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Vorwort

Die sich in letzter Zeit sehr zugespitzte Diskussion Uber die sogenannten ,Soft-
ware-Patente” beschaftigt momentan die gesamte Branche. Bisweilen werden sach-
liche Argumente durch emotionale AuRerungen ersetzt, die weder das Problem losen
noch zu einer Einigung auf diesem Gebiet fuhren. Die mangelnde Kenntnis vom Pa-
tentwesen verhindert dabei haufig, sich mit der Thematik analytisch auseinander zu
setzen, um sich so selbst ein Bild von der Lage zu machen.

Mit dieser Arbeit versuche ich einen Beitrag dazu zu leisten, die Grundlagen fir
eine weiterfuhrende Diskussion zu setzen. Ein Verstandnis vom Wesen des Patent-
rechts ist dabei essentiell, um das Fur und Wider von Software-Patenten abzuwagen.
Deshalb soll mit Hilfe dieser Arbeit eine Einfuhrung in die Patentierung von
computerimplementierten Erfindungen gegeben werden. Denn das Wissen um den
Schutz des geistigen Eigentums sollte auch einem Informatiker nicht vorenthalten
bleiben.

Magdeburg, im September 2005
SEBASTIAN AISCH
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

~Wer nicht erfindet, verschwindet / Wer nicht patentiert, verliert*

Erich Otto HaulRer (1930 — 1999), dt. Jurist
1976 — 1995 Prasident des dt. Patentamts

In diesem Sprichwort steckt mehr Wahrheit als manch einer vermuten wirde. So er-
freuen sich Patente auch nach wie vor gré3ter Beliebtheit. Dabei geht das Patentwe-
sen in seinen Anfangen zurick bis ins 15. Jahrhundert. Schon damals wusste man,
dass die Vergabe eines Monopols auf eine innovative Vorrichtung den technischen
Fortschritt der Gesellschaft fordert. So trugen sicherlich Patente auch ihren Teil dazu
bei, dass sich die Wirtschaft wahrend der Bliitezeit der Industrialisierung so prachtig
entwickeln konnte, obwohl bei der Einflhrung eines einheitlichen Patentwesens in
Deutschland heftige Kritik gedul3ert wurde.

In der heutigen, modernen Informationsgesellschaft ist das geistige Eigentum ein
wesentliches wirtschaftliches Merkmal, dessen Schutz fur Unternehmen immer wich-
tiger geworden ist. So werden heutzutage mehr Patente angemeldet als jemals zu-
vor. In Zeiten von globalisierten Markten kann dabei ein winziger technologischer
Fortschritt fur die Aufteilung der Marktanteile ausschlaggebend sein und so Uber
Gewinn oder Verlust, Marktfiihrer oder Insolvenz entscheiden. Der effektive Schutz
eines solchen technologischen Vorsprungs ist somit von essentieller Bedeutung.

Mit dem Aufkommen der Computertechnik in den siebziger Jahren entstand ein
vollig neuer Technologiebereich. Die sich in diesem Zusammenhang entwickelte
Branche der Softwaretechnik bzw. Softwareentwicklung ist heutzutage ein wesentli-
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cher wirtschaftlicher Faktor und aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Da-
bei klingen die Diskussionen um die Patentierbarkeit von Software wie ein Déjavu
aus den Anfangszeiten des Patentwesens vor mehr als 100 Jahren. Denn nach wie
vor kann Software nicht grundsatzlich patentiert werden, ist sogar vom Gesetz her
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Das Software bzw. Computerprogramme unter gewissen Umstanden dennoch in
den Genuss eines Immaterialgiterrechts kommen kénnen, ist Teil dieser Arbeit. Ne-
ben diesem Problem der Patentierbarkeit von Software wird auch der Frage nachge-
gangen, welche Softwarebereiche patentfahig sind und welche Auswirkungen eine
Erweiterung bzw. Beschrankung der Patentierungsmoglichkeiten fur Software auf
verschiedene gesellschaftliche Interessensgebiete zu erwarten sind.

1.2 Zielstellung

Um das Thema uber die sogenannten ,Software-Patente® sachlich und analytisch
diskutieren zu koénnen, ist ein grundlegendes Verstandnis vom Patentwesen von
grol3er Bedeutung. Deshalb ist das erste Ziel der Arbeit, das Patentsystem als sol-
ches allgemein zu erklaren und darzulegen, wie und weshalb bestimmte Dinge pa-
tentiert werden koénnen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, warum ein Patent den
technischen Fortschritt der Gesellschaft fordert.

Das zweite Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es, ein Verstandnis dariber zu
bekommen, inwieweit Computerprogramme im heutigen Patentrecht schutzféahig
sind, trotz oder vor allem wegen dem gesetzlichen Ausschluss von der Patentierbar-
keit. Dabei muss auch gezeigt werden, wie sich Software in das Urheberrecht ein-
ordnen lasst.

Den momentanen Stand der Diskussion um die Patentierbarkeit von Software zu
erdrtern, ist das dritte und letzte Ziel dieser Arbeit. Dabei missen vor allem verschie-
dene Interessenslagen bericksichtigt werden, um die Auswirkungen einer zu libera-
len oder zu restriktiven Patenterteilungspraxis in Bezug auf Computerprogramme zu
verdeutlichen.
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1.3 Vorgehensweise

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise in dieser Arbeit beschrieben. So
werden in Kapitel 2 zunachst allgemein die Grundlagen des Patentwesens beschrie-
ben. Dies umfasst in erster Linie den Patentgegenstand als eine innovative Erfindung
und die essentiellen Voraussetzungen, die zum Patentschutz fiihren. Daneben wer-
den auch andere Schutzarten vorgestellt, wie z.B. das fiir Software wichtige Urheber-
recht. AbschlieRend wird ein Uberblick tber die nationale und internationale
Entwicklung gegeben.

Im Anschluss daran wird das Computerprogramm in das Patentrecht eingeord-
net. Dabei wird untersucht, inwieweit Programme bzw. Software patentierbar sind
und welche Bedingungen existieren mussen. Aulerdem wird im Hinblick auf Soft-
ware das Patentrecht vom Urheberrecht abgegrenzt, sowie verschiedene Software-
bereiche auf ihre generelle Patentierbarkeit hin untersucht. Ein internationaler
Vergleich auf diesem Gebiet schlie3t das Kapitel ab.

Im vierten und letzten Kapitel wird der momentane Stand der Diskussion erlau-
tert. Dabei wird auf die gescheiterte EU-Richtlinie zur Erweiterung der Patentie-
rungsmaoglichkeiten programmbezogener Erfindungen eingegangen und gezeigt,
welche Auswirkungen auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche zu erwarten sind.

AbschlieRend werden die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst.
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Kapitel 2

Grundlagen des Patentrechts

Dieses Kapitel beschaftigt sich mit den theoretischen Grundlagen fur diese Ar-
beit. Dazu wird zunéchst versucht, den Schutzgegenstand eines Patents — die Erfin-
dung — zu definieren und in das Patentrecht einzuordnen. Der Erfindungsbegriff fliel3t
dann ein in die Patentfahigkeit und definiert dort die Voraussetzungen des Patent-
schutzes.

Im Anschluss daran werden das Wesen und die Wirkungsweise eines Patents er-
lautert. Dabei geht es vor allem um den Schutzumfang eines Patents, sowie um die
Grenzen und Beschrankungen des technischen Schutzrechtes. Danach soll das Pa-
tent von anderen gewerblichen Schutzrechten bzw. Schutzarten abgegrenzt werden.

Es folgt dann eine Rechtfertigung fur das Patentwesen. Darin wird anhand ver-
schiedener Patenttheorien erklart, in wie weit eine durch ein Patent entstandene ge-
werbliche Monopolstellung zu vertreten ist. AbschlieRend wird ein historischer
Uberblick uber die Entstehung solcher staatlichen Schutzrechte gegeben in Bezug
auf die deutsche, europdaische und internationale Entwicklung.

2.1 Patentgegenstand

Das Patent [lat. (littera) patens = landesherrlicher offener (d.h. offen vorzeigen-
der) Brief, zu lat. patens = offen(liegend)] ( DUDEN [ Dub89]) ist ein technisches
Schutzrecht auf eine Erfindung, das dem Erfinder ein AusschlieRlichkeitsrecht zur
gewerblichen Verwertung einrdumt.

Um ein Patent zu erhalten, muss eine technische Erfindung in Form einer Pa-
tentanmeldung bei einem Patentamt, z.B. dem deutschen Patentamt, angemeldet
werden. Dabei werden je nach Art und Ort der Anmeldung unterschiedliche Patent-
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gesetze angewendet. Allen gleich ist die Forderung, dass es sich bei dem Patent-
bzw. Schutzgegenstand um eine Erfindung handeln muss. Dieser zentrale Begriff der
Erfindung kann allerdings sehr weit gefasst werden und wird von Patentamt zu Pa-
tentamt unterschiedlich interpretiert.

2.1.1  Erfindung

In 8 1 Abs. 1 PatG heildt es, dass Patente fur Erfindungen erteilt werden. Was
genau eine Erfindung ist, lasst das Patentgesetz offen. Vielmehr wird im deutschen
Patentgesetz definiert, was keine Erfindung im Sinne des PatG ist." So sind nach § 1
Abs. 2 PatG Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische
Methoden (Abs. 2 Nr. 1), &sthetische Formschépfungen (Abs. 2 Nr. 2), Plane, Regeln
und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten, flr Spiele oder fur geschaftliche Tatigkei-
ten sowie Programme fur Datenverarbeitungsanlagen (Abs. 2 Nr. 3) und die Wieder-
gabe von Informationen (Abs. 2 Nr. 4) keine Erfindungen im Sinne des
Patentgesetzes und somit nicht patentierbar.

Bemuhungen, den Begriff der Erfindung zu definieren, gehen zuriick bis in die
Anfange des Patentwesens. Trotz zahlreicher Versuche ist es der deutschen Rechts-
lehre nicht gelungen, den Begriff eindeutig zu definieren. In der neuen Rechtsspre-
chung hat sich deshalb der Begriff der patentierbaren Erfindung® herausgebildet, um
dem so Rechnung zu tragen ( OsTERRI ETH [ OsT00] ) . In den Merkmalen einer paten-
tierbaren Erfindung besteht jedoch Einigkeit. Nach der jingsten Festlegung ist eine
Erfindung eine Lehre zum technischen Handeln, wobei die Rechtssprechung unter
der Begrifflichkeit des technischen Handelns drei wesentliche Gesichtspunkte ver-
steht: ,Ein planméaRiges Handeln unter Einsatz von beherrschbaren Naturkréften zur
Erreichung eines kausal Ubersehbaren Erfolges. ( El SENvaNN [ EI SO1] ) . Wichtig ist
dabei, dass die Erfindung eine technische Lésung fur ein technisches Problem dar-
stellt.

Das planmaRige Handeln einer Lehre ist genau dann gegeben, wenn das Han-
deln planbar ist, d.h. einer gewissen Gesetz- und Regelmafigkeit unterliegt. Daraus

Eine sogenannte Negativdefinition bzw. Negativkatalog.

Anders bei BERNHARD ET AL. [ BK86] . Dort wird erklart, dass sich der Begriff der patentierbaren
Erfindung fir das geltende Recht nicht empfiehlt. Grund hierfiir ist nach den Autoren, dass ,Merk-
male, die das Gesetz neben dem Vorliegen einer Erfindung als weitere Voraussetzungen ihrer
Patentierung fordern®, nicht zum Begriff der Erfindung im gesetzlichen Sinne gehoren.
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ergeben sich zwei wesentliche Aspekte. Zum einen wird die Wiederholbarkeit der
Lehre im Rahmen der technischen Darstellung und Beschreibung gewéahrleistet, zum
anderen wird sichergestellt, dass ein Grundverstandnis tber die technischen Bezie-
hungen und Zusammenhange® vorhanden ist ( OSTERRI ETH [ OsT00] ) .

Weiterhin muss sich das planméaRige Handeln auf den Einsatz beherrschbarer
Naturkréafte beziehen. Dadurch wird zwar der Erfindungsbegriff zunéchst einge-
schrankt, wobei der Bereich der Technik mit eingeschlossen wird. Allerdings ist es
dabei gleichgultig, welche beherrschbaren Naturkrafte ausgenutzt werden. Wichtig ist
dabei nur, dass der Erfolg der Lehre allein aus den Naturkréaften erreicht wird, und
zwar ohne Zuhilfenahme von Verstandskraften. Damit grenzt diese Definition die
menschliche Verstandstatigkeit von den beherrschbaren Naturkréaften aus (va.
BENKARD ET AL. [ BBR+93]).

Letztlich dient die Lehre dem Erreichen eines kausal Ubersehbaren Erfolges.
Dazu ist es erforderlich, dass die Lehre auf einen bestimmten Erfolg ausgerichtet
sein muss ( OsTERRI ETH [ OsT00] ), d.h. sie dem Zweck dient, ein Problem derart zu
l6sen, dass alle Zwischenschritte von der Problemstellung bis zur Lésung des Prob-
lems nachvollziehbar sind. Darstellungen rein theoretischer Zusammenhéange, die
nicht auf einen bestimmten Erfolg ausgerichtet sind, dennoch aber den Einsatz von
Naturkréften beinhalten, sind keine Erfindungen im Sinne des PatG.

Diese Kriterien umschreiben die Merkmale einer patentfahigen Erfindung und de-
finieren damit, dass nur Erfindungen dem Patentschutz zuganglich sind, deren
Schutzgegenstand ausschlieBlich auf dem Gebiet der Technik liegt. Mit anderen
Worten, es kénnen nur technische Erfindungen patentiert werden, die ein techni-
sches Problem I6sen. Dieses Technizitatskriterium geht zurtick bis auf die Anfange
des Patentwesens.

Erfindungen, die als solche eindeutig als patentfahige Erfindungen klassifiziert
wurden, missen noch lange nicht unter den Schutz eines Patents gestellt werden.
Nach 8 2 Nr. 1 PatG werden Patente nicht fur Erfindungen erteilt, deren Veréffentli-
chung oder Verwertung gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten versto-
Ren wuirde. Auch Pflanzensorten oder Tierarten, sowie fir im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren sind nicht patentféahig

8 Es ist allerdings nicht zwingend notwendig, dass die konkrete technische Lehre bis ins letzte De-

tail theoretisch begriindet werden kann. Ein Missverstandnis von Seiten des Erfinders Uber die
Wirkungsursache fiihrt nicht grundséatzlich zu einer Ablehnung der Patentanmeldung.
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(vLc.  SorRTG) . Nicht zuletzt muss eine Erfindung abgeschlossen sein, damit sie
Schutz geniel3en kann.

2.1.2 Patentkategorien

Je nach Gegenstand der Erfindung wird bei der Patentanmeldung zwischen einer
Erzeugniserfindung und einer Verfahrenserfindung unterschieden, die dann bei Ertei-
lung zu einem Erzeugnispatent’ oder Verfahrenspatent fihrt (VvGL. El SENVANN
[ E1s01] ) . Diese Unterteilung ist sinnvoll, da der Schutzumfang beider Patentkate-
gorien sich zum Teil doch erheblich voneinander unterscheidet.

Bei einem Erzeugnispatent wird eine Erfindung unter Schutz gestellt, welche die
Gestaltung, Konstruktion oder den Entwurf eines Erzeugnisses oder einer Sache
zum Gegenstand hat. So kann ein Erzeugnispatent z.B. Maschinen, Vorrichtungen,
Anordnungen, Schaltungen, chemische Stoffe oder Arzneimittel umfassen (va..
CHroczI EL [ CHAO5] ) . Nach § 9 PatG erstreckt sich die Schutzwirkung eines Erzeug-
nispatents lediglich auf die Sache selbst. Dabei ist zu beachten, dass der Gegens-
tand eines sogenannten Erzeugnispatents nicht die Sache an sich ist, sondern die
Gestaltung der Sache, die Idee der Erfindung. Dadurch werden alle Erzeugnisse, die
dieser beschriebenen Gestaltung folgen, unter Schutz gestellt.

Die zweite Patentkategorie ist das Verfahrenspatent. Hier wird nicht die Erfin-
dung einer Sache oder eines Erzeugnisses unter Schutz gestellt, sondern ein be-
stimmtes Verfahren zum Erreichen eines vorher beschriebenen Erfolges. Geschiitzt
wird dabei der zeitliche Ablauf von Geschehnissen, um so eine technische Wirkung
zu erzeugen (va.. HuBvANN ET AL. [ H38]) . Allerdings erstreckt sich die Schutz-
wirkung nicht allein auf das Verfahren. Nach § 9 PatG werden auch alle Gegenstan-
de und Produkte (auch Zwischenprodukte), die durch dieses Verfahren hergestellt
werden, unter Schutz gestellt. So kdnnen z.B. Verfahren zur Gewinnung von chemi-
schen Stoffen, aber auch Pflanzenziichtungsverfahren unter Patentschutz gestellt
werden.

4 Bei HuBMANN ET AL. [ H@8] wird nicht von einem Erzeugnispatent gesprochen, sondern von

einem Sachpatent, wodurch der Begriff allgemeiner gefasst wird. In der einschlagigen Literatur
hat sich dieser Begriff allerdings nicht durchgesetzt.
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2.2 Patentfahigkeit

Die Voraussetzungen, um eine Erfindung unter Patentschutz zu stellen, werden
allgemein als die Patentfahigkeit verstanden. Diese materiellen Schutzvoraussetzun-
gen sind bereits in § 1 PatG genannt. Dort heil3t es:

Patente werden fur Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Diese drei Voraussetzungen Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche
Anwendbarkeit mussen erflillt sein, damit fir die Erfindung ein Patentschutz gewahrt
werden kann.

2.2.1 Neuheit

Die erste Voraussetzung fur die Schutzfahigkeit einer Erfindung ist, dass sie neu
sein muss. In 8 3 PatG wird, im Interesse der Rechtssicherheit, der Neuheitsbegriff
formell definiert. Demnach ist eine Erfindung neu, wenn sie nicht zum Stand der
Technik gehdrt. Als Stand der Technik werden dabei alle Kenntnisse bezeichnet, die
vor dem fur den Zeitrang der Anmeldung maf3geblichen Tag durch schriftliche oder
miindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden sind (8 3 Abs. 1 PatG). Der Begriff ,sonstiger Weise*
stellt damit klar, dass jedes beliebige Offenbarungsmittel, also jedes Medium, das
Trager der relevanten Information fur die Offenbarung sein kann, zulassig ist und so-
gar in einer Programmiersprache kodiert werden kann ( Rogce [ RoG96] ) .

Der Begriff der Offentlichkeit ist im PatG allerdings nicht naher definiert. Nach
BANKARD ET AL. [ BBR+93] ist eine technische Lehre der Offentlichkeit zuganglich
gemacht und damit neuheitsschadlich, ,wenn eine nicht beschrankte Anzahl von ver-
standigen Personen von ihr Kenntnis erlangt hat oder Kenntnis erlangen konnte®.
Oder anders formuliert, ,wenn ein nicht tberschaubarer Personenkreis die Moglich-
keit zur Kenntnisnahme hatte“ ( GRamm [ GrA98] ) .

Dabei ist der Ort fir die Kenntnisnahme der Offentlichkeit unmafRgeblich. Selbst
dann, wenn der Erfinder von der Veroffentlichung tberhaupt keine Kenntnis nehmen
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konnte, liegt eine Vorveroffentlichung in Sinne des 8 3 PatG vor und seine Erfindung
zahlt zum Stand der Technik (va.. | LzHOFER [ 1L200] ) .

Zum Stand der Technik gehérend und damit neuheitsschadlich sind weiterhin alle
alteren Patentanmeldungen, die erst an oder nach dem fiir den Zeitrang der jingeren
Anmeldung maRgeblichen Tag der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind.
Mit anderen Worten, alle Erfindungen, die zwar beim Patentamt angemeldet, aber
noch nicht verdffentlicht wurden, zahlen ebenfalls zum Stand der Technik. Dies wird
im Allgemeinen als nicht vorverdffentlichter Stand der Technik bezeichnet und bei-
zieht sich ausschliel3lich auf die folgenden Patentanmeldungen:

e daltere deutsche Patentanmeldungen

e Aaltere europaische Patentanmeldungen, wenn fir den deutschen Raum
Schutz begehrt wird

e ltere internationale Patentanmeldungen mit DPMA als Bestimmungssamt.

Damit werden alle alteren Patentanmeldungen mit ihrem gesamten Inhalt Stand
der Technik. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, dass nur die Person ein
Schutzrecht verdient, dessen Erfindung als erste angemeldet wurde (| LzZHOFER
[1Lz00]).

Der Begriff ,Stand der Technik® ist eine gesetzliche Fiktion und meint begrifflich
das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns mit all seinem Fachwissen und seinen
Erfahrungen auf dem jeweiligen Gebiet der Technik und den Nachbargebieten. Aller-
dings ist das Fachwissen des Durchschnittsfachmanns hier objektiv zu sehen, da es
sich um Wissen handelt, das durch Vero6ffentlichungen (schriftlich, mindlich oder
durch Vorbenutzung) der Welt bekannt gemacht wurde. Somit ist, zumindest nach
Graw [ Gra98] , der Durchschnittsfachmann ein Teil der Offentlichkeit.

Der Gesetzgeber will damit diejenigen Erfindungen honorieren, welche die Ge-
sellschaft und den Stand der Technik um eine technische Erfindung bereichert. Da-
mit wird Klar, dass eine subjektive Erfindungsleistung fur einen Patentanspruch nicht
ausreichend ist ( OsTERRI ETH [ OsT00] ) .

2.2.2  Erfinderische Tatigkeit

In 8 1 Abs. 1 PatG wird fir eine Erfindung neben der Neuheit auch eine erfinderi-
sche Tatigkeit bzw. Erfindungshohe gefordert. Nach § 4 PatG gilt eine Erfindung auf
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einer erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fur den Durchschnittsfach-
mann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Es werden
allerdings unveroffentlichte, prioritatsaltere Patentanmeldungen bei der Bewertung
der Erfindungshdhe nicht berticksichtigt, da sie dem Entwickler nicht bekannt sein
konnten.

Demnach wird unter dem Begriff der Erfindungshohe eine erforderliche Mindest-
forderung an geistiger, schopferischer Leistung verstanden, um die der Stand der
Technik um ein besonderes Wissen erweitert wird. Nach TeTzner [ TET83] ist das
die Leistung des Erfinders, die er vollbringen muss, um vom Bereich des Bekannten
in den Bereich des Schutzfahigen zu gelangen. Anschaulicherweise wird der Ab-
stand zwischen den beiden Bereichen als ,patentfreier Zwischenraum® bezeichnet.
Diese erfinderische Téatigkeit ist somit eine individuelle Leistung des Erfinders, wobei
die Rechtfertigung fur die Gewéahrung des Schutzrechtes dadurch begrindet wird,
dass das Wissen der Gesellschaft um einen technischen Fortschritt erweitert wird
(HuBMANN ET AL. [ H398]).

