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Ist die Kerntheorie wieder aktuell?

Bernbard Ganahl’

Auf dem International Forum ,Protection of computer-
related and business model-inventions®, das am 21. und
22.11.2002 im Europiischen Patentamt in Miinchen statt-
gefunden hat, vertrat Dr. Wilfried Anders, Vorsitzender
Richter am Bundespatentgericht, die Auffassung, dass im
- Anschluss an die Entscheidung ,fehlerhafter Zeichenket-
ten“ des Bundesgerichtshofs ergangene jiingere Entschei-
dungen zu Software-implementierten Erfindungen des
Bundespatentgerichts den ,Bogen zur als tiberholt ge-
glaubten Kerntheorie nach der BGH-Entscheidung ,Dis-
positionsprogramm° von vor 26 Jahren® schliefen.

Im nachfolgenden Aufsatz soll, zunichst anhand eines
kurzen Riickblicks auf die friihere Rechtsprechung, die
Kerntheorie erliutert werden, um sie dann mit der neue-
ren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH)
bzw. des Bundespatentgerichts (BPatG) zu vergleichen.

1. Riickblick auf die friibere Rechtsprechung
zur Kerntheorie

Eine der grundlegenden Entscheidungen zur Kern-
theorie ist die BGH-Entscheidung Dispositionsprogramm
(GRUR 1977, 96).

Gegenstand der dieser Entscheidung zugrunde liegen-
den Patentanmeldung ist ein Verfahren, mit welchem Ver-
inderungen bestimmter Groflen ermittelt werden. Das
Verfahren ist mittels diverser Schritte festgelegt, die u.a.
definieren, wie die Daten in einzelne Speicher gespeichert
werden.

Im Einspruchsverfahren hat das Bundespatentgericht
das Patent versagt, da das angemeldete Verfahren im We-
sentlichen ein reiner Organisationsplan sei, dem als blofer
~Anweisung an den menschlichen Geist“ kein technischer
Charakter zukomme. Diese Organisationsregel sei so ab-
gefasst, dass sie nur die bekannten Arbeitsmoglichkeiten
einer dem Stand der Technik entsprechenden Datenver-
arbeitungsanlage nutze.

Der BGH hat hierzu festgestellt, dass es dieser blofien
Organisations- und Rechenregel an einem Finsatz be-
herrschbarer Naturkrifte zur Erreichung des Erfolgs feh-

le. Zur Beurteilung der Technizitit hat der BGH die Or-
ganisations- und Rechenregel separat, ohne die im An-
spruch angegebenen technischen Mittel formuliert
(GRUR 1977, S. 97, 11. 3. b aa) und dazu festgestellt, dass
es sich um eine Regel handele, und dass der Patentan-
spruch diese Rechenregel anders, nimlich in steter Ver-
koiipfung mit den technischen Merkmalen der Anlage
und des Verarbeitungsablaufes formuliere, was daran
nichts dndere. Diesen Ausfithrungen des BGH kann nicht
entnommen werden, dass zwischen bekannten und neuen
Merkmalen unterschieden wird und lediglich die neuen
Merkmale zur Beurteilung der Technizitit zu berticksich-
tigen sind.

Weiterhin hat er ausgefiihrt:

»Die Lehre, eine Datenverarbeitungsanlage nach einem
bestimmten Rechenprogramm zu betreiben, kann viel-
mehr nur patentfihig sein, wenn das Programm einen neu- -
en, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage erfordert
und lehrt oder wenn ihm die Anweisung zu entnehmen ist,
die Anlage auf eine neue, bisher nicht iibliche und auch
nahe liegende Art und Weise zu benutzen ...“

»Uber diese auf rein geistigem Gebiet liegende mathe-
matisch-organisatorische Lehre hinaus betritt die Anmel-
dung das Reich des Technischen erst nach der Vollendung
der Erfindung; sie verkniipft diese mit technischen Merk-
malen nur nach Art einer nicht erfinderischen ,Ge-
brauchsanweisung’. ...“

In der Entscheidung Prifverfabren (Beschluss vom
7.6.1977 — X ZB 20/74; GRUR 1978, 102) hatte der
BGH 1iber ein Patent zu entscheiden, das vom Bundes-
patentgericht im Einspruchsverfahren als nicht technisch
beurteilt worden ist. _

Das BPatG hat den Anspruch 1 folgendermafien ge-
gliedert:

»2) Bei den Befehlen des Programms sind Wieder-
holungen vorgesehen.

b) Die Befehle fiir die Programmschritte werden nach-
einander aus einem Speicher mit Hilfe von Adressen abge-
rufen, die in einem Befehlszihler auftreten.

¢) Zur Erfassung fehlerhafter Programmschritte wer-
den Programmschleifen jeweils verandert.

* Patentanwalt Bernbard Ganabl, Kirchheim.
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d) Die Adresse fiir den jeweils ersten Programmschritt
der Schleife ist in ein Anfangsregister, die Adresse fiir den
jeweils letzten Programmschritt in ein Enderegister einge-
geben.

e) Ergibt ein Vergleich die Gleichheit der im Befehls-
zihler erreichten Adresse mit der in das Enderegister ein-
gegebenen Adresse, wird die Programmschleife jeweils
durch Ubertragung der Adresse fiir den ersten Programm-
schritt (aus dem Anfangsregister) in den Befehlszihler
wiederholt. }

f) Wird nach der Sichtbarmachung und Uberwa-
chung der Befehle der durchlaufenen Programmschleife
kein Fehler festgestellt, wird durch Eingabe anderer
Adressen in die Register die Programmschleife jeweils
verindert.”

Das Bundespatentgericht hat die Merkmale a bis e als
technisch beurteilt, wohingegen das Merkmal f ein abwi-
gendes und entscheidendes Tatigwerden des Menschen er-
fordere; ein solches sei nicht technischer Natur und weder
allein noch in Kombination mit anderen, technischen
Merkmalen patentierbar.

Der BGH hat zunichst dargelegt, dass es fiir den tech-
nischen Charakter nicht auf die sprachliche Einkleidung
der Merkmale ankomme.

»Entscheidend ist vielmehr, welches der sachliche Ge-
halt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr
erfinderischer Kern liegt. Erschépft sich die erfundene
Neuerung in der Auffindung einer Regel, deren Befolgung
den Einsatz beherrschbarer Naturkrifte auflerhalb des
menschlichen Verstandes nicht gebietet, dann ist sie nicht
technisch, auch wenn zu ihrer Ausfithrung der Einsatz ei-
ner Maschine zweckmiflig oder gar allein sinnvoll er-
scheint und dieser Einsatz von dem Patentsucher auch
vorgeschlagen wird.“ (Anm.: Kursivdruck hinzugefiigt.)

