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[GEBRAUCHSMUSTERRECHT]

=» Zur Technizitat eines Verfahrens flir gedankliche Tatigkeiten

-» Die Rsp zum Eintragungshindernis fir Pro-
gramme zur Datenverarbeitung (,Computerpro-
gramme*) lasst sich auf Verfahren fir gedankliche
Tatigkeiten unverandert anwenden.

Sachverhalt:

Die ASt beantragt die Registrierung eines Gebrauchs-
musters.! Zuletzt waren acht Anspriiche anhingig, da-
von fiinf unabhingige Anspriiche:

1. Verfahren zur Herstellung eines mehrere Funk-
tionen aufweisenden mechatronischen Produkts mit
mehreren Bauteilen, wobei Designparameter einzelner
Bauteile des Produkts festgelegt werden, aufweisend
die Schritte:

=» Zur Bejahung der Technizitdt muss das techni-
sche Problem, das gelést werden soll oder zu des-
sen Lésung ein Beitrag geleistet werden soll, ein
konkretes technisches Problem sein.

=» Erstellung eines Datenmodells des Produkts, in wel-
chem die Bauteile des Produkts abgebildet sind;

=» Erstellung einer Datenstruktur, in welcher die Bau-
teile des Datenmodells gegebenenfalls mehrfach in
Funktionsgruppen enthalten sind, welche den
Funktionen des Produkts entsprechen; -

1) In der Folge ,GM".

0BI 2019/38

§1Abs3Z3
GMG
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I_Das OLG Wien priift, ob
bei einem Gebrauchsmus-
ter das Schutzhindernis fiir
»Plane, Regeln und Ver-
fahren fiir gedankliche
Tatigkeiten“ vorliegt. _I

=» Zuordnung von Eigenschaften zu den Funktions-
gruppen und/oder zu in den Funktionsgruppen ent-
haltenen Bauteilen, welche Eigenschaften der Funk-
tionsgruppen und/oder der Bauteile zur Erreichung
der Funktion der Funktionsgruppe erforderlich
sind;

=» Zuordnung von Nachweisaufgaben und Nachweis-
zielen zu den Funktionsgruppen und/oder zu den

Bauteilen, mit welchen ein Erreichen der erforder-

lichen Eigenschaften der Funktionsgruppen und/

oder der Bauteile nachweisbar ist;
=» Durchfithrung der Nachweisaufgaben und Doku-
mentation der Ergebnisse der Nachweisaufgaben;
=» Zuordnung der Ergebnisse der Nachweisaufgaben
als Ereignisse zu den Eigenschaften der Funktions-
gruppen und/oder der Bauteile in den jeweiligen

Funktionsgruppen;
=» Zuordnung von Informationen betreffend Ent-

scheidungen und Konsequenzen, welche auf die

Ereignisse folgen und zu Designparametern einzel-

ner Bauteile des Produkts fithren, zu den Ereignis-

sen;
=» Zuordnung von ermittelten Designparametern zu
den einzelnen Bauteilen in der Datenstruktur;
=» Herstellung des Produkts gemif3 den Designpara-
metern.
5. Set aus einem Produkt und einer Dokumentation
eines Entwicklungsprozesses, wobei das Produkt in ei-
nem Verfahren nach Anspruch 4 hergestellt ist und die
Dokumentation eine in einem Verfahren
nach einem der Anspriiche 1 bis 4 erstellte
Datenstruktur ist.

6. Datenstruktur, erstellt in einem Ver-
fahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4.

7. Computerprogrammprodukt mit Pro-
grammcode zur Durchfithrung eines Verfah-
rens nach einem der Anspriiche 1 bis 4 auf
einem Computer, wenn der Programmcode
vom Computer ausgefiihrt wird.

8. Computerlesbarer Datentrdger, auf dem ein
Computerprogramm zur Durchfithrung eines Verfah-
rens nach einem der Anspriiche 1 bis 4 auf einem
Computer gespeichert ist.

Die TA wies die Anmeldung wegen des Fehlens der
Technizitat zuriick. Das OLG Wien gab dem Rek da-
gegen nicht Folge und lief} den oRevRek nicht zu. Die E
blieb unbekampft.

