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1. Allgemeines

Der Schutz computerimplementierter Erfindungen (,Softwarepatente®) durch das Patent oder
das Gebrauchsmuster ist ein nach wie vor kontroversielles Thema.

Allgemein ist festzuhalten, dass der Gesetzgeber keinen schrankenlosen Schutz von
Software erlaubt.

Software ,als solche" (d.h. als reiner Quellcode, bzw. ohne inhaltlichen Bezug zu einer
technischen Erfindung) ist sogar ausdricklich vom Patent- und Gebrauchsmusterschutz
ausgenommen.

Die folgenden Prufrichtlinien dienen daher der Klarung, inwiefern Software dem Patent- und
Gebrauchsmusterschutz zuganglich ist, bzw. ob dieser zu verwehren ist.

Der Entwicklungsaufwand allein kann hier nicht der Mal3stab sein.

Auch wenn mehrere Mannjahre in die Herstellung einer Software zu investieren waren, ist
dieselbe mit Sicherheit nicht patentierbar, falls es sich z.B. um reine Geschéaftssoftware,
Regeln fir ein Spiel 6.&4. handelt.

Andrerseits kann Software, die einen klaren technischen Bezug hat, durch das Patent oder
das Gebrauchsmuster dann sinnvoll geschitzt werden, wenn eine erfinderische und
gewerblich anwendbare technische Leistung zu Grunde liegt, d.h. wenn der technische
Beitrag neu und fiir Fachleute nicht naheliegend ist.

Software ist nur als
technische
neue
und fur Fachleute nicht nahe liegende

Erfindung patentierbar!

Bei einer Recherche im Internet nach Patentliteratur ist zu beachten, dass die meisten
Patentpublikationen nur ungeprifte Anmeldeunterlagen betreffen! Das betrifft z.B. alle
Europaischen Veroffentlichungen mit den Endungen Al und A2. Diese Veroffentlichung
erfolgt zwangslaufig im Zuge des Verfahrens, und ist eine der Saulen des Patentwesens, da
erst die Veroffentlichung der Erfindungen den technischen Fortschritt ermdglicht.

Erteilte Osterreichische und Europaische Patente haben Endungen mit B, erst diese geben
den konkreten Schutzumfang an!

A-Veroffentlichungen geben keinerlei Hinweis darauf,
ob Uberhaupt, und wenn,

dann in welchem (eingeschrankten) Umfang ein Patent erteilt wird!
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1.1. Was ist Software?

Zu diesem Begriff gibt es viele Definitionen. Zu viele, als dass man sie alle auf einen
gemeinsamen Nenner bringen konnte. Daher wird hier also anstatt einer — vermutlich
hoffnungslosen - Suche nach einer allumfassenden Definition lediglich versucht, Aspekte von
Software herauszuarbeiten, die einem Patent- oder Gebrauchsmusterschutz zugénglich sind
und solche, die es sicher nicht sind.

Typische Einsatzgebiete von Software sind etwa die Textverarbeitung, die Steuerung von
Maschinen in einer Fabrik oder Software im Chip einer Waschmaschine.

Software, die eindeutig der Steuerung von Maschinen im herkdmmlichen Sinn dient,
die also Teil eines technischen Verfahrens ist, kann geschitzt werden!

Né&heres siehe dazu im Kapitel Giber Technizitat. Wie ist das aber mit Software, deren Bezug
nicht so eindeutig technisch ist?

Damit Software ihrer Aufgabe gewachsen ist, miissen etliche Bedingungen erfullt sein:

e Die Schnittstellen unter den Programmen miissen passen

e Die Datenstrukturen missen passen

e Die Schnittstellen zu den gesteuerten Maschinen missen passen usw.

Die Einhaltung dieser Bedingungen ist Aufgabe der Software-Ingenieurinnen. Womit wir
beim Begriff ,Software Engineering” angelangt sind.

Unter http://webopedia.internet.com/TERM/s/software _engineering.html wird Software-
Engineering definiert als ,The computer science discipline concerned with developing large
applications. Software engineering covers not only the technical aspects of building software
systems, but also management issues, such as directing programming teams, scheduling,
and budgeting”.

Diese Definition unterscheidet klar zwischen “technischen Aspekten” der Software-
entwicklung — diese sind schiitzbar — und “management issues”, die nicht schiutzbar sind, da
sie nicht-technisch sind.

Der ingenieurmalige, technische Aspekt der Software-Entwicklung ist
prinzipiell einem Schutz durch Patente oder Gebrauchsmuster zuganglich!

Nicht-technische Aspekte der Software wie
Marketingstrategien oder Geschéftsideen sind nicht schitzbar!

Da der Schutz von Entdeckungen, wissenschaftlichen Theorien oder mathematischen
Methoden einen zu grofRen Schutzumfang bewirken wirde, sind diese vom Schutz durch
Patente oder Gebrauchsmuster ausgenommen. Dies gilt natlrlich auch dann, wenn sie in
Form von Software dargestellt werden.

Software kann nicht zur Umgehung der AusschlieRungsgrinde
der Patent- und Gebrauchsmustergesetze benutzt werden!

Unabhéangig von der Moglichkeit Software tiber Patente oder Gebrauchsmuster zu schitzen,
ist der Quellcode uber das Urheberrecht / Copyright geschutzt, sofern eine eigentiimliche
geistige Schopfung mit individuell gepragter Problemlésung vorliegt.

Source-Code ist tiber Urheberrecht geschitzt!
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1.2. Urheberrecht

1.2.1. Zustandigkeit

In Osterreich ist nicht das Patentamt fiir Angelegenheiten des Urheberrechtes zustéandig,
sondern das Justizministerium.

1.2.2. Schutz von Software durch das Urheberrecht

Das Urheberrechtsgesetz erlaubt ausdriicklich den Schutz von Software.

Durch internationale Vertrage wie die Berner Konvention ist sicher gestellt, dass der
Urheberrechtsschutz praktisch weltweit respektiert wird, auch wenn die geistige
Schoépfungsleistung aulRerhalb der jeweiligen Staatsgrenzen erbracht wurde.

Das Urheberrecht gilt allgemein als die angemessene Schutzform fir Software und umfasst
auch Software deren Entwicklung zwar aufwendig und teuer war, ohne aber dabei eine
erfinderische Leistung der Softwareingenieurlnnen zu erfordern.

Der weit Gberwiegende Teil aller produzierten Software ist
ausschlieBBlich durch das Urheberrecht schitzbar!

1.2.3. Eigenschaften des Urheberrechtsschutzes

o keine Behotrdenwege: der Urheberrechtsschutz entsteht ,automatisch®. Es gibt kein
,Urheberrechtsamt*

e Kkeine Kosten

e sehr lange Schutzdauer (bis 70 Jahre nach dem Tod des letzten beteiligten Autors)

e einander ahnliche (gleiche) Schopfungen koexistieren, wenn sie voneinander
unabhangig geschaffen wurden

e Sicherstellung der Interoperabilitat mit anderer Software durch die Erlaubnis des
reverse engineering in genau geregeltem Umfang

¢ spezielle Bestimmungen regeln die Rechte aus Dienstnehmererfindungen

1.2.4. Was ist geschitzt?

Vereinfachend kann die Ubersetzung aus dem Englischen herangezogen werden:
Urheberrecht = Copyright . Man erwirbt also ,the right to copy“, bzw. das Recht der
Allgemeinheit das Kopieren ohne die Einwilligung des Rechtsinhabers zu verbieten.

Das Patent-/ Gebrauchsmusterrecht  bietet demgegeniber einen  Schutz  der
Programmstruktur, wenn dieselbe fiir eine technische Erfindung wesentlich ist.
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1.3. Patentschutz fiir Software

Software ,als solche” ist weder durch das Patent noch durch das Gebrauchsmuster
schutzfahig. Der Gesetzgeber lasst aber einen solchen Schutz von Software zu, falls
dieselbe eine ,computerimplementierte Erfindung” darstellt, das heift falls sie sich auf einen
— schitzbaren — technischen Kontext bezieht.

e Software zur Verwaltung von Patentanmeldungen wird in aller Regel nicht
schutzfahig sein.

e Software hingegen, die den Bremsweg eines Autos mittels ABS-Systems verkirzt,
verbessert das technische Geréat ,Automobil”, und kann dem
Patent/Gebrauchsmusterschutz unterliegen.

Der technische Charakter ist unbedingt erforderlich zur Schutzfahigkeit!

Rechtsbestandiger Patent/Gebrauchsmusterschutz kann nur dann gegeben sein,
wenn der Anmeldungsgegenstand neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar ist.

1.3.1. Technizitat

Die Feststellung, dass der Anmeldung technischer Charakter (= ,Technizitat*) zukommt, ist
notwendig, um von einer moéglichen Erfindung zu sprechen. Falls Technizitat offensichtlich
nicht gegeben ist, kann die Anmeldung ohne weiteres zuriickgewiesen werden. Im Abschnitt
.Grundsatzliche Erfordernisse” werden ausfuhrlich Methoden zur Analyse der Technizitéat
diskutiert.

Das Erfordernis des ,technischen Charakters” verhindert, dass Spiele,
Geschéaftsmethoden und Ahnliches geschiitzt werden kénnen.

Der Gesetzgeber verhindert den Schutz solcher Inhalte, weil hier sehr leicht ein sehr grol3er
Schutzumfang ohne entsprechende erfinderische Leistung erlangt werden kénnte. Da dies
volkwirtschaftlich nicht wilnschenswert erscheint, beschrankt der Gesetzgeber den
Patentschutz auf technische Erfindungen.

Bei Software muss das Vorliegen des technischen Charakters
aus dem konkreten Inhalt der Software beurteilt werden!