Dabei ist zu begreifen, dass der Durchschnittsfachmann eine fiktive Person ist. In
BENKARD ET AL. [ BBR+93] wird dazu erklart, dass dieser hypothetische Fachmann
eine gedankliche Hilfsfigur ist. Er ist fur das Sachgebiet der betreffenden Erfindung
der einschlagige Sachverstandige und besitzt zum einen auf seinem und den be-
nachbarten Fachgebieten durchschnittliche Kenntnisse, Erfahrungen und Fahigkei-
ten, zum anderen ist ihm der gesamte Stand der Technik seines und der
benachbarten Fachgebiete bekannt ( BREUER [ BRE97] ) .

Da bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sowohl der Stand der Technik,
als auch das Konnen des Durchschnittsfachmanns von besonderer Bedeutung ist
( TETZNER [ TET83] ), ist dies eine eher subjektive Bewertung. Die erfinderische Téa-
tigkeit ist damit die am schwierigsten festzustellende Patentfahigkeit und ist in den
meisten Patentverfahren der Grund fiir eine Auseinandersetzung.

2.2.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Letztlich wird im Patentrecht fur die Schutzfahigkeit einer Erfindung noch verlangt
(nach § 1 Abs. 1 PatG), dass sie gewerblich anwendbar ist. Nach § 5 Abs. 1 PatG
gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, wenn der Schutzgegenstand auf ir-
gendeinem gewerblichen Gebiet, einschlie3lich der Landwirtschaft, hergestellt oder
benutzt werden kann.
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Der Begriff ,Gewerbe” im Patentrecht ist dabei sehr umfassend zu verstehen. In
OsTERRI ETH [ OsT00] wird jede fortgesetzte, selbststandige, erlaubte und auf Gewinn
ausgerichtete Tatigkeit als gewerbliche Tatigkeit verstanden. Dies schliel3t alle Berei-
che auf den Gebieten des Bergbaus, der Landwirtschaft, der Jagd, der Fischerei, der
Industrie und des Handwerks mit ein. Dadurch werden freilich alle freien Berufe wie
Arzte, Anwalte usw., die nach geltenden Sondervorschriften und der Verkehrsauffas-
sung nicht als Gewerbe gelten, vom Gewerbebegriff ausgeklammert ( vaL.. BERNHARD
ET AL. [ BK86]).

2.3 Wesen des Patents

Gegenstand des Patentschutzes, und somit des Patents, ist in jedem Fall eine
Erfindung. Das Patentrecht zahlt zu den gewerblichen Schutzrechten.

Erfindung '

technlsche Lehre

absolute Neuheit

erfinderische Tatigkeit
planmaRiges Handeln
gewerbliche
Anwendbarkeit Einsatz beherrschbarer

Naturkréfte

Erreichen eines kausal

Uuberschaubaren Erfol-
ges

Abbildung 2.1: Eigenschaften und Merkmale einer patentierbaren Erfindung
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Ein Patent ist ein technisches Schutzrecht auf eine Erfindung, das dem Erfinder
ein Ausschliel3lichkeitsrecht auf die Erfindung zur gewerblichen Verwertung ein-
raumt. Das ausschlief3liche Recht bedeutet dabei, dass nur der Erfinder selbst das
Recht zur Nutzung jeglicher Art hat. So kann er nach Belieben Dritten die Nutzung
erlauben oder verbieten, solange die gesetzlichen Voraussetzungen fur die Benut-
zung der Erfindung gegeben sind (siehe 8§ 2 PatG). Dieses Ausschlief3lichkeitsrecht
gewahrt dem Erfinder nach Patenterteilung ein subjektives Privatrecht an der Erfin-
dungsidee, um seine Interessen wahrnehmen zu kénnen und sie, wenn notig, im
Prozessweg durchsetzen zu kénnen. Es wird dann von einem technischen Schutz-
recht® gesprochen( vaL. HuBMANN ET AL. [ HZ98]).

Durch den hoheitlichen Akt der Patenterteilung ( BENKARD ET AL. [ BBR+93])
und dem damit geschaffenen subjektiven Privatrecht entsteht ein auf die Erfindung
bezogenes Immaterialgut (vLG. BERNHARD ET AL. [ BK86] ) . Diese aus einer Erfin-
dung hergeleiteten Immaterialguter sind nach § 15 Abs. 1 PatG als Vermogenswerte
beschrankt oder unbeschrankt auf andere tbertragbar.

2.3.1 Bedeutung der Patente

Das Patent, genauso wie das Geschmacksmuster, besitzt auf dem wirtschaftli-
chen Sektor eine groRe Bedeutung. Die in den letzten Jahren gestiegene Anzahl von
Patentanmeldungen beim DPMA zeigen, dass sich das Patent, trotz schlechter Kon-
junktur, nach wie vor grof3ter Beliebtheit erfreut. Die Abbildung 2.2 zeigt die Entwick-
lung der Patentanmeldungen seit 1991.

° Zu den technischen Schutzrechten zahlen aber nicht nur Patente. Auch das Gebrauchsmuster-

recht ist ein solchen Schutzrecht, mit allerdings anderen Merkmalen und Einschrankungen.
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Abbildung 2.2: Patentanmeldungen® mit der Wirkung in der Bundesrepublik
Deutschland (Quelle: DPMA)

Auffallend ist, dass die Zahl der Anmeldungen von 1991 an jedes Jahr zunahm
und erst ab 2001 stagnierte. Ein paar Zahlen modgen dies belegen. Im Jahre "91 gab
es beim DPMA 40.205 Direktanmeldungen mit Wirkung in der BRD. Insgesamt wur-
den in diesem Jahr mehr als 41.000 Patentanmeldungen’ registriert. Im Vergleich
dazu wurden 2003 genau 64.518 Direktanmeldungen® verzeichnet, insgesamt waren
es sogar mehr als 157.000 Patentanmeldungen’.

Diese Zahlen zeigen, dass sich das deutsche Patent sowohl bei der heimischen
als auch bei der internationalen Wirtschaft hoher Attraktivitat erfreut. Gerade die ge-
stiegenen Inlandszahlen ab 1991 um mehr als 60% sind ein Spiegelbild der Erfin-
dungs- und Innovationskraft in unserem Land. Dies ist ein Indiz dafir, dass dem
Patentschutz in der Wirtschaft nach wie vor eine wachsende Bedeutung als Wettbe-
werbsinstrument zukommt ( QUELLE: DPMA JAHRESBERI CHT 2000) .

6 Direktanmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in nationaler bzw. regionaler Phase.

! Direktanmeldungen beim DPMA und PCT-Anmeldungen in internationaler Phase.
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2.3.2 Wirkungsweise eines Patents

Sinn und Zweck des Patentschutzes ist es, dem Erfinder eine angemessene Be-
lohnung in Form der Verwertungsrechte zu gewahren. Dies geschieht dadurch, dass
durch die Erteilung eines Patents eine unmittelbare Wirkung entsteht, die den Aus-
schluss Dritter an der Verwertung der Erfindung zur Grundlage hat. Diese unmittelba-
re Wirkung des Patents wird in 8 9 des Patentgesetzes definiert. Dort heil3t es, dass
nur der Patentinhaber allein befugt ist, die patentierte Erfindung zu benutzen. Jedem
Dritten ist deshalb ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten, Erzeugnisse, die
Gegenstand des Patents sind, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder
zu gebrauchen (8 9 Abs. 1 PatG) und Verfahren, die Gegenstand des Patents sind,
anzuwenden (8 9 Abs. 2 PatG). Weiterhin ist Dritten ebenfalls verboten, die durch ein
Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, hergestellten Erzeugnisse oder Gegen-
stande anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen (8 9 Abs. 3 PatG).
Halten sich Dritte nicht an diese Regelungen, so liegt eine Straftat vor, fir welche die
offentlichen Gerichte zustandig sind. Der Patentinhaber kann so auch auf dem Pro-
zessweg sein Ausschlie3lichkeitsrecht durchsetzen.

Ein Patent ist territorial begrenzt. Durch den staatlichen Akt der Patenterteilung
kann ein Patent somit nur eine territorial beschrankte Wirkung entfalten. Soll eine Er-
findung in verschiedenen Landern und somit in verschiedenen Markten einen ge-
werblichen Rechtsschutz geniel3en, fuhrt dies zu einer Patentanmeldung in jedem
betroffenen Hoheitsgebiet und ist dadurch abhéangig von den jeweils dort geltenden
Regelungen und Bestimmungen. Nach OsTERRI ETH [ OsTOO] ist dies der Grundsatz
der Territorialitat.

Die allgemeine Laufzeit eines Patents, die sogenannte Patentdauer, betragt in
der Regel 20 Jahre®. Diese Frist beginnt mit dem folgenden Tag der Patentanmel-
dung. Die Schutzwirkung allerdings greift erst wesentlich spater. Erst bei der Offen-
legung der Akten tritt ein vorlaufiger Schutz ein; mit der Vertffentlichung der
Erteilung des Patents schliel3lich der volle Schutz ( BENKARD ET AL. [ BBR+93]).

Aber nicht in jedem Fall muss die komplette Schutzdauer von 20 Jahren ausge-
reizt werden. Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 PatG erlischt ein Patent, wenn der Patentin-
haber durch eine schriftliche Erklarung an das Patentamt verzichtet. Ein Patent wird

8 Ausnahmen gibt es bei Patenten auf Arzneimitteln durch Zusatzzertifikate ( OSTERRI ETH

[ 0sT00] ) .
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ebenfalls vorzeitig beendet, wenn die jahrlich falligen Gebuhren nicht bezahlt werden
oder die Frist fur die Erfinderbenennung versaumt wurde.

Allerdings dienen die JahresgebUhren fiur Patente weniger dem Zweck der
Geldmitteleinnahmen oder das Patentamt vor Uberlastung zu schitzen. Nach
HuBvAaNN ET AL. [ H398] ist es vielmehr so, dass der Patentinhaber jedes Jahr dazu
veranlasst werden soll zu priufen, ob sich die Aufrechterhaltung seines Patents noch
lohnt. Aus diesem Grund steigen auch jahrlich die Gebihren, so dass Patente, die
ihrer gewerblichen Verwertung nach an Rentabilitat verloren haben, aufgeltst wer-
den und so der Allgemeinheit zur Verfligung stehen. Dies zeigt im Ubrigen auch die
Statistik des DPMA, bei der die mittlere Laufzeit von Patenten nur 13 Jahre und ein
Monat betragt ( Aus: BREUER [ BRE97] ) .

Zudem kann ein Patent auf Grund eines Einspruchsverfahrens beim DPMA o-
der durch ein Nichtigkeitsverfahren beim BPatG rickwirkend beseitigt werden,
wenn ein Patent nicht hatte erteilt werden dirfen. Die Grunde fur den Widerruf eines
Patents wird im 8§ 21 PatG geregelt. In den allermeisten Fallen ist der Grund fir ein
Patentnichtigkeitsverfahren die fehlende Patentfahigkeit (va.. | LzHOFER [ | LZ00]) .
Der Einspruch wird beim DPMA oder beim BPatG eingereicht und bearbeitet.

2.3.3  Einordnung in die Rechtsordnung

Die gewerblichen Schutzrechte, welche den Patentschutz mit einschliel3en, kon-
nen zusammen mit dem Urheberrechtschutz wie folgt in die Rechtsordnung einge-
ordnet werden (VG.. | LzHOFER [ | LZ00]).

1 Alle gewerblichen Schutzrechte und das Urheberschutzrecht werden zum Zivil-
recht gezahlt.

2 Weiterhin sind die gewerblichen Schutzrechte und in gewisser Weise auch das
Urheberschutzrecht ein Teil des Wirtschaftsrechts, was insbesondere das UWG
und das GWB umfasst.

3 Da Arbeitnehmer wahrend der Beschaftigung sehr haufig Immaterialgiter schaf-
fen, missen die Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeithnehmer geregelt
sein. Als spezielles Gesetz findet hier das Arbeitnehmererfindungsgesetz (Ar-
bEG) Anwendung, welches erganzt wird durch das Arbeitsrecht.
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2.4 Andere Schutzarten

Es existieren momentan eine ganze Reihe von gewerblichen Schutzrechten, de-
ren aller Ziel es ist, geistiges Eigentum, geistige Leistungen und geistige Schopfun-
gen fir das betreffende Individuum unter Schutz zu stellen. Dabei ist das geistige
Eigentum — der Schutzgegenstand — von entscheidender Bedeutung fir die Zuord-
nung zu dem jeweiligen Schutzgesetz. Denn diese unterscheiden sich in ihrer
Schutzwirkung zum Teil doch erheblich voneinander. Die Tabelle 2.1 gibt einen kur-
zen Uberblick tber die wesentlichen Schutzgesetze in Deutschland und ihres
Schutzgegenstandes.

Tabelle 2.1: Gewerbliche Schutzrechte und ihr Schutzgegenstand
( Bl sEnvanN [ E1'SO1])

Schutzgesetz Schutzgegenstand
Patentgesetz (PatG) technische Erfindung
Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) technische Erfindung
Geschmacksmustergesetz (GeschmMG) asthetische Darstellung
Halbleiterschutzgesetz (HlschG) Topographie eines Chips
Sortenschutzgesetz (SortenG) Pflanzensorten
Markengesetz (MarkenG) - eingetragene Marken
- nicht eingetragene Marken
- geschéftliche Bezeichnungen
- geographische Herkunftsangabe
Urheberrechtsgesetz (UrhG) - geistig schopferische Werke
- kulturelle Leistungen

Zu beachten ist dabei, dass das Urhebergesetz im eigentlichen Sinne kein ge-
werbliches Schutzrecht ist, da es Geistesguter und Leistungen auf dem kulturellen
Gebiet schutzt und somit dem Privatrecht zugerechnet wird, wahrend die gewerbli-
chen Schutzrechte geistiges Schaffen auf dem gewerblichen Gebiet schitzt ( va..
| LZHOFER [ 1 L200] ) .

2.4.1 Gebrauchsmusterschutz

Das Gebrauchsmuster ist, wie das Patent, ein technisches Schutzrecht, deren
Schutzgegenstand ebenfalls eine technische Erfindung ist. Und auch die Patentfa-
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higkeiten und die Schutzwirkungen sind dem Patentschutz sehr ahnlich. In HuBMvANN
ET AL. [ H&8] wurde das Gebrauchsmuster deswegen auch als das ,kleine Patent"
bezeichnet.

Einer der wesentlichsten Unterschiede zum Patent ist, dass die zu schitzende
Erfindung nach § 1 Abs. 1 GebrMG nur auf einem erfinderischen Schritt beruhen
braucht und nicht wie beim Patent auf einer erfinderischen Téatigkeit. Damit ist die fur
den Schutz geforderte Erfindungshéhe geringer als beim Patent, muss aber Gber das
reine, allgemeine handwerkliche Kénnen hinausgehen.

A

) Patent
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:0

e

n
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[

% Gebrauchsmuster
c

0

Stand der Technik

Abbildung 2.3: Erfindungshdhe beim Patent und Gebrauchsmuster
(va.. ErsenvenN [ BE1SO1])

Der Unterschied zum Patent liegt darin, dass beim Gebrauchsmuster auf einen
geringer qualifizierten Durchschnittsfachmann abgestellt wird, d.h. die Erwartungen,
aus dem was er aus dem Stand der Technik hervorbringen kann und was fur ihn na-
heliegend ist, sind geringer, da das Gebrauchsmuster auf kleinere Erfindungen bzw.
JAlltagserfindungen® abzielt ( BREUER [ BRE97] ) . Aul3erdem konnen keine Verfahren
laut 8 2 Abs. 3 GebrMG geschuitzt werden, was die Anwendung des Gebrauchsmus-
terschutzes auf reine Erzeugnisse beschrankt. Die Laufzeit betragt maximal 10 Jahre
und Computerprogramme ,als solche” sind wie auch beim Patent von der Schutzfa-
higkeit ausgeschlossen.

Das wirklich Interessante am Gebrauchsmuster ist die Erteilung. Bevor ein Patent
vom DPMA erteilt wird, muss die eingereichte Erfindung auf Neuheit und Erfindungs-
hohe Uberprift werden. Dies ist zeit- und kostenintensiv und nicht selten wird der
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Schutz verneint, weil es an Neuheit oder Erfindungshéhe mangelt. Anders beim
Gebrauchsmuster. Sind die formellen Voraussetzungen der Anmeldung erftillt und ist
die Erfindung dem Gebrauchsmusterschutz zuganglich, so wird die Erfindung in ei-
nem Registrierverfahren ohne weitere Prifung auf Neuheit und Erfindungshéhe ein-
getragen (VvG.. BRANDEL [ BRA95). In BREUER [ BRE97] wird es deswegen auch als
,ungepruftes Schutzrecht* bezeichnet. Ein Gebrauchsmuster ist dadurch wesentlich
schneller und einfacher zu erhalten als ein Patent.

In der Praxis besteht wegen der fehlenden Priufung allerdings ein hohes Mal3 an
Rechtsunsicherheit und Rechtsbestandigkeit, da zum einen nicht klar ist, ob unter
dem Aspekt der Erfindungshéhe anstelle einer Patentanmeldung lieber eine
Gebrauchsmusteranmeldung sinnvoller wéare, und zum anderen, weil ohne Recher-
che zum Stand der Technik Gebrauchsmuster registriert werden, die in einem spate-
ren Loschungsverfahren wegen fehlender Erfindungshéhe vernichtet werden ( VLG,
BREUER [ BREQ7]) .

2.4.2 Urheberschutz

Das Urheberschutzrecht ist, neben den anderen hier genannten Schutzrechten,
kein gewerbliches Schutzrecht, sondern es wird dem Privatrecht zugeordnet. Nach
HaBersTuMPF [ HABOO] steht im Mittelpunkt des Urheberrechtsgesetzes der ,schopfe-
rische Mensch® und das Gesetz soll seine kreative Leistung vor Ausbeutung und Ver-
falschung schitzen. Gegenstand des Schutzes ist das Ergebnis einer kreativen und
schopferischen Leistung auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft oder der Kunst.
In 8 1 UrhG wird das Ergebnis dieser Leistung als Werk bezeichnet. Geschiitzt wer-
den somit nur konkrete Ausgestaltungen von Ideen oder Grundsatzen.

Rechts Urheberrecht

subjekt

> Werk

Abbildung 2.4: Gegenstand des Urheberrechts
(Aus: EIsenvenN [ BE1SO1])
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Voraussetzung fir den Schutz eines Werkes ist, dass es, so | LzHOFER [ | Lz0O] ,
sinnlich wahrnehmbar gewesen ist. Der Autor meint damit, dass jenes zu schitzende
Werk durch seine besondere Formgestalt mittelbar oder unmittelbar von einem Drit-
ten durch seine Sinnesorgane wahrgenommen werden kann. Besteht eine mittelbare
Wahrnehmbarkeit, muss das Werk durch technische Gerate dem Menschen unmit-
telbar wahrnehmbar gemacht werden kénnen®.

Weiterhin definiert der Gesetzgeber, welche Werke zu den geschitzten Werken
der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehdren durfen (8 2 UrhG).

Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme
Werke der Musik

pantomimische Werke einschlie3lich der Werke der Tanzkunst

A WO DN PP

Werke der bildenden Kiinste einschlief3lich der Werke der Baukunst und der an-
gewandten Kunst und Entwurfe solcher Werke

5 Lichtbildwerke einschlief3lich der Werke, die dhnlich wie Lichtbildwerke geschaf-
fen werden

6 Filmwerke einschlie3lich der Werke, die ahnlich wie Filmwerke geschaffen wer-
den

7 Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Plane,
Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen

Diese Werke sind aber nur dann schitzenswert, wenn sie eine persénliche
geistige Schopfung (8 2 Abs. 2 UrhG) darstellen. Der Gesetzgeber macht damit
klar, dass nur diejenigen Werke in den Urheberrechtschutz fallen, die tber das
Alltagliche, Gewohnliche und Ubliche hinausgehen, d.h. die Werke miissen tiber dem
Durchschnitt liegen und einen schopferischen Eigentimlichkeitsgrad aufweisen
( HaBersTuwPF [ HABOO] ) . Ob ein schopferisches Werk tatsachlich durch das Urhe-
berrecht geschutzt ist, muss im Zweifel ein Gericht klaren. Diese fordern allerdings
ein betrachtliches Mal3 an Schépfungshohe (va.. Ei senvanN [ EI SO0] ) , wodurch
es oft schwierig ist, im Vorfeld abzuschéatzen, wie ein Gericht entscheidet. Die Schop-
fungshohe ist dabei die vom Individuum geschaffene Qualitat des Besonderen und
Eigentumlichen. Sie ist zu vergleichen mit der Erfindungshéhe beim Patent oder
beim Gebrauchsmuster.

o Beispiele fir Werke, die nur mittelbar wahrnehmbar sind: Schallplatte, Tonband, CD, DVD, u.v.a.
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Das Ungewdhnliche am Urheberschutz ist, dass im Gegensatz zu den gewerbli-
chen Schutzrechten, weder eine Anmeldung noch eine Registrierung bei einer zent-
ralen Stelle oder einem Amt notwendig ist. Das Urheberrecht entsteht automatisch
mit der Schaffung des Werkes (| LzHOFER [ | Lz0O0] ) und endet siebzig Jahre nach
dem Tode des Urhebers (88 64 - 66 UrhG). Da es keine Prufung der Urheberrechts-
schutzfahigkeit des geschaffenen Werkes gibt, missen eventuelle Anspriiche aus
dem Urheberrecht an Dritte gerichtlich geltend gemacht werden (| LzZHOFER
[1Lz00]).

Die Rechte, die aus dem Gesetz fur den Urheber entstehen, sind mannigfaltig.
Zwei der wesentlichen sollen hier kurz erklart werden: Urheberpersdnlichkeitsrecht
und das Verwertungsrecht. Hinter dem Urheberpersonlichkeitsrecht steht der Ge-
danke, dass wegen der Individualitat des geschaffenen Werkes eine starke personli-
che Beziehung zu dem Schopfer existieren muss ( HaBErsTuwPF [ HABOO] ). Der
Gesetzgeber raumt dem Urheber deshalb mit § 12 UrhG das Verdffentlichungsrecht,
mit 8 13 UrhG die Annerkennung der Urheberschaft und mit § 14 UrhG die Entstel-
lung des Werkes, wodurch der Schépfer jedem Dritten die Entstellung oder Beein-
trachtigung seines Werkes verbieten kann, ein. Mit dem Verwertungsrecht, welches
in 8 15 — 24 UrhG geregelt ist, steht dem Urheber die Moglichkeit der Verwertung zur
Verfligung. Dabei kann er einmal sein Werk in kdrperlicher Form verwerten oder in
unkorperlicher Form 6ffentlich wiedergeben ( HABERSTUMPF [ HABOO] ) .