Aus der Begriindung:

2.1. Das GM betrifft ein Verfahren zur Herstellung ei-

nes aus Bauteilen bestehenden Produkts, wobei nach

Auffassung des RekG dabei auf das Wesentliche zu-

sammengefasst

=» ein Datenmodell und eine dazugehérende Daten-
struktur erstellt werden,

=» darin Eigenschaften, Aufgaben und Ziele zugeord-
net werden,

=» Aufgaben durchgefiihrt werden,

=» Ergebnisse zugeordnet und dazu Entscheidungen
getroffen werden,

=» Designparameter festgelegt werden,

=» ein Produkt hergestellt wird.

2.2. Die Rsp zum Eintragungshindernis fiir die Pro-
gramme zur Datenverarbeitung (,Computerpro-
gramme®) ldsst sich auf das (in der Praxis eher selten
vorkommende) hier vorliegende Verfahren fiir ge-
dankliche Tétigkeiten unverindert anwenden.

2.3. Zur Bejahung der Technizitit von Program-
men zur Datenverarbeitung (,Computerprogram-
men®) reicht es nicht allein aus, dass ein Verfahren be-
stimmungsgemaf den Einsatz eines Computers erfor-
dert, sind doch Programme fiir Datenverarbeitungsan-
lagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen
(§1 Abs 3 Z 5 PatG und § 1 Abs 3 Z 3 GMG). Das
Programm muss daher einen ,weiteren technischen
Effekt aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen
nichtschiitzbaren und schiitzbaren Computerpro-
grammen wird anhand ihrer Technizitét gezogen, in-
dem ein technischer Beitrag auf einem nicht vom Pa-
tentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird
(RIS-Justiz RS0130900). Voraussetzung fiir die Paten-
tierbarkeit ist die Losung eines technischen Problems
mit technischen Mitteln.

Dieser Grundsatz gilt auch fiir GM, beriicksichtigt
man, dass der Gesetzgeber nur ,Erfindungen® dem
GM-Schutz zuginglich machen wollte (§ 1 Abs1
GMG), und in § 1 Abs 3 — wie im PatG - einigen aus-
driicklich genannten geistigen Leistungen die Erfin-
dungseigenschaft abspricht (OBGM 1/13,2 Programm-
logik).

2.4. Der OPM griff in OBGM 1/13 ausdriicklich so-
wohl auf die Rsp des EPA als auch auf jene des BGH
zuriick.

Im Einklang damit hat auch das RekG in den E 34 R
60/141i (ein GM betreffend) und 34 R 88/15h (Verfahren
zum Lesen und Schreiben von Daten, ein Patent betref-
fend; in der Sache vom OGH gebilligt: 4 Ob 94/16a,”
Datenleseverfahren - Stromchiffrierung [in Bezug auf
die Technizitit mit Hinweis auf § 71 Abs 3 Auf$StrG])
deutlich gemacht, dass sich die Beurteilung der Techni-
zitdt vor allem an den E des EPA, aber auch an jenen des
BGH orientieren kann, weil die jiingere Rsp des BGH in
der dt Lehre als Anndherung an die Praxis des EPA qua-
lifiziert wird und der osterr Gesetzgeber eine Harmoni-
sierung der nationalen Rsp mit jener des EPA als Ziel
sah (ErlautRV 216 BIgNR 23. GP 1).

2.5. Wegen dieser Anlehnung an die Rsp des BGH
(vgl X ZB 22/07; X ZR 47/07; Xa ZB 20/08; X ZR 90/14
ua) und an jene des EPA (T 1173/97; T 424/03; T 258/
03 ua) ist aber nach der Rsp des RekG (34 R 88/15h,
Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten), an der
festzuhalten ist, keine inhaltliche Priifung der Techni-
zitdt vorzunehmen, sondern zu beurteilen, ob nach den
GM-Anspriichen (iiberhaupt) ein Anspruchsmerkmal
vorliegt, das Technizitit aufweist, und ob im Hinblick
auf Computeralgorithmen ein weiterer technischer Ef-
fekt zu ersehen ist, der formal betrachtet den Aus-
schlusstatbestand des § 1 Abs 3 Z 3 GMG tiberwindet.

