatente.

Wegen der auf 20 Jahre ab Anmeldetag eingeschrankten
Schutzdauer sind etwaige Trivialpatente bereits abgelaufen. Es
ist nicht erkennbar, dass der Prozentsatz der Trivialpatente bei

Software hoher ist als bei anderen Bereichen.

Bei selbst kleinsten und einfachsten
Programmteilen besteht die Gefahr,
eine Patentverletzung zu begehen und
Anspruchen (Unterlassung,
Schadensersatz) groRer Firmen
ausgesetzt zu sein.

Vor Erteilung eines Patents prift das Patentamt auf Vorliegen

von Erfindungshéhe. Normale im Rahmen des ublichen

Programmiererwissens liegende Programmteile werden nicht

patentiert. Eine solche Gefahr besteht praktisch nicht.

Die Entwicklung von Open-Source Das

Software wird behindert.

ist die gleiche Situation wie in allen anderen Bereichen.

Durch Open-Source entwickelte
Programmteile werden nachtraglich
von Dritten patentiert.

Wenn solche Programmteile verdffentlicht sind, sind sie nicht
mehr neu und kénnen deshalb nicht mehr patentiert werden.

Patente blockieren die Entwicklung von
Standards.

Das kann gelegentlich zutreffen, ist aber aus zwei Griinden nicht

wahrscheinlich:

A) Der betreffende Patentinhaber wehrt sich friihzeitig gegen die

% Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seiten 32 ff
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Benutzung. Dann kommt von vornherein keine Entwicklung in
Richtung auf einen Standard zustande.

B) Wegen Untatigkeit (unter weiteren Voraussetzungen) verwirkt
der Patentinhaber sein Recht.

Patente behindern die Weitergabe von Das trifft nur zu, wenn es sich um eine besondere und
Informationen. patentierte Art der Weitergabe handelt. Informationen selbst

sind nicht patentierbar und Weitergabe von Informationen
schlechthin ebenfalls nicht.

Die Patentdauer von 20 Jahren ab | Im Mittel werden Patente von ihren Inhabern bereits nach 10 bis

Anmeldetag ist zu lang. 12 Jahren aufgegeben. Dies trifft wegen der kurzen
Innovationszyklen zu.
Patente sind zu teuer. Bis zur Erteilung eines deutschen Patents fallen je nach

Schwierigkeit 5-15.000€ (amtliche Geblhren und
Patentanwaltshonorare) an, ein Betrag, der in Bezug gesetzt zur
wirtschaftlichen Bedeutung von Patenten nicht als zu hoch
angesehen werden kann (vergl. 4.2.3 Wert von Patenten),
jedoch fiir KMUs haufig unerschwinglich sein kann.

Es ist schwer festzustellen, ob man In jedem Staat, in dem man einen Gegenstand benutzt, muss
irgendein Patent verletzt. man in allen in Frage kommenden Patentklassen nach
Patentschriften recherchieren und diese studieren. Das ist oft
ein beachtlicher Aufwand.

Tabelle 4 - Nachteile eines Patentschutzes fiir Software

4.2.3 Wert von Patenten

Der Wert eines Patentes hangt von einer Reihe von Faktoren ab. Je nach dem, von
wem eine Bewertung vorgenommen wird, werden unterschiedliche Ergebnisse
auftreten. Geht es um die Feststellung des Wertes eines Unternehmens, werden auch
vorhandene Patente und Patentanmeldungen herangezogen. In diesen Fallen sind es in
erster Linie Banken, Technologietransferinstitute und Unternehmen, die auf Venture
Capital bzw. Joint-Ventures spezialisiert sind. Im Falle eines Konkurses sind Glaubiger
und  Konkursverwalter interessiert am Wert vorhandener Patente und
Patentanmeldungen. Ein Unternehmen wird im Allgemeinen den Wert eines Patentes
nach den Ertragen bemessen, die es mit ihm direkt oder indirekt erzielen kann.
AuRerdem wird die Sperrwirkung eines Patentes gegen einen Konkurrenzunternehmen

bewertet.

Fir die Bewertung von Patenten und Patentportfolios gibt es zahlreiche Ansatze®. Im

Wesentlichen lassen sich diese auf drei verschiedene Kernansatze zurtickfuhren®’:

% http://www.oiprc.ox.ac.uk/RPWP0599.pdf zuletzt abgefragt 19.10.2006
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1. Der Kostenansatz untersucht die Kosten, die notwendig waren, um eine

vergleichbare Erfindung zu entwickeln und zu patentieren.

2. Beim Marktwertansatz wird ein fairer® Wert aus dem Vergleich mit friiheren
Lizenzvertragen bestimmt oder auf Grundlage unterschiedlicher Indikatoren

abgeleitet.

3. Der Ertragsansatz stiutzt sich auf die Ertrage, die mit dem Patent mdglich sind,
wobei Ublicherweise zuklnftige EinklUnfte auf ihren heutigen Wert diskontiert

werden. In gleicher Weise wird die Hohe etwaiger Lizenzgebuhren eingeschatzt.

Im Danischen Patentamt wurde in Zusammenarbeit mit der Kopenhagen Business
School ein Programm zur Bewertung von Patentportfolios entwickelt, das auch das EPA
zur Verfigung stellen wird. Weiterhin stehen Studien der EU-Kommission*® zur

Verfugung.

Nach einer Studie der Universitdt von Siddanemark'® des Jahres 2005, in der
Auskinfte von etwa 450 Patentinhabern aus der danischen Industrie ausgewertet
wurden, ergab sich, dass rund 68% aller danischen Firmen gehorenden Patente
kommerziell oder industriell genutzt wurden. Die beiden nachfolgenden Tabellen geben
zuerst den Nutzungsgrad und dann den Prozentsatz der Patente an, deren Wert von

den Befragten auf mindestens 10 Millionen € geschatzt wird.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Lander angegeben, in denen die befragten
Firmen Patente besitzen. Von diesen Patenten wird jeweils von Land zu Land und far
die gesamte EU der Prozentsatz der flir kommerzielle oder industrielle Zwecke

benutzten Patente angegeben.

" EPA, Patentinformation News, 1/2006 Marz 20086, Seite 2

% der faire Wert ist der Betrag, zu dem ein Vermdgenswert zwischen sachverstindigen, vertragswilligen
und voneinander unabhangigen Geschéaftspartnern getauscht wirde, International Accounting Standards
IAS 39

9 http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf
zuletzt abgefragt 19.10.2006

1% studie der Universitat von Stiddanemark von 2005, www.Sdu.dk
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LandProzent|

Danemark| 67.9
Frankreich 66.7|

Italien 60.5

Spanien 57.7
Deutschland 53.5
Niederlande 51.8

UK| 48.8

EPU (Durchschnitt) 54.5

Tabelle 5 - Nutzungsgrad bei danischen Patentinhabern

In der folgenden Tabelle wird der Prozentsatz der den befragten danischen Firmen
gehorenden Patente mit einem Wert von mindestens 10 Millionen Euro von Land zu

Land und fur die gesamte EU angegeben.

Land|Prozent

Danemark| 15.1

UK 10.0

Spanien 9.0
Niederlandes| 8.2
Frankreich 55

Italien 54
Deutschland 4.9

EPU (Durchschnitt) 7.2

Tabelle 6 — Prozentsatz von Patenten danischer Patentinhaber mit einem Wert von tliber 10

Millionen Euro

101

In der folgenden Abbildung 1 — Wert europaischer Patente™ werden die geschatzten
Werte (erlautert oben) europaischer Patente wiedergegeben. Aus ihr kann man
entnehmen, dass 7,2% der Patente einen Wert von Uber 10 Millionen € hatten, wahrend
68% der Patente weniger als eine Million € wert war. Selbst bei einem Wert von Uber
300 Millionen € liegen noch 1 bis 2%, wahrend Patente mit einem Wert kleiner als
30.000 € nur zu etwa 10% auftreten. Im groben Mittel liegt der Wert eines Patentes bei

400.000 €.

197 EU-Kommision, 2005, Studie zur Bewertung der Wissenswirtschafts - was sind Patente wirklich wert?,

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf
zuletzt abgefragt 19.10.2006
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Der Wert europaischer Patente

35.00%
30.00%
25.00% |
20.00%
15.00%
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Anteil der Patente in Werteklasse

0.00% -

Werteklassen in Euro
DE —8—ES —&—FR —8—|T —%—NL —¢— GB

Abbildung 1 — Wert europaischer Patente

Die folgende Tabelle 7 gibt einerseits die Verteilung nach Geldwert in Euro und

andererseits die prozentuale Verteilung nach Fachgebieten wieder.

Value| Electrical|lnstrument Chemicals & Process| Mechanical
Intervals|Engineering s|Pharmaceuticals|Engineering|Engineering Total
< 30k 9.61 % 8.91% 6.36% 6.38% 8.78%| 7.88%
30k - 100k 18.14 %| 18.41% 12.93% 18.69% 18.21%| 17.39%
100k - 300k| 22.70 %| 20.55% 17.00% 20.58% 21.88%| 20.65%
300k - 1m 22.20%| 21.14% 21.71% 22.27% 21.49%| 21.80%
1m-3m 14.08%| 14.85% 18.64% 15.93% 14.07%| 15.45%
3m-10m 7.04%| 10.57% 11.64% 9.40% 9.47%| 9.58%
10m - 30m 3.40% 3.33% 5.93% 3.68% 2.69%| 3.70%
30m - 100m 1.66% 1.31% 3.43% 1.74% 1.79%| 2.00%
100m - 300m 0.75% 0.48% 1.21% 0.61% 0.72%| 0.76%
> 300m 0.41% 0.45% 1.14% 0.72% 0.90%| 0.77%
Totalf 100.00%| 100.00% 100.00%| 100.00%| 100.00%|100.00%

Tabelle 7 — Wert von zur Zeit bestehenden europiischen Patenten nach Fachgebieten102

In der Tabelle 7 bedeutet k=€1.000 und m=€1.000.000

192 EyU-Kommision, 2005, Studie zur Bewertung der Wissenswirtschafts - was sind Patente wirklich wert?,
http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/studies/patentstudy-report_en.pdf
zuletzt abgefragt 19.10.2006, bewertet wurden 7752 Patente
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Abbildung 2 — wie Tabelle 7
4.2.31 Kosten

Die von den Patentamtern verlangten Gebuhren sind relativ hoch. Beispielsweise
mussen auch progressiv steigende Jahresgebuhren (von €70,- fur das dritte Jahr bis
€1940,- fur das zwanzigste Jahr) entrichtet werden. Die Kosten fur erforderliche
Vertretung durch Patentanwalte sowie im sprachlichen Ausland jeweils anfallende
Ubersetzungskosten (etwa €40 fiir 100 Wérter; bei durchschnittlich 10.000 Wértern sind
das €4.000) sind ebenfalls hoch.

Alles in allem sieht man, dass es hohe Hurden vor Patenten gibt.

Die Uberwindung dieser Hurden wird in vielen Fallen fir kleinere Unternehmen,
insbesondere Startup Unternehmen, unmdglich sein, so dass ihnen die Moglichkeit
eines Patentschutzes praktisch nicht zur Verfligung steht. Dies wird als wesentlicher
Mangel eines Patentsystems angegeben (vergl. 4.2.2 Vor- und Nachteile eines
Patentschutzes flr Software). Die Hilfe ausreichend finanzstarker Partner dirfte in
vielen Fallen erforderlich sein, konnte aber nachteiligerweise zu unerwlnschten

Abhangigkeiten fuhren.
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Weiterhin sind die Kosten fur Patentverletzungsprozesse hoch. Diese fallen allerdings
nur an, wenn man den Prozess verliert. Die nachfolgende Tabelle gibt einen kleinen
Uberblick (abgerundete Werte):

Gegenstandswert Kosten = Anwalts- und Gerichtsgebiihren und Auslagen von
ca. €5.000/Instanz

€250.000,- Erste Instanz €35.000,-
Zweite Instanz €40.000,-

€500.00,- Erste Instanz €50.000,-
Zweite Instanz €56.000,-

€1.000.000,- Erste Instanz €72.000,-
Zweite Instanz €82.000,-

Tabelle 8 — Kosten im deutschen Verletzungsprozess

Zum Vergleich nachfolgend Kosten bei US-Patentverletzungen'®:

value of the matter in dispute costs = attorney’s fees, court fees

and expenses
USD 250.000 USD 7.000 TO 20.000
USD 500.000 USD 15.000 TO 30.000
USD 1.000.000 USD 15.000 TO 60.000

Tabelle 9 — Kosten im US-PatentverletzungsprozeR

4.2.4 Absolute Voraussetzungen fiir einen Patentschutz

Im Patentrecht werden Ublicherweise Schoépfungen als Erfindungen bezeichnet. Nach
der bekannten Belohnungs- und Anreiz-Theorie soll ein Erfinder dafir, dass er seine
Erfindung der Allgemeinheit gegenuber offenbart und dieser damit die grofere Nutzung
ermdoglicht, ein zeitlich begrenztes (20 Jahre) Monopol oder Ausschlussrecht in Form

eines Patents erhalten.

Aus der Frage heraus, was der Patentinhaber mit Hilfe eines Patentes verbieten konnte,
ist umgekehrt die Notwendigkeit entstanden zu definieren, was patentiert werden kann.

Als Ergebnis der Definitions-Bemuhungen wurde festgestellt, dass es sich grundsatzlich

1% Ubermittelt von Robert J. Schneider von Chapman and Cutler LLP, Chicago, USA, 21.3.2007
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um Gegenstande oder Verfahren handeln muss. Anweisungen zum Bewirken eines
menschlichen Verhaltens sind nicht patentierbar, es sei denn, es findet ein
menschliches Einwirken auf ein Substrat statt, z.B. bei der Materialbearbeitung: Ein
Verfahrensschritt besteht darin, dass ein Metallstlick glatt gehammert wird, was in

gleicher Weise auch durch eine Maschine herbeigefiuhrt werden kann.

Fir die Patenterteilung muss ermittelt werden, worum es sich bei der Erfindung handelt.
Wegen zu grolden Raumbedarfs bei einer Archivierung im Patentamt und auch wegen
der Unmaoglichkeit, an einem komplexeren Produkt (Gerat, Maschine oder dergleichen)
zu erkennen, in welchem Bestandteil des Produkts die Erfindung verkoérpert ist, ergab
sich die Notwendigkeit einer Beschreibung der Erfindung. Flur Verfahren ist diese
Notwendigkeit evident. Die Beschreibung muss erkennbar machen, wie die Erfindung
funktioniert und worin sie sich vom Stand der Technik abhebt. Zusatzlich muss in
Patentanspriichen in konzentrierter Form angegeben werden, worauf der Erfinder seine
Anspriche richtet. Der Ausdruck ,Patentanspriche” bedeutet nur eine an einen
Fachmann gerichtete technische Definition des Erfindungsgegenstandes, nicht aber die

legalistische Definition des Ausdrucks ,,Anspruch®.

4.2.5 Relative Voraussetzungen

4251 Gewerbliche Anwendbarkeit - technischer Fortschritt

Die Forderung nach gewerblicher Anwendbarkeit beziehungsweise nach technischem
Fortschritt als Voraussetzung fur die Patentierbarkeit wird in allen Landern erhoben.
Dies dient zur Entlastung der Patentamter von unsinnigen (perpetuum mobile) und/oder
SpaRerfindungen™ ohne wirtschaftlichen Zweck. Patente sollen ausschlieRlich der
wirtschaftlichen Forderung des Erfinders und spater der Allgemeinheit dienen. Da man
davon ausgeht, dass nur (technisch) fortschrittliche Erfindungen, also solche, die
gegenuber dem bisher Bekannten fortschrittlich sind, auch gewerblich anwendbar sind,
wird gewerbliche Anwendbarkeit haufig als relative Voraussetzung angesehen.

Allerdings betrachten manche Verfasser dies als absolute Voraussetzung.

104
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4.2.5.2 Neuheit

In allen Landern besteht das Erfordernis der Neuheit, das heif3t, nur neue Erfindungen
kénnen einen Patentschutz genielen. Die Definition des Begriffs Neuheit ist hier und da
etwas unterschiedlich und wird stets als Negativdefinition angegeben. In diversen

Patentgesetzen findet sich eine solche Definition.

Bei der Definition des Neuheitsbegriffs gibt es unterschiedliche Auffassungen daruber,
welcher Zeitpunkt zugrunde zu legen ist, namlich entweder der Zeitpunkt, zu dem die
Erfindung gemacht wurde (first to invent), oder der Zeitpunkt, zu dem die Erfindung bei
dem zustandigen Patentamt angemeldet wurde (first to file). Nahezu alle Lander
benutzen den Anmeldetag als maligeblich. Erstaunlicherweise machen die USA hier
eine Ausnahme. Dort gilt der Zeitpunkt, zu dem die Erfindung gemacht wurde, als
malfgeblich. Die haufig auftretende Notwendigkeit, Beweise fur diesen Zeitpunkt zu
erbringen, ist problematisch. In den meisten dieser Falle werden als wesentliches
Beweismittel beeidete Laborblcher vorgelegt. Dagegen ist die Feststellung des

Anmeldetages durch einen amtlichen Eingangsstempel kein Problem.

Bei der Festlegung der Gleichzeitigkeit sind die meisten Lander dazu Ubergegangen,
den Kalendertag als kleinste Zeiteinheit zu benutzen. Bei der Ublichen Bestimmung von
Fristen werden diese nach Jahren und Monaten, seltener nach Wochen und ganz
selten nach Tagen bestimmt. Bei unterschiedlichen Zeitzonen gilt die Ortszeit. So kann
es beispielsweise sein, dass in USA eine Handlung im Westen noch als rechtzeitig gilt,

wahrend die gleichzeitige Handlung im Osten als bereits verspatet gilt.

Fir die Negativdefinition des Neuheitsbegriffs werden zwei weitere Begriffe verwendet,
namlich Vorveroffentlichung und offenkundige Vorbenutzung. Die beiden Anfangssilben
"Vor" bedeuten "vor dem Anmeldetag, das heifl3t vor 0:00 Uhr des Anmeldetages". In
den meisten Landern werden als Veroffentlichungen nur  druckschriftliche
Veroffentlichungen angesehen. Handschriftliche Notizen gelten normalerweise nicht als

Hindernis fur eine Patenterteilung. Es kommt aber darauf an, ob sie objektiv zur

79



Rechtschutz fiir Software

Weiterverbreitung geeignet sind'®. Letzteres ware beispielsweise bei einem in einem

Schaukasten ausgehangten Anschlag fraglich.

Eine Benutzung gilt dann als offenkundig, wenn ein unbegrenzter Personenkreis die
Erfindung derart zur Kenntnis nehmen konnte, dass ein Durchschnittsfachmann auf
dem Gebiet der Erfindung diese verstehen wurde. Ob tatsachlich Kenntnis genommen

wurde, ist irrelevant.

4.2.5.3 Erfindungshohe

Neuheit als Voraussetzung einer Patenterteilung ist nicht ausreichend. Es muss etwas
.Besonderes® sein, das in einer Neuerung liegt, bevor ein Patent erteilt werden sollte.
Erst wenn sich ein Gegenstand in besonderer nicht-trivialer Weise von dem bisher
Bekannten abhebt, handelt es sich um eine Erfindung, und der Gegenstand hat deshalb

Erfindungshohe.

Viele Neuerungen sind derart einfacher Natur, dass jedermann oder zumindest jeder
Durchschnittsfachmann darauf kommen kann. Sie gehoren praktisch zum normalen
Handwerkszeug oder Know-how. Die Benutzung solcher Neuerungen darf nicht durch
Patente behindert werden und muss fur jedermann frei sein. Der schopferische Akt
muss derart grol3 sein, dass ein Durchschnittsfachmann mittels seines Kénnens und
Wissens nicht darauf kommen kann. Ist diese GrofRe erreicht, so spricht man vom
Vorliegen von Erfindungshohe. Die an den Durchschnittsfachmann angelegten
Malstabe sind weltweit so bemessen, dass ungerechtfertigte Patentierungen zu
vermeiden sind. Nach der Fiktion eines solchen Durchschnittsfachmannes beherrscht
dieser das gesamte Fachgebiet der Erfindung und kennt auch die gesamte weltweite
Fachliteratur jeglicher Herkunft und Sprache (d.h. alles, was vorveroffentlicht wurde;
vergl. 4.2.5.2 Neuheit).

1% BGH, Urteil vom 15.12.1970, X ZR 32/69, ,customer prints*
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Das EPA flihrt hierzu aus™®:

Zwischen dem Stand der Technik und einer patentfahigen Erfindung liegt ein patentfreier
Zwischenraum, der fir die stetige Weiterentwicklung der Technik vom Patentschutz freigehalten

ist.

Und weiter™":

Bei dem Ausdruck ,erfinderische Tatigkeit* handelt es sich um einen objektiven Begriff, der nicht
auf die subjektive Leistung des Erfinders, sondern objektiv auf das Erfindungsergebnis
abstellt...“erfinderische Tatigkeit® ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der der Ausfillung durch
eine eindeutige Entscheidung bedarf. Ein Ermessen besteht insoweit nicht. Vielmehr gibt es nur

eine richtige Entscheidung.

In der taglichen Praxis der Patentprufer werden mittels einer Patentrecherche eine oder
mehrere den Stand der Technik wiedergebende Druckschriften (Offenlegungsschrift,
Patentschrift, Fachzeitschrift etc.) ermittelt. Unter diesen wird die Druckschrift
ausgewahlt, die einen Gegenstand beschreibt, der dem Gegenstand der
Patentanmeldung (Anmeldungsgegenstand) am nachsten kommt und mit diesem
gleiche Merkmale gemeinsam hat. Dann werden die Unterschiedsmerkmale bestimmt.
Aus der Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes wird die Aufgabe ermittelt, die

der (zunachst nur angeblichen) Erfindung zugrunde liegt.

Wenn  Unterschiedsmerkmale  vorhanden sind (Falls nicht, ware der
Anmeldungsgegenstand nicht neu.), wird der Prifer auf gleichem oder angrenzendem

Fachgebiet weiter recherchieren und ggfs. weitere Druckschriften finden.

1. Bilden die Unterschiedsmerkmale ein andere Ldésung als die des
Anmeldungsgegenstandes, liegt Erfindungshdhe vor.

2. Sind die Unterschiedsmerkmale zwar identisch, dienen aber zur Lésung einer
anderen Aufgabe als der der Erfindung =zugrunde liegenden, so liegt

Erfindungshohe vor.

% T106/84
97 T554/98
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3. Dienen die Unterschiedsmerkmale in gleicher oder ahnlicher Weise zur Losung
der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe, so liegt keine Erfindungshohe
vor.

4. Falls etwa vorhandene Unterschiedsmerkmale im Rahmen des ublichen
fachmannischen Wissens auf dem betreffenden Fachgebiet vorliegen, so kann

mit ihnen keine Erfindungshohe begrindet werden.

4.2.54 Beispiel fiir die Zuriickweisung einer Patentanmeldung mangels

Erfindungshohe

Betrachtet wird hier nur der Patentanspruch 1 einer Patentanmeldung (EP 27 453). Er
ist in der Ublichen Weise unterteilt in einen Obergriff und einen Kennzeichnungsteil. Im
Oberbegriff sind die Merkmale angegeben, die der Anmelder als zum Stand der Technik
zugehorig ansieht. Die vermeintliche Erfindung geht damit von einem Gegenstand aus,
wie er im Oberbegriff beschrieben wird. Erst dann setzt die Erfindung an. Die vom
Anmelder als erfinderisch angesehenen Merkmale sind im Kennzeichnungsteil

angegeben, hier unterstrichen dargestelit.

Im Oberbegriff des gewahlten Beispiels wird ein Mobilfunk-Telefonsystem beschrieben,
bei dem ein Benutzer im Mobilteil ein Spiel betreiben kann, in dem Punkte erzielt
werden. Ist eine bestimmte Anzahl von Punkten erreicht worden, Uubermittelt dies das

Mobilteil an eine Feststation.

Die im Kennzeichnungsteil beschriebene Erfindung besteht darin, dass in dem Mobilteil
ein Empfanger vorgesehen ist, der ein von der Feststation gesandtes Antwortsignal

empfangen kann, das eine Belohnung umfasst.

A. Patentanspruch 1:

Apparatus for a mobile terminal (12) selectably also operable by a user in a radio
communication system (10) to effectuate telephonic communication with a
communication station by way of a communicate path that includes a radio part (24),

said apparatus (58) comprising:
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at least one executable block of code (56) forming a recreational application
executable by the user at the mobile terminal pursuant to user interaction therewith,
execution of the recreational application forming said executable block of code
generating at least an indicia of performance success of the execution by the user of the
recreational application forming the executable block of code;

a detector (66) embodied at the mobile terminal and adapted to receive
indications of the indicia of performance success generated during execution of the
executable block of code (56), said detector (66) at least for detecting at said detector
(66) whether the indicia of performance is beyond a selected threshold and for
selectively generating a result indication indicative thereof;

a formatter (68) embodied at the mobile terminal and adapted to receive the
result indication generated by said detector (66), said formatter (68) for formatting the
result indication into a signal transmittable upon the communication path; and
a response-message receiver (76) coupled to receive a response-message
communicated to the mobile terminal, wherein said response-message receiver (76) is

coupled to receive a response-message that comprises a reward.

B. Stand der Technik:

Entgegenhaltung D1, DE-Patentanmeldung DE19610840 (auszugsweise):

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Laden von elektronischen Spielen auf ein

mobiles Kommunikationsendgerat eines Mobil-Kommunikationsnetzes.

In Mobil-Kommunikationsnetzen, wie zum Beispiel dem GSM Mobilfunknetz (Global
System for Mobile Communications), wird die Mobilitat der Teilnehmer dadurch erreicht,
dass mobile Kommunikationsendgerate mit Basisstationen uber eine Funkverbindung
verbindbar sind. Diese Basisstationen sind Ublicherweise drahtgebunden mit
Vermittlungseinrichtungen verbunden, welche wiederum untereinander vernetzt sind
bzw. einen Netzubergang zu einem Festnetz oder anderen Kommunikationsnetzen
ermoglichen. Ein solches Mobilkommunikationsnetz ist beispielsweise aus M. Mouly,
M.-B. Pautet, "The GSM System for Mobile Communications”, 49, rue Louise Bruneau,
F-91120 Palaiseau, Frankreich, 1992, S. 231-237 bekannt. Zur Ubertragung von

Sprache und Daten stehen dabei Uber die Luftschnittstelle der Funkverbindung
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verschiedene Kanale bereit. Zu diesen Kanalen gehoéren die Sprachkanale zur
Ubertragung von Sprache und Steuerkanéle zur Ubertragung von Signalisierungs- und

sonstigen Informationen.

Die mobilen Kommunikationsendgerate eines Mobilkommunikationsnetzes sind
programmgesteuerte Endgerate, die Uber Eingabe- und Ausgabeeinrichtungen und
Uber zumindest eine Speicher- und Steuereinheit verfiugen. Ein derartiges
Kommunikationsendgerat ist in "Schnurloses Telefon Sinus 33", Telekom
Unterrichtsblatter, Jg. 48, 10/1995, S. 560-571 fur ein drahtloses
Kommunikationsendgerat  anschaulich ~ vorgestellt. Ein  weiteres  bekanntes

Kommunikationsendgerat fiir ein Mobilfunknetz ist das Siemens S4'%,

Ein solches Kommunikationsendgerat verfiigt tiber vielfaltige Mittel zur Ubertragung von

Sprach- und Signalisierungsinformationen sowie Daten.

Entgegenhaltung D2, US- Patentschrift 5120076 (auszugsweise):

The present invention is directed to a method of evaluating data relating to a common
subject from a plurality of remote data sources and more particularly to sampling the

remote data sources to avoid the input of all data.

As described in the Lockton, et al., U.S. Pat. No. 4,592,546, home television viewers of
a football game may attempt to predict, for example, the play to be called by the
quarterback and then be scored on their success. As suggested by the patent, the
overall control of this scoring is done by a one-way mass communications link from a
central station; for example, it may be the SCA channel of an FM radio station or a
vertical blanking interval (VBI-Teletext) of a television program itself. Then the score is
stored at the home viewer's location, which can be characterized a remote data source,

and is uploaded to a central station by, for example, a telephone call.

One difficulty with the foregoing is that the uploading of all information to a central

computer via the telephone system may overload the telephone exchanges, especially

108
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in large cities. Of course, the same is true if a packet type system is used to collect data
for final communication with a central telephone office. This might especially be of a
Superbowl football game or a World Series baseball game. Of course, one of the
incentives to playing the game--even if the player may have a relatively low score--is to
determine his rank or percentile standing with regard to the remainder of the

participants.

Another technique of evaluating responses to a broadcast television program is shown
in the Von Kohorn U.S. Pat. No. 4,745,468 which discloses the technique of competing,
for example, in a television game show. It is also stated to be applicable to a football
game. Here the viewers' scores and/or responses are recorded on a magnetic card.
Then the card may be physically taken to some central location to receive a prize. Here

again, the ranking or percentile standing of a particular player is not immediately known.

It is therefore a general object of the present invention to provide an improved method

of evaluating data relating to a common subject from a plurality of remote data sources.
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5,120,076
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C. Entscheidung wahrend einer miindlichen Verhandlung (Oral Hearing;

auszugsweise):

8. The chairman asked why the added features render claim 1 inventive.

9. The applicant replied that now the mobile terminal can handle an award resp.
high-score system without network coverage.

10. The chairman asked which features in particular are important for offline playing.
1. The applicant replied that all features in their entirety are important.

12. The first examiner stated that all features are known eitherfrom documents D1
or D2. In particular, document D1, column 2,

line 4 onwards and line 12 onwards discloses the capability to function without network
coverage. Furthermore, an award system is disclosed in document D2, Figure 5 taken in
conjunction with

column 6, lines 33 to 35. Therefore, claim 1 of the main request is an obvious
combination of documents D1 and D2.

13. The applicant replied that document D2 does not disclose an award System
because it only sends back some curve information and no score information. Moreover,
Figure 5 in document D2 does not disclose the sending of a response.

14. The chairman asked why the message of Figure 5 in document D2 is no
response.

15. The applicant replied because an initial message is missing.

16. The chairman announced the following decision of the Examining Division:
"The subject-matter of claim 1 of the main request is not inventive, Article 56 EPC.

The grounds for the decision can be summarised as follows: Starting from document D1
the skilled person would consider the teaching of document D2 and arrive at the
subject-matter of claim 1 in an obvious manner when faced with the problem of

providing high-score functionality and subsequent additional communication.”

Im hier vorangegangenen Absatz ist erkennbar, dass die Prifungsstelle des EPA in der
oben geschilderten Weise vorgeht: Der Anmeldungsgegenstand hat mit dem
Gegenstand nach der D1 eine Reihe von Merkmalen gemeinsam. Diese sind im
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegeben. Die Merkmale des Kennzeichnungsteils
hat die Prifungsstelle in dem Gegenstand nach der D2 gefunden. Dabei ist ihr die

Ubertragung dieser Merkmale auf einen Gegenstand nach dem Oberbegriff des
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Anspruchs 1 als offensichtlich erschienen. Dementsprechend wurde die

Patentanmeldung zurtickgewiesen.

4.2.5.5 Beispiel eines erteilten Patents

Aus dem Bericht liber ein Kolloquium des Osterreichischen Patentamts'®

Auch wenn hier Vorsicht geboten ist und man eine Erfindung nicht ,im Nachhinein" beurteilen darf
- viele Ideen sind nach deren Kenntnis trivial, aber vorher schwer zu finden. Einige gute Beispiele
europaischer und deutscher sehr problematischer Patente, sowohl was Erfindungshéhe als auch
tatsachliche Probleme fur Softwareentwickler betrifft (siehe Link zu esp@cenet110 zum Lesen im

Original), sind:

Die Verwendung eines graphischen Symbols zur Anzeige des Fortschritts einer Tatigkeit (Patent
Nr. EP0394160 aus 1990) (,Progressbar-Patent")

Das zuletzt erwahnte Patent betrifft den allgemein bekannten Laufbalken (oder

Progressbar oder Speedbar). Hier ein Auszug der europaischen Patentschrift'" :

Zusammenfassung von EP0394160

A dynamic progress marker icon is disclosed that dynamically changes to mark the progress of a
task. In this manner, the user is kept informed of the status of a task being performed without
resorting to language sensitive messages such as "Now processing object number 12 of 100"
The icon does not require a graphics display to be used and therefore can be used on both
graphics and non-graphics displays. The icon of the prepared embodiment has five rows
consisting of four percent (%) symbols surrounded by a border. At the beginning of a task, a task
monitor quantifies the task into substantially equivalent task work units. All twenty "%" symbols
are present and displayed to the user. When the task monitor determines that one task work unit
has completed, one "%" symbol is replaced in the icon by a replacement character, such as a

blank or null character. The replacement of one "%" symbol each time a task work unit completes

'% Sonntag, FIM, JKU, Bericht zum Kolloquium des Osterreichischen Patentamts und Diskurs aus Sicht
der Informatik dazu, Universitédre Forschung und Patentschutz, 12.5.2004

1o http://at.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=at/DE/home.hts zuletzt
abgefragt 3.9.2006
"http://v3.espacenet.com/origdoc?DB=EPODOC&IDX=US5301348&F=0&RPN=EP0394160&DOC=cca
34af1984f09c9843cfob07931d8a84f zuletzt abgefragt 22.3.2007
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continues until all of the "%" symbols are replaced, indicating 100% completion of the task. The
order in which symbols inside the icon are replaced is determined by a pattern array and can be
modified if desired. The symbols used inside the icon and for the border are selected to be
available in virtually all languages, and can also be modified to meet the needs of a particular

user.
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Abbildung 4 — Progressbar (Laufbalken)
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Nachfolgend die deutsche Version von Anspruch 1 des erteilten europaischen Patents:

In einem Computersystem bestehend aus einem Anzeigegerat ein Verfahren zur automatischen
und dynamischen Bereitstellung einer Riickmeldung an den Benutzer des Computersystems utber
den Fortgang einer Aufgabe, die aus einer Anzahl Aufgabenarbeitspunkte zusammengesetzt ist,
wobei das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

am Anfang der Aufgabe quantifizieren der Aufgabe mit Hilfe eines Uberwachungsprogramms fiir
die Quantifizierung in eine Vielzahl von im wesentlichen gleichen Arbeitseinheiten der Aufgabe,
wobei die Quantifizierung die folgenden Schritte umfasst:

ermitteln der Aufgabenfertigstellungszeit und einteilen der Aufgabenfertigstellungszeit in eine
Vielzahl von im Wesentlichen gleichen Arbeitseinheiten der Aufgabe;

oder, wenn die ermittelte Zeit, die erforderlich ist, um die Aufgabe fertig zu stellen, nicht
festgestellt werden kann,

ermitteln einer Anzahl von feststellbaren Arbeitspunkten in der Aufgabe; und

einteilen der Anzahl feststellbarer Arbeitspunkte in eine Vielzahl von im Wesentlichen gleichen
Arbeitseinheiten der Aufgabe;

tberwachen des Fortganges der Aufgabe mit Hilfe des Uberwachungsprogramms und senden
einer Nachricht an einen lkongenerator immer dann, wenn eine bestimmte Arbeitseinheit der
Aufgabe fertig gestellt wurde und

bei Empfang der Nachricht aktualisieren eines lkons , das den Fortgang der Aufgabe anzeigt,

durch den Ikongenerator.

Die Europaische Patentschrift (European Patent Specification) EP 0 394 160 B1 ist die
endgultige Fassung des erteilten Patents, das fur die Lander (designated contracting
states) DE, ES, FR, GB, IT gilt. Im Deckblatt der Patentschrift unter Ziffer 56 sind
diejenigen Veroffentlichungen angegeben worden, die vor dem Prioritatstag, dem 20.
Marz 1989, gedruckt herausgekommen waren. Der Prifer des Europaischen
Patentamts hat offensichtlich in diesen Vorveroffentlichungen kein Hindernis fur eine
Patenterteilung gesehen. Es wurde also von ihm Neuheit und Erfindungshodhe

anerkannt.

Die ursprunglichen Patentanspriche sind auf den Seiten 15 ff. (bzw. Seiten 33 und 34)
der Patentanmeldung angegeben. Diese Patentanspriuche hat der Prufer offensichtlich
nicht flr eine Patenterteilung als geeignet angesehen, was er in den Grinden seines
Bescheides vom 7. Juni 1993 angibt. In Absatz 2 sagt er: "...the effect obtained is not of
technical nature." Mit der dann folgenden Eingabe des Vertreters der Anmelderin (IBM)

vom 22. November 1993 wurden neue Unterlagen eingereicht, bei denen die
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Patentanspriiche Uberarbeitet waren. Sie wurden in eine Form gebracht (durch
handschriftliche Einfigungen), dass dadurch die Anspruche entstanden, die sich in der
Patentschrift befinden. Durch diese Uberarbeitung der Patentanspriiche wurden sie in
ihrer Gesamtheit auf technische Merkmale gerichtet. Unter Bezugnahme auf die Vicom-
Entscheidung (vergl. 6.2.4.6.1 T208/84 - Computerbezogene Erfindung/Vicom) hat der

Prufer die Technizitat des Gegenstandes der Anspriuche anerkannt.

4.2.6 Erteilungsverfahren

Nur in den entwickelten Landern gibt es Patentamter, die in der Lage sind, eine Prufung
auf Neuheit, gewerblicher Anwendbarkeit und Erfindungshdohe vorzunehmen. In den
weniger entwickelten Landern, in denen es Uberhaupt Patentamter gibt, werden solche
Prifungen nicht vorgenommen, sondern die Erfindung wird lediglich registriert, wobei
die Registrierung zugleich Patenterteilung bedeutet. Auch eine Reihe von europaischen
Landern verzichtet auf eine eigenstandige Prufung (vergl. 10.4 Prifungsverfahren). Ob
das Patent zu Recht existiert, wird erst spater in einem etwaigen

Patentverletzungsverfahren Uberprift.

Bei der Anmeldung der Erfindung fur eine Patenterteilung mussen eine Beschreibung,
Patentanspriiche und Zeichnungen beim Patentamt eingereicht werden. Nach
erfolgreicher Prifung (soweit ein Prifungsverfahren vorgesehen ist) wird ein Patent
erteilt, allerdings nur vorlaufig und auf Widerruf. Nach der Patenterteilung innerhalb
einer bestimmten Frist - in manchen Landern drei und in manchen neun Monate - kann
jedermann Einspruch gegen die Patenterteilung erheben. Sind die in dem Einspruch
vorgebrachten Griinde stichhaltig, wird das Patent widerrufen. Auch spater noch ist eine
Nichtigkeitsklage gegen das Patent mdglich, wobei das Verfahren analog zum
Einspruchsverfahren ablauft, also auch im Nichtigkeitsverfahren bei Vorliegen von
stichhaltigen Griinden das Patent (rickwirkend) widerrufen wird. Im Prinzip wird dieses
Vorgehen weltweit angewandt. Eine Ausnahme bildet hier die USA, bei der es weder
ein Einspruchsverfahren noch ein Nichtigkeitsverfahren gibt. Dort gibt es allerdings ein
so genanntes reexamination-Verfahren, das ahnlich einem Einspruchsverfahren ist, und
auBerdem besteht die Moglichkeit, in einem Verletzungsprozess das Patent zu

vernichten.
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4.2.7 Patentanspriiche

International wird gefordert, dass eine Patentanmeldung auch Patentanspriche
enthalten muss'?. Sie definieren, was der Patentanmelder geschitzt haben mdchte.
Beschreibung und Zeichnung dienen der Erlauterung des Anmeldungsgegenstandes
und der Interpretation des Schutzumfanges. Patentschutz kann fur eine Erfindung in

verschiedener Weise ausgestaltet sein'®, namlich in den folgenden Kategorien:

1. Schutz fir eine Erzeugnis, Sache, Vorrichtung, Stoff, biologisches Material
2. Schutz fir ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses oder zur Erreichung
eines Arbeitszieles

3. Schutz fur eine Verwendung einer Sache oder eines Verfahrens

Im IT-Bereich kommen hauptsachlich die Kategorien 1 und 2 in Frage, namlich
Vorrichtung in Form einer programmierten Datenverarbeitungsanlage und Verfahren,
die durch ein Programm gesteuert sind. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden
Kategorien ist oft von Bedeutung fir die Frage, ob eine Erfindung technischer Natur ist.
Denkbar ware auch ein Verwendungsanspruch, beispielsweise ein auf die neue
Verwendung eines bereits bekannten Algorithmus gerichteter Anspruch. Daraus
ergeben sich im IT-Bereich folgende Erfindungsgegenstande, auf die Patentanspriche

gerichtet werden kdnne:

Vorrichtung
Verfahren

Verwendung

> W bh =

Datenverarbeitungssystem (zur Durchfihrung eines Verfahrens); das entspricht
einer Vorrichtung
5. Speichermedium (auf dem ein Computerprogramm gespeichert ist); das

entspricht einer Vorrichtung

12 7 B. DE-PatG §34 Absatz 3,1
"% Schulte, Kommentar zum DE-Patentgesetz, 7 Auflage §1, Rdn 185
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4.3 Urheberrecht

Far das Entstehen eines Urheberrechtes existieren keine formalen Voraussetzungen.
Es entsteht mit der Schopfung eines neuen Werkes und ist unverdufRerbar an die
Person des Schopfers gebunden. Ein hoheitlicher Akt, wie die Patenterteilung oder die
Gebrauchsmusterregistrierung, ist nicht erforderlich. Der Urheber kann Lizenzen
erteilen — auch ausschlieB3liche, bei denen er sich verpflichtet, das Werk nicht selbst zu
benutzen. Nach Schutzablauf (international zumeist 70 Jahre nach dem Tod des

Schopfers) ist die Benutzung des Werks flr jedermann frei.

Auch wenn im Urheberrechtsgesetz in seinem §1 nur gesagt wird, dass ,die Urheber
...fur ihre Werke ...Schutz® genieRen und keine Einschrankung auf Neuheit der Werke
formuliert ist, so muss man dennoch von dieser Schutzvoraussetzung ausgehen. Im
Urheberrechtsverletzungsprozess ist der Einwand der Nichtneuheit vorgesehen. Es darf
sich auch nicht nur um platte Selbstverstandlichkeiten handeln, sondern die den Schutz
geniellenden bzw. beanspruchenden Merkmale der Schopfung muissen sich von
anderen unterscheiden lassen. Man spricht von Eigentimlichkeit oder von
Schépfungshoéhe. Zum Verstandnis sei auf eine Karajan-Interpretation einer Beethoven-
Symphonie hingewiesen. Die Beethoven-Symphonie ist wegen Schutzablaufs fur
jedermann zur Benutzung frei. Die ihr innewohnenden Melodien sind nicht mehr neu.
An ihnen kann ein Urheberrechtsschutz nicht erneut entstehen. Allerdings kann einer
besonderen Art der Intonation, also einer bestimmten Interpretation,
Urheberrechtsschutz zukommen. Die Eigenheiten oder eigentimlichen Merkmale der
Karajan-Interpretation stehen gemall UrhebG § 82 noch 50 Jahre nach Erscheinen

eines Tontragers unter Urheberrechtsschutz.

Ein in den Medien bekannt gewordenes Beispiel ist der Rechtsstreit zwischen den
Komponisten Iglesias und Siegel. Letzter hatte mit einem von ihm komponierten Lied
(,LEin  bischen Liebe...“) den Eurovisionspreis gewonnen. Iglesias verlangte
Urheberrechtsschutz (Unterlassung und Schadensersatz) aufgrund eines vorher von
ihm komponierten Liedes. Siegel konnte zeigen, dass er genauso wie auch Iglesias von
einem alten Volkslied Gebrauch gemacht hatte. Dem Iglesias-Lied wurde wegen
mangelnder Neuheit der gegen das Siegel-Lied vorgebrachten Tonfolgen ein

Urheberrechtsschutz abgesprochen.
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In allen Urheberrechtsgesetzen findet sich die im Wesentlichen gleiche Bestimmung,
dass die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst Schutz geniel3en.
Dann folgt eine Aufzdhlung (in Deutschland nicht abschlieBend und in Osterreich
abschlie3end), was als zu schutzendes Werk anzusehen ist, wozu (vergl. unten) auch
Computerprogramme gehdren. Hier ein Auszug aus dem seit 1996 in dieser Beziehung

114.

unveranderten Deutschen Urheberrechtsgesetz':

e Zu den geschutzten Werken...gehdren insbesondere:

e Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;

o  Werke der Musik;

e pantomimische Werke einschlie3lich der Werke der Tanzkunst;

o  Werke der Bildenden Kiinste einschliel3lich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst
und Entwurfe solcher Werke;

e Lichtbildwerke einschliel3lich der Werke, die ahnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;

o Filmwerke einschliel3lich der Werke, die ahnlich wie Filmwerke geschaffen werden;

e Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Plane, Karten, Skizzen,

Tabellen und plastische Darstellungen.

Urheberrechtsschutz fiir Software kam auch vor entsprechender Anderung der
Urheberrechtsgesetze schon insoweit in Frage, als Software als Sprachwerk
angesehen wurde. Hieriber war es zu einigen Diskussionen gekommen. Zunachst
wurde die Frage gestellt, ob Programmiersprachen als fir Menschen verstandliche
Sprachen anzusehen sind. Diese Frage wurde letzten Endes bejaht mit der
Begrindung, dass es sich dabei zwar um Spezialsprachen handele, dass diese aber
wie jede andere natlrliche Fremdsprache erlernbar seien und die Funktion,
Informationen von einem Leser oder Hoérer zu einem anderen zu uUbertragen, auslbe.
Eine Programmiersprache sei wie jede naturliche Sprache anzusehen. Bei
Maschinencodes, die ja in einer fur Menschen schwer verstandlichen Sprache
vorliegen, sei dies nicht gegeben, allerdings wirden sie — zwar in anderer Gestalt —

doch dasselbe ausdricken wie ein Quellcode und seien damit diesem gleichzusetzen.

Nach verschiedenen Ansatzen der Rechtsprechung, Klarheit zu finden, ob und worin

ein Urheberrechtsschutz flr Software entstehen kann (vergl. die Inkassoprogramm-
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Entscheidung des deutschen BGH' von 1985), entstand die EU-Richtlinie
91/250/EWG vom 14. 5. 1991 Uber den urheberrechtlichen Schutz von
Datenverarbeitungsprogrammen’®. In dieser Richtlinie werden Computerprogramme als
sprachliche Werke angesehen, die den urheberrechtlichen Schutz als literarische
Werke im Sinne der Berner Ubereinkunft genielen sollen. Diese Richtlinie diirfte in
allen EU-Landern inzwischen umgesetzt worden sein, z.B. in Deutschland am 9.6.1993

mit dem Gesetz zur Anderung des Urheberrechtsgesetzes'".

Wie oben erwahnt (vergl. 5.2.3.2 TRIPS), erstreckt sich gemal TRIPS, Artikel 9,

Absatz 2 der urheberrechtliche Schutz auf Ausdrucksformen und nicht auf Ideen,
Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche. Fur Ideen,
Verfahren, Arbeitsweisen ist das Patentrecht vorgesehen. Man kann also fur dieselbe
Software sowohl Urheberrechtsschutz geniel3en als auch mdglicherweise Patentschutz

(siehe unten).

Zum Patentschutz bestehen formale Unterschiede. Wahrend der Schutzumfang eines
Patents durch die Patentanspriche bestimmt wird, erstreckt sich der
Urheberrechtsschutz nach Richtlinie 91/250/EWG auf alle Ausdrucksformen von
Computerprogrammen, wobei die ldeen und Grundsatze, die irgend einem Element
eines Computerprogramms einschlieB3lich der Schnittstellen zugrunde liegen, nicht im

Sinne der Richtlinie geschuitzt sind.

Urheberrechtsgesetz §69......

(1) Computerprogramme ......... sind Programme in jeder Gestalt, einschlief3lich des
Entwurfsmaterials.

(2) Der gewahrte Schutz gilt fiir alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms.

Ideen und Grundsatze, die einem Element eines Computerprogramms zugrunde liegen,
einschlieBlich der den Schnittstellen zugrunde liegenden Ideen und Grundsatze, sind nicht

geschitzt.

Jeder einzelne der Schritte einer Programmerstellung gilt als Entwurfsmaterial und ist

daher dem Urheberrechtsschutz zuganglich unabhangig davon, ob er als Schriftwerk in

"5 BGH, Urteil vom 9.5.1985, | ZR 52/83 (OLG Karlsruhe), ,Inkassoprogramm?®
"¢ Richtlinie 91/250/EWG, EU-AbI L 122 vom 17.5.1991 (Dokument 391L0250)
7 8§ 69a bis 69g
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Aneinanderreihung von Befehlen oder als Grafik, wie bei Datenflussplan oder

Flussdiagramm der Befehlsabfolge, dargestellt ist.

Zu den moglichen Ausdrucksformen gehdren auch Programme im Maschinencode,
wobei eine Dekompilierung grundsatzlich nicht erlaubt ist, also vom

Urheberrechtsinhaber zuvor gestattet werden musste.

Wenn man annimmt, eine Software-Erfindung sei patentierbar, so hatte der Inhaber mit
einem Patent das Recht, Dritten die Nutzung jeglicher Software zu verbieten, mit der
seine in den Patentanspriichen definierte Erfindung realisiert wird. Dieser Grundsatz
wurde auch dann gelten, wenn das Ziel auf unterschiedlichen Wegen mit Programmen
erreicht werden konnte, deren Maschinen- oder Sourcecodes sich voneinander
vollstandig unterscheiden. Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich dagegen auf den
Code selbst, unabhangig davon, welche Idee (beispielsweise Bremskraftsteuerung in
einem ABS-System) damit realisiert werden soll. Nach dem vorstehend zitierten
Urheberrechtsgesetz §69 Absatz 2, Satz 1 gilt der Schutz fur alle Ausdrucksformen

eines Computerprogramms. Mit Ausdrucksform ist nicht der Inhalt gemeint.

Wegen dieser Unterschiede kann ein Code durch beide Schutzrechtsarten, namlich
Patentschutz und Urheberrechtsschutz, geschitzt werden. Verflgt ein Entwickler Gber
beide Schutzrechte, kann er sie beide gegen einen Verletzer benutzen. Er kdnnte den
Verletzer aus dem Patent auf Unterlassung der Benutzung der patentierten Idee und
Schadensersatz in Anspruch nehmen. Zusatzlich hatte er die Moglichkeit, den Verletzer
in gleicher Weise aus seinem Urheberrecht in Anspruch zu nehmen, wenn dieser die
gleiche Ausdrucksform, also denselben Code benutzt. Benutzt der Verletzer einen
anderen Code, entfallt eine Urheberrechtsschutzverletzung, und der Entwickler kénnte

nur sein Patent als Verbietungsrecht benutzen.

Als problematisch erweist sich die Tatsache, dass das Urheberrecht urspringlich nicht
fur die Informatik oder fur Software geschaffen wurde. Es diente hauptsachlich dem
Schutz von Werken der Literatur, Musik und der Bildenden Kunste. Das Urheberrecht
auf Software auszudehnen war nur durch den Kunstgriff mdglich, Software als Werk der
Literatur anzusehen. Es ist verstandlich, dass die Forderung nach Eigentimlichkeit als

Voraussetzung fur das Entstehen eines Schutzes bei einem Roman ganz andere
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Kriterien zur Geltung bringt als bei Software. Mit Schépfungshdhe ist gemeint, dass das
Eigentimliche gegeniber dem Bekannten einen Minimalabstand hat. Der Begriff
Schopfungshdhe entspricht dem Begriff der Erfindungshdéhe im Patentrecht. In der
Rechtspraxis des Urheberrechts werden im Vergleich zu der des Patentrechts bei der
Erfindungshohe geringere Anforderungen an die Schopfungshohe gestellt''®. Eine
Bewertung technischer Merkmale ist im Urheberrecht grundsatzlich ausgeschlossen.
Auch hier drangt sich wieder der Vergleich zu einem Roman als Werk der Literatur auf.
Die Malstabe, die zur Anerkennung der Schopfungshohe eines Romans fuhren
wurden, kénnen nicht in gleicher Weise angelegt werden an eine Bremskraft-Regelung
in einem ABS-System. Bei Letzterem miissten doch technische Uberlegungen
angestellt werden, wodurch eine Bewertung des Inhalts des Werkes, das heil3t der
technischen Idee, die ihm zugrunde liegt, vorgenommen werden musste. Der BGH geht
davon aus, dass komplexe Computerprogramme eine ausreichende Schopfungshdhe
(Individualitat der Gestaltung) haben, was er in seiner Entscheidung von'® 2005 im

ersten Leitsatz zum Ausdruck bringt:

Bei komplexen Computerprogrammen spricht eine tatsachliche Vermutung fiir eine hinreichende
Individualitat der Programmgestaltung. In derartigen Fallen ist es Sache des Bekl. darzutun, dass
das fragliche Programm nur eine ganzlich banale Programmierleistung ist oder lediglich das

Programmschaffen eines anderen Programmierers tGbernimmt.

Durch Urheberrechtsschutz kdénnen nicht solche Handlungen verboten werden, die
dazu dienen, die von dem Programm zu realisierenden (eventuell mit Patent
geschutzten) Ideen zu ermitteln, oder die dazu dienen, eine Interoperabilitat mit
anderen Programmen zu ermoglichen. Ein Funktionstest ist jedoch erlaubt.

Die vorstehend angegebene Ausnahme bezuglich der Interoperabilitat ist eine von der
Open-Source Bewegung vorgebrachte Forderung. In ahnlicher Weise wird von der
Open-Source Bewegung gefordert, die Interoperabilitat auch bei Software-Patenten zu
ermoglichen. Da bei Patenten nur die Idee dargelegt werden muss und nicht etwa der
diese Idee realisierende Sourcecode (Es ist sogar generell unzulassig, den Sourcecode

in die Patentbeschreibung aufzunehmen.), ist die Realisierung von Interoperabilitat

"8 Mellulis, Zur Patentfahigkeit von Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, Seiten
84 3ff

"9 BGH, Urteil vom 3.3.2005, | ZR 111/02, ,Ubertragung von Nutzungsrechten an Computerprogramm
nach Insolvenz®
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allein aufgrund der Patentschrift nicht méglich. Es erscheint daher sinnvoll, auch bei
Patentanmeldungen die Offenbarung zumindest einer Version eines die Idee
realisierenden Sourcecodes vorzuschreiben, was es ermdglicht, Interoperabilitat
herzustellen. Diese Uberlegung findet sich auch in dem zuletzt vorgelegten Entwurf fiir
die EU-Richtlinie Uber die Patentierbarkeit Computer implementierter Erfindungen

(vergl. 1.3 EU-Richtlinie Uber die Patentierbarkeit von Software).

4.4 Einschrankungen

Es gibt eine Reihe von Dingen, von denen man annimmt, dass ein Patentschutz fur sie
von der Allgemeinheit nicht hingenommen werden kann. Dies sind Dinge, deren
Gebrauch man als unethisch oder wider die guten Sitten ansieht, und solche Dinge,

deren Gebrauch man fir die Allgemeinheit freihalten mochte.

4.4.1 Ethik

Grundlage der Ethik ist das Leben von Menschen in einer Gesellschaft und in ihrer
Umgebung. Ethische Regeln ergeben sich aus dem Spannungsverhaltnis zwischen den
Interessen eines Individuums und denen der Gesellschaft (wobei die Religion eine
gesonderte Rolle spielt), wie dies beispielsweise durch den bekannten kategorischen
Imperativ von Kant ausgedriickt wird. Die in einer Regelhierarchie obersten Regeln
finden sich z.B. in religiosen Geboten, wie den 10 Geboten, und in der Verfassung

eines Staates, Straf-, Zivil- und Verwaltungsrecht usw.

Weitere Regeln finden sich im Volkerrecht und internationalen Vereinbarungen. In
vielen der internationalen Vereinbarungen finden sich Sonderregelungen, die
Ubergeordnete Ethikgebote berlcksichtigen und die von denjenigen Staaten

eingehalten werden mussen, die einer solchen internationalen Vereinbarung

120 Der kategorische Imperativ ist die ethische Grundnorm in der Philosophie Immanuel Kants und wird
von ihm so ausgedruckt: ,Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass
sie ein allgemeines Gesetz werde.”.
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angehoren. Im Rahmen der EU gibt es Ethik-Richtlinien, die von den EU-Landern
befolgt und in nationale Gesetze umgesetzt werden mussen.

121

Im Deutschen Patentgesetz hat beispielsweise die EU-Richtlinie Biologie' ihren

Niederschlag gefunden u.a. in DE-PatG §§1a und 2 und EPU in Artikel 52.

Zunachst geht es in dieser Richtlinie darum, dass Investitionen geférdert werden sollen.
So heildt es in Absatz 3:

Ein wirksamer und harmonisierter Schutz in allen Mitgliedsstaaten ist wesentliche Voraussetzung

dafur, dass Investitionen auf dem Gebiet der Biotechnologie fortgefuhrt und geférdert werden.

In Absatz 14 wird hervorgehoben, dass ein Patent seinen Inhaber nicht berechtigt, die
Erfindung anzuwenden, sondern ihm lediglich das Recht verleiht, Dritten die Verwertung
zu untersagen. Ein Patentrecht macht nicht Rechtsvorschriften Uberflussig, die die

Beachtung ethischer Normen betreffen (z. B. Tierschutz).

Absatz 39 fuhrt im Wesentlichen aus, dass die offentliche Ordnung den in den
Mitgliedsstaaten anerkannten ethischen und moralischen Grundsatzen entspricht und
dass die ethischen oder moralischen Grundsatze die Ubliche patentrechtliche Prifung

unabhangig vom technischen Gebiet der Erfindung erganzen.

Als Beispiel fur die Beachtung des Tierschutzes als einer ethischen Norm sei hier die
Krebsmaus-Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des EPA'™? von 2004

erwahnt:

Bei dem Gegenstand der Patentanmeldung ging es um ein Verfahren zur
gentechnischen Erzeugung einer Mauseart, bei der ein hoher Prozentsatz (etwa 90%)
der Mause schon nach relativ kurzer Zeit (sechs Monate), aber nach Hervorbringen von
Nachwuchs, eine bestimmte fur medizinische Untersuchungen bendtigte Krebsart

entwickelten.

2" Biologie-Richtlinie der EU 98/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates, Bericht der

Kommission,1998, abgedruckt in BIFPMZ 1998, Seiten 458 ff
122 T0315/03 vom 6.7.2004 — Transgenic Animal
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Von den 17 Einsprechenden hatten die meisten mit der Ethikbestimmung von EPU
Artikel 52 sowie DE-PatG §2 Absatz 2 Nr. 4 argumentiert, nach der Patente nicht erteilt
werden fur Verfahren,... die geeignet sind,... Leiden von Tieren zu verursachen,... (ohne

wesentlichen medizinischen Nutzen).

Das Gegenargument, das die Technische Beschwerdekammer des EPA letzten Endes
zur Bejahung der Patentfahigkeit bewegte, lag in der Uberlegung, dass der
Gesamtumfang der Tierqualerei durch das unter Schutz beanspruchte Verfahren
vermindert werden wirde. Gemal® dem Stand der Technik wurden Mause mit einer
Krebs erregenden Tinktur betraufelt, die bei den Mausen grolle Schmerzen
verursachte, was bei der Krebsmaus vermieden wurde. Die Ausbeute lag bei nur
wenigen Prozenten (weniger als 10%). Ob Tierversuche fur medizinische Zwecke

grundsatzlich zulassig sind, stand aul3erhalb der Erorterung.

Die generelle Aussage von DE-PatG §2 besteht darin, dass fur Erfindungen, deren
gewerbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstol3en
wulrde, keine Patente erteilt werden. Das obige Beispiel aus DE-PatG §2 Absatz 2 Nr. 4
ist eines aus einer Ausschlussliste, in der als sittenwidrig angesehene Gegenstande
aufgezahlt sind. Wie an anderer Stelle ausgefuhrt, ist das Einfugen dieser
Bestimmungen in das Patentgesetz unsystematisch, es ist jedoch damit zu erklaren,
dass der Gesetzgeber der genannten Richtlinie folgen musste. Aullerdem ist das
EinflUgen dieser Bestimmungen in das Patentgesetz an sich unndétig, denn wenn eine
gewerbliche Verwertung einer Erfindung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstoRen wurde, waren die Instrumente des Strafrechts normalerweise
ausreichend, eine derart unzuldssige Verwertung zu verhindern. Abgesehen davon
bietet ein Patent wie bereits erwahnt nur ein Verbietungsrecht und keine abstrakte
Benutzungserlaubnis. Eine Patenterteilung wird aber offensichtlich als Forderung einer
gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoRenden Verwertung einer
Erfindung angesehen. Zu beachten ist jedenfalls dabei, dass Ethik als Grundlage des
Zusammenlebens in einer Gesellschaft hochsten Stellenwert hat und sie damit verdient,
stets und Uberall beachtet zu werden. Eine solche Zielrichtung wird offensichtlich als
hoherwertig gegenuber einer Rechtssystematik angesehen. Aullerdem wurde eine

Patenterteilung durch die Patentschrift eine Veroffentlichung der Beschreibung solcher

100



Geistiges Eigentum und sein Schutz

gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoRenden Erfindung (z.B. ein

Folterverfahren) zur Folge haben.

Der Vollstandigkeit halber sei Absatz 20 der Biologie-Richtlinie der EU erwahnt, wonach
isolierte Bestandteile des menschlichen Korpers nicht von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen sind, jedoch die Rechte aus dem Patent sich nicht auf den
menschlichen Korper und dessen Bestandteile in seiner naturlichen Umgebung
erstrecken. Ferner verbietet Absatz 40 die Patentierbarkeit von Verfahren zur
Veranderung der Keimbahn und zum Klonen, wahrend Absatz 42 die Patentierbarkeit
oder Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen

Zwecken verbietet.

4.4.2 Ausschliisse nach DE-PatG §1 Absatz 2 und §5

Die  Ausschlusse von z.B. Entdeckungen, Theorien, Programme fur
Datenverarbeitungsanlagen als solche usw. haben ihren Ursprung in ethischen, aber
auch gesetzessystematischen Uberlegungen. Es folgt eine Stellungnahme zu den
Punkten 1 bis 4 von DE-PatG §1 Absatz 3:

Als Erfindungen... werden insbesondere nicht angesehen:

4.4.21 Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische
Methoden.

Hier steht die Uberlegung dahinter, dass eine Entdeckung keine Schépfung ist, sondern
das Finden von etwas bereits Vorhandenem. An Dingen, die durch ihre bereits
vorhandene Existenz Allgemeingut sind, kann kein Eigentum durch ein Individuum
erworben werden - eine ethische Uberlegung.

Beispielsweise ist der Satz des Pythagoras a priori existent, und seine Auffindung ist
nach Patentrecht nicht patentierbar. Aus dem Diskurs, ob mathematische Verfahren a
priori existieren oder ein schopferischer Akt des Menschen sind, kommt man — abstrakt
betrachtet — zu dem wesentlichen Aspekt, ob Software als mathematisches Verfahren

patentierbar ist.
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4422 Asthetische Formschépfungen

Dieser Ausschluss entspricht einer Gesetzessystematik, wonach ein doppelter Schutz
vermieden werden soll. Fur den Schutz &asthetischer Formschopfungen steht der
Geschmacksmusterschutz und unter Umstanden der Urheberrechtsschutz zur

Verfugung.

4423 Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele
oder fur geschaftliche Tatigkeiten sowie Programme fir

Datenverarbeitungsanlagen

Der Patentierungsausschluss gilt nur in Zusammenhang mit DE-PatG §1 Absatz 3,
namlich flir die genannten Tatigkeiten oder Dinge als solche. Bei diesen
Patentierungsausschliissen hat die Uberlegung eine Rolle gespielt, dass die Welt des
Geistigen - nicht Dinglichen - dem Patentschutz verschlossen bleiben soll (Die
Gedanken sind frei.), ebenfalls eine ethische Uberlegung, nach der die die Gesellschaft
reprasentierende Allgemeinheit in als wesentlich empfundenen Dingen Vorrecht vor

dem Individuum haben soll.

44231 Regeln fiir Spiele

Wie man sich leicht vorstellen kann, kdnnen Spiele professionell betrieben werden, wie
dies beispielsweise bei dem bekannten Backgammon-Brettspiel und den Kartenspielen
Poker und Bridge der Fall ist. Bei beiden Spielen finden grofl3e Veranstaltungen statt, bis
hin zu Weltmeisterschaften mit oft hohen Preisgeldern (100.000,- US-$) und
beachtlichen Gewinnen fur die Veranstalter. Es ist kaum nachvollziehbar, warum dem
Erfinder eines neuen Spiels, verkorpert in Spielregeln, erstens nicht die durch die
Sonderschutzrechte grundsatzlich gegebene verfassungsgemale Garantie an seinem
Geistigen Eigentum zukommen soll und zweitens nicht die Belohnung nach der
Belohnungstheorie, nach der demjenigen, der seine Erfindung der Allgemeinheit durch

Veroffentlichung preisgibt, hierflr ein zwanzigjahriges Monopol zusteht.
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44232 Regeln fiir geschaftliche Tatigkeiten

Hier gelten dhnliche Uberlegungen wie bei den Regeln fir Spiele. Dieser Ausschluss ist
weder systematisch, noch ist er ethisch bedingt. Allenfalls kénnte als Grund fur einen
Ausschluss angesehen werden, dass Geschaftsmethoden-Patente volkswirtschaftlich
insgesamt schadlich sind. Fur diesen Grund sprachen die gleichen Argumente wie die
gegen einen Patentschutz uberhaupt vorgebrachten. Diese sind aber umstritten oder in
groldter Verbreitung abgelehnt (vergl. 4.2.1 Wirtschaftliche Aspekte)

4.4.2.3.3 Programme fiur Datenverarbeitungsanlagen (Software)

Auch hier gelten grundsatzlich die gleichen Uberlegungen wie bei den Spielregeln
(vergl. 4.4.2.3.1 Regeln fur Spiele). Wieder ist davon auszugehen, dass dem Schopfer
einer Software (Das konnen Computerprogramme, Programmanweisungen enthaltende
Informationen bzw. Daten, Datenbankstrukturen o0.a. sein.) die verfassungsgemale
Eigentumsgarantie sowie die Belohnung nach der Belohnungstheorie zukommen sollte.

Eine Abweichung von diesem Prinzip setzt gewichtige Griinde voraus.

Wie noch dargelegt werden wird, geht die &sterreichische (vergl. 6.3.4.3
Rechtsprechung) und deutsche Rechtsprechung (vergl. 6.4.4.3 Rechtsprechung) und
die des EPA (vergl. 6.2.4.4 Rechtsprechung zu Technizitat), ahnlich der japanischen
Rechtsprechung  (vergl. 6.5.4.2 Entwicklung von  Prufungsrichtlinien  und
Rechtsprechung zu Patenten fur Software) davon aus, dass ein Computerprogramm
nur eine gedankliche Tatigkeit festlegt - ahnlich mathematischen Methoden. In den
Diskussionen zur Schaffung des EPU (vergl. 3.10.1 Teleologische Deutung) konnte
man keine Einigung finden, wie Software zu berlcksichtigen sein sollte. In dem
Bestreben, eine weitgehende spatere Harmonisierung mit den nationalen Patentrechten
zu erreichen, hatte man sich darauf  geeinigt, Programme  flr
Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz auszuschlielen und eine
nahere Interpretation der betreffenden gesetzlichen Bestimmung der Rechtsprechung

zu Uberlassen.
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Der Wirtschaftsbereich der Informatik war zur Zeit der Schaffung des EPU bereits so
bedeutend, dass man sich zwar umfangreich Gedanken Uber verschiedene Definitionen
machte, sich jedoch in Anbetracht der stirmischen Entwicklung in diesem Bereich nicht
ausreichend sicher fluhlte, klare Vorgaben zu machen. Es ware durchaus moglich
gewesen, die Tatigkeit des Programmierens als technische Tatigkeit zu postulieren.

Wenn man die Arbeit eines Programmierers betrachtet, ware dies nachvollziehbar.

Dem ethisch durchaus berechtigten Anspruch der Allgemeinheit an dem Nichtentstehen
von Monopolrechten fur ein Individuum (vergl. 7 Gesellschaftliche Aspekte des Patent-
und Urheberrechts) ware in der oben angesprochenen Verhinderung des Ausuferns in
ausreichendem Malle Genuge getan genauso wie dem Anspruch des Schopfers eines

erfinderischen Programms auf die ihm zustehende Eigentumsgarantie und Belohnung.

Weiterreichende Uberlegungen gehen dahin, dass der ethische Anspruch eines
Individuums stets den Anspruchen der Allgemeinheit nachgehen muss, eine
Auffassung, die in der Philosophie umstritten ist. Einer der vorgebrachten
Gesichtspunkte ist die wirtschaftliche Effektivitat der jeweils betrachteten Gesetze. Im
Schrifttum ist gelegentlich vorgetragen worden, dass ein Patentsystem hinderlich fur die
technische und wirtschaftliche Entwicklung sei (Dies ist eine Auffassung, die sehr selten
anzutreffen ist.). Dies wurde insbesondere fur neuartige Entwicklungen und ganz
besonders fur den Bereich der Informatik gelten (vergl. 4.2.1 Wirtschaftliche Aspekte
und 2.2.3 Vor- und Nachteile Freier Software). In einem solchen speziellen Fall wirde
das ethische Interesse der Allgemeinheit als uberwiegend angesehen werden mussen.

Patente auf Software durften danach nicht erteilt werden.

4424 Wiedergabe von Informationen

Selbst bei der Wiedergabe von Informationen sind Zweifel an einer ethischen
Rechtfertigung dieses Ausschlusses angebracht. Zunachst stellt sich die Frage, was

eine Information ist. Hierzu wird verwiesen auf Kapitel 3.5 Information.

Die Bestimmungen nach DE-PatG §1 Absatz 2 Nr. 4 und EPU Artikel 52 Absatz 2 (iber

den Patentierungsausschluss fur die Wiedergabe von Informationen sind aus dem PCT-
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123

Vertrag und dessen dazu  gehorigen Regeln  enthommen. Unter

Informationswiedergabe werden dort Tabellen, Formulare, Schriftanordnungen etc.

verstanden'

. Derartige Dinge werden als bloRe Anweisungen an den menschlichen
Geist verstanden. Erst ein technischer Charakter der Art der Informationswiedergabe
kann Patentfahigkeit herbeifihren. Hierzu ein Beispiel in der BGH-Entscheidung von

2005 ,Aufzeichnungstrager'®, Leitsatz 2:

Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, dass ein Verfahren oder eine Vorrichtung die
Wiedergabe von Informationen betrifft. Malgeblich ist vielmehr, ob die beanspruchte Lehre
Anweisungen enthalt, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf den

Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt.

Oft ist die Beschaffung einer Information schwierig, und Verfahren zur Beschaffung von
Informationen werden, soweit sie als technisch anzusehen sind, grundsatzlich
patentiert, z.B. Messgerate und —verfahren. Nach DE-PatG §9 steht das durch ein
Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis
ebenfalls unter Schutz. Nach dieser Bestimmung musste die Information selbst auch
unter Schutz stehen, allerdings ware dabei die Formulierung "hergestellt" nicht exakt

angewendet, sondern nur in Analogie.

Einem Ausschluss aus ethischen Grunden kann die verfassungsgemalle
Eigentumsgarantie sowie der nach der Belohnungstheorie berechtigte Anspruch auf
Belohnung entgegenstehen. Wenn beispielsweise mit grolem technischen Aufwand ein
Erddlfeld gefunden bzw. entdeckt wird (Die Kenntnis der Lage eines Erddlfeldes ist eine
Information.), erscheint es als gerechtfertigt, dem Finder ein zeitweiliges
Explorationsmonopol zuzubilligen, d.h. selbst Entdeckungen konnten belohnt werden.

Ob fur ein solches Monopol das Patentrecht heranzuziehen ist, ist ein anderes Problem.

Genauer gesagt heillt es im Gesetz "Wiedergabe von Informationen”, wobei auch die

Bestimmung nach DE-PatG §1 Absatz 3 herangezogen werden muss, nach der sich der

123 hitp://www.wipo.int/pct/de/texts/ zuletzt abgefragt 22.9.2006
124 Records of the Washington Diplomatic Conference on PCT, Genf, Seiten 572 ff
125 BGH, Urteil vom 19.05.2005, X ZR 188/1, ,Aufzeichnungstrager

105



Rechtschutz fiir Software

Ausschluss nur auf die "Wiedergabe als solcher" bezieht. Nach dem Gesetzeswortlaut
kann man schlielen, dass mittels eines Patentes nicht verboten werden kann, eine
Information Uberhaupt wiederzugeben. Erkennbar ist aus dem Gesetzeswortlaut
keineswegs der Ausschluss von Informationen von der Patentierbarkeit, so wie er
generell von der Rechtsprechung praktiziert wird. Genauso wenig ist aus dem
Gesetzeswortlaut erkennbar, dass die Art und Weise der Informationswiedergabe von
diesem Ausschluss betroffen ist. Art und Weise der Informationswiedergabe ist also

einem Patentschutz zuganglich.

4425 Heilverfahren

Wie Heilverfahren zu behandeln sind, ist in DE-PatG §5 Absatz 2 und dem damit
wortgleichen EPU Artikel 52 geregelt. Dort heif3t es:

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen
Korpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Koérper vorgenommen
werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des Absatzes 1. Dies gilt
nicht fir Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der

vorstehend genannten Verfahren.

Ein solcher Ausschluss ist nach ethischer Betrachtung verstandlich, jedoch nicht
systematisch. Wenn es als unethisch erscheint, Patente auf Heilverfahren zu erteilen,
durften genauso wenig Medikamente patentiert werden, denn ein prinzipieller
Unterschied hinsichtlich der beabsichtigen Wirkung ist nicht erkennbar. Ein
Heilverfahren, genauso wie ein Medikament, dient dem gleichen Zweck, eine Krankheit
zu heilen oder den Gesundheitszustand eines Patienten zu verbessern. Heilverfahren
zu entwickeln und anzuwenden, ist ohne Zweifel erwinscht und ethisch zulassig.
Entscheidend fur das Gebot, Patente auf Heilverfahren nicht zuzulassen, ist
ausschlieRlich die Uberlegung, dass es unethisch ware, Heilungen mittels

Unterlassungsanspruchen aus einem Patent zu verhindern.

Die Uberlegungen zur verfassungsgemafRen Eigentumsgarantie und  zur
Belohnungstheorie sind dieselben. Es ist nicht erkennbar, dass in dieser Beziehung

Unterschiede bestehen.
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5 Internationale und allgemeine rechtliche Grundlagen fiir den Schutz

von Geistigem Eigentum an Software

5.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentwesens

Die Vergabe von Privilegien durch Kdnig, Staat, bzw. Obrigkeit war schon immer an
allerlei Voraussetzungen geknupft. Solche Privilegien wurden manches Mal als ,Patent”
(z.B. Offizierspatent, Kapitanspatent) bezeichnet. Aus zunachst als willkurlich
erscheinenden Akten entwickelte sich eine gewisse Systematik, die sich Schritt fur
Schritt, immer wieder zum Teil durch langere Zeitrdume unterbrochen, zu modernen
Patentsystemen entwickelte, die sich nach und nach weltweit verbreiteten. In dieser
Systematik wurden beide Seiten, namlich Erfinder einerseits und Gesellschaft und Staat
andererseits, zu berucksichtigen versucht, indem man den Fragen nachging, ,Was ist
Sinn und Zweck sowie Vorteil fur Gesellschaft und Staat?“ und , Welche Rechte soll
man einem Patentinhaber geben?“. Die Beantwortung der ersten Frage findet sich in
dem Ziel, neue Industrien zu entwickeln und vorwarts zu treiben, vorhandene Industrien
zu verbessern und Wissen zu verbreitern oder neues Wissen zu entwickeln, d.h.
Forschung und Entwicklung anzuregen. Die Beantwortung der zweiten Frage liegt darin,
dass der Patentinhaber flr seine zu einer Erfindung fihrenden Bemihungen ein
Ausschlussrecht bekommt, namlich das Patent, welches zeitlich begrenzt ist,
heutzutage 20 Jahre, und mit dessen Hilfe er Andere - etwaige Konkurrenten - an der

Benutzung seiner Erfindung hindern kann.

Die ersten Anfange, Privilegien - Patente - auf Erfindungen zu vergeben, finden sich
bereits im Mittelalter. Das erste Patentgesetz gab es schon 1474 in Venedig'®. Das
zweite findet sich rund 150 Jahre spater, namlich 1623 in England'®. Amerika folgte

1790 mit der Schaffung eines Patentgesetzes'®

und Patentamts (Patent Commission)
durch den damaligen Staatssekretar und spateren dritten Prasidenten der USA,
Thomas Jefferson. In Frankreich wurde 1787 eine Art Patentgesetz eingeflhrt (Noch

am 7.1.1791 wurde durch Ludwig XVI ein Patent vergeben.). Durch den Code Napoleon

126 Neue und erfinderische Dinge, wenn sie praktiziert worden waren, mussten dem Staat (Republik von
Venedig) gemeldet werden, um einen Rechtsschutz gegen Nachahmer zu erlangen.

127 Statute of Monopolies of 1623 gab dem Erfinder ein Monopol fiir 14 Jahre

128 USC 35 = Patentgesetz der USA
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um 1800 wurde ein einem Patentgesetz vergleichbarer Erfindungsschutz geschaffen,
dem in Frankreich 1844 ein Patentgesetz folgte. Auf dem Kontinent waren die
Franzosen richtungweisend. In Osterreich wurde 1852 ein Privilegiengesetz geschaffen.
In Deutschland gab es seit 1877 ein Patentgesetz mit damals zum ersten Mal einem vor
einer etwaigen Patenterteilung stattfindenden Prifungsverfahren. Ein prinzipiell gleiches
Patentgesetz wurde in Osterreich 1899 aus dem Privilegiengesetz von 1852 abgeleitet,
und in Japan gab es ein Patentgesetz seit 1885. Das Europaische
Patentlibereinkommen wurde 1973 geschaffen, und das Europaische Patentamt nahm
seine Arbeit 1978 auf.

Seit Aufkommen des Buchdrucks entstanden eine Reihe von urheberrechtsahnlichen
Privilegien. Das erste bekannt gewordene personenbezogene Druckprivileg, auch
Gewerbeprivileg genannt, wurde Johannes von Speyer von der Republik Venedig im
Jahre 1469 fur die Dauer von funf Jahren erteilt. Es bemachtigte ihn dazu, als einziger
in Venedig Blcher zu drucken'®. Das erste Gesetz dieser Art in England ist die Statute
of Anne von 1709, die dem Autor eines Buches ein ausschlieBliches
Vervielfaltigungsrecht zugestand. Zeitlich in etwa parallel zur Entwicklung bei den
Patentgesetzen wurden in den genannten Landern weitere Urheberrechtsgesetze

entwickelt.

Das Patentrecht und das Urheberrecht sind heutzutage in zahlreichen Landern in
gleicher oder zumindest ahnlicher Weise geregelt, wozu eine Reihe internationaler

Vertrage beigetragen haben, von denen die wichtigsten kurz und das TRIPS-

130

Abkommen™® ausfuhrlicher vorgestellt werden:

129 http://www.bui.haw-hamburg.de/pers/ute.krauss-leichert/Aktiv-
fh/copyright/sites/GeschichteUrheberrecht.html zuletzt abgefragt 3.2.2007

30 TRIPS = Ubereinkommen tber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums -
Trade Related aspects of Intellectual Property rightS, Taschenbuch des gewerblichen Rechtschutzes,
699a
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5.2 Internationale Vertrage

Die hier interessierenden Rechte sind die einem Schutz von Software gegen
Nachahmung dienenden Rechte. Das sind die so genannten technischen Schutzrechte,
namlich Patent- und Gebrauchsmusterrecht, und das nicht technische
Urheberrechtsgesetz. Nachfolgend werden einige der wesentlichen Punkte der
wichtigsten internationalen Vertrage hervorgehoben und - soweit sinnvoll — erlautert.
Eine Untergliederung dieser Punkte erfolgt — soweit moglich - nach Patent- und
Urheberrecht.

5.21 Allgemein

5211 Wiener Vertragsrechtskonvention

In der 1969 geschlossenen Wiener Vertragsrechtskonvention = WVRK™' legen sich die
Mitgliedsstaaten (nicht USA und Frankreich) auf Regeln zur Interpretation von
internationalen Vertragen fest. Allgemeine Auslegungsregeln finden sich in den Artikeln
31 und 32. Die WVRK ist wichtig fur die Auslegung des unten abgehandelten TRIPS-
Abkommens fir Osterreich, Deutschland und Japan und auch fir die Europaische

Patentorganisation.

5.2.2 Patentrecht

5.2.2.1 Pariser Verbandsiibereinkunft

Die erste groBe internationale Ubereinkunft (ber Patentrechte ist die 1883

geschlossene Pariser Verbandsiibereinkunft = PVU™. AuRer den Patentrechten

werden von der PVU auch andere gewerbliche Schutzrechte umfasst, soweit es sich

3" Wiener Ubereinkommen iiber das Recht der Vertrage von 1969 = Wiener Vertragsrechtskonvention =

WRKV
%2 Pariser Verbandstibereinkunft von 1883, Stockholmer Fassung von 1967
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um so genannte Registrierrechte handelt. Das sind Gebrauchsmuster,

Geschmacksmuster und Marken, nicht aber das Urheberrecht.

Bemerkenswert ist hier, dass diese Ubereinkunft bereits geschlossen wurde, bevor es
in Europa Uberhaupt Patentrechte gab. Die Ausnahme bildeten Frankreich durch den
Code Napoleon und die franzdsisch besetzten Lander (1810 auch Osterreich), in denen
es schon vor dem Abschluss der PVU Patentrechte gab. Auer Frankreich gab es nur
10 weitere Grundungstaaten, jedoch hat sich der Kreis der Verbandsmitglieder in
wenigen Jahren auf alle gréReren Lander erstreckt. In der folgenden Tabelle 10 — PVU-

Beitritte sind die Beitrittsdaten der hier behandelten Lander angegeben.

USA 30.05.1887

Japan 15.07.1899
Deutschland 01.05.1903
Osterreich 01.01.1909

Tabelle 10 — PVU-Beitritte

Die wesentlichen Bestimmungen der PVU befinden sich in den Artikeln 2 und 4.

Artikel 2 beinhaltet ein Verbot der Auslanderdiskriminierung von Staatsangehorigen
eines anderen Mitgliedsstaates, und Artikel 4 bestimmt die gegenseitige Gewahrung
eines Prioritatsrechtes. Letzteres bedeutet Folgendes (zur Vereinfachung des

Verstandnisses anhand von zwei Staaten erlautert):

Ein Staatsbiirger eines PVU-Landes reicht zum Zeitpunkt x beim Osterreichischen
Patentamt eine Patentanmeldung ein. Reicht er danach dieselbe Anmeldung innerhalb
von 12 Monaten beim Deutschen Patentamt ein, so wird diese Anmeldung in ihrem
Zeitrang so behandelt, als sei sie bereits zum Zeitpunkt x beim Deutschen Patentamt

eingereicht worden.
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5.2.2.2 StraBburger Abkommen'

Da es unter anderem wegen des Zweiten Weltkrieges in zahlreichen Verhandlungen
und Konferenzen der dazugehdrigen Organisationen, wie AIPPI™, nicht zu einer
Weiterentwicklung in den Bemuhungen um eine Harmonisierung der Patentrechte der
Mitgliedslander kommen konnte, wurde das StraRburger Abkommen' 1963
geschlossen, dem eine Reihe europaischer Lander (im Wesentlichen die damaligen
Lander der EWG und dementsprechend nicht Osterreich, das damals nicht zur EWG
gehorte)™ angehoren. In diesem Abkommen finden sich relativ allgemein gehaltene
Formulierungen flr solche Gegenstande, die von den Mitgliedslandern patentiert
werden sollen. So heil’t es dort in Artikel 1: ,Fir Erfindungen, die gewerblich anwendbar
sind, neu sind und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, werden in den
Vertragsstaaten Patente erteilt.“ In den Artikeln 3 bis 5 werden die in Artikel 1

verwendeten Begriffe definiert.

In Artikel 2 sind eine Reihe von Gegenstanden aufgezahlt, fur die keine Verpflichtung
der Vertragsstaaten besteht, die Erteilung von Patenten vorzusehen. Unter diesen
Ausnahmen findet sich nicht Software oder dergleichen. Nach dem StralBburger
Abkommen mussten also in den Mitgliedslandern (z. B. Deutschland) auf jede Form von
Software Patente erteilt werden. Wenngleich Software in der damaligen Zeit noch keine
Bedeutung hatte und daher auch mit dem Abkommen nicht berlcksichtigt werden
konnte, ist zu beachten, dass das StralRburger Abkommen immer noch besteht und

soweit beachtet werden muss, wie ihm nicht spatere Abkommen entgegenstehen.

Artikel 13 des StralRburger Abkommens sieht in seinem Absatz 1 vor, dass das
Abkommen unbegrenzt in Kraft bleibt, d.h. noch heute gilt. Es ware zwar theoretisch

kindbar, eine Kindigung hatte aber keine praktische Bedeutung, da alle

133 Straburger Abkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der
Erfindungspatente vom 27. November 1963

3% AIPPI — Association International pour la Protection de la Proprietee Intellectuelle

13 Stralburger Abkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der
Erfindungspatente vom 27. November 1963

"% Das sind Danemark, Deutschland, Frankreich, England, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg,
Niederlande, Schweden und Schweiz
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Mitgliedslander dem viel weiterreichenden und viel mehr Details bestimmenden TRIPS-

Abkommen angehoren.

5.2.2.3 Patent Cooperation Treaty

Der 1970 geschaffene Patent Cooperation Treaty™ (= Vertrag Uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) wird allgemeinhin als ,PCT*
bezeichnet und dient der Vereinfachung fur den Fall, dass man in mehreren Landern
ein Patent auf denselben Erfindungsgegenstand erwerben mochte. Zur vorlaufigen
Sicherung reicht zunachst die Hinterlegung einer einzigen Patentanmeldung bei einem
Patentamt eines Mitgliedlandes aus (PCT Artikel 3). Eine solche Anmeldung wird als
PCT-Anmeldung oder als Internationale Anmeldung = IA-Anmeldung bezeichnet. Nach
Ablauf bestimmter Fristen muss eine PCT-Anmeldung regionalisiert werden, d.h. in den
Landern, in denen man Schutz haben will, als nationale Patentanmeldung
weiterbehandelt werden. In gleicher Weise wie fiir ein Land gilt dies auch fiir das EPU.
Das EPU wird demgeman wie ein PCT-Land betrachtet.

Die Administration einer solchen als PCT-Anmeldung oder internationale
Patentanmeldung bezeichneten Anmeldung obliegt einer in Genf ansassigen
internationalen Behorde, der WIPO = World Intellectual Property Organization'®,

Aufgabe der WIPO ist ebenfalls die Administration internationaler Vertrage auf dem
Gebiet des Geistigen Eigentums sowie weitere Aufgaben im Zusammenhang mit

Immaterialguterrechten.

5.224 Europaisches Patentliibereinkommen

Nach umfangreichen Vorverhandlungen wurde das Europaische Patentibereinkommen

= EPU"™ im Jahre 1973 auf einer diplomatischen Konferenz in Miinchen beschlossen

37 Patent Cooperation Treaty von 1970. Mitglieder sind alle entwickelten L&dnder und nahezu alle

Entwicklungslander, es sind dies z Zt. 104 Lander
138 WIPO = World Intellectual Property Organization wurde als Unterorganisation der UN 1967 gegrindet
%9 EPU Europaisches Patentliibereinkommen = EPC European Patent Convention
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und trat 1978 in Kraft. Bei diesem Ubereinkommen stand im Vordergrund die zu seiner
Schaffung stehende Uberlegung, eine einzige fiir alle Mitgliedsstaaten geltende Priifung
von Patentanmeldungen zu schaffen und damit eine Vielzahl von oft zu
unterschiedlichen Ergebnissen fihrenden Prufungen in den nationalen Patentamtern zu
vermeiden. Am Ende einer solchen beim Europaischen Patentamt = EPA
durchgefuhrten Prifung steht die Zurickweisung oder Patenterteilung (mit der
Madglichkeit fur jeden Dritten, innerhalb von 9 Monaten Einspruch zu erheben und die
Patenterteilung widerrufen zu lassen). Erst nach der Erteilung des Europaischen
Patents wird dieses von den nationalen Patentbehdérden der Mitgliedslander
weiterverwaltet, wozu auch Nichtigkeitsklagen nach dem nationalen Recht gehéren.

Der wesentliche Unterschied zum PCT besteht darin, dass im EPA das
Prufungsverfahren durchgefuhrt wird und erst dann nationalisiert wird, wahrend beim
PCT kein Prufungsverfahren stattfindet, sondern dies nach der Nationalisierung den
nationalen Patentamtern Uberlassen wird (soweit dort Uberhaupt eine Prufung
stattfindet).

Benennungsstaaten

AT | Osterreich IE Irland

BE [ Belgien IS Island

BG | Bulgarien IT Italien

CH | Schweiz LI Liechtenstein
CY | Zypern LT Litauen

CZ | Tschechische Republik LU Luxemburg
DE [ Deutschland MC | Monaco
DK | Danemark NL Niederlande
EE | Estland PL Polen

ES [ Spanien PT | Portugal

Fl Finnland RO | Rumanien
FR | Frankreich SE | Schweden
GB | Vereinigtes Kdnigreich SL Slowenien
GR | Griechenland SK | Slowakei
HU [ Ungarn TR | Turkei
Erstreckungsstaaten

AL | Albanien

BA | Bosnien-Herzegowina

HR | Kroatien

LV | Lettland

MK | Mazedonien

YU | Serbien und Montenegro

Tabelle 11 - EPU-Mitgliedslander 2006'*°

10 EpPA, Jahresbericht 2005
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Die vorstehende Tabelle 11 - EPU-Mitgliedsldnder 2006 =zeigt die derzeit 30
Vollmitglieder des EPU und weitere 6 Lander (Erstreckungslander), auf die der Schutz
erstreckt werden kann oder bei denen die im EPA durchgefuhrte Prufung als Prufung im
eigenen nationalen Patentamt angesehen wird. In diesen Landern entsteht nicht
automatisch ein Patentschutz, und es werden auch eigene Einspruchsverfahren
durchgefuhrt.

5.2.2.5 TRIPS

5.2.2.51 Vorbemerkungen

Das TRIPS-Abkommen basiert auf GATT™' und WTO™"?. GATT ist ein allgemeines Zoll-
und Handelsabkommen, das 1947 gegrundet wurde und in einer Reihe von so
genannten Runden immer weiter Uberarbeitet und ausgebaut wurde. Am Ende der
letzten Runde, der von 1986 bis 1994 dauernden Uruguayrunde, wurde die WTO
gegrundet (15. 4. 1994) und in diesem Rahmen das TRIPS -Abkommen geschlossen.
Es trat einheitich am 1. 1. 1995 in Kraft'®. Die Mitgliedslander'** des TRIPS-
Abkommens sind die der WTO, wozu USA, Japan, Osterreich und Deutschland
gehoren. Die Europaische Patent Organisation gehort nicht dem TRIPS-Abkommen an,

da sie kein Land ist.

Das TRIPS-Abkommen befasst sich mit dem Patent- und dem Urheberrecht, worauf im

folgenden Kapitel eingegangen wird.

