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Hauptteil 2

Ein Schutzrecht benétigt einen klar definierten Schutzgegenstand.! Die rechtliche

Einordnung eines Gegenstandes setzt zunichst ein sprachliches Grundverstindnis

voraus. 2

2.1 Daten und Informationen im sprachlichen Sinne

,Daten ist der Plural von ,,Datum®, womit in der Alltagssprache typischerweise
das Kalenderdatum gemeint ist. Die Verwendung der Formulierung ,,.Daten® fiir
,.Kalenderdaten“ ist dagegen weniger iiblich. Eher werden unter dem Begriff
,Daten in Zahlen ausgedriickte Werte oder durch Messung und Beobachtung
gewonnene Befunde verstanden.’ Hiufig wird der Begriff synonym fiir den der
,Informationen® benutzt,* wobei letzterer auch einen von Zahlenwerten unabhiin-
gigen Gegenstand, etwa eine Aussage oder eine Bedeutung, umschreiben kann.’
Der Informationsbegriff selbst ist notorisch vage,® da er sowohl als Vorgang eines

! Specht, CR 2016, 288, 290.

2Czychowski/Siesmayer, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 34 Mai 2018,
Kap. 20.5 Rn. 65.

3Czychowski/Siesmayer, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 34 Mai 2018,
Kap. 20.5 Rn. 11.

4 Determann, ZD 2018, 503, 504; Pombriant, CRi 2013, 97, 97.
5 Nack, in: Haedicke/Timmann, Hdb. d. Patentrechts, § 2 Rn. 27.
6 Hilgendorf/Valerius, Hilgendof/Valerius, ComputerStR, 821.

© Der/die Autor(en) 2024 13
F. Landscheidt, Der patentrechtliche Schutz von Daten und seine Grenzen,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-43119-8_2
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Wissenszuwachses (,,sich iiber etwas informieren®), als Synonym fiir Wissensin-
halte (,,Informationen iiber etwas*) als auch als Zustand der Kenntnis (,,informiert
sein) definiert werden kann.” Damit sind zugleich die terminologischen Gren-
zen zum Begriff ,Wissen* flieBend, das stark vereinfacht als die Menge der
aktuell verfiigbaren Information eines Menschen oder eines sonstigen informa-
tionsverarbeitenden Systems bezeichnet werden kann.® Wihrend Informationen
typischerweise Angaben liber konkrete Subjekte enthalten, stellt sich Wissen als
eine eher subjektiv verarbeitete Form von Information dar.® Wissen lisst sich
iiberdies aus Informationen ableiten,'® d. h. es setzt sie gedanklich voraus.!!
Nach allgemeinsprachlichem Verstindnis sind Daten demnach schlicht Infor-
mationsinhalte, die meistens aber nicht zwingend einen nummerischen Bezug
aufweisen.

2.2 Daten und Informationen im technischen Sinne

Im Folgenden soll erortert werden, ob auflerhalb des allgemeinsprachlichen Ver-
stindnisses ein vom Informationsbegriff abgrenzbarer Datenbegriff existiert und
anhand welcher Kriterien ein solcher identifiziert werden kann. Die Ermittlung
dieses ,,technischen‘ Begriffsverstiandnisses erfolgt anhand einer Ubersicht histo-
rischer Entwicklungen in der Informationstheorie, im Informationsrecht sowie in
der Rechtsinformatik.

2.2.1 Informationstheoretische Entwicklung des
Informationsbegriffes

Die Entwicklung eines eigenstindigen Datenbegriffes ist eng mit dem Auf-
kommen der Informations- und Kommunikationstechnik verbunden.!? Begriindet
wurde die zugrundeliegende Informationstheorie von den US-Amerikanischen
Mathematikern Norbert Wiener und Claude E. Shannon Ende der 1940er Jahre.'?

7 Specht, CR 2016, 288, 290.

8 Sieber, NTW 1989, 2569, 2573.

9 Markendorf, ZD 2018, 409, 410.

10 Pombriant, CRi 2013, 97, 98.

1 Specht, CR 2016, 288, 291.

12 Zech, CR 2015, 137, 138.

13 Onischlegel, GRUR 1964, 477, 481.
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Wihrend sich Wiener dem Informationsbegriff ontologisch niherte, indem er die
Information auf eine Stufe mit naturwissenschaftlichen Grundkategorien stellte
(,,Information ist Information, nicht Materie und nicht Energie“),]4 entwickelte
Shannon zusammen mit seinem Kollegen Warren Weaver einen Informati-
onsbegriff, der sich vom allgemeinen Sprachverstindnis abgrenzte. Das Wort
Information wird bei diesem Ansatz in einem speziellen Sinn verwendet, der nicht
mit dem géngigen Sprachgebrauch verwechselt werden darf. Insbesondere darf
Information nicht mit Bedeutung gleichgesetzt werden. Es konnen ndmlich zwei
Mitteilungen, von denen die eine sehr aussagekriftig, die andere aber ginzlich
unsinnig ist, unter dem vorliegenden (informationstechnischen) Gesichtspunkt
hinsichtlich der Information véllig gleichwertig sein. !

Nach diesem speziellen Begriffsverstindnis muss die Information nicht zwin-
gend ,,etwas bedeuten* oder ,,etwas aussagen®, sondern kann auch ohne spezifi-
schen Sinnzusammenhang, die bloe Moglichkeit einer Bedeutung oder Aussage
vermitteln.!® Die Information wird demnach als Signal verstanden, dessen
Informationsgehalt sich an der in Zahlen ausgedriickten Genauigkeit zugrundelie-
gender Ja-Nein-Entscheidungen bestimmen lisst.!” Uber einen moglichen Wert
dieser Binirentscheidungen'® im qualitativen Sinne braucht die Informationstheo-
rie keine Aussage zu treffen,!” da sie davon ausgeht, dass der Empfinger das
Signal passiv iibernimmt.2°

Eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes erfolgte in Deutschland vor allem
durch Informatiker wie Karl W. Steinbuch,®' fiir den Informationen ,,Stoff[e
sind], aus [denen] Entscheidungen gemacht werden konnen*.?”> Diese pragmati-
sche Komponente des Informationsbegriffs kam auch in den Feststellungen Klaus
Haefners (“Information kann als eine Nachricht definiert werden, die fiir den
Empfinger eine Bedeutung hat; durch ihre Aufnahme wird der Empfinger in
aller Regel verindert”)? sowie Carl Friedrich von Weizséickers (,Information ist

14 Wiener, Cybernetics, S. 182; Steinbuch, GRUR 1987, 579, 581.

15 Shannon / Weaver, The Mathematical Theory of Communication, S. 9; EPA, Entscheidung
vom 15.03.2000, T 1194/97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Datenstrukturprodukt/PHILIPS.

16 Nack, in: Haedicke/Timmann, Hdb. d. Patentrechts, § 2 Rn. 27.

17 Hagen, GRUR 1971, 487, 489; Ohlischlegel, GRUR 1964, 477, 481.

18 Zipse, GRUR-Int 1973, 182, 188.

19 Steinbuch, GRUR 1987, 579, 581.

20 Eckhart, MittPat 2019, 269, 269 (Fn 7).

21 Ohlschlegel, GRUR 1964, 477, 481.

22 Steinbuch, GRUR 1987, 579, 581.

23 Haefner, Der grofe Bruder, S. 109 ff.; Sieber, NJW 1989, 2569, 2573.
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nur, was verstanden wird, [...] was Information erzeugt“)24 zum Ausdruck. Die
Einbeziehung des Empfingers bei der Betrachtung der Information stellt eine der
Semiotik entnommene Betrachtungsweise dar.?> In dieser Wissenschaft der Zei-
chen und Zeichensysteme?® wird ein Zeichen traditionell?” anhand der folgenden

drei Ebenen beschrieben:

e Syntaktik: die Beziehungen zwischen Zeichen untereinander,
e Semantik: die Beziehungen zwischen Zeichen und bezeichneten Gegenstin-
den,
e Pragmatik: die Beziehungen zwischen Zeichen und ihren Benutzern.
Im Rahmen der Sprachwissenschaften dient diese Unterteilung dazu, verbale und
non-verbale Kommunikation zu kategorisieren.?’ Daneben wird das Modell auch
zur Analyse literarischer Texte herangezogen.°
Im Rahmen der Informationswissenschaften gewann das semiotische Modell
an Bedeutung, als Anfang der 1970er Jahre die Entwicklung von Systemen
zur Ordnung und Dokumentation notig wurde, um der zunehmenden Menge
an Informationen in der Wirtschaft und Verwaltung Herr zu werden.?! Unter
den deutschen Rechtswissenschaftlern war es wohl Wilhelm Steinmiiller, der die
semiotischen Grundsétze erstmals zur rechtlichen Bestimmung des Informations-
begriffes anwandte®” und damit den Grundstein fiir die Begriindung der sog.
Rechtsinformatik le‘gte.33 Ein Ziel dieser Disziplin besteht darin, den natiirlich-
sprachlichen Rechtscode zumindest bei der Reglementierung von Sachverhalten

24 Weizscicker, Die Einheit der Natur, S. 351 f.; Beyer, GRUR 1990, 399, 401.
25 Fuchs-Kittowski, in: FS Steinmiiller 2014, S. 59, 67.
26 Mecking, NJW 1994, 1935, 1935.

27 Laut Hoeren, JuS 2002, 947, 947 geht diese Differenzierung auf den US-Amerikanischen
Philosophen Charles W. Morris zuriick.

28 yi, GRUR-Int 2019, 238, 240.

29 Schwintowski, NTW 2003, 632, 632 (Fn. 3).
30 Hiittermann, MittPat 2013, 113, 117.

31 Zimmermann, GRUR 1975, 171, 187.

32 Fuchs-Kittowski, in: FS Steinmiiller 2014, S. 59, 67. Steinmiiller verwendete dariiber
hinaus den durch den Philosophen Georg Klaus geprigten Begriff der ,,Sigmatik®, der die
Beziehung zwischen dem Zeichen und dem bezeichneten Gegenstand beschreiben sollte.

33 Kilian, CR 2017, 202, 202; Peters, CR 2017, 480, 408.
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mit informationstechnischem Bezug durch einen formal-legistischen zu erset-
zen>* Eine praktische Ausprigung dieses Ansatzes liegt in der Heranziehung
sog. Industrienormen oder Standards bei der Auslegung von Rechtsnormen.

2.2.2 Daten nach DIN/ISO

Bereits in den 1980er Jahren beschrieb die Norm 44300 Nr. 19 (1988) des Deut-
schen Instituts fiir Normung e. V. (DIN) ,.Daten* als ,,Gebilde aus Zeichen oder
kontinuierlichen Funktionen, die aufgrund bekannter oder unterstellter Abma-
chungen Informationen darstellen, vorrangig zum Zwecke der Verarbeitung und
als deren Ergebnis® definiert.?® Die Nachfolgenorm ,,ISO/IEC 2382-1% (2015)
der Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) verzichtet dagegen auf jegli-
che Zweckbindung und beschreibt den Begriff rein objektiv als ,,a reinterpretable
representation of information in a formalized manner, suitable for communi-
cation, interpretation or processing®,° also eine neu bzw. um-interpretierbare
Darstellung von Informationen in einer formalisierten Form, die fiir die Kommu-
nikation, Interpretation oder Verarbeitung geeignet ist. Beiden Definitionsansitzen
liegt damit der Gedanke der formalisierten Informationsdarstellung zugrunde.

Die Datenkommunikation lédsst sich wiederum mit dem sog. Open Systems
Interconnection Reference Model bzw. OSI-Referenzmodell beschreiben, einem
Schnittstellenstandard, der losgelost von speziellen Implementierungen auf alle
Computersysteme anwendbar ist.>” Hiernach wird der Vorgang der Dateniibertra-
gung in sieben iibereinander liegenden und aufeinander aufbauenden Schichten
(layer) eingeteilt.3®® Zu diesen Schichten gehdrt unter anderem der physical
layer, der die bits-Ubertragung regelt (z. B. elektrischer Spannungszustand,
Ubertragungsdauer),® sowie der presentation layer, der Syntax und Semantik
der iibertragenen Daten so festlegt, dass die Daten auf jedem angeschlossenen
Computersystem — unabhédngig vom dort verwendeten Zeichensatz — dargestellt
werden konnen.*0

34 Peters, CR 2017, 480, 487.
35 Bussche/Schelinski, in: MAH IT-Recht, Teil 1 Rn. 11.
36 Cornelius, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 32 Mai 2012, Kap. 102 Rn. 12.

37 Wipszlinger/Jiger, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 32 Mirz 2005, Techni-
sches Lexikon ,,ISO/OSI*.

38 Sieber, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Hd. MMR, Teil 1 Rn. 31.
39 Sieber, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Hd. MMR, Teil 1 Rn. 32.
40 Sieber, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Hd. MMR, Teil 1 Rn. 37.
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Wird in Gesetzesmotiven oder Erwigungsgriinden auf Industrienormen Bezug
genommen, konnen diese zur Auslegung der zugrundeliegenden Rechtsnorm
herangezogen werden.*! Ohne besondere Abrede sind technische Normen von
sich aus jedoch weder fiir die Mitglieder der jeweiligen Normungsorganisation
noch allgemein verbindlich*> und somit lediglich als private Empfehlungen ohne
Rechtswirkung zu betrachten.** Da auf die oben genannten DIN / ISO — Normen
weder im PatG / EPU selbst, noch in den Motiven hierzu Bezug genommen wird,
kann der darin definierte Datenbegriff zumindest nicht unmittelbar zur Auslegung
herangezogen werden.

2.2.3 Informationen als Naturkraft

Zum Beginn der 1990er Jahre entstanden daher Tendenzen, die rechtliche
Behandlung von Informationen im Rahmen einer einzelnen rechtlichen Disziplin
zusammenzufassen. Zur dogmatischen Begriindung eines solchen ,,Informations-
rechts“** argumentierte etwa Sieber in Ankniipfung an Wieners ontologische
Begriffsbestimmung, die Information sei — neben Energie, Immaterialgiiter- und
sonstigen Vermdogensrechten —* ein eigenstindiges unkorperliches Rechtsob-
jekt.40

Daran ankniipfend unternahm Beyer den Versuch, die informationstheoreti-
schen Grunditze mit denen der Naturwissenschaften in Einklang zu bringen, um
so die Information als eine Art dritte Entitit neben materiellen und energetischen
Erscheinungen der Natur zu etablieren.*’ Dabei bezog er sich unter anderem auf

4150 wurde etwa in der Gesetzesbegriindung zum Straftatbestand der ,,Filschung techni-
scher Aufzeichnungen nach § 268 StGB die Norm 44300 Nr. 19 (1988) zur Bestimmung
des dort verwendeten Datenbegriffs herangezogen, Hilgendorf, in: LK-StGB, § 202a Rn. 7.
42 Ulirich, GRUR 2007, 817, 817.

*3 Verbruggen/Lirincz, GRUR-Int 2002, 815, 819.

4 Hoeren, JuS 2002, 947, 947.

4 Stresemann, in: MiiKo-BGB, BGB § 90 Rn. 4 ff.

46 Sieber, NJW 1989, 2569, 2573. Ahnlich Reichmann, 1IC 1993, 446, 475: ,The future
importance of parallel processing based on standardized componentry [...] could eventually
support the hypothesis that electronic in-formation embodied in the system (and perhaps even
in its outputs) should one day become an object of legal protection in its own right. In a world
populated by artificial intelligence machines, in other words, adequate incentives for research
and development could someday depend upon a willingness to protect digital data structu-
res as such and not just functional configurations representing the knowhow responsible for
particular systemic behavior.*.

47 Beyer, GRUR 1990, 399, 402.
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das semiotische Informationsmodell von Gitt, das sich wie folgt zusammenfassen
lasst:

Syntaktik: die Regeln zur Verkniipfung von Zeichen, Wortern;

Semantik: Aussage, Sinn, Bedeutung;

Apobetik: Zielvorgabe des Senders

Pragmatik: die durch Information beim Empfinger ausgeloste Handlung nach
bestimmten Freiheitsgraden.*3

Im Einzelnen unterschied Girt zwischen Handlungsweisen ohne jeglichen Frei-
heitsgrad (z. B. Programmablédufe in Computern, maschinellen Herstellungsvor-
gingen, Aufbau biologischer Zellen sowie dem Ablauf von Organfunktionen), mit
eingeschrianktem Freiheitsgrad (z. B. tierisches Instinktverhalten) und solchen mit
maximalem Freiheitsgrad (insb. menschliches Verhalten).*

Nach Ansicht von Beyer ldsst sich die Information dann als eigenstindige
mess- und objektivierbare GroBle der Natur verstehen, wenn sich die durch ihren
Empfang ausgeloste Handlung des Empfingers mit naturgesetzlichen Prinzipien
nachvollziehen und erkliren lisst.® Dies sei jedenfalls bei Computern der Fall,
da deren Ja-Nein-Entscheidungen algorithmisch und damit nach einer quasi-
naturgesetzlichen Logik erfolgten. Ist der Empfinger dagegen kein Computer
sondern ein Mensch, sei hingegen entscheidend, ob den Informationen — zumin-
dest auch — physikalische, naturgegebene oder technikbedingte Messgrofien
zugrundeliegend und, inwieweit diese Informationen ,eine Antwort auf eine
gezielt an einen begrenzten Bereich der Natur gestellte Frage* geben bzw. sich
zur ,,Losung einer bestimmten Aufgabe geeigneten Weise [auswerten lassen]“.!
In der Interpretation von Wiebe ist eine solche Objektivierung der Information auf
der Ebene des Empfingers demnach moglich, soweit der Inhalt der zu verarbei-
tenden Daten ,,technisch* ist oder ,,man die Naturgesetzlichkeit des zu erzielenden
Erfolges feststellen kann.“>2 Der Beyer’sche Ansatz, Informationen als objektiv

48 Gitr, Siemens-Zeitschrift 4/1989, 4, 9; Wiebe, GRUR 1994, 233, 234. Gitt differenzierte
dariiber hinaus noch zwischen der ,,Statistik* (als die quantitative Beschreibung von Eigen-
schaften, die auf Haufigkeit beruhen).

49 Gitt, Siemens-Zeitschrift 4/1989, 4, 4;Beyer, GRUR 1990, 399, 402 (Fn. 22).
50 Beyer, GRUR 1990, 399, 402.

31 Beyer, GRUR 1990, 399, 403 f.

52 Wiebe, GRUR 1994, 233, 233; Tauchert, GRUR 1997, 149.
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messbare Naturkraft anzuerkennen, wurde von einigen Autoren teilweise unkri-
tisch,%® erweiternd®* sowie subjektiv modifiziert, iibernommen,”® konnte sich
in der Literatur insgesamt jedoch nicht durchsetzen,’® was insbesondere darauf
zuriickzufiihren ist, dass man aus funktional-6konomischer Sicht eine zu starke
Ausdehnung des Bereichs der Technik vermeiden wollte.’” Die Anniherung des
Informationsbegriffes iiber die Semiotik blieb jedoch bestehen.”®

2.2.4 Daten als maschinenlesbar codierte Informationen

Zech unterteilt in seiner Habilitationsschrift von 2012°° den Begriff Informa-
tion — unter anderem in Anlehnung an den US-amerikanischen Professor der
Rechtswissenschaften Lessig —°° in die folgenden drei Ebenen:

e Semantische Ebene: Inhalt der Information
e Syntaktische Ebene: Darstellung der Information
e Strukturelle Ebene: Verkorperung der Information

Dieses 3-Ebenen-Modell ldsst sich an den folgenden Beispielen verdeutlichen:
Versteht man die semantische als die Bedeutungsebene, kann sich eine Informa-
tion inhaltlich beispielsweise auf eine Person, eine kreative Leistung oder eine
technische Beschreibung beziehen. Verkoérpern lassen sich diese Informationen
wiederum im Rahmen eines niedergeschriebenen Lebenslaufs, eines gesungenen
Lieds oder einer zusammengebauten Rechenmaschine. Die zuletzt beschrie-
bene strukturelle Ebene ist in diesen Beispielen von der syntaktischen, also

33 Tauchert, GRUR 1997, 149, 154.

54 Hellfeld, GRUR 1989, 471, 484: , Es muss also heilen: Materie, Energie oder Informa-
tion*.

55 Insb. Anders, GRUR 1990, 498, 490; van Raden, GRUR 1995, 451, 457 stellen zusitzlich

darauf ab, ob sich die ausgeldste Reaktion des Empfingers mit der Zweckbestimmung des
Absenders deckt.

56 Zech, GRUR 2017, 475, 477, Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, §
1 Rn. 56; EPA, Entscheidung vom 10.03.2021, G 01/19, BeckRS 2021, 6335, Rn. 76 — Pede-
strian simulation.

57 Zech, in: FS Bodewig 2018, S. 141.
38 Specht, CR 2016, 288, 290.
3 Zech, Information als Schutzgegenstand, S. 36 ff.

60 Lessig, Future of Ideas, S. 23; unterscheidet zwischen ,,Content Layer*, ,,Code Layer* und
.Physical Layer..
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der Zeichenebene, noch sinnlich weitestgehend trenn- und abstrahierbar. Denn
die Darstellung der Information auf der Zeichenebene erfolgt beim Lebenslauf
durch die Anordnung der die Person beschreibenden Worter bzw. Buchstaben,
beim Lied in der Anordnung der gespielten oder gesungenen Noten und bei der
Rechenmaschine in der baulichen Anordnung der Einzelteile. Besteht die struk-
turelle Ebene dagegen aus einem Datentriger wie z. B. einer Festplatte, einer CD
oder einem USB-Stick, kann die syntaktische Ebene nur als Menge von ,,Nul-
len und Einsen®, d. h. dem Binir- oder Maschinencode,®! dargestellt werden,©2
da der Datentriger die semantischen Informationen, genauer gesagt die an ihn
gerichtete Anweisung, ansonsten nicht ,versteht.03

Entsprechend definiert Zech ,,Daten” rein syntaktisch als ,,maschinenlesbar
codierte Information“.%* Zur Information werden diese Daten erst durch die
Wahrnehmung durch den Menschen, der sie versteht und durch sie zu Handlungen
veranlasst wird.®> Daten kénnen demnach nicht allein, sondern nur im Zusam-
menhang mit einer Information eine inhaltliche Bedeutung erhalten,®® wobei je
nach Codierung sowohl mehrere Daten eine einzige Information als auch ein
einziges Datum mehrere Informationen reprisentieren konnen.®’

2.2.4.1 Kritik am Zech’schen 3-Ebenen-Modell

In der zivilrechtlichen Literatur ist der Zech ‘sche Ansatz zuletzt hdufiger im Rah-
men der Diskussion um die Einfiihrung eines Dateneigentums- bzw. Zugangsrech-
tes erwihnt und konzeptionell weitestgehend unkritisch iibernommen worden.®

61 Schmidt, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, § 1 Rn. 12.

62 Zech, GRUR 2015, 1151, 1153.

83 Wiebe, GRUR 1994, 233, 235.

64 Zech, in: Metzger/Wimmers, DGRI 2014, Daten als Wirtschaftsgut Rn. 4.

85 Wiebe, GRUR 1994, 233, 239.

66 Pombriant, CRi 2013, 97, 99.

67 A A. Heymann, CR 2016, 650, 651, ohne jedoch zu erkldren, warum es ,,nicht vorstellbar*
sei, dass ein einzelnes Datum eine einzelne Information représentieren konne.

