Anfang dieses Jahres sorgte die Meldung, dass sich
der britische Bildhauer Anish Kapoor die ,,Exklusivrech-
te“ an der Farbe Vantablack® - dem ,schwérzesten
Schwarz" — gesichert hétte, fir Aufsehen. Patente auf
Farben — ist das liberhaupt méglich? Doch die Fortbil-
dung des Patentwesens war einst eng mit der Entwick-
lung und Patentierung kiinstlicher Farbstoffe verknlipft.
Die Vantablacks des 19. Jahrhunderts hieBen Mauvein,
Methylenblau, Fuchsin und Kongorot — die Spuren, die
sie im Patentrecht hinterlassen haben, sind heute noch
sichtbar. Farbe an sich wird jedoch grundsétzlich nicht
als technisches Merkmal anerkannt.

Anfang 2016 sorgte die Meldung, dass sich der britische
Bildhauer Anish Kapoor als einziger Kiinstler die ,Exklu-
sivrechte" an der Farbe Vantablack® — dem ,schwaérzes-
ten Schwarz" — des Unternehmens Surrey NanoSystems
gesichert hatte, fir Aufsehen. Vermutlich handelt es sich
bei diesen ,Exklusivrechten um eine Lizenz am Gegen-
stand von Patentanmeldungen, die Surrey NanoSystems
in den Jahren 2015 und 2016 beim britischen Patentamt
eingereicht hat.

Es stellt sich daher die Frage, ob Farben liberhaupt
patentierbar sind. Aufgrund der Omniprasenz von
Farben in allen beliebigen Ténen, Sattigungsgraden und
Helligkeiten in der heutigen Zeit mutet diese Frage eher
grotesk an. Doch im vorvergangenen Jahrhundert war
die Fortbildung des Patentwesens eng mit der Entwick-
lung und Patentierung kiinstlicher Farbstoffe durch die
aufbliihende chemische Industrie verkniipft:

Im Zuge des Aufstiegs der Textilindustrie war im 19. Jahr-
hundert ein enormer Anstieg im Bedarf an Farbstoffen
zu verzeichnen. Uber Jahrtausende waren Farbstoffe mit
groBem Aufwand vorwiegend aus Pflanzen und Tieren
gewonnen worden — beispielsweise das Purpur aus der
Purpurschnecke, die Cochenille aus der Cochenille-
schildlaus und der Indigo aus der Indigopflanze — und
waren dementsprechend teuer. Mitte des 19. Jahrhun-
derts war die Entwicklung neuer Verfahren zur Farbstoff-
herstellung sozusagen cutting edge der Forschung.

Die Vantablacks des
19. Jahrhunderts
hieBen Mauvein, Methylenblau,
Fuchsin und Kongorot - die

Spuren, die sie im
Patentrecht hinterlassen
haben, sind heute noch

sichtbar.

Da hierzulande noch kein Patentrecht existierte, muss-
ten sich Erfinder zundchst um ausschlieBende Privilegi-
en nach dem Privilegiengesetz bemiihen, um sich ge-
gen Nachahmer abzusichern: So ist beispielsweise vom
Privilegium des Adolf Winter, vom 23. December 1858,
auf die Erfindung aus den Pflanzenstengeln der Hirse
einen Farbstoff genannt ,Badisch-Roth” zu gewinnen
und dessen LGsungen als Farbe zu beniitzen' zu lesen,
oder vom Privilegium vom 30. April 1866 auf die Erfin-
dung aus der Wurzel der Férberréthe (rubia tinctorum)
die beiden Farbstoffe ,Alizarin” und ,,Purpurin® rein und
getrennt darzustellen?.