Dartber hinaus bietet das Urheberschutzrecht nach 8 2 UrhG auch Schutz fur
Computerprogramme, die mit Sprachwerken gleichgestellt sind. Damit ist das Urhe-
bergesetz das einzige Gesetz zur Wahrung des geistigen Eigentums, welches Com-
puterprogramme ,als solche® explizit unter Schutz stellt. Geschutzt wird dabei nicht
nur das Programm in jeglicher Gestalt selbst, sondern auch das gesamte Entwurfs-
material, welches wahrend der Entwicklung entsteht (§ 69a Abs. 1 [Anhang B]). Der
Schutz wird gewahrt fir alle Ausdrucksformen des Computerprogramms (8 69a Abs.
2), nicht jedoch fur die zu Grunde liegenden Ideen und Grundsétze, wie dies z.B.
beim Patent oder Gebrauchsmuster der Fall ist. Die Rechtsprechung ist sich aller-
dings dartber einig, dass nur Entwurfsmaterial schitzenswert ist, wenn daraus auch
ein Programm entwickelt werden kann.
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2.5 Patentrechtstheorien

Gewerbliche Schutzrechte, im Folgenden kurz Patentschutz genannt, verleihen
dem Inhaber eine vom Staat geduldete und gewollte gewerbliche Monopolstellung fur
die unter Schutz gestellte technische Erfindung. Nach BERNHARDT ET AL. [ BK86]
dienen diese ausschlieBlichen Rechte unmittelbar dem Interesse Einzelner und er-
lauben die alleinige wirtschaftliche Auswertung der Erfindung. Dadurch entsteht eine
Reglementierung des wirtschaftlichen Gewerbewesens und ist somit ein fundamenta-
ler Eingriff in die Grundsatze der freien Marktwirtschaft.

So wurde in der Geschichte des Patentschutzes eine Reihe von Argumenten an-
gegeben, um die immer wieder angezweifelte Aufrechterhaltung der gewerblichen
Schutzrechte zu rechtfertigen. Denn nicht die Bereicherung um reine Theorien und
neuen Methoden ist Ziel und Zweck des Patentwesens, sondern die Forderung des
technischen Fortschritts zu Gunsten der Allgemeinheit (VLG.  BRUCHHAUSEN IN
BENKARD ET AL. [ BBR+93]).

Wahrscheinlich hat Fritz Machlup als erster den Versuch unternommen, die Ar-
gumente zu strukturieren und zusammenzufassen ( va.. OsTERRI ETH [ OsT00] ), um
so eine Legitimation fiir den Patentschutz in ,einpragsame Weise“® zu formulieren.
So lassen sich die Argumente nach MacHLUP [ Mac61] in vier verschiedene Patent-
rechtstheorien unterteilen'!, deren vollstandige Abgrenzung voneinander jedoch
nicht moglich ist. Vielmehr Gberschneiden sie sich und bilden so eine Menge von As-
pekten, die alle Argumente und Theorien in den davor gefiuihrten Diskussionen zum

Patentschutz enthalt.

1 Die Eigentumstheorie, auch unter dem Namen Naturrechtstheorie bekannt, geht
davon aus, dass jede geistige Schopfung von Natur aus das Eigentum des
Schopfers ist. Demnach steht jedes Recht an der Erfindung dem Menschen zu,
der es erfunden hat ( Busse ET AL. [ BKSB99] ) . Der Erfinder kann mit seiner Er-
findung machen, was er will, so dass die Erfindung als Sacheigentum den glei-
chen Stellenwert hat wie das geistige Eigentum. Das Patent bietet dafiir den
hinreichenden Schutz vor der unbefugten Benutzung des ,geistigen Eigentums®,
zum Beispiel durch den Ausschluss Dritter an der Erfindung.

10 aus: BERNHARDT ET AL. [ BK86]

' Vergleich dazu HUBMANN ET AL. [ HG98] . Dort wird eine andere Einteilung fiir die Patentrechts-

theorien verwendet.
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In der Belohnungstheorie geht es darum, dem Erfinder fur die geistige Leistung
und deren Offenbarung der technischen Lehre eine angemessene Gegenleistung
zukommen zu lassen. Durch die Offenbarung seiner Erfindung wird der techni-
sche Fortschritt der Gesellschaft vermehrt. Im Gegenzug dazu, als Belohnung,
erhalt der Erfinder vom jeweiligen Staat ein zeitlich begrenztes ausschlief3liches
Recht zur wirtschaftlich-gewerblichen Verwertung seiner Erfindung.

Fur die Erfordernisse eines Patentwesens hat die Anspornungstheorie wohl die
starksten Argumente. In dem der Patentschutz flr einen bestimmten Zeitraum
das Kopieren bzw. Nachahmen einer Erfindung verhindert und so die Ertragser-
wartungen konsolidiert, wird die Bereitschaft erhoht, Ressourcen und Kapital fur
die Lésung neuer technischer Probleme aufzuwenden (VLG BERNHARDT ET AL.
[ BK86] ) . Damit liefert der Patentschutz eine Gewinnerwartung, die notig ist, um
einen Anreiz fur die Investitionen in F&E zu geben. Ohne einen bestehenden Pa-
tentschutz wirde die Industrie nicht im gleichen Mal3e in F&E investieren ( BRANDT
[ BRA96] ) . Der Patentschutz ist demnach das geeignete Mittel, den technischen
Fortschritt fur Industrie und Gesellschaft erheblich zu fordern.

Bei der Offenbarungstheorie geht es darum, dass der Patentschutz und die
damit verbundene und zeitlich begrenzte Monopolstellung nur dann sinnvoll ist,
wenn das neue technische Wissen der Allgemeinheit zur Verfiigung gestellt wird
und so das Wissen und die Kenntnisse erheblich friiher bekannt gemacht wer-
den, als wenn sie geheim gehalten wirden (vGa.. BERNHARD ET AL. [ BK86]).
Denn obwohl eine unter Schutz gestellte Erfindung vor Ablauf der zeitlichen Be-
grenzung nicht frei verwendet werden kann, bieten die so fir die Allgemeinheit
erlangten Kenntnisse die Grundlage fur weitere Lésungen auf dem Gebiet der
Technik, wodurch unweigerlich der technische Fortschritt in einem schnelleren
Mal3e vorangetrieben wird. Diese Theorie soll das Interesse der Allgemeinheit an
neuem Wissen hervorheben.

Zudem werden Patente h&aufig auch von Firmen zu Imagezwecken verwendet.

Produkte in der Werbung, auf die ein Patent erteilt wurde, lassen sich wesentlich
besser vermarkten. Denn zum einen dient es dazu, bestehenden Konkurrenten tber
den vorhandenen Patentschutz zu unterrichten, zum anderen soll dem Endverbrau-
cher suggeriert werden, dass das Produkt wegen des Patents eine hohere Qualitat
aufweist (vLG. EISENveNN [ EI' SO1] ) . Haufig sind die Verbraucher dann auch bereit,

dafir héhere Preise zu bezahlen.



24 2.6 Historischer Uberblick

2.6 Historischer Uberblick

Die Anfange des Patentwesens gehen zuriick bis in das Mittelalter, obwohl die
damaligen Regelungen mit dem heutigen Patentrecht nichts mehr gemeinsam ha-
ben. Die ersten Formen des Erfindungsschutzes wurden mit dem Privilegienwesen
erreicht. Dabei verteilten die Landesherren auf Gutdiinken Schutzbriefe (litterae pa-
tentes = offene Briefe) ( BRUCHHAUSEN | N BENKARD ET AL. [ BBR+93]), die dem Ein-
zelnen ein Privileg auf eine Erfindung zusicherten. Eine rechtliche Ordnung gab es
zu dem Zeitpunkt aber noch nicht.

Die erste in einem Gesetz festgehaltene patentrechtliche Regelung entstand im
Jahre 1474 in Venedig*?. Demnach konnten gebrauchsfertige, neue und erfinderi-
sche Vorrichtungen unter Schutz gestellt werden. Dabei war die Schutzdauer nicht
festgelegt und wurde von Fall zu Fall neu bewertet. Unter Androhung einer Geldbul3e
war es jedem Dritten verboten, die unter Schutz gestellte Vorrichtung herzustellen
(va.. BERNHARDT ET AL. [ BK86] ). Dieses venezianische Gesetz nimmt allerdings
eine Sonderstellung ein, da es bis zum 17. Jahrhundert die einzige, dem heutigen
Patentrecht ahnliche, rechtliche Regelung zum Schutze des geistigen Eigentums
war.

In England entwickelte sich im Laufe der Zeit ein stark ausgepréagtes Privilegien-
wesen, welches in seiner Endphase durch zunehmende Willkir und Missbrauch ge-
pragt war. Deshalb wurde in England im Jahre 1624 die ,Statute of Monopolies*
eingefuhrt ( OsTERRI ETH [ OsTOO0] ) . Mit der ,Statute of Monopolies® wurden alle bis
zu diesem Zeitpunkt vergebenen staatlichen Monopole™® und Wettbewerbsbeschran-
kungen als gemeinschadlich verboten. Zugleich wurde aber ein dem heutigen Pa-
tentgesetz sehr ahnliches Schutzrecht auf Erfindungspatente eingeftihrt. Denn schon
damals war klar, dass die Belohnung des Erfinders eine notwendige MalRnahme warr,
den technischen Fortschritt zu férdern ( BRanDT [ BRA96] ) .

Auch in Frankreich wurden Privilegien fur Handwerkskinste vergeben. Und auch
hier herrschte grof3er Missbrauch. Ab dem 17. Jahrhundert war das Gewéhren von
Monopolen einzig und allein von der Willkiir und dem Urteil der damaligen franzosi-

2 Einen guten Einstieg in die Geschichte des Patentwesens, insbesondere die Gesetzgebung von

Venedig im Jahre 1474, findet man unter dem folgenden Link vom 08.06.2005:
http://ww.wolfgang-pfaller.de

¥ S0 wurden die damals vom Kénigshaus vergebenen Privilegien genannt. Deshalb auch ,Statute

of Monopolies*.
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schen Konige abhangig™®. Selbst eine im Jahre 1762 eingefiihrte Beschrankung der
Privilegien auf Dauer und Vererbbarkeit hatte keine groRen Anderungen der Miss-
stande zur Folge. Erst im Rahmen der franzésischen Revolution und der Abschaf-
fung des Absolutismus im Jahre 1789 wurden das gesamte Privilegiensystem und
die Erfindungsprivilegien formlich abgeschafft. An die Stelle trat am 7. Januar 1791
ein neues, rechtsgultiges Patentgesetz, welches Entdeckungen und Erfindungen
zum Eigentum des Urhebers machte (vLG. Kurz [ Kur00] ) .

Die franzdsische Revolution und die daraus folgende Patentgesetzgebung sind
zweifelsohne der Grundstein des heutigen Patentrechts. Nach OsTERRI ETH [ OsTOO]
ist ,das neue Bild des Menschen als Trager von ... Menschenrechten und Freiheiten®
der Grundgedanke aus der franzdsischen Revolution und bildet somit die Basis fur
den Schutz an Erfindungen als geistiges Eigentum des Individuums. Der Meinung
des Autors zufolge wurde dadurch der Weg geebnet, erfinderische Tatigkeiten als
,Eigentumsrecht des Erfinders an seiner Erfindung“ anzuerkennen, worauf sich
schlie3lich alle modernen Patentgesetzgebungen beziehen.

2.6.1 Entwicklung der deutschen Patentgesetzgebung

Ein Nachteil der bis dato in Kraft getretenen Patentregelungen war, dass sie for-
mell keine Prifung auf Neuheit vorsahen. Diese und &@hnliche Schwachen der Ge-
setzgebung fihrten zu einer immer wiederkehrenden Reformierung und Anderung
der Patentregelungen.

Bei der Griindung des deutschen Reiches 1871 wurde erstmals versucht, eine in
der Reichsverfassung geregelte Gesetzgebungsbefugnis fir Erfindungspatente ein-
zufilhren (VLG. BRUCHHAUSEN I N BENKARD ET AL. [ BBR+93]), weil vorher keine ein-
heitlichen Regelungen fir Erfindungspatente in Deutschland existierten. Trotz des
starken Widerstands von Seiten der Anhénger eines liberalen Wirtschaftssystems trat
am 1. Juli 1877 das erste deutsche Patentgesetz in Kraft, das vom grundsatzlichen
Inhalt dem heutigen Patentgesetz entspricht. Durch das Mitwirken von Werner von
Siemens wurden die wesentlichen Begrindungen entwickelt, die schliel3lich zur Ein-
fuhrung des Patentschutzes in Deutschland fuhrten (vLG. OsTERRI ETH [ GsT00] ) .
Am 1. Juli 1891 trat dann auch das erste deutsche Gebrauchsmustergesetz in Kraft.

4 Quelle (vom 09.06.2005): http://www.wolfgang-pfaller.de/frankrei.html
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Im Jahre 1936 kam es dann zu einer griindlichen Reform der bestehenden Pa-
tentgesetzgebung. Obwohl es in den Jahren zuvor viele Bestrebungen und Bemdi-
hungen gab, das Patentgesetz zu reformieren, waren sie nicht von Erfolg gekront
(VLG. BRUCHHAUSEN | N BENKARD ET AL. [ BBR+93]). Die Anderungen im Rahmen
der Novellierung des Patentgesetzes vom 5. Mai 1936 waren unter anderem die
Forderung des Erfinders als schopferische Personlichkeit, die Umsetzung des Erfin-
derprinzips und eine Gebuhrenverginstigung ( OsTERRI EHT [ GsT00] ) .

Wahrend der letzten Jahre des 2. Weltkriegs kamen die patentamtlichen Téatigkei-
ten nahezu zum Erliegen. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches 1945 wur-
den alle Patente der Kriegszeit von den Alliierten fur nichtig erklart. Erst im Jahre
1948 wurde das deutsche Patentwesen allmahlich wiederbelebt. Auf Grund der Tei-
lung Deutschlands entwickelte sich sowohl in der BRD als auch in der DDR eine ei-
genstandige Patentgesetzgebung. In der DDR wurde im Zuge der sozialistischen
Wirtschaftsordnung das Patentgesetz umgestaltet und an die Bedirfnisse dieser
Wirtschaftsform angepasst ( BERNHARDT ET AL. [ BK86] ). Mit der Wiedervereini-
gung der beiden Deutschen Lander im Jahre 1990 wurde in diesem Zusammenhang
wieder ein einheitliches, deutsches Patentrecht geschaffen. Das Patentamt der DDR
wurde aufgeldst und alle bis dahin bestehenden oder angemeldeten DDR-Patente
wurden dem BRD-Patentamt tUbergeben. Ihre vorherige Schutzwirkung blieb somit
weiterhin bestehen ( BENKARD ET AL. [ BBR+93]).

Vor und nach der Wiedervereinigung wurde das deutsche Patentrecht in einigen
Novellierungen verfeinert. Die stetigen Entwicklungen auf dem Gebiet der Technik
bedingen immer wieder das Anpassen der giiltigen Rechtsnormen im Patentgesetz™.
Der Grundgedanke, der Schutz des Erfinders an seiner Erfindung als geistiges Ei-
gentum, ist aber seit dem ersten deutschen Patentgesetz von 1877 der gleiche
geblieben und ist nach wie vor der Antrieb fur den technischen Fortschritt. Die heute
gultige Fassung des deutschen Patentgesetzes ist seit 1981 in Kraft.

2.6.2 Europaische und internationale Entwicklung des
Patentrechts

Ein wesentliches Merkmal eines Patents ist das Territorialprinzip. Demnach ist
die Schutzwirkung eines Patents auf das staatliche Territorium begrenzt, in dem es
angemeldet wird. Soll ein Patent in mehreren Staaten Schutzwirkung entfalten, muss

> Quelle: DPMA, Entstehung des Patentwesens
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es in jedem Staat angemeldet werden, in dem Schutz begehrt wird, wobei die An-
meldung in der jeweiligen Landessprache verfasst sein muss. Somit ist die Erteilung
des Patents von der Rechtsprechung des jeweiligen Staates abhangig. In Zeiten der
immer starker werdenden Globalisierung ist das ein eher préahistorisch erscheinen-
des Merkmal.

Dieses Defizit wurde schon in patentrechtlichem Sinne sehr friih beméngelt.
Deshalb wurde im Jahre 1883 ein vélkerrechtlicher Vertrag abgeschlossen, der zwar
wiederholt Uberarbeitet wurde, aber bis heute noch seine Gliltigkeit entfaltet. Dieser
Vertrag, bekannt unter dem Namen Pariser Verbandsibereinkunft (PVU), regelt
den Erwerb eines Patentschutzes in den Landern, welche die PVU ratifiziert'® ha-
ben'’. Dadurch ist es méglich, dieselbe Erfindung bei Inanspruchnahme der Prioritét
bei der ersten Patentanmeldung in den ersten 12 Monaten auch in den Vertragsstaa-
ten rechtsgultig anzumelden. Der in dem Zeitraum zwischen der Erstanmeldung und
der Nachanmeldung entstandene Stand der Technik ist dabei nicht neuheitsschad-
lich (L. PREU ET AL. [PB@5]). Dabei ist wichtig zu verstehen, dass die PVU
keinen einheitlichen gewerblichen Rechtsschutz zwischen den Mitgliedsstaaten
schafft. Vielmehr wird festgelegt, dass die Angehdrigen eines Vertragsstaates in den
anderen Vertragsstaaten wie Inlander behandelt werden ( Ei senveanN [ EISO1]) .
Damit folgt die PVU dem Assimilationsprinzip'®, wonach allen Auslandern in den
Vertragsstaaten der gleiche Schutz gewahrt wird, wie den Inlandern und definiert so
einen schutzrechtlichen Mindeststandard ( va.. OsTERRI ETH [ GsT00] ) .

Mit der PVU entstand zwar eine Schonfrist zwischen Erstanmeldung und Nach-
anmeldung und mit dem Assimilationsprinzip eine Gleichberechtigung, aber das ei-
gentliche Problem wurde dadurch nicht gelost. Es bestand weiterhin die
Schwierigkeit, dass die Nachanmeldungen durch eine eigene Patentanmeldung in
der Landessprache des jeweiligen Bestimmungsstaates verfasst und eingereicht
werden mussten.

Mit dem Vertrag ,uUber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens” vom 19. Juni 1970, dem PCT, wurde ein erster Schritt unternommen,

® Eine Ratifikation ist ein Verfahren, um voélkerrechtliche Vertrage zu bestétigen. Erst dadurch wird

der Vertragstext rechtswirksam.
(Quelle Wikipedia vom 11.06.2005: http://de.wikipedia.org/wiki/Ratifizieren)

" Bis 2004 haben weltweit 165 Staaten die PVU ratifiziert.

8 Siehe auch Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der

Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967 Artikel 2 Abs. 1.
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um die unterschiedlichen Anforderungen einer Patentanmeldung zu vereinheitlichen.
Demnach genigt eine einzige internationale Patentanmeldung, z.B. bei dem nationa-
len Patentamt, mit der Wirkung, dass in jedem in der Anmeldung erwahnten Bestim-
mungsstaat, welches ein Vertragsstaat der PCT sein muss, eine vorschriftsmafige
Patentanmeldung eingereicht wird. Dies bedeutet praktisch, dass nicht mehr fur je-
des Bestimmungsland eine eigene Patentanmeldung erforderlich ist. Die Patentertei-
lung wird allerdings weiterhin auf nationaler Ebene durchgefiihrt’®, so dass das
Schicksal einer Erteilung von den nationalen Gegebenheiten abhangt (va.. PREU ET
AL. [PB®5]).

Eine Sonderstellung nimmt das EPU (Européaisches Patentiibereinkommen)
vom 5. Oktober 1973 ein und ermdglicht in den europaischen Vertragsstaaten ein
Bindelpatent. Jede Patentanmeldung beim EPA hat die gleiche Wirkung, wie eine
vorschriftsmaRige nationale Patentanmeldung ( PREU ET AL. [ PB&I5]). Weiterhin
werden die Schutzvoraussetzungen fiur die Erteilung eines Patents geprift, die im
Wesentlichen der deutschen Patentgesetzgebung entsprechen®. Sind die Voraus-
setzungen erfillt, so wird ein europaisches Patent auf die Erfindung erteilt. Dieses
europaische Patent entfaltet in allen Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und unter-
steht den gleichen Vorschriften, wie ein vom Staat erteiltes nationales Patent™
( OsSTERRIETH [ OsT00] ) .

Patentanmeldungen beim EPA kénnen nicht nur von Staatsangehérigen der Mit-
gliedsstaaten eingereicht werden, sondern von Angehorigen aller Lander der Erde.
So ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Anmeldungen beim EPA aus den
USA kommen ( El sSEnvenN [ E1SO1] ) .

Seit den ersten Patentgesetzen hat sich die Patentanmeldung auf internationaler
Ebene deutlich vereinfacht. Dies ist nicht zuletzt darauf zuriickzufiihren, dass alle
Vertragsstaaten mit multilateralen Vertragen den technischen Fortschritt auch in ih-
rem Land férdern wollen. Denn einem Erfinder stehen verschiedene Mdglichkeiten
offen (PCT, EPU oder nationale Anmeldung), seine Erfindung national und internati-
onal schitzen zu lassen.

¥ Im Rahmen der PCT Anmeldung findet keine Prifung auf Neuheit statt, sondern lediglich eine

Neuheitsrecherche. Der Anmelder hat aber die Mdglichkeit, in Bezug auf die Neuheit ein nicht
bindendes Gutachten erstellen zu lassen, um so die Chancen der Patentanmeldung im Vorfeld
abschatzen zu kénnen ( OsTERRI ETH [ OsT00] ) .

%0 schutzvoraussetzungen: Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit.

2L Soweit nicht spezielle nationale Bestimmungen das EPU verdrangen.
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2.7 Zusammenfassung

Dieses Kapitel diente der Einfuhrung in die theoretischen Grundlagen des Pa-
tentwesens, welche die Voraussetzungen bilden, um die heutige Situation der Soft-
warepatente analysieren und bewerten zu kénnen. Die Schwerpunkte lagen zum
einen in der Beschreibung, was ein Patent ist, was patentiert werden kann und in
welcher Form sich die Schutzwirkung des Patents erstreckt, zum anderen in der
Rechtfertigung des Patentwesens als monopolisiertes Ausschliel3lichkeitsrecht.

Patente werden erteilt auf Erfindungen, die neu sind, auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Weiterhin wurde festgestellt, dass
nach 8 1 Abs. 2 PatG Programme fur Datenverarbeitungsanlagen im Sinne der Pa-
tentgesetzgebung nicht als schutzfahige Erfindungen angesehen werden?, d.h.
Software als solche nicht patentfahig ist. Mit dem dritten Absatz des 8§ 1 PatG lasst
der Gesetzgeber allerdings eine Hintertlr offen. Demnach ist Software nur dann nicht
patentfahig, wenn sie die Erfindung an sich ist (,Software als solche®). Inwieweit dies
sich auf die Patentfahigkeit von Software auswirkt, wird in den nachstehenden Kapi-
teln behandelt.

Da Patente eine gewerbliche, zeitlich begrenzte Monopolstellung darstellen und
dadurch per Gesetz in den freien Wettbewerb eingreifen, muss eine Rechtfertigung
gefunden werden, die das legitimiert. Anhand von vier verschiedenen, in sich tber-
schneidenden Patentrechtstheorien wurde erklart, welchen Nutzen das Patentwesen
fur die Gesellschaft und den technischen Fortschritt hat. Ob dies auch auf Software-
patente zutrifft, muss geklart werden.