68 Schefzig, K&R Beil 2015 Nr. 3, 3; Specht, CR 2016, 288, 291; Steinrotter,
MMR 2017, 731, 732; Markendorf, ZD 2018, 409, 410; Denga, NJW 2018, 1371, 1372;
Czychowski/Siesmayer, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 34 Mai 2018,
Kap. 20.5 Rn. 9. Widerspriichlich insoweit Determann, ZD 2018, 503, 504, der zum einen
zur Vermeidung ,.impraktikable Abgrenzungsprobleme® und ,,Rechtszersplitterung* einen
einheitlichen Begriff fiir Daten und Informationen bevorzugt, in seinen darauffolgenden Bei-
spielen Daten jedoch losgeldst von ihren Inhalten und physischen Verkorperung verstehen
will.
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Wiebe sieht das Konzept der Daten als Informationen im Zustand der Verarbei-
tung, Ubertragung oder Speicherung dagegen fiir nicht hinreichend bestimm- bzw.
abgrenzbar.%” Auch Becker hilt nur eine theoretische Trennung fiir moglich, da
Informationen nie auf einer Ebene liegen, sondern immer mehrere, wenn nicht
alle Ebenen umfassen. Liege z. B. eine Datei auf einer Festplatte als Struktur des
physischen Speichers vor, die sinnvolle (d. h. fiir Menschen unter Zuhilfenahme
eines Computers bedeutsame) Zeichen enthilt, sind sdamtliche Informationsebe-
nen, d. h. Struktur, Zeichen und Bedeutung, angesprochen.70 Demnach existierten
Daten nicht autonom, sondern bendtigen stets einen Datentréiger.”' Eine Informa-
tion oder ein Signal mag laut Hoppe-Jinisch von einem Medium unabhingig
sein, sie konne aber nicht ohne ein Medium existieren.”? Laut Kerber sind Daten
kein physischer Gegenstand, sondern nur eine andere Form der Information. Da
alle Informationen in Daten umgewandelt werden konnten, bestehe die Gefahr,
dass der Schutz nicht auf die rein syntaktische Ebene beschrinkt bleibt, son-
dern auch die Vermittlung des Informationsinhalts umfasst.”> Die Anerkennung
eines de-lege-ferenda-Schutzes der syntaktischen Ebene laufe stets Gefahr, die
,dahinterliegenden* Informationsinhalte auf der semantische Ebene ,indirekt*
bzw. ,mittelbar zu erfassen.”* Determann sieht in der Anwendung des 3-
Ebenen-Modells aufgrund ,,impraktikabler Abgrenzungsprobleme* und ,,unnotig
[erhdhter] Komplexitit des Themas® gar die ,,Gefahr der Rechtszersplitterung®.”>
Vorzuziehen sei daher ein einheitlicher Begriff von Daten und Informationen.”®

% Wiebe, GRUR-Int 2016, 877, 882; Wiebe/Schur, ZUM 2017, 461, 469; Wiebe,
CR 2017, 87, 91.

70 Becker, in: Gloy/Loschelder/Danckwerts, Hdb. d. WettbewerbsR, § 65 Rn. 5.
7l Schefzig, K&R Beil 2015 Nr. 3, 3, 1; Hoppe-Jdnisch, MittPat 2013, 51, 53.
72 Hoppe-Jiinisch, MittPat 2013, 51, 54.

73 Kerber, GRUR-Int 2016, 989, 997.

74 Wiebe, GRUR-Int 2016, 877, 882; Wiebe/Schur, ZUM 2017, 461, 469; Wiebe,
CR 2017, 87, 91. Zustimmend Kerber, GRUR-Int 2016, 989, 999; Steinritter,
MMR 2017, 731, 732; Drexl, NZKart 2017, 339, 343. Ebenso bereits Hoppen,
CR 2015, 802, 804: ,,Nicht die Daten sind zu schiitzen, sondern die in ihnen représentierten
Informationen.*

7> Determann, ZD 2018, 503, 504.

76 Determann, ZD 2018, 503, 504.
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2.2.4.2 Diskussion und eigene Stellungnahme

Fiir die terminologische Trennung zwischen Daten, Informationen und Daten-
trigern spricht die eingangs genannte formal-legistische Tradition der Rechtsin-
formatik.”” Zum einen illustriert bereits der Informationsbegriff nach Shannon/
Weaver, dass die syntaktische Ebene eine vom allgemeinen Sprachgebrauch
abweichende Information darstellen kann.”® So kann ein in diesem Sinne vor-
liegendes ,,Signal®, beispielsweise ein dufleres Zeichen, eine bestimmte Art der
Datencodierung darstellen.”” Zum anderen ist es in der Informatik mittlerweile
iiblich, technische Vorgéinge (wie z. B. der Datenkommunikation innerhalb eines
Computersystems) anhand von Schichtenarchitekturen zu beschreiben.®® Dariiber
hinaus ist die Aussage, Daten konnten ohne den zugrunde liegenden Datentréiger
nicht existieren, in ihrer Pauschalitit nicht haltbar, wenn man die unterschiedli-
chen Arten von Datentridgern betrachtet. Wihrend die Codierung optischer (z. B.
CD, DVD)8! sowie magnetischer (z. B. Festplattenlaufband)®? Speichermedien
von einer gewissen Dauerhaftigkeit geprigt ist — zumindest bis die jeweilige
Triger- bzw. Magnetschicht gedndert wird —, verweilen Daten in Halbleiterspei-
chern wie insb. dem Random Access Memory (RAM), also dem Arbeitsspeicher,
nur ,,fliichtig® in Form von elektrischen Spannungen.83 Solche volatilen, nicht-
persistenten Daten werden nicht dauerhaft auf einen Datentrdger geschrieben,
sondern in der Regel lediglich visualisiert (etwa im Rahmen einer Temperatur-
oder Motordrehzahlanzeige), sodass sie nach Erfiillung ihres jeweiligen Ver-
wendungszweckes nicht mehr zuginglich sind.®* Die immanente Fliichtigkeit
von Daten wird besonders deutlich bei der Wiedergabe von Audio- und/oder
Videodaten im Rahmen des Streaming, wo Datenelemente nur nach und nach,
jedoch nie zeitgleich und in einer zusammenhingenden Form im lokalen Speicher
(Cache) gespeichert werden.®> Daten kénnen mithin unbeschriinkt auf beliebi-
gen Speichermedien vervielfiltigt, drahtlos iiber das Internet verschickt werden

77 Kilian, CR 2017, 202, 210.
8 Shannon / Weaver, The Mathematical Theory of Communication, S. 9.

Vgl. LG Diisseldorf, Urteil vom 30.11.2006, 4b O 346/05, NJOZ 2007, 2100, 2105
(=WuW 2007, 1278) — MPEG?2. Die streitbefangene Lehre umfasste hier unter anderem
ein Signal, das verschiedene Bildcodierungsarten kennzeichnete und somit bezweckte, die
Decodierung der Bilder zu steuern.

80 Federrath, ZGE 2014, 271, 273.

81 Schmidt/Pruf3, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, § 2 Rn. 271.

82 Schmidt/Pruf3, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, § 2 Rn. 246.

83 Meier/Wehlau, NJW 1998, 1585, 1588.

84 Schmidt/Pruf3, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, § 2 Rn. 42.

85 Arnold, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 15, 22.
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und damit an verschiedenen Orten gleichzeitig existieren.’® Die Trennung der
semantischen, syntaktischen und strukturellen Ebene ist demnach mit dem infor-
matischen Grundverstindnis vereinbar und stellt eine brauchbare Grundlage fiir
eine patentrechtliche Betrachtung dar.

2.2.4.3 Fazit

In der semiotischen Informationstheorie hat sich ein Begriffsverstindnis der
Information entwickelt, welches die Information vom zugrundeliegenden Inhalt
abstrahiert, um das Verhiltnis zwischen Sender und Empfinger ohne den zugrun-
deliegenden semantischen Gehalt der Information betrachten zu konnen. Diese
Trennung zwischen Semantik und Syntaktik ist in der Informatik zum Zwecke
der Beschreibung der verschiedenen Schichten von Datenmodellen aufgegriffen
worden. In der rechtswissenschaftlichen Diskussion sind daraufhin verschiedene
Ansitze entwickelt worden, um das informatorische Schichtenmodell in den juris-
tischen Sprachgebrauch einzugliedern. Durchgesetzt hat sich hierbei das Modell,
das den Datenbegriff sowohl von der zugrundeliegenden Information als auch
von dem zugrundeliegenden Datentréger trennt und als maschinenlesbar codierte
Information definiert.

23 Daten im patentrechtlichen Sinne

Im Folgenden soll untersucht werden, ob das 3-Ebenen-Modell mit dem Begriffs-
verstidndnis des deutschen sowie des europdischen Patentrechts in Einklang steht.
Zu diesem Zweck werden zunichst die wenigen gesetzlichen Ankniipfungs-
punkte auf etwaige Anhaltspunkte fiir ein terminologisches Grundverstindnis des
Gesetzgebers iiberpriift. Im Anschluss erfolgt eine Auswertung einzelner Ent-
scheidungen des BGH, des BPatG sowie der Beschwerdekammern mit dem Ziel,
Gemeinsamkeiten bei der Definition von Daten und Information herauszuarbeiten.

86 Verhauwen, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 549.
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2.3.1 Datenbegriff im PatG / EPU

Weder im PatG noch im EPU findet sich ein eigenstindig definierter Datenbe-
ariff.3” Gesetzliche Ankniipfungspunkte bieten jedoch der in § 1 Abs. 3 Nr. 3
PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU verwendete Begriff der ,,Datenverarbeitungsan-
lage* sowie der in § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU verwendete
Begriff der ,,Information®.

2.3.1.1 Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen i.S.d. § 1
Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU

Der Begriff ,,Daten* fillt im Rahmen des Tatbestandes ,,Programme fiir Daten-
verarbeitungsanlagen gemiB § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU.
Datenverarbeitungsanlagen im patentrechtlichen Sinne sind Vorrichtungen.®® Eine
Vorrichtung lédsst sich in der Regel durch ihre korperlichen (duBeren) Merk-
male kennzeichnen.®® Entsprechend kann man eine Datenverarbeitungsanlage als
den materiellen (physischen) Anteil eines Datenverarbeitungssystems,’® mithin
als Hardware bezeichnen.®' Zur Hardware zihlt typischerweise der Computer
(inkl. seiner Bestandteile wie z. B. Laufwerk, Lesekopf der Festplatte)’”, der
als ,,Universalrechner* definitionsgeméf} nicht auf einen bestimmten Zweck fest-
gelegt ist,”> sondern grundsitzlich jeden Algorithmus berechnen kann.®* Nach
heutigem Sprachgebrauch wird der Computer vielfach synonym fiir elektronische
Datenverarbeitungsanlagen verwendet,”> wie auch anhand der Wortwahl der eng-
lischen Sprachfassung von Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU zu erkennen ist (,,programs
for computers®). Anhand der abstrakten Formulierung ,,Datenverarbeitungsan-
lage* wird jedoch deutlich, dass unter die Vorschrift nicht nur Rechen- bzw.

87 Die §§ 31 Abs. 3b, 31a PatG verwenden den Datenbegriff aus der DSGVO. § 140b Abs. 9
PatG verweist auf die in § 3 Nr. 30 Telekommunikationsgesetz legaldefinierten ,,Verkehrsda-
ten*

88 BGH, Beschluss vom 11.05.2000, GRUR 2000, 1007, 1008 (=BGHZ 144, 282) — Sprach-
analyseeinrichtung.

89 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 15c¢.
9 Einsele, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 1 Rn. 192.

91 BPatG, Beschluss vom 13.05.2004, 17 W (pat) 10/03, MittPat 2004, 546, 548 — Systeman-
spriiche: ,,Unter ,Datenverarbeitungssystem* wird i. d. R. die Einheit von Hardware- und
Softwarekomponenten eines Computers verstanden.*

92 Mes, in: Mes, PatG § 1 Rn. 126.

93 Teufel, MittPat 2011, 497, 505.

94 Hellfeld, GRUR 1989, 471, 480.

95 Vgl. Esslinger/Betten, CR 2000, 18, 18.
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Computersysteme, sondern jede Anlage, die Daten verarbeitet, zu fassen ist.”
So kann beispielsweise selbst das Betitigen des Schalters an einem Haartrockner
als Dateneingabe gewertet werden.”” Die Datenverarbeitung erfolgt unter Aus-
nutzung der physikalischen Eigenschaften der zugrundeliegenden Schaltkreise
der Anlage.”® Was jedoch genau unter den Verarbeitungsbegriff fillt, wird im
PatG / EPU — anders als etwa in Art. 4 Nr. 2 DSG-VO - nicht definiert. Das
BPatG versteht unter Datenverarbeitung (teilweise wird hier auch von ,,Softwa-
remaBnahmen® gesprochen)'% insb. die Bereitstellung von Informationen, deren
Anordnung in Datenstrukturen und deren Auswertung nach Regeln der Logik,'?!
deren grafische Aufbereitung'®? sowie deren Abruf'®*. Der BGH wiederum
erkennt beispielsweise die diskrete Verschliisselung von Informationen durch
Steuersignale, elektronische Strome und Speicherzustinde als die mafBgebliche
Eigentiimlichkeit der Datenverarbeitung an.'%4

2.3.1.2 Wiedergabe von Informationen iSd. § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG
/ Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU

Der Informationsbegriff in § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU

wird ebenfalls nicht gesetzlich definiert.'%> In den Materialien zu den Regeln

39.1 V und 67.1 V des Vertrages iiber die internationale Zusammenarbeit auf

96 Vgl. Einsele, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 1 Rn. 193.

97 Nack, in: Haedicke/Timmann, Hdb. d. Patentrechts, § 2 Rn. 28.

%8 BPatG, Beschluss vom 28.05.1973, 17 W (pat) 71/10, MittPat 1973, 171, 172 — Bindirco-
dierte Dezimalzahlen.

9 Art. 4 Nr. 2 DSG-VO: ,,*Verarbeitung* jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgefiihrten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbe-
zogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Verdnderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die
Offenlegung durch Ubermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich oder die Verkniipfung, die Einschrinkung, das Loschen oder die Vernichtung.

100 yg1, BPatG, Beschluss vom 08.12.2011, 17 W (pat) 26/06, BeckRS 2012, 1471, 11.3.2. —
Generierung einer hierarchischen Netzliste; BPatG, Beschluss vom 29.11.2017, 18 W (pat)
11/15, BeckRS 2017, 141252, Rn. 30 — Simulationsvorrichtung zur Roboteranwendung.

101 BPatG, Beschluss vom 08.12.2011, 17 W (pat) 26/06, BeckRS 2012, 1471, 11.3.2 — Gene-
rierung einer hierarchischen Netzliste.

102 BPatG, Beschluss vom 04.10.2017, 20 W (pat) 40/14, BeckRS 2017, 132743, Rn. 33 —
Keine technischen Uberlegungen zur grafischen Darstellung.

103 BpatG, Beschluss vom 17.11.2011, 17 W (pat) 18/06, BeckRS 2011, 29108 — Medizin-
technischer Messwerte.

104 BGH, Beschluss vom 07.06.1977, X ZB 20/74, GRUR 1978, 102, 104 — Priifverfahren.
105 Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 207; Moufang, in: Schulte, PatG § 1 Rn. 126.
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dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT), auf denen die
beiden Vorschriften beruhen, werden lediglich Beispiele fiir Informationen aufge-
zahlt (z. B. Tabellen, Formulare, Schriftanordnungen).106 Aus der Formulierung
»Wiedergabe von* ldsst sich schliefen, dass die Informationen Gegenstand einer
Tatigkeit sind: Sie werden wiedergegeben, prisentiert oder dargestellt.'%” Uber
alles weitere schweigt das Gesetz jedoch. So wird aus dem blo3en Wortlaut weder
klar, in welcher Form die Wiedergabe erfolgt und welche Art der Information
gemeint ist, noch an wen oder was sich die Wiedergabe richtet.!%8

2.3.1.2.1 Keine klare Rechtsnatur der Information

In zwei Entscheidungen Anfang der 1990er Jahre beschiftigte sich das BPatG
mit der Frage, welche Rechtsnatur die Information haben konnte. So stellt
der Senat in seiner Entscheidung Chinesisches Textprogramm fest, dass der
wissenschafts-philosophische Gedanke Beyers, die Information konne als eine
Art dritte Entitidt neben den naturwissenschaftlichen Kréften Materie und Energie
betrachtet werden, bisher kein ,allgemeines Gedankengut® ist und es entspre-
chend an brauchbaren Abgrenzungskriterien fehlt.'” Auch in der Entscheidung
Herstellungsverfahren fiir ein elektronisches Gerdt — dort betraf die Patentan-
meldung ein Priifverfahren in der industriellen Fertigung, bei dem die Produkte
in verschiedenen Stadien gepriift, die Ergebnisse der Priifung gespeichert und
zur Steuerung nachfolgender Herstellungs- und Priifungsschritte benutzt werden

196 Moufang, in: Schulte, PatG § 1 Rn. 126; EPA, Entscheidung vom 15.03.2000, T 1194/
97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Datenstrukturprodukt/PHILIPS; EPA, Entscheidung vom
17.03.2011, T 1235/07, BeckRS 2011, 146302, Rn. 11 — Navigating data/MICROSOFT;
EPA, Entscheidung vom 14.04.2016, T 0651/12, BeckRS 2016, 120080, Rn. 57 —
MAP DATABASE DEVICE; BPatG, Urteil vom 18.07.2001, 4 Ni 39/00, Mitt-
Pat 2002, 458, 461 — Aufzeichnungstriger; BPatG, Urteil vom 17.07.2002, 4 Ni 38/00,
BeckRS 2002, 16073, Rn. 87 — Fehlgesicherte Datenworter.

107 Vgl. Nack, in: Haedicke/Timmann, Hdb. d. Patentrechts, § 2 Rn. 27.

108 Ebenso  bereits Zipse, GRUR-Int 1973, 182, 188. Noch kritischer Kolle,
IIC 1974, 140, 152: ,,[dieser Unterabschnitt ist durch seine] Formulierung, durch seine Spra-
che und seinen begrifflichen Inhalt vollig irrefiihrend [...].* Laut Pila, IIC 2005, 755, 765
wurde auf der Luxemburger Konferenz von 1971 sogar ein Vorschlag der Delegation aus
Grofbritannien zur Klidrung der Vorschrift mit der Begriindung abgelehnt, dass man ,.eine
zu genaue Definition [...] vermeiden [wolle], die enger als der PCT-Wortlaut aussehen
konnte. .

109 BpatG, Beschluss vom 16.03.1989, 31 W (pat) 50/86, CR 1991, 26, 28 — Chinesi-
sches Textprogramm. Ebenso OLG Diisseldorf, Teilurteil vom 05.03.1998, 2 U 67/95,
WRP 1998, 1202, 1210 — Wetterfiihrungspline.
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konnten —'19 grenzt der Senat die Information von Naturkriften materieller und
energetischer Art ab, lédsst letztlich aber offen, ob die Information als ,.dritte
GrundgréBe von Naturwissenschaft und Technik® einzuordnen sei.'!! Jedenfalls
aus Sicht des OLG Diisseldorf kann derzeit noch nicht davon ausgegangen wer-
den kann, dass die ,Information® selbst schon eine Naturkraft darstellt, deren
planméBige Beherrschung den Technikbegriff ausfiillt.'?

2.3.1.2.2 Der Mensch als Empfénger

In der Entscheidung Datenstrukturprodukt/Phillips geht die Beschwerdekam-
mer unter Bezugnahme auf die informationstheoretischen Thesen von Shannon/
Weaver davon aus, dass bei Abfassung des EPU der Informationsbegriff im gin-
gigen Sinne, d. h. als kognitiver Inhalt, zugrunde gelegt worden und dieser noch
heute fiir die Auslegung der Vorschrift relevant ist.''> Der “kognitive Inhalt” ziele
dabei ausschlieBlich auf die mentalen Aktivititen des Menschen ab.'!'* Aus Sicht
des BGH betrifft die Vorschrift ebenfalls die ,,Vermittlung bestimmter Inhalte,
[die] darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfahigkeit
einzuwirken®.!'’> In der herrschenden Kommentarliteratur wird die Information
i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU demnach als eine an
den Menschen, genauer gesagt, an den menschlichen Geist gerichtete Mitteilung
verstanden. !

110 Zusammengefasst von Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 121.

11 BPatG, Beschluss vom 13.02.1992, 23 w (pat) 24/90, CR 1993, 744, 746 (=BPatGE
33, 87 = GRUR 1992, 681) — Herstellungsverfahren fiir ein elektronisches Geriit, Wiebe,
GRUR 1994, 233, 239.

12 OLG Diisseldorf, Urteil vom 05.03.1998, 2 U 67/95, BeckRS 1998, 31362935, IV.1 —
Farallelperspektivischen Darstellung von Grubenwerken.

113 EPA, Entscheidung vom 15.03.2000, T 1194/97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Datenstruk-
turprodukt/PHILIPS. Zur Begriindung zieht die Technische Beschwerdekammer hierfiir die
allgemeine Auslegungsregel des Art. 31 des Wiener Ubereinkommens iiber das Recht der
Vertriage (WVK) vom 23.05.1969 heran.