An diesen Ausfithrungen ist bemerkenswert, dass im
Zusammenhang mit dem Kern der Erfindung auf ,die er-
fundene Neuerung® Bezug genommen wird. Das kann
derart verstanden werden, dass der Kern der Erfindung
in den neven Merkmalen zu suchen ist.

In der BGH-Entscheidung Flugkostenminimiernng
(GRUR 1986, 531) wurde die Kerntheorie folgenderma-
fen angewandt:

»1st Kern der Lehre die Auffindung einer Regel, deren
Befolgung den Einsatz beherrschbarer Naturkrifte aufier-

halb des menschlichen Verstandes nicht gebietet, dann ist -

sie nicht technisch, auch wenn zu ihrer Ausfithrung der
Einsatz technischer Mittel zweckmifig oder gar sinnvoll,
d.h. notwendig erscheint und auf den Einsatz dieser tech-
nischen Mittel in den Anspriichen oder in der Patent-
* schrift hingewiesen ist (vgl. BGH in Bl f. PMZ 1977,
341 Priifverfahren)” (Anm.: Kursivdruck hinzugefiigt).

Dieser Entscheidung lag gemifl Patentanspruch 1 ein
Verfahren zugrunde, bei dem

1. ein Rechner (R) mit einem Speicher und einem Ver-
gleicher verwendet wird.

2. Dem Rechner (R) werden

a) der jeweilige Treibstoffpreis und die Flugzeitkosten
des Flugzeugs eingegeben '

b) und automatisch die im Flugzeug gemessenen
Werte des Treibstoffdurchsatzes und der Geschwindigkeit
zugefiihrt.

3. Der Rechner fiihrt sodann folgende Rechenopera-
tionen durch:

a) er errechnet aus Treibstoffpreis, Treibstoffdurchsatz
und Geschwindigkeit die Treibstoffkosten pro Entfer-
nungseinheit;

b) er errechnet aus Flugzeitkosten und Geschwindig-
keit den betreffenden Teil der Gesamtflugzeitkosten pro
Entfernungseinheit;

¢) er bildet die Summe aus a und b (sog. Erstergebnis),
die der Speicher festhalt. )

4. Der Rechner veranlasst automatisch eine Anderung
des Treibstoffdurchsatzes um einen vorbestimmten Be-
trag (wodurch sich auch die Fluggeschwindigkeit andert).

5. Die geinderten Werte des Treibstoffdurchsatzes
und der Geschwindigkeit werden dem Rechner auto-
matisch zugefiihrt, der erneut die unter Ziff. 3 a bis ¢ be-
schriebenen Rechenoperationen durchfithrt und ein
Zweitergebnis ermittelt;

6. Die durch die Rechenoperationen gemafl Ziff. 3 und
5 errechneten Ergebnisse werden durch einen Vergleicher
verglichen.

7. Der (geringere) Ergebniswert wird gespeichert und
steht fiir eine folgende Rechenoperation als ,Erstergeb-

nis“ zum Vergleich zur Verfiigung.

8. Der Treibstoffdurchsatz wird automatisch in der
vom Vergleicher ermittelten Richtung zu geringeren Er-
gebniswerten verindert.

9. Der Rechner fiihrt sodann mit den gednderten Wer-
ten von Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit erneut
die unter Ziff. 3 a bis ¢ beschriebene Rechenoperation
durch, bis der Vergleicher zumindest eine Anniherung
an einen minimalen Ergebniswert feststellt, der daraufhin
gespeichert wird.

10. Nach einer vorbestimmten Zeiteinheit wird das
Verfahren wiederholt, wobei das jeweils zuletzt ermittelte
Endergebnis gespeichert wird und die Rolle des Erst-
ergebnisses in dem jeweils folgenden Verfahrenszyklus
spielt.

P Dieser Anspruch umfasst sowohl technische Mittel als

auch technische Groflen, wie z.B. Rechner, Vergleicher,
Treibstoffdurchsatz und Geschwindigkeit, als auch be-
triebswirtschaftliche Groflen, wie z.B. Treibstoffkosten
und Flugzeitkosten, die miteinander verkniipft werden.

In dieser Entscheidung werden die markt- und be-
triebswirtschaftlichen Aspekte gegeniiber den eingesetz-
ten Naturkriften gewichtet und festgestellt, dass die be-
triebswirtschaftliche Bewertung der technischen Mess-
werte alleine die Steuerung bestimme, weshalb die marke-
und betriebswirtschaftlichen Aspekte (Herbeifithrung
minimaler Betriebskosten) im Vordergrund stehen. Die-
sem Verfahren wurde deshalb die Technizitit abgespro-
chen.

Die Kerntheorie ist vom Bundespatentgericht in der
Entscheidung zum Antiblockiersystem vom 12.6.1978
(GRUR 1979, 111) angewandt worden. Die dieser Ent-
scheidung zugrunde liegende Patentanmeldung betrifft
ein Verfahren, das die Verwendung von technischen Ele-
menten, wie z.B. Ventile und Schaltvorrichtung in Kom-
bination mit Bremsregeln umfasst. Die Anmelderin hat
geltend gemacht, dass dem Patentbegehren eine neue Re-
gelphilosophie bzw. Bremsregel zugrunde liege, die sich
mit den verschiedenen fiir Antiblockierregelsysteme be-
kannten Schaltmitteln bzw. Schaltungen verwirklichen
lasse. Das Bundespatentgericht vertrat die Auffassung,
dass die beanspruchte Lehre in ihrem Kern nur eine Denk-
anweisung (= Bremsregel) darstelle und versagte ihr des-
halb die Technizitit. Der Leitsatz der Entscheidung des
Bundespatentgerichts lautet: ’

~Bremsregeln fiir Antiblockiersysteme bei Fahrzeug-
bremsen, die zwar mit technischen Merkmalen verkniipft
sind, ihrem Kern nach jedoch eine Denkanweisung dar-
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stellen, sind nicht patentierbar, selbst wenn es sich dabei
nicht um einen Algorithmus im eigentlichen Sinn handelt,
diesem jedoch wesensverwandt sind.“

Beim Lesen dieser Entscheidung kann man den Ein-
druck erlangen, dass das Bundespatentgericht als Kern

- der beanspruchten Lehre nur die aus dem Stand der Tech-
nik nicht bekannten Merkmale (= Bremsregel) beurteilt
hat, wohingegen die weiteren technischen Merkmale der
beanspruchten Lehre, die aus dem Stand der Technik be-
kannt gewesen sind, unberiicksichtigt geblieben sind.