Durch die Globalisierung der Markte und somit auch des wirtschaftlichen Wett-
bewerbs, an dessen Entwicklung die Software maf3geblich beteiligt war und ist,
scheint das dem Patentwesen zu Grunde liegende Territorialprinzip nicht mehr an-
gemessen. So wurde ein Uberblick tiber die européaische und internationale Entwick-
lung auf dem Gebiet der Patente gegeben. Da immer mehr Firmen von
internationalen oder europaischen Patentanmeldungen Gebrauch machen, nationa-
les Patentrecht aber trotz internationaler Anmeldung gilt, scheinen sich hier Nachteile

22 Das europaische Patentgesetz (EPU) sieht dies ebenfalls so.
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fur einige Vertragsstaaten zu ergeben. Insbesondere auf dem Gebiet der Software-
patentierung muss dies intensiv erdrtert werden.
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Kapitel 3

Computerprogramme und Patentrecht

Aufbauend auf den patentrechtlichen Grundlagen des vorangegangenen Kapitels
werden nun die Computerprogramme und das Patentrecht zusammengefihrt. Dabei
soll untersucht werden, in wie weit es Uberhaupt maoglich ist, Software bzw. Compu-
terprogramme patentrechtlich schitzen zu lassen. Deshalb werden zunachst die
Begriffe Software-Produkt, Computerprogramm und Algorithmus definiert, da sich auf
Grund der verschiedenen Bedeutungen dieser Begriffe Unterschiede hinsichtlich der
Patentierbarkeit ergeben.

Nach der Abgrenzung dieser Begriffe werden dann zunéchst die Schutzmdglich-
keiten von Software-Produkten im Zusammenhang mit dem Urheberrecht untersucht,
obwohl das Urheberrecht, wie im Kapitel 2 schon erwéhnt, nicht zu den technischen
Schutzrechten gezahlt wird. Dabei soll vor allem geklart werden, was geschitzt wer-
den kann und wie sich der Schutzumfang definiert.

An diese Ausflihrung schlief3t sich dann die allgemeine Patentfahigkeit von Com-
puterprogrammen an. Hier soll klar herausgestellt werden, wann ein Computerpro-
gramm grundsatzlich Patentschutz genieRen kann und welche Voraussetzungen
dazu erfillt sein missen. Besonderer Wert wird dabei auf den Begriff der Technizitat
und deren Beurteilung als malRgebliches Kriterium patentfahiger Software gelegt. Die
Ergebnisse dieser Untersuchung flie3en dann ein in eine Bewertung von verschiede-
nen Softwarebereichen aus patentrechtlicher Sicht. Dabei soll geklart werden, wel-
che Gebiete der Softwareentwicklung grundsatzlich patentfahig sind und in welchen
Bereichen die gesetzliche Lage ungentugend ist und Probleme zu erwarten sind.

Ein Blick auf die internationale Drehscheibe des Patentwesens schliel3t dieses
Kapitel ab. Der Schwerpunkt liegt hierbei vor allem in dem amerikanischen und japa-
nischen Patentsystemen und soll die Auswirkungen und Probleme der Unterschiede
zum europaischen Patentsystem flir europaische Unternehmen aufzeigen.
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3.1 Computerprogramm und Algorithmus

Kaum ein Gebiet der Technik hat in den letzten drei Jahrzehnten eine solche ra-
sante Entwicklung gemacht wie die der Computertechnik, insbesondere die der
Softwareentwicklung. Anfanglich stand dabei die Hardware® im Vordergrund, da sie
fur den damaligen Stand der Technik auf3erst komplex und teuer war. Fir diese
Hardware wurden Computerprogramme entwickelt, die ausschlie3lich auf dem spe-
ziellen Rechner funktionsfahig waren und meist kostenlos dazugegeben wurden. Mit
der Entwicklung von standardisierter Computerhardware konnte nun auch die Soft-
ware portabel eingesetzt werden. So wurde Software nicht mehr nur fur eine be-
stimmte Hardware entwickelt, sondern flr eine ganze Reihe von verschiedenen
Computersystemen. Die Bedeutung der Softwareentwicklung nahm rasant zu und es
bildete sich ein eigenstandiger Industriezweig mit einem eigenstandigen Wirtschafts-
gut, der Software (va.. Haase [ HaA03] ) .

Heutzutage ist die Anwendung von Software fester Bestandteil unseres alltagli-
chen Lebens und sowohl aus dem privaten, als auch aus dem beruflichen Umfeld
nicht mehr wegzudenken ( Duwe [ DuMd1] ).

3.1.1 Software vs. Computerprogramm

Computerprogramme, im Patentgesetz auch Programme fur Datenverarbei-
tungsanlagen oder kurz Programme genannt, lassen sich unter anderem definieren
als ,eine Folge von Befehlen, die nach Aufnahme in einen maschinenlesbaren Tra-
ger fahig sind, zu bewirken, dass eine Maschine mit informationsverarbeitenden Fa-
higkeiten eine bestimmte Funktion oder Aufgabe oder ein bestimmtes Ergebnis
anzeigt, ausfihrt oder erzielt.“? Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein Compu-
terprogramm eine konkrete Realisierung eines oder mehrerer Algorithmen in einer fur
den Computer verarbeitbaren Form ist (vVG.. BALZERT [ BALO5] ).

Oft wird Software als Synonym fur Computerprogramm verwendet. Dies ist aller-
dings nicht ganz korrekt. Im Gegensatz zum Computerprogramm beinhaltet die Soft-
ware, oder auch Software-Produkt genannt, weit mehr als nur das eigentliche, auf

Hardware ist ein Oberbegriff und bezeichnet alle festen, materiellen Komponenten eines Compu-
ter- bzw. Rechensystems (Guwm ET AL. [ GWD2] ).

Die Definition stammt aus der von der WIPO entwickelten ,Mustervorschrift fiir den Schutz von
Computerprogrammen® (8§ 1) aus dem Jahr 1977. Siehe PI ERSON [ PI EO4] .
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einer Maschine lauffahige Programm zur Losung einer speziellen Aufgabe oder eines
Problems. Nach Duwe [ DuM)3] ist ein Software-Produkt die Gesamtheit aller Kom-
ponenten, ,die als Ganzes entwickelt, vertrieben, angewendet und gewartet werden®.
Dem Autor zu Folge sind die wesentlichen Bestandteile eines Software-Produktes
das Handbuch, das eigentliche Programm, ein Installationsprogramm, Entwicklerdo-
kumentation und ein Demonstrationsprogramm. Das Computerprogramm ist somit
ein Teil des gesamten Software-Produktes, wenn auch der wesentlichste.

Eine flr den Zweck bestimmte Maschine kann aber ein Computerprogramm nur
dann ausfuhren, wenn es in einer fur die Maschine verstandlichen Form vorliegt. Lei-
der ist die fur die Maschine verstandliche Form nicht fur den Menschen verstandlich.
Dabei werden zwei Dinge unterschieden. Zum einen werden Algorithmen und ma-
thematische Methoden / Modelle mit Hilfe von Programmiersprachen in eine abstrak-
te, aber fur den menschlichen Fachmann verstandliche Form utberfihrt. Dies wird
allgemein als Programmierung bezeichnet (va.. WALTER [ WALO3] ) . Das Resultat
dieser Tatigkeit ist das Quellprogramm?. Dieser Quellcode beinhaltet alle Anweisun-
gen und Algorithmen an die Rechenmaschine in fir den Menschen, aber nicht fir die
Maschine verstandlicher Form.

Damit das Computerprogramm auf der Rechenmaschine ausftihrbar ist, muss es,
und das ist der zweite Punkt, in eine fur den Computer verstandliche Form gebracht
werden. Dies wird als kompilieren bezeichnet, wobei ein Compiler ein Computerpro-
gramm ist, das den in Textform vorliegenden Quellcode in eine Reihe von Befehlen’
Ubersetzt, die fur den Computer verstandlich und ausfiihrbar sind (va.. Guw ET AL.
[ GS02] ) . Das Ergebnis ist das auf der jeweiligen Computerarchitektur lauffahige
Programm und wird unter anderem auch als Bindrcode oder Maschinencode be-
zeichnet.

3.1.2 Algorithmus

Der Algorithmus ist ein zentraler Begriff der Informatik, obwohl er nicht nur dort
Anwendung findet. Im Allgemeinen beschreiben Algorithmen Verfahren zur Losung
eines konkreten Problems ( BALzERT [ BALO5] ). Diese Definition bezieht sich aber
nicht ausschlief3lich auf die Informatik. Solche Verfahren kénnen auch Montageanlei-

8 Wird auch als Source Code oder Quellcode bezeichnet.

4 Die sogenannten Maschinenbefehle, die von Computer zu Computer auf Grund unterschiedlicher

Rechner-Architekturen verschieden sein kdnnen.
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tungen, Beschreibungen zur Benutzung von Maschinen oder sogar Kochrezepte
sein. Eine auf Computerprogramme bezogene Definition des Begriffs findet man in
WALTER [ WALO3] . Dort heifl3t es:

Ein Algorithmus ist eine Vorschrift, nach der gegebene GroRR3en (Ein-
gangswerte) durch ein endliches System von Regeln (Operationen)
in eindeutig bestimmter Reihenfolge in andere Gro3en (Ergebnisse)
umgeformt werden.

Nach dieser Definition wandelt also ein Algorithmus seine Eingabewerte durch
festgelegte Operationen schrittweise in seine Ausgabewerte bzw. Ergebnis(se) um.
So kann ein Algorithmus mathematisch als eine Abbildung f mit:

f:E— A

definiert werden, wobei E die zuldssige Menge der Eingabedaten, A die Menge der
Ausgabedaten und Abbildung f die Vorgehensweise zur Realisierung des Algorith-
mus beschreibt. Wichtige charakteristische Eigenschaften dieser Abbildung sind,
dass sie durch einen endlichen Text beschrieben werden kann und das jeder einzel-
ne Schritt bzw. jede Operation ausfuhrbar ist ( HUBNER [ HUB94] ) .

Algorithmen sind demnach die Grundlage eines jeden Computerprogramms,
denn sie definieren die Reihenfolge der Operationen und die Art und Weise der Be-
rechnungen fur die Losung des vorgegebenen Problems. In abstrakter Form vorlie-
gend sind sie unabhangig von einer bestimmten Programmiersprache und eines
bestimmten Rechnersystems ( WALTER [ WALO3] ) . Der Algorithmus beinhaltet somit
abstrakt den Losungsweg bzw. die Losungsidee, wahrend ein Computerprogramm
die konkrete Umsetzung der algorithmischen Problemlésung in Maschinenanweisun-
gen darstellt. Ein Computerprogramm ist damit untrennbar mit dem Algorithmus ver-
bunden (vLc. KieNzLE [ KIE75]) .
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3.2 Software im Urheberrecht

Im Zuge der Harmonisierung des europaischen Rechts auf dem Gebiet des Pa-
tentwesens und des Urheberrechts trat am 24.06.1993 nach knapp sechsmonatiger
Verspatung das geanderte deutsche Urheberrecht in Kraft. Im Rahmen dieser Ande-
rung sind nun auch Programme fir Datenverarbeitungsanlagen, kurz Computerpro-
gramme, urheberrechtlich schutzfahig, wenn sie nach § 69a Abs. 3 UrhG [siehe
Anhang B] das Ergebnis der eigenen geistigen Schoépfung sind (HUBNER
[ HUB94] ) . Damit lieferte der Gesetzgeber endlich eine rechtliche Grundlage fir den
Schutz von Software bzw. Software-Produkten, wenngleich die Schutzform nicht auf
dem Gebiet der technischen Schutzrechte® liegt. So wurde eigens dafiir der Abschnitt
8 in das deutsche UrhG eingefuihrt, um dem Rechtsanwender die wesentlichen Vor-
schriften an einer Stelle zu prasentieren ( DRel ER [ DRE93] ) .

Die Idee des Urheberrechts ist, wie oben schon erwahnt, der Schutz des geisti-
gen Eigentums von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst. Der Schutzum-
fang ist allerdings auf die konkrete Ausgestaltung des Werkes begrenzt. Im
Gegensatz zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht sind somit die Grundsatze und
Ideen, die hinter einem solchen Werk stehen, nicht schutzfahig. Nach in Kraft treten
des geanderten Gesetzes werden zwar Computerprogramme zu den Sprachwerken
gezahlt, wodurch jegliche Ausdrucksformen des Computerprogramms einschlief3lich
des Entwurfsmaterial geschutzt sind, die Ideen und Grundsatze der Software und Al-
gorithmen bleiben aber auch weiterhin explizit nicht schutzfahig. Nach ENSTHALER ET
AL. [ EMB4] zielte die Verdnderung des Gesetzes darauf ab, dass sich die rechtli-
chen Grundlagen fir den Schutz von Massen- bzw. Standardsoftware verbessern
sollen.

Durch die Formulierung, dass alle Ausdrucksformen eines Computerprogramms
(8 69a Abs. 2) urheberrechtlich geschiutzt sind, wird auf den Quellcode, insbesondere
auf den der Algorithmen. An dieser Stelle muss jedoch der implementierte® Algorith-
mus im Programm von denen hdherer Allgemeinheitsstufe unterschieden werden.
Denn diese allgemeinen Algorithmen haben sich bei der Lésung von Standardauf-
gaben der Informatik bewéhrt und sind somit in abstrakter Form zum Handwerkszeug

Zu den technischen Schutzrechten zahlt das eingangs erwahnte Patentrecht, Gebrauchsmuster-
recht, etc.

Implementieren bedeutet, dass der Algorithmus in ein programmiertes, auf spezieller Hardware
abarbeitbares System bzw. Software Produkt umgesetzt wird ( DUuwe [ DuMO3] ) .
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des Software Engineering geworden. Sie beinhalten in der Regel die zu Grunde lie-
genden Grundsétze und Ideen, so dass fir diese allgemeinen Algorithmen kein Ur-
heberschutz gewéahrt werden kann ( HABERSTUMPF [ HABOO] ) .

Der auf die konkrete Ausgestaltung eines Software-Produkts abzielende Schutz-
umfang des Urheberrechts wird in 8 69c UrhG geregelt. Dort heil3t es, dass es nur
dem rechtlichen Urheber obliegt, sein Computerprogramm dauerhaft oder voriber-
gehend (ganz oder teilweise) zu vervielfaltigen. Selbst das Laden, Anzeigen, Ablau-
fen, Ubertragen und Speichern des Programms bedarf der Zustimmung des
Urhebers’ (Abs. 1). Des Weiteren kann der Urheber allen Dritten das Ubersetzen®,
Bearbeiten und Veradndern der Software (Abs. 2) sowie die offentliche Verbreitung
und Wiedergabe (Abs. 3) verbieten.

Im Sinne der Interoperabilitat® zwischen Computerprogrammen wurde das De-
kompilierungsverbot allerdings eingeschrankt (8 69e UrhG). So ist es ohne Zustim-
mung des Urhebers erlaubt, das erworbene Computerprogramm teilweise zu
dekompilieren, um so bendétigte Informationen fir die Entwicklung von Schnittstellen
zu anderen Computerprogrammen zu ermdglichen ( HAAsE [ HAAO3] ) .

Computerprogramme werden nach der neuen Regelung wie Sprachwerke be-
handelt. In der Literatur gibt es dazu eine kontroverse Diskussion dartber, ob Com-
puterprogramme mit Sprachwerken der Literatur gleichzusetzen sind. Anhénger
dieser Einordnung argumentieren damit, dass Computerprogramme in aller Regel*
geschrieben werden, wobei dies eine geistige Tatigkeit sei, bei der es sich um eine
kreative Leistung handelt, die schiitzenswert ist und groRe Ahnlichkeit mit der Erstel-
lung anderer literarischer Werke auf dem Gebiet der Wissenschaft hat ( HAAsSE
[ HA03] ) . Aber im Gegensatz zu Schriftwerken werden Computerprogramme in so-
genannten formalen Sprachen verfasst. Eine formale Sprache besteht dabei aus ei-

Diese Zustimmung kann z.B. durch einen Lizenzvertrag geregelt werden, wie er bei Standard-
software heutzutage Ublich ist.

Mit Ubersetzen meint der Gesetzgeber das Dekompilieren von dem Binarcode zurtick in den
Quellcode. Dieses Reverse Engineering wurde explizit mit in den Schutzumfang aufgenommen,
da es sich dabei nach h.M. um eine Verletzung der Rechte des Urhebers handelt.

Die EG-Richtlinie definiert die Interoperabilitét als die ,Fahigkeit eines Programms zum Aus-
tausch von Informationen und zur wechselseitigen Verwendung der ausgetauschten Informatio-
nen ( HoRNS [ HOR223/ 00] RONR. 78) .

% Die Redewendung in aller Regel meint hierbei, dass bestimmte Programmkomponenten von

sogenannten Code-Generatoren automatisch erzeugt werden kénnen (z.B. bei der Erstellung von
GUI Komponenten)
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ner endlichen Menge von Zeichenketten, die sich aus der Kombination der Symbole
eines Alphabets'! ergeben und einer Regelmenge, die definiert, ob ein ,Programm-
stick ein zulassiges Programmstick ist oder nicht (va.. HUBNER [ HUB94] ;
HopcrROFT ET AL. [ HU94]). Dies ist insoweit ein Unterschied zu den natirlichen
Sprachen, da formale Sprachen einer fest definierten Syntax und Semantik folgen,
wahrend natirliche Sprachen in ihrem Vokabular und somit auch in ihrer Syntax und
Semantik einer evolutionaren Entwicklung unterworfen sind. AulRerdem ist die Les-
und Verstehbarkeit der formalen Sprachen und insbesondere die der Computerpro-
gramme nur einem kleinen Kreis von Fachleuten zuganglich, wohingegen eine natir-
liche Sprache in ihrem Sprachraum von jedermann les- und verstehbar ist ( VLG
HUBNER [ HUB94] ). Letzten Endes ist der Quellcode eines Computerprogramms
lediglich ein Zwischenprodukt bei der Entwicklung von Software Produkten und wird
nie, wie andere urheberschutzfahige Werke, isoliert verwendet ( HaasE [ HAAQ3] ) .

Ein weiteres Argument, was die Einordnung von Computerprogrammen als
Werkart des Urheberrechts problematisch erscheinen lasst, ist die vom Gesetzgeber
her geforderte geringe Schopfungshdhe. Wéahrend andere Werke nur dann ge-
schiitzt sind, wenn sie eine personliche geistige Schopfung darstellen (§ 2 Abs. 2
UrhG) und somit Uber ein erhebliches Mindestmall an Schopfungshdhe verfliigen
missen, ist die geforderte Individualitdt und Eigenart eines Computerprogramms
sehr niedrig angesetzt worden, was dazu fihrt, dass bereits durchschnittliche Soft-
ware vom Urheberrechtsschutz erfasst wird. Nur triviale Computerprogramme, die
ohne nennenswerten Aufwand entwickelt wurden, sind nicht schutzfahig (va.
Haase [ HAAO03] ) . Nach KocH [ Koc00] kann dieses Problem zu einem Kernsatz zu-
sammengefasst werden: ,Urheberrechtsschutz sei die Regel, zu geringe Schdop-
fungshohe hingegen die Ausnahme®.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Einordnung in das Urheber-
recht zum Schutz von Software-Produkten eher zweifelhaft erscheint. Zum einen
bleiben die Grundsatze und ldeen, die hinter einem Computerprogramm stecken,
weiterhin ungeschiitzt, obgleich diese die funktionalen Eckpfeiler eines Programms
darstellen. Zum anderen erscheint die Klassifizierung von Computerprogrammen als
Sprachwerke der Literatur aus technischer Sicht nicht ausreichend, da doch erhebli-
che Unterschiede zwischen diesen beiden Arten von ,Text“ bestehen. Letzten Endes
ist auch die im Gegensatz zu anderen Werkarten gering angesetzte Schopfungshéhe
bei Computerprogrammen ein Indiz daftir, dass so Haase [ HAA03] ein typologisch

1 Ein Alphabet wird definiert als eine endliche Menge von Symbolen ( HOPCROFT ET AL. [ HU94] ).
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fremder Gegenstand dem Urheberrecht zugeordnet wurde, deren Einordnung nur
durch ,Kunstgriffe* moglich ist. Aus der Sicht des Schutzgegenstandes ist die Ein-
ordnung von Computerprogrammen wegen des doch eher technischen Charakters in
die technischen Schutzrechte vorzuziehen.

3.3 Patentfahigkeit von Computerprogrammen

Auf den ersten Blick scheint die Frage nach der Patentfahigkeit von Computer-
programmen und Software Produkten eindeutig geregelt zu sein. Denn in 8 1 Abs. 2
PatG sind Programme fir Datenverarbeitungsanlagen Bestandteil des Negativkata-
logs und somit keine Erfindungen im Sinne des Patentwesens, wodurch sie auch
nicht patentierbar sind. Computerprogrammen wird somit erst einmal formal die Pa-
tentfahigkeit als nicht technische Erfindung abgesprochen. Mit dem Absatz 3 des
gleichen Paragraphen wird die Patentunfahigkeit von Computerprogrammen aller-
dings wieder eingeschrankt?. Dort heilt es, dass der ,Patentfahigkeit nur insoweit
entgegensteht, als fir die genannten Gegenstdnde oder Tatigkeiten als solche
Schutz begehrt wird“ (8 1 Abs. 3 PatG). Das heil3t, das generelle Patentierungsver-
bot fur Programme fur Datenverarbeitungsanlagen gilt nicht schlechthin. Es gilt ledig-
lich fir Computerprogramme ,als solche* (va.. MeLuLLl s [ MEL98] ) .

Und genau hier liegt auch das Problem. Die Gesetzgebung definiert namlich
nicht, was unter einem ,Programm als solches* verstanden wird. Aus diesem Grund
herrscht auch nach wie vor eine erhebliche Rechtsunsicherheit in Deutschland und
Europa dartber, ob ein Computerprogramm patentierbar ist oder ob es sich um ein
Programm als solches handelt und nicht patentierbar ist.

So wurden seit den 80er Jahren mehr als 30.000 Software-Patente beim Europa-
ischen Patentamt angemeldet, die nicht unter die ,als solche” Klausel gefallen sind.
Das Europaische Patentamt und auf Grund der Europaischen Patentiibereinkunft
auch das Deutsche Patentamt haben das grundsatzliche Patentierungsverbot dahin-
gegen umgangen, in dem sie ,Software als wesensbestimmenden Bestandteil eines
technischen Gerates® (Aus SCHERM ET AL. [ SMD4]) interpretiert haben. Welche

2 Die Einschrankung gilt nicht nur fir Computerprogramme, sondern fur alle im Negativkatalog

aufgefiihrten Gegenstande und Tatigkeiten.
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Software patentfahig ist und welche Software ,Programme als solche® darstellen, ist
mit dieser Definition jedoch nicht eindeutig geregelt ( SCHERM ET AL. [ SMD4]) .

Erst in einer seiner jiingeren Entscheidungen® hat der BGH versucht, drei mogli-
che Interpretationsvarianten fur das Dilemma zu bieten. Demnach wird unter einem
,LComputerprogramm als solches* verstanden, wenn der Patentgegenstand
( TAUCHERT [ TAUW40/ 01] ) :

1 das erschlossene gedankliche Konzept der Anwendung darstellt;
2 den Quellcode des zu schitzenden Programms an sich umfasst;

3 ein Programm darstellt, dessen physikalische Wechselwirkung mit der Rechen-
maschine nicht Gber das normal Ubliche hinausgeht.

