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Prof. Krafler von der TU Miinchen iiberarbeitete das Lehrbuch von Prof.
Bernhards, ebenfalls TU Miinchen, nach dem Inkrafttreten des EPU und
des neuen PatG vollig neu, um der neuen Gesetzeslage und der Rechtspre-
chung bis Anfang 1986 Rechnung zu tragen. Die Erkldrungen zum Begriff
der Erfindung und der Technik lehnen sich eng an die BGH-Rechtsprechung
an und zitieren h&ufig insbesondere Gert Kolles Schrifttum hierzu. Krafler
sagt u.a. folgendes: Der Begriff der Erfindung ist gewohnheitsrechtlich durch
den Begriff der Technik definiert. Eine Erfindung ist eine technische Leh-
re, d.h. eine Anweisung zum unmittelbaren Einsatz von Naturkréften zur
Erreichung eines kausal iibersehbaren Erfolges. Nicht technisch sind z.B.
Organisations- und Rechenregeln, welche als Problemlosungen abgeschlos-
sen sind, bevor bei ihrer Ausfithrung (z.B. in einem Computerprogramm)
das Feld der Technik betreten wird. Der Katalog der Patentierbarkeitsaus-
schliisse in Art 52 EPU bestiitigt dieses Gewohnheitsrecht und macht es
verbindlich. Dies bedeutet, dass vielen bedeutenden geistigen Leistungen der
Patentschutz versagt werden muss. Es wird im Schrifttum vielfach gefordert,
diese Begrenzung der Patentierbarkeit aufzugeben oder zu lockern, insbe-
sondere um dem Bediirfnis der zunehmend bedeutenden EDV-Branche nach
Investitionsschutz entgegenzukommen. Der BGH lehnt dies jedoch ab. Es ver-
bietet sich, einen solchen erweiterten Patentschutz auf dem Wege der richter-
lichen Rechtsfortbildung anzustreben. Nicht jede wirtschaftlich bedeutende
Leistung muss schiitzbar sein. Wenn eine Leistung in einem Bereich nicht



schiitzbar ist, so konnte das auf ein besonders hohes Freihaltungsbediirf-
nis fiir diesen Bereich hindeuten. Die Ertffnung des Patentschutzes fiir DV-
Programme wire vielleicht erwégenswert, aber das wiirde eine wohliiberlegte
Gesetzesinderung erfordern. Bei sorgfiltiger Abwégung der Vor- und Nach-
teile spricht viel gegen eine solche Anderung. Im Bereich der Organisations-
und Rechenregeln steht den Belohnungsinteressen der Neuerer namlich ein
stirkeres Freihaltungsbediirfnis der Offentlichkeit entgegen, da untechnische
Neuerungen typischerweise ohne eine neue technische Ausriistung von je-
dermann angewendet und weiterentwickelt werden kénnen. Zudem scheint
die Softwarebranche grundsétzlich mit den Moglichkeiten des Urheberrechts
zufrieden zu sein. Allerdings hat der BGH um 1985 fiir die Anwendung des
Urheberrechts auf Software so hohe Hiirden aufgestellt, dass fiir viele Compu-
terprogramme kein angemessener Rechtsschutz erhéltlich ist. Daraus ergibt
sich einerseits der Ruf nach einer besseren Anpassung des Urheberrechts auf
Software oder einem urheberrechtsbasierten Software-Sonderschutzrecht, wie
es die WIPO 1977 vorschlug. Andererseits wichst aber auch die Versuchung,
iiber Hintertiiren in den neuen EPA-Priifungsrichtlinien von 1985 doch noch
Patentschutz fiir Software anzustreben.
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Titel: Bernhardt & Krafier 1986: Lehrbuch des Patentrechts — Recht der Bun-
desrepublik Deutschland, Européisches und Internationales Patentrecht

Quelle: beck 1986 miinchen /aufl: 4 /bib: tu jur 250L 1522(4)4-9, begriindet
von Prof. Dr. iur. Wolfgang Bernhardt, vollig neu iiberarbeitet von Prof.
Dr. jur. Rudolf Krafler

1 Der Erfindungsbegriff des EPU und der
gewohnheitsrechtliche Technikbegriff

Das Lehrbuch erklédrt zunéchst die zentrale Bedeutung der Begriffes “Erfindung” und
“Technik” und ihr Verh#ltnis zu den Patentierbarkeitsvoraussetzungen geméfl Art 52
EPU. Dabei wird haufig der einschldgige Artikel von Gert Kolle zitiert:

§11. Die Erfindung
Begriff und Wesen

Eine gesetzliche Definition der Erfindung fehlt im EPU und im geltenden
PatG ebenso wie im friheren deutschen Recht. Doch geben die neuen Vor-
schriften einige Anhaltspunkte durch Bezeichnungen von Gegenstinden und
Tétigkeiten, die nicht als Erfindung gelten sollen (PatG 2.2, EPU 52.2). ...
Merkmale, die das Gesetz neben dem Vorliegen einer Erfindung als weitere
Voraussetzung ihrer Patentierung fordert (z.B. die Neuheit), gehdren nicht
zum Begriff der Erfindung im gesetzlichen Sinne. Der BGH kennzeichnet seit
der grundlegenden Entscheidung im Fuall “Rote Taube” die dem Patentschutz
zugdngliche Erfindung als eine “Lehre zum planmdfigen Handeln unter Ein-
satz beherrschbarer Naturkrifte zur Erreichung eines kausal tibersehbaren Er-
folges”. Er hat diesen Standpunkt in einer Reihe weiterer Entscheidungen be-
krdftigt und in Einzelpunkten prdzisiert, insbesondere dahin, dass es sich um
Naturkrifte “auflerhalb der menschlichen Verstandestitigkeit” handeln und
der kausal tibersehbare Erfolg die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrsch-
barer Naturkrdifte sein, also ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstan-
destdtigkeit erreicht werden muss. Zusammenfassend sieht er das Wesen der
Erfindung in der “planmdfigen Benutzung beherrschbarer Naturkrdfte” au-
Berhalb der menschlichen Verstandestdtigkeit zur unmittelbren Herbeifiihrung
eines kausal ibersehbaren Erfolges. Das Schrifttum hat diese Rechisprechung
im ganzen zustimmend aufgegriffen, wobei gelegentlich zum Ausdruck kommdt,
dass der Begriff der “Naturkrdfte” in einem weiten Sinne zu verstehen ist
(FN: ... Kolle schreibt treffend: “Die beherrschbaren Naturkrifte sind ein



Oberbegriff fir alle Erscheinungen und Vorginge, die durch eine nach unse-
ren Erfahrungen und Erkenntnissen zwingende — wenn auch nicht notwendig
stets erkannte — GesetzmdfSigkeit zwischen Ursache und Wirkung charakte-
risiert ist.”). Die Definition die hiernach als die heute herrschende gelten
kann, beschrinkt, indem sie auf den Finsatz von Naturkriften abstellt, den
Erfindungsbegriff von vorneherein auf das Gebiet der Technik: Erfindungen
im Sinne des Patentrechts sind nur technische Erfindungen, Lehren zum tech-
nischen Handeln (ndheres unten §12).

[..]

2 Technik und untechnische Geistesleistungen

§12. Technischer Charakter der Erfindung

[. Grundsatz

Es wird ferner Kolle folgend erklért, dass der Technikbegriff im Laufe der Zeit von
der toten auf die belebte Materie ausgedehnt wurde und insoweit dehnbar ist, wobei das
Abgrenzungskriterium gegeniiber dem untechnischen Bereich darin liegt, dass all diese
Erfindungen den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkrifte zum Gegenstand
hatten.

II. Geistige Leistungen aufSerhalb der Technik
[..]

2. Den nichttechnischen Handlungsanweisungen sind auch die mathemati-
schen Methoden zuzurechnen. Gleiches gilt fir die Wiedergabe von Informa-
tionen; bei ihr geht es um Regeln fir die Informationsdarstellung, durch de-
ren Befolgung zundchst ebenfalls lediglich Vorstellungen erzeugt werden. Das
Gesetz schlief$t beide aus seinem Erfindungsbegriff aus und verwehrt ihnen
(als solchen) den Patentschutz.

3. Da das Gesetz die Gegenstinde und Tdtigkeiten, die es nicht als Erfin-
dungen ansieht, nicht abschlieffend aufzihlt, ist in allen Fdillen das Fehlen
des technischen Charakters, nicht die Einordnung unter einen der im Geselz
genannten Tatbestinde entscheidend. Bei den folgenden Beispielen aus dem
Bereich der nichttechnischen Handlungsregeln und der Informationswieder-
gabe wird daher vom Versuch einer solchen Einordnung abgesehen.