Die tatsachliche ,Farben-Revolution®, auf Grund-
lage der synthetischen Farbstoffe, begann jedoch
bereits etwas friiher in England. Eigentlich auf der Suche
nach einem synthetischen Herstellungsverfahren fiir ein
damals gebrauchliches Malariamittel mit Anilin als Grund-
stoff, entdeckte William Perkin das Mauvein, welches
er urspriinglich als ,Anilin-Purpur bezeichnete®. Dieses
Anilin wiederum wurde aus Steinkohleteer gewonnen,
einem Abfallprodukt aus der Koks- und Leuchtgasge-
winnung, und diente auch vielen weiteren synthetischen
Farbstoffen als Grundstoff. Daher wurden die syntheti-
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Mitte des
19. Jahrhunderts war die
Entwicklung neuer Verfah-
ren zur Farbstoffherstel-
lung sozusagen cutting
edge der
Forschung.

schen Farbstoffe in dieser Epoche auch als ,Teerfarben”
oder ,Anilinfarben” bezeichnet, auch wenn langst nicht
alle aus Anilin hergestellt wurden. Der erst 18-jdhrige
Perkin jedenfalls meldete seine Erfindung im Jahr 1856
im Vereinigten Kénigreich zum Patent an*.

Auch hierzulande lieBen die ersten Privilegien betreffend
Anilinfarben nicht lange auf sich warten: So wurde zum
Beispiel ,Karl Julius Usébe, Civil-Ingenieur zu Paris,
liber Einschreiten seines Bevollméchtigten Friedrich
Rédiger in Wien, Wieden, HauptstraBe Nr. 51, auf die
Erfindung einer eigenthiimlichen Methode einen griinen
Farbstoff aus dem Anilin darzustellen®im Jahr 1863 ein
Privileg erteilt®.

Am meisten Auftrieb verlieh die ,Farben-Revolution*
allerdings der deutschen chemischen Industrie. Die
»groBen Drei* dieser Industrie bzw deren Vorlaufer wur-
den zu jener Zeit gegriindet — der Vorgénger von BASF

(,Mannheimer Anilinwerke*), der Vorlaufer von Hoechst
(,Meister, Lucius & Co.") und Bayer. Schon um 1870 lag
der deutsche Anteil an der weltweiten Farbstoffprodukti-
on bei etwa 50%, um 1900 gar bei 85%¢.

In ihren Anfangsjahren stand die deutsche chemische
Industrie Patenten durchaus skeptisch gegenuber,
anders als die sich wohl auch eines technologischen
Vorsprungs gegeniiber dem Ausland wé&hnenden
Industriellen aus Maschinenbau und Elektrotechnik,
die sich unter der Leitung von Werner Siemens als
Proponenten eines einheitlichen Patentgesetzes im
Deutschen Patentschutz-Verein zusammenfanden’. Als
1877 ein einheitliches Patentgesetz fiir das Deutsche
Reich verabschiedet wurde, war es die chemische Indus-
trie — damals vorrangig mit der Entdeckung immer neuer
Anilinfarbstoffe bzw der Verbesserung diesbeziiglicher
Herstellungsverfahren befasst — die das sogenannte
Stoffschutzverbot ins Gesetz lobbyiert hatte, welches
die deutlich alteren Patentgesetze im Vereinigten Konig-
reich, in den USA und in Frankreich zumindest zu diesem
Zeitpunkt nicht kannten:

§ 1 des deutschen Patentgesetzes 18778:

Patente werden erteilt fiir neue Erfindungen, welche eine
gewerbliche Verwerthung gestatten.

Ausgenommen sind:

1. Erfindungen, deren Verwerthung den Gesetzen oder
guten Sitten zuwiderlaufen wiirde;

2. Erfindungen von Nahrungs-, GenuB- und Arzneimit-
teln, sowie von Stoffen, welche auf chemischem Wege
hergestellt werden, soweit die Erfindungen nicht ein be-
stimmtes Verfahren zur Herstellung der Gegenstinde
betreffen.



Von manchen Vertretern der chemischen Industrie
wurde sogar gefordert, dass nicht nur chemische Stoffe,
sondern auch chemische Verfahren vom Patentschutz
ausgenommen werden sollten®. Als Begrlindung hier-
fur wurde die glinstigere Entwicklung der chemischen
Industrie im — bisher aus Sicht des Chemikers im
Wesentlichen patentfreien — Deutschen Reich, im Ver-
gleich zum Vereinigten Konigreich und Frankreich,
angefihrt. So sei in Frankreich die Anilinfarbenfabrikati-
on aufgrund des Patentschutzes beinahe zum Erliegen
gekommen. Beispielsweise wurden in zahlreichen Ge-
richtsentscheidungen, die Verletzungen von Verfahrens-
und Stoffpatenten der Lyoner Seidenfarberei Renard
fréres et Franc auf den Anilinfarbstoff Fuchsin betrafen
und allesamt im Sinne der Patentinhaberin ausgingen
(die sogenannten Fuchsin-Entscheidungen), zahlreiche
Mitbewerber (auch bei technischen Weiterentwicklun-
gen) behindert’®. Doch diese Minderheit unter den Ver-
tretern der chemischen Industrie, welche sozusagen fiir
ein generelles Verbot von Patenten auf dem Gebiet der
Chemie eintrat, konnte sich nicht durchsetzen.