114 EPA, Entscheidung vom 21.09.2018, T 1185/13, BeckRS 2018, 26196, Rn. 25 — Televi-
sion system.

115 BGH, Urteil vom 25.08.2015, X ZR 110/13, GRUR 2015, 1184, Rn. 18 — Entsperrbild.
116 Moufang, in: Schulte, PatG § 1 Rn. 126; Melullis, in: Benkard, EPU, Art.
52 Rn. 207; Kolle, 1IC 1974, 140, 153 vermutet den Ursprung dieser Vorschrift in der
anglo-amerikanischen ,,printed matter doctrine®.
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2.3.1.2.3 Inhalt der Information

Der Informationsbegriff wird im Gesetz iiberdies nicht auf einen bestimmten
Inhalt beschrinkt. Als Informationsinhalte wurden beispielsweise bereits elektri-
schen Signale,!'” bewegte Bilder eines Fernsehsystems,!!® die Téne der Tasten
eines Tasteninstruments,''® die Umrissform eines Kinderspielzeugs,'?" eine Kfz-
Gangschaltanzeige,'?! Rechenergebnisse,'?> Farben und Helligkeitsstufen,!??
Diagramme,124 eine Plrozessbeschreibung,125 Geriiche,'2® Gewinnchancen,!?’
Diamantenkategorien128, eine Schmetterlings—Form,129 Freitextinformationen, !3°

U7 EPA, Entscheidung vom 21.05.1987, T 26/86, GRUR-Int 1988, 585, 586 — Rint-
geneinrichtung/KOCH; a.A. EPA, Entscheidung vom 15.03.2000, T 1194/97, GRUR-
Int 2001, 167, 3.7.4 — Datenstrukturprodukt/PHILIPS.

18 EpA | Entscheidung vom 14.03.1989, T 163/85, GRUR-Int 1990, 977, 977 — Farbfernseh-
signal/BBC.

119 gpp | Entscheidung vom 03.07.1990, T 603/89, GRUR-Int 1992, 654, 655 — Anzeiger/
BEATTIE.

120 EpA, Entscheidung vom 03.12.1991, T 0144/1990, BeckRS 1991, 30526269, 4 — Kinder-
buch.

121 EPA, Entscheidung vom 13.10.1992, T 0362/1990, BeckRS 1992, 30571311, 2.c — Schal-
tanzeige fiir eine Gangschaltung/WABCO.

122 EPA, Entscheidung vom 15.07.1996, T 0953/1994, BeckRS 1996, 30662722, 3.4 — A
method of functional analysis.

123 EPA, Entscheidung vom 04.10.1996, T 0599/1993, BeckRS 1996, 30611381, 4 — Anord-
nung zum Darstellen von mehreren Bildern.

124 EPA, Entscheidung vom 10.05.2005, T 0125/2004, BeckRS 2005, 30522249, 4.5 —
Assessment system/COMPARATIVE VISUAL ASSESSMENTS.

125 gpap | Entscheidung vom 22.11.2006, T 1361/05, BeckRS 2006, 30690602, 4.1 — Process
management system/ELECTRONIC DATA SYSTEMS.

126 EPA, Entscheidung vom 22.03.2006, T 619/02, GRUR-Int 2007, 333, 336 — Geruchsaus-
wahl/QUEST INTERNATIONAL.

127 gpA| Entscheidung vom 14.12.2007, T 1704/06, BeckRS 2007, 30693684, 2.2 — Paying
winning bets/RUDD.

128 EPA, Entscheidung vom 28.02.2008, T 0619/2005, BeckRS 2008, 30614656 — Facilita-
ting transactions in diamonds/DIAMONDS.NET .

129 EPA, Entscheidung vom 24.02.2010, T 1749/06, BeckRS 2010, 146326, 4.1.3 — Three-
dimensional icons for graphical user interface.

130 EPA, Entscheidung vom 24.02.2015, T 2372/11, BeckRS 2015, 114287, Rn. 45 — Verfah-
ren zur medizinischen Diagnoseunterstiitzung/COMPUGROUP.
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Bedienungsanweisungen,'3! Kontonummern und Abrechnungswihrung,'3? Wer-
bung und Bestellhistorie!?* sowie Informationen betreffend Fahrzeugnavigati-
onssysteme!?* eingeordnet. An diesen Beispielen wird deutlich, dass es fiir
die Einordnung als Information anscheinend unerheblich ist, ob die Informa-
tionen einen technischen oder einen untechnischen Sachverhalt betreffen.!3> Die
Beschreibung eines Getriebes mag — so bringt es eine Beschwerdekammer auf den
Punkt — intuitiv ,technischer erscheinen als ein Stiick von William Shakespeare,
es handelt sich jedoch bei beiden Beispielen um kognitive Inhalte.!3¢

2.3.1.2.4 Artund Weise der Wiedergabe
Neben dem Informationsinhalt (,,Was®) spielt die Art und Weise der Informati-
onsdarstellung (,,Wie“) fiir den Begriff der Information ebenfalls keine Rolle.!3”

31 EPA, Entscheidung vom 02.09.2015, T 0336/14, https://www.epo.org/boards-of-appeal/
decisions/pdf/t140336eul.pdf (zuletzt abgerufen am 01.07.2023), 1.2.3 — Presentation of
operating instructions/GAMBRO.

132 EPA, Entscheidung vom 15.02.2018, T 1896/12, BeckRS 2018, 10368, Rn. 22 — Dynamic
currency conversion/GLOBAL BLUE.

133 EPA, Entscheidung vom 20.06.2018, T 0934/13, BeckRS 2018, 22904, Rn. 22 — INFOR-
MATION PROCESSING SERVER.

134 BGH, Urteil vom 23.04.2013, X ZR 27/12, GRUR 2013, 909, Rn. 14 mwN. — Fahrzeug-
navigationssystem.

135 EPA, Entscheidung vom 16.12.2005, T 0811/2002, BeckRS 2005, 30643118, 7, — Data
retrieval/SYMBOL TECHNOLOGIES spricht hier von der ,,Natur der Information®. Vgl.
auch BPatG, Beschluss vom 02.08.2018, 17 W (pat) 20/16, BeckRS 2018, 24737, Rn. 33 —
Augmented-Reality-System. Ebenso Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 210: ,,[Eine]
ausschliefliche oder primére technische Zielsetzung der Information ist nicht erforderlich.*
136 EPA, Entscheidung vom 06.12.2006, T 1161/04, BeckRS 2006, 4.4 — Stock
index/NASDAQ. Vgl. ebenso BPatG, Urteil vom 19.01.1978, 17 W (pat) 53/73,
GRUR 1978, 705, 707 — Programmablauf: ,,Auf die Art und den begrifflichen Inhalt
der aufzuspeichernden und auf dem Schirm der Kathodenstrahlrohre darzustellenden Infor-
mationen, also etwa auf das in der Datenverarbeitungsanlage abzuarbeitende Programm,
kommt es fiir die Technik der Sichtbarmachung der Informationen nicht an. Fiir die Beur-
teilung des Anmeldungsgegenstandes ist es unerheblich, dass diese Informationen Befehle
fiir Programmschritte sein sollen.” Das dort beanspruchte Verfahren zum Priifen eines
Programmablaufs in einer Datenverarbeitungsanlage enthielt auch Schritte, bei denen ein
Mensch eine Entscheidung dariiber zu treffen hatte, ob in einer gerade durchlaufenden
Programmschleife ein Fehler auftritt oder nicht, Hellfeld, GRUR 1989, 471, 479.

137 EPA, Entscheidung vom 12.11.2020, T 0505/18, GRUR-RS 2020, 43929, Rn. 26 —
Advertising-based mobile device navigation features/BLACKBERRY; EPA, Entscheidung
vom 14.04.2016, T 0651/12, BeckRS 2016, 120080, Rn. 56 — MAP DATABASE
DEVICE; EPA, Entscheidung vom 17.03.2011, T 1235/07, BeckRS 2011, 146302, 11 -
Navigating  data/MICROSOFT; EPA, Entscheidung vom 24.02.2010, T 1749/06,
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Denn der Mensch kann die Information sowohl iiber das Sehen und Horen,
als auch das Tasten, Riechen und/oder Schmecken aufnehmen.!38 Entsprechend
kann die gleiche Information (z. B. ,,Stopp*) verschiedene Gestalten annehmen,
etwa als geschriebenes oder gesprochenes Wort, als physischer Gegenstand (eine
Absperrung) oder sogar als Geruch (z. B. schwefelig) oder Geschmack (z. B.
bitter).!3® Umgekehrt lisst sich daraus schlieBen, dass der semantische Gehalt
der Information nicht zwingend in korperlicher Form vorliegen muss. So kann
etwa ein medizinisches Testergebnis ohne jede Verkorperung sinnvoll iibermit-
telt (z. B. im Rahmen eines Telefonats) und auch nach einer ersten schriftlichen
Verkorperung beliebig oft weitere Male verkorpert werden. !4

2.3.1.3 Zusammenfassung

Der Datenbegriff wird gesetzlich nicht definiert. Datenverarbeitungsanlagen kon-
nen als korperliche Vorrichtungen mit der strukturellen Ebene beschrieben
werden. Eine Information stellt aus patentrechtlicher Sicht einen an den Men-
schen gerichteten Inhalt jeglicher Art und Form dar. Der Informationsbegriff im
Gesetz ldsst sich damit auf der semantischen Ebene einzuordnen.

2.3.2 Datenbegriff in der Rechtsprechung

Im Folgenden soll erortert werden, wie die deutsche und europiische Rechtspre-
chung mit der fehlenden gesetzlichen Festlegung des Datenbegriffs umgeht. Die
Betrachtung unterscheidet zwischen relevanten Entscheidungen des BGH, des
BPatG und der Beschwerdekammern, um etwaig vergleichbare Herangehenswei-
sen der Spruchkdrper herauszuarbeiten.

BeckRS 2010, 146326, 4.1.3 — Three-dimensional icons for graphical user interface;
Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 13; Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 212.

138 Nack, in: Haedicke/Timmann, Hdb. d. Patentrechts, § 2 Rn. 28 Nack verweist zwar zu
Recht darauf, dass im menschlichen Korper zahlreiche Informationsaustausch- und Verarbei-
tungsvorgédnge auch ohne Zwischenschaltung des menschlichen Verstandes ablaufen (z. B.
durch die DNS). Solch mikrobiologischen Vorgédnge des menschlichen Korpers sind jedoch
bereits in § 1a PatG geregelt. Die in § 9a Abs. 3 S. 1 PatG erwihnten ,,genetischen Informa-
tionen® sind nicht identisch mit denen in § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU,
Petri/Bock, MittPat 2012, 103, 106. Dafiir spricht auch der systematische Zusammenhang
mit § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU, in dem ausdriicklich ,,Pline, Regeln
und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten* genannt werden.

139 Vgl. Nack, in: Haedicke/Timmann, Hdb. d. Patentrechts, § 2 Rn. 27.

1401 G Diisseldorf, Urteil vom 16.02.2010, 4b O 247/09, Diisseldorfer Entscheidungen, Nr.
1364, IV.1 — Hunde-Gentest.
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2.3.2.1 Begriffsverstandnis des BGH
Bereits in fritheren Entscheidungen hat der BGH angedeutet, dass einer bestimm-
ten Codierung ein unterschiedlicher Bedeutungsinhalt zugrunde liegen kann.!4!

Dem Datenbegriff selbst hat der Senat sich spiter recht bildlich genihert.

2.3.2.1.1 Daten als Verpackung

Im Signalfolge-Beschluss'*> wurde unter anderem ein gebrauchsmusterrechtlicher
Sachschutz fiir eine Signalfolge beansprucht, die fiir die Ubersendung iiber das
Internet geeignete Informationen reprisentierte und nicht auf einem Datentriger
gespeichert war.'*? Trotz Fehlens eines korperlichen Substrats bejaht der Senat
im Ergebnis die Schutzfihigkeit und fiihrt in diesem Zusammenhang aus:

,Eine solche (elektromagnetische) Signalfolge kann, [...], ein und dasselbe Programm
wie die auf einem Datentrdger gespeicherte Datenfolge [...] enthalten, es stellt in
diesem Sinn nur eine andere , Verpackung ‘ desselben Programminhalts dar.<'**

Malgeblich sei, dass zwischen Datenfolgen, die auf einem Datentriger gespei-
chert sind, und solchen die lediglich iiber das Internet iibermittelt werden, fiir
die Erfordernisse der Datenverarbeitung kein erheblicher Unterschied besteht.
Dem Datentréger selbst komme fiir die bestimmungsgeméfe Nutzung der Daten
in der Datenverarbeitung keine Bedeutung zu, sondern er diene lediglich als
Speichermedium. 43

141 BGH, Beschluss vom 01.07.1976, X ZB 10/74, GRUR 1977, 152, 153 — Kennungs-
scheibe. Vgl. auch BGH, Beschluss vom 14.02.1978, X ZB 3/76, GRUR 1978, 420, 421 —
Fehlerortung.

142 BGH, Beschluss vom 17.02.2004, X ZB 9/03, GRUR 2004, 495, 497 (=BGHZ 158,
142) — Signalfolge.

143 Goebel/Engel, in: Benkard, GebrMG § 1 Rn. 10.

144 BGH, Beschluss vom 17.02.2004, X ZB 9/03, GRUR 2004, 495, 497 (=BGHZ 158,
142) — Signalfolge.

145 Zusammengefasst vom OLG Miinchen, Urteil vom 22.10.2015, 6 U 4891/14,
BeckRS 2015, 18783, Rn. 65 — Nukleinsdiure.
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Im Folgenden ist die — bereits von Beier verwendete —'4 | Verpackungs®-

Metapher auch in patentrechtlichen Streitigkeiten wiederholt vom LG Diissel-
dorf'*7 und schlieBlich vom OLG Diisseldorf aufgegriffen worden.!*8

In dem hier zugrundeliegenden Verfahren hatte die Kldgerin Anspriiche aus
einem europdischen Patent mit Wirkung fiir Deutschland geltend gemacht, das
ein Verfahren zum Codieren und Decodieren von Videobilddaten schiitzt. Das
Funktionsprinzip des zugrundeliegenden Kompressionsverfahrens nach dem IS0/
IEC 13818 Standard MPEG2'*° beruht auf der Eliminierung von Redundanzen
im Datenstrom, was dadurch erreicht wird, dass sich wiederholende Datenfolgen
durch kiirzere Codeworter ersetzt werden. Im Falle ldngenvariabler und lingen-
festgelegter Kodierung werden diese aus einer Tabelle gewonnen. Dabei werden
den Datenabschnitten, die sich mit hoher Frequenz wiederholen, Codewdrter mit
kurzer Linge zugewiesen, wihrend den sich mit niedriger Frequenz wiederho-
lenden Sequenzen Codes mit groferer Linge zugewiesen werden.'”? Die Daten
waren in diesem Fall selbst nicht streitgegenstindlich.!>! Die Kligerin bezog im
Rahmen eines Testkaufs aber DVD von der im Patent-freien Ausland ansissigen
Beklagten, die diese dort unter Anwendung des patentierten Verfahrens herge-
stellt hatte. Die hierbei durch das Kodierungsverfahren erzeugten Daten wurden
dazu auf einen DVD-Master iibertragen, den die Beklagte als Vorlage fiir die

146 [ qut Zipse, GRUR-Int 1973, 182, 185: ,,Computerprogramme stellen ein bedeutendes
wirtschaftliches Potential dar, und es wird, wenn sie nach dem neuen europdischen Paten-
terteilungsverfahren vom Patentschutz ausgeschlossen werden, der hiermit befaiten gewerb-
lichen Wirtschaft nichts anderes iibrig bleiben, als Sie tatsdchlich mit einer ,technischen
Verpackung® (Beier) zu versehen [...]“.

1477.B. LG Diisseldorf, Urteil vom 30.11.2006, 4b O 346/05, NJOZ 2007, 2100, 2115
(=WuW 2007, 1278) — MPEG2; LG Diisseldorf, Urteil vom 11.01.2007, 4a O 347/05,
BeckRS 2010, 12847, 111.3.c — Decodierungsverfahren.

148 OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.01.2010, 2 U 129/08, BeckRS 2010, 16641, I1.3.b —
MPEG?2-Videosignalcodierung: ,,Der Austausch des Substrats ist lediglich als eine andere
,Verpackung® anzusehen, die den hinreichenden Zusammenhang zwischen dem patentge-
méfBen Verfahren und seinem Erzeugnis (einer bestimmten Aufzeichnungsstruktur) nicht
zerfallen ldsst.

199 Verbruggen/Lirincz, GRUR-Int 2002, 815, 827: ,.Die MPEG-2 Norm wurde 1995 von
der ,,Moving Picture* Expertengruppe der ISO und der International Electrotechnical Com-
mission beschlossen®.

130 LG Diisseldorf, Urteil vom 12.12.2018, 4b O 15/17, BeckRS 2018, 38610, Rn. 129 ff. —
Bilddekodierungsvorrichtungen.

151 Graf Ballestrem/Reisner, MittPat 2017, 525, 528.



34 2 Hauptteil

Pressung der in Auftrag gegebenen DVDs im Ausland verwendete. Die DVDs
wurden anschlieBend nach Deutschland geliefert.!>?

In seiner Entscheidung MPEG2-Videosignalcodierung billigt der BGH
schlieBlich den DVDs, auf denen die erfindungsgemill gewonnene Videodaten-
folge gespeichert worden war, den Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse
zu.!5? In seiner Begriindung nimmt der Senat zunichst Bezug auf die bereits
erwihnte Metapher und vergleicht die auf den DVDs codierten Videodaten mit
einer ,,wechselbar verpackten Ware“.>* Mit unkérperlichen Verfahrenserzeug-
nissen wie Elektrizitdt, Wirme, Licht und gegebenenfalls auch Schallwellen, die
unmittelbar mit ihrer Erzeugung ge- oder verbraucht werden, sei das Abspielen
von in eine DVD eingeprégten oder in anderer Form gespeicherten Gesamtheiten
von Videodaten schon deshalb nicht vergleichbar, weil diese mittels der dafiir
vorgesehenen Gerite und unter Einsatz entsprechender Decodierungsvorrichtun-
gen und -verfahren als Videoereignisse ausgelesen und wahrnehmbar gemacht
und auf diese Weise wie korperliche Gegenstidnde beliebig oft bestimmungsge-
mil genutzt werden konnen. Es erscheine wegen dieser Eignung, wie eine Sache
genutzt und als Gegenstand des Handelsverkehrs dienen zu konnen, auch sachlich
angemessen, der durch das Verfahren hervorgebrachten Datenfolge den Schutz
eines unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses zuzubilligen. !>

Die hierin bereits angedeuteten Kriterien zur Bejahung des unmittelbaren Ver-
fahrenserzeugnisschutzes fiir Daten fasst derselbe Senat einige Jahre spiter in der
Entscheidung Rezeptortyrosinkinase II noch einmal wie folgt zusammen:

,, Voraussetzung fiir einen solchen Schutz von Daten als Verfahrenserzeugnis ist zum
einen, dass das Ergebnis des patentierten Verfahrens in einer iiblichen Form wahr-
nehmbar gemacht und auf diese Weise wie ein korperlicher Gegenstand beliebig oft
bestimmungsgemdfs genutzt werden kann (BGHZ 194, 272 Rn. 23 = GRUR 2012,
1230 — MPEG-2-Videosignalcodierung). Zum anderen muss auch in diesem Fall
die das Verfahrensergebnis verkérpernde Datenfolge ihrer Art nach als tauglicher
Gegenstand eines Sachpatents in Betracht kommen. “'

152 Zusammengefasst von Graf Ballestrem/Reisner, MittPat 2017, 525, 528.

153 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 174.

154 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 20 (=BGHZ
194, 272) — MPEG-2-Videosignalcodierung: ,Das BerGer. hat in diesem Zusammenhang
anschaulich metaphorisch von der (wechselnden) Verpackung (Datentridger) einer Ware
(codierte Videodaten) gesprochen.*

155 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 23 (=BGHZ 194,
272) — MPEG-2-Videosignalcodierung.

136 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 21 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase I1I.
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Die das Verfahrensergebnis verkorpernde Datenfolge sei jedoch nur dann ein
tauglicher Gegenstand eines Sachpatents, wenn sie sachlich-technische Eigen-

schaften aufweist, die ihr durch das Verfahren aufgepriigt worden sind.!®’

2.3.2.1.2 Zusammenfassung

Der BGH unterscheidet demnach zwischen Datentrigern (wie z. B. einer DVD)
und den darauf gespeicherten Daten. Wihrend der Senat Datentriger zwei-
felsohne als etwas Gegenstédndliches, Verkorpertes, Physisches einordnet, dufert
er sich nicht explizit zur moglichen Beschaffenheit oder Struktur der darauf
gespeicherten Daten. Diesen Daten konnen jedoch unterschiedliche Bedeu-
tungsinhalte zugrunde liegen. Damit unterscheidet der Senat im Grunde zwi-
schen der korperlichen Ebene (Datentriger), der Zeichenebene (,,Datenfolge*,
,»Verpackung®) und der Bedeutungsebene (,Information®, ,Informationsgehalt
selbst*).138

2.3.2.2 Begriffsverstindnis des BPatG

Das BPatG #ulBert sich zur Auslegung des Begriffes ,,Daten® eher zuriickhaltend.
Begriffsbestimmungen werden meist nur in Nebensitzen angedeutet und selten
niher ausgefiihrt.

2.3.2.2.1 Daten als codierte Begriffe

So vergleicht der Senat in der Entscheidung Farbontologie Daten etwa mit
,codierten Begriffen*.">® Der beanspruchten Lehre lag ein computerimplemen-
tiertes Verfahren zur Zuordnung von Worten zu bestimmten Farbwerten zugrunde,
mithilfe dessen Datenbestinde auch sprachiibergreifend ohne Ubersetzung recher-
chiert werden konnten.!®® In seiner Begriindung stellt der Senat fest, dass der
fiir eine Recherche zum Einsatz kommende Computer diese Daten ,,unabhin-
gig von deren Bedeutungsinhalt [verarbeite], also unabhingig davon, ob sie eine
Farbe symbolisieren oder ein Wort.“!®! Auch in anderen Entscheidungen erkennt

157 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 21 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase I1.