1.3.2. ,Trivialpatente”/ Erfindungshdhe

Besonders im Bereich der computerimplementierten Erfindungen muss auf das zwingende
Erfordernis einer ausreichenden Erfindungshdhe hingewiesen werden.

Anmeldungen ohne die ausreichende Erfindungshéhe (,Trivialpatente®) kdnnen ohne
besondere geistige Leistung einen ganzlich ungebuhrlich grolien Schutzumfang
beanspruchen. Da ein solches ,Abstecken der Reviere" statt einer wirklichen erfinderischen
Tatigkeit weder gesetzeskonform noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, muss man besonders
auf das Vorliegen der nétigen Erfindungshdhe achten.

Es muss ein nicht naheliegender neuer und erfinderischer Beitrag
im technischen Bereich geleistet werden!
Dieser technische Beitrag muss auch dann erkennbar sein,
wenn zusatzlich nicht-technische Anspruchsmerkmale vorhanden sind.
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2. Verfahrensablauf

2.1. Patent (schematisch)

Die Figur 1 zeigt im linken Teil den Ablauf bei der Bearbeitung einer Patentanmeldung am
osterreichischen Patentamt (OPA), und im rechten Teil entlang einer Zeitachse den
zeitlichen Verlauf. Die Darstellung beschrénkt sich auf einige hier relevante Aspekte.

Ausgehend von der erfinderischen Idee muss der/die Erfinderin gesetzeskonform ausge-
arbeitete Anmeldeunterlagen mit Beschreibung, Anspriichen, ev. Zeichnung(en) und einer
Zusammenfassung, sowie einen Antrag auf Erteilung eines Patents beim OPA einreichen.
Nach administrativen Vorarbeiten (Aktenzeichen, Anmeldegebiihr) wird im Schritt 1 zunéchst
die formale Korrektheit der Anmeldung Uberprift. An Hand der Gesamtheit der Merkmale
werden vorerst die Fragen nach dem technischen Charakter und der prinzipiellen Schutz-
fahigkeit erortert. Mangelt es der in den Patentanspriichen definierten Erfindung an
technischem Charakter (Geschaftsmethode etc.; siehe das Kapitel tber Technizitat) oder ist
die Erfindung nicht ausreichend geoffenbart, so erfolgt ein negativer Vorbescheid. Diese
Sachverhalte stellen einen unbehebbaren Mangel dar, sodass im folgenden Sachprifungs-
verfahren keine Aussicht auf Patenterteilung besteht.

Ist technischer Charakter vorhanden, so wird eine Recherche durchgefiihrt und der/die
Anmelderin erhalt einen ersten Vorbescheid mit einer klaren Information tber die Patent-
fahigkeit des Anmeldungsgegenstandes. Die Figur 1 zeigt in den Schritten 2, 3 und 4 die
inhaltliche (materielle) Prufung auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit (Erfindungshohe).
Etwaige Mangel werden dem/der Anmelderin im Vorbescheid mitgeteilt und kdnnen in
gewissen Grenzen behoben werden. Wird ein Mangel nicht behoben, so wird die Patent-
anmeldung zuriickgewiesen. Sind die Erfordernisse aber alle erfillt, so wird die Erteilung der
Patentanmeldung verfugt (Erteilungsbeschluss).

Die Prifung lasst sich somit in vier wesentliche Schritte zusammenfassen:

Schritt 1: Ist Gberhaupt ein technischer Charakter vorhanden? Ist die Erfindung aus-
reichend geoffenbart?

Schritt 2: Gibt es einen Beitrag zum Stand der Technik? Ist die Lésung des Problems neu?

Schritt 3: Gehen von dem Beitrag Wirkungen aus, die zur Ldsung eines technischen
Problems beitragen?

Schritt 4: Ist die Lésung des Problems in Form der den Beitrag begriindenden Merkmale
angesichts des zum Anmeldezeitpunkt verfigbaren Standes der Technik nahe
liegend?

Die Bekanntmachung einer Patenterteilung geschieht durch Veréffentlichung der relevanten
Daten im Osterreichischen Patentblatt, das gratis auf der Homepage des OPA
www.patentamt.at abrufbar ist. Gleichzeitig wird vom OPA die Patentschrift veroffentlicht,
das Patent im Patentregister eingetragen und die Patenturkunde fir den Patentinhaber
ausgefertigt. Spatestens achtzehn Monate nach dem Anmeldetag (bei beanspruchter
Prioritat entsprechend friher) werden die Anmeldungsunterlagen mit einem gegebenenfalls
schon vorhandenen Recherchenbericht, sofern das Anmeldeverfahren noch aufrecht ist,
jedenfalls veroffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt erhalt jedermann Akteneinsicht und kann
Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der angemeldeten Erfindung erheben. Innerhalb
einer Frist von vier Monaten ab Bekanntmachung des Erteilungsbeschlusses kann gegen die
Patenterteilung Einspruch erhoben werden.

Im Einspruchsverfahren wird geprift, inwieweit die Einspruchsgrinde der Erteilung des
Patents entgegenstehen. Je nach Sachlage bleibt das Patent in vollem Umfang aufrecht
oder wird teilweise bzw. vollstandig widerrufen.
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2.2. Gebrauchsmuster (schematisch)

Der Verfahrensablauf einer Gebrauchsmusteranmeldung, wie er in Figur 2 wiedergegeben
wird, gliedert sich in zwei Hauptabschnitte, namentlich die GesetzmaRigkeitsprifung nach
§ 18 GMG und die Recherche.

In Schritt 1 erfolgt vorerst eine formale Prifung der Anmeldung und es wird ermittelt, ob ein
prinzipiell nicht schitzbarer Gegenstand laut Ausschlussliste (8 1 Abs. 3 und 8§ 2 GMG)
vorliegt. Werden in dieser Phase Mangel entdeckt, erfolgt eine Mitteilung an den/die
Anmelderin. Diese(r) hat nun zwei Monate Zeit (gesetzliche, daher nicht verlangerbare
Frist!), die formalen Mangel zu beheben (behebbarer Mangel) oder die Anmeldung
zuriickzuziehen  (nicht behebbarer Mangel, z.B. Anmeldungsgegenstand aus
Ausschlussliste). Wurde nach der zweimonatigen Frist der Mangel nicht behoben oder die
Anmeldung nicht zuriickgezogen, so erfolgt eine Zurtickweisung.

In der nach positiver GesetzmaRigkeitspriifung folgenden Recherche wird in Schritt 2 vorerst
geprift, ob der Fall eintritt, dass alle technischen Merkmale bekannt sind und nur solche
Merkmale Ubrig bleiben, die in der Ausschlussliste angefiihrt werden. Dies deutet darauf hin,
dass der Anmeldungsgegenstand nicht technisch, und auf Grund der Ausschlussliste auch
nicht schitzbar ist. Es erfolgt daher keine weitere Recherche mit Recherchenbericht,
sondern eine Bemangelung durch eine Mitteilung an den/die Anmelderin.

Ein haufig auftretender Fall ware z.B. eine Anmeldung, in der die technischen Merkmale nur
das Internet beschreiben und der restliche Teil eine Geschaftsmethode behandelt. Da das
Internet bekannt ist und eine Geschéaftsmethode prinzipiell nicht schitzbar ist, ist der
gesamte Anmeldungsgegenstand als nicht schitzbar anzusehen.

Erst wenn gegen die Veroffentlichung und Registrierung des Gebrauchsmusters keine
Bedenken bestehen, d.h. dass die Anmeldung keine Mangel aufweist, wird der
Recherchenbericht erstellt. Die Fragen nach Neuheit und erfinderischem Schritt in Schritt 3
und 4 legen die Kategorie der relevanten Dokumente in diesem Bericht fest. Mangelnde
Neuheit bzw. mangelnder erfinderischer Schritt stellen jedoch kein Registrierungshindernis
dar.

Innerhalb  von zwei Monaten ab Zustellung des Recherchenberichts ist die
Veroffentlichungsgebiihr zu zahlen, andernfalls ist die Gebrauchsmusteranmeldung — unter
Einhaltung einer einmonatigen Nachfrist — zuriickzuweisen.

Innerhalb dieser Frist kann der/die Anmelderin auch die Anspriche andern. Neu vorgelegte
Anspriche werden auf formale Méangel Uberprift, nicht aber auf Einheitlichkeit sowie allfallige
Uberschreitung der urspriinglichen Offenbarung. Formale Mangel miissen innerhalb einer
Frist von einem Monat behoben werden, sonst ist die Anmeldung zuriickzuweisen.

Sind alle Mangel behoben und wurde die Veroffentlichungsgebihr rechtzeitig bezahlt, wird
der Registrierungsbeschluss gefasst und die Veréffentlichung mit Recherchenbericht sowie
die Registrierung veranlasst. Dies wird auch im Gebrauchsmusterblatt, das kostenlos auf der
Homepage des OPA www.patentamt.at abrufbar ist, verlautbart.

Erteilte aufrechte Gebrauchsmuster kénnen in einem Nichtigkeitsverfahren angefochten
werden!
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Gebrauchsmusteranmeldung 0 Monate Anmeldetag

Erfinderische Idee

S eschreib Zeichnungen
eschreibun
Anspriiche 9

Ja Nein Zurlickweisung

§18. (2) GMG
Schritt 1 ) & @

GesetzmaRigkeits-
prafung § 18. GMG

Formale Prifung ok ?
Schutzféhig laut
Ausschlussliste ?

Bemaéngelung

A

2 Monate

\ 4

Recherche Recherche

Schritt 2

Bedenken wegen
Ausschlussliste 2

Schritt 3

X-Dokumente [t

Schritt 4

Nein
Erfinderischer
Schritt ?