Das Stoffschutzverbot allerdings war ins Patentgesetz
aufgenommen worden. Zum einen wurden pragmatische
Grunde dafiir vorgebracht: Ein chemisches Produkt I1&8t
sich auf verschiedenen Wegen und aus verschiedenen
Materialien darstellen; die Patentierung des Produkts
selbst wiirde verhindern, daBB spéter aufgefundene, ver-
besserte Verfahrensweisen im Interesse des Publikums
und der Erfinder zur Ausfiihrung gelangen'. Ausfuhrli-
cher dazu Kloeppel'?: [...] es tritt hdufig der Fall ein, dal3
der erste Erfinder [des Stoffes] nur einen sehr unprakti-
schen und kostspieligen Weg zur Darstellung der neuen
Substanz gefunden hat und daB3 erst ein spéter von ei-
nem anderen aufgefundenes Verfahren zur Darstellung
der selben Substanz eine praktische Gewinnung dersel-
ben erméglicht. Dann ist die Sachlage die, dass weder
der erste noch der zweite Erfinder [...] in der Lage ist,
die Erfindung zu verwerten.




Der erste Erfinder hat zwar das absolute Verfiigungs-
recht iiber den Stoff, ist aber nicht in der Lage, densel-
ben in lohnender Weise herzustellen. Der zweite Erfin-
der hat ein vorziigliches Verfahren zur Herstellung des
Stoffes, hat aber davon nicht den mindesten Nutzen, da
fiir ihn die Verwertung des Darstellungsverfahrens aus-
geschlossen ist, so lange er nicht das Verfiigungsrecht
liber den Stoff hat. Dazu kommt weiter noch der Um-
stand, daBB durch einen solchen Zustand [...] auch noch
die Allgemeinheit, die Industrie, groBen Schaden haben
kann, da vielleicht fiir sie die Méglichkeit der Benutzung
des Produkts von groBem Wert sein wiirde, sie davon
aber abgeschnitten sind, da keiner der beiden Erfinder
in der Lage ist, der Industrie das Produkt anzubieten.
Somit war nach dieser Denkschule das Ziel des Stoff-
schutzverbots die Freihaltung jiingerer Verfahrenserfin-
dungen (und des technischen Fortschritts im Allgemei-
nen) von einem beherrschenden Stoffpatent's.

Zum anderen wurden dogmatische Griinde ins Feld
geflihrt: Chemische Stoffe seien entweder in der Natur
vorhanden oder kénnten jedenfalls dort vorhanden sein.
Im ersteren Falle kénnten die chemischen Stoffe nicht
erfunden, im zweiten allenfalls entdeckt werden'*. Poin-
tiert formulierte dies der Chemiker Otto Nikolaus Witt
im Jahr 1893: Soll dann [im Falle des Vorhandenseins
eines Stoffes in der Natur, welcher zugleich patentiert
ist] die Natur wegen Patentverletzung unter Anklage
gestellt und verurtheilt werden?'®

Das Stoffschutzverbot blieb tiber 90 Jahre lang gelten-
des deutsches Recht, bis 1968. Im an das deutsche
Patentgesetz angelehnten, 1897 eingefiihrten &sterrei-
chischen Patentgesetz sogar bis 1987 (in Bezug auf den
Anmeldetag der Patentanmeldung). Somit sind die letz-
ten, vom einst von der deutschen Farbstoffindustrie ins
Leben gerufenen Stoffschutzverbot betroffenen dsterrei-
chischen Patente erst vor einigen Jahren ausgelaufen.

Das Stoffschutzverbot brachte einige praktische Schwie-
rigkeiten mit sich. Wohl nur durch dessen in Folge zwei-
er Schlisselentscheidungen beschriebenen Abschwi-
chung konnte es sich beinahe 100 Jahre halten.