Diese Entscheidung des Bundespatentgerichts wurde
vom BGH aufgehoben, wobei sich der BGH folgender-
maflen bzgl. der Entscheidung Dispositionsprogramm ab-
grenzt:

»INur wenn ein Programm nicht technischer Natur ist,
ist von Bedeutung, dass die (nicht technische) Lehre, eine
DV-Anlage nach einem bestimmten Rechenprogramm zu
betreiben, nur patentfihig sein kénne, wenn das (nicht
technische) Programm einen neuen, erfinderischen Auf-
bau einer solchen Anlage erfordere und lehre, oder wenn
dem (nicht technischen) Programm die Anweisung zu
entnehmen sei, die Anlage auf eine neue, bisher nicht iib-
liche und auch nahe liegende Weise zu benutzen.*

Der BGH verwendet hier den Begriff ,,Programm mit
technischer Natur®. Diesbeziiglich wird Folgendes aus-
gefiihrt:

»Insbesondere bei Anlagen zur Durchfithrung von Ver-
fahren und bei Anordnungen im Bereich der Regeltechnik
koénnen durch eine Aufeinanderfolge von genau bestimm-
ten technischen Einzelmafinahmen technische Pro-

- gramme verwirklicht sein, weil sie durch den planmifligen

Einsatz berechen- und beherrschbarer Naturkrifte un-

mittelbar ein bestimmtes Ergebnis erreichen.“

Nur wenn ein Programm nicht technischer Natur ist,
kénne es nur patentfahig sein, wenn es gemif} den Aus-
tithrungen zur Dispositionsprogramm-Entscheidung, ei-
nen neuen, erfinderischen Aufbau einer solchen Anlage
fordere und lehre oder wenn dem nicht technischen Pro-
gramm die Anweisung zu entnehmen sei; die Anlage auf
eine neue, bisher nicht nahe liegende Art und Weise zu
benutzen. Dies ist jedoch fiir ein technisches Programm
nicht erforderlich.

In der Entscheidung Chinesische Schriftzeichen (Be-
schluss vom 1.6.1991 — X ZB 24/89; GRUR 1992, 36)
hatte der BGH eine Patentanmeldung zu beurteilen, die
ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Schriftzeichen in
Textsysteme betrifft. In Anspruch 1 sind mehrere gegen-
stindliche Merkmale, wie z.B. Eingabetastatur, Steuer-

und Speichereinheit, etc. angegeben. Mit dem Verfahren -

soll die Eingabe erleichtert, insbesondere Mehrdeutig-
keiten vermieden werden und u.a. Speicherplatz redu-
ziert werden.

Hierzu wurde Folgendes ausgefiihrt:

»Ob die beanspruchte Lehre ein Programm fiir eine
Datenverarbeitungsanlage als solches im Sinne von § 1
Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PatG betrifft, bedarf keiner Ent-
scheidung, da es der beanspruchten Lehre aus anderen
Griinden an technischem Charakter fehlt.*

»1m Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht
die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kenn-
zeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Be-
reiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Krite-
rien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung
von Bedeutungsinhalten (Adressen) erfolgt. ...

Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merk-
male, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit,

Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Spei-
cherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen
und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk sind fiir den
Erfolg der Lehre von untergeordneter Bedeutung. Der Er-
folg der beanspruchten Lehre steht und fillt mit den ge-
danklichen Mafinahmen des Ordnens der verarbeiteten
Daten.

... Die im Patentanspruch 1 genannten gegenstindli-
chen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage geben der
Lehre nicht das entscheidende Geprige, die mit den ge-
danklichen Mafinahmen des Ordnens der verarbeiteten
Daten steht und fallt. Die im Patentanspruch 1 angefiihr-
ten gegenstindlichen Merkmale tragen nur mittelbar zum
angestrebten Erfolg bei. Das reicht fiir den technischen
Charakter der beanspruchten Lehre nicht aus.“ (Anm.:
Kursivdruck hinzugetiigt.)

Auch bei dieser Entscheidung wurde bei der Beurtei-
lung der Technizitit zunichst ermittelt, was beim Anmel-
dungsgegenstand im Vordergrund steht, bzw. diesen

rigt.
P Igntdem vom BGH gefallten Urteil Tauchcompuzer (Ur-
teil vom 4.2.1992 — X ZR 43/91, GRUR 1992, 430) wurde
Anspruch 1 des Streitpatentes in folgende Merkmale ge-
gliedert:
Anzeigeeinrichtung fiir die Parameter eines Tauchganges

a) Sie ist liber wenigstens einen Speicher fiir die De-
kompressionsparameter bei einer Reihe von Tauchtiefen
und Tauchzeiten und

b) tber eine Auswerte- und Verkniipfungsstufe fiir die
gemessenen Werte des Tiefen- und des Zeitmessers mit
den im Speicher gespeicherten Werten angesteuert;

c) injedem Zeitpunkt des Tauchgangs kann die in Ab-
hingigkeit von den durchtauchten Tiefen und Zeiten er-
forderliche Gesamtauftauchzeit inklusive der vor-
geschriebenen Dekompressionshalte angezeigt werden
und/oder

d) die Anzeigeeinrichtung ist mit einer Wandler-
einrichtung versehen, die die jeweils aktuelle Grundzeit
(= Verweilzeit in der jeweiligen Tauchtiefenstufe) beim
Eintritt in eine neue Tauchtiefenstufe, in die dieser neuen
Tauchtiefenstufe dquivalente Grundzeit, die jener Zeit
entspricht, wihrend der sich der Taucher in der maxi-
malen Tiefe seines Tauchprofils befunden hitte, umwan-
delt.

Das BPatG hat in seiner Vorentscheidung das Streit-
patent fiir nichtig erklart, weil sein Gegenstand nicht als
technisch anzusehen sei.

