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,Beruhmte“ Softwarepatente

Fortschrittsbalken von IBM (EP0394160)
Doppelklick von Microsoft (US6727830)
Dialog-Reiter von Adobe (EP0689133)

One-Click-Shopping von Amazon
(EP0927945)

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Motivation — Wozu Softwarepatente?

« Grds. ist Software weltweit durch das Urheberrecht/
Copyright geschutzt (z.B. Art.10 Nr.1 TRIPS; Quell-
Code & Objekt-Code; § 2 (1) Nr.1 UrhG —

Computerprogramm als Werk)

« Urheberrecht schutzt konkrete Implementierung,
Probleme: Scrambling; Programmiersprachenwechsel

* Frage: Ist ein Schutzinteresse berechtigt und ist das
Patentrecht das angemessene Instrument fur die
angenommene Schutzlucke?

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Exkurs Patentrecht

 Verschiedene Rechtsnormen fur verschiedene
Territorien:

— Deutschland: PatG, GebrMG, Designrecht,
IntPatUG, ArbErfG;

— International: EPU, (PCT), TRIPS

« Basis: PVU

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Exkurs Patentrecht - Besonderheit Europa

Zurzeit: EP-Patent *
= Blindelpatent (38 Vertragstaaten)
Validierung nach Erteilung <t
Rechtsdurchsetzung im jeweilig@figilittofdsland

Zukiinftig: Einheitspate?h
= EU Patent

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Exkurs Patentrecht

* Vier allgemeine Voraussetzungen:
1. Technische Erfindungen (Technizitat)
2. Neuheit ggu. Stand der Technik
3. Erfinderische Tatigkeit
4. Gewerbliche Anwendbarkeit
. Blacklist (§1 (3) PatG; Art. 52 (2) EPU):
— Entdeckungen, wiss. Theorien, mathem. Methoden
— Asthetische Formschdpfung

— Plane, Regeln gedanklicher Tatigkeit sowie Programme fur
Datenverarbeitungsanlagen (,als solche®)

— Wiedergabe von Informationen

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Wirkung des Patents (§§ 9, 139, 140 f. PatG)

 Alleiniges Benutzungsrecht (Herstellung, Anbieten,
In Verkehr bringen, Gebrauch, Einfuhr, Besitz)

— Schutz innovativer Produkte/Leistung vor unerwlnschter
Nachahmung Dritter

— Zeitlich befristetes Nutzungsmonopol
— Sicherung einer exklusiven Marktposition

* Verbietungsrecht

— Unterlassungsanspruch, Schadenersatzanspruch
— Vernichtungsanspruch
— Auskunftsanspruch

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Sekundare Wirkung des Patents

— Muhe, Kosten, geistige Arbeit d. Erfinders

— Informationscharakter

« Anzeigen innovativer Kraft des Unternehmens

* (Werbung)

* Finden von Kooperationspartnern im tech. Transfermarkt
— Kennzeichnungscharakter (insb. Marke, Design):

* |dentifizierung des Unternehmens am Markt

« Schutz einer Eigenart (Icons; GUI)

« Patentberuhmung

— Sperrwirkung (Blockade Dritter)
— Verwertungscharakter (Basel Il; Lizenz, ggf. Steuervorteil)

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatent — Art. 10 vs. Art. 27 TRIPS

o Zwei Sichtweisen:

— TRIPS untersage Softwarepatente: Verkehrsfremde Patentrechte
beintrachtigen die Urheberrechtsverwertung in unzumutbarer Weise.
Gem. Art. 10 TRIPS und Art. 4 WCT durfe eine vorgebliche Schutzlicke

des Urheberrechtes nicht durch Patentschutz gefullt werden

— TRIPS fordere Softwarepatente: Art. 10 TRIPS und Art. 4 WCT beziehen
sich auf das Urheberrecht. Art. 27 TRIPS enthalt Minimalerfordernis,

dass ein Patent erteilt werden muss, sobald es eine Erfindung in
irgendeinem technischen Gebiet gibt [...]. Bei Patenterteilung darf nicht
nach technischem Gebiet diskriminiert werden.

* Prinzipiell ist Doppelschutz durch Urheberrecht und

Patentrecht moglich, (EU-Software-Urheberrechtsrichtlinie;
§69g UrhG)

« (Gesetzgeberischer Zwang zur Softwarepatentierung
aus Art. 27 TRIPS ableitbar?