5.2.2.5.2 Auswirkungen von TRIPS auf das Patentrecht und das Urheberrecht

Die bisherige Rechtsentwicklung in den verschiedenen Staaten ist unterschiedlich. In

den gesetzlichen Definitionen, was eine Erfindung ist, werden verschiedene Wege

" GATT = General Agreement on Tariffs and Trade, BGBL. Il 1994, 1730

2 WTO = World Trade Organisation = Welthandelsgesellschaft), Deutsches BGBL. Il 1994, 1625 —
Gesetz vom 30. 8. 1994, Deutsches BGBL. I, 1438

%3 BGLB. Il 1995, 456

144 Mitgliederstand siehe http://wto.org/memtab2_wpf.html
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beschritten. Die liberalste Regelung ist die der USA, die einen weitgehenden
Patentschutz fur Software zulassen, wahrend andere Lander restriktiver sind. Eine
internationale angestrebte einheitliche Rechtsentwicklung ist wohl nur zu erreichen,
wenn versucht wird, TRIPS einheitlich und aus sich selbst heraus auszulegen. Gelingt
es, auf diese Weise TRIPS-konforme Definitionen von Erfindungsgegenstanden zu
finden (TRIPS legt nur Standards flr dasjenige fest, was einem Patentanmelder
mindestens gewahrt werden muss), werden diese Definitionen verbindlich fur die
Mitgliedsstaaten sein. Dies ergibt sich aus TRIPS Artikel 72, wo es heil3t: ,Vorbehalte
zu irgendeiner Bestimmung dieses Ubereinkommens kénnen nicht ohne die

Zustimmung der anderen Mitglieder angebracht werden®.

Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention (WVRK) soll nach deren Artikel 31 unter
Heranziehung des Volkergewohnheitsrechts die Auslegung eines Begriffs nach dem
Ziel und Zweck des betreffenden Ubereinkommens erfolgen. Wie oben ausgefiihrt,
sollen gemal® der TRIPS-Praambel Verzerrungen und Behinderungen des
internationalen Handels verringert werden, und es soll ein wirksamer und
angemessener Schutz der Rechte des Geistigen Eigentums gefoérdert und sichergestellt
werden. Die Unterschiede der Regelungen in den USA und in anderen Landern, wie
Japan, Osterreich, Deutschland und im Europaischen Patentiibereinkommen, fiihren zu

den zu vermeidenden Wettbewerbsverzerrungen oder verstarken diese.

Das TRIPS-Ubereinkommen ist in sieben Teile unterteilt, von denen die Teile Il und llI
wiederum in Abschnitte unterteilt sind. Teil Il, Abschnitt 5 befasst sich mit Patenten
(seine Uberschrift lautet: ,Patente*). Im Vergleich zu den nahezu rudimentaren
Vorschriften von PVU und StralRburger Abkommen zeigt sich die TRIPS-Regelung als
sehr umfangreich'. TRIPS regelt verbindlich, welche Gegenstande dem Patentschutz
zuganglich sein mussen und welche Wirkungen erteilte Patente entfalten, sowie

Schutzdauer, Beweislast und Zwangslizenz.

In Artikel 27 des TRIPS-Ubereinkommens heift es, dass ,Patente fir Erfindungen auf

allen Gebieten der Technik erhaltlich sind, sowohl flr Erzeugnisse als auch fur

%5 Strauss, GRURINT 1996, Seiten 179ff
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Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen

und gewerblich anwendbar sind”.

Es sind eine Reihe von Dingen aufgezahlt, die von den Mitgliedern des TRIPS-
Abkommens von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden konnen, beispielsweise
,wenn die Verhinderung ihrer gewerblichen Verwertung innerhalb ihres Hoheitsgebietes
zum Schutz der oOffentlichen Ordnung oder der guten Sitten, usw. ... notwendig ist,
therapeutische Verfahren, Pflanzen und Tiere usw., ,.... vorausgesetzt, ,dass ein solcher
Ausschluss nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil die Verwertung durch das Recht
des betreffenden Mitgliedstaates verboten ist.“. In der Aufzahlung der Ausschlisse
kommt der Begriff ,Software” oder ,Software als solche® nicht vor. Von einer derart
detaillierten Aufzahlung, wie in TRIPS Artikel 27 Absatz 2 und 3, konnte man
annehmen, dass sie abschliefend gemeint ist. Dementsprechend dirfte es auch
keinen Raum mehr flr weitere Ausschlisse geben. Abgesehen hiervon lasst die in
Absatz 1 vorgesehene Formulierung, namlich ,,... dass Patente fur Erfindungen auf allen
Gebieten der Technik erhaltlich sind“, sowieso von vornherein keine weiteren

Ausschlisse als die in Absatz 2 und 3 angegebenen zu.

In TRIPS Artikel 1 ist das Wesen und der Umfang der Pflichten der Mitglieder
angegeben. Danach durfen ,...die Mitglieder in ihr Recht einen umfassenderen Schutz
als den durch dieses Ubereinkommen geforderten aufnehmen...“. Der Schutz darf also
grélRer sein, nicht aber geringer als der durch TRIPS vorgesehene. Auch dieser
Gesichtspunkt spricht gegen einen Ausschluss von ,Software als solcher® vom

Patentschutz.

Zusatzlich zu den Auslegungsvorschriften nach WVRK Artikel 31 sind bei Zweifeln oder
Unklarheiten gemall WVRK Artikel 32 weitere Untersuchungen anzustellen.
Beispielsweise mussen Materialien des Vertrages und der Umstande seines
Zustandekommens herangezogen werden, um den nach Artikel 31 ausgelegten Sinn zu
bestatigen oder einen zweideutigen oder undeutlichen Sinn auszuschlieRen. In den
diversen Konferenzen der Uruguay-Gatt-Runde wurden von vielen Landern eine Reihe
von Antragen auf Negativkataloge gestellt (Das EPA war nur als Beobachter

zugelassen.). In keinem einzigen dieser Antrage war der Ausschluss von Software aus
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dem Patentschutz beantragt worden. Nach WVRK Artikel 32 muss man demgemal}

schliel3en, dass es nicht beabsichtigt war, einen solchen Ausschluss zuzulassen.

Es ergibt sich auch keinerlei Anhaltspunkt dafur, Software als nicht technisch
anzusehen und aus dem Bereich auszuschliel3en, fur den nach TRIPS Artikel 27
Patentschutz zu gewahren ist. In diesen Artikeln ist weder der Begriff ,Technik® noch
der Begriff ,Erfindung” definiert. Auf den erwahnten Konferenzen wurde hiertiber
umfangreich diskutiert. Wegen der Unmaoglichkeit, eine allgemeinverbindliche Definition
zu finden, hatte man sich auf eine moglichst weitgehende Formulierung ,auf allen
Gebieten der Technik“ geeinigt. Eine willklrliche Definition der oben erwahnten Begriffe
durch einzelne Mitglieder wirde zu einer entsprechend unterschiedlichen Handhabung
des Patentschutzes und damit zu Wettbewerbsverzerrungen flihren. Die genannten
Begriffe konnen daher nur nach Ziel und Zweck von TRIPS (unter Heranziehung von
WVRK) definiert werden™.

TRIPS Artikel 10 schreibt vor, dass Computerprogramme sowohl in Quellcode als auch
in Maschinenprogrammcode als Werke der Literatur nach der Berner Ubereinkunft'’
geschiitzt werden miissen. Der Hinweis auf das Berner Ubereinkommens bedeutet,
dass das Urheberrechtsschutzgesetz heranzuziehen ist. Die Schutzwirkung des
Urheberrechtsschutzgesetzes ist im Wesentlichen eine andere als die des
Patentgesetzes'®. Wahrend nach dem Urheberrechtsschutzgesetz die &ulere
Erscheinungsform geschutzt wird, wird nach dem Patentgesetz die Funktionalitat der
jeweiligen Erfindung geschuitzt. Deutlich erlautert wird dies in TRIPS Artikel 9, wo es
heil3t: ,Der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich auf Ausdrucksformen und nicht auf
Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche.” Es sind
also Ausdrucksformen urheberrechtlich schitzbar, nicht aber die ihnen innewohnenden
Ideen. Diese Ideen sind es jedoch, die den Kern einer zu patentierenden Erfindung
ausmachen'®. Die TRIPS-Vorschrift, dass Computerprogramme per Urheberrecht zu
schitzen sind, schliel3t keineswegs die Moglichkeit aus, Computerprogramme auch per

Patentrecht zu schutzen. Im Gegenteil, das Nichtvorhandensein einer Regelung in

%6 Bruchhausen, GRURINT 1983, Seite 205 ff

7 Berner Ubereinkunft vom 5.12.1887, zuletzt revidiert 14.7.2004, BGBL 1985
%8 Strauss, GRURINT 1996, Seite 179 ff

49 EPU Artikel 69
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TRIPS Artikel 10 lasst eher den Schluss zu, dass der Schutz von
Computerprogrammen der Regelung nach Artikel 27 vorbehalten bleiben und dort nur
festgelegt werden soll, welche Voraussetzungen fur eine Patentierung erfullt werden
mussen, namlich dass die Erfindungen neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sind. Beim Zustandekommen von TRIPS waren
Computerprogramme bereits bekannt, und man kann ein Vergessen beim Patentschutz

ohne besondere Hinweise nicht annehmen.

Sowohl im Européaischen Patentgesetz (Besser: Europaisches Patent Ubereinkommen
= EPU) als auch im Deutschen Patentgesetz (DE-PatG) ist ein Schutz fiir ,Software als
solche® vom Patentschutz ausgenommen. Im Deutschen Patentgesetz befindet sich die
Regelung in §1 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 und im EPU in Artikel 52 Absatz 2 und 3.

Der Rechtsausschuss der Bundesrepublik Deutschland hat bei der Ratifizierung von
TRIPS die vorstehenden Uberlegungen offensichtlich nicht ausreichend berticksichtigt.
In den Erlauterungen zur Ratifizierung™ heifldt es, ,... dass das deutsche Recht den
Verpflichtungen aus dem TRIPS-Ubereinkommen schon heute weitestgehend
entspricht, so dass Anderungen der Gesetze auf dem Gebiet des Schutzes des
Geistigen Eigentums nicht erforderlich sind.” Bemerkenswert ist eine in den
GATT- Verhandlungen gestellte Anfrage der USA™', ... ob die deutsche Regelung nach
DE-PatG §1 Absatz 2 und 3 (,...als Erfindungen... werden insbesondere nicht
angesehen:...Programme fur Datenverarbeitungsanlagen... als fir sie als solche Schutz
begehrt wird.“) konform mit TRIPS (TRIPS Artikel 27 ,...dass Patente fur Erfindungen
auf allen Gebieten der Technik erhaltlich sind...“) sei?“ Diese Frage wurde von der
deutschen Delegation bejaht. Hierbei wurde ausgefuhrt, dass die Benutzung von
technischen Mitteln zur Lésung einer technischen Aufgabe erforderlich sei und dass die
Erfullung dieser Bedingung einen Erfindungsgegenstand als patentfahig erscheinen
lassen kann. Unter dieser Voraussetzung kdnne auch ein Softwareprogramm geschutzt

werden'®,

%0 Denkschrift zur DE-Ratifizierung von TRIPS
1 GATT-Dokument IP/C/W/59
192 \WTO-Dokument IP/Q3/DEU/1
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5.2.2.5.3 Deutschland

Die deutsche Delegation hat also eine scheinbar in sich widersprichliche Aussage
gemacht. Sagte sie namlich einerseits, dass ein Softwareprogramm geschutzt werden
konne, so stimmt sie doch dem bestehenden Gesetzestext zu, so wie er in dem DE-
PatG §1 Absatz 2 formuliert wurde. Es kann also nur zwei Arten von Software-
Programmen geben, namlich solche, die technisch sind, bei denen namlich eine
technische Aufgabe mit technischen Mitteln gelost wird, und solche, bei denen
zumindest eines der beiden gemeinsam erforderlichen Kriterien nicht vorliegt, bei denen
also entweder eine technische Aufgabe oder ein technisches Mittel zur Losung fehlt,
womit das Erfordernis von TRIPS Artikel 27 ... auf allen Gebieten der Technik...“ nicht
erfullt wird. Sollte man bei Software-Programmen erkennen, dass auch dann, wenn es
sich um Software-Programme ,... als solche“ handelt, doch die beiden Kriterien
vorliegen, ware der Widerspruch manifest, und die einzig verninftige Folge ware die

Anderung des Deutschen Patentgesetzes.

Das TRIPS-Ubereinkommen ist durch seine Ratifizierung zwar bindend fir die
Bundesrepublik Deutschland, jedoch ist hinsichtlich seiner Auslegung nur die Regierung
der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Deutsche Bundestag handlungsfahig. Da es
sich bei TRIPS nicht um EU-Recht handelt, ist TRIPS nicht hdherrangig'”, sondern die
Bundesrepublik Deutschland ist subsidiar in ihrer Rechtsgestaltung frei, auch wenn der
deutsche Gesetzgeber davon ausgegangen ist, dass TRIPS grundsatzlich unmittelbar
anwendbar ist'*. Klagen von deutschen Personen oder Verbénden auf Anderung des
Patentgesetzes waren gegen die Bundesrepublik Deutschland madglich. Ein drittes Land

kénnte eine Anderung des Deutschen Patentgesetzes liber eine WTO-Klage erzwingen.

133 Festschrift Nirk, Seite 949 ff
' Denkschrift BT-Drucks, Seite 335 ff
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5.2.2.5.4 Osterreich, USA, Japan

Die Rechtslage und —Entwicklung in Bezug auf TRIPS ist in diesen Landern &hnlich
oder analog zu der in Deutschland, so dass an dieser Stelle keine naheren

Ausflihrungen hierzu gemacht werden.

5.2.2.5.5 EPU

Die EPO ist nicht Mitglied von TRIPS. Die Mitgliedslander des EPU trifft keine
Verpflichtung zur Anpassung des EPU in seinem Artikel 52 an TRIPS. Die EPO ist
ebenso frei in der Auslegung dieses Artikels und der diesbezuglichen Rechtsgestaltung.
Eine Harmonisierung des EPU mit den Rechten bzw. beabsichtigten Reformierungen
der Rechte seiner Mitgliedslander war schon bei seiner Schaffung 1973 erfolgt. Die
EPO folgt in der Rechtsprechung ihrer Beschwerdekammern in etwa derjenigen ihrer
Mitgliedslander (z.B. Osterreich, Deutschland) beziehungsweise eilt ihr voraus. Im
Wesentlichen lauft dies darauf hinaus, dass Software-Programme darauf untersucht
werden, ob sie ,technischen Charakter” haben und bei dessen Nichtvorhandensein eine
diesbezlgliche Patentanmeldung zurickgewiesen wird. Wenngleich das TRIPS-
Ubereinkommen vom EPA nicht unmittelbar herangezogen werden muss, zeigt die

Praxis, dass dies doch mittelbar erfolgt.

5.2.2.5.6 Zusammenfassung

Sollte sich eine nationale Rechtsprechung in der Richtung entwickeln, dass ,Software
als solcher® doch die Kriterien technische Aufgabe und/oder technische Losung
zugeordnet werden, musste in dem betreffenden Land das Patentgesetz in der
Richtung geandert werden, dass der Ausschluss von der Patentierbarkeit von ,Software
als solcher” gestrichen wird. Ein solcher Fall ware ein internationaler Durchbruch, der
zwingend auch eine entsprechende Anderung des EPU zur Folge haben musste. Mit
Ausnahme von USA scheint sich weltweit die Auffassung durchzusetzen, dass nur fur
technische Erfindungen, oder wie in TRIPS Artikel 27 Absatz 1 formuliert, nur ... fur

Erfindungen auf allen Gebieten der Technik...“ Patente erteilt werden. Soweit es sich
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um Software-Erfindungen handelt, wird fur diese Technizitdt verlangt. Anstelle des
Patentierungsausschlusses fiur , ... Software als solche... ware es meines Erachtens
klarer und einfacher, wenn man in der Definition von patentfahigen Erfindungen den
TRIPS-Zusatz ... Auf allen Gebieten der Technik® in die nationalen Patentgesetze

aufnehmen wirde.

Weiterhin kénnte man die Uberlegung anstellen, dass Software als solche einer
mathematischen Methode entspricht, die weltweit gemaly den Patentgesetzen sowieso
nicht patentierbar ist. Z.B. nach DE-PatG §1 Absatz 2 Nr. 1 und EPU Artikel 52 Absatz
2 werden mathematische Methoden nicht als Erfindungen angesehen. Wenn deshalb
Software nicht patentierbar ware, dann ware ein weiterer Ausschluss, namlich der

bestehende, nicht erforderlich.

5.2.3 Urheberrecht

5.2.3.1 Berner Ubereinkommen

Das Berner Ubereinkommen = BU zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst'®
wurde schon 1886 getroffen und inzwischen mehrfach revidiert, zuletzt 1971; diese
Fassung heilt Revidierte Berner Ubereinkunft = RBU. Mitgliedslander sind alle
wichtigen Industrieldnder. In diesem Ubereinkommen sind die zu schiitzenden Werke
definiert und Mindestanforderungen fir den Urheberrechtsschutz festgelegt, den die

Mitgliedslander gewahren mussen.

Z.B. ist die Mindestschutzdauer auf die Zeitspanne bis 50 Jahre nach dem Tod des
Werkschopfers angegeben. Eine Reihe von Landern (alle EU-Lander, USA, Japan,)
haben von sich aus die Schutzdauer auf die Zeitspanne bis 70 Jahre nach dem Tod des

Werkschopfers erstreckt.

% B = Berner Ubereinkommen zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst von 1886,
Mitgliedslander sind alle entwickelten Lander und eine Reihe von Entwicklungslandern.
RBU = Berner Ubereinkommen in revidierter Fassung. Die Aburzung RBU wird weitgehend verwendet.
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Artikel 5 verbietet eine Auslanderdiskriminierung, d.h. Auslander mussen in ihren
Rechten den Inlandern gleichgestellt werden. Urheberrechtsschutz darf nicht an die

Voraussetzung von Formalitaten (Registrierung) geknupft werden.

Zu erwahnen ist noch das Welt Urheberrechts Abkommen = WUA, dem im Vergleich
zum RBU nur eine geringe Bedeutung zukommt, hauptsachlich, weil in seinem Artikel
17 bei Anwendung beider Abkommen dem RBU Vorrang eingerdumt wird. Genauso wie
im RBU fehlt ein Bezug auf Computerprogramme, jedoch lasst es Formvorschriften als

Voraussetzung fur das Entstehen eines Urheberrechtsschutzes zu.

5.2.3.2 TRIPS

In TRIPS Artikel 9 ist festgelegt, dass die Mitglieder die Artikel 1 bis 21 der Berner
Ubereinkunft (1971) zu befolgen haben und dass der urheberrechtliche Schutz ,...sich
auf Ausdrucksformen und nicht auf Ideen...” erstreckt. (vergl. obige Ausfuhrungen zu
TRIPS Artikel 10 in Kapitel 5.2.2.5.2 Auswirkungen von TRIPS auf das Patentrecht)

5.3 Definition des Begriffs ,,Technik“

Der Begriff ,Technik® wird oft nicht klar abgegrenzt und in unterschiedlicher Weise

verwendet. Deshalb wird hier der Versuch einer Definition gemacht.

5.3.1 Technik in Gesetz und Rechtsprechung

In den hier behandelten Patentgesetzen (von Osterreich, Deutschland, Japan, USA und
dem EPU) ist der Begriff "Technik" nicht definiert. Lediglich bei der Angabe dessen, was
als patentierbar angesehen werden soll, findet sich im JPatG, Artikel 2, dass eine
Erfindung eine technische Idee ist (Invention = ...the highly advanced creation of
technical ideas). Die folgenden Ausfuhrungen beziehen sich nur auf das DE-PatG und

das EPU, da diese als ausreichend reprasentativ angesehen werden.
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Der Wortlaut der Bestimmungen, die sich auf den Gegenstand von Patenten beziehen,
namlich von DE-PatG §1 und EPU Artikel 52, ist gleich lautend:

Patente werden flir Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen

und gewerblich anwendbar sind.

Von "Technik" ist nicht die Rede, und man sollte annehmen, dass Erfindungen jeglicher
Art, also sowohl Software-Erfindungen als auch Geschaftsmethoden-Erfindungen,
patentierbar sind. Letztere kdonnten ohne weiteres die drei erforderlichen Kriterien,

namlich Neuheit, Erfindungshéhe und gewerbliche Anwendbarkeit aufweisen.

156 157

In Literatur und Rechtsprechung (BGH-Rote-Taube™, BGH-Flugkostenminimierung™’,
BGH-Chinesische Schriftzeichen'®) wird weit verbreitet die Auffassung vertreten, dass
unter Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes nur technische Erfindungen zu
verstehen seien. Dabei geht man davon aus, dass es auch nicht- oder untechnische
Erfindungen gibt. Die seien allerdings deshalb nicht patentierbar, weil sie im Sinne des

Patentgesetzes keine Erfindungen seien.

Der BGH stellt in der Entscheidung von 2001 ,Suche fehlerhafter Zeichenketten** die

Forderung auf:

Die pradgenden Anweisungen der beanspruchten Lehre missen vielmehr insoweit der Lésung

eines konkreten technischen Problems dienen.

Die Auffassung, dass nur technische Erfindungen dem Patentschutz zuganglich seien,

wird weithin vertreten™®

. Dahinter steckt der Gedanke, dass zwar Leistungen gegen
Nachahmung geschutzt werden, nicht jedoch Leistungen aller Art, sondern nur solche,
die sich in konkreten Gegenstanden ausdricken. Dieses Gebiet wird im Patentrecht

Ublicherweise mit dem Begriff der Technik gekennzeichnet’'. Die Forderung nach

1% BGH, Urteil vom 27.3.1966, X. ZB 15/67, ,Rote-Taube"

T BGH, Urteil vom 11.3.1986, Az: X ZR 65/85, ,Flugkostenminimierung*

198 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 24/89, ,Chinesische Schriftzeichen*

9 BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten*

1% Benkard, Kommentar zum Patentgesetz §1, Rdn 41-50

'°" Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seite 119
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konkreten Gegenstanden wird im US-Patentrecht deutlicher erhoben, denn dort wird
Jangible“, also ,anfassbar® als eine Voraussetzung (es gibt auch andere
Voraussetzungen, deren Erfullung zur Patentierbarkeit fuhren koénnen) fuar die
Patentierbarkeit'® angesehen. Verfahren sind davon ebenfalls betroffen; es reicht aus,
wenn deren Ergebnisse ,anfassbar” sind. Das gleiche gilt auch fur Software, die als

Verfahren aufgefasst wird.

Weiter heildt es, dass bei systematischer Auslegung des Begriffs ,Erfindung® in
DE-PatG §1 und EPU Artikel 52 die folgenden Bestimmungen herangezogen werden
mussen, namlich DE-PatG §3 bzw. EPU Artikel 54. Dort heilit es:

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort.

Die Verwendung des Ausdrucks ,Technik® in Verbindung mit dem Ausdruck ,Erfindung®
konne nichts anderes bedeuten, als dass es sich bei den fir einen Patenschutz in
Frage kommenden Erfindungen um technische Erfindungen handeln misse'”, eine

Auffassung, der nicht unbedingt gefolgt werden muss.

Die Methode der systematischen Auslegung kann nicht so weit gehen, dass die
Bedeutung verwendeter Worte nicht naher untersucht wird. Der Begriff ,Stand der
Technik” muss auch im semantischen Sinne naher untersucht werden. In denselben
Bestimmungen, namlich in dem jeweiligen Absatz 1, wird dieser Begriff in sehr ahnlicher

Weise definiert:

Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem fur den Zeitrang der Anmeldung
mafgeblichen Tag durch schriftliche oder mindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in

sonstiger Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.

Mit Stand der Technik ist nicht notwendigerweise gemeint, dass es sich ausschlieRlich
um technische Dinge handelt. Die vom Stand der Technik umfassten Kenntnisse sind

nicht auf technische Dinge beschrankt, sondern beziehen sich gemal der vorstehenden

'%2 CAFC-Entscheidung State Street Bank, 47 USPQ 1596 (1998),
'%% Geiger, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung®
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Formulierung ohne Einschrankung auf alle Kenntnisse, die der Offentlichkeit zuganglich

gemacht worden sind.

Solche Kenntnisse konnen zwar auf technischem Gebiet liegen, aber durchaus auch

auf Gebieten der Mathematik, der Computerprogramme, Geschaftsmethoden u.dgl.

Es wird auch gesagt, dass sich das Erfordernis der Technizitdt aus DE-PatG §65
ergeben wirde, denn dort sei angegeben, dass das als Beschwerdeinstanz fungierende
Bundespatentgericht mit rechtskundigen und technischen Mitgliedern besetzt sein
musse. Aus der Tatsache, dass technische Mitglieder erforderlich sind, misse man
schlielen, dass es sich nur um technische Dinge handelt, die auf Patentfahigkeit zu
untersuchen seien. Im Umkehrschluss wurden nur technische Dinge uUberhaupt
patentfahig sein. Die rechtskundigen Mitglieder wirden nur rein rechtliche Dinge

entscheiden.

In den gut 100 Jahren, in denen Patentrechte in diversen Landern - nahezu weltweit -
bestehen, wurde der Bereich, in denen Erfindungen liegen missen, um patentiert
werden zu koénnen, immer mehr eingeengt. Es fanden Abgrenzungen in allerlei
Richtungen statt, wobei in der Rechtsprechung nicht nur Negativabgrenzungen
vorgenommen wurden, sondern auch positive Definitionen gegeben wurden.

% wurde in der

Folgender Definitionsversuch des deutschen Bundespatentgerichts
folgenden deutschen Rechtsprechung und der des EPA (Da das EPA erst 1978 seine
Arbeit aufnahm, begrindete es seine Rechtsprechung zunachst auf nationale
Rechtsprechungen und im groem und ganzen auf die deutsche Rechtsprechung.) als

nicht ausreichend angesehen:

"Technisch ist jeder durch die Einwirkung des Menschen entstandene Gegenstand, soweit er der
Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehort; das Gebiet des Untechnischen
umfasst demgegenlber, abgesehen von den Gegenstdnden der Natur, die Welt der

Vorstellungen."

%4 BPatG, Beschluss vom 10.9. 1963, 17 W 306/62,“Lehrmethode”
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Diese Definition ist fast identisch der Definition in dem Committee-Report'® zur
Neufassung des US-Patentgesetzes, USC35, in welchem herausgestellt wurde, dass
»-anything under the sun made by men“ dem Patentschutz zuganglich ist. In der US-
Rechtsprechung® wurde festgestellt, dass ein Gegenstand patentierbar ist, wenn er
tangible (= praktisch verwendbar, greifbar oder anfassbar) ist, was dem in der obigen
BPatG-Beschluss verwendeten Begriff ,...soweit er der Welt der (in Raum und Zeit

vorhandenen) Dinge angehort.” entspricht.

In der dem obigen BPatG-Beschluss folgenden Rechtsprechung wurde diese
Entscheidung nur als Abgrenzung zwischen dinglich und geistig angesehen und die
Forderung, Technik musse sich dinglich darstellen, als Mindestvoraussetzung
festgelegt, Uber die hinaus noch weitere Kriterien zu erfullen seien.

In der Frage, ob Tierzlichtungsverfahren patentierbar seien, ist der 10. Senat des
Bundespatentgerichts (der ebenfalls den Fall ,Rote Taube“ zu entscheiden hatte, der
dann dem BGH mit einer Rechtsbeschwerde vorgelegt wurde) zu dem einschrankenden
Ergebnis gekommen', dass nur technische Erfindungen geschitzt werden dirften.

Hier ein Auszug aus der sehr ausfihrlichen Begrindung:

Es heifl3t in diesem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 23. Marz 1965 wortlich: »Patente
kénnen nach §1 PatG nur fiir neue Erfindungen erteilt werden, die eine gewerbliche Verwertung
gestatten. Dabei kann unter einer Erfindung nach der Entstehungsgeschichte und nach dem Sinn
und Zweck des Patentgesetzes nur eine Regel zum technischen Handeln verstanden werden.
Nach der Rechtsprechung (vergl. BGH GRUR 7958, 602 m. w. Nachweisungen) kann daher

Patentschutz nur fiir eine angewandte Erkenntnis auf technischem Gebiet erlangt werden, also

fir eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln ein technisches Ergebnis zur Lésung

einer technischen Aufgabe zu erzielen (Hervorhebung durch den Autor). Dagegen kann es nach

derselben Rechtsprechung nicht als technische Schépfung gewertet werden, wenn keine
technische Wirkung erzielt, sondern nur eine Anweisung an den menschlichen Geist gegeben

wird.

Die wesentliche Aussage heil3t demgemal:

1%% 82d Cong.,2d session,5, No 1979, und 6, No 1923
1% Chakrabarty, 447 US 303, 308-09, 206 USPQ 193,197 (1980)
'%7 10. Senat des BPatG, vom 30. Juli 1965, BPatGE 8, 1967
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...mit bestimmten technischen Mitteln ein technisches Ergebnis zur Lésung einer technischen

Aufgabe zu erzielen.

Es ist leicht zu erkennen, wie unsicher sich die Gerichte sind, eine klare Linie zu
entwickeln. Immer wieder werden zu erflllende Voraussetzungen abgemildert und

relativ kurze Zeit spater wieder verscharft.

Eine der allgemeinhin als wesentlich (dies ist die meist zitierte Entscheidung in der
Diskussion des Technikbegriffs der letzten Jahre) angesehenen Entscheidungen ist die
Rote-Taube-Entscheidung'® des BGH von 1969. Dort heil3t es:

Dem Patentschutz zuganglich ist eine Lehre zum planmaRigen Handeln unter Einsatz

beherrschbarer Naturkrafte (Hervorhebung durch den Autor) zur Erreichung eines kausal

Ubersehbaren Erfolges; auch die planmaRige Ausnutzung biologischer Naturkrafte und

Erscheinungen ist nicht grundséatzlich von Patentschutz ausgeschlossen.

In dem entschiedenen Fall handelte es sich um ein Verfahren zum Zuchten einer Taube
mit rotem Gefieder und einigen weiteren Eigenschaften, wie z.B. einer groeren
Spannweite der Fllgel. Das Verfahren bestand in der Auswahl von Ausgangsindividuen
(Tauben von verschiedenen Rassen), mehrfachen Kreuzungen, Auslesen,

Ruckkreuzungen und weiteren Auslesen.

Festgestellt wurde in dieser Entscheidung, dass dieser spezielle Fall einer Erfindung,
namlich ein Tierzuchtverfahren, dem Patentschutz zuganglich ist. Aulierdem wurde eine
generelle Regel angegeben, die eine Erfindung einhalten muss, damit ein Patent erteilt
werden kann, namlich fur eine Erfindung ist erforderlich der Einsatz beherrschbarer

Naturkrafte.

Der BGH flhrt zu der Rote-Taube-Erfindung Folgendes aus:

Nach der seit der Schaffung des Patentgesetzes im Jahre 1877 unverandert geltenden
Bestimmung des §1 Absatz 1 DE-PatG sind patentfahig neue Erfindungen, die eine gewerbliche

Verwertung gestatten. Man verstand darunter zunachst eine gewerblich verwertbare Lehre zum

%8 BGH, Urteil vom 27.3.1966, X. ZB 15/67, ,Rote-Taube“
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technischen Handeln unter Einsatz der zur Zeit der Gesetzesentstehung wohl allein als
berechenbar bekannten physikalischen, gegebenenfalls auch chemischen Mittel im industriellen
Gewerbebetrieb. Diese damalige Auffassung kann jedoch heute bei der Auslegung des
Patentgesetzes nicht mehr maligebend sein, weil sich inzwischen Naturwissenschaft und
Technik ganz erheblich gewandelt haben, insbesondere z. B. die Landwirtschaft weitgehend
technisiert worden ist, die chemischen Verfahren weitgehend berechenbar geworden sind und
auch die biologischen Erscheinungsformen und Krafte seit langem in den Bereich exakter
naturwissenschaftlicher Forschung einbezogen worden sind. Eine historische Auslegung des
Begriffs der "Erfindung" kann - und das wird von den in BPatG 8, 121 und 10, 1 verdffentlichten
Entscheidungen des BPatG verkannt - im Patentgesetz um so weniger ausreichen, als es sich
hier um den Zentralbegriff fiir ein Rechtsgebiet handelt, dessen vornehmlichste Aufgabe es ist,
die nach dem jeweils neuesten Stand der Wissenschaft und Forschung patentwirdigen

Ergebnisse zu erfassen. Es ist deshalb nicht nur erlaubt, sondern nach dem Sinn gerade des

Patentgesetzes geboten, den jeweiligen Stand naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zur

Auslegung des vom Gesetzgeber nicht naher begrenzten und auch seinem \Wesen nach an sich

schon unbestimmten Begriffs der "Erfindung" heranzuziehen. (Hervorhebung durch den Autor)

Aus dem hervorgehobenen letzten Satz erkennt man, dass sich der BGH losgeldst hat
von der friheren Forderung nach Technizitat der Erfindung, soweit damit eingeschrankt
wird auf Physik und Chemie. Dies wird noch klarer durch die weiteren Ausfuhrungen
des BGH :

Dem angefochtenen Beschluss kann nicht gefolgt werden, wenn er meint, Tierzichtungen seien
schon deshalb nicht patentierbar, weil es sich nicht um "technische " Verfahren handele. In §1
DE-PatG wird zur Definition der patentfahigen Erfindung das Wort "technisch" nicht gebraucht. In
den §§17 und 36b Absatz 2 DE-PatG wird allerdings gefordert, dass die "technischen" Mitglieder
des Patentamts und Patentgerichts in einem Zweig der "Technik" sachverstandig sein missen.
Auch hat die allgemeine Rechtslehre und Rechtspraxis die Erfindung im Sinne des
Patentgesetzes als eine Lehre zum "technischen" Handeln umschrieben, wobei man davon
ausging, dass die Technik nach den Lehren der Physik und Chemie arbeite (RG in GRUR 1933,
289/290).

Weil im Patentgesetz angegeben wird, dass es im Patentamt und Patentgericht
stechnische® Mitglieder gibt, die in einem Zweig der "Technik" sachverstandig sein
mussen, schliet man auf die Voraussetzung fur die Patentfahigkeit einer Erfindung,

dass diese technisch sein soll.
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Interessanterweise wird in einer Reihe von Entscheidungen','® vor etwa 40 Jahren

(1966 und 1967) festgestellt, dass

...der Anerkennung eines Erfindungsgegenstandes als eines technischen nicht entgegensteht,
dass der Nutzeffekt der Erfindung auf nicht technischem Gebiet liegt... Die Erfindung erschopft
sich vielmehr in der Lehre, einen Gegenstand in bestimmter Weise auszubilden oder bei der

Herstellung und Bearbeitung eines Gegenstandes in bestimmter Weise zu verfahren.

Wenn der Nutzeffekt einer Erfindung auch auf einem nicht technischen Gebiet liegen
darf, ohne dass deshalb die Patentfahigkeit zu verneinen ist, muss man auch so die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe definieren durfen. Das bedeutet, dass diese
Aufgabe nicht technischer Art sein darf. Beispielsweise ist die Aufgabe, ein Produkt
billiger zu machen, sicherlich zunachst keine technische Aufgabe. Erst wenn die
Aufgabe darin gesehen wird, mittels einer technischen Verbesserung das Produkt
billiger zu machen, kann man die Aufgabe als technisch ansehen. Nur die
Zusatzbedingung erzeugt den technischen Charakter. Man kénnte ja das Produkt auch
dadurch billiger machen, indem man Vorprodukte billiger einkauft. In gleicher Weise trifft
dies auch zu, wenn die Aufgabe darin besteht, einen Gegenstand (beispielsweise eine
Auto-Stol3stange) schoner zu machen, und die L6sung darin, sie mit einem technischen
Verfahren zu verchromen. Dieser Gedanke erscheint leicht verstandlich, bereitet aber

der spateren Rechtsprechung offensichtlich Schwierigkeiten.

Weiter heil’t es in der der Rote-Taube-Entscheidung:

In neueren Entscheidungen spricht das Patentgericht demgegenuber allgemeiner von der
Ausnutzung von "Naturerscheinungen”, wobei nicht nur Kraftwirkungen im engeren
physikalischen Sinne, sondern alle von Stoffen, Kraften und Energiearten ausgelibten Wirkungen
gemeint sein sollen (BPatG 6, 145, 147 ; 7, 78). Bei allen diesen Umschreibungen ist jedoch zu
beachten, in welcher Richtung damit Inhalt und Grenzen der Patentierbarkeit bestimmt werden
sollen. Im vorliegenden Fall geht es nicht um den Gegensatz des Technischen zur Welt des rein
Geistigen (Anweisung an den menschlichen Geist, reine Erkenntnisse, wissenschaftliche Lehren)

oder zur Kunst (Urheberrecht, Geschmacksmuster usw.), sondern um die Frage, ob auch die

Erscheinungen und Kréfte der belebten Natur dem Bereich des Technischen gleichbehandelt

19 BGH, Urteil vom 23.11.1965, la ZB 210/63, ,Suppenrezept*
9 BGH, Urteil vom 18.5.1967, la ZR 37/65, ,Garagentor*
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werden kénnen (Hervorhebung durch den Autor). Dabei ist wiederum nicht entscheidend, was der

Gesetzgeber im Jahre 1877 unter "Technik" verstanden hat, sondern wie die biologischen
Erscheinungen und Krafte nach dem heutigen Stand der Wissenschaft zu verstehen und

einzuordnen sind.

Zumindest aber ist erkennbar, dass der BGH neben dem Bereich des Technischen in
Physik und Chemie auch andere Bereiche als dem Patentschutz zuganglich ansieht. In

dem speziellen Fall der Roten Taube sind dies auch die Erscheinungen und Krafte der

belebten Natur.

Bedauerlicherweise hat der BGH sich hier nicht klar ausgedrickt und nicht den Begriff
der Technizitat neu definiert, sondern nur ausgesagt, dass zu dem bis dahin geltenden
Bereich der Technik noch weitere Bereiche hinzukommen, namlich auch die
Erscheinungen und Krafte der belebten Natur. Unklar geblieben ist insofern die Frage,
ob jede Erfindung als Voraussetzung fur ihre Patentierbarkeit eine Lehre zum
technischen Handeln angeben muss oder ob entweder auch die nicht technische
Benutzung von Erscheinungen und Kraften der belebten Natur patentierbar ist oder

auch eine solche Benutzung als Lehre zum technischen Handeln anzusehen ist.

Die bereits vom Reichsgericht aufgestellte Forderung des Vorliegens einer Lehre zum
technischen Handeln als Voraussetzung fur die Patentierbarkeit wird standig weiter
aufrechterhalten, ohne dass es hierfir wesentliche Abweichungen gibt. So wird in der

1716

Reichsgerichtsentscheidung von 1933 ,Multiplikationstabelle' ™ ausgefuhrt:

Die Rechtsprechung (bis 1933) hat den Begriff des Technischen durch seine Beziehung auf die

Erscheinungswelt im Gegensatz zur Welt des Geistes charakterisiert.

In einer Reihe von weiteren Entscheidungen werden lediglich zusatzliche Bereiche
ahnlich wie in der Rote-Taube-Entscheidung angegeben.

«172

Eine weitere BGH-Entscheidung von 1976 ,Dispositionsprogramm®’“ unterstreicht die

wesentliche Lehre der Rote-Taube-Entscheidung, indem dort ausgefuhrt wird:

" RG 1933, GRUR 1933, 289-290, ,Multiplikationstabelle®,
2 BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®
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Wie der Begriff der Technik, den Rechtsprechung und Literatur seit jeher als zur Abgrenzung
patentfahiger geistiger Leistungen von solchen, die dem Patentschutz nicht zuganglich sind,

mafgebend erachtet haben, naher zu bestimmen ist,...

Bei dieser Entscheidung ging es im Wesentlichen um eine bestimmte Art der Sortierung
von Daten, die auf einem Computer durchgefuhrt wird. Diese Sortierungsart wurde als
Anweisung an den menschlichen Geist angesehen - ,eine gedanklich-logische
Anweisung®, die selbst nicht technisch ist, aber auch nicht dadurch technisch wird, dass
fur ihre Abarbeitung ein Computer benutzt wird. Es sei eine ,auf rein geistigem Gebiet

liegende mathematisch-organisatorische Regel®.

Das Hauptproblem, das offensichtlich den BGH hier bewegt, ist wieder die Ziehung
einer Grenze, innerhalb derer Erfindungen patentiert werden kénnen. Immer wieder

wird die aus der Rote-Taube-Entscheidung stammende Definition wiederholt:

Stets aber ist die planmalige Benutzung beherrschbarer Naturkrafte als unabdingbare
Voraussetzung fur die Bejahung des technischen Charakters einer Erfindung bezeichnet worden.

Davon abzugehen, besteht keine Veranlassung.

Statt eine Definition des Technikbegriffs zu geben, geht die Rechtsprechung eher in die
Richtung, eine Abgrenzung zu finden, die die menschliche Verstandestatigkeit als

Erfindungslehre ausschlief3t.

Weiter wird in der Dispositionsprogramm-Entscheidung ausgefihrt:

Wie bereits in anderem Zusammenhang dargelegt, wiirde die Einbeziehung der menschlichen
Verstandestatigkeit als solcher in den Kreis der Naturkrafte, deren Benutzung zur Schaffung einer
Neuerung den technischen Charakter derselben begriindet, zur Folge haben, dass schlechthin
allen Ergebnissen menschlicher Gedankentatigkeit, sofern sie nur eine Anweisung zu
planmaligem Handeln darstellen und kausal Ubersehbar sind, technische Bedeutung

zugesprochen werden misste.
Damit aber wirde der Begriff des Technischen praktisch aufgegeben, wirde Leistungen der

menschlichen Verstandestatigkeit der Schutz des Patentrechts erdffnet, deren Wesen und

Begrenzung nicht zu erkennen und zu Gbersehen ist.
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Diese Nichterkennbarkeit von  Wesen und Begrenzung menschlicher
Verstandestatigkeit zwingt die Rechtsprechung offenbar zu der vereinfachten
Eingrenzung der Rote-Taube-Entscheidung: ,...planmaRige Benutzung beherrschbarer
Naturkrafte“. Hier eine kurze Nebenbemerkung in Form einer Frage: Lassen sich
Naturkrafte planmaRig benutzen, wenn sie nicht beherrschbar sind?

In diesem Zusammenhang hat den BGH offensichtlich auch die Frage bewegt, wie die
vorhandenen Rechte und Gesetze voneinander abgegrenzt werden konnen, z.B.
Urheberrechts- und Patentgesetz. In der Rote-Taube-Entscheidung heildt es in einer

abschliefenden Bemerkung:

Das System des deutschen gewerblichen und Urheberrechtsschutzes beruht aber wesentlich
darauf, dass flr bestimmte Arten geistiger Leistungen jeweils unterschiedliche, ihnen besonders

angepasste Schutzbestimmungen gelten.

Hier hatte die Moglichkeit bestanden, als Definitionsbasis die Bestimmungen des
Urheberrechtsgesetzes heranzuziehen in Form einer Negativdefinition, in etwa: Alles,
was nicht unter das Urhebergesetz fallt, namlich Werke von Schrift, Musik und
Bildenden Kunsten, ist als technisch anzusehen und damit dem Patentschutz

zuganglich.

Ein weiteres Bemuhen, eine Abgrenzung zu geben, findet sich in dem BPatG-Beschluss

von 1988 ,Rolladensteuerung“'”:

1. Das Zusammenwirken des Programms (Software) mit einer Datenverarbeitungsanlage (DVA,
Hardware) stellt dann eine technische Lehre dar, wenn zur Lésung einer technischen Aufgabe die
DVA durch das Programm so gesteuert wird, dass ein technisches Ergebnis - ein kausal
Ubersehbarer technischer Erfolg - erzielt wird. Dieses technische Ergebnis kann als unmittelbare
Folge ursachlich allein durch die steuernde Einwirkung des Programms auf die DVA bedingt sein.
Der Einsatz beherrschbarer Naturkrafte ist durch dieses unlésbare Zusammenwirken von
Programm und DVA gegeben.

2. Das "als solches", d. h. losgeldst von der DVA, nicht patentierbare Programm fir eine DVA ist
bei der Beurteilung einer Datenverarbeitungs-Aspekte betreffenden Erfindung hinsichtlich ihrer

technischen Natur als steuernder Bestandteil der DVA in die Betrachtung miteinzubeziehen.

'® BPatG, Entscheidung vom 25.07.1988, 19 W (pat) 93/87, ,Rolladen-Steuerung*“
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3. Die Schaffung eines neuen Aufbaus oder einer neuen Brauchbarkeit einer DVA ist zwar als
hinreichendes (positives) Kriterium flr die technische Natur einer Lehre, deren Fehlen jedoch

nicht als zwingendes negatives Kriterium zu werten.

Es fehlt zwar wieder eine generelle Definition, aber immerhin legt das BPatG fest, dass
....der Einsatz beherrschbarer Naturkrafte durch ...das...unlésbare Zusammenwirken
von Programm und DVA gegeben ist...“ und dass ein technisches Ergebnis ,,...durch die
steuernde Einwirkung des Programms auf die DVA bedingt sein...kann...“. Ein
technisches Ergebnis liegt vor, wenn eine neue Brauchbarkeit geschaffen wurde.
Letzteres muss man nicht als sicher annehmen, weshalb das BPatG formuliert hat
»-.Sein kann®. SchlieBlich ist noch zu beachten, dass das Fehlen einer neuen
Brauchbarkeit nicht als Hindernis anzusehen ist, wenn anderweitige technische Aspekte

auftreten.

Weiter setzt sich das BPatG mit der Abgrenzung zu rein geistiger Tatigkeit auseinander,

die als nicht gegenstandlich dem Patentschutz nicht zuganglich ist.

Als anschauliches Unterscheidungskriterium mag eher die Beantwortung der Frage dienen, ob
Voraussetzung fir die Schaffung, das Verstandnis und die Bearbeitung eines Programms flr eine
DVA Zusammenhange bilden, die nur aufgrund technischer Kenntnisse und mit technischem
Sachverstand, nicht jedoch mit rein geistigem Vermdégen allein durchschaubar und bearbeitbar
sind. Diese Voraussetzung ist nach Auffassung des Senats jedenfalls erflllt, wenn ein
Programmierer als "Software-Ingenieur" eine technische Aufgabe so in ein Programm fir eine

Universal-DVA umsetzt, dass diese Anlage als Ergebnis einen technischen Erfolg liefert.

Verkurzt sagt dies: Wenn man etwas durchschauen und bearbeiten kann, so ist es nicht
notwendigerweise eine technische und damit dem Patentschutz zugangliche Erfindung.
Wenn man dazu weder technische Kenntnisse noch technischen Sachverstand
bendtigt, so ist es keine Erfindung. Erst wenn man technische Kenntnisse und
technischen Sachverstand benétigt, so kann es eine Erfindung sein (Diese Uberlegung
konnte in gleicher Weise auf Mathematik zutreffen). Liefert eine Universal-
Datenverarbeitungsanlage einen technischen Erfolg, so ist das Programm technisch
und damit patentfahig.
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Einen Weg in Richtung zusatzlicher Bereiche schlagt der BGH mit seiner Entscheidung

n174

von 1999 "Logikverifikation ein. In dieser Entscheidung wird leider wieder keine
Definition fur den Begriff "Technik" oder "Technizitat" gegeben. Statt dessen behandelt

der BGH den Begriff "Einsatz von beherrschbaren Naturkraften", indem er sagt,

...es kdénne auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkraften verzichtet werden,
wenn man die Moglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf

technischen Uberlegungen beruhende Erkenntnisse voranzubringen sucht.

Offensichtlich soll mit dieser Entscheidung gesagt werden, dass es sich bei dem
Einsatz von beherrschbaren Naturkraften um eine Lehre zum technischen Handeln
handelt. Dies geht hervor aus der Gleichstellung von "unmittelbarer Einsatz von
beherrschbaren Naturkraften" mit "technischen Uberlegungen”. Hier die Leitsétze dieser

Entscheidung:

1. Die Beantwortung der Frage, ob eine auf ein Programm fir Datenverarbeitungsanlagen
gerichtete Patentanmeldung die nach §1 Absatz 1 DE-PatG vorausgesetzte Technizitat aufweist,

erfordert eine wertende Betrachtung des im Patentanspruch definierten Gegenstandes.

2. Betrifft der Lésungsvorschlag einen Zwischenschritt im Prozess, der mit der Herstellung von
(Silicium-)Chips endet, so kann er vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil er -
abgesehen von den in dem verwendeten elekironischen Rechner bestimmungsgeman
ablaufenden Vorgangen - auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkraften
verzichtet und die Moglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf

technischen Uberlegungen beruhende Erkenntnisse voranzubringen sucht.

Unklar bleibt immer noch: Was sind "technische Uberlegungen"? oder was ist

"Technik"?

Hierzu zwei Definitionen aus dem Schulte-Kommentar ' :

1. Zunachst einmal wird angegeben, dass die Definition des Begriffs "Technik" abschlieffend

nicht moéglich ist, weil sie von dem jeweiligen, sich wandelnden Erkenntnisstand des Menschen

'™ BGH, Urteil vom 13.12.1999, X. ZB 11/98, ,Logikverifikation*
'7® Schulte, Kommentar zum Patentgesetz, 6. Auflage §1, Rdn 27-30

134



Internationale und allgemeine rechtliche Grundlagen fiir den Schutz von Geistigem

Eigentum an Software

abhangig ist und weil sie im Wandel der Zeit einer unterschiedlichen Bewertung durch die

Gemeinschaft unterliegen kann.

2. BPatG: Technisch ist jeder durch die Einwirkung des Menschen entstandene Gegenstand,
soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehdrt; das Gebiet des
untechnischen umfasst dem gegeniber, abgesehen von den Gegenstanden der Natur, die Welt

der Vorstellungen.

Zu 1.: Wenn gesagt wird, dass die Definition "abschlieRend nicht mdoglich ist", so
bedeutet dies offensichtlich, dass eine Definition doch an sich moglich ist, jedoch nur fir
einen Zeitpunkt oder guiltig nur fur eine gewisse Zeitspanne. Daraus kann man folgern,
dass theoretisch auch "Software an sich" als technisch angesehen werden kann.

Zumindest wird Software aus dieser Definition nicht ausgeschlossen.

Zu 2.: In dieser Definition wird unterschieden zwischen "Dingen" und "Vorstellungen",

wie dies bereits in der Rote-Taube-Entscheidung des BGH angesprochen wurde.

Unklar ist, ob ein ,Ding“ aus Materie besteht, also stofflich sein soll.

Ein Kreis oder ein Punkt (beide mathematisch beschreibbar) ist ebenfalls ein Ding, aber
nicht stofflich. Mit solchen Dingen kann man aber Eigenschaften einer Maschine
beschreiben, z.B.: Das Ende einer Pleuelstange beschreibt bei deren Bewegung einen
Kreis, zwei Kanten kreuzen sich in einem Punkt usw. (Zur Frage der Patentierbarkeit
der technischen Anwendung einer mathematischen Methode vergl. 6.2.4.6.1 T208/84 -
Computerbezogene Erfindung/Vicom). Ist eine Kraft ein Ding? In der Elektrotechnik: Ist
Spannung ein Ding? Zweifellos ja, und es ist denkbar, solche Dinge dem Begriff

Technik zuzuordnen.

Fur die Abgrenzung zwischen Dingen und Vorstellungen erscheint das Auftreten durch
Sinnesorgane wahrnehmbarer Effekte mdglich. Danach ist ein Ding etwas, das
unmittelbar wahrgenommen werden kann oder durch die von ihm bewirkten Effekte.
Eine elektrische Spannung ist mit menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar, kann mit
keinem Sinnesorgan wahrgenommen werden (es sei denn man betrachtet Nerven, die
durch Strom gereizt werden, ebenfalls als Sinnesorgan) und liegt daher an sich nur in

der Welt der Vorstellungen, jedoch kann sie mit Hilfe der von ihr herbeigeflhrten
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Wirkungen, z.B. auf ein Messinstrument, wahrnehmbar gemacht werden. Wegen dieser
mittelbaren Wahrnehmbarkeit ist elektrische Spannung und dementsprechend auch

Strom ein Ding und nicht etwa nur eine Vorstellung.

Geld dagegen liegt nur in der Welt der Vorstellungen. Sein Wert kann zwar mit Noten
und Munzen ausgedruckt werden, nicht aber seine grundlegende Bedeutung als
abstraktes Tauschmittel. Gold ist nur eine Ware, die einen bestimmten Preis bzw.
Geldwert hat. Banknoten oder Munzen sind nur Datentrager. Die auf dem Datentrager
abgebildete Information, z.B. 100 Euro, beinhaltet einen Geldwert. Betrachtet man Geld
von der grundlegenden Bedeutung her als einen (nichtdinglichen) Gegenstand, so kann
man es ahnlich behandeln wie elektrische Ladung, deren Fliellen Strom ist. Man kann
Geldflusse in ahnlicher Weise steuern (durch Geschaftsmethoden) wie elektrischen
Strom, jedoch nicht mit physikalischen Mitteln.

Gegenstande in der Welt der Vorstellungen, d.h. nichtdingliche Gegenstande, sind nicht
mit physikalischen Mitteln unmittelbar steuerbar, sondern nur mit ebenfalls
nichtdinglichen Mitteln. Ein Geldwert z.B. ist durch Munzen darstellbar, namlich durch

deren Anzahl.

Insofern bietet sich der Begriff des Physikalischen als Abgrenzungskriterium an.
Danach ware jede Anweisung zum Einsetzen physikalisch wirkender MaRnahmen zum
Andern von physikalischen Eigenschaften von Gegensténden eine dem Patentschutz
zugangliche Lehre zum technischen Handeln. Dieses Abgrenzungskriterium ware auch
fur Hardware bzw. jede Art elektrischer Schaltungen eingehalten. Durch die
physikalischen Eigenheiten der Bausteine der Schaltung in dem durch die Schaltung
festgelegten Schaltungsaufbau wird der Strom in bestimmter Weise gelenkt und erzeugt
in den Bausteinen wahrnehmbare physikalische Effekte. Soweit so genannte
Anweisungen an den menschlichen Geist in solche Malnahmen umsetzbar sind, sind
sie ebenfalls als technische Lehre zu behandeln. Dies trifft in gleicher Weise auf
Software zu. Auch durch Software werden Zustdande von Bausteinen geandert, die

physikalisch wahrnehmbar sind.

Weitere Entscheidungen des BGH befassen sich mit der Frage, ob bei einem
bestimmungsgemalien Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage auch dann ein

technischer Vorgang gesehen werden kann, wenn die Gebrauchsvorschriften

136



Internationale und allgemeine rechtliche Grundlagen fiir den Schutz von Geistigem

Eigentum an Software

Anweisungen an den menschlichen Geist darstellen, wie z.B. Sortierverfahren, oder
Beschreibungen von Formen mit Hilfe mathematischer Funktionen. Letzteres wird in der

176

Straken-Entscheidung'”® abschlagig beschieden. In deren Leitsatz heil3t es:

Rechenprogramme...sind auch dann nicht patentfahig, wenn das bei der Anwendung der
Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist. ...weder der Algorithmus
noch die Programmfolge beschreibt einen konkreten Gegenstand. Formel und Befehlsfolge sind
vielmehr nur abstrakte Denk- und Rechenschemata, mit deren Aufstellung die Erfindung

abgeschlossen ist.

177

In den Anmerkungen'’” zu der Straken-Entscheidung flhrt der Verfasser aus:

...es wird sichtbar das Dilemma der Informatik als einer Disziplin zwischen Materie und Geist.

Eine rechnerische Methode mit Rastern von Kurvenscharen, z.B. im Schiffsbau die
Senten'”- und Spantenrisse, systematisch einzusetzen, um damit eine Form, z.B. eines
Schiffes, zu beschreiben, wirde man normalerweise als technisch ansehen, wenn man
vergleicht, wie vor der Schaffung der Erfindung vorgegangen wurde, namlich ein
Formenmodell mit der Schiebelehre Punkt fur Punkt zu vermessen und damit die
Kurvenscharen herzustellen, was ein wichtiger Unterschied zu einer Beschreibung

durch eine Formel ist.

Entscheidend ist jedoch, dass nur ein mathematisches Verfahren beschrieben wurde
und nicht etwa eine Anweisung, wie physikalische Grélken beeinflusst und verandert

werden sollen. Hatte die Anweisung beispielsweise folgendermalien gelautet:

.verfahren zum Herstellen von Formblechen, dadurch gekennzeichnet, dass Rohlinge

entlang einer Kante nach y=f(x) geschnitten werden und...”,

'"® BGH, Urteil vom 21.4.1977, X ZB 24/74, ,Straken*
" Kolle, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 21.4.1977, X ZB 24/74, ,Straken*
"8 Senten sind Langsschnitte durch einen Schiffskérper
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so ware wohl ein Patent erteilt worden (Neuheit und Erfindungshéhe vorausgesetzt),
denn mit einer solchen Anweisung wird ein dinglicher Gegenstand in einer bestimmten
(durch die Formel) Art und Weise bearbeitet.

In anderer Richtung entscheidet der BGH in der Seitenpuffer-Entscheidung’”:

1. Eine programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfahigkeit der
Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer
Elemente ermdglicht (Ergédnzung zu BGHZ 67, 22, 291 Dispositionsprogramm).

2. Ein Verfahren, das in der Erfassung und Speicherung der Information Uber den aktuellen
Speicherbereich eines in einer Datenverarbeitungsanlage ablaufenden Rechenprozesses und in
einer bestimmten Ladestrategie flr einen dem bevorzugten Zugriff unterliegenden, aber nur eine
Auswahl von Speicherseiten fassenden Speicher besteht, betrifft die Funktionsfahigkeit der
Datenverarbeitungsanlage als solche; es enthalt die Anweisung, die Elemente einer
Datenverarbeitungsanlage beim Betrieb unmittelbar auf bestimmte Art und Weise zu benutzen.

Hier wurde die Datenverarbeitungsanlage selbst verbessert. In der erfindungsgemalien
Vorschrift zum Betreiben der Datenverarbeitungsanlage wurde eine technische
Anweisung bzw. eine Anweisung zum technischen Handeln gesehen. Einen normalen
bestimmungsgemalien Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage hat der BGH hier
nicht erkannt. Dies erscheint als Widerspruch, wenn man die bisherige Rechtsprechung
berucksichtigt, nach der es unerheblich ist, ob ein herbeigefihrter Nutzen im
Technischen oder Nicht-Technischen liegt. Einen solchen Widerspruch will der BGH mit
seiner Entscheidung von 1991 ,Chinesische Schriftzeichen“®® (Entscheidung vom
gleichen Tag wie die Seitenpuffer-Entscheidung) klaren, indem er die Unterschiede zu

einem Sortierungsprogramm erlautert. Der einzige Leitsatz lautet:

Es fehlt an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der zum Patentschutz
angemeldeten Lehre mit gedanklichen MaRnahmen des Ordnens der zu verarbeitenden Daten
steht und fallt.

Ausgefuhrt wird weiter, dass

79 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 13/88, ,Seitenpuffer*
180 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 24/89, ,Chinesische Schriftzeichen®
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»--.lediglich eine Informationsverarbeitung ohne Auswirkung auf die physikalische Umwelt...*

stattfindet. Das erfundene Ordnungssystem

»..ist gedanklicher Art und bedient sich keiner Mittel, die sich auerhalb der menschlichen

Verstandestatigkeit auf technischem Gebiet befinden.®

Verkirzt man diese Aussage unter Zusammenfassung mit dem Leitsatz, kommt man zu
einer kombinierten Aussage, dass ,eine Erfindung dann nicht technisch ist, wenn sie
sich nicht auf technischem Gebiet befindet”, eine Aussage, die als Zirkelschluss wenig

aufschlussreich ist.

In derselben Entscheidung sagt der BGH sinngemal} aus, dass er sich hier nur mit der
fur eine Patentierung anerkannten Voraussetzung befasst habe, dass Technik betroffen
sein musse, also etwas Nicht-Technisches keine Erfindung sei. Mit der Anwendung der
Vorschrift, dass Programme fir Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht

patentierbar seien, habe er sich noch nicht befasst.

In der Sprachanalyse-Entscheidung'™' von 2000 raumt der BGH ein, dass die Definition

eines Technikbegriffs in eindeutiger Weise nicht moglich ist:

Die Benutzung des Ausdruck ,Technologie“ zur Unterscheidung dessen, was mit technischen
Schutzrechten geschitzt werden kann, ist ein legales Konzept, das nicht geeignet ist, eine

zweifelsfreie und klare Definition zu geben.

Die jingere BGH-Rechtsprechung scheint mit der Aufzeichnungstrager-Entscheidung'®
von 2005 sich eher in die Richtung zu bewegen, dass eine Art Sortierung in Form einer
raumlich auftretenden Datenstrukturierung doch als eine technische Vorschrift

anzusehen ist:

Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, dass ein Verfahren oder eine Vorrichtung die

Wiedergabe von Informationen betrifft. MaRgeblich ist vielmehr, ob die beanspruchte Lehre

¥ BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung®
182 BGH, Urteil vom 19.5.2005, X ZR 188/1, ,Aufzeichnungstrager*
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Anweisungen enthalt, die der Losung eines konkreten technischen Problems mit technischen

Mitteln dienen.

Mit dem erfindungsgemaflen Verfahren wird ein Datentrager derart beschrieben, dass
sich dann die Daten dort in einer bestimmten Struktur befinden. Der Datentrager kann
dann mit erhdhter Geschwindigkeit gelesen werden. Dass dabei Algorithmen verwendet
werden, sei unerheblich. Es kdme nur auf die Herbeifuhrung des angestrebten Erfolges
an. Im entschiedenen Fall wurde dieser Erfolg als technisch angesehen. Daraus kann
man an sich schlie®en, dass fir das Vorhandensein der Technizitat einer Erfindung es
ausreicht, wenn der Erfolg technischer Art ist. Dies steht aber im Widerspruch zum
Leitsatz, wonach beide Bedingungen, namlich Vorhandensein von technischem
Problem und technischer Lésung, erflllt sein missen. Abgesehen davon wird damit von
der anderweitig immer noch geltenden Regel abgewichen, dass der angestrebte Erfolg
durchaus nicht technischer Art sein darf, beispielsweise Verschonerung oder
Verbilligung eines Produktes. Sinnvoll ware hochstens die Erfullung einer Forderung zu
verlangen, namlich entweder technisches Ergebnis oder technischer Lésungsweg zu

einem ggfs. nicht technischen Ergebnis.

Das einzige Ergebnis, was aus dieser Entscheidung zu entnehmen ist, ist die stets
wiederkehrende Aussage, dass Technik nur dann gegeben ist, wenn man zu einem
sinnlich wahrnehmbaren Gegenstand kommt. Im vorliegenden Fall waren das
eingebrannte oder aufmagnetisierte Pixel. Allerdings sind die Pixel selbst nicht der
Erfindungsgegenstand, sondern die Art ihrer Sortierung oder Strukturierung ihrer

Anordnung — also wieder etwas Gedankliches oder rein Geistiges.

Von der Anmeldung der Aufzeichnungstrager-Erfindung beim DPMA in 1991 bis zu der
BGH-Entscheidung waren rund 14 Jahre vergangen. Der BGH entscheidet nur wenige
Falle (1 bis 3 pro Jahr) dieser Art. Aus dem noch Vorhandensein einer Reihe von
Unklarheiten, wie die vorstehend abgehandelten, kann man absehen, dass noch
langere Zeit vergehen wird, bevor eine sichere Rechtsgrundlage auf dem Gebiet des

Patentschutzes fur Informationstechnik geschaffen sein wird.
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5.3.2 Technik in Gesellschaft und Philosophie

Uber ein verandertes Verstandnis von Technik schreibt die Gesellschaft fir Informatik

eV183.

Mit der enormen Ausweitung und dem Auftreten neuartiger technischer Verfahren und Artefakte,
insbesondere auch im Bereich von Information und Kommunikation, hat sich in jlingerer Zeit auch
das Verstandnis dessen, was unter dem Begriff Technik zu subsumieren ist, grundlegend
gewandelt. Griindeten sich friihere Auffassungen von Technik auf Erfahrungen im Umgang mit so
genannten Kraft- und Arbeitsmaschinen, also auf zweckgerichtete Eingriffe in Energie- und
stoffumwandelnde Naturprozesse, deren Krafte und Effekte mittels maschineller Funktionen
nutzbar gemacht wurden, so werden auch heute Daten verarbeitende Funktionen und Verfahren

als Teil von Technik verstanden.

184

Der Verein Deutscher Ingenieure hat in seiner Richtlinie zur Technikbewertung™ den

Begriff Technik allgemein definiert

als die Gesamtheit von Herstellung und Gebrauch kinstlich hergestellten Mittel fiir menschliche

Zwecke.

Diese Formulierung geht derart weit, dass davon ohne weiteres Software umfasst wird.
Eine Einschrankung, wie in der Rote-Taube-Entscheidung, auf Einsatz beherrschbarer
Naturkrafte gibt es in dieser Definition nicht. Software ist zweifellos ein kunstlich
hergestelltes Mittel fur menschliche Zwecke und musste damit auch patentierbar sein.

Zu Zeiten, in denen Datenverarbeitung noch keinen oder nur minimalen Zugang in die
Wirtschaft gefunden hatte, finden sich verschiedene Definitionen des Technikbegriffs,
die je nach dem, wie eng sie aufgefasst werden sollen, unterschiedlich sind. So definiert

der groRe Brockhaus von 1957'® Technik:

183 Gesellschaft fiir Informatik, Positionspapier 2005 - zur Patentierbarkeit Rechner gestitzter
Erfindungen,

' VDI 3780

'8 Der GroRe Brockhaus, 1957, "Technik"
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1. im weiteren Sinne als

die Art, wie Mittel fir vorgesetzte Zwecke angewandt werden. Als Beispiele werden angegeben,

die Technik der Malerei, des Fliegens.
2. im engeren Sinne als

die Naturbeherrschung im Dienste menschlicher Lebensfihrung und Daseinsgestaltung. Dort
heifl3t es "Beitrage hierfur findet man seit der Zahmung der Arbeitstiere in allen geschichtlichen

Kulturen".
3. im engsten Sinne

heit Technisch das Verhalten des Menschen im Umgang mit Maschinen und Apparaten.
Technik ist hier die Summe der versachlichten Verhaltnisse und ihrer Wirkungszusammenhénge,

in denen der Mensch mit Maschinen und Apparaten umgeht.

Zu 1.: Ein solcher Technikbegriff umfasst ohne weiteres Software (Technik der
Steuerung eines Computers), aber auch Geschaftsmethoden-Erfindungen (Technik von

Auktionen).

Zu 2.: Von diesem Technikbegriff hat offensichtlich der BGH bei seiner Rote-Taube-

Entscheidung Gebrauch gemacht.

Zu 3.: Eine derart enge Auffassung ist jetzt beim EPA und DPMA anzutreffen, wobei

auch der Technikbegriff nach 2. verwendet wird.

Nahezu 50 Jahre spater findet man bei Wikipedia' ganz ahnliche Definitionen (in

etwa):

Unter Technik (altgriechisch techne = Fahigkeit, Kunstfertigkeit, Handwerk) versteht man
Verfahren und Fahigkeiten zur praktischen Anwendung der Naturwissenschaften und zur
Produktion industrieller, handwerklicher oder kunstlerische Erzeugnisse, wobei der griechische

Begriff zwischen den heutigen Kategorien Kunst und Technik nicht unterschied.

18 Wikipedia - die freie Enzyklopadie, www.wikipedia.de zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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Technik kann als die Fahigkeit des Menschen verstanden werden, Naturgesetze, Krafte und
Rohstoffe zur Sicherung seiner Existenzgrundlage sinnvoll einzusetzen oder umzuwandeln.
Neben den materiellen Bedurfnissen (Nahrung, Kleidung, Wohnen) werden auch kulturelle

Bedurfnisse durch die Technik gesichert.

Technische Fertigkeiten werden in Handwerk und Industrie auf den verschiedensten Ebenen von
den Lehrberufen bis zu den Ingenieurwissenschaften bendétigt. Letztere sichern den Erhalt

bekannter und die Entwicklung neuer Techniken, sind aber mit Technik nicht gleichzusetzen.

In  den Wikipedia-Definitionen ist die Rede von der Anwendung von
Naturwissenschaften und dem sinnvollen Einsetzen von Naturgesetzen. Ich gehe
zunachst davon aus, dass es sich bei der Informatik um eine Naturwissenschaft handelt
(was nicht selbstverstandlich ist; Ausfuhrungen etwas weiter unten). Das Einsetzen von
Naturgesetzen kann man als Einsatz beherrschbarer Naturkrafte (im Sinne der Rote-
Taube-Entscheidung) verstehen. Die Wikipedia-Definitionen kdnnen so gelesen werden
als ware eine logische UND-Verknupfung gemeint. Es sollen oder durfen
Naturwissenschaften angewendet werden, aber aullerdem mussen Naturgesetze
sinnvoll eingesetzt werden. Dies ware aber eine Doppelbestimmung (Tautologie), was
wohl nicht gemeint ist. Vielmehr kann man sich vorstellen, dass gemeint ist, dass das
Sinnvolle beim Einsetzen von Naturgesetzen in der Art und Weise dieses Einsetzens
besteht, namlich unter Berlcksichtigung von Naturgesetzen. Letzteres erscheint aber
als selbstverstandlich, weshalb mir eher eine logische ODER-Verknipfung gemeint zu
sein scheint (abgesehen davon, dass bei Wikipedia eine Unterteilung in drei Absatzen

vorgenommen wurde). Folgt man diesen Gedanken, ergeben sich zwei Definitionen:

1. Technik sind Verfahren und Fahigkeiten zur praktischen Anwendung der Naturwissenschaften.

2. Technik ist sinnvolles Einsetzen von Naturgesetzen.
Legt man die weitere Forderung zugrunde, dass dem Menschen in irgend einer Weise
genutzt werden soll, ist die zweite Definition unnitz, denn welch andere Art als

sinnvolles Einsetzen von Naturgesetzen konnte denn nutzlich sein?

Aus dem Fremdwdrterbuch des Duden lassen sich folgende Definitionen entnehmen:
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Technik besteht in der Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und den daraus

resultierenden Verfahren in verschiedenen Fachgebieten.

Dies ist eine Definition ahnlich der Wikipedia-Definition. Moglicherweise ist bei der
Formulierung der Wikipedia-Definition von der Duden-Definition Gebrauch gemacht

worden.

In beiden Fallen wird unter Technik die Anwendung von Naturwissenschaften
verstanden. Also ist schon die Anwendung der Informatik an sich als Technik zu
verstehen - unter der Voraussetzung, dass man Informatik als Naturwissenschaft
versteht. Letzteres ist keineswegs selbstverstandlich, zumal auch unterschiedliche
Auffassungen darliber bestehen, ob Mathematik eine Naturwissenschaft ist oder ein

spezieller Zweig der Philosophie.

Im Fremdworterbuch des Duden finden sich funf Aspekte, nach denen die Technik

aufgeteilt wird, von denen hier nur zwei interessieren, namlich:

1. Ausgebildete Fahigkeit oder Kunstfertigkeit, die zur richtigen Ausibung einer Sache notwendig
ist.
2. Industrielle und andere Herstellungs- und Produktionsverfahren.

Fir diese zwei Aspekte sind im Duden weitere Definitionen angegeben:

...sinnvolle, zielgerichtete und wiederholbare Vorgehensweisen des menschlichen Handelns, die
in samtlichen Bereichen menschlicher Aktivitdten anzutreffen sind, beispielsweise Sport, Kunst,

Alltagsaktivitaten.

Die zuletzt angegebene Definition geht sogar so weit, dass sie nicht nach
Naturwissenschaften und/oder Naturgesetzen fragt. Die Vorgehensweise des
menschlichen Handelns soll sinnvoll und zielgerichtet sein. Dann handelt es sich um
Technik oder, besser gesagt, eine sinnvolle und zielgerichtete Vorgehensweise ist
Technik.

Die Arbeitsweise des Duden besteht darin, dass Erhebungen bei einer reprasentativen
Auswahl der Bevolkerung vorgenommen werden. Reprasentativ heilt dabei, dass bei

dem jeweiligen Fachgebiet in der Auswahl solche Menschen herangezogen werden, die
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auf dem Fachgebiet zumindest in einem gewissen Umfang Uber Expertenwissen
verfugen. Die Rechtsprechung des BGH und schon weit friher die des Reichsgerichts
hat sich von der Auffassung des verstandigen Teils der Bevolkerung ohne zwingenden
Grund entfernt. Zumindest gibt es in der neueren Rechtsprechung des BGH keine
erkennbare Begrundung dafur. Lediglich die in der Dispositionsprogramm-Entscheidung
angesprochene Rechtssystematik kann als Grund angesehen werden, was aber zum

Verstehen wenig beitragt.

Weit zurlickgehend kommt man zu philosophischen Betrachtungen der Antike, z.B.
Sokrates und Platon (iber Lehrbarkeit der Tugend'’ und Fahigkeiten der Ziinfte, wobei
Letzteres unter dem Begriff ,Techne® verstanden wird. Technikphilosophie ist eine noch
junge Disziplin®, der erst seit etwa hundert Jahren eine Bedeutung zugemessen wird
(Hegel, Heidegger). Als Paradigma wird Kausalitdt angegeben, die in Technik,
Technikwissenschaft und in den Naturwissenschaften vorhanden sei. Allerdings gibt es
hier Unterschiede im Wissen, namlich dem Wissen eines Beobachters — das ist der
klassische Physiker — und dem Wissen desjenigen, der mit den beobachteten Dingen
umgeht und daraus Neues gestaltet — das ist der klassische Ingenieur. Der Ingenieur ist
derjenige, der Eingriffe in die Natur vornimmt. Nach Karl Marx ist Technik nicht nur

Naturnachahmung, sondern

»...das Erzielen einer Wirkung nach eigenen Gesetzen®.

Letzteres trifft zweifellos auf Software zu. Software erzielt eine Wirkung nach eigenen

Gesetzen und musste nach Karl Marx als Technik angesehen werden.

Immer wieder stoRt man auf die allgemeine Definition, so wie sie im Duden verstanden
wird. Technik ist etwas Nutzliches, dient also der Befriedigung von Bedurfnissen. Das
Nutzliche beschrankt sich nicht auf das fur den Menschen unmittelbar Nutzliche. Etwas,
was fur ein Haustier nitzlich ist, ist mittelbar auch fir den Menschen nutzlich. Technik
beschrankt sich nicht auf menschliche Artefakte. Auch ein Termitenhaufen kann in

seiner kunstvollen Gestaltung als technisches Werk (Wunderwerk) angesehen werden,

'¥7 Reclam — Platon Protagoras, 1987

188 Verlag J.H.Roll — Corona, Nestor, 1999 - Geschichtspilosophie der Technik
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gehort aber sicherlich zur Natur. Man musste dann definieren, dass ein technischer
Gegenstand von Lebewesen gestaltet wurde. Je weiter man vordringt, desto klarer wird
es, dass eine Abgrenzung zwischen technisch und nicht technisch nur willktrlich (evtl.

politisch) festgelegt werden kann.

Der Aussage: ,Technik beruht auf den Eigenschaften der Natur'®* kann man ohne
weiteres folgen. Unter den Eigenschaften der Natur sind Naturgesetze zu verstehen,
wobei es unerheblich ist, ob die Naturgesetze mathematisch beschreibbar sind oder
nicht. Man kann Effekte von Naturerscheinungen nutzen, auch wenn ein Beobachter
dieser Effekte sie nur mit allgemeinen Worten beschreiben kann und (noch) nicht in der
Lage ist zu einer mathematischen Erfassung beobachteter Vorgange. Das Nutzen
besteht darin, dass Konstruktionen (Gerate oder Verfahren) zum Zwecke einer
vorgegebenen Bedurfnisbefriedigung geschaffen werden, die von Naturerscheinungen
Gebrauch machen. Auch unter eine solche Uberlegung fallt Software. Die Software ist
die Konstruktion (stellt ein Verfahren dar oder bildet ein Gerat) zur
Bedurfnisbefriedigung. Wenn sie also einer Bedurfnisbefriedigung dient, muss sie als an
sich technisch anerkannt werden. Dient Software nicht einer Bedurfnisbefriedigung, so
ist sie leer von Sinn, ist dementsprechend nur eine ,Software an sich®, und es bestlinde
fur sie nicht die im Patentgesetz geforderte gewerbliche Anwendbarkeit, was wiederum
bedeutet, dass der fur eine Patentierbarkeit vorgesehene Ausschluss von ,Software an

sich” eine Tautologie ist.

In zahlreichen philosophischen Werken findet man immer weitere Erlauterungen und

Abgrenzungen des Technikbegriffs:

C.F.v. Weizsacker driickt das sehr verklirzt aus'™:

Technik ist Mittel zu Zwecken.

Technik ist nicht Artefakt- oder Instrumenten-Verwendung. Der Begriff des technischen

Mittels ist insgesamt zu erweitern. Technische Mittel kdbnnen auch Naturprozesse sein,

'8 Wendt, Theorie und Strategie - Erkannte Naturgesetze und Prinzipien ihrer bewussten Ausnutzung,
Natur und Technik 1976
%0 G F.v. Weizsacker, Der Garten den Menschlichen, Sonderausgabe Miinchen; Wien 1982, Seite 104
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die unter bestimmten Rahmenbedingungen zur Realisierung von Uberleben eingesetzt
werden. Technische Handlungen zielen auf Zweckrealisierung mittels eines gezielten
Einsatzes von Naturprozessen. Diese Handlungen beziehen sich auf eine
Transformation von Naturprozessen durch Einordnung in einen neuen Horizont.
Technisches Handeln ist ein Handeln in spezifischen Horizonten, die durch Be- und
Verarbeitung von Natur zu technischen Mitteln im Sinne eines Vermittlungsprozesses
eingesetzt werden. Wichtig fur das technische Handeln ist die Situation, das technische
Milieu. Dies ist charakterisiert durch die konkrete Situation genauso wie durch die

Einstellung, alles technisch Mogliche realisieren zu wollen.

In diesem Zusammenhang werden eine Reihe von Kategorien angegeben, namlich
instrumentelles Verstehen, technisches Wissen, technische Aufforderung, technische
Ausfuhrung, technische Produkte, Institutionen technischen Handelns und Institutionen
naturwissenschaftlichen Handelns. All diese Kategorien laufen auf die vorstehend
angegebenen Abgrenzungen hinaus. Immer wieder tauchen Begriffe wie Kunstfertigkeit
oder eine Polaritat zwischen dem Begriff der Wissenschaft und dem Begriff der
empirischen  Kunstfertigkeit auf. Ein  abgeschlossenes  System, dessen
Abgeschlossenheit dadurch gekennzeichnet ist, dass seine Komponenten

untereinander gekoppelt sind, ist nicht zu erkennen.

Alles in allem wird man sich wohl begnigen mussen mit der allgemeinen Definition,
dass alles was nutzt Technik ist, oder mit der etwas enger erscheinenden Definition,
dass alles Nutzliche, was unter der Befolgung von Naturgesetzen geschaffen wird,
Technik ist. Bei der zweiten, engeren Definition stellt sich die Frage nach dem Sinn der
Einengung, denn wie sollte etwas ohne Befolgung von Naturgesetzen geschaffen
werden. Einzuschranken ware allerdings noch, dass das Geschaffene dinglich oder
sinnlich begreifbar ist oder damit solches (mit einem Verfahren) hergestellt werden
kann. Selbst das Schaffen eines abstrakten Kunstwerkes musste als Technik

angesehen werden.
Software, die in diesem Sinne in irgendeiner Weise nutzlich ist, ist daher Technik. Nur

sinnlose und damit nicht nutzliche Software ist es nicht. Das ware dann eine ,Software

als solche”. Allerdings gibt es Software, die nicht ohne weiteres als nutzlich anzusehen
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ist, aber sinnvoll sein kann, beispielsweise eine Software als mathematische Spielerei

zur Lésung von Spielproblemen, wie z.B. Schachproblemen.

Technik, so ahnlich wie ein Gemalde an sich keine Technik ist, ist aber die Art, wie der
Maler den Pinsel gebraucht. Bei diesem Beispiel kann man sich durchaus vorstellen,
dass die Pinseltechnik patentierbar ist, namlich dann, wenn man mit einer solchen
Pinseltechnik verbesserte Farbauftrage im industriellen Bereich herbeifuhrt, z.B. beim
Aufbringen von Rostschutzfarbe oder beim Einfarben von Textilien. Es stellt sich die
Frage, ob nicht die verbesserte Mdglichkeit der Gestaltung eines Kunstwerks ebenfalls

als nutzlich und damit als patentierbar angesehen werden kann.

5.4 Rechtsschutz fiir Algorithmen™

Wie im Folgenden dargelegt werden wird, werden Patentrecht und Urheberrecht
benutzt, dem Schopfer einer geistigen Leistung ein Eigentumsrecht zu geben. Wahrend
im Urheberrecht der Schutzgegenstand die aullere Form ist, bezieht sich der

Patentschutz - in allgemeiner Form ausgedrickt - auf Anweisungen zum Handeln.

5.41 Patentrecht

Wie bereits angesprochen sind sowohl im Europaischen Patentiibereinkommen, EPU
Artikel 52 Absatz 2c und Absatz 3 als auch im Deutschen Patentgesetz, DE-PatG §1
Absatz 2 Nr. 3 und 4 Computerprogramme ,als solche® vom Patentschutz

ausgenommen.

Eine der ersten Definitionen stammt aus der Rontgen-Einrichtungs-Entscheidung’ der

Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts:

» €in Computerprogramm allein losgel6st von jeder technischen Anwendung,...“.

9" Griechisch: arithmos=Zahl; wohl abgeleitet von dem Namen eines persischen Wissenschaftlers

AlCharismi im 16. Jahrhundert.
192 Amtsblatt des EPA, 1988
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In der gleichen Entscheidung wird auch gesprochen von

» €in Computerprogramm in Form einer Aufzeichnung auf einem Datentrager".

In den Prifungsrichtlinien des Deutschen Patentamts' heifdt es:

.;wenn ein Computerprogramm eine technische Handlungsanweisung enthalt, liegt kein

Programm fur eine Datenverarbeitungsanlage mehr - als solches - vor*.

Hier stellt sich nun die Frage, ob es Uberhaupt Computerprogramme gibt, die keine
technischen Handlungsanweisungen enthalten. Jeder Algorithmus dient einem
bestimmten Zweck (Computerprogramme sind fur die Verwendung als Anweisung an
einen Computer feiner ausgeformte Algorithmen.). Handelt es sich bei diesem Zweck
um die Losung eines mathematischen Problems, kommt ein Patentschutz sowieso nicht
in Frage, da nach §1 und Artikel 52 der genannten Gesetze mathematische Methoden
ohnehin von Patentschutz ausgeschlossen sind. Ein Algorithmus, mit dem eine
Zahlenmatrix auf bestimmte Zahlenfolgen abgetastet wird, entspricht einer
mathematischen Methode und ist demgemal® nicht patentierbar. Mit dem gleichen
Algorithmus kann man aber auch ein Bild abtasten. Die Beschwerdekammer des EPA
hat in ihrer Vicom-Entscheidung'* diesen Algorithmus als patentierbar angesehen. In

beiden Fallen handelt es sich nicht um ein ,Computerprogramm als solches®.

Mangels einer positiven Definition des Begriffs ,als solches® gibt der Bundesgerichtshof
in seiner Entscheidung von 1977 ,Dispositionsprogramm“'® eine

Negativdefinition:

Organisations- und Rechenprogramme fur elektronische Datenverarbeitungsanlagen zur Losung
von betrieblichen Dispositionsaufgaben, bei deren Anwendung lediglich von einer in Aufbau und
Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der bestimmungsgemale Gebrauch gemacht

wird, sind nicht patentfahig.

198 Batt fur Patent-,Muster-, und Zeichenwesen
1% T204/84 — Computerbezogene Erfindung/Vicom
1% BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®
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Gemeint ist hier wohl Folgendes: Die Organisations- und Rechenprogramme selbst sind
nicht patentfahig. Die Datenverarbeitungsanlage wird in ublicher Weise, namlich
bestimmungsgemaly, gebraucht. In diesem Gebrauchen liegt keine patentfahige
Erfindung.

Ein weiterer Definitionsversuch findet sich in der Straken-Entscheidung des BGH™ :

Rechenprogramme flir elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich
von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der
bestimmungsgemallie Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfahig, wenn das bei

Anwendung der Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist.

Eine Aussage, aus der man entnehmen konnte, dass bei jeder technischen Erfindung,
bei der ein Computer in ,normaler® Weise benutzt wird, eine Patenterteilung auf das

Programm ausgeschlossen ist.

Dies versucht der BGH in der Walzstabteilung-Entscheidung™’” von 1981 klarzustellen

mit folgender Formulierung:

Rechenprogramme fir elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich
von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der
bestimmungsgemafie Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfahig, wenn mit Hilfe
der Datenverarbeitungsanlage ein Herstellung- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten

Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird.

Hier wird ausgesagt, dass das technische Verfahren bereits bekannt war und das Neue
nur darin lag, dieses bekannte technische Verfahren mit einem Computer
durchzufihren. Die blof3e Durchfihrung des bekannten Verfahrens mit einem Computer
wurde als nicht patentfahig angesehen - oder mit anderen Worten ausgedruckt: Das

Heranziehen eines Computers allein kann keine Erfindung sein.

Einfacher ware eine Begrindung gewesen, wenn der Gegenstand der

Patentanmeldung auf Neuheit und Erfindungshohe untersucht worden ware in folgender

1% BGH, Urteil vom 21.4.1977, X ZB 24/74, ,Straken®
97 BGH, Urteil vom 16.9.1980, X ZB 6/80, ,Walzstabteilung*
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Weise: Das Heranziehen eines Computers ist normalerweise nicht neu. In der
Kombination von zwei nicht neuen Merkmalen, namlich eines bekannten Verfahrens mit
dem Heranziehen eines Computers, liegt normalerweise nichts Neues. Es konnte
allerdings doch theoretisch etwas Neues darin liegen; die Neuheit (und auch
Erfindungshohe) ist nicht von vornherein auszuschlieRen, auch wenn ihr Vorliegen
unwahrscheinlich ist. Es kdnnte beispielsweise sein, dass es in der Fachwelt vollig
unublich war, das an sich bekannte Verfahren mittels eines Computers zu steuern und
dass dagegen (nachweisbare) Vorurteile bestanden haben. Normalerweise wurde man
aber (wenn der Patentanmelder uUblicherweise wie zu erwarten keine weiteren
Nachweise erbringt) zu dem Ergebnis kommen, dass in der Tatsache des Heranziehens

eines Computers nichts Neues liegt.

Das geschilderte Vorgehen wirde zwar zu demselben Ergebnis kommen, dass auf den
angemeldeten Gegenstand kein Patent erteilt werden kann, jedoch aus den leicht
nachzuvollziehenden Grinden mangelnder Neuheit oder mangelnder Erfindungshéhe
und nicht aus den dogmatisch erscheinenden Grunden, ein bekanntes Verfahren mittels
eines Computers durchzufihren sei keine Erfindung. Dieses Vorgehen wurde erst
spater nach der so genannten ,Theorie der Gesamtbetrachtung“ vom EPA und vom

BGH entwickelt (vergl. 6.4.4.5 Theorie der Gesamtbetrachtung).

Vor der Walzstabteilung-Entscheidung'® hatte der BGH bereits in der Priifverfahren-

199

Entscheidung™ von 1977 festgestellt, dass eine Erfindung einerseits darin liegen
konne, wenn man einen neuen Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage schafft oder
wenn man eine vorhandene Datenverarbeitungsanlage in einer neuen Weise
gebraucht. Dies wurde als abschlieRende Definition dafur angesehen, was bei einer
Datenverarbeitungsanlage schutzfahig sein kann. Auch diese Entscheidung hilft bei der
Klarung der Frage, was ,Software als solche® sei, nicht weiter. Wird namlich die
Datenverarbeitungsanlage mit einem neuen Programm betrieben, so entspricht dies

einem Gebrauchen in einer neuen Weise. Immerhin trifft der BGH die Feststellung,

% BGH, Urteil vom 16.9.1980, X ZB 6/80, ,Walzstabteilung*
199 BGH, Urteil vom 7.6.1977, X ZB 20/74, ,Priifverfahren*
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...dass es keinen Rechtssatz des Inhalts gdbe, Computerprogramme seien schlechthin nicht
patentierbar... an einer solchen generellen Aussage sehe sich das Gericht schon deshalb
gehindert, weil sich nicht absehen lasse, welche Arten von Aufgaben in Zukunft einer Losung

mithilfe des Einsatzes Datenverarbeitender Maschinen zugefiihrt werden kénnen...

Vereinfacht kann man wohl sagen, dass grundsatzlich alles, was Uberhaupt
berechenbar ist, durch eine Datenverarbeitungsanlage berechnet werden kann oder
dass alles, was nicht durch eine Datenverarbeitungsanlage berechnet werden kann,
Uberhaupt nicht berechenbar ist (Church/Turing These). Der bestimmungsgemale
Gebrauch gemaR der Dispositionsprogramm-Entscheidung des BGH*® einer
Datenverarbeitungsanlage wird wohl immer in einem solchen Abarbeiten von

Algorithmen liegen.

5411 Anweisung an den menschlichen Geist

In der Prifverfahren-Entscheidung®' von 1977 (eine sehr friihe Entscheidung auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung) befasste sich der BGH u.a. mit der Frage, ob die
Uberprifung von in einem Algorithmus angegebenen Kriterien stets von der

Datenverarbeitungsanlage selbst vorgenommen werden muss.

Das Patent war erteilt worden. Auf die Beschwerde einer Einsprechenden hat das
BPatG den Erteilungsbeschluss aufgehoben und das Patent versagt. Die
Rechtsbeschwerde fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur
Zuruckverweisung der Sache an das BPatG. In seiner Entscheidung hat sich der BGH

mit der vorstehend angegebenen Problematik befasst.

In dem zum Patent angemeldeten Prifverfahren hat der BGH eine Licke darin
gesehen, dass ein Mensch in einer Programmschleife eine Abbruchbedingung ermittelt
und dann den Befehl zum Abbruch gibt. Der Algorithmus sei zwar vollstandig
beschrieben, seine Abarbeitung sei aber nur durch menschliche Tatigkeit moglich.

Menschliche Tatigkeiten und gedankliche Arbeiten sind vom Patentschutz

290 BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®
201 BGH, Urteil vom 7.6.1977, X ZB 20/74, ,Prifverfahren*
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ausgeschlossen. Der eigentliche Grund fur die urspringliche Zuruckweisung der
Patentanmeldung hat wohl darin gelegen, dass der Algorithmus nicht ausreichend
formuliert wurde. Mit einigem Aufwand ware es wohl moglich gewesen, den Algorithmus

so zu formulieren, dass der Abbruch programmgesteuert, d.h. automatisch erfolgt.