Hierzu hat der BGH Folgendes ausgefiihrt:

»Der stindige Blick des BPatG auf das, was bekannt
war, und auf das, was neu oder neuartig war, hat den Blick
auf eine unbefangene Wertung verstellt, was bei derin An-
spruch 1 beschriebenen Erfindung im Vordergrund steht
und was nicht.“

»Der erkennende Senat wertet die gesamte in Patent-
anspruch 1 umschriebene Lehre als technisch. Er sicht
eine Lehre zum technischen Handeln darin, dafl mit einem
Betrieb von Tiefen- und Zeitmesser, Datenspeicher, Aus-
werte- und Verkniipfungsstufe, Wandlereinrichtung so-
wie Anzeigemitte] nach einer bestimmten Rechenregel
(Programm oder Denkschema) erméglicht wird, mit Hilfe
von Mefigeriten ermittelte Meflgrofien in der Anzeigeein-
richtung automatisch ohne Einschaltung menschlicher
Verstandestitigkeit anzuzeigen.

»Was die zuletzt genannte Priffung (Anmerkung: erfin-
derischie Titigkeit) angeht, so erscheint dem erkennenden
Senat folgender Hinweis angezeigt:



540 : Mitteilungen der deutschen Patentanwilte

94. ]g./2003

Bei der Priifung von Erfindungen, die Merkmale tech-
nischer Natur mit Merkmalen nichttechnischer Art ver-
kntipfen, auf erfinderische Tatigkeit mufl der genannte Er-
findungsgegenstand unter Einschlufl der etwaigen Re-
chenregel beriicksichtigt werden. Es darf der Erfindungs-
gegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der
Erfindung auf erfinderische Titigkeit, d.h. Naheliegen,
gepriift werden, der aus den technischen Merkmalen be-
steht. Das bedeutet im vorliegenden Falle, dafl auch die

' neuartige Rechenregel, die das BPatG als neue Interpreta-
tion an sich bekannter Tauchtabellen (Denkschema) be-
zeichnet hat, zusammen mit den technischen Merkmalen
in die Prifung auf erfinderische Titigkeit einzubeziehen
ist.”

Diese Entscheidung gilt als das Ende der Kerntheorie,
da bei der Beurteilung der Technizitit ausgefiithrt wird,
dass der ,stindige Blick ... auf das, was bekannt war,
und auf das was neu oder neuartig war ... eine unbefan-
gene Bewertung verstelle. Da hier die Rechenregel in einer
engen Beziehung zu den weiteren technischen Mitteln ste-
hen, miissen diese auch beriicksichtigt werden. Dies kann
als abweichend zu den Ausfithrungen in der Entscheidung
Priifverfahren (a.a.0.) verstanden werden, in welcher
bzgl. des Kerns der Erfindung auf die erfundene Neue-
rung abgestellt worden ist.

Bzgl. der Beurteilung der erfinderischen Titigkeit wird
vom BGH darauf hingewiesen, dass der Erfindungsgegen-
stand nicht zerlegt werden darf und nur der Teil auf erfin-
derische Titigkert gepriift werde, der aus den technischen
Merkmalen bestehe.

2. Jingere Rechtsprechung des BGH zu Software-
implementierten Erfindungen

In der Entscheidung Logikverifikation hatte der BGH
(Beschluss vom 13.12.1999 — X ZB 11/98, GRUR 2000,
498) einen Anmeldungsgegenstand zu beurteilen, der ein
Verfahren zur hierarchischen Logik-Verifikation hoch-
integrierter Schaltungen betrifft. Bei diesem Verfahren
werden eine Layout-Schaltung und eine Logikplan-Schal-
tung automatisch transformiert, damit die Anschlusszahl

“der Teilschaltungen méglichst gering ist. Ein derartiges
Bearbeiten der Layout-Schaltung und der Logikplan-
Schaltung ist zumi Design neuer integrierter Schaltkreise
notwendig.

Beziiglich der Frage, ob eine auf ein Programm fiir Da-
tenverarbeitungsanlagen gerichtete Patentanmeldung die
erforderliche Technizitit aufweise, hat der BGH dargelegt
(GRUR 2000, 500, li. Sp. im Abschnitt f), dass dies in einer
Gesamtbetrachtung des Anmeldegegenstandes im Einzel-
fall festzustellen sei. Hierzu wird auf die Entscheidung
Tauchcomputer (a.2.0.) und auf eine Reihe von Entschei-
dungen des EPA verwiesen, wobei auch darauf hingewie-
sen wird, dass nicht nur die vorgeschlagenen Mittel, son-
dern auch das zu 16sende Problem und die nach der An-
weisung zu erzielenden technischen Effekte als wesentlich
angesehen werden..

Zur Erliuterung des Begriffes , Gesamtbetrachtung®
wird Folgendes ausgefithrt (GRUR 2000, 500, li. Sp. im
Abschnitt f):

»Eine Gesamtbetrachtung bedeutet eine Bewertung
des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Ge-
genstandes; dies schliefit die Moglichkeit ein, bei Vorlie-
gen sachgerechter Grinde einzelne Anspruchsmerkmale
unter Beriicksichtigung ihres nach fachminnischem Ver-

stindnis gegebenen Zusammenhangs unterschiedlich zu
gewichten (vgl. BGHZ 153, 23 = GRUR 1992, 36 — Chi-
nesische Schriftzeichen); die Wertung darf in ihrem Er-
gebnis nicht davon abhingen, ob der zu beurteilende Vor-
schlag neu und erfinderisch ist (vgl. BGHZ 115, 11 =
GRUR 1992, 33 — Seitenpuffer); sie darf auch nicht einsei-
tig darauf abstellen, was bekannt war und was demgegen-
iiber an der angemeldeten Lehre neuartig ist (Senat GRUR
1992, 430, 431 — Tauchcomputer). Entscheidend ist, wie
das, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund
steht (Senat, 2.2.0. — Tauchcomputer, vgl. auch BGHZ
115, 23, 30 = GRUR 1992, 36 — Chinesische Schriftzei-
chen), aus der Sicht des Fachmanns zum Anmeldezeit-
punkt zu verstehen und einzuordnen ist (vgl. BGHZ 52,
74,77 = GRUR 1969, 672 — Rote Taube).“ .

Zum konkreten Fall wird ausgefithrt, dass die ange-
meldete Lehre einen Zwischenschritt in dem Prozess be-
treffe, der mit der Herstellung von (Silcium)Chips ende,
indem mit ihrer Hilfe dafiir gesorgt werden kénne, dass
diese Bauteile aus verifizierten Schaltungen bestiinden.
Diese Lehre erfordere technische Erkenntnis, die auf
Uberlegung beruht, die sich auf kérperliche bzw. physi-
kalische Gegebenheiten konzentriert, was dazu fiihrt,
dass der Anmeldungsgegenstand die fiir ein Programm
fiir Datenverarbeitungsanlagen erforderliche Technizitit
aufweist.