Diese Aufzdhlung macht deutlich, in wie weit Computerprogramme in das Patent-
recht eingeordnet werden kdnnen. Demnach ist ein Programm nur dann patentfahig,
also kein Programm als solches, wenn es Uber ein betrachtliches Mal3 an Technizitat
verfugt. Bezieht sich der Patentgegenstand einer computerimplementierten Erfindung
hauptsachlich auf Algorithmen in Form von Quellcode oder auf ein Programm, deren
technischer Gehalt nicht Uber die normal Ublichen Wechselwirkungen zwischen Pro-
gramm und Computer hinausgeht ( ANDERS [ ANDO1] ), bleibt der Patentschutz ver-
sagt. Was ein hinreichendes Mal3 an Technizitat ist, was unter Technizitat tberhaupt
verstanden wird und wann ein Computerprogramm patentfahig ist, muss im Folgen-
den geklart werden.

3.31 Technizitat

Computerprogramme, oder besser gesagt computerimplementierte Erfindun-
gen*®, werden als solche grundsatzlich von der Patentierung ausgeschlossen, weil
sie nicht technischer Natur sind. Das gilt im Ubrigen fur alle im Negativkatalog aufge-
zahlten Gegenstande und Téatigkeiten. Erschopft sich die zu patentierende Lehre

¥ Die drei maglichen Interpretationen wurden in dem BGH Beschluss vom 13.12.1999 zur

,Logikverifikation (X ZB 11/98) aufgezeigt.
(Quelle vom 13.07.2005: http://www.jurpc.de/rechtspr/20000072.html)

4 Jahrzehnte lang war von ,softwarebezogenen“ oder ,programmbezogenen* Erfindungen die Re-

de. Seit neuestem wird das Wort ,computerimplementierte” Erfindung verwendet, was nicht nur
die Aktualitat der Thematik zum Ausdruck bringt ( ANDERS [ ANDO1], FuweN. 3).
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nach ,Aufgabe und Lésung in einer nicht technischen Anweisung®, so findet die ,als
solche® Klausel Anwendung und der Patentschutz bleibt versagt (P1ERSON
[ PrE1I81/ 04]).

So muss eine computerimplementierte Erfindung grundsatzlich einen technischen
Charakter besitzen, der durch das Vorhandensein einer technischen Lehre gegeben
ist. Ein technischer Charakter in einem Computerprogramm ist genau dann vorhan-
den, wenn entweder eine technische Aufgabe gelost wird, zur Lésung technische
Mittel benutzt werden oder zumindest eine technische Uberlegung erforderlich ist.
Allein das Verwenden eines Computers oder eines Computernetzwerkes reicht hier-
bei nicht aus, um den technischen Charakter zu begrinden ( GERSTEIN [ GERO4] ) .

Grundlegend kann gesagt werden, dass bei Computerprogrammen aus der Re-
gel-, Mess- und Steuerungstechnik der geforderte technische Charakter gegeben ist.
Der BGH spricht in diesem Fall auch von sogenannten ,technischen Programmen®.
Die mit Hilfe eines Sensors empfangenen Messwerte werden an ein Computerpro-
gramm weitergeleitet. Die dort aus den Messwerten gewonnenen und aufbereiteten
Informationen werden dann dafir genutzt, um sie entweder anwendergerecht darzu-
stellen oder einen technischen Effekt zu bewirken, wie das Ansteuern eines Stellglie-
des. Wesentlich dabei ist, dass das Programm in den technischen Gesamtablauf
integriert ist ( TAUCHERT [ TAU97] ) .

Der technische Charakter ergibt sich dabei aus dem Zusammenspiel zwischen
technischen Systemen und Computerprogrammen, die diese Systeme steuern. Die
der Steuerung zu Grunde liegende Software bewirkt dabei in der realen, technischen
Welt greif- und anschaubare Effekte, die ihren Ursprung in mathematischen, compu-
terimplementierten Rechenregeln haben. Nach TAucHERT [ TAU97] wird dies als Ein-
bettung in ,klassisch-technische Prozesse” verstanden. Das Entscheidende dabei ist,
so ANDERS [ ANDO1], dass der Erfolg der computerimplementierten Lehre ohne das
Einwirken des menschlichen Geistes und Verstandes erreicht werden muss.

Des Weiteren mussen auch die sogenannten ,nicht technischen Programme*
berticksichtigt werden. Bei dieser Art von Programmen findet sich keine Einbettung in
klassisch-technische Prozesse ( TAUCHERT [ TAu97]). Aus diesem Grund hat der
BGH bei einer fur computerimplementierte Erfindungen sehr wichtigen Entscheidung
,Dispositionsprogramm® eine Systematik fir nicht technische Programme herausge-
arbeitet und sie in der Entscheidung ,Antiblockiersystem® nochmals wiederholt.
Demnach sind Computerprogramme, die nicht technischer Natur sind, nur dann pa-
tentfahig, wenn ( AUS ,, ANTI BLOCKI ERSYSTEM" [ XZB19/ 78] ) :
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1 das Programm einen neuen, erfinderischen Aufbau einer Datenverarbeitungsan-
lage erfordere und lehre,

2 wenn dem Programm zu entnehmen ist, dass die Anlage auf eine neue, bisher
nicht dbliche und auch nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen sei.

Die in dieser Systematik verwendeten Begriffe ,neuer, erfinderischer Aufbau®“ und
,hicht naheliegende Art und Weise® werden in Bezug auf computerimplementierten
Erfindungen als Arbeitsweise der Maschine verstanden und nicht als Arbeitsweise
des Benutzers ( TAUCHERT [ TAW97]) . So kann allerdings schon eine fiir die Arbeits-
weise des Computerprogramms notwendige Verschlisselung den technischen Cha-
rakter nach der oben genannten Systematik begrinden ( GERSTEIN [ GERO4] ) .

computerimplementierte

Erfindung

4 p

Bestandteil eines realen Bestandteil einer stan-
technischen Prozesses dardisierten DV Anlage

Y Y\

bewirkt technischen Ef- neuer, erfinderischer neue, nicht Ubliche und

fekt in der realen Welt Aufbau der DV Anlage nicht naheliegende Be-
nutzung der DV Anlage

Abbildung 3.1: Merkmale patentfahiger computerimplementierter Erfindungen

Demgegenuber sind Computerprogramme oder Programmteile vom Patentschutz
ausgeschlossen, sofern sie lediglich ein Aquivalent menschlicher Tatigkeiten darstel-
len. Das alleinige Verarbeiten von Daten nach bestimmten Methoden, Regeln oder
Kriterien wird als nicht technisch und somit als nicht patentfahig angesehen
( MELuLLr s [ MEL98]) . So sind z.B. Programme zur Textverarbeitung mangels tech-
nischen Charakters ebenso wenig patentierbar, wie die in den meisten Textverarbei-
tungen enthaltenen Rechtschreibprogramme.
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Das scheinbar doch sehr wichtige Merkmal der Technizitat einer computerimple-
mentierten Erfindung ist seit vielen Jahren auf3erst umstritten. Per Gesetz wurde
Software als nicht technisch angesehen und in den Negativkatalog der nicht patent-
fahigen Gegenstande und Tatigkeiten aufgenommen. Nach BETTEN [ BET95] kann
die fehlende Technizitdt dadurch begriindet werden, dass Computerprogramme an
den menschlichen Geist adressiert sind und es sich dabei um gedankliche Tatigkei-
ten handelt, die grundsétzlich von der Patentierung ausgeschlossen sind.

Erst in den Entscheidungen und Beschlissen vom BGH, wie z.B. bei der ,Anti-
blockiersystem® Entscheidung, kam es zu einem Wandel. In der jungsten Zeit wird
deshalb anerkannt, dass Computerprogramme grundsétzlich technischer Natur
sind®®. So auch in einem aktuellen Sondierungspapier'® der Kommission der europa-
ischen Gemeinschaft. Dort heil3t es, dass der Zweck einer computerimplementierten
Erfindung in der Regel darin zu finden ist, dass ein Computer gesteuert werden soll,
was zweifelsohne einen technischen Effekt bewirkt. Wesentlich dabei ist, dass der
Ablauf der Steuerung ohne Eingriffe des Menschen automatisch vollzogen wird.

Eine der bezeichnendsten Argumente flr den technischen Charakter computer-
implementierter Erfindungen liegt, so HaAsE [ HAAO3] , in der Fahigkeit von Software,
Hardware zu emulieren'’. So kénnen algorithmische Funktionen entweder durch
festverdrahtete Schaltungen als Hardware oder mittels flexibler Software auf Univer-
salrechnern realisiert werden, so dass beide unter bestimmten Umstanden aus-
tauschbar sind®. Auf Grund der Tatsache, dass Hardware grundsatzlich patentierbar
ist, da technisch, liegt dem Autor zufolge der Schluss nahe, dass Computerpro-
gramme ebenfalls grundsatzlich patentwirdig sind, da patentrechtlich aquivalente
technische Lésungen niemals zu unterschiedlichen Ergebnissen fuhren dirfen. Die-
ser Argumentation ist zuzustimmen.

' Grundsatzlich wird die Meinung auch vertreten von: MeLuLLI S [ MEL98] , BETTEN [ BET95] , HaASE

[ HAA03] und Horns [ HORO1] .

6 Die Patentierbarkeit computer-implementierter Erfindungen®, Sondierungspapier der Dienststel-

len der Generaldirektion Binnenmarkt vom 19.10.2000 (Quelle vom 14.07.2005:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/softde.pdf)

" Unter emulieren bzw. Emulation versteht man im Allgemeinen die Nachahmung des Verhaltens

einer Hard- oder Softwarekomponente durch ein anderes Gerat, Programm oder Computer
(Voss [ Vos99]) .

® " Der bei der Portierung eines Computerprogramms in Hardwareschaltungen entstehende techni-

sche und materielle Aufwand soll an dieser Stelle einmal vernachlassigt werden, da es sich um
eine theoretische Uberlegung handelt. Deshalb die Formulierung ,unter Umstanden*.
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Nach h.M. werden Computerprogramme heutzutage grundsétzlich als technisch
angesehen. Sofern ein technischer Charakter erkennbar ist, steht der positiven
Technizitatsbeurteilung nichts im Wege. So ist zwar das Kriterium der Technizitat laut
BGH auch weiterhin der Mal3stab der Patentfahigkeit computerimplementierter Erfin-
dungen, aber ein pragender Einfluss derart, dass die Patentierbarkeit eines Compu-
terprogramms grundsatzlich wegen mangelnder Technizitat verneint wird, ist nicht
mehr vorhanden (va.. KON G [ KGNO1]) . Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass
sich die Beurteilung des technischen Charakters in den letzten Jahren zu Gunsten
der Computerprogramme geandert hat.

3.3.2 Kernbetrachtung vs. Gesamtbetrachtung

Die Beurteilung, ob den Gegenstanden und Tatigkeiten einer zum Patent ange-
meldeten Erfindung technischer Charakter zukommt, erhalt gerade bei computerimp-
lementierten Erfindungen eine herausragende Stellung. Obwohl in der heutigen Zeit
grundsétzlich davon ausgegangen wird, dass ein Computerprogramm technisch ist,
zeigt sich jedoch in der Vergangenheit bei der Rechtsprechung gerade bei dem
Merkmal der Technizitdt von Computerprogrammen ein Bild der Inkonsistenz. Die
verschiedenen Ansatze der Beurteilung sollen deshalb einmal kurz erlautert werden
(VvG.. SEDLMAIER [ SEDO4]) .

Die Anfang der 70er Jahre vom BGH entwickelte und bemerkenswert lange
durchgehaltene ,Kerntheorie*'® stellte den Anfang einer systematischen Technizi-
tatsbeurteilung von computerimplementierten Erfindungen dar und wurde in der
Grundsatzentscheidung ,Dispositionsprogramm® noch einmal gefestigt ( TAUCHERT
[ TAU97] ). Demnach ist die Technizitat einer computerimplementierten Erfindung
genau dann gegeben, wenn nach Beseitigung aller vorbekannten Merkmale der Er-
findung der Rest sich nicht ausschlief3lich in nicht technischen Merkmalen erschopft
( KORNER [ KONO2] ) . D.h. mit anderen Worten, wird bei der Prifung des technischen
Charakters nicht auf die gesamte Patentanmeldung abgestellt, die alle Gegenstande
und Tatigkeiten des Patentanspruchs beinhalten muss, sondern lediglich auf den
neuen und erfinderischen Kern der beanspruchten Lehre ( SEDLMAIER [ SEDO4]) .
Dieser neue und erfinderische Kern muss somit einen technischen Charakter besit-
zen, damit die dem Patentanspruch zu Grunde gelegte computerimplementierte Er-

¥ Wwortlich wiederzufinden ist die Formulierung ,Kerntheorie“ in der BGH Entscheidung ,Walzstab-

teilung®. In der Entscheidung ,Fehlerortung® spricht der BGH vom ,Kern des Erfindergedankens*.
(Haase [ HAA03] FurN 912)
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findung patentfahig ist. Formal kann nach der Kerntheorie eine Erfindung mit techni-
schem Charakter wie folgt definiert werden:

Etc e (Me— Mnt)¢ Mb

Etw:  Erfindung mit technischem Charakter

Me:  alle Merkmale der Erfindung

Mhnt - alle nicht technischen Merkmale der Erfindung

Mb: alle bekannten bzw. zum Stand der Technik gehérenden Merkmale der Erfindung

Zwar ist die genannte Methodik der Kerntheorie und der sich daraus ergebenden
Differenztheorie?® verstandlich und nachvollziehbar, dennoch ergaben sich in der
rechtsprechenden Praxis erhebliche Probleme. Das Resultat war, dass die Technizi-
tatsbeurteilung sehr restriktiv. umgesetzt wurde und dadurch vielen computerimple-
mentierten Erfindungen der Patentschutz trotz ihrer hohen innovativen aber nicht
technischen Merkmalen versagt blieb. In der Folge wurden diese computerimplemen-
tierten Erfindungen deshalb als ein bestimmungsgemaler Gebrauch einer DV-
Anlage gesehen ( Haase [ HAAO03] ) .

Durch einige wesentliche rechtsprechende Entscheidungen, wie z.B. ,Antiblo-
ckiersystem*, wurde das Prinzip der Kerntheorie in den 80er Jahren fallengelassen.
An ihre Stelle trat die ,Gesamtbetrachtungslehre®, welche seit dem in der deut-
schen und europaischen patentrechtlichen Rechtspraxis den Mal3stab der Technizi-
tatsbeurteilung computerimplementierter Erfindungen® darstellt (va..  SEDLMAI ER
[ SEDO4] ) . Die Gesamtbetrachtungslehre geht davon aus, dass bei der Beurteilung
des technischen Charakters einer Erfindung stets alle beanspruchten Merkmale be-
achtet werden missen. Denn der Erfolg einer beanspruchten Lehre ergibt sich immer
aus der Summe aller Merkmale einer Erfindung, egal ob diese Merkmale technischer
oder nicht technischer Natur sind ( va.. Nack [ Nac00] ) .

2 Die Differenztheorie soll an dieser Stelle nicht naher erlautert werden und wird nur wegen der

Vollstandigkeit genannt. Weiterfuhrende Informationen: Haase [ Haa03] SelTE 220 und
TAUCHERT [ TAWO7] SEITE 152.

2L Die Gesamtbetrachtungslehre wird aber nicht nur bei der Beurteilung computerimplementierter

Erfindungen herangezogen, sondern generell bei Erfindungen, die aus technischen und nicht
technischen Merkmalen bestehen (vGL.. SEDLMAI ER [ SED04] ) .
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So kann nicht von vornherein, wie bei der Kerntheorie, die Patentfahigkeit auf
Grund mangelnder Technizitéat versagt werden, weil der neue und erfinderische Kern
ausschlief3lich nicht technische Merkmale beinhaltet. So ist es nach der Gesamtbe-
trachtungslehre nicht technizitatsschadigend, wenn die Bekannten und zum Stand
der Technik gehdérenden Merkmale technisch sind, der neue und erfinderische Tell
dagegen ausschliel3lich aus nicht technischen Merkmalen besteht. Vielmehr wird der
Patentanspruch erst dann abgelehnt, wenn die gesamte Lehre ausschlief3lich nicht
technische Merkmale beinhaltet. Formal kann der neue Ansatz der Technizitatsbeur-
teilung nach der Gesamtbetrachtungslehre wie folgt definiert werden:

E. < (Me— Mnt) +

Etw:  Erfindung mit technischem Charakter
Me:  alle Merkmale der Erfindung
Mhnt - alle nicht technischen Merkmale der Erfindung

Die Technizitatsbeurteilung wird durch diese Prifungsmethode jedoch Uberflis-
sig, da mit Hilfe der Gesamtbetrachtungslehre die Technizitat von Computerpro-
grammen grundsétzlich immer bejaht werden muss. Denn von aul3en betrachtet
hangt jedes Computerprogramm mit einer Maschine, einem Computer zusammen
und besitzt somit mindestens ein technisches Merkmal, auch wenn dieses zum
Stand der Technik gehort. Um dies zu vermeiden wird die Gesamtbetrachtungsweise
dahingehend erweitert, dass die technischen Merkmale einer beanspruchten Lehre
,im Vordergrund stehen“?? miissen. Es erfolgt eine Gewichtung der einzelnen Merk-
male aus dem sich der technische Gesamtcharakter ergeben muss, damit die com-
puterimplementierte Erfindung die notwendige Technizitat aufweist (VLG NACK
[ Nac00] ) . Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten ,Préa-
getheorie®.

Damit wird Kklar, dass Software bzw. Computerprogramme nach der neueren Be-
urteilungsweise des technischen Charakters nicht mehr regelmafllig vom Patent-
schutz ausgeschlossen sind, solange der Gesamtcharakter technischer Natur ist,
und dass die verbleibenden Probleme in der Praxis vielmehr in der absoluten Neu-
heit und erfinderischen Téatigkeit liegen ( GERSTEIN [ GERO4] ) .

22 Flugkostenminimierung“ — BGH Urteil vom 11.03.1986, abgedruckt in GRUR 1986, Seite 531
,Chinesische Schriftzeichen“ — BGH Urteil vom 01.06.1991, abgedruckt in GRUR 1992, Seite 36
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3.3.3 Neuheit und erfinderische Tatigkeit

Wie oben bereits ausreichend erklart, liegen die Voraussetzungen fur das Ge-
wahren eines Patentschutzes in der absoluten Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit
und der gewerblichen Anwendbarkeit. Bei der Frage, ob und wie ein Computerpro-
gramm patentiert werden kann, spielt dabei die gewerbliche Anwendbarkeit kaum
eine Rolle. Bei der Grol3e und Komplexitat von heutzutage entwickelter Software
kann davon ausgegangen werden, dass die Anwendung auf dem gewerblichen Sek-
tor liegt, da auf Grund der immensen Kosten®® solcher Software eine Entwicklung im
privaten Bereich eher unwahrscheinlich erscheint.

Als Ansporn flr weitere Leistungen sind Patente unter anderem eine Belohnung
fur die Bereicherung des technischen Wissens. Um zu vermeiden, dass fir jede neue
technische Erfindung ein Patent erteilt wird, muss neben der Neuheit der Erfindung
auch das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit erflllt sein (va.. ScHULTE
[ ScH01] ) . Denn das alleinige Vorliegen einer technischen Lehre bei einer computer-
implementierten Erfindung ist kein Indiz dafiir, dass das Computerprogramm auch
das Merkmal der erfinderischen Tatigkeit enthalt (VLG. ,, SPRACHANAL YSEEI NRI CHTUNG"
[ XZB15/98]) .

Demnach beruhen computerimplementierte Erfindungen genau dann auf einer er-
finderischen Tatigkeit, wenn sie programmtechnische Mittel und Methoden verwen-
den, die neu und nicht naheliegend sind (z.B. Codier-, Berechnungs- und
Speicherverfahren) ( EssLINGER ET AL. [ EBOOQ] ) . Oder anders formuliert, eine com-
puterimplementierte Erfindung beruht genau dann auf einer erfinderischen Téatigkeit,
wenn der technische Beitrag der beanspruchten Lehre lber den Stand der Technik
hinausgeht (Drerss ET AL. [DH]). Wird dagegen lediglich eine bekannte Ge-
schaftsmethode durch ein Computerprogramm realisiert, so beruht dies nicht auf ei-
ner erfinderischen Tatigkeit und ist somit nicht patentfahig ( ESSLINGER ET AL.
[ EBOO] ), ebenso wenn sich die angemeldete Lehre im Sammeln und Ordnen von
Daten erschopft ( MeLuLLI S [ MEL98] ) .

Das Kriterium der Neuheit ist nach SEDLMAI ER [ SEDO4] bei computerimplemen-
tierten Erfindungen eher ein untergeordnetes. Dem Autor zufolge ist die Patentféahig-
keit wegen fehlender Neuheit dann abzusprechen, wenn sich der Patentgegenstand
bezogen auf den Stand der Technik in zwar inhaltlichen aber nicht in funktionellen

% Unter Kosten kann hier allgemein die personellen Ressourcen, die Geldmittel und der zeitliche

Aspekt verstanden werden.
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Merkmalen unterscheidet. Dies kann verglichen werden mit einem roten Stift. Der ro-
te Stift gehort zum Stand der Technik und wird nicht dadurch neu, dass er eine blaue
Farbe erhalt. Es hat sich zwar die inhaltliche Eigenschaft gegentber dem Stand der
Technik verandert, aber nicht die funktionelle. Der Stift ist immer noch ein Stift.

Wie im ersten Kapitel bereits erklart, ist eine Vorverotffentlichung der Erfindung far
eine Patentanmeldung neuheitsschadlich. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Er-
findungsgedanke erkennbar ist. Wurde eine Software vor der Patentanmeldung auf
den Markt eingefiihrt?*, so ist dies nur dann neuheitsschadlich, wenn sich aus dem
Programmablauf der Erfindungsgedanke offenbart. Die Veroffentlichung des Quell-
code wirkt dabei generell neuheitsschadigend, da sich aus ihm fur den Fachmann
der Erfindungsgedanke ableiten lasst ( SEDLMAI ER [ SEDO4] ) .

Auch bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tétigkeit hat sich die
Position des BGH in den letzten Jahren geandert. Grundsatzlich kann gesagt wer-
den, dass diese Kriterien immer am Stand der Technik gemessen werden, worauf
festgestellt wird, ob die computerimplementierte Erfindung auf Neuheit und erfinderi-
scher Tatigkeit beruht. Das Entscheidende dabei ist, welche Merkmale der Erfindung
mit dem Stand der Technik verglichen werden.

So wurde anfanglich das Prinzip der ,Kerntheorie®, welches fur die Beurteilung
der Technizitat verwendet wurde, ebenfalls auf die Kriterien Neuheit und erfinderi-
sche Tatigkeit angewendet. Sollte die computerimplementierte Erfindung, so HORNS
[ HoRO1] , nach der ,Kerntheorie* das Technizitatskriterium erfillen, so wird auch nur
dieser Kern der beanspruchten Lehre auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit Gber-
pruft, wodurch nur die technischen Merkmale einer Erfindung auf Naheliegen unter-
sucht wurden®.