In einem gewissen Gegensatz zu der Prufverfahren-Entscheidung des BGH hat sich die
Beschwerdekammer des EPA in der Vicom-Entscheidung®”* damit zufrieden gegeben,
dass ,... ein Bild den gewiunschten Anforderungen entspricht®. Vermutlich wird die
Entscheidung, ob das Bild den Anforderungen entspricht, von einem Menschen
getroffen, der den Bildschirm beobachtet. Insofern ware es konsequent gewesen, das
Patent nicht zu erteilen. Allerdings lasst sich die Grole ,Qualitat objektivieren,
beispielsweise indem man festlegt, dass die durch die Datenverarbeitungsanlage
errechnete Auflosung grofer ist als die Bildschirmauflosung. In der Patentbeschreibung
der Vicom-Patentanmeldung heil3t es, dass die Anzahl von Schleifendurchlaufen vorher
festgelegt werden koénne, woraus sich ergibt, dass nach vorheriger Eingabe eines
solchen Parameters der Algorithmus automatisch abgearbeitet wird. Die Eingabe des
Parameters kann auf zweierlei Weise erfolgen, namlich einmal kann der Parameter
bereits Programmbestandteil sein, und in der Alternative wird der Parameter wahrend
des Programmablaufs durch einen Menschen eingegeben. Der erste Fall ist klar. Im
zweiten Fall ist die Verstandestatigkeit eines Menschen erforderlich, was dazu fuhren
wurde, dass ein Patent nicht erteilt werden kann. Es kommt nicht auf das Eingeben des

Parameters an, sondern dass ein Mensch den Parameter bestimmen muss.

5.4.1.2 Universal-Rechner / Spezial-Rechner

Ein Universal-Rechner ist in der Lage, samtliche erdenklichen Algorithmen
abzuarbeiten. Praktisch handelt es sich bei allen PCs um Universal-Rechner. Spezial-
Rechner sind in ihren Moglichkeiten eingeschrankt. Zum Beispiel handelt es sich bei
einem Taschenrechner um einen solchen Spezial-Rechner. Mit Taschenrechnern, die

fur den Gebrauch durch Physiker und Ingenieure bestimmt sind, kann man aul3er den

292 T204/84 — Computerbezogene Erfindung/Vicom
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Grundrechenarten komplizierte Berechnungen mit Hilfe implementierter mathematischer
Funktionen anstellen. Der Taschenrechner enthalt ein Rechenwerk (Mikroprozessor),
das derart voreingestellt (verdrahtet) ist, dass die Rechenoperationen per Knopfdruck
abgerufen werden kdénnen. Bei der Durchfihrung der Rechenoperationen werden
umfangreiche Algorithmen abgearbeitet. In gleicher Weise wie beim Taschenrechner
kann man einen Universal-Rechner derart programmieren, dass er dieselben
Algorithmen in genau derselben Weise abarbeitet. Es besteht praktisch kein
Unterschied zwischen Hardware und Software. Diese Uberlegung wird in der Vicom—

202

Entscheidung®™ angestellt, indem dort ausgeflhrt wird, dass bei einer Erfindung keine

Unterschiede zu machen seien zwischen Hardware und Software.

Wird ein neues Gerat geschaffen, das die sonstigen Voraussetzungen - erfinderischer
Unterschied gegenuber dem Stand der Technik und gewerbliche Anwendbarkeit -
erfillt, so muss darauf ein Patent erteilt werden unabhangig davon, wie die
Eigenschaften oder Fahigkeiten dieses Gerates entstanden oder herbeigefuhrt worden
sind. Es ist also gleich, ob die Erfindung durch eine elektrische Schaltung (reine
Hardware) gebildet wird oder durch einen Algorithmus, der durch einen in dem Gerat
enthaltenden Universal-Rechner abgearbeitet werden kann. Man kann also darauf
reduzieren, dass jeder Algorithmus patentierbar sein muss, durch den ein neues Gerat
die oben angegebenen Bedingungen zu erfullen in der Lage ist. Die herbeigeflhrte
Funktion des Gerates ist zwar das Ergebnis bei der Lésung einer Aufgabe, patentiert
werden kann aber nur der durch einen Durchschnittsfachmann nachvollziehbare Weg
dahin, namlich die Anweisungen zur Gestaltung der in dem Gerat steckenden

Vorrichtungen.

Bevor die Voraussetzung der gewerblichen Anwendbarkeit einer Erfindung fur ihre
Patentierung in das Patentgesetz aufgenommen wurde, hatte man sich mit dem
weniger allgemeinen Begriff "technischer Fortschritt" zufrieden gegeben. Eine
Erfindung, die technisch fortschrittlich ist, muss nicht unbedingt gewerblich anwendbar
sein, jedoch bringt jede gewerblich anwendbare Erfindung einen technischen Fortschritt

mit sich.
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5.4.1.3 Die Erfindung liegt in Aufbau und Elementen eines Gerates

Gehe man von einem Gerat A mit der Fahigkeit F aus, kann ein technischer Fortschritt
darin liegen, ein weiteres in seinen Elementen und seinen Aufbau anderes Gerat B zu
schaffen, das die identische Fahigkeit F hat. Allein die ZurverfiUgungstellung einer
Alternative begrindet den technischen Fortschritt. Ein zusatzlicher Grund flir die
Begrindung von technischem Fortschritt ware beispielsweise die Verbilligung der

Herstellung.

Die Neuigkeit wurde bei dem Gerat B nicht etwa in der Fahigkeit F liegen, sondern in
seinen Elementen und seinem Aufbau, die sich von denen des Gerates A

unterscheiden.

Als Beispiel sei das ABS = Automatisches Brems-System, auch Antiblockiersystem

genannt, gegeben®”

. Dies ist ein System oder besser gesagt ein Gerat, das bei
Lokomotiven schon vor mehr als 100 Jahren auf mechanische Weise verwirklicht
wurde. Dabei wurden mit mechanischen Sensoren Raddrehzahlen ermittelt und deren
Differenzen in der Art von Fliehkraftreglern als Steuerkraft Ventilen zur hydraulischen
Bremskraftsteuerung zugefuhrt. Modernere ABS arbeiteten mit elektromagnetischen
Sensoren und Relaisschaltungen. Die heutigen ABS verwenden Mikroprozessoren
(Universal Rechner) in einem geschlossenen und damit gegenlber Stérungen von
aullen unempfindlichen System. Ein ABS entspricht damit in etwa dem oben erwahnten
Taschenrechner, kann aber genauso realisiert werden durch einen Universalrechner,
der einen die Bremssteuerung herbeifihrenden Algorithmus abarbeitet. Dabei wiirde
die Erfindung im Vergleich zu den mechanischen oder mechanisch/elektrischen ABSen
im Algorithmus liegen. Die Fahigkeit ist dieselbe, jedoch sind Aufbau und Elemente

verschieden. Auf Aufbau und Elemente musste ein Patent erteilt werden.

23 http://www.kfz-tech.de/Anti-Blockier-System.htm zuletzt abgefragt 6.2.2007
155



Rechtschutz fiir Software

54.1.4 Die Erfindung liegt in neuen Fahigkeiten eines Gerates.

Betrachtet man den Stand der Technik vor der Entwicklung des ABS, so bestliinde eine
Aufgabe darin, ein Fahrzeug beim Bremsen in Spur zu halten, und die Lésung darin,
das Blockieren einzelner Rader zu verhindern. Der technische Fortschritt ist evident,
und der Gedanke ist neu. Die Erfindung wurde allein darin bestehen, die Fahigkeit eines
Gerates zur Verhinderung des Blockierens einzelner Rader zu schaffen. Ein etwa in
dem Gerat enthaltener Algorithmus zum Verarbeiten von Sensorsignalen und zum
Verwenden der Signale flr eine Bremsdrucksteuerung brauchte nicht beschrieben zu
werden. Das Patent musste allein auf ein Gerat erteilt werden, das durch seine

Fahigkeiten beschrieben wird.

Ein Algorithmus kann also sowohl einem Gerat als auch einem Verfahren innewohnen.
Soweit Verfahren oder Gerat gewerblich anwendbar sind bzw. einen technischen
Fortschritt herbeifUhren, sind sie grundsatzlich patentierbar. Soweit ein Algorithmus
abstrakt vorliegt, d.h. ohne Anwendung bei einem Gerat oder Verfahren oder nach der
Rote-Taube-Entscheidung® ohne Einsatz beherrschbarer Naturkrafte, kann er keinerlei
Wirkung erreichen und damit auch keinen Nutzen herbeiflihren und keinen technischen

Fortschritt (vergl. 1.3 EU-Richtlinie Uber die Patentierbarkeit von Software).

5.4.2 Urheberrecht

Es wird hier auf die Grundlagen in Kapitel 4.3 Urheberrecht verwiesen.

Wegen der zunehmenden Flut von Software seit etwa 1960 entstand ein immer grol3er
werdendes Interesse an einem Rechtsschutz gegen Nachahmung, das seinen
Niederschlag in zahlreichen Vorschlagen fur die EinfUhrung von Spezialgesetzen fand.
Bis heute herrscht jedoch vielfach die Meinung vor, dass die vorhandenen Rechte,
namlich Urheberrechtsschutz und Patentschutz, dem Rechtsschutzinteresse

ausreichend Genuge tun.

204 BGH, Urteil vom 27.3.1966, X. ZB 15/67, ,Rote-Taube*
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Internationale und allgemeine rechtliche Grundlagen fiir den Schutz von Geistigem

Eigentum an Software

Infolge des Europaische Patentibereinkommens von 1973 wurde 1981 das Verbot der
Patentierung von ,Software als solcher® in das Deutsche Patentgesetz eingefgugt.
Aufgrund dieses Verbots erhdhte sich das Interesse an anderweitiger
Schutzmoglichkeit, wozu sich das Urheberrechtsschutzgesetz und darin der Schutz fur

Sprachwerke anbot.

Eine der bahnbrechenden Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofs war die

Inkassoprogramm-Entscheidung®®.

Der Urheber eines Inkassoprogramms (zur Anmahnung von AulRenstanden) hatte von
einem seiner Auftragnehmer Lizenzgebihren verlangt, deren Bezahlung dieser

ablehnte. Hier einer der Leitsatze dieser Entscheidung:

1. Computer-Programme sind grundsatzlich einem Urheberrechtsschutz als Schriftwerke nach §2
Abs. 1 Nr. 1 UrhG oder als Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art nach §2, Abs. 1
Nr. 7 UrhG zuganglich.

In der Entscheidung wurden die Anforderungen an die Qualitdt eines
Computerprogramms festgestellt, um dem Schutz aus dem Urheberrecht zuganglich
sein zu kdnnen. Mit Qualitat wird die Frage gestellt, was Uberhaupt geschitzt werden
kann, namlich inhaltliche Losungselemente oder die Formgestaltung. Hierzu heifdt es in

der Entscheidung:

Fur die urheberrechtliche Beurteilung wissenschaftlicher oder technischer Werke scheidet ein
geistig-schopferischer Gehalt in der Gedankenfiihrung und —formung des dargestellten Inhalts

weitgehend aus.

Das bedeutet, dass technische Dinge (Erfindungen) keinen Zugang zum
Urheberrechtsschutz haben, dagegen aber die Form der Sprache. Der Programmierer
ist zwar wegen der Notwendigkeit, einen bestimmten Algorithmus ausdricken zu
mussen, nicht vollstandig frei. Er muss die Regeln der von ihm benutzten
Programmiersprache anwenden, jedoch hat er innerhalb dieser Regeln einen

Gestaltungsspielraum, innerhalb dessen er schopferisch tatig sein kann. Nach der

295 BGH, Urteil vom 9.5.1985, | ZR 52/83 (OLG Karlsruhe), ,Inkassoprogramm®
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zitierten  Feststellung des BGH (,Fir die urheberrechtliche Beurteilung
wissenschaftlicher oder technischer Werke scheidet ein geistig-schopferischer Gehalt in
der Gedankenfuhrung und —formung des dargestellten Inhalts weitgehend aus.“) kann
es an sich keinen Schutz fir ein perfekt gestaltetes Computerprogramm geben, da
dieses sich von selbst aus seinem Zweck und der Programmiersprache ergibt. Da es,
wie oben ausgefuhrt, fur die Losung desselben Problems mehrere Algorithmen
(gleichwertige Losungen) gibt, kdnnte in der Auswahl des betreffenden Algorithmus eine
schopferische Leistung angesehen werden. Diese Auswahl misste aber vielmehr dem
Begriff ,mathematischer oder technischer Inhalt® zugeordnet werden und nicht dem
Begriff ,geistig-schopferischer Gehalt“. Fir den Urheberrechtsschutz bleiben daher nur
Ubrig solche Programmteile, die fur den mathematischen oder technischen Inhalt nicht
erforderlich sind und vielmehr in der speziellen Programmgestaltung (design-pattern,
Nutzung von Klassenbibliotheken) liegen oder in durch das Programm herbeigefihrten

kinstlerischen Effekten (Art der Bildschirmgestaltung).

Auch wenn in der Inkassoprogramm-Entscheidung gesagt wird, dass nur die Form
eines Computerprogramms entscheidend ist und nicht etwa sein technischer Inhalt, so
wird man dennoch feststellen missen, dass es ohne Inhalt keine Form gibt, es also
ohne Berucksichtigung eines technischen Inhalts keinen Schutz geben kann. Es geht

also nur um die ,Verpackung der Ware“ und nicht um die ,Ware selbst".
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6 Rechtsschutz in ausgewahlten Landern
6.1 Systematik der Definition von Schutzrechten fiir die hier behandelten
Lander

Die hier interessierenden Schutzrechte sind das Patentrecht, das
Gebrauchsmusterrecht und das Urheberrecht. Sie werden definiert durch Gesetze und

Rechtsprechung.

Die Art, wie Patentbehdérden zu ihrer Praxis der Prifung von Patentanmeldungen und
damit zur Patenterteilungen kommen, ist von Land zu Land unterschiedlich, wobei das
EPU hier als ein Land angesehen wird. In allen Lédndern spielen die Prifungsrichtlinien
fur Patentanmeldungen eine bedeutende Rolle. Sie werden stets von dem Prasidenten
der jeweiligen Patenterteilungsbehérde aufgrund der Entscheidungen hdherer

Instanzen erlassen und sind von den Prufungsstellen zu beachten.

Urheberrechtsschutz wird nicht erteilt, sondern entsteht durch den Akt der Schopfung
eines Werkes. Auf Einwenden seitens eines Verletzers kann eine Prifung, ob und in
welchem Umfang ein Urheberrechtsschutz gerechtfertigt ist, dieser also definiert wird, in
einem Verletzungsverfahren nachgeholt werden. Dies gilt fur alle der hier behandelten

Lander. Das EPU gewahrt keinen Urheberrechtsschutz.

Gebrauchsmusterschutz wird nur von Osterreich fir Software angewendet. Der Schutz
entsteht durch Hinterlegung einer Gebrauchsmusteranmeldung (mit Beschreibung,
Schutzanspriichen und Zeichnungen) beim OPA. Eine Prifung auf gewerbliche
Anwendbarkeit, Neuheit und Erfindungshéhe findet nicht statt. Ahnlich wie beim
Urheberrecht kann auf Einwenden seitens eines Verletzers eine solche Prufung in

einem Verletzungsverfahren nachgeholt werden.
FUr alle Rechtsnormen gilt, dass sie in einzelnen Entscheidungen zu interpretieren sind.

Die Summe aller Entscheidungen gilt als Rechtsprechung. Bei der Frage, was

Rechtsprechung ist, ist Folgendes zu beachten:
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1. Jede Entscheidung behandelt nur die speziellen Eigenheiten eines einzelnen
Falles. Erst durch eine hohe Anzahl von Fallen verdichtet sich die
Rechtsprechung zu einer gewissen Stringenz (auch wenn aus einem einzelnen
Fall allgemeine Beurteilungsmalistabe abgeleitet werden kdnnen).

2. Je hoher die Instanz, desto seltener gelangt ein Fall zu ihr. Z.B. fir Deutschland
konnten von mir fur die letzten 40 Jahre nur etwa 40 relevante Softwarefalle
gefunden werden, die vom BGH entschieden wurden (Die meisten Streitigkeiten
werden wahrend ihrer Anhangigkeit durch Vergleich beendet.).

3. Die hochstrichterliche Rechtsprechung ist Ilickenhaft. Die Seltenheit von Fallen
fuhrt dazu, dass ein Vergleich von Land zu Land nur relativ grob mdglich ist.
Identische Gegenstande, uber deren Patentierbarkeit in mehr als einem Land

hdchstrichterlich entschieden wird, existieren praktisch Uberhaupt nicht.

6.2 Europiisches Patent Ubereinkommen

6.2.1 Geschichtliche Entwicklung

Den Bemihungen um Harmonisierung des Patentrechts, die im Stralburger
Abkommen (vergl. 5.2.2.2 Stral3burger Abkommen) 1963 ihr Ergebnis gefunden hatten,
folgten in den nachsten 10 Jahren weitere Bemuihungen zur Schaffung eines
einheitlichen Patentrechts fur Europa. Gesprache und Verhandlungen fanden dabei
aullerhalb der EU (damals EWG) statt. Das Ergebnis war das 1973 beschlossene und
1978 in Kraft getretene Europaische Patent Ubereinkommen (EPU) (vergl. 5.2.2.4

Europaisches Patentlibereinkommen).

160



Rechtsschutz in ausgewahlten Landern

6.2.2 Erteilungsverfahren und Instanzenzug

FPatenanmeldungen
Einspruche

¥

EPA
Prufungsstellen

)
C Eeschwerds )
}

Beschwerde-
kammern

)
C Eeschwerde )
}

GrofBle
Beschwerde-
kammer

Abbildung 5 — Instanzenzug beim EPA

Beim EPA unterliegt die gro3e Beschwerdekammer genauso wie die Prufungsstellen
der Aufsicht durch den Prasidenten des EPA, der in den von der grof3en
Beschwerdekammer behandelten Fallen den Vorsitz fihrt. Da die zumindest
theoretische Moglichkeit besteht, dass der Prasident in seinem Votum wegen zuvor von
ihm an die Prufungsstellen gegebenen Anweisungen nicht frei ist, ist eine freie
unabhangige Entscheidung der groRen Beschwerdekammer nicht mit Sicherheit
gewahrleistet. Als Beispiel hierflr seien die Prifungsrichtlinien genannt. Der Prasident
muss im Rahmen seiner Aufsichtspflicht die Prufer dazu anhalten, die von ihm selbst
malfdgeblich mitgestalteten Prufungsrichtlinien zu befolgen, soweit diesen nicht
Rechtsprechung der Beschwerdekammern entgegensteht. Man wird davon ausgehen
mussen, dass in Fallen, bei denen ein Konflikt zu den Prufungsrichtlinien auftritt, der
Prasident in einem etwaigen Votum in der grolRen Beschwerdekammer dazu neigt,

darauf zu achten, dass die Prufungsrichtlinien befolgt werden.
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Die vorstehend beschriebene Konfliktgefahr wurde im friheren deutschen
Patenterteilungsverfahren vom deutschen Bundesverwaltungsgericht erkannt, wodurch
das Parlament der Bundesrepublik Deutschland gezwungen war, ein vom Deutschen
Patentamt vdllig unabhangiges Patentgericht, das Bundespatentgericht, neu zu

schaffen. Es wurde mit dem 1. Juli 1961 tatig.

Die Rechtsprechung des EPA ist also unabhangig und unterliegt keiner direkten
Kontrolle. Es findet jedoch eine standige Beratung im Rahmen der trilateralen
Gesprache®® mit dem Japanischen und Amerikanischen Patentamt statt, bei denen
nicht nur Verfahrensfragen, sondern auch materiellrechtliche Dinge, u.a.
Prufungsrichtlinien, diskutiert werden. Weiterhin beobachtet das EPA die nationale
Rechtsprechung der Mitgliedslander. Obwohl das EPA nicht Mitglied des TRIPS-
Abkommens ist (Nur Lander kdnnen Mitglieder sein.), beachtet es weitestmdglich das
durch das TRIPS-Abkommen entstandene nationale Recht. Schliellich ist eine gewisse
Kontrolle durch die nationalen Gerichte moglich, die zwar im Verletzungsprozess an
den Wortlaut der erteilten Patentanspriche gebunden sind, aber bei der Feststellung
eines durch Aquivalente erweiterten Schutzumfangs frei sind. Die nationalen Behdrden
(Gerichte und/oder Patentamter) sind auch relativ frei in der Beurteilung etwaiger

Nichtigkeit eines erteilten europaischen Patents.

Im europaischen Patentsystem sind die Definitionen der Rechte eines Patentanmelders
im Europaischen Patentibereinkommen, dem EPU, festgelegt, wahrend die Rechte des

Patentinhabers den Regelungen der einzelnen Mitgliedslandern vorbehalten bleiben.

Ist ein europaisches Patent rechtskraftig erteilt worden, so wird es — einige Formalien
vorausgesetzt — zu einem so genannten Bundel von Patenten. In jedem der vom
Anmelder im Anmeldeverfahren benannten Lander (Es kdnnen nur Mitgliedslander des
EPU benannt werden.) entsteht ein Patent, das die gleiche Rechtsstellung hat wie ein
vom jeweiligen nationalen Patentamt erteiltes Patent. Dementsprechend kénnen bei
den nationalen Behorden Nichtigkeitsklagen gegen das Patent erhoben werden. Im

Erfolgsfall wird das Patent mit Wirkung fur das betreffende Land widerrufen.

2 hitp://www.trilateral.net/ , zuletzt abgefragt 18.6.2008, trilaterale Verhandlungen EPO, USPTO, JPO
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Verletzungsklagen kénnen in gleicher Weise erhoben werden wie solche, die auf ein

vom nationalen Patentamt erteilten Patent basieren.

Da die nationalen Rechtsauffassungen eigenstandig sind und dementsprechend von
der des EPA differieren kdnnen, ist es durchaus moglich, dass in einem der benannten
Lander das Patent vernichtet wird, weil dort die Beurteilung der absoluten
(grundsatzliche Voraussetzungen, z.B. ob Software patentiert werden darf) und/oder
der relativen Voraussetzungen (Stand der Technik) strenger ist als beim EPA. In
ahnlicher Weise ist es mdglich, dass bei gleichen Tatsachen in einem Land einer

Verletzungsklage stattgegeben wird und in einem anderen Land nicht.

EPO

|Search | |Pub|icalinn |

l

Examination

report

\| Withdrawal
[Refusal "

|Anncuncerﬁeﬁtﬂ of grant |

Publication of patent

Opposition

Revocation™ I

IMaintenance" |
* Decision may be appealed

Abbildung 6 - Verfahren beim EPA

Das Schaubild in Abbildung 6 gibt in groben Zigen den Verfahrensablauf wieder.
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6.2.3 Systematik der Definition von Schutzrechten

FUr die Prufungsstellen des EPA sind vom Prasidenten des EPA zu erlassende
Prufungsrichtlinien mal3geblich, jedoch kénnen die Prifer von diesen abweichen, wenn
jungere Entscheidungen der Beschwerdekammern entgegenstehen. Dies bedeutet,
dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern sehr schnell (Sie sind den
Prufungsstellen schon am Tage ihres Erlasses zuganglich.) Eingang in die tagliche

Prufungspraxis finden.

Die Prifungsrichtlinien werden in unregelmafligen Abstanden (1 bis 3 Jahre) an die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern angepasst. Fur die Beschwerdekammern

sind Rechtsquelle das EPU und die vorangegangenen Beschwerdeentscheidungen.

Wegen der hohen Anzahl von Patentanmeldungen gibt es eine hohe Anzahl von
technischen Beschwerdefallen, namlich 1491 Neueingange im Jahre 2004, so dass sich
eine gute Aktualitat von relativ (im Vergleich zu Deutschland mit 580 im Jahre 2004
beim BPatG neu eingegangenen technischen Beschwerden) gut differenzierter

Rechtsprechung und Prifungspraxis ergibt.

Im EPU gibt es allerdings keine Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren, so dass
eine in solchen Verfahren gefundene Interpretationsmdglichkeit von erteilten Patenten
keine Berucksichtigung in den Prufungsrichtlinien und der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern finden kann.

6.2.4 Rechtliche Grundlagen des Patentschutzes fur Software

Die rechtlichen Grundlagen sind das EPU, die Prifungsrichtlinien des EPA und die

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA.
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6.2.4.1 Europaisches Patent Ubereinkommen = EPU

Die wesentlichen Bestimmungen finden sich in EPU Artikel 52:

(1) Europaische Patente werden fur Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

asthetische Formschopfungen;

Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele oder fir geschaftliche
Tatigkeiten sowie Programme flur Datenverarbeitungsanlagen;

die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfahigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstande oder
Tatigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europdische Patentanmeldung oder das
europaische Patent auf die genannten Gegenstande oder Tatigkeiten als solche bezieht.

(Hervorhebungen durch den Autor).

6.2.4.2 Prifungsrichtlinien

Die Prufungsrichtlinien geben den Prufern hauptsachlich fur die formale Prafung Hilfen
und Anweisungen. In der folgenden Bestimmung®’ wird z.B. angegeben, wie mit

Programmlistings zu verfahren ist:

4.14a Computerprogramme

Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen kénnen

in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als einzige
Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist
ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im Wesentlichen in normaler
Sprache, gegebenenfalls erganzt durch Flussdiagramme oder andere
Verstandnishilfen, abzufassen, so dass die Erfindung fiir Fachleute, die

nicht als Programmierexperten anzusehen sind, verstandlich ist. Kurze
Auszuge aus Programmen in Ublichen Programmiersprachen kdnnen
zugelassen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausflihrungsbeispiels

dienen.

27 prijfungsrichtlinien des EPU, Teil C, Kapitel II, 4.14
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Die Beschreibung richtet sich also an Fachleute, die nicht Programmierer sondern
Fachleute auf dem technischen Gebiet der Erfindung sind. AufRerdem wird indirekt
bestatigt, dass Programme nicht in die Beschreibung aufgenommen werden konnen,
indem als Ausnahme von dieser Regel kurze Programmauszlge zugelassen werden,

wenn diese kurz sind und zur Verdeutlichung eines Ausflihrungsbeispieles dienen.

Fur die Sachprufung von Computerprogrammen wird in den Prafungsrichtlinien u.a. auf
die nachfolgend abgehandelten Entscheidungen 6.2.4.7.4 T769/92 - Universelles
Verwaltungssystem/SOHEI und 6.2.4.7.7 T1173/97 — Computerprogrammprodukt/|IBM
hingewiesen®®, und es werden hierzu Erlauterungen zum leichteren Versténdnis dieser
Entscheidungen gegeben. Im Wesentlichen geht es bei den Erlauterungen darum, die

Prufer dahingehend anzuleiten, das Vorhandensein von Technizitat zu prufen.

6.2.4.3 Rechtsprechung

Fur die Arbeit der Prifungsstellen und der Beschwerdekammern ist die vorhergehende
Rechtsprechung der Beschwerdekammer (abgesehen vom Gesetz selbst) die
hauptsachliche Rechtsquelle. Die Prifungsrichtlinien spielen (anders als in Osterreich

und Japan) eine nur untergeordnete Rolle

6.24.4 Rechtsprechung zu Technizitat

Aus dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit und den Ausnahmen von der
Patentierbarkeit hat sich im Laufe von nationalen Rechtsprechungen und der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der grol3en Beschwerdekammer des
EPA?*” der Grundsatz ergeben, dass eine Erfindung nur dann patentfahig ist, wenn sie
technisch ist (es muss Technizitat vorliegen). Es wird hier Bezug genommen auf die

Ausflihrungen in 4.2.4 Absolute Voraussetzungen fur einen Patentschutz.

28 prijfungsrichtlinien des EPU, Teil C, Kapitel IV, 2.3.6
209 T22/85 - ABL 90, T38/86 — ABL 90, T110/90 — ABL 94, T833/91 — ABL 94, T769/92 - ABL 95

166



Rechtsschutz in ausgewahlten Landern

Die Abgrenzung gegenuber nicht technischen Erfindungen lasst sich am Beispiel einer
Maschine erlautern. Es ist leicht erkennbar, dass eine Oberflachengestaltung der
Maschine, die keinem technischen Zweck dient, nicht patentierbar ist, auch wenn kein
vorher  veroffentlichter Stand der Technik  vorliegt  und eine  solche
Oberflachengestaltung fur den Fachmann nicht naheliegend ist. Dient dagegen die
Oberflachengestaltung einem technischen Zweck, beispielsweise der Herbeifihrung
einer besseren Kuihlung, wurde die Oberflachengestaltung patentierbar sein. Die

Prufungsrichtlinien des EPA?*° sagen hierzu Folgendes:

... hat der Beitrag (zum Stand der Technik) keinen technischen Charakter, handelt es sich um
keine Erfindung nach EPU Artikel 52. Liegt zum Beispiel ein Patentanspruch vor fiir einen in
bekannter Weise hergestellten Artikel, der ein gemaltes Design oder eine bestimmte
geschriebene Information auf seiner Oberflache tragt, ist der Beitrag zum Stand der Technik

generell nur eine asthetische Schoépfung oder eine Darstellung einer Information.

Selbst wenn ein Patentanspruch auf einen Gegenstand gerichtet wird, der
normalerweise patentierbar ist, so ist doch eine Patentierung ausgeschlossen, wenn der

Beitrag zum Stand der Technik nicht technischer Art ist sondern nur asthetisch.

6.24.5 Entscheidungen der EPA-Beschwerdekammern

Eine Reihe von Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA, die sich auf
Software-Erfindungen beziehen, befasst sich fortlaufend mit der Frage, ob eine in den
Patentanspriichen definierte Erfindung einen technischen Effekt herbeifuhrt bzw. eine
technische Aufgabe oder ein technisches Problem |6st - ein Problem, das dariber
hinausgeht, dass mit Software diejenigen inneren physikalischen Vorgange eines

Computers gesteuert werden, die lediglich dem Ablauf des Softwareprogramms dienen.

Bei der Ermittlung dessen, was als technisch und nicht technisch anzusehen ist, waren
die Beschwerdekammern des EPA zu einer Art quantitativen Betrachtungsweise
gekommen. Befand man, dass es sich Uberwiegend um nicht technische Merkmale

handelte, stellte man fest, dass der zu beurteilende Gegenstand nicht technisch sei,

219 prijfungsrichtlinien des EPU
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und die Patentanmeldung wurde zurlckgewiesen. Diese Praxis entsprach der vom
deutschen BGH entwickelten so genannten Kerntheorie. Bis 1986 war die
Rechtsprechung des EPA nicht einheitlich. Erst mit der weiter unten abgehandelten

“" hat man sich von der

EPA-Entscheidung ,Roéntgeneinrichtung/Koch&Sterzel
Kerntheorie abgewandt und eine neue Praxis entwickelt, die als Theorie der
Gesamtbetrachtung bekannt wurde. Diese durch die genannte Entscheidung

herbeigefuhrte Zasur wurde im Kapitelaufbau kenntlich gemacht.

6.2.4.6 Kerntheorie

6.2.4.6.1 T208/84 - Computerbezogene Erfindung/Vicom

Eine der ersten Entscheidungen, die sich mit der Patentierbarkeit von Software
befasste, war die Vicom-Entscheidung, die erstmalig eine Abgrenzung zwischen einer
mathematischen Zahlenbearbeitungsmethode und einer Bearbeitung von Punkten eines
Bildes vornahm. In diesem Fall stellte die Beschwerdekammer des EPA fest, dass dann
ein Patent erteilt werden kann, wenn die Patentanspriiche sich auf ein technisches
Verfahren beziehen. Das technische Verfahren darf dabei von einem mathematischen
Algorithmus abgeleitet werden. Dabei sei es unbedeutend, ob der Algorithmus in

Hardware oder Software implementiert ist. Hier die Leitsatze:

1. Auch wenn der einer Erfindung zugrunde liegende Gedanke auf einer mathematischen
Methode beruht, wird mit einem Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, bei
dem diese Methode verwendet wird, kein Schutz fur die mathematische Methode als solche
begehrt.

2. Ein Computer bekannten Typs, der so vorbereitet ist, dass er nach einem neuen Programm
arbeitet, kann nicht als Teil des Stands der Technik im Sinne des EPU Artikel 54 (2) gelten.

3. Ein Anspruch auf ein technisches Verfahren, das programmgesteuert ablauft (wobei das
Programm durch Hardware oder Software realisiert sein kann), kann nicht als auf ein
Computerprogramm als solches gerichtet angesehen werden.

4. Ein Anspruch, der als auf einen Computer gerichtet angesehen werden kann, der so

vorbereitet ist, dass er ein technisches Verfahren nach einem bestimmten Programm (das durch

211 T026/86 - Rontgeneinrichtung/Koch&Sterzel
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Hardware oder Software realisiert sein kann) steuert oder durchfihrt, kann nicht als auf ein

Computerprogramm als solches gerichtet angesehen werden.

Die Leitsatze 1, 3 und 4 der Vicom-Entscheidung sagen in jeweils geringflgig
abgewandelter Weise im Wesentlichen aus, dass die Anwendung einer an sich nicht
patentierbaren mathematischen Methode speziell fir eine Bildbearbeitung patentierbar
ist. Am klarsten kommt dies im Leitsatz 1 zum Ausdruck. Nach EPU-Artikel 52,2 a
werden als Erfindungen nicht angesehen mathematische Methoden. Nach Leitsatz 1 gilt
der in der Vicom-Entscheidung behandelte Patentanspruch nicht als auf eine
mathematische Methode gerichtet, sondern auf ein technisches Verfahren. Technische

Verfahren aber sind patentierbar.

Verallgemeinert sagt die Vicom-Entscheidung aus, dass ein technisches Verfahren
patentiert werden kann, auch wenn es auf der Anwendung einer nicht patentierbaren
mathematischen Methode beruht, und auch dann, wenn diese Methode mittels Software
auf einem Computer realisiert wird. Ein Verfahren sei dann ein technisches Verfahren,
wenn es auf einer technischen Einheit durch technische Einrichtungen ausgefihrt wird,
die das Verfahren verwenden und als Ergebnis eine Anderung der Einheit liefern. Die
technische Einheit kann eine spezielle Hardware oder ein Spezialcomputer sein, der zu
diesem durch eine entsprechende Programmierung eines Universalcomputers wurde.
Man kann also sagen, dass mathematische Verfahren dann patentfahig sind, wenn sie
in einem technischen Verfahren — hier Bildanalyse und —Bearbeitung — verwendet

werden.

Es ist also festzustellen, ob mathematische Methoden als solche vorliegen. Diese sind
nicht schutzfahig. Algorithmen, die der praktischen Durchfuhrung einer mathematischen
Methode als solcher dienen, sind als Algorithmen als solche anzusehen und damit
genauso wenig schutzfahig. Angewandte Algorithmen (vergl. 3.9.4 Angewandte
Informatik) dienen der Lésung von praktischen Problemen und sind grundsatzlich
patentfahig, es sei denn, sie betrafen solche Dinge, die ausdrucklich vom Patentschutz

ausgeschlossen sind.
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Mit der Vicom-Entscheidung hat das EPA seine vorangegangene Stockburger-
Entscheidung®” bestatigt, wonach bei einem unter Schutz beanspruchten Verfahren

technische Schritte erforderlich seien, um die Patentfahigkeit zu begrunden.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe war es, eine Bild-Verbesserungstechnik
zu schaffen, bei der weniger Rechenarbeit eines Computers bendtigt wird, als dies
bisher der Fall war. Die urspringlichen Patentanspriche waren allgemein formuliert und
nicht auf die digitale Bildbearbeitung beschrankt. Da in dieser allgemeinen Form auch
der mathematische Algorithmus erfasst wurde, konnte ein Patent auf solche
Patentanspruche nicht erteilt werden. Erst nach Einschrankung der Patentanspriuche
auf Bildbearbeitung hat die Beschwerdekammer den in den Patentansprichen derart

enger gefasst definierten Erfindungsgegenstand als patentfahig angesehen.

Nach der zum Stand der Technik gehdérenden Methode wurde ein Masken-Array
gebildet, welches Uber ein grolieres Array gelegt wurde und dieses durch Verschieben
abtastete. Im Wesentlichen bestand die Erfindung darin, dass das GroéfRenverhaltnis
zwischen Masken-Array und dem abzutastenden Array vergroRert wurde. Dadurch
wurde erreicht, dass bei einer vorhandenen GrofRe des Arbeitsspeichers des PC die
Anzahl der Vergleichsoperationen vermindert wurde und damit die Gesamtabtastung
schneller gemacht wurde. Beschreibt man das Array bzw. das Masken-Array als
Zahlen-Array, handelte es sich bei der beschriebenen Methode eindeutig um eine
mathematische Methode zur Filterung von Zahlen. Erst wenn die einzelnen GrofRen des
abzutastenden Arrays als Pixel eines Bitmap-Bildes beschrieben werden und in gleicher
Weise das Masken-Array so beschrieben wird, dass seinen einzelnen GroRen Pixel-
Charakteristika entsprechen, handelt es sich um eine Filtermethode zum Herausfiltern
von speziellen (stérenden) Pixeln. Das Herausfiltern von Signalen oder das
Herausfiltern von stérenden Anteilen ist schon immer als technisches Verfahren und
damit als patentierbar angesehen worden. Das vorstehend beschriebene Verfahren

zum Herausfiltern von Pixeln ist analog dazu und deshalb ebenfalls patentierbar.

12 T51/84 — Kodierte Kennzeichnung/Stockburger
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6.2.4.6.2 T022/85 - Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten /
IBM

Hier die Leitsatze:

1. Das Zusammenfassen eines Dokuments, das Speichern der Zusammenfassung und ihre
Wiederauffindung auf eine Abfrage hin fallen als solche unter die Kategorie Plane, Regeln und
Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten und sind deshalb nach EPU Artikel 52(2)(c) und 52(2) nicht
patentfahig.

2. Die bloRe Darstellung der zur Ausfihrung einer nach EPU Artikel 52(2) und (3) vom
Patentschutz ausgeschlossenen Tatigkeit erforderlichen Schrittfolge als Funktionen oder
funktionelle Mittel, die mit Hilfe herkdmmlicher Computer-Hardwareteile verwirklicht werden,
bringt keine technischen Uberlegungen ins Spiel; sie ist daher nicht geeignet, dieser Tatigkeit
einen technischen Charakter zu verleihen und damit den Ausschluss von der Patentierbarkeit zu

Uuberwinden.

In dieser Entscheidung hat sich die Beschwerdekammer des EPA mit den
Ausschlussgrinden von Artikel 52 Absatz 3 befasst und festgestellt, dass es sich bei
dem Anspruchsgegenstand um ein Regelwerk rein gedanklicher Art handeln wirde, das
nicht als technisch angesehen werden kénne. Wie im zweiten Leitsatz angegeben,
enthalt die blolRe Verwirklichung von Funktionen mittels eines Computers keine
technischen Uberlegungen und ist damit nicht patentfahig. Die Beschwerdekammer
fuhrte sinngemal weiterhin aus, dass zu ermitteln sei, um was es sich bei dem
Anspruchsgegenstand tatsachlich handelt, und dass durch die Art von
Anspruchsformulierungen nicht die Bestimmungen Uber die Ausschliisse nach Artikel

52 Absatz 3 umgangen werden durfen:

10. Nach Auffassung der Kammer kann es nicht die Absicht der Mitgliedstaaten des EPU
gewesen sein, dass ausdriickliche Ausnahmen von der Patentierbarkeit einfach dadurch
umgangen werden, dass die Erfindung in den Anspriichen in einer bestimmten Weise dargestellt

wird.

Mit dieser Entscheidung ist die Rechtsprechung des EPA strenger geworden und der
mehr oder weniger herrschenden vorherigen Praxis entgegengetreten, jegliche
Verfahren oder Vorgange zu patentieren, die mit Hilfe eines Computers durchgefihrt

werden.

171



Rechtschutz fiir Software

6.2.4.6.3 T115/85 — Computerbezogene Erfindung/IBM

Eine weitere Entscheidung ,Computerbezogene Erfindung/IBM* befasst sich mit dem
Problem, das in einem Textverarbeitungssystem dem Benutzer eine Reihe von
Informationen dariber gegeben werden muss, in welchem Zustand sich das aus
Computer und Software bestehende System befindet. Je grofer die Anzahl der
Informationen (Dialogboxen) desto groRer ist der Speicherbedarf. Mit der hier
vorliegenden Erfindung sollte ein System zum Dekodieren von gespeicherten
Textbausteinen und deren Darstellung auf dem Bildschirm geschaffen werden, bei dem
der erforderliche Speicherplatz vermindert ist und die Ansprechzeit verbessert ist. Bei

Letzterem handelt es sich ohne Zweifel um technische Verbesserungen.

Im Priafungsverfahren hat die Prafungsabteilung die Patentanmeldung zurtickgewiesen.
In der der Zurickweisung zugrunde liegenden Form bezogen sich die Anspriche auf
ein Verfahren zur Decodierung gespeicherter Satze und zur Anzeige von Ereignissen in
einem Textverarbeitungssystem, bei dem ein Meldungsaufbauprogramm benutzt wird.
Die Zuriuckweisung wurde damit begrindet, dass der einzige Beitrag, den der
Gegenstand des Anspruchs 1 nach seiner Auslegung anhand der
Anmeldungsunterlagen als Ganzes zum Stand der Technik leiste, in einem
Computerprogramm als solchem im Sinne des EPU Artikel 52 Absatz 2 ¢ und 3
bestehe; er beziehe sich aber nicht auf eine patentfahige Erfindung im Sinne des EPU
Artikel 52 Absatz 1.

Zu dieser Schlussfolgerung war die Prifungsabteilung aufgrund folgender
Uberlegungen gelangt: Aus der Beschreibung und den Zeichnungen gehe eindeutig
hervor, dass zur Ausfihrung des Gegenstands des Anspruchs 1 keine andere
Hardware als ein herkommliches Textverarbeitungssystem bendtigt werde. Es werde
kein Ausfuhrungsbeispiel mit eigens konstruierter Hardware offenbart oder auch nur
angedeutet. Aullerdem wurden die Programmroutinen, die in einem Speicher mit
wahlfreiem Zugriff gespeichert seien, konventionell eingesetzt, um den Betrieb der
Hardware zu steuern. Folglich definiere Anspruch 1 eine Zusammenstellung aus
bekannter Hardware und neuer Software, zumal fur eine anders lautende Auslegung
keine Grundlage gegeben sei. Die Ausfuhrung des beanspruchten Verfahrens bedinge

keine Veranderung oder neue Verwendung der Hardware. Im Beschwerdeverfahren hat
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dann die Patentanmelderin neue Patentanspriche mit folgendem Patentanspruch 1

vorgelegt:

Verfahren zur optischen Anzeige einer einzelnen aus einer Reihe vorgegebener Meldungen, die
aus einem Satz mit mehreren Wortern bestehen, wobei jede Meldung ein bestimmtes Ereignis
anzeigt, das in der Ein-/Ausgabevorrichtung (1) eines Textverarbeitungssystems auftreten kann,
welcher auflerdem einen Prozessor (2), eine Tastatur (6), eine Anzeigenvorrichtung (8) und einen

Speicher (4) umfasst;

dieses Verfahren umfasst folgende Schritte:

- Nach Erhalt der Meldung des Ereignisses von der Ein-/Ausgabevorrichtung (1) ruft der
Prozessor (2) ein Meldungsaufbauprogramm (52) auf, das in dem Speicher (4) gespeichert ist;

- das Meldungsaufbauprogramm richtet eine Meldungsnummer an eine im Speicher (4)
gespeicherte Meldungsrahmenindextabelle (56), um von dieser eine entsprechende
Hinweisadresse fir eine im Speicher (4) gespeicherte Satztabelle (57) zu erhalten;

- nach Erhalt der Meldung von der Meldungsindextabelle wird die Satztafelhinweisadresse zur
nachsten Hinweisadresse weitergeschaltet, und die Position der ersten Hinweisadresse wird von
der der zweiten abgezogen, um die im Satz enthaltene Bitzahl zu erhalten;

- die Bits, aus denen der Satz besteht, werden mit einer im Speicher (4) gespeicherten
Decodiertabelle (58), die codierte und nach der Byte-Wert/Benutzungshaufigkeit geordnete
Woérter enthalt, verglichen, bis eine Ubereinstimmung festgestellt und damit eine
Worthinweisadresse erzeugt wird;

- Die Worthinweisadresse wird an eine im Speicher (4) gespeicherte Worttabelle (59), die nach
den Bedirfnissen des Benutzers codierte Worter enthalt, Ubermittelt, um den Anfang des
darzustellenden Wortes zu definieren, das dann an einen Ausgabepuffer weitergeleitet wird;

- der Inhalt des Ausgabepuffers wird angezeigt, wenn aufgrund eines Tests festgestellt wird, dass

das Satzende erreicht ist.

Auch wenn der Patentanspruch in seiner neuen Form immer noch ein
Verfahrensanspruch ist, wird in ihm angegebenen, in welcher Weise die Hardware
verwendet wird und wie die Verarbeitung der Daten stattfindet. Damit wird ein
technisches Verfahren beschrieben, dass in dem verwendeten Computer ein
technisches Ergebnis herbeifihrt. Die Beschwerdekammer des EPA hat in ihren

Grinden fur eine Patenterteilung Folgendes dargelegt:

Die Kammer vertritt generell die Auffassung, dass die automatische optische Anzeige von in

einem Gerat oder System herrschenden Zustéanden im Grunde eine technische Aufgabe ist.
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Die Anmeldung schlagt eine Lésung fur ein ganz bestimmtes Problem dieser Art vor, namlich die
Bereitstellung einer optischen Anzeige von Ereignissen, die in der Ein/Ausgabevorrichtung eines
Textverarbeitungssystems  auftreten. Die LOsung schlieBt die Verwendung eines
Computerprogramms und bestimmter in einem Speicher gespeicherten Tabellen zum Aufbau der
anzuzeigenden Satze ein.

Selbst wenn man der Auffassung sein kann, dass die der vorliegenden Erfindung zugrunde
liegende Idee in diesem Computerprogramm und der Art und Weise besteht, wie die Tabellen
strukturiert sind, kann ein Anspruch, der auf ihre Verwendung zur Ldsung einer technischen
Aufgabe gerichtet ist, nach Auffassung der Kammer nicht als Schutzbegehren fiir ein Programm

als solches im Sinne des Artikel 52 (2) c¢) und (3) EPU angesehen werden.

Die Beschwerdekammer stellt damit heraus, dass sowohl der Patentanspruch die
Erfindung mit technischen Merkmalen definieren muss als auch ein technischer Vorteil

oder Effekt erreicht werden muss, damit ein Patent erteilt werden kann.

6.2.4.6.4 T163/85 - Farbfernsehsignal/BBC

Hier der Leitsatz:

Ein Farbfernsehsignal, das durch technische Merkmale des Systems gekennzeichnet ist, in dem
es vorkommt, d. h. in dem es erzeugt und/oder empfangen wird, fallt nicht unter die
Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 (2) d) und (3) EPU, sondern gilt als Erfindung im Sinne
des Artikels 52 (1) EPU.

Nach EPU Artikel 52 Absatz 2 und 3 ist die Wiedergabe von Informationen als solche
vom Patentschutz ausgeschlossen. In der vorliegenden Entscheidung hat die
Beschwerdekammer in der speziellen Ausgestaltung eines Fernsehsignals eine
technische Erfindung gesehen. Die Beschwerdekammer stellte dabei fest, dass es sich
nicht um die Information selbst handelte, sondern dass in dem Farbfernsehsignal eine
Erfindung dadurch verkérpert ist, dass sie durch technische Merkmale des das
Farbfernsehsignal erzeugenden Systems bestimmt wird. In den Entscheidungsgrinden

fuhrt die Beschwerdekammer hierzu aus:

...ein TV-System, dass nur durch die Information an sich charakterisiert ist, d.h. Bewegtbilder, die

auf ein Standart-TV-Signal moduliert wurden, kann unter den Ausschluss von EPU Artikel 52
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Absatz 2d und 3 fallen, jedoch nicht ein TV-Signal, dass in Eigenschaften definiert ist, die in sich

technische Eigenschaften eines TV-Systems umfassen, in dem es auftritt.

Die Bewegtbilder sind also durch das System in spezieller Weise gepragt. Diese

Pragung ist es, die die Beschwerdekammer fur patentierbar halt.

Die Beschwerdekammer hat sich in dieser Entscheidung auch mit der Frage befasst, ob
die in Artikel 52 Absatz 2 angegebene Liste abschlieliend aufzufassen sei, und ist zu
dem Ergebnis gekommen, dass diese Liste generell aufzufassen sei und flr generell
abstrakte, nicht gegenstandliche und damit nicht technische Merkmale gilt. Damit bringt
die Beschwerdekammer zum Ausdruck, dass die genannte Liste im Wesentlichen zur

Abgrenzung von rein gedanklichen Tatigkeiten dienen soll.

6.2.4.7 Theorie der Gesamtbetrachtung

6.2.4.71 T026/86 — Rontgeneinrichtung/Koch&Sterzel

In der Entscheidung Koch&Sterzel der juristischen Beschwerdekammer des EPA wird
festgestellt, dass auch dann ein Patent erteilt werden kann, wenn der
Erfindungsgegenstand zusammengesetzt ist aus technischen und nicht technischen
Merkmalen. Dabei wird weiterhin festgestellt, dass auch ein vom Umfang her relativ
kleiner Anteil der Merkmale, wenn diese technischer Natur sind, fur eine Patenterteilung

ausreicht.

Es handelte sich bei dieser Entscheidung um ein computergesteuertes Rontgengerat.
Die Kammer stellte fest, dass das Programm in dem Rodntgengerat eine technische
Funktion habe. Der Computer wirde durch das Programm in besonderer Art auf
technische Weise das Rodntgengerat steuern. Damit sei ein Spezialcomputer
entstanden, dem ein Patentschutz nicht versagt werden konne. Die Erfindung sei in
ihrer Gesamtheit zu wurdigen. Das gleichzeitige Vorhandensein technischer und nicht
technischer Mittel kdnne nicht dazu fuhren, den technischen Charakter abzusprechen.
Es sei auch keine Gewichtung zwischen technischen und nicht technischen Mitteln

vorzunehmen. Schon das Vorhandensein technischer Mittel wirde eine grundsatzliche
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Patentfahigkeit herbeifiihren. Ein einzelner wesentlicher technischer Schritt kénne

ausreichend sein.

Zu beachten in dieser Entscheidung ist die Aussage, dass die Erfindung in ihrer

Gesamtheit zu wirdigen sei. Damit bewegt sich das EPA nicht in Richtung Kerntheorie

(vergl. 6.4.4.4 Kerntheorie), zu der der deutsche BGH neigt, sondern schlagt bereits in

dieser frihen Entscheidung (von 1984) den Weg der Gesamtbetrachtung ein. Wie sich

zeigen wird, ist das EPA dieser Uberlegung stringent gefolgt, d.h. es hat eine

erkennbare Rechtsprechungslinie in dieser Richtung aufgebaut. Im Folgenden eine

wesentliche Passage dieser Entscheidung:

Die Kammer vermag dieser (von einer Einsprechenden vorgebrachten) Rechtsauffassung
insoweit nicht zu folgen, als sie fir die Entscheidung der Frage, ob eine Erfindung dem Bereich
der Technik angehdrt, darauf abstellt, auf welchem Gebiet ihr Kern liegt. Die Kammer ist vielmehr
der Auffassung, dass eine Erfindung in ihrer Gesamtheit zu wurdigen ist. Bedient sich eine
Erfindung sowohl technischer wie nicht technischer Mittel, so kann die Verwendung nicht
technischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren technischen Charakter nehmen. Das
Europadische Patentliibereinkommen verlangt nicht, dass eine patentfahige Erfindung
ausschlieBlich oder Uberwiegend technischer Natur sein misse oder anders ausgedrickt, das
Europaische Patentiibereinkommen verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus
einer Mischung technischer und nicht technischer Bestandteile bestehen.

Abgesehen davon, dass die Kerntheorie des Bundesgerichtshofs nach Auffassung der Kammer
jedenfalls im Europaischen Patentibereinkommen keine gesetzliche Grundlage findet, spricht
auch in der praktischen Anwendung gegen sie die Notwendigkeit, dass jeweils eine Gewichtung
der nicht technischen und technischen MalRthahmen vorgenommen werden muss, weil nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs es darauf ankommt, welche Malnahme den
wesentlichen Beitrag zur Erzielung des Erfolgs liefert. Diese Entscheidung kann in der Praxis im
Einzelfall nicht nur sehr schwierig sein, sondern sie fuhrt auch dazu, dass die gesamte Lehre
dem Patentschutz nicht zuganglich ist, wenn der Uberwiegende Teil der Lehre nicht technischer
Natur ist, und zwar auch dann, wenn der nach der Gewichtung untergeordnete technische Teil
der Lehre fir sich bewertet neu und erfinderisch ware.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass es zur Entscheidung der Frage, ob ein
Patentanspruch auf ein Computerprogramm als solches gerichtet ist, einer Gewichtung seiner

technischen und nicht technischen Merkmale nicht bedarf.

Bemerkenswert ist die kritische Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des
deutschen BGH.
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6.2.4.7.2 T158/88 - Schriftzeichenform / Siemens

Hier die Leitsatze:

1. Die Angabe in einem Patentanspruch, dass bei der Durchfihrung eines Verfahrens technische
Mittel (hier Datensichtgerat) eingesetzt werden sollen, reicht allein nicht aus, um ein seinem
Wesen nach ein Programm fiir eine Datenverarbeitungsanlage als solches darstellendes
Verfahren zu einer im Sinne von Artikel 52 (1) EPU patentfahigen Erfindung zu machen.

2. Ein Computerprogramm wird nicht zum Bestandteil eines technischen Betriebsverfahrens,
wenn die beanspruchte Lehre sich auf Veranderungen der Daten beschrankt und keine Uber die
Informationsverarbeitung hinausgehenden Wirkungen ausldst.

3. Sofern die gemal einem beanspruchten Verfahren zu verarbeitenden Daten weder
Betriebsparameter einer Vorrichtung reprasentieren (sondern wie hier Formen fir Wortelemente
einer Sprache), noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirken
(sondern wie hier Information flr die visuelle Wahrnehmung durch einen Betrachter bereitstellen)
und durch das beanspruchte Verfahren keine technische Aufgabe gel6st wird (sondern wie hier
vollstandige orthographisch richtige Schriftzeichenformen erzeugt werden), bedient sich die durch
den Anspruch definierte Erfindung keiner technischen Mittel und ist geman Artikel 52 (2) c) und
(3) EPU nicht als eine patentfahige Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPU anzusehen. (Im
Anschluss an T26/86, "Rontgeneinrichtung/KOCH & STERZEL", ABI. EPA 1988, 19).

Die Tatsache, dass Uberhaupt technische Mittel benutzt werden, kann allein nicht zur
Patentfahigkeit fuhren. Weiterhin kann auch die Tatsache, dass Daten Uberhaupt
verandert werden, noch nicht als Erfindung angesehen werden. Die zu verarbeitenden
Daten reprasentieren weder Betriebsparameter einer Datenverarbeitungsanlage noch
wirken sie in einer besonderen Art auf die Informationsverarbeitung ein. Damit wird
keine technische Aufgabe gelost. Die hier behandelten Daten sind keine technischen
Daten, sondern lediglich Schriftzeichen betreffende Daten. Die unter Schutz

beanspruchte Lehre reprasentiere nur die menschliche Verstandestatigkeit.

6.2.4.7.3 T110/90 - Editierbare Dokumentenform/IBM

Eine weitere sich mit dieser Problematik befassende Entscheidung ist die Entscheidung

,Editierbare Dokumentenform/IBM“ mit folgenden Leitsatzen:
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1. Steuerzeichen (z. B. Steuerzeichen fur den Drucker), die in einem in Form digitaler Daten
vorliegenden Text enthalten sind, sind fir das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkommen,
insofern charakteristisch, als sie flir dessen interne technische Arbeitsweise gekennzeichnet sind.
Deshalb verkérpern diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems, in

dem sie vorkommen.

2. Infolgedessen stellt die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu
einem bestimmten Textverarbeitungssystem gehoéren, in die Steuerzeichen eines anderen

Textverarbeitungssystems ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweist.

3. Wird ein Verfahren zur Umwandlung eines digitalisierten Textes, bei dem ein in einer ersten
editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes
Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit
kompatibler  Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird, durch einen entsprechend
programmierten Computer ausgefuhrt, so stellen die Schritte dieses Verfahrens nicht ein
Computerprogramm als solches, sondern den dem Computerprogramm zugrunde liegenden
Algorithmus dar, und das Programm gilt als technisches Mittel zur Ausflihrung des (technischen)

Verfahrens.

Bei der Erfindung geht es darum, dass Dokumente von einem
Textverarbeitungsprogramm zu einem anderen Programm Ubertragen werden, das sich
gegebenenfalls auch auf einem anderen Computer befindet, und dass dabei
Formatierungen verloren gehen koénnten. Mit Hilfe der Erfindung werden die
Steuerbefehle  entsprechend konvertiert. Der nach einem umfangreichen

Prifungsverfahren letztlich erteilte Hauptanspruch lautet:

Verfahren zur Umwandlung eines in einer ersten editierbaren Form vorliegenden und eine Reihe
von Eingabezeichen enthaltenden Ausgangsdokuments in ein Zieldokument in einer zweiten
Form mit Ausgabezeichen, dadurch gekennzeichnet, dass diese zweite Form ebenfalls eine
editierbare Form mit damit kompatiblen Ausgabezeichen ist, wobei das Verfahren folgende
Schritte umfasst:

a) Bestimmung eines Satzes von Schliisselstatusvariablen aus allen méglichen Statusvariablen,
die Informationen Uber vorhandene Steuerzeichen des Ausgangsdokuments, die in einer
Sequenz solcher Zeichen im Ausgangsdokument gelesen werden, widerspiegeln und gemeinsam
identifizieren;

b) Bestimmung von Kriterien fir die Kompatibilitdt der noch zu lesenden Eingabezeichen des
Ausgangsdokuments mit den Steuerzeichen des Ausgangsdokuments, die bereits in einer

Sequenz gelesen wurden und durch die Schlisselstatusvariablen widergespiegelt werden;
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c) Aufstellung einer festen Rangordnung fir alle moglichen Ausgabezeichen, wobei jedes
notwendige Ausgabezeichenpaar bei der Umwandlung einer gegebenen Eingabesequenz in der
festgelegten Rangordnung geschrieben wird;

d) Festlegung eines Satzes von Regeln fir jedes mogliche Ausgabezeichen, die darlber
bestimmen, ob das jeweilige mdgliche Ausgabezeichen als Funktion des Status der
Statusvariablen in das Zieldokument geschrieben wird; und

e) Lesen einer Sequenz von Eingabezeichen im Ausgangsdokument gemal den genannten
Kompatibilitatskriterien;

f) Schreiben aller geeigneten Ausgabezeichen entsprechend der festen Rangordnung der

Ausgabezeichen gemal den festgelegten Regeln als Ergebnis der Umwandlung der Sequenz.

Aus diesem Anspruch ist erkennbar, dass bei der Erfindung der Text in Form von
digitalen Daten vorliegt, die Steuerbefehle enthalten. Bei der Datenverarbeitung werden
zwei verschiedene Arbeitsschritte durchgefuhrt, namlich erstens die Merkmale a) bis d)
als mentale Schritte und zweitens die Merkmale e) und f). Es handelt sich also um zwei
Typen von Merkmalen, nicht technischen und technischen. In ihrer Entscheidung stellte
die Beschwerdekammer heraus, dass insofern ein technischer Beitrag vorlage, als die

Steuermerkmale nichts mit der linguistischen Bedeutung des Textes zu tun hatten.

6.2.4.7.4 T769/92 - Universelles Verwaltungssystem/SOHEI

Die Entscheidung "Sohei" der technischen Beschwerdekammer des EPA folgt der in
Kapitel 6.2.4.7.1 T026/86 - Rontgeneinrichtung/Koch&Sterzel abgehandelten
Entscheidung, wobei insbesondere der Leitsatz 2 zu beachten ist, der sinngemal sagt,
dass zusatzliche nicht technische Merkmale fur eine Patenterteilung nicht hinderlich

sind.

1. Eine Erfindung, die durch Software (Computerprogramme) realisierte funktionelle Merkmale
umfasst, fallt nicht unter das Patentierungsverbot geman Artikel 52 (2) ¢) und (3) EPU, wenn die
erfindungsgemaRe Ldsung der Aufgabe in ihren Einzelheiten technische Uberlegungen
erforderlich macht, damit die Erfindung ausgefiihrt werden kann. Solche technischen
Uberlegungen verleihen der Erfindung insofern technischen Charakter, als sie eine technische
Aufgabe implizieren, die durch (implizite) technische Merkmale zu I6sen ist. Eine Erfindung dieser

Art bezieht sich nicht auf ein Computerprogramm als solches im Sinne des Artikels 52 (3) EPU.

2. Die Bejahung der Patentfahigkeit kann nicht durch ein zusatzliches Merkmal zunichte gemacht

werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen wirde.
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Bei der Sohei-Erfindung handelt es sich darum, zwei unterschiedliche
Verwaltungssysteme miteinander zu verbinden. Als technisch hat die
Beschwerdekammer angesehen, dass hierzu eine Schnittstelle auf dem Bildschirm
gebildet wird, die aus einem einzigen Buchungsbeleg besteht. Das Entscheidende sind
nicht die Verwaltungssysteme, deren Aufbau oder deren nach betriebswirtschaftlicher
Logik vorgenommener Verknupfung, sondern einzig und allein ein speziell gestaltetes
Interface zur Bewirkung der Verknupfung. Ein solches Interface kann man ansehen
ahnlich einer Spezialmatrix im Sinne der Vicom-Entscheidung (6.2.4.6.1 T208/84 -
Computerbezogene Erfindung/Vicom), wobei die die Matrix bestimmenden Grél3en aus
Geschaftsmethodendaten abgeleitet sind und nicht wie bei der Vicom-Entscheidung aus
Bilddaten.

Die Uberlegung, von der sich die Beschwerdekammer hier leiten lieR, liegt darin, dass
eine abstrakt beschriebene Matrix als mathematisches Zahlenwerk an sich nicht
patentierbar ist, jedoch dann, wenn diesem Zahlenwerk ein sich in einer konkreten
Anwendung niederschlagender Sinn anhaftet. Weiterhin wird (wieder) festgestellt, dass
es fur die Patentierbarkeit ausreicht, wenn wenigstens ein Aspekt oder eine
Komponente technischer Art (Das ist die Bildschirmdarstellung eines Buchungsbelegs.)
vorhanden ist und dass zusatzliche Merkmale (die in dem Patentanspruch in grolder

Vielzahl angegeben sind) nicht hinderlich sind fur eine Patenterteilung.

6.2.4.7.5 T059/93 - Rotierende graphische Objekte/IBM

Eine weitere Entscheidung befasst sich mit dem Problem der Abgrenzung menschlicher
geistiger Tatigkeit von technischen Merkmalen. In der Entscheidung "Rotierende
graphische Objekte” ging es darum, einem Benutzer die Modglichkeit zu geben, auf
einem Bildschirm dargestellte Objekte zu drehen. Dabei sollte der Benutzer die
Maoglichkeit haben, auch mit sehr geringen Drehwinkeln zu drehen. Gegen eine
Patenterteilung argumentierte die Priufungsabteilung damit, dass in den
Patentansprichen nur Anweisungen an den Benutzer zur geeigneten Handhabung
angegeben seien. Dabei wurde herausgestellt, dass fur die Erfindung allein wesentlich
sei, wie der Cursor bewegt werde. In dem Beschwerdeverfahren hat die

Patentanmelderin den Anspruch in der Weise klargestellt, dass in ahnlicher Weise wie
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in der vorher abgehandelten Entscheidung "Editierbare Dokumentenform/IBM" eine
Reihe von Merkmalen angegeben wurden, die die Interaktion des Benutzers mit dem
Computer beschreiben, und solche Merkmale, die Berechnungen aufgrund der durch

die Interaktion eingegebenen Daten durchflhren. Beispielsweise wurde angegeben:

e) Berechnen der Koordinaten des Mittelpunktes des gewahlten Objekts und der Cursor-Position,

f) Initialisieren eines Zahlprozesses fir die Gradzahl,

j) Bildschirmwiedergabe des gewahlten Objekts mit dem durch den Zahlprozess gespeicherten
Wert des Drehwinkels.

Die Beschwerdekammer gewahrte den Patentanspruch fur die Patenterteilung, indem
sie ausflihrte, dass der Patentanspruch funktionelle Merkmale definieren wurde, die bei
einem interaktiven Grafik-Zeichen-Programm durch einen Computer implementiert
werden wurden. Der Benutzer wirde erst durch diese funktionellen Merkmale in die

Lage versetzt werden, eine feinere Steuerung der Drehbewegung durchzuflhren.

Vergleichbar ist der Erfindungsgegenstand mit einem mechanischen Gerat, das einen
Drehknopf zur Winkeleinstellung aufweist. Nach der vorherigen Technik hatte der
kleinste Winkelschritt, der eingestellt werden konnte, eine bestimmte Grolie. Durch eine
Neuerung, z.B. in Form eines Vorgelegegetriebes, kann dieser Winkelschritt verkleinert
werden. In dem hier entschiedenen Fall entspricht die Software dem Vorgelegegetriebe,

denn sie bewirkt dasselbe: Mit ihrer Hilfe ist der Winkelschritt verkleinert worden.

6.2.4.7.6 T931/95 - Pension Benefits System/PBS Partnership

In der Entscheidung ging es um ein Pensionssystem fur Angestellte. Die
Beschwerdekammer des EPA hat anerkannt, dass technische Merkmale vorhanden
seien und dass deshalb das Pensionssystem grundsatzlich patentfahig sei, dass aber
keine Erfindungshohe vorliegen wuarde. Im Ergebnis wurde die Patentanmeldung

zuruckgewiesen.

Die Beschwerdekammer des EPA stellt in der Entscheidung Pension Benefits weiterhin

fest, dass eine Vorrichtung, die konkret vorhanden ist, als eine physikalische Entitat
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grundsatzlich patentierbar ist, auch wenn auf ihr nicht technische Verfahren, wie
Geschaftsmethoden-Verfahren, durchgefuhrt werden oder die Vorrichtung dadurch
gekennzeichnet ist, dass mit ihr solche Verfahren durchgefuhrt werden kdonnen. Dies
bedeutet, dass eine im Patenterteilungsverfahren als zulassig anerkannte Beschreibung
eines Gegenstandes durch seine Funktionen (means by function) auch dann als
zulassig anerkannt wird, wenn es sich bei den Funktionen um nicht technische handelt.
Dabei konne die Technizitat durch technische Wirkungen der Funktionen herbeigefuhrt
werden. Bei dem hier vorliegenden Anspruchsgegenstand handelt es sich grundsatzlich
um ein Geschaftsverfahren, bei dem die Verwendung technischer Mittel flr einen nicht
technischen Zweck diesem Verfahren nicht zwangslaufig technischen Charakter
verleihe. Ein Computersystem stelle eine physikalische Entitat dar und kdnne im
vorliegenden Fall als Organisationsstruktur verstanden werden, auch wenn diese eine
wirtschaftliche oder geschaftliche Tatigkeit ausflhrt oder unterstitzt. Bemerkenswert ist
hier, dass die Beschwerdekammer nicht etwa von dem Ausschluss von
Geschaftsmethoden als solchen von der Patentierbarkeit ausgeht und
dementsprechend die Patentierung von Geschaftsmethoden ablehnt, jedoch einen
entsprechend programmierten Computer als grundsatzlich patentfahig ansieht. Damit
wird die Patentfahigkeit einer computerimplementierten Geschaftsmethode nicht mehr
abgelehnt. Es geht nur noch darum, auf welche Weise die Geschaftsmethode
computerimplementiert wird. Findet diese Computerimplementierung in einer fur einen
Computerfachmann oder Programmierer Ublichen Weise statt, wird es an Neuheit und

Erfindungshéhe mangeln.

6.2.4.7.7 T1173/97 — Computerprogrammprodukt/IBM

In der Entscheidung "Computerprogrammprodukt/IBM" hat die technische
Beschwerdekammer des EPA zwar anerkannt, dass alle Computerprogramme an sich
einen technischen Charakter dadurch haben, dass sie innerhalb des Computers eine
Anderung herbeifiihren, dass aber diese Art von technischem Charakter fiir eine
Patentierbarkeit nicht ausreicht, dass aber ein darlber hinausgehender technischer
Effekt zur Patentfahigkeit fuhren konne. Ob in dem entschiedenen Fall ein solcher
Effekt vorliegt, hat die Beschwerdekammer nicht selbst untersuchen wollen und daher

die Anmeldung zur weiteren Prifung an die erste Instanz (die Priufungsstelle)
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zurtuckverwiesen. Als Auflage fur die Prifung hat sie gemacht, dass in Betracht

gezogen werden soll,

...dass ein Computerprogrammprodukt nicht unter allen Umstanden vom Patentschutz

ausgeschlossen ist.

In dem Leitsatz dieser Entscheidung heil3t es:

Ein Computerprogrammprodukt fallt nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und
(3) EPU, wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt,
der Uber die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und

dem Computer (Hardware) hinausgeht.
Im Einzelnen wird in den Entscheidungsgrunden ausgefuhrt:

Ein weiterer Effekt kdnnte gefunden werden durch die Ausfliihrung der Anweisungen des
Computerprogramms. Wenn ein solcher Effekt einen technischen Charakter aufweist oder durch
die Ausflhrung der Software ein technisches Problem geldst wird, kdnnte die " Erfindung”, die
den Effekt herbeifihrt, im Prinzip als eine patentierbare Erfindung angesehen werden.
Dementsprechend kann ein Patent erteilt werden im Fall einer Erfindung, bei der eine Software

mittels eines Computers einen Industrieprozess oder eine Maschine steuert.

Die vorstehend angegebene Entscheidung ist vollstdndig in Ubereinstimmung mit den
Prifungsrichtlinien des EPU, wonach der grundséatzliche technische Charakter eines
durch einen Industrieprozess oder eine Maschine hergestellten Gegenstandes kein fur
eine Patentierung ausreichendes Kriterium ist. In der Art und Weise seiner Herstellung

muss ein technischer Effekt liegen.

Das von der Beschwerdekammer hervorgehobene Hauptproblem sei die Feststellung,
ob Technizitat vorlage, und damit das Problem der Definition des Technikbegriffs. Die
Beschwerdekammer hat in der Entscheidung eine grof3zigige Abgrenzung gegeben,
indem sie die Patentfahigkeit grundsatzlich anerkannte, wenn die technische Wirkung
uber die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen Computer und
Programm hinausgehen. Dieses Kriterium wurde von dem zum Patent angemeldeten
Programm zwar nicht selbst erfullt, jedoch herbeigefuhrt. Die Beschwerdekammer hat
damit ausgesagt, dass ein Programm dann schutzfahig sei, wenn es einen technischen
Effekt herbeifihrt (der Uber...hinausgeht). Damit konnten nach Ergehen dieser
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Entscheidung nicht nur Vorrichtungen und Verfahren sondern auch Programme selbst

als patentfahig betrachtet werden®".

Diese Entscheidung ist m.E. gut nachvollziehbar, denn in jedem technologischen
Bereich von Forschung und Entwicklung wird versucht, neue Produkte und Verfahren
mit neuen Resultaten zu schaffen, bei denen die Produktivitat einer Maschine oder
eines Verfahrens verbessert wird, die Kosten der Maschine oder des Verfahrens
vermindert werden, die Maschine selbst vereinfacht wird, das Verfahren verkirzt wird,
die Abmessungen der Maschine vermindert werden, die Bedienung der Maschine
erleichtert wird, in einer vorhandenen Maschine neue Funktionen herbeigeflihrt werden,
die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine erhoht wird, eine hohere Zuverlassigkeit der
Maschine und eine hohere Qualitat der Produkte erreicht werden usw. Das Erreichen
dieser Resultate ist durch Konstruktionsarbeiten von Entwicklungsingenieuren moglich,

genauso wie durch Entwicklung neuer Software.

Genauso wie Erfindungen dazu dienen, Maschinen oder Verarbeitungs- und
Herstellungsverfahren zu verbessern, ist es maoglich, mit Erfindungen die Arbeit eines
Computers zu verbessern oder auch seine Herstellung zu verbilligen. So kénnte man
versuchen, Software in der Weise zu entwickeln, dass sie weniger Speicherplatz im
Computer bendtigt, Dateien so zu strukturieren, dass weniger Speicherplatz bendtigt
wird genauso wie Anordnungen von Dateien, Software zu entwickeln, durch die ein
Computer schneller arbeitet, Software so zu gestalten, dass die Bedienung des
Computers erleichtert wird, Software zuverlassiger zu machen, Software zu entwickeln,
durch die der Benutzer eines Computers Uberhaupt erst in die Lage versetzt wird,

bestimmte Arbeiten durchzuflhren.
Die Entscheidung liegt auf der gleichen Linie wie die in einem der vorherigen Kapitel
6.2.4.7.6 T931/95 - Pension Benefits System/PBS Partnership abgehandelte

Entscheidung

Das EPA hat eine groRe Anzahl von Patenten auf Erfindungen dieser Art erteilt.

213 Shjura, Anmerkungen zu T1173/97 — Computerprogrammprodukt, GRURINT 1999, Seiten 1059ff
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6.2.4.7.8 T49/04 - Textdarstellung auf Display

In dieser mit ,Textprozessor® betitelten Patentanmeldung ging es um die
Bildschirmdarstellung eines Textes einer natlrlichen Sprache. Die Art der
Textdarstellung verbesserte die Lesbarkeit. Die Art, wie der Text dargestellt wurde,
namlich welche physikalischen Anordnungen des Textes zur Ubertragung des
gedanklichen Inhalts zum Leser verwendet wurden, hat die Beschwerdekammer als ein
Beitrag zur technischen LoOsung einer technischen Aufgabe angesehen und die

Patenterteilung beschlossen.

Verbesserte Lesbarkeit wird als etwas Technisches angesehen, auch wenn Lesbarkeit
sich nur auf menschliche Fahigkeiten bezieht und damit auf die geistige Fahigkeit, einen
Text zu erkennen und seinen Inhalt aufzunehmen. Die englischsprachige Formulierung
des Leitsatzes, in dem von der Ubertragung eines kognitiven Inhalts die Rede ist, |asst

dies deutlich verstehen:

»--by what physical arrangement of the text, cognitive content is conveyed to the reader...”

In dieser Entscheidung wird “die Welt der Vorstellungen” offensichtlich in Richtung auf

technischen Inhalt bzw. Technizitat konkretisiert.

6.2.4.7.9 T125/04 - Visuelle Zuordnung

Die Patentanmeldung wurde von der Prufungsstelle zurickgewiesen und deren

Beschluss von der Beschwerdekammer bestatigt.

In der Entscheidung ging es um die Gestaltung eines Diagramms, das einem Betrachter
den Kauf eines Gegenstandes, wie eines Kraftfahrzeuges, erleichtern sollte. Hierzu
wurden in dem Diagramm Pfeile (Vektoren) dargestellt, die relevante Produktaspekte,
wie Wartungskosten oder technische Qualitat, bedeuteten. Die Lange stellte einen

Produktaspekt dar und der Winkel zur Horizontalachse dessen Bedeutung.
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Der einzige Leitsatz lautet:

In general, the task of designing diagrams is non-technical. This is so, even if the diagrams
arguably convey information in a way which a viewer may intuitively regard as particularly

appealing, lucid or logical.

Zunachst  wird  (unter Bezugnahme  auf altere  Entscheidungen  der
Beschwerdekammern) festgestellt, dass das Schaffen des Designs eines Diagramms
nicht technisch ist. Dies gilt auch dann, wenn das Design besonders ansprechend ist

und logisch aufgebaut erscheint.

Es geht also nur um das Design selbst. Die Beurteilung des an sich nicht technischen
Designs kann es unter keinen Umstanden technisch machen, insbesondere nicht, wenn
es sich um eine durch menschliche Verstandestatigkeit zustande gekommene

Beurteilung handelt.

Diese Entscheidung gibt eine Abgrenzung zu der im vorangegangenen Kapitel 6.2.4.7.8
T49/04 - Textdarstellung auf Display behandelten Entscheidung. Wahrend dort bessere
Lesbarkeit als technisch angesehen wurde, handelte es sich hier um geistige

Verstehbarkeit (Entscheidungshilfe beim Vergleichen von Produkten).

6.2.5 Bereiche von Patentanmeldungen

6.2.5.1 Kinstliche Intelligenz

Im Duden der Informatik *'* wird definiert:

Forschungsdiziplin der Informatik. In der (KI; artificial intelligence = Al) wird untersucht, wie man
intelligentes Verhalten von Computern erfassen und nachvollziehen kann oder wie man allgemein

mit Hilfe von Computern Probleme 16st, die Intelligenzleistungen voraussetzen.

214 Duden Informatik, 3. Auflage, copyright 2001, Seite 358
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In dem Informatikhandbuch von Rechenberg, Pomberger*® heilt es:

Kunstliche Intelligenz ist ein interdisziplinares Forschungsgebiet, das in den Flinfziger Jahren in
den USA entstanden ist und sich nicht nur auf die Informatik, sondern auch auf Disziplinen wie

Psychologie, Biologie, Linguistik und Mathematik erstreckt...
Zwei Motivationen bestimmen die Forschung in der kinstlichen Intelligenz,...

e mit Computern das menschliche Gehirn zu simulieren, um seine Funktion besser zu
verstehen (Kognitionswissenschaft) und
e Computerprogramme durch die Nachbildung menschlicher Problemldsefahigkeiten

"intelligenter" zu machen.

Als Teilgebiete werden angegeben®®:

¢ Maschinelles Beweisen

e Spielprogramme

e Verarbeitung naturlicher Sprache
¢ Robotik

e Neuronale Netzwerke

Die vorher zitierten und erlauterten Entscheidungen versuchen eine Abgrenzung zu
geben zwischen technischen Merkmalen und menschlicher geistiger Aktivitat. In den

meisten Fallen wird es relativ leicht mdglich sein, eine solche Abgrenzung zu finden.

Bei bisherigen Regelsystemen, bei denen ein menschlicher Operator tatig werden
muss, ermitteln Sensoren bestimmte Grofien. Diese Grofien werden dem menschlichen
Operator sensorisch, akustisch, optisch mitgeteilt, der dann aufgrund seines
Fachwissens reagiert, indem er bestimmte Steuerfunktionen durchfihrt. Dieselbe Grolie
kann auch einer kinstliche Intelligenz aufweisenden Kl-Maschine zugeflhrt werden, die
dieselbe Steuerfunktionen durchzufuhren in der Lage ist. Eine Anweisung, die sich an

den menschlichen Geist richtet und auch befolgt werden kann, ist nicht patentfahig.

15 Rechenberg/Pomberger, 3. Aufl. Seite 983
1% Rechenberg/Pomberger, 3. Aufl. Seite 984
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Dies gilt auch dann, wenn sie sich an eine Kl-Maschine richtet. Steuerung von Geraten

ist hierfur der klassische Fall.

6.2.5.2 Expertensysteme

Logische Schaltungen konnen derart aufgebaut werden, dass sie sich genauso
verhalten wie ein menschlicher Benutzer, der die Erfullung einer Reihe von
Bedingungen Uberprift, bevor er bestimmte Handlungen vornimmt. Geht man von
einem in bestimmter Weise definierten Kenntnisstand und Kénnen eines Benutzers aus
und bringt einen Computer durch entsprechende Programmierung dazu, sich in gleicher
Weise zu verhalten wie der Benutzer, spricht man von einem Expertensystem.
Derartige Expertensysteme wurden in grofder Komplexitat und in grofer Vielzahl

entwickelt.

Auf Erfindungen, die Verbesserungen bei Expertensystemen vorgeschlagen haben,

wurden eine Reihe von Patenten erteilt. Hier vier Beispiele:

1. EP 300.501

Kann in einem generellen Expertensystem eine bestimmte Regel wahrend des
Betriebes nicht ausgeflhrt werden, zeigt das System dem Benutzer den Grund an,
warum dies der Fall ist. Das EPA hatte es als technische Aufgabe und technische
Losung angesehen, dem Benutzer eine ihm verstandliche Anzeige dafur zu geben,

warum eine Maschine unter bestimmten Bedingungen nicht arbeitet.

2. EP 375.970

bezieht sich auf ein Computersystem, welches ein Expertensystem enthalt, dass derart
konfiguriert ist, dass es mit einer Reihe von Anwendungsprogrammen
zusammenarbeitet, die in dem Computersystem vorgesehen sind. Das Problem
bestand darin, das Expertensystem mit anderen Programmen derart zu integrieren,
dass die Programme im Bedarfsfall das Expertensystem konsultieren konnen. Dabei
werden den anderen Programmen von Zeit zu Zeit Steuerbefehle von dem
Expertensystem zugefuhrt. Eine solche Steuerzwecken dienende Integration wurde von

der Prifungsabteilung des EPA ohne weiteres als technisches Merkmal angesehen.
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3. EP 378.660

bezieht sich auf ein Expertensystem, zu dem gleichzeitig eine grof’ere Anzahl von
Benutzern Zugang haben. Dabei kdonnen Konflikte auftreten, wenn Systembenutzer
gleichzeitig Regeln des Expertensystems zu andern wunschen. Durch die Organisation
des Zugangs wurde der Speicherplatzbedarf vermindert. Auch dies wurde als

technische MalRnahme angesehen.

4. EP 316.861

befasst sich mit einem medizinischen Expertensystem flr die Diagnose von Blutwerten.
Ublicherweise wurden die entsprechenden Untersuchungen von einem Mediziner
angestellt, der seine Untersuchungsergebnisse auch selbst auswertete. Fruhere
Computersysteme, die als Hilfsmittel herangezogen wurden, waren zu komplex und zu
schwer zu bedienen. Die durch die Erfindung herbeigeflhrte Erleichterung bei der
Bedienung wurde als technische MalRnahme angesehen. Die Art und Weise der durch
einen Menschen angestellten Untersuchungen und Auswertungen sind nicht

patentierbar - jedoch die durch ein Computersystem herbeigefuhrten Erleichterungen.

6.2.5.3 Managementsysteme

Managementsysteme, namlich Systeme flir Managementzwecke sind als nicht
technisch anzusehen und sind daher nicht patentierbar. Es gibt aber sicherlich eine
Reihe von Geraten, Maschinen und Verfahren fur Managementzwecke, die ohne
weiteres grundsatzlich patentierbar sind. Einfachste Beispiele sind Schreibmaschine
und Rechenmaschine. Auch Computersysteme, die fur Management herangezogen
werden, kdnnen dann patentierbar sein, wenn Hardware und/oder Software technischen
Charakter haben.

Eines dieser Beispiele ist in der bereits zitierten Sohei-Entscheidung®’ (EP 209.907)
angegeben. In diesem Patent wird eine generelle Geschaftsmethode beschrieben. Die
Erfindung, aufgrund der das Patent erteilt wurde, ist eine spezielle

Bildschirmdarstellung, die das Interface bildet, durch das der Computerbenutzer das

217 T769/92 - Universelles Verwaltungssystem/SOHEI
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System steuert und Informationen von ihm erhalt. Entsprechende Hardware ware ohne
weiteres patentierbar. Dasselbe gilt ebenfalls fur ein Steuer-Interface fur einen
Computer in Form einer interaktiven Bildschirmdarstellung, vorausgesetzt, dass die
Bildschirmdarstellung einen technischen Aspekt hat. In der genannten Sohei-

#® hat die Beschwerdekammer ausgefiihrt, dass eine verbesserte

Entscheidung
Bildschirmdarstellung, die es leichter macht, das System handzuhaben, die Losung fur
ein technisches Problem darstelle und damit patentierbar sei. (Hierzu weitere erteilte

europaische Patente: EP 314.594, EP 438.020, EP 319.442).

Bei einem Produktionsmanagementsystem wurde ein Patent EP 400.789 erteilt, bei
dem in einer Produktionsanlage Herstellungsressourcen geortet wurden und besser als
bei  fruheren Systemen eingesetzt  werden konnten, wodurch die
Produktionsgeschwindigkeit erhdht werden konnte. Ein weiteres Patent EP 435.451
betrifft ein Computersystem zur Bestimmung der Reihenfolge der einzelnen
Herstellungsschritte, wodurch bessere Ergebnisse in groRerer Flexibilitat erreicht
werden konnen und die Festlegung des  Herstellungsverfahrens  bei

Herstellungssystemen mit unterschiedlichen Kapazitaten erleichtert wird.

6.2.5.4 CAD/CAM

Fur CAD/CAM-Systeme wurden eine Reihe von Patenten fir einzelne Gestaltungen
erteilt. Bei EP 160.848 wird eine Erhohung der Geschwindigkeit der Berechnung von
Kurven in Bildern erreicht, die Objekte auf dem Bildschirm darstellen. Bei EP 375.460
wird es dem Bediener erleichtert, ein Bildschirmobjekt in seiner Form zu andern oder zu

korrigieren.

6.2.5.5 Entwicklungssysteme

Programmier- und Betriebssysteme gehoéren nicht zu Anwendersoftware. Umfangreiche

Entwicklungen mit zahlreichen sinnvollen Erfindungen gibt es bei der Entwicklung von

218 T769/92 - Universelles Verwaltungssystem/SOHEI
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Software, Softwareentwicklungswerkzeugen und Softwaresystemen, welche die
grundlegende Signalverarbeitung im Computer steuern. Auf diesem Gebiet wurden
ebenfalls zahlreiche Patente erteilt. In EP 154.529 wird eine Technik beschrieben,
durch die eine erhdhte Geschwindigkeit der Software in einer speziellen
Programmsprache erreicht wird. Bei EP 191.159 wird die Schnelligkeit von
Anwenderprogrammen verbessert, indem ein gegebenes Anwenderprogramm in
voneinander unabhangige Teile unterteilt wird, die zumindest zum Teil gleichzeitig mit

mehreren Prozessoren abgearbeitet werden.

6.2.5.6 Datenbanken

Auf Datenbanken wurden ebenfalls eine grole Anzahl von Patenten erteilt.
Beispielsweise beziehen sich EP 575.358 und EP 466.878 auf Benutzer-Interfaces flr
die Erzeugung von Abfragen. In beiden Fallen bestand die Erfindung in einer
graphischen Darstellung, die auf dem Bildschirm erscheint und es dem Benutzer
erlaubt, die Abfrage zu gestalten. Der technische Effekt wurde darin gesehen, dass das
Interface dasjenige Mittel ist, mit welchem der Computer gesteuert wird. Weitere
Patente, namlich EP 336.546, EP 399.744, EP 402.542, EP 425.415 usw. befassen
sich mit Datenintegritdt in solchen Fallen, bei denen ein Absturz oder unzulassiger
Abbruch Daten zerstéren konnte. Auch hier hat das EPA eine technische Aufgabe und
deren technische Ldsung gesehen. Andere Patente beziehen sich auf die
Geschwindigkeit, mit der Berichte erstellt werden kdnnen. Alle diese Patente beziehen
sich allerdings nicht auf Inhalt und Form der Datenbank, sondern auf Hilfsmittel zu
deren Nutzung. Am ehesten kommt EP 375.188 dem Inhalt einer Datenbank entgegen,
denn dort wird eine besondere in der Datenbank gespeicherte Datenstruktur patentiert,
durch die der Datentrager mit grof3erer Geschwindigkeit gelesen werden kann, wobei
ineffiziente Nutzung des Speichers vermieden wird. In den Patenten EP 359.395 und
EP 444.364 werden Expertensysteme zur Schaffung von Datenbanken beschrieben.
Ungultige Benutzereingaben werden ermittelt und entsprechend behandelt. Das Design
der Datenbank wird bereits bei ihrer Schaffung optimiert. In beiden Fallen handelt es

sich um die Lésung von technischen Problemen.
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6.2.5.7 Geschaftsmethoden

Geschaftsmethoden, Finanzierungsmodelle usw. als solche sind nicht patentierbar.
Maglich ist jedoch die Patentierung einer Software, die die Abwicklung von Geschéaften
erleichtert. Auch hier gilt das Prinzip, dass eine durch eine Erfindung herbeigeflihrte
Verbesserung durch technische Mallnahmen erreicht werden muss. Die Verbesserung
kann auch nur in der Handhabung liegen, nicht aber im Konzept der Methode selbst.

6.2.5.7.1 T258/03 - Auktionsverfahren/Hitachi

Dies ist eine der jungeren, aber eine der bedeutendsten Entscheidungen des EPA, die
sich hauptsachlich mit der Patentierung von Geschaftsmethoden befasst. Hier die

wesentlichen Leitsatze:

1. Ein Verfahren, das technische Mittel umfasst, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1)
EPU...

2. Verfahrensschritte, die Anderungen einer Geschéftsidee zum Inhalt haben und dazu dienen,
eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu 16sen, kénnen nicht

zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen.

Bei dem der Entscheidung zugrunde liegenden Anspruchsgegenstand handelt es sich
um ein Auktionsverfahren. Die Auktion beginnt mit einem ersten Datenaustausch
zwischen den Client-Computern und dem Server-Computer, um Gebote der Teilnehmer
einzuholen. Jedes Gebot enthalt zwei Preise, namlich einen "Wunschpreis" und einen
"Hochstpreis im Konkurrenzfall". Nach dieser ersten Phase lauft die Auktion
automatisch und muss von den Bietern nicht online verfolgt werden. Ein Auktionspreis
wird festgelegt und nach und nach gesenkt, bis der Wert des hdchsten Gebots

entsprechend dem "Wunschpreis" erreicht ist.

Die Beschwerdekammer fuhrt nun weiter aus:

Absatz 2 des Artikels 52 EPU enthalt eine Auflistung von Gegenstanden, die nicht als
Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden. Somit muss ein beanspruchter

Gegenstand vier Erfordernisse erfullen: Er muss eine ,Erfindung® sein, und diese Erfindung muss
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neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sein. Nach der stdandigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist der Begriff ,Erfindung” zu verstehen als ,Gegenstand mit technischem
Charakter®. Die Feststellung, dass es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine
Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU handelt, ist im Prinzip eine Voraussetzung fir die
Prifung auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, da diese
Erfordernisse nur fiir Erfindungen definiert sind (vergl. Artikel 54 (1), 56 und 57 EPU). Der Aufbau
des EPU legt somit nahe, dass es ohne jede Kenntnis des Standes der Technik (einschlieRlich
des allgemeinen Fachwissens) mdglich sein muss festzustellen, ob ein Gegenstand nach Artikel

52 (2) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

Mit dieser Aussage scheint sich die Beschwerdekammer wieder in Richtung auf die
Kerntheorie zu bewegen, denn sie verlangt, zuerst zu ermitteln, was die Erfindung ist.
Allerdings setzt sich die Beschwerdekammer in ihren folgenden Ausflihrungen kritisch

mit diesem Ansatz auseinander:

3.5 Unter Berlcksichtigung der Feststellungen, dass eine Mischung aus technischen
und nicht technischen Merkmalen als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU
angesehen werden kann und der Stand der Technik bei der Entscheidung, ob es
sich beim beanspruchten Gegenstand um eine solche Erfindung handelt, nicht zu
berlcksichtigen ist, besteht also ein zwingender Grund dafir, einen technische
und nicht technische Merkmale aufweisenden Gegenstand nicht nach Artikel 52
(2) EPU zuriickzuweisen, ganz einfach darin, dass sich herausstellen kénnte,
dass die technischen Merkmale selbst allen Erfordernissen des Artikels 52 (1)

EPU geniigen.

Dass also doch die Kombination, d.h. die Gesamtheit der technischen und nicht
technischen Merkmale untersucht werden muss, wird klar aus den weiter folgenden

Ausfuhrungen der Beschwerdekammer:

3.6 Darliber hinaus ist es oft schwer, einen Anspruch in technische und nicht
technische Merkmale zu unterteilen, und eine Erfindung kann technische Aspekte aufweisen, die
in einem weitgehend nicht technischen Kontext verborgen sind (sh. Nr. 5.8 weiter unten). Solche
technischen Aspekte sind im Rahmen der Prifung auf erfinderische Tatigkeit unter Umstanden
leichter auszumachen, die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern den technischen
Aspekten einer Erfindung gilt (sh. Nr. 5.3 weiter unten). So kann es neben dem restriktiven
Wortlaut des Artikels 52 (3) EPU, mit dem der Anwendungsbereich des Artikels 52 (2) EPU
eingeschrankt wird, praktische Grinde daflir geben, Mischungen aus technischen und nicht

technischen Merkmalen generell als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPU anzusehen.