In der Entscheidung Sprachanalyseeinrichtung wurde
vom BGH (Beschluss vom 11.5.2000 — X ZB 15/98,
GRUR 2000, 1007) der Gegenstand der Patentanmeldung
als eine Sprachanalyseeinrichtung angegeben, die unter
Verwendung einer iiblichen Datenverarbeitungsanlage
verwirklicht werden kann, wobei ein Bewertungsblock
und eine Bevorzugungsanalyseeinrichtung sowohl durch
Hardware als auch durch Software realisiert werden kén-
nen. Diese Anlage bendtigt weiter eine Eingabeeinrich-
tung und eine Anzeigeeinrichtung. Die iibrigen Merkmale
beschreiben die funktionellen Mittel, mit denen die Text-
bearbeitung zu realisieren ist, wobei auf einer bestimmten
Ebene von einer Bedienperson eine Auswahl zwischen
verschiedenen Moglichkeiten erfolgen kann und andern-
falls die Auswahl nach einem bestimmten Algorithmus
ohne Zutun der Bedienperson getroffen wird (GRUR
2000, 1008, re. Sp. oben).

Der dieser BGH-Entscheidung vorausgegangene Be-
schluss des BPatG (Beschluss vom 7.5.1998 — 17 W (pat)
55/96) ist in GRUR 1999 auf S. 411 {{. verdffentlicht.

Das BPatG fiihrte hierzu Folgendes aus:

— Ein Anspruchsgegenstand, der technische und nicht-
technische Aspekte umfasst, gibt jedenfalls dann eine
patentfihige Erfindung an, wenn er einen Beitrag zum
Stand der Technik enthilt (d.h. eine technische Lehre), so-
fern dieser (technische) Beitrag auch die weiteren Paten-
tierungsvoraussetzungen erfiille, insbesondere auf erfin-
derischer Leistung beruhe (Verweis auf EPA, T236/91)
(BPatG in GRUR 1999, S. 413, re. Sp., 2. Abs.).

Hieraus wird gefolgert, dass aus der Kategorie nicht auf
den technischen Charakter des Anspruchsgegenstandes
geschlossen werden kanne.

— Von der Datenverarbeitungsvorrichtung werde
nur bestimmungsgemifier Gebrauch gemacht (s. Disposi-
tionsprogramm).

~ Es lige kein technisches Programm i.S.d. Rechtspre-
chung des BGH (s. ABS) vor, da in der Satzanalyse und
Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten zu bestimmten

“Satzkonstruktionen keine technischen Einzelmainahmen

erkannt werden.
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- Die vom Datenverarbeitungsfachmann zu erbrin-
gende Leistung sei lediglich eine programmiersprachliche
Fassung der grammatikalischen Erkenntnisse. :

Zum letzten Punkt wird angemerkt, dass lediglich die
Umsetzung von grammatikalischen Regeln in Computer-
code ein erhebliches Wissen iiber die hierbei verwendeten

- Softwaremittel, z.B. die verwendete Programmiersprache
und die eingesetzte Hardware erfordert. Man kénnte da-
her auch die Auffassung vertreten, dass dies bereits tech-
nische Uberlegungen erfordern kénne.

Der BGH hat zu dieser Patentanmeldung ausgefiihrt:

»Nach den Feststellungen des BPatG ist das Patent-
begehren mithin auf eine Vorrichtung (Datenverarbei-
tungsanlage), die in bestimmter niher definierter Weise
programmtechnisch eingerichtet ist, und nicht auf ein Ver-
tahren oder Programm gerichtet. Einer derartigen Vor-
richtung kommt entgegen der Auffassung des BPatG der
erforderliche technische Charakter zu.“ (GRUR 2000,
S. 1008, re. Sp., 1T 1. ¢ bb)

Weiterhin wird zur Diskussion der Technizitit aus-
gefthrt: ,

»Die Diskussion um die Technizitit bezieht sich im
wesentlichen auf Programme, die auf solchen Anlagen ab-
laufen und auf Verfabren, die mit ihnen durchgefiihrt wer-
den. Darum geht es hier nicht.

Aus diesem Grund und weil es nicht um die Anwen-
dung des Patentierungsausschlusses fiir Programme fiir
Datenverarbeitungsanlagen als solche (§ 1 Abs. 2 Nr. 3,
Abs. 3 PatG) geht, kommt es im vorliegenden Fall auch
nicht darauf an, ob, wie es das EPA bei programmbezo-
genen Erfindungen als erforderlich ansieht (EPAT

- 1173/97 Abl. EPA 1999, 609, 620 f. = GRUR Int. 1999,

1053 ~ Computerprogrammprodukt/IBM), ein techni-

scher Effekt erzielt wird, der iiber eine normale Wechsel-

wirkung zwischen dem Programm und dem Computer

hinausgeht (vgl. Mellius, a.a.0., S. 850).“ (GRUR 2000,

%008, re. Sp., I 1. ¢ bb (1); Anm.: Kursivdruck hinzuge-
tgt.)

Bzgl. der Frage, in wieweit nichttechnische Merkmale
bei der Priifung der Schutzfihigkeit zu beriicksichtigen
sind, verweist der BGH darauf, dass der gesamte Erfin-
dungsgegenstand unter Einschluss einer etwaigen Re-
chenregel zu beriicksichtigen sei. Die véllige Nicht-
beriicksichtigung der ,,nichttechnischen Erkenntnisse®,
die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde ligen, wider-
spriche den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der
erfinderischen Titigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet
der Datenverarbeitung entwickelten Grundsitzen (vgl.
Tauchcomputer 2.2.0.).

Da vom BGH dargelegt wird, dass nur die véllige
Nichtberiicksichtigung der nichttechnischen Erkennt-

nisse bei der Beurteilung der erfinderischen Titigkeit

den entwickelten Grundsitzen widerspricht, kénnte man
hieraus folgern, dass eine teilweise Nichtberiicksichtigung
daraus zulissig wire.