Schon vergleichsweise bald offenbarten sich gravie-
rende praktische Nachteile des Stoffschutzverbots. Die
chemische Industrie im Deutschen Reich war der Kon-
kurrenz aus dem patentfreien Ausland, insbesondere der
Schweiz, praktisch schutzlos ausgeliefert, denn jener
war es nattrrlich moéglich, das patentgeschitzte Verfah-
ren im Ausland durchzufiihren und das ungeschitzte
Verfahrensprodukt nach Deutschland einzufiihren.

Der Missstand kulminierte in einem Grundsatzprozess,
der zur vielzitierten Methylenblau-Entscheidung des
Reichsgerichts'® fihrte: Die BASF war Inhaberin des
deutschen Reichspatents Nr 1886, das im Wesentli-
chen die Herstellung eines blauen Anilinfarbstoffs — dem



Methylenblau
- zum Gegen-
stand hatte'’.
Der Basler Farb-
stoffhersteller Geigy
(fusionierte spater zu
Ciba-Geigy, nunmehr im
Pharmakonzern Novartis
aufgegangen) nutzte die
,Licke" im Patentgesetz,
indem er Methylenblau in
der patentfreien Schweiz
herstellte und dann nach
Deutschland einfiihrte. Die
BASF brachte Verletzungs-
klage gegen Geigy ein. In
erster Instanz wurde im
Sinne der Patentinhaberin
entschieden, in zweiter In-
stanz jedoch im Sinne der
vermeintlichen Verletzerin.
In der Revision entschied
jedoch das Reichsgericht im
Jahr 1888 sinngem3aB, dass sich
der Patentschutz bei chemischen
Verfahren, anders als bei mechanischen
Verfahren, auch auf das aus dem Verfahren erhal-
tene Endprodukt beziehe. Man spricht in dieser Hinsicht
auch von mittelbarem Stoffschutz.

Diese ,L&sung” gegen die durch das Stoffschutzver-
bot verursachte ,Liicke” wurde im Jahr 1891 durch
eine Anderung im deutschen Patentgesetz, § 4 Satz 2,
kodifiziert (wiewohl Vorarbeiten dazu schon vor der
Methylenblau-Entscheidung begonnen worden waren'®):
Ist das Patent fiir ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich
die Wirkung auch auf die durch das Verfahren unmittel-
bar hergestellten Erzeugnisse. Diese Norm lebt heute
noch in § 9 Z 3 des deutschen Patentgesetzes fort und
wurde auch in das erste &sterreichische Patentgesetz
von 1891" in § 9 — nunmehr § 22 Abs 2 Patentgesetz
1970 - iibernommen. Mit der Ubernahme dieser Norm
ins Europiische Patentiibereinkommen (EPU) 1970,
Artikel 64 Abs 2, ist sie geltendes Recht in mittlerweile
38 Vertragsstaaten des EPU.

Ein zweiter praktischer Nachtteil des Stoffschutzver-
bots ergab sich dadurch, dass sehr haufig Stoffe mit
tberlegenen Eigenschaften (zB Farbechtheit oder der
Fahigkeit, auch Baumwolle anzufirben) gefunden
wurden, deren Herstellungsverfahren jedoch fiir den
Fachmann trivial waren — eben ein sogenanntes Ana-
logieverfahren, das sich nur aus einer (wenn man das
zu erreichende Endprodukt kennt) naheliegenden Mo-
difikation (zB der geringfiigigen Modifikation des Aus-
gangsprodukts) von im Stand der Technik bekannten
Herstellungsverfahren ergibt®°. Per se war ein Analogie-
verfahren aus damaliger Sicht nicht patentfahig, weil fuir
den Fachmann naheliegend.

Diesem praktischen Nachteil liegt ein fundamentaler
Unterschied zwischen dem Gebiet der Mechanik (fiir
welches das Patentrecht urspriinglich entwickelt worden
war) und dem Gebiet der Chemie zu Grunde: Im Allge-
meinen ist der Effekt einer geringfligigen Modifikation
in der Struktur eines Gegenstands auf dem Gebiet der
Mechanik leicht vorhersagbar. Auf dem Gebiet der
Chemie ist eine Vorhersage jedoch viel schwieriger,
insbesondere mit den (aus heutiger Sicht) primitiven
Methoden der damaligen Zeit.