158 Ebenso Zech, GRUR 2017, 475, 476.

159 BPatG, Beschluss vom 20.11.2012, 17 W (pat) 49/08, BeckRS 2013, 898, I.3.2 — Far-
bontologie.

160 BPatG, Beschluss vom 20.11.2012, 17 W (pat) 49/08, BeckRS 2013, 898, I1.3.2 — Far-
bontologie.

161 BPatG, Beschluss vom 20.11.2012, 17 W (pat) 49/08, BeckRS 2013, 898, 11.3.2 — Far-
bontologie.
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der Senat an, dass Daten je nach Art einen unterschiedlichen Bedeutungsin-
halt haben,!0? sich inhaltlich also ebenso auf ,technische oder physikalische*
(z. B. medizinische Messwerte)l63, wie ,,untechnische* (z. B. iiber Verkaufsge-
schiifte)!%* Inhalte beziehen konnen. Dabei sind solche Informationsinhalte nach
der Rechtsprechung des BPatG sowohl vom zugrundliegenden Trigermedium als
auch von den darauf aufgezeichneten Informationsstrukturen zu unterscheiden. '
Unter einem Speichermedium verstehe der Fachmann einen ,nichtfliichtigen
Datentrédger, d. h. alle zur materiellen Verkorperung oder Aufnahme von Daten
geeigneten Stoffe bzw. Materialien®.!¢ Dazu zihlten etwa Disketten, CDs!¢”
oder Chipkartenmg, Unter den Begriff ,strukturierte Informationen® fasst der
Senat dagegen ,,Signalfolgen* und vergleicht diese mit Codierungsarten wie der
Binircodierung oder dem Morsecode.'® Das legt den Schluss nahe, dass der
Senat unter ,strukturierten” nichts anderes als ,,codierte Informationen ver-
steht.170 Ersetzt man ,Informationen® mit .Begriffe“ dhnelt die Formulierung
wiederum dem eingangs erwihnten Vergleich mit codierten Begriffen. Der Begriff

162 BPatG, Beschluss vom 17.11.2011, 17 W (pat) 18/06, BeckRS 2011, 29108, I11.3.2 —
Medizintechnischer Messwerte; BPatG, Beschluss vom 08.12.2011, 17 W (pat) 26/06,
BeckRS 2012, 1471, 11.3.2 — Generierung einer hierarchischen Netzliste; BPatG, Beschluss
vom 19.01.2012, 17 W (pat) 97/06, BeckRS 2012, 6200, 11.3.2 — CAD/CAM-System;
BPatG, Beschluss vom 05.07.2012, 17 W (pat) 108/08, BeckRS 2012, 20392, 11.3.2 —
Physikalischen ~ Systeme; BPatG, Beschluss vom 19.05.2015, 17 W (pat) 15/12,
BeckRS 2015, 14275, 11.2.2.2.2 — Graphische Benutzerschnittstelle.

163 BPatG, Beschluss vom 17.04.2007, 17 W (pat) 6/04, GRUR 2008, 330, II.1.2 — Exper-
tensystem.

164 BPatG, Beschluss vom 16.09.2010, 17 W (pat) 86/05, BeckRS 2010, 24674, IL.3 — Wie-
dergabe von Informationen.

165 v g]. BPatG, Urteil vom 18.07.2001, 4 Ni 39/00, MittPat 2002, 458, 461 — Aufzeichnungs-
trager; BPatG, Urteil vom 17.07.2002, 4 Ni 38/00, BeckRS 2002, 16073, Rn. 87 — Fehlge-
sicherte Datenwdorter.

166 BPatG, Beschluss vom 29.02.2000, 17 W (pat) 69/98, CR 2001, 155, 36 (=BPatGE 43,
35) — Fehlerhafte Zeichenkette.

167 BPatG, Beschluss vom 29.02.2000, 17 W (pat) 69/98, CR 2001, 155, 36 (=BPatGE 43,
35) — Fehlerhafte Zeichenkette.

168 BPatG, Beschluss vom 05.03.2014, 20 W (pat) 18/09, BeckRS 2014, 9571, 1.1 — Zerti-
fizierung von kryptografischen Schliisseln.

169 BPatG, Beschluss vom 16.10.2013, 20 W (pat) 27/09, BeckRS 2014, 2922, 11.3 — Signal-
iibertragungssystem: ,,Als Signalfolge ist eine strukturierte Information anzusehen, wie bei-
spielsweise die Aneinanderreihung von Nullen und Einsen (00101), oder Buchstaben oder
sonstigen Zeichen (z. B. Morsezeichen).*

170 vgl. BPatG, Urteil vom 21.01.2015, 5 Ni 91/12, BeckRS 2015, 10492, I1.5 — Priidikati-
onsbewegungsfeldmodell.
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der Datenstruktur wird demgegeniiber nur anhand von Beispielen erwihnt, wie
etwa einer Baumstruktur'”! bzw. einem Verzweigungsbaum!'”?,

Zur Frage, inwieweit ein Mensch solche Datenstrukturen wahrnehmen kann,
finden sich Ausfiihrungen in der Entscheidung Magnetplattenspeicher. Der Kern
der Lehre bestand darin, dass durch das beanspruchte Verfahren bestimmten
Bereichen der Plattenoberfliache, unterschiedliche Bedeutungsklassen (wie z. B.
Index- oder Servoinformationen) zugeordnet werden konnen. Das BPatG wertete
den Anmeldegegenstand lediglich ,,als Muster von unterschiedlichen Bedeutun-
gen®, da die verschiedenen Bedeutungsklassen der Magnetisierungssignale, mit
denen die jeweiligen Platten beschrieben worden sind (hier in Form von O-Bit
und L-Bit-Strukturen), durch schlichte physikalische Betrachtungen (wie z. B.
Messung der Aufzeichnungsfelder) weder erkennbar noch voneinander unter-
scheidbar waren. Ohne Zuhilfenahme einer speziellen technischen Schaltung sei
der Fachmann nicht in der Lage, einen Riickschluss auf die Bedeutung der
Magnetisierungssignale und deren Bereichsgrenzen zu ziehen.!”?

2.3.2.2.2 Zusammenfassung

Das BPatG unterscheidet mithin zwischen Speichermedien, Informations- bzw.
Datenstrukturen und Informationsinhalten. Diese Begrifflichkeiten lassen sich
konzeptionell der semantischen, der strukturellen sowie der syntaktischen Ebene
zuordnen. Gleichzeitig scheinen syntaktische Strukturen aus Sicht der Senate
zumindest nicht unmittelbar fiir einen menschlichen Betrachter erkennbar zu sein.

2.3.2.3 Begriffsverstandnis der Beschwerdekammern

Im Vergleich zur deutschen Rechtsprechung haben die Beschwerdekammern einen
ungleich differenzierteren Ansatz zur terminologischen Bestimmung des Daten-
begriffs entwickelt. Daten an sich werden ,,digital“, d. h. in Form elektrischer
Signale (bits und bytes) verstanden,'’* die auf einem Datentréger in bindrer Form
gespeichert werden.!”> Tm Speicherzustand auf einem Datentriiger werden die

171 BPatG, Beschluss vom 13.09.2016, 17 W (pat) 20/14, BeckRS 2016, 19703, I.2 — Kol-
lisionsbestimmungsvorrichtung.

172 BPatG, Beschluss vom 19.05.2015, 17 W (pat) 15/12, BeckRS 2015, 14275, 11.2.2.2.2 —
Graphische Benutzerschnittstelle.

173 BPatG, Beschluss vom 05.03.1981, 17 W (pat) 96/78, GRUR 1981, 586, 587 (=BPatGE
24, 4) — Magnetplattenspeicher.

174 gpap | Entscheidung vom 15.04.1993, T 110/90, GRUR-Int 1994, 1038, 1040 — Editier-
bare Dokumentenform/IBM.

175 EPA, Entscheidung vom 17.04.2018, T 2026/15, BeckRS 2018, 10370, Rn. 39 — Training
method/PUCHER.
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Datenstrome auch als ,,Dateien” bezeichnet.!’® Im Rahmen eines computerim-
plementierten Prozesses unterscheidet die Groffe Beschwerdekammer wiederum
zwischen Eingabe- und Ausgabedaten.'””

2.3.2.3.1 Unterscheidung zwischen kognitiven Inhalten und
funktionalen Daten

Bereits in der Entscheidung Farbfernsehsignal/BBC vom 14.03.1989 hilt es die
Beschwerdekammer fiir richtig, zwischen ,,zwei Arten von Informationen“ zu
unterscheiden: Die erste Art betreffe ein bewegtes Fernsehbild, die zweite ein
Fernsehsignal, welches diese Bilder in einer bestimmten Art und Weise modu-
liert.!”8 Letzteres sei so definiert, dass es inhirent die technischen Merkmale des
Fernsehsystems aufweist, in dem es vorkommt. Es stelle trotz seines ,,fliichtigen
Charakters* eine ,,physische Realitit™ dar, — also ein ,,materielles Objekt®, das in
der ,realen Welt existiert —17° da es ,,durch technische Mittel direkt festgestellt
werden kann.!80

Diese Unterscheidung ist von der Beschwerdekammer in der bereits erwihnten
Entscheidung Datenstrukturprodukt/Philips aufgegriffen worden. Verfahrensge-
genstand war dort ein Bildwiederauffindungssystem mit einer Leseeinrichtung
und einem Datentréger, auf dem sowohl die Bilddaten als auch Informationen
fiir die Synchronisation codierter Bildzeilen, Zeilennummern und Adressen auf-
gezeichnet waren, um Bildausschnitte problemlos zuginglich zu machen.'®' In
Analogie zum modulierten Fernsehsignal unterscheidet die Beschwerdekammer
zwischen Daten, die einen kognitiven Inhalt codieren, und sog. ,,funktionellen

176 EPA, Entscheidung vom 25.01.2007, T 0121/06, BeckRS 2007, 31946, Rn. 33 —
Garbage-Collection/TAO GROUP.

177 EPA, Entscheidung vom 10.03.2021, G 01/19, BeckRS 2021, 6335, Rn. 112 — Pedestrian
simulation.

178 EPA, Entscheidung vom 14.03.1989, T 163/85, GRUR-Int 1990, 977, 977 — Farbfernseh-
signal/BBC. Die Modulation beschreibt einen Vorgang in der Nachrichtentechnik und ldsst
sich beispielsweise anhand eines Modulator-Demulators (Modem) erkliren: Vor der Uber-
tragung iiber das Telefonnetz werden die Computersignale in analoge Impulse umgewandelt
(moduliert) und auf der Empfingerseite wieder in digitale Signale zuriickverwandelt (demo-
duliert), s. Wif3szlinger/Jdger, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 32 Mirz 2005,
Technisches Lexikon ,,Modem®.

179 EPA, Entscheidung vom 31.05.1994, T 0453/91, 5.2 — Method for physical VLSI-chip
design.

180 EPA, Entscheidung vom 14.03.1989, T 163/85, GRUR-Int 1990, 977, 977 — Farbfernseh-
signal/BBC.

81 Steinbrenner, in: Singer/Stauder, EPU, Art. 52 Rn. 51; EPA, Entscheidung vom
15.03.2000, T 1194/97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Datenstrukturprodukt/PHILIPS.
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Daten®, die inhdrent die technischen Merkmale des zugehorigen Wiedergabe-
systems aufweisen.'8> Abstrakt ausgedriickt, werden durch funktionelle Daten
die physischen Strukturen des zugrundeliegenden Datentrdgers als technische
Funktionsmerkmale materialisiert'3 bzw. abgebildet'8*.

Der Unterschied wird anhand der folgenden hypothetischen Uberlegung erliu-
tert: Wihrend der Verlust des kognitiven Inhalts in einem technischen System
lediglich ein bedeutungsloses Bild liefere, wie ,,Schnee* auf einem Fernsehbild-
schirm, fiihre der Verlust der funktionellen Daten zum Absturz des kompletten
Systems,'®> sodass in diesem Fall iiberhaupt kein Bild angezeigt wird und
der Bildschirm ,,schwarz® bleibt. Im Gegensatz dazu wiirde beispielsweise der
Algorithmus einer Vorrichtung zur Berechnung eines kapitalisierungsgewichteten
Aktienindex auch ohne die zugrundeliegende Aktieninformationen funktionie-
ren — allein die berechneten Ergebnisse wiren unbrauchbar.'® In der deutschen
Rechtsprechung ist der vorstehende Ansatz bisher erst in zwei Entscheidungen
des BPatG explizit aufgegriffen und angewendet worden. '8’

2.3.2.3.2 Zusammenfassung

Die Beschwerdekammern differenzieren also zwischen Informationen, die der
Unterrichtung des Menschen dienen oder jedenfalls hierfiir geeignet sind, und
funktionalen Daten, welche die technische Funktion eines Gerites betreffen,

182 Steinbrenner, in: Singer/Stauder, EPU, Art. 52 Rn. 51; EPA, Entscheidung vom
15.03.2000, T 1194/97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Datenstrukturprodukt/PHILIPS.

183 Vgl. EPA, Entscheidung vom 14.07.2004, T 0553/2002, 30603956, 1.2.2 — Stain removal
method/PROCTER & GAMBLE.

184 EPA, Entscheidung vom 09.05.2019, T 2049/12, 5.2 — Data structure for defining trans-
formations / MICROSOFT.

185 Steinbrenner, in: Singer/Stauder, EPU, Art. 52 Rn. 51; EPA, Entscheidung vom
15.03.2000, T 1194/97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Datenstrukturprodukt/PHILIPS. Ebenso
EPA, Entscheidung vom 20.09.2017, T 0551/11, BeckRS 2017, 139603, Rn. 26 — Assigning
keywords to content/SKYWORD zur Frage der Auswirkung der Rangfolge angezeigter
Metadaten auf das zugrundeliegende System.

186 EPA, Entscheidung vom 06.12.2006, T 1161/04, BeckRS 2006, 4.4 — Stock index/
NASDAQ.

187 BPatG, Urteil vom 18.07.2001, 4 Ni 39/00, MittPat 2002, 458, 461 — Aufzeichnungstrii-
ger; BPatG, Urteil vom 17.07.2002, 4 Ni 38/00, BeckRS 2002, 16073, Rn. 87 ff. — Fehlge-
sicherte Datenworter. Vgl. auch die Revisionsentscheidung BGH, Urteil vom 19.05.2005,
X ZR 188/01, GRUR 2005, 749, 752 — Aufzeichnungstriger. S. auch LG Miinchen I, Endur-
teil vom 05.12.2019, 7 O 5321/18, BeckRS 2019, 31035, Rn. 28 — Nachrichtenanwendung
fiir Computerspiel.
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d. h. die mit diesem in gewisser Weise zusammenwirken und damit letztlich
bestimmen. '8

2.3.3 Zwischenergebnis

Weder der BGH noch das BPatG geben einen einheitlichen Datenbegriff vor.
Allerdings wird eine Trennung zwischen dem Inhalt einer Information, dem
zugrundeliegenden Informationstriager sowie der Verpackung bzw. der Codierung
dieser Informationen durchaus in verschiedenen Entscheidungen anerkannt, ohne
dass hierbei ausdriicklich auf das Zech’sche 3-Ebenen-Modell zuriickgegriffen
wird. Daten und Informationen scheinen demnach im Gegensatz zu den jeweili-
gen Tragermedien etwas Nicht-korperliches bzw. Nicht-physisches, wie z. B. ein
elektronischer Spannungszustand, darzustellen. Um vom menschlichen Empfin-
ger erkannt und wahrgenommen zu werden, bedarf es eines bestimmten Aktes
des ,,Wahrnehmbar-Machens®. Die Beschwerdekammer unterscheiden dagegen
bewusst zwischen den rein an den menschlichen Geist gerichteten, kognitiven
Informationen und den sog. funktionellen Daten, die stets in einer gewissen
Art und Weise mit dem zugrundeliegenden Datentrdger verbunden sein miissen.
Ubertragen auf das 3-Ebenen-Modell lassen sich die kognitiven Informationen
auf der semantischen und die funktionellen Daten auf der syntaktischen Ebene
einordnen. In der Gesamtschau spiegelt sich die Unterteilung in die semanti-
sche, syntaktische sowie strukturelle Ebene sowohl in der Rechtsprechung des
BGH und als auch in der des BPatG wider. Die Beschwerdekammern legen
ihrer Rechtsprechung mit der Unterscheidung zwischen Informationen einerseits
und funktionalen Daten andererseits ein 2-Ebenen-Modell zugrunde, ohne die
strukturelle Datentriger-Ebene nédher zu problematisieren.

2.3.4 Eigener Ansatz

In der Rechtsprechung wird angedeutet, dass neben der Information i.S.d. § 1
Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU und dem physischen Triger die-
ser Information noch eine weitere Ebene existiert, welche sich dem Datenbegriff
des Zech’schen 3-Ebenen-Modells zuordnen lisst. Ein gesetzlicher Ankniipfungs-
punkt fiir die Zuordnung dieser syntaktischen Ebene ergibt sich moglicherweise

188 Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 211.
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aus dem Patentausschlussgrund der ,,Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen®
i.5.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU.

2.3.4.1 Das ,Programm” als normativer Begriff

Eine Definition des Begriffs des ,,Programms® i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG /
Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU ist weder dem Gesetzeswortlaut noch der Geset-
zesbegriindung zu entnehmen.'$® Wihrend der diplomatischen Konferenz zum
Abschluss des EPU wurde ausdriicklich darauf hingewiesen, dass vergeblich
versucht worden sei, die Begrifflichkeiten zur Patentierung von computerbezoge-
nen Lehren auszufiillen und, dass die Auslegung der Rechtspraxis zu iiberlassen
bleibe.!®® Der Begriff des Computerprogramms ist jedoch derart vielschichtig,
dass sich bisher keine eindeutige Definition im patentrechtlichen Diskurs heraus-
gebildet hat.!”! Bei einem Programm kann es sich um einen schriftlich fixierten
Quellcode oder einen Datenflussplan handeln, um ein Betriebs- oder Anwen-
dungssystem, es kann sich physisch in einer unverinderlichen Struktur in der
Hardware unmittelbar verkorpern (z. B. durch ein festes Verdrahtungsschema)
oder diese (verdnderliche) Struktur durch Mikrobefehle und damit gesteuerte
Schaltungsfunktionen erst konfigurieren, es kann ohne menschliches Eingrei-
fen direkt Regelungs- oder Steuerungsfunktionen innerhalb einer mechanischen
Vorrichtung auslosen oder auf das Sichtbarmachen von gespeicherten Informa-
tionen beschriinkt sein.'> Das Programm im patentrechtlichen Sinne ist mithin
ein normativer, wertausfiillungsbediirftiger Rechtsbegriff. Gleichzeitig erscheint
es angemessen, die juristische Sichtweise mit dem technischen Verstindnis der
Informatik in Einklang zu bringen.'?

2.3.4.2 Syntaktische Beziehung zwischen Programm und Datum
Ein Programm (griechisch: Vorschrift) im informatischen Sinne ist die Formu-
lierung eines Algorithmus, also eines endlichen Satzes wohldefinierter Regeln

189 BpatG, Beschluss vom 29.02.2000, 17 W (pat) 69/98, CR 2001, 155, Rn. 52 (=BPatGE
43, 35) — Fehlerhafte Zeichenkette.

190 BReg, Berichte d. Miinchner Diplomatischen Konferenz iiber d. Einfiihrung eines Euro-
pdischen Patenterteilungsverfahrens (Miinchen, 10. September bis 5. Oktober 1973), Doku-
ment M/PR/I, S. 28 Rn. 18; ebenfalls zitiert in BGH, Beschluss vom 17.10.2001, X ZB 16/
00, GRUR 2002, 143, 145 — Suche fehlerhafter Zeichenketten; siehe auch WIPO, GRUR-
Int 1978, 286 zu den Mustervorschriften fiir den Schutz von Computersoftware.

191 Horns, GRUR 2001, 1, 5; Engel, GRUR 1993, 194, 197; Melullis, GRUR 1998, 843, 843;
Betten, GRUR 1988, 248, 249; Kolle, GRUR 1977, 58.

192 Hufnagel, MMR 2008, 279, 281 Fn. 13.
193 Schwarz, GRUR 2014, 224, 225; ebenso bereits Kolle, GRUR 1977, 58, 71.
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zur Losung eines Problems in endlichen Schritten,'”* und der zugehdorigen
Datenstrukturen,'®> also der physischen oder logischen Beziehung zwischen
Datenelementen wie z. B. array, linked list, stack, tree, hash table.'®® Im Sinne
der Informatik kann ein Computerprogramm als Maschinenprogramm/Objektcode
oder als Quelltext/Quellcode vorliegen,197 wobei das Maschinen- oder Objekt-
programm nichts anderes als eine maschinenlesbare Kodierung des in einer
Programmsprache geschriebenen, fiir den Fachmann verstindlichen Quellenpro-
gramms ist.!”® Ein maschinenlesbares Format weisen beispielsweise Binirdaten
wie ,,0¢ und ,,1¢ auf,'®® mit denen bestimmte Spannungsschwellwerte beschrie-
ben werden konnen.”®® Computerprogramme konnen solange als reine Daten
behandelt werden, wie sie im Hauptspeicher oder in peripheren Speichern in
bindrer Form vorhanden sind, ohne selbst die Steuerung des Computers zu ver-
anlassen. In diesem Zustand dienen Programme allein der Bereitstellung von
Ordnungs- und Mengeninformationen als Bezugsobjekt der Datenverarbeitung.
Erst sobald den Daten eine Steuerungsfunktion zukommt, ist die informato-
rische Grenze zum Computerprogramm iiberschritten.’’! Computerprogramme
sind zugleich syntaktische Einheiten,??? die sich auch als Daten beschreiben las-
sen.” Auf der Ebene der Syntax besteht mithin eine funktionale Beziehung
zwischen Programmen und Daten.

194 Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen, S. 417, Glossar Informatik:
Algorithmus.

195 Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen, Kap. 2.2 Rn. 55.

196 Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen, S. 417, Glossar Informatik:
Datenstrukturen.

197 Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen, Kap. 3.5.7 Rn. 265.

198 S0 BGH, Urteil vom 30.01.1986, T ZR 242/83, NJW 1987, 1259, 1259 zum allgemeinen
Sprachverstindnis.

1991,G Miinchen I, Endurteil vom 05.12.2019, 7 O 5321/18, BeckRS 2019, 31035, Rn. 31 —
Nachrichtenanwendung fiir Computerspiel.

200 OLG Diisseldorf, Urteil vom 13.08.2015, 15 U 2/14, BeckRS 2015, 16355, Rn. 51, 61 —
Interfaceschaltung zur Realisierung eines genormten ISDN-Basis-Anschlusses.

201 Marly, Praxishandbuch Softwarerecht, Rn. 25 f.

202 Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen, S. 417, Glossar Informatik:
Computerprogramme.

203 Marly, Praxishandbuch Softwarerecht, Rn. 25.



2.3 Daten im patentrechtlichen Sinne 43

2.3.4.3 Die Zuordnung des Datumbegriffs zum ,Programm”
i.5.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU

Am folgenden Schaubild soll illustriert werden, wie sich die semantische, syntak-

tische und strukturelle Ebene und der jeweiligen patentrechtlichen Terminologie

zuordnen lassen.