Keine FErfindungen sind nach den dargestellten Majstiben: Rechentabel-
len, eine Kurzschrift, Notenschrift oder Kunstsprache, Buchfiihrungssysteme,
Unterrichts- oder Werbemethoden, Regeln fiir psychologische Tests, die An-
ordnung und Finteilung der Angaben in Adressbiichern, Rundfunkprogram-
men und dergleichen, Fahrpldine fiir Verkehrsmittel, Bebauungspline, Muster
fiir rechtsgeschiftliche Erklirungen (z.B. Unternehmertestament, Lizenzver-
trag), Empfehlungen fiir die vorteilhafte, insbesondere steuersparende Gestal-
tung von Rechtsbeziehungen (z.B. Bauherrenmodell). Gleiches gilt fiir Regeln



zur Identifizierung einer Person mittels ihrer Fingerabdricke, wdhrend in
einem Verfahren oder Gerdt zum Festhalten oder Sichtbarmachen solcher
Abdriicke eine technische Erfindung stecken kann.

Im folgenden werden allerhand Grenzfille genannt, bei denen der BGH teilweise die
Technizitit z.T. anerkannte oder auch nicht. Im letzten Beispiel kommt dabei auf ganz
natiirliche Weise die Floskel “als solches” zum Einsatz:

Der BGH hat in einer “Neuerung, die in der Schaffung einer markier-
ten Scheibe als eines Markierungstrigers besteht” eine technische Lehre
verkéorpert gesehen (FN: BGH 1976-07-01 Kennungsscheibe GRUR 1977,
152). Die zugrundeliegende Aufgabe ging dahin, den Inhalt von EDV-
Plattenstapeln auch im Betriebszustand, also bei sich drehendem Stapel, er-
kennbar bleiben zu lassen. Sie war gelost durch eine auf der Abdeckplatte
des Stapels angebrachte Scheibe mit farbigen Markierungen. Diese Ausge-
staltung beriihrte auch die konstruktive Anordnung des Stapels. Es handel-
te sich um eine Art der Markierung, die auch bei umlaufendem Stael als
Bedeutungstriger dienen konnte; dagegen wdre der den farbigen Kennzeich-
nungen zugeordnete Bedeutungsinhalt nicht schutzfihig gewesen. Die Ent-
scheidung bestdtigt die Notwendigkeit, die Informationsvermittlung als solche
von den Gerditen (z.B. Signaleinrichtungen, Messinstrumenten, Funkgerdten)
und Verfahren zu unterscheiden, mit denen sie betrieben wird.

3 Programmierlosungen vs programmiersprachlich
beschriebene Hardware-Erfindungen

Es folgt ein langer Abschnitt iiber denjenigen Punkt, der offenbar auch 1986 als
der schwierigste angesehen wurde: die Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen. Die
Schwierigkeit liegt darin, dass man mit Programmiersprachen (ebenso wie mit mathema-
tischen Formelsprachen) nicht nur die Lésung von Programmier- und Rechenproblemen,
sondern auch die Losung von technischen Problemen darstellen kann. Im letzteren Fall
besteht aber kein Interesse daran, das Computerprogramm als solches zu monopolisieren,
sondern das Verwertungsinteresse richtet sich vielmehr auf einen bestimmten Hardware-
Prozess (z.B. programmgesteuerte chemische Reaktion).

In den EPA-Richtlinien von 1985 wird der Begriff “technischer Charakter” so 16che-
rig gefasst, dass die Entwicklung der kommenden Jahre darin bereits vorgezeichnet er-
scheint.

4 Sollte Software patentierbar werden? — Belohnungsinteresse
vs Freihaltungsbediirfnis bei Untechnischen Leistungen

Es folgen zwei Abschnitte, die Mo6glichkeiten des Urheber- und Wettbewerbsrechts be-
urteilen und zu dem Schluss kommen, dass sich durch diese beiden Mitteln nur in Aus-



nahmefillen ein erweiterter Schutz fiir nichttechnische Geistesleistungen erreichen lisst.
Zum Schluss fasst Krafler zusammen:

Insgesamt sprechen auch de lege ferenda mach gegenwdrtigem FErkenntnis-
stand die stdrkeren Grinde dagegen, den Bereich der nichttechnischen Hand-
lungsanweisungen und der Informationsvermittlung ganz oder teilweise in
den Patentschutz einzubeziehen. Jedenfalls koénnte ein solcher Schritt nur auf
Grund eingehender, auch rechtsstaatlicher, nach Sachgebieten differenzierter
Analyse erwogen werden.

5 Liicken im BGH-Softwareurheberrecht, Lécher in den
EPA-Priifungsrichtlinien und Ausblick

Im folgenden wird noch ausfiihrlich auf die Abgrenzung von Urheber- und Patentrecht bei
Computerprogrammen eingegangen und die Diskussion um ein urheberrechtsbasiertes
Sonderschutzrecht fiir Computerprogramme, wie etwa 1977 von der WIPO vorgeschla-
gen, referiert. Der Urheberrechtsschutz wird als unzureichend charakterisiert. Es werden
daher Wege aufgezeigt, wie sich mithilfe der neuen vagen EPA-Richtlinien von 1985
eventuell ein “technischer Charakter” oder “technischer Effekt” bestimmter Programme
konstruieren liefle. Daran wird wiederum beméngelt, dass dies keine umfassende Losung
des Problems darstelle. Als Alternative wird empfohlen, dass Urheberrecht durch eine
patentartige Erweiterung mit kurzer Schutzdauer und ohne Sachpriifung zu ergéinzen.
Es folgen einige Ausschnitte:

[..]