Jedenfalls hatte das Stoffschutzverbot (trotz der Auf-
weichung im Sinne von Methylenblau) zur Folge, dass
neue (Farb)stoffe mit hervorragenden, iiberraschenden
Eigenschaften dem Patentschutz de facto unzugénglich
waren, wenn sie durch ein (an sich nicht patentierbares)
Analogieverfahren einfach herstellbar waren.

Dieser Missstand wurde durch die beriihmte Congoroth-
Entscheidung des Reichsgerichts?' im Jahr 1889 beho-
ben. Das Reichsgericht fiihrte aus, die [Herstellungs-]
Methode als solche, wie sie in der Patentschrift angege-
ben sei, sei bekannt. Es handele sich um die Griess‘sche
Methode. Die als neue Farbstoffe in Anspruch genom-
menen Kérper [dh Stoffe] waren nicht vorbekannt.
Die Auffindung und Darlegung der Tatsache, daBB das
Congoroth des Beispiels Il der Patentschrift Baumwolle
ohne Anwendung von Beizen echtrot firbe, sei iberra-
schend und habe eine Umwaélzung in der Férbereiindus-
trie zur Folge gehabt. Das Congoroth werde heute in
groBen Mengen fabriziert und verwendet. [...] Obschon



das [Herstellungs-]Verfahren keinerlei neue Ideen
enthielte, sei es wegen des (iberraschenden Effekts des
beizenfreien Farbens patentfdhig [...]1»2 Dies war der
Ausgangspunkt fiir die sogenannte ,,Riickstrahlungs-
theorie*: Die wertvollen Eigenschaften (Verwendungs-
méglichkeiten) des Produktes strahlen auf das Verfah-
ren zur Herstellung zuriick und machen es patentfihig.?®

Der Grundsatz der Patentierbarkeit von Analogieverfah-
ren wurde — kurz vor Aufhebung des Stoffschutzverbots —
vom BGH in der Appetitziigler-Entscheidung? bestétigt.

Auch aus heutiger Sicht — lange Zeit nach Aufhebung
des Stoffschutzverbots — ist die Congoroth-Entschei-
dung immer noch relevant, zumal darin zum ersten Mal
die Patentierbarkeit von chemischen Erfindungen auf
Grundlage eines ,liberraschenden technischen Effekts”
beurteilt wurde?. Uberraschende technische Effek-
te sind in der Gsterreichischen, der deutschen und der

europdischen Rechtsprechung von erheblicher Bedeu-
tung fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
des Anmeldungsgegenstands, insbesondere auf dem
Gebiet der Chemie.?® Aufgrund des durch das Europa-
ische Patentamt etablierten ,Aufgabe-L&sungs“-Ansat-
zes wird der ,iiberraschende technische Effekt“ bei
der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit auBeror-
dentlich hoch gewichtet.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Stoff-

schutzverbot 1968 aufgehoben?. Als Griinde wurden un-

ter anderem angefhrt:

= Entlastung des Patentamts: Aufgrund des
Stoffschutzverbots wiirden Anmelder versuchen,
alle erdenklichen Herstellungsverfahren fiir ein und
denselben Stoff zu patentieren. Dadurch wirde
erheblich mehr Rechercheaufwand verursacht,
wiahrend bei Anspriichen auf den Stoff selbst lediglich
die Neuheit des einzelnen Stoffes zu prifen ware, was
viel einfacher waére.

= \Vereinheitlichungsbestrebungen in  Europa: Im
Wesentlichen verpflichteten sich die Vertragsstaaten
des StraBburger Patentiibereinkommens  (und
spater des EPU), Stoffschutz fiir chemische und
pharmazeutische Stofferfindungen zuzulassen.