Semantische Informationen ,JInformationen®, 1.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52
Ebene Abs. 2 lit. d EPU

Syntaktische Daten ,,Programme®, i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52
Ebene Abs. 2 1it. ¢ EPU

Strukturelle Datentriger ,.Datenverarbeitungsanlagen®, i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3
Ebene PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU

Das Datum (z. B. Wert ,,0 oder ,,1) ist patentrechtlich zunichst von der ver-
korperten, rein geistigen Information (z. B. ,,Nein“ oder ,,Ja*) abzugrenzen.204
Zu diesem Zweck ldsst sich mithilfe der semantischen Ebene die ,,Information*
im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU beschrei-
ben, worunter Nachrichten fallen, die ausschlieBlich an den menschlichen Geist
bzw. die menschliche Verstandesfihigkeit gerichtet sind, unabhingig von der
Art und Weise der Mitteilung. Die strukturelle Ebene wiederum beschreibt den
Datentréger, also ein Medium, welches das Datum in maschinell lesbarer Form
trigt oder speichert.”’®> Hierbei handelt es sich um korperliche, materielle bzw.
physische Vorrichtungen, wie insbesondere Computer und sonstige Datenverar-
beitungsanlagen i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU. Der
syntaktischen Ebene sind wiederum diejenigen Daten zuzuordnen, welche die
Information codieren und damit so ,,verpacken®, dass sie von einer Datenverar-
beitungslage verarbeitet, d. h. z. B. erzeugt, verindert, versendet, ausgewertet,
gespeichert oder geloscht werden konnen. Gleichzeitig konnen die Daten in
Kombination mit den jeweiligen algorithmisierten Befehlen die Datenverar-
beitungsanlage befihigen, bestimmte Berechnungs- und Steuerungsfunktionen
auszufiihren. Daten konnen also ebenso wie Programme bestimmte Informationen
verpacken, die fiir bestimmte Funktionen, Aufgaben oder Problemlsungen beno-
tigt werden. Die jedem Datum innewohnende Eignung zur Anweisung bestimmter
Funktionen rechtfertigt es, den Datumsbegriff dem Programmbegriff zuzuordnen
und ihn als eine Unterkategorie hiervon zu verstehen.

204 Zystimmend Graf Ballestrem/Reisner, MittPat 2017, 525, 530.

205 Schwarz/Kruspig, Computerimplementierte Erfindungen, S. 417, Glossar Informatik:
Datentriger.
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2.3.4.4 Die funktionale Wechselwirkung zwischen
Informationen, Daten und Datentrdager

Die syntaktische Daten-Ebene nimmt hiernach eine selbststindige Stellung ein
und bildet zugleich das Bindeglied zwischen der semantischen Informations- und
der strukturellen Datentriger-Ebene. Denn fiir den menschlichen Nutzer ist die
codierte Information ohne Datenverarbeitungsanlage unkorperlich und damit nicht
sinnlich wahrnehmbar, sondern stellt allenfalls einen elektrischen Spannungszu-
stand dar. Ohne die Codierung wiederum sind die darin enthaltenen Informationen
fir die zugrundeliegende Datenverarbeitungsanlage nicht ,verstindlich“. Es
besteht damit zwischen der semantischen, syntaktischen und strukturellen Ebene
eine gewisse funktionale Wechselwirkung. Um diese Wechselwirkung zwischen
den verschiedenen Ebenen patentrechtlich einordnen zu konnen, sollen zunichst
Grenzen des patentrechtlichen Schutzes aufgezeigt werden. Hierfiir bietet es sich
an, aufgrund des Sinn und Zwecks des Ausschlusstatbestandes in § 1 Abs. 3 Nr. 4
PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU zunichst davon auszugehen, dass Informationen
als solche nicht dem Patentschutz zuginglich sind. So gehort es z. B. zum Wesen
jeder geschiftlichen Tatigkeit, dass sie in Wechselwirkung mit der physischen
Welt erfolgt und die Auswertung diesbeziiglicher Informationen umfasst. Wiirden
diese Merkmale ausreichen, um Patentfdhigkeit zu bejahen, wire der Ausschluss
von Geschiftsverfahren nach Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU gegenstandslos.2%® Auf-
grund des generell engen Verstdndnisses der Patentausschlussgriinde ist jedoch zu
erwarten, dass die Beriicksichtigung der semantischen Ebene sowie des menschli-
chen Empfingers des semantischen Bedeutungsgehalts allein die Annahme eines
patentrechtlichen Schutzes nicht ausschlieBen diirfte. Gleichzeitig konnen Vor-
richtungen wie Computer oder sonstige Datenverarbeitungsanlagen unzweifelhaft
Gegenstand einer patentrechtlich geschiitzten Erfindung sein. Auf der syntakti-
schen Ebene diirfte wiederum weitestgehend Einigkeit dariiber herrschen, dass
in der bloBen Definition einer Informationen in alphanumerischen Zeichen nichts
Technisches zu sehen ist,”’ da die hierzu notwendigen gedanklichen Konzepte

206 EPA, Entscheidung vom 15.11.2006, T 154/04, GRUR-Int 2008, 337, 344 (=ABIEPA
2008, 46.) — Schéitzung des Absatzes/DUNS LICENSING ASSOCIATES.

207 BPatG, Urteil vom 06.05.2015, 6 Ni 34/14 (EP), BeckRS 2015, 14910, 4.2.1 — Patent-
fihigkeit eines Endgerdts fiir ein Kommunikationsnetz. Entsprechend wird die Paten-
tierbarkeit von bloen Programmcodes und Programmiersprachen iiberwiegend abgelehnt:
BPatG, Beschluss vom 05.04.2016, 17 W (pat) 19/14, BeckRS 2016, 9563, 11.3.3.3 —
Modulare Programmierung; BPatG, Urteil vom 19.07.2002, 5 W (pat) 434/00, Mitt-
Pat 2002, 463, 465 — Klasse fiir eine objektorientierte Programmiersprache; EPA, Ent-
scheidung vom 18.07.2013, T 1539/09, BeckRS 2016, 6959, 19 — Programmiersystem/
RENNER;, EPA, Entscheidung vom 31.05.1992, T 769/92, CR 1995, 208, 212 — SOHEIl/
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eher eine schopferische als eine technische Leistung darstellen.’”® Zugleich steht
die Patentierbarkeit von nicht-korperlichen Energieformen wie elektrischer Strom
in Konflikt mit dem iiblicherweise als sachlich-korperlich verstandenen Erzeug-
nisbegriff i.S.d. § 9 PatG.2"? Werden mit einem Computerprogramm lediglich
mathematische GroBen in elektrische Spannungen umgewandelt,?!0 Iisst sich
mithin bezweifeln, ob allein die Wechselwirkung zwischen dem Programm und
der Datenverarbeitungsanlage dem beanspruchten Verfahren zur Patentierbarkeit
verhelfen kann, ohne dass hierdurch das Patentierungsverbot fiir Computerpro-
gramme als solche ausgehdhlt wird.?!! Damit wird auch fiir die Frage der
Datenpatentierbarkeit zu kldren sein, ob und welche funktionalen Wechselwir-
kungen zwischen der Information, dem Datum und dem Datentriger vorliegen
miissen, um den Patentausschlussgrund des § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52
Abs. 2 lit. ¢ EPU zu iiberwinden.?!?

2.3.4.5 Ergebnis

Bei Daten im patentrechtlichen Sinne handelt es sich um maschinenlesbar
codierte Informationen, die in Form elektrischer Spannungen auf einem phy-
sischen Trdger gespeichert werden konnen. Aufgrund ihrer funktionalen Ver-
gleichbarkeit mit Computerprogrammen lassen sich Daten als Unterkategorie des
Programmbegriffs i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU einord-
nen. Die Frage ihrer Patentierbarkeit ist in erster Linie anhand der funktionalen
Wechselwirkung mit den ihnen innewohnenden Informationen einerseits und den
ihnen zugrundeliegenden Datentrigern andererseits zu ermitteln.

Computermanagementsystem; Tauchert, GRUR 1999, 829, 831. A.A. Kiesewetter-Kobinger,
GRUR 2001, 185, 191; Konig, GRUR 2001, 577, 582.

208 Vgl. Moufang, in: Schulte, PatG § 1 Rn. 108; Steinbrenner, in: Singer/Stauder, EPU, Art.
52 Rn. 37. Zu urheberrechtlichen Behandlung unterschiedlicher Programmiertechniken s.
Nebel/Stiemerling, CR 2016, 61, 61.

209 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 17; Mes, GRUR 2009, 305, 306; Nihring/Zeugnert,
GRUR 1953, 60, 62.

210 EPA, Entscheidung vom 21.05.1987, T 26/86, GRUR-Int 1988, 585, 586 — Rintgenein-
richtung/KOCH.

211 EPA, Entscheidung vom 14.02.1989, T 38/86, GRUR-Int 1991, 118, 121 — Textverarbei-
tung/IBM; offengelassen von BGH, Beschluss vom 11.05.2000, GRUR 2000, 1007, 1008
(=BGHZ 144, 282) — Sprachanalyseeinrichtung.

212 ygl. EPA, Entscheidung vom 15.03.2000, T 1194/97, GRUR-Int 2001, 167, 169 — Daten-
strukturprodukt/PHILIPS.
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24 Patentierbarkeit von Daten

Auf Grundlage eines vom Informationsbegriff abgrenzbaren Datenbegriffs soll
nun im Folgenden untersucht werden, ob und unter welchen Voraussetzungen
Daten selbst Gegenstand des Patentschutzes sein konnen. Ausgangspunkt der
Betrachtung soll das bereits erwihnte Rezeptortyrosinkinase II*'3-Urteil vom
27.09.2016 sein, da der BGH sich hierin erstmals mit dem patentrechtlichen
Schutz von unkorperlichen Datenfolgen als Ergebnis eines Herstellungsverfah-
rens i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG auseinandergesetzt hat. Dem logischen Aufbau
besagter Entscheidung folgend, soll die Frage nach dem technischen Charakter
von Daten zunéchst inzident im Rahmen der Darstellung der Grundsitze des deri-
vaten Erzeugnisschutzes gekliart werden. Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse
zum Verfahrenserzeugnisschutz von Daten sollen daraufhin — soweit moglich —
auf den Sachpatentschutz im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG {ibertragen werden,
da hierzu bisher keine einschldgige Rechtsprechung existiert.

2.4.1 Daten als Verfahrenserzeugnis (§ 9 S. 2 Nr. 3 PatG)

Das erfindungsgemife Verfahren, dem der Entscheidung Rezeptortyrosinkinase
Il zugrunde lag, diente dazu, eine bestimmte Genmutation in einem Nuklein-
sduremolekiil nachzuweisen, die nach der technischen Lehre des Klagepatents
als Indikator fiir eine Leukdmieerkrankung genutzt werden kann. Das Ergebnis
der Anwendung des Verfahrens war mithin ein biochemischer Befund, des-
sen Erhebung dem Fachkundigen bestimmte Informationen vermittelt.2* Eine
der Beklagten bereitete dabei von Dritten eingesandte Proben auf, wobei sie
darin enthaltene Nukleinsduren extrahierte, und leitete diese zur Untersuchung
an eine andere, in der Tschechischen Republik ansissige, Beklagte weiter. Diese
machte dort (also auBerhalb des Geltungsbereiches des Patentgesetzes) von dem
geschiitzten Verfahren fiir ihre Untersuchungen Gebrauch. Zu ihren Untersu-
chungen erstellte sie Testberichte und iibersandter Kopien davon an eine der
anderen Beklagten nach Deutschland sowie direkt an den betreffenden Auftrag-
geber.?!> Um iiber die Verletzung des patentgemiBen Verfahrens entscheiden zu
konnen, musste sich der Senat insbesondere mit der Frage auseinandersetzen, ob

213 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, 261 (=BGHZ 212, 115) —
Rezeptortyrosinkinase I1.

214 Zusammengefasst von Meier-Beck, GRUR 2017, 1065, 1068.
215 Zusammengefasst von Biermann, GRUR-Prax 2017, 41, 41.
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dem ins Inland iibersandten Untersuchungsbefund ein derivater Erzeugnisschutz
zukommen kann.

2.4.1.1 Unmittelbares Ergebnis eines Herstellungsverfahrens

Zu Beginn seiner Begriindung stellt der BGH fest, dass Erzeugnisse 1.5.d. § 9 S. 2
Nr. 3 PatG ,unmittelbar durch ein patentiertes Verfahren hergestellt sind*.>'®
Nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG ist es ,,jedem Dritten [...] verboten, ohne die Zustim-
mung [des Patentinhabers] das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents
ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufiihren oder zu besit-
zen“.?!7 Die Norm verlangt demnach zunichst ein , Verfahren, das Gegenstand
des Patents ist*.

2.4.1.1.1 Herstellungsverfahren als besondere Form des Verfahrens i.S.d.
§9S.2Nr.2 PatG
Der Wortlaut ist insofern mit dem des § 9 S. 2 Nr. 2 PatG identisch, nach
dem es Dritten verboten ist, ein ,,Verfahren, das Gegenstand des Patents ist*
anzuwenden oder zur Anwendung anzubieten. Ist der Gegenstand des Patents
ein Verfahren, spricht man von einem sogenannten Verfahrenspatent.>'® Das
Verfahrenspatent schiitzt einen bestimmten Verfahrensablauf,?!® genauer gesagt
ein aus mehreren VerfahrensmaBnahmen bestehendes technisches Handeln.??"
Verfahrenspatente konnen Verfahren zur Benutzung eines Gegenstands, zur Erzie-
lung eines Ergebnisses oder eben zur Herstellung eines Erzeugnisses zum Inhalt
haben.??! Begrifflich unterscheidet man entsprechend zwischen Verwendungs-,

216 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 17 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase I1I.

217 Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 53.
218 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 27.

219 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 84; Keukenschrijver, in:
Busse/Keukenschrijver, PatG, § 14 Rn. 53.

220 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 27; Scharen, in: Benkard, PatG § 14 Rn. 47.

221 EpA, Entscheidung vom 07.02.1984, T 150/82, GRUR-Int 1984, 525, 526 — Anspruchs-
kategorien/IFF; Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 4.
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Arbeits- und Herstellungsverfahren.??? Solange die technische Natur des Verfah-

rens vorliegt, kommt es auf die Art des Verfahrens fiir § 9 S. 2 Nr. 2 PatG nicht
223
an.

2.4.1.1.2 Sinn und Zweck des § 9 S.2 Nr. 3 PatG

Der § 9 S. 2 Nr. 3 PatG erstreckt nun die Wirkung eines Verfahrenspatents auf die
durch das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse.?>* Sinn und Zweck
der Vorschrift ist es, die Schutzrechtsliicken zu schlieen, die entstehen, wenn
ein im Inland geschiitztes Verfahrenspatent im schutzfreien Ausland angewendet
wird, um die danach hergestellten Verfahrenserzeugnisse wiederum im Inland zu
vertreiben.??> Fiir Verfahren, die Daten und Informationen betreffen, welche iiber
Staatsgrenzen hinaus verschickt werden konnen, hat die Regelung naturgemif
eine hohe Bedeutung.?”® Die Vorschrift stimmt inhaltlich mit Art 64 Abs. 2 EPU
iiberein?2’ und gehort sowohl nach Art. 28 Abs. 1 lit. b TRIPS als auch nach Art.
5quarter PVU zum verbindlichen Mindeststandard der jeweiligen Vertragsstaa-
ten.??® Bereits vor der gesetzlichen Verankerung hat das RG in der Entscheidung
Methylenblau seine Anerkennung fiir den durch ein Verfahren zur Herstellung
eines Stoffs auf chemischem Wege ,.dargestellten* Stoff damit begriindet, dass
der mittels des Verfahrens erzeugte Stoff nicht auBerhalb des Gegenstands der
Erfindung liege, sondern den das Verfahren patentrechtlich charakterisierenden
Abschluss bilde.”? Der Schutz eines auf ein Herstellungsverfahren gerichteten

222 Moufang, in: Schulte, PatG § 1 Rn. 234; Loth, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG §
14 Rn. 314.

223 BPatG, Beschluss vom 03.08.1995, 11 W (pat) 25/94, MittPat 1997, 368, 369 (=BeckRS
1995, 10608) — Innenkegelschleifmaschine; Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver,
PatG, § 1 Rn. 136; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 53.

224 Scharen, in: Benkard, PatG § 9 Rn. 53; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG §
9 Rn. 53; Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 88.

225 Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 88.

226 Prado Ojea, GRUR 2018, 1096, 1096.

227 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 97; Mes, in: Mes, PatG §
9 Rn. 63; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 54; Beier/Ohly, GRUR-
Int 1996, 973, 974.

228 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 97; Mes, in: Mes, PatG § 9 Rn.
63, 70; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 54, v. Saint-André/Tasdelen, in:
Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS, Art. 28 Rn. 4.

229RGZ 22, 8 (17) — Methylenblaw; Meier-Beck, GRUR 2017, 1065, 1068 (Fn 26);
BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 23 (=BGHZ 212, 115) -
Rezeptortyrosinkinase I1. Zum rechtshistorischen Hintergrund s. Verhauwen, in: Festschrift
80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 546.



2.4 Patentierbarkeit von Daten 49

Verfahrenspatents ist damit weiter, als es der Erfindung entspricht.3* Man kénnte
demnach von einem ,,erweiterten Verfahrensschutz* sprechen. Nicht erfasst sind
dagegen solche Erzeugnisse, die ohne Hilfe des geschiitzten Verfahrens herge-
stellt wurden. Insoweit bleibt der Schutz des Verfahrenserzeugnisses hinter dem
des Erzeugnispatents gemidl § 9 S. 2 Nr. 1 PatG zuriick, das den jeweiligen
Gegenstand unabhiingig von Herstellungsverfahren und Einsatzzweck erfasst.”?!
Durch § 9 S. 2 Nr. 3 PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU wurde damit ebenso ein beding-
ter bzw. eingeschriinkter Erzeugnisschutz geschaffen.?3? Das Verfahrenserzeugnis
wird zugleich ,.indirekt* geschijtzt,233 da es aus dem Verfahren abgeleitet werden

muss. Man spricht daher auch vom ,,derivativen Erzeugnisschutz“.234

2.4.1.1.3 Die Herstellung eines Erzeugnisses

Aus der Tatsache, dass § 9 S. 2 Nr. 3 PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU ausdriick-
lich ein durch ein Verfahren unmittelbar ,hergestelltes* Erzeugnis verlangt, lasst
sich schlieBen, dass sich die Norm auf Herstellungsverfahren bezieht.?3> Allein
aufgrund des Wortlautes sollte der Anwendungsbereich der Vorschrift jedoch
nicht hierauf beschrinkt werden,?3® da Erzeugnisse auch im Rahmen von Ver-
wendungsverfahren entstehen konnen.??” Beim originiren Herstellungsverfahren
besteht die Lehre zum technischen Handeln in der Beschreibung der beiden
eigentlichen Verfahrensmaf3nahmen, ndamlich der Wahl der Ausgangsstoffe und

230 Osterr. OGH, Entscheidung vom 18.05.1993, 4 Ob 42/93, GRUR-Int 1994, 324, 325 —
Sockelplatte; BPatG, Beschluss vom 11.07.1968, 16 W 97/63, MittPat 1969, 77, 77; Keu-
kenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 97.

231 Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 125.

232 BGH, Beschluss vom 06.07.1971, X ZB 9/70, GRUR 1972, 80, 82 (=BGHZ 57, 1) - Tri-
oxan; BGH, Beschluss vom 13.02.1964, Ia ZB 19/63, GRUR 1964, 439, 441 (=BGHZ 41,
231) — Arzneimittelgemisch; Scharen, in: Benkard, PatG § 9 Rn. 53.

233 S0 EPA, Entscheidung vom 20.12.1999, G 1/98, GRUR-Int 2000, 431, 432 — Transgene
Pflanze/NOVARTIS II.

234 Mes, in: Mes, PatG § 9 Rn. 63. Kiihnen verwendet zusitzlich den Begriff des , komple-
mentédren* Sach- bzw. (Verfahrens-)Erzeugnisschutzes, ohne jedoch néher darauf einzuge-
hen, was genau nun auf welche Weise ,ergédnzt* wird, vgl. Kiihnen, Patentverletzung, Kap.
A Rn. 303.

235 Vgl. Mes, in: Mes, PatG § 9 Rn. 65; Cimniak, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, EPU Art.
64 Rn. 9.

236 Mes, in: Mes, PatG § 9 Rn. 65; Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 86; Melullis,
in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 130.

237 BGH, Beschluss vom 16.01.1990, X ZB 24/87, GRUR 1990, 508, 510 (=BGHZ 110, 82
= BPatGE 31, 277) — Spreizdiibel; BGH, 29.10.1981, X ZB 3/80, GRUR 1982, 162, 163
(=BPatGE 24, 262) — Zahnpasta.
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der Art der Einwirkung auf diese Stoffe.”3® Voraussetzung fiir die Schutzfihig-
keit ist, dass das Verfahren nach Ausgangsstoff, Arbeitsweise und Endergebnis
von anderen denkbaren Herstellungsverfahren unterscheidbar ist.23?

2.4.1.1.3.1 Daten oder Informationen als Ausgangsstoff
Solange der Ausgangsstoff sich hinreichend identifizierbar beschreiben 1éss
kann er fest, fliissig oder gasformig sein, eine Energieform oder eine Welle dar-
stellen.*! Die Auswahl kann dabei einen, aber auch mehrere Ausgangsstoffe
betreffen.>*>

Als Ausgangsstoffe kommen Informationen und Daten in Betracht. Infor-
mationen konnen anhand ihres zugrundeliegenden Inhalts beschrieben werden.
Dagegen lassen sich Daten in der Maschinensprache als eine Folge von bits
spezifizieren.”*> Eine pauschale, syntaktische Beschreibung ist jedoch kaum
moglich,>** da das Format des Maschinencodes stets abhingig von der ver-
wendeten Programmiersprache, dem Compiler sowie der zugrundeliegenden
Maschine ist.>* Datenstrukturen konnen beispielsweise in den Programmierspra-
chen ,,Structured Query Language* (SQL-), ,,Document Type Definition* (DTD-)

t,240

238 BGH, Beschluss vom 11.07.1985, X ZB 26/84, GRUR 1986, 163, 163 (=BGHZ 95,
295; BPatGE 27, 257) — Borhaltige Stihle; BGH, Beschluss vom 23.11.1965, Ia ZB 210/
63, GRUR 1996, 249, 250 — Suppenrezept; Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 28.

239 BGH, Beschluss vom 11.07.1985, X ZB 26/84, GRUR 1986, 163, 163 (=BGHZ 95,
295; BPatGE 27, 257) — Borhaltige Stihle; BGH, Beschluss vom 03.02.1966, Ia ZB
26/64, GRUR 1966, 312, 315 (=BGHZ 45, 102) — Appetitziigler; BGH, Beschluss vom
23.11.1965, Ia ZB 210/63, GRUR 1996, 249, 250 — Suppenrezept; OLG Diisseldorf, Urteil
vom 28.01.2010, 2 U 131/08, NJOZ 2010, 1781, 1784 — Interframe dropping; LG Diis-
seldorf, Urteil vom 30.11.2006, 4b O 508/05, BeckRS 2011, 6018, Rn. 91 (=InstGE 7,
70) — Video-Signalcodierung I; Einsele, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 1 Rn. 92; Mes, in:
Mes, PatG § 9 Rn. 65.