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

Erfindungen auf allen Gebieten der Technik

— Legaldefinition erst durch BGH ,Rote Taube" (GRUR
1969, 672)

— Anpassungen und Auslegung des , Technik-Begriffs®:
« BGH-Dispositionsprogramm, 1976 (BGHZ 67, 22-34)
« BGH-Tauchcomputer (GRUR, 1992, 430)
« BGH-Logikverifikation (GRUR 2000, 498)
« BGH-Elektronischer Zahlungsverkehr (GRUR 2004, 667)
« BGH-Rentabilitatsermittlung (GRUR 2005, 143)

— Historisch: Kerntheorie, Trennungstheorie, Als-Ganzes-
Theorie, Pragetheorie

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

Kerntheorie:

* Bei technischen und nicht-technischen
Merkmalen ist fur Technizitat zu prufen, ob die
technischen Merkmale den ,Kern® der Lehre
darstellen.

— Falls nicht-technische Merkmale uberwiegen, keine
Technizitat

— BGH-Dispositionsprogramm BGHZ 67, 22-34

— BGH-Flugkostenminimierung GRUR 1986, 531

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

Trennunqgstheorie:

* Fur Prufung von Neuheit & erf. Tatigkeit
erfolgt keine Trennung von technischen und
nicht-technischen Merkmalen.

— BGH-Tauchcomputer GRUR 1992, 430
— BGH-Sprachanalyseeinrichtung GRUR 2000, 1007

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

Als-Ganzes-Theorie:

» BGH-Logikverifikation: Selektive Uberprifung
von Schaltkreisen auf physikalischen Chips
erfolgt computergestutzt, Computerprogramm
kann nicht per se vom Patentschutz
ausgeschlossen werden, auch wenn keine
unmittelbaren Naturkrafte eingesetzt werden

* Abkehr von BGH-Rote Taube
* kein Vergleich zum Stand der Technik notig

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

Pragetheorie:
 BGH ,Elektronischer Zahlungsverkehr® 2004

» Patentschutz ist gerechtfertigt, wenn der
Patentanspruch - uber (blof3e) Anweisungen
zur Verarbeitung von Daten hinausgehende -
weitere Anweisungen enthalt, denen ein
konkretes technisches Problem zu Grunde
liegt, sodass bei Prufung der erfinderischen
Tatigkeit eine Aussage moglich ist, ob die
Erfindung eine Bereicherung der Technik ist.

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

Aktuell: Zweistufiger Ansatz zur Prufung:

* 1) Zunachst Prufung der ,allgemeinen”
Technizitat §1 (1) PatG
« Erzeugnisanspruch auf eine computerimplementierte

Erfindung ist stets technisch (BGH-Sprachanalyseeinrichtung
GRUR 2000, 1007)

« Verfahrensanspruch: Einbettung einer technischen
Vorrichtung ist ausreichend (Programm, ablaufend auf einem

Computer
* Ausschluss der Programme ,als solche”

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

2) Anschliel3end Prufung des Tatbestands §1(3)PatG

* Losung eines konkreten technischen Problems

« BGH-Steuerungseinrichtung fur Untersuchungsmodalitaten
GRUR 2009, 479

« BGH-Dynamische Dokumentengenierung GRUR 2010,613
 BGH-Webseitenanzeige GRUR 2011, 610
« BGH-Routenplanung GRUR 2013, 275

— Modifizieren von Komponenten bzw. neuartige
Adressierung der Komponenten

— Ablauf des Programms wird durch aul3ere technische
Gegebenheiten bestimmt

— Programm nimmt Rucksicht auf auliere Gegebenheiten

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (DPMA)

» Hirden der Uberwindung der Technizitat dienen
nur noch einer Grobsichtung;
« Schwerpunkt der Prufung soll auf Neuheit und
erf.Tatigkeit liegen
— Meier-Beck, GRUR 2012, 1177
— Meier-Beck, GRUR 2011, 857
 BGH nahert sich der EPA-Sichtweise
— Welche Merkmale tragen zur Losung der Aufgabe bei?
— Begrunden diese Merkmale eine erf.Tatigkeit?