Denn vom GM-Schutz ausgeschlossen ist der blofle
Algorithmus, der eine dem Programm zugrundelie-
gende Rechenregel ist und keinen technischen Charak-
ter besitzt (zB Stock in Loth, GMG? § 1 Rz 78; Mes,

2) Lésung von Differentialgleichungen, OBl 2014/30 (Musger).
3) OBI-LS 2017/7 und OBI-LS 2017/9.
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PatG/GMG* § 1 PatG Rz 122; differenzierend Hdssle in
Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskomm* § 1 PatG
Rz 215; Keukenschrijver, PatG® § 1 Rz 22).

[Das konkrete technische Problem]

2.6. Der BGH formuliert dies in X ZB 22/07, Steue-
rungseinrichtung fiir Untersuchungsmodalititen, als
amtlichen Leitsatz zusammengefasst und besonders
pragnant so:

»MafSgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebo-
tenen Gesamtbetrachtung der Losung eines iiber die Da-
tenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen
Problems dient.*

Auflerhalb der Technik liegende Anweisungen ge-
niigen in diesem Zusammenhang also nicht; sie sind
nur dann von Bedeutung, wenn sie auf die Losung
des technischen Problems mit technischen Mitteln
Einfluss nehmen (X ZR 90/14, Verfahren zum inkre-
mentellen Bewegen von Zdhnen, Rn 26, s auch Keuken-
schrijver, PatG® § 1 Rz 25).

2.7. In der schon mehrfach erwihnten E des OLG
Wien 34 R 88/15h, Verfahren zum Lesen und Schreiben
von Daten, wurde wiederholt (dort Pkt 7.), dass es da-
rauf ankommt, ob ein technisches Problem mit techni-
schen Mitteln gelost wird oder gelost werden soll. Die
Erfindung muss somit auch eine Anleitung zu einem
technischen (und nicht nur zu einem gedanklichen)
Handeln geben.

2.8. In der E T 1227/05, Schaltkreissimulation,
musste sich die Beschwerdekammer des EPA mit einer
solchen Frage beschiftigen und kam zum Ergebnis,
dass ein Verfahren dann einen technischen Charakter
hat, wenn die Verfahrensschritte (oder ein Verfahrens-
schritt) einem technischen Zweck des Verfahrens die-
nen. Im konkreten Fall war der technische Zweck in
der Simulation eines Schaltkreises zu sehen, der be-
stimmten Rauscheinfliissen unterworfen ist. Betont
wurde auch, dass das angemeldete Verfahren auf den
(zu lesen wie: auf einen bestimmten) technischen
Zweck funktional beschrinkt sein muss.

2.9. Die blofle Moglichkeit, technische Mittel zu
verwenden, wenngleich als Ausfithrungsbeispiel offen-
bart, ist nach der E T 306/04 (Automated finite capacity
scheduler, mwN) der Beschwerdekammer des EPA je-
doch nicht ausreichend, um einen Ausschluss von der
Patentierbarkeit zu vermeiden. In diesem Fall wihlte
der dortige ASt iibrigens einen vergleichbaren Weg,
um schon in Anspruch 1 eine Technizitit herbeizufiih-
ren, indem er aus einem ,industrial process“ eine ,,in-
dustrial refinery“ machte.

2.10. Das RekG vertritt davon ausgehend zusam-
mengefasst weiterhin die Ansicht, dass das technische
Problem, das gelost werden soll oder zu dessen Losung
ein Beitrag geleistet werden soll, eine konkretes tech-
nisches Problem sein muss.

3. Die ASt tragt dazu vor, dass das Schutzbegehren
ausreichend offenbart ist und Technizitit aufweist.
Diese Argumentation ist ausgehend von den obigen
Grundsitzen nicht belastbar:

3.1. In der Beschreibung fithrt die ASt an, das Ver-
fahren werde tiblicherweise mittels einer Datenverarbei-
tungsanlage durchgefiihrt und daher werde eine elektro-
nische Datenstruktur erstellt und laufend erginzt.

Ein Datenmodell und eine Datenstruktur zur tech-
nischen Organisation der Bauteile sind jedoch nicht
nur {iiblich, sondern die einzige Moglichkeit, Daten
zu strukturieren. Folglich liegt die Erstellung des Da-
tenmodells und der Datenstruktur im Koénnen der
Durchschnittsfachperson und erfordere dariiber hi-
naus keine Anleitung, wie vorzugehen sei.