240 BGH, Beschluss vom 06.07.1971, X ZB 9/70, GRUR 1972, 80, 81 f. (=BGHZ 57, 1) —
Trioxan; Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 31; Mes, in: Mes, PatG § 1 Rn. 196.

241 Moufang, in: Schulte, PatG § 1 Rn. 236; Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 30.
242 Scharen, in: Benkard, PatG § 14 Rn. 48.

243 Schmidr, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, § 1 Rn. 14; ¥, GRUR-
Int 2019, 238, 245.

244 Nebel/Stiemerling, CR 2016, 61, 68.
245 Schmidt, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, §1.
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oder XSD geschrieben sein.”*® Anhand eines Datenmodells lassen sich wie-
derum siamtliche Strukturen, Datentypen und die Zusammenhénge der Daten (sog.
Metadaten)?*’ in einem Softwaresystem untereinander darstellen.?*8

2.4.1.1.3.2 Die Einwirkungsmdglichkeiten auf Daten und Information
Weiterhin miisste auf die Informationen oder Daten als Ausgangsstoff ,.einge-
wirkt“ werden. Die Einwirkung kann sich etwa auf die duflere Formgebung des
Ausgangstoffes beziehen, wie z. B. durch Fréasen, Schmieden, Lochen, Auspres-
sen, Ziehen, Stanzen oder SchweiBen.?*® Neben der mechanisch-physikalischen
AuBeneinwirkung kann auch allein die innere, stoffliche Beschaffenheit des ver-
wendeten Materials von Bedeutung sein.””° Die Einwirkung erfolgt dann meist
auf chemischem Wege,”>! wobei auch mikrobiologische Verfahren als Herstel-
lungsverfahren geschiitzt sind.>> Wesentlich ist, dass auf den Ausgangsstoff
technisch zum Zweck bzw. mit dem Ziel der Verinderung eingewirkt wird.2>?
Das bedeutet, es geht in der Regel um Titigkeiten, die eine Verdnderung des
Naturzustandes bewirken und gewohnlich die Umwandlung oder Verarbeitung
einer Form von Materie oder Energie beinhalten.?>*

Betrachtet man allein die strukturelle Ebene von Daten, kommt als Einwir-
kungshandlung der physische Eingriff in die Sachsubstanz des Datentrigers in
Betracht, wie z. B. ein Schaltungswechsel. Auf der semantischen Ebene wire

246 Nebel/Stiemerling, CR 2016, 61, 66.

247 BitKom, Big Data Leitfaden 2014, S. 193.

248 Pruf3/Sarre, in: Auer-Reinsdorff/Conrad, Hdb. IT-Recht, S. 2889, Technisches
Glossar ,,.Datenmodell®.

249 BPatG, Beschluss vom 05.02.1965, 8 W 307/61, BPatGE 8, 136, 138; Bacher, in: Ben-
kard, PatG § 1 Rn. 29.

250 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 30.

251 BGH, Beschluss vom 25.11.1965, Ta ZB 24/64, GRUR 1966, 201, 205 — Ferromagneti-
scher Korper.

252 OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.04.2011, 2 U 148/09, BeckRS 2011, 20933, IL.4 — Her-
stellung von L-Lysin; Scharen, in: Benkard, PatG § 14 Rn. 48; Keukenschrijver, in: Busse/
Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 102.

253 BpatG, Beschluss vom 29.11.1976, 13 W (pat) 86/7, BPatGE 19, 116, 118
(=MittPat 1978, 18) — Patentkategorie; BPatG, Beschluss vom 05.02.1965, 8§ W
307/61, BPatGE 8, 136, 138; EPA, Entscheidung vom 21.10.1987, T 378/86,
GRUR-Int 1988, 941, 942 (=ABI. EPa 1988, 386) — Kategorienwechsel/MOOG.

254 EPA, Entscheidung vom 22.03.2006, T 619/02, GRUR-Int 2007, 333, 2.4.1. — Geruchs-
auswahl/QUEST INTERNATIONAL.
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eine Anderung des Sinngehaltes der Information denkbar.>> Eine Anderung
des materiellen bzw. energetischen Naturzustandes wird hierdurch jedoch nicht
erreicht, da auch eine inhaltlich gednderte Information nach wie vor eine Infor-
mation bleibt.?® Eine strukturelle Anderung der Information kann allerdings
durch ihre erstmalige Codierung als Datum erreicht werden, da es hierdurch zu
einem Substratwechsel in Form von elektrischem Strom kommt.>” So lassen
sich beispielsweise akustische Signale mehrkanalig codieren, indem die hérbaren
Frequenzen in zwei separate Teilbinder unterteilt werden.2®

Schwieriger erweist sich die Beurteilung der Einwirkungsméglichkeiten auf
der syntaktischen Ebene, d. h. wenn die Information bereits codiert ist. In die-
sem Fall liegt es nahe, in erster Linie mogliche Verinderungen der Codierung
zu betrachten.”>® Da mit der Codierungsart grundsiitzlich jede Art und Weise der
Codierung von Information gemeint ist,2% kénnen hierunter beispielsweise die
bereits genannten Datenkompressionsverfahren fallen.?0! Auch hierfiir ist jedoch

255 S0 kann beispielsweise die Anderung zentraler Konfigurationsdatenbanken Einfluss auf
die Struktur hieraus erstellter Nutzerdaten haben, vgl. zu einer strafrechtlichen Konstellation
BGH, Beschluss vom 27.07.2017, 1 StR 412/16, MMR 2018, 469, 402 — Botnetz zur Bitcoin-
Erzeugung.

236 ygl. EPA, Entscheidung vom 24.02.2015, T 2372/11, BeckRS 2015, 114287, Rn. 45 —
Verfahren zur medizinischen Diagnoseunterstiitzung/COMPUGROUP zur bloBen semanti-
schen Umwandlung von Freitextinformationen.

257 Vgl. Zipse, GRUR 1973, 123, 131 zur Frage, ob Computerprogramme Anweisungen an
den menschlichen Geist darstellen: ,,Es spielt hierbei keine Rolle, dass es Sicht nicht um ein
Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses, sondern um ein Arbeitsverfah-
ren oder ein Verfahren zur Behandlung eines Substrats, ndmlich eines elektrischen Stroms,
handelt.*

258 BPatG, Beschluss vom 11.10.2003, 23 W (pat) 47/02, BeckRS 2011, 27764, 11.3 — Kodie-
rung akustischer Signale.

259 Vgl. Obenland/Samson, in: Biischer/Dittmer/Schiwy, Gewerbl Rechts, PatG § 1 Rn. 201
die von ,,[...] Kodierungs-, Kompressions- und andere Bearbeitungsverfahren [...]* spre-
chen. Ebenso Verhauwen, GRUR 2021, 388, 390: ,,Codierung = Herstellungsverfahren*.
260 BpatG, Urteil vom 21.01.2015, 5 Ni 91/12, BeckRS 2015, 10492, 1.6 — Pridikationsbe-
wegungsfeldmodell.

261 Arpold, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 15, 18. S.
auch Schneider, Hdb. EDV-Recht, Kap. H Rn. 44. So befasst sich beispielsweise der
Standard ISO/IEC-Nr. 14496-10, auch bekannt unter MPEG-4/AVC mit der Audio-
und Videodatenkompression, vgl. LG Diisseldorf, Urteil vom 12.12.2018, 4b O 15/17,
BeckRS 2018, 38610, Rn. 158 — Bilddekodierungsvorrichtungen: ,,[...] aktuell so gut wie
alle marktfahigen mobilen Endgeréte mit dem geltend gemachten [...] Standard ausgeriistet

[...].«
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eine hinreichend bestimmte Individualisierung erforderlich.”®> Dementsprechend
greift der Schutz nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU nur ein,
wenn das geschiitzte und angewendete Verfahren ,.entweder ein Erzeugnis her-
vorbringt oder zu einer Veridnderung der d@uflerlichen oder inneren Beschaffenheit
eines Erzeugnisses fiihrt“.?%3 Rein terminologisch lisst sich hierbei mit Bacher
zwischen (Neu-)Herstellung im engeren Sinn und der Bearbeitung als Herstel-
lung im weiteren Sinn differenzieren.’®* Im Folgenden soll erértert werden, ob
und inwieweit sich diese MaBstibe iiberhaupt auf die Datencodierung anwenden
lassen.

2.4.1.1.3.2.1 Datenerzeugung als Neuherstellung

Ein Erzeugnis ist dann hervorgebracht, wenn es sich im Verhiltnis zum Aus-
gangsstoff als etwas Neues darstellt.”®> Trotz des mit § 950 BGB ihnlichen
Wortlautes (,,neue bewegliche Sache*) sollte sich die Frage der ,,Neuheit” nicht an
zivil- sondern allein an patentrechtlichen Wertungen orientieren.?®® Ein Anhalts-
punkt fiir diese patentrechtliche Betrachtung liefert die Verfahrensvorschrift des §
139 Abs. 3 S. 1 PatG,2%7 die als Tatbestandsmerkmal ausdriicklich ,,ein Verfahren
zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses voraussetzt. Ist ein Verfahrenserzeug-
nis demnach ,neu“, greift im Rahmen eines Verletzungsprozesses zugunsten
des Patentinhabers die widerlegbare Vermutung, dass das angegriffene Erzeugnis
unter Anwendung des geschiitzten Verfahrens hergestellt wurde. Der potenzielle
Verletzer muss dann beweisen, dass er selber tatsidchlich ein anderes Verfahren
verwendet hat und trotzdem zum ,.gleichen Ergebnis gekommen ist.>%® Eine
entsprechende Beweislastregelung ist zwar nicht dem EPU, wohl aber Art. 34

262 Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 128.

263 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 17 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase 1I; OLG Diisseldorf, Urteil vom 11.11.2010, 2 U 40/10,
BeckRS 2011, 2026, 11.3 (=InstGE 12, 258) — Blutgehirnschranke.

264 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 28.

265 S0 bereits RG, Urteil v. 15.10.1912, RGSt 46, 262, 263 (=BIPMZ 1913, 124) — Treibrie-
men; Krafler/Ann, PatR, § 33 Rn. 167.

266 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 186. Undeutlich insoweit Ensthaler, NJW 2016, 3473, 3476:
,.Die Regelung erscheint passend. Bei den gegenstindlichen Informationen handelt es sich
um ,,Rohmaterialien®, um unbearbeitete Informationen, Rohinformationen, mit denen etwas
geschieht, die — wenn auch nicht im Sinne von Patent- und Urheberrecht — bearbeitet wer-
den.*

267 Mes, GRUR 2009, 305, 308.

268 BGH, Urteil vom 13.03.2003, X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 507 — Enalapril; Grabin-
ski/Ziilch, in: Benkard, PatG § 139 Rn. 119.
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Abs. 1 TRIPS zu entnehmen.?®® Neben dieser Rechtsfolge macht der § 139
Abs. 3 S. 1 PatG jedoch — ebenso wenig wie das TRIPS —*7° keine Aussage
dariiber, wann ein solch neues Erzeugnis vorliegt. Teilweise wird daher ver-
treten, den sogenannten absoluten Neuheitsbegriff i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 1 PatG
/ Art. 54 Abs. 1 EPU als MaBstab fiir § 139 Abs. 3 S. 1 PatG heranzuzie-
hen.?’! Eine Erfindung gilt demnach ,,als neu, wenn sie nicht zum Stand der
Technik gehort.” Das bedeutet, dass die patentfahige Erfindung gegeniiber allen
technischen Lehren neu sein muss, die gemidll § 3 Abs. 1 S. 2 PatG / Art. 54
Abs. 2 EPU irgendwann, irgendwo in irgendeiner Weise vor dem maBgeben-
den Zeitpunkt der Anmeldung der Offentlichkeit zuginglich gemacht worden
sind.>’?> Gegen die Heranziechung der Wertungen des absoluten Neuheitsbegriffs
wird eingewandt, dass bereits durch die bloBe Existenz eines vorbekannten Pro-
dukts mit gleichen Eigenschaften belegt sei, dass die Herstellung des geschiitzten
Verfahrenserzeugnisses auch unter Anwendung eines anderen als der geschiitz-
ten Verfahrenslehre méglich war.?’> Die beiden Neuheitsbegriffe miissten sich
nicht stets decken.”’* Es widerspricht auch nicht dem Grundsatz der Einheit der
Rechtsordnung, in einem Gesetz wiederholt verwendete Begriffe unterschiedlich
auszulegen. SchlieBlich handelt es sich bei § 3 PatG / Art. 54 EPU um eine mate-
rielle, bei § 139 Abs. 3 S. 1 PatG um eine prozessuale Vorschrift. Der Gesetzgeber
hitte bei gegenteiligem Deutungswillen problemlos einen Klammerverweis auf §
3 PatG in den Wortlaut einfiigen konnen. Es erscheint daher iiberzeugend, von
einem eigenstdndigen Neuheitsbegriff im Rahmen des § 139 Abs. 3 S. 1 PatG
auszugehen.

Letztlich kann die Frage, ob im Rahmen des derivaten Verfahrenserzeug-
nisschutzes der absolute oder ein anderer Neuheitsbegriff zu verwenden ist,
allerdings offenbleiben. Denn nach der neueren Rechtsprechung geniigt es fiir

269 Mes, in: Mes, PatG § 139 Rn. 419; Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 42,
Neef, in: Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS, Art. 34 Rn. 4.

270 ygl. Neef, in: Busche/Stoll/Wiebe, TRIPS, Art. 34 Rn. 4, Art. 27 Rn. 39.

271 LG Hamburg, Urteil vom 24.01.2014, 315 O 234/12, BeckRS 2014, 20356, LA2 —
Implantat; Grabinski/Ziilch, in: Benkard, PatG § 139 Rn. 121; Jestaedt/Osterrieth, in: Ben-
kard, EPU, Art. 64 Rn. 43; Krafier/Ann, PatR, § 33 Rn. 198.

272 Moufang, in: Schulte, PatG § 3 Rn. 8.

213 LG Diisseldorf, Urteil vom 04.03.2003, 4 O 456/01, BeckRS 2008, 16495, Rn. 93
(=InsGE 3, 91) — Steroid Prdparate; Vof3/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 139 Rn. 298;
Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. E Rn. 159; Pirz, in: Fitzner/Lutz/
Bodewig, PatG § 139 Rn. 255; Pietzacker, GRUR 1963, 601, 604.

274 LG Miinchen I, Urteil vom 17.12.1963, 7 O 20/60, GRUR 1964, 679, 680 — Appreturmit-
tel.
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die Annahme der Neuheit bereits, wenn sich das geschiitzte Verfahrenserzeug-
nis im Priorititszeitpunkt des Verfahrenspatents>”> in wenigstens einer Eigen-
schaft von den vorbekannten Produkten unterscheidet.?’® Dies lisst bereits der
Umkehrschluss aus § 139 Abs. 3 S. 1 PatG zu, der nicht auf neue Erzeugnisse
hitte beschridnkt werden brauchen, wenn ohnehin keine anderen Erzeugnisse vom
Schutz des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU erfasst wiren.”?’” Da
neben der Neuherstellung auch bereits eine Bearbeitung die Herstellung begriin-
den kann,?’8 kommt es im Rahmen der Priifung des i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG /
Art. 64 Abs. 2 EPU nicht auf das Sachmerkmal der Neuheit an.?”’

2.4.1.1.3.2.2 Umcodierung als Bearbeitung

Es kann daher ebenfalls geniigen, dass der hervorgebrachte Gegenstand vorher
schlicht noch nicht vorhanden war, ohne dass es — wie in den zuvor genann-
ten Fillen der Neuherstellung — auf die Unterscheidbarkeit der Eigenschaften
von auf anderem Wege hergestellten gleichartigen Gegenstinden ankommt.?30
Demnach konnte auch in einer bloBen Umcodierung von Daten eine ,,Bear-
beitung® liegen.”8! Hierfiir spricht, dass mit jeder Codierung eine gewisse Art

275 BGH, Urteil vom 13.03.2003, X ZR 100/00, GRUR 2003, 507, 507 — Enalapril.

276 LG Hamburg, Urteil vom 24.01.2014, 315 O 234/12, BeckRS 2014, 20356, IL.A.3 —
Implantat; LG Diisseldorf, Urteil vom 04.03.2003, 4 O 456/01, BeckRS 2008, 16495, 11.1.a
(=InsGE 3, 91) — Steroid Prdparate; LG Miinchen 1, Urteil vom 17.12.1963, 7 O 20/60,
GRUR 1964, 679, 680 — Appreturmittel.

21T OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.04.2011, 2 U 148/09, BeckRS 2011, 20933, 1.4 —
Herstellung von L-Lysin; OLG Diisseldorf, Urteil vom 18.07.2013, 1-2 U 99/11,
BeckRS 2013, 18748, 11.3.a — Lysin; Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 91.

278 BPatG, Beschluss vom 29.11.1976, 13 W (pat) 86/7, BPatGE 19, 116, 118
(=MittPat 1978, 18) — Patentkategorie; BPatG, Beschluss vom 05.02.1965, 8 W
307/61, BPatGE 8, 136, 138; EPA, Entscheidung vom 04.05.1981, T 0001/1981,
BeckRS 1981, 30492575, 2 ff. — Thermoplastische Muffen; Keukenschrijver, in: Busse/
Keukenschrijver, PatG, § 1 Rn. 138; Einsele, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 1 Rn. 93.
219 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 17 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase 11I.

280 Vgl. OLG Diisseldorf, Urteil vom 18.07.2013, I-2 U 99/11, BeckRS 2013, 18748, 11.3.a —
Lysin; OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.04.2011, 2 U 148/09, BeckRS 2011, 20933, 11.4 —
Herstellung  von  L-Lysin, LG Disseldorf, 08.01.2019, 4c O 12/17, GRUR-
RR 2019, 3125, Rn. 115 — Decodiervorrichtung.

281 Vgl. Obenland/Samson, in: Biischer/Dittmer/Schiwy, Gewerbl Rechts, PatG § 1 Rn. 201
die von ,,[...] Kodierungs-, Kompressions- und andere Bearbeitungsverfahren [...]* spre-
chen. Ebenso Verhauwen, GRUR 2021, 388, 390: ,,Codierung = Herstellungsverfahren*.
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von Umwandlung von Ausgangsdaten in andere Daten verbunden ist,%? wie
z. B. bei einem Verfahren zum Umcodieren einer Folge Datenbits in eine
Folge Kanalbits,”®? zur Umwandlung digitaler, als Steuerzeichen fiir den Dru-
cker fungierender Daten®®* oder zur Festlegung der zeitlichen Abfolge eines
Datenformats.”

Liee man jedoch jede Umcodierung von Daten zur Einordnung als Herstel-
lungsverfahren ausreichen, wiirde dies den Anwendungsbereich des § 9 S. 2 Nr. 3
PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU allzu weit ausdehnen. Als BegrenzungsmaBstab kinnte
man daher die zu sog. Arbeitsverfahren entwickelten Grundsitze heranziehen.

2.4.1.1.3.2.3 Abgrenzung zum Arbeitsverfahren

Nicht in den Anwendungsbereich von § 9 S. 2 Nr. 3 PatG / Art. 64 Abs. 2
EPU fallen laut der Rechtsprechung Ergebnisse reiner Arbeitsverfahren, bei denen
keine neue Sache geschaffen wird, sondern lediglich auf eine Sache eingewirkt
wird, ohne Verdnderungen an ihr vorzunehmen.?8¢ Behilt die behandelte Sache
ihre bereits vorhandene Zweckbestimmung und Funktion bei, ist mithin kein
Verfahrenserzeugnis anzunehmen.?8” MaBgeblicher BetrachtungsmaBstab ist die
Verkehrsauffassung,?®® fiir welche in erster Linie die berechtigten Erwartungen
der Mehrheit der Abnehmer des Erzeugnisses von Bedeutung sind.?%?

282 ygl. LG Diisseldorf, Urteil vom 12.12.2018, 4b O 15/17, BeckRS 2018, 38610, Rn. 129 —
Bilddekodierungsvorrichtungen.

283 Finsele, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 1 S. 217.

284 Vgl. EPA, Entscheidung vom 15.04.1993, T 110/90, GRUR-Int 1994, 1038, 1041 — Edi-
tierbare Dokumentenform/IBM.

285 vgl. EPA, Entscheidung vom 06.04.2005, T 0659/2004, BeckRS 2005, 30620893, 6 —
Record medium storing a signal.

286 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 17 (=BGHZ
212, 115) — Rezeptortyrosinkinase II; BGH, Beschluss vom 05.10.2005, X ZB 7/03,
GRUR 2005, 135, Rn. 10 — Arzneimittelgebrauchsmuster; BGH, Beschluss vom 16.09.1997,
X ZB 21/94, GRUR 1998, 130, 132 — Handhabungsgerdt; OLG Diisseldorf, Urteil vom
11.11.2010, 2 U 40/10, BeckRS 2011, 2026, 11.2 (=InstGE 12, 258) — Blutgehirnschranke;
EPA, Entscheidung vom 21.10.1987, T 378/86, GRUR-Int 1988, 941, 942 (=ABIl. EPa 1988,
386) — Kategorienwechsel/MOOG.

287 LG Diisseldorf, 08.01.2019, 4c O 12/17, GRUR-RR 2019, 3125, Rn. 114 — Decodiervor-
richtung.

288 OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.04.2011, 2 U 148/09, BeckRS 2011, 20933, 11.3.a — Her-
stellung von L-Lysin.