Der Entscheidung Suche feblerbafter Zeichenketten lag
folgender Verfahrensgang zugrunde:

Das Patentamt hat ein Patent gemifi Hilfsantrag

(Patentanspriiche 1 bis 21) erteilt. Der Hauptantrag, der
weitere Patentanspriiche 22 bis 24 (Anspruch 22 betrifft
ein digitales Speichermedium; Anspruch 23 betrifft ein
Computer-Programm-Produkt; Anspruch 24 betrifft ein
Computer-Programm mit Programmcode) umfasst,
wurde zuriickgewiesen. Gegen die Zuriickweisung des
Hauptantrages wurde Beschwerde eingelegt, in welcher
die Entscheidung des Patentamtes aufrechterhalten und

die Rechtsbeschwerde zugelassen wurde. In der Rechts-
beschwerde wurde das Verfahren an das Bundespatent-
gericht zur weiteren Erdrterung zuriickverwiesen.

Das BPatG hatin seiner ersten Entscheidung dem strei-
tigen Patentanspruch 22 den Patentschutz versagt, da er
keine Lehre angebe, die wenigstens die wesentlichen L6-
sungsmittel umfasse.

Der BGH (Beschluss vom 17.10.2001 — X ZB 16/00,
GRUR 2000, 143) meint, dass die Anweisung nach Patent-
anspruch 22 zur Realisierung eines bestimmten Compu-
terprogrammes diene. ... sein bestimmungsgemifer Ein-
satz fithre ... zu dem gewiinschten Ergebnis. Das reiche
tiir eine im Rahmen der die Anmeldung prigenden Prob-
lemstellung liegende Lsung aus (Anm.: Kursivdruck hin-
zugefiigt).

Hieraus folgt somit, dass der auf ein digitales Speicher-
medium gerichtete Anspruch 22 kein ,,Programm fiir eine
Datenverarbeitungsanlage als solches“ definiert.

Bzgl. der Patentierbarkeit werden jedoch folgende
Ausfihrungen gemacht:

»Die prigenden Anweisungen der beanspruchten
Lehre miissen vielmehr insoweit der Lésung eines kon-
kreten technischen Problems dienen.“

»+++ dass Anspriiche, die zur Lsung eines Problems,
das auf den herkémmlichen Gebieten der Technik, also’
der Ingenieurwissenschaften, der Physik, der Chemie
oder der Biologe besteht, die Abarbeitung bestimmter
Verfahrensschritte durch einen Computer vorschlagen,
grundsitzlich patentierbar sind. Ansonsten bedarf es hin-
gegen der Priifung, ob die auf Datenverarbeitung mittels
eines geeigneten Computers gerichtete Lehre sich gerade
durch eine Eigenheit auszeichnet, die unter Beriicksichti-
gung der Zielsetzung patentrechtlichen Schutzes eine
Patentierbarkeit rechtfertigt.*

»30 hat er (Anm.: der Senat) — wenn auch im Hinblick
auf die fiir eine Erfindung i.S. des § 1 I PatG erforderliche
Technizitit — eine Gesamtbetrachtung dariiber gefordert,
was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht*:
(Anm.: Kursivdruck hinzugefiigt) (siche Logikverifika-
tion a.2.0.).

In dieser Entscheidung wird zwar der Gegenstand der
streitigen Anspriiche nichtals ,,Programm fiir eine Daten-
verarbeitungsanlage als solches bewertet, aber es wird
bzgl. der Technizitit eine Priifung mittels einer Gesamt-
betrachtung dariiber gefordert, was nach der beanspruch-
ten Lehre im Vordergrund steht, und diese Lésung muss
einem konkreten technischen Problem dienen.

In der hierauf folgenden Entscheidung (Beschluss vom
26.3.2002 — 17 W (pat) 69/98, GRUR 2002, 871) vertritt
das BPatG folgende Auffassung:

Die Erkennung und Korrektur fehlerhafter Zeichen-
ketten bedarf keiner technischen Leistung (GRUR 2002,
873, re. Sp., Abs. 1). Folglich liege die Lehre nicht auf her-
kémmlichem technischem Gebiet, weshalb der erforderli-
che Bezug zur Technik anderweitig hergestellt werden
muss.

Die angewandten Regeln bestimmen sich nicht aus
technischen Umstinden, sondern beschreiben die wahr-
scheinlichsten Fehlerarten, die einer Person beim Eintip-
pen eines Textes unterlaufen kdnnen. Eine Auseinander-
setzung mit technischen Gegebenheiten ist — abgesehen
von der Implementierung mit Datenverarbeitungsmitteln
- nicht erkennbar.

Das Argument des geringeren Bedarfs an Computer-
ressourcen und des selbstindigen Aufbaus eines Wérter-
buches wurde nicht anerkannt, denn so wire jeder Imple-
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mentierung eines nichttechnischen Verfahrens Patentier-
barkeit zuzubilligen.

3. Jiingere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts
zu Software-implementierten Erfindungen

Der Entscheidung Automatische Absatzstenerung (Be-
schluss vom 14.6.1999 — 20 W (pat) 8/99, CR 2000, 97) lag
folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur auto-
matischen Absatzsteuerung, bei dem elektronisch erfasste
Absatzdaten mit Absatzprognosedaten verglichen wer-
den und in Abhingigkeit von der Abweichung der erfass-
ten Absatzdaten von den Absatzprognosedaten der Abga-
bepreis bestimmt wird.

Die Priifungsstelle hat die Patentanmeldung zuriick-
~ gewiesen, da die Festlegung des Abgabepreises in Folge
rein betriebswirtschaftlicher Uberlegungen erfolge und
die eigentliche Problemlésung bereits abgeschlossen sei,
bevor das Gebiet der Technik tiberhaupt betreten werde.

Bzgl. der Beurteilung der Technizitit fithrte das Bun-
despatentgericht Folgendes aus:

»Die ,Kerntheorie® ist mit der Entscheidung ,Tauch-
computer’ jedoch aufgegeben worden (BGH GRUR
1992, 430).

~Der automatische, also selbsttitige Ablauf aller Ver-
fahrensschritte schliefit die Zwischenschaltung mensch-
licher Verstandestitigkeit aus.”