Darauf kommt es aber an, weil fiir die Schutzfahig-
keit in erster Linie auf den Gegenstand des GM-An-
spruchs abzustellen ist, denn er hat die technischen
Mittel anzufiihren, mit denen das technische Problem
den angestrebten Erfolg erreicht (statt vieler Einsele in
Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskomm* § 1 GMG
Rz 37f; Keukenschrijver, PatG® § 1 Rz 25ff, je mwH
und mwN).

3.2. Entgegen der Beschreibung ermdoglicht eine
Datenstruktur im Allgemeinen ein besonders genaues
und einfaches Nachvollziehen eines Entwicklungs-
prozesses eben nicht, es sei denn, der Grund ldge in
der speziellen Anordnung oder im Aufbau der Daten-
struktur. Dies ist beim vorliegenden Schutzbegehren
nicht zwingend gegeben.

Selbiges gilt fiir die Zuordnung von Eigenschaften
und fiir den Zweck der Elemente einer Datenstruktur
und/oder eines Datenmodells. Die Zuordnung per se
ist notwendig, eine spezielle Ausgestaltung ist dem
Schutzbegehren jedoch nicht zu entnehmen und wird
erneut dem Konnen der Fachperson bei der Imple-
mentierung tiberlassen.

Die Erstellung des Datenmodells und der Daten-
struktur sowie die Zuordnung von Eigenschaften sind
auf triviale Schritte reduziert, die deshalb keine techni-
sche Lehre enthalten und folglich weder eine Offenba-
rung noch technische Mittel zur Losung eines techni-
schen Problems bilden kénnen.

3.3. Auflerdem kommt dem Wort ,mechatronisch®
in Anspruch 1 keine tiefere Bedeutung zu, weil die ASt
dadurch offenbar nur versucht, die Beliebigkeit des zur
Registrierung begehrten Verfahrens zu verwischen. In
der urspriinglichen Fassung stand ganz allgemein ,ei-
nes Produkts®, was in rechtlicher Wiirdigung nur be-
deuten kann, dass damit irgendein und damit kein ab-
grenzbar aus dem breiten Spektrum denkbarer Aus-
fihrungsvarianten ausgewihltes Produkt gemeint ist.
Dass nun ein ,mechatronisches Produkt® adressiert
wird, versteht das RekG vor diesem Hintergrund so,
dass dies ein beliebiges Beispiel fiir irgendein anderes
Produkt ist.

[Technische Nachweisaufgaben ersetzen nicht das
zu l6sende technische Problem]

3.4. Die ASt nennt etliche Beispiele fiir Nachweisauf-
gaben. So konne die Zugfestigkeit eines mechanischen
Bauteils durch einen Zugversuch bestimmt werden.
Eine Pumpe konne durch einen Hochlasttest gepriift
werden. Bauteile konnten unter Einsatzbedingungen
erprobt werden, mit Simulationen oder Berechnungen
sowie mit zerstorenden Priifungen. Diese Beispiele be-
legen iSd bereits Ausgefiihrten, dass fiir eine unbe-
stimmte Zahl von Objekten eine unbestimmte Zahl
von Priifungsmethoden denkbar ist und dass alle diese
Methoden unter den Begriff ,,Nachweisaufgaben der
GM-Anspriiche zu subsumieren sind. -
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Die Anspriiche beschrinken diese Auswahl nicht,
sodass das ,Verfahren zur Entwicklung eines Pro-
dukts“ genauso allumfassend, unbestimmt und belie-
big eingesetzt werden kann, wie es die Wahl der
»Nachweisaufgaben® ist.

3.5. Wenn die in der Beschreibung beispielhaft ge-
nannten Methoden nur eine Auswahl von beliebig vie-
len Methoden ist, so fehlt die Technizitat des ganzen
GM.