193



Rechtschutz fiir Software

Die Beschwerdekammer spricht hier von "Mischungen aus technischen und nicht
technischen Merkmalen" und sagt dazu, dass es praktische Grinde dafur geben konne,
solche Mischungen generell als Erfindungen im Sinne des EPU Artikels 52 Absatz 1
anzusehen. Die Formulierung "... dass es praktische Grinde... geben kénne" legt die

Rechtsprechung des EPA nicht fest, ermoglicht sie jedoch in dieser Richtung.

Dementsprechend stellt die Beschwerdekammer fest, dass es sich im vorliegenden Fall
um eine Erfindung im Sinne des EPU Artikels 52 Absatz 1 handelt, weil eindeutig
technische Merkmale wie Servercomputer, Clientcomputer und ein Netz vorhanden
seien. Diese Feststellung stellt eine eindeutige Abkehr von der Kerntheorie dar und eine

Zuwendung zur Theorie der Gesamtbetrachtung.

Weiter befasst sich die Beschwerdekammer mit der Frage der Banalitat technischer

Merkmale und fiihrt aus:

4.6 Der Kammer ist bewusst, dass ihre vergleichsweise breite Auslegung des Begriffs
LErfindung® in Artikel 52 (1) EPU auch Tétigkeiten einschlieBt, die so vertraut sind, dass ihr
technischer Charakter leicht Ubersehen wird, wie etwa das Schreiben mit Stift und Papier.
Naturlich bedeutet dies aber nicht, dass alle Verfahren, bei denen technische Mittel verwendet
werden, patentierbar sind. Auch sie missen neu sein, eine nicht naheliegende technische

Lésung einer technischen Aufgabe darstellen und gewerblich anwendbar sein.

Diese Aussage ist konsequent und fuhrt weiter zu dem flr die Zukunft entscheidenden

Leitsatz

4.7 Somit ist ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, im

allgemeinen eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU.

Vergessen werden darf dabei aber nicht die Erflllung der weiteren Voraussetzungen,

namlich Neuheit, Erfindungshdéhe und gewerbliche Anwendbarkeit.

Im Ergebnis sagt die vorliegende Entscheidung, dass der Anspruchsgegenstand
lediglich die Anderung einer Geschéaftsidee zum Inhalt habe und dass die angegebenen
Verfahrensschritte dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit

technischen Mitteln zu l6sen. Es wurden keinerlei technische Merkmale vorliegen,
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weshalb eine Prifung auf Neuheit und Erfindungshdéhe nicht noch vorgenommen

werden musste.

In den letzten Jahren hatten die Beurteilungsmal3stabe von EPA und BGH in Bezug auf
computerimplementierte Erfindungen in den wesentlichen Punkten Ubereingestimmt®™.
Wie ausgefuhrt (vergl. 6.4.4.6 Entwicklung der Rechtsprechung in der Anwendung der
Kerntheorie und der Theorie der Gesamtbetrachtung), bewegt sich der BGH jedoch
wieder in Richtung Kerntheorie, wahrend sich die Rechtsprechung des EPA mit der

vorliegenden Entscheidung wohl auf die Theorie der Gesamtbetrachtung festgelegt hat.

Die wesentlichen Punkte der Entscheidung bestehen darin, dass die
Beschwerdekammer den Begriff der Erfindung als Gegenstand mit technischem
Charakter definiert, wobei, wie ausgefuhrt, schon geringfligige Dinge den technischen
Charakter herbeifihren. Dass die beanspruchte Vorrichtung der Ausflihrung eines
geschaftlichen Verfahrens dient, ist fur die Beurteilung des Erfindungscharakters nicht
relevant. Die Beschwerdekammer distanziert sich ausdrucklich von der Entscheidung
T931/95-Pension Benefits System/PBS Partnership, nach der die Verwendung
technischer Mittel fur einen rein nicht technischen Zweck einem Verfahren als Ganzes
nicht zwangslaufig technischem Charakter verleihen. Jegliche Kombination aus
technischen und nicht technischen Merkmalen besitzt gemal der vorliegenden
Entscheidung  Erfindungscharakter (Die verwendeten  Servercomputer und
Clientcomputer sind technisch.). Damit sind alle computerimplementierten Verfahren
grundsatzlich patentfahig. Praktisch als Ausnahme sagt diese Entscheidung, dass nur
dann keine Erfindung vorliegt, wenn nicht einmal der kleinste Anhalt fur die Verwendung

irgend eines technischen Elements in den Patentansprichen vorkommt.

Trotz dieser als grof3zugig erscheinenden Entscheidung ist nicht mit einer hoheren
Erteilungsquote auf Geschaftsmethoden-Patentanmeldungen zu rechnen, da nach wie
vor die Prufung auf Neuheit und Erfindungshdhe vorzunehmen ist. Wie in der
vorliegenden Entscheidung angegeben wurde, ist fur die Beurteilung der Art und Weise

der Computerimplementierung als Fachmann ein Computerfachmann oder

%19 Wiebe und Heidinger, Anmerkungen zu T258/03 - Auktionsverfahren/Hitachi, GRUR 2006, Seiten 177-
264
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Programmierer heranzuziehen, bei dem man nach standiger Rechtsprechung und
Prufungspraxis davon ausgeht, dass ihm der gesamte Stand der Technik gegenwartig
ist. Weil sie nicht technisch sind, mégen die Geschaftsmethoden noch so neu und
erfinderisch sein, sie allein kdnnen nicht zu einer Patenterteilung fihren. Lediglich die
Art und Weise ihrer neuen und erfinderischen Computerimplementierung ware dazu in
der Lage. Es ist zu erwarten, dass bei den meisten computerimplementierten
Geschaftsverfahren nur gangige Programmiertechniken angewendet werden, denen die

fur eine Patentierung erforderliche Erfindungshohe fehilt.

6.2.5.8 Beispiele zu Geschaftsmethoden

6.2.5.8.1 EP 491.455

In diesem Fall wurde folgendes Problem gelost: Ein Kaufer sandte an einen Verkaufer
die Nachricht ab, dass er das Angebot des Verkaufers angenommen habe. Durch das
Absenden dieser Nachricht ging der Kaufer davon aus, dass der Vertrag zustande
gekommen sei. Die Nachricht hatte allerdings den Verkaufer nicht erreicht. Dieses
Problem wurde durch die Einrichtung von Alarmmitteln sowohl auf Verkauferseite als
auch auf Kauferseite geldst. Das Ermitteln von Alarmkriterien, daraufhin das Ausldsen
und Darstellen von Alarm (optisch/akustisch) wird als technische Lésung angesehen,

auch wenn der gesamte Vorgang (eines Kaufes) nicht technisch ist.

6.2.5.8.2 EP 762.304

Hier wird in einem Computersystem fur Aktienhandel die verbesserte Genauigkeit und
verringerte Fehlerwahrscheinlichkeit bei Transaktionen fur patentfahig angesehen. Der

Anspruch 1 des Patents lautet:

Computersystem fir das Durchfihren eines Datenmanagements, das zumindest das
Management von Daten betreffend dem Handeln von Optionsscheinen enthalt, mit
einem Datenverarbeitungssystem (1), einer Eingabeeinheit (2), einer Anzeigeeinheit (3) und

einem zumindest Optionsscheinkurse empfangenden Dateneingang (5), wobei
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- die Anzeigeeinheit (3) eine erste Maske darstellt, die ein Format aufweist, welches die Eingabe
einer Anforderung flir spezifische zumindest Optionsscheinkurse enthaltende Daten Uber eine

Eingabeeinheit (2) erlaubt,

- der Dateneingang (5) gelesen wird, wenn die Anforderung durch die Eingabeeinheit (2)
eingegeben wird,

- die Anzeigeeinheit (3) eine zweite Maske anzeigt, die die angeforderten Daten enthalt und

- das Datenverarbeitungssystem (1) die angeforderten Daten fiir eine vorbestimmte Zeitdauer Tt
halt und eine Transaktion betreffend den spezifischen Daten durchfihrt, wenn eine
Transaktionsanforderung durch die Eingabeeinheit (2) wahrend der vorbestimmten Zeitdauer T
eingegeben wird.

Als technisch wurde angesehen, dass eine physikalische Einheit, namlich eine
vorbestimmte Zeitdauer gemessen wird, wahrend der Daten festgehalten werden, die
fur eine bestimmte Transaktion angefordert wurden. Das Messen von Zeit und die
Durchfuhrung eines Schaltvorgangs nach Ablauf einer zuvor festgelegten Zeitdauer
sind technisch-physikalische Vorgange, die grundsatzlich patentierbar sind. Dass diese
Vorgange der Durchfuhrung eines nicht technischen Geschéaftsverfahrens dienen, ist

dabei irrelevant.

6.2.5.8.3 EP 564.548

Von Kunden werden Daten in verschiedenen Formaten eingegeben. AnschlielRend
findet eine Umwandlung in ein spezielles (zur Verarbeitung der Daten besser
geeignetes ) Format statt. Dieses Verfahren erleichtert die Durchfihrung des
Geschaftes. Dieses und ahnliche Patente wurden alle auf solche Verfahren erteilt, nicht

aber auf die Art der Geschaftsmethoden selbst.

6.2.5.8.4 EP 0 927 945 — Ausscheidung aus one-click

Wegen des generell gro3en offentlichen Bekanntheitsgrades des one-click Verfahrens
der Firma Amazon.Com, Inc. hier ein leicht verstandliches Beispiel eines zu der one-

click-Patentfamilie geh6renden europaischen Patentes:
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)) LT
(19) 0) European Patent Office

Office européen des brevets (1) EP O 927 945 B‘I
(12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION
(45) Date of publication and mention (51) Intcl”: GO6F 17/60

of the grant of the patent:
23.04.2003 Bulletin 2003/17

(21) Application number: 99105948.6

(22) Date of filing: 11.09.1998

(54) Method and system for placing a purchase order via a communications network
System und Verfahren zum Bestellen Uber elektronisches Nachrichtennetzwerk

Méthode et systéme pour effectuer une commande par un réseau de communication

(84) Designated Contracting States:
ATBECHCYDEDKESFIFRGBGRIEITLILU
MC NL PT SE

(73) Proprietor: Amazon.Com, Inc.
Seattle, WA 98101 (US)

Abbildung 7 - Aus der one-click Patentfamilie ,,Geschenk

1. Verfahren in einem Computersystem zum Bestellen eines Geschenks zur
Lieferung von einem Geschenkgeber zu einem Empfanger, wobei das Verfahren aufweist:
Empfangen (1401, 1404) eines Hinweises von dem Geschenkgeber, dass das Geschenk zu dem
Empfanger geliefert werden soll, und einer elektronischen Mail-Adresse des Empfangers; und
Senden (1409) eines Hinweises auf das Geschenk und die empfangene elektronische Mail-
Adresse zu einem Computersystem flir Geschenklieferungen,

wobei das Computersystem flir Geschenklieferungen eine Lieferung des Geschenks koordiniert
durch:

Senden (1501 b) einer elektronischen Mail-Nachricht, die an die elektronische
Mailadresse des Empfangers adressiert ist, wobei die elektronische Mail-Adresse den Empfénger
auffordert, Lieferungsinformation umfassend eine Postadresse fir das Geschenk bereitzustellen;
Beim Empfangen der Lieferungsinformation, elektronisches Initiieren (1701-1708) einer Lieferung

des Geschenks in Ubereinstimmung mit der empfangenen Lieferungsinformation.

Dieses Patent wurde auf eine  Ausscheidungsanmeldung aus  der
Hauptpatentanmeldung EP 0902381 zunachst erteilt. Im EPA-Prafungsverfahren wurde
die Art der Behandlung der Uber e-mail angelieferten Daten als technisch angesehen.
Da der durch dieses Patent herbeigeflihrte Schutz sich nur hierauf erstreckt, ware eine
Umgehung relativ leicht moglich, was letzten Endes auf einen hohen Prozentsatz aller

Geschaftsmethoden-Patente ebenfalls zutrifft.
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Gegen das Patent wurden drei Einspriche erhoben, und zwar von:

e Gesellschaft fur Informatik e.V.
e FFIl

e Fleurop

Bei den Einsprechenden | und Il besteht zweifellos ausschliellich ein Interesse an
rechtlicher Klarung, wahrend vermutlich allein bei der Einsprechenden Ill, der Firma
Fleurop, das Interesse besteht, ein sie eventuell gewerblich behinderndes Patent zu
beseitigen. In allen drei Einsprichen wurde hauptsachlich damit argumentiert, dass der
Patentgegenstand nicht technisch sei, wahrend insbesondere die Einsprechende zu Il
ihr bekanntes Verfahren zum Senden von Geschenk-Blumenstraulen als Stand der

Technik hervorhob.

Im Einspruchsverfahren hat die Patentinhaberin, die Fa. Amazon.Com, Inc., am
24.8.2004 einen Erwiderungsschriftsatz eingereicht. Eine Entscheidung des EPA ist
bisher (abgefragt: 20.2.2007) nicht ergangen.

Im Prdfungsverfahren der Hauptpatentanmeldung EP 0902381 wurde mit
Prifungsbescheid vom 30. 3. 2001 ein Mangel an Technizitat nicht beanstandet, jedoch
auf Nichtvorliegen von Erfindungshéhe gegeniber dem vorhandenen Stand der Technik
hingewiesen. Die Anmelderin, die Firma Amazon.Com, Inc., hat dann mit Eingabe vom
8.6.2001 die Patentanmeldung zurickgezogen. Ein Patent auf ,one-click” wurde also

niemals vom EPA erteilt.

Dagegen hat das USPTO auf die der obigen Hauptanmeldung entsprechende
amerikanische Anmeldung das Patent US5960411 erteilt.

199



Rechtschutz fiir Software

6.2.5.9 Liste weiterer Beispiele erteilter Geschaftsmethoden-Patente

Patenthummer, "Ertellyng Titel
veroffentlicht

EP405909 04.09.1996 Method for updating a checkout system
EP625275 16.04.1997 Credit management for electronic brokereage
EP471063 30.07.1997 Method and apparatus for order management by market brokers
EP525947 20.08.1997 Technique for correlating purchasing behaviour of a consumer to
advertisements
EP750773 14.01.1998 Vending system
EP725953 29.07.1998|System and method for awarding credits to persons who book travel-
related-reservations system
EP749081 04.11.1998 Information and advertising distribution system and method
EP473358 11.11.1998 System for processing customer transactions|
EP681248 15.03.2000 Customer management terminal equipment, customer managing
method, and media for customer management
EP797163 29.03.2000 Electronic directory with interactive control
EP701717 05.04.2000| Methods and apparatus relating to the formulation and trading of risk
management contracts
EP776505 17.04.2000 Negotiated matching system
EP590861 17.01.2001 Secure credit/debit card authorization
EP938714 17.01.2001 Resource allocation
EP796471 04.04.2001 Remote ordering system
EP790596 11.04.2001 Method of locating electronic price labels in transaction

establishments

Tabelle 12 — Beispiele erteilter europaischer Geschaftsmethoden-Patente

220

Eine weitere Liste ist im Anhang in Tabelle 35 wiedergegeben
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6.2.5.10 Anmeldeaktivitat bei Geschaftsmethoden

Das Interesse an Patenten auf Erfindungen im Bereich von Geschaftsmethoden scheint

zumindest nicht klein zu sein, wie folgende Tabellen und Abbildungen zeigen

Jahr

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997 | 1998

A1/A2

1.630

1.690

1.490

1.390

1.520

1.570

1.660 | 2.030

B1

Jahr

420

1999

490

2000

560

2001

620

2002

760

2003

840

2004

940 970

2005 | 2006

A1/A2

1.990

3.190

3.530

4.620

5.140

5.930

5.700 | 3.360

B1

1.030

870

1.040

1.230

1.170

950

830 | 1.000

221.

Tabelle 13 - Europdische Patentanmeldungen A1/A2 und Erteilungen B1 in der internationalen
Patentklasse GO6F
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Abbildung 8 — wie Tabelle 13

Die IPC-Klasse GO6F ist die Klasse, in die Software-Patente fallen. Die Aktivitat in USA
und Japan ist auf diesem Gebiet weit hdher. In der Klasse GO6F wurden in den USA im
Jahre 2001 rund 15.000 Patente erteilt und in Japan etwa 12.000 (rund 24.000
Patentanmeldungen).

221

Wegen mehrfacher Anderungen der Klassifikationen in dem dargestellten Zeitraum sind die

angegebenen Zahlen geringfligig verfalscht. Sie wurden auf Zehnerschritte gerundet. Die fir 2006
angegeben Zahlen bericksichtigen nur die erste Jahreshalfte.
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Jahr | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 [ 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
A1/A2 70 100 140 170 420 650 | 1.050 | 1.240 950 830 920
B1 20 20 20 30 40 40 50 70 40 40 50

Tabelle 14 - Europiaische Patentanmeldungen A1/A2 und Erteilungen B1 in der Unterklasse 17/60

der Internationalen Patentklasse GO6F
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Abbildung 9 — wie Tabelle 14

In der Unterklasse 17/60 — jetzt GO6Q — (Die Unterklasse 17/60 ist ab 2006 in die
Klasse G06Q aufgenommen worden) sind die geschaftsbezogenen Software-Patente
erfasst. Interessant ist hier die relativ groRe Zunahme der Anmeldungen bei gleichzeitig
ungefahrer Konstanz der Anzahl der Erteilungen. Das Interesse an
geschaftsbezogenen Software-Patenten scheint grofder geworden zu sein, ist aber

offensichtlich nicht proportional dem Erteilungswillen des EPA.

Zum Vergleich die Aktivitat in USA:

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
70 110 240 360 510 420 420 470 390 780 380

Tabelle 15 - US-Erteilungen B1 in der Unterklasse 17/60 der internationalen Patentklasse GO6F
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Abbildung 10 — wie Tabelle 15

Wahrend 2005 in den USA 780 Patente auf geschaftsbezogenen Software-Erfindungen

erteilt wurden, waren dies beim EPA nur 40 (Tabelle 14).

Es gibt noch eine grol3e Vielzahl von weiteren Gebieten, bei denen eine Patentierung
fur den jeweiligen Gegenstand "als solchen" nicht zulassig ist, aber diverse
Erleichterungen durchaus als technisch und damit als patentierbar angesehen werden.
Erwahnt seien hier Sprachsysteme, wie Spracherkennung, Rechtschreiberkennung,
Sprachsynthese, Ubersetzungssysteme, Textverarbeitungssysteme, wissenschaftliche

Analysesysteme, Tabellenkalkulationssysteme usw.

6.2.6 Zusammenfassung

In etwas abgekurzter Form kann man sagen, dass ein Programm dann patentierbar ist,
wenn es auf einem Computer lauft UND dabei zusatzlich zumindest einer der folgenden
Punkte zutrifft:

1. Es ein Verfahren steuert oder
2. es eine Wirkung auf das Arbeiten eines Computers hat und dabei beispielsweise
Speicherplatzbedarf vermindert, Geschwindigkeit erhdéht und Sicherheit

vergrofRert oder
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3. es physikalische Daten ermittelt, berechnet und umwandelt, z.B. Daten, die ein
Bild reprasentieren (T204/84 - Vicom), Parameter und Steuerwerte von
Fertigungsprozessen (T26/86 - Rontgeneinrichtung) und auch Fernsehsignale
(T1173/97 — Computerprogrammprodukt) oder

4. es seine Struktur durch technische Uberlegungen verwirklicht (T769/92 —
Universelles Verwaltungssystem).

Finanzdaten, Geschaftsdaten und Text sind nicht als physikalische Daten anzusehen
(T59/93 — Rotierende graphische Objekte).

Nach den vorausgegangenen Fallstudien ist also festzustellen, dass sich eine genaue
Aussage nicht machen lasst. Es gibt eine Reihe von Fallen von Computerprogrammen,
bei denen die Patentierbarkeit nicht anerkannt wurde, jedoch eine weit héhere Anzahl,
bei denen diese sehr wohl erfolgt. Dass die Anzahl letzterer weit hoher liegt, sagt nichts
Uber die generelle Haltung des EPA aus, da auch die Anzahl der leicht erkennbar auf
technischem Gebiet liegenden Patentanmeldungen hoch ist. Als Ergebnis ist

festzustellen:

Auf Computerprogramme werden grundsatzlich (d.h. nur unter bestimmten zusatzlichen

Bedingungen) vom EPA Patente erteilt.

,Grundsatzlich“ bedeutet, dass es eher die Ausnahme ist, dass Computerprogramme
als nicht patentierbar angesehen werden, dass also besondere Grunde vorliegen

mussen, wenn die Patentierbarkeit verneint wird.

Man wird in der Regel von Patentierbarkeit ausgehen kénnen, wenn das betreffende
Computerprogramm fur die Benutzung im ingenieurwissenschaftlichen Bereich

vorgesehen ist.

6.2.7 Vorschlag

Der Ausschluss nach EPU Artikel 52 Absatz 2 ¢ und Absatz 3 von ,Programmen fir

Datenverarbeitungsanlagen als solchen“ vom Patentschutz sollte gestrichen werden.
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Wie dargelegt in 6.2.6 Zusammenfassung wird dieser Ausschluss in der Rechtspraxis
nicht angewendet. Er ist daher nutzlos. Er tragt eher zur Verwirrung bei als ein

Instrument zur Herbeiflhrung eines besseren Verstandnisses zu sein.

6.3 Osterreich

6.3.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentschutzes

Das Patentrecht hat sich in Osterreich aus dem Privilegienwesen heraus entwickelt.
Das alteste Privilegium, das man bisher kennt, stammt aus dem Jahr 1536 und wurde
von Kaiser Karl V. an Gemma und Gaspar auf einen gedruckten Globus der ganzen
Erde zugleich mit einem Himmelsglobus erteilt. Privilegienverleihungen waren
Hoheitsrecht des Monarchen und sehr selten. Die Dauer wurde zwischen 6 und 31
Jahren angesetzt. Das erste Privilegiengesetz wurde am 16. Jan. 1810 von
Kaiser Franz Il. erlassen und beruht auf dem Franzdsischen Patentgesetz von 1791.
Damit wurde die Verleihung eines Privilegs zu einem dem Bewerber zugebilligten
Recht. Das zweite und dritte Privilegienrecht entstand 1820 und 1852. Bis 1899 wurden

etwa 70.000 Privilegien aufgrund dessen verteilt.

Das heutige Osterreichische Patentgesetz wurde ab 1891 erarbeitet und trat am
1. Januar 1899 in Kraft. Es ist dem Deutschen Patentgesetz ahnlich und bildet die

Grundlage des heute geltenden Patentgesetzes von 1970, zuletzt geandert 2005%.

222 AT-BG BI. 1 2005/151
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Abbildung 12 - Instanzenzug in Osterreich

Nichtigkeits- und Beschwerdeabteilung gehdéren zum Patentamt (anders als in
Deutschland, wo Beschwerden und Nichtigkeitsklagen vom Bundespatentgericht

behandelt werden).

Auch wenn der Oberste Patent- und Markensenat (OPMS) administrativ im Patentamt
angesiedelt ist, so ist er rechtlich selbstandig und letztinstanzlich tatig. Zu seinen
Mitgliedern gehoren (z.T. ehemalige) Richter des Obersten Gerichtshofs, was bedeutet,

dass eine gewisse Aufsicht durch den Obersten Gerichtshof ausgelbt wird.

Die Moglichkeit von Beschwerden zum Obersten Patent- und Markensenat gegen
Beschliisse der Beschwerdeabteilung gibt es erst seit 2004**. Davor war die
Beschwerdeabteilung letzte Instanz (hatte allerdings ein zweistufiges Verfahren). Damit

wurde einem lang gehegten Wunsch der beteiligten Kreise Rechnung getragen.

224 BGBI. | Nr, 149/2004
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Wird die Rechtsbestandigkeit eines Patents in einem Patentverletzungsprozess
bestritten und die Nichtigkeit Uberzeugend dargelegt, kann das zustandige Gericht
(eines der drei Gerichte) das Verletzungsverfahren aussetzen und den Fall zwecks
Feststellung Uber etwaige Nichtigkeit an die Nichtigkeitsabteilung des Patentamts

verweisen.

6.3.3 Systematik der Definition von Schutzrechten

Rechtsquelle ist zwar die Rechtsprechung von OGH und OPMS (Oberster Gerichtshof
und Oberster Patent- und Markensenat), wegen der geringen Anzahl der entschiedenen
Falle wird jedoch in groRem Umfang Bezug genommen auf die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des EPA und die des BGH. Entsprechend entstehen die

Prifungsrichtlinien (vergl. 6.3.4.2 Prifungsrichtlinien).

6.3.4 Rechtliche Grundlagen des Patentschutzes fiir Software

In Osterreich gelten im Wesentlichen die gleichen Uberlegungen wie in Deutschland.
Demgemaly wird hier verwiesen auf Kapitel 6.4.4 Rechtliche Grundlagen des
Patentschutzes flr Software mit allen Unterkapiteln. Es werden lediglich einige

Besonderheiten hervorgehoben.

6.3.4.1 Patentgesetz

Im Osterreichischen Patentgesetz (AT-PatG) finden sich die fiir den Patentschutz von

Software-Erfindungen wesentlichen Bestimmungen in §1, Absatzen 1, 3 und 4.

§1. (1) Fir Erfindungen, die neu sind (§3), sich fir den Fachmann nicht in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, werden auf Antrag Patente
erteilt.

(3) Als Erfindungen werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
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4. dsthetische Formschdpfungen;

5. Plane, Regeln und Verfahren fir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele oder fiir geschéaftliche
Tatigkeiten sowie Programme flr Datenverarbeitungsanlagen;

6. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentierung der dort genannten Gegenstande oder Tatigkeiten nur

entgegen, soweit fiir sie als solche Schutz begehrt wird.

Die Formulierung des Absatzes 1 erscheint mir klarer als die entsprechenden
Formulierungen des Deutschen Patentgesetzes und des  Europaischen
Patentibereinkommens, denn es wird die aus dem dortigen Wortlaut schwer
verstandliche Formulierung ,Patente werden fur Erfindungen erteilt, die ... auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhen vermieden. Statt des Begriffs ,erfinderische
Tatigkeit” wird mit ,sich fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergeben® gleich die Definition verwendet, so wie sie in

IntPatUG §2a, DE-PatG §4 und EPU Artikel 56 angegeben ist.

Ansonsten ist der Ausschluss von Software als solcher bzw. von Programmen fur
Datenverarbeitungsanlagen als solchen genauso vorgesehen wie im DE-PatG und
EPU.

6.3.4.2 Prifungsrichtlinien

Die Priufungsrichtlinien bertcksichtigen die bisherige Rechtsprechung der Beschwerde-
und Nichtigkeitsabteilung sowie des Obersten Patent- und Markensenats und des OGH,
wobei auch Bezug genommen wird auf die Praxis des EPA. Letzteres flhrt zu einer
Rechtsangleichung im Osterreichischen Patentrecht. Da es wegen der relativ geringen
Anzahl an Patentanmeldungen nur relativ selten zu grundlegenden Entscheidungen der
Beschwerde- und Nichtigkeitsabteilung kommt, ist aus mehr oder weniger
pragmatischen Grinden der Bezug auf die Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des EPA und des BGH relativ umfangreich. Die Prifungsrichtlinien haben daher eine
weit grof3ere Bedeutung fur die Patentpraxis, als dies beim EPA und dem DPMA der
Fall ist.
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In Osterreich gibt es zusétzlich zu den allgemeinen Prifungsrichtlinien die speziellen

Software-Prifungsrichtlinien®”.

In diesen sehr ausfuhrlich gehaltenen Software-Prufungsrichtlinien sind eine Reihe
Definitionen und Erlauterungen enthalten, von denen nachfolgend einige

wiedergegeben sind*®:

...Software, die eindeutig der Steuerung von Maschinen im herkdmmlichen Sinn dient, die also
Teil eines technischen Verfahrens ist, kann geschutzt werden...

...Der ingenieurmafige, technische Aspekt der Software-Entwicklung ist prinzipiell einem Schutz
durch Patente oder Gebrauchsmuster zuganglich...

...Nicht-technische Aspekte der Software wie Marketingstrategien oder Geschéaftsideen sind nicht
schutzbar...

...Software kann nicht zur Umgehung der AusschlieBungsgrinde der Patent- und
Gebrauchsmustergesetze benutzt werden...

...Source-Code ist tiber Urheberrecht geschitzt...

Die Frage der Technizitat spielt eine wichtige Rolle, kann aber durch die Richtlinien

nicht ausreichend oder abschlieRend beantwortet werden®*':

Obwohl eine juristisch exakte Definition des Technik-Begriffes schwierig oder sogar unmaoglich
erscheint - die Entwicklung der Technik wiirde eine solche Definition wahrscheinlich schnell
obsolet machen — lassen sich doch allgemeine Prinzipien darstellen, die die Beurteilung im

Einzelfall leiten.

Der technische Charakter eines Computerprogramms darf jedenfalls nicht aus der blof3en
Tatsache begriindet werden, dass ein solches Programm auf einem Computer implementiert

werden kann und somit die Zustdnde eines technischen Gerates verandert.

Die triviale, weil notorisch bekannte Wechselwirkung von Software mit dem Computer spielt also

keine Rolle bei der Beurteilung des technischen Charakters von Software!

%5 Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu Computerimplementierten Erfindungen (Software)
Osterreichisches Patentamt, so genannte OPA-Software-Richtlinien

226 OPA-Software-Richtlinien, 1.1. Was ist Software

2T OPA-Software-Richtlinien, 3.6.1. Aligemeine Uberlegungen zur Beurteilung des technischen
Charakters
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Vielmehr muss der technische Charakter aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im

Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw. deren Lésung erschlossen werden.

Als Beispiele fiir das Vorliegen von Technizitat werden angegeben®®:

Das beanspruchte Verfahren, bzw. seine Softwareimplementation, als ,black box“ mit Input
und/oder Output:
Hat der Input und / oder Output technischen Charakter ?

In diesem Fall ware der technische Charakter gegeben.

Beispiel fir einen ,technischen® Input:
Die Bilddaten von einem Satelliten (Input) werden durch ein neuartiges Verfahren so gefiltert,
dass ein verbessertes Bild entsteht.

Beispiel fiir einen ,technischen” Output:
Eine Fabrik mit zahlreichen Roboter-Arbeitsstationen wird so gesteuert, dass die einzelnen

Stationen schneller und fehlersicherer kooperieren.

Weiter wird angegeben, dass mathematische Methoden, die sich auf eine konkrete
Anwendung beschranken, in dieser Anwendung patentfahig sind (vergl. die bereits
mehrfach angesprochene Vicom-Entscheidung des EPA). Ebenso werden Erfindungen
an Steuerungselementen eines Computers als technisch und damit als patentfahig

angesehen, beispielsweise®”:

Beispiel: Ein neuartiges Betriebssystem lasst sich bei gleicher Effizienz doppelt so schnell laden,

wie ein herkémmliches Betriebssystem.

Das technische Gerat ,Computer” wird offensichtlich verbessert. Hier ist genau von einem
»,gewohnlichen“ Programm zu unterscheiden, dessen Output in einem nicht-technischen Bereich
liegt.

Unabhangig von der Technizitat ist es bei der endgultigen Beurteilung der Patentierbarkeit in

diesem Bereich besonders wichtig, auch die Erfindungshoéhe sorgfaltig zu prufen.

22% OPA-Software-Richtlinien, 3.6.5.1.
229 OPA-Software-Richtlinien, 3.6.5.4. Gibt es technische Erfindungen auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung?
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Die Erfahrung zeigt, dass hier international eine gréRRere Anzahl von Patenten angemeldet wurde,

deren Erfindungshéhe wahrscheinlich einer kritischen Priifung nicht standhalt.

230.

Zum Sourcecode heildt es**:

Eine Offenbarung, die nur aus Quellcode / Sourcecode besteht, erfiillt aus mehreren Griinden
nicht die gesetzlichen Erfordernisse:

Formal: Der Sourcecode ist nicht ,in deutscher Sprache® abgefasst (§14 Absatz 4 GMG §89
Absatz 2 i.V.m. §91a Absatz 1 PatG)

Inhaltlich: Der Sourcecode eines kompletten Programms erfiillt nicht die Forderung der
moglichsten ,ZweckmaRigkeit und Einfachheit sowie Verstandlichkeit* (§15 GMG §92 PatG).
Denn aus ihm geht keineswegs die Quintessenz der Erfindung auf einfache Art hervor. Statt
dessen enthalt er zwangslaufig Passagen, die mit dem Erfindungsgedanken selbst nichts zu tun
haben, wie etwa Deklarationen von Variablen, Beschreibungen von Dateien/Tabellen, Standard-
Hilfsfunktionen wie Aufrufe zur Datumstberprifung etc. Es gehen also die wichtigen,

erfindungsrelevanten Teile in einer Fille von unnétigen Information unter.

Die Aufnahme eines Sourcecodes in die Beschreibung der Patentanmeldung ist nicht

zulassig. Es gelten jedoch die Software-Prifungsrichtlinien, die als Erganzung der

Anmeldebestimmungen heranzuziehen sind*":

Daher muss die Offenbarung in deutscher Sprache vorgelegt werden. Bei Bezugnahme auf einen
Algorithmus kann es dabei fallweise hilfreich sein, im Rahmen der Beschreibung das Wesentliche
des Algorithmus zusatzlich in einem Pseudocode darzulegen, sofern dies Fachleuten zum

besseren Verstandnis dient.

Mit dem oben erwahnten Pseudocode ist ein solcher gemeint, den ein fur die Erfindung

zustandiger Durchschnittsfachmann verstehen kann. Die angesprochene Vorschrift

bedeutet, dass die Aufgliederung eines Algorithmus gerade nur so weit erfolgen darf,

bis der dadurch erzeugte Code von dem Durchschnittsfachmann verstanden werden

kann, aber nicht weiter. Eine noch weitere Aufgliederung wirde das Verstandnis

erschweren, was mittels der besagten Vorschrift vermieden werden soll.

20 pPA-Software-Richtlinien, 3.10. Quellcode / Sourcecode
1 OPA-Software-Richtlinien, 3.10. Quellcode / Sourcecode
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6.3.4.3 Rechtsprechung

Schon sehr friih - 1968 - hatte sich das Osterreichische Patentamt in seiner
Entscheidung -Lineare Programmierungseinrichtung 1l1**- mit der Problematik der

Technizitat einer Erfindung befasst und in den Leitsatzen angegeben:

1. Eine technische Erfindung im Sinne des Patentgesetzes liegt nur vor, wenn Naturkrafte den
menschlichen Bedurfnissen durch eine Einwirkung auf die kérperlichen Dinge der AuRenwelt
unmittelbar dienstbar gemacht werden.

2. Rechenprogramme zur Steuerung elektronischer Datenverarbeitungsanlagen sind dem
Patentschutz nicht zuganglich, da sie notwendigerweise stets von bestimmten Rechenverfahren
abhangen und diese ausschlielllich dem Gebiet des Geistes angehdren und damit des
technischen Charakters entbehren. Rechenprogramme I6sen kein schaltungstechnisches
Problem; sie sind Rechenverfahren gleichzustellen.

3. Das Umsetzen eines Rechenverfahrens in ein Programm gehdrt zum verpflichtenden Kénnen
eines Programmierers und stellt keine Probleme, deren Bewaltigung einer erfinderischen
Leistung bedurfte. Eine schopferische Leistung bei der Entwicklung oder Auswahl des einem
Programm zugrunde liegenden mathematischen Verfahrens vermag als auf rein geistigem Gebiet

liegend diesem selbst keine Erfindungshdhe zu verleihen.

Bemerkenswert ist hierbei, dass die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen
Patentamts Rechenprogramme als dasselbe ansieht wie Rechenverfahren. Danach ist
Software ein Rechenverfahren. Da diese einen technischen Charakter entbehren, sind
sie nicht patentierbar. Ein gesondertes Verbot von Softwarepatentierung ware

demgemal nicht erforderlich.

Die osterreichische Rechtsprechung verfolgt die klare Linie, dass nur Erfindungen
technischer Natur schutzfahig sind, d.h. wenn sie Technizitdt besitzen; auch der

Schutzbereich eines Patentanspruchs wird nur durch technische Merkmale definiert®®.

2% Osterreichisches Patentamt, Nichtigkeitsabteilung, 28.03.1968 N 17/66 "Lineare
Programmierungseinrichtung 11"
23 \Weiser, Kommentar zum Osterreichischen Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Auflage,
2005 §1, Ill Technizitat, Seite 41
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6.3.4.4 Beispiele patentierbarer Gegenstande

In den folgenden Unterkapiteln sind einige Beispiele von im EDV-Bereich (IPC GOGF)

liegenden Gegenstéanden angegeben, die vom OPA patentiert wurden.

6.3.4.4.1 Mikroprozessor

Ein Mikroprozessor ist wegen seines speziellen Aufbaus mit einer Pipelining-Struktur
schitzbar. Durch diese Struktur wird eine schnellere Befehlsabarbeitung und eine
geringere Anzahl an Taktzyklen erreicht, wodurch eine hohere Arbeitsgeschwindigkeit
erreicht wird. Es handelte sich um Hardware. Wenngleich die durch diese
herbeigeflhrten Funktionen auch durch Software erreichbar gewesen waren, steht einer
Patenterteilung nichts im Wege, zumal selbst eine entsprechende Software wegen des
technischen Effektes ebenfalls patentierbar ware (unter der Voraussetzung, dass

Neuheit und Erfindungshohe vorliegt).

6.3.4.4.2 Filteralgorithmus

Bei einem Bild wird dieses in Datenmatrizen dargestellt und mit einem Filteralgorithmus
Uberarbeitet, wodurch die Bildqualitat verbessert wird (Stufigkeit in schragen Linien wird
so bearbeitet, dass eine hohere Anzahl kleinerer Stufen erreicht wird, die fur den

Betrachter nicht mehr sichtbar sind oder unterhalb der Bildschirmauflosung liegen).

Der Filteralgorithmus selbst stellt eine mathematische Regel dar, die an sich nicht
schutzbar ist. Durch ihre spezielle Anwendung auf die physikalischen Eigenschaften
des Bildes wird sie in dieser Anwendung schutzbar. Die Veranderung der Bilddaten wird
als technisches Verfahren angesehen, wodurch der Filteralgorithmus — allerdings nur in

dieser speziellen Anwendung — schutzbar ist.

Dies entspricht der Vicom-Entscheidung des EPA (vergl. 6.2.4.6.1 T208/84 -

Computerbezogene Erfindung/Vicom).
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6.3.4.4.3 Verkehrsmeldung

Eine Verkehrsmeldung wird im MP3-Format komprimiert und dann gespeichert und
spater Uber einen MP3-Player wiedergegeben. Eine technische Wirkung liegt vor,
wodurch dieses Verfahren grundsatzlich patentierbar ware. Da es vor dem Tag der
Patentanmeldung bereits bekannt war, Audiodaten von Musik in das MP3-Format zu
komprimieren, ist kein erfinderischer Schritt darin zu sehen, dies auf Audiodaten einer

Verkehrsmeldung zu ubertragen.

6.34.4.4 Roéntgenapparat

Eine Rontgeneinrichtung wird programmgemafl so gesteuert, dass sowohl optimale
Strahlungsstarke als auch Schutz vor Uberschreitung eines vorgegebenen Grenzwertes
gewabhrleistet ist. Hierbei handelt es sich um die Steuerung von physikalischen Werten
zur Herbeifuhrung eines technischen Effektes, wodurch die Rodntgeneinrichtung

grundsatzlich patentierbar war.

6.3.4.5 Geschiftsmethoden

Fir die Beurteilung von Geschaftsmethoden auf Patentierbarkeit ist in erster Linie
AT-PatG §1 Absatz 3 Nr. 5 und Absatz 4 (AT = Osterreichisch) heranzuziehen, wonach

geschaftliche Tatigkeiten als solche nicht als Erfindungen anzusehen sind.

Weiterhin sind die Software-Priifungsrichtlinien®* heranzuziehen, in denen mehrfach
herausgestellt wird, dass es auf den technischen Charakter ankommt, wenn ein
Gegenstand als Erfindung im Sinne des AT-PatG angesehen werden soll.

Beispielsweise heildt es in den Prufungsrichtlinien:

2 Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu Computerimplementierten Erfindungen (Software)

Osterreichisches Patentamt
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Vielmehr muss der technische Charakter aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im

Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw. deren Lésung erschlossen werden.

Die Prufungsschemata folgen im Wesentlichen der Rechtsprechung des EPA und des
BGH. Im Ergebnis heil3t dies:

Geschaftsmethoden sind nicht patentierbar, technische Methoden zu ihrer Realisierung

sind es jedoch.

6.3.4.6 Zusammenfassung

Genauso wie im europaischen und im deutschen Patentrecht werden Patente auf
Erfindungen erteilt, wenn diese der Ldsung eines technischen Problems mit
technischen Mitteln dienen. Alles andere ist nicht patentierbar. Hierzu gehéren auch

Geschaftsmethoden.

Der Begriff Technik wird weit verbreitet verwendet, um eine Abgrenzung gegentber rein
geistigen Dingen (Welt der Vorstellungen) zu ziehen. Allerdings ist er auch in Osterreich

nicht im Detail geklart oder im Gesetz definiert.

Der Patentierungsausschluss fur ,Programme als solche“ wird nicht positiv definiert,
sondern nur in der Weise, dass das Nichtvorhandensein des Ausschlusses dann

angenommen wird, wenn Technizitat der Erfindung gegeben ist.

Die Patentfahigkeit von Computerprogrammen lasst sich grundsatzlich sowohl bejahen

als auch verneinen®°.

Wie bereits in Bezug auf die Software-Prufungsrichtlinien ausgefihrt wurde (vergl.
6.3.4.2 Prufungsrichtlinien), ist die dsterreichische Patentpraxis in Rechsprechung und
Prifung stark an die des EPA und die deutsche angelehnt. Wesentliche Unterschiede

sind nicht erkennbar.

2% Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seite 143
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6.3.4.7 Vorschlag

Der hier gemachte Vorschlag entspricht dem zum Deutschen Patentgesetz gemachten
Vorschlag in Kapitel 6.4.4.9. Dementsprechend sollte der in AT-PatG §1 Absatz 3 Nr. 5

und Absatz 4 angegebene Ausschluss gestrichen werden.

6.3.4.8 Durchsetzung

Nach AT-PatG §22 berechtigt das Patent den Patentinhaber, andere davon
auszuschlief3en, den Gegenstand der Erfindung betriebsmalig herzustellen, in Verkehr

zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.

Allein der Patentinhaber ist befugt, die patentierte Erfindung zu benutzen. Bei einem
Verfahren ist dessen Anwendung als Benutzung gemeint, genauso wie Herstellen,
Anbieten, Inverkehrbringen (Verkaufen) und Gebrauchen eines mit Hilfe dieses

Verfahrens unmittelbar hergestellten Erzeugnisses.

Bei Software ist mit Gegenstand der mit der Software programmierte Computer gemeint
oder die einen Computer (Mikroprozessor) aufweisende Vorrichtung im Sinne von
embedded Software. Letzteres kdnnte eine mikroprozessorgesteuerte Waschmaschine
sein oder ein Antiblockiersystem in einem Kfz. Ist ein Verfahren durch patentierte
Software charakterisiert, so stellt das Ablaufen der Software die Anwendung des
Verfahrens dar. Dementsprechend ist in diesem Fall mit Benutzung das Ablaufen der

Software gemeint.

Durchsetzen kann der Patentinhaber sein Recht, indem er einen (vermuteten)

Patentverletzer verklagt.
Grundlage fur eine solche Klage sind AT-PatG §§147 und 150, wonach der

Patentinhaber von dem Patentverletzer Unterlassung und/oder Schadensersatz

verlangen kann.
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6.3.5 Gebrauchsmusterschutz

Das Osterreichische Gebrauchsmustergesetz®*® (OGMG oder GMG) sieht auch einen
Schutz fur Programmlogiken vor. Ansonsten ist es im Wortlaut seines §1 gleich dem

Osterreichischen Patentgesetz.

§1. (1) Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen
geschitzt, die neu sind (§3), sich flr den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindung im Sinne des Absatz 1 wird auch die Programmlogik
angesehen, die Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen zugrunde
liegt. (Hervorhebung durch den Autor)

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatz 1 werden insbesondere nicht
angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische

Methoden;

2. asthetische Formschdpfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten, fur
Spiele oder fiir geschéaftliche Tatigkeiten sowie Programme fur
Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht dem Schutz der dort genannten Gegenstande oder
Tatigkeiten als Gebrauchsmuster nur insoweit entgegen, als fir sie

als solche Schutz begehrt wird.

Im Unterschied zum Patent gibt es kein inhaltliches Prufungsverfahren, sondern nur
eines auf Erflllung der formalen Vorraussetzungen. Das Gebrauchsmuster wird ohne
vorherige Prifung auf Erflllung der Schutzvoraussetzungen nach §1 GMG, namlich
Vorliegen von Technizitat, Neuheit und erfinderischer Tatigkeit registriert. Eine solche
Prufung findet in einem Verletzungs- oder Loschungsverfahren statt. Der
materiellrechtliche Inhalt der Prufung ist der gleiche wie bei einem Patent, weshalb hier

nicht naher darauf eingegangen werden muss.

2% Osterreichisches Gebrauchsmustergesetz (OGMG)
Bundesgesetz lber den Schutz von Gebrauchsmustern; Gebrauchsmustergesetz — GMG zuletzt
geandert gemass BGBL | Nr. 151/2005
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Unter Programmlogik wird im Wesentlichen der in einzelne Schritte aufgegliederte

Algorithmus verstanden. Als Darstellung werden Flussdiagramme verwendet.

Bildet eine Programmlogik die Grundlage fir ein Programm flir eine
Datenverarbeitungsanlage als solches, so wird es gemaly §1 Absatz 3 AT-GMG nicht
als Erfindung angesehen. Im Zuge eines Neuheitsvergleichs zwischen einer
gebrauchsmustergeschutzten Programmlogik und einem vorveroffentlichen Verfahren
hat die Nichtigkeitsabteilung des OPA keinen Unterschied zwischen einer
Programmlogik und einem Datenverarbeitungsverfahren festgestellt*”. Das OGMG

28 quch die

unterscheidet sich insofern nicht vom AT-PatG. Allerdings wird im Schrifttum
Auffassung vertreten, dass das GMG in Bezug auf die Programmlogik von der

Technizitat losgelost sei.

Das Osterreichische Gebrauchsmustergesetz bildet eine preiswerte Erganzung des
Patentgesetzes, da ein teures und zeitaufwendiges Prufungsverfahren zunachst
vermieden und auf einen etwaigen spateren Verletzungsprozess verlagert werden kann.
Diesem Vorteil steht der Nachteil mangelnder Rechtssicherheit wegen des Fehlens
einer inhaltlichen Prifung entgegen. Auch die Schutzdauer eines Gebrauchsmusters
mit 10 Jahren ab Anmeldetag (AT-GMG §6) ist erheblich kirzer als die eines Patents
mit 20 Jahren ab Anmeldetag (AT-PatG §28).

6.3.6 Ausnahmen des Patent- und Gebrauchsmusterschutzes
Die Ausnahmen hinsichtlich privaten Gebrauchs und Handlungen zu Versuchszwecken
sind ahnlich geregelt wie im deutschen Patentrecht. Es gilt im Wesentlichen das Prinzip,

dass alle nicht gewerblichen Verwertungen frei sind.

Dies gilt auch fur den privaten Gebrauch von Software.

27 Weiser, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 2005, Seite 486 und NA

9.9.1999, OPBL 2001, Seiten 151 ff
238 Burgstaller, Medien und Recht 2000, Seiten 233 ff http://www.multimedia-law.at/db11/cr4.html, zuletzt
abgefragt 28.10.2006
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Ahnlich wie im deutschen Patentrecht ist auch das Recht zu Zwangslizenzen geregelt.

Auch hier gilt das Prinzip, dass ein offentliches Interesse vorliegen muss.

6.3.7 Urheberrechtsschutz fiir Software in Osterreich

Das jetzt geltende Osterreichische Urheberrecht basiert u.A. auf der am 1.7.2003 in
Kraft getretenen Urheberrechtsschutznovelle. Mit ihr wurde die EU-Richtlinie

2001/29/EG** umgesetzt. Danach wurde es mehrfach erganzt.

Der Urheberrechtsschutz entsteht durch die Schaffung oder Schopfung eines Werkes.
Es bedarf keiner Registrierung und keines Hoheitsaktes, wie z.B. einer Patenterteilung.
Der Schutz endet im Allgemeinen 70 Jahre nach dem Tod des Werkschopfers. Hier die

wesentlichen Bestimmungen:

§1. (1) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentiimliche
geistige Schopfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst,

der Bildenden Kiinste und der Filmkunst.

§2. Werke der Literatur im Sinne dieses Gesetzes sind:
1. Sprachwerke aller Art einschlieRlich Computerprogrammen (Hervorhebungen durch den Autor)
(§40a);

§40a. (1) Computerprogramme sind Werke im Sinn dieses Gesetzes,
wenn sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schopfung ihres Urhebers
sind.

(2) In diesem Gesetz umfasst der Ausdruck ,,Computerprogramm” alle
Ausdrucksformen einschlief3lich des Maschinencodes sowie das Material

zur Entwicklung des Computerprogrammes.

%% Richtlinie 91/250/EWG, EU-Abl L 122 vom 17.5.1991 (Dokument 391L0250)
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Nur unter besonderen Bedingungen ist auch bei Software die Vervielfaltigung und

Dekompilierung erlaubt:

§40e.

(1) Der Code eines Computerprogramms darf vervielfaltigt und seine Codeform Ubersetzt
werden, sofern folgende Bedingungen erfiillt sind:

1. Die Handlungen sind unerlasslich, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung der
Interoperabilitat eines unabhangig geschaffenen Computerprogramms mit anderen Programmen
zu erhalten;

2. die Handlungen werden von einer zur Verwendung des Vervielfaltigungsstiicks eines
Computerprogramms berechtigten Person oder in deren Namen von einer hiezu ermachtigten
Person vorgenommen;

3. die fir die Herstellung der Interoperabilitdt notwendigen Informationen sind fiir die unter Z 1
genannten Personen noch nicht ohne weiteres zuganglich gemacht; und

4. die Handlungen beschranken sich auf die Teile des Programms, die zur Herstellung der

Interoperabilitdt notwendig sind.

(2) Die nach Absatz 1 gewonnenen Informationen diirfen nicht

1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilitdt des unabhangig geschaffenen
Programms verwendet werden,;

2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass dies fir die Interoperabilitat des
unabhangig geschaffenen Programms notwendig ist;

3. fur die Entwicklung, Vervielfaltigung oder Verbreitung eines

Programms mit im Wesentlichen ahnlicher Ausdrucksform oder fur andere, das Urheberrecht

verletzende Handlungen verwendet werden.

(3) Auf das Recht der Dekompilierung (Absatz 1) kann wirksam nicht verzichtet werden.

6.3.7.1 Zusammenfassung

Vorteile beim Urheberrecht gegentber einem Patent liegen vor allem darin, dass ein
zeit- und kostenaufwendiges Prufungs- und Erteilungsverfahren vermieden wird.
Aulerdem ist die Schutzdauer bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Schoépfers erheblich
langer als die eines Patents mit 20 Jahren ab Tag der Einreichung einer

Patentanmeldung beim Patentamt.
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Nachteile liegen darin, dass nur die konkrete Ausdrucksform geschutzt ist und damit
praktisch nur ein Schutz gegen Kopieren gegeben ist. Durch eine Veroffentlichung wird
mit dem Werk selbst normalerweise auch die diesem zugrunde liegende Idee
preisgegeben. Da diese nicht durch das Urheberrecht geschutzt ist, stellt inre Nutzung
in einer anderen Ausdrucksform (deren Entwicklung allerdings mit Aufwand verbunden
ist) keine Urheberrechtsschutzverletzung dar. Dies bedeutet, dass Urheberrechtsschutz
in rechtlicher Hinsicht relativ leicht umgangen werden kann, was besonders bei
Software, d.h. computerimplementierten Erfindungen (deren Implementierung allerdings

aufwendig ist) der Fall ist.

Ein weiterer Nachteil, wie z.B. bei dem nur registrierten Gebrauchsmuster, liegt darin,
dass zunachst keine Prifung auf Neuheit und Schopfungshohe stattfindet. Eine solche
Prifung erfolgt erst in einem Verletzungsverfahren durch den entsprechenden Einwand
eines Verletzers, dass er nur von Dingen Gebrauch gemacht habe, die schon vor
Schaffung des betreffenden Werkes vorhanden waren, und, soweit er von diesen
Dingen abgewichen sei, die Abweichung sich nicht in Richtung des Werkes bewegt
habe oder so geringflgig sei, dass sie noch in dem fur die Allgemeinheit freien Bereich
liegen wurde. Der zuletzt genannte Einwand entspricht dem Bestreiten des Vorliegens
einer Schopfungshohe. Im Schrifttum wird die Auffassung vertreten: ,Wer die Hurde der
schopferischen Leistung nicht Uberschreitet, der hat kein Urheberrecht an einem Werk"*
40 241" Allerdings ist diese Hirde in der Rechtsprechung relativ niedrig angesetzt und gilt

bei komplexen Programmen als Uberschritten (vergl 4.3 Urheberrecht).

Da erst in einem Verletzungsverfahren der Rechtsbestand und ein Schutzumfang
gepruft werden, ist ein Urheberrecht im Vergleich zu einem Patent ein relativ unsicheres
Recht. Andererseits ist es bei Software leicht zu prifen, ob eine jungere Ausfuhrung nur

eine Kopie darstellt.

240 \Wandtke/Bullinger,Urheberrecht, 2. Auflage 2006, Rn 16-18
1 Fromm/Nordemann § 3 Rn. 3; Schricker/Loewenheim §3 Rn. 11; Dreier/Schulze § 3 Rn. 11;
Loewenheim/Hoeren § 9 Rn. 215; Dreyer/Kotthoff/Meckel/Dreyer § 3 Rn. 18
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6.3.7.2 Durchsetzung

Der Schutzumfang des Urheberrechts ist klein im Vergleich zu dem eines Patents. Es
ist nur die spezielle Ausfihrungsform geschatzt. Ist bei einem angeblichen
Verletzungsgegenstand eine eigenschdpferische Leistung erkennbar, so liegt nur dann
eine Verletzung vor, wenn festgestellt wird, dass zumindest von Teilen der geschutzten

Ausdrucksform Gebrauch gemacht wurde.

Der Verletzereinwand, nur vom Formenschatz Gebrauch zu machen, kann beachtlich
sein, und zwar auch dann, wenn der angebliche Verletzungsgegenstand in Richtung auf
den Gegenstand des Urheberrechtsschutzes geringfugig abgewandelt wurde (6.3.7.1

Zusammenfassung).

Bei Software wird man bei der Untersuchung, ob eine Verletzung des Urheberrechts
vorliegt, zunachst den Sourcecode vergleichen. In den Fallen, in denen dieselbe Idee
zugrundeliegt, wird das Augenmerk auf einander entsprechende Programmteile
gerichtet. Bei Identitat von Programmteilen ist zu untersuchen, ob diese Programmteile
zum bekannten Formenschatz gehoéren (ahnlich wie der Stand der Technik bei
Patentprifungen). Wird diese Frage bejaht, ist zu untersuchen, ob die Art der
Verwendung dieser Programmteile einerseits eine schopferische Leistung des
Urheberrechtsinhabers darstellt und ob diese Art der Verwendung von dem angeblichen

Verletzer die gleiche ist.

Gegen eine Verletzung des Urheberrechts kann Klage erhoben werden auf:

1. Unterlassung: Das Unterlassungsbegehren kann sich gegen die vier
Verletzungshandlungen richten, namlich Herstellen, Feilhalten, Inverkehrbringen
und Gebrauchen.

2. Beseitigung: Damit sind schriftliche Dokumente und Datentrager gemeint.

3. Angemessenes Entgelt: Als angemessen wird ein Betrag angesehen, den der
Verletzer normalerweise als Lizenz hatte bezahlen mussen.

4. Schadensersatz: Damit ist entgangener Gewinn gemeint, den der
Schutzrechtsinhaber ohne Vorliegen einer Schutzrechtsverletzung sonst hatte

erzielen konnen. Hinzu kann auch ein so genannter Marktverwirrungsschaden
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kommen, der den Schutzrechtsinhaber an zukulnftiger Vermarktung behindern
konnte.

5. Herausgabe des Gewinns: Hierzu gehort die Rechnungslegung, die zur
Ermittlung des Gewinns erforderlich ist.

6. Urteilsveroffentlichung

Als Verletzungshandlungen sind u.a. anzusehen:

unerlaubtes
1. Durchfiihren, z.B. Konzertauffliihrung
Veroffentlichen

Kopieren

nal

Adaptieren, z.B. Bearbeitung anstelle eines erlaubten Gebrauchs der Gebrauch
einer abgeanderten Form, wie dies bei Musikarrangements der Fall sein kann.
Zurverfugungstellen (z.B. Anbieten zum Download im Internet)

Verleihen von Kopien

Vermieten von Kopien

Verkaufen von Kopien

Verbreiten (z.B. Rundfunk)

© ® N o o

6.4 Deutschland

6.4.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentschutzes

Das Deutsche Patentgesetz = DE-PatG wurde in Anlehnung an die in anderen Landern
bereits existierenden Patentgesetze (vergl. 2.2.1 Geschichtliche Entwicklung)
geschaffen und trat 1877 in Kraft. Beobachtet wurden in Deutschland die in England
offenkundig werdenden Vorteile eines Patentschutzes flr die Industrie.
Dementsprechend sollte ein deutsches Patentgesetz der Industrie helfen, ihre
Investitionen zu schitzen und zu weiteren Investitionen ermuntern. Dabei sollte der
technische Fortschritt gefordert werden, wobei unter dem Begriff technischer Fortschritt
an sich alles verstanden wurde, was der Wirtschaft nutzt. Unter Wirtschaft wurde

damals im Wesentlichen Industrie verstanden.
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6.4.2 Erteilungsverfahren und Instanzenzug

Fat Id —
L“éiﬂ;;”ﬁc:;@e”] [Nchugkelskagenj ( Verlalzungsklagen J
o % l
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{Priifungsstellen)
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Patentgericht |« Oberlandesgericht
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| l

Bundesgerichtshof
(X. Zivilsenat )

Abbildung 13 — Instanzenzug in Deutschland

6.4.3 Systematik der Definition von Schutzrechten

Ahnlich wie beim EPA sind die Prufungsrichtlinien maRgeblich, und die Prifer kénnen
von diesen abweichen, wenn ihnen Entscheidungen des BPatG und des BGH bekannt
sind. Allerdings ist der Zugang der Prufer zu diesen Entscheidungen nicht so schnell
madglich wie beim EPA, da im deutschen Rechtssystem das BPatG eine auch raumlich

zum DPMA getrennte Behorde ist.

Die Prufungsrichtlinien werden wie beim EPA in unregelmaigen Abstanden (1 bis 3
Jahre) an die Rechtsprechung des BPatG und des BGH angepasst. Rechtsquelle des
BPatG sind die eigenen Entscheidungen und die des BGH. Mit etwa einem Drittel der
Patentanmeldungen im Vergleich zum EPA ergeben sich ebenfalls nur etwa ein Drittel
an Fallen beim BPatG. Dementsprechend ist die deutsche Rechtsprechung im

Vergleich zu der des EPA weniger differenziert.
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Zu beachten ist allerdings, dass es in Deutschland (im Gegensatz zum EPU) bis hin
zum BGH laufende Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren gibt, die die Rechtsprechung

bereichern.

6.4.4 Rechtliche Grundlagen des Patentschutzes fiir Software

Die rechtlichen Grundlagen sind das Patentgesetz, die Prufungsrichtlinien und die

Rechtsprechung.

6.4.4.1 Patentgesetz

Die wesentlichen Bestimmungen finden sich in DE-PatG §1:

(1) Patente werden fir Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

asthetische Formschopfungen;

Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele oder fir geschaftliche
Tatigkeiten sowie Programme fur Datenverarbeitungsanlagen;

die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfahigkeit nur insoweit entgegen, als flr die genannten Gegenstande

oder Tatigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

Der Ausdruck ,als solche® in Absatz 4 hat zu Diskussionen gefuhrt Uber die Frage, ob

damit etwa zweckfreie Erfindungen ohne jede Anwendung gemeint sind.

6.44.1.1 Patentierungsvoraussetzungen

Fur Deutschland gelten im GroRen und Ganzen die gleichen oder ahnliche
Patentierungsvoraussetzungen wie in nahezu allen Landern der EU, Mitgliedslandern

des EPU und Japan. Vieles ist auch dem Recht der USA &hnlich. Nachfolgend wird
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weitgehend versucht, unnétige Wiederholungen zu vermeiden. Stattdessen wird Bezug
genommen auf das obige Kapitel 5 Internationale und allgemeine rechtliche Grundlagen
fur den Schutz von Geistigem Eigentum an Software. Des Weiteren wird Bezug

genommen auf die Ausfliihrungen in Kapitel 5.4 Rechtsschutz flr Algorithmen.

6.4.4.1.2 Systematik von DE-PatG §1 zur Technizitat

Mit der Ausschlussliste in DE-PatG §1 war es offensichtlich die Absicht des
Gesetzgebers, solche Gegenstande vom Patentschutz auszuschlieBen, die nicht
technisch sind. Bei solchen Gegenstanden handelt es sich nicht um Erfindungen im

Sinne des Gesetzes.

Nach der Rote-Taube-Entscheidung des BGH** ist dem Patentschutz zuganglich eine
Lehre zum planmaRigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte (vergl.
6.4.4.4.1 BGH-Entscheidung von 1969 ,Rote-Taube®). Etwas vereinfacht und verkurzt
formuliert heil3t das: Patentierbar sind Lehren zum technischen Handeln. Diese
Formulierung ist ebenso wie die Formulierung der Rote-Taube-Entscheidung nicht
genau. Ein Gerat selbst ist patentierbar. Die Eigenschaften des Gerates sind es, die es
patentierbar machen, es muss aber nicht das Verfahren zu seiner Herstellung sein, das
durchaus trivial sein konnte. Es ist also nicht nur eine Lehre zum Handeln patentierbar,

sondern auch eine Lehre, mit der angegebenen wird, wie ein Gegenstand zu sein hat.

Entdeckungen sind keine solche Lehre. Man kann bestenfalls aus einer Entdeckung
eine Lehre ableiten. In dem bekannten Beispiel von Volta hat dieser den galvanischen
Effekt an Froschschenkeln entdeckt und nach weiterer Forschung allgemein
beschreiben konnen. Daraus hat er die Lehre zur Herstellung oder zum Aufbau eines
galvanischen Elements gegeben: Lass zwei Stucke unterschiedlicher Metalle in einen
Elektrolyten eintauchen (Die Lehre ist bereits hier vollendet.), und an den aus dem
Elektrolyten herausragenden Enden steht eine elektrische Spannung zur Verfligung
(Dies ist das Ergebnis, welches die erfinderische Lehre herbeifthrt.). Erzeugung von

Spannung auf andere Weise ware von dieser Lehre nicht umfasst.

242 BGH, Urteil vom 27.3.1966, X. ZB 15/67, ,Rote-Taube*
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Genauso wenig sind wissenschaftliche Theorien oder mathematische Methoden eine

Lehre zum technischen Handeln.

Asthetische Formschépfungen sind zweifellos auch nicht technisch. Allerdings kann der
Schoépfungsvorgang technisch sein, was aber keineswegs eine mit einem technischen
Verfahren hergestellte Form, beispielsweise eine Blumenvase, zu einem technischen

Gegenstand macht.

Regeln fur Spiele kdnnen durchaus einer kreativen Schépfung entspringen, sie sind

aber ohne Zweifel nicht technisch.

Bei Programmen steht die Annahme einer fehlenden technischen Lehre im Widerspruch

zu den tatsachlichen Verhaltnissen®*?®

. Aufgabe jedes Computerprogramms ist die
Steuerung eines Rechners, der einer Maschine gleichgesetzt werden kann. Als
Patentierungsvoraussetzung sind Neuheit und Erfindungshéhe zu beachten, das heif3t
auch wenn man davon ausgeht, dass ein Computerprogramm stets etwas Technisches
ist, so kann eine von diesem Programm herbeigefuhrte Steuerung des Computers nur
dann patentiert werden, wenn sie neu ist und sich nicht in nahe liegender Weise aus
dem Stand der Technik ergibt. Diesen Uberlegungen ist die Rechtsprechung gefolgt,

was noch im Einzelnen dargelegt werden wird.

Es wird auch die Auffassung vertreten, dass erst dann ein Computer tatsachlich
gesteuert wird, wenn die Steuermittel in einer ihm mitteilbaren Form, namlich dem
Maschinencode, vorliegen®**. Diese Auffassung halte ich fiir zu eng. Ein Sourcecode,
der in einer allgemein bekannten Programmiersprache verfasst ist, beinhaltet praktisch
den Maschinencode. Selbst wenn ein Maschinencode zunachst nicht vorliegt, so ist er
ausreichend durch den Sourcecode definiert und mit einem Compiler leicht erzeugbar,
wobei nur auf den Compiler und durchschnittliche Fachkenntnisse zurtckgegriffen
werden muss und nicht etwa eine darlber hinausgehende Erfindungstatigkeit

erforderlich ist.

% Melullis, Zur Patentfahigkeit von Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, Seiten
84 3ff
¥ Tauchert, GRUR 1997, Seiten 149ff
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Betrachtet man als einfaches Beispiel die Darstellung von Schrift auf einem Bildschirm
oder ausgedruckt mit Hilfe eines Computers, so ist dies zweifellos ein technischer
Vorgang. Dass eine Information zunachst in gedanklicher Form vorliegt und von einem
Menschen Uber eine Tastatur eingegeben wird, spielt keine Rolle. Entscheidend ist ein
Datenfluss Uber ein Interface in den Arbeitsspeicher des Computers. Es spielt auch
keine Rolle, ob es sich um eine mechanische Schreibmaschine oder einen
entsprechend programmierten Universalcomputer handelt. Der Vorgang, die
eingegebenen Daten auf einem Bildschirm sichtbar zu machen oder auszudrucken, ist
technisch. Dieser Vorgang ist von menschlicher Verstandestatigkeit frei. Bei dem
gewahlten Beispiel wird ein Textverarbeitungsprogramm verwendet. Auch wenn einem
Textverarbeitungsprogramm Technizitat abgesprochen wird, 16st es technische
Vorgange aus, was eher dafur sprache, Technizitat fur es anzuerkennen. Damit es
patentfahig ist, missten Anweisungen zum technischen Handeln in dem Programm
enthalten sein, was man zweifellos feststellen kann, wenn man die Wirkung einzelner
Maschinenbefehle betrachtet. Allerdings wirden heutzutage Neuheit und
Erfindungshdhe fehlen.

Bei Computerprogrammen gibt es ein gedanklich logisches Konzept zur Lésung einer
Aufgabe, das die Programmidee darstellt, und deren Umsetzung in die zur Ausfuhrung
erforderlichen einzelnen Schritte. Dieses gedankliche Konzept (ggfs. durch
Urheberrecht geschutzt) ist unabhangig davon, ob die Lésung der Aufgabe einem
Menschen oder einem Computer Ubertragen wird, und kann damit nicht technisch sein.
Erst die Umsetzung des (nicht technischen) gedanklichen Konzeptes oder der
Programmidee in Anweisungen, die den Computer steuern, ist technisch. Diese
Uberlegung wére geeignet, den schwer verstandlichen Begriff ,als solche® zu erklaren
bzw. einzugrenzen. Danach ware ,Software als solche” der einem Programm zugrunde

liegende, von einer technischen Funktion noch freie Programminhalt.

Die vorstehend wiedergegebenen Ausschlisse (abgesehen von Computerprogrammen)
betreffen Gegenstande, bei denen man normalerweise davon ausgeht, dass sie nicht
technisch sind. Es stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber den Umkehrschluss
beabsichtigt hat, eine Patentierung zuzulassen, wenn man solche Gegenstande doch
als technisch ansieht (Das hangt von der Definition der Gegenstande ab). Aus dem

Patentgesetz lasst sich dafur kein Hinweis entnehmen. Man kdnnte durchaus zu der
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Annahme kommen, dass im Gegenteil diese Gegenstadnde auch dann nicht patentiert
werden sollen, wenn sie technisch sind. Ein Anhaltspunkt Iasst sich in DE-PatG §5
Absatz 2, finden, wonach Heilverfahren nicht patentierbar sind. Bei dieser Bestimmung
haben Ubergeordnete ethische Uberlegungen eine Rolle gespielt und keineswegs

Gedanken zur Technizitat?®.

In der BGH-Entscheidung von 1991 ,Chinesische Schriftzeichen**® wurde

entsprechend den vorstehenden Uberlegungen entschieden:

...Patentschutz verdient nicht das dem Programm zugrunde liegende gedanklich logische
Konzept, sondern die technische Konzeption, die seine Ausfihrung auf einem Computer

ermoglicht...

...Programminhalt und —idee koénnen die Erfindungshéhe nur als Teil eines technischen

Konzeptes beeinflussen...

Die bloRe Verbindung mit einem Computer zur Umsetzung der ldee, Schriftzeichen in
Grundformen zu zerlegen, sie in einer Datenbank zu verwalten und damit Zugriff auf sie
und Kombinationen von ihnen zu ermoéglichen, wurde als im Rahmen fachmannischen
Koénnens liegend angesehen, wenngleich die Idee selbst als das fachmannische

Kdénnen auf dem betreffenden Gebiet Uberragend angesehen wurde.

6.4.4.1.3 Gewerblich anwendbar

Wegen begrifflicher Schwierigkeiten hatte man sich in der die Schaffung eines
Patentgesetzes vorbereitenden Kommission schlieBlich darauf geeinigt, den Ausdruck
stechnischer Fortschritt® zur Festlegung einer der Patentierungsvoraussetzungen zu
verwenden. Von diesem Ausdruck wurde erst 1978 mit der Novellierung des Deutschen
Patentgesetzes durch das Gesetz Uber Internationale Patentlibereinkommen vom
21.6.1976 = INTPatUG*’ abgeriickt, indem der Ausdruck ,gewerblich anwendbar®

%5 Melullis, Zur Patentfahigkeit von Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, Seiten
843ff

24 BGH, Urteil vom 11.06.1991, X ZB 24/89, ,Chinesische Schriftzeichen®

#7 IntPatGU, BGBL Il 649
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verwendet wurde. Nach dem ersten Augenschein wirde man meinen, dass damit einer

Forderung, die Erfindung musse technischen Charakter haben, entgegengewirkt wirde.

Der Begriff ,gewerblich anwendbar® wird in DE-PatG §5 definiert. Es heil’t dort:

Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem

gewerblichen Gebiet einschliellich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Gewerbliche Anwendbarkeit ist eine der Patentierungsvoraussetzungen. Die

Ausnahmen nach DE-PatG §1 Absatz 2 gelten unverandert.

6.4.4.1.4 Vorschlag

Es erscheint als zweckmalig, den Ausdruck "als solche" zu ersetzen. Beispielsweise

konnte man formulieren:

"Programme werden nur dann als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen,
wenn sie der Losung einer technischen Aufgabe dienen oder der Losung einer Aufgabe

auf technische Weise dienen ".

248

6.4.4.2 Prifungsrichtlinien

Die Prifungsrichtlinien basieren auf DE-PatG §§34 und 35 und der DPMAV*®, Sie
werden in unregelmaligen Abstanden, d.h. etwa alle 1 bis 3 Jahre, Uberarbeitet und der
neuesten Rechtsprechung des BGH und des BPatG angepasst. Die letzte Anpassung
erfolgte am 1. Marz 2004.

%8 Deutsches Patent- und Markenamt Richtlinien fiir die Prufung von Patentanmeldungen
gPrUfungsrichtlinien) vom 1. Marz 2004
49 Verordnung Uber das Deutsche Patent- und Markenamt vom 1. April 2004, BGBI. | Seite 514
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lhre rechtsgestaltende Wirkung ist anders als in Osterreich und Japan klein, um nicht zu
sagen vernachlassigbar. Es werden vom DPMA kaum oder keine eigenstandigen

Empfehlungen gegeben, sondern nur die Rechtsprechung umgesetzt.

Unter 4.3. der Prifungsrichtlinien sind Anweisungen fir die Prifung von
Computerprogrammen auf Technizitat sowie Neuheit und Erfindungshohe gegeben.
Hier treten folgende Titel auf:

4.3. Anmeldungen, die DV-Programme oder Regeln enthalten

4.3.1. Patentschutz fir Erfindungen mit DV-Programmen, programmbezogenen
Verfahren, Regeln oder dergleichen

4.3.2. Programme, Regeln als solche
4.3.3. Der technische Charakter der programmbezogenen Erfindung

4.3.4. Verfahren / Programm / Schaltung / Datenverarbeitungsanlage

4.3.5. Formulierung der Lehre im Anspruch

4.3.6. Behandlung von Zweifelsfallen

4.3.7. Darstellung der Anmeldung

In den einzelnen Anweisungen, von denen nachfolgend die wichtigsten abgehandelt

werden, finden sich haufig Bezugnahmen auf die Rechtsprechung:

4.3.1...Erfindungen, die ein DV-Programm, eine Rechen- oder eine Organisationsregel, sonstige
Software-Merkmale oder ein programmbezogenes Verfahren enthalten, sind dem Patentschutz
grundsatzlich zuganglich, sofern sie eine technische Lehre enthalten. Technisch ist eine Lehre
zum planmaRigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkréfte zur Erreichung eines kausal
Ubersehbaren Erfolgs (BGH, zuletzt in BIPMZ 2000, 276, 278 - Sprachanalyseeinrichtung -).

Bemerkenswert ist an dieser Anweisung der Teilsatz ,...sind dem Patentschutz
grundsatzlich zuganglich.... Das DPMA geht also von einer grundsatzlichen

Patentierbarkeit aus. Weiter heil3t es:

. sie sind nur vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie losgeldst von einer konkreten

Umsetzung beansprucht werden.

Damit wird die im Gesetz vorgesehene Formulierung ,als solche® bericksichtigt. Das
DPMA ist also der Auffassung, dass beim Vorliegen einer konkreten Umsetzung es sich

nicht um Programme fur Datenverarbeitungsanlagen als solche handelt und diese

232



Rechtsschutz in ausgewahlten Landern

daher grundsatzlich patentierbar sind (,grundsatzlich“ heif3t, dass noch auf Neuheit und

Erfindungshohe gepruft werden muss.).

Zur Technizitat werden den Prufern Hinweise gegeben:

Bei programmbezogenen Erfindungen ist der technische Charakter nicht davon abhangig, dass
eine feste Schaltungsanordnung (Spezialschaltung) vorliegt. Derselbe Erfindungsgedanke, der
einer solchen technischen Anordnung zugrunde liegt, kann auch als Verfahren und zwar als
Zusammenwirken von Software mit programmierbarer Hardware patentfahig sein. Entscheidend
ist, dass die Erfindung die Lésung des Problems unter Einsatz technischer Mittel oder

technischer Uberlegungen erfordert und lehrt.

Zu Betriebssystemen wird die im Folgenden noch detaillierter abgehandelte

Seitenpuffer-Entscheidung des BGH herangezogen:

Allgemein ist eine programmbezogene Lehre dem Patentschutz zuganglich, wenn sie die
Funktionsfahigkeit der DV-Anlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken
ihrer Elemente erméglicht (vergl. BGH in BIfPMZ 1991, 345 - Seitenpuffer -).

Weiterhin wird der allgemeine Grundsatz wiederholt, dass ein programmierter

Universalcomputer technischen Charakter hat:

Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch
eingerichtet ist, kommt aufgrund ihrer gegenstandlichen Ausbildung grundséatzlich technischer

Charakter zu.

SchlieBlich wird das jeglicher Patentprufung zugrunde liegende Prinzip auch als fur
Software geltend angegeben, wonach nur relativ schwerwiegende Griunde eine

Zuruckweisung rechtfertigen:

4.3.6. Behandlung von Zweifelsfallen

Zur Feststellung des technischen Charakters der Erfindung reicht es aus, wenn die
Voraussetzungen der Technizitdt unter Bertcksichtigung der oben genannten Grundsatze
glaubhaft gemacht sind. Sprechen somit gute Grinde daflr, dass die Erfindung technisch ist,

reichen verbleibende Zweifel zur Verneinung des technischen Charakters in der Regel nicht aus.

Das DPMA ist also relativ anmelderfreundlich, was auch fir Software gilt.
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6.4.4.3 Rechtsprechung

Im Folgenden werden einige Entscheidungen des BGH und des BPatG abgehandelt,
aus denen man die Entwicklung der Rechtsprechung, insbesondere zur so genannten
Kerntheorie und von dieser zur so genannten Theorie der Gesamtbetrachtung,

erkennen kann.

6.4.4.4 Kerntheorie

Eine der ersten Entscheidungen, in der vom Kern der Erfindung gesprochen wird, ist die
Walzstabteilung-Entscheidung des BGH von 19817, in der es heilt:

...Schlielich ist es ohne Bedeutung, dass das durch die Anwendung der Lehre gewonnene
Ergebnis auf technischem Gebiet Verwendung findet (Senatsentscheidung "Straken®). Es kommt

vielmehr lediglich darauf an, in welchen Anweisungen der als neu und erfinderisch beanspruchte

Kern der Lehre zu sehen ist (Hervorhebung durch den Autor), das heif3t, in welchen Schritten das

Problem der fertigen Losung zugeflhrt wird...

Dieser Kern soll technischer Natur sein. Dies wird zwar in der Entscheidung nicht positiv

ausgedruckt,

es...erweist sich, dass der Kern der Lehre in einem untechnischen Denkschema besteht und
dass, ahnlich dem in der Entscheidung "Dispositionsprogramm" behandelten Fall, das Gebiet der

Technik erst betreten wird, nachdem die eigentliche Problemldsung bereits abgeschlossen ist.

Jedoch ist erkennbar, dass der BGH in dem behandelten Fall einen Gegenstand,

dessen Kern in einem ,untechnisches Denkschema“ besteht, fur nicht patentierbar halt.

251 252

In weiteren Entscheidungen (z.B. Antiblockiersystem®', Digitale Signalverarbeitung®,

Ziegelsteinformling®®, Flugkostenminimierung®*) hat die Rechtsprechung diese Theorie

2% BGH, Urteil vom 16.9.1980, X ZB 6/80, ,Walzstabteilung*

1 BPatG, Entscheidung vom 12.06.1978, AW (pat) 78/75, ,Antiblockiersystem®

2 BpatG, Entscheidung vom 20.08.1985, 17 W (pat) 46/83, ,Digitale Signalverarbeitung*
253 BGH, Urteil vom 14.07.1983, X ZB 9/82, ,Ziegelsteinformling ,,

%4 BGH, Urteil vom 11.3.1986, X ZR 65/85, ,Flugkostenminimierung*

234



Rechtsschutz in ausgewahlten Landern

verfeinert und ist zu dem Ergebnis gekommen, zuerst miusse ermittelt werden, was der
Kern der Erfindung ist und dass dieser Kern technischer Natur sein musse. Erst dann
musse dieser Kern mit dem Stand der Technik verglichen werden und auf Neuheit und
Erfindungshéhe Uberpruft werden. Es misse also die Differenz zwischen Kern und
Stand der Technik Uberprift werden®. Nachfolgend werden wesentliche
Entscheidungen kurz kommentiert, die zu der Kerntheorie gefuhrt haben oder sich mit

der Kerntheorie befassen bzw. in denen die Kerntheorie weiter entwickelt wird.

6.4.4.4.1 BGH-Entscheidung von 1969 ,,Rote-Taube*“*** und BGH-Entscheidung

von 1976 ,,Dispositionsprogramm***’

Als eine der grundlegenden Entscheidungen ist immer wieder die Rote-Taube-
Entscheidung®® des BGH von 1969 zu erwahnen (vergl. 5.3 Definition des Begriffs
,1echnik®, 5.4 Rechtsschutz fur Algorithmen) mit ihrer immer noch weithin verwendeten

Definition dessen, was patentierbar ist, und damit des Begriffs der Erfindung:

Dem Patentschutz zugéanglich ist eine Lehre zum planmaRigen Handeln unter Einsatz

beherrschbarer Naturkrafte (Hervorhebung durch den Autor) zur Erreichung eines kausal

Ubersehbaren Erfolges...

Vereinfacht kann man formulieren, dass eine Erfindung vorliegt, wenn Naturkrafte
eingesetzt werden. In der 1976 folgenden Dispositionsprogramm-Entscheidung®”®
untersucht der BGH die Frage, wann ein solcher Einsatz von Naturkraften nicht mehr

vorliegt und nur noch Anweisungen an den menschlichen Geist gegeben sind:

Die fur einen Patentschutz beantragte, auf einem Computer durchgefihrte Art der

Sortierung von Daten wurde als Anweisung an den menschlichen Geist angesehen,

2% Tauchert, Zum Begriff der technischen Erfindung, GRUR 1997, Seiten 150ff
26 BGH, Urteil vom 27.3.1966, X. ZB 15/67, ,Rote-Taube"

27 BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®

258 BGH, Urteil vom 27.3.1966, X. ZB 15/67, ,Rote-Taube*

%9 BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®
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~eine gedanklich-logische Anweisung®, die selbst nicht technisch ist aber auch nicht dadurch

technisch wird, dass fir ihre Abarbeitung ein Computer benutzt wird.

Es sei eine ,auf rein geistigem Gebiet liegende mathematisch-organisatorische Regel®,
die nicht technisch und damit nicht patentierbar sei. Damit die technische Lehre
patentfahig sein kann, musse sie einen neuen erfinderischen Aufbau oder Benutzung

einer DVA angeben. Diese

...Lehre musse sich im technischen Teil der Erfindung niederschlagen...

und durfe sich nicht auf einen Algorithmus beschranken, der lediglich von einer in
Aufbau und Konstruktion bekannten DVA den bestimmungsgemallen Gebrauch macht.
Auch wenn in dieser Entscheidung der Ausdruck ,Kern® nicht benutzt wurde, erkennt
man die Tendenz des BGH, zuallererst einmal herauszufinden, ob die Erfindung einen
technischen Charakter hat und demgemall, wie in der Rote-Taube-Entscheidung
angegeben, Naturkrafte eingesetzt werden. Alle weiteren Fragen nach Neuheit und
Erfindungshdéhe kénnen nach positiver Feststellung, dass wirklich eine Erfindung in
diesem Sinn vorliegt, weiter untersucht werden. Diese Art des Vorgehens basiert auch
auf dem Bemuhen, Verfahrensokonomie zu erreichen, denn hat man festgestellt, es
liege keine Erfindung in obigem Sinne vor, kann man sich den arbeitsaufwendigen

Vergleich der Erfindung mit dem Stand der Technik ersparen.

6.4.4.4.2 BGH-Entscheidung von 1977 ,,Straken“*®

In der Entscheidung stellt der BGH fest (vergl. 5.3 Definition des Begriffs ,Technik®),
dass bei einem bestimmungsgemalen Gebrauch einer Datenverarbeitungsanlage auch
bei Sortierverfahren kein technischer Vorgang gesehen werden kann, da diese nur nach
mathematischen Regeln abliefen, die ihrerseits nur Anweisungen an den menschlichen
Geist darstellen. Das Sortieren werde letzten Endes von Menschen vorgenommen. Hier

auszugsweise der einzige Leitsatz dieser Entscheidung:

20 BGH, Urteil vom 21.4.1977, X ZB 24/74, ,Straken®
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Rechenprogramme...sind auch dann nicht patentfahig, wenn das bei der Anwendung der

Programme erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist.

Etwas vereinfacht ausgedrickt besagt dieser Leitsatz, dass Rechenprogramme
uberhaupt nicht schutzfahig sind, selbst wenn sie zu einem technischen Ergebnis
fuhren. Dieser Uberlegung wurde mit der Vicom-Entscheidung®' des EPA von 1984

nicht gefolgt.

6.4.4.4.3 BGH-Entscheidung von 1977 ,,Priifverfahren***

Die Straken-Entscheidung steht im Gegensatz zu der spater folgenden Prifverfahren-
Entscheidung® des BGH von 1977, in der der BGH hervorhebt, dass nicht etwa alle

Computerprogramme unpatentierbar seien. Es sei

...nicht abzusehen, welche Arten von Aufgaben in Zukunft durch Einsatz datenverarbeitender

Maschinen geldst werden kdnnen.

Die Erfindung wurde in diesem Fall nicht etwa in der Art und Weise des Gebrauchs
eines Computers gesucht (etwa nicht patentierbarer bestimmungsgemaRer Gebrauch
einer Datenverarbeitungsanlage), sondern in der Art der zu I6senden Aufgabe. Danach
musste der bestimmungsgemale Gebrauch eines Computers zur Losung einer
technischen Aufgabe unter Einsatz von Naturkraften mittels eines entsprechend
programmierten Computers patentfahig sein. Der BGH hebt aber hervor, dass es auf
den ,Kern“ der Erfindung ankomme und dass dieser technischer Art sein musse und

dass es nicht auf die Gestaltung eines Programms ankomme.

%1 1208/84, Vicom
22 BGH, Urteil vom 7.6.1977, X ZB 20/74, ,Prifverfahren®
23 BGH, Urteil vom 7.6.1977, X ZB 20/74, ,Prifverfahren®
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6.4.44.4 BGH-Entscheidung von 1980 ,,Antiblockiersystem***

Hier vertieft der BGH weiter die Kerntheorie, erkennt dabei aber an, dass
Computerprogramme einen technischen Beitrag leisten kdnnen, indem durch sie
Naturkrafte beherrscht eingesetzt werden kénnen, so wie dies auch der Fall sei in der
Regelungstechnik, einem technischen Gebiet, auf dem Verfahren und Vorrichtungen

zur Durchfuhrung von Regelungen als grundsatzlich patentfahig anzuerkennen seien.

Bei der vom BGH als Erfindung (Technizitat aufweisend) anerkannten Vorrichtung

...wird ein von der Wiederbeschleunigung des Uberwachten Rades ausgeldstes Signal dazu
benutzt , den Ubergang vom Absenken zum Konstanthalten des Bremsdrucks durch SchlieRen
des Auslassventils zu vollziehen. Mit Hilfe aller im Patentanspruch genannten
Schaltvorrichtungen wird unter Heranziehung der Wiederbeschleunigung des uberwachten
Rades die Druckabsenkung beendet und dadurch das Bremsverhalten beeinflusst. Dies
geschieht somit wunter planmaBiger Ausnutzung von auf Naturkrdften beruhenden

Naturerscheinungen.

Die vorstehend beschriebenen Merkmale hat der BGH als Kern der Erfindung
angesehen. |hre Verwirklichung durch ein Computerprogramm stehe einer

Patenterteilung nicht im Wege.

Auch wenn das beanspruchte "Antiblockierregelsystem" als ein Verfahren oder ein Programm
charakterisiert wird, ergibt sich daraus fir die Frage nach dem technischen Gehalt des
Anmeldungsgegenstandes nichts Entscheidendes. Es gibt sowohl Programme, die technischer
Natur sind, als auch Programme, die untechnischer Natur sind. Die vorerwahnten
Entscheidungen des erkennenden Senats sagen nichts darliber aus, dass Programme als solche
stets untechnischen Charakter besitzen. Programme und Technik sind keine gegensatzlichen
Begriffe, die einander ausschliefen. Insbesondere bei Anlagen zur Durchfihrung von Verfahren
und bei Anordnungen im Bereich der Regeltechnik kénnen durch eine Aufeinanderfolge von
genau bestimmten technischen Einzelmalinahmen technische Programme verwirklicht sein, weil
sie durch den planmaRigen Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkrafte unmittelbar ein

bestimmtes Ergebnis erreichen.

%4 BPatG, 1978, Beschluss vom 12.06.1978, AW (pat) 78/75, ,Antiblockiersystem*
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6.4.4.4.5 BGH-Entscheidung von 1981 ,,Walzstabteilung“**

In dieser Entscheidung bezieht der BGH sich ausdrucklich auf seine vorherigen

Entscheidungen Dispositionsprogramm und Straken:

Rechenprogramme fur elektronische Datenverarbeitungsanlagen, bei deren Anwendung lediglich
von einer in Aufbau und Konstruktion bekannten Datenverarbeitungsanlage der
bestimmungsgemalfe Gebrauch gemacht wird, sind auch dann nicht patentfahig, wenn mit Hilfe
der Datenverarbeitungsanlage ein Herstellung- oder Bearbeitungsvorgang mit bekannten

Steuerungsmitteln unmittelbar beeinflusst wird.

Das einzig Technische (namlich ein Kern) sei nur darin zu finden, dass die nach dem
Programm verarbeiteten Werte eine Beziehung zu technischen Vorgangen haben und
dass die mit Hilfe des Programms gewonnenen Ergebnisse Verwertung in einem
technischen Verfahren finden. Das eigentliche Verfahren zur Teilung der Walzstabe und
deren Aussortierung sei herkdbmmlich und das, was als Gegenstand eines Schutzes
allein in Betracht kommen koénnte, beschranke sich auf die zu der Bemessung der
erwunschten Kuhlbettlange fuhrende Berechnungsweise. Die Art und Weise einer
Berechnung sei rein mathematischer Natur und damit nicht patentfahig. Dass lediglich

eine Beziehung zu technischen Dingen besteht, kdnne keine Erfindung darstellen.

Dieser Uberlegung wurde mit der Vicom-Entscheidung®®® des EPA von 1984 nicht

gefolgt.

6.4.4.4.6 BGH-Entscheidung von 1986 ,,Flugkostenminimierung“**’

Auch in dieser Entscheidung sucht der BGH nach einem technischen Kern. Er erkennt
zwar an, dass von Naturkraften abgeleitete Messwerte bei dem Verfahren zur
Flugkostenminimierung eine Rolle spielen, dass aber betriebwirtschaftliche Faktoren

eine Uberwiegende Rolle spielen wurden. Hier der Leitsatz:

255 BGH, Urteil vom 16.9.1980, X ZB 6/80, ,Walzstabteilung*
26 1208/84, Vicom
%7 BGH, Urteil vom 11.3.1986, X ZR 65/85, ,Flugkostenminimierung*
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Werden bei einem Verfahren (hier: Verfahren zur Minimierung von Flugkosten) sowohl von
Naturkraften abgeleitete Messwerte als auch betriebswirtschaftliche Faktoren rechnerisch in der
Weise miteinander verkniipft, dass das Ergebnis der Rechnung einen Steuervorgang auslost
(hier: Anderung des Treibstoffdurchsatzes), so ist das Verfahren dann keine der Patentierung
zugangliche technische Lehre, wenn die markt- und betriebswirtschaftlichen Faktoren den
entscheidenden Beitrag zur Erreichung des erstrebten Erfolgs liefern und die eingesetzten
Naturkrafte demgegeniber an Bedeutung zurlcktreten.