»Die Scheidung in wesentliche Merkmale einerseits
und tbliche andererseits mag zuweilen bei der Beurtei-
lung der erfinderischen Titigkeit hilfreich sein. Bei der
Priifung, ob eme dem Patentschutz zugingliche Erfin-
dung vorliegt, mufl sie in der Regel zu einem falschen Er-
gebnis filhren: Es kann nicht etwas untechnisch werden,
sobald es tiblich wird.“

Die erfinderische Tatigkeit wurde ohne Bezugnahme
-auf einen konkreten Stand der Technik, sondern alleine
durch Verweis auf das iibliche Handeln des Fachmanns
verneint. So wurde Folgendes ausgefiihrt:

»Das im Patentanspruch 1 umschriebene Verfahren au-
tomatisiert Mafinahmen, die der durchschnittlich tiichtige
Kaufmann ergreift, um in seinem Geschift zum Verkauf
angebotene, verderbliche Waren innerhalb einer vorgege-
benen Zeit abzusetzen. Die Automatisierung ist iibliches
Handeln des Fachmanns.“

In dieser Entscheidung wird bei der Priifung der Tech-
nizitit keine Gewichtung der Merkmale vorgenommen.
Bei der Priifung der erfinderischen Titigkeit werden
dem Fachmann Fihigkeiten eines Kaufmanns zugespro-
chen.

In der Entscheidung Computergestiitztes Verfabren
zur Stenerung von Geschiftsablinfen (BPatG, Beschluss
vom 9.4.2002 — 17 W (pat) 14/99, GRUR, 2002, 869) hatte
das Bundespatentgericht folgenden Anmeldungsgegen-
stand zu beurteilen:

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung eines Geschiftsprozesses mit Hilfe ei-
nes Computersystems, bei dem ein Verfahren zur auto-
matischen Sprachverarbeitung angewandt wird.

Mit Anspruch 10 soll ein entsprechendes Computer-
system geschiitzt werden.

Anspruch 1 des Hilfsantrages entspricht dem An-
spruch 1 des Hauptantrages, wobei einzelne Schritte pri-
ziser definiert sind, so dass m.E. klar ist, dass das Verfah-
ren vollautomatisch abliuft. o

Zum Anspruch 1 gemafl dem Hauptantrag wurde in
der Entscheidung Folgendes ausgefiihrt:

»Zweifellos zahlt die inhaltliche Bewertung eines Do-
kuments und die davon abhingige Auslsung nicht niher
bestimmter geschiftlicher Aktivititen zum Zweck der
Optimierung von Geschiftsprozessen zu den herkdmm-
lich dem Menschen zugeordneten intellektuellen Titig-
keiten. Dieses nicht auf technischem Gebiet liegende Ver-
fahren kann deshalb nicht schon als patentierbar angese-
hen werden, weil es nunmehr unter Einsatz eines Compu-
ters ausgeftihrt werden soll.“

Die BGH-Entscheidung Suche fehlerhafter Zeichen-

‘ketten (a.a.0.) wird bzgl. der Beurteilung der Patentier-

barkeit einer computerimplementierten Lehre damit zi-
tiert, dass der BGH ,eine Gesamtbetrachtung dariiber ge-
fordert habe, was nach der beanspruchten Lehre im Vor-
dergrund steht“.

Demgemif} wird gefolgert:

»Aus dem Anspruch 1 kann nur die Lehre des Einsat-
zes von Datenverarbeitungsmitteln zur Erschliefung des
Inhalts eines Dokuments und die Auslgsung von geschaft-
lichen Titigkeiten abhingig vom gefundenen Inhalt als im
Vordergrund stehend gesehen werden.”

Eine Eigenheit in technischer Hinsicht konnte dem
Patentanspruch 1 nicht entnommen werden.

Zu Anspruch 10 wird Folgendes ausgefiihrt:

»Der vorliegende Anspruch 10 enthilt kein einziges
Merkmal, das sich mit der schaltungsgemaflen Ausgestal-
tung des Computers befasst, so dass davon auszugehen ist,
dass eine solche vorrichtungsmifige Ausgestaltung nicht
im Vordergrund dieses Anspruchs steht.“

Diesbeziiglich wird erneut auf die BGH-Entscheidung
Suche fehlerhafter Zeichenketten, insbesondere Abschnitt
III 2 b (GRUR 2002, 145, re. Sp.) verwiesen, wo die Aus-
sagen aus der Entscheidung ,Sprachanalyseeinrichtung®
relativiert werden.

Zu Anspruch 1 des Hilfsantrages wird angemerkt:

»Der Anspruch 1 des Hilfsantrages geht in seinem In-
halt nicht iiber das hinaus, was ein Datenverarbeitungs-
fachmann bei verstindiger Wiirdigung bereits aus dem
Anspruch 1 nach dem Hauptantrag entnehmen konnte.“

Demgemifl wird dem Patentanspruch 1 des Hilfsantra-
ges auch keine Patentfahigkeit zuerkannt.

In dieser Entscheidung wird also zunichst ermittelt,
was an der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht,
und dann festgestellt, dass das, was im Vordergrund steht,
nicht auf technischem Gebiet liege.

In der Entscheidung Elekironischer Zahlungsverkebr
(BPatG, Beschluss vom 29.4.2002 — 20 W (pat) 38/00,
GRUR 2002, 791) war ein Verfahren fiir einen Geld-
oder Vermogenstransfer von einem Zahlungsgeber an ei-
nen Zahlungsempfinger auf elektronischem Wege zu be-
urteilen.

Zunichst wurde festgestellt, dass in der Gesamt-
betrachtung der beanspruchten Lehre — neben den ge-
schiftlichen Inhalten — die programmtechnische Durch-
fithrung des Verfahrens mit einem Rechnersystem unter
Verwendung eines Identifizierungscodes in den Vorder-
grund trite, mit dem Ziel eines sicheren elektronischen
Zahlungsverkehrs. Damit verlange das beanspruchte Ver-
fahren auch den Einsatz beherrschbarer Naturkrifte, und
der Gegenstand des Patentanspruchs sei folglich tech-
nischer Natur.

Unter Verweis auf die BGH-Entscheidung ,,Suche feh-
lethafter Zeichenketten® (a.2.0.) stellt das Bundespatent-
gericht fest, dass die erfinderische Leistung auf tech-
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nischem Gebiet liegen muss. Der Senat bezieht sich auf
eine Reihe von BGH-Entscheidungen (,,Mauerkasten IT¢
in GRUR 1987, 351; ,Computertriager in GRUR 1990,
594; ,Elastische Bandage® in GRUR 1991, 120), in wel-
chen jeweils eine kluge kaufminnische Entscheidung
bzw. ein grofler Markterfolg nicht die erfinderische Ti-
tigkeit einer beanspruchten Lehre stiitzen kdnne, wenn
dieser Markterfolg nicht auf einer sprunghaften (iiber-
raschenden) Bereicherung des Standes der Technik be-
ruhe.

