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Kapitel 1: Einleitung
1.1 Einleitung

Aufgrund der neuen Bedeutung der Informationsgiiter, besonders nach Ent-
stchung des Internets, und den damit verbundenen Geschiftskosten, ist das
Geistige Eigentum ein sehr wichtiges Element der modernen Wirtschaft und
des allgemeinen Wohlstandes geworden: Patente stellen wichtige Portfolios
bei der Attraktivitit von Investitionen und von venture capital dar und for-
dern die Herstellung neuer und verbesserter Produkee’.

Die Entstehung des Internets kann mit einer Innovation wie der Eleke-
rizitit verglichen werden, die horizontale Auswirkungen auf verschiedene
Aktivitdten hat. In diesem Sinne hat das Internet eine wichtige Rolle bei der
Entwicklung neuer und der Verbesserung alter Geschiftsmethoden gespiel.

Hervorgerufen durch die jahrelang kontrovers gefithrte Diskussion um
die Patentierbarkeit von Computerprogrammen wird in Europa seit 1998
tiberlegt, ob auch Geschiftsmethoden cinem erweiterten Patentschutz zu-
ganglich gemacht werden sollen, nachdem in den USA die Patentierbar-
keit von Geschiftsmethoden vom Court of Appeals for the Federal Circuit
(CAFC) bejaht wurde.

Anderungen in der wissensbasierten Wirtschaft haben den Wert von Pa-
tenten erhoht. Erfindungen sind immer haufiger strategische Elemente fiir
einen Markt, in dem verschiedene Unternehmen mit ihren Innovationen
stark konkurrieren, und Patente sind in der Lage, Wettbewerbsfahigkeit und
Innovationsdynamik zu erhéhen und zu sichern, wie im Biotechnologie-,

1 Lemley, Reconceiving Patents in the Age of Venture Capital, ]. Small&Emerging Bus. L. 137
(2000). Im gleichen Sinne Depoorter, The several lives of Mickey Mouse: the Expanding Boundaries
of Intellectual Property Law, 9 Va.J.L. & Tech. 4 (2004). Der Autor analysiert Patente als powerful
marketing tools. Vgl. noch Pern / Pan, Patent Valutations: Bridging Matters of Finance and Law,
Intellectual Property Today, 2005, 20. Die Autorin erwihnt drei Methoden zur Bewertung von
Patenten und Portfolios: den Income Approach, den Market Approach und den Cost Approach. Vgl.
Kortum / Lerner, Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation, Rand Journal of
Economics, 674 ff. (2000).

2 State Street Bank & Tyust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998),
GRUR Int. 1999, 633, mit Anm. von Nack.
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Kapitel 1: Einleitung

Halbleiter- und Softwarebereich geschehen. Sie kénnen die Marktposition
von schon etablierten Firmen stirken. Fiir kleine und mittlere Unternehmen
ist die Sicherung von Wettbewerbsvorteilen eine elementare Herausforde-
rung und Aufgabe’. Der Festigung der cigenen Wettbewerbsposition durch
Patente kommt dabei eine wichtige Funktion zu.

Unternchmen, die keine Patente anmelden, werden kiinftig durch Wett-
bewerber tibertroffen*. In diesem Zusammenhang konnte man beobachten,
wie Patente den Wettbewerb beeinflussen. Das Geistige Eigentum hat niche
mehr lediglich eine rechtliche Aufgabe, sondern ist fiir die Unternehmen ein
Mittel, um sich vor Nachahmung durch free riders zu schiitzen, eine Manage-
mentstrategie, um einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen. Patente stellen
wichtige »Waffen« dar, um den Marke zu erobern, Wettbewerber strategisch
zu umgehen und den Ertrag zu erhéhens.

Die Sorge um die Effektivitie des Investitionsschutzes und die Gefahr von
Wettbewerbsnachteilen gegeniiber der liberalen Patentpraxis der USA kénn-
ten gegen die Beschrankung der Patentierbarkeit von Geschiftsmethoden in
Europa sprechen. Wihrend in Europa immer noch ein Patentierungsverbot
fiir Geschiftsmethoden a/ls solche nach Art.s2(2) und (3) des Europiischen
Patentiibereinkommens (EPU) existiert, wurde es in den USA mit der Ent-
scheidung der CAFC State Street Bank v. Signature Financial Group® 1998
»iiberwunden «, was aber nicht heifSt, dass alle Erfindungen patentfihig sind,
sondern nur die, hinter denen cine Leistung auf dem Gebiet der Natur- und
Ingenieurwissenschaften steht”.

