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Eine fechnische Lésung zu einem technischen Problem: Software Patente in Deutschland

Um ein weiteres Mal wurde die deutsche Rechtsprechung zum Patentschutz von Software in der
+Webseitendarstellung” genannten Entscheidung des Bundesgerichtshof (BGH) ergénzt. Die
Entscheidung ist insofern besonders interessant, als dass eine (unbekannte) dritte Partei gegen
das fir Siemens 2001 erteilte Patent Nichtigkeitsklage erhoben hat, weil sich die das Patents auf
Computerprogramme bezieht und sowohl das deutsche als auch das européische Patentrecht
besagen, dass Computerprogramme ,als solche” vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Diese
Entscheidung ist eine der wenigen, in welche eine dritte Partei aktiv gegen Patentschutz fur
Computerprogramme argumentiert hat.

Die Nichtigkeitsklage gegen das deutsche Patent wurde am Bundespatentgericht (BPatG)
erhoben, welches das Patent mit der Begrindung fur nichtig erklarte, dass der Gegenstand der
Anspriche wegen fehlender Technizitdt vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Die
Patentinhaberin Siemens legte gegen die Entscheidung Berufung ein, die Nichtigkeit des Patents
wurde jedoch durch den BGH bestétigt.

In seiner Entscheidung bestétigte der BGH die Entscheidung des BPatG im Ergebnis, fihrte
jedoch einen zweistufigen Test zur Feststellung ein, ob eine Erfindung vom Patentschutz in
Deutschland ausgeschlossen ist oder nicht. Ein éhnlicher Zweistufentest wurde durch das
Europdische Patentamt in den letzten Jahren entwickelt. Der BGH hat nun diesen Test auch fur
das deutsche Patente bestatigt und damit die bis jetzt unterschiedliche Betrachtungsweisen in
Deutschland und vor dem Européischen Patentamt vereinheitlicht

In der ersten Stufe wird der Gegenstand der erteilten Anspriiche dahingehend analysiert, ob er
Uberhaupt ausreichend ,technisch” ist. Die zweite Stufe beinhaltet eine Analyse, ob die
Merkmale, die den Anspruch vom Stand der Technik unterscheiden, von einer Lésung fir ein
konkretes technisches Problem unter Verwendung von technischen Mitteln lehren.

Der in Frage stehende Anspruch bezog sich auf ein Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung
fir das Wiederfinden einer von der Startseite eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und
inzwischen verlassenen Informationsseite. Der Anspruch wurde fir ausreichend technisch
befunden und erfillte demzufolge die Bedingungen der ersten Stufe des Tests, da sich die
Verfahrenschritte auf technische Geréte beziehen, wie z. B. in einem Computernetzwerk
verbundene Server und Computer, welche die Informationen Benutzers darstellen. Der BGH
bekraftigte, dass es in der ersten Stufe fir ein Verfahren ausreichend ist, eine bestimmte
Verwendung von IT-Komponenten zu lehren.

Jedoch entschied der BGH, dass die Patentanspriiche keine Lésung fir ein konkretes
technisches Problem unter Verwendung technischer Mittel sind. Diese Anforderungen des
zweiten Schritts erfUllten die Anspriche nach Ansicht des BGH im vorliegenden Fall nicht. Das
Gericht fuhrte aus, dass durch das Patent geldste objektive Problem zunéchst festzulegen ist und
dass dieses objektive Problem und seine Lésung den geforderten technischen Charakter haben
mussen, d.h. der Unterschied zwischen der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik
muss ein technisches Problem unter Verwendung von technischen Mitteln 16sen.

Die technischen Mittel kénnen z. B. in der Modifikation von IT-Komponenten oder in einem
unterschiedlichen Weg ihrer Adressierung liegen. Ahnlich kénnten Modifizierungen als
ausreichend fir eine gerechtfertigte Patenterteilung angesehen werden, wenn diese z.B. die
Verarbeitung eines Computerprogramms durch technische Faktoren auBerhalb des IT-Systems
bestimmen, oder wenn die Lésung in der Modifizierung des Computerprogramms liegt, um
technische Faktoren au3erhalb des IT-Systems einzubeziehen.



Jedoch fihrte der BGH im vorliegenden Fall weiter aus, dass der Wortlaut der Anspriiche nicht
Uber, dem Fachmann zur Implementierung Gberlassene, ,allgemeine Anweisungen” hinaus
geht. Die Offenbarung des Patents beinhaltete im Wesentlichen die Verwendung von aus dem
Stand der Technik bekannten Komponenten. Der Wortlaut der Anspriche enthielt keine
Informationen Uber den Umfang, in welchem die Computerverarbeitung von technischen
Faktoren entweder von innerhalb oder auBerhalb des IT-Systems beeinflusst wird. Das
beanspruchte Verfahren bezog sich alleine auf die Gewinnung, Speicherung und Verarbeitung
der Vorgénge, welche durch einen Benutzer ausgefihrt wurden, und zwar unter Verwendung
bereits bekannter Computerverfahren. Es gab keine zusétzliche Offenbarung in den
Ansprichen, welche die Grundlage fir Anweisungen bilden hétte kénnen. Der BGH widerrief
demzufolge das Patent.

Wéhrend die Entscheidung des BGH offensichilich enttduschend fir die Patentinhaberin ist,
machte der BGH nichtsdestotrotz einige Kommentare beziiglich des Inhalts von Anspriichen und
des Gegenstandes des Patentes. Damit weist der BGH auf Anforderungen hin, welche zu
zuléssigen Patentanspriichen fihren und welche woméglich zu einer Aufrechterhaltung des
Patents gefuhrt hatten.

Die Behauptung der Patentinhaberin, dass es das beanspruchte Verfahren einem Benutzer
erlaubte, weniger Zeit fir die Suche von Webseiten aufzuwenden, wurde nicht als Argument
akzeptiert, weil dieser Aspekt der Erfindung nicht in den Anspriichen zu finden war. Es ist
offensichtlich, dass in Zukunft auf Anspriiche geachtet werden soll, welche entweder die
Modifizierung der Systemkomponenten und/oder deren Betrieb durch Faktoren auflerhalb des
Systems beeinflusst werden. In vielen Féllen wird es méglich sein, solche Faktoren heraus zu
arbeiten, wenn eine Patentanmeldung vorbereitet wird. Im Gegensatz zu den Vereinigten
Staaten besteht in Europa nur eine geringe Méglichkeit, eine Patentanmeldung zu ergdnzen,
wenn diese erst einmal eingereicht ist. Deshalb ist bereits beim Verfassen einer
Patentanmeldung sicher zu stellen, dass méglichst viele dieser Merkmale in den urspringlichen
Entwurf aufgenommen werden, so dass sie im Erteilungsverfahren als technische Merkmale in
den Hauptanspruch eingebracht werden kénnen.

Die Entscheidung ist auflerdem zu begrifien, da sie einem &hnlichen Weg einschléagt und eine
dhnliche Sprache verwendet wie die jingsten Entscheidungen des Europdischen Patentamts. Es
wird begrifit, dass das Deutsche Gericht versucht hat einer dhnlichen Argumentationskette zu
folgen, wie ihr Gegeniber beim Europdischen Patentamt verwendet, was die verschiedenen
Verfahren in Europa zumindest teilweise vereinheitlicht.



Fir weitere Fragen wenden Sie sich gerne an uns.
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