Dies ist wieder eine Entscheidung, die gewisse Zweifel aufkommen lasst**®. Der BGH
unterlasst es hier, die unbestritten vorhandenen technischen Merkmale naher zu
untersuchen, und beschrankt sich lediglich darauf festzustellen, dass
betriebswirtschaftliche Uberlegungen und daraus abgeleitete Vorgaben eine groRe
Bedeutung haben. Diese grof3e Bedeutung reicht dem BGH aus, die Patentfahigkeit zu
verneinen. Setzt man einen solchen Gedankengang konsequent fort, durfte man
uberhaupt keine Patente erteilen, denn letzten Endes sind immer wirtschaftliche
Uberlegungen die Aufgabenstellung, die zu einer gewerblich verwertbaren Erfindung
fuhren (Beispielsweise kann einer Erfindung die Aufgabe zugrunde liegen, ein

Herstellungsverfahren zu verbilligen.).

Die Anwendung der Kerntheorie wurde m. E. vom BGH hier in der falschen Richtung
betrieben. Anstatt nach einem Kern zu suchen, hat der BGH nach Merkmalen gesucht,

die den Kern in den Schatten stellen.

68 Betten, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 11.3.1986, X ZR 65/85, ,Flugkostenminimierung® ,....Mit
dieser Gewichtung, die méglicherweise nur auf eine Uberbetonung betriebswirtschaftlicher Aspekte in der
Patentschrift zuriickzufiihren ist, kommt der BGH zu einem Ergebnis beziehungsweise einer Begriindung,
die einen Techniker nicht befriedigen kann. Bei dem Regelungsverfahren handelt es sich eindeutig um
eine technische Lehre. Dass nun in zwei konstanten Werten, die wahrend des Ablaufs der Regelung
Uberhaupt nicht verandert werden, der Charakter des Regelungsverfahrens liegen soll, ist unverstandlich
und m. E. abwegig. Die Werte sind vor dem Start bereits in den Rechner eingegeben, so dass es sich,
technisch gesehen, beim Ablauf der Regelung nur noch um ein Ablesen von gespeicherten Werten
handelt, was zweifellos als " technisch " anzusehen ist. Dass diese Werte vorher nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bestimmt wurden, ist fir das technische Regelungsverfahren
ohne Belang...”
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6.4.4.4.7 BGH-Entscheidung von 1991 ,,Chinesische Schriftzeichen“**

Diese Entscheidung wurde bereits mehrfach erwahnt und abgehandelt (vergl. 5.3
Definition des Begriffs ,, Technik®, 6.4.4.1.2 Systematik von DE-PatG §1 zur Technizitat),

worauf hier Bezug genommen wird.

6.4.4.4.8 BGH-Entscheidung von 1991 , Seitenpuffer*°

Bei dieser Entscheidung ging es um die Verbesserung eines PC selbst (vergl. 5.3
Definition des Begriffs , Technik®). Der BGH erkannte an, dass die bessere Ausnutzung
des Arbeitsspeichers eines PC und klrzere Zugriffszeiten eine technische Aufgabe sei
und die von einem Programm herbeigefuhrte besondere Art des Zusammenwirkens der
Elemente der Datenverarbeitungsanlage diese Aufgabe I6sen wirde. Dieses
Zusammenwirken besonderer Art sei als technische Losung einer technischen Aufgabe

anzusehen, weshalb das Programm technischen Charakter habe.

Fur die Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Lehre zum technischen Handeln zum Inhalt
hat, ist ohne Bedeutung, ob die Lehre neu, fortschrittich und erfinderisch ist. Eine
programmbezogene Lehre ist technisch, wenn sie die Funktionsfahigkeit der
Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft und damit das unmittelbare Zusammenwirken ihrer

Elemente ermdglicht.

Hier wurde eine Abgrenzung gegentber der weiteren Voraussetzung ,erfinderisch® und
den beiden anderen Voraussetzungen ,neu“ und ,gewerblich anwendbar® =
Jfortschrittlich® vorgenommen und damit wieder der Kerntheorie gefolgt, indem der
Ausdruck ,technisch® speziell definiert wurde. Dies wird im dritten Leitsatz der

Entscheidung klar herausgestellt:

Ob eine Lehre zum technischen Handeln vorliegt, hangt nicht davon ab, ob die Lehre neu,

fortschrittlich und erfinderisch ist.

29 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 24/89, ,Chinesische Schriftzeichen®
20 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 13/88, ,Seitenpuffer®
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Der im Schrifttum®'geauRerten Auffassung, dass in der Seitenpuffer-Entscheidung eine
implizite Abkehr von der Kerntheorie angesprochen sei, kann nicht gefolgt werden. Was
anderes besagt denn die Kerntheorie als der obige dritte Leitsatz der Seitenpuffer-
Entscheidung: Die Frage der Technizitat ist isoliert davon zu untersuchen, ob Neuheit,
Erfindungshéhe und gewerbliche Anwendbarkeit vorliegen. Gerade diese Trennung ist
das wesentliche Kriterium fur die Unterscheidung von einer Gesamtbetrachtung, deren
Theorie im Folgenden untersucht werden wird (und die im europaischen

Erteilungsverfahren seit etwa 2000 angewendet wird).

6.4.4.5 Theorie der Gesamtbetrachtung

Die Theorie der Gesamtbetrachtung ist praktisch eine Umkehrung der Kerntheorie und
damit eine Umkehrung der Reihenfolge der vorzunehmenden Untersuchungen. Dabei
geht es nicht wie bei der Kerntheorie darum, den Gegenstand einer Patentanmeldung =
Anmeldungsgegenstand (oder Gegenstand eines mit Einspruch oder Nichtigkeitsklage
angegriffenen erteilten Patents) derart zu sezieren, dass diejenigen Elemente, von
denen Technizitat behauptet oder vermutet wird, herausgeschalt werden, sondern den
Anmeldungsgegenstand in seiner Gesamtheit als Kombination von technischen mit
nicht technischen Merkmalen zu betrachten und erst diese Kombination auf Neuheit
und erfinderische Tatigkeit, d.h. Erfindungshoéhe, zu untersuchen. Verfahrenstechnisch
kann ein solches Vorgehen durchaus ékonomisch sein. Wenn namlich festgestellt wird,
dass der technische Teil oder genauer gesagt der Teil, von dem Technizitat vermutet
wird, bereits im Stand der Technik wiedergegeben ist oder durch diesen nahegelegt,
dann liegt dafur weder Neuheit noch Erfindungshdhe vor. Man braucht dann nur noch
zu untersuchen, ob die Kombination von solchen bekannten oder naheliegenden
technischen Merkmalen mit nicht technischen Merkmalen neu und erfinderisch ist.
Letzteres wird nicht allzu haufig zutreffen, wie das in der Walzstabteilung-Entscheidung
des BGH angegebene Beispiel zeigt. Das Sortierverfahren ist mathematisch und damit
nicht technisch und war auch nicht neu. Die Art und Weise, es mit Hilfe eines

Programms umzusetzen, mag zwar technisch sein, war aber ebenfalls nicht neu oder

" Goldrian, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 13/88, ,Seitenpuffer, und Busche, Mitt.
2001, Seiten 53ff
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zumindest durch den Stand der Technik nahegelegt. Es blieb nur noch die Kombination
einer bekannten oder nahegelegten nicht technischen Merkmalsgruppe mit einer
ebenfalls bekannten oder nahegelegten technischen Merkmalsgruppe. Ein bekanntes
Sortierverfahren mit einem bekannten Programm (bzw. bekannten Algorithmus) zu
kombinieren kdnnte nur dann als Erfindung angesehen werden, wenn Besonderheiten

oder besondere Schwierigkeiten bei einer solche Kombination vorgelegen hatten.

6.4.4.5.1 BGH-Entscheidung von 1992 , Tauchcomputer >

Hier die Leitsatze 2 und 3 dieser Entscheidung:

2. Wer Tiefenmesser, Zeitmesser, Datenspeicher, Auswerte- und Verknipfungsstufe,
Wandlereinrichtung sowie Anzeigemittel nach einer bestimmten Rechenregel (Programm oder
Denkschema), d. h. in Abhangigkeit der anzuzeigenden Gesamtauftauchzeit von durchtauchten
Tiefen und Zeiten, betreibt und es ermdglicht, mit Hilfe von Messgeraten ermittelte Messgrofien
in der Anzeigeeinrichtung automatisch ohne Einschaltung der menschlichen Verstandestatigkeit

anzuzeigen, gibt eine Lehre zum technischen Handeln.

3. Enthalt eine Erfindung technische und nicht technische Merkmale, so ist bei deren Prifung auf
erfinderische Tatigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen

Rechenregel zu bertcksichtigen.

Zunachst wird festgestellt, dass eine Lehre zum technischen Handeln vorliegt, kurz
gesagt: Die Art des Anzeigens von Daten mit Hilfe eines Programms ist technisch. Nach
dem dritten Leitsatz ist der gesamte Erfindungsgegenstand — ausdrucklich wird die
Rechenregel (Programm) eingeschlossen — auf erfinderische Tatigkeit (Neuheit und
Erfindungshohe) zu prifen. Noch klarer kann man die Gesamtbetrachtungstheorie
kaum erlautern. Der BGH hat mit dieser Entscheidung einen deutlichen Bruch zu seiner

zuvor angewendeten Kerntheorie gemacht®”.

Durch den dritten Leitsatz der Entscheidung wird klargestellt, dass in der Kombination

von nicht technischen Merkmalen mit technischen eine Erfindung zu sehen sein kann.

272 BGH, Urteil vom 4.2.1992, X ZR 43/91, , Tauchcomputer*
273 Betten, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 4.2.1992, X ZR 43/91, ,Tauchcomputer*
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Dies wird zwar nicht in dieser Weise formuliert, ergibt sich aber aus dem Gesetzestext,
nach welchem eine Erfindung neu sein und auf erfinderischer Tatigkeit beruhen muss.
Es ist kaum anders anzunehmen und in der Entscheidung auch nicht anders

ausgedruckt, dass der BGH mit Erfindungsgegenstand und Erfindung dasselbe meint.

6.4.4.5.2 BGH-Entscheidung von 1999 , Logikverifikation“*"*

In dieser Entscheidung sind zwei Apekte interessant, namlich zum einen der der
Gesamtbetrachtung und zum anderen die Betrachtung des Technikbegriffs (vergl.5.3

Definition des Begriffs ,, Technik®).

Zunachst wird die bisherige Rechtsprechung bestatigt, wonach nur technische
Gegenstande patentiert werden koénnen. Die Technizitdt sei aufgrund einer

Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstandes im Einzelfall zu ermitteln:

Ob eine auf ein Programm fir Datenverarbeitungsanlagen gerichtete Patentanmeldung die
erforderliche  Technizitdt aufweist, ist aufgrund einer = Gesamtbetrachtung des

Anmeldungsgegenstandes im Einzelfall festzustellen.

Der BGH bezieht sich hier auf seine Tauchcomputer-Entscheidung.

Zum Technikbegriff schwacht (oder interpretiert erweiternd) der BGH die in der Rote-
Taube-Entscheidung von 1969 aufgestellte Forderung nach Einsatz beherrschbarer
Naturkrafte ab, indem er nicht verlangt, dass ein solcher Einsatz unmittelbar sein soll,
sondern auch einen mittelbaren Einsatz zulasst. Dies kommt am besten im zweiten

Leitsatz der Entscheidung zum Ausdruck:

. so kann er vom Patentschutz nicht deshalb ausgenommen sein, weil er... auf den
unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkraften verzichtet und die Moglichkeit der
Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Uberlegungen beruhende

Erkenntnisse voranzubringen sucht.

2" BGH, Urteil vom 13.12.1999, X. ZB 11/98, ,Logikverifikation*
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Der Technikbegriff ist damit erweitert worden auf anderweitige Uberlegungen, also
solche Uberlegungen, die nicht nur aus dem unmittelbaren Einsatz beherrschbarer

Naturkrafte erwachsen.

Schon in der Rote-Taube-Entscheidung von 1969 hatte der BGH festgestellt, dass sich
der Technikbegriff andert:

Diese damalige Auffassung kann jedoch heute bei der Auslegung des Patentgesetzes nicht mehr
mafgebend sein, weil sich inzwischen Naturwissenschaft und Technik ganz erheblich gewandelt

haben.

und dass dies vom Recht berucksichtigt werden musse. In der hier abgehandelten

Logikverifikation-Entscheidung hebt der BGH diese Uberlegungen hervor.

Es gehdrt aber auch zu den durch Rechtsprechung des Senats herausgearbeiteten Grundsatzen,
dass der Technikbegriff des Patentrechts nicht statisch, das hei3t ein fir allemal feststehend
verstanden werden kann. Er ist vielmehr Modifikationen zugéanglich, sofern die technologische
Entwicklung und ein daran angepasster effektiver Patentschutz dies erfordern. Jedenfalls fiir zum
Patent angemeldete Neuerungen auf dem technischen Gebiet der Herstellung von (Silicium-

Chips ist diese Notwendigkeit anzuerkennen.

Ein Technikbegriff wird niemals statisch sein, sondern immer wieder neu definiert
werden, wobei es je nach gesellschaftlicher Gruppierung und philosophischer
Gliederung zu unterschiedlich weiten Festlegungen kommen wird. Der Gesetzgeber
wird insbesondere durch den Zwang zur Berucksichtigung internationaler
Verpflichtungen nur mit groRer Zeitverzogerung reagieren und Gesetze, wie das
Patentgesetz, andern kénnen. Die Rechtsprechung, die insbesondere durch den BGH
dargestellt wird, kann erheblich schneller als ein Gesetzgeber reagieren, jedoch wegen
langer Prozessdauer und wegen der geringen Haufigkeit zur Entscheidung kommender
Probleme doch nicht allzu schnell. Eine Rechtsprechungssystematik wird den
wirtschaftlichen Bedulrfnissen erst mit einer Verzégerung von 10 bis 20 Jahren

entsprechen konnen.

Immerhin hebt der BGH in seiner Logikverifikation-Entscheidung hervor, dass es fur ihn

keinen statischen Technikbegriff gebe und auch nie gegeben habe. Wenn der
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Patentschutz angepasst werden misse, seien Modifikationen des Technikbegriffs

erforderlich.

In dem entschiedenen Fall betraf die Modifikation des Technikbegriffs die
Gesamtbetrachung des Anmeldungsgegenstandes, bei der die Zwischenschaltung
menschlicher Verstandeskrafte fur die Frage nach der Technizitadt keine Rolle mehr
spielte”.

6.4.4.5.3 BGH-Entscheidung von 2000 ,,Sprachanalyse**®

277

Die Sprachanalyse-Entscheidung®’ gibt eine starker werdende Tendenz wieder,

computerimplementierte Erfindungen zu patentieren. Hier die Leitsatze:

1. Einer Vorrichtung (Datenverarbeitungsanlage), die in bestimmter Weise programmtechnisch
eingerichtet ist, kommt technischer Charakter zu. Das gilt auch dann, wenn auf der Anlage eine
Bearbeitung von Texten vorgenommen wird.

2. Fur die Beurteilung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung kommt es nicht
darauf an, ob mit ihr ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie
bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.

3. Dem technischen Charakter der Vorrichtung steht es nicht entgegen, dass ein Eingreifen des

Menschen in den Ablauf des auf dem Rechner durchzuflinrenden Programms in Betracht kommt.

Alle drei Leitsatze sind bemerkenswert.

Zu Leitsatz 1: Zunachst einmal herrscht Ubereinstimmung, dass Hardware technisch ist.
Ist sie programmtechnisch eingerichtet, muss sie technisch bleiben. Das Merkmal

.programmtechnisch eingerichtet® kann ihr die Technizitat nicht nehmen.

Zu Leitsatz 2: Das muss auch dann gelten, wenn die programmtechnische Einrichtung

auf nicht patentierbare Dinge zielt, wie z.B. reine Mathematik.

275 Betten, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 13.12.1999, X. ZB 11/98, ,Logikverifikation“, GRUR 2000,
Seiten 501ff

"% BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung*

" BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung*
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Zu Leitsatz 3: Die gleiche Uberlegung wie bei Leitsatz 2 gilt. Das Eingreifen eines

Menschen kann die Technizitat der Vorrichtung nicht beseitigen.

Es ist wieder die Gesamtbetrachtung anzuwenden. Gleichwohl, ob nicht technische
Merkmale zusatzlich zu technischen mit dabei sind oder nicht, ist per
Gesamtbetrachtung herauszufinden, ob der Gesamtgegenstand ein technischer und

damit ein patentfahiger ist.

Der BGH sieht also eine programmtechnisch eingerichtete Vorrichtung, das ist eine
Datenverarbeitungsanlage oder Computer, grundsatzlich als technischen Gegenstand

an.

In den Unterlagen der Patentanmeldung wurde eine Einrichtung beschrieben, die unter
Verwendung einer ublichen Datenverarbeitungsanlage verwirklicht werden kann, wobei
ein Bewertungsblock und eine Bevorzugungsanalyseeinrichtung sowohl durch
Hardware als auch durch Software realisiert werden konnen. Die Anlage bendtigt weiter
eine Eingabeeinrichtung und eine Anzeigeeinrichtung. Die Ubrigen Merkmale
beschreiben die funktionellen Mittel, mit denen die Textbearbeitung zu realisieren ist,
wobei auf einer bestimmten Ebene von einer Bedienungsperson eine Auswahl
zwischen verschiedenen Moglichkeiten erfolgen kann und andernfalls die Auswahl nach

einem bestimmten Algorithmus ohne Zutun der Bedienungsperson getroffen wird.

Eine solche Datenverarbeitungsanlage ist damit in bestimmter, naher definierter Weise
programmtechnisch eingerichtet. Laut BGH komme einer derartigen Vorrichtung ohne
weiteres technischer Charakter zu. Uber ein Verfahren oder ein Programm sei nicht zu

entscheiden gewesen, da dies nicht Inhalt des Patentbegehrens war.

Es geht also um die Vorrichtung, nicht aber um das Programm selbst. Diese
Vorrichtung ist allerdings dadurch charakterisiert, dass sie in naher definierter Weise
programmtechnisch eingerichtet ist. Dies bedeutet, dass es sich um einen Computer
handelt, dessen Eigenschaften und Fahigkeiten durch das Programm naher definiert
sind. Weiter heil3t dies, dass es das Programm ist, dessen Eigenschaften die

Eigenschaften des Computers bestimmen.
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Hier stellt sich die Frage, wie ein Gegenstand zu behandeln ware, der in der Liste der
Patentierungsausschlisse enthalten ist, z.B. eine Geschaftsmethode. Nach der hier
behandelten BGH-Entscheidung kommt einer in bestimmter Weise programmtechnisch
eingerichteten Datenverarbeitungsanlage  technischer = Charakter  zu. Ein
Geschaftsmethoden-Programm wird stets eine Datenverarbeitungsanlage in bestimmter
Weise einrichten. Dementsprechend kommt auch einer solchen
Datenverarbeitungsanlage technischer Charakter zu, und sie muss grundsatzlich
patentfahig sein. Wenn also im Rahmen der Gesamtbetrachtung etwas Technisches
herauskommt, so ist ein Computer mit Programm (naher definiert) patentfahig. Da man
von einem allgemein bekannten Universalcomputer ausgeht, der nur durch das
Programm zu einem Spezialcomputer wird, mussen die die Patentfahigkeit
begriundenden (erfinderische Tatigkeit) Merkmale in dem Programm zu finden sein. Das

Programm selbst miisste daher grundsatzlich schutzfahig sein®®.

Da man davon ausgehen kann (in den allermeisten Fallen wird dies zutreffen), dass das
Programmieren im Rahmen fachmannischen Kénnens liegt und damit nicht erfinderisch
ist, kann die Erfindung nur in der Geschaftsmethode (genauso auch in Spielen etc.)

selbst liegen. Bei Computerprogrammen kann ein _an _sich nicht patentfahiger

Gegenstand im Gewand eines patentfahigen Gegenstandes auftreten®”®.

Diese Uberlegungen werden erhértet durch die weiteren Ausfiihrungen des BGH:

Es entspricht gefestigter Rechtsprechung des Senats zum geltenden nationalen wie
europaischen Recht, dass Patentschutz nur fur Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewahrt
wird. Der Begriff der Technik im patentrechtlichen Sinn ist im Gesetz nicht naher definiert und
entzieht sich ... einer eindeutigen und abschliellenden Festlegung. Er hat vielmehr eine Wertung
bezlglich dessen zur Voraussetzung, was technisch und deshalb dem Patentschutz zuganglich

sein soll. Damit knilpft er jedenfalls auch an dem Verstandnis an, das den Begriff der Technik

278 Geiger, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung“, JurPC
Web-dok. 137/2000 Absatz 6: “... Sie (die Definition des Erfindungsbegriffs) wirft zwar bei
Computerprogrammen unter dem Gesichtspunkt eines Verfahrens zahlreiche Zweifelsfragen auf, flhrt
aber bei dem mit einem lauffahigen Programm ausgerusteten Computer als Vorrichtung zu dem
eindeutigen Ergebnis, dass es sich hierbei um eine technische und damit patentfahige Vorrichtung
handelt. Dies bejaht der erkennende Senat ganz allgemein und fir die streitgegenstandliche Lehre zu
Recht.”

"9 Nack, Sind jetzt computerimplementierte Geschaftsmethoden patentfahig? — Analyse von BGH, Urteil
vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung”, GRUR 2000, Seiten 853 ff
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herkdmmlich ausfiillt. Hierzu rechnet ohne weiteres eine industriell herstellbare und gewerblich
einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt ("verbraucht") wird und innerhalb
derer unterschiedliche Schaltzustéande auftreten, wie dies bei einem Universalrechner, aber
ebenso bei einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist ..... Dass der
Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen
technischen Charakter, sondern fiigt ihm als technischem Gegenstand lediglich weitere
Eigenschaften hinzu, auf deren eigenen technischen Charakter es fur die Beurteilung des
technischen Charakters der Anlage als solcher nicht ankommt. Dass eine
Datenverarbeitungsanlage als solche technischen Charakter aufweist, ist zudem soweit
ersichtlich ernstlich nirgends in Zweifel gezogen worden. Die Diskussion um die Technizitat
bezieht sich im Wesentlichen auf Programme, die auf solchen Anlagen ablaufen und auf

Verfahren, die mit ihnen durchgefihrt werden...

Unter Berucksichtigung dieser Ausfuhrungen, wonach Computer nicht nur
grundsatzlich, sondern immer technisch sind und somit auch dann technisch sind, wenn
ein ,triviales® Programm sie definiert, indem es sie programmtechnisch einrichtet,
verbleibt nur noch die Untersuchung, ob in der Art der Programmierung oder Steuerung
des Programmablaufs eine erfinderische Lehre vorhanden ist. Es geht also nur noch um
Neuheit und Erfindungshéhe des Programms. Jedenfalls liegt eine technische Lehre
immer dann vor, wenn diese in einem Computerprogramm ausgedrtckt wird. Ist das
Computerprogramm trivial, dann mangelt ihm in jedem Fall die Erfindungshohe, und es

kann nicht patentiert werden.

Die Einrichtung, mit der sich die vorstehend abgehandelte Sprachanalyse-
Entscheidung®® des BGH befasst, wurde als Vorrichtung unter Schutz beansprucht. Ein
Verfahren zur Sprachanalyse ware zweifellos wegen mangelnder Technizitat als nicht
patentfahig angesehen worden. Dagegen wird eine Vorrichtung (Maschine), auf der
eine Sprachanalyse vorgenommen werden kann, als patentfahig angesehen. In gleicher
Weise mussten auch Gegenstande, die nach §1 Absatz 3 und 4 als solche vom Schutz
ausgeschlossen sind, wie Verfahren fur geschéaftliche Tatigkeiten (Geschaftsmethoden-

Erfindungen) dem Patentschutz zugeflhrt werden kénnen.

Als entscheidender Fortschritt der hier vorliegenden Entscheidung ist anzusehen, dass

ein aulertechnischer Anwendungsbereich der Patentfahigkeit einer technischen

20 BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung*
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Vorrichtung nicht entgegensteht und es auf diesen Kontext Uberhaupt nicht mehr
ankommt. Damit sagt der BGH aus, dass eine Gesamtbetrachtung vorgenommen

werden musse und dass die Kerntheorie keine Anwendung mehr finden konne.

Eine wichtige Aussage dieser BGH-Entscheidung liegt darin, dass aus dem
Vorhandensein des Ausschlusskataloges von DE-PatG §1 Absatz 2 nicht geschlossen
werden darf, dass Programme fur Datenverarbeitungsanlagen beinhaltende Lehren von

vornherein deshalb nicht patentfahig sind, weil sie solche Programme enthalten.

Kurz ausgedrickt: Ein zum Patent angemeldeter Gegenstand kann auch dann
schutzfahig sein, wenn er ein Computerprogramm umfasst®®'. Um festzustellen, ob er
tatsachlich patentiet werden kann, muss Neuheit und Erfindungshdhe des
Gegenstandes, und zwar in seiner Gesamtheit untersucht werden, wie dies der BGH in

282

seiner Tauchcomputer-Entscheidung®™ von 1992 vorgeschrieben hat. Nachfolgend

nochmals einer der Leitsatze dieser Entscheidung:

Enthalt eine Erfindung technische und nicht technische Merkmale, so ist bei deren Prifung auf
erfinderische Tatigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen

Rechenregel zu berticksichtigen.

Es darf der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf
erfinderische Tatigkeit, d.h. Naheliegen, gepruft werden, der aus den technischen

Merkmalen besteht®:.

In der Sprachanalyse-Entscheidung hat der BGH dem Bundespatentgericht die
Entscheidung aufgetragen, wer der malRgebliche Fachmann ist und welche Kenntnisse
und Fahigkeiten ihm zuzurechnen sind. Dies spricht daflir, dass der BGH auch eine
Leistung auf nicht technischem Gebiet fur die Erfindungshohe gelten lassen wirde.
Damit waren praktisch alle Bedenken gegen die grundsatzliche Patentfahigkeit von

Software-Erfindungen ausgeraumt.

281 Geiger, Anmerkungen zu BGH, Urteil vom 11.5.2000, X ZB 15/98, ,Sprachanalyseeinrichtung®, JurPC
Web-dok. 137/2000 Absatz 7

282 BGH, Urteil vom 4.2.1992, X ZR 43/91, ,Tauchcomputer*

283 BGH, Urteil vom 4.2.1992, X ZR 43/91, ,Tauchcomputer*
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Sind der ,richtige” Fachmann und der Stand der Technik (In der englischen Version des
EPU heilt es ,state of the art‘.) ermittelt und ist festgestellt worden, dass der aus
technischen und nicht technischen Merkmalen gebildete Erfindungsgegenstand nicht

naheliegt, also erfinderisch ist, muss ein Patent erteilt werden.

In dem vorliegenden Fall der Sprachanalyseeinrichtung ging es um eine
Datenverarbeitungsanlage, also um eine Vorrichtung oder ein Gerat. Eine Begrenzung
der Schutzfahigkeit auf eine solche Kategorie bei einer prinzipiell gleichen Erfindung
erscheint nicht gerechtfertigt, so dass konsequenterweise auch eine in einem Verfahren
verkorperte Erfindung patentiert werden musste. Die Wahl der Anspruchskategorie bei
gleichem Anspruchsinhalt darf keinen Einfluss auf die Patentfahigkeit haben (vergl.
Excel, 50 USPQ 1447 (1999)*).

Fazit: Dem Patentschutz fir Geschaftsmethoden-Programme dirfte nichts mehr im

Wege stehen.

6.4.4.5.4 BGH-Entscheidung von 2001 ,,Suche fehlerhafter Zeichenketten“**

In dieser Entscheidung engt der BGH seine vorherige scheinbar gro3zigige Beurteilung

der Technizitat wieder ein. Hier die Leitsatze:

Das Patentierungsverbot fir Computerprogramme als solche verbietet, jedwede in
computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur -
irgendwie - Uber die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm flr
Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die prdgenden Anweisungen der beanspruchten Lehre

mussen vielmehr insoweit der Losung eines konkreten technischen Problems dienen.

Eine vom Patentierungsverbot erfasste Lehre (Computerprogramm als solches) wird nicht schon
dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkdmmlichen Datentrdger gespeicherten

Form zum Patentschutz angemeldet wird.

8 Excel, 50 USPQ 1447 (1999)
2% BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
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Mit ,in computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre® kann nur ein
Computerprogramm gemeint sein. Das Bereitstellen des Computerprogramms auf einer
CD ist ,irgendein“ Mittel. Der BGH sagt nun, dass nicht jedes Mittel zur Patentfahigkeit
fuhren kann. Vielmehr soll ein technisches Problem gelést werden. Damit ist der
Erfindungsbegriff — im Sinne der als aufgegeben erschienenen Kerntheorie — wieder
darauf eingeengt worden, dass der zum Patent angemeldete Gegenstand nur dann eine
Erfindung darstellt, wenn er der LOsung eines technischen Problems dient. Im

Einzelnen fihrt der BGH weiter aus:

Die gesetzliche Regelung ergibt schon nach ihrem Wortlaut zunachst, dass weder Programme fur
Datenverarbeitungsanlagen schlechthin vom Patentschutz ausgenommen sind, noch dass bei
Vorliegen der weiteren Voraussetzungen des Gesetzes fir jedes Computerprogramm

Patentschutz erlangt werden kann.

Der erste Halbsatz zielt auf die Bestimmung nach §1, Absatze 3 und 4, wonach
Programme als solche nicht als Erfindungen anzusehen sind (vergl.3.10 Programme
,als solche®), aber dann patentiert werden kdénnen, wenn weitere Voraussetzungen
erfullt sind. Die Erfullung der ,weiteren Voraussetzungen des Gesetzes® reicht nach
Auffassung des BGH nicht aus, eine Aussage, die kaum verstandlich ist, denn die
Rechsprechung erldutert und stellt klar, welches die Voraussetzungen des Gesetzes
sind. Sind derart klargestellte Voraussetzungen erflillt, ist das Gesetz zu befolgen und
gegebenenfalls ein Patent zu erteilen. Man wird davon ausgehen mussen, dass es sich
hier nur um eine ungluckliche Formulierung des BGH handelt. Insofern sind die
weiteren Ausfihrungen des BGH als Feststellung anzusehen, wie die im Gesetz
angegebenen Voraussetzungen zu verstehen sind. Vereinfacht ausgedrickt sagt der
BGH:

Computerprogramme sind patentfahig, aber nicht alle.

Der BGH fihrt nun weiter aus:

Letzteres flhrt zu der Erkenntnis, dass eine beanspruchte Lehre nicht schon deshalb als
patentierbar angesehen werden kann, weil sie bestimmungsgemal den Einsatz eines Computers
erfordert.
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Dies ist eine ohne weiteres nachvollziehbare Forderung. Die bloRe Verwendung eines
Computers und eines auf ihm in Ublicher Weise ablaufenden Programms zur Erzeugung
einer bekannten einfachen Steuerkette ist nicht patentierbar. Wenn man etwas
Patentierbares, also eine Erfindung sucht, so muss dies in der Steuerkette liegen. Sieht
man die Steuerkette als Erfindung (neu, nicht naheliegend, gewerblich verwertbar) an,
so wird auf eine entsprechende Patentanmeldung ein Patent erteilt. Dass ein Computer

verwendet wird, ist ohne Belang.

Es muss vielmehr bei einer Lehre, die bei ihrer Befolgung dazu beitragt, dass eine geeignete
Datenverarbeitungsanlage bestimmte Anweisungen abarbeitet, eine hieriber hinausgehende

Eigenheit bestehen.

Diese Eigenheit konnte man in einer besonderen Nutzung des Computers sehen,

beispielsweise bei der Bildschirmdarstellung, Speichernutzung etc.

Da Datenverarbeitung geeignet erscheint, in nahezu allen Bereichen des menschlichen Lebens
natzlich zu sein, kann im Hinblick auf diese Notwendigkeit aulerdem nicht unbericksichtigt
bleiben, dass das Patentrecht geschaffen wurde, um durch Gewahrung eines zeitlich
beschrankten Ausschliellichkeitsschutzes neue, nicht nahegelegte und gewerblich anwendbare

Problemlésungen auf dem Gebiet der Technik zu fordern. Das wiederum verbietet, jedwede in

computergerechte Anweisungen gekleidete Lehre als patentierbar zu erachten, wenn sie nur -

irgendwie - Uber die Bereitstellung der Mittel hinausgeht, welche die Nutzung als Programm fiir

Datenverarbeitungsanlagen erlauben. Die pragenden Anweisungen der beanspruchten Lehre

mussen vielmehr insoweit der Lésung eines konkreten technischen Problems dienen. (Die vom

Autor unterstrichenen vorstehenden beiden Satze wurden zum Leitsatz gemacht) Unter diesen
Voraussetzungen ist die beanspruchte Lehre dem Patentschutz auch dann zuganglich, wenn sie
als Computerprogramm oder in einer sonstigen Erscheinungsform geschutzt werden soll, die eine

Datenverarbeitungsanlage nutzt.

In diesen Ausfuhrungen steckt die Aussage, dass ein bestimmungsgemafer Gebrauch
eines Computers nicht patentierbar ist. Selbst wenn man einen solchen Gebrauch
grundsatzlich als Erfindung ansehen wirde, ware er nicht neu und deshalb nicht

patentierbar.

Wird ein konkretes technisches Problem geldst, kann ein Patent erteilt werden. Dies gilt

auch dann, wenn ein Computerprogramm zur Lésung des Problems benutzt wird.
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Im direkten Anschluss an das vorherige Zitat fuhrt der BGH weiter aus:

Diese Abgrenzung der fur Datenverarbeitungsanlagen bestimmten Programme, fiir die als solche
Schutz begehrt wird, von computerbezogenen Gegenstanden, die §1 Absatz 2 Nr. 3 PatG nicht
unterfallen, fihrt dazu, dass Anspriiche, die zur Lésung eines Problems, das auf den
herkdmmlichen Gebieten der Technik, also der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie
oder der Biologie besteht, die Abarbeitung bestimmter Verfahrensschritte durch einen Computer

vorschlagen, grundsatzlich patentierbar sind.

Das Abarbeiten von Verfahrensschritten durch einen Computer kann patentierbar sein.
Diese Aussage ist eine Wiederholung der immer wieder in der BGH-Rechtsprechung
vorkommenden Aussage, dass es grundsatzlich nicht darauf ankomme, ob es ein
Computer ist, der programmgesteuert Verfahrensschritte abarbeitet. Wichtig allein fur
die Frage der Patentfahigkeit sind die Merkmale des Verfahrens selbst. Zu
bertcksichtigen ist allerdings die Tatsache, dass durch Programme Verfahren bestimmt
werden konnen, die bei den gegenwartig technischen Gegebenheiten ohne Einsatz von
Programmen nicht mdglich oder noch nicht entwickelt sind. Durchfihrbar sind solche

Verfahren nur mit Hilfe von entsprechenden Programmen.

Die entscheidende Aussage des BGH liegt in dem Satz:

Die pragenden Anweisungen der beanspruchten Lehre miissen vielmehr insoweit der Lésung

eines konkreten technischen Problems dienen.

Betrachtete man diesen Satz isoliert, wirde man den Eindruck bekommen, der BGH
wurde sich wieder zur Kerntheorie zurickbewegen, jedoch fuhrt der BGH an keiner
Stelle in dieser Entscheidung aus, dass die genannten pragenden Anweisungen nicht
etwa in der Art der Benutzung eines Computers und damit eines Programms liegen
konnten. Wenn diese Art jedoch ublich, d.h. bekannt und nicht erfinderisch, ist, dann ist

zu untersuchen, ob die sonstigen Anweisungen technischer Art sind.
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6.4.4.5.5 BGH-Entscheidung von 2004 ,,Rentabilitatsermittlung**

Hier der einzige Leitsatz:

Ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Ubertragung von Betriebsdaten
eines ersten medizintechnischen Gerates an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von
Vergltungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilitdt der Anschaffung eines zweiten

medizintechnischen Gerates errechnet wird, ist als solches nicht dem Patentschutz zuganglich.

In dieser Entscheidung hat der BGH die in der vorangegangenen Entscheidung, Suche
fehlerhafter Zeichenketten, dargelegte Linie bestatigt. Ein Verfahren, das sich zur
Herbeiflihrung eines angestrebten Erfolges eines Programms bedient, ist nicht schon
allein deswegen dem Patentschutz zuganglich, weil Uberhaupt eine Datenverarbeitung
stattfindet. Die einen Patentschutz beanspruchende Lehre muss vielmehr Anweisungen
enthalten, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen. Die Ermittlung der Rentabilitdt eines medizintechnischen Gerates ist
betriebswirtschaftlicher Natur und nicht technischer Natur. Es steht zwar aul3er Zweifel,
dass das Gerat, dessen Rentabilitat ermittelt werden soll, ein technisches Gerat ist.
Genauso wenig bestehen Zweifel daran, dass die zur Datenverarbeitung verwendeten
Systemkomponenten technischer Art sind. Das zu I6sende Problem bleibt aber dennoch
ein betriebswirtschaftliches und kein technisches. Dass Uberhaupt Daten ermittelt
werden, entspricht keiner technischen Uberlegung. Wenn Uberhaupt, kénnte eine

technische Erfindung in der Art und Weise, wie die Daten ermittelt werden, liegen.

Der BGH hat sich in dieser Entscheidung wieder in Richtung Kerntheorie bewegt, indem
er sich auf die Frage konzentriert hat, ob hier eine technische Erfindung vorliegt.
Untersucht wurde, ob ein technisches Problem vorliegt. Dies wurde verneint mit dem
Hinweis, dass es sich nur um ein betriebswirtschaftliches Problem handle. Ferner wurde
herausgestellt, dass auch keine technische Losung vorliegen wirde. Dabei wurde der
Frage nicht nachgegangen, ob die technische Losung eines betriebswirtschaftlichen

Problems patentfahig sei.

28 BGH, Urteil vom 19.10.2004, X ZB 34/03, ,Rentabilitatsermittiung*
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Ware der BGH in dem vorliegenden Fall der Theorie der Gesamtbetrachtung gefolgt,
hatte er sich nicht mit der Frage nach dem Vorhandensein von Technizitat befassen
mussen und dieses Vorhandensein unterstellen konnen. Hatte dann der BGH die
Prifung auf Neuheit und Erfindungshéhe vorgenommen, wie dies der Theorie der
Gesamtbetrachtung entsprochen hatte, ware der BGH zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Art und Weise der Ermittlung der gewunschten betriebswirtschaftlichen Daten
in einer fur den Fachmann Ublichen Weise vorgenommen wurde und damit nicht

erfinderisch ist.

6.4.4.5.6 BPatG-Beschluss von 2004 , Kapazitiatsberechnung“*®’

Aus den Leitsatzen:

Das Gebiet der Technik umschlie3t nicht die Erkenntnisse grundsatzlicher naturgesetzlicher
Zusammenhange, sondern umfasst lediglich die Anwendungen oder Umsetzungen dieser

Erkenntnisse zu einem konkreten Zweck, namlich als Lehre zum Handeln.

Diese Aussage scheint im Widerspruch zu stehen zu der Forderung nach Erfullung der

Patentierungsvoraussetzung ,...Einsatz beherrschbarer Naturkrafte...“. Gemeint ist
jedoch, dass die Kenntnis eines qualitativen Zusammenhangs fir den Einsatz der
beherrschbaren Naturkrafte ausreichen kann und dass eine exakt wissenschaftliche
Kenntnis eines quantitativen Zusammenhangs fur die Beherrschung nicht erforderlich
ist. Man kann beispielsweise die Schwerkraft einsetzen, ohne die Gravitationskonstante
zu kennen. Fur Software bedeutet dies, dass eine Erfindung dann als technisch
anzusehen ist, wenn mittels Verwendung von Computern und Interfaces Naturkrafte
beherrscht eingesetzt werden. Es ist nicht erforderlich zu beschreiben, auf welche
Weise dies geschieht. Es muss lediglich glaubhaft gemacht werden, dass es geschieht.

Die Art der Software tritt dabei vollstandig in den Hintergrund.

%7 BpatG, Beschluft vom 20. 1. 2004, 17 W pat 9/03, .Kapazitatsberechnung*
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6.4.4.5.7 BPatG-Beschluss von 2004 , Elektronisches Mitteilungssystem“*®

Leitsatz:

Enthalt ein auf ein elektronisches Mitteilungssystem gerichteter Anspruch die Anweisung, wie die
bendtigte Hardware konfiguriert werden muss, und sind insbesondere ein spezieller Speicher und
ein Verteiler vorgesehen, so liegt mit diesen beiden Komponenten eine Hardwarekonfiguration

vor, so dass schon dadurch die Technizitat gegeben ist.

In dem zum Patent angemeldeten Mitteilungssystem wird die Hardware mittels Software
konfiguriert. In der Anmeldung wurde beschrieben, wie die Konfiguration aussehen
muss. Damit wurde die Hardware beschrieben und im Ergebnis ihre nach erfolgter
Konfiguration vorliegenden Eigenschaften. Auf die Art und Weise, wie die Konfiguration
herbeigefuhrt wird, kommt es nicht an und damit auch nicht auf die Gestaltung der dazu

verwendeten Software.

6.4.4.5.8 BGH-Entscheidung von 2004 ,,Anbieten interaktiver Hilfe“**

Diese BGH-Entscheidung hat die Uberschrift:

Kein Patentschutz fir Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems

Ihr einziger Leitsatz lautet:

Ein Verfahren zum Betrieb eines Kommunikationssystems, bei dem von einem Kunden an
seinem Rechner vorgenommene Bedienhandlungen erfasst, an einen zentralen Rechner
gemeldet, dort protokolliert und mit Referenzprotokollen verglichen werden, um dem Kunden,
wenn er voraussichtlich sonst keinen Auftrag erteilen wird, an seinem Rechner eine interaktive

Hilfe anzubieten, ist als solches nicht dem Patentschutz zuganglich.

Hierzu fuhrt der BGH weiter aus,

28 BpatG, Beschluss vom 19.2.2004, 17 W (pat) 10/02, ,Elektronisches Mitteilungssystem*
?% BGH, Urteil vom 19.10. 2004, X ZB 33/03, ,Anbieten interaktiver Hilfe*
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...da das Gesetz Programme flur Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz
ausschliel®t (§1 Il Nr. 3 und lll PatG), muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen
enthalten, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen
(Senat, GRUR 2004, 667 - Elektronischer Zahlungsverkehr, fliir BGHZ vorgesehen; BGHZ 149,
68 = GRUR 2002, 143 - Suche fehlerhafter Zeichenketten)...

und bestatigt damit die vorangegangenen Entscheidung, dass ein konkretes

technisches Problem vorliegen musse.

Was unter einem konkreten technischen Problem zu verstehen sei, wird weiter erlautert:

Welches technische Problem durch eine Erfindung gel6st wird, ist objektiv danach zu bestimmen,
was die Erfindung tatsachlich leistet. Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe ist
demgegentber als solche nicht mal3geblich, sondern lediglich ein Hilfsmittel flr die Ermittlung
des objektiven technischen Problems (BGHZ 78, 358 [364] = GRUR 1981, 186 - Spinnturbine Il;
BGHZ 98, 12 [19f.] = GRUR 1986, 803 - Formstein; GRUR 2003, 693 - Hochdruckreiniger)

Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass eine — in der Beschreibung einer
Patentanmeldung verwendete — Aufgabenstellung nicht technischer Art wie ,billiger,

schoner od.dgl.“ interpretiert werden muss.

Sollte sich bei der Interpretation einer nicht technisch aussehenden Aufgabe kein
objektiv technisches Problem finden lassen, so kdnnen etwa zur Losung der Aufgabe

verwendete technische Mittel dennoch nicht zur Technizitat einer Erfindung flhren.

Die bloRe Automation im Wege elektronischer Datenverarbeitung genugt jedenfalls

nicht, technischen Charakter herbeizufihren®®.

0 stjerna, Mitt. 2005, Seiten 49 ff,
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6.4.4.5.9 BGH-Entscheidung von 2005 ,,Aufzeichnungstrager**'

Hier die wesentlichen Leitsatze:

a) Es steht dem Patentschutz nicht entgegen, dass ein Verfahren oder eine Vorrichtung die
Wiedergabe von Informationen betrifft. MaRgeblich ist vielmehr, ob die beanspruchte Lehre
Anweisungen enthalt, die der Lésung eines konkreten technischen Problems mit technischen
Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf den

Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt.

b) Ist bei einem auf einen Aufzeichnungstrager gerichteten Sachanspruch der beanspruchte
Gegenstand zumindest teilweise nicht unmittelbar durch (rdumlich-kdrperlich oder funktional
umschriebene) Sachmerkmale, sondern durch ein Verfahren definiert, durch das eine bestimmte
Informationsstruktur erhalten wird, ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln, ob und
inwieweit sich aus dem angegebenen Verfahren durch dieses bedingte Merkmale des bei seiner
Anwendung erhaltenen Aufzeichnungstragers ergeben, die diesen erfindungsgemaf

qualifizieren.

Der BGH scheint hier wiederum der Kerntheorie zu folgen, indem er die Frage
untersucht, ob die unter Schutz beanspruchte Lehre Anweisungen enthalt, die der
Losung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, also
wieder die Frage: Gibt es ein konkretes technisches Problem und gibt es eine
technische Lésung? Im vorliegenden Fall bestand jedoch fir den BGH das Problem
darin, dass Neuheit und Erfindungshohe unstrittig bzw. unbestreitbar waren und die
Nichtigkeitsklage damit begrindet war, dass das Patent wegen Nichterfullung der
Voraussetzungen nach DE-PatG §1 nicht hatte erteilt werden dirfen®”?. Insofern war der

BGH hier gezwungen, sich mit der Frage der Technizitat auseinanderzusetzen.

Was dabei das Verfahren liefert oder genauer gesagt, welcher Art das
Verfahrensergebniss ist, ist ohne Bedeutung. Zumindest hat es fur die Patentfahigkeit
keine Bedeutung, wenn das Verfahrensergebnis Informationscharakter hat, d.h. wenn

das Verfahren Informationen liefert.

291 BGH, Urteil vom 19.5.2005, X ZR 188/1, ,Aufzeichnungstrager"

22 DE-PatG §21

(1) Das Patent wird widerrufen (§ 81), wenn sich ergibt, dass

1. der Gegenstand des Patents nach den §§ 1 bis 5 nicht patentfahig ist,...
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Von Interesse ist dagegen die Struktur der die Informationen wiedergebenden Daten.

Mit dem patentierten Verfahren wurde eine Folge von Daten umkodiert, wodurch die im
Niederfrequenzspektrum liegenden Eigenschaften eines Signals verbessert wurden.
Dadurch wurde die Verwendung eines einfachen Demodulators ermdglicht. Aulerdem

wurde ein Datentrager mit der entsprechenden Datenstruktur bereitgestellt.

Der BGH hat sowohl die Datenstruktur als auch das Verfahren zur Herstellung dieser

Struktur als patentfahig angesehen.

6.4.4.510 BPatG-Beschluss von 2005 , Kfz-Kiirzel“**

Hier handelte es sich um zwei Nichtigkeitsklagen gegen ein europaisches Patent, das
mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilt wurde. In den Klagen wurde u.a.
geltend gemacht, dass der Gegenstand des Patentes keine technische Erfindung im
Sinne von EPU Artikel 52 Absatz 1 sei und nach EPU Artikel 54 und 56 auch nicht neu
sei und nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Das BPatG hatte zur Entscheidung
deutsches Recht und damit die vom BGH entwickelten Grundsatze anzuwenden. Dazu
bezog es sich ausdricklich auf die BGH-Entscheidung von 2005,

Rentabilitatsermittiung®*, hier der (einzige) Leitsatz:

Ein Datenverarbeitungsprogramm, welches keine Merkmale aufweist, die der Lésung eines
konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen, wird nicht allein dadurch zu
einer Lehre auf technischem Gebiet, dass es als "in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert"

beansprucht wird.

Auch hier wurde wieder im Sinne der Kerntheorie die Frage untersucht, ob es sich um

eine technische Erfindung handele.

Nach dem Anspruch 1 des erteilten Patentes werden in einem ersten Schritt die

einzelnen Daten eines im Internet verfligbaren, nach spezifischen Inhalten zugreifbaren

293 BPatG, Urteil vom 3.3.2005, 2 Ni 49/03, 52/03 (EU), ,Kfz-Kiirzel*
294 BGH, Urteil vom 19.10.2004, X ZB 34/03, ,Rentabilitatsermittiung*
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Datenpools mit einer tGbergeordneten Speicheradresse versehen, die die Zugehdrigkeit
der Daten zu einer geographischen Region angibt. Damit wird die Maoglichkeit
geschaffen, in einem zweiten Schritt aus dem Datenpool durch Eingabe eines Kfz-
Kilrzels diejenigen Daten bzw. spezifischen Inhalte auszuwahlen, die einer bestimmten

geographischen Region entsprechen.

Das Bundespatentgericht hat nun festgestellt, dass die Zuordnung einer
"Ubergeordneten Speicheradresse" nach Art eines Kfz-Kiurzels zu Daten nach
geographischen Gesichtspunkten keine technische Leistung verlangt, sondern eine
intellektuelle, die von einem Benutzer erbracht wird. Welche Daten der einen Art den
Daten der anderen Art zugeordnet werden, wird von dem Benutzer bestimmt und erfolgt
nicht automatisch. Damit fallt diese Art der Zuordnung nicht in die Lehre des

patentierten Gegenstandes.

Die Aussage des Leitsatzes, dass ein Datenverarbeitungsprogramm nicht alleine
dadurch technisch wird, dass es in einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert ist, ist
lediglich eine Wiederholung aus den friheren BGH-Entscheidungen (grundlegend in

BGH-Dispostionsprogramm?*).

6.4.4.5.11 BPatG-Beschluss von 2005 ,Transaktion im elektronischen

Zahlungsverkehr***

Hier die Leitsatze:

1) Bei einem Anspruchsgegenstand, der technische und nicht technische Aspekte umfasst, sind
bei der Prifung auf erfinderischer Tatigkeit lediglich die Anweisungen zugrunde zu legen denen
eine konkrete technische Problemstellung zugrunde liegt.

2) Fur die Prufung eines Anspruchsgegenstandes mit technischen und nicht technischen
Aspekten auf erfinderischer Tatigkeit ist als zustandiger Fachmann derjenige anzusehen, der

Ublicherweise mit der Lésung der konkreten technischen Problemstellung betraut wird.

295 BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®
2% BPatG, BeschluR vom 10. 2. 2005, 17 W pat 46/02, , Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr
I
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Im vorliegenden Fall ging es um Kauf im Internet. Dabei missen eine Reihe von Daten
zwischen dem Anbieter, dem Kunden und einer Bank hin und her Ubermittelt werden.
Kritische Daten mussen gesichert (gegen Ausspahung) ubermittelt werden. Zur
Entwicklung des Geschaftsverfahrens missen zwei Fachleute zusammenarbeiten,
namlich einerseits ein Bankkaufmann und ein Steuerberater, die sich mit den Vor- und
Nachteilen verschiedener Zahlungsmodelle befassen und ein Modell auswahlen, das
die Bezahlung der bestellten Ware sicherstellt. Die technische Ausgestaltung
andererseits wird von einem Computerfachmann durchgeflhrt, der Uber praktische

Erfahrungen auf dem Geschafts- und Bankensektor verfugt.

Das Bundespatentgericht hat sich wieder im Sinne der Kerntheorie zunachst damit
befasst herauszufinden, was als technisch und was als nicht technisch anzusehen ist,
und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass technische Aspekte lediglich in der
Ubermittlung kritischer Daten zu finden seien. Dieser "Kern" sei technisch, das heif3t ein
technisches Problem "Mache die DatenlUbertragung sicher gegen Ausspahen!" wird
durch technische MaRnahmen, namlich Verschlisselungstechnik, geldst. Der Frage, ob
ein technischer Aspekt darin liegen konnte, in dem Geschaftsverfahren Uberhaupt
VerschlUsselungstechnik  anzuwenden, ist das Bundespatentgericht  nicht

nachgegangen.

Das Bundespatentgericht hat festgestellt, dass lediglich bekannte
Verschlisselungsverfahren verwendet werden und dass die Verwendung bekannter
Verschliisselungsverfahren bei der Ubertragung kritischer Daten dem Fachmann

gelaufig seien und dass darin keine erfinderische Tatigkeit zu finden sei.

6.4.4.6 Entwicklung der Rechtsprechung in der Anwendung der Kerntheorie

und der Theorie der Gesamtbetrachtung

Far die folgende Grafik wurden eine Reihe®’ von Entscheidungen, die der Kerntheorie

und der spater auftretenden Theorie der Gesamtbetrachtung folgten, ausgewertet:

7 Eir die Auswertung wurden die Entscheidungen herangezogen, die ausgewahlt wurden in Blind,

Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seiten 124 ff
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Kerntheorie :

BGH - Dispositionsprogramm; BGH - Straken; BGH - Prufverfahren; BGH -
Fehlerortung; BGH - Walzstabteilung, BPatG - Positionsantrieb; BPatG - Digitale
Signalverarbeitungsanordnung; BGH - Flugkostenminimierung; BPatG - Elektronisches
Ubersetzungsgerat, BPatG - Programmiereinrichtung; BPatG - Elektronisches
Kurvenzeichengerat, BPatG - Sprachanalysesystem; BPatG - Elektronisches
Ubersetzungsgerat; BPatG - Postgebiihrenberechnung, BGH - Seitenpuffer; BGH -
Chinesische Schriftzeichen; BPatG - CAD / CAM-Einrichtung; BPatG - CAD / CAM-

Verifikationsverfahren; BGH - Sprachanalyseeinrichtung.

Theorie der Gesamtbetrachtung:

BGH - Antiblockiersystem; BPatG - Elektronisches Stellwerk; BPatG - Rollladen-
Steuerung; BPatG — Fourier-Transformationsanordnung; BPatG - Hochtemperatur-
Kernreaktor; BPatG - Seismische Aufzeichnungen; BPatG - Temperatursteuerung;
BPatG - Schleifverfahren; BGH - Tauchcomputer; BPatG - Herstellungsverfahren fur ein
elektronisches Gerat, BPatG - Viterbi-Algorithmus, BPatG - Automatische
Absatzsteuerung; BGH - Logikverifikation; BGH - Sprachanalyseeinrichtung.

100% 4
80% -

60% -

45%

40%

20% 4

O Df‘D T T T T T

1975 - 1980- 1985- 1990- 1995- 2000-
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Abbildung 14 - Prozentsatz der betrachteten Entscheidungen nach der Kerntheorie

100% ist die Summe der Entscheidungen aus beiden Theorien.
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Bereits in der Dispositionsprogramm - Entscheidung®® von 1976 hatte der BGH eine
Okonomische Vorgehensweise vorgelegt, indem er ohne Ansehung des Standes der
Technik zuerst die Frage untersucht hat, ob der unter Patentschutz beanspruchte
Gegenstand ein technischer sei. Wie man aus der vorstehenden Grafik entnehmen
kann, ist der Prozentsatz der der Kerntheorie folgenden Entscheidungen im Laufe der
Jahre immer kleiner geworden und liegt jetzt bei etwa 45%, d.h. die Prufung auf
Technizitat wird mit 55% zum leicht Uberwiegenden Teil nach der Theorie der
Gesamtbetrachtung vorgenommen. Die entscheidenden Stellen, namlich BPatG und
BGH, scheinen in den der Kerntheorie folgenden Fallen aus ihrem allgemeinen
technischen Wissen zu schopfen und nicht darauf angewiesen zu sein, sich
ausreichendes technisches Fachwissen durch Untersuchung des der Erfindung

zugrunde liegenden Standes der Technik zu verschaffen.

6.4.4.7 Bereiche von Patentanmeldungen

Im Gegensatz zu den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA, die alle in
der kostenlos zur Verfiigung stehenden Datenbank®*®® des EPA einsehbar und
herunterladbar sind, sind bedauerlicherweise die Entscheidungen des BPatG und des
BGH erst ab 1.1.2006 in kostenlos zuganglichen Datenbanken veroffentlicht. Eine
gewisse Auswahl von auch vor dem 1.1.2006 ergangenen Entscheidungen wird

nachfolgend zusammenfassend angesprochen.

6.4.4.71 Steuerungs- und Regelungstechnik

In diesem Bereich wird die Patentierbarkeit im Allgemeinen (mit einem kleinen
Prozentsatz von weniger als ca. 10% von Ausnahmen) anerkannt. In den behandelten
Fallen lag die Erfindung stets in Besonderheiten der Steuerungs- und
Regelungstechnik. Mit der Software wurden diese Besonderheiten hergestellt, wodurch

der Software Technizitdt zuerkannt wurde, denn mit ihr wurden technische Probleme

2% BGH, Urteil vom 22.6.1977, X ZB 23/74, ,Dispositionsprogramm®
299 www.european-patent-office.org zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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auf technische Weise gelost. Die zurickgewiesenen Falle wurden mit Mangel an

Technizitat begrindet.

Hier eine Liste von Entscheidungen, die z.T. an anderer Stelle ausfihrlich abgehandelt

wurden:

e BGH - Antiblockiersystem®®

e BGH - Walzstabteilung® (in der hier angegebenen Liste die einzige
Zuruckweisung)

e BPatG - Positionsantrieb®”

e BPatG - Elektronisches Stellwerk®*®

e BPatG - Rolladensteuerung®

e BPatG — Hochtemperaturreaktor’®

e BPatG — Temperatursteuerung®®

307

e BGH - Tauchcomputer

6.4.4.7.2 CAD/CAM

CAD und CAM werden ebenfalls im Allgemeinen als patentierbar angesehen. Hier

brauchen nur zwei Entscheidungen erwahnt zu werden:

BPatG — CAD/CAM-Einrichtung®®
BGH - Logikverifikation®*

30 BGH, Urteil vom 13.5.1980, X ZB 19/78, ,Antiblockiersystem*

T BGH, Urteil vom 16.9.1980, X ZB 6/80, ,Walzstabteilung*

302 BPatG, Beschluss vom 06.12.1984, 20 W pat 157/83, "Positionsantrieb"

303 BPatG, Beschluss vom 12.08.1987, 19 W pat 56/85, "Elektronisches Stellwerk"

3% BPatG, Beschluss vom 25.07.1988, 19 W pat 93/87, "Rolladen-Steuerung"

%95 BPatG, — Hochtemperaturreaktor, Carl Heymans Verlag, Entscheidungssammlung, Seiten 30 ff
36 BPatG, Beschluss vom 04.10.1990, 19 W pat 117/88, "Temperatursteuerung"

7 BGH, Urteil vom 4.2.1992, X ZR 43/91, , Tauchcomputer*

%8 BPatG, Beschluss vom 21.01.1997, 17 W pat 49/94, "CAD/CAM-Einrichtung"

%99 BGH, Urteil vom 13.12.1999, X. ZB 11/98, ,Logikverifikation®
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In der Logikverifikation-Entscheidung, die in Kapitel 6.4.4.5.2 ausfihrlich abgehandelt
wurde, fuhrt der BGH aus, dass nicht stets der Einsatz beherrschbarer Naturkrafte
erforderlich ist, sondern stattdessen auf technischen Uberlegungen beruhende

Erkenntnisse herangezogen werden kdnnen:

...auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkraften verzichtet und die Mdglichkeit
der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Uberlegungen

beruhende Erkenntnisse...

6.4.4.7.3 Betriebssysteme

Damit hat der BGH den Technikbegriff insofern erweitert, als Programme zum Steuern
von Bildschirmdarstellungen als technisch angesehen werden. Diese Entscheidung hat

der weiteren Patentierbarkeit von CAD/CAM-Systemen Tur und Tor geoffnet.

Die wesentliche Entscheidung ist die in Kapitel 6.4.4.4.8 BGH-Entscheidung von 1991
,Seitenpuffer“bereits abgehandelte Seitenpuffer-Entscheidung®’ des BGH, in der dieser
feststellte, dass Computerprogramme, die die  Funktionsfahigkeit einer
Datenverarbeitungsanlage betreffen, grundsatzlich patentierbar sind. Damit wurde
ausgesagt, dass solche Programme, die zum Betriebssystem gehoren und damit zur

Steuerung des Computers selbst, patentierbar sind.

6.4.4.7.4 Textverarbeitung

Textverarbeitungsprogramme werden grundsatzlich nicht als patentierbar angesehen,
da die bei ihnen auftretenden mit Software zu lI6senden Probleme grundsatzlich nicht

technischer Art sind. Dies wurde in zwei BGH-Entscheidungen deutlich herausgestellt.

310 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 13/88, ,Seitenpuffer
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Die BGH-Entscheidung ,Chinesische Schriftzeichen“"" befasste sich mit der Frage, ob
eine besondere Art der sprachlichen Aufbereitung, die eine Eingabe von chinesischen

Schriftzeichen Uber eine normale Tastatur ermoglicht, technisch sei.

Jedes Wort einer Sprache lasst sich auch in Silbenzeichen darstellen. In der
japanischen Schriftsprache werden fur die Silbendarstellung 52 Hiraganazeichen und
52 Katakanazeichen benutzt. Diese geringe Anzahl an Zeichen kann leicht einer
Tastatur zugeordnet werden. Der zum Patent angemeldete Gegenstand bestand darin,
eingegebene Silbenzeichenwdrter einem oder mehreren chinesischen Bildzeichen
zuzuordnen. Die Zuordnung wurde aus einer bereits vorhandenen und vorher
abgespeicherten Seite herausgesucht. Der BGH hat darin nichts Technisches sehen

konnen und die Patentierbarkeit verneint.

In der BGH - Entscheidung ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®* hat der BGH
festgestellt, dass Suche und Korrektur fehlerhafter Zeichenketten nicht auf technischem
Gebiet liegen, auch wenn der zu prufende Text mit einem Textverarbeitungsprogramm
erstellt wurde. Die Problematik in diesem Fall war ahnlich der bei der Darstellung der
chinesischen Schriftzeichen. Ein Uber die Tastatur eingegebenes Wort wurde mit einem
vorhandenen Wortervorrat verglichen. Der einzige Unterschied bestand darin, dass auf

fehlende Zuordnung und nicht auf vorhandene untersucht wurde.

Ganz verstandlich erscheinen beide Entscheidungen nicht. Wirde man physikalische
Daten eines mechanischen Gegenstandes (beispielsweise bei der in der
Stahlblechherstellung Ublichen Untersuchung einer Plattentektur) der Reihe nach auf
vorbestimmte Zuordnungen durch Vergleich mit in einer Datenbank vorhandenen
Werten untersuchen, ware zweifellos Technizitdt gegeben (vermutlich aber nicht
Neuheit oder Erfindungshohe). Das Fehlen der Technizitat wird also nur mit dem nicht
technischen Charakter der zu untersuchenden Daten (hier Worter einer naturlichen
Sprache) begrindet. Dies ist schwer nachzuvollziehen, wenn man beispielsweise
berucksichtigt, dass die Tatsache, dass es sich bei zu untersuchenden Daten um

Bilddaten handelte, die Technizitat bejahen lie3 (vergl. die bekannte Vicom-

31 BGH, Urteil vom 11.6.1991, X ZB 24/89, ,Chinesische Schriftzeichen®
312 BGH, Urteil vom 17.10.2001, X ZB 16/00, ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
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313

Entscheidung® und in vergleichbarer Weise auch 6.4.4.5.3 BGH-Entscheidung von

2000 ,Sprachanalyse).

6.4.4.7.5 Geschiaftsmethoden

Sieht man einmal davon ab, dass Geschaftsmethoden nach DE-PatG §1 Absatz 2 Nr. 3
von der Patentierung ausgeschlossen sind (allerdings nur ,als solche®), gabe es keinen
Grund, bei der Beurteilung der Patentfahigkeit anders vorzugehen als bei jedem

anderen Erfindungsgegenstand.

Zur Abgrenzung gegenuber der Welt der Vorstellungen ist herauszufinden, ob der
Gegenstand der Geschaftsmethode technischen Charakter hat und dabei ein
technisches Problem mit technischen Mitteln geldst wird und daher nicht eine

,Geschaftsmethode als solche” ist.

Eine der jungeren Entscheidungen des BGH, namlich die BGH-Entscheidung von 2004
,Elektronischer Zahlungsverkehr", befasst sich ausfiihrlich mit der Frage nach dem

Erfindungscharakter eines geschaftlichen Zahlungsmodells. Hier der einzige Leitsatz:

Die Erteilung eines Patents fir ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen
wirtschaftlicher Betatigung liegenden Geschafts mittels Computer dient, kommt nur in Betracht,
wenn der Patentanspruch Uber den Vorschlag hinaus, fir die Abwicklung des Geschafts
Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere
Anweisungen enthalt, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der
Prufung auf erfinderische Tatigkeit eine Aussage dartiber mdéglich ist, ob eine Bereicherung der

Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

Dass man einen Computer zur Abwicklung eines Geschafts einsetzt, reicht nicht aus,
die Patentierbarkeit zu begrunden. Daflir muss zusatzlich ein technisches Problem

vorliegen, das auf technische Weise gelost wird.

313 T204/84 — Computerbezogene Erfindung/Vicom

14 BGH, Urteil vom 24.5.2004 X ZB 20/03, ,Elektronischer Zahlungsverkehr*
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Zur Veranschaulichung wird hier der Anspruch 1 der betreffenden Patentanmeldung

wiedergegeben:

Verfahren zur gesicherten Durchfihrung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im
Internet, bei dem ein von einem Kunden an einem Computer elektronisch abrufbares Angebot
eines mit dem Computer des Kunden Uber eine elektronische Datenverbindung verbundenen
Computers eines Anbieters zur Ausfiihrung eines Auftrags gelangt, indem in automatisierter
Abfolge folgende Verfahrensschritte durchgefihrt werden:

a) Durch die Annahme des Angebots durch den Kunden wird mittels Computer (1) des Anbieters
ein Identifikationsdatensatz erzeugt, der eine erste Schllsselinformation enthalt, und an den
Computer (2) des Kunden tbermittelt.

b) Unter Verwendung des ldentifikationsdatensatzes wird vom Computer (2) des Kunden ein
elektronischer Uberweisungsdatensatz unter Verwendung eines an sich bekannten
elektronischen Zahlungssystems (electronic banking) erzeugt, welcher zusammen mit der ersten
Schlisselinformation an den Computer (3) eines Kreditinstituts des Kunden Ubermittelt wird.

c) Der Computer (3) des Kreditinstituts Gbermittelt die erhaltene erste Schlisselinformation an
einen zentralen Server (4).

d) Der zentrale Server (4) vergleicht die vom Computer des Kreditinstituts erhaltene erste
SchlUsselinformation mit einer entsprechend vom Computer (1) des Anbieters an den zentralen
Server (4) Ubertragenen zweiten Schllisselinformation.

e) Bei Ubereinstimmung der enthaltenen Schliisselinformationen ibermittelt der zentrale Server
(4) ein Bestatigungssignal an den Computer (1) des Anbieters zur Freigabe der Durchfiihrung
des Auftrags und ein Ausfihrungssignal an den Computer (3) des Kreditinstituts zur Ausfihrung
der Zahlungstransaktion.

Diesen Anspruch kann man folgendermal3en analysieren:

A. Das Verfahren bendtigt vier Computer:

1. den Computer des Anbieters, der Uber eine elektronische Datenverbindung mit dem Computer
des Kunden verbunden ist,

2. den Computer des Kunden, an dem ein Angebot des Anbieters elektronisch abrufbar ist,

3. den Computer eines Kreditinstituts des Kunden und

4. einen zentralen Server.
B. Das Verfahren besteht in der automatisierten Abfolge folgender Schritte:

1. Im Falle der Annahme eines Angebots des Anbieters durch den Kunden erzeugt der Computer
des Anbieters

a) einen Ildentifikationsdatensatz
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b) einschliel3lich einer ersten Schlisselinformation

sowie

c) eine zweite (mit der ersten Ubereinstimmende) Schlisselinformation.

2. Der Computer des Anbieters Ubermittelt

a) den erzeugten Identifikationsdatensatz

b) nebst der erzeugten ersten Schllsselinformation

an den Computer des Kunden

sowie

c) (gleichzeitig oder spater) die erzeugte zweite Schlisselinformation an den zentralen Server.

3. Der Computer des Kunden erzeugt einen elektronischen Uberweisungsdatensatz

a) unter Verwendung des erhaltenen Identifikationsdatensatzes,

b) unter Verwendung eines elektronischen Zahlungssystems - ,electronic banking®.

4. Der Computer des Kunden tUbermittelt

a) den erzeugten elektronischen Uberweisungsdatensatz

b) nebst der erhaltenen ersten Schlisselinformation

an den Computer des Kreditinstituts.

5. Wenn Zahlungsfahigkeit und -bereitschaft besteht, Gbermittelt der Computer des Kreditinstituts
(nur) die erhaltene erste Schlisselinformation an den zentralen Server.

6. Der zentrale Server vergleicht die erhaltene erste Schllisselinformation mit der erhaltenen
zweiten Schlusselinformation und stellt fest, ob die erhaltenen Schlisselinformationen
Ubereinstimmen.

7. (Nur) bei Ubereinstimmung tibermittelt der zentrale Server

a) sowohl an den Computer des Anbieters ein Bestatigungssignal zur Freigabe der Durchflihrung
des Auftrags

b) als auch an den Computer des Kreditinstituts ein Ausfiihrungssignal fir die

Zahlungstransaktion.

C. (Erst) als Folge dieser Schritte gelangen der Auftrag (und die Zahlungstransaktion) zur

Ausfuhrung.

Dieser Vorschlag geht davon aus, dass beim ,electronic banking® Uuber
Internetverbindungen zwischen dem Kunden und seinem Kreditinstitut zur Sicherung
der Datenubertragung Verschlisselungstechniken verwendet werden, die gegen
unberechtigte Angriffe weitestgehend resistent sind. Zwischen dem Computer des
Anbieters und demjenigen des Kunden werden hingegen nur Daten Ubermittelt, die flr

Dritte vergleichsweise wertlos sind. Die Schlisselinformation ist eine bloRe Nummer.

Der BGH hat unter Anwendung der von ihm formulierten Kriterien (s.0.) festgestellt,

dass bei der Datenubermittlung in abgesicherter Form technische Probleme bestanden,
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die durch einen Gegenstand nach dem Anspruch 1 gelost werden. Dies hat er in den im
Anspruch angegebenen Merkmalen c) und d) gesehen, nach denen bestimmte Daten
unter Verwendung eines sicheren elektronischen Zahlungssystems Uber zwei
verschiedene Wege Ubermittelt und im Server auf Ubereinstimmung gepriift werden.
Damit sei das Problem betroffen, bestimmte schitzenswerte Daten, die ohne den
Losungsvorschlag beispielsweise uber eine unsichere Leitung weitergegeben werden
mussten, von einem Ort zu einem anderen zu schaffen. Es konne daher die

erforderliche Technizitat des Anmeldungsgegenstandes durchaus gegeben sein.

Es ist zu beachten, dass es hier nur um die Frage der Technizitat ging. Der BGH hat
zwar das Vorliegen der Technizitat bejaht, konnte aber zur Frage der Neuheit und der
Erfindungshohe nicht Stellung nehmen, da das BPatG hierzu nichts ausgefuhrt hatte
(Das war nicht noétig, da das BPatG die Patentanmeldung mit der fehlerhaften
Begrindung mangelnder Technizitat zurickgewiesen hatte und ihm deshalb eine
Untersuchung des Anmeldungsgegenstandes auf Neuheit und Erfindungshohe nicht
erforderlich erschien.). Der BGH hat dementsprechend die Anmeldung zur weiteren

Prifung, namlich auf Neuheit und Erfindungshdhe, an das BPatG zurlickverwiesen.

Die Herbeifuhrung der Ausspahsicherheit nach dem Anspruch 1 dieser
Patentanmeldung erscheint mir relativ simpel, so dass ich mir vorstellen kann, dass sie
schon bekannt oder zumindest in naheliegendem Zusammenhang bekannt ist.
Dementsprechend erscheint mir das Vorliegen von Neuheit und Erfindungshohe als

zweifelhaft.

Das BPatG hat in seiner darauf folgenden Entscheidung, ,Kein Erfindungscharakter

eines geschaftlichen Internet-Zahlungsmodells®***

das Vorliegen von Erfindungshéhe
verneint und die Beschwerde der Anmelderin und damit die Patentanmeldung

zuruckgewiesen. Die beiden Leitsatze lauten:

1. Bei einem Anspruchsgegenstand, der technische und nicht technische Aspekte umfasst, sind
bei der Priifung auf erfinderische Tatigkeit lediglich die Anweisungen zugrunde zu legen, denen

eine konkrete technische Problemstellung zugrunde liegt.

%1% BPatG, Beschlu® vom 10. 2. 2005, 17 W pat 46/02, , Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr
I

271



Rechtschutz fiir Software

2. Fur die Prufung eines Anspruchsgegenstands mit technischen und nicht technischen Aspekten
auf erfinderische Tatigkeit ist als zustandiger Fachmann derjenige anzusehen, der Ublicherweise

mit der Losung der konkreten technischen Problemstellung betraut wird.

Mit den in diesen Leitsatzen ausgedriickten Uberlegungen folgt das BPatG der in
Kapitel 6.4.4.5.4 BGH-Entscheidung von 2001 ,Suche fehlerhafter Zeichenketten®
abgehandelten BGH-Entscheidung.

6.4.4.7.6 Zusammenfassung zu Geschaftsmethoden

Ahnliche Entscheidungen wie die vorstehend abgehandelte BGH-Entscheidung von
2004 ,Elektronischer Zahlungsverkehr'® werden in Zukunft zu erwarten sein, und zwar
von den Priufungsstellen des DPMA, vom BPatG und vom BGH. Zahlreiche
Geschaftsmethoden sind nur unter Anwendung technischer Verfahrensteile
praktizierbar. Die Patentierbarkeit leitet sich aus diesen technischen Verfahrensteilen
ab. Wenn nicht schon zum jetzigen Zeitpunkt, so doch schon in nicht zu ferner Zukunft
werden solche Verfahrensteile verodffentlicht sein und der Patentfahigkeit von
Geschaftsmethoden wegen deren mangelnder Neuheit und Erfindungshohe
entgegenstehen, so dass eine Uberflutung mit Patenten auf Geschéaftsmethoden nicht

zu erwarten ist.

6.4.4.8 Zusammenfassung

Nach deutschem Patentrecht werden Patente auf Erfindungen erteilt, wenn diese der

Losung eines technischen Problems mit technischen Mitteln dienen.

Dinge in der Welt der Vorstellungen, eine Lehre zum Handeln, die sich nur als
Anweisung an den menschlichen Geist richtet, sind nicht technisch und daher nicht

patentierbar.

%18 BGH, Urteil vom 24.5.2004 X ZB 20/03, ,Elektronischer Zahlungsverkehr*
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Das fur die Patentierbarkeit geltende Erfordernis der Technizitat eines Gegenstandes
stellt die Abgrenzung gegenuber Dingen in der Welt der Vorstellungen und

Anweisungen an den menschlichen Geist dar.

Eine Datenverarbeitungsanlage ist mit einem sie bestimmenden Programm ein Mittel
zum L6sen von Problemen. Ein Programm kann derart gestaltet sein, dass die
Datenverarbeitungsanlage in technischer Weise technische Probleme I[6st. Die
Datenverarbeitungsanlage zusammen mit dem sie bestimmenden Programm ist dann
ein einem Patentschutz zuganglicher Gegenstand. In gleicher Weise wie fur

Gegenstande gilt dies auch flr technische Verfahren.

Der Begriff Technik ist nicht ausreichend geklart. Dieser Begriff wird weit verbreitet
verwendet, um eine Abgrenzung gegenutber rein geistigen Dingen (Welt der

Vorstellungen) zu ziehen.

Aus der untersuchten Rechtsprechung und dem zitierten Schrifttum Iasst sich keine
positive Definition des Begriffs ,Programme als solche® entnehmen. Es wird das
Nichtvorhandensein des Ausschlusses dann angenommen, wenn Technizitat der

Erfindung gegeben ist.

Die Patentfahigkeit von Computerprogrammen lasst sich grundsatzlich sowohl bejahen

als auch verneinen®".

Es lasst sich jedoch aus der Rechtsprechung die Tendenz erkennen, bei Gegenstanden
im inhaltlichen Bereich der Ingenieurwissenschaften die Patentierbarkeit zu bejahen,
was insbesondere fir Steuerungs- und Regelungstechnik, CAD/CAM, digitale
Signalverarbeitung und Betriebssysteme gilt, wahrend bei Programmen zur Steuerung
betriebswirtschaftlicher Ablaufe, bei Textverarbeitungsprogrammen und
Geschaftsmethoden-Programmen eher die Tendenz besteht, die Patentierbarkeit zu

verneinen.

%17 Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seite 143
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6.4.4.9 Vorschlag

Statt zur Definition von Technik den Begriff ,planmaRiger Einsatz beherrschbarer
Naturkrafte” zu verwenden, erscheint mir eine Definition leichter verstandlich, nach der
eine Anderung physikalischer Eigenschaften eines Gegenstandes ein technischer

Vorgang ist.

Berucksichtigt man Information als dritte elementare Entitat neben Energie und Materie
(vergl. 3.5 Information), reicht eine Definition nach physikalischen Eigenschaften aus,
wenn diese sich auf das die Information tragende Substrat beziehen. Das Substrat wird
durch die es tragende Information beschrieben, so dass dadurch die Information selbst
es ist, der ein Patentschutz zukommt. Die in einer Lehre zu technischem Handeln zum

Ausdruck kommende Information ware dann patentierbar.

Die schopferische Leistung eines Erfinders liegt in der Schaffung einer neuen, die
Fortentwicklung der Technik tragenden Information. Eine solche Information liegt in

einem Programm und wird wirksam durch den das Programm abarbeitenden Computer.

Es sollte davon ausgegangen werden, dass Computerprogramme patentiert werden
konnen. Dabei mussen sie selbstverstandlich die Forderungen nach gewerblicher

Anwendbarkeit, Neuheit und Erfindungshéhe erfullen.

Der Begriff ,Programme als solche® ist nutzlos, unverstandlich und verwirrend, was
insbesondere fur Laien auf dem Gebiet des Patentrechts gilt. Der in DE-PatG §1 Absatz

2 Nr. 3. und Absatz 3 angegebene Ausschluss sollte gestrichen werden.

6.4.4.10 Durchsetzung

Nach DE-PatG §9 hat das Patent die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist,
die patentierte Erfindung zu benutzen. Unter Benutzung versteht man die vier

Benutzungsarten Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen (Verkaufen) und Gebrauchen

des patentierten Gegenstandes. Bei einem Verfahren ist dessen Anwendung als
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Benutzung gemeint, genauso wie Herstellen, Anbieten, Inverkehrbringen (Verkaufen)

und Gebrauchen eines nach dem Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisses.

Bei Software ist mit ,Gegenstand“ der mit der Software programmierte Computer
gemeint oder die einen Computer (Mikroprozessor) aufweisende Vorrichtung im Sinne
von embedded Software. Letzteres konnte eine mikroprozessorgesteuerte
Waschmaschine sein oder ein Antiblockiersystem in einem Kfz. Ist ein Verfahren durch
patentierte Software charakterisiert, so stellt das Ablaufen der Software die Anwendung
des Verfahrens dar. Dementsprechend ist in diesem Fall mit ,Benutzung“ das Ablaufen

der Software gemeint.

Nach DE-PatG §10 ist Dritten auch verboten, Mittel, die sich auf ein wesentliches
Element der Erfindung beziehen, anzubieten oder zu liefern (mittelbare
Patentverletzung). Das konnte beispielsweise der Fall sein bei Software fir ein

patentiertes Antiblockiersystem.

Durchsetzen kann der Patentinhaber sein Recht, indem er einen (vermuteten)

Patentverletzer verklagt.

Grundlage fur eine solche Klage ist DE-PatG §139, wonach der Patentinhaber von dem

Patentverletzer Unterlassung und/oder Schadensersatz verlangen kann.

Far Verletzungsklagen sind in erster Instanz die Landgerichte zustandig.

6.4.4.11 Ausnahmen des Patentschutzes

6.4.4.11.1 Privater Bereich

Der private Bereich ist vom Patentschutz ausgenommen, d.h. fir (ausschliellich!)
private Zwecke darf ein patentierter Gegenstand benutzt werden. Die entsprechende
gesetzliche Regelung findet sich in DE-PatG §11. Private Benutzungshandlungen
kénnen nur Herstellen und Gebrauchen sein. Man darf also unbehindert von Patenten

fur private Zwecke jederzeit Software programmieren und diese ablaufen lassen.
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Zu beachten ist allerdings der Urheberrechtsschutz. Patentrechtlich ist zwar privates
Gebrauchen einer Software zulassig, jedoch ist nach Urheberrecht das Kopieren von
Software nicht zulassig — oder genauer gesagt — nur dann zulassig, wenn bereits
rechtmaliges Eigentum (oder eine Lizenz) vorliegt. Man kann also nur Software frei

gebrauchen, wenn man sie selbst hergestellt oder rechtmalig erworben hat.

Ein Programmierer, der (als Privatperson ohne wirtschaftlichen Nutzen fur sich oder
andere) eine Software-Schnittstelle zur Verfugung stellt, braucht keinerlei
patentrechtliche Konsequenzen zu beflirchten®®. Dies gilt allerdings insofern
eingeschrankt, als derjenige, der von einer nicht rechtsmafigen Nutzung der von ihm
zur Verfugung gestellten Schnittstelle weild oder wissen muss, sich der Beihilfe schuldig

macht.

6.4.4.11.2 Handlungen zu Versuchszwecken

sind nach DE-PatG §11 Nr. 2 patentrechtlich frei. Man kann also jederzeit patentierte
Software benutzen, um ihre Funktionsfahigkeit zu testen oder um sie
weiterzuentwickeln. Dies ist unabhangig davon, ob die Versuche im privaten oder im
gewerblichen Bereich stattfinden. Hinsichtlich des Urheberrechts ist allerdings die Frage
zu untersuchen, wie man in den Besitz von fremder patentierter Software gelangt ist, da

das Kopieren grundsatzlich nicht zulassig ist.

6.4.5 Urheberrechtschutz fiir Software in Deutschland

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird Bezug genommen auf Kapitel 4.3

Urheberrecht, wo einige Prinzipien des Urheberrechtsschutzes fur Software bereits

dargelegt wurden.

%18 Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente, Physica-Verlag, Seite 145
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319 kommt

Nach der Begriindung der Bundesregierung fir die Reform des Urheberrechts
dem Urheberrecht die Aufgabe zu, das Geistige Eigentum des Urhebers zu sichern und
den Schopfer eines Werkes der Literatur, der Musik oder der Bildenden Kunste gegen
eine unbefugte wirtschaftliche Verwertung seiner schopferischen Leistung und gegen

Verletzung seiner ideellen Interessen am Werk zu schutzen.

Die  Bildschirmgestaltung ist nicht Gegenstand eines  Schutzes  fur
Computerprogramme®®. Ihr kommt ein selbstéandiger Urheberrechtsschutz zu, so wie er
in §2 (1), 5 (,Lichtbildwerke einschlieRlich der Werke, die ahnlich wie Lichtbildwerke
geschaffen werden®) und 7 (,Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie
Zeichnungen, Plane, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen®)

angegeben ist®".

Zu beachten ist insbesondere die Bestimmung nach §69a (2), dass zugrunde liegende

Ideen nicht schiitzbar sind*?.

Ebenfalls ist insbesondere zu beachten, dass nach §69a (3) Individualitat als
Schutzvoraussetzung ausreicht und dass nicht etwa qualitative Kriterien anzuwenden
sind. Letztere Bestimmung beinhaltet an sich, dass eine so genannte Schdopfungshohe
nicht gefordert werden darf, fiUhrt aber zu dem Problem der Definition des Begriffes
Individualitat, was in der nachfolgend abgehandelten Fash—Entscheidung®*® des BGH

von 2005 angesprochen wird.

Die Formulierung in Urheberrechtsgesetz §2, dass Werke im Sinne dieses Gesetzes
nur personliche geistige Schopfungen sein kdnnen, hat zu der Auffassung und der in
§69a (3) festgelegten Schutzvoraussetzung gefuhrt, dass die Individualitdt eines
Werkes gegeben sein muss und dass eine so genannte Gestaltungshohe vorliegen

muss.

%1% Bundestagsdrucksache 1V/270, Seite 27

%20 Koch, GRUR 1991, Seiten 180 ff

%2 OLG Karlsruhe, Urteil vom 13.06.1994, 6 U 52/94, "Bildschirmmasken"

%22 hierzu Ernsthaler/Mdllenkamp, GRUR 1994. Seiten 151 ff

%23 BGH, Urteil vom 3.3.2005, | ZR 111/02, ,Ubertragung von Nutzungsrechten an Computerprogramm
nach Insolvenz® — das ist die so genannte ,Fash“-Entscheidung
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Zu der Beurteilung der Gestaltungshdohe sagt der BGH in seiner Inkasso-Programm
Entscheidung® von 1985 im Wesentlichen aus, dass entscheidend fir die
Urheberrechtsfahigkeit von  Computerprogrammen  stets und  Uber alle
Einordnungsversuche technischer oder kommerzieller Art hinweg nur der
Gestaltungsspielraum fur die Ausflihrung einer Idee in Verbindung mit einem erkennbar

verbundenen Gestaltungswillen sein kann. Weiter:

Fir die Frage der schopferischen Gestaltungshohe kommt es grundsatzlich nicht auf den
quantitativen Umfang des Programms an; ebenso wenig darauf, mit welchem Aufwand und

welchen Kosten es konzipiert worden ist und ob die Aufgabenstellung neu war.

Der Auffassung, dass Gestaltungshdhe eine Schutzvoraussetzung sei, wurde spater
(ab 1994) entgegengetreten zumindest mit dem Vorschlag, die Anforderungen an eine
Gestaltungshohe nicht zu groR werden zu lassen®®. Die Erlangung des
urheberrechtlichen Schutzes sei die Regel, die fehlende Schopfungshohe die

Ausnahme®%,

Sehr deutlich setzt sich das Landgericht Mannheim in seiner Computerprogramm-

Entscheidung®’ mit der Anforderung an Schépfungshéhe auseinander:

Gem. §69a (3) UrhG werden Computerprogramme geschutzt, wenn sie individuelle Werke in dem
Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schopfung ihres Urhebers sind.
Zur Bestimmung ihrer Schutzfahigkeit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht qualitative
oder asthetische, anzuwenden. Die Schaffung dieser Vorschrift durch das zweite Gesetz zur
Anderung des Urheberrechtsgesetzes diente der Anpassung an das Recht der Europaischen
Union und hatte hier zum Ziel, die im deutschen Recht vorhandenen hohen

Schutzvoraussetzungen fir den Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen herabzusetzen.

Weiterhin  wird in dieser Entscheidung klar herausgestellt, dass das
Nachprogrammieren eine Verletzungshandlung darstellt und welche Kriterien zur

Annahme einer solchen Verletzungshandlung fuhren:

324 BGH, Urteil vom 9.5.1985, | ZR 52/83 (OLG Karlsruhe), ,Inkassoprogramm®

% Drejer. GRUR 1993, Seiten 781 ff, Schricker, GRUR 1996, Seiten 815 ff,

326 Koch, GRUR 2000, Seiten 191 ff

%7 |_G Mannheim, Urteil vom 17.12.1993 —Computerprogramm, NJW 1994, Seiten 1007 ff
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1. Das Nachprogrammieren eines Computerprogramms stellt eine Urheberrechtsverletzung dar.
Dies ist auch nicht durch §69d (3) UrhG erlaubt.

2. Eine Ubereinstimmung der Dateistrukturen von zwei Computerprogrammen spricht fiir eine
Identitat deren innerer Struktur.

3. Die nahezu vollstandige Ubereinstimmung des &uReren Erscheinungsbildes zweier
Computerprogramme spricht flr eine Identitat deren innerer Struktur.

4. In Bildschirmmasken kommt die urheberrechtsschutzfahige Einteilung des Materials zum
Ausdruck.

In der Fash—Entscheidung®® des BGH von 2005 hat dieser sich mit der Frage nach der
schopferischen Leistung als Schutzvoraussetzung weiter befasst und festgestellt, dass
eine nur banale Programmierleistung nicht schutzfahig sei. Hier der erste Leitsatz

dieser Entscheidung:

Bei komplexen Computerprogrammen spricht eine tatsachliche Vermutung fur eine hinreichende
Individualitat der Programmgestaltung. In derartigen Fallen ist es Sache des Beklagten darzutun,
dass das fragliche Programm nur eine génzlich banale Programmierleistung ist oder lediglich das

Programmschaffen eines anderen Programmierers Ubernimmt.

In dieser relativ jungen Entscheidung bestatigt der BGH, dass Schutzvoraussetzung
eine hinreichende Individualitat ist. Die Begriffe Schopferische Leistung,
Gestaltungshohe, Individualitat usw. haben zumindest ahnliche Bedeutung. Wenn der
BGH ausfuhrt, dass die Individualitat hinreichend sein muss, kann dies nur bedeuten,
dass bloRe Neuheit eines Werkes fir seinen urheberrechtlichen Schutz nicht ausreicht.
Es muss noch ein deutlicher, sich vom Banalen abhebender Schritt hinzukommen. Ist
ein solcher Schritt gegeben, kdnnte man von Individualitatshohe oder Gestaltungshohe
oder Schopfungshdhe sprechen. Die Betrachtung ist also analog zu der Betrachtung
der Erfindungshohe bei technischen Gegenstanden (wonach eine erfinderische
Tatigkeit nur dann gegeben ist, wenn sich die Erfindung nicht in einer fir den

Durchschnittsfachmann naheliegenden Weise aus dem Stand der Technik ergibt).

Die Lastumkehr vom Klager bezuglich des Nachweises hinreichender Individualitat der

Programmgestaltung auf den Beklagten findet dann statt, wenn es sich um ein

%28 BGH, Urteil vom 3.3.2005, | ZR 111/02, ,Ubertragung von Nutzungsrechten an Computerprogramm
nach Insolvenz® — das ist die so genannte ,Fash“-Entscheidung
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komplexes Computerprogramm handelt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass im Fall
eines nicht komplexen Computerprogramms zur Durchsetzung seines Urheberrechtes
es der Inhaber ist, der gezwungen ist, den Nachweis hinreichender Individualitat zu
erbringen, um damit der bei nicht komplexen Computerprogrammen bestehenden

Vermutung entgegenzutreten, dass eine Individualitat nicht hinreichend sei.

Zum Nachweis hinreichender Individualitat durfte es unerlasslich sein, die dem
Programm zugrunde liegende ldee bzw. den Algorithmus heranzuziehen. Der den
Urheberrechtsschutz beanspruchende Programmgestalter musste den Nachweis
erbringen, dass die Art oder Ausfiihrung des Algorithmus in seinen Programmbefehlen

nicht Ublich oder zwingend ist oder dass weitere Moglichkeiten bestunden.

Die dem Urheber eines Werkes ausschlieldlich zustehenden Rechte sind in den §§15 ff
angegeben. Dazu gehoért nach §15 und §16 u.a. das Recht zum Kopieren
(Vervielfaltigungsrecht), was bezuglich Computerprogrammen grof3e Bedeutung hat.
Nicht zulassig fur Dritte ist das dauerhafte oder voribergehende Vervielfaltigen, wozu
das Laden, Speichern, Anzeigen, Ablaufen oder Ubertragen eines Programms gehoren.
Jede Art von Ubersetzung, Bearbeitung oder Veranderung sowie jede Form der
offentlichen Verbreitung oder Weitergabe des Originals oder von Kopien eines

Programms ist unzulassig.

Wer ein Programm gekauft hat, darf nach §69d fir sich eine Sicherungskopie
anfertigen. Dekompilierung ist nach §69e zur Herstellung der Interoperabilitat mit
anderen Programmen zuladssig, allerdings ist diese Befugnis an eine Reihe von
Bedingungen geknupft, die man kurz mit dem Satz umrei3en kann: ,Wenn es objektiv

erforderlich ist und kein anderer Weg gefunden werden kann®.