3.6. Die ASt argumentiert im Rekurs auch noch,
dass Technizitit vorliege, weil das Produkt gemaf}

Anmerkung:

Die E befasst sich mit der Frage der Technizitit aus-
schliefllich in Bezug auf den Verfahrensanspruch, An-
spruch 1. Bei der Auslegung dieses Anspruchs wird
dessen Einschrinkung im Registrierungsverfahren auf
die Herstellung eines mechatronischen Produkts als
»beliebiges Beispiel fiir irgendein anderes Produkt® nicht
als solche beachtet. Die Zuldssigkeit der Anderung ist
unstrittig. Die auf diese Weise tiber den genauen Wort-
laut hinausgehende Auslegung des Anspruchs wider-
spricht herrschenden Auslegungsgrundsitzen. Das
Motiv der ASt fiir die Abfassung der Anspriiche (hier:
»Verwischen der Beliebigkeit“) kann fiir deren Ausle-
gung nur dann eine Rolle spielen, wenn es sich aus
der urspringlich eingereichten Fassung ergibt, zB
wenn auf Grundlage der Beschreibung und der Zeich-
nungen? eine breitere Auslegung als der genaue Wort-
laut als beabsichtigt festgestellt werden kann. Fiir eine
Beriicksichtigung des Motivs fiir nach der urspriingli-
chen Einreichung vorgenommene Anderungen bei der
Auslegung der Anspriiche gibt es keine gesetzliche
Grundlage.

Eine dhnliche Abwertung in die Bedeutungslosig-
keit, wenn auch aus anderen Griinden, ist dem Verfah-
rensschritt der Herstellung des Produkts beschert: Die
E gesteht diesem Merkmal als ,,blofle Aufgabenstellung”
lediglich ,,formale Bedeutung® oder — wie sich heraus-
stellt — vielmehr keine Bedeutung zu. Es liegt jedoch in
der Natur der erforderlichen schriftlichen Anmel-
dung,® dass ein Verfahren nur als Aneinanderreihung
»blofler Aufgabenstellungen geschiitzt werden kann.
Wiirde die Begriindung der E stimmen, miisste die ge-

dem Verfahren auch hergestellt werde. Diese Ansicht
greift zu kurz.

Dem letzten Verfahrensschritt, der Herstellung des
Produkts, kommt nur eine formale Bedeutung zu, weil
die Herstellungsschritte weder angefiithrt noch fiir den
Ablauf relevant sind. Tatsdchlich ist die eigentliche
Herstellung als blole Aufgabenstellung formuliert,
die nicht Teil des Verfahrensablaufs ist. Vielmehr ist
dieser Schritt so zu lesen, dass fiir die Herstellung des
Produkts eine durch das Verfahren erzielte, ausrei-
chende Beschreibung vorliegt.

setzlich vorgeschriebene Abstraktion jedem Verfah-
rensanspruch zum Verhédngnis werden.

Abgesehen von der problematischen Begriindung
ist das Ergebnis der in der E vorgenommenen An-
spruchsauslegung, dass das Schutzbegehren auch auf
Verfahren gerichtet ist, bei denen tiberhaupt kein Pro-
dukt hergestellt wird. Mit der einleitenden Zweckbe-
stimmung des Anspruchs 1 (, Verfahren zur Herstel-
lung [...]%) lasst sich eine so breite Auslegung nicht
vereinbaren.

Nachdem der Bezug des Anspruchs auf eine tech-
nische Anwendung (die Herstellung eines mechatroni-
schen Produkts) einer — wie gezeigt — fragwiirdigen
Auslegung zum Opfer fillt, bleibt keine Gelegenheit,
den vom BGH? iibernommenen Hinweis auf die not-
wendige Losung eines konkreten technischen Prob-
lems (Hervorhebung wie in der E) mit Leben zu erfiil-
len. Ansonsten wire vielleicht aufgefallen, dass ein
Verfahren zur Herstellung einer technischen Vorrich-
tung zumindest ein, offensichtliches technisches Prob-
lem 16st: die Bereitstellung der betreffenden techni-
schen Vorrichtung; und dass dieses Problem durch
rein gedankliche Tatigkeit wohl kaum gelost werden
kann.

Fabian Stanke, Patentanwalt,
Sonn & Partner Patentanwéilte, Wien

4) § 4 Abs 2 GMG iVm Art 1 Protokoll Uber die Auslegung des Art 69
des Europdischen Patentlibereinkommens.

5) § 13 Abs 1 Satz 1 GMG.

6) BGH 20. 1. 2009, X ZB 22/07, Steuerungseinrichtung fir Untersu-
chungsmodalitdten, GRUR 2009, 479.
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