Y-Dokumente oder
A- und X-Dokumente

A-Dokumente [ 6 Monate ab

Anmeldetag

v Ja

\ 4

Zustellung des
Recherchenberichts

A

Schritt 5

Zahlung

_ Zurlickweisung
nachgewiesen ?

§ 19. (5) GMG

A

Nein| 2 Monate

Neue
Anspriiche ?

Antwort Ja

rechtzeitig 2

Bemangelung

Registrierungsbeschluss

v

Verdffentlichung
und Registrierung
samt Recherchenbericht
§ 22 bis 24 GMG

Korrektur ok ?

Figur 2: Verfahrensablauf Gebrauchsmuster
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3. Grundsatzliche Erfordernisse

Die Uberpriifung der Anmeldung samt Gebuhren erfolgt bei Anmeldungen zu
computerimplementierten Erfindungen so wie bei allen anderen Anmeldungen. Fir allgemein
gultige Erfordernisse wie Namen, Titel, Erfinderlnnennungen, Formulierung von Anspriichen
etc. wird daher auf die entsprechenden allgemeinen Richtlinien und die Erlauterungen zu
den Anmeldeformularen verwiesen, wahrend hier nur auf die speziellen Erfordernisse bei
computerimplementierten Erfindungen eingegangen wird.

3.1. Erfindung / Aufgabenstellung / LOsung

Ein Patent- oder Gebrauchsmusterschutz kann nur fir Erfindungen auf technischem Gebiet
erworben werden. Als Erfindungen betrachtet werden dabei Aufgabenstellungen mit
entsprechendem konkreten Losungsweg, nicht jedoch Aufgabenstellungen / Ideen alleine.

Die Aufgabenstellung/ldee als solche zu schitzen, wirde dem Wesen des Erfindungs-
schutzes widersprechen: durch den Schutz eines Losungsweges fir eine Aufgabenstellung
und die Veroffentlichung der Lésung sollen andere animiert werden, diese bekannte
Lésung zu verbessern, wodurch ein technischer Fortschritt erzielt werden kann.

Wirde jedoch anstatt des Losungswegs die Aufgabenstellung als solche geschiitzt, so
wirde auch jeder neue Ldsungsweg unter das Schutzrecht fallen, daher wirde niemand
angeregt werden, neue, bessere Losungswege zu suchen, und die Entwicklung des
technischen Fortschritts wiirde, anstatt geférdert zu werden, geradezu verhindert.

Aufgabenstellungen ohne konkreten technischen Losungsweg kdnnen nicht
als Patent oder Gebrauchsmuster geschutzt werden!

3.2. Offenbarung / Beschreibung

Die vorgelegten Unterlagen muissen eine, in deutscher Sprache abgefasste, technische
Beschreibung und darin beschriebene technische Merkmale enthalten, die eine schitzbare
Erfindung charakterisieren und Grundlage fur die Ansprtiche bilden kénnen.

Patente bzw. Gebrauchsmuster konnen nur erteilt werden, wenn die beanspruchte
Erfindung so deutlich und vollstandig geoffenbart ist, dass sie Fachleute ausfuhren kénnen
(8 13 GMG; § 87a PatG). Diese Offenbarung muss zur Ganze in der ersten Eingabe
erfolgen. Alle weiteren Eingaben, die z. B. auf einen Vorbescheid hin erfolgen, kdnnen nur
mehr Erklarungen beinhalten.

Sollte der/die Softwareingenieurln zusatzlich zur vorgelegten Beschreibung noch weitere
Erlauterungen benétigen, um den Anmeldungsgegenstand auszufiuhren / eine
entsprechende Software zu erstellen, so bedeutet das, dass die Erfindung nicht geoffenbart
ist, was aber gemalR § 87a Abs. 1 PatG/ § 13 GMG erforderlich ist, um Schutz zu erlangen.

Dieser Mangel liegt etwa bei solchen Aufgabenstellungen vor:
e die Informationen werden besonders Ubersichtlich dargestellt
o die Verarbeitung erfolgt besonders schnell, kostenguinstig, effizient

Softwareingenieurlinnen mussen auf Grund der Beschreibung
wissen, wie die Software zu erstellen ist

02.08.2006 Version 1.1 -12 -




Richtlinien zur Bearbeitung
computerimplementierter Erfindungen

3.3. Zuldssige Aufgabenstellungen

Sollte der/die Softwareingenieurln bei einer Aufgabenstellung ohne weitere Erlauterung
wissen, wie ein entsprechendes Programm zu schreiben ist, so heil3t dies in anderen
Worten, dass sich der Gegenstand "in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt".

Dies ist etwa der Fall bei Aufgabenstellungen wie
¢ die Informationen werden nach Namen sortiert
¢ Anfangs- und Endpunkt der Reise werden eingegeben

Solche aufgabenhafte Merkmale sind zulassig, um die Beschreibung nicht unnétig zu
verlangern. Es ist jedoch erforderlich, dass die Losung dieser Aufgabe fir Software-
ingenieurinnen selbstverstandlich erscheint, und sie nicht vor eine unlosbare Aufgabe stellt.
Néheres siehe dazu im Kapitel ,Offenbarung” und in den Beispielen zu aufgabenhaften
Formulierungen.

Wenn ein Schutzrecht wirtschaftlich verwertet werden soll, sollte vorsorglich danach
getrachtet werden, dass es die Voraussetzungen gemald Neuheit und Erfindungshéhe
erfullt. Bei Patentanmeldungen wird dies im Zuge der inhaltlichen Prifung bewertet, bei
Gebrauchsmusteranmeldungen soll im Sinne der Manuduktionspflicht des § 13a AVG in der
Mitteilung ein entsprechender unverbindlicher Hinweis auf die Nichtigkeitsgrinde des
§ 28 GMG erfolgen, wenn sich ein Anmeldungsgegenstand nur aus Selbstverstandlich-
keiten zusammensetzt.

Aufgabenhafte Formulierungen kdnnen zulassig sein, wenn die Losung
fir Fachleute nahe liegend ist, weisen aber auf mangelnde Erfindungshdhe hin!

3.4. Beispiele zu aufgabenhaften Formulierungen

3.4.1. Beispiel Al:
Verfahren zur Steuerung einer chemischen Produktionsanlage

Beschreibung:

»-.Die von den zuvor behandelten Thermoelementen gemessenen aktuellen Ist-Werte eines
Zeitintervalls werden an den Steuerungsrechner (bermittelt. Wesentliches Element der
Erfindung ist das Optimierungsverfahren zur Ermittlung der Werte fur die Steuerung der
Heizleistung der Anlage im folgenden Zeitintervall aus den Ubermittelten Daten. {im
Folgenden wird das Optimierungsverfahren nicht ndher erklart}..."

Das Beispiel zeigt zwei aufgabenhafte Formulierungen:

e Die Ausfiihrung der Ubermittlung der Ist-Werte an den Steuerungsrechner
e wird ebenso wenig néher beschrieben wie die Optimierung der Werte zur Steuerung.
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Die DatenlUbermittlung von einer Messsonde an einen Rechner, an die auch weiter keine
Bedingungen geknipft sind, kann jedoch als ein Problem angesehen werden, das von
Durchschnittsfachleuten jedenfalls zu I18sen ist und daher Kkeiner detaillierteren
Offenbarung bedarf.

Demgegentber kann die Optimierung, die zwar als erfindungswesentlich bezeichnet wird,
sonst jedoch nicht néher beschrieben ist, nicht als ausreichend geoffenbart angesehen
werden. Aus den vorhandenen Angaben kann keine Lehre zur Durchfiihrung entnommen
werden, und es sind von Durchschnittsfachleuten keine hinreichenden Kenntnisse zu
erwarten, zumal gerade das Optimierungsverfahren als erfindungswesentlich bezeichnet
wird. Insbesondere ware auch ein auf diese Optimierung abgestellter Patentanspruch
(Anspruch) daher nicht gewahrbar.

3.4.2. Beispiel A2: Karaokesystem

Beschreibung:
Die Anmeldung skizziert ein Karaokesystem, das den Besuchern einer Karaokeveranstaltung

nach Bezahlung Vorschlagsrechte fir Titel einraumt:

...Die Vorschlage werden Uber die Zifferntastatur eines handgehaltenen, kabellosen
Karaokemikrophons eingegeben und dber Funk an die zentrale Systemsteuerung
Ubermittelt. Die einlangenden Wiinsche werden registriert, und die Auswahl der zu
spielenden Titel erfolgt =zuféllig aus den eingelangten Wdunschen. Einem der
Besucher/Besucherinnen, die den ausgewahlten Titel gewlnscht haben, wird das
Gesangsrecht erteilt. Die Berechtigung wird ihm/ihr durch akustisches und/oder visuelles
Signal am Mikrophon mitgeteilt, und sein/ihr Mikrophon wird nach Quittierung des Signals fir
den Gesang freigeschaltet, worauf das Abspielen der Karaokebegleitung beginnt. ...

Patentanspriiche/Anspriche:

.Karaokesystem mit .., dadurch gekennzeichnet, dass allen berechtigten
Besuchern/Besucherinnen einer Karaokeveranstaltung die Einflussnahme auf das
Musikprogramm ermaglicht wird.

Der Patentanspruch (Anspruch) ist eindeutig aufgabenhaft formuliert. Er enthalt keine
Angabe Uber Wege, wie das Ziel der Einflussnahme auf das Musikprogramm erreicht wird,
sondern nennt lediglich das Ziel. Im konkreten Fall ist die Beschreibung aber ausfihrlich
genug, damit der/die Anmelderin ohne Uberschreitung der Offenbarung eine
ausreichend verbesserte Formulierung verfassen kann.
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3.5. Der Erfindungsgegenstand

Im Zuge der Formalprifung wird der Erfindungsgegenstand nach dem Grundsatz ,Funktion
Uberwiegt Gber Form* ermittelt. Siehe auch das Beispiel T2: ,Schnellkocher mit auflackiertem
Herstellerlogo®.