Das Dekompilieren mit nachfolgender Nutzung des Sourcecodes in gleicher oder

nahezu identischer Weise in der Art von reverse engineering gilt als unzulassige

Vervielfaltigung®”.

%29 Vinje, GRURINT 1992, Seiten 250 ff
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Die Kommission der EU hat unter Bezugnahme auf die Richtlinie Uber den
Rechtsschutz von Computerprogrammen®® in einer Mitteilung an das EU-Parlament®’
die Erklarung abgegeben, dass ,...alle Handlungen,...einschlieRlich aller fur die
Interoperabilitat erforderlichen Handlungen, auch ohne die Genehmigung des
Patentinhabers urheberrechtlich zulassig ...“ seien. Diese Erklarung erfolgte zwar nur in
einer Mitteilung an das EU-Parlament und hat daher keinen verbindlichen Charakter
und stellt somit nur eine Auffassung der EU-Kommission dar, es ist aber zu erwarten,
dass sie in zukUnftiger Rechtsprechung innerhalb der EU und auch des EPA

berutcksichtigt wird.

In dieser Erklarung wurde die Frage behandelt und beantwortet, ob eine ausdrucklich
im Urheberrechtsgesetz (bzw. der genannten Richtlinie) gegebene Erlaubnis durch
patentrechtliche Verbietungsmdglichkeiten wieder aufgehoben werden kénne. Gemeint
war u.a. die vorstehend angesprochene Dekompilation zwecks Herbeiflihrung einer
Interoperabilitat von Programmen, die, wie ausgefuhrt, nach §69e Urheberrechtsgesetz
an sich erlaubt ist. Dass die Kommission zu ihrer Erklarung gekommen ist, kann man
hinsichtlich einer Dekompilation leicht nachvollziehen, wenn man berlcksichtigt, dass
nach DE-PatG §9 nur verboten werden kann, eine patentierte Erfindung herzustellen,
feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen. Ein Dekompilieren eines
Computerprogramms fallt in keine dieser Benutzungsarten, so dass das Vorhandensein
eines Patents schon aus patentrechtlicher Hinsicht kein Hinderungsgrund fir das

Dekompilieren sein kann.

6.4.5.1 Zusammenfassung

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass Software in Form von Computerprogrammen
einen wirksamen Schutz gegen unmittelbares Kopieren durch das Urheberrechtsgesetz
hat. Der Software zugrunde liegende Ideen, wie z.B. technische Erfindungen, sind damit

jeweils nicht schitzbar, sondern nur deren in der Software verkérperter Ausdruck.

%% Richtlinie 91/250/EWG, EU-AbI L 122 vom 17.5.1991 (Dokument 391L.0250)
%1 Mitteilung der Kommission an das Européische Parlament, 2002/0047(COD)
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Wegen der geringen Anforderung an die Individualitdt ist nachteiligerweise der
Schutzumfang entsprechend klein. Das bedeutet, dass schon relativ geringe
Abwandlungen, die aulRerhalb von Banalitat liegen, nicht mehr in den Schutzumfang
fallen. Das Urheberrecht kann also rechtlich relativ leicht umgangen werden. Allerdings
kann es praktisch sehr aufwendig sein, die genannten geringen Abwandlungen
herzustellen. Abwandlungen von Programmstrukturen erfordern normalerweise einen

erheblichen Programmieraufwand.

Als Vorteil im Vergleich zum Patentrecht steht dem gegenuber, dass es nicht den
formalen Aufwand einer erforderlichen amtlichen Anmeldung und eines zeit- und
kostenaufwendigen Prufungsverfahrens gibt und dass die Schutzdauer erheblich langer

ist (70 Jahre nach Tod des Schopfers gegenuber 20 Jahren nach Anmeldetag).

6.4.5.2 Vorschlag

Da im Urheberrecht eine Veroffentlichung nicht zwingend bzw. fir sein Entstehen keine
Voraussetzung ist, sollten Malnahmen ergriffen werden, durch die eine

Veroffentlichung herbeigefuhrt oder gefordert wird.

Die Einfuhrung eines Verodffentlichungszwanges ware ein radikaler Eingriff in das
Urheberrechtsgesetz. Dieser Uberlegung soll hier nicht nachgegangen werden. Es
sollte aber eine amtliche Hinterlegungsmoglichkeit (wie in Japan, vergl. 6.5.5.1
Registrierung von Software) fur urheberrechtlich schitzbare Gegenstande, wie
Software, geben. In etwaigen Streitigkeiten hatte der Urheber damit leicht die
Maoglichkeit, daflir Beweis zu erbringen, dass er der erste Schopfer eines Werkes war.
Damit ware eine beachtliche Motivierung fur eine solche Hinterlegung gegeben. Ist die
Hinterlegung an  Veroffentlichung  gebunden, wirden die  bestehenden

Recherchemaoglichkeiten entsprechend erweitert.
Da der (durch Inverkehrbringen) veroffentlichte Maschinencode nur mit grof3en

Schwierigkeiten untersucht werden kann, ist seine Veroffentlichung kaum brauchbar.

Interessant ist dagegen der Sourcecode, zu dem wegen des Dekompilierungsverbots
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normalerweise kein Zugang besteht. Eine Lockerung bzw. teilweise Aufhebung des

Dekompilierungsverbots wurde zu der vorstehend angesprochenen Forderung fuhren.

Die bereits im Patentgesetz vorgesehenen Ausnahmen des Patentschutzes (vergl.
4.4.2 Ausschlisse nach DE-PatG §1 Absatz 2 und §5) sollten auch in Bezug auf das
Dekompilierungsverbot nach §69 e UrhG gelten. Das Dekompilierungsverbot sollte auf
nicht gewerbliche Nutzung und auf Nutzung zu Versuchszwecken keine Anwendung
finden. Genauso sollte eine nicht gewerblich betriebene Veroffentlichung eines durch
Dekompilierung erzeugten Sourcecodes zulassig sein. Eine solche Veroffentlichung
konnte leicht Uber das Internet erfolgen. Daraus dann erstellte Datenbanken wirden
wegen der damit erzeugten Recherchierbarkeit zur allgemeinen Wissensbereicherung

bzw. —Verbreitung beitragen.

Eine Dekompilierungserlaubnis wirde auch zu einer Motivierung des Urhebers flhren,
von sich aus seinen Sourcecode zu veroffentlichen, zumindest aber dazu, auf

Malnahmen zur Geheimhaltung des Sourcecodes zu verzichten.

SchlieRlich wirde durch eine Aufhebung des Dekompilierungsverbotes das Feststellen
von Urheberrechtsverletzungen erleichtert. Fur den Inhaber eines alteren
Urheberrechtes ware es durch Vergleich von Sourcecodes leichter herauszufinden, ob

ein jungerer Sourcecode von seinem Programm oder Programmteilen Gebrauch macht.

6.5 Japan

Vorbemerkung zu hier verwendeten vom Japanischen ins Englische und/oder Deutsche

Ubersetzten Ausdricken:

Manche Formulierungen der japanischen Sprache sind nicht wortlich sinnvoll
ubersetzbar. Fur die meisten Ausdricke werden weltweit, auch im deutschen
Sprachbereich, die englischen Ubersetzungen angewandt. Diese englischen Ausdriicke

werde im Folgenden benutzt und bei etwa vorhandenen Unklarheiten zusatzliche
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Erlauterungen gegeben. Bei deutschsprachigen Zitaten (in Gbernommenen Grafiken)

werden die deutschen Ausdriicke belassen®®.

6.5.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentschutzes

6.5.1.1 Entwicklung in Bezug auf Software

Die ersten Patentanmeldungen auf Software wurden beim JPO®**® in den 60ern des
vorigen Jahrhunderts eingereicht. In Ermangelung von Experten und jeglicher Erfahrung
hatte man sich der Prufungsmethoden bei Verfahrenspatenten bedient. Nach den 1975
herausgegebenen Prufungsrichtlinien wurde in Software-Erfindungen ein Verfahren
gesehen und nicht etwa ein Gerat, das durch ein Computer-Programm gesteuert wird,

oder ein Speichermedium, auf dem ein Programm gespeichert ist.

Erst in den Priufungsrichtlinien von 1982 sind Vorrichtungen erwahnt, die einen
Mikroprozessor benutzen und deren erfinderischer Gedanke in ,means plus function®
ausgedruckt wird, also einzelne Elemente der Vorrichtung durch ihre Funktion

beschrieben werden:

...Jede Erfindung, deren Ausfiihrung eine Anzahl an beschrankenden Merkmalen umfasst, die als
Mittel (Elemente) ausgedriickt werden, die eine Funktion ausiben, und Teile eines
programmgesteuerten Computers...werden als dem Patentschutz zuganglich (gesetzmafig)

anerkannt...

Dagegen

...bloRe Operationen eines Computers ohne Steuerung seiner Teile...erscheinen als nicht dem

Patentschutz zuganglich...

%32 Beispielsweise werden von mir synonym folgende Ausdriicke verwendet:
IP = Intellectual Property = Geistiges Eigentum

District Court = Landgericht

High Court = Oberlandesgericht

Supreme Court = Oberster Gerichtshof

333 JPO = Japanese Patent Office = JPA = Japanisches Patentamt
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Die Prifungsrichtlinien von 1993 fihrten weitere Prazisierungen ein:

Eine Computer-Software-Erfindung ist dem Patentschutz zuganglich, soweit ein Naturgesetz

angewendet wird.

Unabhéngig davon, ob Informationsverarbeitung durchgeflihrt wird oder nicht, liegt die
Anwendung eines Naturgesetzes vor, wenn sie auf einer physikalischen Aufgabe oder

Eigenschaft beruht.

Ein Naturgesetz wird angewendet, wenn die Erfindung Hardware, wie ein Display oder

Eingabe/Ausgabegerate oder Speicher oder einen Computer, benutzt.

Ein ein Computerprogramm tragendes Speichermedium wird nicht als dem Patentschutz
zuganglich angesehen, genauso wenig wie Programmiersprachen, Programme an sich oder

Programmlisting.

In den weiter entwickelten Priifungsrichtlinien von 1997 wurden Anderungen eingefihrt.
Im Gegensatz zu den Prufungsrichtlinien von 1993 wurden jetzt Speichermedien, die
ein Programm tragen, als dem Patentschutz zuganglich angesehen, im Gegensatz zu

einem Computerprogramm an sich.

In der Folge gab es noch zahlreiche weitere Anderungen. So wurde das Japanische

%% in den letzten 10 Jahren mehrfach geandert®®.

Patentgesetz
Einschneidende Anderungen finden sich in den Priifungsrichtlinien von 2000, die auf
Patentanmeldungen anzuwenden sind, die ab dem 10. Januar 2001 eingereicht
wurden. Diese Anderungen bestanden in der Einflihrung eines speziellen Teils, der sich

mit Computerprogrammen oder computerimplementierten Erfindungen befasst.

Die letzte Anderung wurde durch das Anderungsgesetz 24 von 2002 eingefiihrt. Diese
Anderungen und auch die Rechtsprechung wurden in den Prifungsrichtlinien®® des

Japanischen Patentamts berucksichtigt, wobei Software-Erfindungen einen besonderen

3% BIfPMZ 1997, Seiten 128-144,179-193, Anderungsgesetz 116 von 1994

%% BIfPMZ 1998, Seiten 76-77, Anderungsgesetz 68 von 1996 und BIfPMZ 2002, Seiten 238-242,
Anderungsgesetz 220 von 1999

3% www.jpo.go.jp zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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Abschnitt®®” fanden, namlich unter ,Implementing guidelines for inventions in specific

fields — Computer Software related inventions®.

Eine weitere Anderung stellt die am 1. September 2000 in Kraft getretene Ergénzung
des Japanischen Patentgesetzes in §2 Absatz 3 und 4 und §101, 2. und 4. Satz

(mittelbare Patentverletzung) dar.

6.5.1.2 Aktuelle Entwicklungen

Juni 2001:

Das Council on Reform of Judicial System gibt Empfehlungen heraus. Danach sollen
der Tokyo District Court und der Osaka District Court ausschlielich fur Patent- und

Gebrauchsmustersachen zustandig sein.

9. Juli 2003:

Der Revised Code of Civil Procedure tritt in Kraft. Danach wird zusatzlich zu obigem die
Einfuhrung eines Expert Commisioner Systems und eines Pre-Trial-Verfahrens zur

Beweiserhebung beschlossen.

1. April 2005

Nach weiteren Beratungen im Council und einer Consulting Group on Intellectual
Property Litigation treten zwei Gesetze in Kraft, von denen eines Naheres zu obigem
Komplex regelt und das andere die Errichtung eines Spezialgerichtshofes — Intellectual
Property High Court = IP High Court. Dieser ist ein Spezialzweig des Tokyo High Court,
besitzt aber Eigenstandigkeit. Er ist zustandig fur Rechtsmittel gegen Entscheidungen
des Osaka und des Tokyo District Courts und — ahnlich wie das deutsche

Bundespatentgericht — des Japanischen Patentamts.

%7 JPO Examination guidelines for industrial applicable inventions, Part VIII Examination guidelines for

inventions in specific fields, Chapter 1. Computer Software related inventions
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Zum heutigen Zeitpunkt existieren am District Court Tokyo vier und am District Court
Osaka zwei Abteilungen fur Geistiges Eigentum. Der High Court Osaka verfugt

aulderdem Uber eine Zentralabteilung.

6.5.1.3 Jungste Entscheidung des IP High Court

In den ersten vier Monaten seines Bestehens, also von April bis inkl. Juli 2005, sind
beim IP High Court 104 Beschwerden gegen Entscheidungen des JPO anhangig
geworden und 7 Berufungen in Patentverletzungssachen gegen Entscheidungen des
Osaka District Courts und des Tokyo District Courts.

Als erste Entscheidung berichtete Asahi Shinbun®® (iber die Ichitaro-Entscheidung®®
des IP High Court vom 30. September 2005, mit der dieser die entsprechende friihere

Entscheidung des Tokyo District Courts aufgehoben hat.

Der Tokyo District Court hatte festgestellt, dass die Firma Just System ein Patent der
Firma Matsushita Electric Industrial verletzt, in welchem eine ,Help button funktion®
geschutzt ist. Gegen diese Entscheidung hatte die Firma Just System Beschwerde

eingelegt zum IP High Court.

In der Besetzung des Senats des IP High Court mit funf Richtern hat dieser festgestellt,
dass dem Patent neue und erfinderische Elemente fehlen und es daher fur ungultig

erklart werden sollte.

Der patentierte Gegenstand betraf einen ,Help mode button®, den ein Benutzer anklickt,
um technische Assistenz abzurufen. Der Benutzer klickt zuerst den Button und danach
ein anderes Icon, beispielsweise das Print Icon. Die Hilfe besteht in einem dann
erscheinenden Pop-up Fenster mit Erlauterungen fur die Print-Funktion. Matsushita
hatte urspringlich ein System entwickelt, Uber das Hilfefunktionen Uber die Tastatur

abgerufen werden konnten. Die Patentanmeldung mit dem Help-button-lcon wurde

%% Asahi Shinbun ist eine der groRten Tageszeitungen in Japan

%3 |P High Court, 30.9.2005, Ichitaro, Matsushita ./. Just System
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1989 eingereicht und das Patent 1998 erteilt. Der IP High Court hatte festgestellt, dass
ein ahnliches System bereits in einer friheren Veroffentlichung beschrieben worden
war. Dabei war er davon ausgegangen, dass an sich grundsatzliche Bedenken gegen
die Erteilung eines Patents auf einen solchen Gegenstand nicht vorliegen. Eine weitere

Stellungnahme zu dieser Entscheidung folgt weiter unten.

6.5.2 System der fir Geistiges Eigentum zustiandigen Gerichte und
Instanzenzug
Beschwerden

Fur Beschwerden gegen eine Entscheidung des Patentamts ist allein der High Court
Tokyo zustandig (§178 Absatz 1 Patentgesetz u.a.), wo sie von der Sonderabteilung,
dem High Court fur Geistiges Eigentum, behandelt werden (§2 Nr. 2 Gesetz zur
Einrichtung eines High Court fur Geistiges Eigentum).

Berufungen in Zivilsachen

Fur Berufungen in Zivilsachen steht dem High Court Tokyo bei Fallen, die das
Patentrecht, das Gebrauchsmusterrecht, das Nutzungsrecht fir Topographien
integrierter Schaltkreise von Halbleitern und das Urheberrecht fir Computerprogramme
betreffen, ausschliel3liche Zustandigkeit zu (§6 Nr. 3 Zivilprozessordnung); sie werden
vom High Court fur Geistiges Eigentum bearbeitet (§2 Nr. 1 Gesetz zur Einrichtung
eines High Court fur Geistige Eigentumssachen). Das Gericht bearbeitet alle in Japan
eingelegten Berufungen dieser Art. Berufungen, die das Geschmacksmusterrecht, das
Warenzeichenrecht, das Urheberrecht (auller fur Computerprogramme), das
Verlagsrecht, an das Urheberrecht angrenzende Rechte, aus der Eintragung neuer
Sorten entstehende Zichterrechte sowie Klagen im Zusammenhang mit entgangenem
Gewinn aufgrund von unerlaubtem Wettbewerb betreffen, fallen unter die Zustandigkeit
eines der acht High Courts, je nach dem, welches Gericht in der ersten Instanz
zustandig gewesen war; Falle, die dabei unter die Zustandigkeit des High Court Tokyo
fallen, Ubernimmt der High Court fir Geistiges Eigentum (§2 Nr. 1 Gesetz zur

Einrichtung eines High Court fur Geistiges Eigentum).
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Den Aufbau zeigt die folgende Abbildung 15%°:

Vom Oberlandesgericht fiir geistiges Eigentum behandelte Sachen

Zivilsachen mit Bezug zu geistigem Eigentumsrecht

Beschwerden gegen Entecheidungen

{Letzte Instanz)

{Letzte Instanz)

Oberster Gerichtshof Oberster Gerichtshof

(Zweite Instanz)

{Erste Instanz)

Oberlandesgericht in Gessen Boreich das Oberlandesgericht
fiir geistiges Eigentum [t fiir geistiges Eigentum

- Patentrecht

- Gebravchsmusterrachi

W i Land It an einem richt im
|n2rrzl'lz:-2?.::1.l dzg BEnE Bereich des - Geschmacksmusterracht
Cbedandesgenchis
Oberlandes gerichis Takepe i _— ) _
Tokyo bahandelta Falle Latrkgesicht behandehe Filks - Warenzeichenrecht
{Erste Instanz)
Landgerichte Landgerichte Tokyo u. Osaka
Tokyo u. Osaka oder andere Landgerichte

Falle mit Technikbezug

Fille ohne Technikbezug

- Gaschmacksmustarrecht

- Patentrachi
- Gebravchsmusterracht

- Mulzungsrechie fur de
Topographie von intagnerten
Schaltkreisan

- Urhebarrechte von Autoren
von Compularprogranimean

- Varagsrecht
- Angrenzends Hechte
- Alchiemechia

- Warenzeichanrecht

- Lrhebarmechbe
(aulzer an Computerprogrammen)

- Klagen wg, Gawinnausfallen wg

unlauferan Wetthewarbs

Abbildung 15 - Instanzenzug in Japan®"’

In beiden Fallen, in denen in Abbildung 15 das Oberlandesgericht fur Geistiges

Eigentum angegeben wurde, ist der High Court Tokyo gemeint. Oberster Gerichtshof

bedeutet Supreme Court.

%0 Grafiken und Erlauterungen wurden bezogen

von:http://www.ip.courts.go.jp/ger/aboutus/jurisdiction.html zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006

1 Grafiken und Erlauterungen wurden bezogen

von:http://www.ip.courts.go.jp/ger/aboutus/jurisdiction.html zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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Organisation:

(1) Richter

Einer Gerichtsverhandlung am High Court fir Geistiges Eigentum sitzt ein Senat aus
drei Richtern vor; in besonders wichtigen Entscheidungen, bei denen eine schnelle
Bearbeitung vonnoéten ist, kann dies auch ein aus funf Richtern bestehender Senat

(GroRer Senat) sein.

(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter werden von den Richtern angewiesen,
Untersuchungen in Patent- und Gebrauchsmustersachen und zu fallrelevanten
technischen Details anzustellen. Seit April 2005 sind sie aullerdem befugt, bei
mundlichen Verhandlungen die Prozessparteien zwecks Klarung des Sachverhalts zu

befragen (§92-8 Zivilprozessordnung).

(3) Rechtspfleger

Die Rechtspfleger sind bei der Verhandlung zugegen, machen Aufzeichnungen,
Uberwachen die einzelnen Verfahrensschritte, dokumentieren die Falle und assistieren
den Richtern bei der Nachforschung nach gesetzlichen Bestimmungen und
Prazedenzfallen; aullerdem erfullen sie verschiedene andere prozesstechnische

Aufgaben.

(4) Experten

Die Experten, die sich durch hohere Qualifikation und Erfahrung von den
wissenschaftlichen Mitarbeitern unterscheiden, tragen mit ihrem Fachwissen dazu bei,
Sachverhalte klar herauszuarbeiten und einen reibungslosen Verhandlungsablauf zu
gewabhrleisten; wann solche Experten hinzugezogen werden, entscheiden die Richter
(§92-2 Zivilprozessordnung). Die Experten werden vom Obersten Gerichtshof fur
befristete Zeit bestellt; es handelt sich um Professoren, Forscher oder andere

Personen, die Uber ein hohes Fachwissen auf ihrem jeweiligen Spezialgebiet verfligen.
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Oberlandesgenicht fur geistiges Eigenturm

[ Richterkonferenz)

Prozessabteilung

Genchtsverwaltiung

1. Abteilung
2. Abteilung
3. Abteilung

4. Abteilung

Sonderabteilung (Senat)

Abbildung 16 — Aufbau des IP High Court = Oberlandesgericht fiir Geistiges Eigentum (High Court
Tokyo)

Im Jahre 2005 wurden 573 Verletzungsklagen in erster Instanz erhoben, unter diesen
rund 200 aus Patenten und Gebrauchsmustern. Am Tokyo High Court wurden 588
Berufungen aus Nichtigkeitsverfahren am JPO erhoben und 86 Berufungen in
Verletzungssachen. Auferdem wurden 267 Antrage auf Einstweilige VerflUgungen
gestellt, Uber die nach einer durchschnittichen Dauer von knapp 4 Monaten
entschieden wurde. Die durchschnittiche Dauer von IP-Verfahren betrug 13,5 Monate
(gegenuber 18,3 Monaten im Jahre 2001). Nichtigkeitsberufungsverfahren dauerten

durchschnittlich 9,4 Monate und Verletzungsberufungsverfahren 9 Monate®”.

6.5.3 Systematik der Definition von Schutzrechten

Bei der Praxis der Patenterteilung spielen die Prufungsrichtlinien die einzige Rolle. Sie
haben Gesetzeskraft. An sie sind die Prifungsstellen und selbst die
Beschwerdekammern des JPO gebunden (vergl. 6.5.4.2 Entwicklung von
Prufungsrichtlinien und Rechtsprechung zu Patenten fur Software). Die Rechtsprechung

findet eher eine untergeordnete Bedeutung und wird nur bei der Ausarbeitung von

2 www.jpo.jp/quick/e/index tokkyo.htm zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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Verbesserungen der Prifungsrichtlinien (etwa alle 4-5 Jahre) berlcksichtigt. Die

Prufungsrichtlinien werden vom Prasidenten des JPO erlassen.

Die Prufungsrichtlinien enthalten einen speziellen Teil, der sich detailliert mit Software-

Erfindungen befasst.

6.5.4 Rechtliche Grundlagen des Patentschutzes fiir Software

Die rechtlichen Grundlagen sind das Patentgesetz, die Prufungsrichtlinien und die

Rechtsprechung.

6.5.4.1 Patentgesetz

Wie in JPatG Artikel 1 angegeben (vergl. Article 1 in 10.6.2.4 Japan), soll die Anregung
von Erfindungen durch Férderung ihrer Schutzgewahrung und ihrer Nutzung erfolgen,
um dadurch zur Entwicklung der Industrie beizutragen. Nach JPatG Artikel 2 (vergl.
Article 2 in 10.6.2.4 Japan) ist eine Erfindung eine hoch entwickelte Schopfung eines
technischen Gedankens unter Ausnutzung der Naturgesetze. Erfindungen gehdren zu
den Kategorien Erzeugnis, Verfahren zur Bearbeitung oder Verfahren zur Herstellung
eines Erzeugnisses. JPatG Artikel 29 Absatz 1 (vergl. Article 29 in 10.6.2.4 Japan)
gewahrt jeder Person, die eine industriell anwendbare Erfindung gemacht hat, einen

Anspruch auf ein Patent.

Eine ausdriickliche Ausschlussliste, wie im Osterreichischen Patentgesetz, im
Deutschen Patentgesetz und im EPU, gibt es im Japanischen Patentgesetz nicht.
Erfindungen, deren Anwendung gegen die guten Sitten oder die Offentliche Ordnung
verstolden wirden, sind jedoch vom Patentschutz ausgeschlossen. Die Nutzung eines
Patents durch Austbung eines Verbietungsrechts bei Heilverfahren fir Menschen wird
als Verstol® gegen die guten Sitten angesehen. Infolgedessen sind Heilverfahren fur

Menschen nicht patentierbar.
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Computerprogramme als solche sind grundsatzlich schutzfahig genauso wie ein
Computer-lesbares Speichermedium, auf dem sich ein Computerprogramm befindet.
Geschaftsmethoden sind nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, kdnnen aber nicht
patentiert werden, wenn nicht ein technischer Effekt vorliegt, der Uber das "normale"
Zusammenwirken zwischen Software und Hardware hinausgeht (vergl. 6.5.4.4

Geschaftsmethoden).

Die relativen Voraussetzungen entsprechen international Ublicher Praxis. Es mussen
also Neuheit und Erfindungshdhe vorliegen. Fir Erfindungshdéhe wird der Begriff der
Fortschrittlichkeit (shimposei) benutzt. Er bedeutet, dass ein Patent nicht erteilt werden
kann, wenn ein Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet der Erfindung
aufgrund seiner Kenntnisse, die die weltweit gesamte druckschriftliche Literatur,
inklusive Patentschriften und offenkundige Vorbenutzung umfassen, in der Lage
gewesen ware, die Erfindung vor der Einreichung der betreffenden Patenanmeldung zu

machen.

6.5.4.2 Entwicklung von Prufungsrichtlinien und Rechtsprechung zu

Patenten fiir Software

Im japanischen Recht findet die Auslegung bestehender Gesetze eine starke Basis in
Rechtsverordnungen und in von den zustandigen Ministerien herausgegebenen
Anwendungsrichtlinien. In dem hier interessierenden Patentgesetz sind das die
Prafungsrichtlinien. Die Prufungsstellen des JPO und deren Beschwerdekammern sind
neben dem Gesetz nur an diese Gesetzeskraft aufweisende Prifungsrichtlinien
gebunden. Gerichtsentscheidungen selbst des Supreme Court werden dabei nicht
berlcksichtigt. Das JPO berucksichtigt allerdings solche Entscheidungen in den
Uberarbeitungen seiner Prifungsrichtlinien. Diese Praxis fihrt zu einer Verzégerung der
Rechtsentwicklung, da zunachst altes Recht weiter angewendet wird, obwohl neues
durch den Supreme Court oder den Intellectual High Court entwickeltes Recht bereits
vorliegt. Das case law der USA und die im kontinentaleuropaischen Recht sofort
stattfindende Berucksichtigung der Rechtsprechung fuhrt zu einer wesentlich
schnelleren Anpassung der Patentpraxis und damit letzten Endes zu einer schnelleren

Fortentwicklung des Rechts.
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Die  Prifungsrichtlinien  enthalten einen  speziellen Teil, der sich mit

Computerprogrammen oder computerimplementierten Erfindungen befasst.

In diesem Teil der Prifungsrichtlinien von 2000 heil3t es:

1.1.3

Der Ausdruck ,Benutzung eines Computers, umfassend die Schritte... spezifiziert nicht
notwendigerweise den Gegenstand der Operation in jedem Schritt. Daher kann der
Patentanspruch auf folgende beide Weisen interpretiert werden:

Als ein Anweisungen empfangendes (von einem Menschen) Verfahren, bei dem ein Computer
als bloRes Rechenwerkzeug benutzt wird, wobei eine Anforderung von einem Anwender
(menschliche Eingabe eines Befehls in einen Computer) empfangen wird, die Einzelheiten der
Anforderung gepruft werden (menschliche Eingabe eines Befehls in einen Computer) und dem
Anwender mitgeteilt wird, ob die Anforderung erfullbar ist oder nicht, oder

als ein Verfahren zur Informationsverarbeitung mittels Computersoftware in einem Anweisungen
empfangenden System, bei dem eine Anforderung von einem Anwender (mittels einer
Vorrichtung A, die mit einem Computer ausgeristet ist) empfangen wird, die Einzelheiten der
Anforderung gepriift werden (mittels einer Vorrichtung B, die mit einem Computer ausgeristet ist)
und dem Anwender (mittels einer Vorrichtung C, die mit einem Computer ausgerustet ist)

mitgeteilt wird, ob die Anforderung erflllbar ist oder nicht.

In JPatG Artikel 1 wird der Zweck des Japanischen Patentgesetzes angegeben:

...Zweck dieses Gesetzes ist die Anregung von Erfindungen durch Foérderung ihrer

Schutzgewahrung und ihrer Nutzung, um damit zur Entwicklung der Industrie beizutragen.

In JPatG Artikel 2 wird der Begriff Erfindungen definiert

als eine hoch entwickelte Schopfung eines technischen Gedankens unter Ausnutzung der

Naturgesetze.

Nach JPatG Artikel 2 Absatz 3 gibt es fur Erfindungen drei Kategorien, namlich
Erzeugnis, Verfahren oder Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. In JPatG
Artikel 29 JPatG sind Voraussetzungen angegeben, unter denen fur Erfindungen

Patente erteilt werden konnen. Dort heifdt es:

...Jede Person, die eine industriell anwendbare Erfindung gemacht hat, kann hierfiir ein Patent

erhalten...
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Eine Erfindung muss erstens gesetzlich vorgesehen sein (In der englischen
Ubersetzung wird der Ausdruck ,statutory“ verwendet, der nicht genau dem japanischen
Wort entspricht; besser ware ,legaly admissible” = ,gemafl Patentgesetz zulassig“) und
(UND) zweitens industriell (der Ausdruck ,industriell“ ist nicht definiert) anwendbar sein.
Patentanmeldungen auf Ideen, die nach JPatG Artikel 2 nicht als Erfindungen

angesehen werden, sind nach JPatG Artikel 29 zurickzuweisen.

In den Priifungsrichtlinien®”® sind die vom Patentschutz ausgenommenen Erfindungen

aufgezahlt.

Eine Erfindung, die den Naturgesetzen widerspricht, ist nicht patentierbar. Ebenfalls
nicht patentierbar sind Naturgesetze selbst oder reine Entdeckungen. Allerdings sind in
der Natur vorhandene Dinge dann patentierbar, wenn deren Herausfinden aufwandig
ist. Da eine Erfindung eine Schopfung unter Ausnutzung der Naturgesetze ist, kbnnen
Schopfungen, die nicht Naturgesetze ausnutzen, auch nicht patentiert werden. Solche
Schopfungen sind ja definitionsgemall keine  Erfindungen. Kommen zu
Erfindungsmerkmalen, die Naturgesetze ausnutzen, noch solche Merkmale hinzu, die
keine Naturgesetze ausnutzen, so ist dies nicht schadlich flr eine Patentierung.
Letzterer Gedanke findet sich immer wieder bei der Beurteilung der Patentfahigkeit,
dies nicht nur in Japan, sondern ebenfalls in Osterreich, Deutschland, im EPU** und
USA.

Nicht patentierbar  sind mathematische Methoden oder  Algorithmen,
Programmiersprachen, Lernmethoden oder Erfindungen, die die Benutzung geistiger

Aktivitaten zur Voraussetzung haben.

Die Darstellung von Informationen ist grundsatzlich nicht patentierbar, jedoch ware es
denkbar, dass die Art der Darstellung einen besonderen Effekt herbeifihrt und dass
daher diese Art der Darstellung patentierbar ist. Beispielsweise kdnnte eine Information
auf einem Bildschirm in einem besonders einpragsamen Muster dargestellt werden. In

diesem Fall ware die erfinderische Komponente in dem Muster zu sehen. Nach dem

343

” JPO Examination guidelines for industrial applicable inventions, Part Il Requirements for patentability

Europaisches Patentlibereinkommen
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oben erwahnten Prinzip darf das Vorhandensein einer nicht erfinderischen
Komponente, namlich der Information an sich, kein Hindernis fur eine Patenterteilung

sein.

In den Richtlinien ist als Beispiel eine Plastikkarte angegeben, auf der Informationen in
Form von Schriftzeichen, Buchstaben und Figuren eingepragt sind, so wie dies bei
Kreditkarten Ublich ist. Legt man die Karte auf Papier, wird das Kopieren der
eingepragten Informationen maglich. Dies wird als technisches Merkmal angesehen
und fuhrt dazu, dass diese Karte patentierbar ist. Es kommt also nicht auf den

Informationsinhalt an.

Wenn Darstellung einer Information grundsatzlich nicht patentierbar ist, so ist ihre
Verarbeitung grundsatzlich ebenso wenig patentierbar. Software wird als Satz von
kinstlichen Regeln zur Verarbeitung einer Information angesehen und ist daher
genauso wenig patentierbar wie Spiele, arithmetische Formeln und Codiermethoden. In
den Richtlinien wird ausgeflhrt, dass ein Gegenstand dann patentierbar sein kann,
wenn ein Naturgesetz zumindest in einem Teil der Erfindung benutzt wird. Dies ist der
Fall bei Steuerung von Hardware oder bei einer diese Steuerung herbeifiihrenden
Informationsverarbeitung und bei einer Informationsverarbeitung, die technische oder
physikalische Eigenschaften oder Natur eines Objektes andert. Als Objekt werden.
aufgezahlt Signale, Zeichen, Bild, Daten, Layout, Muster, Gestalt, Hardware usw. Dies
bedeutet, dass Zeichenerkennung, Ubertragungsprotokolle, Signalstrukturen durchaus
patentierbar sein konnen. Die blole Anwendung von mathematischen Methoden oder
das Heranziehen menschlicher geistiger Tatigkeit wird nicht als Benutzung von
Naturgesetzen angesehen - genauso wenig die bloRe Benutzung von Hardware zur

Ausflhrung der Software.

Zu Geschaftsmethoden-Erfindungen und Spiele-Erfindungen heif3t es,

...dass diese sorgfaltig gepruft werden mussen, da selbst in den Fallen, in denen ein
physikalisches Ding, wie ein Apparat, eine Vorrichtung, ein System etc. benutzt wird, solche Falle

vorkommen kénnen, bei denen die Erfindung in ihrer Gesamtheit kein Naturgesetz benutzt.

Als ein Beispiel fur eine patentierbare Erfindung ist eine prozessorgesteuerte
Benzineinspritzung anzusehen. Da die durch den Prozessor vorgenommene
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Verarbeitung von Sensorsignalen (Das ist eine Informationsverarbeitung.) zur
Steuerung der technischen Eigenschaften eines Objektes (Einspritzpumpe) dient,

handelt es sich um eine Benutzung von Naturgesetzen.

In dem vorstehend angegebenen Beispiel liegt die Erfindung in der Art und Weise, wie
die Sensorsignale, die Drehzahl und Stromungsgeschwindigkeit der Luftzufuhr
wiedergeben, dazu benutzt werden, Einspritzdruck und Durchmesser der Dusenoffnung
zu steuern. Es gibt eine diese Grofien verbindende Funktion, die in der vom Prozessor

abgearbeiteten Software liegt. Die Erfindung liegt also in der Software.

In den Richtlinien ist das Grundkonzept®* dargelegt, nach welchem bestimmt wird, ob
eine Software-Erfindung die Schopfung einer technischen Idee ist, die Naturgesetze
verwendet. Zunachst geht man davon aus, dass bei einer Informationsverarbeitung, die
durch Hardware realisiert wird, es sich um die Schopfung einer technischen Idee unter
Nutzung von Naturgesetzen handelt. Wird namlich die Software in den Computer
eingelesen, so ist die Informationsverarbeitungseinrichtung oder -Maschine durch einen
konkreten Gegenstand gebildet, in welchem Software und Hardware kooperativ
arbeiten. Hierzu fiihrt der Tokio High Court aus®®, "... ein technischer Gegenstand muss
konkret sein, damit er einen bestimmten Zweck erfullen kann und praktisch verwendet
werden kann". Aus dieser Entscheidung wird abgeleitet, dass ebenfalls ein
computerlesbares Speichermedium, auf welchem die Software gespeichert ist, die
Fahigkeit besitzen kann, eine Schopfung von technischen Ideen unter Nutzung von

Naturgesetzen zu bilden.

In JPatG Artikel 2 Absatz 3 und 4 wird der Begriff ,Programm® als Produkt eingefuhrt. In
Absatz 4 heildt es:

..."Programm und dergleichen® in diesem Gesetz bedeutet ein Programm (Anweisungen an einen
Computer, die so kombiniert sind, dass ein einziges Resultat erreicht wird) und andere Arten von
Information, die zur Verarbeitung durch einen Computer benutzt wird und die dquivalent zu dem

Computer ist.

5 JPO Examination guidelines for industrial applicable inventions, Part VIl Examination guidelines for
inventions in specific fields, Chapter 1. Computer Software related inventions, I, 2.1
%48 Tokio High Court, 206, 26.Mai Heisei 11 (1999)
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Dies bedeutet, dass eine “Computer-Software-Programmerfindung® als eine
Produkterfindung und gleichermallen als Aufzeichnungsmedium angesehen wird, auf

dem ein ,Computer-Softwareprogramm® gespeichert ist.

Zur Abgrenzung dessen, was bei Software-Erfindungen nicht schutzfahig ist, dienen die
allgemeinen Bestimmungen, die jedoch als nicht abschliefend angesehen werden (Der
zu erwartenden Rechtsprechung wird Raum gegeben.). Danach sind nicht patentfahig:

o Naturgesetze selbst

e BlofRe Entdeckungen und nicht Schépfungen

o Erfindungen, die Naturgesetzen widersprechen
e Erfindungen, die keine Naturgesetze nutzen

¢ Dinge nicht technischer Art, namlich

e PersoOnliches Wissen,

o Blof3e Darstellung von Information,

e BlofRe asthetische Schépfungen

Zu untersuchen ist die Frage, ob tatsachlich mit der Erfindung Naturgesetze genutzt
werden, wenn die vorstehend angegebenen Bedingungen erfullt werden, also
Informationsverarbeitung durch  Software unter Benutzung von Hardware
(CPU, Speicher) realisiert wird.

Erfolgt dagegen eine Informationsverarbeitung nicht durch konkretes Zusammenwirken
von Software mit Hardware, so fallt die Erfindung nicht unter ,Schépfung technischer
Ideen unter Nutzung von Naturgesetzen". Hierzu wird in den Richtlinien folgendes

Beispiel angegeben:

Gegeben ist ein Computer mit einer Eingabevorrichtung, in die Dokumentdaten eingegeben
werden, mit einem Prozessor, der Dokumentdaten bearbeitet, und mit einer Ausgabevorrichtung,
von der die bearbeiteten Dokumentdaten ausgegeben werden. Der Computer stellt mittels des
Prozessors eine Zusammenfassung des eingegebenen Dokuments her. Es existiert zwar ein
Ablauf einer Informationsverarbeitung, bei der die Dokumentdaten tber die Eingabevorrichtung in
den Computer eingegeben werden, durch den Prozessor bearbeitet werden und dann durch die
Ausgabevorrichtung ausgegeben werden, jedoch stellt der Vorgang, eine Zusammenfassung des
eingegebenen Dokuments zu erzeugen, kein Zusammenwirken mit dem Prozessor dar, so dass
man nicht sagen kann, dass hier eine konkrete Informationsverarbeitung stattgefunden hat.

Demzufolge erfillt die Erfindung nicht die Bedingung "Schépfung einer technischen wie—die
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Vorrichtung (Hier liegt vermutlich ein Ubersetzungsfehler vor, der vom Autor mit Streichung und

der unterstrichenen Einfligung zu korrigieren versucht wurde.) unter Nutzung von Naturgesetzen

und ist damit gesetzlich nicht =zulassig. Die durch die Software durchgefiihrte
Informationsverarbeitung wird nicht in konkretem Zusammenwirken mit der Hardware realisiert.
Software und Hardware stellen also keine Quasi-Einheit im Sinne einer beispielsweise NC-

Maschine dar.

Die oben angesprochene Benzineinspritzung wird in den Richtlinien folgendermalien

abgehandelt:

Es handelt sich um ein Gerat zum Durchfiihren einer Informationsverarbeitung in konkreter
Verbindung mit der Steuerung eines Motors. Es wird also eine technische Idee geschaffen, bei
deren Realisierung Naturgesetze genutzt werden. Der Ausdruck "konkret" ist zu verstehen als
gegenstandlich, im Sinne von etwas, das man anfassen kann. So zu verstehen ist die
Erlauterung, dass es sich bei der Erfindung um einen Apparat handelt zur konkreten
Durchfihrung einer Informationsverarbeitung, die auf den physikalischen und technischen
Eigenschaften einer Maschine als Objekt der Informationsverarbeitung basiert, so dass man
sagen kann, dass hier ein technisches Konzept unter Nutzung von Naturgesetzen geschaffen
wird. Es handelt sich also um die Schoépfung von technischen Ideen unter Nutzung von

Naturgesetzen.

Die der an anderer Stelle abgehandelten Vicom-Entscheidung®’

zugrunde liegende
Erfindung wurde ebenfalls beim JPO angemeldet. Das JPO hat in gleicher Weise
entschieden wie das EPA und dieses Beispiel in die Richtlinien aufgenommen.
Genauso wie das Europaische Patentamt stellt in diesem Fall das Japanische
Patentamt fest, dass es sich um eine patentfahige Erfindung handelt. Im Wesentlichen
besteht die Erfindung darin, dass zur Untersuchung eines Bildes auf Stérungen eine
Prifmatrix Gber das Bild hinweg bewegt wird und dadurch Abweichungen von einer Art
Normalform ermittelt werden. Die Grundlage fur die Bilduntersuchung ist eine
mathematische Methode, die flr sich isoliert betrachtet nicht patentfahig ware. Erst die
Verknupfung der Zahlenwerte mit den einzelnen Werten der Bildpunkte fuhrt die
Patentfahigkeit herbei. In den Erlauterungen der Richtlinien wird angegeben, dass die
Prufmatrix eine Art Filter darstellt. Bei der rechnerischen Bearbeitung
(Informationsverarbeitung) werden physikalische Eigenschaften von Bildpunkten

benutzt, die durch optische Lesemittel ermittelt werden. Die Bildstérungen werden

*7T204/84 — ,Vicom*
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dadurch beseitigt, dass Filterparameter der Prifmatrix verwendet werden. Da es sich
demgemall um ein Verfahren handelt zum konkreten Bearbeiten von physikalischen
Eigenschaften, die einem Bild anhaften und die von Lesemitteln ermittelt werden,
handelt es sich um ein technisches Konzept, das Naturgesetze nutzt. Nicht nur das zu
bearbeitende Objekt und die alleinige Berlcksichtigung seiner physikalischen
Eigenschaften sind erheblich, sondern auch das Mittel, mit welchem diese
Berucksichtigung stattfindet. Dieses Mittel ist ein Filter und damit ein physikalisch
fassbarer (konkreter) Gegenstand. Es liegt also eine Schopfung einer technischen Idee
unter Nutzung von Naturgesetzen vor. Demgemal handelt es sich um eine Erfindung,
die fur die Patentierung zugelassen ist. Es sind also mathematische Verfahren
patentierbar, wenn sie in einem technischen Verfahren verwendet werden, das durch
eine technische Einrichtung ausgefuhrt wird. Als technische Einrichtung wird ein

geeignet programmierter Computer angesehen.

In der Entscheidung ,Verfahren zur Simulierung einer Schaltung*®*“ wurde ein Verfahren
auf Patentfahigkeit untersucht, bei dem mathematische Anndherungs -und
Interpolationsverfahren angewendet wurden. Der Tokio High Court stellte fest, dass die
durch das mathematische Verfahren ermittelte nichtlineare simultane Gleichung
keineswegs die elektrischen Charakteristika der eine reale Schaltung bildenden
Bauelemente definieren. Dabei wurden auch nicht physikalische Eigenschaften einer
realen Schaltung bei der Analyse der Gleichung benutzt. Es wirde sich um ein rein
mathematisches Verfahren handeln, und die fir einen Patentschutz beanspruchte
Losung wurde keine technische Vorrichtung darstellen, bei der Naturgesetze verwendet

werden.

Damit eine patentfahige Erfindung vorliegt, missen Rechenverfahren auf konkrete
technische Eigenschaften eines tatsachlichen Gegenstandes, Gerates oder dergleichen

bezogen werden, so wie dies beispielsweise in der Vicom-Entscheidung®® der Fall war.

38 Tokio High Court, 188, 21.12.2004
%9 T204/84 — ,Vicom*
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6.5.4.3 Programmlistings in Anspriichen und Beschreibung

Nach dem allgemeinen und formellen Teil der Prufungsrichtlinien (JPO Examination
guidelines for industrial applicable inventions) ist die Aufnahme eines Programmlistings
in die Beschreibung und damit auch in die Patentanspriiche nicht zuldssig. Ahnlich wie
im deutschen Patentanmeldeverfahren sind aber dennoch Ausnahmen zulassig, wenn
sie dem besseren Verstandnis der Erfindung dienen. Aullerdem muss die verwendete
Programmsprache dem Durchschnittsfachmann gelaufig sein; es muss sich um eine

ubliche Programmsprache handeln.

6.5.4.4 Geschiaftsmethoden

Geschaftsmethoden sind grundsatzlich nicht patentierbar, da bei ihnen keine
Naturgesetze verwendet werden, sondern vielmehr 6konomische Gesetze. Dies wird in
den Richtlinien ausdriicklich erwahnt®*°, wenngleich im Japanischen Patentgesetz keine
Definition vorgesehen ist. Sie kdnnen aber unter Umstanden dann als patentierbar
angesehen werden, wenn zu ihrer Durchflihrung Ubliche Computer verwendet werden.
Die Geschéaftsmethode wird dabei als Software-Erfindung angesehen. Es miussen aber
die weiteren vorstehend erwahnten Kriterien erfullt sein. Dies bedeutet, dass die
Erfindung, flr die ein Patent beantragt wird, in einem technischen Aspekt liegen muss.
Die bloRe Automatisierung eines Geschaftsvorganges mittels eines Computers und
dementsprechend die daflr verwendete Software wird als nicht technisch und damit als

nicht patentierbar angesehen.

Im amerikanischen Patentsystem ist hingegen die wesentliche Voraussetzung, dass die
Erfindung praktisch anwendbar ist. Dass dies in technischer Weise geschieht, ist nicht

%! bei der

erforderlich. Als Beispiel hierfur dient die State-Street-Bank—Entscheidung
das entsprechende Patent in USA in einem Nichtigkeitsverfahren aufrechterhalten
wurde, dagegen in Japan und vom EPO die Patentanmeldung mit der Begriindung

zuruckgewiesen wurde, dass technische Merkmale fehlen wirden.

%P0 Examination guidelines for industrial applicable inventions, Part || Requirements for patentability,
Chapter 1, 1.3
%71 State Street Bank, US patent 5.193.056
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Die wichtigste Voraussetzung in Japan fir die Erteilung eines Patents auf eine
Software-Erfindung ist das Vorhandensein eines technischen Effektes, der uber das
normale Zusammenwirken zwischen Software und Hardware hinausgeht (&hnlich wie
beim EPA>?).

Um den Unterschied zwischen Vorhandensein eines technischen Effektes und dem

Nichtvorhandensein zu veranschaulichen, hier drei Beispiele mit kurzen Erlauterungen:

Zuriickgewiesen:

Automatisches Café®**:
Ein Kunde fuhrt Geld in eine automatische Kaffeemaschine ein; er entnimmt der
Maschine eine Tasse; von der Maschine wird Kaffee in die Tasse gegeben; der Kunde

tragt die Tasse zu einem Tisch und trinkt den Kaffee.

In diesem Vorgang wird zwar ein technischer Gegenstand, namlich die Kaffeemaschine,
erwahnt, jedoch spielt dieser Gegenstand nur die Rolle, dass er sich in bekannter Art
und Weise verhalt. Alle anderen Elemente sind nur Handlungsanweisungen fir den
Kunden, die abgesehen davon, dass sie keineswegs neu sind, an sich nicht patentfahig

sind (bloRe Anweisungen an den menschlichen Geist).

Erteilt:

Mapion®*:

Verfahren zur Zurverfugungstellung von Werbeinformationen unter Benutzung eines
Computersystems. Es wird eine Landkarte oder Stadtkarte auf dem Bildschirm
dargestellt, auf der sich Icons befinden. Klickt der Benutzer auf das lcon, so wird eine

zugehorige Information auf dem Bildschirm wiedergegeben.

Hier handelt es sich um einen technischen Vorgang und nicht nur um eine bloR3e

Handlungsanweisung. Es liegt zwar die Handlungsanweisung vor: "klicke auf das icon!",

%2 T11173/97
%3 Entscheidung des JPO 280 49 33
%4 Entscheidung des JPO 275 64 83
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und aulRerdem weil} der Benutzer von vornherein, was er zu erwarten hat, jedoch hat er
keinen Einfluss auf den technischen Ablauf zwischen dem Anklicken des icons und dem
Erscheinen der Bildschirminformation. Das Erscheinen der Information auf dem
Bildschirm ist ein technischer Vorgang, dessen Art und Weise zum Zeitpunkt der

Patentanmeldung neu und erfinderisch war.

Sumitomo Bank Patent®:

Es wird ein fUr eine einmalige Bezahlung vorgesehenes Konto angelegt. Dem Konto
wird ein Kunde zugeordnet. Dem Kunden wird mitgeteilt, dass er einen bestimmten
Betrag auf das Konto einzuzahlen hat. Der Betrag wird sofort einem
Zahlungsempfanger zugefuhrt, wobei die Bank dem Zahlungsempfanger Kundendaten
und Zahlungsgrund gleichzeitig Ubermittelt. Aus diesen Daten kann der
Zahlungsempfanger ermitteln, ob der zu zahlende Betrag korrekt ist und von wem er

kommit.

Auch in diesem Fall gibt es eine Vermengung von bloRen Handlungsanweisungen an
einen Menschen mit automatisierten technischen Vorgangen. Letztere hat das
Japanische Patentamt als ausreichend technisch angesehen, um eine Patentierung

zuzulassen.

6.5.4.5 Zusammenfassung

Computerprogramme sind unabhangig von ihrer Zielrichtung patentierbar, wenn die fur
ihre Umsetzung erforderliche Hardware ausreichend beschrieben ist. Ein technischer
Effekt muss aber Uber das normale Zusammenwirken von Software und Hardware

hinausgehen. Dieser technische Effekt muss neu und erfinderisch sein.

%% Entscheidung des JPO 275 64 83
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6.5.4.6

Die

Durchsetzung von Patenten

jungste Anderung des Japanischen Patentgesetzes in dem sich mit

Patentverletzungen befassenden JPatG Artikel 101 trat am 1. Januar 2003 in Kraft. Dort

wird definiert, was als Patentverletzung anzusehen ist:

Die folgenden Handlungen werden als Verletzung eines Patentrechtes oder einer

ausschlieBlichen Lizenz angesehen:

1.

Im Fall eines Patents fir eine Erfindung eines Produkts das Herstellen,
Ubertragen, Uberlassen, Importieren oder Anbieten fir Ubertragen oder
Uberlassen von Gegenstéanden, die ausschlieRlich zur Herstellung des Produkts

dienen.

. Im Fall eines Patents flr eine Erfindung eines Produkts kommerzielles

Herstellen, Ubertragen und dergleichen eines Gegenstandes zur Herstellung des
Produktes, wenn dieser Gegenstand unerlasslich ist fur die Ldsung der
erfindungsgemalen Aufgabe, bei Kenntnis, dass die Erfindung patentiert ist und
dass der Gegenstand zur Durchfihrung der patentierten Erfindung benutzt
werden wird.

Im Fall eines Patents fur eine Erfindung eines Verfahrens das Herstellen,
Ubertragen, Uberlassen, Importieren oder Anbieten fir Ubertragen oder
Uberlassen von Gegenstdnden, die ausschlieRlich fir die Ausflihrung der
Erfindung dienen.

Im Fall eines Patents fur eine Erfindung eines Verfahrens kommerzielles
Herstellen, Ubertragen und dergleichen eines Gegenstandes zur Durchfilhrung
des Verfahrens, wenn dieser Gegenstand unerlasslich ist fur die Losung der
erfindungsgemalen Aufgabe, bei Kenntnis, dass die Erfindung patentiert ist und
dass der Gegenstand zur Durchfihrung der patentierten Erfindung benutzt

werden wird.

1. und 3. befassen sich (fur Produkte und Verfahren) mit der unmittelbaren

Patentverletzung, wahrend sich 2. und 4. (fur Produkte und Verfahren) mit der

mittelbaren Patentverletzung befassen. Bei Letzteren kommt es auf die Kenntnis an,
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eine Regelung, die sich in gleicher Weise in den USA findet. Zum Vergleich hier US
Patent Law §271 ¢ (Ubersetzung):

Wer innerhalb der USA eine Komponente einer patentierten Maschine, Herstellungsverfahrens,
Kombination (Gemisch) oder Verbindung, oder ein einen wesentlichen Teil der Erfindung
darstellendes Material oder Gerat zur Durchflihrung eines patentierten Verfahrens verkauft oder
den Verkauf anbietet oder in die USA importiert und dabei weil3, das dieses speziell gemacht
oder angepasst wurde zur Benutzung bei einer Verletzung des Patents, wird als mittelbarer
Patentverletzer angesehen.

6.5.5 Urheberrechtsschutz fir Software in Japan

Die erste Schaffung eines Urheberrechtsystems in Japan erfolgte im Jahr 1887 kurz
nach der Meiji Restauration. In den darauf folgenden 40 Jahren fand in funf Stufen eine
Modernisierung und Angleichung an die Standards westlicher Lander statt. Unter
anderem trat Japan 1899 der Berner Ubereinkunft®® bei, womit es sich verpflichtete,
Urheberrechte zu gewahren, die sich nicht nur auf Musik und Bildende Kinste
beziehen, sondern auch auf Werke der Literatur. 1975 wurde die revidierte Fassung der
Berner Ubereinkunft®*’ ratifiziert. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Japan einer weiteren
Reihe von internationalen Abkommen bei, wozu 1994 das TRIPS**-Ubereinkommen
und 2002 die Ubernahme von Vorschriften aus dem WIPO-Ubereinkommen gehdrten.
In den letzten 20 Jahren wurde in 15 Schritten eine relativ grole Anzahl von
Anderungen und Ergénzungen eingefiihrt. Die hier hauptsachlich interessierenden
Anderungen stammen von 1985 und 1986 und betreffen Computerprogramme und

Datenbanken.

Von Anfang der 1970er Jahre an bis 1985 gab es eine Auseinandersetzung zwischen
dem Ministerium fur Industrie und Handel (MITI) und dem dem Kulturministerium
(Mombusho) unterstellten Kulturamt (Bunkacho). Da im MITI die Probleme des

Urheberrechtsschutzes einerseits und im Patentrecht die Probleme bei der Definition

%% Berner Ubereinkunft vom 5.12.1887, zuletzt revidiert 14.7.2004, BGBL 1985 = RBU

%7 Berner Ubereinkunft vom 5.12.1887, zuletzt revidiert 14.7.2004, BGBL 1985 = RBU

%8 TRIPS = Ubereinkommen (iber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums -
Trade Related aspects of Intellectual Property rightS, Taschenbuch des gewerblichen Rechtschutzes,
699a

305



Rechtschutz fiir Software

des Begriffs ,Erfindung” bei Software andererseits erkannt wurden, stellte das MITI die
Forderung nach einem Sonderschutzrecht fur Computerprogramme auf. Eine
besondere Rechtfertigung sah das MITI in der grof3en wirtschaftlichen Bedeutung von
Software verbunden mit einem hohen Investitionsaufwand. Dem MITI wurde vom
Kulturamt die Kompetenz abgesprochen. Es sprach sich flir eine Beibehaltung des
bestehenden Urheberrechtsgesetzes verbunden mit einer Modifizierung aus. Die
Auseinandersetzung zwischen beiden Behorden gipfelte in nahezu gleichzeitigen
widerspruchlichen Gesetzesvorlagen. Wegen dieser Widerspruchlichkeit und den damit
verbundenen langwierigen Arbeiten in den unterschiedlichen Ausschissen kam das

Gesetzgebungsverfahren nicht in Gang.

In der Auseinandersetzung konnte sich schlieRlich das Kulturamt durchsetzen und
erreichen, dass nicht etwa ein Sonderrecht fir Computerprogramme geschaffen wurde,
sondern stattdessen das Urheberrechtsschutzgesetz bezliglich Computerprogrammen
und Datenbanken erganzt wurde. Ein starker Einfluss wurde von den USA ausgeubt,
die fur sich in einem in Japan bestehenden Sonderschutzrecht fur Computerprogramme
einen Wettbewerbsnachteil auf dem Weltmarkt sahen. Ein weiterer Grund dafur, dass
sich das Kulturamt durchsetzen konnte, lag zweifellos darin, dass in der Zwischenzeit
Gerichtsentscheidungen ergangen waren, in denen die urheberrechtliche

Schutzfahigkeit von Computerprogrammen bereits bejaht worden waren.

Zusatzlich zur Urheberrechtsschutznovelle - quasi als Kompensation fur die Niederlage

des MITI - entstand das Programm-Register-Gesetz**, das am 1. 4. 1987 in Kraft trat.

Infolge der genannten Anderungen wird in Artikel 10 Absatz 1, IX der Begriff
.Programmwerke” angegeben als ein nach Urheberrechtsgesetz zu schitzendes Werk.
Absatz 3 dieses Artikels gibt eine Aufzahlung an fur solche Dinge, die nicht als zu
schutzendes Programmwerk angesehen werden. Im Wesentlichen sind dies
Programmsprachen, Regeln fur die Programmsprachen und Algorithmen, wobei
erlautert wird, dass es sich bei Algorithmen um Methoden handelt, nach denen
innerhalb eines Programms einem Computer gegebene Anweisungen kombiniert

werden.

359 Programregistergesetz - Puroguramu no chosakubutsu ni kakaru toroku no tokurei ni kansaru horitsu
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In zwei Entscheidungen wurden vom Distrikt Court Tokio die Neuerungen der
Gesetzesanderungen von 1985 und 1986 angewendet. In der Microsoft-Entscheidung®®°
wurde festgestellt, dass die Dekompilierung eines Objektcodes aus dem ROM und
dessen Analyse zum Zwecke der Anfertigung eines Sourcecode eine
Urheberrechtsverletzung darstelle. In der Entscheidung System Science®' untersuchte
das Gericht, ob die Programme der Beklagten Vervielfaltigungen oder Bearbeitung von
Ausdrucken des klagerischen Programms waren. Es stellte fest, dass fur das Vorliegen
einer Rechtsverletzung zwischen den einzelnen Bestandteilen im Ausdruck des
klagerischen Programms, sofern sie eine schopferische Leistung aufweisen, und denen
im Programm der Beklagten wesentliche Ahnlichkeiten gegeben sein miissen. Das
Gericht hat untersucht, ob in einem Computerprogramm eine schopferische Leistung
vorliegt, und sich dabei mit dem Begriff ,Ausdruck® befasst. Das Gericht fuhrte dabei
aus, dass es sich bei dem Programm, fur das die Klagerin den Urheberrechtsschutz
begehrte, um einen gewohnlichen Ausdruck handle, ferner um Bestandteile, die wegen
der durch die Hardware bedingten Notwendigkeiten keine andere Ausdrucksformen
annehmen konnten, und dass es sich um Programmteile handelte, die von jedem
beliebigen Dritten genauso verfasst worden waren. Auch das Berufungsgericht, der
Tokio High-Court, hat die Forderung aufgestellt, dass die Voraussetzung fir das
Vorliegen eines Urheberrechtsschutzes bei Programmen eine Originalitat von
Befehlskombinationen gegeben sein musse. Die hinter dem verwendeten Ausdruck
stehende Idee sei nicht dem Schutz zuganglich, sondern nur die Art, wie diese Idee
ausgedriickt wird (Ahnlich wie die im Kapitel 5.4.2 Urheberrecht abgehandelte Inkasso-

Programm-Entscheidung des BGH*®).

Durch diese Entscheidung hat der Tokio High Court bereits die erst ab 1994 zwingend
gewordenen Bestimmungen des TRIPS-Abkommens, Artikel 9,2 vorweggenommen,
wonach "der urheberrechtliche Schutz sich auf Ausdrucksformen erstreckt und nicht auf
Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche®, also nur

Ausdrucksformen urheberrechtlich schitzbar sind.

%0 Tokyo District Court, 30.1.1987, Microsoft Corporation ./. Showa Trading KK Hanrei Jiho no. 1219, 48
%1 Tokyo District Court, 30.1.1987, Hanrei Jiho no. 1284, 48, Tokio High Court, 20.6.1989, System
Science KK ./. Toyo Shokokki KK

%2 BGH, Urteil vom 9.5.1985, | ZR 52/83 (OLG Karlsruhe), ,Inkassoprogramm®
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Weiterhin wird durch die Entscheidung IBF-files*** des Tokio High Court hervorgehoben,
dass reine Daten (,...als reine Daten-Files...") nicht schutzfahig nach

Urheberrechtsschutzgesetz sind. Im Leitsatz dieser Entscheidung heil3t es:

IBF-files sind als reine Daten-Files keine nach Urheberrecht schutzfahige Programme, fur die es
erforderlich ist, dass sie einen Computer durch Instruktionen in bestimmter Weise in Funktion

setzen.*®

Das Gericht fuhrt weiter aus, dass die fraglichen IBF-files lediglich Informationen
darstellten, welche von einem anderen Programm (Menl.exe Programm) eingelesen

werden, jedoch daruber hinaus nichts mit ihnen geschehe. So heil3t es:

...ist die Funktion der IBF-files beendet, wenn sie in das Meni.exe-Programm eingelesen

werden.>®®

Unklar ist in diesem Urteil geblieben, wie einzelne Befehlsparameter zu behandeln sind,
die den Daten selbst innewohnen, wie beispielsweise Platzhalter oder Indexangaben.
Zu uberlegen ware es, Daten und Programme, die in einem Zusammenhang

angegeben werden, als ein zu schutzendes einheitliches Werk anzusehen.

Weiterhin fuhrte das Gericht aus, dass in der Auswahl von bereits vorhandenen
Programmen keine Originalitat liegen konne. Dabei wurde es sich lediglich um einfache

Ideen handeln, die sowieso nicht schutzfahig seien, sondern bestenfalls ihr Ausdruck.

In einer bedeutenden Entscheidung des Tokio Distrikt Court®® hat dieser den Begriff
"Computerprogramm" derart definiert, dass davon auch Betriebssysteme umfasst
werden. Der Tokio High Court®” hat spater den urheberrechtlichen Schutzumfang etwas
eingeschrankt, jedoch wird man immer noch davon ausgehen koénnen, dass

Betriebssysteme durch Urheberrecht geschitzt werden kénnen.

%3 Tokyo High Court, 31.3.1992, IBF-Files

%4 auszugsweise (ibersetzt aus Kogyo Shoyukenko Kenkyu Nr.111,1993

%5 auszugsweise libersetzt aus Kogyo Shoyukenko Kenkyu Nr.111,1993

%6 Tokio Distrikt Court, 30.1.1987, Microsoft Corporation ./. Showa Trading KK
%7 Tokio High Court, 20.6.1989, System Science KK ./. Toyo Shokokki KK
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6.5.5.1 Registrierung von Software

Seit 1.4.1987 gibt es in Japan das Programm-Register-Gesetz (PRegG). Das
Urheberrechtsgesetz stellt in seinem Artikel 78 Absatz 2 einen Bezug zu diesem Gesetz
her, indem dort im Wesentlichen ausgeflhrt wird, dass flir eine etwaige Registrierung
von Software das PRegG herangezogen werden soll. In seinem Artikel 1 des PRegG
wird dargelegt, dass der Zweck dieses Gesetzes lediglich eine Sonderregelung fur die
Behandlung von Computerprogrammen ist. Die Registrierung wird durch eine Stiftung

mit der Kurzbezeichnung ,SOFTIC“**® vorgenommen.

Eine  Registrierung nach PRegG ist keine Schutzvoraussetzung. Der
Urheberrechtsschutz entsteht bereits durch die bloRe Schaffung des Werkes. Die
Registrierung dient lediglich der ldentifizierung von Urheber, Werk und Datum der
Werkschopfung. Eine solche Identifizierung erleichtert dem Urheber im Falle einer

streitigen Auseinandersetzung die entsprechende Beweiserhebung.

Durch die vorgeschriebene Hinterlegung von Programmlisting, Kurzbeschreibung des
Programms etc. bei einer Behorde ist das Programm eindeutig spezifiziert. Eine genaue
zeitliche Bestimmung der Programmschopfung ist nicht mdoglich, es ist jedoch
sichergestellt, dass der Schopfungszeitpunkt vor dem Hinterlegungstag liegt. Auch der
Urheber ist durch die Hinterlegung nicht bestimmt, jedoch wird von der Vermutung
ausgegangen, dass der Hinterleger auch der Urheber ist. Das Urheberrechtsgesetz legt
in seinem Artikel 76 Absatz 2 die gesetzliche Vermutung (Beweislastumkehr) fest, dass
der Hinterleger der Urheber ist und dass der Zeitpunkt der Werkschopfung der

Hinterlegungstag ist.

Die Hinterlegung des Programms zeigt an, dass der Hinterleger sich als rechtmaRigen
Rechtsschutzinhaber ansieht und dass er gewillt ist, seine Rechte erforderlichenfalls

durchzusetzen.

%8Gemass Artikel 5 PRegG hat das hier zustandige Kulturamt die hierfir eigens gegriindete Stiftung
SOFTIC = Informations Center ermachtigt, die Registrierungen vorzunehmen
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Ein von SOFTIC herausgegebener Programmanzeiger sowie Registereinsichtnahme
geben der Offentlichkeit die Mdglichkeit, sich eine Vorstellung zu verschaffen ber den
Stand der Entwicklung hinsichtlich Software. Es ist jedoch zu betonen, dass eine
Registrierung nicht zwingend vorgeschrieben ist, so dass Programmanzeiger und

Register unvollstandig sind und nur einen gewissen Hinweis geben.

Nachfolgend Tabelle 16 Uber die Nutzung von SOFTIC:

1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Gesamt

Anzahl der| 501 | 441| 372| 360| 321| 369| 438| 270| 213| 325| 133| 8.324
Registrierungen

Kategorie

Systemprogramme 89 91 75 57 38 50 38 36 31 36 23| 1.702

Programme fur| 168| 166| 125 90| 100 81| 108| 118 65 90 34| 2778
allgemeine
Zwecke

Programme fur| 279| 218| 215| 253| 223| 270| 321| 164| 160| 230 94| 4.564
spezielle Zwecke

Gesamt*| 536| 475| 415| 400| 361| 401| 467| 318| 256| 356| 151| 9.044

* durch Mehrfachnennungen in den Kategorien ist die Zahl hoher als in Zeile 2

Tabelle 16 - Nutzung von SOFTIC

6.6 USA

6.6.1 Geschichtliche Entwicklung des Patentschutzes

Das US-Patentgesetz findet sich in 35 USC = Title 35 der US Codes, wobei der
Ausdruck US Code am besten Ubersetzt wird mit Sammlung der US-Gesetze. Es wird
auch haufig die Bezeichnung USC 35 verwendet. Die Grundlage fur den Patentschutz
und den Urheberrechtsschutz ist Artikel 1 Absatz 8 der US-Verfassung von 1787.

Der Kongress hat das Recht:
...... den Fortschritt von Kunst und Wissenschaft dadurch zu férdern, dass Autoren und Erfindern
fir beschrankte Zeit das ausschlielliche Recht an ihren Publikationen und Entdeckungen

gesichert wird;...
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Das Patentgesetz wurde von dem damaligen Staatssekretar und spateren dritten
Prasidenten der USA, Thomas Jefferson, geschaffen. Es trat erstmalig 1790 und damit
rund 100 Jahre friher als die meisten vergleichbaren Patentgesetze in Europa (z.B.

Deutsches Patentgesetz 1877) in Kraft.

In diesem Patentgesetz, 35 USC, gibt es Part | bis IV, Chapter 1 bis 37 sowie
376 sections. Die sections werden auch als §§ oder Artikel bezeichnet.

1952 wurde in einem neuen Patent Act das Patentgesetz, d.h. der 35 USC umgestaltet.
Seine Einflihrung wurde begleitet von einem Comittee report®®, in dem es heil}t, dass
.---alles unter der Sonne von Menschen gemachte...“ (,....include anything under the sun
that is made by man®) einem Patentschutz zuganglich ist. Der Supreme Court hat in der
Chakrabarty-Entscheidung®® von 1980 (siehe 6.6.4.2.1 Chakrabarty-Entscheidung)
herausgestellt, dass dem Willen des Congress zu folgen ist und (von den gesetzlich
festgelegten Ausnahmen abgesehen) alles zu patentieren ist. Dieser Linie ist der CAFC

gefolgt mit seiner Entscheidung ,Alappat“” (siehe 6.6.4.2.5 Alappat-Entscheidung).

6.6.2 Erteilungsverfahren und Instanzenzug

Fir das Prufungsverfahren und Entscheidungen Uber Patenterteilung oder
Zuriickweisung einer Patentanmeldung ist das US-Patentamt = USPTO%? zustandig. In
seine Zustandigkeit fallt auch eine Art Einspruchsverfahren, das erst 1981 eingefuhrte
reexamination®* Verfahren.

374

Im USPTO sind Beschwerdekammern®* gebildet, die fur Beschwerden gegen

Entscheidungen der Prufungsabteilungen zustandig sind.

%9 82d Cong.,2d session,5, No 1979, und 6, No 1923

%70 Chakrabarty, 447 US 303, 308-09, 206 USPQ 193,197 (1980)
1 Alappat, 33 F.3d at 1542, 31 USPQ2d at 1556

372 YSPTO = United States Patent and Trademark Office

%73 re-examination inter partes, 35 USC §§ 301 ff

%4 Board of Patent Appeals and Interferences
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Abbildung 17 - Das US - Patenterteilungsverfahren®”

Der Court of Appeals for the Federal Circuit = CAFC = Bundesberufungsgericht wurde
1982 als rechtsvereinheitlichendes Uberstaatliches Berufungsgericht geschaffen. Am
1.10.1982 erhielt er die ausschlieBliche Berufungs-Rechtsprechungsbefugnis fur
Patentverletzungsverfahren in den gesamten USA. Gegen seine Entscheidungen ist
grundsatzlich kein weiteres Rechtsmittel zugelassen (Lediglich in Fallen besonderer

Bedeutung wird der Supreme Court einen Fall zur Entscheidung annehmen.).

3> Grafik entnommen aus Trilateral-Report des EPA
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Der CAFC ist zustandig fur Berufungen (oder Beschwerden) gegen Entscheidungen der

Beschwerdekammern des USPTO.

Nichtigkeitsverfahren werden im Rahmen von Patentverletzungsverfahren durchgefihrt.
Bei diesen sind die erste Instanz die District Courts (die in etwa den deutschen
Landgerichten entsprechen). Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, dass es in den
USA 12 Circuits = Berufungsgerichtsbezirke gibt, die in anderen als Patentfallen fur
Berufungen gegen Entscheidungen der district courts zustandig sind. In Patentfallen ist
nur der CAFC als zweite und praktisch letztmdgliche Instanz zustandig und damit auch
fur die Klarung von Fragen zur Patentfahigkeit. Es gibt zwar die Maodglichkeit einer
Berufung an den Supreme Court, jedoch ist dieser frei, einen Fall zur Entscheidung

anzunehmen oder abzulehnen.

Der CAFC ist sowohl fir Falle aus dem Patenterteilungsverfahren als auch flr
Patentstreitigkeiten zustandig®®. Seit seiner Einflihrung hat der CAFC landesweit groRRe

Anerkennung®”’

gefunden.

Im CAFC gibt es 12 Richter und zusatzlich (zur Zeit 5) weitere Senior Judges und (zur
Zeit 40) qualifizierte Clerks. Pro Jahr entscheidet der CAFC rund 300 Patentfalle, von
denen rund 250 als Patentstreitfalle von den District Courts her kommen und rund

50 von den Beschwerdekammern des USPTO.

%78 Der CAFC entspricht in etwa dem X. Zivilsenat des Deutschen BGH, in welchem einerseits iiber die
vom Bundespatentgericht herkommenden Rechtsbeschwerden und anderseits Uber
Patentverletzungsfalle entschieden wird.

3" Robert L. Harmon, Kommentar zum US-Patentrecht: ... The Court of Appeals for the Federal Circuit
continues to work with vigor and skill at its assigned task of increasing doctrinal stability in the patent
field.”
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Abbildung 18 - Instanzenzug fiir Patentsachen in USA

6.6.3 Systematik der Definition von Schutzrechten

Im Patenterteilungsverfahren spielen die Prufungsrichtlinien die mafRgebliche Rolle. Sie
werden in unregelmaliigen Zeitabstanden (2-5 Jahre) der Rechtsprechung des CAFC

angepasst.

Rechtsquelle fir die Entscheidungen des CAFC sind vorangegangene eigene
Entscheidungen, die der Beschwerdekammern des USPTO und die von district courts.
Nach den Prinzipien des anglosachsischen case law besteht eine enge Bindung an die

vorangegangenen Entscheidungen.
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6.6.4 Rechtliche Grundlagen des Patentschutzes fur Software

Die rechtlichen Grundlagen sind das Patentgesetz, namlich Code 35°%, die

Prifungsrichtlinien®® des USPTO und die Rechtsprechung.

6.6.4.1 Patentgesetz

Nachfolgend die wesentliche Bestimmung des Amerikanischen Patentgesetzes,
35 USC Artikel (Section) 101:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent

therefore, ...

6.6.4.2 Rechtsentwicklung in der Rechtsprechung

In dem zum Rechtskreis des anglosachsischen case law gehérenden Rechtssystem der
USA spielen frihere Entscheidungen bei der Entwicklung von Rechtsprechungsileitlinien
eine bedeutende Rolle. Auch die obersten Gerichte, wie Supreme Court und CAFC,
pflegen vorheriger Rechtsprechung zu folgen und entwickeln nur in als sehr bedeutend
angesehenen Fallen neue Richtlinien. Im Folgenden wird die Entwicklungslinie
abgehandelt, die Uber den Patentschutz von Software bis hin zum Patentschutz fir

Geschaftsmethoden fluhrte.

6.6.4.2.1 Chakrabarty-Entscheidung®®

Bei der Chakrabarty-Entscheidung ging es um die Frage, ob ein von Menschenhand

geschaffener neuer Mikroorganismus patentiert werden kdnne.

378 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf zuletzt abgefragt 30.10.2006
379 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf zuletzt abgefragt 30.10.2006
%80 Chakrabarty, 447 US 303, 308-09, 206 USPQ 193,197 (1980)
315



Rechtschutz fiir Software

Der Chakrabarty-Erfindung lag folgendes Problem zugrunde: Bei Olverschmutzungen
setzte man eine Reihe verschiedenartiger Olfressender Bakterien ein, die jeweils nur
einige der Verschmutzungskomponenten beseitigen konnten, aber nicht alle.
Ungunstigerweise wurden bei dem Einsatz immer einige Bakterienarten von anderen
unterdriickt, so dass das Ol nur unvollstindig abgebaut wurde, also einige
Komponenten nahezu unvermindert verblieben. Mit der Chakrabarty-Erfindung wurde
ein einziges Bakterium geschaffen, das alle Eigenschaften der bisher verwendeten
verschiedenartigen Bakterien hatte und damit zum vollstandigen Abbau des Ols
geeignet war. Man kénnte zwar sagen, dass einem Bakterium die Eigenschaften der
anderen Bakterien quasi aufgepfropft wurden, besser verstandlich ist aber sicherlich der

Gedanke, dass aus mehreren Bakterien ein neues geschaffen wurde.

Hier die wichtigsten Leitsatze der Entscheidung:

1. Die Verwendung sehr allgemeiner, weiter Begriffe bei der Umschreibung patentfahiger
Gegenstande in §101 des Patentgesetzes drickt die Absicht des Kongresses aus, dem
Patentgesetz einen weit auszulegenden Anwendungsbereich zu geben.

2. Nicht patentfahig sind Naturgesetze, physikalische Phdnomene und abstrakte Ideen.

3. Fur die Frage der Patentfahigkeit kommt es nicht auf eine Unterscheidung zwischen lebenden
und nicht-lebenden Gegenstanden an, sondern zwischen Produkten der Natur und von
Menschenhand herriihrenden Erfindungen.

4. Lebende Mikroorganismen, die von Menschenhand geschaffen werden und die mit den ihnen
auf diese Weise gegebenen Eigenschaften in der Natur nicht vorkommen, sind patentfahigi. S. v.
§101 PatG.

7. Bei der Auslegung von §101 PatG haben Uberlegungen zu méglichen Gefahren einer neuen
Technologie auler Betracht zu bleiben. Solche Fragen der ZweckmaRigkeit sind von der

Legislative zu beantworten.

Der Supreme Court hatte sich insbesondere mit dem Problem der Auslegung des
Patentgesetzes zu befassen. Zunachst ging er dabei weit zurtick bis zu den Grinden

fur die Schaffung und Existenz des Patentgesetzes:

Die Verfassung raumt dem Kongress einen weiten gesetzgeberischen Spielraum ein, um "den
Fortschritt der Wissenschaften und der nitzlichen Kinste dadurch zu férdern, dass Verfassern
und Erfindern fir eine begrenzte Zeit ein ausschliellliches Recht an ihren Schriften bzw.
Entdeckungen sichergestellt wird". Artikel 1 §8. Die Patentgesetze férdern diesen Fortschritt,

indem sie Erfindern ausschlieBliche Rechte flir eine begrenzte Zeit als Anreiz fir ihre
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erfinderische Téatigkeit und ihre Forschungsanstrengungen bieten. Der Kongress Ubt seine
Ermachtigung aus in der Hoffnung, dass "die produktiven Anstrengungen, die dadurch
vorangetrieben werden, durch die Einfihrung neuer Produkte und Herstellungsverfahren in der
Wirtschaft und durch ihre Auswirkungen, die sich aus einer héheren Beschaftigung und einem
besseren Leben flr unsere Blrger ergeben, positive Effekte auf die Gesellschaft haben".

Die Frage, die uns in diesem Fall zur Entscheidung vorliegt, ist eng abgegrenzt gestellt: Es geht
allein um Gesetzesinterpretation, namlich wie wir 35 U.S.C. §101 auslegen, der vorsieht: "Wer
ein neues und nitzliches Verfahren oder Erzeugnis, eine neue und nutzliche Vorrichtung oder
Zusammensetzung von Teilen der Materie, oder eine neue und nultzliche Verbesserung hierzu
erfindet oder entdeckt, kann nach MaRRgabe der Bedingungen und Vorschriften dieses Titels ein

Patent erhalten."

Dann kritisierte der Supreme Court eine zu willkirliche Interpretation und stellte heraus,

dass zuerst mit dem Gesetzestext begonnen werden muss:

In Fallen, in denen es auf die Auslegung des Gesetzes ankommt, beginnen wir natirlich mit
dessen Wortlaut. Und "Worte werden im Sinne ihrer gewohnlichen, zeitgemafRen und
allgemeinen Bedeutung ausgelegt werden, es sei denn, dass sie anders definiert sind". Wir
haben auch zur Vorsicht gemahnt, dass die Gerichte "in die Patentgesetze nicht Beschréankungen

und Bedingungen hineinlesen sollten, denen der Gesetzgeber nicht Ausdruck verliehen hat."

Weiterhin werden Ausflihrungen dariber gemacht, wie weit oder wie eng eine

Interpretation sein darf:

Die einschlagige Gesetzesgeschichte unterstiitzt ebenfalls eine weite Auslegung. Das
Patentgesetz von 1793, das von Thomas Jefferson verfasst wurde, definierte als patentfahige
Gegenstande "irgendeine neue und nitzliche Technik (englisch: art), Maschine, ein Erzeugnis
oder eine Zusammensetzung von Gegenstanden oder irgendeine neue und nitzliche
Verbesserung [derselben] ". (Gesetz vom 21. Februar 1793, ch. 11 §11 Stat. 318). Das Gesetz
folgte Jeffersons Philosophie, dass "der Erfindungsgeist eine grof3ziigige Férderung genielden

sollte".

SchlieRlich wird der Committee Report®' zu der Neufassung des Patentgesetzes von
1952 zitiert und dann ausgeflihrt, dass dieser zur Auslegung des Patentgesetzes

heranzuziehen sei:

%1 82d Cong.,2d session,5, No 1979, und 6, No 1923
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Aus den Committee Reports zum Gesetz von 1952 geht hervor, dass der Kongress
beabsichtigte, dass gesetzliche (Erfindungs-)Gegenstéande "alles unter der Sonne, das von

Menschenhand gemacht ist“, einschlief3en sollten.

Bei der Chakrabarty-Entscheidung ging es um einen neuartigen Gegenstand (ein von
Menschenhand geschaffener Mikroorganismus), wie er nie zuvor zu einer Patentierung
angestanden hatte. Diese Tatsache der Neuartigkeit hatte zu der Schwierigkeit in der
rechtlichen Beurteilung des Erfindungsgegenstandes gefuhrt. Seit der Schaffung des
Patentgesetzes waren immer wieder neue Technologien entstanden, die sich aber stets
mehr oder weniger gut einreihen lielen in Physik und Chemie. So war z.B. das Gebiet
der Elektrotechnik erst im 19. Jahrhundert entstanden, liel® sich aber leicht der Physik
zuordnen. Erst in der jungeren Zeit spricht man von Biochemie, womit allgemein
anerkannt wurde, dass biologische Eigenschaften von Lebewesen durch chemische
Verfahren verandert werden kdnnen (Schon seit 5000 Jahren gab es das Zichten von
Getreidesorten, zweifellos ein Eingriff in die Biologie.). Das Andern einer Eigenschaft
eines Lebewesens bedeutet die Schaffung eines neuen Lebewesens. Ob man das
Lebewesen als das gleiche oder ein anderes ansieht, hangt von der Quantitat der

vorgenommenen Anderungen und von deren Bedeutung ab.

Die Feststellung, dass es sich bei dem Chakrabarty-Bakterium um ein neuartiges
Lebewesen handelt und die Notwendigkeit der Untersuchung, ob es grundsatzlich nach
section 101, USC 35 patentierbar sei, gab dem Supreme Court mit seiner Entscheidung
eine gute Gelegenheit, bisherige Fehlentwicklungen in der Gesetzesinterpretation zu

korrigieren und eine klare Linie vorzulegen.

Dabei ist auch ein Nebenaspekt bemerkenswert, namlich der in Leitsatz 7
angesprochene, wonach die Aufgabe des Patentgesetzes nicht auf Sicherheitsaspekte
ausgedehnt werden darf und dass hierfur gegebenenfalls der Gesetzgeber gefragt ist.
Auch diese Anweisung des Supreme Court ist eine Korrektur vorangegangener
Fehlentwicklungen, denen zufolge per Rechtsprechung Gber Dinge entschieden wurde,
die wenig oder keinen Bezug zu der Frage der Patentierbarkeit nach section 101, USC
35 haben.

Die  Chakrabarty-Entscheidung  war  richtungsweisend  fur die  weitere
Patentrechtsentwicklung in den USA. Aus ihr fuhrt eine klare Linie zu der im weiter
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Folgenden abgehandelten State-Street-Bank-Entscheidung, die die Patentierung von
Geschaftsmethoden-Patenten = business-Patenten zuldsst. Es ware wunschenswert,
wenn sich das Recht in Europa in ahnlich klarer Weise entwickelte und deutlich

gemacht werden wirde, ob Geschaftsmethoden-Patente zugelassen werden oder nicht.

1994 folgte die erwahnte Alappat-Entscheidung des CAFC, in der eine Reihe von
Klarstellungen bezuglich der Patentfahigkeit einer Erfindung gemacht wurden, nachdem
in einer Reihe vorangegangener Entscheidungen Widerspruche aufgetreten waren und
Definitionen verwendet wurden, die der sich rasch entwickelten Informationstechnik

nicht gerecht wurden.

6.6.4.2.2 Benson-Entscheidung®®

In der Benson-Entscheidung von 1972 entschied der Supreme Court, dass ein
Verfahren zur Umwandlung binar verschlisselter Dezimalzahlen in echte Binarzahlen
im Sinne von §101 nicht patentfahig sei. Diese Verschlisselung wirde eine bloRe Idee
darstellen und nicht etwa ein greifbares Ergebnis. Diese Entscheidung hatte eine Reihe
sich auf sie beziehender weiterer Entscheidungen zur Folge, in denen die

Patentfahigkeit von Algorithmen verneint wurde.

6.6.4.2.3 Flook-Entscheidung®®

Erst in der Flook-Entscheidung von 1978 stellte der Supreme Court klar, dass die
Mdglichkeit bestlinde, einen Algorithmus als patentfahig anzusehen, dass dies jedoch
nicht der Fall ware, wenn der algorithmischen Losung nur unbedeutende Merkmale
hinzugefigt werden wurden. Drei Gegenstdande wurden hervorgehoben, die nicht
patentierbar sind, namlich Naturgesetze, natirliche Phanomene und abstrakte Ideen,
wobei letztere in mathematischen Algorithmen verkdrpert sein kénnen. Demzufolge

seien mathematische Algorithmen nicht patentierbar.

%82 Benson, 409 US 63, 175 USPQ 548 (1972)
%83 Flook, 437 US 584 (1978)
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Die Erfindung betraf ein Verfahren zur Anpassung von Alarmgrenzen. Sobald eine der
fur einen katalytischen Umwandlungsprozess festgelegten Variablen eine vorbestimmte
Alarmgrenze Uberschritt, zeigte ein Alarmsignal das Vorhandensein eines abnormen
Zustands an. Zusammengefasst bestand das beanspruchte Verfahren aus den
folgenden drei Schritten: Zunachst wurde der aktuelle Wert der Variablen gemessen,
dann wurde mit Hilfe eines Algorithmus ein aktualisierter Alarmgrenzwert berechnet,
und drittens wurde der gegenwartige Alarmgrenzwert dem aktualisierten Wert

angepasst.

Der Anspruch bezog sich auf einen mathematischen Algorithmus. Er umfasste aber
auch den weiteren Schritt, mit Hilfe des durch diesen Algorithmus errechneten
Ergebnisses den Alarmgrenzwert eines Verfahrens zu aktualisieren. Diese uUber die
Berechnung des blolken Ergebnisses hinausgehende Anwendung koénne zur
Patentierbarkeit fihren. Dabei stellte der Supreme Court fest, dass ,ein Verfahren nicht
alleine deshalb nicht patentfahig ist, weil es ein Naturgesetz oder einen

mathematischen Algorithmus umfasst.”

6.6.4.2.4 Diehr-Entscheidung®*

Den Gedanken der Flook-Entscheidung hat der Supreme Court in der Diehr-
Entscheidung von 1981 - also nach der Chakarabarty-Entscheidung — weiterverfolgt,
indem er klarstellt, dass ein Gegenstand, der auf einem mathematischen Algorithmus
beruhe, nur dann als patentfahig betrachtet werden koénne, wenn er in seiner
Gesamtheit eine Wirkung entfaltet, die durch das Patentrecht zu schitzen sei. Er flhrt

dabei aus, dass

...bestimmte Arten mathematischer Gegenstande fir sich betrachtet nicht mehr als eine abstrakte
Idee sind, bis sie auf irgendeine Art von praktischer Anwendung beschrankt werden, d.h. auf ein

nitzliches, konkretes und greifbares Ergebnis.

% Diehr, 450 US 175 (1981)
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Ein Algorithmus muss also, um patentierbar zu sein, in einer nutzlichen Art und Weise
anwendbar sein. Diese Uberlegungen entsprechen der Vicom-Entscheidung des EPA
(vergl. 6.2.4.6.1 T208/84 - Computerbezogene Erfindung/Vicom).

Aus der Diehr-Entscheidung ergibt sich, dass die Patentunfahigkeit von Prinzipien nicht
die Patentierung der praktischen Anwendung der Prinzipien verbietet. Dies bedeutet,
dass die Verwendung einer mathematischen Formel bei der geometrischen Berechnung
eines Gegenstandes durchaus als patentfahiges Verfahren angesehen werden kann.
Bei einfachen Gegenstanden wird es allerdings meistens an der erforderlichen Neuheit

fehlen.

6.6.4.2.5 Alappat-Entscheidung®®

In der Alappat-Entscheidung hatte der CAFC zu entscheiden, ob mathematische
Algorithmen und computerprogrammbezogene Erfindungen als patentfahig zur erachten
seien. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass in dem vorliegenden speziellen Fall die
Verwendung des mathematischen Algorithmus patentfahig sei. Auch in dieser
Entscheidung werden &hnliche Uberlegungen angestellt wie in Vicom-Entscheidung
(vergl. 6.2.4.6.1 T208/84 - Computerbezogene Erfindung/Vicom): Ein mathematischer

Algorithmus ist nicht patentierbar aber seine praktische Anwendung.

Das der Erfindung zugrunde liegende Problem bestand darin, dass auf dem Bildschirm
einer Kathodenstrahlrohre schnell steigende oder fallende Abschnitte einer
darzustellenden Kurve sprunghaft oder zackenartig erschienen. Dieses Problem wurde
dadurch geldst, dass eine Vektorbahn (ein zu erwartender Verlauf) berechnet wurde
und die Helligkeit von Leuchtpunkten proportional zu ihrem Abstand von der Vektorbahn
vermindert wurde. Diese Problemldésung wurde mit einem Algorithmus dargestellt, der

seinen Niederschlag in einer Software fand.

Das Gericht hatte sich in dieser Entscheidung mit dem prinzipiellen Unterschied

zwischen Hardware und Software befasst und kam im Wesentlichen zu dem Ergebnis,

%85 Alappat, 33 F.3d at 1542, 31 USPQ2d at 1556
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dass es praktisch keinen Unterschied gabe. Jede Form von Software sei auch in
Hardware realisierbar. Wenn man davon ausgeht, dass grundsatzlich jede Hardware
patentfahig ist, sei es nur folgerichtig, auch Software als patentfahig anzusehen. Dabei
wurde auch die rechtspolitische Uberlegung angestellt, dass die Patentierung eines
gewerblichen nutzlichen Verfahrens nicht abgelehnt werden kdnne, nur weil es mittels
eines Computerprogramms eine mathematische Methode zur Losung eines Problems
einsetze. Ein Computer, der mit einer speziellen Software arbeitet, kdonne durchaus
einen patentfahigen Gegenstand darstellen, weil durch die Installation der Software eine
neue Maschine geschaffen werde. Es wirde nur darauf ankommen, ob eine solche

Maschine gewerblich nutzlich sei.