3 Corbett, IP Strategies for Start-Up Ecommerce Companies in the Post-Dot-Bomb Era, 8 Tex.
Wesleyan L. Rev. 643, 661-662 (2002).

4 Stanford, Business Method Patents and Financial Service, 2003, verfiigbar unter: www.findartic-
les.com/p/articles/mi_m3883/is_4_88/ai_113233350. Letzter Zugriff am 23. 05.2008.

s Zitiert nach 7zit, Businesses »Fail to Look After Intellectual Property Assets«, Financial Times,
28.10.2004, S.5. »Only 52 % of large European Businesses had a documented IP strategy, with fewer
than 60 % employing a formal system for checking whether their rights have been infringed. (...).
Lawyer at DLA Piper called the survey’s findings >alarming<. IP as an asset gives businesses an unbe-
lievable advantage in their fields. Companies wouldn’t dream of not looking at their buildings and other
physical assets, or not taking insurance seriously. European companies tended to view IP as >a defensive
issue< rather than an asset that should be maximised. By contrast in the US, IP is everything«.

6 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998),
GRUR Int. 1999, 633, mit Anm. von Nack.

7 Merges/Duffy, Patent Law and Policy: Cases and Materials, 3. Aufl., LexisNexis, 167 ff. (2002).
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Kapitel 1: Einleitung

Das EPU verlangt fiir die Patentierbarkeit einer Erfindung, dass diese neu
ist, auf einer erfinderischen Titigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist
(Art.s2 (1) EPU)®. Dariiber hinaus muss sie gem. Regel 27 und 29 EPU in-
soweit technischen Charakter haben, als sie sich auf ein technisches Gebiet
bezicht, ihr eine technische Aufgabe zugrunde liegt und sie technische Merk-
male aufweist, durch deren Angabe der Gegenstand des Schutzbegehrens in
den Patentanspriichen definiert werden kann®. Art.s2 (2) EPU sicht indes
einen Katalog von Gegenstinde vor, die per se nicht patentfihig sind (Abs.3).
Zu dieser Gruppe gehéren auch die Geschiftsmethoden, denen keine tech-
nische Leistung zugrunde liegt™. Eine Unterscheidung in technische / niche
technische Merkmale ist insbesondere hinsichtlich des sich aus kombinierten
Anspruchsmerkmalen ergebenden Schutzes nicht gerechtfertigt.

Nach dem EPU scheint ein Patentschutz lediglich fiir computerimple-
mentierte Geschiftsmethoden, die als computerimplementierte Erfindungen
beansprucht werden, denkbar zu sein, sodass sich der Schutz nicht auf die un-
abhingig von der Computerimplementierung durchgefithree Geschaftsme-
thode erstreckt. Die Auslegung des im EPU vorgeschenen Begriffs der Tech-
nizitit bei Erfindungen von Geschiftsmethoden stellt in einer globalisierten
Wirtschaft ein Hindernis fiir die Patentierung von Geschiftsmodellen dar.
Die Tatsache, dass viele Geschiftsmethoden auf einer Software ablaufen oder
auf einem Algorithmus beruhen, sollte in diesem Zusammenhang keine ent-
scheidende Rolle spielen. Zwar kann cine Software die Geschiftsmethoden
ermoglichen, aber das ist nicht, was Schutzgegenstand der Geschiftsme-
thoden sein soll. Man sollte nicht darauf achten, welche Verkdrperung eine
Geschiftsmethode gefunden hat, sondern welcher Art die Leistung ist, die
hinter dem Gegenstand steht™.

Der deutsche Okonom Schiffle sagte im Jahr 1867, dass »im Gegensatz
zum Eigentum an Sachen das so genannte Geistige Eigentum weder die Ver-

8 Benkard, Patentgesetz, Art 52 EPU, 10. Aufl,, Miinchen 2006.
9 KrafSer, Patentrecht, §12, 6. Aufl,, Miinchen 2009, S. 145 ff.
10 Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., Miinchen 2006.

11 Nack/ Betten, Patentierbarkeit von Geschiftsmethoden, AIPPI Reports, 2001, Deutschland, ver-
fligbar unter: www.aippi.org/reports/qis8/gr-qis8-Germany-d.htm. Letzter Zugriff am 14. 05.2008.
Auch Basinski/ de Beaumont / Betten / Correa/ Freuschem / Laurie / Miyasaka/ Tan / de Visscher,
Patentschutz fiir Computer-softwarebezogene Erfindungen, GRUR Int. 2007, 44, s1.
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fugbarkeit tiber einen Gegenstand noch tiber eine Idee, sondern vielmehr die
Beherrschung des Marktes fiir die Gegenstinde bedeutet, in dem sich die
Idee verkorpert«™.