Bei computerimplementierten Erfindungen bedeutet dies z.B., dass es nicht reicht, einem
Verfahren zur Ermittlung des Bestgebots einer Versteigerung Merkmale hinzuzufigen, die
das Internet beschreiben, um daraus eine schiitzbare Erfindung zu machen:
e Die Ermittlung des Bestbieters fallt unter die Ausnahmebestimmungen ,Pléane,
Regeln und Verfahren ... flr geschéftliche Tatigkeiten*
¢ Wenn das Internet lediglich zur Kommunikation der Parteien dient und keinen
weiteren Einfluss auf die Ermittlung des Bestgebots hat, als es die Verwendung des
Internets normalerweise hat (Schnelligkeit, weltweit ...)
e So fallt der Anmeldungsgegenstand unter die Ausnahmebestimmungen

Dasselbe qilt nattrlich auch, wenn die technischen Merkmale nicht auf den ersten Blick trivial
sind, sondern sich ihre Bekanntheit erst im Zuge der Recherche ergibt.

Der zusatzliche bestimmungsgemalfie Einsatz technischer Mittel ist nicht hinreichend,
um aus einer nicht schutzbaren Idee eine schitzbare Erfindung zu machen!

3.6. Technizitat

Obwohl jede Erfindung einen technischen Charakter aufweisen muss, kommt dieser Frage,
ob derselbe gegeben ist, im Fall der computerimplementierten Erfindungen eine ganz
besondere Bedeutung zu.

Im Folgenden wird daher die Frage nach der Technizitdt (=technischer Charakter) im
Hinblick auf computerimplemetierte Erfindungen untersucht.

3.6.1. Allgemeine Uberlegungen zur Beurteilung des technischen
Charakters

Obwohl eine juristisch exakte Definition des Technik-Begriffes schwierig oder sogar
unmoglich erscheint - die Entwicklung der Technik wirde eine solche Definition
wahrscheinlich schnell obsolet machen — lassen sich doch allgemeine Prinzipien darstellen,
die die Beurteilung im Einzelfall leiten.

Der technische Charakter eines Computerprogramms darf jedenfalls nicht aus der blof3en
Tatsache begrindet werden, dass ein solches Programm auf einem Computer implementiert
werden kann und somit die Zustédnde eines technischen Gerates verandert.

Die triviale, weil notorisch bekannte Wechselwirkung von Software mit dem Computer
spielt also keine Rolle bei der Beurteilung des technischen Charakters von Software!

Vielmehr muss der technische Charakter aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im
Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw. deren L&sung erschlossen
werden.
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Die zu beantwortende Frage muss lauten:
»fur welchen technischen Zweck / Gegenstand / Prozess
wird das Programm als Mittel (als ,Werkzeug“) verwendet?"

Dies muss im Einzelfall entschieden werden, wobei der fragliche Patentanspruch in der
Gesamtheit seiner Merkmale zu betrachten ist.

Nicht-technische Merkmale dirfen zwar im Anspruch vorhanden sein (sie schranken den
Schutzumfang weiter ein!), es mussen jedoch eindeutig technische Mittel/Verfahrensschritte
beansprucht sein. Diese Mittel/Verfahrensschritte missen neben der bloRen Verwendung
eines Computers 0.a. vorliegen.

3.6.2. Beispiel T1: Qualitatsmanagementverfahren

EP 1193 624 Al (GO6F 17/60C) 3. April 2002

1. Qualitatsmanagementverfahren, das Fig. 1
durch ein Datenverarbeitungs-Verfahren (]
realisiert ist, zur Verwaltung des formalen Plen des Reviews
Anteils eines Qualitatssicherungsprozesses
und zur Erhebung und Auswertung von
zyklischen und punktuellen Metriken in
beliebigen Projekten in einem Rechnernetz
mit mindestens einem Server und genau
einer Datenbank, mit Client-Anwendungen
fur mindestens einen Qualitatssicherung-
Client (QS) und Projektteilnehmer-Clients
mit getrennten Zugangsrechten, die jeweils
durch ein individuelles Client-Passwort (23) | u
erreicht werden. B{umemg
2. Verfahren nach dem vorstehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, -
dass es zur Planung, Durchfiihrung, EE s
Verfolgung und/oder Prifung von
Qualitatssicherungsprozessen in
beliebigen Projekten verwendet wird.

Teilnehmer machen fachl.
u. evil. org. Anmerkungen
I%hl. Anmerkung
9

Statusmitteilung 8

QS priift Abschluss,
bewertet u. korrigiert evil.

10

Technische Wirkung Keine, insbesondere enthalt Anspruch 2 Kkeine technische
Kennzeichnung

Stand der Technik (St.d.T) | nicht recherchiert, da geschaftliche Tatigkeit

Beitrag zum St.d.T.

Wirkungen zur Ldsung
eines techn. Problems

Erfinderischer Schritt
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3.6.3. Technischer Charakter / Erfindungshdhe

Theoretisch ist zwischen den Begriffen ,,technischer Charakter* und , Erfindungshohe® zu
unterscheiden.

In vielen Fallen ist der technische Charakter einer Anmeldung zu verneinen, bevor noch eine
Prifung auf Neuheit/erfinderischen Schritt vorgenommen wird. In diesem Fall ist die
Anmeldung bereits in diesem Stadium des Verfahrens zu beméangeln bzw. abzuweisen.

Dabei muss auf die Ausschlussliste von § 1 Abs. 2 und § 2 PatG sowie § 1 Abs. 3 und
8§ 2 GMG Bezug genommen werden, also direkt auf die Nichtschutzfahigkeit z.B. einer
reinen ,Geschaftsmethode” hingewiesen werden.

Oft wird aber erst eine tiefer gehende, inhaltliche Prifung zu der Erkenntnis fihren, dass die
angeflihrten technischen Merkmale lediglich ,vorgeschoben” sind, um einen in Wahrheit
nicht-technischen Gegenstand schutzfahig erscheinen zu lassen.

In diesem Fall liegt de facto mangelnde Technizitat vor. Da im technischen Bereich nichts
Neues geoffenbart wurde, kann dies eben auch als Mangel der Erfindungseigenschaft
betrachtet werden.

Die Erfindungseigenschaft muss wesentlich im technischen Bereich liegen!

Auch in diesem Stadium des Verfahrens ist die Méglichkeit gegeben,
die Anmeldung wegen mangelnder Technizitat zu beméngeln.

Nicht-technische Merkmale, die zusétzlich zu den obligatorischen technischen Merkmalen in
einem (Patent-)Anspruch vorhanden sind, sind zul&ssig.

Sie verdeutlichen die sachgerechte Einschrankung der Anmeldung auf das, was wirklich
erfunden wurde.

Die Betrachtung des Anmeldungsgegenstandes in der Gesamtheit seiner Merkmale ist auch
zur Beurteilung der Erfindungshdhe erforderlich.

Die nicht-technischen Merkmale kdénnen helfen, die Frage nach der mdglichen Verwendung
zu Kklaren.

Sie durfen zwar bei der Beurteilung, ob der Anmeldungsgegenstand in nahe liegender Weise
aus dem Stand der Technik hervorgeht, mit bertcksichtigt werden, hier ist aber mit
besonderer Vorsicht und Strenge zu urteilen.

Niemals darf jedoch die Erfindungseigenschaft
zur Ganze aus den nicht-technischen Merkmalen begriindet werden!

Der nicht nahe liegende technische Beitrag
muss die ausreichende Erfindungshdhe aufweisen!
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3.6.4. Beispiel T2: Schnellkocher mit auflackiertem Herstellerlogo

Beschreibung: Zum Abkochen von Wasser, beispielsweise zum Aufbriihen von Kaffee oder
Tee, wird ein so genannter Schnellkocher verwendet. Er besteht aus einem Edelstahltopf,
einem Kunststoffgriff und einem unter dem Edelstahltopf montierten Heizelement. Auf dem
Edelstahltopf ist in hitzebestandiger Farbe das Logo des Herstellers auflackiert.

Anspriche:
1) Schnellkocher, dadurch gekennzeichnet, dass ein Herstellerlogo auflackiert ist.

2) Schnellkocher, dadurch gekennzeichnet, dass eine Heizspirale zur Erwarmung des
Wassers vorhanden ist und ein Herstellerlogo auflackiert ist.

Technische Wirkung Der Schnellkocher erhitzt Wasser, somit ist eine technische
Wirkung vorhanden

Stand der Technik (StdT) | Schnellkocher sind allgemein bekannt (notorisch) bzw. es wurde
ein Dokument mit einem Schnellkocher gefunden

Beitrag zum StdT auflackiertes Herstellerlogo

Wirkungen zur Lésung Das auflackierte Herstellerlogo hat lediglich Wirkung auf
eines technischen Gebieten, die asthetischen Formschépfungen, Prasentation von
Problems Information oder Geschéftsverfahren zuzuordnen sind.

=> Eine technische Wirkung ist nicht vorhanden.

Erfinderischer Schritt => kein erfinderischer Schritt

Der Unterschied im Prifungsverfahren bei Patent und Gebrauchsmuster zeigt sich wie folgt:

a) Patent:
Anspruch 1 wird zurtiickgewiesen mangels technischer Wirkung bzw. wegen Fehlens
technischer Merkmale.