Konkret wird ausgefluhrt,

...dass die Umformung von Daten mithilfe einer Maschine durch eine Serie von mathematischen
Berechnungen, um die Anzeige einer weichen Kurve auf einem Rastermonitor zu produzieren,
eine praktische Anwendung einer abstrakten Idee (eines mathematischen Algorithmus, Formel
oder Berechnung) darstellt und damit einen "nitzliches, konkretes und greifbares Ergebnis" ist -

die weiche Kurve.

Weiter wurde in der Alappat-Entscheidung ausgeflihrt, dass eine Maschine, die in einer
bestimmten neuen und nicht naheliegenden Art und Weise programmiert ist, sich

korperlich von einer Maschine ohne dieses Programm unterscheidet:

... die Tatsache, dass diese korperlichen Veranderungen fir das Auge nicht wahrnehmbar sind,

darf uns nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, dass sich die Maschine nicht gedndert hatte.

6.6.4.2.6  Warmerdam-Entscheidung®®

In der Warmerdam-Entscheidung von 1994 fihrte der CAFC aus,

... dass die Schwierigkeit, einen mathematischen Algorithmus genau zu definieren, die eigentliche
Beurteilung, ob ein Anspruch in der Tat mehr als einen abstrakten Algorithmus beschreiben,

kompliziere, dass aber ein allgemeiner Ausschluss mathematische Algorithmen ungerechtfertigt

3 \Warmerdam, 31 USPQ 1754 (1994)
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sei... und dass der Wortlaut des Gesetzes bei allen Interpretationsmoglichkeiten absoluten

Vorrang habe.

In derselben Entscheidung hat das Gericht ein Verfahren zur Herstellung von
Datenstrukturen als nicht patentfahig beurteilt, im Gegensatz dazu allerdings die
physische Verkorperung von auf gleiche Weise produzierten Datenstrukturen als
patentfahigen Gegenstand erachtet. Das Gericht hat damit die Uberlegung bekréftigt,

eine programmierte Maschine stelle einen patentfahigen Gegenstand dar.

Weitere Entscheidungen des CAFC stellten fest, dass ein elektronischer Speicher, der
Datenstrukturen beinhaltet, einen patentfahigen Gegenstand darstellt. Das Aufzeigen
eines konkreten, spezifischen Resultats, wie das Speichern, Abrufen und Léschen von
Daten, sowie das gleichzeitige Anzeigen komplexer Daten und das Ausfuhren eines
Arbeitsvorganges unter vorgegebenem Zugriff auf diese Daten seien patentfahige
Verfahrensschritte. Immer wieder wird in der Rechtsprechung des CAFC

hervorgehoben®’,

... dass neue und nitzliche Ergebnisse menschlichen Erfindungsgeistes es verdienen, belohnt zu

werden.

6.6.4.2.7 State-Street-Bank—Entscheidung®®®

In der State-Street-Bank—Entscheidung von 1998 zitiert der CAFC aus der Alappat-
Entscheidung:

dass jedes Schritt-flir-Schritt-Verfahren, sei es elektronisch, chemisch oder mechanisch, einen
Algorithmus im weiteren Sinne enthalt. Da §101 ausdricklich Verfahren als patentierbare
Kategorie von Erfindungen einbezieht und §100 (b) dariber hinaus den Begriff "Verfahren" als
"Verfahren, Kunst oder Methode, unter Einschluss eines neuen Gebrauchs eines bekannten
Verfahrens, Maschine, Erzeugnisses, Stoffes oder Materials" definiert, gibt es keinen Grund,

einen Anspruch als sich auf einen nichtpatentfahigen Gegenstand beziehend anzusehen, weil er

%7 Trovato, 33 USPQ 1194 (1994)
%8 State Street Bank, 47 USPQ 1596 (1998)
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einen Algorithmus beinhaltet oder sich auf einen solchen bezieht. Das ist der Grund, warum das

Patentierverbot auf mathematische Algorithmen beschrankt worden ist.

Immer wieder fUhrt der CAFC aus, dass es einzig und allein darauf ankomme, ein
greifbares Ergebnis zu erzielen, um die Voraussetzungen fur die Patentierbarkeit eines
Algorithmus zu erfullen. Dies wurde auch auf Geschaftsmethoden zutreffen, und es
gabe - auch in der vorangegangenen Rechtsprechung - keine Ausnahmeregelung, die

sich auf Geschéaftsmethoden bezieht.

Bei der in der State-Street-Bank—Entscheidung behandelten Erfindung ging es um die
Organisation eines grof3en Investmentfonds in einer als ,Hub and Spoke*“ bezeichneten
Struktur und speziell darum, ob ein mit der entsprechenden Software programmierter

Universal-Computer ein nach §101 patentfahiger Gegenstand sei.

Der CAFC sieht also die Mdglichkeit, den Wert eines Fondanteils in einfacher Weise
und schnell berechnen zu kdnnen, als "nitzliches, konkretes und greifbares Ergebnis”
an. Verschiedene Einwande, die Nutzanwendung der Erfindung musse auf technischem
Gebiet liegen, hat der CAFC zuruckgewiesen und stellt damit fest, dass auch nicht
technische Erfindungen grundsatzlich schutzfahig sind. Zusatzlich zu den drei
Bedingungen "natzlich, konkret und greifbar" dirften keine weiteren Bedingungen

erhoben werden.

Nach Bekanntwerden der State-Street-Bank—Entscheidung stieg in USA die Anzahl der
Patentanmeldungen fur Geschaftsmethoden-Erfindungen sprunghaft an, was sowohl fr

US-Anmelder als auch fir auslandische Anmelder, insbesondere Anmelder aus Japan,

gilt.

6.6.4.2.8 Excel-Entscheidung®®

In einer weiteren Entscheidung, der Excel-Entscheidung von 1999, hat der CAFC die

Grundsatze der State-Street-Bank—Entscheidung bestatigt und weiter detailliert

%9 Excel, 50 USPQ 1447 (1999)
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dargelegt. Bei der Erfindung ging es um die einfache Kunden-Abrechnung von
Telefongesprachen, die durch mehrere Diensteanbieter ermdglicht wurden. Auch hier
war eine in einem Algorithmus ausgedriuckte Berechnungsmethode (ein durch einen
Algorithmus ausgedricktes Verfahren) die Grundlage. Der CAFC stellte fest, dass nicht
etwa nur ein abstraktes Ergebnis sondern eine praktische Anwendung dieser
Berechnungsmethode  vorlage, mit der eine detailliert aufgeschlisselte
Rechnungsstellung fur Telefongesprache ermoglicht warde.

6.6.4.2.9 Ebay-Entscheidung®®

Einer der jungsten Falle des CAFC in Sachen Geschaftsmethoden-Erfindungen war
eine Patentverletzungsklage gegen das Internet-Auktionsunternehmen Ebay. Der CAFC
hatte zu untersuchen, ob das betreffende Patent®' zu Recht erteilt worden war und ob
eine Patentverletzung vorlag. Bei der Erfindung handelte es sich um die bei Internet-
Auktionen inzwischen bekannte Option ,sofort kaufen®. Der CAFC bestatigte in seiner
2005 ergangenen Ebay-Entscheidung®? die Rechtsbesténdigkeit des Patents und
erkannte damit erneut die grundsatzliche Patentfahigkeit von Geschaftsmethoden-

Erfindungen an.

6.6.4.3 Patente fir nicht technische Gegenstande

Bei den vorstehend abgehandelten Fallen bestand ein Zusammenhang zwischen der
eigentlichen Geschaftsmethoden-Erfindung und ihrer Realisierung mittels einer
Software bzw. eines Computers zur Durchfihrung des Geschaftsmethoden-Verfahrens.
Auf letzteres kam es aber dem CAFC offensichtlich nicht an, was ja generell in der

State-Street-Bank-Entscheidung ausgefuhrt wurde.

3% Ehay, CAFC 2005
%91 US-Patent 5 845 265 ,buy it now"
%92 Ebay, CAFC 2005
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393

Folgend der prinzipiellen Linie des CAFC in der State-Street-Bank-Entscheidung
wurden von den Priufungsstellen des USPTO eine Reihe von Patenten auf
Geschaftsmethoden-Erfindungen erteilt, die nach der US-Patentklassifikation nicht in
die fir EDV zustandige Klasse 705 (Data Processing: Financial, Business Practice,
Management, Cost/Price Determination) fallen, sondern in Klassen fur nicht technische
Bereiche, z.B. die Klasse 273 (Amusement Devices, Games) oder die Klasse 434

(Education, Demonstration).

In seiner Patenterteilungspraxis hat das USPTO die Grundsatze der State-Street-Bank-
Entscheidung® in einer gegeniber dieser Entscheidung abstrakteren Weise
angewendet, die zu einer Reihe von Patenten fuhrten, die offensichtlich weder
technische Aspekte voraussetzen noch einen unmittelbaren Bezug zu geschaftlichen

Dingen haben.

Beispielsweise wurde das Patent 5.851.117 erteilt fur ein Verfahren zum Trainieren von
Gebaudereinigungspersonal, bei dem der Erfindungsgedanke darin liegt, diesem
Personal auf einem Display die optimale Vorgehensweise bei der Reinigung eines

Gebaudes zu zeigen.

Das Patent 5.761.857 erlautert ein System zum raumsparenden Bauen von

Einfamilienhausern auf in GréRe und Form vorgegebenen Landstlicken.

Das Patent 5.688.736 erlautert eine Art Innenarchitektur-Simulation zum Umgestalten

existierender Hauser.

Das Patent 6.988.138 betrifft E-Learning (Fernunterricht) und dabei die Verwaltung von
Zugriffsberechtigungen fur mehrere Datenbanken, in denen Lernmaterial abgespeichert
ist. Da seit Januar 2006 ein dann sehr schnell bekannt gewordenes

Patentverletzungsverfahren anhangig ist, hier einige Details:

%9 State Street Bank, 47 USPQ 1596 (1998)
%9 State Street Bank, 47 USPQ 1596 (1998)
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Die Patentanmeldung wurde am 30.6.2000 beim USPTO angemeldet, und das Patent
wurde am 17.1.2006 der Firma Blackboard Inc. erteilt. Der Hauptanspruch (Anspruch 1

von 44 Patentanspruchen) lautet:

1. A course-based system for providing to an educational community of users access to a
plurality of online courses, comprising:

a plurality of user computers, with each user computer being associated with a user of the system
and with each user being capable of having predefined characteristics indicative of multiple
predetermined roles in the system, each role providing a level of access to a plurality of data files
associated with a particular course and a level of control over the data files associated with the
course with the multiple predetermined user roles comprising at least two user's predetermined
roles selected from the group consisting of a student role in one or more course associated with a
student user, an instructor role in one or more courses associated with an instructor user and an
administrator role associated with an administrator user, and

a server computer in communication with each of the user computers over a network, the server
computer comprising:

means for storing a plurality of data files associated with a course,

means for assigning a level of access to and control of each data file based on a user of the
system's predetermined role in a course;

means for determining whether access to a data file associated with the course is authorized,;
means for allowing access to and control of the data file associated with the course if

authorization is granted based on the access level of the user of the system.

Mit Eingang vom 26.7.2006 beim US Eastern District Court of Texas hat die Firma
Blackboard Inc. gegen die Firma Desire2Learn Inc. Klage wegen Patentverletzung

erhoben.

In der Klageerwiderung hat die Firma Desire2Learn Inc. die Vernichtung des Patents
wegen mangelnder Neuheit und/oder Erfindungshéhe beantragt. AulRerdem wurden von
dritter Seite in zwei Fallen ein Antrag auf reexamination ebenfalls mit dem Ziel der

Vernichtung des Patents gestellt.

In vier auf dem US-Patent 6.988.138 beruhenden europaischen Patentanmeldungen ist

mit einem ersten Prufungsbescheid nicht vor 2008 zu rechnen.
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6.6.4.4 Zusammenfassung

Erst in Zukunft zu erwartende Patentverletzungsprozesse werden dem CAFC die
Gelegenheit geben, in seiner Rechtsprechung die jetzt gangige Patenterteilungspraxis
des USPTO zu Uberprifen. Zu erwarten ist das Befolgen der in der oben abgehandelten
Chakrabarty-Entscheidung®® angegebenen Grundsatze und damit auch des in dem
erwahnten Committee-Report®® betonten Grundsatzes, alles unter Sonne von

Menschenhand Geschaffene zu patentieren, wenn es neu und erfinderisch ist.

In den USA sind alle Erfindungen, auch Software-Erfindungen, patentierbar, wenn sie
zu einem nutzlichen, konkreten und anfassbarem (useful, concrete, tangible) Ergebnis

fuhren.

Dementsprechend sind auch Geschaftsmethoden und Spiele schitzbar.

Es ist eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, dass der Supreme Court die

Patentfahigkeit von Computerprogrammen wieder beschranken wird>’.

Mathematische Methoden sind in gleicher Weise wie in Osterreich, Deutschland, Japan
und im EPU schitzbar, namlich in einer konkreten Anwendung zur Steuerung
physikalischer GroRen (vergl. Vicom-Entscheidung des EPA). Desgleichen sind generell
patentierbar alle Gegenstande, die den Ingenieurwissenschaften zugeordnet werden

konnen.

6.6.5 Urheberrechtsschutz fiir Software in den USA

Genauso wie das Patentrecht entspringt das Urheberrecht der USA aus der
Amerikanischen Verfassung von 1787, dort aus Artikel 1 Abschnitt 8. Seinen
Niederschlag findet das Urheberrecht der USA im Copyright Act von 1909°®, der 1976

%9 Chakrabarty, 447 US 303, 308-09, 206 USPQ 193,197 (1980)

3% 82d Cong.,2d session,5, No 1979, und 6, No 1923

397 Maier, State Street Bank ist kein Ausreisser, GRURINT 2001, Seiten 677 ff
39 Us-Gesetz vom 4. Marz 1909
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neugefasst®® unter der Nummer 17 in die Sammlung der US-Codes als USC 17
aufgenommen und zuletzt 1996 umfassend Uberarbeitet wurde. Die vorliegende Arbeit

berlicksichtigt alle wichtigen Ergédnzungen bis 15.2.20074®.

6.6.5.1 Schutzgegenstand

In §102, USC 17 ist eine Liste der Dinge angegeben, die dem copyright zuganglich
sind. Aus der dort verwendeten Formulierung: ,Works of authorship include...“ Iasst sich
entnehmen, dass diese Liste nicht abschlieRend ist. Sie umfasst unter anderem

Schriftwerke (literary works).

Als Schutzvoraussetzung ist angegeben, dass die Werke aufgezeichnet sein missen
(im Gegensatz zu Osterreich und Deutschland, nach deren Urheberrechtsgesetzen dies

nicht erforderlich ist):

...original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later
developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either

directly or with the aid of a machine or device...

Ebenso wird in §102 angegeben, dass die dem Werk zugrunde liegende Idee nicht

schutzbar ist:

...In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea,
procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardlie} of

the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work...

In dieser Bestimmung ist ebenfalls enthalten, dass Arbeitsablaufe, Konzepte usw. nicht

schutzbar sind.

Als problematisch hat sich die Abgrenzung zwischen der nicht schitzbaren Idee und

ihrem an sich schitzbaren Ausdruck herausgestellt. Wenn namlich ein Ausdruck so eng

%99 S-Gesetz vom 19.0ktober 1976 )
9% http://www.copyright.gov/title17/ hier findet man alle Anderungen des US-copyright (USC 17), zuletzt
abgefragt 15.2.2007
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mit einer Idee verbunden ist, dass nur eine eng begrenzte Auswahl von Ausdricken
moglich ist, so ist der Ausdruck auch nicht schitzbar. Diese Uberlegung wurde als so
genannte Merger-Doktrin* postuliert, wonach der Schutz eines Ausdrucks nicht
zulassig ist, wenn damit die Idee selbst geschitzt wird. Beispielsweise ist bei
Formularen die Anzahl der Ausdrucksformen begrenzt. Das Kopieren von Formularen
wird als zulassig angesehen, weil sonst die dem Formular zugrunde liegende Idee
geschutzt werden wurde, was zu vermeiden ist (Formulare sind in gewissen Grenzen in

Osterreich und Deutschland geschiitzt.).

Uber Neuheit und schépferische Qualitat wird im Gesetz nichts ausgesagt, so dass
zunachst die Auffassung vertreten wurde, dass diesbezuglich keine Anforderungen

gestellt werden dirften*®.

In der 1991 ergangenen Feist-Entscheidung*® des Supreme Court wurden dann

Forderungen an die schopferische Leistung gestellt:

Urheberrechtsschutz an Sammlungen von Fakten kann nur bestehen, wenn die Sammlung ein
Mindestmal® an schopferischen und gestalterischen Elementen bei der Auswahl,
Zusammenstellung und Anordnung aufweist. Urheberrechtlicher Schutz kann nicht allein wegen

des zur Erstellung notwendigen Arbeits- und finanziellen Aufwands gewahrt werden.

Mit dieser Entscheidung wurde die davor geltende Rechtsprechung aufgegeben, nach
der schon eine gewisse Mihewaltung (sweat of the brow Theorie) zu einem copyright-
Schutz fuhrte.

Wenngleich im Copyright Act, dem USC 17, in seinem §102 Software nicht als ein zu
schitzender Gegenstand erwahnt ist, so wird aber in den Definitionen des §101 ein

Computerprogramm angegeben:

91 Merger-Doktrin in der Kalpakian-Entscheidung, 9. Circuit, 1971

92 Hazard, Copyright, Chapter 2, Il §2.2

The phrase “original works of authorship”, which is left purposely undefined, is intended, to incorporate
without change the standard of originality established by the courts under the present copyright statute.
This standard does not include requirements of novelty,... aesthetic merit, and there is no intention to
enlarge the standard of copyright protection to require them.

%93 J.S. Supreme Court, Urteil vom 27.03.1991 - ("Weisse Seiten"; (Feist Publications Inc. v. Rural
Telephone Service Company, Inc.))
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A “computer program” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a

computer in order to bring about a certain result.

Dementsprechend hat die Rechtsprechung auch in Umsetzung der Vorschriften des
TRIPS-Agreements, Artikel 10 Absatz 1, einen copyright-Schutz fur Software bejaht,
beispielsweise in der grundlegenden ADAPTER Il — Entscheidung*® des Court of
Appeals, Second Circuit, in der die Vorgehensweise (,Abstraction, Filtration,

Comparison®) bei der Untersuchung auf Schutzfahigkeit vorgeschrieben wird:

Zur Feststellung, ob zwei Computerprogramme substantiell ahnlich sind, ist ein dreistufiger Test
durchzufthren, auf dessen erster Stufe das angeblich verletzte Programm in seine einzelnen
strukturellen Teile zu zerlegen ist; auf dessen zweiter Stufe urheberrechtlich nicht schutzfahiges
Material aus jedem dieser Teile von urheberrechtlich schutzfahigem Material abzusondern ist;
und auf dessen dritter Stufe das verbleibende schutzfahige Material mit der Struktur des

angeblich verletzenden Programms zu vergleichen ist.

In der Altai-Entscheidung*® flhrt der Second Circuit aus, dass es

...mittlerweise allgemein anerkannt ist, dass die wortlichen Elemente eines Computerprogramms,

z.B. der Quell- und der Objektcode, urheberrechtsfahig sind.

Die Static Control Components- Entscheidung*® des Sixth Circuit von 2004 gibt
ausdrucklich an, dass bei Computerprogrammen nicht die zugrunde liegende Idee

geschutzt ist sondern ihre Ausflihrung:

Copyright Act, Sec. 1201(a)(1) and (2), 1201(f)

1. Copyright protection does not extend to ideas, processes or methods of operation. To discern
whether the requisite originality exists in a computer program, a court must examine whether the
programmer could express the program in alternate ways given the program’s functionality,
compatibility and efficiency requirements. The question is not whether any alternative

theoretically exists, but whether other options practically exist under the circumstances.

%4 Copyright Act Sec. 102 (b), 103 (b)

Court of Appeals, Second Circuit, Entscheidung vom 22.06.1992 - ("ADAPTER 1I")

95 Court of Appeals, Second Circuit, Entscheidung 1992, Computer Assoc. International Inc. v. Altai Inc.
% DecisionCourt of Appeals for the Sixth Circuit October 26, 2004 - No. 03-5400 (Lexmark International,
Inc. v. Static Control Components , ,Lexmark v. Static Control Components®)
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2. Copyright protection depends on the context in which a work appears. The use of a
copyrighted work as a lock would permit an affirmative defense to anyone who duplicated that

work in order to gain access to an underlying component or device.

In weiterer Rechtssprechung, Court of Appeals, Second Circuit, Kaufmann-
Entscheidung 1982%" wird angegeben, dass Computerprogramme in unterschiedlichen
Erscheinungsformen dem  copyright-Schutz  zugénglich sind, ebenso wie

Betriebssysteme und Datenbanken.

Datenbanken werde als Sammlung von Daten (,Sammelwerk®) angesehen, wie dies in

den Definitionen von §101 angegeben ist (wozu noch Regelungen nach §103 gehoren):

A “compilation” is a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of
data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole

constitutes an original work of authorship. The term “compilation” includes collective works.

In derselben Entscheidung wird auch ausgefuhrt, dass ein ROM ein korperliches
Ausdrucksmedium ist, das in der Lage ist, ein Computerprogramm ausreichend zu

fixieren. Als Fixierung gilt auch das Laden in den Arbeitsspeicher eines Computers.

Insgesamt lasst sich sagen, dass Computerprogramme in ihrer Ausfuhrung als
Sprachwerke schitzbar sind (als Sourcecode oder Maschinencode), dass sie aber eine
schopferische Qualitdt haben mussen und damit auch neu sein missen und dass sie

auf einem korperlichen Medium fixiert, d.h. gespeichert, sein mussen.

Nach USC 17 §202 fiihrt die Ubergabe eines gegenstandlichen Objektes, auf dem ein
Werk fixiert ist, wie ein CD-ROM, nicht zur Ubertragung des copyrights an dem Werk.
Das Werk selbst ist ein geistiger Gegenstand, der unabhangig von seiner Fixierung
nach dem Copyright Act des USC 17 zu schutzen ist.

97 Court of Appeals, Second Circuit, Entscheidung 1982, Stern Electronics, Inc. v. Kaufmann
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6.6.5.2 Rechte

Die ausschlieBlich dem Urheber zustehenden Rechte sind in 17 USC §106 aufgezanhlt,

wovon nachfolgend die drei wichtigsten angegeben sind:

(1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
(2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
(3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other

transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;

Im Wesentlichen sind dies das Vervielfaltigungsrecht, d.h. das Recht zum Kopieren, das

Recht zum Bearbeiten und das Verbreitungsrecht.

Einschrankungen dieser AusschlieBlichkeitsrechte des copyright-Inhabers sind in §107
mit dem Titel ,fair use“ angegeben. Danach besteht unter anderem kein
Ausschlussrecht gegen privaten Gebrauch und gegen den Gebrauch fir

Unterrichtszwecke.

Fir nach dem 1.1.1978 geschaffene Werke endet der Urheberrechtsschutz (wie

international Ublich) 70 Jahre nach dem Tod des Schopfers.

6.6.5.3 Zusammenfassung

Software unterliegt in ihrer (sprachlichen) Ausdrucksform dem copyright, nicht aber

zugrunde liegende Algorithmen. Der copyright-Inhaber kann es Dritten verbieten, seine

Software zu kopieren und zu verbreiten oder sie zu bearbeiten.
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7 Gesellschaftliche Aspekte des Patent- und Urheberrechts

Seit Beginn der so genannten technischen Revolution ungefahr Mitte des
18.Jahrhunderts (Erfindung der Dampfmaschine durch James Watt) ist die technische
und wirtschaftliche Entwicklung mit grolRer und immer mehr zunehmender
Geschwindigkeit vorangegangen. Das durch die schon lange bekannte Buchdruckkunst
hauptsachlich in den mitteleuropaischen Landern breit verteilte Wissen war die Basis fur
die dort stattfindende schnelle technische Entwicklung. Wegen der stets engen
Anbindung (insbesondere an den Osten der USA) und dem damit stattfindenden
Wissensaustausch lief die Entwicklung in den USA parallel ab. Seit etwa 100 Jahren ist
der Wissensstand in den USA der gleiche wie in Europa. In einer Fulle von Bereichen
sind die USA flhrend.

Produktion und Verteilung von Gultern finden in immer starkerem Malie automatisiert
statt. Dadurch sinkt der Prozentsatz der in diesen Bereichen arbeitenden Menschen
stetig. Demgegenuber nimmt der Prozentsatz der Menschen zu, die in Forschung und
Entwicklung, im Dienstleistungssektor, im Marketing, in den Medien, in Logistik und
Beratung arbeiten. Es wird eine standig zunehmende Menge an Wissen produziert, und

man spricht heutzutage von einer Wissensgesellschaft.

Das produzierte Wissen stellt einen Wirtschaftsfaktor dar, der in dieser
Wissensgesellschaft eine immer groliere Rolle spielt. Ein Indikator flr Forschung und
Entwicklung (= FE) ist die Patentaktivitat*®®. Dieser Indikator spiegelt u.a. einen Teil des
Wertes eines Unternehmens wieder, wobei es nicht allein von Bedeutung ist, ob
patentierte Erfindungen auch benutzt werden. Das Patent selbst stellt einen
Vermogensgegenstand dar, der verkauft werden kann und durch den Einnahmen in
Form von Lizenzen herbeigefuhrt werden konnen. Eine grofRere Anzahl von Patenten
spielt bei der Bewertung der Marktposition und der Innovationskraft eines
Unternehmens eine wichtige Rolle. Durch Patente wird ein technischer Vorsprung
gegenutber den Wettbewerbern abgesichert, und sie helfen durch eigene Nutzung

und/oder Lizenzeinnahmen, die Kosten fur Entwicklung von neuen Produkten

408 Umfrage des Fraunhofer Instituts flr Systemtechnik und Innovationsforschung von April und Mai 2001,
Erfindungen contra Patente, http://www.isi.fhg.de/p/Downloads/Patmotive_Endber.pdf, zuletzt abgefragt
20.2.2007
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zurtickzugewinnen und dartber hinaus einen Gewinn zu erzielen. Au3erdem vermittelt

das Vorhandensein von Patenten den Eindruck von Qualitat*®®.

Nach einer Studie *° der Zeitschrift ,business week® ist besonders in den letzten
15 Jahren der Anteil der durch Patente, Urheberrechte und Marken gebildeten
Vermogenswerte am Gesamtvermogen eines Unternehmens stark gestiegen, und zwar
von 8% im Jahr 1990 bis 70% im Jahr 2001. Weltweit wurden im Jahr 2000 rund 100
Milliarden US-Dollar an Lizenzgebuhren eingenommen gegenuber etwa 10 Milliarden
US-Dollar im Jahr 1990. Geschatzt werden fur das Jahr 2010 etwa 350 bis 400

Milliarden US-Dollar an Lizenzeinnahmen.

Aus den vorstehend angegebenen Zahlen ist erkennbar, dass ein Patentsystem den
Patentinhabern von Nutzen ist. Es stellt sich allerdings die Frage, ob ein Patentsystem

fur die Allgemeinheit insgesamt natzlich ist

Um einen solchen Nutzen glaubhaft zu machen oder in Frage zu stellen, wird haufig
das Beispiel von Arzneimitteln gewahlt. Bei besonders gefahrlichen in Epidemien oder
Pandemien auftretenden Krankheiten, wie beispielsweise Aids, wird der Nutzen fur die
Allgemeinheit oft bezweifelt, und demgemal ist schon oft die Forderung gestellt
worden, Arzneimittel in die Ausschlussliste der Patentgesetze aufzunehmen und ihnen

damit keinen Schutz zu gewahren.

Die Entwicklung eines neuen Arzneimittels und seine klinische Erprobung bis hin zu
seiner offiziellen Zulassung dauert mindestens 10 Jahre und geht in den Bereich von
nahezu einer Milliarde US-Dollar*''. Auch wenn im universitdren Forschungsbereich
Grundlagen ermittelt werden, so findet Entwicklung von Arzneimitteln bis hin zur
Marktreife im Wesentlichen nur im Privatwirtschaftlichen statt und ist nur gro3eren und
kapitalkraftigen Unternehmen madglich. Bei den meisten Arzneimitteln Iasst sich relativ
leicht eine Analyse ihrer Wirkstoffe durchfihren, und sie kénnen leicht kopiert werden

(Dies findet z. B. bei Aids-Praparaten in Indien statt.). Hat ein pharmazeutisches

409 Pretnar, die 6konomischen Auswirkungen von Patenten in der wissensbasierten Marktwirtschaft,
GRURINT., 2004, Seiten 776 ff

19 | ittle-Studie, Business-week, The 100 top brands, August 2004, Seiten 68 ff

“ Dimasi, Hansen, Grabowski, New estimates of drug development cost, Journal of Health Economics,
2003, Seiten 166 ff
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Unternehmen nicht das durch das Patentrecht gewahrte zeitweilige Monopol, so ware
es unmoglich, die getroffenen Investitionen zurlckzuerhalten, geschweige denn,
Gewinne zu erwirtschaften. In den oben genannten eine Milliarde US-Dollar sind auch
zahlreiche Fehlschlage enthalten, namlich erfolglose Versuche, irgendwelche
Arzneimittel zu entwickeln. Auch diese erfolglosen Versuche missen finanziert werden,
das heilt das erfolgreiche Arzneimittel muss auch die Kosten fur solche erfolglosen
Versuche hereinbringen.

Die ethische Komponente in der Abwagung des an sich berechtigten Interesses von
Kranken an einer ausreichenden Medikamentierung gegenuber den vorstehend
geschilderten wirtschaftlichen Erfordernissen muss aus ZweckmaRigkeitserwagungen
zuruckstehen. Wirde man namlich einen Patentschutz versagen, gabe es die
erforderlichen Medikamente (iberhaupt nicht. Im Ubrigen gibt es notfalls die Moglichkeit

der Zwangslizenz (vergl. 9.4 Zwangslizenz).

Eine weitere ethische Komponente ist der Schutz des Eigentums. Es wurden zwar
Gesellschaftsmodelle entwickelt, die nahezu ohne Eigentum oder einen sehr geringen
Eigentumsschutz auskommen moéchten, jedoch hat die Erfahrung solcher im
Kommunismus in einem gewissen Umfang praktizierten Modelle gezeigt, dass sie u.a.
an dem elementaren Streben eines Individuums, Eigentum zu erwerben und alleine zu
ndtzen, scheitern. Weltweit wird anerkannt, dass ein Individuum gegenuber der
Gesellschaft das Recht hat, Eigentum zu erwerben und zu behalten. Dieses Recht ist in
den Verfassungen aller westlichen Lander niedergelegt - zumeist in der Weise, dass der
Staat verpflichtet ist, Eigentum beziehungsweise dessen Schutz zu garantieren
(z.B. Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 14). Jemand, der in
schopferischer Weise eine Erfindung gemacht hat, kann dementsprechend einen
staatlichen Schutz fir seine Erfindung verlangen. In dem Beispiel von Arzneimitteln liegt
ein Konflikt vor zwischen dem Eigentumsrecht des Erfinders und dem Recht eines
Kranken auf Versorgung mit Arzneimitteln. Ein solcher Konflikt besteht nicht bei

Konsum- oder Industrieprodukten.

An dem Beispiel von Arzneimitteln ist trotz des ethischen Konfliktes leicht
nachvollziehbar, dass ein Patentschutz dem Wohle der Allgemeinheit dient (zusatzlich

zum Wohle des betreffenden pharmazeutischen Unternehmens) und dass es flur die
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Gesellschaft kaum einen anderen Weg gibt, als Patentrechte oder einen aquivalenten

Schutz zu gewahren.

Was hinsichtlich der Investitionen fur Arzneimittel gilt, durfte auch fir alle technischen
Gebiete gelten, in denen industrielle Forschung getrieben wird. Stets muss es die
Moglichkeit geben, die Investitionen fur die Forschung mittels Vermarktung wieder
hereinzuholen. Sind die Produkte leicht kopierbar, wird dies kaum mdoglich sein,
wodurch der Anreiz fur Investitionen in die Forschung wegfallt. Es wurde auch keinen
Anreiz fur etwaige Konkurrenten geben, ein vorhandenes Produkt zu verbessern, denn

sie wurden vor demselben Problem stehen, Entwicklungskosten wieder hereinzuholen.

Wenn, wie vorstehend, die Frage bejaht wird, dass die Gewahrung von Patentrechten
insgesamt fir die Gesellschaft nitzlich ist, so musste sich als ausreichendes
Abgrenzungskriterium dessen, was einem Patentschutz zuganglich ist, die Nutzlichkeit

der Erfindung ergeben.

Tatsachlich gibt es hier einen beachtlichen Unterschied zwischen dem US-Patentrecht
einerseits und dem Osterreichischen, deutschen, japanischen und europaischen
Patentrecht andererseits. Im US-Patentrecht wird die Forderung erhoben, dass die
Erfindung nitzlich und konkret sein muss, wahrend in den anderen genannten
Patentrechten ein technischer Effekt als Voraussetzung fir eine Patenterteilung
angesehen wird. Dementsprechend sind Geschaftsmethoden nur in USA patentfahig.
Bei der Revision des EPU im November 2000 haben die Vertragsstaaten bewusst
davon abgesehen, Computerprogramme und Geschaftsmethoden aus dem Katalog der
nicht schutzfahigen Erfindungen herauszunehmen. In Deutschland und im
europaischen Patentsystem wird daher das Kriterium "technischer Effekt" auf

absehbare Zeit Geltung behalten*'.

Der Unterschied in den Patentierungsvoraussetzungen fuhrt zu einer Besserstellung der
USA. Amerikanische Unternehmen werden in viel grélkerem MalRe als nicht
amerikanische Unternehmen Geschaftsmethoden-Patente erwerben und die daraus

entstehenden Verbietungsrechte innerhalb der USA nutzen. Es ware wunschenswert,

*125chade, Rundbrief Einsele und Franke Festschrift, 50Jahre VPP, Seiten 596 ff
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eine Harmonisierung herbeizufihren, sei es durch die Uberall geltende Voraussetzung

der Technizitat oder durch die Uberall geltende Abschaffung dieser Voraussetzung.

Aus ethischer Sicht erscheint das Abgrenzungskriterium Nutzlichkeit als angemessen.
Das Recht auf Eigentum darf nicht ohne Not aufgeteilt werden, und es sollte keine
solchen Teile geben, die unterschiedlich behandelt werden. Eine Erfindung auf
technischem Gebiet durfte daher nicht anders behandelt werden als eine
Geschaftsmethoden-Erfindung, denn beide stellen ein Geistiges Eigentum dar, das der

Erfinder durch seine Schopfung erworben hat.

In gleicher Weise ware die Belohnungstheorie anzuwenden, nach der der Erfinder zur
Belohnung dafur, dass er seine Erfindung offenbart, ein Ausschlussrecht fur den
begrenzten Zeitraum von 20 Jahren erhalt. Jeder Einsatz von Resourcen, sei es durch
Fachleute, sei es durch Infrastruktur oder Kapital, der zu einem Ergebnis fuhrt, sollte
dadurch belohnt werden, dass das Ergebnis als materielles oder immaterielles

Eigentum geschutzt wird.

71 Wissensaustausch

Ein sehr wichtiges Anliegen der Gesellschaft besteht darin, Wissenschaft und
Forschung nicht zu behindern, sondern vielmehr zu férdern. In diesem Rahmen liegt der
freie, uneingeschrankte und unbehinderte Wissensaustausch zwischen den
Hochschulen. Eine Einschrankung durch Patente ware ein fur die Allgemeinheit nicht
akzeptables Hindernis. Allerdings ist zu beachten, dass Patente befristet sind und dass
durch sie Wissen offenbart wird, das ohne einen Patentschutz méglicherweise geheim
gehalten worden ware. In der Abwagung zwischen dem Interesse an Wissensaustausch

und dem Interesse am Schutz von Geistigem Eigentum hat Letzteres zurickzustehen.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob jegliche Forschungsergebnisse von Patentschutz
ausgeschlossen werden mussen. Diese Frage ist zu bejahen bei der
Grundlagenforschung, jedoch nicht bei Forschung und Entwicklung fur
Industrieprodukte. Schwierig ist eine Abgrenzung zwischen Grundlagenforschung und

angewandter Forschung. Das Abgrenzungskriterium der gewerblichen Verwertbarkeit
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wird in vielen Fallen ungeeignet sein. Aus der Grundlagenforschung ergeben sich
haufig - quasi nebenbei - gewerblich verwertbare Produkte. Als Beispiel sei hier der
Transistor genannt, der sich aus der Grundlagenforschung an Halbleitern ergeben hat
und heutzutage eine Uberaus haufige gewerbliche Anwendbarkeit findet. Zur
Uberlegung wird vorgestellt, allgemeine Kriterien aus dem Patentrecht in analoger
Weise heranzuziehen und einen Durchschnittsforscher ~ ahnlich dem
Durchschnittsfachmann des Patentrechts zu fingieren und damit einen Bereich zu
bestimmen, der in einem bestimmten Forschungsgebiet fur die Allgemeinheit
freizuhalten ist. AuRerdem kdnnte ein standardisierter Katalog fur die unterschiedlichen
Bereiche der Forschung entwickelt und weiter aktualisiert werden*®. Ein solcher Katalog
konnte nie vollstandig sein aber dennoch in weiten Bereichen der Forschung ein

Hilfsmittel zur Bestimmung dessen, was nicht patentiert werden soll.

Im Bereich der Informatik ist ein freier Zugang zu Sourcecodes wiinschenswert. Dieser
freie Zugang wird in der Open-Source Bewegung praktiziert. In weit groRerem Umfang
wird in der Wirtschaft der Sourcecode jedoch geheim gehalten, was einen bedeutenden
Schutz gegen einfache Nachahmung darstellt und darUber hinaus die Maoglichkeit
eroffnet, die Gestaltung von Interfaces alleinig zu bestimmen. Letzteres wird bei
marktbeherrschenden Unternehmen kartellrechtlich beanstandet, wie in der EU bei dem

bekannten Windows-Betriebssystem.

In den heutigen Patentsystemen des EPU, von Osterreich, Deutschland, Japan und
USA ist bei Software-Erfindungen die Aufnahme von Sourcecodes in die Beschreibung
einer Patentanmeldung formal grundsatzlich nicht zuldssig. Der Grund fur die formale
Unzulassigkeit liegt in der verwendeten Sprache. Nach den Patentgesetzen ist als
Sprache die jeweilige Amtssprache (das ist die Landessprache oder beim EPU
Englisch, Franzdsisch und Deutsch) zu verwenden*'*. Die Sourcecodes werden in einer
Spezialsprache ausgedruckt, die nicht die Amtssprache ist. Allerdings ist es zulassig,
Datenflussplane in die Beschreibung aufzunehmen*® (wie auch chemische Formeln).
Die Beschreibung kann durch Diagramme, die den Ablauf der Verarbeitung von Daten

betreffen, erganzt sein. Sie kann einen Datenflussplan, in dem die zeitliche Folge

*"® Schade
a4 Amtssprache
15 Kommentar Schulte, 6. Aufl. §34, Rdn. 193; BPatG-Entscheidungssammlung, Bd. 24, Seite 187
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zusammengehoriger Vorgange an den Daten und den Datentragern angegeben wird,
und einen Programmablaufplan, in dem die Gesamtheit aller beim Programmablauf
moglichen Wege dargestellt wird, enthalten. Kurze Auszige aus einem Programm fur
Datenverarbeitungsanlagen in einer Ublichen, genau bezeichneten
Programmiersprache konnen in der Beschreibung zugelassen werden, wenn sie der

Verdeutlichung dienen*®.

Materiellrechtlich  ist das Vorhandensein eines Sourcecodes in einer
Patentbeschreibung nicht vorgeschrieben. Dient der Sourcecode nicht der
Verdeutlichung, so ist sein Vorhandensein in der Patentbeschreibung weder
zweckmallig noch erforderlich. In allen Patentgesetzen wird in sehr ahnlichen
Wortlauten vorgeschrieben, dass die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und
vollstandig offenbart werden muss, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. Fir die
Offenbarung ist es ausreichend, wenn ein Computerprogramm und erforderlichenfalls
dessen Module in ihren Funktionen beschrieben werden (und zwar in der jeweiligen

Amtssprache).

7.2 Vorschlag zur Anderung des Deutschen Patentgesetzes

Es wird zwar in vielen Fallen zutreffen, dass die Offenbarung eines Sourcecodes in der
Patentbeschreibung zum Verstehen der erfinderischen Funktion nicht erforderlich ist,
jedoch wird es umgekehrt auch eine beachtliche Anzahl von Fallen geben, bei denen
die Offenbarung eines Sourcecodes zumindest hilfreich ist. Letzteres wird in den
Prafungsrichtlinien anerkannt. Zweifellos wird eine solche Offenbarung fir den
Wissensaustausch nutzlich sein und der Erleichterung von Dokumentationen und

entsprechenden Recherchen zugutekommen.

Die Zubilligung eines zeitweiligen Monopols fur den Erfinder als Lohn fir die
Offenbarung seiner Erfindung wird als ausreichend angesehen, so dass das

Offentlichwerden eines Sourcecodes nicht als Nachteil fir ihn anzusehen ist. Dariiber

*1® DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT Richtlinien fiir die Priifung von Patentanmeldungen
(Prifungsrichtlinien) vom 1. Marz 2004

341



Rechtschutz fiir Software

hinaus steht dem Erfinder der Urheberrechtsschutz an diesem veroffentlichten

Sourcecode zu.

Der Sourcecode muss in einer Programmsprache vorliegen, die ein
Durchschnittsfachmann kennt oder erlernen kann. Das Programm muss durch einen
Durchschnittsfachmann ausfuhrbar gemacht werden konnen. Der
Durchschnittsfachmann ist dabei in dem bekannten patentrechtlichen Sinn dahingehend
zu definieren, dass er uber samtliches Wissen und Koénnen auf dem Gebiet des

Programmierens verfugt.

Der gesellschaftliche Aspekt, in moglichst groRem Umfang einen Wissensaustausch zu
fordern, hat m.E. eine grolere Bedeutung als ein etwaiges Interesse eines
Patentanmelders an der Geheimhaltung des die Erfindung verwirklichenden

Sourcecodes.

Nach dieser Abwagung konnten die Patentgesetze dahingehend erganzt werden, bei
Patentanmeldungen auf computerimplementierte Erfindungen die Offenbarung eines
etwa zur Ausfihrung der Erfindung erforderlichen Sourcecodes obligatorisch zu

machen.

Es ist allerdings zu berucksichtigen, dass der Zusammenhang zwischen der der
Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe und ihrer Lésung bei
Computerprogrammerfindungen durch einen Algorithmus gebildet wird. Es ist dieser
Algorithmus, der die Erfindung ausmacht und patentiert wird und nicht dessen
Umsetzung in einem Programm. Der Algorithmus entspricht Verfahrensschritten, deren
Darlegung bereits einen Sourcecode darstellen. Der Begriff Sourcecode ist nach
allgemeinem Verstandnis dahingehend definiert, dass damit zumindest zwei
Verfahrensschritte gemeint sind, die in einer beliebigen Sprache bestimmt sind. Mit
Sprache ist jede Sprache gemeint, also auch jede Programmiersprache, aber auch jede

naturliche Sprache.

Wie in den Prufungsrichtlinien (vergl. 6.4.4.2 Prufungsrichtlinien) erwahnt, ist nicht etwa
der Sourcecode eines gesamten Programms gemeint, sondern nur derjenige Teil, in

dem die Erfindung verkorpert ist und der zur Ausfiihrung der Erfindung erforderlich ist.
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Ein solcher Teil kann dennoch eine groRe Anzahl Programmzeilen ausmachen. Fir die
Ubersichtlichkeit einer Patentschrift kdnnte dafiir ein besonderer Anhang vorgesehen

werden, oder auch eine elektronische Hinterlegung.

In den Patentbeschreibungen werden ublicherweise zwecks besseren Verstandnisses
der Erfindung nicht nur abstrakte Erlauterungen uber Aufbau und Funktionsweise des
Erfindungsgegenstandes gegeben, sondern zusatzlich wird der Erfindungsgedanke
anhand von einem oder mehreren Ausflihrungsbeispielen in seiner konkreten
Anwendung naher erlautert, wobei man sich auf ggfs. beigefugte Patentzeichnungen
beziehen kann. In den sich auf den Anspruch 1 als Hauptanspruch zurtickbeziehenden
Unteranspruchen (z.B. Anspruch 2: Antiblockiersystem nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch die weiteren Merkmale...) werden Ausflhrungsbeispiele unter
Schutz beansprucht. In gleicher Weise bietet es sich an, einen Sourcecode in einen
Unteranspruch aufzunehmen. Die Aufnahme in einen Unteranspruch wirde den
Schutzumfang des Patents nicht einengen, da dieser durch den so abstrakt wie moglich

formulierten Hauptanspruch bestimmt wird.

Die bisherige Erlaubnis, Programmteile in die Patentbeschreibung aufzunehmen, sollte
daher dahingehend erweitert werden, dass ausdrucklich zugelassen wird, dass
Sourcecodes in einer einem Durchschnittsfachmann bekannten Sprache zum
Gegenstand von Patentansprichen gemacht werden durfen. Eine entsprechende
Anderung des Patentgesetzes kénnte in DE-PatG §34 Absatz 3 eingefligt werden. Der
Umfang der als Sourcecode in einen Patentanspruch aufnehmbaren Programmteile
konnte durch die bisherigen Vorschriften*”” (nédmlich nur soweit wie erforderlich)

festgelegt werden.

" DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT Richtlinien fiir die Priifung von Patentanmeldungen
(Prifungsrichtlinien) vom 1. Marz 2004
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7.3 Patentrecht in Entwicklungsandern

7.3.1 Situation

Trotz der heutzutage guten Kommunikationsmoglichkeiten wird der Unterschied in den
Sozialstandards zwischen den entwickelten Landern, den so genannten
Industrielandern, und den Entwicklungslandern immer grof3er. Man bemuht sich, mittels
Wissenstransfers wenigstens den Unterschied in der Entwicklungsgeschwindigkeit zu
vermindern. Ein geringer Wissenstransfer liegt nicht an den
Kommunikationsmoglichkeiten, sondern an  mangelhafter  Infrastruktur  der
Entwicklungslander, so dass es gilt, diese aufzubauen. Hierzu kann ein diese Situation

berucksichtigendes Patentwesen beitragen.

Der finanzielle Aufwand in Forschung und Entwicklung, der von Entwicklungslandern
betrieben werden kann, ist klein, um nicht zu sagen, winzig im Vergleich zu dem der
hochentwickelten Lander. Das nahezu einzige Gebiet, auf dem der apparative Aufwand
so klein ist, dass er selbst fur Entwicklungslander ohne weiteres vertretbar ist, ist die
Informatik. Mit Hilfe eines einzigen PC kénnen bedeutende Software-Entwicklungen
gemacht werden. Software-Entwickler in Landern wie Nepal und Mongolei arbeiten
ublicherweise im Unterauftrag fur indische Firmen. Man kann also sagen, dass die

Informatik eine grof3e Chance flr die unterentwickelten Lander ist.

7.3.2 Vorschlage

Es erscheint realistisch, ein Patentwesen flir den speziellen Bereich der Informatik zu
entwickeln, das die Hilfebedurftigkeit der Entwicklungslander berucksichtigt. Alle
anderen Fachgebiete mussten davon ausgeklammert bleiben, da bei diesen die
Uberlegung im Vordergrund steht, dass Patente hauptséchlich einem Schutz von
Investitionen aus dem hochentwickelten Ausland und in allererster Linie dem Schutz
gegen Konkurrenten aus diesem Ausland dienen. Das Nichtvorhandensein eines
Rechtsschutzes fur Geistiges Eigentum wirde Investoren abhalten.

Ein Vorteil des internationalen Patentwesens liegt auch fir die Entwicklungslander

darin, dass eine leicht zugangliche Dokumentation von Patentanmeldungen und
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erteilten Patenten in umfangreichen Datenbanken vorliegt. Viele dieser Datenbanken
sind kostenlos und leicht Uber das Internet zuganglich, wie z.B. die Datenbanken des
DPMA"® des EPA* und des USPTO**. Der Aufbau einer eigenen
Gesamtdokumentation flr samtliche Patente oder Patentanmeldungen in allen Landern
ist daher nicht erforderlich. Man kann in allen Patentklassen recherchieren und den far
das interessierende Fachgebiet bestehenden Stand der Technik ermitteln, wodurch
unnotige Doppelarbeiten oder Nachentwicklungen vermieden werden. Eine
Dokumentation fur eigene Patente und Patentanmeldungen ist zweckmaliig, aber bei

Weitem nicht so aufwendig wie die vorstehend angesprochene Gesamtdokumentation.

Eigene Entwicklungen von Arzneimitteln sind normalerweise zu teuer. Fur
Entwicklungslander besteht grundsatzlich auch keine Mdglichkeit (wegen TRIPS), durch
Patente geschutzte bekannte und gut wirksame Arzneimittel zu kopieren oder aus
Landern zu importieren, in denen kein Patentschutz fur solche Arzneimittel besteht.
Gelegentlich werden hier Ausnahmen gemacht, wie in dem bekannten Fall der Aids-
Medikamente fur Suddafrika. Nach zahen Verhandlungen mit Patentinhabern und den
Regierungen ihrer Lander konnte die WHO erreichen, dass Sudafrika gestattet wurde,
in Abweichung von dem TRIPS-Abkommen (bei dem Sidafrika Mitglied ist) den
Patentschutz fiir die Aids-Medikamente zumindest zeitweilig auBer Kraft zu setzen**.
Sudafrikanische Importeure wurden dadurch in die Lage versetzt, Aids-Medikamente
aus Indien billig zu importieren und niedrige Handlerpreise festzusetzen. Ein ahnliches
Prozedere wirde sich fir den Patentschutz von Software in Entwicklungslandern

anbieten.

Problematisch ware allerdings die Differenzierung von Software-Erfindungen oder
-Patenten gegenuber "normalen" technischen Erfindungen. Letztere sollten ja den
Patentschutz genieRen konnen. Es ware denkbar, in den Entwicklungslandern

zusatzlich zu den Ublichen Vorschriften fir Form und Inhalt von Patentanmeldungen

18 http://.dpma.de/suche/suche.html zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006

19 http://www.european-patent-office.org/index.de.php zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006 und
http://www.european-patent-office.org/patinfopro/cdrom/production_table.shtml zuletzt abgefragt: 06. Jun.
2006

20 http://www.uspto.gov/ebc/index.html zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006

*21 http://www.american.edu/TED/aids TRIPS.htm zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr53/en/ zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
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noch eine Vorschrift hinzuzufiigen, nach der ein wirksamer Patentschutz nur dann
entstehen kann, wenn der technische Charakter einer Erfindung durch die Angabe von
Ausfuhrungsbeispielen in der Patentbeschreibung dargelegt wird, die eine Alternative
zu der unter Schutz beanspruchten Softwareldsung darstellen. Ist ein Patentanmelder

nicht dazu in der Lage, wird die Patenterteilung versagt.

Selbstverstandlich werden eine Reihe von Erfindungen auftreten, bei denen eine
Problemldsung nur mittels Software maoglich ist, jedoch das Finden eines Problems und
seiner Losung nicht unbedingt mit Software zu tun haben muss. Dies gilt beispielsweise
fur eine Reihe von grafischen Gestaltungen einer auf dem Bildschirm wiedergegebenen

Information.

Als Beispiel hierfiir wird auf den bekannten Laufbalken*® (speedbar) hingewiesen, der
sich entsprechend dem Fortschritt eines Vorganges, z.B. Kopieren einer grélieren
Datenmenge, verfarbt. Die Art der grafischen Bildschirmdarstellung ist eine vom EPA
als technisch anerkannte Erfindung. Bei diesem Anzeigeverfahren wird zunachst die
Grolde der zu kopierenden Datenmenge ermittelt. Sodann wird mit dem Kopiervorgang
begonnen. Nach einer kurzen Zeitspanne von einigen Sekunden wird die Menge der in
dieser Zeitspanne kopierten Daten ermittelt und daraus eine Kopiergeschwindigkeit
errechnet. Aus Kopiergeschwindigkeit und verbleibender Datenmenge wird die noch

bendtigte Zeitspanne ermittelt und daraus die Verfarbung des Laufbalkens eingestellt.

Fur diese Erfindung ware eine mechanische oder elektro-mechanische Alternative zwar
moglich, jedoch nicht fur die oben beschriebene Bildschirmdarstellung. Diese lasst sich

praktisch nur per Software gestalten.

*22 European Patent Specification EP 0 394 160 B1 speedbar
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8 Grundsatze in der Behandlung von Software beziglich ihrer

Patentierbarkeit im Landervergleich

8.1 EPU

Ein Computerprogramm ist grundsatzlich patentierbar. Dies gilt dann, wenn es auf
einem Computer lauft und dabei technische Effekte herbeiflihrt. Der Ausdruck Technik

ist nach wie vor unbestimmt.

Der Ausschluss von Programmen als solchen, so wie er im Gesetz formuliert ist, ist
bisher nicht interpretiert worden, was darauf schlieBen lasst, dass die

Beschwerdekammern des EPA eine sinnvolle Interpretation nicht fur moglich halten.

Gegenstande oder Verfahren, die sich auf Finanzdaten, Geschaftsdaten und Text
beziehen, werden nicht als Erfindungen im Sinne des Gesetzes angesehen, aber
solche Gegenstande, die technische Verfahren zur Behandlung von Finanzdaten,
Geschaftsdaten und Text beinhalten. Derartige technische Verfahren koénnen als

Geschaftsmethoden patentiert werden.

8.2 Osterreich

Patente werden auf Erfindungen erteilt, wenn diese der Lésung eines technischen
Problems mit technischen Mitteln dienen. Dies gilt ebenfalls flir Computerprogramme.
Alles andere ist nicht patentierbar. Geschaftsmethoden sind nicht technisch und daher
nicht patentierbar. Dagegen sind technische Malinahmen patentierbar, die zur

Durchfihrung von Geschaftsmethoden dienen.

Der Patentierungsausschluss fur ,Programme als solche® wird nicht positiv definiert,
sondern nur in der Weise, dass bei Vorliegen von Technizitdt der Erfindung kein

Ausschluss angenommen wird.

Wie bereits in Bezug auf die Software-Prufungsrichtlinien ausgefuhrt wurde (vergl.

6.3.4.2 Prufungsrichtlinien), ist die Osterreichische Patentpraxis in Rechsprechung und
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Prifung stark an die des EPA und die deutsche angelehnt. Dies gilt ebenfalls flr

Geschaftsmethoden. Wesentliche Unterschiede sind nicht erkennbar.

8.3 Deutschland

Patente werden auf Erfindungen erteilt, wenn diese der Losung eines technischen

Problems mit technischen Mitteln dienen. Dies gilt genauso fur Computerprogramme.

Obwohl der Begriff Technik nicht ausreichend geklart ist, wird dieser Begriff weit
verbreitet verwendet, um eine Abgrenzung gegenuber rein geistigen Dingen (Welt der

Vorstellungen) zu ziehen.

Der gesetzliche Patentierungsausschluss fir ,Programme als solche® wird nicht positiv
definiert, sondern nur in der Weise, dass das Nichtvorhandensein des Ausschlusses

dann angenommen wird, wenn Technizitat der Erfindung gegeben ist.

Geschaftsmethoden sind nicht patentierbar, jedoch technische MaRnahmen zu ihrer

Durchfuhrung.

8.4 Japan

Computerprogramme sind unabhangig von ihrer Zielrichtung patentierbar, wenn die fur
ihre Umsetzung erforderliche Hardware ausreichend beschrieben ist. Ein Effekt muss
aber Uber das normale Zusammenwirken von Software und Hardware hinausgehen.

Dieser Effekt muss in einer physikalischen Aufgabe oder Eigenschaft liegen.
Einen besonderen Ausschluss fur Computerprogramme gibt es nicht.

Geschaftsmethoden sind patentierbar, wenn fir ihre Anwendung technische Mittel

eingesetzt werden.
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8.5 USA

Patentierbar sind alle Gegenstande, wenn sie konkret sind (anfassbar), und Verfahren,
die zu konkreten Gegenstanden fuhren. Der Patentierbarkeit sind keine Grenzen

gesetzt.

8.6 AIPPI-Erhebungen

In etwa parallel zur Grindung der PVU im Jahre 1883 wurde AIPPI (Association
International pour la Protection de la Proprietée Intellectuel = Internationale Vereinigung
fur den Schutz des Geistigen Eigentums)** gegriindet. Ziel von AIPPI ist es, den Schutz
Geistigen Eigentums zu fordern. Im Rahmen dieses Ziels liegt es, Vorarbeiten fur
internationale  Vereinbarungen  durchzufihren, wobei im Vordergrund die
Harmonisierung der Schutzrechte der einzelnen Lander miteinander steht. AIPPI ist die
weltweit grote Organisation auf diesem Gebiet. Zusatzlich zu der zentralen
Organisation von AIPPI gibt es in jedem Mitgliedsland (Mitgliedslander sind alle PVU-
Lander.) eine AIPPI Landesgruppe, die das nationale Recht ihres Landes beobachtet

und im Bedarfsfall an die zentrale Organisation Bericht erstattet.

Eines der Themen von AIPPlI ist der Schutz von Computer-Software,
Informationsnetzwerken, kunstlicher Intelligenz und integrierter Schaltungen. Dieses

Thema wird in einem der Spezial-Komitees, dem Komitee Q132 behandelt.

In einer Konferenz im Oktober 2003*** wurde eine Resolution, ndmlich die Resolution
Q132 (nach dem Komitee benannt) erlassen, die insbesondere der Vorbereitung der

EU-Software-Richtlinie diente. In dieser Resolution wurde festgestellt,

...dass die Debatten beeinflusst wurden durch ein unvollstandiges Verstandnis des Patentrechts

und dass die resultierenden Vorschlage dem offentlichen Interesse entgegenstehen und

2 http://www.aippi.org/

424 EXCO Lucerne, 25-28. Oktober 2003
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etablierte Prinzipien des Patentrechts und internationaler Vereinbarungen, beispielsweise TRIPS,
verletzten (vergl.5.2.2.5 TRIPS).

und es wurde empfohlen,

... dass die Arbeiten an der Richtlinie fortgesetzt werden, damit ein Ergebnis erreicht wird, das in
ordentlicher Weise die berechtigten Interessen von Erfindern, Wettbewerbern und der
Allgemeinheit ausgeglichen und in Ubereinstimmung mit konventionellen IP-Regeln

bericksichtigt.

. Computer implementierte Erfindungen sollen fir Patentschutz zulassig sein und nicht

restriktiver als andere Erfindungen behandelt werden...

Das in der Feststellung der Resolution als unvollstandig beanstandete Verstandnis des
Patentrechts wurde auf umfangreiche Offentlichkeits- und Lobbyarbeit einiger kleiner
Gruppen von Gegnern von Software-Patenten zurlckgefihrt, von denen sich

insbesondere die FFII*® hervorhob.

In der in regelmaligem Turnus von zwei Jahren stattfindenden Hauptkonferenz (mit
Hauptversammlung) im Juni 2004**° wurde berichtet, dass der EU-Rat einen
verbesserten Richtlinienvorschlag angenommen hatte, jedoch nicht so weit gegangen
war, dem AIPPI-Vorschlag zu folgen, wonach alle neuen und erfinderischen Software-
Produkte patentiert werden kénnen unabhangig von dem technischen Beitrag des unter
Patentschutz beanspruchten Gegenstandes. In dem Bericht wurden die AIPPI-
Mitglieder jedoch aufgefordert, den Richtlinienentwurf zu unterstitzen, um eine

Harmonisierung dieses Gebietes in Europa zu erreichen.

Der EU-Richtlinienentwurf wurde im Juni 2005 vom Europa-Parlament abgelehnt (vergl.
1.3 EU-Richtlinie Uber die Patentierbarkeit von Software). Die AIPPI-Hauptkonferenz
von Oktober 2006 hat sich wegen dieser Ablehnung und mangels neuer Entwicklungen

nicht mit dem Thema befasst.

25 \www.swpat.ffii.org zuletzt abgefragt: 28. Mai 2007
“2% AIPPI-Konferenz Genf, 19.-23. Juni 2004
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Zur Ermittlung der rechtlichen Situation und etwaiger Anderungswiinsche in den AIPPI-
Mitgliedslandern war Anfang 2002 ein Fragebogen an alle Landesgruppen verschickt
worden. Bis Februar 2007 sind bei AIPPI nur etwa die Halfte der Antworten
eingegangen. Unter diesen befinden sich die Antworten von Deutschland, Japan und
USA, aber nicht von Osterreich®®”. Zu diesen Antworten (vergl. Anhang 10.2 AIPPI-

Erhebungen) wird hier Stellung genommen:

Die deutsche Landesgruppe druckt sich zum Technikbegriff sehr vorsichtig aus (very
difficult to find), ohne einen Vorschlag fur eine Definition zu machen. Sie unterstitzt das

Erfordernis der Technizitat, ohne sich selbst festzulegen, was damit gemeint sein soll.

Die japanische Landesgruppe sagt, sie akzeptiere das Japanische Patentgesetz.

In der Antwort wird umfangreich case law wiedergegeben, worin Abgrenzungen
aufgezeigt werden. Es wird jedoch keine allgemein gultige Definition des Begriffs
,1echnik“ angegeben. Die Definition des Begriffs ,Technology“ sagt nichts Gber Technik
aus und lieRe sich ohne weiteres auch auf Geschaftsmethoden anwenden. Im
Gegensatz zum Deutschen Patentgesetz wird der Begriff “Erfindung” als technisch
definiert, wobei auch hier nicht klar ist, wie der Begriff “Technik” selbst zu definieren ist.
Die japanische Landesgruppe hat in dieser Beziehung ebenfalls (wie die deutsche

Landesgruppe) keinen Vorschlag gemacht.

Die US-Landesgruppe ist in Ubereinstimmung mit der Rechtslage in den USA und
stltzt sich dabei auf die State-Street-Bank—Entscheidung **® des CAFC. Dabei fiihrt sie
aus, dass ihr erstens keine global akzeptierte Definition des Begriffs ,technischer
Charakter, Inhalt oder Effekt® bekannt ist und dass zweitens im Lichte des
Nichtvorhandenseins einer global akzeptierten Definition sie es nicht nutzlich findet,
diesen Begriff zur Bestimmung der Patentfahigkeit einer Erfindung zu benutzen. Diese
Uberlegung erscheint sinnvoll, wenn man berticksichtigt, dass nicht nur die AIPPI-US-
Landesgruppe oder die US-Obergerichte keine Definition eines global verbindlichen
Technikbegriffs gefunden haben, sondern genauso wenig die Rechtsprechung anderer

Lander, wie Osterreich, Deutschland, Japan sowie die des EPA.

27 Bjs 12.2.2007 war von Osterreich noch keine Antwort eingegangen.

28 CAFC-Entscheidung State Street Bank, 47 USPQ 1596 (1998),
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Es scheint also in USA weitgehend Ubereinstimmung zu herrschen, dass Technizitat
keine Voraussetzung fur die Patentierbarkeit ist. Nutzlichkeit im Sinne gewerblicher
Anwendbarkeit ist ausreichend, wenn der Erfindungsgegenstand auch konkret

(tangible) und damit nicht nur eine Anweisung an den menschlichen Geist ist.

Ergebnis:

Auler in USA ist Patentierungsvoraussetzung die Technizitat einer Erfindung (Letzteres
gilt auch fir Osterreich). Die jeweiligen Landesgruppen haben dazu keine
Beanstandungen vorgetragen. Der Technikbegriff ist unklar, und es wurden weder von
der japanischen noch von der deutschen Landesgruppe Definitionsvorschlage gemacht.

Diese wollen dennoch an Technizitat als Patentierungsvoraussetzung festhalten.

8.7 FICPI-Resolution 4 vom 26. Mai 2006

Die Organisation FICPI = Fédération Internationale de Conseils en Propriété
Industrielle*® ist eine internationale Vereinigung von Patentanwalten. Sie befasst sich

ahnlich wie AIPPI mit Fragen des Schutzes Geistigen Eigentums.

Hier der wesentliche Inhalt der Resolution:

Patente sollen auf allen Gebieten der Technik erhaltlich sein.

Erfindungen sind technische Dinge, die neu und erfinderisch sind. Sie sind patentierbar, wenn sie

auch gewerblich anwendbar sind.

Definitionen:
Neuheit: Nicht zum Stand der Technik gehérend
Erfinderisch: Nicht naheliegend

Damit wird im Wesentlichen die Praxis des OPA, JPO, EPA und des DPMA bestatigt

und die bisherige Abgrenzung zu Erfindungen in der Welt der Vorstellungen

*2 http://www ficpi.org/
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(Anweisungen an den menschlichen Geist) beibehalten und damit auch der
Patentierung von Geschaftsmethoden eine Absage erteilt. Der Begriff der Technik
wurde nicht naher erlautert (was wegen der erforderlichen Kirze einer Resolution nicht

moglich gewesen ware) und der weiteren Entwicklung Uberlassen.
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9 Analyse und Anderungsvorschlige

9.1 Genereller Vorschlag

Die Patentgesetze sollten bereinigt werden von unnétigen und/oder verwirrenden
Ausdrucken und Bestimmungen und von solchen Bestimmungen, die in anderen
nationalen Gesetzen enthalten sind oder deren Grund in solchen Gesetzen bereits

berlcksichtigt oder noch zu berucksichtigen ist.

Dementsprechend sollte der Begriff der Erfindung klar definiert und/oder anders
verwendet werden. Hier Formulierungsvorschlage in DE-PatG §1 wund den
entsprechenden Bestimmungen im EPU, im Osterreichischen, Japanischen und US-

Patentgesetz:
...Neuerungen werden patentiert, wenn sie gewerblich anwendbar und erfinderisch sind...

Es kdnnte erganzt werden:

...gewerblich anwendbar, technisch und erfinderisch sind...

Zum besseren Unterscheiden der absoluten (gewerblich anwendbar und ggfs.
technisch) und der relativen (Neuheit und Erfindungshohe) Voraussetzungen und damit

zur besseren Systematik erscheint mir folgende Formulierung als am besten:

,Patentiert werden Dinge, wenn sie
a) greifbar
b)
c) gewerblich anwendbar und
d)

sind...”

technisch

erfinderisch

LieBe man a) weg, ware man bei der heutigen Praxis des EPU, des 6sterreichischen,
deutschen und japanischen Patentrechts. Hierbei ware das Erfordernis der Technizitat
durch b) und der gewerblichen Anwendbarkeit durch c) erhalten. In dem Begriff

Lerfinderisch® in d) waren die bisher benutzten Begriffe ,Neuheit” und ,Erfindungshéhe”
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enthalten. Wenn ein Gegenstand Erfindungshohe aufweist, sich also nicht aus dem

Stand der Technik ergibt, muss er auch neu sein.

Am weitesten wirde man gehen, liele man a) und b) weg. Nuitzlichkeit ware in c)
enthalten. Danach waren alle erfinderischen Dinge patentierbar, die nutzlich sind. Mit

einer solchen Bestimmung kdme man dem US-Patentrecht am nachsten.

Ein Patentierungsverbot fur Erfindungen, deren Benutzung gegen die guten Sitten
verstoflen oder die nationale Sicherheit gefahrdeten, passt keineswegs in die
Systematik des gewerblichen Rechtsschutzes. Bei der Aufnahme solcher
Bestimmungen in die Patentgesetze wurde nicht bertcksichtigt, dass ein Patent nur ein
Verbietungsrecht darstellt und dass durch den Besitz eines Patentes nicht gesichert ist,
dass der patentierte Gegenstand benutzt werden darf. Wenn die Benutzung namlich
gegen die guten Sitten verstol3en oder die nationale Sicherheit gefahrden wirde, ware
sie nicht erlaubt und wurde normalerweise eine strafbare Handlung darstellen. Dabei ist
auch zu berucksichtigen, dass den Priufern der Patentamter in aller Regel der
Sachverstand nur schwer zu beschaffen ist, im Grenzbereich liegende Erfindungen
darauf zu prifen, ob ihre Benutzung zulassig ware oder nicht. Die Patentamter sind bei
den jetzt geltenden Bestimmungen gezwungen, Spezialabteilungen mit ausreichender
Sachkunde zu unterhalten, eine Tatsache, die zu einer unnétigen Kostenerhdhung bei
den Patentamtern und letztlich zu einer Verteuerung des Patenterteilungsverfahrens

fuhrt, da solche Kosten Uber allgemeine Geblhren abgedeckt werden.

Die Rechtsprechung des US-Supreme Courts (vergl. 6.6.4.2.1 Chakrabarty-

Entscheidung) ist in dieser Hinsicht eindeutig:

Es ist Sache des Kongresses, sich mit der Frage zu befassen, ob ein neuer Mikroorganismus
gefahrlich ist, und erforderlichen Falles Spezialgesetze zum Schutz gegen etwaige Gefahren zu

erlassen, falls bereits vorhandene Rechtsnormen hierfiir noch nicht ausreichen.

In einer vom DPMA mit organisierten Vortragsveranstaltung ist fir Geschaftsmethoden-

Erfindungen bereits vorgeschlagen worden**, entweder das Erfordernis fiir Technizitat

*3 Volker Janich, Sui Generis Rights for Business Methods, 1IC 2004, Seite 376
356



Analyse und Anderungsvorschlage

einer Geschaftsmethoden-Erfindung aufzugeben oder ein eigenes Gesetz zum Schutz
von Geschaftsmethoden-Erfindungen zu schaffen. Dabei wird ausgefuhrt, dass der im
Deutschen Patentgesetz §1 Absatz 3 und 4 vorgesehene ausdruckliche Ausschluss von
der Patentierbarkeit von Geschaftsmethoden-Erfindungen als solchen nur erlauternde
Bedeutung (,...only has explanatory importance...“) habe. Begriindet wird das nur kurz
damit, dass Geschaftsmethoden-Erfindungen nach §1 Absatz 1 Deutsches Patentgetz
sowieso nicht patentiert werden konnen, da sie nicht technisch sind. Bemerkenswert ist
hier, dass offensichtlich mit dem DPMA verbundene Kreise eine Bereinigung des

Deutschen Patentgesetzes diskutieren.

Zum Schutz seiner Software-Produkte ist es fur ein Unternehmen der sichere Weg,
moglichst viele Patente zu erwerben, als sich auf wenige mit hoher Qualitdt zu
beschranken. Hierzu tragt auch bei, dass die GroRRe eines Patentportofolios mit ein
Malistab bei der Bewertung eines Unternehmens ist. Dementsprechend besteht haufig
die Tendenz, weniger auf Qualitat als auf eine gro3e Anzahl von Patenten zu achten.

Auf diese Weise wird die Anzahl der Software-Patente weiter vergrofRert.

Dieser Tendenz entgegenzuwirken, ist Aufgabe des Prifungsverfahrens in den
Patentamtern. Einerseits ware der Allgemeinheit gedient durch das Kleinhalten der
Anzahl von Monopolrechten, wie es Patente darstellen, andererseits aber auch den
Unternehmen durch eine Verminderung des Kostenaufwandes flir eine hohe Anzahl.
Eine Prifung, die strenger als bisher ist, ware also wiunschenswert. Nutzlich ware es,
fur die Patentamter die Neuheitsrecherche dadurch zu erleichtern, dass Software im
Sourcecode uberhaupt recherchierbar wird. Letzteres konnte herbeigefuhrt werden
durch verstarkte Aufnahme von Sourcecode in Patentbeschreibungen und
Patentanspriichen. Ein Urheberregister, in welchem man seine Software hinterlegen
kann, konnte nach dem japanischen Muster ,Softic“ (vergl. 6.5.5.1 Registrierung von
Software) eingerichtet werden. Die verstarkte Aufhebung des Dekompilationsverbots im

Urheberrechtsgesetz erscheint ebenfalls als sinnvoll.

Neuheitsrecherche und Prufung sollten sich nicht nur auf Patente und

Patentanmeldungen richten, sondern in groRerem Umfang auch auf die zahlreichen
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Veroffentlichungen in Journalen, Bilchern, Webseiten und Berichten von

Fachtagungen®'.

9.2 Geschaftsmethoden-Erfindungen

Die amtlichen Statistiken*** in Deutschland zeigen, dass der Beitrag zum
Inlandsozialprodukt inzwischen im Dienstleistungsbereich grofer ist als der im
Produktionsbereich. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass ein entsprechender Bedarf
an Schutzrechten fir Erfindungen im Dienstleistungsbereich besteht. Es erscheint als
Ungerechtigkeit, einerseits dem Produktionsbereich Patentschutz zu gewahren, dies
aber dem Dienstleistungsbereich zu versagen*®. Zumindest erscheint es als sinnvoll,
die bisherigen schwachen Ansatze der Rechtsprechung zu verstarken, fur
Dienstleistungsprodukte, wie Geschaftsmethoden-Erfindungen, in ihrer deutlichen

Ausgestaltung als Algorithmen und als Software Patentschutz zu gewahren.

Das Erfordernis der Technizitat flr die Patentierbarkeit eines Gegenstandes oder eines
Verfahrens sollte aufgegeben werden. In einer sich wandelnden Gesellschaft, namlich
hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, sollten neue Dienstleistungen, deren
Schaffung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (Erfindungshohe), nicht vom
Patentschutz ausgeschlossen werden. Der Begriff der Technizitat Iasst sich nicht genau
fassen und ist am besten durch einen ebenfalls ungenauen Begriff erklarbar, namlich
als zu den Ingenieurwissenschaften gehorig, wozu wiederum Informatik gehort (vergl.
5.3.2 Technik in Gesellschaft und Philosophie). Damit ist dieser zu einer Abgrenzung

nicht geeignet.

Es ist ebenfalls die liberale Haltung der USA bezuglich der Patentierbarkeit von
Geschaftsmethoden-Erfindungen zu beachten. Diese liberale Haltung fuhrt zu
Wettbewerbsvorteilen fur die US-Industrie. Ein europaisches Unternehmen wird sich

normalerweise zunachst mit Patenten auf dem heimischen Markt absichern.

*31 Gregory Aharonian, Does the Patent Office respect the Software Community?, IEEE Software,

July/August 1999, Seiten 87-89
32 eine Fundstelle ist www.desatis.de zuletzt abgefragt: 06. Jun. 2006
% Volker Janich, Sui Generis Rights for Business Methods, IIC 2004, Seite 376
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Demgemal} liegen Patente fur Geschaftsmethoden nicht innerhalb der normalen
Handhabung. Fur den Export nach USA sind besondere Bedingungen zu beachten, die
fur europaische Unternehmen nicht gelaufig sind, aber durchaus fur US-Unternehmen.
Zur Beseitigung dieser Unterschiede sollte das Europaische Patentrecht und das
US-Patentrecht aneinander angeglichen werden. Folgte man der Belohnungstheorie,
muften alle Erfindungen, also auch solche nicht technischer Art, patentierbar sein und
damit auch Geschaftsmethoden-Erfindungen. Dies ware ein Grund, sich an das

US-Patentrecht anzupassen.

9.3 Sperrpatente

Mit ,Sperrpatenten® sind solche Patente gemeint, die der Patentinhaber ausschliel3lich
dazu verwendet, Konkurrenten von der Benutzung der patentierten Gegenstande
abzuhalten, ohne selbst jemals die Absicht zu haben oder gehabt zu haben, solche
Gegenstande selbst herzustellen und zu vertreiben. In den Fallen, in denen der
Patentinhaber den patentierten Gegenstand zwar nicht selbst benutzt, aber einem
Anderen die Benutzung erlaubt (im Rahmen eines Lizenzvertrages), spricht man nicht

mehr von einem Sperrpatent.

Als problematisch wird angesehen, dass der Patentinhaber sein Patent zur alleinigen
Behinderung von Wettbewerbern benutzt und nicht etwa zur Verbesserung seiner

Wettbewerbssituation fir ein von ihm vertriebenes Produkt.

Gelegentlich erscheinen in der Presse Aufsatze, die sich mit der Problematik von
solchen Sperrpatenten befassen**. Dabei werden eine Reihe von Aussagen gemacht,

wie:

Helmut Schuber, Leiter der Patentabteilung der Fraunhofer-Gesellschaft: ,etwa ein Drittel unserer
Patente sind Sperrpatente.®

Carsten Miiller, MdB, Berichterstatter im deutschen Bundestagsausschuss fir Bildung und
Forschung:

.--.ubermafig viele Sperrpatente kdnnen die Innovation hierzulande behindern®

34 Sperrpatente bremsen deutsche Entwickler, SZ vom 7.3.08, Seite 20
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Michael Heller, o. Prof, Columbia University New York:
“...mehr Patente kbnnen paradoxerweise zu einer geringeren Anzahl an nuatzlichen Produkten

fUhren.”

Diesen Aussagen steht eine Studie des Fraunhofer Instituts*® von Frihjahr 2001
gegenuber, wonach ,... das Nutzen von Patenten als Sperrpatente als nicht sehr

bedeutend angesehen wird,..."

Als auf den ersten Blick praktische Losung einer Sperrpatentproblematik bieten sich an:

1. Zwangslizenz (vergl. 9.4 Zwangslizenz)
Benutzungszwang (vergl. 9.5 Vorschlag zum Benutzungszwang) und
3. Verkurzung der Schutzdauer des betreffenden Patents (vergl. 9.6 Verkurzung

der Schutzdauer)

94 Zwangslizenz

Das Deutsche Patentgesetz sieht in §24 vor, dass eine Zwangslizenz durch das

Patentgericht zu erteilen ist,

sofern

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemiht hat, vom
Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen geschaftsiiblichen
Bedingungen zu benutzen, und

2. das offentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

Ahnliche Bestimmungen finden sich in den Patentgesetzen aller Lénder. Sie sind auch
konform mit TRIPS nach dessen Artikel 30

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided

that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do

435 Umfrage des Fraunhofer Instituts fur Systemtechnik und Innovationsforschung von April und Mai 2001,
Erfindungen contra Patente, http://www.isi.fhg.de/p/Downloads/Patmotive_Endber.pdf, zuletzt abgefragt
20.2.2007, mit ausfuhrlicher Auswertung in Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente,
Physica-Verlag, Seiten 35 - 107
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not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the

legitimate interests of third parties.

Wichtig ist, dass der Lizenzsucher versucht hat, auf glutlichem Wege eine Lizenz zu
erlangen. Dabei sollen die Bedingungen eines Lizenzvertrages angemessen und
geschaftsublich, d.h. auch die Hohe der zu zahlenden Lizenzgebuhr soll im dblichen
angemessenen Rahmen liegen (bei Software liegen sie im Rahmen von 3% des

Verkaufserloses des Herstellers).

Problematisch ist das offentliche Interesse. In einer Entscheidung Uber einen Antrag zur

Erteilung einer Zwangslizenz, der Polyferon-Entscheidung von 1996, sagt der BGH:

Die Monopolstellung eines Patents allein rechtfertigt noch nicht eine Zwangslizenzerteilung, da
sie der Lohn fur die Offenbarung ist.

Es missen vielmehr besondere Umstdnde hinzukommen, die im Wege einer
Interessenabwéagung den schwerwiegenden Eingriff einer Zwangslizenz rechtfertigen, wie z.B.
Missbrauch eines Patentrechts oder andere Griinde technischer, wirtschaftlicher, sozialpolitischer

oder medizinischer Art.

Missbrauch ist nur als einer der moglichen Grinde angegeben. Denkbar ware hier,
dass die Benutzung eines Patents als Sperrpatent als missbrauchlich angesehen wird.
Solange der Patentinhaber an dem betreffenden Markt eigene Interessen hat, also dort
seine eigenen mit Patenten geschutzten Produkte absetzen modchte, ist ihm nicht
zuzumuten, hier einen Konkurrenten zuzulassen. Der Erteilung einer Zwangslizenz
ware bestenfalls nur zuzustimmen, wenn er weder in einem solchen Markt tatig ist noch
die Absicht dazu hat. Falls er eine Absicht ausreichend darlegen kann (beweisen oder

glaubhaft machen), ware eine Zwangslizenz nicht zu erteilen.

Weiter fuhrt der BGH in der Polyferon-Entscheidung aus,

...es fehlt an offentlichem Interesse, wenn das angestrebte Ziel anderweitig erreicht werden kann.

3 BGH, Urteil vom 5.2.1995, XZR 26/92, ,Polyferon*
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Zur Erreichung des Ziels missen zweifellos auch hdéhere Kosten in Kauf genommen
werden als solche, die man als angemessen ansieht. Auch mit diesem Problem hat sich
der BGH in der Polyferon-Entscheidung befasst. In dem entschiedenen Fall handelte es
sich um ein Arzneimittel, bei dem auf dem Markt gleichwertige zur Verfligung standen.
Dass der Lizenzsucher durch eigene Herstellung nur die Kostendifferenz zwischen dem
von dem Patentinhaber bestimmten Marktpreis und eigenen Herstellungskosten sparen
wollte, wurde vom BGH nicht als im Rahmen eines offentlichen Interesses liegend

angesehen.

Fur die Erteilung einer Zwangslizenz muss ein offentliches Interesse vorliegen. Dies
liegt nur dann vor, wenn es Offentlichen Bedarf und keine Alternativen zu dem
patentierten Gegenstand (z.B. einzig mdgliches Aids-Medikament) gibt und der
Patentinhaber weder willens noch in der Lage zur Bedarfsbefriedigung ist. Als
angemessene Entschadigung erhalt der Patentinhaber eine quasi Lizenzzahlung zu

marktiblichen Satzen.

Das Mittel der Zwangslizenz ist in der vorliegenden Form ausreichend. Eine besondere
Software-Problematik, die Sonderregelungen sinnvoll erscheinen lie3e, ist nicht
erkennbar. Etwaige Sonderregelungen sind ebenfalls nicht vorstellbar, da das
Erfordernis des offentlichen Interesses immer erflllt sein musste. Es ware lediglich
daran zu denken, bei KMUs und Startups Sonderregelungen einzufliihren (vergl. 9.7

Ausnahmen fur kleine und mittelgro3e Unternehmen und/oder Software).

Nebenbei bemerkt ist die Anzahl von Zwangslizenzen offensichtlich sehr gering.
Beispielsweise konnte fur Deutschland flir die Zeit nach 1945 nur ein einziger Fall,
namlich die abgehandelte Polyferon-Entscheidung des BGH, und fiir Osterreich kein
einziger Fall gefunden werden (Es gibt keine in dieser Beziehung recherchierbare

Datenbanken.).

9.5 Vorschlag zum Benutzungszwang

Unter Benutzungszwang (gilt zur Zeit nicht) versteht man die Forderung an einen

Patentinhaber, den patentierten Gegenstand im patentrechtlichen Sinne zu benutzen,
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namlich den Gegenstand herzustellen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder zu
gebrauchen (Fur Verfahren gilt dies analog). Die Nichterfullung dieser Forderung ware

sanktionsbewehrt.

Der gelegentlich im Schrifttum angesprochene Benutzungszwang findet an sich keine
Besonderheiten im Bereich der Informationstechnologie bzw. Software. Lediglich in der
besonderen Kurzlebigkeit ist ein Gesichtspunkt zu sehen, was jedoch eher noch gegen
eine Sonderregelung spricht. Dennoch kann man davon ausgehen, dass zumindest in
einer Reihe von Patenten ein beachtliches Hindernis flir das Fortschreiten von

Entwicklungen liegt.

Denkbar ware ein sofortiger oder spaterer vollstandiger Wegfall des
Unterlassungsanspruchs des Patentinhabers und eine Beschrankung auf angemessene
Entschadigung. Eine 5-Jahres-Regelung ahnlich wie im Markenrecht konnte sinnvoll
sein. Danach wurde der Patentinhaber bei Nichtbenutzung des patentierten
Gegenstandes innerhalb von 5§ Jahren (frUhestens ab Patenterteilung)
Unterlassungsanspruche gegen einen etwaigen Patentverletzer nicht mehr geltend

machen konnen.

9.6 Verkiirzung der Schutzdauer

Hier gelten &hnliche Uberlegungen wie zum Benutzungszwang, wobei die
grundsatzliche Abwagung, einen Patentschutz Uberhaupt zu gewahren, heranzuziehen
ist. Falls grundsatzlich ein Patentschutz bejaht wird, muss eine gewisse Dauer
festgelegt werden. Verkirzung der Schutzdauer bei Software-Patenten erscheint nicht
sinnvoll, da wegen der Schnelllebigkeit gerade im Bereich der Informationstechnologie
viele Patente bereits Uberholt sind, bevor deren Schutzdauer abgelaufen ist. Eine
Verkurzung hatte in diesen Fallen keinerlei Effekt. Es sei darauf hingewiesen, dass
nach der Statistik des DPMA*’ die mittlere Schutzdauer von Patenten (bis diese fallen

gelassen werden) bei rund 10 Jahren ab Anmeldetag liegt.

*37 veroffentlich in jedem Marzheft des BIfPMZ
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AulRerdem ist zu beachten, dass die Schutzdauer 20 Jahre ab Anmeldetag gilt. Die
mittlere Verfahrensdauer vom Anmeldetag bis zur Erteilung eines europaischen Patents
lag im Jahre 2004 bei 46,2 Monaten*®. Hinzu kommen noch weitere 3-4 Monate, bis
aus der europaischen Patenterteilung ein nationales Patent wird, so dass man mit gut
4 Jahren rechnen muss, bevor man sein Patent mit einem Unterlassungsanspruch
einsetzen kann. Fur die Vollstreckung eines erstinstanzlichen Urteils aus einer
Unterlassungsklage benotigt man zusatzlich mindestens ein Jahr, so dass sich
insgesamt mindestens 5 Jahre ergeben, die fur einen Unterlassungsanspruch von der
20-jahrigen Schutzdauer abgehen. Berlcksichtigt man die oben erwahnte mittlere
Schutzdauer von 10 Jahren, so erkennt man, dass durchschnittlich Patente nur fur etwa
5 Jahre wirksam (mit  Unterlassungsansprichen; Schadensersatz  und
Entschadigungsanspriche sind normalerweise ein Nebenaspekt) eingesetzt werden.
Wenn man mit einer Verklrzung der Schutzdauer die Mehrzahl aller Patente erfassen

wollte, misste man die verkurzte Schutzdauer auf unter 10 Jahre legen.

Im Ubrigen ist noch die Vorschrift nach Artikel 33 des TRIPS-Abkommens zu beachten,
nach der die Mitgliedslander verpflichtet sind, eine Schutzdauer von 20 Jahren ab

Anmeldetag zu gewahren. Ein nationaler Alleingang ist daher nicht moglich.

9.7 Ausnahmen fiir kleine und mittelgroBe Unternehmen und/oder

Software

Dass ein Patentsystem der Gesellschaft grundsatzlich im Sinne einer
volkswirtschaftlichen Nutzenmaximierung (makrodkonomischer Nutzen) dienlich ist,

wird kaum angezweifelt**.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit liegt die Untersuchung, ob es nicht sinnvolle
Ausnahmen, wie z.B. Software, gibt, bei denen man auf eine Patentierung verzichten

sollte.

%% EPA- Jahresbericht 2004, Seite 17

439 Umfrage des Fraunhofer Instituts fur Systemtechnik und Innovationsforschung von April und Mai 2001,
Erfindungen contra Patente, http://www.isi.fhg.de/p/Downloads/Patmotive_Endber.pdf, zuletzt abgefragt
20.2.2007, mit ausfuhrlicher Auswertung in Blind, Edler, Nack und Strauss, Juli 2002, Software-Patente,
Physica-Verlag, Seiten 35 - 107
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Ein Problem jeder Gesellschaft liegt darin, dass es stets und in allen Regierungsformen
inkl. der Demokratie unterschiedliche Machtverteilungen gibt. Ein Newcomer wird es
immer schwerer haben sich durchzusetzen als eine etablierte Dynastie. Das trifft
selbstverstandlich ebenfalls auf die Industrie zu. Wer beispielsweise heute an einer
Einspritzpumpe flir einen Dieselmotor eine wesentliche Verbesserung erfindet, muss
die bereits vorhandenen (und noch gultigen) Patente Dritter - das sind in der Regel

grolde Firmen - beachten.

Die Frage stellt sich nun, ob man von diesem Prinzip generell oder eingeschrankt bei
kleinen und mittelgroBen Unternehmen (=KMU*®) und Anfangern, so genannten
Startups, abgehen und ob man Software anders behandeln sollte als solche
technischen Dinge. Letzterem steht entgegen das Diskriminierungsverbot nach Artikel
27 Absatz 1, Satz 2 des TRIPS-Agreements, wonach keine Unterschiede nach

Technikbereichen gemacht werden durfen.

Auch wenn, wie nachfolgend gezeigt werden wird, kleine und mittelgro3e Unternehmen
in Bezug auf Patentschutz eine beachtliche Aktivitat entfalten, so zeigte sich dennoch,

dass bei Software-Erfindungen wenig Kenntnisse Uber die Moglichkeiten einer

441

Patentierung bestehen. Von der EU-Kommission wurde hiertber eine Studie*™’ speziell

fur mittelstandige Unternehmen durchgefuhrt. Aus der Befragung ergab sich,

...dass die befragten Unternehmen in der Regel recht wenig Uber die Mdglichkeiten wussten, ihre
Produkte durch Patente zu schitzen. Man hielt Patente fir komplex, teuer und von kleinen
Unternehmen nur schwer durchsetzbar und daher fiir weniger nitzlich als den
Urheberrechtsschutz... Auch das Wissen (ber die Moglichkeiten, Patente als Quelle fir
technische Informationen zu nutzen, war recht gering.

4“2 ain Unternehmen

Als KMU wird entsprechend der Empfehlung der EU-Kommission
definiert, das weniger als 250 Beschaftigte hat, einen Jahresumsatz von hdchstens

50 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von hochstens 43 Mio Euro.

440 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2003/1_124/1_12420030520de00360041.pdf zuletzt abgefragt
30.7.2006

*1 EU-Software-Richtlinie: http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0092:DE:NOT, zuletzt abgefragt 1.10.2005

*42 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2003/|_124/1_12420030520de00360041.pdf zuletzt abgefragt
30.7.2006
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Fur Startup-Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie und speziell der
Open-Source Software sollte diskutiert werden, ob nicht folgende oder &hnliche

Malnahmen ergriffen werden konnen:
Startups-Grenzen definieren:
Firmenalter maximal 5 Jahre

Anzahl der Beschaftigten maximal 30

Jahresumsatz maximal €1 Mio

> W bh =

Zwangslizenz erteilen, wenn Patentinhaber Benutzung innerhalb der letzten

5 Jahre nicht nachweisen kann. Kann er es, muss das Startup-Unternehmen die

Kosten tragen.

5. Zwangslizenz auch ohne Vorliegen von offentlichem Interesse erteilen bzw. bei
Startup als Lizenzsucher Vorliegen von 6ffentlichem Interesse unterstellen.

6. Patentamts-Gebuhren vollstandig erlassen.

7. Kosten fur Patentanwalt zu 50% erstatten und zu 50% als Darlehen gewahren.

Bei den Punkten 1 bis 3 bestand die Uberlegung, Startups neu (und restriktiver als nach
bisheriger Praxis) zu definieren und mit einer solchen Definition Schranken gegen

Missbrauch zu setzen.

Die Punkte 4 und 5 wurden die Rechte eines Patentinhabers einschranken. Eine
Gesetzesanderung ware nur moglich unter Beachtung von Artikel 31 des TRIPS-
Agreements. Nach dem hier gemachten Vorschlag musste das TRIPS-Agreement

geandert werden.