Auch in Osterreich musste der Stoffschutz letztlich
aufgrund des Beitritts zum EPU aufgegeben werden. Be-
merkenswerterweise gibt es in den USA nach der Myriad-
Entscheidung des US-Supreme-Court®® nun seit 2013
einen verstédrkten Trend zum Stoffschutzverbot im Fall-
recht (fir ,natiirliche Produkte wie Proteine oder in der
Natur vorkommende Antibiotika), wiewohl ,compositi-
on of matter" bereits seit 1793 im US-Patentgesetz als
patentierbarer Gegenstand vorgesehen ist und im US-
Patentgesetz nie ein Stoffschutzverbot kodifiziert war.
Im Gegensatz dazu hat der BGH erst vor kurzem in
Rezeptortyrosinkinase*® im Wesentlichen bestétigt, dass
sich der gesetzlich vorgesehene Stoffschutz auch auf
natirlich vorkommende Nukleinsduremolekiile (die eben
keine bloBen Entdeckungen seien) erstrecken kann und
es dabei keiner Kennzeichnung als ,isoliert" oder ,durch
ein technisches Verfahren gewonnen" im Patentanspruch



bediirfe. Das so lange im deutschen Patent-
gesetz bestehende Stoffschutzverbot wurde
im Urteil nicht einmal mehr diskutiert.

Nach beinahe 140 Jahren mit der
Farbstoffindustrie verknlipfter
Patentrechtsgeschichte lasst
sich die eingangs gestellte
Frage, auf welche Weise Van-
tablack® dem Patentschutz
zugénglich wére, wie folgt
beantworten:

Vantablack® kénnte
in Europa bzw in Os-

terreich mit einer oder

mehreren der genann-

ten Méglichkeiten

patentgeschitzt  wer-

den - da die mutmaB-
lich mit Vantablack® im
Zusammenhang stehen-

den  Patentanmeldungen
von Surrey NanoSystems
zwar mit ihrem Titel im UK-Pa-
tentregister verdffentlicht, aber de-
ren Inhalt noch nicht einsehbar ist (und
vielleicht aufgrund von Interesse des Farbstoffes

fur die Ristungsindustrie aus Griinden der Nationalen
Sicherheit geheim gehalten werden muss®), kénnen wir
dartiber nur spekulieren:

Der Stoff bzw die Zusammensetzung Vantablack® an
sich kénnte geschiitzt werden. Essentiell daftir ware,
dass man physikalische oder chemische Parameter im
Anspruch vorsehen kann, die Vantablack® hinreichend
definieren, um dem gesetzlichen Klarheitserfordernis®
zu geniugen. Gerade bei komplexeren chemischen Erfin-
dungen ist dies oft nicht méglich, was uns zur nichst-
besten Mdéglichkeit fihrt:

I

Als 1877 ein einheitliches
Patentgesetz fiir das Deutsche
Reich verabschiedet wurde, war es
die chemische Industrie, die das
sogenannte Stoffschutzverbot ins
Gesetz lobbyiert hatte, welches die
deutlich dlteren Patentgesetze im
Vereinigten Konigreich, in den USA
und in Frankreich zumindest zu
diesem Zeitpunkt nicht
kannten.

Durch einen solchen Anspruch lieBe sich ein

Produkt durch das Herstellungsverfahren de-
finieren, wobei das Produkt selbst neu und
erfinderisch sein muss (nicht das Herstel-
lungsverfahren!).

Patentanspriiche fiir Erzeugnisse, die
die Erzeugnisse durch ein Verfahren
zu ihrer Herstellung kennzeichnen,
sind nur dann gewéhrbar, wenn
die Erzeugnisse als solche die
Voraussetzungen der Paten-
tierbarkeit erfiillen, dh, dass
sie unter anderem neu und
erfinderisch sind. Ein Er-
zeugnis wird nicht schon
dadurch neu, dass es
durch ein neues Verfah-
ren hergestellt ist (siehe
T 150/82). Ein Patentan-
spruch, der ein Erzeugnis
durch ein Herstellungsver-
fahren kennzeichnet, ist als
auf das Erzeugnis als sol-
ches gerichtet anzusehen. Er
kann zB die Form ,Erzeugnis
X, erhdltlich durch das Verfahren
Y*“ haben. Unabhéngig davon, ob in
dem Product-by-Process-Anspruch eine
Formulierung wie ,erhéltlich durch®, ,erhalten
durch”, ,direkt erhalten durch” oder eine gleichbedeu-
tende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der
Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und ge-
wiéhrt dafiir absoluten Schutz (siehe T 20/94).3233

Wie schon 1877 im ersten deutschen Patentgesetz ist
es auch noch heutzutage mdglich, das Herstellungsver-
fahren eines chemischen Stoffes unter Schutz zu stellen.
Auch das unmittelbar daraus erhaltene Verfahrenspro-
dukt wird dadurch gemaB § 22 Abs 2 PatG bzw Art 64
Abs 2 EPU unter Schutz gestellt.