Die Entscheidung State Street Bank® hat zwar der Patentierbarkeit von
Geschiftsmethoden Tiir und Tor gedffnet — mit wichtigen positiven Ein-
flissen fur die Unternehmen und allgemein fur das Wirtschaftswachstum —,
doch bietet es keine deutliche und sichere Lésung, da es in den USA und
Europa viele Zweifel im Hinblick auf die Auslegung und die wirtschaftlichen
Folgen hinterlésst.

Nach der Anerkennung der Patentierbarkeit von Geschiftsmethoden in
den USA duflerten verschiedene Autoren die Auffassung, dass »American
business methods are knocking on the door of the EPO«". Die Tatsache, dass
in Europa Geschiftsmethoden nicht geschiitzt werden, hat zur Folge, dass
amerikanische Erfinder nur in den USA Patente erlangen diirfen — mit ent-
sprechenden Schwierigkeiten sich vor kostenloser Nachahmung im Ausland
zu schiitzen®.

12 Schiffle, Die nationalskonomische Theoric der ausschliefenden Absatzverhiltnisse, Tiibingen
1867, S.113, 114.

13 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F3d 1368 (Fed. Cir. 1998),
GRUR Int. 1999, 633 mit Anm. von Nack.

14 Im selben Sinne vgl. Tang/ Adams/ Pare; Patent protection on computer programs. Final
Report«, verfiigbar unter: swpat.ffii.org/papri/tangadpaco/index.en.html. Letzter Zugruff am
24. 05.2008; Maskus/ Wong, Searching for Economic Balance of Business Method Patents, Journal
of Law & Policy 8, 302 (2002).

15 Herrera/ Schroth, Dynamics of Innovation and Imitation in Corporate Finance, ITAM and
Columbia University, HEC University of Lausanne and Swiss Finance Institute, 2005, 22-26,
verfiigbar unter: http://www.hec.unil.ch/eschroth/Research/dyninnimitcf.pdf. Auch Zufano, First
Mover Advantages in Financial Innovation, Journal of Financial Economics, 1989, 350—370.

24



Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung

Herausgegeben von

Prof. Dr. jur. Michael Lehmann, Dipl.-Kfm.

Universitit Miinchen

Band 778: Alexander Weiss: Widerspriiche im
Rechr - Unter besonderer Beriicksichtigung
curoparechtsbedingter Widerspriiche im
deutschen Zivilrecht

2011 - 206 Seiten - ISBN 978-3-8316-4086-7

Band 777: Stefan Schmidtke: Unlautere
geschifiliche Handlungen bei und nach Ver-
tragsschluss

2011 - 260 Seiten - ISBN 978-3-8316-4082-9

Band 776: Marianna Moglia: Die Patentier-
barkeit von Geschiftsmethoden
2011 - 280 Seiten - ISBN 978-3-8316-4075-1

Band 775: Mara Chromik: Die Entscheidung-
skriterien des Zivilrichters bei der Abwigung
von Privatsphirenschutz und iffentlichem In-
formationsinteresse - Eine rechtsvergleichende
Untersuchung zum deutschen, franzésischen
und spanischen Recht

2011 - 340 Seiten - ISBN 978-3-8316-4064-5

Band 774: Andrea Schmelz-Buchhold: Medi-
ation bei Wettbewerbsstreitigkeiten - Chancen
und Grenzen der Wirtschaftsmediation im
Lauterkeits- und Immaterialgiiterrecht

2010 -394 Seiten - ISBN 978-3-8316-4019-5

Band 773: Emese Szildgyi: Leistungsschutz-
recht fiir Verleger? - Eine rechtstatsichliche
Untersuchung zur Wiederherstellung des
Interessenausgleichs zwischen Verlegern,
Urhebern und Allgemeinheit

2010+ 240 Seiten - ISBN 978-3-8316-4018-8

Band 772: Johannes Stehr: Die Personengesell-
schaft im Einkommensteuerrechtsverhiltnis
2010 - 280 Seiten - ISBN 978-3-8316-4005-8

Band 771: Christian Athenstaedt: Die Kom-
petenzverteilung in der deutschen staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit - Zur Zulis-
sigkeit entwicklungspolitischer Mafinahmen
deutscher Bundeslinder und Kommunen
2010352 Seiten - ISBN 978-3-8316-0999-4