Bzgl. der Entscheidung , Tauchcomputer® (a.2.0.), in
welcher die Berlicksichtigung des gesamten Erfindungs-
gegenstandes unter Einschluss etwaiger Rechenregeln bei
Beurteilung der erfinderischen Titigkeit gefordert wird,
wird ausgefiihrt, dass diese Aussage sich nicht auf belie-
bige Fille, in denen die Rechenregel nichttechnische Gro-
fen betrifft — etwa, wie im vorliegenden Fall, Geldbetrige
— verallgemeinern lasse.

In diesem Zusammenhang wird gemeint, dass bei der in

der Entscheidung ,Sprachanalyseeinrichtung® (a.2.0.)
angegebenen ,volligen Nichtberiicksichtigung von
nichttechnischen Erkenntnissen die Betonung auf ,vol-

lige* zu legen sei, weshalb eine Gewichtung weit reichen-

den Umfangs in Betracht komme. Der der Entscheidung
zugrunde liegende Patentanspruch wird auf seinen tech-
nischen Inhalt zuriickgefithrt (GRUR 2002, 794, re. Sp.,
Zeile 1 bis 23), das heifdt, dass es von seinen nichttech-
nischen Merkmalen entkleidet wird. Dieser reduzierte
- Patentanspruch wurde als nahe liegend beurteilt.

In dieser Entscheidung wurde somit bei der Beurtei-
lung. der Technizitit eine Gesamtbetrachtung durch-
gefithrt, die auch die nichttechnischen Merkmale ein-
schliefit, wobel die Technizitit zuerkannt wurde. Bei der
Beurteilung der erfinderischen Titigkeit wurde der
Patentanspruch auf die technischen Merkmale reduziert
und als nahe liegend beurteilt.

4. Zusammenfassung
a) Altere BGH-Entscheidungen

In der Entscheidung Dispositionsprogramm wurde dem
Anmeldungsgegenstand die Technizitit abgesprochen, da
er lediglich eine Rechenregel mit technischen Merkmalen
verkniipft. Diese Rechenregel wird hierdurch nicht tech-
nisch.

Die Entscheidung Prifverfabren kann dahin gehend
verstanden werden, dass der Kern der Erfindung nach
der erfundenen Neuerung zu beurteilen ist.

In Antiblockiersystem wird der Begriff des ,tech-
nischen Programms® verwendet.

In Chinesische Schriftzeichen wird der Vordergrund
des Anmeldungsgegenstandes herausgearbeitet und die
Technizitit verneint.

In Tanchcomputer, die vielfach als das Ende der Kern-
theorie bezeichnet wird, wird bei der Beurteilung der
Technizitit der gesamte Patentanspruch beriicksichtigt,
da die Rechenregel in enger Beziehung zu den weiteren
technischen Mitteln steht. Zusitzlich wird darauf hinge-
wiesen, dass auch bei Priifung der erfinderischen Titigkeit
die Rechenregeln beriicksichtigt werden miissen.

b) Jingere BGH-Entscheidungen

In Logikverifikation wird zum einen dargelegt, dass bei
der Beurteilung der Technizitat nicht nur die technischen
Mittel, sondern auch auf technischen Erkenntnissen beru-
hende Uberlegungen zu beriicksichtigen sind, und zum
anderen die Gesamtbetrachtung mit Gewichtung einzel-
ner Merkmale erliutert.

In Sprachanalyseeinrichtung wird einer industriell her-
stellbaren und gewerblich einsetzbaren Vorrichtung ohne
weiteres die Technizitit zuerkannt und ausgefithrt, dass
die vollige Nichtberiicksichtigung der ,nichttechnischen
Erkenntnisse“ den zur Beurteilung der erfinderischen T3-
tigkeit entwickelten Grundsitzen widerspricht.

In Suche feblerbafter Zeichenketten wurde vom BGH
ein digitales Speichermedium, das zur Ausfithrung eines
bestimmten Programms dient, nicht grundsitzlich als
Computerprogramm als solches beurteilt. Jedoch miis-

-sen die prigenden Anweisungen der beanspruchten

Lehre der L3sung eines konkreten technischen Problems
dienen.

¢) Jiingere Entscheidungen des BParG

In Automatische Absatzstenerung wird die Technizitit
anhand aller Merkmale des Anspruchs beurteilt. Bei Beur-
teilung der erfinderischen Titigkeit wird das Verfahren
pach Anspruch 1 lediglich als Umsetzung der Handlun-
gen eines typischen Kaufmanns in ein automatisches Sys-
tem betrachtet, wobei die Automatisierung tibliches Han-
deln des Fachmannes ist.

In Computergestiitztes Verfahren zur Steuwerung von
Geschiiftsablinfen wurde bei der Beurteilung der Tech-
nizitdt das, was im Vordergrund des Anspruchs 1 steht,
herausgearbeitet. Ferner wird ein Vorrichtungsanspruch
abweichend zur Sprachanalyseeinrichtung als untech-
nisch beurteilt.

In elektronischer Zablungsverkebr wird bei der Beur-
teilung der erfinderischen Titigkeit der Patentanspruch
von den untechnischen Merkmalen ,entkleidet*.

Fazit:

In der aktuellen deutschen Rechtsprechung zu Soft-
ware-implementierten Erfindungen werden die Merk-
male der Anspriiche gewichtet. Je nach Einzelfall erfolgt
die Gewichtung bei der Beurteilung der Technizitit und/
oder der erfinderischen Titigkeit.

Der Begriff der Technizitit hat sich im Laufe der Zeit
etwas gewandelt, so dass eine Technizitit nicht nur alleine
durch technische Mittel, sondern auch durch auf tech-
nischen Uberlegungen beruhenden Erkenntnissen be-
griundet werden kann.

Die Kerntheorie im Sinne der Entscheidung Priifver-
fahren, dass bei der Beurteilung der Technizitit nur auf
die erfundene Neuerung abgestellt werde, ist iiberholt.
Versteht man den Begriff der Kerntheorie jedoch dahin
gehend, dass die Merkmale der Anspriiche bei deren
Beurteilung danach gewichtet werden, was im Vorder-
grund steht, dann ist die Kerntheorie als hoch aktuell an-
zusehen. '