Zuletzt ware es mdglich, die Verwendung von Van-
tablack® zu schiitzen. Beispielsweise hétte Vantablack®
schon als Beschichtung eines Computerchips bekannt
sein kénnen — trotzdem kénnte ein Anspruch auf die ,Ver-
wendung von Vantablack® zur Beschichtung eines Tarn-
kappenbombers" oder die ,Verwendung von Vantablack®
als schwarze Malfarbe" patentierbar sein. Dazu die Gro-
Be Beschwerdekammer des Européischen Patentamts®*

(Hervorhebungen hinzugefiigt): Bei einem Anspruch auf
eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes kann
diese neue Verwendung eine neu entdeckte und im Pa-
tent beschriebene technische Wirkung wiedergeben. Die
Erzielung dieser technischen Wirkung ist als funktionel-
les technisches Merkmal des Anspruchs zu betrachten
(zB die Erreichung dieser technischen Wirkung in ei-
nem bestimmten Zusammenhang). Ist dieses techni-
sche Merkmal der Offentlichkeit zuvor nicht durch eines
der in Artikel 54 (2) EPU genannten Mittel zugénglich
gemacht worden, dann ist die beanspruchte Erfindung
neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der
Ausfiihrung dessen, was zuvor der Offentlichkeit
zugéanglich gemacht worden war, méglicherweise
inhdrent aufgetreten ist. Um beim vorherigen hypothe-
tischen Beispiel zu bleiben, wére es demgemaB irrelevant,
dass Vantablack® auch schon als Computerchip-Be-
schichtung besonders gut Licht absorbiert hat und daher
dem Betrachter tiefschwarz erschienen ist.

Kénnte demnach ein (in der Nanotechnologie bewander-
ter) Kiinstler, der sich Vantablack® fiir seine Kunstwerke
selbst herstellt, durch die Herstellung oder die Verwen-
dung in seinen Kunstwerken ein auf zumindest eine der
vier oben genannten Anspruchskategorien gerichtetes, in
Osterreich aufrechtes Patent verletzen?

Laut § 22 Abs 1 PatG ist der Patentinhaber berechtigt,
andere davon auszuschlieBen, den Gegenstand der Erfin-
dung betriebsmébBig (dies ist breiter zu lesen als ,gewerbs-
maBig“) herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten
oder zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken
einzufiihren oder zu besitzen. Entscheidend ware fir die
vorliegende Frage daher, ob der Kiinstler die Erfindung
betriebsmiBig bentitzt.

Die Benltzung ist betriebsmaBig, wenn sie auf einer nach
einem einheitlichen Plan eingerichteten, wiederholungs-
fahigen, wirtschaftlichen Tatigkeit von gewisser Dauer
beruht, welche, ohne notwendig auf Erwerb gerichtet zu
sein, nicht bloB zur Befriedigung personlicher Bedurfnis-
se dient.®® DemgemaB wire die Frage nach der Patentver-
letzung wohl zu bejahen, sofern der Kiinstler seine Werke
nicht nur zu Hause im stillen Kdmmerlein ,zur Befriedigung
personlicher Bedirfnisse” herstellt und aufbewahrt, und
diese beispielsweise in Galerien oder Museen ausgestellt
werden. Jedenfalls aber ist die Frage zu bejahen, wenn
der Kiinstler seine Werke zum Verkauf anbietet.



Farbe an sich wird im europédischen bzw &sterreichi-
schen Patentrecht grundsétzlich allerdings nicht als
technisches Merkmal (das Neuheit bzw erfinderische
Tatigkeit gegentiber dem Stand der Technik herstel-
len kdnnte) anerkannt. Sowohl das EPU3 als auch das
PatG®” sprechen ,dsthetische Formschopfungen® — ins-
besondere zur Abgrenzung vom Designschutz — den Er-
findungscharakter ab.