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Erfinderische Tatigkeit (DPMA)
§4 PatG; Art. 56 EPU — Nichtnaheliegen

* Prufung der ,technischen Teile” der Lehre nur
soweit, als das sie die Losung eines
technischen Problems bestimmen/beinflussen

— BGH-Wiedergabe topografischer Informationen
GRUR 2011, 125

— BGH-Routenplanung GRUR 2013, 275

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Rechtfertigungsgrundsatz

— BGH ,Suche fehlerhafte Zeichenketten® GRUR
2002, 143: Software zum Auffinden von
Bibelstellen, fur astrologische Vorhersagen oder
zur Suche von Schreib-/Tippfehlern lost kein
iIrgendwie geartetes technisches Problem und
realisiert daher auch keine Erfindung

— ,o0ftware als solche” ist nicht patentfahig. Zwar ist
Software fur sich zweifellos technisch, aber die
Software muss auch ,ein technisches Problem mit
technischen Mitteln losen®, damit ein Patent erteilt
werden kann.

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente - Technizitat (EPA)

 EPA — Patentierung auf allen technischen Gebieten, Art.
52(1) EPU iVm Art. 27 (1) TRIPS

» Ausschlusskatalog nach Art. 52 (2) EPU
— Nur Programme ,als solche” sind auszuschliel3en

« Hardware only Approach:
— Computer, in die ein Programm geladen ist
— Computerprogramm in einem computerlesbaren Speicher
— Verfahren, das entsprechend einem Programm auf EDV ablauft

— Vorrichtung, die programmiert ist, eine erfinderische
Funktionsweise auszufuhren,

— ein Computer-implementiertes Verfahren, welches eine
erfinderische Verfahrensweise ausfihrt,

— ein Computerprogrammprodukt (Datentrager mit Code),
welches, wenn in einen Computer geladen, ein erfinderisches
Verfahren zur Ausfuhrung bringt.

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Technizitat EPA gemaR G03/08 (OJ2011/10)

* Def.: Ein Computerprogramm (=
computerimplementierte Erfindung, Software,
Programm fur einen Computer) ist eine Reihe von
Schritten (Instruktionen), welche von einem Computer
(jedg programmierbare Vorrichtung) ausgefuhrt
werden.

« Computerprogramm mit zusatzlichem technischen
Effekt (der uber das normalen physikalischen
Zusammenwirken von Hardware & Software
hinausgeht) ist patentierbar; (Auslosen von Stromen
In der Hardware ist der normale Effekt)

« Dieser zusatzliche Effekt muss nicht neu sein
* Prufung im Rahmen der erf. Tatigkeit

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Entscheidungen BGH

BGH-Routenplanung, X ZR 3/12 — 18.Dez.2012

* Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer
Aspekt sich auf die Anweisung beschrankt, hierzu Mittel der
elektronischen Datenverarbeitung einzusetzen, kdnnen
jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
nicht bertcksichtigt werden (Bestatigung von BGH, Urteil
vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 -
Wiedergabe topografischer Informationen).

* Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer
Verringerung der erforderlichen Rechenschritte fihren

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Entscheidungen BGH

BGH-Wiedergabe topografischer Informationen, X ZR 47/07,

26. Oktober 2010

* Wiedergabe topografischer Informationen mittels eines
technischen Gerits ist nicht nach Art. 52 (2) EPU vom
Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt
der unter Schutz gestellten Lehre ein techn. Problem
bewaltigt;

* Fur eT sind nur diejenigen Anweisungen zu berucksichtigen,
die die Losung des technischen Problems mit technischen
Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen;

* Auswahl einer zweckmalRigen Darstellung ist eine nicht-
technische Vorgabe und bleibt fir eT aulRer Betracht

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Entscheidungen BPatG

Apple — Slide to Unlock: 2 Ni 59/11 (EP), April 2013

» Kein technisches Problem, sondern ein Optimierungsproblem
bezuglich der Benutzerakzeptanz, fur dessen nicht-technische
Losung grds. kein Patentschutz

« Weder Eingriff in Verfahrensablauf von auf3en, noch steuernde
AulRenwirkung; keine spez. Techn. Ausgestaltung

17 W (pat) 112/08 — Programmsystem

« Genannte Mittel sind keine techn. Mittel, sondern Programme,
Programmteile oder -Definitionen, die allein der Welt der Informatik
zuzurechnen sind und mit den herkdommlichen Gebieten der
Technik (...) nichts zu tun haben

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Beispiel 1 EP 2 569 726 A1

(Randomisierter Boot-Prufungs-Code)