Mit der Abkehr von der ,Kerntheorie* und der Ubernahme der ,Gesamtbetrach-
tungslehre® anderte sich auch die Beurteilung dieser beiden Kriterien. Mit der Ent-
scheidung ,Tauchcomputer® hat der BGH festgestell, dass bei
computerimplementierten Erfindungen, die aus technischen und nicht technischen

*  Dies kann mehrere Grinde haben: a) es wird der Marktwert getestet, b) die Software wird im

Vorfeld direkt vom und am Kunden getestet (sogenannte Betatests)

% Dass bei der Uberpriifung der Kriterien Neuheit und erfinderische Tatigkeit die nicht technischen

Merkmale unberiicksichtigt bleiben sollten, liegt daran, dass einem technischen Schutzrecht, wie
dem Patentrecht, nur Innovationen technischer Natur zuganglich sein sollten (va.. Haase
[ HAA03]) .

% Tauchcomputer — BGH Urteil vom 04.02.1992, abgedruckt in GRUR 1992, Seite 430
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Merkmalen bestehen, bei der Prifung auf Neuheit und erfinderische Téatigkeit alle
Merkmale, einschlie3lich der nicht technischen, zur Beurteilung der Kriterien heran-
gezogen werden mussen. Ein Zerlegen des Erfindungsgegenstandes und Uberpri-
fung der ausschlie3lich technischen Merkmale dirfe nicht geschehen, so der BGH
( HorNs [ HORO1] ) .

Die Prufung der Patentierungsvoraussetzungen Neuheit und erfinderischen Téa-
tigkeit bei computerimplementierten Erfindungen stellt allerdings ein erhebliches
Problem dar. Den relevanten Stand der Technik zu ermitteln, mit dem die Vorausset-
zungen Neuheit und erfinderische Tatigkeit ermittelt werden kénnen, ist dabei die
grofdte Schwierigkeit. Dies hat mehrere Ursachen. Auf der einen Seite ist die Compu-
tertechnik, und die damit verbundenen Computerprogramme ein Technologiebereich,
der sehr schnelllebig ist. Durch mangelhafte Dokumentation und Verflugbarkeit der
Software Produkte ist der vorbekannte Stand der Technik nur schwer zu ermitteln.
Denn die unsichere Rechtslage bei der Patentierung von computerimplementierten
Erfindungen fuhrt dazu, dass diese in den Patentamtern dieser Welt nur sehr licken-
und mangelhaft dokumentiert wurden. Andererseits sind die Patentprifer oft mit der
Neuheit der Thematik Uberfordert, da es ihnen an ausreichender Qualifizierung und
Anzahl mangelt ( Haase [ Haa03] ) 2. Die Folge ist, so Haase weiter, dass Patente er-
teilt wurden, deren Schutzumfang zu breit und zu abstrakt gefasst wurden. Gerade
die U.S.P.T.O. ist, so der Autor, im Hinblick auf die Patentprifungen in die Kritik ge-
raten, da sie in jliingster Zeit auf Grund unzureichender Genauigkeit die Erteilung so-
genannter ,Trivialpatente* zugelassen hat®®.

Da die Informatik mittlerweile zu den Ingenieursdisziplinen gezahlt wird und Pro-
grammieren als das Implementieren von im Vorfeld entwickelten Algorithmen und
Strukturen nicht Gber das normal tbliche Handwerkszeug hinausgeht, ist meines Er-
achtens nach die gréf3te Hirde bei der Patentierung von sogenannter Anwendungs-
software bzw. Software-Produkten, deren physikalische Wechselwirkungen mit dem
Computer nicht Gber das ubliche Mal3 hinausgehen, die fehlende erfinderische Tatig-
keit, obwohl von den Gerichten immer wieder auf die mangelnde Technizitat dieser
Software abgestellt wurde. Letzten Endes ist die klassische Softwareentwicklung in
den meisten Fallen fur den Durchschnittsfachmann naheliegend, da im Entwick-
lungsprozess bekannte und bewahrte Methoden der Softwaretechnik zum Einsatz

?" " Die Ansatze in diesem Absatz sind alle vom genannten Autor.

% Dies liegt allerdings nicht nur allein an der unzureichenden Patentpriifung, sondern vielmehr an

der etwas anderen Gesetzeslage in den USA.
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kommen, die heutzutage zum Stand der Technik gehéren und nicht Gber die normal
Ubliche Handwerkskunst des Programmierens hinausgehen. Die fehlende erfinderi-
sche Tatigkeit ist somit fur mich das Ausschlusskriterium fur ,untechnische* Pro-
gramme bzw. fur ,Computerprogramme als solche“ und nicht die fehlende Technizitat
eines Computerprogramms.?

3.3.4 Algorithmische Freihaltetheorie

Algorithmen sind die Grundlage eines jeden Computerprogramms. In abstrakter
Form vorliegend beschreiben sie die Lésung eines Problems, wobei die Ausdrucks-
weise nicht festgelegt ist. So kénnen Algorithmen in natirlicher Sprache, in mathe-
matischen Notationen, mittels Flussdiagrammen oder in Metasprachen verfasst
werden (VLG. HorNs [ HORO1] ) .

Auf Grund ihrer mathematischen Struktur missen diese abstrakten Algorithmen
als Basiselemente von Computerprogrammen, genau wie mathematische Methoden
und Entdeckungen, frei bleiben, d.h. sie missen grundsatzlich von der Patentierung
ausgeschlossen werden ( Haase [ Haa03] ) . Als theoretisches Konstrukt ist der abs-
trakte Algorithmus isoliert von seinem physikalischen Wirkungsfeld zu betrachten,
wonach es auch keine physikalische Wirkung entfalten kann und daher in seinem
Wesen nicht technisch ist und somit auch keine patentfahige Erfindung darstellt
(PrersoN [ PLELBL/ 04]) .

Aber der fehlende technische Charakter abstrakter bzw. allgemeiner Algorithmen
ist nicht der Hauptgrund, weswegen ihnen die Patentfahigkeit abgesprochen wird,
sondern nur Mittel zum Zweck, um diese mathematischen Strukturen fur die Allge-
meinheit frei zu halten. Da Algorithmen die Grundbestandteile eines jeden Compu-
terprogramms sind und ein und derselbe allgemeingiiltige Algorithmus® in
verschiedenen Programmen Anwendung finden kann, wiirde eine Patentierung sol-
cher abstrakter Algorithmen unweigerlich zur Monopolisierung fihren. Die Folge

# 5o sieht das auch Nack [ Nac00] . Fir ihn ist das Implementieren von vollstandig entwickelten

Berechnungsformeln ,handwerklich® und stellt somit keine erfinderische Leistung mehr dar. Nach
Ansicht des Autors fiihrt das Patentieren von computerimplementierten Erfindungen deshalb zu
Verwirrungen, weil ein traditionell nicht patentfahiger Gegenstand (Berechnungsformel) zusam-
men mit einem traditionell patentfahigen Gegenstand (Maschine, Computer) auftreten kann.

%0 7.B. ein Such- oder Sortieralgorithmus.
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ware, dass der patentierte Algorithmus die Einsatzmdglichkeiten in anderen Compu-
terprogrammen und Algorithmen blockieren wirde (va.. Haase [ HAA03] ) .

Da, gerade bei einem ingenieurmafdigen Entwicklungsprozess, bei der Entwick-
lung von Software bzw. Computerprogrammen haufig auf bereits in der Vergangen-
heit entwickelten Algorithmen und Strukturen zurlckgegriffen wird, hétte die
Patentierung von abstrakten Algorithmen fatale Folgen. Bereits entwickelte mathe-
matische Strukturen in Form von Algorithmen kénnten dann nicht mehr verwendet
werden und die Entwickler missten viel Zeit investieren, um Ausweichmaéglichkeiten
zu finden. In kirzester Zeit waren alle wichtigen abstrakten Algorithmen patentiert
und monopolisiert, was zu einer Hemmung des technischen und wirtschaftlichen
Fortschritts auf dem Gebiet der Computersoftware fihren wirde. Solch ein Vorgehen
steht jedoch nicht mit den Grundsatzen des Patentwesens und deren Rechtspre-
chung Uberein, so dass die Patentierung von abstrakten Algorithmen von vornherein
ausgeschlossen ist®.

Nun stellt bei einigen Computerprogrammen aber gerade der Algorithmus die er-
finderische Tatigkeit dar. Aus diesem Grund gilt der Ausschluss von der Patentierung
nur fur die Idee, nicht aber fir deren konkrete, fir die Maschine zweckmalRige Aus-
gestaltung als Teil eines Computerprogramms (Vva.. Haase [ HAA03]) . Denn wie
auch schon bei den anderen patentfahigen Gegenstanden und Tatigkeiten wird beim
Patentschutz nicht auf die abstrakte Idee abgestellt, sondern auf deren konkrete Um-
setzung. Steht der Algorithmus aber im Kontext eines Patents, mit dem Ziel der Be-
friedigung eines auf einen Zweck ausgerichteten Bedurfnisses, so kénnen sich
Algorithmen als ,Weg zur Lésung einer Aufgabe“ unter Umstanden als patentfahig
qualifizieren ( Horns [ HOR223/ 00] ) . Allerdings kann der konkrete Algorithmus nur in
seiner speziellen Kombination aus verschiedenen programmtechnischen Merkmalen
als computerimplementierte Erfindung geschitzt werden. Um dem Freihaltebedirfnis
aber gerecht zu werden, ist der abstrakte und isoliert betrachtete Algorithmus vom
Patentschutz ausgeschlossen (vLG. HaAse [ HAAQ3] ) .

¥ Dieses Argument wird immer wieder von den Softwarepatentierungsgegnern vorgebracht, was

zum Teil auf erhebliche Unkenntnis Uber das Patentwesen zuriickzufiihren ist.
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3.4 Softwarebereiche und ihre Patentierbarkeit

Den Begriff ,Softwarepatent® gibt es so in der Rechtsprechung des Patentwesens
nicht. Dies liegt nicht zuletzt auch daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen
Software bzw. Software-Produkten und Computerprogrammen (siehe Kapitel 3.1
Computerprogramm und Algorithmus). Dabei wurde dem Begriff des Softwarepatents
in der seit Uber drei3ig Jahren andauernden Diskussion Uber die Patentfahigkeit von
Software bzw. Computerprogrammen immer wieder verschiedene Bedeutungen zu-
geschrieben: ( TEUFEL [ TEUWOO] )

e Software-Patente schitzen Software-Produkte

e Software-Patente schitzen Algorithmen

e Software-Patente beziehen sich auf Programmiertechniken

e Software-Patente schitzen Erfindungen, die unter anderem mit Hilfe eines
Computerprogramms realisiert werden

Mit dem deutschen und europaischen Patentgesetz lasst sich nur die letzte Aussage
vereinbaren ( TEUFEL [ TEWOO] ), was auch die Rechtsprechung von BPatG und BGH
zeigen. Dabei lassen sich softwaregestitzte Erfindungen klassifizieren. Welche Klas-
sen von Softwaresystemen grundséatzlich patentfahig sind, soll in diesem Abschnitt
erarbeitet werden.

Eine allgemeingultige Klassifikation von Softwaresystemen ist allerdings nur
schwer zu definieren, da die Einteilung von den jeweiligen Aspekten abhangt, von
dem aus die Softwaresysteme betrachtet werden. Dies kbnnen unter anderem tech-
nologische Aspekte, methodische Aspekte oder Anwendungsaspekte sein (Va.
Duwe [ DuMI3]) . Nach Duwe [ DuMO3] konnte eine Klassifikation nach technologi-
schem Aspekt wie folgt aussehen:

e eingebettete Systeme
o Robotersteuerung
o0 Soft- und Hardwaresysteme
0 Echtzeitsysteme
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e transaktionsorientierte Systeme
o Bank- und Versicherungssysteme
o0 Kommunikationssysteme
o Firmenmanagementsysteme

e wissensbasierte Systeme
0 Beratungssysteme
o Expertensysteme
o0 Lehr- und Lernsysteme

e Datenanalyseanwendungen
o0 Anfragesysteme
o digitale Bibliotheken
0 Messwertanalysesysteme

¢ Entscheidungshilfeanwendungen
o exekutive Informationssysteme
0 Gruppenentscheidungshilfen

Fur diese Arbeit wird eine Einteilung nach technologischen und einsatzorientierten
Aspekten gewahlt: eingebettete Systeme, Betriebssysteme und Anwendungspro-
gramme. Mit Hilfe dieser Einteilung lassen sich die verschiedenen Merkmale der
Software, die letztendlich zur Patent- oder Patentunfahigkeit dieser Softwareklasse
fuhren, am besten herausarbeiten.

3.4.1 Eingebettete Systeme

Eingebettete Systeme (engl. embedded systems) sind heutzutage in fast allen
Geraten des taglichen Gebrauchs, aber auch in der Luft- und Raumfahrt, Telekom-
munikation und Medizintechnik wiederzufinden. Unter solchen Systemen werden im
Allgemeinen Gerate verstanden, die eine vorher festgelegte und meist sehr spezielle
Aufgabe fir das Gesamtsystem erflllen. Sie enthalten einen Prozessor, definierte
Ein- und Ausgabeschnittstellen sowie eine festverdrahtete und auf den speziellen
Prozessor zugeschnittene Software. Im Unterschied zu einem Universalrechner kann
sowohl die Software, als auch die von dem System zu l6sende Aufgabe vom Anwen-
der nicht verandert werden (vLG. BLANK [ BLAOO] ) .
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Derartige Softwaresystemarten haben in erster Linie die Aufgabe, auf die fir die
jeweilige Maschine geeigneten Ereignisse (Eingaben) mit einer geeigneten Reaktion
(Ausgabe) zu reagieren. Aus diesem Grund werden solche Systeme auch als ereig-
nisorientierte und reaktive Systeme bezeichnet®’. Ein besonderes Merkmal einge-
betteter Systeme ist die Tatsache, dass die Losung ihrer Aufgabe zeitlichen
Einschrankungen unterworfen ist. Deshalb findet man héaufig auch den Begriff der
Echtzeitsysteme (va.. Duwe [ DuM03] ). Nach Duwe [ DuMd3] kénnen die folgen-
den funktionalgepragten Anforderungsmerkmale herausgearbeitet werden:

e Verarbeitung und Interpretation von Eingangsdaten bzw. Eingangssignalen
e Berechnung und Auslésung von Steuerungsinformationen
¢ Reaktion auf Ereignisse wéahrend der ununterbrochenen Systemnutzung

Bei dieser Form von Computerprogrammen ergeben sich nach herrschender
Rechtsprechung die wenigsten Probleme bei der Patentierung, sofern sie neu und
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, da sie grundsatzlich als technisch ange-
sehen werden. Sie werden deshalb auch als ,technische Programme®“ bezeichnet.
Durch die Einbettung in ,klassisch-technische Prozesse“ ( TAUCHERT [ TAU97]) be-
wirken sie, wie in Kapitel 3.3.1 Technizitat bereits erlautert, in der realen Welt greif-
und anschaubare technische Effekte und werden in den allermeisten Féllen in einen
technischen Gesamtprozess integriert®®. Dadurch werden traditionelle Lésungen aus
der Mechanik und Elektrotechnik durch Computer und Computerprogramm unter-
stitzte Systeme ersetzt ( HaASE [ HAAO3] ) . Der technische Charakter dieser compu-
terimplementierten Erfindungen ist somit offensichtlich.

3.4.2 Betriebssysteme

Ein Betriebssystem (engl.: operating system) ist die Art von Software, die den
sinnvollen Einsatz von Rechenmaschinen erst erméglicht, in dem es Programme und
Programmteile zur Verfigung stellt, welche die Ressourcen und Betriebsmittel eines
Computers bzw. DV-Anlage steuern und verwalten (vLG. BRAUSE [ BRAOL1] ). Nach

% Diese Bezeichnung stammt von Duvke [ DuMO3] und geht aus einer Klassifikation nach technolo-

gischen und anwendungsbezogenen Aspekten hervor.

¥ Als eine fur die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen sehr wichtige Entschei-

dung sei als Beispiel die ,ABS Entscheidung“ und in diesem Zusammenhang das ABS-System
genannt.
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der DIN®** Norm 44300 kann der Begriff des Betriebssystems wie folgt definiert wer-
den:

Das Betriebssystem wird von den Programmen eines digitalen Re-
chensystems gebildet, die zusammen mit den Eigenschaften der Re-
chenanlage die Basis der moglichen Betriebsarten des digitalen
Rechensystems bilden und die insbesondere die Abwicklung von
Programmen steuern und Uberwachen.

Demnach haben Betriebssysteme zwei wesentliche Aufgaben. Zum einen stellen sie
dem Benutzer und somit auch dem Anwendungsprogramm eine Art erweiterte Ma-
schine zur Verfigung, deren Programmierung leichter ist, als die von der Rechen-
maschine verwendete Hardware. Somit wird eine Schnittstelle fir Benutzer und
Programme bereitgestellt, die wesentliche Funktionen der Hardware zusammenfasst
und logisch strukturiert (va.. TANENBAUM [ TAUO4] ). Zum anderen verwalten Be-
triebssysteme die Ressourcen bzw. Betriebsmittel einer DV Anlage, was eine der
grundlegendsten und schwierigsten Aufgaben darstellt. So missen unter anderem
Prozesse synchronisiert und Zugriffe mehrerer Benutzer auf ein und dieselbe Res-
source gesteuert werden (va.. Guw ET AL. [ GS02] ) . Nach Guwmm ET AL. [ GS02]
sind die zentralen Aufgaben eines Betriebssystems die Prozessverwaltung, die Spei-
cherverwaltung und die Dateiverwaltung. Nach Brause [ BRa01] konnten die Benut-
zungsrelationen an einer DV-Anlage wie folgt aussehen:

% Aus: R CHTER [ R c04]
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Anwender (User) '

Anwendungsprogramm '

Betriebssystem '

Hardware '

Abbildung 3.2: Benutzungsrelationen einer Rechenmaschine
(va.. Brause [ BraO1])

In dieser Darstellung wird deutlich, dass das Betriebssystem unmittelbar auf die
Hardware einer DV-Anlage zugreift und diese in einer fir das Betriebssystem geeig-
neten Weise benutzt. Dadurch wirkt ein Betriebssystem in ahnlicher Weise bestim-
mend auf die Leistung der DV-Anlage, wie die zur Verfigung stehende Hardware der
Rechenanlage ( TAUCHERT [ TAU36/ 97]) . Der BGH sah in dhnlicher Weise das be-
stimmende Wesen eines Betriebssystems in Bezug auf die Hardware und entschied,
dass Betriebssysteme auf Grund der direkten Einwirkung und Manipulation auf die
darunter liegende Hardware der DV-Anlage grundsatzlich technisch sind und somit
der Patentschutz nicht von vornherein versagt bleiben durfe.

Die generelle Patentfahigkeit solcher Computerprogramme beschloss der BGH
bei seiner Entscheidung ,Seitenpuffer und bestétigte sie zuletzt in der Entscheidung
~ouche fehlerhafter Zeichenketten®. Dort heil3t es, dass ein Computerprogramm unter
anderem auch dann patentiert werden kann, wenn die beanspruchte Lehre die
,Funktionsfahigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche betrifft“ und dadurch
das ,unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente® ermoglicht ( ,, SUCHE FEHLERHAFTE
ZE| CHENKETTEN" [ XZB16/ 00] ) . Dadurch wird, so PIErRsoN [ PIE183/04], die ,er-
finderische Brauchbarkeit® einer DV-Anlage durch ein Computerprogramm (Be-
triebssystem) gelehrt.
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Betriebssysteme oder Teile davon sind, ebenso wie eingebettete Systeme, nach
diesen Ausfuhrungen generell technischer Natur und kdénnen somit ohne weiteres
Patentschutz geniel3en, sofern sie neu sind und auf einer erfinderischen Tatigkeit be-
ruhen.

3.4.3 Anwendungsprogramme

Die Anwendungsprogramme (engl.: applications) stellen die dritte und letzte
Gruppe der hier untersuchten Softwarebereiche dar und sind in der Feststellung ihrer
Patentfahigkeit am schwierigsten zu beurteilen. Im Gegensatz zu den Betriebssys-
temen, die den Betrieb einer DV-Anlage erst erméglichen, aber fur den Anwender
noch keinen konkreten ,Nutzen“ bringen®®, unterstiitzt die Anwendungssoftware den
Benutzer bei der Ausfiihrung seiner Tatigkeiten und Aufgaben und vermittelt so einen
konkreten ,Nutzen“ der DV Anlage fiir den Anwender®®. Die Anwendungssoftware
kann daher als die Gesamtheit aller Softwarebauteile gesehen werden, die dem An-
wender bei einer konkreten Aufgabe Unterstiitzung leistet®’.

Da heutzutage mit Hilfe einer DV-Anlage bzw. eines Computers eine Menge Auf-
gaben bewaltigt werden, existiert dementsprechend eine Fille von Anwendungssoft-
ware fir fast jeden Bereich in Beruf, Hobby und Privatleben. Deshalb lassen sich
Anwendungsprogramme nach der folgenden Abbildung noch feiner klassifizieren:

% siehe Wikipedia vom 12.08.2005: http://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungssoftware

% siehe Internet Lexikon vom 12.08.2005: http://www.ilexikon.com/Software.htm|

¥ siehe FH Dortmund, Informatik vom 11.08.2005: http://www.inf.fh-dortmund.de/personen/

professoren/haas/Buch_MedInfSys/Lehrbuch_MedInfSys-229.htm
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Anwendungssoftware '

Standardsoftware ' Individualsoftware '

/l\. ‘

Anwendungs- Anwendungs- Branchen- Data Mining
o . Data Warehouse
unabhégig bezogen abhangig Werbeplanung

Textverarbeitung Buchhaltung Steuerberater
Tabellenkalkulation Lagerwesen Prozesssteuerung
Datenbank Verwaltung Bauplanung

Grafikprogramme

Abbildung 3.3: Klassifizierung von Anwendungssoftware®

Bei den Anwendungsprogrammen ist eines der groRen Probleme die Beurteilung
der Technizitat. Folgte die Technizitat bei den Betriebs- und eingebetteten Systemen
schon alleine aus ihrem Einsatzgebiet und der offensichtlichen Verknipfung mit der
Hardware, ist dies bei den Anwendungsprogrammen wesentlich komplizierter und
muss von Fall zu Fall individuell entschieden werden. Grundsétzlich lasst sich aber
sagen, dass Anwendungssoftware genau dann die notwendige Technizitat fir eine
Patentierung aufweist, wenn die Wechselwirkungen mit dem Computer Uber den be-
stimmungsgemalRen Gebrauch einer DV-Anlage hinausgehen. Erschopft sich die
technische Benutzung der Software dagegen lediglich in dem Ublichen (bestim-
mungsgemafien) und normalen Gebrauch der DVA, so bleibt der Patentschutz ver-
sagt (v&.. PIERSON [ PIE182/04]).

Nach der Technizitat ist das zweite grundlegende Problem die erfinderische Téa-
tigkeit. Das reine Implementieren von ,Organisations- und Rechenregeln® ( Pl ERSON
[ PLE182/ 04] ) ist eine handwerkliche Tatigkeit und ist somit fur den entsprechen-
den Fachmann (Programmierer) nahe liegend. Die neue und erfinderische Tatigkeit

% aus IT Wissen vom 12.08.2005: http://www.itwissen.info/?ano=01-012382&id=31
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kann sich dann nur noch aus der Entwicklung dieser ,Organisations- und Rechenre-
geln® ergeben (va.. Nack [ Nac00] ) .