Damit eine Erfindung im Sinne der Patentrechtswissen-
schaft vorliegt, muB3 eine technische Aufgabe mit techni-
schen Mitteln gelést sein [...]. Das durch die Erfindung
befriedigte Bediirfnis [zB das Bediirfnis nach einer far-
bigen Bluse oder nach einer besonders tiefschwarzen
Statue, Anm.] braucht nicht auf technischem Gebiet zu
liegen. [...] Die Aufgabe ist technisch, wenn zu ihrer
Lésung die Beniitzung jener Naturkréfte nétig ist, auf
deren Beherrschung die Technik (im weitesten Sinne)
zielt. [...] Ist die Lésung der Aufgabe nicht durch Na-
turkréfte bedingt, so liegt eine Erfindung iS des PatG
nicht vor: Werke der Kunst, solche, bei denen die As-
thetik die Form des Gegenstands beeinfluBt, ohne eine
I6sungsgeméBe, eigenartige Kombination der Natur-
kréfte zu bewirken, sind daher nicht Gegenstand des
Patentschutzes. [...] Das Mitspielen der Befriedigung
eines kiinstlerischen Bedlirfnisses spricht nicht gegen
die Patentierbarkeit der verkérperten Technik. [...] Sind
aber die wesentlichen und I6sungsméBigen Merkmale
nur kiinstlerisch-dsthetischer Natur, so ist die Patenter-
teilung ausgeschlossen.®® Das Merkmal der visuell deut-
lichen Unterscheidbarkeit durch Formgebung bzw. du-
Bere Erscheinungsform ist zur genauen Kennzeichnung
der Erfindung ungeeignet.®®

Dies deckt sich im Wesentlichen mit der europiischen
Praxis, wonach sich eine dsthetische Formschépfung [...]
der Definition nach auf ein Erzeugnis (beispielsweise
ein Gemélde oder eine Skulptur) mit Aspekten, die nicht
technischer Art sind und im Wesentlichen subjektiv zu
beurteilen sind. Der &dsthetische Effekt selbst ist nicht
patentierbar, und zwar weder in einem Erzeugnis- noch
in einem Verfahrensanspruch. Jedoch kénnte in Féllen,
in denen durch eine technische Anordnung oder andere
technische Mittel ein &sthetischer Effekt erzielt wird,
zwar nicht der &sthetische Effekt selbst, aber das Mittel
zu dessen Erzielung patentierbar sein.*°

In der Rechtsprechung wurde das Thema der Farben
als technisches Merkmal von Erfindungen nicht tiefer-
gehend behandelt. In einer Grundsatzentscheidung*
hat eine Beschwerdekammer des Européischen Patent-
amts allerdings festgehalten, dass die Tatsache, dass
ein Gegenstand oder eine Vorrichtung eine bestimmte
— mittels Bezugnahme auf die Farbtabelle nach RAL de-
finierte — Farbe aufweise, als solche kein technisches
Merkmal darstelle. Es wurde jedoch festgehalten, dass
dieser Ausschluss nicht in jedem Fall gelten misse (eine
gegenteilige Entscheidung liegt — soweit ersichtlich — je-
doch noch nicht vor).

Das Patentrecht ermdglicht somit durchaus die Mono-
polisierung einer Farbe (auf begrenzte Zeit). Allerdings
diirfte es sich im Falle der Patentierung des schwérzes-
ten Schwarz, dh von Vantablack®, um einen anachronis-
tischen Einzelfall handeln, da im Stand der Technik be-
reits unzahlige erschwingliche Farbstoffe bekannt sind.
Aus Sicht eines Beobachters aus dem 19. Jahrhundert
eine geradezu luxuridse Situation — da damals viel weni-
ger (preiswerte) Farbstoffe zur Verfiigung standen, kam
ein Patent auf einen Farbstoff wie Mauvein, Methylen-
blau, Fuchsin und Kongorot bzw auf die diesbeztiglichen
(praktikablen) Herstellungsverfahren de facto einem
Monopol auf den Farbton selbst gleich — die Kiinstler-
kollegen von Anish Kapoor werden sich (im Falle der
Patenterteilung) somit fiir die nichsten 20 Jahre damit
begnuigen missen, ein nicht ganz so schwarzes Schwarz
wie das schwérzeste Schwarz zu verwenden.