29vygl. OLG Diisseldorf, Urteil vom 29.04.2016, 1-15 U 47/15, GRUR-
RR 2016, 11301, Rn. 119 — Trommeleinheit, OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.04.2017,
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2.4.1.1.3.2.3.1 Abgrenzungsbeispiele aus der Rechtsprechung

Die in der Rechtsprechung existierenden Beispiele fiir Arbeitsverfahren gehen
hiufig von einem korperlichen Verfahrensgegenstand aus. So soll etwa das blof3e
,Fordern, Wenden, Ordnen, Zihlen oder Reinigen* des Ausgangsstoffes nicht
unter den Begriff der ,,Herstellung* fallen.2%? Gleiches gilt fiir Verdnderungen, die
lediglich auf die Oberfliche des betroffenen Gegenstandes einwirken, wie z. B.
das Streichen oder Polieren.””! Der BGH hat iiberdies ein Verfahren zur Repa-
ratur eines Motorenblocks nicht als Herstellungsverfahren angesehen und dem
reparierten Motorenblock dementsprechend die Verfahrenserzeugnisqualitit abge-
sprochen, da dieser auch im defekten Zustand nicht vollig wertlos (,,Schrott) war
und die Reparatur demnach seine urspriingliche Zweckbestimmung und Funktion
nicht wesentlich verindert hatte.?%”

Dem streitgegenstindlichen Verfahren der Rezeptortyrosinkinase II-
Entscheidung lagen dagegen Daten und damit unkdrperliche Gegenstinde
zugrunde. Als beispielhafte Arbeitsverfahren nennt der BGH in diesem Zusam-
menhang Fille, in denen der Gegenstand lediglich ,untersucht, gemessen
oder befordert wird.?>> In #hnlicher Weise zihlen die Beschwerdekammern
neben Messverfahren auch bloBe Test- und Auswahlverfahren nicht zu Her-
stellungsverfahren i.S.d. Art. 64 Abs. 2 EPU, sofern diese ,,nur Informationen

hervorbringen“.?®* Auch fiir das OLG Diisseldorf ist die Gewinnung einer

Erkenntnis das ,.typische Kennzeichen eines Arbeitsverfahrens*.>%

I-15 U 68/15, GRUR-RR 2017, 110549, Rn. 124 — Trommeleinheit; OLG Diisseldorf, Urteil
vom 25.02.2021, 15 U 1/20, GRUR-RR 2021, 337, Rn. 90 f. — Filtervorrichtung.

290 BPatG, Beschluss vom 05.02.1965, 8 W 307/61, BPatGE 8, 136, 138; Scharen, in: Ben-
kard, PatG § 9 Rn. 54; Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 35.

21 Epsthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 55; Keukenschrijver, in: Busse/
Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 102.

292 BGH, Urteil vom 16.02.1951, I ZR 73/50, BGHZ 1, 194, 198 (=GRUR 1951, 314) —
Motorenblockreparatur; zustimmend. Kritisch dagegen Triistedt, GRUR 1952, 63, 66 f.,
der darauf hinweist, dass ein und dasselbe Reparaturverfahren auch als Herstellungsver-
fahren eingeordnet werden konnte, wenn die Werthaltigkeit des defekten Gegenstandes im
nicht-reparierten Zustand das mafBgebliche Abgrenzungskriterium darstellt.

293 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 17 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase II; OLG Diisseldorf, Urteil vom 11.11.2010, 2 U 40/10,
BeckRS 2011, 2026, 11.3 (=InstGE 12, 258) — Blutgehirnschranke.

294 EPA, Entscheidung vom 22.03.2006, T 619/02, GRUR-Int 2007, 333, 338 — Geruchsaus-
wahl/QUEST INTERNATIONAL.

295 OLG Diisseldorf, Urteil vom 08.11.2012, I-2 U 108/10, BeckRS 2013, 10850, B.1.c.bb —
Modellieren von Feststoffobjekten. Fiir die Einordnung des patentgemifen Simulations-
verfahrens (hier: zur Berechnung des Fluidflusses in einem dreidimensionalen Objekts) als



58 2 Hauptteil

2.4.1.1.3.2.3.2 Abgrenzungsmalistabe aus der Literatur

Die Ansichten in der Literatur zur Abgrenzung zwischen Herstellungs- und
Arbeitsverfahren sind uneinheitlich und im Einzelnen nicht eindeutig geklirt.2%
Der iiberwiegende Teil der Literatur urteilt ebenfalls vorwiegend anhand der
objektiven Verkehrsanschauung,”®’ wobei sich die Ansichten lediglich in der
Schwerpunktsetzung unterscheiden. Wihrend Mes beispielsweise den Grad der
Ubereinstimmung zwischen Ausgangs- und Endprodukt fiir entscheidend hilt,2%%
schligt Scharen dagegen vor, nach dem Grad der Einwirkung zu differenzieren.?”
Krafier/Ann lehnen es ab, jede wirtschaftlich nicht ganz unbedeutende Verinde-
rung eines Ausgangsstoffes als Herstellungsverfahren einzuordnen.3?’ Die bloBe
Uberpriifung eines Ausgangsstoffes sprenge iiberdies die Wortlautgrenze der
,,Herstellung“.301 Allein Mellulis zieht es vor, in erster Linie nach dem ,,sach-
lich gewollten® Inhalt der Patentschrift zu urteilen. Habe etwa ein Verfahren zur
Schidlingsbekdmpfung lediglich den Zweck, die betroffenen Insekten zu toten,
bediirfe es so gar nicht der — in diesem Fall wohl bewusst absurden — begriff-
lichen Zuordnung, ob nun die korperlichen Uberreste als Verfahrenserzeugnis
einzuordnen sind oder nicht. Schweige die Patentschrift allerdings dariiber, ob die
unter Schutz gestellte Lehre auch auf die Erzeugung eines Produktes gerichtet ist,

konne ,,auch die Verkehrsanschauung hilfreich sein* 302

2.4.1.1.3.2.3.3 Diskussion und eigene Stellungnahme
Betrachtet man die vom BGH beispielhaft genannten Arbeitsverfahren im Bereich
der Datenverarbeitung (,,untersucht, gemessen oder befordert”), liegt es aus

Herstellungsverfahren hat es das OLG Diisseldorf nicht fiir ausreichend erachtet, dass die
das dreidimensionale Objekt darstellenden Ausgangsdaten verarbeitet werden und zu einem
Simulationsergebnis fithren, wodurch die Ausgangsdaten unwiederbringlich verloren gehen.
Denn der Kern der Erfindung lag nicht im unwiederbringlichen Verlust der Ausgangsdaten,
sondern gerade in der wiederholten Durchfiihrung der Simulation mit derselben dreidimen-
sionalen Geometrie, aber mit anderen Prozessparametern.

296 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 102; Krafjer/Ann, PatR, § 33
Rn. 167.

297 Krafler/Ann, PatR, § 33 Rn. 169; Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver,
PatG, § 9 Rn. 102.

298 pMes, GRUR 2009, 305, 305.

29 Scharen, in: Benkard, PatG § 9 Rn. 54; Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art.
64 Rn. 34.

300 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 171 ff.
301 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 173.
302 Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 130.
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Griinden der Rechtssicherheit nahe, die Abgrenzung zum Herstellungsverfah-
ren in erster Line anhand der Verkehrsanschauung, und damit des tatséchlichen
Verstdndnisses des angesprochenen Verkehrskreises, vorzunehmen. Denn im
informatorischen Sinne ldsst sich das ,,Befordern” von Daten ohne weiteres
als deren Ubertragung oder Ubermittlung vom Absender zum Empfinger ver-
stehen.’?3 Messungen sind Ermittlungen einer quantitativen Aussage iiber eine
physikalische GroBe,3 und beinhalten damit Akte des ,Zihlens* im weiteren
Sinne. Die Datenmessung ldsst sich auch als Datenerfassung umschreiben. Eine
Untersuchung zielt vorrangig auf die Gewinnung einer intellektuellen Erkenntnis
ab, sei es aus kommerziellem, therapeutischem oder sonstigem Informationsin-
teresse heraus.>*> Entsprechend konnen auch Akte der reinen Datenanalyse bzw.
Auswertung3%° als Arbeitsverfahren eingestuft werden. Eine solche Betrachtungs-
weise wiirde jedoch dazu fiihren, dass die Annahme eines Herstellungsverfahrens
bereits dann ausscheidet, sobald im Rahmen der erfindungsgemiflen Lehre Ver-
fahrensschritte beansprucht werden, die jeglicher Datenverarbeitung immanent
sind.

Um eine derart weitreichende Einschrinkung des Verfahrenserzeugnisschutzes
zu verhindern, bedarf es also zusitzlicher Kriterien, anhand derer die Ver-
kehrsanschauung eine Abgrenzung vornehmen kann. Die in der Literatur hierzu
entwickelten Ansitzen, wie der Grad der Einwirkung auf die Sache oder der Grad
der Ubereinstimmung zwischen Ausgangsstoff und hergestellter Sache, mogen bei
korperlicher Einwirkung auf den erfindungsgeméBen Gegenstand hilfreich sein.
Im Bereich der nicht-korperlichen Gegenstinde bereitet die tatsdchliche Feststel-
lung von Abweichung oder Ubereinstimmung in der stofflichen Konsistenz jedoch
naturgemill Schwierigkeiten. So ist es zwar moglich, dass sich eine patentge-
mil codierte Signalfolge anhand der objektiv messbaren Datenmenge von den
urspriinglichen Ausgangsdaten unterscheiden lisst.>?” Setzt das Codierungsver-
fahren jedoch eine spiegelbildliche Decodierung voraus, um die erzeugten Daten

303 Das 1983 von der ISO beschlossene ,,Open Systems Interconnection Reference Model*
teilt den Vorgang der Dateniibertragung in sieben iibereinander liegende Schichten ein, Sie-
ber, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Hd. MMR, Teil 1 Rn. 36 ff.

304 BPatG, Beschluss vom 19.03.2019, 17 W (pat) 15/17, BeckRS 2019, 6639, Rn. 44 — Ver-
fahrens zur Auslieferung von Werbemitteln.

305 vel. OLG Diisseldorf, Urteil vom 11.11.2010, 2 U 40/10, BeckRS 2011, 2026, IL.3
(=InstGE 12, 258) — Blutgehirnschranke.

306 BPatG, Beschluss vom 11.07.2006, 23 W (pat) 55/04, GRUR 2007, 133, 135 — Aus-
wertung diskreter Messwerte: ,Die Auswertung von Messwerten bezieht sich somit auf die
Ermittlung von messbaren Eigenschaften eines physikalischen Objekts.*

307 Vgl. Verhauwen, GRUR 2021, 388, 390.
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wirtschaftlich brauchbar zu nutzen, wird der Verkehr lediglich die decodierten
Daten wahrnehmen.308

Liasst sich die Verkehrsauffassung nicht eindeutig feststellen, sollte mithin
eine wertende Betrachtung vorgenommen werden,>”” die sich in erster Linie
an der Patentschrift und dem daraus zum Ausdruck kommenden funktiona-
len Zweck des Verfahrenserzeugnisses orientiert.!? Denn wenn bereits objektiv
kleinste Verianderungen am Ausgangsstoff die Annahme eines Herstellungsver-
fahrens rechtfertigen konnen, kommt letztlich nur die in der Patentanmeldung
ausgedriickte Zweckrichtung des Verfahrens als Korrektiv zur Begrenzung des
Verfahrenserzeugnisschutzes in Betracht. Gleichzeitig wird der Schutzumfang des
Verfahrenserzeugnisses durch die gesetzlich vorgegebenen Ausschlussgriinde des
Patentschutzes begrenzt. Ein vorrangig auf die Erlangung von ,,Informationen*
i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 4 PatG / Art. 52 Abs. 2 lit. d EPU gerichtetes Datenver-
arbeitungsverfahren stellt damit kein Herstellungsverfahren i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3
PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU dar.

24.1.1.3.2.34 Fazit

Fiir die Annahme eines Arbeitverfahrens ist es mithin erforderlich, aber auch
ausreichend, wenn das erfindungsgemile Verfahren bereits nach der Verkehrsan-
schauung oder — falls diese nicht festzustellen ist — anhand des sachlich gewollten
Inhalts der Patentschrift die bloBe Erzielung einer Erkenntnis oder Information
bezweckt, was wiederum typischerweise bei Verfahren zur Messung, Ubertragung
und/oder Analyse von Daten der Fall ist.

2.4.1.1.3.3 Daten als Enderzeugnis

Das Endergebnis der VerfahrensmaBnahmen ist das Enderzeugnis,?!! auch Ver-
fahrenserzeugnis genannt. Das Verfahrenserzeugnis muss nach der Rechtspre-
chung kein korperlicher Gegenstand sein.?!? Dariiber hinaus kommt es fiir die

308 Vgl. Verhauwen, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 554.
309 Eine dhnliche Methodik wendet der BGH etwa zur Abgrenzung zwischen dem bestim-
mungsgemiflen Gebrauch und der Neuherstellung im Rahmen der Erschopfung an,
BGH, Urteil vom 24.10.2017, X ZR 55/16, GRUR 2018, 170, Rn. 62, 55 ff. (=BGHZ
216, 300) — Trommeleinheit.

310 Ebenso Petri/Béck, MittPat 2012, 103, 105.

311 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 31.

312BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 20 (=BGHZ
212, 115) — Rezeptortyrosinkinase II; LG Diisseldorf, 08.01.2019, 4c O 12/17, GRUR-
RR 2019, 3125, Rn. 115 — Decodiervorrichtung. Anderslautende Stimmen in der Litera-
tur zu dieser lange Zeit streitigen Frage gehen laut Verhauwen, in: Festschrift 80 Jahre
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Anerkennung des derivaten Erzeugnisschutzes nicht darauf an, ob die Daten
langfristig auf einem physischen Trigermedium gespeichert werden oder nur
voriibergehend, etwa in einem fliichtigen Cache-Speicher, gesichert und nach
der Verwendung sofort ,,verbraucht werden.313 Folglich kann ein Verfahren zur
Erzeugung von elektromagnetisch iibertragenen Fernsehbildern ein dem Schutz
der Vorschrift unterfallendes Erzeugnis hervorbringen, weil das Verfahrenser-
zeugnis (das elektromagnetische Signal als elektromagnetische Welle) bestimmte
physikalische Eigenschaften besitzt.3!* Handelt es sich um ein chemisches
Verfahren und ldsst sich der hervorgebrachte Stoff durch seinen technischen
Fachbegriff vollstindig definieren, ist dessen chemische Struktur-Formel nicht
zwingend im Verfahrensanspruch aufzunehmen.!> Entsprechend geniigt die kon-
krete Bezeichnung des hergestellten Datenformats bzw. der Datenstruktur, um die
dahinter liegende Anordnung der bits bestimmbar zu beschreiben.

Als Formulierungsbeispiel kann etwa der in der MPEG2-Entscheidung streit-
gegenstindliche Anspruch 11 herangezogen werden, der ein Verfahren zur
Erzeugung des Signals — unabhingig von einem bestimmten Datentriger —3'©
beschreibt:

,, Verfahren zum Codieren von Videodaten, die aufeinander folgende Vollbilder von
Videobildern repriisentieren,

(1) bei dem die Videodaten fiir jedes Vollbild verschachtelte erste und zweite Teilbilder
besitzen [...]« 37

Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 547 auf eine Fehlinterpretation der Entschei-
dung ,, Treibriemen® von 15.10.1912 (RGSt 46, 262, BIPMZ 1913, 124) zuriick, in der sich
das Reichsgericht im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Bewertung einer irrefiihren-
den Patent-Werbung zum Merkmal der ,,Unmittelbarkeit” von Verfahrenserzeugnissen nicht
jedoch zu dem der ,,Korperlichkeit™ geduBert hatte. Dennoch ablehnend Kiihnen, Hdb. d.
Patentverletzung, Kap. A Rn. 303.

313 Verhauwen, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 555.

314 G Diisseldorf, Urteil vom 16.02.2010, 4b O 247/09, Diisseldorfer Entscheidungen, Nr.
1364, IV.1 — Hunde-Gentest.

315 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 31; BPatG, Beschluss vom 27.01.1972, 16 W (pat) 56/
70, GRUR 1971, 112, Rn. 113 — Arylsulfenhalogenide.

316 Hoppe-Jinisch, MittPat 2013, 51, 53.

317 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 12 (=BGHZ 194,
272) — MPEG-2-Videosignalcodierung.
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Die weiteren Schritte des beanspruchten Verfahrens enthielten unter ande-
rem das ,Empfangen®, ,Separieren®, ,,Ableiten, ,,Bestimmen®, Speichern* und
,.Brzeugen der zugrundeliegenden Video-, Bild- und/oder Pixeldaten.>!8

Ein Irrtum iiber die Konstitution des Endprodukts steht der Patentierung dabei
nicht entgegen, solange die VerfahrensmaBnahmen hinreichend offenbart sind.3!
Das Verfahren selbst muss im Erzeugnis nicht unbedingt wahrnehmbar, d. h.
duBerlich erkennbar sein.>20 Entscheidendes Kriterium bleibt, dass es sich um
einen Gegenstand handelt, der bei Vorliegen der iibrigen Voraussetzungen dem
Schutz durch ein Erzeugnispatent zuginglich ist.3?!

2.4.1.1.3.4 Zusammenfassung

Es lasst sich festhalten, dass Daten durch eine erstmalige Codierung oder Umco-
dierung taugliche Gegenstinde eines Herstellungsverfahrens sein konnen. Fiir
den Verfahrenserzeugnisschutz von Daten ist es notwendig, aber auch ausrei-
chend, wenn die hergestellte Datenstruktur so vor der Codierung noch nicht
vorgelegen hat.3*2> Zur Verneinung eines bloBen Arbeitsverfahrens geniigt es
bereits, wenn sich aus der Patentschrift ergibt, dass die erzeugte oder geidnderte
Datenstruktur nicht ausschlieflich zur Erlangung, Gewinnung oder Auswertung
der darin codierten Informationen dient, was typischerweise bei reinen Mess-,
Ubertragungs- und Analyseverfahren der Fall ist.

2.4.1.1.4 Unmittelbarkeit des Herstellungsverfahrens

Der Schutz des § 9 S. 2. Nr. 3 PatG / Art. 64 Abs. 2 EPU ist auf die durch
das Verfahren ,,unmittelbar* hergestellten Erzeugnisse beschrinkt.3?® Nach dem
Kommissionsbericht der XI. Reichstagskommission bei der Vorlage des § 4 S. 2

318 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 12 (=BGHZ 194,
272) — MPEG-2-Videosignalcodierung.

319 BpatG, Beschluss vom 27.01.1972, 6 W (pat) 56/70, GRUR 1973, 313, 313 f. — Cycloal-
kene; Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 1 Rn. 138; Bacher, in: Ben-
kard, PatG § 1 Rn. 32; Melullis, in: Benkard, EPU, Art. 52 Rn. 128 Einen brauchbaren Ansatz
zur Behandlung der Irrtumsproblematik bietet die zum Markenstrafrecht entwickelte sog.
Tatumstandslehre, Glandien, Fehlvorstellungen im Markenstrafrecht, 74 ff.

320 RG, BIPMZ 1914, 136, 137 — Bogenlampenelektroden; Scharen, in: Benkard, PatG §
9 Rn. 55; Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 24; Ndhring/Zeugnert,
GRUR 1953, 60, 66.

321 Bacher, in: Benkard, PatG § 1 Rn. 32.

3221 G Diisseldorf, Urteil vom 08.01.2019, 4c O 12/17, Rn. 137 — Strukturdiagramm eines
Bewegungsbild-Codierers.

323 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 106.
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PatG — dem heutigen § 9 S. 2 Nr. 3 PatG — ist das Tatbestandsmerkmal in die
Norm mit aufgenommen worden, um den Schutz nicht so weit auszudehnen,
insbesondere um zu verhiiten, dass etwa Gegenstinde, die mit Stoffen zusammen
verarbeitet sind, welche nach einem patentierten Verfahren hergestellt werden,
auch von dem Patent erfasst werden.>?*

Ziel des Gesetzgebers war es, durch das Tatbestandsmerkmal der ,,Unmit-
telbarkeit eine zu weite Ausdehnung des Erzeugnisschutzes zu verhindern,?
da er in der etwaigen Einbeziehung erfindungsfremder Gegenstinde eine zu
starke Beschrinkung des freien Warenverkehrs sah.3?® Die genaue Bestimmung
der Unmittelbarkeit zwischen Verfahren und Erzeugnissen bereitet jedoch seit
Einfiihrung des Kriteriums Schwierigkeiten.3?’

2.4.1.1.4.1 Das Unmittelbarkeitserfordernis in der Literatur

Die Ansichten in der Literatur waren und sind in diesem Zusammenhang nicht
immer verstindlich,>?8 sodass vieles im Einzelnen nach wie vor streitig ist.329
Einigkeit herrscht zumindest dariiber, dass ein hinreichender Zusammenhang zwi-
schen Verfahren und Erzeugnis bestehen muss.®>** Die bloBe Kausalitit i.S.d.

324 RT-Drucks, 8. Legislaturperiode, 1. Session 1890/91, 3. Anlageband, Aktenstiick Nr.
322, S. 2132/2133. Ebenfalls zitiert in BGH, Beschluss vom 13.02.1964, Ia ZB 19/63,
GRUR 1964, 439, 440 (=BGHZ 41, 231) — Arzneimittelgemisch; BGH, Beschluss vom
06.07.1971, X ZB 9/70, GRUR 1972, 80, 88 (=BGHZ 57, 1) — Trioxan; Krafler/Ann, PatR,
§ 33 Rn. 177; Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 106; Kiihnen, Hdb.
d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 314; Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 974.

325 OLG Diisseldorf, Urteil vom 04.10.2002, VI-U (Kart) 44/01, BeckRS 2016, 8658, 1.2 —
Hydrophobe Austauschchromatographie.

326 Scharen, in: Benkard, PatG § 9 Rn. 55 m.w.N. Kritisch zu diesem ,,Scheinproblem* Beier/
Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 984: ,Erstens bleibt der Ausgangsstoff auch weiterhin frei ver-
wertbar, geschiitzt ist nur das neue Erzeugnis, in das dieser Stoff eingegangen ist. Zweitens
wiirde auch nach der Eigenschaftstheorie das neue Erzeugnis nicht geschiitzt, wenn es seine
charakteristischen Eigenschaften dem patentfreien Stoff verdankt.

327 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 973; Mes, in: Mes, PatG § 9 Rn. 66.

328 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 978; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG §
9 Rn. 56.

329 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 107, 110; Jestaedt/Osterrieth,
in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 15; Scharen, in: Benkard, PatG § 9 Rn. 55; Krafser/Ann, PatR,
Kap. 33 Rn. 178.