Textverarbeitung/Tabellenkalkulation

Programme fiur die Textverarbeitung und Tabellenkalkulation gehéren nach der
Abbildung oben zu der anwendungsunabhéngigen Standardsoftware. Ihnen wurde in
der Vergangenheit die Patentfahigkeit auf Grund mangelnder Technizitat mehrfach
abgesprochen ( Haase [ HAA03]) . Dies gilt auch fur die in den Programmen selbst
enthaltenen Komponenten, wie z.B. Rechtschreibprogrammen oder Thesauren
(va.. TAucHERT [ TAW7]) . Grundsatzlich kann deshalb davon ausgegangen wer-
den, dass diese Art von Programmen und ihrer Komponenten dem Patentschutz
nicht zuganglich sind®.

Die Ursache fur die fehlende Technizitat kann dabei durch verschiedenste Fakto-
ren erklart werden. Zum einen erschopft sich die beanspruchte Lehre in den meisten
Fallen in einer ,Organisations- und Darstellungsaufgabe“, welche, ungeachtet der
Tatsache, dass ein Computer verwendet wird, ausschlie3lich an den menschlichen
Geist adressiert ist (va.. Haase [ Ha03] ) . Des Weiteren werden solche Program-
me nach der ,Antiblockiersystem® Entscheidung (siehe Kapitel 3.3.1 Technizitat) als
nicht technische Programme angesehen, da sie weder in einen technischen Ge-
samtablauf zur Prozesswertverarbeitung integriert sind ( TAUCHERT [ TAU97]) noch
einen neuen und erfinderischen Aufbau der DV Anlage lehren. Vielmehr wird der
Computer in seiner Ublichen und bestimmungsgemalen Verwendung benutzt. Die
DV-Anlage wird dabei von dem Computerprogramm nur indirekt Gber das Betriebs-
system angesprochen, der interne Aufbau, die Betriebs- und Funktionsweise wird je-
doch dadurch nicht veréndert ( TAucHerRT [ TAuU97]). Nach heute herrschender
Rechtsprechung kann zweifelsfrei festgestellt werden, dass Computerprogramme
dieser Art auf Grund ihrer fehlenden Technizitat nicht patentierbar sind. Sie werden
deshalb nicht als computerimplementierte Erfindungen im Sinne des Patentwesens
angesehen.

% Die Pauschalisierung der Patentunfahigkeit auf Grund fehlender Technizitat dieser Programme

kann nur auf Grund der Entscheidungen des DPMA und der Gerichte definiert werden. Da sich
die Rechtsprechung jedoch im ,Fluss® befindet, ist die Verneinung der Patentfahigkeit kein un-
veranderliches Axiom.
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Geschaftsmethoden®

Dies ist wohl zweifelsohne der umstrittenste Bereich, wenn es um die Patentie-
rung von computerimplementierten Erfindungen geht und ist auf Grund fehlender
Grundsatzentscheidungen und uneinheitlicher Rechtsprechung von BPatG und BGH
weder gefestigt noch in sich schliussig (va.. Haase [ HA03] ) . So wurden in der
Vergangenheit solchen Computerprogrammen immer wieder der Patentschutz ver-
sagt, weil es ihnen zum einen an Technizitat mangelte und die DV-Anlage einer be-
stimmungsgemalen Benutzung unterlag (Vva.. TAUCHERT [ TAW97]), zum anderen
wegen der fehlenden Neuheit der implementierten Geschaftsmethode ( Haase
[ HAA03]) .

Mit der BGH Entscheidung ,Sprachanalyseeinrichtung“ wurde jedoch ein neues
Kapitel bei der Rechtsprechung von computerimplementierten Erfindungen eréffnet.
Ausschlaggebend war dabei die Erkenntnis, dass einer Vorrichtung bzw. DV-Anlage
auch dann ohne weiteres technischer Charakter zukommt, wenn diese nur in einer
bestimmten Weise programmtechnisch eingerichtet ist und dass es bei der Beurtei-
lung des technischen Charakters einer solchen Vorrichtung nicht darauf ankommt, ob
sie den Stand der Technik bereichert ( ,, SPRACHANALYSEEI NRI CHTUNG" [ XZB15/ 98] ) .
Damit wurde erstmals ein Patent erteilt und vom BGH bestéatigt, welches weder in ei-
nen technischen Gesamtprozess integriert ist noch einen neuen und erfinderischen
Aufbau bzw. eine nicht Ubliche Benutzung der DV-Anlage lehtrt.

Auf den ersten Blick scheint es so, als ob mit dieser Entscheidung das fir die Pa-
tentfahigkeit von computerimplementierten Erfindungen mal3gebliche Kriterium der
Technizitat von nun an grundsatzlich von jedem Computerprogramm erftllt wird. Al-
lerdings liegt bei dieser Entscheidung das Wesentliche im Detail. Denn zum einen
bezieht sich das angemeldete Patent auf eine Vorrichtung mittels eines Computers
und nicht auf ein Verfahren (va.. BETTEN [ BETO0] ) . Wie bereits im Kapitel 2.1.2
Patentkategorien erklart, kann der beanspruchte Gegenstand bzw. die beanspruchte
technische Lehre durch ein Erzeugnis- oder ein Verfahrenspatent geschiitzt werden,
was sich letztlich nach dem in der Anmeldung formulierten Anspruch richtet
( OsTERRI ETH [ GsT00] ) . Zum anderen war der vom BGH verfasste Leitsatz, dass ei-
nem Vorrichtungsanspruch auf eine computerimplementierte Erfindung ohne weite-
res technischer Charakter zukommt, nur von kurzer Dauer, da somit jede

49 Unter dem Begriff Geschaftsmethode kdnnen all jene Handlungsweisen zusammengefasst wer-

den, welche die Bedirfnisse einer bestimmten Art von geschéftlicher Tatigkeit befriedigen.
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implementierte Geschaftsmethode patentfahig ware. In einer seiner spateren Ent-
scheidungen erklarte der BGH, dass auch bei einem Vorrichtungsanspruch das Krite-
rium der Technizitat maRgebend sei und Uber das normal Ubliche hinausgehen
muss.

Der BGH reagierte auf die dabei entstandene ungleiche Behandlung der ver-
schiedenen Patentkategorien. Denn nach Nack [ NacOO] zu Folge darf die Wahl der
Patentkategorie bei gleichen Anspruchsgegenstanden keine Auswirkungen auf die
Patentfahigkeit haben, wodurch eine ,Begrenzung auf Vorrichtungspatente fir com-
puterimplementierte Erfindungen nicht aufrecht erhalten werden kann.

Somit sind nach wie vor computerimplementierte Geschéaftsmethoden in Europa
grundsétzlich nicht patentfahig, da es ihnen in den meisten Fallen an Technizitat und
erfinderischer Tatigkeit mangeln wird. Eine nahe liegende Implementierung einer be-
kannten Geschaftsmethode wird dabei nicht ausreichen, um den Anspruch begrin-
den zu kobnnen (va.. Teurer |[Tew00]). Ist die Implementierung einer
Geschaftsmethode fir den Durchschnittsfachmann jedoch nicht nahe liegend, so
spielt es keine Rolle, ob die Geschaftsmethode bekannt oder neu ist. In beiden Fal-
len zeugt die Implementierung von einer technischen Uberlegung, die so die Patent-
fahigkeit der computerimplementierten Erfindung begriindet. Solche
Geschaftsmethoden sind somit patentrechtlich schutzfahig, da nicht die Geschafts-
methode selbst, sondern die Implementierung im Zentrum der Erfindung steht (G
[@01]).

Sonstige Bereiche

Unter diesen Bereich fallen all jene Anwendungsprogramme, die sich nicht in die
oben genannten Félle einordnen lassen. Dies kénnen z.B. CAD/CAM Systeme, Si-
mulationssysteme, Computerspiele und anderweitige gedankliche Tatigkeiten sein.
Diese Computerprogramme liegen alle mit ihren Wirkungen auf einem vom Patent-
schutz ausgeschlossenen Gebiet. Grund dafir ist, dass die oben genannten Pro-
gramme Anweisungen enthalten, die ausschlie3lich an den menschlichen Geist
gerichtet sind, die nach 81 Abs. 2 PatG nicht patentfahig sind. Letzten Endes kommt
es immer auf den Einzelfall an. Kann der technische Charakter schlissig dargelegt
werden, so steht den oben genannten Programmen der Patentschutz offen, sofern
sie neu und erfinderisch sind. Wie eingangs schon erwahnt bedeutet dies, dass die
pragenden Inhalte der computerimplementierten Erfindung entweder eine technische
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Aufgabe losen, technische Mittel benutzen oder zumindest eine technische Uberle-
gung erfordern*’. Als dem Patentschutz zugangliche computerimplementierte Erfin-
dungen werden neuerdings auch Programme angesehen, deren Aufgabe nicht von
einem Menschen, sondern nur von einem Computer zu lésen ist. Dies kénnten z.B.
Simulationsverfahren sein (va.. Haase [ HAA03] ) .

AbschlieRend kann gesagt werden, dass Rechtsprechung bei zu patentierenden
Anwendungsprogrammen noch nicht abschliel3end beurteilt werden kann. Das Krite-
rium der Technizitat ist auch trotz einiger Entscheidungen nach wie vor ein wichtiger
Beurteilungsmal3stab. Denn nach den Grundsatzen des Patentrechts sollen nur
technische Lehren dem Patentschutz zugénglich sein. Die Diskussion dartber, ob
Computerprogramme grundsétzlich technisch sind oder nicht, ist diesbeziglich eben-
falls nicht abgeschlossen. Bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die Rechtspre-
chung entwickeln wird.

3.5 Internationaler Vergleich

Die Schutzwirkung eines Patents erstreckt sich nach seiner Erteilung lediglich auf
das Hoheitsgebiet, in dem es angemeldet und erteilt wurde und entfaltet somit nur
eine territorial beschrankte Wirkung in dem jeweiligen Staatsgebiet ( OSTERRI ETH
[ GsT00] ) . Ein sogenanntes ,Weltpatent® gibt es noch nicht. Aus diesem Grund ha-
ben sich im Laufe der Vergangenheit verschiedenste Patentsysteme auf der Welt
entwickelt. Die bedeutendsten sind neben dem europaischen Patentsystem das a-
merikanische und das japanische Patentsystem®.

' Quelle: GersTEIN [ GERO4]

2 Das europaische Patentrecht wird an dieser Stelle nicht erklart, da es, bis auf ein paar feine und

fur die Arbeit unrelevante Kleinigkeiten, dem deutschen Patentrecht gleichkommt. Dies liegt dar-
an, dass sich, im Zuge der Harmonisierung der europaischen Gesetze, die nationalen Patentge-
setze dem europaischen Patentgesetz anpassen missen.
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3.5.1 Amerikanisches Patentrecht

Die amerikanische Patenterteilungspraxis ist gerade bei computerimplementier-
ten Erfindungen in der letzten Zeit stark in die Kritik geraten, da vermehrt Patente
bewilligt wurden, die so hatten nie erteilt werden dirfen ( Spl EGEL ONLINE [ SPA00] ) .
Die Ursachen solcher Fehlentscheidungen auf einem so sensiblen Gebiet wie dem
Patentwesen sind mannigfaltig und haben ihren Ursprung nicht zuletzt auch in der
amerikanischen Patentgesetzgebung®. In dieser heif3t es:

Whoever invents or discovers any new and useful process, ma-
chine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful
improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the
conditions and requirements of this title**.

Wie auch in Europa werden im amerikanischen Patentrecht nur Patente fur Erfindun-
gen erteilt, die neu und erfinderisch sind, wobei in Amerika noch der Zusatz ,useful”
hinzukommt, was mit der Forderung der gewerblichen Anwendbarkeit im europai-
schen Gesetz verglichen werden kann. Allerdings muss der erfinderische Gedanke
nicht so stark ausgepragt sein. Denn im amerikanischen Patentgesetz wird keine ,er-
finderische Tatigkeit” wie im europaischen Patentgesetz verlangt, sondern lediglich,
dass die Erfindung ,non-obvious“? ist, was soviel bedeutet wie ,nicht offensichtlich®
oder ,nicht nahe liegend®. Diese Definition ist jedoch wesentlich schwéacher als die
der ,erfinderischen Tatigkeit” in Europa, so dass bereits Erfindungen Patentschutz
geniel3en konnen, die sich nicht mafl3geblich vom Stand der Technik abheben. Dies
fuhrt letzten Endes dazu, dass wesentlich mehr Erfindungen dem Patentschutz zu-
ganglich sind als in Europa ( va.. Haase [ HAA03] ) .

Weiterhin hat in Amerika nur der einzige und wahre Erfinder das Recht auf das
Patent. Im Gegensatz zum europdaischen Patentrecht, wonach derjenige das Patent
erhalt, der die Erfindung zuerst angemeldet hat, steht nach amerikanischem Patent-

“ Am 10. April 1790 unterzeichnete George Washington als amerikanischer Président das erste

amerikanische Patentgesetz, was heute noch Giltigkeit besitzt. Damit ist das amerikanische Pa-
tentrecht eines der altesten auf dieser Welt (Quelle vom 20.08.2005:
http://www.wolfgang-pfaller.de/usa).

“  35U.S.C. § 101 (Quelle vom 20.08.2005: http://www.bitlaw.com/source/35usc/101.html)

% 35U.S.C. § 103 (Quelle vom 20.08.2005: http://www.bitlaw.com/source/35usc/103.html)
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recht demjenigen das Patent auf die Erfindung zu, der die Erfindung zuerst erfunden
hat*®, und nicht dem, der es zuerst angemeldet hat.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied besteht darin, dass in den Vereinigten
Staaten eine Erfindung im Gegensatz zu Europa keinen ,technischen Beitrag zum
Stand der Technik“?’ liefern muss. Demnach reicht es aus, wenn die Erfindung ir-
gendeinem Gebiet der Technik zu zuordnen ist, den mafRgeblichen Stand der Tech-
nik bereichern muss die Erfindung jedoch nicht (VG.. R CHTLI Nl ENVORSCHLAG [ RV-
KOWMD2] ) . Das fur das deutsche und européische Patentrecht wesentliche Kriterium
der Technizitat wird somit im amerikanischen nicht bertcksichtigt. Auch findet sich
keine Definition eines Negativkatalogs von Gegenstanden oder Tatigkeiten, die ex-
plizit vom Patentschutz ausgenommen sind. Somit sind Computerprogramme grund-
satzlich patentfahig. Lediglich Naturphanomene, Naturgesetze und abstrakte ldeen
sind nach einigen (auch jingeren) Entscheidungen der amerikanischen Gerichte von
der Patentfahigkeit ausgeschlossen ( BETTEN [ BET95] ). In Tabelle 3.1 werden die
verschiedenen Patentgesetze der USA und Europa gegenuber gestellit.

Tabelle 3.1: Patentrechtlicher Vergleich zwischen den USA und Europa
(Aaus: @ [Ad05])

Vereinigte Staaten Europa

Patent erhalt der erste Erfinder Patent erhalt der erste Anmelder

(first to invent® Prinzip) (,first to file Prinzip)

Kein Einspruch Dritter vor der Patenterteilung Einspruch Dritter vor der Patenterteilung méglich
maglich

Einspruchsverfahren nach der Patenterteilung Einspruchsverfahren nach der Patenterteilung
(Einfach und erst kirzlich eingefiihrt) (Gut entwickelt, mit viel Rechtspraxis)

Veroffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach | Veréffentlichung der Anmeldung 18 Monate nach
dem Prioritatstag dem Prioritatstag
(kdrzlich eingefiihrt)

Kein Technizitatskriterium erforderlich Technizitat als Patentierungsvorrausetzung;
(unterschiedliche Auslegung in den einzelnen
Staaten und im EPA)

Patentierungserfordernis: Patentierungserfordernis:
- new - neu

- hon-obvious - erfinderische Tatigkeit

- useful - gewerblich anwendbar

% Quelle vom 20.08.2005: http://www.scandiagermania.com/deu/patent.fag.html

47 Aus: R CHTLI Nl ENVORSCHLAG [ RV- KOVVD2]
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reine Geschaftsmethoden patentierbar reine Geschaftsmethoden nicht patentierbar
(implementiert und abstrakt)

Auf computerimplementierte Erfindungen hat dieses doch sehr liberale
Patentsystem erhebliche Auswirkungen. Wurden Anfang der 70er Jahre, wie auch in
Europa, den Computerprogrammen jegliche Patentfahigkeit abgesprochen, anderte
sich im Laufe der Jahre die amerikanische Rechtsprechung zu Gunsten der
Softwareindustrie®® und gipfelte schlieBlich in jiungster Zeit in der generellen
Patentierung programmbezogener Erfindungen (Haase [Haa03]). Denn nach
amerikanischem Rechtsverstdndnis gehdrt eine Erfindung bereits einem Gebiet der
Technik an, wenn sie einen Computer benutzt oder Software zum Einsatz kommt
( R CHTLI Nl ENVORSCHLAG [ RV- KOMMD2] ) . Dies fuhrt dazu, dass nicht nur Computer-
programme generell Patentschutz geniel3en kdnnen, sondern auch Algorithmen und
Geschéaftsmethoden. Das amerikanische Patentrecht geht sogar soweit, dass Ge-
schaftsmethoden unabh&ngig von ihrer Implementierung als Computerprogramm pa-
tentiert werden konnen, wenn die Voraussetzungen ,new‘, ,useful* und ,non-
obvious® erfillt sind ( Haase [ HAAO3] ) .

Auf Grund dieser liberalen Erteilungspraxis, gerade auch im Zusammenhang mit
patentfahigen Geschéaftsmethoden, sieht sich das amerikanische Patentamt
U.S.P.T.O. vor einer Flut von programmbezogenen Patentanmeldungen und die
sprunghaft angestiegenen Anmeldezahlen machen dies deutlich. Die Folge ist, dass
die Qualitat der Patentrecherche bei der U.S.P.T.O. stark abnimmt und die Prifung
auf Neuheit nicht griindlich genug durchgefiihrt wird*®. Dies fiihrt zu vermehrter Ertei-
lung von sogenannten Trivialpatenten, die allgemein verfligbare Basistechnologien
beschreiben und so nie hatten erteilt werden dirfen (va.  ScHULzKI - HADDOUTI
[ ScH00], Haase [ HAAO3] ) . Auch besteht durch die geforderte geringe Erfindungs-
hohe die Gefahr, dass Monopolrechte auf solche Basistechnologien entstehen, die
nach der ,algorithmischen Freihaltetheorie“ (siehe Kapitel 3.3.4) fir die Allgemeinheit
frei bleiben missen, um zu verhindern, dass abstrakte Algorithmen monopolisiert

8 Nach den neuen Richtlinien zur Beurteilung der Patentfahigkeit miissen Computerprogramme in

erster Linie einen praktischen Nutzen haben, um dem Patentschutz zuganglich zu sein ( va..
Haase [ HAAO3]) .

49 In den meisten Féllen recherchiert die U.S.P.T.O. nur in der eigenen, amerikanischen Patentlite-

ratur. Da die Uberpriifung der Neuheit bei Computerprogrammen auf Grund der jahrelang man-
gelhaften Dokumentation an sich schon als schwierig zu beurteilen ist, wird durch die
ungeniigende Recherche das Problem noch verstarkt.
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werden ( RI CHTLI Nl ENVORSCHLAG [ RV- KOMMD2] ) und dadurch der technische Fort-
schritt nicht geférdert sondern gehemmt wird. Dies widerspreche dann den
Grundsatzideen des Patentwesens.

Die genannten Probleme treffen allerdings nicht nur die Wirtschaft in Ubersee,
sondern vielmehr auch Firmen hierzulande. Der vom Gesetzgeber definierte Aus-
schluss von der Patentierung fir ,Computerprogramme als solche® hat dazu gefuhrt,
dass sich viele européische Softwarefirmen auf die bedingte Schutzwirkung des Ur-
heberrechts verlassen und ihre computerimplementierten Erfindungen nicht zum Pa-
tent anmelden (va.. BETTEN [ BET95] ) . Dieses quantitative Patentgefélle zwischen
amerikanischen und europdaischen Firmen entwickelt sich aber zum Nachteil der eu-
ropaischen Firmen. Der Grund daflr ist die in den Vereinigten Staaten bestehende
und grundsatzlich anerkannte Patenthandelspraxis, wonach Unternehmen nicht sel-
ten Kooperationen mit dem Austausch von Patenten beschlieRen. Européische Fir-
men haben da oft das Nachsehen. ( ScHuLzki - HabbouTi [ ScHOO0] ) .

Im Rahmen der Diskussion zu dem Vorschlag der EU zur Erweiterung der Paten-
tierbarkeit computerimplementierter Erfindungen hat die Gesellschaft fur Informatik
(GD) in [ G 01]°° dazu Stellung genommen. Hierbei kommt sie zu dem Schluss,
dass, auf Grund der Tatsache, dass in den USA der Patentschutz auch fir e-
Business- und Geschéaftsmethoden offen steht, in Europa dies jedoch verwehrt bleibt,
den hier ansassigen Unternehmen ein erheblicher Wettbewerbsnachteil entsteht.
Viele hiesige Unternehmen sehen sich somit in Gefahr, amerikanische Schutzrechte
zu verletzen, was bereits dadurch schon passieren kann, indem bestimmte Angebote
von Europa aus im Internet bereitgestellt werden und ebenso in Amerika zur Verfi-
gung stehen. Die Folge ware, so die G in [ G 01] weiter, dass den europaischen
Unternehmen kostenintensive Verletzungsprozesse drohen, ihnen aber ein ,Deal**
nicht moglich ist, da in Europa die Patentschutzmoglichkeiten fir Computerpro-

gramme nicht so weit gespannt sind und ihnen somit die Grundlagen dazu fehlen.

Nach h.M. ist dies kein Argument daflrr, den Patentschutz in Europa auch fur e-
Business- und Geschaftsmethoden ohne technischen Inhalt zu 6ffnen. Die oben ge-
nannten Ausfiihrungen haben gezeigt, dass ein liberales Patentwesen nach ameri-

®  Aus: Stellungnahme der Gesellschaft firr Informatik e.V. (GI) um patentrechtlichen Schutz von

Software in Ansehung des Sondierungspapiers der EU-Kommission [GI01]

® Im amerikanischen Rechtsraum ist es nicht uniblich, dass Patentstreitigkeiten zwischen zwei

Parteien aufergerichtlich mittels Austausch von Patenten oder ,Cross-Lizenzvertragen®
([ A 01]) geregelt werden.
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kanischen Muster eine Menge von Problembereichen beinhaltet, die der Innovations-
férderung und somit den Grundséatzen des Patentwesens entgegen stehen. Eine
Moglichkeit, um das Problem zu entscharfen, sieht die Europaische Kommission in
FOLGEMARNAHMEN zUM GRUNBUCH. . . [ FME darin, neben einer dort beschriebenen
Rechtsanpassung eine Informationskampagne zu starten, um den europaischen Un-
ternehmen in der Softwarebranche das Patentsystem néaher zu bringen und tber die
Maoglichkeiten und wirtschaftlichen Vorteile, gerade fur auf auslandischen Markten
tatige Unternehmen, zu informieren. Denn derzeit wissen noch zu wenig Software-
Unternehmen in Europa Uber die Mdglichkeiten Bescheid, so in FOLGEMARNAHMVEN ZUM
GRUNBUCH. . . [ FM3 weiter, wie sie ihre Investitionen mit Hilfe des Patentsystems
schitzen und die bereits jetzt schon vorhandenen Mittel der technischen Schutzrech-
te fur sich nutzen kénnen.