1 3 Ausfuhren von versteckten
| Berechnungen 9a (bereitgestellt von

: 7 einer sicherer Instanz 3) im ausfuhrbaren
Boot-Code 9 eines Endgerats 1, um
’ Angriffe auf sensitive Daten zu erkennen.
* 1 1| Priifergebnis 10 zurlick an sichere
Instanz 3

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Beispiel 2 EP 2 517 105 A1

Method for compressing (Java-) Identifiers

Original identifiers Index  Size! Single wordl | Elemen Identifiers
o Java Methodenaufrufe
ava.lang 01 02 io 02 p002
lang. tati 02 04 | 03 poo0203 .
e 63 |10 T amotation ] [ 02 poos in ASCII verbrauchen
ava.security 04 03 mi 02 00 05
util 05 08 rit 02 pOo0s . .
::l/:cua:d.framework 06 04 seﬁ:l : 02 07 08 Z u VI e I S p e I C h e rp I atz 9
avacard.framework.service 07 08 javacard 03 07 08 09
d. ity 08 09 fi K 02 07 05 .
avacact spd 09 [ o7 | serice | |02 1011 Anwenden einer
avacardx.biometry 10 09 | javacardx 02 012
avacardx.crypto 11 04 apdu 02 10 13
dx.ext | 12 08 bi t 02 M0 14 I tb h ft t &
avacarcx faciites T3 T 06 oo | 02 hots veriustoenattieten
avacardx.framework 14 04 external 02 10 08 .
dx.fi k.math 15 10 faciliti 03 10 08 16 I tf
avacardx framework v f6 [ 04 | mah || 05 00817 veriustireien
avacardx.framework. util 17 03 tiv 03 10 08 06 . . .
rdx.f rk.util.intx 18 | 04 intx 04 10080618 K p g
e B R o s omprimierung in
avacardx.security 20 04 http 02 1005 s . .
rdx.servlet.htt 21 05 i 03 (101920 Abh g gk t d A t
e T T angigkeit der Ar
avax.microedition.pki 23 | 03 pki 03 12223
.serviet 02 R119 d A f f
::::::Mzt.http 02 R11920 es u ru S

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Beispiel 3 EP 2 328 086 A1

T T h J
ava
0S NAND
Empfang |Ausfuhrung Ausfiihrung K1, Applets
IF1
K1 K1 fortgesetzt 7 Y
I ' 56 62 | 58
. Java VM
Empfang | Ausfihrung 60 —
IF2 K2 K2
210 2'2 SIM APDUs
64 ISO 7816-3 66 USB
— 52 —54
BBC AP

Java-Kommando K1 wird unterbrochen,
sobald ein Nicht-dava Kommando K2

24. Oktobe - (114 Referent: Stefan Muller
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In Abgrenzung — Designs (Ilcons, GUI, Form)

Schutz von 2D oder 3D Erscheinungsform eines Produkt(-teil)s

* Neu (Schonfrist 12 Monate)

» Eigenart (Gesamteindruck des Designs muss sich von bekannten Designs
unterscheiden)

» Geschutzt werden nur diejenigen Merkmale der Erscheinungsform eines
Designs, die: entweder in der Anmeldung sichtbar oder die (in weiteren
Mustern) keinen anderen Gesamteindruck hervorrufen

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Problem - Gebrauchsmuster

Gebrauchsmuster ist ein Registerrecht
» Eintragung erfolgt nach Prufung formeller Schutzhindernisse
» Keine substantielle Prifung in der Sache

. 35 W (pat) 14/08 Abrechnung von Diensten im Internet
Gebrauchsmusterstelle Uberschritt bei der Zurtckweisung der
Anmeldung ihre Prifungskompetenz

» Vorschriften enthalten ausschliel3lich Formvorschriften
» Im Eintragungsverfahren wird nach § 8 (1) S.2 GebrMG nicht
gepruft, ob neu, erf. Schritt etc.
» keine gesetzliche Grundlage zur materiellen Prifung
* Ausnutzbar?

