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Kapitel 1: Einflihrung

1.1 Algorithmen im Patentrecht

Die Frage nach der Patentfihigkeit von Algorithmen wird nur selten gestellt.
Auf den ersten Blick erscheint es sogar ketzerisch, eine Patentierung von Al-
gorithmen tiberhaupt in Erwdgung zu ziehen. Als offenbar mathematische
Methoden gehoren Algorithmen zu einem der schon seit den Anfangen des
Patentrechts von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstinden.' Im
Patentrecht der USA stellen sie sogar den Prototyp der nicht patentierbaren
Gegenstande dar.?

Dabei ist es keineswegs eindeutig, dass Algorithmen nicht patentfahig
sind. Betrachtet man die Lage genauer, wird man feststellen, dass die Pa-
tentierung von Algorithmen eine immer groflere Bedeutung in der Praxis
erlangt. Denn obwohl bei Algorithmen unter anderem in Europa, den USA
und Japan weitgehend Konsens iiber ihre fehlende Patentierbarkeit herrscht,’
sieht dies bei Softwarepatenten bzw. computerimplementierten Erfindungen
anders aus: Die Patentierung von Computerprogrammen ist ein besonders
umstrittener Bereich des Patentrechts. Dieser Widerspruch verwundert
umso mehr, als die Patentierung computerimplementierter Erfindungen
vielfach nichts anderes als die Patentierung der zugrunde liegenden Ideen
bzw. Algorithmen zum Gegenstand hat.* Schliefllich besteht fiir eine Paten-
tierung konkreter Computerprogramme, d.h. der Umsetzung dieser Ideen
und Algorithmen in einem Computerprogramm, schon deswegen praktisch
kein Bedarf, da diese bereits Schutz durch das Urheberrecht genieflen. Ein
zusitzlicher Schutz durch das Patentrecht wire deshalb nur sinnvoll, soweit
der Schutzbereich des Patentrechts {iber den urheberrechtlichen Schutz hin-

Nack, Die Patentierbare Erfindung, S. 236 f.
Vgl. hierzu Kapitel 3.2.2, S. 47 unten.
Vgl. hierzu Kapitel 3, S. 29 unten.
So auch Horns, JurPC Web-Dok. 223/2000, Rn. 5.

W N =



2 Kapitel 1: Einfihrung

ausgeht, der Schutz also nicht nur die konkrete Festlegung, sondern auch die
dahinter stehenden Algorithmen und Ideen erfasst.

Der Widerspruch zwischen der fehlenden Patentierbarkeit von Algorith-
men einerseits und der immer grofler werdenden Zahl von Softwarepatenten
andererseits tiberrascht daher. Dabei geht es nicht nur um die Qualitét der
erteilten Patente, sondern auch um die grundlegende Frage, ob und unter
welchen Umstidnden Algorithmen bzw. die sie umsetzenden Computerpro-
gramme patentfahig sein sollen. Hierbei stellt sich insbesondere die Frage,
wie mit Erfindungen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen zu
verfahren ist.”

Nicht jede computerimplementierte Erfindung hat auch einen Al-
gorithmus zum Gegenstand. Zwar ist fiir die Umsetzung als compute-
rimplementierte Erfindung immer ein Programm und damit ein Al-
gorithmus erforderlich. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsldufig, dass
der Algorithmus auch - vereinfacht gesprochen - immer Gegenstand
der Erfindung ist. Eine computerimplementierte Erfindung konnte bei-
spielsweise auch in einer besonders vorteilhaften Anordnung von Be-
dienelementen (Menileisten, Schaltflichen, etc.) auf dem Bildschirm®
oder in der Organisation von Daten’ bestehen. Die Anordnung wird
dann zwar von einem Programm und damit einem Algorithmus erzeugt
oder benutzt; es kommt dabei jedoch nicht auf den konkreten Algorithmus
an. Vielmehr befindet sich die Erfindung in diesen Fillen auf einer héheren
Abstraktionsebene.

Algorithmen stellen somit nur einen Ausschnitt aus der Menge der Ge-
genstinde dar, fiir die ein Patentschutz in Form von computerimplementier-
ten Erfindungen diskutiert wird.

1.2 Methodik

Wie bei anderen Arten von Erfindungen lasst sich die Beurteilung der Pa-
tentfahigkeit von Algorithmen nicht alleine auf die juristische Seite be-

5  Vgl. zu dieser Problematik Kapitel 5, S. 95 unten.

6  Zum Beispiel die Anmeldungen aus BPatG, GRUR 2007, 316 - Bedienoberfliche; EPA
Entsch. v. 2008-06-20, Az. T 0082/2006 - Funkgerdit Meniisystem/IPCom (unveroft.).