Band 770: Roland Kern: Die Rechtsbeugung
durch Verletzung formellen Rechts
2010 - 186 Seiten - ISBN 978-3-8316-0998-7

Band 769: Florian Unseld: Die Kommerzial-
isierung personenbezogener Daten
2010 - 346 Seiten - ISBN 978-3-8316-0985-7

Band 768: Thomas Gliickstein: Wirtschafts-
rechtliche Erscheinungsformen von E-Procure-
ment - Die Nutzungs- und Markeverhiltnisse
elektronischer b2b-Handelsplattformen
2011 - 228 Seiten - ISBN 978-3-8316-0983-3

Band 767: Tihani Priifer-Kruse: Interessen-
schwerpunkte im Markenrecht
2010 - 374 Seiten - ISBN 978-3-8316-0976-5

Band 766: Volker Schad: Die Verleitung zum
Vertragsbruch — eine unerlaubte Handlung?
2010 - 228 Seiten - ISBN 978-3-8316-0973-4

Band 765: Timoleon Kosmides: Zivilrech-
tliche Haftung fiir Datenschutzverstofse - Eine
Studie zu Art. 23 EG-Datenschutzrichtlinie
und Art. 23 griechisches Datenschutzgesetz
unter Beriicksichtigung des deutschen Rechts
2010 - 366 Seiten - ISBN 978-3-8316-0967-3

Band 764: Inken Wuttke: Straftiter im
Betrieb
2010 - 276 Seiten - ISBN 978-3-8316-0952-9

355



Band 763: Reinhard Glaser: Geldwiische (§
261 StGB) durch Rechtsanwélte und Steuerber-
ater bei der Honorarannahme

2009 - 240 Seiten - ISBN 978-3-8316-0929-1

Band 761: Lars Riive: Internationales Arbe-
itnehmererfinderprivatrecht - Die Einzeler-
findung und die Gemeinschaftserfindung
von Arbeitnehmern im Internationalen
Privatrecht Deutschlands, Europas und der
Vereinigten Staaten von Amerika

2009 - 280 Seiten - ISBN 978-3-8316-0892-8

Band 760: Chabaporn Wenzel: Rechtliche
Rabmenbedingungen fiir die Automobilindus-
trie in Thailand

2010 - 266 Seiten - ISBN 978-3-8316-0889-8

Band 759: Katharina M. Kolb: Aufder Suche
nach dem Verschuldensgrundsatz - Untersuc-

hungen zur Fakrizitit der Culpa-Dokerin im
deutschen auf8ervertraglichen Haftungsrecht
2008 - 360 Seiten - ISBN 978-3-8316-0848-5

Band 758: Christian Eichholz: Herabserzung
durch vergleichende Werbung - Eine Unter-
suchung zum europiischen, deutschen, eng-
lischen und 6sterreichischen Recht

2008 - 192 Seiten - ISBN 978-3-8316-0811-9

Band 757: Alexander Metz: Verbraucherschiit-
zende Informationspflichten in der Werbung -
Eine Analyse rechtlicher und 6konomischer
Rahmenbedingungen

2008 - 320 Seiten - ISBN 978-3-8316-0808-9

Band 756: Andreas Begemann: Die Rolle von
Patenten in der zivilen Luftfabrtindustrie aus
historischer und rechtsvergleichender Sicht

2008 - 170 Seiten - ISBN 978-3-8316-0759-4

Band 755: Karin Riflmann: Die kartellrechtli-
che Beurteilung der Markenabgrenzung
2008 - 264 Seiten - ISBN 978-3-8316-0751-8

Band 75 4: Jingwen Zhu: Die staatliche In-
frastrukturgarantie fiir die als Wirtschaftsun-
ternehmen gefiibrten Eisenbahnen des Bundes
in Deutschland — zugleich eine rechtsverglei-
chende Gegeniiberstellung zu dem Recht des
Eisenbabnwesens in der Volksrepublit China —
2007 - 222 Seiten - ISBN 978-3-8316-0734-1

Band 753: Philipp Linden: Die Bekimpfung
von Urheberrechtsverletzungen in Iralien
2007 - 380 Seiten - ISBN 978-3-8316-0733-4

Erhiltlich im Buchhandel oder direkt beim Verlag:

Herbert Utz Verlag GmbH, Miinchen
089-277791-00 - info@utzverlag.de

Gesamtverzeichnis mit mebr als 3000 lieferbaren Titeln: www.utzverlag.de

356