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Problematiken

* UrhG: Art. 4 der EU-RL 2009/24/EG in § 69c UrhG
umgesetzt: Vervielfaltigung, Verbreitung und Umarbeitung
einer Software sind ausschliel3liche Verwertungsrechte des
Urhebers nach §§15f UrhG; Verwertungsrechte
ermoglichen das Erzielen von Ertragen, durch die
Einraumung von Nutzungsrechten (§ 31 UrhG) an der
Software bestatigt durch BGH | ZR 117/00 ,,Verfremdung
des Bundesadler - Gies-Adler”)

« PatG: Einzig der Patentinhaber ist berechtigt, die
Erfindung zu nutzen (§ 9, S. 1 PatG). Die Moglichkeit des
Autors, seine Software durch die Einraumung von
Nutzungsrechten frei zu verwerten, wird daher beschrankt,
wenn die Software vom Patentschutz erfasst wird.

* Nichtgeklarter Normenkonflikt

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Problematiken

« Auf technischem Gebiet angesiedelte
Software ist iSd Patentschutzes zu
berucksichtigen — Nichtigkeit / Loschung

 PatG: Rechercheaufwand fur

Softwarehersteller hoch vs. UrhG: schwaches
Verfielfaltigungsverbot (z.B. §16 UrhG);

« Patentschutz ist gewerbl. Schutzrecht:
Privatmann kann Softwarepatent nicht
verletzen § 11 Nr.1 PatG (Bsp.
Zundpunktverstellung mittels SW)

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Softwarepatente — Problematiken

* Langes Nutzungsmonopol von 20 Jahren

« Schutz oder Schaden fur Technologie/
Innovationen (Bsp. GUI von Xerox)

« eine bestimmte Mausefalle® vs. ,Mittel zum
Fangen von Nagetieren®

* Grol} gegen Klein (Kosten)
« Softwareprojekte sind immer hochkomplex

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Unterschiede zw. Patentrecht & Urheberrecht

Patentrecht (gewerblich) Urheberrecht (privat)

Antrag & Priufung auf Patentfahigkeit Gilt automatisch
Monopolstellung 20 Jahre (§16 PatG) erlischt 70 Jahre nach Tod des Urhebers

§ 64 UrhG

Wirkt auf die Erfindung (abstrakt) Wirkt auf das Werk §1 iVm §2(1)Nr.1
UrhG (konkret)

Verhindert unabhangige verhindert Kopien, Plagiate, abgeleitete

Parallelentwicklungen (§§9,139 PatG) Werke, theo. Dekompilierungsverbot

nach §69e UrhG (nicht fir § 69a UrhG
Ideen; Konzepte; §69c Fehlerkorrektur)

Patentrecherche fir Nichtverletzung Keine Gefahr der Verletzung bei
unabhangiger Entwicklung

Antiblockiersystem (Bremsen + Textverarbeitungsprogramme, Buch-

Steuersoftware) haltungsprogramme

24. Oktober 2014 Referent: Stefan Muller
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Forderungen aus Patent

« Siehe Wirkung des Patents (§ 9, 139, 140f)

— berechtigter Patentinhaber hat das Recht auf

Unterlassung (Herstellung, In Verkehr bringen,
Besitz, Gebrauch, etc. ) auf Beseitigung,
Schadenersatz, Rechnungslegung

— Nur im Rahmen vollstreckbarer Titel moglich, ggf.
einstweilige Verfugung

— Gegenwehr: Widerklage, Schutzschrift,
— Strategisch: eigene Schutzrechte, Lizenzen,
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MITSCHERLICH

AR 7 Ll A
‘Mudnchner Fachanwaltstag IT-Recht

Forderungen aus UrhG

 Abmahnung §97a UrhG
« Strafbarkeit bei gewerbl.Handel § 106 UrhG

« Unterlassung § 97 (1) UrhG
— auch Beseitigung der Beeintrachtigung

» Vernichtung, Ruckruf, Uberlassung § 98 UrhG
« Schadenersatz § 97 (2) UrhG

— Lizenzentschadigung
 (Privatkopie ist zulassig)
« Gegenwehr: Widerklage, Schutzschrift
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MITSCHERLICH

‘Munchner Fachanwaltstag IT-Recht"

Fazit

* Technizitat ist einfach herstellbar
— Hardware only approach

« Erf. Tatigkeit — keine Trivialpatente
— Nichttechnische Merkmale sind exkludiert

 Patentschutz als Investionsschutz

« UrhG — Schutzt nicht das Konzept hinter der
Software — Umgehungsmaoglichkeiten

— Plagiatsschutz vs. ldeenschutz
* Forderungen ggu. Nichtberechtigten
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