2. Dass sich die interessierten Kreise mit der grundsdtzlichen Unerreich-
barkeit des Patentschutzes offenbar weitgehend abfanden, erkldrt sich frei-
lich auch daraus, dass nach der im Schrifttum tberwiegenden Auffassung die
hauptsdichlichen Schutzbediirfnisse der Prazis auf der Grundlage des Urhe-
berrechts erfillbar zu sein schienen.

[..]

Durch die Urheberrechtsnovelle 1985 wurde der Katalog von Beispielen
geschiitzter Werke in §2 Abs 1 UrhG dahin erginzt, dass Nr. 1 nunmer
“Sprachwerke wie Schriftwerke und Reden, sowie Programme fiir Datenver-
arbeitung” umfasst. Angesichts der noch zur friheren Fassung ergangenen
Grundsatzentscheidungen des BGH bedeutet die neue Vorschrift nur eine
Klarstellung.

Nach §2 Abs 2 UrhG sind nur persénliche geistige Schopfungen Werke im
Sinne des UrhG. ... Welche Voraussetzungen erfillt sein miissen, damit dies
bejaht werden kann, hat der BGH, ohne die Frage fiir den Streitfall abschlie-
BSend zu entscheiden, in dem Grundsatzurteil BGH 1985-05-09 GRUR 1985,
1046ff erwdhnt. Er geht davon aus, dass fiir den Urheberrechtsschutz nicht



der im Programm berticksichtigte Algorithmus, sondern nur die Form und Art
der Sammlung, Finteilung und Anordnung des Materials in Betracht kommdt.
In diesem Bereich sieht der BGH hinreichenden Spielraum fiir individuelle,
etgenschopferische Losungsmdglichkeiten, und zwar in allen drei Entwick-
lungsphasen, die er bei der Programmentstehung unterscheidet (Problemana-
lyse — Datenfluss- und Programmkodierung). Urheberrechtlicher Schutz be-
steht, wenn -wenigstens in einer der Entwicklungsstufen — ein “hinreichender
schipferischer Figentiimlichkeitsgrad” erreicht wird.

[..]

Die Voraussetzungen, wvon denen damit der Urheberrechtsscutz wvon
Computerprogrammen abhdngig gemacht wird, sind nach dberwiegender
Einschitzung so streng, dass entgegen der bisher vorherrschenden Meinung
auch bei umfangreichen, wirtschaftlich wertvollen Programmen nicht mehr
regelmdf$ig mit urheberrechtlichem Schutz gerechnet werden kann. Die Frage
nach anderen Schutzmdglichkeiten kionnte deshalb verstirktes Interesse fin-
den.

Das Internationale Biiro der WIPO hat im Jahr 1977 Mustervorschriften
fiir den Schutz von Computersoftware verdffentlicht. Sie sind im wesentli-
chen urheberrechtlich konzipiert. Insbesondere nehmen sie die “Konzepte,
auf denen die Computersoftware beruht,” vom Schutz aus. Von deutscher
Seite wurde bisher iberwiegend die Ansicht vertreten, dass in der Bundes-
republik ein den Mustervorschriften gleichwertiger Schutz durch das gelten-
de Urheber- und Wettbewerbsrecht gewdhrleistet sei. Ob dies angesichts der
Rechtsprechung des BGH noch zutrifft, ist zweifelhaft. Bei FEinfiihrung ei-
nes urheberrechtlich orientierten Sonderschutzes ergibe sich der Vorteil, dass
an die Stelle des allgemein-urheberrechtlichen Erfordernisses er personlichen
geistigen Schopfung eine den Besonderheiten der Computersoftware angepas-
ste und von thr regelmdflig erfillbare sachliche Schutzvoraussetzung treten
kénnte. Dariiber hinaus kénnten auch in anderen Punkten — z.B. hinsicht-
lich der vom Ausschlussrecht betroffenen Benutzungsformen, der Schutzdau-
er, der personlichkeitsrechtlichen Befugnisse — Regelungen gefunden werden,
die besser als diejenigen des allgemeinen Urheberrechts auf die berechtigten
Schutzbediirfnisse bei Computerprogrammen abgestimmt sind.
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