Anspruch 2 wird zurtickgewiesen, weil der Beitrag zum Stand der Technik lediglich
Wirkungen auf Gebieten jenseits der Technik hat, die explizit auf der Ausschlussliste
gemal § 1 Abs. 2 Ziff. 2 PatG (&sthetische Formschdpfung) angefuhrt sind.

b) Gebrauchsmuster:
Anspruch 1 wird gemalR § 18 GMG im Zusammenhang mit 8 1 Abs. 3 Ziff. 2 GMG
(&sthetische Formschdpfung) beméngelt.

Anspruch 2 entspricht der formalen Anforderungen, insbesondere sind technische
Merkmale im kennzeichnenden Teil genannt. Ein Recherchenbericht gemaR § 19 GMG
weist den Stand der Technik mit der Kategorie ,. X" aus.

Der Mangel an technischer Wirkung kann in einem Nichtigkeitsverfahren festgestellt
werden.

AUSNAHME: wird nach Erstellung des Recherchenberichts ein neuer Anspruch
vorgelegt, der z.B. die Form des obigen Anspruchs 1 hat, dann ist die Anderung
mangelhaft. Dem(r) Anmelderin ist dann eine einmonatige Frist zur Behebung der
Méngel einzurdumen. Werden die Mangel nicht behoben, ist die ganze Anmeldung
zurickzuweisen.
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3.6.5. Prinzipien zur Beurteilung des technischen Charakters

3.6.5.1. Das beanspruchte Verfahren, bzw. seine Softwareimplementation, als
»black box“ mit Input und/oder Output:

Hat der Input und / oder Output technischen Charakter ?

In diesem Fall ware der technische Charakter gegeben.

Beispiel fur einen ,technischen” Input:
Die Bilddaten von einem Satelliten (Input) werden durch ein neuartiges Verfahren so gefiltert,
dass ein verbessertes Bild entsteht.

Beispiel fur einen ,technischen” Output:
Eine Fabrik mit zahlreichen Roboter-Arbeitsstationen wird so gesteuert, dass die einzelnen
Stationen schneller und fehlersicherer kooperieren.

3.6.5.2. Sind technische Mittel erforderlich, um das (mdéglicherweise nicht-
technische) Ziel zu erreichen?

Diese Frage ist besonders dann zu stellen, wenn die Aufgabenstellung / das Ziel der
Anmeldung eindeutig nicht-technischer Natur ist. Haufig ist in diesen Féllen die Beurteilung
schwieriger. Die technischen Merkmale missen daher mit besonderer Sorgfalt beurteilt
werden!

Beispiel fur technische Mittel*: Ein Textverarbeitungsprogramm findet automatisch Fehler
in einem Text. Hierzu wird ein neuartiger Prozessor, der nach Regeln der ,fuzzy logic*
arbeitet, vorgesehen.

Bemerkung: einer solchen Fehlersuche ohne die oben postulierten technischen Mittel wurde
in der BRD die Patentierbarkeit abgesprochen, da in diesem Fall keine speziellen
technischen Mittel gegeben waren.
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3.6.5.3. Kbnnen mathematische Methoden zum technischen Charakter
beitragen?

Prinzipiell nein.

Beispiel: der Bremsweg eines Autos mit ABS wird durch ein neuartiges mathematisches
Optimierungsverfahren um 10% verkurzt.

Der Output ist sicher technisch: das technische Geréat ,,Auto” wird verbessert.

Die mathematische Methode fur sich kann aber weder zu diesem technischen Charakter
fuhren, noch ihn selbststandig begriinden. Sie kann — insofern ihre Anwendung nicht nahe
liegend ist — jedoch zur Erfindungseigenschaft beitragen.

Achtung: eine mathematische Methode kann fiir sich alleine nicht geschitzt werden. Sie ist
nicht-technisch.

Die mathematische Methode kann also nur fir die im Anspruch angegebene technische
Anwendung geschutzt werden, wobei sich der Schutz lediglich auf ein genau eingegrenztes
Gebiet der Technik beschrénkt.

Daher ist es unbedingt notwendig, eine diesbeziglich klare und eingrenzende Formulierung
des Anspruches zu fordern. Andernfalls ist die erforderliche Technizitat nicht gegeben, was
auch in dieser Form zu beméangeln wére.

Der beanspruchte Schutz muss sich immer auf die technische Anwendung beziehen,
sodass die mathematische Methode fur andersartige Verwendungen frei bleibt.

3.6.5.4. Gibt es technische Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung?
Prinzipiell ja.

Die Datenverarbeitung kann schon auf Grund des TRIPS-Abkommens nicht mittels einer
Ausnahmebestimmung als ,nicht-technisch* deklariert werden. Verbesserungen der
technischen Gerate der DV sind daher technisch — gemald dem Grundsatz des ,technischen
Outputs®.

Beispiel: ein neuartiges Betriebssystem lasst sich bei gleicher Effizienz doppelt so schnell
laden, wie ein herkdmmliches Betriebssystem.

Das technische Gerat ,Computer* wird offensichtlich verbessert. Hier ist genau von einem
~,gewodhnlichen* Programm zu unterscheiden, dessen Output in einem nicht-technischen
Bereich liegt.

Unabhéngig von der Technizitat ist es bei der endgultigen Beurteilung der Patentierbarkeit in
diesem Bereich besonders wichtig, auch die Erfindungshdhe sorgfaltig zu prifen.

Die Erfahrung zeigt, dass hier international eine grofRere Anzahl von Patenten
angemeldet wurde, deren Erfindungshdhe wahrscheinlich
einer kritischen Prufung nicht standhaélt.

Stichwort: , Trivialpatente ohne Erfindungshdhe* sind nicht zulassig!
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3.6.5.5. Weitere Hinweise auf den (nicht-)technischen Charakter

Im Folgenden werden weiter allgemeine Uberlegungen zur Beurteilung des technischen
Charakters gegeben.

Wenn zu zahlreichen nicht-technischen Merkmalen
einige wenige technische Merkmale hinzutreten,
kann die Frage auftauchen, ob diese Merkmale
zum Wesen des Anmeldungsgegenstandes gehdren,
oder nur aus ,,anmeldungstaktischen®* Grinden erwahnt wurden!
Man kann zur Klarung versuchen, den Anspruch ohne die technischen Merkmale zu
formulieren ohne den Schutzbereich de facto zu verandern.

Eine scharfe, klare und gegebenenfalls enge Beschrankung des Schutzumfanges auf einen
umgrenzten Teil der Technik kann ein Hinweis auf den technischen Charakter sein: eine
solche Eingrenzung will unter anderem beweisen, dass die fragliche Software (genauer
natirlich: computerimplementierte Erfindung) zu einem speziellen Gebiet der Technik
zuzuordnen ware.

3.6.5.6. Beispiel T3: Verfahren und Vorrichtung zur mobilen Uberwachung
eines Interaktions-Dienstleistungszentrums

EP 1211 619 A2 (GO6F 17/60A ; HO4M 3/51) 5. Juni 2002

Anspruch:
1. Verfahren in einem Interaktions-Dienst- 7
leistungszentrum (Contact Center) (10), g b

wobei unter Verwaltung einer zentralen
Anlage (1) zumindest eine Person (Agent)
Anfragen bearbeitet, mit folgenden e s
Schritten: /B .
Erfassen von Daten, welche die 5
Bearbeitung der Anfragen oder die Verwaltung \D 6
der Bearbeitung betreffen; — o
Anzeigen der erfassten Daten;
Uberwachen der angezeigten Daten
durch eine weitere Person (Supervisor);
dadurch gekennzeichnet, dass
die Daten dem Supervisor durch eine mobile Kommunikationseinheit (7) angezeigt
werden.

Fig. 1

Technische Wirkung Die einzelnen Schritte werden durch Personen ausgefuhrt,
daher rein organisatorische Malinhahme

Stand der Technik (St.d.T) | Nicht recherchiert, da von der Patentierbarkeit ausgeschlossen!

Beitrag zum St.d.T

Wirkungen zur Ldsung
eines techn. Problems

Erfinderischer Schritt nicht gegeben
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cterreichicches Richtlinien zur Bearbeitung
I\\ g Rl computerimplementierter Erfindungen

3.6.5.7. Kunst, Literatur

Kunst, Literatur etc. gehdren sicherlich nicht zum Bereich der Technik, obwohl Informationen
Ubermittelt werden. Solche Information ist aber ausschlief3lich zur Auffassung durch den
menschlichen Geist bestimmt.

Daher hat eine Information dieser Art keinen technischen Charakter.

Information, die nur fir den menschlichen Geist bestimmt ist,
hat keinen technischen Charakter!

3.6.5.8. Beispiel T4:
Method and system for clustering and grouping taskbar buttons

US 2001/0035882 Al, 1. November 2001 Method and system for clustering and grouping
taskbar buttons

1. A method in a computer system for organizing and displaying taskbar buttons associated
with corresponding applications on a display having a taskbar, comprising:
¢ identifying the application file associated with a taskbar button; and
e placing all taskbar buttons having like application files together on the taskbar to form
a cluster.

2. The method as recited in claim 1 further comprising:
e monitoring the space available for each taskbar button on the taskbar;
e comparing the monitored space available value against a first predetermined
threshold value; and
e grouping, if the space is less than the first predetermined threshold.

Technische Wirkung Zur Ubersichtlichen Darstellung der laufenden Prozesse auf
einem Computersystem werden die Taskleistensymbole
gruppiert, gegebenenfalls zusammengefasst

= Information, die nur an den menschlichen Geist gerichtet ist

=> keine technische Wirkung!
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3.7. Anspriche

Die Anspriiche geben sowohl beim Patent, als auch beim Gebrauchsmuster den Umfang des
Schutzbegehrens an. Ohne Vorliegen von den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden
Ansprichen kann daher keine Registrierung erfolgen, auch nicht als beschleunigt
registriertes Gebrauchsmuster. Die Anspriiche missen auf die Beschreibung gestiitzt sein,
d.h. es darf nichts beansprucht werden, was nicht bereits vorher genau beschrieben worden
ist.