3.5.2 Japanisches Patentrecht

Im Gegensatz zum amerikanischen Patentgesetz besitzt das japanische Patent-
gesetz mehr Ahnlichkeiten mit dem europaischen Gesetz. Denn obwohl Computer-
programme in Japan nicht explizit vom Patentschutz ausgeschlossen sind, fordert
das japanische Gesetz fur eine patentfahige Erfindung eine enge Beziehung zur
Technik (Haase [ HAAO3] ) . In Section 2(1) jPatG wird eine patentfahige Erfindung
wie folgt definiert (va.. HarT ET AL. [HHR] ) :

An invention in this Law means a highly advanced creation of techni-
cal ideas by which a law of nature is utilized.

Dadurch wird es per Gesetz notwendig, dass die Erfindung untrennbar mit dem Er-
fordernis der Technizitat verbunden sein muss. Auch die in Europa notwendigen Pa-
tentfahigkeitskriterien wie Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche
Anwendbarkeit lassen sich so im japanischen Patentgesetz wiederfinden (Vva..
Haase [ HAAO3] ) . In Section 29(1) heil3t es, dass eine Erfindung genau dann neu ist,
wenn sie in Japan vorher nicht verdffentlicht worden ist®?, wodurch bei der internatio-

2 section 29(1) jPatG: Any person who has made an invention which is industrially applicable may

obtain a patent therefore, except in the case of the following inventions:

(i) inventions which were publicly known in Japan prior to the filing of the patent application;

(ii) inventions which were publicly worked in Japan prior to the filing of the patent application;

(iii) inventions which were described in a distributed publication in Japan or elsewhere prior to the
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nal anerkannten absoluten Neuheit zum Teil nur auf das japanische Staatsgebiet ab-
gestellt wird. Weiterhin darf eine patentfahige Erfindung gegentiber dem Stand der
Technik bzw. nach Haase [ HAA03] dem ,Durchschnittsfachmann® nicht nahe liegend
sein®3, was im jPatG mit ,nonobviousness* beschrieben wird. Obwohl diese Definition
des nicht nahe liegend dem amerikanischen &hnelt, wird nach h.M. dies als starker
gegenuber der amerikanischen Definition eingeschatzt.

In Anlehnung an das européische Patentrecht enthalt auch das japanische Pa-
tentrecht einen Negativkatalog mit Dingen, die nicht patentfahig sind. Allerdings wer-
den dort Computerprogramme bzw. computerimplementierte Erfindungen nicht
explizit erwahnt. Demnach sind Computerprogramme in Japan grundsatzlich patent-
fahig, solange sie einen technischen Charakter aufweisen, neu und erfinderisch sind.
Aber auch das japanische Patentgesetz unterlag in der Vergangenheit, wie in den
Vereinigten Staaten, einem Wandel hin zu einem liberalen Patentsystem. So ist zwar
der technische Charakter einer computerimplementierten Erfindung maf3geblich, a-
ber bereits die entfernte Verwendung eines Computers bzw. einer Hardware genigt,
um die Technizitat zu begrinden. Damit geht das japanische Patentgesetz einen
Schritt weiter als die europdische Patentrechtspraxis und schlie3t Geschaftsmetho-
den in implementierter Form als schutzwirdige Erfindungen in den Patentschutz mit
ein (va.. Haase [ HAA03]) . Lediglich abstrakte Geschéaftsmethoden bzw. von der
Implementierung unabhangige Geschaftsmethoden sind in Japan nicht patentfahig,
da sie auf betriebswirtschaftlichen und dkonomischen Gesetzen basieren und nicht
auf Naturgesetzen (HART ET AL. [HHR]).

Bemerkenswert ist, dass es auf dem patentrechtlichen Gebiet der computerimp-
lementierten Erfindungen bisher in Japan kaum zu Rechtsstreitigkeiten gekommen
ist. Deshalb konnte sich, im Gegensatz zu Europa, keine charakteristische ,Spruch-
praxis“ entwickeln (va.. Haase [ HAAQ03] ) . Bei jahrlich ca. 20.000 programmbezo-
genen Patentanmeldungen wird deutlich, dass sich die 1997 vom japanischen
Patentamt erlassenen Leitlinien, wonach sich die Patenterteilungspraxis computer-
implementierter Erfindungen eher an der liberalen Rechtspraxis der USA orientieren

filing of the patent application.
(Quelle vom 25.08.2005: http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/Partll-2.pdf)

% section 29(2) jPatG: Where an invention could easily have been made, prior to the filing of the

patent application, by a person with ordinary skill in the art to which the invention pertains, on 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).

(Quelle vom 25.08.2005: http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo e/Guidelines/Partll-2.pdf)



68 3.6 Zusammenfassung

sollte,
FOLGEMARNAHMVEN ZUM GRUNBUCH. . .

positiv. auf die Anmeldepraxis der Unternehmen auswirken (Va.
[ FMF ). Ob diese Entwicklung auch positiv fur
den gesamten japanischen Wirtschaftsraum zu beurteilen ist, muss die Zukunft zei-
gen. Die inflationaren Anmeldezahlen in Japan kénnten dabei &hnliche Probleme wie
in den Vereinigten Staaten hervorbringen.

3.6 Zusammenfassung

Mit diesem Kapitel wurde das Ziel verfolgt, zu zeigen, in wie weit es mdglich ist,
dass Computerprogramme dem Patentschutz zugénglich sind, obwohl sie nach § 1
Abs. 2 nicht als Erfindung im Sinne des Patentwesens angesehen werden. Deshalb
wurden in diesem Kapitel intensiv die Rahmenbedingungen erortert, welche die Vor-
aussetzungen bilden, damit die wesensbestimmenden Merkmale einer computerimp-
lementierten Erfindung patentfahig sind.

So wurde zunéchst eine merkmalsdefinierte Abgrenzung zwischen einem Soft-
ware-Produkt, einem Computerprogramm und einem Algorithmus gegeben, anhand
dessen dann ersichtlich wurde, dass sowohl ein Software-Produkt als solches eben-
so wenig Patentschutz geniel3en kann wie ein abstrakter Algorithmus. Dartber hin-
aus sind diese Formen jedoch nicht schutzlos, sondern werden unter den Schutz des
etwas schwacheren Urheberrechts gestellt. In der nachfolgenden Tabelle 3.2 werden
noch einmal die unterschiedlichen Merkmale der beiden Schutzformen Urheberrecht
und Patentrecht zusammengefasst und verglichen.

Tabelle 3.2: Vergleich® zwischen Urheberrecht und Patentrecht in Bezug auf

Computerprogramme ( HAASE [ HAAO1] )

Urheberrecht Patentschutz

Schutzgegenstand

sprachliche gestalterische Ausdrucks-
form des Quellcodes und Entwurfs-
materials

Ideen, Prinzipien und Funktionsweise
des Computerprogramms

erfinderische Hohe

geringer Anspruch an die Schop-
fungshoéhe, durchschnittliche Pro-
gramme werden dadurch vom Schutz
mit erfasst

erfinderische Tatigkeit, die gegeniber
dem Stand der Technik fiir den
Durchschnittsfachmann nicht nahe
liegend sein darf

54

Der Vergleich bezieht sich nur auf die rechtliche Ausgestaltung in Deutschland und Europa.
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Neuheit relativ; eigene geistige Schopfung |absolut; Vorveréffentlichungen sind
ausreichend neuheitsschadlich, Zweiterfindungen

nicht moglich
Technizitat nicht erforderlich mafgebliches Kriterium eines patent-

fahigen Computerprogramms; techni-
scher Charakter muss erkennbar sein

Schutzbeginn

mit Schaffung des Programms; keine
amtliche Registrierung notig

férmliches Anmeldeverfahren; Pri-
fung der Voraussetzungen zur Paten-
tierung

Schutzumfang

Kopierschutz; Dritten ist das Laden,
Anzeigen, Ablaufen oder Speichern
sowie das Ubersetzen und Bearbei-
ten ohne Zustimmung des Rechtein-
habers untersagt. Dies gilt auch im
privaten Bereich. Nachprogrammie-
rung erlaubt.

AusschlieBlichkeitsrecht zur Benut-
zung; Dritten ist das Herstellen, An-
bieten, in Verkehr bringen oder zu
gebrauchen sowie das Anwenden
ohne Zustimmung des Rechteinha-
bers untersagt. Benutzung zu nicht
gewerblichen oder Versuchszwecken
erlaubt.

Interoperabilitat

Dekompilierung zur Programmierung
von Schnittstellen erlaubt

Dekompilierung firr nicht gewerbliche
oder Versuchszwecke erlaubt.

Schutzdauer

bis 70 Jahre nach Tod des Urhebers

20 Jahre nach Anmeldung

Kosten

keine

Kosten fur Anmeldung und laufende

Geblhren

Damit wird klar, dass sowohl das Urheberrecht als auch das Patentrecht in ihrer Kon-
zeption dem Kumulationsprinzip der gewerblichen Schutzrechte entspricht (va..
Haase [ HAAO1] ), die sich einander nicht ausschlie3en, sondern auf Grund ihrer ver-
schiedenen Schutzumfange und Schutzgegenstande einander ergadnzen. Als Schutz-
instrument ist das Patentrecht fir Computerprogramme jedoch wesentlich
interessanter, da nur hier auch die Grundsatze, Funktionsweisen und Ideen ge-
schitzt werden kénnen, wahrend das Urheberrecht lediglich vor dem Kopieren, nicht
aber vor dem Nachprogrammieren schitzt.

Trotz heftiger Kritik ist in Deutschland und Europa das maf3gebliche Kriterium fr
die Patentvoraussetzung computerimplementierter Erfindungen die Technizitat. Im
Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo kein technischer Charakter erforderlich
ist, und Japan, wo bereits die entfernte Verwendung eines Computers den erforderli-
chen technischen Charakter begrindet, muss in der européaischen Union ein patent-
fahiges Computerprogramm derart technischer Natur sein, dass es Uber die
normalen physikalischen Wechselwirkungen einer DV-Anlage hinausgeht. Und ob-
wohl in den letzten Jahren sich die Beurteilungsweise der Technizitat zu Gunsten der
Computerprogramme entwickelt hat, bleibt bei einem Verfahrensanspruch der tech-
nische Charakter maRgebend. In wie weit die dargelegte Entscheidung des BGH




70 3.6 Zusammenfassung

,Sprachanalyseeinrichtung“ auf einen Vorrichtungsanspruch auf die generelle Patent-
fahigkeit von Computerprogrammen auswirkt, bleibt abzuwarten.

So konnte trotz nicht schliissiger Rechtsprechung festgestellt werden, dass ein-
gebettete Systeme und Betriebssysteme grundsatzlich patentfahig sind und somit
Uber den nétigen technischen Charakter verfiigen, sofern sie neu und erfinderisch
sind. Wie aber bereits bei den Anwendungsprogrammen, insbesondere bei den Ge-
schaftsmethoden erklart, begrindet die eigentliche Implementierung eines Compu-
terprogramms nicht zwangslaufig die erfinderische Téatigkeit, da dies zu Recht als
handwerkliches Kénnen eines Programmierers angesehen wird. So fehlt den An-
wendungsprogrammen in der Regel nicht nur der technische Charakter, sondern
mehr noch die Voraussetzung der erfinderischen Téatigkeit. Darliber hinaus ist gerade
bei den implementierten Geschaftsmethoden das Kriterium der Neuheit von wesent-
licher Bedeutung.

Im abschliel3enden Einblick tGber den internationalen Vergleich verschiedener Pa-
tentsysteme hat sich gezeigt, dass auf Grund der restriktiven Patenterteilungspraxis
die Unternehmen in Deutschland und Europa gegeniber ihren amerikanischen und
japanischen Konkurrenten Wettbewerbsnachteile erfahren und ein liberaleres Pa-
tentsystem in Europa einen besseren Innovationsschutz bieten wirde. Allerdings
wurde auch gezeigt, dass eine liberalere Auslegung des Patentgesetzes zu erhebli-
chen Problemen fihren kann, die sich dann negativ auf die Softwareindustrie auswir-
ken und sich nicht mit den Grundsatzen des Patentwesens vereinbaren lassen.
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Kapitel 4

Stand der Diskussionen

In diesem Kapitel soll abschlieRend der momentane Stand der Diskussion bei der
Patentierung computerimplementierter Erfindungen untersucht werden. Mittelpunkt
dieser Debatte ist die von der Europaischen Kommission vorgeschlagene EU Richtli-
nie zur Erweiterung der Patentierungsmoglichkeiten programmbezogener Erfindun-
gen und der Gegenvorschlag des Parlaments, der eine deutliche Einschrankung der
Patentierbarkeit von Computerprogrammen zur Folge hatte.

Im Anschluss daran soll untersucht werden, welche Auswirkungen durch eine
Erweiterung bzw. Einschréankung der Patentierungsmaoglichkeiten softwarebezogener
Erfindungen auf verschiedenen gesellschaftlichen Interessensgebieten zu erwarten
sind.

4.1 Aktuelle Diskussion

Seit der Einfihrung der Universalrechner und der damit verbundenen Industriali-
sierung der Softwareproduktion wird Uber die Patentierbarkeit von Software bzw.
computerimplementierten Erfindungen diskutiert. Nach mehr als 30 Jahren scheint
sich daran auch nichts gedndert zu haben. So werden von den Softwarepatentgeg-
nern immer wieder Argumente ins Feld geftihrt, deren Ausfihrungen auf ein man-
gelndes Verstandnis des Patentrechts zurlickzuftihren sind.

Allerdings lassen sich durchaus auch kritische Meinungen beobachten. So sollte
nach einem Revisionsvorschlag zu Art. 52 EPU, welcher dem § 1 PatG entspricht,
die Klausel ,Computerprogramme als solche® aus der Negativliste der nicht paten-
tierbaren Gegenstande und Tatigkeiten entfernt werden. Dies wiirde an der momen-
tanen Rechtslage nichts andern, da auch weiterhin nur Computerprogramme
patentfahig waéren, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten
(va. TAucHERT [ TAU40/ 01]) . Durch die Streichung der Klausel konnte allerdings
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der verwirrenden Situation entgegen gewirkt werden und so vielleicht mehr européi-
sche Unternehmen dazu bewegen, Patente auf Computerprogramme anzumelden.
Die Streichung der Klausel ,Computerprogramme als solche* ist vor dem Hintergrund
zu sehen, so TAUCHERT [ TAu40/ 01] weiter, dass im Zusammenhang mit dem TRIPS
Abkommen im Rahmen der WTO alle Erfindungen auf dem Gebiet der Technik Pa-
tentschutz erhalten sollten und es nicht zu vereinbaren ware, wenn ein Teilbereich
der Technik davon ausgeschlossen wére. Leider konnte diese Revision nicht durch-
gesetzt werden.

4.1.1 EU Richtlinie fur Software-Patente!

Die Diskussion uber die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen
auf EU Ebene begann 1997 mit dem ,Griinbuch Uber das Gemeinschaftspatent und
das Patentschutzsystem in Europa“?, in dem auch tber die Patentfahigkeit von Com-
puterprogrammen diskutiert wurde. Nach einer Konsolidierungsrunde und einem im
Internet veréffentlichten Sondierungspapier wurde schnell klar, dass auf Grund der
unsicheren Rechtslage dieser Thematik dringend Handlungsbedarf bestand. Aus
diesem Grund unterbreitete die Europaische Kommission im Februar 2002 einen
Richtlinienvorschlag tiber die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen?®
(va.. MUNDHENKE [ MUNO4] ) .

Mit diesem Vorschlag wurde der Versuch unternommen, das Patentrecht der EU
Mitgliedsstaaten auf dem Gebiet der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfin-
dungen zu harmonisieren. Denn trotz der EPU (siehe Kapitel 2.6.2 Europaische und
internationale Entwicklung des Patentrechts) ist bei der Patentierung von Computer-
programmen nach wie vor das jeweilige nationale Patentgesetz verbindlich. Nach
dem der Richtlinienvorschlag 2003 dem Europaischen Parlament vorgelegt wurde,
hat das Parlament in beispielloser Lobbyarbeit und unter starker Einflussnahme der
,Open-Source“ Gemeinde, die in dem Richtlinienvorschlag eine generelle Patentie-

An dieser Stelle wird nicht der Inhalt der vorgeschlagenen Richtlinie im Detail erklart, da dies den
Umfang dieser Arbeit sprengen wirde.

Eine Zusammenfassung dieses Dokumentes findet man unter (vom 01.09.2005):
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/126051.htm

Die ,Richtlinie Uber die Patentierung computerimplementierter Erfindungen® findet man unter
[ Rv- KOWD2] .
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rung von Software sah, die Richtlinie in erheblichen Umfang derart gedndert®, dass
die Patentierung computerimplementierte Erfindungen erheblich eingeschrankt wir-
de (va.. TAucHERT [ TAU06/ 05]) . Trotz Versuche, eine Kompromisslosung zu fin-
den, wurde die Richtlinie am 06. Juli 2005 vom Parlament abgelehnt ( Spi EGEL
O\LINE [ SPAD5] ) .

Der von der Kommission verfasste Richtlinienvorschlag orientierte sich dabei an
der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des EPA und des BGH ( TAUCHERT
[ TAL06/ 05] ) . Dabei ist einer der grol3en Streitpunkte zwischen der Kommission
und dem Parlament der Technikbegriff. In dem Artikel 3 der Richtlinie der Kommissi-
on wird ausdrtcklich erklart, dass eine ,computerimplementierte Erfindung als einem
Gebiet der Technik zugehorig“ gelten soll. In dem Parlamentsentwurf wurde dieser
Artikel jedoch gestrichen. Dartber hinaus lasst sich in dem Parlamentsentwurf die
Tendenz erkennen, dass Software bzw. Computerprogramme weitestgehend als
nicht technisch gelten sollen und ihnen damit die Patentierung grundsatzlich versagt
bliebe ( MIULLER ET AL. [ M304]).

Der Artikel 3 der Richtlinie der Kommission hatte aber nicht die generelle Paten-
tierung von Software zur Folge, wie das von einigen Software-Patentierungsgegnern
immer wieder vorgebracht wird (Stichwort: , Trivialpatente®). Denn nach wie vor miss-
te das zu patentierende Computerprogramm immer noch die Vorraussetzung der
Neuheit und erfinderischen Tatigkeit gegentiber dem Stand der Technik erfullen. Au-
Berdem bleiben auch weiterhin abstrakte Algorithmen und Basistechnologien der
Softwaretechnik auf Grund der algorithmischen Freihaltetheorie (siehe Kapitel 3.3.4
Algorithmische Freihaltetheorie) von der Patentierung ausgeschlossen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die von der Kommission geforderte Gesamtbetrach-
tung bei der Beurteilung der Technizitat einer computerimplementierten Erfindung,
sofern die Erfindung technische und nicht technische Merkmale enthalt. In Artikel 4
Abs. 3 des Richtlinienvorschlags der Kommission wird daher ausdricklich definiert,
dass eine computerimplementierte Erfindung sich in ihrer Gesamtheit vom Stand der
Technik abheben muss ( R CHTLI Nl ENVORSCHLAG [ RV- KowD2] ) . Solch einen libera-
len Standpunkt vertritt nicht einmal der BGH, der nach der Einfihrung der Gesamtbe-
trachtung schnell feststellen musste, dass dadurch jegliches Computerprogramm im

4 Die Anderungen des Europaparlaments zu dem Richtlinienvorschlag der Kommission findet man

unter [ RV- EPO3] .
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Zusammenhang mit einem Computer technisch wird”. Es besteht daher bei der rei-
nen Gesamtbetrachtungslehre die Gefahr, dass Gegenstande und Tatigkeiten, die im
Allgemeinen vom Patentschutz ausgeschlossen sind, allein dadurch patentfahig wer-
den, weil sie aus einer bewusst konstruierten Kombination von technischen und nicht
technischen Merkmalen bestehen. In der Konsequenz waren dann auch neuartige
Geschaftsmethoden patentierbar. Damit steht der Artikel 4 Abs. 3 im Gegensatz zu
der jungsten Rechtsprechung des EPA und des BGH ( MILLER ET AL. [ M304]).

Das Europaparlament weicht mit gro3er Deutlichkeit vom Artikel 4 Abs. 3 des
Richtlinienvorschlags der Kommission ab. Vielmehr vertritt das Parlament die Auffas-
sung, dass bei der Beurteilung des technischen Beitrags nur die Gesamtheit aller
technischen Merkmale, die Gegenstand des Patentanspruchs sind, sich vom Stand
der Technik abheben missen, obgleich die Erfindung auch nicht technische Merkma-
le aufweist ( ANDERUNGSVORSCHLAG [ RV- EP03]) . Nach dieser Definition ist dies bei
der Beurteilung der Technizitéat eine Ruckkehr zur Kerntheorie und wirde zur Folge
haben, dass Software nur noch sehr eingeschrankt patentierbar wéare (va.. MILLER
ET AL. [ M304]).

Anhand dieser wesentlichen Unterschiede zwischen dem Vorschlag der Kommis-
sion und dem Gegenvorschlag des Europaischen Parlaments wird deutlich, dass die
Meinungen Uber die Patentierung von Computerprogrammen weit auseinander ge-
hen, zumal die oben genannten Unterschiede nur die Spitze des Eisbergs sind. In
dieser Sache, so zitierte der Spl EGEL O\LI NE [ SPAD5] , sind ,die Emotionen [...] der-
zeit so aufgeladen, dass keine rationale Entscheidung maéglich ist“. Dabei scheint es
so, als ob bei der Frage nach der Patentierung von Software eine generelle Diskus-
sion Uber das Fir und Wider des gesamten Patentwesens gefuhrt wird. Die in der
Vergangenheit immer wieder vorgebrachten Einwédnde gegen das gesamte Patent-
system erhalten so jedenfalls fortwahrend neue Grinde.

4.1.2 Beauregard Claims

Bei der Frage nach der Patentierbarkeit von Computerprogrammen muss auch
untersucht werden, in welcher Form ein Programm, wenn es die Patentierungsvor-
aussetzungen erfullt, geschitzt werden kann. Dabei ist die Schutzform bei den klas-
sischen Patentgegenstanden von wesentlicher Bedeutung. Wie in Kapitel 2.1.2

° Aus diesem Grund ging der BGH dazu Uber, dass die technischen Merkmale einer Erfindung im

Vordergrund stehen miissen (siehe Kapitel 3.3.2 Kernbetrachtung vs. Gesamtbetrachtung).
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Patentkategorien bereits genannt, kennt das deutsche und européische Patentgesetz
zwei Ubergeordnete Patentanspriche: Erzeugnis- und Verfahrensanspruch. Beide
Kategorien besitzen noch einige Unterkategorien. Die Abbildung 4.1 gibt e