Punkt 6 lieRe sich relativ leicht realisieren, wahrend Punkt 7 eine schwierige Kontrolle
erforderlich machen wurde, weil es keine verbindliche Gebuhrenordnung flr
Patentanwalte gibt und man entweder Ubliche Geblhren oder im Sinne von Punkt 7

erstattbare Gebuhren festlegen musste.
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9.8 Patentklassifikation

Die Internationale Patentklassifikation, |IPC, ordnet Software in den Abschnitt
G - Physik ein. Darin finden sich Digitale Rechen- und Datenverarbeitungsanlagen oder
—verfahren in den Klassen GO6F 17/...

Die relevanten IPC-Klassen finden sich in GO6F 17/00 bis GO6F 17/60 (vergl. Anhang
10.7 Patentklassen nach IPC).

Mit der Einfuhrung der neuen Klassifikation IPC8 (ab 01.01.2006) wurde die flr
geschaftliche und verwaltungstechnische Vorrichtungen und Verfahren usw.
maRgebende Klasse GO6F 17/60 in die G0O6Q** lberfiihrt (vergl. Anhang 10.7.2 EDV-
Patentklasse G06Q der IPC fir geschéaftliche und verwaltungstechnische Vorrichtungen
und Verfahren). Wegen der sich schnell andernden Technikbereiche soll die IPC

standig (vierteljahrlich) Gberarbeitet werden und online bereitstehen**.

Die IPC ist zwar schon in grolem Umfang zufriedenstellend, jedoch ist dieser Umfang
noch nicht ausreichend. Wegen der gro3en Schnelligkeit der Entwicklung auf dem
Gebiet der Informationstechnologie sollten die Aktualisierung in den Klassen G0O6 F 17
und G06Q beschleunigt werden, und aulRerdem sollte eine starkere Differenzierung

vorgenommen werden.

9.9 Zusammenfassung aller Vorschlage

1. Zunachst ist das Wissen Uber die makrodkonomische Situation hinsichtlich
Patent- und Urheberrechten zu vertiefen, wozu weitere Umfragen erforderlich
waren. Wegen kaum vorliegender Nutzenanalysen im Open-Source Bereich

ware hierauf ein besonderes Augenmerk zu richten.

“® EDV- Patentklasse G06Q der IPC
* www.depatisnet.de , IPC, zuletzt abgefragt 14.6.2006
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Es sind Kriterien zu erarbeiten, mit denen der Begriff der Informationstechnologie
von anderen Technologiegebieten abgegrenzt wird. Dabei ist der Softwarebegriff
ebenfalls scharfer zu definieren. Soweit dies begrifflich nicht moglich ist, sind

empirische quantitative Bewertungen heranzuziehen.

Zur Definition des Begriffs der Technik ist Information als dritte Entitat neben
Materie und Energie heranzuziehen. Informationstechnik ist patentrechtlich als

gleichwertig zu Technik im traditionellen Sinn anzusehen.

. Der Begriff der Erfindung sollte sich nur am Nutzen orientieren. Alles, was

nutzlich ist, sollte patentierbar sein. Als Erfindung sind nur neue Gegenstande
und Verfahren anzusehen, die sich nicht in naheliegender Weise aus dem

Bekannten ergeben.

Die Recherchierbarkeit von Software-Erfindungen sollte verbessert werden,
womit die Qualitat der Prifungen in den Patentdmtern verbessert werden und
das Entstehen so genannter Trivialpatente verhindert werden wirde. Dazu
sollten Anreize zur Offenbarung von Sourcecodes in einer Patentanmeldung
gegeben werden, was auch zur Verbesserung der Wissensverbreiterung
beitrGge. Es sollten leicht verstandliche und einfach bedienbare (gute

Suchfunktion) Datenbanken mit kostenlosem Zugriff aufgebaut werden.

Auler dem makrookonomischen Nutzen sollte der gesellschaftliche Aspekt des
Schutzes des Schwacheren starker beachtet werden. Langfristig steht dies nicht
zueinander im Widerspruch. Startup-Unternehmen sollten besonders gefordert
werden, wenn sie sich auf dem Gebiet der Informationstechnologie betatigen.
Geeignete patentrechtliche Instrumente waren ein erleichterter Zugang zu
Lizenzen (Zwangslizenz). Da sich Startup-Unternehmen haufig in groRem
Umfang im Open-Source Bereich betatigen, ergabe sich von selbst eine

Forderung dieses Bereiches.

Die Patentgesetze sollten von Systemfehlern und Unklarheiten bereinigt werden.

Zu ersterem gehort die Berlcksichtigung eines gegen eine Patenterteilung
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stehenden offentlichen Interesses und zu letzterem Formulierungen wie

.---Programme als solche”.

. SchlieBlich sollten die Patentgesetze weltweit harmonisiert werden, wobei man
sich entscheiden musste, ob man der eher liberalen Haltung der USA oder der
im Vergleich dazu restriktiveren Haltung von EPU und Deutschland (Damit sind
die Europaischen Lander reprasentiert. Zu Japan besteht kein groller
Unterschied) folgt.
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10.1

Anhange

Anhange

EU-Umfrage 2006 zum generellen Thema Patentschutz

Auszug aus dem Fragebogen**® der Europaischen Kommission zum Patentschutz in
Europa vom 9.1.2006:

Die befristeten Rechte, die ein Patent verleiht, verschaffen einem Unternehmen eine Atempause
auf dem Markt, wahrend der es die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, die fir die
patentierte Erfindung notwendig waren, erwirtschaften kann. Auferdem ermdglicht es
Forschungseinrichtungen, die ihre Erfindungen nicht selbst verwerten, die Ergebnisse ihrer Arbeit
wirtschaftlich zu nutzen. Um jedoch sowohl fur seine Nutzer attraktiv zu sein als auch von allen
Teilen der Gesellschaft akzeptiert zu werden, muss ein Patentschutzsystem folgende
Eigenschaften haben:

- klare materiellrechtliche Vorschriften darliber, was durch einen Patent geschiitzt
werden kann und was nicht; hierbei missen die Interessen der Rechteinhaber gegen die
Ubergeordneten Ziele des Patentschutzes abgewogen werden;

- transparente, kostenwirksame und benutzerfreundliche Verfahren fir die
Erlangung von Patentschutz;

- berechenbare, schnelle und kostenglinstige Regelung von Streitigkeiten zwischen
Rechteinhabern und anderen Parteien;

- im Interesse der Wirksamkeit und der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz -
gebiihrende Berlicksichtigung anderer Gemeinwohlinteressen wie fairer Wettbewerb
(Kartellrecht), ethisches Verhalten, Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Informationsfreiheit. Hier
einige der Fragen:

1.1 Teilen Sie die Meinung, dass das Patentsystem diese Grundanforderungen
erfullen muss?

1.2 Gibt es andere Eigenschaften, die ein solches System lhrer Meinung nach
aufweisen sollte?

1.3 Wie kann die Union dem {bergeordneten offentlichen Interesse bei der

Gestaltung ihrer Patentpolitik besser Rechnung tragen?

445

http://europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/docs/patent/consult_de.pdf zuletzt abgefragt

23.3.2007
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10.2.1
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AIPPI-Erhebungen

Antworten der deutschen Landesgruppe auf Q132-Questionaire von
Marz 2002

Answer of the German Group

1. Is the criterion of technical character or technical content specifically provided for in your
national law?

The words “technical character” or “technical content” do not themselves appear in the German
Patent Law or the European Patent Convention. However, German jurisdiction has always
regarded the term invention to be restricted to technological developments. This leads, e.g. to the
German term "Stand der Technik" for "state of the art". This term is used in the German Patent

Law and the German version of the EPC.
2. Does this criterion also apply to the effect that an invention must have?

There is no criterion provided by law (see section 1). German jurisdiction has always required for
an invention as defined in a patent claim to have technical character or content in order to be
patentable. The effect, i.e. the problem that is solved by an invention, does not necessarily have
to be technical. Other effects (e.g. aesthetical effects or effects on the human being such as
better taste or better digestibility) can be solved by a patentable invention, provided the technical
character is defined by other features. The use of technical means for solving a non-technical

problem may, for example, provide the technical character of an invention.

3. If the answer(s) above are “yes”, then what is the definition of “technical character, content or

effect” that applies in your country?

The German Federal Supreme Court stated that the concept of technical character is not static,
but must be accessible to modifications imposed by technological development.

The definition used in the past by the German Federal Supreme Court is:

Teachings of methodical use of controllable forces of nature for achieving a causally assessable
result (without interposing human intellectual activities) comprise technical character. "Forces of
nature" comprise physical, chemical and biological forces. The requirement "without interposing

human intellectual activities" has implicitly been eliminated in younger decisions.
4. Does Case Law or Doctrine define “technical character, content or effect” in your country?

The definition of technical character or content used in Germany (see question 3) is a case law

definition.
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5. Is such a definition useful, according to your group, in defining the patentability of an invention?

A reliable definition of technical character or content would be useful for distinguishing between
patentable and unpatentable subject matter. However, long term experiences in German
jurisdiction seem to indicate that an absolute and fixed definition for technical character does not
exist. The scope of the fields of technology changes with new technological developments and so

does the definition for technical character or content.
6. Summary:
The German National Group supports the patentability requirement of technical character or

content. However, a fixed definition for this requirement seems very difficult to find. The absence

or presence of a technical content should be decided on a case by case basis.

10.2.2 Antworten der japanischen Landesgruppe auf Q132-Questionaire von
Marz 2002

Is the criterion of technical character or technical content specifically provided for in your national

law?

No. The meaning of technical content or technical character of an invention is
discussed in the trial board decisions and/or the Tokyo High Court decisions, as well as the
Examination Guidelines.

Does this criterion also apply to the effect that an invention must have?

No. In general, it is not required to explain effect or advantage effect of the invention, even
though it is common that technical effect is explained in the specification in order to emphasize

that the claimed invention is a technical idea.

If the answer(s) above are "yes ", then what is the definition of "technical character, content or

effect" that applies in your country?
None
Does Case Law or Doctrine define "technical character, content or effect" in your country?

Yes. In the case of "pharmaceutical product", the Supreme Court said that technology is a

specific means for achieving a specific purpose and can be actually used, so that technology has

373



Rechtschutz fiir Software

10.2.3

374

objectivity which can be conveyed to other people contrary to technique (decided October 13,
1977, Minshu Vol.31, No.6, page 805).

Is such a definition useful, according to your group, in defining the patentability of an

invention.?

As long as the japanese Patent Law defines the statutory invention as a highly advanced creation

of technical ideas utilizing a law of nature, the above definition is useful.

Antworten der US-Landesgruppe auf Q132-Questionaire von Marz
2002

1. Is the criterion of technical character or technical content specifically provided for in your

national law?

The United States' patent law does not call for "technical character" or "technical
content." Instead, our jurisprudence holds that any product or process that produces a useful,
concrete, and tangible result is eligible subject matter for patenting if it satisfies the other
patentability criteria of novelty and non-obviousness. The mere fact that an invention has no
so-called "technical character or content" does not render it unpatentable subject
matter as long as it produces such a useful, concrete, and tangible result. See State
Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, 149 F3d 1368 (1998).

2. Does this criterion also apply to the effect that an invention must have?

As stated in the response to question 1, the criterion in the United States requires only that an
invention have the effect of producing a useful, concrete, and tangible result to be eligible for

patenting.

3. If the answer(s) above are "yes ", then what is the definition of "technical character, content or

effect" that applies in your country?

There is no definition of "technical character, content or effect" that applies in the United States.
In fact, we are aware of no globally accepted definition of the meaning of "technical character,

content or effect."
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4. Does Case Law or Doctrine define "technical character, content or effect” in your country?
No

5. Is such a definition useful, according to your group, in defining the patentability of an invention?
No

In view of the absence of any globally accepted definition of what the terms "technical
character, content or effect" mean, we do not find them useful for determining the
patentability of an invention. In our view, the requirements that an invention have a practical

application, be novel, and be non-obvious are the appropriate objective criteria for making

patentability determinations.
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10.3 Patentanmeldestatistiken

10.3.1 Weltweit

446

Die folgenden drei Abbildungen sind vom WIPO-Report 2006 bezogen*®.
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Abbildung 19 - Anzahl von Patentanmeldungen weltweit von 1985 bis 2004

Wie die vorstehende Abbildung 19 zeigt, hat sich die Anzahl der weltweit insgesamt
eingereichten Patentanmeldungen von 884.400 in 1985 erhoht auf 1.599.000 in 2004.
Die jahrliche Steigerungsrate betrug in diesem Zeitraum 4,75%. Im gleichen Zeitraum
betrug die jahrliche Steigerungsrate des weltweiten Wirtschaftswachstums ungefahr
5,6%*".

Die folgende Abbildung 20 zeigt die Verteilung von 2004 auf die 20 aktivsten Lander:

446 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/patent_report_2006.htmI#P93 7755 zuletzt abgefragt
18.10.2006
*7 Weltbank, World Development Indicators. World GDP in US dollars at purchasing power parity.
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Abbildung 20 — Patentanmeldungen der 20 aktivsten Lander in 2004

Die folgende Abbildung 21 zeigt die nationale Patentaktivitat in 2004, wobei besonders

Japan und Sud-Korea ins Auge fallen.
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Abbildung 21 — Anmeldeaktivitit 2004 nach Bevolkerungszahl
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Die folgenden beiden Grafiken sind vom EPA bezogen*®.

DISTRIBUTION OF PATENTEES BY NUMBER OF GRANTED PATENTSI
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Abbildung 22 — Patentinhaber nach Anzahl der erteilten Patente

Die vorstehende Grafik in Abbildung 22 zeigt fir alle drei gro3en Patentamter, namlich
das Japanische, das US und das Europaische Patentamt, dass im Durchschnitt knapp
90% aller Patentanmeldungen von Firmen mit geringer Patentaktivitdt stammen,
namlich von Firmen, die nur 1 bis 5 Patentanmeldungen pro Jahr eingereicht haben,
wahrend nur etwa 10% aller Anmeldungen von grof3en Firmen gekommen sind. Bei
diesen Firmen dirfte es sich in groRem Umfang um KMUs** handeln. Aus der regen
Aktivitat dieser Firmen kann man erkennen, dass ein Patentschutz auch fir kleinere

Firmen (KMU) von beachtlichem Interesse ist.

8 EPA, Statistik 2006
49 KMU in 10.11 Abkiirzung
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APPLICATIONS BY FIELDS OF TECHNOLOGYI
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Abbildung 23 - Anmeldungen nach Technologiegebieten

Die vorstehende Grafik in Abbildung 23 zeigt samtliche Gebiete der Technik an, worin

Computertechnik und dementsprechend Software enthalten sind.

Die hier interessierende Klasse nach IPC ist die Klasse GO6F. Sie umfasst unter
anderem Electric Data Processing und damit Software (vergl. Tabelle 28 — Verteilung
auf die 10 groRten Patentklassen nach dem internationalen Patentklassifizierungscode)

und fallt in den oben dargestellten Bereich Elektrotechnik.

Rank |Land |[Anmelder Gesamt
1 NL KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2.492
2 P MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 2.021
3 DE SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1.402
4 & NOKIA CORPORATION 898
5 DE ROBERT BOSCH GMBH 843
6 Us INTEL CORPORATION 691
7 DE BASF AKTIENGESELLSCHAFT 656
B Us 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 603
9 Us MOTOROLA, INC. 580
10 DE DAIMLERCHRYSLER AG 567
11 Us EASTMAN KODAK COMPANY 531
12 Us HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 518,
13 SE TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) 510
14 KR SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 483
15 Us THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 461
16 P SONY CORPORATION 449
17 JP MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 436
18 Us E.|. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY 423
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19 JP TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 399
20 FR THOMSON LICENSING S.A. 390
21 US QUALCOMM INCORPORATED 379
22 US INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 374
23 JP FUJITSU LIMITED 358
24 uUsS HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 358
25 JP NEC CORPORATION 353
26 DE INFINEON TECHNOLOGIES AG 345
27 uUS THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 343
28 US KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 336
29 KR LG ELECTRONICS INC. 332
30 US GENERAL ELECTRIC COMPANY 321
31 DE PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY & STANDARDS GMBH 319
32 DE BAYER HEALTHCARE AG 310
33 JP JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY 304
34 JP OLYMPUS CORPORATION 295
35 JP CANON KABUSHIKI KAISHA 269
36 JP SHARP KABUSHIKI KAISHA 269
37 CN HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 249
38 uUsS MEDTRONIC, INC. 245
39 JP PIONEER CORPORATION 240
40 CH NOVARTIS AG 227
41 JP HONDA MOTOR CO., LTD. 224
42 SE IASTRAZENECA AB 216
43 DE BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH 215
44 US CISCO TECHNOLOGY, INC. 212
45 JP TOKYO ELECTRON LIMITED 205
46 FR COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 202
47 US HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 200
48 JP SHOWA DENKO K.K. 194
49 JP DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 194
50 uUsS MERCK & CO., INC. 189

Tabelle 17 - Die 50 gréBten Anmelder bei PCT-Anmeldungen*®®

USA, Japan und Deutschland sind diejenigen Lander, die bei

internationalen

Anmeldungen, den PCT-Anmeldungen, am aktivsten sind. Es ist nicht Uberraschend,

dass Osterreich als relativ kleines Land in dieser Liste nicht vorkommt.

%0 www.wipo.int./ipstats/en/ zuletzt abgefragt 26.8.2006
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2005
geschatztt Prozent|Wachstum
gegeniiber
Vorjahr
o 36.031| 40.681| 42.506| 43.299 44.032|  46.446]  34,6% 5,5%
itgliedsstaaten
USA 38.007| 43.055 41.292] 41.023] 43.464 45.111 33,6% 3,8%
Japan 9.567] 11.904] 14.063] 17.393] 20.223 25.145 18,8% 24,3%
Deutschland 12.582 14.031] 14.326] 14.682] 15.255 15.870 11,8% 4,0%
Frankreich 4138 4.707] 5.089] 5.172[ 5.181 5.522 4,1% 6,6%
UK 4795 5.482] 5376 5205 5.041 5.115 3,8% 1,5%
Siidkorea 1.580] 2.324] 2.520] 2.949] 3.554 4.747 3,5% 33,6%
Niederlande 2.928 3.4100 3.977 4.480 4.236 4.435 3,3% 4,7%
Schweiz 1.989 2.349] 2.755 2.860] 2.881 3.096 2,3% 7,5%)
Schweden 3.091 3.421] 2.990] 2.612] 2.844 2.784 2,1% -2,1%
China 784 1.731 1.018 1.295 1.706 2.452 1,8% 43,7%
Kanada 1.801 2.114] 2.260 2.270] 2.109 2.315 1,7% 9,8%
ltalien 1.394 1.623] 1982 2.163] 2.196 2.309 1,7% 5,1%
Australien 1.576] 1.664] 1.759] 1.680] 1.837 2.022 1,5% 10,1%
Finnland 1.578] 1.696] 1.762] 1.557] 1.672 1.866 1,4% 11,6%
Alle Anderen 3.894] 4.758] 4.972] 5.289 5.682 5.835 4,4% 2,7%
Gesamt 93.240[108.231[110.390] 115.198] 122.607|  134.073]  100,0% 9,4%

Tabelle 18 - PCT- Anmeldungen nach Lindern sortiert (geschitzte Anzahl in 2005)*°"

10.3.2 Statistik des EPU

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Jahre 2004 beim EPA eingereichten

Patentanmeldungen aufgeschlusselt nach Ursprungslandern angegeben.

T www.wipo.int./ipstats/en/ zuletzt abgefragt 26.8.2006
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Tabelle 19 - 2004 beim EPA eingereichte Patentanmeldungen
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In Tabelle 19 sieht man die Bedeutung der einzelnen Lander. 26,37% aller
EP-Anmeldungen kommen aus USA,16,64% aus Japan, 18,63% aus Deutschland und
nur 0,81% aus Osterreich. Aus der am weitesten rechts stehenden Spalte kann man
ablesen, wie oft fir das betreffende Land ein Patenschutz beantragt wird. Osterreich
steht besonders schlecht da: Wahrend rund in 91,87% aller 123.706 EP-
Patentanmeldungen ein Schutz fiir Osterreich nachgesucht wird (Osterreich scheint ein
wichtiger Absatzmarkt zu sein.), kommen aus Osterreich nur 0,81% (Das sind 1000

Patentanmeldungen.). Fur Deutschland ist das Verhaltnis etwa 12 bis 13 mal besser.

Land Bevolkerungszahl | EPU-Anmeldungen EPU-Anmeldungen

(abgerundet) pro 1 Mio. Einwohner
Osterreich 8.000.000 1.000 125
Deutschland 80.000.000 23.044 28.805
Japan 130.000.000 20.584 158.338
USA 300.000.000 32.625 10.875

Tabelle 20 — Européische Patentanmeldungen pro Kopf 2004

Die vorstehende Tabelle 20 wurde aus Tabelle 19 abgeleitet

Aufschliisselung der Anmeldungen nach Wohnsitz bzw. Sitz des Anmelders

andere
others

altres
1.5%
\m.sl

DE 18.6%

JP 16.6% FR 65%
(+0.8)
NL 56%
/ US 26.4% GB 3.9%
(-0.9)

CH 3.8%
IT 3.2%

7.8%
AT, IEE. BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU,
IE, IS, LI, LT, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

Abbildung 24 - Verteilung der Patentanmeldungen 2004 auf die verschiedenen Lander
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Die gréRten Anmelder beim EPA 2004
The top filers with the EPO in 2004
Les principaux demandeurs aupres de 'OEB en 2004

Ran Unternehmen Anmeldungen'
Ran Company Applications'
Rang  Societé Nombre de demandes’
2004
1 Philips 4253
2 Siemens 1690
3 Matsushita Electric 1514
4 Samsung Electronics 1141
5 Bosch 1070
6 Sony 1027
i Nokia 756
8 LG Electronics 661
9 M 582
10 Compagnie Générale d'Electricité 570
11 Bayer 569
12 BASF 568
13 Thomson 538
14 Microsoft 531
15 Hewlett-Packard 530
16 Canon 530
17 Hitachi 508
18 Fujitsu 490
19 General Electric Company 486
20 Procter & Gamble 454
21 Infineon 439
22 IBM 422
23 Fuji Photo 421
24 L'Oréal 397
25 Honda 395

Tabelle 21 - Liste der groRten EP-Anmelder in 2004

Aus Tabelle 21 kann man die Bedeutung der grolen Software-Hersteller entnehmen,
namlich Microsoft mit 531 EP-Anmeldungen, IBM mit 422 EP-Anmeldungen, aber auch
die 4 groRten Anmelder, Philips, Siemens, Matsushita Electric und Samsung Electronics
mit zusammen rund 8600 EP-Anmeldungen. In den angegebenen Zahlen ist allerdings
auch eine relativ grole Anzahl an Hardware-EP-Anmeldungen dabei. Europa wird

offensichtlich GUberschwemmt mit Software-Patenten (und auch Hardware-Patenten).
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Abbildung 25 - Von 2000 bis 2004 beim EPA eingereichte Patentanmeldungen
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Das Interesse an Patentschutz nimmt immer weiter zu, und zwar starker als das
Wirtschaftswachstum. Bezogen auf das Jahr 2000 betrug das Wachstum in der Anzahl

der EP-Anmeldungen rund 6% jahrlich.

10.3.3 Statistik von Osterreich
Patentanmeldungen 2003 2004 2005
Informatik
OPA 46 49 Liegt nicht vor™
EPA 5.157 5.943 5.740

Tabelle 22 — Patentanmeldungen Informatik (IPC GO6F und G06Q) beim OPA und EPA**

Die vorstehende Tabelle 22 zeigt fur 2003 und 2004 die Gesamtzahl (weltweit
herkommend) der Patentanmeldungen, die in den Informatikklassen bzw. EDV-Klassen
GO6F und G06Q jeweils beim OPA und EPA eingereicht wurden. Dabei wurden nur die
Patentanmeldungen berucksichtigt, deren Hauptklasse GO6F und G06Q ist. Dass die
Anmeldezahlen beim OPA so relativ niedrig sind, liegt daran, dass bei europaischen
Patentanmeldungen in rund 92% aller Falle (Tabelle 19), d.h. in rund 7000 Fallen,
Osterreich benannt wird und das Interesse an der Nutzung des OPA entsprechend

niedrig ist.

Aus der ganz rechts stehenden Spalte in Tabelle 19 kann man ablesen, wie oft fur das
betreffende Land ein Patenschutz beantragt wird. Wahrend in rund 91,87% aller
123.706 EP-Patentanmeldungen Schutz fir Osterreich nachgesucht wird, kommen aus
Osterreich von diesen 0,81% - entsprechend - 1000 Patentanmeldungen (vergl. obige
Ausflhrungen zu Tabelle 19). Rechnet man nun die Bevodlkerungszahlen fir die
patentaktiven Lander zusammen, so kommt man abgerundet (Zahlen von 2002) mit
EU=380Mio, USA=300Mio und Japan=130 Mio auf insgesamt rund 810 Mio. Hiervon
betragt der Osterreichische Prozentsatz rund 1%. Man kann also grob betrachtet sagen,
dass die Osterreichische Patentaktivitdt durchschnittlich im Vergleich zu der der

genannten patentaktiven Lander ist.

52 am 16.2.2007 ging der Datenbestand auf dem Server des OPA nur bis September 2005
53 www.patentamt.at/Home/daspatentamt/PubServ/Pubserv.html zuletzt abgefragt 13.2.2007
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Die folgenden fuinf Grafiken basieren auf Zahlen aus dem Osterreichischen Amtsblatt***
und dem Europaischen Amtsblatt**®.

31423 3464

Abbildung 26 — Patentanmeldungen beim OPA

Wie man aus Abbildung 26 sieht, wurden im Jahr 2005 beim Osterreichischen
Patentamt insgesamt 3.484 Erfindungen angemeldet. 2.495 dieser Anmeldungen
betrafen Patente. In 989 Fallen wurden Gebrauchsmuster beantragt. Damit blieb die

Anzahl der eingereichten technischen Innovationen auf konstant hohem Niveau.

308
Blau: Rechte von
- Osterreichern
: Grin:
' Lt —— Anmeldungen von

Nicht-Osterreichern
beim EPA

Abbildung 27 — Patentanmeldungen von Osterreichern beim OPA und EPA

454 http://www.patentamt.at/Home/Erfindungsschutz/Publikationen%202006/12487 .html zuletzt abgefragt
28.8.2006

455 http://www.european-patent-office.org/e_pub/bulletin/index_d.htm zuletzt abgefragt 28.8.2006
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Von den insgesamt (auf allen Fachgebieten) 3.484 Erfindungsanmeldungen des Jahres
2005 im Osterreichischen Patentamt (vergl. Abbildung 26) kamen 3.091 von
Osterreichern. Zudem gab es 798 Anmeldungen von Osterreichern beim Europaischen

Patentamt.

Der Anteil der im Europaischen Patentamt eingereichten Anmeldungen ist in den
vergangenen Jahren etwa gleich geblieben. Die Quote der beim Osterreichischen
Patentamt angemeldeten Erfindungen von Nicht-Osterreichern ist dagegen von 2004
auf 2005 um 2,3 % gesunken.

Elektrotechnik
Physik G

Taglicher Lebensbedart
FEL

Maschinenbau
Beleuchtung
Heizung
Waffen

Sprengen
AL

Bauwesen

Erdhohren  Textilien Chemie Transposticren
Berghau Papier pikttenwesen 26%
130 1% il

Abbildung 28 - Osterreichische Patentanmeldungen nach Sachgebieten

Die meisten Erfindungen stammen aus den Bereichen Arbeitsverfahren bzw.
Transportieren (26%), taglicher Lebensbedarf (22%) und Maschinenbau (14%). Diese
Branchen entsprechen auch den in den vergangenen Jahren starksten Bereichen.

Software ist im Bereich Elektrotechnik enthalten.

389



Rechtschutz fiir Software

1,708
1390
m I :
2003 200

Abbildung 29 — Patenterteilungen fiir Osterreichern beim OPA und EPA

1800

1440

Blau: OPA

{1
553

. Grun: EPA

2005

1
1000
400

Wahrend die Erteilungen im Osterreichischen Patentamt in etwa gleich geblieben sind,

sind sie im Europaischen Patentamt gesunken.

100 000

00

81,002

BOL00L
Blau: Rechte von Osterreichern
[SR R
£0.000
40,00

10,000

Grun: Rechte von Nicht-

14114

Osterreichern

2004 2005

Abbildung 30 — Bestehende Patente beim OPA

Mit 88.783 ist die Anzahl der beim OPA fir Nicht-Osterreicher aufrechterhaltenen
Schutzrechte wesentlich hdéher als im Vorjahr. Hingegen ist die Anzahl der
Erfindungsschutzrechte fir Osterreicher von 2004 auf 2005 um 20,8 % gesunken.
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10.3.4 Statistik von Deutschland

10.3.4.1 Patentanmeldungen beim DPMA**®

61034
60 000
- m 56 909 56 938 .
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Abbildung 31 - Patentanmeldungen beim DPMA von 1998 bis 2004

Die Anmeldezahlen sind seit Jahren ungefahr konstant und geringflgig unter 60.000

pro Jahr.

Anmeldungen Anmeldungen
beim DPMA beim EPA

(vorlaufige Angaben)

Deutschland 48 367 23 703
LISA 3 245 32 608
lapan 3 449 21 286
Frankreich 312 28 008
Niederlande 104 7 785
Schweiz 943 5008
Grolbritannien 120 4623
ltalien a5 4 193
Schweden 338 2 479
Osterreich 640 1050
Sonstige 2 619 17 358
Insgesamt 60 222 128 101

Tabelle 23 - Patentanmeldungen 2005 beim DPMA und EPA nach Herkunftsldndern

456 Abbildung und Tabellen entnommen aus den Jahresberichten 2004 und 2005 des DPMA
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Wie nicht anders zu erwarten,

Deutschland. Die relativ geringen Zahlen der anderen Herkunftslander erklart sich mit

kommt die zahlenstarkste Anmeldergruppe aus

der grofderen Attraktivitat bei europaischen Patentanmeldungen.

2000
1 4557
P 3588
3 3507
4 3366
5 2827
6 2538
7 1928
8 1720
i 1566
10 1516 |
11 1413
12 11862
13 11594

' E04 Baukonstruktion
! C 08 Organische makromolekulare Verbindungen

2001

4027

3338

3328

2304

2823

2479

2081

1466

1465

1367

1284

1028

990!

2002

4252

3473

3414

3261

1722

1437

1378 |

1320

1075

9773

2003

4953

3784

1696

1479 |

1114

10723

2004

5118

3829

3612

2760

1672

1521 |

1108

1070%

2005

5276

4007

3916

3425

3063

1759

1538

1506

1087

1058

- 1035

IPC-Klasse

HO1

Abl

HO4

B&S

Fo2

G065

HO2

FO1

Cco7

Fahrzeuge allgemein

Maschinenelemente oder
-einheiten

Messen, Priifen

Grundlegende elektrische Bauteile

Medizin oder Tiermedizin; Hygiene

Elektrische Nachrichtentechnik

Fordern, Packen, Lagern; Handhaben von
Stoffen

Brennkraftmaschinen

Datenverarbeitung; Rechnen; Zahlen

Erzeugung, Umwandlung oder Verteilung
elektr. Energie

Gleis|lose Landfahrzeuge

Kraft- und Arbeitsmaschinen allgemein

Organische Chemie

3 B23 Werkzeugmaschinen; Metallbearbeitung
4 A 47 Mobel, Haushaltsgegenstande ader -gerate

Tabelle 24 — Patentanmeldungen 2000 bis 2005 beim DPMA nach Patentklassen

Die hier interessierende Klasse ist die Klasse G06 (in Tabelle 24 rot markiert) fir

Datenverarbeitung etc., in der die Anmeldezahlen erst in den beiden Jahren 2003

(1674 Patentanmeldungen) und 2004 (1672 Patentanmeldungen) deutlich gréRer

wurden, nachdem sie zuvor stagniert (um 1450 Patentanmeldungen) waren. Bezieht
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man fur das Jahr 2004 die Anmeldezahl von 1672 in Klasse G06 (Datenverarbeitung,
Rechnen, Zahlen) auf die Gesamtzahl von 57.784 Patentanmeldungen, so ergibt sich
fur diese Klasse ein Prozentsatz von rund 3%, in denen auch alle Hardware-Patente
enthalten sind. Man sieht, dass Software-Patente mit weniger als 3% im Vergleich zu
der Summe der Patentanmeldungen in anderen Fachgebieten noch keine sehr grofe

Bedeutung haben.

10.3.4.2 Statistik bei Rechtsmitteln

Im Jahre 2004 sind beim BPatG bei den Technischen Beschwerdesenaten
869 Beschwerden gegen Beschlisse des DPMA und 200 Nichtigkeitsklagen

eingegangen.

Vergleicht man die Eingangszahlen des BPatG des Jahres 2004 mit knapp 1100 Fallen
mit denen des BGH im gleichen Jahr mit rund 70 Fallen, sieht man, dass das BPatG
etwa 15 mal haufiger entscheidet, was im Mittel auch auf Software-Patente oder
-Patentanmeldungen zutrifft. Das BPatG hat eine entsprechende Bedeutung bei der

Ermittlung der aktuellen Rechtslage.

Die Situation ist in Osterreich, Japan und USA &hnlich. Die jeweils aktuelle
Rechtsquelle ist das Osterreichische Patentamt, das JPO und das USPTO.

10.3.5 Statistik von Japan

Im Folgenden finden sich Grafiken und Tabellen zur Veranschaulichung des Umfangs
der japanischen Aktivitat bei Erfindungen und deren Schutz mittels Patent- und
Gebrauchsmusteranmeldungen und dies im Vergleich zu anderen Landern. Benutzt
wurden hierbei die statistischen Unterlagen, die jeweils von JPO*’ (das JPO bezieht
sich bei einigen Grafiken und Tabellen auf WIPO), EPA*®* und WIPO** in regelmaRig

457

s http://www.jpo.go.jp/shiryou_e/index.htm zuletzt abgefragt 2.11.2006

EPA = Europaisches Patentamt = EPO = Europaische Patent Organisation
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wiederkehrenden Veroéffentlichungen (z.B. EPA-Jahresbericht) herausgegeben werden.
Einige dieser Grafiken beziehen sich nur auf internationale Anmeldungen nach dem
PCT-Abkommen*®, haben aber dennoch eine hohe Aussagekraft, da dieser Weg fir
Anmeldungen im Ausland vielfach benutzt wird und die Relationen zu anderen Landern

genugend genau erkennbar sind.

Die folgende Tabelle 25 zeigt die Anzahl der beim JPO in den Jahren 1995 bis 2005

eingereichten Patentanmeldungen und den jeweiligen Zuwachs (in %) gegenuber dem

Vorjahr:
Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Anzahl | 369.215 | 376.615|391.572 | 401.932 | 405.655 | 436.865
Zuwachs 2,0% 4,0% 2,6% 0,9% 7,7%
Jahr 2001 2002 2003 2004 2005
Anzahl| 439.175]421.044|413.092 | 423.081 [ 427.078
Zuwachs 0,5%| -41%| -1,9% 2,4% 0,9%
Tabelle 25 - Anzahl der Patentanmeldungen beim JPO von 1995 bis 2005
10.3.5.1 Trend bei Patentanmeldungen weltweit im Vergleich zu Japan

Die neueren Entwicklungen lassen sich am leichtesten aus den WIPO-Statistiken der

PCT- Anmeldungen (auch IA*" genannt) entnehmen.

9 WIPO = World Intellectual Property Organisation = Amt zum Schutz des geistigen Eigentums, Sitz in
Genf

0 PCT= Patent Cooperation Treaty

*7 Internationale Anmeldungen nach dem PCT-Verfahren
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Abbildung 32 - 2001 bis Sommer 2005 monatlich eingereichte PCT-Anmeldungen

Die Grafik in Abbildung 32 zeigt die Anzahl der monatlich bei den PCT-Anmeldeamtern
eingereichten Patentanmeldungen. Die Mittellinie gibt einen gleitenden Durchschnitt
wieder, wahrend die gestrichelte Linie die Entwicklung der jahrlichen Wachstumsrate
wiedergibt. Hierzu zwei Bemerkungen: Wahrend in den letzten drei Jahren eine
Zunahme der jahrlichen Wachstumsraten zu erkennen ist, scheint diese im Jahr 2005
abzunehmen. Daraus kann man auf eine weltweite Konjunkturabschwachung
schlielen. Andererseits muss man aber beachten, dass der PCT-Weg nicht nur Vorteile
bringt, sondern auch den Nachteil eines hohen administrativen Aufwandes. Eine
bis 2002

Ermudungserscheinungen der Patentanmelder bezlglich des PCT-Verfahrens liegen.

Tendenzabschwachung kann  durchaus auch in  gewissen
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Aus Tabelle 26 ist fur 2002 ein starker Ruckgang des Wachstums gegenuber den

Jahr 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Anmeldezahl 25.419 29.143 34.209 | 40.006 | 48.218 57064 67.061
Jahrl. Steigerung | 2,519% | 3,724% | 5,066% | 5,797% | 8,212% | 8,846% | 9,997%
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Anmeldezahl 76.358 93.237 | 108.227 | 110.391 | 115.201 | 122.640 | 135.602
Jahrl. Steigerung | 9,297% | 16,879% | 14,990% | 2,164% | 4,810% | 7,439% | 12,962%

Tabelle 26 - 1992 bis 2005 PCT- Anmeldungen (IA-Anmeldungen) weltweit

Vorjahren erkennbar, der sich bis 2005 wieder kontinuierlich erholt.

Tabelle 27 - 2001 bis 2005 PCT-Anmeldeaktivitit von Osterreich, Deutschland, Japan und USA

In der Tabelle 27 kann man sehen, wie stark Japan in den letzten vier Jahren aufgeholt

hat. Es fallt auf die geringe Aktivitat von Osterreich, namlich pro Kopf der Bevélkerung

Jahr 2001| 2002| 2003| 2004| 29000
Osterreich 620 552 643 712 370
Deutschland | 14.031 | 14.326 | 14.685 | 15.258 6.799
Japan 11.904| 14.063 [ 17.389]20.186|  10.603
USA 43.053|41.293|41.030 43.400|  16.660

weniger als 6% gegenuber Deutschland.
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Applications Published by IPC Code / Top 1-3

Avemge per Menth

Pulx Date

[ AETH GOEF C070 |
G0EF Electric Digital Data Processing
AGTK Preparations for Medical, Dental or Toilet Purposes
CO7D  Heterocyelic Compounds

Applications Published by IPC Code ! Top 4-10

360
300 4
£ 260
=
S 200
B
= 150 1
3 o
e e e e e e e e e e e L e e e e e e
1 +r—r-r-rrr-rrr rrrrrr-r-r-r-r-r-’-’r-r-r--s-s-s-s’s-s-s-s--s--’--’---r-tTr--r-r-r-r-rrrrr—
1 4 T 10 1 4 7 10 1 4 T 10 1 4 T 10 1 4 7
2001 2002 2003 2004 2008
Pub Date | HO4L GO1M HO1L AE1E C12M HO4M HME
HO4L Transmissional of Digital Information
HO1L Semiconductors Devices
C12M Micro-Crganisms or Enzymes
GO1W Analysis Materials by Determining their Chemical or Physical Propeties
AG1B Diagnosis, Surgery
HOd M Pictoral Communization e.g Television
HO4B Transmission (transmission systems for measured values)
IFC Code 2001 2002 2003 2004 2004 2005 2005
(percent)]  (ytd)  (percent)
AGTHE L2283 G076 7024 G512 G, 1% 3,305 5.8%
GOGF 8017 7093 G938 6127 hB% 2601 4.6%
COvD 2479 2662 2608 3,090 2.9% 1,668 27%
C12M 3963 3489 2520 2,097 2.0% 1,003 1.8%
HO1L 2128 2651 2,017 3,047 2.9% 1427 25%
GOTM 2368 2745 2890 2767 2.6% 1,401 25%
AGTE 1960 2,089 2388 2,461 2.3% 1,080 1.8%
HO4L 245 3,078 2956 3,064 2.9% 1,687 2.0%
HOAM 1,771 1,783 2,028 1,844 1.7% a0z 1.6%
HO4E 1457 1,516 1.545 1,462 1.4% G678 1.2%
Others G7.634 0185 TEART 80,065 44 673 TAIW

Tabelle 28 — Verteilung auf die 10 groRten Patentklassen nach dem internationalen

Patentklassifizierungscode

397



Rechtschutz fiir Software

Die hier interessierende Klasse GO6F — Electric Digital Data Processing (Zu der Klasse
GO6F gehorte die Unterklasse 17/60 fur geschaftsbezogene Software; fur diese wurde
ab 1.1.2006 eine neue Klasse GO06Q eingerichtet.) liegt mit leicht steigenden
Anmeldezahlen im Trend der anderen wichtigen Klassen, jedoch sind diese in ihrer

Gesamtheit gegenlber den anderen Klassen etwas zurickgefallen.

Die Patentanmeldetatigkeit gibt ein  Spiegelbild der Forschungs- und
Entwicklungsaktivitdt und den darin getatigten Investitionen. Mit den 4,6%, die von der
Klasse GO6F aus den gesamten weltweiten Investitionen eingenommen werden,

erkennt man deren grol3e Bedeutung.

Number of Business-related Patent Applications Filed
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Abbildung 33 - Patentanmeldungen beim JPO fiir Geschéaftsmethoden

Der Report des JPO vom 5. September 2005 gibt den relativ kurz zurtckliegenden

Trend bei auf Geschaftsmethoden (business-related inventions) erteilten Patenten
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wieder. Die Patentanmeldungen wurden nach einem vom JPO aus dem IPC*?
entwickelten System klassifiziert. Die Abbildung 33 zeigt die Anzahl der in solche
Klassen fallenden Patentanmeldungen. Danach hat sich die Anzahl dieser

Patentanmeldungen vom Maximum im Jahr 2000 auf ein Drittel im Jahr 2003

vermindert.
FOR INVENTIONS HAVING MAIN FEATURES THAT ARE
BUSINESS RELATED
3000 —— 50%
H:
Q_l 1 # GRANTS
J 2500 R DECISIONS OF REJECTIO A0%
5 - i
0 A —4— 5 GRANTS
0 o000 — r”ﬁ \.\\ —m % OF APPEALS FILED
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i - a
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Abbildung 34 — 1997 bis 2004 Schicksal der Patentanmeldungen beim JPO

Interessant ist hier der Prozentsatz der Patenterteilungen. Von rund 30% im Jahre 1997
ist dieser Prozentsatz auf nur noch rund 8% im Jahre 2004 gefallen, wobei zu
bemerken ist, dass der fur alle Patentanmeldungen vorliegende durchschnittliche
Prozentsatz fur Erteilungen bei rund 50% liegt. Die anfangliche Gro3zugigkeit des JPO

hat offensichtlich einer strengeren Betrachtung Raum gemacht.

%2 |PC = International Patent Classification
%3 Grafik entnommen aus JPO-Bericht vom 5. September 2005
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10.3.6

Statistik von USA***

Nachfolgen sind drei Tabellen gezeigt, aus denen die Gesamtpatentaktivitat in USA und

bei Geschaftsmethoden-Patenten darstellen.

1996

1997

1998

1999

2000 2001

2002

2003

2004| 2005

von US-
Anmeldern

69.419

69.923

90.697

94.089

97.011

98.655

97.125

98.590

94.129( 82.585

Von Anmeldern
aullerhalb USA

52.386

54.224

72.508

75.056

79.072

85.392

87.299

88.458

87.191( 75.155

Gesamt

121.805

124.147

163.205

169.145

176.083

184.047

184.424

187.048

181.320(157.740

Tabelle 29 - Anzahl der vom USPTO von 1986 bis 2005 erteilten Patente

Vergleicht man die beiden Gesamtwerte von 1996 mit 121.805 und 2005 mit 157.740

erteilten Patenten, ergibt sich in 10 Jahren ein Zuwachs von etwa 30%.

Rankin | Anzahl von Anteil von allen | Land Rank in | Anzahl von | 2004-2005 Anderung
2005 Patenten in| Patenten in 2005 2004 Patenten in der Anzahl von
2005 2004) Patenten

1 82.585 52,4% | USA 1) (94.129) (-12,3%)
2 31.834 20,2% | Japan (2) (37.032) (-14,0%)
3 9.575 6,1% | Deutschland (3) (11.367) (-15,8%)
4 5.993 3,8% | Taiwan 4) (7.207) (-16,8%)
5 4.591 2,9% | Sudkorea (5) (4.671) (-1,7%)
6 3.560 2,3% | UK (6) (3.905) (-8,8%)
7 3.177 2,0% | Kanada (7) (3.781) (-16,0%)
8 3.106 2,0% | Frankreich (8) (3.686) (-15,7%)
9 1.591 1,0% | Italien 9) (1.946) (-18,2%)
10 1.200 0,8% | Niederlandes | (11) (1.537) (-21,9%)
11 1.189 0,8% | Schweiz (10) (1.388) (-14,3%)
12 1.106 0,7% | Schweden (12) (1.405) (-21,3%)
13 1.033 0,7% | Australien (13) (1.093) (-5,5%)
157.740 100,0% | Alle Léander (181.320) (-13,0%)

Tabelle 30 - Vom USPTO in 2005 erteilte Patente der in USA 13 aktivsten Lander (inkl. USA)

Zu beachten ist die grof3e Aktivitat von Japan mit 20,2% aller in 2005 erteilten Patente

im Vergleich zu USA mit 52,4% und Deutschland mit 6,1%.

464

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/index.html

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/other_sites.html beide zuletzt abgefragt 29.8.2006
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_allh.htm zuletzt abgefragt 3.11.2006
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Class 705 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Geschéaftsmethoden
Patentanmeldungen | 584 | 927 | 1.340 | 2.821 | 7.800 | 8.700 | 6.782 | 6.593 | 6.324 | 6.226

Erteilte Patente | 144 | 206 420 585 899 433 493 495 282 | 1.001

Tabelle 31 — Anmeldungen und erteilte Patente fiir Geschaftsmethoden beim USPTO*”®

Nach der State-Street-Bank—Entscheidung*® des CAFC von 1998, welche die
Patentierbarkeit von Geschaftsmethoden-Erfindung feststellte, hat die Zahl der
Patentanmeldungen auf diesem Gebiet (Das ist die amerikanische Patentklasse 705.)
stark zugenommen, namlich von 1.340 im Jahre 1998 bis 6.226 im Jahr 2005. Die
relativ geringe Anzahl an Erteilungen in 2005 ist darauf zurlckzufuhren, dass das
USPTO personell noch nicht ausreichend ausgestattet ist. Auf jeden Fall zeigt sich
offensichtlich ein grolles Interesse der Wirtschaft (In diesen Zahlen sind auch
Patentanmeldungen von Anmeldern mit Sitz aullerhalb USA enthalten) an

Geschaftsmethoden-Patenten.

10.4 Prifungsverfahren

10.4.1 Priifungsverfahren auRerhalb von Europa

Es gibt nur in den Landern USA, Kanada, Australien und Japan eigenstandige (d.h.

ohne Bezugnahme auf Prifungsergebnisse in anderen Landern) Prifungen auf

absolute (Art des Erfindungsgegenstandes) und auf relative (Neuheit und

Erfindungshdhe gegenuber dem Stand der Technik) Patentierungsvoraussetzungen.

% http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/applicationfiling.htm zuletzt abgefragt 29.8.2006

% State Street Bank, 47 USPQ 1596 (1998)
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10.4.2

Prufungsverfahren in europaischen Landern (Auszug)

Land

Prifung auf absolute und relative Voraussetzungen

Deutschland

ja

Grolbritannien

ja

Frankreich Eine Neuheitsprifung und eine Prifung auf erfinderische Tatigkeit
finden nicht statt

Niederlande ja
Schweiz | Der Anmeldungsgegenstand wird nicht auf Neuheit oder offensichtliche
Zugehorigkeit zum Stand der Technik geprift

Osterreich ja
Belgien Eine Neuheitsprifung und eine Prifung auf erfinderische Tatigkeit
finden nicht statt

Danemark ja
Schweden ja
Finnland ja
Norwegen ja
Italien Neuheitsprifung findet nicht statt; die Prafung ist formeller Art

402
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10.6 Ausziige von wichtigen Gesetzestexten

10.6.1 Internationale Ubereinkommen

10.6.1.1 EU-Software-Richtlinie

EU-Software-Richtlinie Artikel 2

,Computerimplementierte Erfindung“ ist jede Erfindung, zu deren Ausfuhrung ein
Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung
eingesetzt wird und die auf den ersten Blick mindestens ein neuartiges Merkmal
aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen

realisiert wird.

EU-Software-Richtlinie Artikel 3
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung als

einem Gebiet der Technik zugehdrig gilt.

EU-Software-Richtlinie Artikel 4

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine computerimplementierte Erfindung
patentierbar ist, sofern sie gewerblich anwendbar und neu ist und auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Voraussetzung der erfinderischen
Tatigkeit nur erfullt ist, wenn eine computerimplementierte Erfindung einen technischen
Beitrag leistet.

3. Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der
Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der sowohl technische als

auch nicht technische Merkmalen umfassen kann, vom Stand der Technik abhebt.

10.6.1.2 Patent Cooperation Treaty (PCT)

PCT Artikel 3
(1) Anmeldungen zum Schutz von Erfindungen in jedem der Vertragsstaaten kdnnen als

internationale Anmeldungen im Sinne dieses Vertrags eingereicht werden.
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(2) Eine internationale Anmeldung hat in der in diesem Vertrag und der
Ausfuhrungsordnung festgelegten Form einen Antrag, eine Beschreibung, einen oder
mehrere Anspriche, eine oder mehrere Zeichnungen (soweit erforderlich) und eine

Zusammenfassung zu enthalten.

PCT Artikel 11
(4) Jede internationale Anmeldung, die die Erfordernisse der ...(das sind allerlei
Formalerfordernisse)... erfullt, steht einer vorschriftsmaRigen nationalen Anmeldung...

gleich.

10.6.1.3 Berner Ubereinkommen (RBU)

RBU Artikel 2.

(1) Die Bezeichnung "Werke der Literatur und Kunst" umfasst alle Erzeugnisse auf dem
Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst, ohne Rucksicht auf die Art und Form des
Ausdrucks, wie: Blucher, Broschiren und andere Schriftwerke; Vortrage, Ansprachen,
Predigten und andere Werke gleicher Art; dramatische oder dramatisch-musikalische
Werke; choreographische Werke und Pantomimen; musikalische Kompositionen mit
oder ohne Text, Filmwerke einschlieBlich der Werke, die durch ein ahnliches Verfahren
wie Filmwerke hervorgebracht sind; Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der
Baukunst, der Bildhauerei, Stiche und Lithographien; fotografische Werke, denen
Werke gleichgestellt sind, die durch ein der Photographie ahnliches Verfahren
hervorgebracht sind; Werke der angewandten Kunst; lllustrationen, geographische
Karten; Plane, Skizzen und Darstellungen plastischer Art auf den Gebieten der

Geographie, Topographie, Architektur oder Wissenschaft.

RBU Artikel 5.

(2) Der Genuss und die Ausubung dieser Rechte sind nicht an die Erfullung
irgendwelcher Formlichkeiten gebunden; dieser Genuss und diese Ausubung sind
unabhangig vom Bestehen des Schutzes im Ursprungsland des Werkes...

(3) Der Schutz im Ursprungsland richtet sich nach den innerstaatlichen

Rechtsvorschriften. Gehdrt der Urheber eines aufgrund dieser Ubereinkunft
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geschutzten Werkes nicht dem Ursprungsland des Werkes an, so hat er in diesem Land

die gleichen Rechte wie die inlandischen Urheber...

10.6.1.4 StraBburger Abkommen

StraBburger Abkommen, Artikel 1

Fur Erfindungen, die gewerblich anwendbar sind, neu sind und auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen, werden in den Vertragsstaaten Patente erteilt. Eine Erfindung, die
diesen Voraussetzungen nicht entspricht, kann nicht Gegenstand eines rechtsgultigen
Patents sein. Ein Patent, das fur nichtig erklart worden ist, weil die Erfindung diesen

Voraussetzungen nicht entspricht, gilt als von Anfang an als nichtig.

StraBburger Abkommen, Artikel 3
Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem
gewerblichen Gebiet einschliellich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden

kann.

StraBburger Abkommen, Artikel 4

1. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort.

2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes 4 dieses Artikels bildet den Stand der
Technik alles, was vor dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung oder einer
auslandischen Anmeldung, deren Prioritat gultig beansprucht wird, durch schriftliche
oder mundliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der

Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.

StraBburger Abkommen ,Artikel 5
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich nicht in

naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

StraBburger Abkommen, Artikel 13

1. Dieses Ubereinkommen bleibt zeitlich unbegrenzt in Kraft.
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2. Jede Vertragspartei kann dieses Ubereinkommen fiir sich selbst durch eine an den

Generalsekretar des Europarats gerichtete Notifikation kundigen.

10.6.1.5 TRIPS

TRIPS Praambel

Die Mitglieder, in dem Wunsche, Verzerrungen und Behinderungen des internationalen
Handels zu beseitigen und unter Bertcksichtigung der Notwendigkeit, einen wirksamen
und angemessenen Schutz der Rechte des Geistigen Eigentums zu férdern und
sicherzustellen, dass die Mal3nahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des
Geistigen Eigentums nicht selbst zu Schranken fur den legitimen Handel werden;

in der Erkenntnis, dass es zu diesem Zweck neuer Regeln und Verpflichtungen bedarf,
im Hinblick auf:

die Anwendbarkeit der Grundprinzipien des GATT 1994 und der einschlagigen
internationalen Ubereinkiinfte und Ubereinkommen Uber Geistiges Eigentum;

die Aufstellung angemessener Normen und Grundsatze betreffend die Verfugbarkeit,
den Umfang und die Nutzung von handelsbezogenen Rechten des Geistigen
Eigentums;

die Bereitstellung wirksamer und angemessener Mittel flUr die Durchsetzung von
handelsbezogenen Rechten des Geistigen Eigentums unter Berlcksichtigung der
Unterschiede in den Rechtssystemen der einzelnen Lander;

die Bereitstellung wirksamer und schneller Verfahren fur die multilaterale Verhitung und
Beilegung von Streitfallen zwischen Regierungen; und

Ubergangsvereinbarungen, die auf die umfassendste Beteiligung an den Ergebnissen
der Verhandlungen abzielen;

in der Erkenntnis der Notwendigkeit eines multilateralen Rahmens von Grundsatzen,
Regeln und

Verpflichtungen betreffend den internationalen Handel mit nachgeahmten Waren;

in der Erkenntnis, dass Rechte des Geistigen Eigentums Privatrechte sind;

in der Erkenntnis der zugrunde liegenden ordnungspolitischen Zielsetzungen der
Systeme der einzelnen Lander fur den Schutz des Geistigen Eigentums, einschlief3lich

der entwicklungs- und technologiepolitischen Ziele;
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in der Erkenntnis auch der besonderen Bedurfnisse der am wenigsten entwickelten
Mitgliedslander in Bezug auf gro3tmogliche Flexibilitat bei der Umsetzung von
Gesetzen und Verordnungen im Inland, um es ihnen zu ermdglichen, eine gesunde und
tragfahige technologische Grundlage zu schaffen;

unter Betonung der Bedeutung des Abbaus von Spannungen durch die verstarkte
Verpflichtung, Streitfalle betreffend handelsbezogene Fragen des Geistigen Eigentums
durch multilaterale Verfahren zu losen;

in dem Wunsche, eine der gegenseitigen Unterstutzung dienende Beziehung zwischen
der Welthandelsorganisation und der Weltorganisation fir Geistiges Eigentum (in
diesem Abkommen "WIPQO" genannt) ebenso wie anderen wichtigen internationalen
Organisationen aufzubauen,;

sind hiermit wie folgt Ubereingekommen:

TRIPS Artikel 1 Wesen und Umfang der Pflichten

Die Mitglieder wenden die Bestimmungen dieses Abkommens an. Die Mitglieder durfen
in ihr Recht einen umfassenden Schutz als den durch dieses Abkommen geforderten
aufnehmen, vorausgesetzt, dieser Schutz lauft diesem Abkommen nicht zuwider, sie
sind dazu aber nicht verpflichtet. Es steht den Mitgliedern frei, die fir die Umsetzung
der Bestimmungen dieses Abkommens in ihr eigenes Rechtssystem und in ihre
Rechtspraxis geeignete Methode festzulegen.

Der Begriff "Geistiges Eigentum" im Sinne dieses Abkommens umfasst alle Arten des
Geistigen Eigentums, die Gegenstand der Abschnitte 1 bis 7 des Il. Teils sind.

Die Mitglieder gewahren die in diesem Abkommen festgelegte Behandlung den
Staatsangehorigen aller anderen Mitglieder. In Bezug auf das in Frage stehende
geistige Schutzrecht sind unter den Staatsangehdrigen anderer Mitglieder diejenigen
naturlichen oder juristischen Personen zu verstehen, die den Kriterien fir die
Schutzfahigkeit nach der Pariser Verbandsibereinkunft (1967), der Berner Ubereinkuntft
(1971), des Rom-Abkommens und des Vertrags uber den Schutz des Geistigen
Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise entsprachen, wenn alle Mitglieder der
Welthandelsorganisation Mitglieder dieser Ubereinkiinfte waren. Ein Mitglied, das von
den im Artikel 5 Absatz 3 oder im Artikel 6 Absatz 2 des Rom-Abkommens
vorgesehenen Maoglichkeiten Gebrauch macht, fuhrt eine Notifizierung gemal diesen
Bestimmungen an den Rat fur handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen
Eigentums ("Rat fur TRIPS") durch.
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TRIPS Artikel 7 Zielsetzungen

Schutz und Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums sollen zur Foérderung
der technischen Innovation sowie zum Transfer und zur Verbreitung von Technologie
beitragen, zum gegenseitigen Vorteil fur Erzeuger und Nutzer technischen Wissens und
auf eine fur das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohl zutragliche Art und Weise

und zum Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten.

TRIPS Artikel 8 Grundsatze

Die Mitglieder dirfen bei der Formulierung oder Anderung ihrer Gesetze und
Verordnungen diejenigen Malinahmen treffen, die zum Schutz der o6ffentlichen
Gesundheit und Ernahrung sowie zur Forderung des offentlichen Interesses in den flur
ihre soziobkonomische und technische Entwicklung entscheidend wichtigen Sektoren
notwendig sind, sofern diese MaRnahmen mit den Bestimmungen dieses Abkommens
vereinbar sind.

Geeignete Malnahmen, sofern sie mit den Bestimmungen dieses Abkommens
vereinbar sind, konnen notwendig werden, um den Missbrauch von Rechten des
Geistigen Eigentums durch die Rechtsinhaber oder den Ruckgriff auf Praktiken, die in
unbilliger Weise den Handel beschranken oder den internationalen Technologietransfer

nachteilig beeinflussen, zu verhindern.

TRIPS Artikel 9 Verhaltnis zur Berner Ubereinkunft

Die Mitglieder befolgen die Artikel 1 bis 21 der Berner Ubereinkunft (1971) und den
Anhang hierzu. Die Mitglieder haben jedoch diesem Abkommen zufolge keine Rechte
und Pflichten in Bezug auf die im Artikel 6™ der Ubereinkunft gewahrten oder die
daraus abgeleiteten Rechte.

Der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich auf Ausdrucksformen und nicht auf Ideen,

Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche.

TRIPS Artikel 10 Computerprogramme und Datensammlungen
Computerprogramme in Quellcode oder Maschinenprogrammcode werden nach der
Berner Ubereinkunft (1971) als Werke der Literatur geschiitzt.

Datensammlungen oder sonstiges Material in maschinenlesbarer oder anderer Form,
die aufgrund der Auswahl oder Anordnung ihres Inhalts Geistige Schoépfungen bilden,

werden als solche geschutzt. Dieser Schutz, der sich nicht auf die Daten oder das
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Material selbst erstreckt, gilt unbeschadet eines an den Daten oder dem Material selbst

bestehenden urheberrechtlichen Schutzes.

TRIPS Artikel 27 Patentfahige Gegenstande

(1) Vorbehaltlich der Absatze 2 und 3 ist vorzusehen, dass Patente fur Erfindungen auf
allen Gebieten der Technik erhaltlich sind, sowohl flr Erzeugnisse als auch fir
Verfahren, vorausgesetzt, dass sie neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen
und gewerblich anwendbar sind. Vorbehaltlich des Artikels 65 Absatz 4, des Artikels 70
Absatz 8 und des Absatzes 3 dieses Artikels sind Patente erhaltlich und kdnnen
Patentrechte ausgelbt werden, ohne dass hinsichtlich des Ortes der Erfindung, des
Gebiets der Technik oder danach, ob die Erzeugnisse eingefuhrt oder im Land
hergestellt werden, diskriminiert werden darf.

(2) Die Mitglieder kdnnen Erfindungen von der Patentierbarkeit ausschlie®en, wenn die
Verhinderung ihrer gewerblichen Verwertung innerhalb ihres Hoheitsgebiets zum
Schutz der oOffentlichen Ordnung oder der guten Sitten einschlie3lich des Schutzes des
Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder zur Vermeidung
einer ernsten Schadigung der Umwelt notwendig ist, vorausgesetzt, dass ein solcher
Ausschluss nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil die Verwertung durch ihr Recht
verboten ist.

(3) Die Mitglieder kdnnen von der Patentierbarkeit auch ausschliel3en

a) diagnostische, therapeutische und chirurgische Verfahren fur die Behandlung von
Menschen oder Tieren;

b) Pflanzen und Tiere, mit Ausnahme von Mikroorganismen, und im Wesentlichen
biologische Verfahren fir die Zuchtung von Pflanzen oder Tieren mit Ausnahme von
nicht-biologischen und mikrobiologischen Verfahren. Die Mitglieder sehen jedoch den
Schutz von Pflanzensorten entweder durch Patente oder durch ein wirksames System
sui generis oder durch eine Kombination beider vor. Die Bestimmungen dieses
Buchstabens werden vier Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Ubereinkommens

Uberprift.
TRIPS Artikel 72 Vorbehalte

In Bezug auf samtliche Bestimmungen dieses Abkommens konnen Vorbehalte nicht

ohne die Zustimmung der anderen Mitglieder eingelegt werden.
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10.6.1.6 Wiener Vertragsrechtskonvention (WRKV)

WRKYV, Artikel 31 Allgemeine Auslegungsregel

(1) Ein Vertrag ist nach Treu und Glauben in Ubereinstimmung mit der gewdhnlichen,
seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im
Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen.

(2) Fur die Auslegung eines Vertrags bedeutet der Zusammenhang auf’er dem
Vertragswortlaut samt Praambel und Anlagen:

jede sich auf den Vertrag beziehende Ubereinkunft, die zwischen allen Vertragsparteien
anlasslich des Vertragsabschlusses getroffen wurde;

jede Urkunde, die von einer oder mehreren Vertragsparteien anlasslich des
Vertragsabschlusses abgefasst und von den anderen Vertragsparteien als eine sich auf
den Vertrag beziehende Urkunde angenommen wurde.

(3) AuRer dem Zusammenhang sind in gleicher Weise zu bertcksichtigen:

jede spatere Ubereinkunft zwischen den Vertragsparteien (ber die Auslegung des
Vertrags oder die Anwendung seiner Bestimmungen;

jede spatere Ubung bei der Anwendung des Vertrags, aus der die Ubereinstimmung der
Vertragsparteien uber seine Auslegung hervorgenht;

jeder in den Beziehungen zwischen den Vertragsparteien anwendbare einschlagige
Volkerrechtssatz.

(4) Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck beizulegen, wenn feststeht, dass die

Vertragsparteien dies beabsichtigt haben.

WRKYV Artikel 32 Erganzende Auslegungsmittel

Erganzende Auslegungsmittel, insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die
Umstande des Vertragsabschlusses, kdnnen herangezogen werden, um die sich unter
Anwendung des Artikels 31 ergebende Bedeutung zu bestatigen oder die Bedeutung zu
bestimmen, wenn die Auslegung nach Artikel 31 die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel

l&sst oder zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unverninftigen Ergebnis fuhrt.
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10.6.2 Nationale Regelungen

Auch wenn das EPU kein Land ist, so wurde es wegen besserer Ubersichtlichkeit hier

eingeordnet.

10.6.2.1 Europiisches Patentiibereinkommen (EP0)

EPU Artikel 52

(1) Europaische Patente werden fur Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

(2) Als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden,;
asthetische Formschdpfungen;

Plane, Regeln und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten, fur Spiele oder fur
geschaftliche Tatigkeiten sowie Programme fur Datenverarbeitungsanlagen,;

die Wiedergabe von Informationen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfahigkeit der in dieser Vorschrift genannten Gegenstande
oder Tatigkeiten nur insoweit entgegen, als sich die europaische Patentanmeldung oder
das europaische Patent auf die genannten Gegenstande oder Tatigkeiten als solche

bezieht.

EPU Artikel 54

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort.

Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europaischen
Patentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftiche oder mindliche Beschreibung,

durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden ist.

EPU Artikel 56

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fur den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehoren
zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinn des Artikels 54 Absatz 3, so werden

diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen.
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EPU Artikel 57
Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem
gewerblichen Gebiet einschlieRlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden

kann.

10.6.2.2 Osterreich

Osterreichisches Gebrauchsmustergesetz §1
(1) Als Gebrauchsmuster werden auf Antrag Erfindungen geschutzt, die neu sind (§3),
auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind.
(2) Als Erfindung im Sinne des Absatz 1 wird auch die Programmlogik angesehen, die
Programmen fur Datenverarbeitungsanlagen zugrunde liegt.
(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatz 1 werden insbesondere nicht angesehen:
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische. Methoden,;
2. asthetische Formschopfungen;
3. Plane, Regeln und Verfahren flr gedankliche Tatigkeiten, flur Spiele oder flr
geschaftliche Tatigkeiten sowie Programme flir Datenverarbeitungsanlagen;
4. die Wiedergabe von Informationen.
(4) Absatz 3 steht dem Schutz der dort genannten Gegenstande oderTatigkeiten als

Gebrauchsmuster nur insoweit entgegen, als fur sie als solche Schutz begehrt wird.

Osterreichisches PatG §74 Absatz 2
Der Prasident und der Vizeprasident missen dem Obersten Gerichtshof als Prasident,

als Vizeprasident oder als Senatsvorsitzender angehdren oder angehért haben.

10.6.2.3 Deutschland

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
Artikel 14 Eigentum; Erbrecht; Enteignung
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewahrleistet. Inhalt und Schranken werden

durch die Gesetze bestimmt.
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(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen.

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulassig. Sie darf nur durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmald der
Entschadigung regelt. Die Entschadigung ist unter gerechter Abwagung der Interessen
der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der HOhe der
Entschadigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.

DE-PatG §1
(1) Patente werden fir Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
(2) Patente werden fur Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie
ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthalt, oder wenn
sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder
bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. Biologisches Material, das mit
Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natlrlichen Umgebung isoliert oder
hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der
Natur schon vorhanden war.
(3) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

2. asthetische Formschopfungen;

3. Plane, Regeln und Verfahren flr gedankliche Tatigkeiten, flr Spiele oder flr

geschaftliche Tatigkeiten sowie Programme fur Datenverarbeitungsanlagen,;

4. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfahigkeit nur insoweit entgegen, als flr die genannten

Gegenstande oder Tatigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

DE-PatG §1 a

(1) Der menschliche Korper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und
Entwicklung, einschliel3lich der Keimzellen, sowie die bloRe Entdeckung eines seiner
Bestandteile, einschliellich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kdnnen keine
patentierbaren Erfindungen sein.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Korpers oder ein auf andere Weise

durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschliellich der Sequenz
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oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn der
Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines natlrlichen Bestandteils identisch ist.
(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss
in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teilsequenz
erfullten Funktion beschrieben werden.

(4) Ist Gegenstand der Erfindung eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, deren
Aufbau mit dem Aufbau einer natirlichen Sequenz oder Teilsequenz eines
menschlichen Gens ubereinstimmt, so ist deren Verwendung, fur die die gewerbliche
Anwendbarkeit nach Absatz 3 konkret beschrieben ist, in den Patentanspruch

aufzunehmen.

DE-PatG §2

(1) Far Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die offentliche Ordnung oder
die guten Sitten verstoflen wirde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstol3
kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwendung der
Erfindung durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist.

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt fur

Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

Verfahren zur Veranderung der genetischen ldentitat der Keimbahn des menschlichen
Lebewesens;

die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen
Zwecken,;

Verfahren zur Veranderung der genetischen ldentitat von Tieren, die geeignet sind,
Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen fur den Menschen oder
das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere.

Bei der Anwendung der Nummern 1 bis 3 sind die entsprechenden Vorschriften des

Embryonenschutzgesetzes maldgeblich.
DE-PatG §2a

(1) Fur Pflanzensorten und Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische Verfahren zur

Zuchtung von Pflanzen und Tieren werden keine Patente erteilt.
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DE-PatG §3

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort. Der Stand der
Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem fur den Zeitrang der Anmeldung
malfgeblichen Tag durch schriftliche oder mindliche Beschreibung, durch Benutzung

oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.

DE-PatG §4
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fur den

Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

DE-PatG §5 Absatz2

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen
Koérper vorgenommen werden, gelten nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im
Sinne des Absatzes 1. Dies gilt nicht fur Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder

Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Verfahren.

DE-PatG §9

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte
Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es
verboten, ohne seine Zustimmung

ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuflihren
oder zu besitzen;

ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weil}
oder es aufgrund der Umstande offensichtlich ist, dass die Anwendung des Verfahrens
ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes anzubieten;

das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte
Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den

genannten Zwecken entweder einzuflhren oder zu besitzen.
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DE-PatG §11
Die Wirkung des Patents erstreckt sich nicht auf Handlungen, die im privaten Bereich zu

nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden;

DE-PatG §15

(1) Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht
aus dem Patent gehen auf die Erben Uber. Sie konnen beschrankt oder unbeschrankt
auf andere Ubertragen werden.

(2) Die Rechte nach Absatz 1 kdnnen ganz oder teilweise Gegenstand von
ausschlieRlichen oder nicht ausschlieRlichen Lizenzen fur den Geltungsbereich dieses
Gesetzes oder einen Teil desselben sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine
Beschrankung seiner Lizenz nach Satz 1 verstosst, kann das Recht aus dem Patent
gegen ihn geltend gemacht werden.

(3) Ein Rechtslibergang oder die Erteilung einer Lizenz berlhrt nicht Lizenzen, die

Dritten vorher erteilt worden sind.

DE-PatG §24

(1) Die nicht ausschlie3liche Befugnis zur gewerblichen Benutzung einer Erfindung wird
durch das Patentgericht im Einzelfall nach MalRgabe der nachfolgenden Vorschriften
erteilt (Zwangslizenz), sofern

1. der Lizenzsucher sich innerhalb eines angemessenen Zeitraumes erfolglos bemunht
hat, vom Patentinhaber die Zustimmung zu erhalten, die Erfindung zu angemessenen
geschaftsublichen Bedingungen zu benutzen, und

2. das offentliche Interesse die Erteilung einer Zwangslizenz gebietet.

DE-PatG §139

(1) Wer entgegen den §§9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann vom
Verletzten auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

(2) Wer die Handlung vorsatzlich oder fahrlassig vornimmt, ist dem Verletzten zum
Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Fallt dem Verletzer nur leichte
Fahrlassigkeit zur Last, so kann das Gericht statt des Schadensersatzes eine
Entschadigung festsetzen, die in den Grenzen zwischen dem Schaden des Verletzten

und dem Vorteil bleibt, der dem Verletzer erwachsen ist.
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(8) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen
Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von
einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt.
Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des
Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu

berucksichtigen.

10.6.2.4 Japan

JPatG Article 1
The purpose of this Law shall be to encourage inventions by promoting their protection

and utilisation so as to contribute to the development of industry.

(Definitions)

JPatG Article 2

(1) "Invention" in this Law means the highly advanced creation of technical ideas by
which a law of nature is utilized.(2) "Patented invention" in this Law means an invention
for which a patent has been granted.(3) "Working" of an invention in this Law means the
following acts:

(hin the case of an invention of a product, acts of manufacturing, using, assigning, leas-
ing, importing or offering for assignment or lease (including displaying for the purpose of
assignment or lease - hereinafter the same) of, the product;

(i) in the case of an invention of a process, acts of using the process;

(i) in the case of an invention of a process of manufacturing a product, acts of using,
assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease of, the product
manufactured by the process, in addition to the acts mentioned in the preceding

paragraph.

(Patentability of inventions)
JPatG Article 29
(1) Any person who has made an invention which is industrially applicable may obtain a

patent therefore, except in the case of the following inventions:

422



Anhange

(Dinventions which were publicly known in Japan or elsewhere prior to the filing of the
patent application;

(i) inventions which were publicly worked in Japan or elsewhere prior to the filing of the
patent application;

(iii) inventions which were described in a distributed publication or made available to the
public through electric telecommunication lines in Japan or elsewhere prior to the filing
of the patent application.

(2) Where an invention could easily have been made, prior to the filing of the patent ap-
plication, by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains, an the
basis of an invention or inventions referred to in any of the paragraphs of Subsection

(1), a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding Subsection (1).

(Acts deemed to be infringement)

JPatG Article 101

The following acts shall be deemed to be an infringement of a patent right or exclusive
license:

(i) in the case of a patent for an invention of product, acts of manufacturing, assigning,
leasing, importing or offering for assignment or lease of, in the course of trade, articles
to be used exclusively for the manufacture of the product;

(i) in the case of a patent for an invention of a process, acts of manufacturing,
assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease of, in the course of

trade, articles to be used exclusively for the working of such invention.

JPO Examination guidelines for industrial applicable inventions, Part VII, Chapter
1,1.2.2 Nr. 3 Programmlisting

In principle, program listings should not be included in the specification or drawings.
However, if they are short excerpts written in a computer language generally known to a
person skilled in the art and helpful for understanding the invention, such listings are
allowed to be included. (“Program listings” can be submitted and filed as reference
material. However, the specification cannot be amended on the basis of such reference

material.
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10.6.2.5 USA

35 USC Section 101 (Inventions patentable)
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or
composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent

therefore, subject to the conditions and requirements of this title.

35 USC Section 102 (Conditions for patentability)

A person shall be entitled to a patent unless -

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described
in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the
applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign
country or in public use or an sale in this country, more than one year prior to the date

of the application for patent in the United States, or....

35 USC Section 103 (Conditions for patentability)

non-obvious subject matter. (a) A patent may not be obtained though the invention is
not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the
differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such
that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention
was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter
pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was

made....
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10.7 Patentklassen nach IPC
10.7.1 Fur EDV relevante Patentklassen

GO6F 17/00 | Digitale Rechen- oder Datenverarbeitungsanlagen oder -verfahren, besonders angepasst
an spezielle Funktionen [6]467

GO6F 17/10 | komplexe mathematische Operationen [6]

GO6F 17/11 | zur Lésung von Gleichungen [6]

GO6F 17/12 | Simultangleichungen [6]

GO6F 17/13 | Differenzialgleichungen (mit digitalen Differenzial-Analysatoren GO6F 7/64) [6]

GO6F 17/14 | Fourier-, Walsh- oder analoge Bereichstransformationen [6]

GO6F 17/15 | Korrelationsfunktionen-Berechnung [6]

GO6F 17/16 | Matrizenrechnung oder Vektorrechnung [6]

GO6F 17/17 | Funktionenauswertung durch Anndherungsmethoden, z.B. Interpolation oder
Extrapolation, Glatten, Verfahren der kleinsten mittleren Quadrate (Interpolation fur
numerisches Steuern und Regeln G05B 19/18) [6]

GO6F 17/18 | zur Auswertung statistischer Daten [6]

GO6F 17/20 | Behandlung natiirlicher Sprachdaten (Analyse oder Synthese von Sprache G10L) [6]

GO6F 17/21 | Textverarbeitung (GO6F 17/27 , GO6F 17/28 haben Vorrang; Systeme fiir Setzmaschinen
B41B 27/00) [6]

GO6F 17/22 | Manipulation oder Erfassen mit Codes, z.B. Folgen von Textzeichen [6]

GO6F 17/24 | Editieren, z.B. Einfligen/Ldschen [6]

GO6F 17/25 | Automatische Justierung [6]

GO6F 17/26 | Automatische Silbentrennung [6]

GO6F 17/27 | Automatische Analyse, z.B. parsing, Rechtschreibkorrektur [6]

GOGF 17/28 | Verarbeiten oder Ubersetzen natiirlicher Sprache (GO6F 17/27 hat Vorrang) [6]

GO6F 17/30 | Wiederauffinden von Informationen; Struktur der Datenbasis dafir [6]

GO6F 17/40 | Datenerfassung und -registrierung (zur Eingabe in den Rechner GO6F 3/00) [6]

GO6F 17/50 | Rechnergestiitztes Entwurfsystem [CAD] (zum Entwurf von Testschaltungen fir statische

Speicher G11C 29/54) [6, 2006.01]

Tabelle 33 - Fiir EDV relevante Patentklassen

467

Versionszahl der Patentklassifikation, hier die Version Nr. 6
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10.7.2 EDV-Patentklasse G06Q der IPC fir geschaftliche und

verwaltungstechnische Vorrichtungen und Verfahren

G06Q

Datenverarbeitungsvorrichtungen oder -verfahren, besonders angepasst an
verwaltungstechnische, geschéftliche, finanzielle oder betriebswirtschaftliche
Zwecke, sowie an geschéftsbezogene Uberwachung- oder Voraussagezwecke;
Vorrichtungen oder Verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische
Zwecke, sowie an geschéftsbezogene Uberwachungs- oder Voraussagezwecke,
soweit nicht anderweitig vorgesehen [2006.01]*%®

Anmerkung:

Die Gruppen G06Q 10/00-G06Q 50/00 und G0O6Q 99/00 umfassen nur
Vorrichtungen oder Verfahren, die bedeutsame Datenverarbeitungsvorgange
betreffen, d.h. Datenverarbeitungsvorgange, die zur Ausfuhrung ein
rechnergestitztes System bendtigen.

Gruppe G06Q 90/00 umfasst Vorrichtungen oder Verfahren, die keine
bedeutsamen Datenverarbeitungsvorgange betreffen, wenn die beiden folgenden
Bedingungen erfilllt sind:

die Vorrichtungen oder Verfahren sind besonders ausgebildet fir Zwecke, die vom
Titel der Unterklasse oder in den jeweiligen Titeln der Gruppen G06Q 10/00-
G06Q 50/00 umfasst sind; und

die Vorrichtungen oder Verfahren die an keiner anderen Stelle der IPC klassifiziert
werden kdnnen, z.B. durch Anwendung der in Paragraph 96 der Einflhrung
beschriebenen Richtlinien.

Wenn solche Vorrichtungen oder Verfahren in Gruppe G06Q 90/00 klassifiziert
werden, kann eine zusatzliche Klassifikation in die inhaltlich am n&chsten liegende
Gruppe aus dieser oder einer anderen Unterklasse erfolgen, sofern diese
Klassifikation Informationen Gber die Anwendung der Vorrichtungen oder
Verfahren vermittelt, die fiir eine Recherche von Interesse sein kbnnen. Eine
derartige nicht zwingend erforderliche Klassifizierung sollte als "zusatzliche
Information" angegeben werden. [2006.01]

Wenn in die Gruppen G06Q 10/00-G06Q 40/00 klassifiziert wird, mussen
Vorrichtungen oder Verfahren, die an bestimmte Geschaftsbereiche besonders
angepasst sind, auch in Gruppe G06Q 50/00 eingeordnet werden, wenn deren
spezielle Anpassung als neu und nicht naheliegend angesehen werden. [2006.01]
In dieser Unterklasse ist die Erste-Stellen-Vorrangregel anzuwenden, d.h. in jeder
Hierarchie-Ebene ist an der ersten geeigneten Stelle zu klassifizieren. [2006.01]

G06Q 10/00

Verwaltung, z.B. Blroautomatisierung oder Reservierungen;
Unternehmensfliihrung, z.B. Ressourcen- oder Projektmanagement [2006.01]

G06Q 20/00

Zahlungsplane, -organisation oder -protokolle (Gerate zur Durchfiihrung oder
Verbuchung von Zahlungsabschliissen GO7F 7/08 , GO7F 19/00; Registrierkassen
G07G 1/12) [2006.01]

Anmerkung:

Diese Gruppe umfasst:

Protokolle oder Plane, die Verfahren umfassen, bei denen ein Zahlungsverkehr
zwischen einem Handler, einer Bank, einem Benutzer und manchmal einem
dritten Beteiligten stattfindet; das Verfahren umfasst normalerweise die
Uberpriifung und Authentifizierung aller Beteiligten. [2006.01]

G06Q 30/00

Handelsverkehr, z.B. Marketing, Einkauf, Abrechnung, Auktionen oder E-
Commerce [2006.01]

G06Q 40/00

Finanzgeschafte, z.B. Bankgeschéfte, Anlage- oder Steuerberechnung,
Versicherungen, z.B. Risikoanalyse oder Renten [2006.01]

G06Q 50/00

Vorrichtungen oder Verfahren, besonders angepasst an bestimmte
Geschaftsbereiche, z.B. Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen,

468
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Tourismus oder Rechtsdienste [2006.01]

G06Q 90/00

Vorrichtungen oder Verfahren, besonders angepasst an verwaltungstechnische,
geschaftliche, finanzielle oder betriebswirtschaftliche Zwecke, sowie an
geschaftsbezogene Uberwachungs- oder Voraussagezwecke, die keine
bedeutsamen Datenverarbeitungsvorgange betreffen [2006.01]

G06Q 99/00

Sachverhalte, soweit nicht in anderen Gruppen dieser Unterklasse vorgesehen
[2006.01]

Tabelle 34 - EDV-Patentklasse G06Q der IPC fiir geschiftliche und verwaltungstechnische

Vorrichtungen und Verfahren

10.8 Beispiele von europdischen Geschiaftsmethoden-Patenten

EP1345403 15.06.2005 Vergebihrung fir eine Teilnehmerstation ohne Sim-Karte

EP1340176 15.06.2005 Mobilfunkendgerat mit mehreren Funktionalitaten fur die Verwaltung

EP1244260 15.06.2005 Kommunikationsendstelleneinheit geeignet zum Empfangen Einer Nachricht

EP1207477 22.06.2005 Verfahren zum Bereitstellen Von Zweckinformationen Eines Dienstanbieters

EP1156636 20.07.2005 Verfahren zum Abgeben von Inhalten

EP1395930 03.08.2005 Spiel- oder Verkaufsgerateanordnung Gaming or Slot Machine

EP1215630 03.08.2005 Verfahren zum Durchfiihren eines Check-In-Vorgangs In Flughéfen

EP1221796 10.08.2005 System und Verfahren zum Bereitstellen von Ausstellungdiensten

EP1396595 17.08.2005 Anhauslieferungsbehalter und Anhauslieferungsgepacksammel/Liefersystem

EP1399864 31.08.2005 Konfektioniervorrichtung Manufacturing Device Dispositif

EP1197906 14.09.2005 Bezahlungssystem von Dienstleistungen Basierend auf Einer Kennummer

EP1377803 21.09.2005 Vorrichtung und Verfahren zum Mischen von Substanzen

EP1312010 28.09.2005 Verfahren und Systeme zur Elektronischen Quittungsibertragung

EP1295265 12.10.2005 System und Verfahren zur Verwaltung Von Transaktionsanfechtungen

EP1352337 19.10.2005 Micro-Payment-System fir Internet-Seiten

EP1139637 19.10.2005 Verfahren und System Zur Privilegienverleihung

EP1479023 26.10.2005 Verfahren zum Projektieren und/oder Konfigurieren eines Projektes

EP1225530 26.10.2005 Verfahren, Vorrichtung und Programm fir Quantitative Wettkdmpfe

EP1382002 09.11.2005 Zahnidentifikation auf Digitalen Réntgenaufnahmen und Zuordnung

EP1368762 09.11.2005 Internet-Bezahlungsprozess auf Riickkehrverkehrbasis Internet

EP1264261 16.11.2005 Uberwachung von und Interaktion mit Netzwerkdiensten Monitoring

EP1416456 23.11.2005 Verfahren zur Verwaltung von Prepaid-Konten

EP1464161 30.11.2005 Verfahren und Vorrichtung zur Verwaltung von Guthaben fir den Zugang

EP1259943 30.11.2005 System und Verfahren zur Sicheren Bezahlung und Lieferung von Waren

EP1346307 07.12.2005 Verfahren und Vorrichtung zum Dynamischen Zuweisen von
Benutzungsrechten

EP1438814 14.12.2005 Mehrstufiges System und Verfahren zur Verarbeitung der Kodierten...

EP1355475 21.12.2005 Erweiterung von Webseiten um Neue Funktionalitat fur web-basierte...

EP1537511 28.12.2005 Verfahren zur Erbringung von Dienstleistungen Gber ein Kommunikationsnetz

EP1290823 28.12.2005 Verfahren und Vorrichtung zur Verteilung von Durchsetzbaren
Eigentumsrechten

EP1177480 28.12.2005 Entfernter Datenzugang und Steuerungssystem Remote Data Access

Tabelle 35 — Beispiele von europiischen Geschiftsmethoden-Patenten®®
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10.11

Begriff
aa0
Abl.
Absatz
AG

Al
AIPPI

Anm.
API
Apobetik

Art.

AT
AT-PatG
BGBI.
BGH
BGHZ

BIfPMZ
BPatG
BPatGE
bspw.
BT-Drucks.
BU

bzw.

ca.
CAD/CAM
CPU

c't

DC

Anhange

Abkiirzungsverzeichnis

Erlauterung

am angegebenen Ort

Amtsblatt

Absatz

Aktiengesellschaft

Artificial Intelligence

Association Internationale pour la Protection de la Propriete
Intellectuelle = Internationale Vereinigung flir den Schutz
des Geistigen Eigentums

Anmerkung

Application Interface

Pragmatischer Teil einer Information; gibt an Absicht und
Erreichen

Artikel

Osterreichisch

Osterreichisches Patentgesetz

Bundesgesetzblatt

Bundesgerichtshof

Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in
Zivilsachen

Blatt fur Patent-, Muster- und Zeichenwesen
Bundespatentgericht

Bundespatentgerichtsentscheidungen

beispielsweise

Bundestagsdrucksache

Berner Ubereinkommen

beziehungsweise

circa

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing
Central Processing Unit

Magazin fur Computertechnik

District Court (federal)
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d.h.
DE-PatG
DPMA
e.V.
EDV
EG

EP
EPA
EPO
EPU
et al.
etc.
EU
EULA
EuGH
EWG
F&E
FFII
FICPI

FIM

FSF
FTD
GATT
Gbm
GebrMG
ggfs.
GPU
GRUR

GRUR Int.

Gsm
h.M.

432

das heil3t

Patentgesetz (Deutschland)

Deutsches Patent- und Markenamt

eingetragener Verein

Elektronische Datenverarbeitung

Europaische Gemeinschaft

Europaisches Patent

Europaisches Patentamt

Europaische Patent Organisation

Europaisches Patent Ubereinkommen

und andere

et cetera

Europaische Union

End User License Agreement

Europaischer Gerichtshof

Europaische Wirtschaftsgemeinschaft

Forschung und Entwicklung

Forderverein fur Freie Informationelle Infrastuktur e.V.
Federation Internationale des Conseils en Propriete
Industrielle

Forschungsinstitut fur Informatik und Mikroprozessortechnik,
JKU

Free Software Foundation

Financial Times Deutschland

General Agreement on Trade and Tariffs
Gebrauchsmuster

Gebrauchsmustergesetz (Deutschland)
gegebenenfalls

Gemeinschaftspatentibereinkommen

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler
Teil

Geschmacksmuster

herrschende Meinung
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HGB Handelsgesetzbuch

inkl. inklusive

insb. insbesondere

IPC Internationale Patentklassifikation

ISO Internationale Standardisierungsorganisation
IT Informationstechnologie

JKU Johannes Kepler Universitat, Linz

JPatG Japanisches Patentgesetz

JPO Japanese Patent Office

JUrhG Japanisches Urheberrechtsgesetz

Kil Kuanstliche Intelligenz

KMU kleine und mittelgroRe Unternehmen, entsprechend der

470 ein Unternehmen, das

Empfehlung der EU-Kommission
weniger als 250 Beschaftigte hat, einen Jahresumsatz von
hochstens 50 Mio. Euro oder eine Jahresbilanzsumme von

hochstens 43 Mio. Euro aufweist.

Mitt Mitteilungen der Deutschen Patentanwalte

MMR Multimediarecht

MPI Max-Planck-Institut

NA Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamts

NJW Neue Juristische Wochenschrift

No. Nummer

OBGBI Osterreichisches Bundesgesetzblatt

OBl Osterreichische Bléatter fiir gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht

OCR Optical Character Recognition

OGMG=AT-GMG Osterreichisches Gebrauchsmustergesetz

OLG Oberlandesgericht

OPA Osterreichisches Patentamt

OPBI Osterreichisches Patentblatt

OPMS Oberster Patent und Markensenat des OPA

"% http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2003/|_124/]_12420030520de00360041.pdf zuletzt abgefragt
30.7.2006

433



Rechtschutz fiir Software

O Open-Source

OSB Open-Source Bewegung

OSS Open-Source Software

Patentanspriiche Definition der Erfindung, wie sie geschitzt werden soll

PC Personal Computer

PD Public Domain

PCT Patent Cooperation Treaty

PVU Pariser Verbands Ubereinkunft

RBU Revidierte Berner Ubereinkunft

Rdn Randnummer

RegG Programm-Registrierungs-Gesetz Japan

s.h. siehe

SME Small and Medium Enterprises

Stand der Technik Veroffentlichung vor Anmeldetag einer Patentanmeldung

StralburgU Stralburger Ubereinkommen

Startup-Unternehmen  Nach einer Definition des Zentrum flr Europaische
Wirtschaftsforschung*’ sind das junge Unternehmen (je

nach Branche maximal flnf bis zehn Jahre alt) mit einer sehr
hohen FuE (Forschung und Entwicklung)-Quote (mindestens
10 Prozent des Umsatzes, im Mittel Uber 40 Prozent)

SZ Suddeutsche Zeitung

TBK Technische Beschwerdekammer (des EPA)

TRIPS Trade Related aspects of Intellectual Property Rights
u.a. unter anderem / und andere

uscC United States Code

USCA U.S. Copyright Act

USCAFC Court of Appeals for the Federal Circuit

USCCPA Court of Customs and Patent Appeals

USPQ United States Patents Quarterly

USPTO United States Patent and Trademark Office

UrhG Gesetz uber Urheberrecht

! http://www.zew.de/de/topthemen/meldung_show.php?LFDNR=522&KATEGORIE=2 zuletzt abgefragt
19.11.2006
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UWG

vergl.
WCT
wg.
WIPO
WTO
WUA
WVRK
z.B.

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
versus

vergleiche

WIPO Copyright Treaty

wegen

World Intellectual Property Organisation
World Trade Organisation
Welturheberrechtsabkommen

Wiener Vertragsrechtskonvention

zum Beispiel

Anhange
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10.12 Lebenslauf

Reinhard Kinne
18.12. 1940
1960

1960 bis 1964
1964
1964-1966
1966

1967 bis 1970
3.7.1970
Seit4.7.1970
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geboren in Berlin

Abitur am Gottfried Keller Gymnasium in Berlin
Studium Elektrotechnik an der TU Berlin
Vordiplom

Studium Nachrichtentechnik an der TU Minchen
Hauptdiplom

Ausbildung zum Patentanwalt

Staatsexamen zum Patentanwalt

freiberufliche Tatigkeit als Patentanwalt in Minchen