Ohne formal korrekte Anspriiche kann keinesfalls eine Registrierung erfolgen!

3.7.1. Anspriche auf Programme / Computerprogramme

Da sowohl im Patentgesetz, als auch im Gebrauchsmustergesetz ,Programme fir
Datenverarbeitungsanlagen” ausdrtcklich unter die Ausnahmebestimmungen fallen, sind
Anspriiche, die auf ,Programme" gerichtet sind, nicht zulassig.

Statt dessen kdnnen die Anspriche auf ,Verfahren* gerichtet werden, beim
Gebrauchsmuster auch auf eine ,Programmlogik®.

In jedem Fall haben sie als Merkmale Verfahrensschritte aufzuzédhlen, die die einzelnen
erfindungsrelevanten Schritte charakterisieren.

Auf ,Programme" gerichtete Anspriiche sind nicht zulassig

3.7.2. Anspriche auf Datentrager / Computerprogrammprodukt

Zur besseren Durchsetzung des Schutzrechts sind Anspriiche auf Datentrager oder
Computerprogrammprodukte, auf denen ein Programm zur Durchfihrung des
erfindungsgemalen Verfahrens gespeichert ist, zulassig.

Die bessere Durchsetzbarkeit des Schutzrechts Uberwiegt in ihrer Bedeutung die Tatsache,
dass die Speicherung eines Programms auf einem Datentrager diesen eigentlich nicht
charakterisieren kann. Es ist aber strikt darauf zu achten, dass kein Uber den technischen
Anwendungsbereich hinausgehender Schutzumfang entsteht. Daher werden solche
Anspriiche auch nur zusammenfassend zugelassen, wenn sich die vorhergehenden
Anspriiche auf ein Verfahren bzw. bei einem GM auf eine Programmlogik beziehen:

Datentrager, dadurch gekennzeichnet, dass auf ihm ein Programm zur Ausfiihrung
des in den Anspriichen 1-... beanspruchten Verfahrens gespeichert ist

Das Beispiel soll die ZweckmaRigkeit solcher Anspriiche zeigen:

e Ein Programm zur Datenkompression beruht auf einem durch Patent oder GM
geschitzten Verfahren

e Das Programm ist auf CD gespeichert

e Jemand kopiert diese CD. Dazu verwendet er ein Kopierprogramm, nicht aber die
Datenkompression selbst. Er fuihrt also das geschitzte Verfahren nicht durch und fallt
daher nicht direkt unter den Schutz der Verfahrensanspriche.

e Durch den Anspruch auf die Datentrager wird klar, dass auch die kopierten CDs, auf
denen das Programm zur Datenkompression gespeichert ist, geschiitzt sind.
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3.7.3. Anspruche auf Programmlogik im Gebrauchsmuster

Die Moglichkeit, im GM eine ,Programmlogik (PL) zu beanspruchen, erleichtert dem/der
AnmelderIn die Formulierung seines Schutzbegehrens.

Es ist jedoch nicht zulassig, fir Gegenstande der Ausschlussliste der § 1 Abs. 3 und
8§ 2 GMG Schutz ,in der Sprache der Programmlogik” zu begehren.

e Ein GM unterliegt prinzipiell einer Prufung nach 8 18 GMG im Hinblick auf die
Ausschlussliste § 1 Abs. 3 und § 2 GMG.

(0]

(0]

Dies gilt auch dann, wenn eine Programmlogik beansprucht wird.

Ein ansonsten nicht schiitzbares Verfahren lediglich als Programmlogik zu
bezeichnen, genlgt also nicht, um die Ausschlussliste zu umgehen.

In der Praxis ist es moglich, dass diesbezugliche Bedenken erst durch die
Recherche ersichtlich werden.

Falls der Gegenstand der Programmlogik eindeutig unter die Ausschlussliste
fallt, ist dies gemaf 8§ 18 GMG zu beméngeln!

Eine Programmlogik darf nicht fir jene Gegenstande nicht-technischer Natur

beansprucht werden, die ausdriicklich vom Gesetzgeber
vom Schutz ausgeschlossen wurden!

e Falls eine Programmlogik beansprucht wird, kann es in der Praxis schwierig sein
festzustellen, ob es sich lediglich um die Ubertragung eines nicht schiitzbaren
Verfahrens auf einen Computer handelt, oder ob ein dartber hinausgehender
erfinderischer Beitrag geleistet wird.

(0]

In der Ubertragung eines nicht schiitzbaren oder gar ansonsten bekannten
Verfahrens auf einen Computer kann kein erfinderischer Schritt erblickt
werden.

Falls der Gegenstand der Programmlogik nicht eindeutig unter die
Ausschlussliste fallt, wird ein Recherchenbericht herausgegeben, der
(zumindest) technisch nahe liegende (oder neuheitsschadliche) Dokumente
zitiert, sodass hierdurch die fragliche Rechtsbestandigkeit des GM
dokumentiert ist.

Der nicht-technische Bereich ist durch die Aufzahlung

in der Liste 8 1 Abs. 3 GMG auch vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen!
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3.8. Die Zusammenfassung

Die Zusammenfassung ist eine Kurzfassung der Offenbarung (8 91 PatG, § 14 GMG). Sie
soll aus maximal 150 Worten bestehen und dient dazu, auf der ersten Seite der Druckschrift
veroffentlicht zu werden, um einen raschen Uberblick tiber deren Inhalt zu ermdglichen. Sie
wird in die elektronischen Datenbanken aufgenommen und sollte daher méglichst pragnante
Stichworte enthalten. Die Zusammenfassung dient ausdriicklich nicht dazu, den
Schutzumfang festzulegen.

Die Zusammenfassung dient dem raschen Erfassen der Erfindung

3.9. Die Zeichnungen
Zum besseren Verstandnis ist es oft hilfreich, dem Text Zeichnungen beizulegen. Zu den

Formalerfordernissen wird auf die allgemeinen Richtlinien und die Erlauterungen zu den
Anmeldeformularen verwiesen.

Bei Computerunterstitzten Erfindungen kommen als derartige Zeichnungen in Frage:
e Abblaufdiagramme
e Schemata von Datenstrukturen
e Bildschirmlayouts
e Wechselwirkung einzelner Komponenten wie Programme, Server etc.

Nicht als Zeichnung geeignet sind Ausziige des Sourcecodes. Solche sollen, wenn
Uberhaupt, dann im Rahmen des Textteils in der Beschreibung dargestellt werden.

Zeichnungen dienen dem besseren Verstandnis

3.10. Quellcode / Sourcecode

Eine Offenbarung, die nur aus Quellcode / Sourcecode besteht, erfillt aus mehreren
Griunden nicht die gesetzlichen Erfordernisse:

e Formal: Der Sourcecode ist nicht ,in deutscher Sprache* abgefasst
(8 14 Abs. 4 GMG, § 89 Abs. 2i.V.m. § 91a Abs. 1 PatG)

¢ Inhaltlich: Der Sourcecode eines kompletten Programms erfillt nicht die Forderung
der mdglichsten ,ZweckmaRigkeit und Einfachheit sowie Verstandlichkeit*

(8 15 GMG, § 92 PatG).

e Denn aus ihm geht keineswegs die Quintessenz der Erfindung auf einfache Art
hervor. Statt dessen enthélt er zwangslaufig Passagen, die mit dem
Erfindungsgedanken selbst nichts zu tun haben, wie etwa Deklarationen von
Variablen, Beschreibungen von Dateien/Tabellen, Standard-Hilfsfunktionen wie
Aufrufe zur Datumsuberprifung etc. Es gehen also die wichtigen,
erfindungsrelevanten Teile in einer Fille von unndétigen Information unter.

Daher muss die Offenbarung in deutscher Sprache vorgelegt werden. Bei Bezugnahme auf
einen Algorithmus kann es dabei fallweise hilfreich sein, im Rahmen der Beschreibung das
Wesentliche des Algorithmus zusatzlich in einem Pseudocode darzulegen, sofern dies
Fachleuten zum besseren Verstandnis dient.

Sourcecode alleine ist nicht zulassig,
kurze Passagen in Pseudocode kdnnen dem besseren Verstandnis dienen.
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4. Neuheit und Erfindungshohe
4.1. Neuheit

Die gesetzlichen Regelungen beziglich der Neuheit eines Anmeldungsgegenstandes finden
sich in 83 PatG bzw. 8 3 GMG. Zur Prifung der Neuheit des Gegenstandes eines
Patentanspruches (Anspruches) werden alle Merkmale desselben, also sowohl technische
wie auch nicht-technische, herangezogen. Vorhalte, die alle Merkmale eines Patent-
anspruches (Anspruches) in der beanspruchten Kombination zeigen, sind neuheitsschadlich.

Das Osterreichische Patentamt ist zwar nicht an die Entscheidungen anderer Patentamter
gebunden, im Folgenden erscheinen aber Hinweise auf deren Veroffentlichungen
zweckmaRig. Diese Hinweise erleichtern Interessierten den Zugang zu weiterer Information,
prajudizieren aber nicht die Praxis des Osterreichischen Patentamtes.

Sind die in den Patentanspriichen (Anspriichen) gewahlten Formulierungen und Begriffe
nicht so gewahlt, dass ihnen eine eindeutige Bedeutung zukommt, muss im Rahmen der
Neuheitsprifung im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtsbestandigkeit mit der far
den/die Anmelderin ungunstigsten Auslegung gerechnet werden (EPA Beschwerdekammer
3.2.6, T 1035/01).