7 Zum Beispiel die Anmeldungen aus BPatG GRUR 2005, 1025 - Kfz-Kiirzel; BGH GRUR
2012, 261 - E-Mail via SMS; BGH MMR 2010, 553 — Microsoft/FAT.
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schranken. Die Frage, worum es sich bei einem Algorithmus handelt, berei-
tet Juristen jedoch immer wieder Schwierigkeiten, gehort dies doch weder
zum juristischen Fachwissen noch zur Allgemeinbildung. Fehlvorstellungen
tiber die tatsachlichen Grundlagen, also den Tatbestand, fithren aber bei der
rechtlichen Subsumtion zwangsldufig zu falschen Bewertungen; ein richti-
ges Ergebnis kann dann allenfalls durch Zufall heraus kommen. Daher kann
man zu Recht sagen, dass die korrekte Erfassung der Grundlagen der Algo-
rithmen das »eigentliche Problem bei der rechtlichen Bewidltigung«® ist.

Aus diesem Grund sollte sich eine Untersuchung der Patentfidhigkeit
von Algorithmen nicht auf eine reine juristische Darstellung beschranken.
Damit ein juristisch gebildeter Leser die Ergebnisse nachvollziehen kann,
miissen vielmehr zunéchst die theoretischen Grundlagen von Algorithmen
geklart werden.’

Erst danach kann die Patentfahigkeit von Algorithmen als solchen' und
von angewandten Algorithmen'' untersucht werden. Auch hierbei muss im-
mer wieder auf die technischen Grundlagen zuriickgegriffen werden, um zu
sinnvollen Ergebnissen zu gelangen.

Dabei bereitet die Abgrenzung zwischen Algorithmen als solchen und
angewandten Algorithmen besonders grofle Schwierigkeiten. Hierbei geht
es, allgemein gesprochen, um die Frage, wie Erfindungen mit patentierbaren
und nicht patentierbaren Merkmalen zu beurteilen ist.'?

1.3 Begriffe und Definitionen
1.3.1 Patentierbarkeit und Patentfahigkeit

Entsprechend einer neueren Sichtweise" wird der Begriff der Patentierbar-
keit als Zugehorigkeit zum Kreis der grundsétzlich dem Patentschutz zu-
ganglichen Gegenstinde verstanden, wahrend der Begriff der Patentfdhigkeit
dafiir verwendet wird, ob konkret ein Patent erteilt werden kann - wofiir

8  So Hellfeld, GRUR 1989, 471, 477.

9  Siehe hierzu Kapitel 2, S. 5 unten.

10  Siehe hierzu Kapitel 3, S. 29 unten und Kapitel 4, S. 61 unten.
11  Siehe hierzu Kapitel 6, S. 117 unten und Kapitel 7, S. 135 unten.
12 Siehe hierzu Kapitel 5, S. 95 unten.

13 Nack, Die Patentierbare Erfindung, S. 8 m.w.Nachw.
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neben der Patentierbarkeit auch weitere Kriterien wie Neuheit, gewerbliche
Anwendbarkeit, Erfindungshohe, usw. eine Rolle spielen.

Da Algorithmen in der Regel nur eines von mehreren Merkmalen einer
Erfindung darstellen, kann sich die Analyse nicht auf die Patentierbarkeit
der Algorithmen selbst beschridnken. Vielmehr muss auch insgesamt die ty-
pische Patentfahigkeit von Erfindungen, die Algorithmen enthalten - mit
anderen Worten: angewandten Algorithmen - untersucht werden.

1.3.2 Erfindung

Im Patentrecht ist der Begriff der Erfindung eng mit einem Teil der Paten-
tierungssvoraussetzungen verwoben. Insbesondere im européischen Patent-
recht sind Erfindungen im engeren Sinn nur technische Gegenstinde - ein
Umstand, der unter anderem darauf zuriickzufithren ist, dass vor der Fas-
sung des EPU von 2000 der Begriff der Begriff Technik nicht ausdriicklich
genannt wurde und die Technizitit daher am Begriff Erfindung fest gemacht
wurde."

Eine Untersuchung zur Patentfahigkeit und Patentierbarkeit muss sich
jedoch zwangsldufig auch mit nicht-technischen Erfindungen beschiftigen.
Auch fiir diese nicht-technischen Gegenstande soll hier der Einfachheit hal-
ber der Begriff Erfindung verwendet werden; die Verwendung eines anderen
Begriffs wie Innovation, Kreation, etc. wiirde letztlich zu mehr Verwirrung
fithren als sie vermeiden konnte.

1.3.3 Verfahren im Sinne des Patentrechts

Ahnliches gilt fiir den Begriff des patentierbaren Verfahrens. Mit diesem
Begriff ist in der Regel jedoch keine Aussage iiber die konkrete Patentier-
barkeit verbunden, sondern er bedeutet lediglich, dass ein Gegenstand die
patentrechtliche Definition des Verfahrens erfiillt. Um Missverstandnisse zu
vermeiden, soll stattdessen der Begrift Verfahren im Sinne des Patentrechts
verwendet werden, der sowohl patentierbare als auch nicht-patentierbare
Verfahren bezeichnen kann.

14 Krafer, PatR § 12 L. a); Melullis in: BENKARD, EPU, Art. 52 Rn. 46.
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