Merkmale, die in einem Vorhalt nicht explizit erwahnt sind,
deren Prasenz aber eine Notwendigkeit oder Selbstverstandlichkeit darstellt,
werden als im Vorhalt implizit geoffenbart angesehen

(EPA Prufungsrichtlinien 2003, C IV 7.2 und 7.5; EPA Beschwerdekammer 3.3.5, T 0810/00).

Bei Vorliegen eines Vorrichtungsanspruches sollen weiters im Rahmen der
Neuheitsprifung Zweckwidmungen nicht als Merkmale beriicksichtigt werden.

Lediglich die Vorrichtungsmerkmale und die Eignung der gesamten Vorrichtung zur Erfullung
der Aufgabe des Anmeldungsgegenstandes sind diesfalls zu prifen (EPA Prufungsrichtlinien
2003, C 111 4.8 und IV 7.6).

4.1.1. Beispiel N1: Verfahren und Vorrichtung zur elektronischen
Steuerung einer Strickmaschine

Beschreibung: Die Beschreibung umfasst die ausreichende Offenbarung eines Verfahrens
zur Steuerung einer Strickmaschine. In der Beschreibungseinleitung wird erwdhnt, dass
moderne Strickmaschinen mit Standardschnittstellen und zugehdrigen Protokollen fir die
Steuerung ausgertistet sind.

Patentanspriche/Anspriiche: Der erste Anspruch des Schutzbegehrens ist auf das in der
Beschreibung geoffenbarte Verfahren gerichtet. Anspruch 2 lautet:

Lvorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass ein mit einer Tastatur zur Parametereingabe und einem Bildschirm zur visuellen
Darstellung des Betriebszustandes ausgestatteter Rechner (ber eine oder mehrere
Schnittstellen mit der Strickmaschine verbindbar ist.”

Wie erwédhnt, bleiben fir Vorrichtungsanspriiche bei der Neuheitsprifung die
Zweckwidmungen einzelner Teile einer Vorrichtung unbertcksichtigt. Es wird lediglich die
Bekanntheit des Vorhandenseins der Teile in der beanspruchten Kombination sowie die
Eignung der gesamten Vorrichtung zur LOsung der gestellten Aufgabe untersucht. Da
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Rechner mit Bildschirm, Tastatur und einer oder mehreren Schnittstellen zweifellos vom
Stand der Technik umfasst und keine Uber die Merkmale eines gebrauchlichen Rechners
hinausgehenden Vorrichtungsmerkmale vorhanden sind, sodass dieser als geeignete
Vorrichtung anzusehen ist, kann die Vorrichtung nach Anspruch 2 unabhdngig von der
Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 nicht als neu angesehen werden.

4.1.2. Beispiel N2: Mikroprozessorgesteuerter Drehrohrofen

Beschreibung: Die Anmeldung offenbart einen durch viele Merkmale beschriebenen
Drehrohrofen, dessen Steuereinheit einen Mikroprozessor umfasst.

Patentanspriche/Anspriiche: Drehrohrofen mit ..., dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuerung Uber einen Mikroprozessor erfolgt.

Stand der Technik: Ein vorveroffentlichtes Dokument aus dem Jahr 2001 zeigt einen
Drehrohrofen, der alle Merkmale des Patentanspruches (Anspruches) der zu prifenden
Anmeldung zeigt, lediglich die Steuerung Uber einen Mikroprozessor ist nicht explizit
erwahnt. Allerdings wird ausgefiuhrt, dass die Steuerung tber einen Computer erfolgt.

Obwohl aus dem vorgehaltenen Dokument nicht alle Merkmale des Patentanspruches
(Anspruches) der Anmeldung zu entnehmen sind, muss das aufgefundene Dokument als
neuheitsschadlich angesehen werden.

Aufgrund der Erwahnung einer Computersteuerung ist jedenfalls davon auszugehen, dass
eine derartige Steuereinheit bei einem Dokument aus dem genannten Jahr ebenfalls einen
Mikroprozessor beinhaltet.

4.1.3. Beispiel N3:
Verfahren zur automatisierten Sortierung von Poststiicken

Beschreibung:
Die Beschreibung offenbart ein Verfahren zur Sortierung von Poststiicken, das im

Wesentlichen darauf beruht, dass jedes Paket einen RFID-Transponder tragt, aus dem die
fur die vorzunehmende Sortierung relevanten Daten wahrend der Foérderung des
Poststickes auf einem Forderband ausgelesen werden. Mit Hilfe der ausgelesenen Daten
werden Auswerfer so gesteuert, dass die Poststiicke an der vorgesehenen Stelle des
Bandes von diesem entfernt werden und in Sortierbehélter fallen.

Patentanspriiche/Anspriiche:

Verfahren zur Sortierung von Poststiicken umfassend ..., dadurch gekennzeichnet, dass

die Zustelladresse des jeweiligen Poststlickes wahrend der Beférderung desselben in der
Anlage beruhrungslos und automatisiert aus einem RFID-Transponder, der am Poststlick
angebracht ist, ausgelesen wird.

Stand der Technik:

Die Recherche zeigt, dass ein derartiges Verfahren zur Sortierung von Gepéackssticken
bereits bekannt ist, eine Anwendung zur Sortierung von Poststiicken lasst sich dem Stand
der Technik jedoch nicht entnehmen.

Das Verfahren ist daher jedenfalls als neu zu bezeichnen. Zwar handelt es sich bei dem
unterscheidenden Merkmal der Verwendung nicht um ein technisches Merkmal, allerdings
sind fur die Neuheitsprufung bei Verfahren alle Merkmale, also auch die nicht-technischen,
Zu beriicksichtigen.
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4.2. Erfindungshdhe

Wie § 1 PatG bzw. § 1 GMG entnommen werden kann, ist das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit bzw. eines erfinderischen Schrittes Voraussetzung fur die Erlangung eines
rechtsbestandigen Schutzes.

Fur die Beurteilung, ob sich der Anmeldungsgegenstand in naheliegender Weise aus dem
relevanten Stand der Technik ergibt, bestehen bewéhrte Verfahren wie beispielsweise der
Aufgabe-LOsung-Ansatz, die im Bereich der computerimplementierten Erfindungen in der
gleichen Weise anwendbar sind, wie in jedem anderen Fachgebiet auch.

Berticksichtigungswirdig ist jedoch, dass die Patentanspriiche (Anspriiche) bei computer-
implementierten Erfindungen haufig auch in bedeutendem Umfange nicht-technische
Merkmale neben den technischen Merkmalen enthalten.

Merkmale, die nicht zum technischen Charakter beitragen,
kdonnen das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit
(eines erfinderischen Schrittes) nicht stitzen!

Selbst wenn der technische Charakter gegeben ist, muss auch noch ein erfinderischer
Beitrag zum Stand der Technik gegeben sein!

4.2.1. Beispiel E1:
Verfahren zur automatisierten Sortierung von Poststticken

Es soll nunmehr das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit (eines erfinderischen Schrittes)
in Bezug auf das schon oben ndher beschriebene Beispiel untersucht werden.

Wie erwahnt resultiert die Neuheit des in der Anmeldung geoffenbarten Verfahrens lediglich
aus der Verwendung zur Sortierung von Poststtuicken.

Diese Verwendung verfolgt keinen technischen Zweck und es resultiert aus ihr keinerlei
technische Lehre, das heil3t keine zusatzliche Anleitung zur Beherrschung der Naturkréafte im
weitesten Sinne.

Das Merkmal ist daher als nicht-technisch zu bezeichnen und bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit (des erfinderischen Schrittes) ohne Belang.

Die Ubrigen Merkmale sind aber — wie ausgefihrt - aus dem Stand der Technik bekannt,

woraus zwingend der Mangel einer erfinderischen Tatigkeit (eines erfinderischen Schrittes)
folgt.
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4.2.2. Beispiel E2:
System, Verfahren und Steuerungsvorrichtung zur Erzeugung
einer Meldung als E-Mail tiber Internet und/oder Intranet

EP 1 105 801 A2 (GO6F 11/07P4 (N)) 13. Juni 2001

Anspruch: . i
Generating T Sending
E-Mail Identification E-Mail

1. System zur Erzeugung einer Meldung (3) .

Alarm-/

einer Steuerungsvorrichtung (1), : 2 Message Text \zs
insbesondere einer Alarmmeldung einer :

2
Steuerungsvorrichtung (1) eines ses 3 g
Automatisierungssystems (4), R o tResipiont
Uber ein Datenubertragungssystem (9) 195 :
an eine mit dem Datensystem (9) koppelbare J
Empfangsvorrichtung (2), % dendfication

wobei als Meldung (3) eine E-Mail und
als Dateniibertragungssystem (9) ein Intranet
und/oder ein Internet (20) vorgesehen sind

und wobei die Steuerungsvorrichtung (1)
Mittel (8) zur Erzeugung der Meldung (3) an die
Uber eine vorgebbare Adresse (13)
adressierbare Empfangsvorrichtung (2) aufweist,

wobei die Meldung (3) ein Adressfeld (15) zur Kennzeichnung eines Empféangers der
jeweiligen Meldung (3) aufweist,

und wobei die Empfangsvorrichtung (2) Mittel zum Empfang der von der
Steuerungsvorrichtung (1) gesendeten Meldung (3) aufweist.

Receipt

Reply via Reply
Function of
E-Mail Client

-Evaluation of
Identification

-Assignment of
Identification
to Message

Technische Wirkung Ubertragung einer Information von der Alarmanlage zu einem
entfernten Empfanger mittels vorhandener Datennetz-
Infrastruktur

Stand der Technik X US 5748 884 A (ROYCE) 5. Mai 1998

Beitrag zum Nutzung eines E-mail Systems zur Ubermittlung einer

Stand der Technik Alarmmeldung

Wirkungen zur Ldsung | Die vorhandene Infrastruktur erméglicht eine technisch einfache
eines techn. Problems Einbindung einer Alarmanlage

Erfinderischer Schritt sehr zweifelhaft, da vorhandene Infrastruktur
bestimmungsgeman verwendet wird.
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4.2.3. Beispiel E3:  Automatisierungssystem mit Automatisierungs-
objekten mit Verzeichnisstruktur und Verfahren zur Verwaltung
von Automatisierungsobjekten in einer Verzeichnisstruktur

DE 199 10 537 Al (GO5B 19/408) 14. September 2000

Anspruch:
1. Automatisierungssystem,
das mindestens ein Versiatnis TV oA L o11
A omansierungsoblekt (1) | (oo H vt ' [ 1
mit einem Verzeichnis (V) - _ _012
zur Speicherung von [Setmivsstenuen | |
Objektnamen (O1..0n) der : e o13
Automatisierungsobjekte, Subkomponenten 014
wobei einem
Objektnamen (0O1..0n) ein '
Verzeichniseintrag On ~{ Gojetame 4— OEn
(OE1..0en) zugeordnet ist,
der erste Informations- e — 011...0BJECT INDICATION
daten (O11) als Verweis auf O1.OBJECTNAME1 G131 OF 2D TR
E AME 2

das Automatisierungsobijekt On OBIECTNAMEN  014..NAME OF SUBCOMPONENTS

zweite Informationsdaten (O12) als Beschreibung der technologischen Funktionalitat
und dritte Informationsdaten (013) als Beschreibung von Schnittstellen des
Automatisierungsobjekts aufweist.

Technische Wirkung Erzeugung und Verwaltung einer Datenstruktur in einem
Automatisierungssystem (= Computer)

Stand der Technik X ROBERT ORFALI ET AL.: "The Essential Distributed
Objects Survival Guide" 1996 , JOHN WILEY & SONS, INC.,
NEW YORK, USA, XP002152444, Kapitel 5 (Seite 91 - Seite
107); Kapitel 6 (Seite 109 - Seite 122) Seite 98, Zeile 8 -Seite
104, Zeile 30 Seite 110, Zeile 11 -Seite 113, Zeile 5;
Abbildungen 6.2-6.4;

Beitrag zum fraglich, wegen ,X“- Dokument
Stand der Technik

Wirkungen zur LoOsung | Aufsplitten der Verzeichniseintrage der jeweiligen Objekte
eines techn. Problems

Erfinderischer Schritt Die sehr allgemeine Formulierung macht das Auffinden
technisch  aquivalenter = Gegensténde/Verfahren hochst
wahrscheinlich.

Dann ist die erfinderische Tatigkeit nicht gegeben.
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5. Anhang 1: Gesetzliche Grundlagen

5.1. Internationale Vertrage

5.1.1. PCT (Patent Cooperation Treaty)

Der PCT schlie3t die Patentierung von Software generell nicht aus. Allerdings ist die
Internationale Recherchenbehdrde auch nicht verpflichtet ,reine Software* zu recherchieren:

Regel 39: Anmeldungsgegenstand nach Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i
39.1: Begriffsbhestimmung

Die Internationale Recherchenbehdrde ist nicht verpflichtet, eine internationale Recherche
fir eine internationale Anmeldung durchzufihren, wenn und soweit der Anmeldungs-
gegenstand eines der folgenden Gebiete betrifft:

i) wissenschaftliche und mathematische Theorien,

i) Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren
zur Zichtung von Pflanzen und Tieren mit Ausnahme mikrobiologischer
Verfahren und der mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse,

iii) Plane, Regeln und Verfahren fir eine geschéaftliche Téatigkeit, fir rein
gedankliche Tatigkeiten oder fir Spiele,

iv) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kdrpers sowie Diagnostizierverfahren,

V) bloRe Wiedergabe von Informationen,

Vi) Programme von Datenverarbeitungsanlagen insoweit, als die Internationale

Recherchenbehtrde nicht dafiir ausgeristet ist, fiir solche Programme eine
Recherche Uber den Stand der Technik durchzufihren

Analoges gilt gemal Regel 67 fur die vorlaufige Prufung.

Die Recherche nationaler Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen ist naturgemaf nicht
betroffen.

5.1.2. TRIPS (Ubereinkommen uber handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums)

Osterreich ist dem im Rahmen der WTO ausgehandelten TRIPS-Abkommen beigetreten,
und also volkerrechtlich an dieses Abkommen gebunden.

Artikel 10(1) sieht die Schutzmdglichkeit von Software durch das Urheberrecht (Copyright)
vor. Andrerseits stellt Artikel 27(1) sicher, dass Patente fiir alle Erfindungen, seien sie nun
Gegenstande oder Verfahren, auf allen Gebieten der Technik zu gewéahren sind, soferne sie
neu sind, einen erfinderischen Schritt beinhalten und gewerblich anwendbar sind.

Bei den Ausnahmen von dieser Bestimmung sind Computerprogramme nicht erwéhnt.

Die Erfordernisse fur die Patentierbarkeit missen auf3erdem fiir alle Patente gleich sein
(Verbot diskriminierender Sonderregelungen).

Gemal diesen Abkommen bleibt also zu klaren, inwiefern eine ein
Computerprogramm wesentlich betreffende Patentanmeldung
1)) eine Erfindung, und 2.) zu einem Gebiet der Technik gehorig ist.
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5.1.3. EPU (Europaisches Patentiibereinkommen)

Osterreich ist Mitglied des EPU. Dieses ist eine zwischenstaatliche Ubereinkunft, die
unabhéangig von der Mitgliedschaft in der EU besteht.

Artikel 52 EPU/EPC (European Patent Convention) schlieBt expressis verbis die
Patentierbarkeit von ,Computerprogrammen per se* aus.

Obwohl keine Definition des Wortes , Erfindung” gegeben wird, ist allgemein
akzeptiert, dass eine , Erfindung” einen technischen Charakter haben muss.

5.1.4. EU-Richtlinie:
Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen
(in Vorbereitung)

Die geplante EU-Richtlinie schlief3t in ihrer derzeitigen Fassung die Patentierung von
reinen Geschéaftsmethoden, rein mathematischen Algorithmen etc. aus.

Die Bezeichnung ,computerimplementierte Erfindung® wurde neu geschaffen.

Patentierbar sind lediglich solche Erfindungen,
die einen ,technischen Beitrag” leisten.

Ein ,technischer Beitrag ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der
Technologie, der neu und fir eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist. Bei der
Ermittlung des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich der Gegenstand des
Patentanspruches in_seiner Gesamtheit, der technische Merkmale umfassen muss, die
ihrerseits mit nicht-technischen Merkmalen versehen sein kdnnen, vom Stand der Technik
abhebt.”

Ausdricklich wird festgehalten, dass die Tatsache,
dass ein Computerprogramm auf einem Computer laufféhig ist,
nicht ausreicht um den technischen Beitrag zu leisten (Artikel 4a).

Ein Anspruch auf das Computerprogramm oder den Datentrager ist nur dann erlaubt, wenn
dieses Programm einen in derselben Patentanmeldung erhobenen Erzeugnis- oder
Verfahrensanspruch begriindet.

Daraus kann man folgern, dass ein solcher Anspruch von einem Erzeugnis- oder

Verfahrensanspruch abhangig sein muss, wobei der Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch
einen technischen Beitrag leisten muss.
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5.2. nationale Bestimmungen

5.2.1. Patentgesetz

8§ 1 Abs. 2 zZiffer 3 und 8§ 1 Abs. 3 PatG schlieBen Programme fir Datenverarbeitungs-
anlagen ,als solche” von der Patentierung aus.

Aus den 88 1-3 PatG ergibt sich nach der standigen Auslegungspraxis, dass eine
patentierbare Erfindung einen technischen Charakter haben muss.

Dies steht also in vollem Einklang mit den oben angefiihrten volkerrechtlichen Vertragen und
Verpflichtungen.

5.2.2. Gebrauchsmustergesetz

8 1 Abs. 3 ziffer 3 und 81 Abs. 4 GMG schlieBen Programme fir Datenverarbeitungs-
anlagen ,als solche" analog dem Patentgesetz vom Gebrauchsmusterschutz aus.

Allerdings wird eine ,Programmlogik* gemaR § 1 Abs. 2 GMG ausdrucklich als Erfindung im
Sinn des GMG angesehen.

Es ist daher mangels einer hdchstinstanzlichen Entscheidung noch nicht endguiltig klar, ob
eine rechtsbesténdige Programmlogik prinzipiell technischen Charakter haben muss.
Allerdings umfasst die Ausschlussliste in 8§ 1 Abs. 3 GMG praktisch alle in der Praxis
auftretenden nicht-technischen Bereiche, sodass das Osterreichische Patentamt so vorgeht,
wie im Kapitel ,Gebrauchsmuster: Anspruch auf eine Programmlogik” beschrieben ist.
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AVG
EP

EPA
EPC
EPU

GM
GMG

OPA
PatG
PCT
PL
TRIPS

WIPO
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Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

Européaisches Patent

Européaisches Patentamt

European Patent Convention (=EPU)
Europdisches Patentibereinkommen (=EPC)

Gebrauchsmuster
Gebrauchsmustergesetz

Osterreichisches Patentamt
Patentgesetz

Patent Cooperation Treaty
Programmlogik
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Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

World Intellectual Property Organization
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