330 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 106; Jestaedt/Osterrieth, in:
Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 15; Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 91; Krafser/Ann,
PatR, § 33 Rn. 178; Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 324, 329.
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conditio sine qua non geniigt hingegen nicht.>3! Dass das geschiitzte Verfahren
mehrere Schritte aufweist, steht an sich der Unmittelbarkeit nicht entgegen.’3
Gleichzeitig erscheint es angesichts der Vielzahl der in Betracht kommenden Ver-
fahrensarten nicht zielfiihrend, allein anhand der Anzahl der Verfahrensschritte
eine Aussage iiber die Unmittelbarkeit zu treffen.>3> Ebenso unerheblich ist es,
ob die Verfahrensschritte nur von einer oder verschiedenen Personen ausgefiihrt
werden.?3*

24.1.1.4.1.1 Der Chronologische Ansatz

Eine ,,Unmittelbarkeit” zwischen Verfahren und Erzeugnis i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3
PatG wird jedenfalls dann zu bejahen sein, wenn es sich bei dem angegriffe-
nen Produkt um einen Gegenstand handelt, der mit Abschluss des allerletzten
Schritts des geschiitzten Verfahrens hergestellt wird.>*> Das soll dann der Fall
sein, wenn dem patentgeméifen Verfahren keine weiteren Bearbeitungs- oder
BehandlungsmaBnahmen nachfolgen, um zum Enderzeugnis zu gelangen.>3® Bei
einem mehrstufigen Produktionsablauf muss das geschiitzte Verfahren den letz-
ten Verfahrensschritt darstellen, sonst wére der Unmittelbarkeitszusammenhang
unterbrochen. Ist beispielsweise ,,V* das geschiitzte Verfahren, so ist das Produkt
,,P* nicht mehr unmittelbares Verfahrenserzeugnis, wenn nach dem Verfahren ,,V*
zusitzlich noch der Schritt ,,S* durchgefiihrt wird oder werden muss, um ,,P* zu
erhalten. Ein solcher zusitzlicher Schritt ,,S* kdnnte beispielsweise das Polieren
eines Metallteils oder die Konfektionierung eines pharmazeutischen Wirkstoffs zu

331 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 984; Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art.
64 Rn. 27.

332 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 107; Kiihnen, Hdb. d. Patent-
verletzung, Kap. A Rn. 318.

333 Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 322: , willkiirlich®.

334 OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.01.2010, 2 U 131/08, NJOZ 2010, 1781, 1785 —
Interframe  dropping; OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.01.2010, 1-2 U 126/08,
BeckRS 2010, 15887, 1.3 — DVD-Testkdufe; OLG Diisseldorf, Urteil vom 24.06.2004,
2 U 18/03, GRUR-RR 2004, 345, 348 — Rohrschweifiverfahren; Keukenschrijver, in: Busse/
Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 107; Mes, in: Mes, PatG § 9 Rn. 67.

35 OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.01.2010, 2 U 131/08, NJOZ 2010, 1781, 1784 —
Interframe  dropping; OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.01.2009, 6 U 54/06,
BeckRS 2009, 9227, Rn. 27 (=InstGE 11, 15) — SMD-Widerstinde;, Scharen, in: Ben-
kard, PatG § 9 Rn. 55; Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 108; Mes,
in: Mes, PatG § 9 Rn. 66.

336 OLG Diisseldorf, Urteil vom 18.07.2013, I-2 U 99/11, BeckRS 2013, 18748, IL3.b —
Lysin; Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 307; Keukenschrijver, in: Busse/
Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 108; Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 26.
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einem Arzneimittel darstellen.’>” Anklinge dieses — von Beier/Ohly als ,.chrono-
logisch bezeichneten —*3® Ansatzes finden sich bereits in der Rechtsprechung
des RG.3¥

2.4.1.1.4.1.1.1 Argumente fir den Chronologischen Ansatz

Fiir den chronologischen Ansatz spricht der Wortlaut des § 9 S. 2 Nr. 3 PatG /
Art. 64 Abs. 2 EPU, da man ,,unmittelbar am ehesten mit ,,ohne Zwischen-
schritte* umschreiben kann.’*0 Auch ist eine rechtssichere Handhabung in der
Praxis nicht von der Hand zu weisen. Denn das Verfahrenserzeugnis liele sich
hiernach eindeutig und ausschlieflich anhand der Formulierung des Patentan-
spruches bestimmen.>*! Immerhin wird der Schutzbereich des Patents durch den
Inhalt der Patentanspriiche bestimmt gemall § 14 S. 1 PatG / Art. 69 Abs. 1 S. 1
EPU.342

24.1.1.4.1.1.2 Argumente gegen den Chronologischen Ansatz

Den Umfang des Sachschutzes von Formulierungsfragen abhingig zu machen,
wird teilweise als zufillig und nicht sachgerecht empfunden.3*? Es sei dem Paten-
tanmelder kaum zuzumuten, alle in Betracht kommenden Verfahrensarten — etwa
die verschiedenen Applikationsformen zur Herstellung eines Arzneimittels — in
den Anspruch aufzunehmen, ohne gleichzeitig gegen das Knappheitsgebot>** des
Art. 84 S. 2 EPU (bzw. das Erfordernis in § 34 Abs. 3 Nr. 2 PatG, die Erfin-
dung ,kurz“ zu bezeichnen) zu verstofen.3*> Als Hauptargument gegen diese
enge Auslegung des Unmittelbarkeitserfordernisses wird jedoch angefiihrt, dass
in der modernen industriellen Produktion mehrstufige Verfahren iiblich sind und

337 Cimniak, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, EPU Art. 64 Rn. 12.
38 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 973.

339 RG, Urteil vom 24.05.1909, BIfPMZ 1910, 8 (=RGSt 42, 357) — Ossal-Streugrief3; Urteil
vom 01.07.1936, GRUR 1936, 880 (=RGZ 152, 113) — Vakuumré6hren; Beier/Ohly, GRUR-
Int 1996, 973, 976 m.w.N.

340 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 982.

341'vgl. Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 307; OLG Diisseldorf, Urteil vom
18.07.2013, I-2 U 99/11, BeckRS 2013, 18748, IL.3 — Lysin.

342 Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 27.
343 Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 311.
344 Schiifer, in: Benkard, EPU, Art. 84 Rn. 118.

345 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 985.
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der eigentlich innovative Verfahrensschritt nicht immer der letzte sein muss, son-
dern zu einem friiheren Zeitpunkt des Produktionsprozesses stattfinden kann.34¢
Um den Patentinhaber fiir diese Féille nicht schutzlos zu stellen, sei der rein
naturwissenschaftlich-formalen eine patentrechtliche Wertung vorzuziehen.?*’

2.4.1.1.4.1.2 Die Eigenschaftstheorie
Dementsprechend fragt der mafigeblich von Bruchhausen entwickelte Ansatz, die
sogenannte Eigenschaftstheorie,348 danach, inwieweit die ,,wesentlichen Eigen-
schaften* eines durch ein patentgeschiitztes Verfahren hergestelltes Erzeugnis
durch eine weitere Behandlung ,,veridndert* werden.3* Als weitere Behandlungs-
schritte kommen etwa die Verarbeitung oder Umbildung sowie die Verbindung
oder Vermischung des (Zwischen-)Produkts in Betracht.>>® Wesentlich seien
diejenigen Eigenschaften, welche die erfinderische Leistung der jeweiligen Erfin-
dung , konkretisieren und [...] prigen“.>>! Nur wenn diese wesentlichen Eigen-
schaften im Endprodukt auch nach weiteren Verfahrensschritten noch vorhanden
sind, konne weiterhin ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis angenommen wer-
den.?>?

Die Eigenschaftstheorie diirfte mittlerweile die herrschende Lehre darstel-
len,3>3 innerhalb derer die Begriffe ,.Eigenschaft” und ,,Wesentlichkeit* jedoch
unterschiedlich ausgelegt werden.

2.4.1.1.4.1.2.1 Arten wesentlicher Eigenschaften

Die charakteristischen Eigenschaften konnen beispielsweise in der Form, im Aus-
sehen, in der sinnlichen Wahrnehmbarkeit oder in sonstigen Gebrauchsmerkmalen
liegen.?>* Als funktionale Eigenschaft eines Halbleiterbauelements kommen etwa

346 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 983 f.

347 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 985; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn.
56, hilt dagegen von eine ,,wirtschaftlichen Betrachtung* fiir angezeigt, ohne jedoch eine
ndhere Bestimmung oder Abgrenzung des Begriffes vorzunehmen.

348 Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 984.

349 Bruchhausen, GRUR 1979, 743, 744, ders. in: FS vom Stein 1961, S. 31 ff.
350 vgl. Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 178.

351 val. Bruchhausen, GRUR 1979, 743, 744.

352 Bruchhausen, GRUR 1979, 743, 744.

353 Scharen, in: Benkard, PatG § 9 Rn. 55; Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 91; Mes,
in: Mes, PatG § 9 Rn. 66; Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 56; Krafler/Ann,
PatR, § 33 Rn. 180; Mes, GRUR 2009, 305; Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn.
311; Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 978.

354 Grabinski/Ziilch, in: Benkard, PatG § 139 Rn. 120.
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die die Leitungsgeschwindigkeit beeinflussende Abmessung oder die Lage der
Leiterbahnen in Betracht.>> Entsprechendes kann fiir dessen Widerstandswert
oder Induktivitit gelten.>>® Vor dem Hintergrund volkswirtschaftlicher Erwigun-
gen und dem Belohnungsgedanken zugunsten des Patentinhabers wollen Rinken/
Kiihnen auch die Hohe der fiir die Herstellung des Erzeugnisses anfallenden Pro-
duktionskosten als Eigenschaft werten.’’ Bereits in der Vergangenheit gab es
Stimmen in der Literatur, die solch rein wirtschaftliche Vorteile des Verfahrenser-
zeugnisses beriicksichtigen wollten.’>® Krafer/Ann sehen darin die Gefahr der
grenzenlosen Ausuferung des Verfahrenserzeugnisschutzes.3>

2.4.1.1.4.1.2.2 Abgrenzungskriterien fur die Annahme der Wesentlichkeit

In der Literatur werden zur Annahme der Wesentlichkeit verschiedene Abgren-
zungskriterien vorgeschlagen. So will beispielsweise Ensthaler in der Tradition
mehrerer Entscheidungen des RG darauf abstellen, ob das Erzeugnis als unselbst-
stindiger Teil eines neuen Ganzen anzusehen ist.’®® Diese Ansicht wird von
Krafler/Ann als zu formalistisch und zu stark an den zivilrechtlichen Wertun-
gen des ,,wesentlichen Bestandteils* nach den §§ 93 ff., 946 f. BGB orientiert
abgelehnt ! Dieses Argument kann dem Ansatz der Autoren jedoch selbst ent-
gegengehalten werden, da sich die von ihnen aufgeworfene Frage — ndmlich ob
ein Erzeugnis bei der Zusammenfiigung mit einem anderen Material ,,aufgeht®,
mithin ,,wirtschaftlich als verbraucht* anzusehen ist —3¢2 ebenfalls eindeutig der
Wertung des § 92 BGB (,,verbrauchbare Sachen*) entlehnt ist.

Kiihnen gibt zu bedenken, dass die Wahrnehmung der Verkehrsauffassung,
ob ein bestimmter technischer Aspekt fiir die Verkehrsanschauung wesentlich
oder prigend sei, hidufig mafigeblich von der werblichen Présentation der jeweili-
gen Eigenschaft abhingt. Da die Intensitit und Dauer dieser AuBlendarstellung

355 LG Diisseldorf, Urteil vom 06.05.1997, 4 O 246/95, Entscheidungen der 4. Zivilkam-
mer 1997, 31, 37 f. — Halbleiterbauelemente.

356 OLG Karlsruhe, Urteil vom 14.01.2009, 6 U 54/06, BeckRS 2009, 9227, Rn. 143
(=InstGE 11, 15) — SMD-Widerstdinde.

357 Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 91; Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A
Rn. 318.

358 Im Uberblick hierzu Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 979 ff., welche die besagten Lite-
raturstimmen als ,,erweiterte Eigenschaftstheorie® zusammenfassen und diesen eher zustim-
mend als ablehnend gegeniiberstehen.

359 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 183 f.

360 Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 59.
361 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 190.

362 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 192.
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jedoch wiederum von der Komplexitit der Erfindung und dem momentanen
Kundeninteresse beeinflusst sei, berge dies die Gefahr, letztlich einen Verfah-
renserzeugnisschutz nach dem Zufall des Zeitgeistes zu schaffen.’®® Anstelle
der Verkehrsauffassung sei daher eine ,,natiirliche Betrachtung® anzustellen, die
sich an patentrechtlichen Wertungen orientiert.3%* Kiihnen schligt mithin vor,
zur Abgrenzung die Grundsitze zur Rechtsfigur der sogenannten verschlechter-
ten Ausfithrungsform>® heranzuziehen.’®® Hiernach kann eine Patentverletzung
im Aquivalenzbereich nur dann angenommen werden, wenn der patentgemiBe
Vorteil zumindest in einem praktisch relevanten Umfang in der angegriffenen
Abwandlung vorhanden ist.3%” Dementsprechend kiénne von Unmittelbarkeit nicht
mehr die Rede sein, wenn die besagten Eigenschaften der patentgeméBen Erfin-
dung nicht mehr in einem praktisch relevanten Umfang existieren.>*® Zudem
miisse sich das Verfahrenserzeugnis nach natiirlicher Betrachtung blof als eine
andere Erscheinungsform des Ausgangserzeugnisses darstellen.30?

2.4.1.1.4.1.2.3 Kritik an der Eigenschaftstheorie

Keukenschrijver kritisiert, dass das Abstellen auf das Fortwirken der Eigenschaf-
ten den Schutz fiir das Verfahrenserzeugnis iiber Gebiihr ausdehne.’”° Jestaedt/
Osterrieth lehnen die Eigenschaftstheorie mit der Begriindung ab, dass nur der
chronologische Ansatz mit dem in § 14 S. 1 PatG / Art. 69 S. 1 EPU niederge-
legten Grundsatz der Schutzbereichsbestimmung in Einklang zu bringen sei.?’!

363 Kjihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 323.

364 Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 92; Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A
Rn. 324, 329.

365 Zur Einfiihrung s. Winkler, GRUR 1956, 487, 487.

366 Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 91; Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A
Rn. 318.

367 BGH, Urteil vom 17. 07. 2012, X ZR 113/11, GRUR 2012, 1122, Rn. 27 — Palettenbe-
héilter 11I; BGH, Urteil vom 29.05.1962, I ZR 147/60, GRUR 1962, 573, 576 — Standtank;
Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 14 Rn. 77, Rinken/Kiihnen, in: Schulte,
PatG, § 14 Rn. 68; Kiihnen, in: Patentverletzung, Kap. A Rn. 194.

368 Kjihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 323; Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG §
9 Rn. 91.

369 Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 329.
370 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 110.
371 Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 27.
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Der Patentanmelder konne zusitzliche Angaben zum gewiinschten Verfahrens-
produkt oder Arbeitsergebnis im Patentanspruch machen, ohne Gefahr zu laufen,
den Schutzbereich seines Verfahrenspatentes dadurch zu beschriinken.??

2.4.1.1.4.2 Das Unmittelbarkeitserfordernis in der neueren Rechtsprechung
Die Rechtsprechung hat den Begriff lange Zeit nicht einheitlich ausgelegt.>’?
So hat das BPatG etwa bei einem Verfahren zur Herstellung von Kautschukmi-
schungen fiir die Erzeugung von Luftreifen, die aus Mischungen und Zusitzen
hergestellten Reifen, nicht als unmittelbare Verfahrenserzeugnisse angesehen.3”*
Dagegen wurde die isolierte Verbindung einer kristallinen Form, die beim
Aufarbeiten eines Reaktionsgemisches angefallen war, als das unmittelbare
Ergebnis eines chemischen Herstellungsverfahrens eingeordnet.’”> Eine dhnlich
eingeschrinkte Betrachtung galt fiir die bloBe Konfektionierung von Arznei-
mittelwirkstoffen mit Verdiinnungsmitteln und Trigerstoffen, durch welche die
therapeutische Eigenschaft der Wirkstoffe nicht verindert wurde.37¢

In aktuelleren Entscheidungen der Instanzrechtsprechung lisst sich eine deut-
liche Tendenz hin zur Eigenschaftstheorie ausmachen, da der chronologische
Ansatz in den Begriindungen meist zwar leitsatzartig vorangestellt, jedoch nicht
tragender Urteilsgrund wird.>”” So muss das patentierte Verfahren laut dem OLG
Diisseldorf nicht in jedem Fall der allerletzte Schritt in der zum angegriffenen
Produkt fiihrenden Herstellungskette sein. Denn losgeldst von der vorstehenden,
rein zeitlich-chronologischen Betrachtung sei eine ,,Unmittelbarkeit” auch dann
gegeben, wenn sich das angegriffene Erzeugnis zwar nicht als Resultat des zeit-
lich letzten Verfahrensschritts darstellt, sondern als ein Zwischenprodukt, das
im Anschluss an das patentgeschiitzte Verfahren weiteren BehandlungsmaBnah-
men unterzogen worden ist, sofern das patentierte Verfahren zur Hervorbringung

372 Scharen, in: Benkard, PatG § 14 Rn. 48; BPatG, Beschluss vom 10.02.1977, 10 W (pat)
45/75, BPatGE 20, 12, 13 (=MittPat 78, 16) — Wanderherd-Backofen.

373 Etwa offen gelassen in OLG Diisseldorf, Urteil vom 04.10.2002, VI-U (Kart) 44/01,
BeckRS 2016, 8658, 11.2 — Hydrophobe Austauschchromatographie.

374 BPatG, Beschluss vom 10.12.1970, 15 W (pat) 43/67, BPatGE 12, 119, 121 (=BIPMZ
1972, 132).

375 BPatG, Beschluss vom 19.04.1982, 16 W (pat) 15/75, BPatGE 24, 222, 225 (=BIPMZ
1983, 21) — Kristalline Form.

376 BPatG, Beschluss vom 07.10.1976, 16 W (pat) 164/74, BPatGE 19, 88, 92 (=BIPMZ
1977, 274; MittPat 1978, 119) — Konfektionierung eines Arzneimittelwirkstoffes.

37 Keukenschrijver, in: Busse/Keukenschrijver, PatG, § 9 Rn. 109; Cimniak, in: Fitzner/
Lutz/Bodewig, EPU Art. 64 Rn. 15; Beier/Ohly, GRUR-Int 1996, 973, 977.
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des Erzeugnisses bestimmungsgemif3 und nach der Verkehrsanschauung wesent-
lich beigetragen hat und das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine
charakteristischen Eigenschaften und seine Selbststindigkeit durch die weiteren
Behandlungsschritte nicht eingebiift hat.378

Der BGH hat diesen Ansatz im vorliegenden Fall zumindest insofern gebilligt,
als dass er der Vorinstanz bei der Bejahung des unmittelbaren Verfahrenserzeug-
nisses ,,im Ergebnis beipﬂichtet“.379 In der Sache wertete der BGH die ins Inland
eingefiihrten DVDs jedoch nicht als Vervielfiltigungen oder ,,Weiterverarbeitung*
der darauf gebrannten Datenstruktur, sondern als die von einem Substrat losge-
loste Datenfolge in einer konkret ,,materialisierten* Form.380 Damit stellte sich
fir den BGH die Frage der Unmittelbarkeit des Verfahrenserzeugnisses nicht.!
Eine eindeutige hochstrichterliche Entscheidung zum Verhiltnis zwischen chro-
nologischem Ansatz und der Eigenschaftstheorie fehlt damit bislang.3%2

2.4.1.1.4.3 Diskussion und eigene Stellungnahme

Die mit dem chronologischen Ansatz verbundene Rechtssicherheit fiir Dritte ist
nicht isoliert zu betrachten, sondern konkurriert mit dem gleichfalls zu beachten-
den Belohnungsgedanken zugunsten des Erfinders.’®* So hat der BGH in einem
Fall zur Patentverletzung mit dquivalenten Mitteln ausgefiihrt, dass ,,die Einbe-
ziehung einer Ausfiihrungsform in den Schutzbereich eines Patents nicht allein
deshalb abgelehnt werden [konne], weil der Patentinhaber es versdumt hat, sei-
nem Patent eine Fassung zu geben, bei der die Ausfiihrungsform vom Wortsinn
des Patentanspruchs erfasst wire*.3#* Ubertriigt man nun diese wertende Betrach-
tung auf die Bestimmung des Schutzbereichs von Verfahrenspatenten, liefle
sich der von Jestaedt/Osterrieth®® angefiihrte Widerspruch mit der Pflicht zur

378 OLG Diisseldorf, Urteil vom 28.01.2010, 2 U 129/08, BeckRS 2010, 16641, I1.3.a —
MPEG?2-Videosignalcodierung, wortgleich OLG Diisseldorf, Urteil vom 01.02.2018, I-2 U
33/15, GRUR-RS 2018, 11286, Rn. 103 — Polysiliziumschicht, ebenso OLG Karlsruhe, Urteil
vom 14.01.2009, 6 U 54/06, BeckRS 2009, 9227, Rn. 143 (=InstGE 11, 15) — SMD-
Widerstiinde.

379 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 19 (=BGHZ 194,
272) — MPEG-2-Videosignalcodierung.

380 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 22, 20 (=BGHZ 194,
272) — MPEG-2-Videosignalcodierung.

381 Hoppe-Jiinisch, MittPat 2013, 51, 54.

382 Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 311.

383 Loth, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 14 Rn. 68.

384 BGH, Urteil vom 14.06.2016, X ZR 29/15, GRUR 2016, 921, Rn. 75 — Pemetrexed.
385 Jestaedt/Osterrieth, in: Benkard, EPU, Art. 64 Rn. 27.
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Bestimmung des Schutzbereiches zumindest fiir diejenigen Verfahrenserzeugnisse
entkréften, die auch nach weiteren Be— oder Verarbeitungsschritten den Sinn und
Zweck der Erfindung, mithin den Erfindungsgedanken, weiter in sich tragen. Die-
ser wertenden Betrachtung sollte auch Vorrang vor einer allzu strengen Auslegung
des Wortes ,,unmittelbar nach der tatsichlichen oder natiirlichen Verkehrsan-
schauung eingerdumt werden. Denn je schneller, umfangreicher und komplexer
Datenverarbeitungsverfahren ausgestaltet sind, desto schwieriger ldsst sich bei
natiirlicher Betrachtung bestimmen, wann ein bestimmter Codierungsschritt endet
und wann ein neuer beginnt. Die Eigenschaftstheorie bietet daher grundsétzlich
den flexibleren Ansatz zur Bestimmung des Unmittelbarkeitskriteriums.

Bei der Bestimmung der wesentlichen Eigenschaften von Daten wird man
allerdings nicht ausschlieflich auf deren fehlenden Materialitdt, Abnutzbarkeit,
Rivalitidt und Exklusivitit abstellen konnen, da diese Negativ-Kriterien naturge-
miB simtlichen Daten zu eigen sind. Die von Krafer/Ann3%¢ und Ensthaler3%’
aufgestellten, an den Vorschriften der §§ 90 ff. BGB orientierten Abgrenzungs-
kriterien zur Bestimmung der Wesentlichkeit erweisen sich ebenfalls als wenig
hilfreich, da Daten als unkorperliche Gegenstinde weder den Bestandteil einer
Gesamtsache ausmachen noch verbraucht werden kénnen. Die von Kiihnen3®
herangezogene Berlicksichtigung wirtschaftlicher Erwidgungen zur Bestimmung
der wesentlichen Eigenschaften mag noch Riickhalt in der MPEG2-Entscheidung
haben, da der BGH darin die Gleichstellung des Verfahrenserzeugnisschutzes
mit dem des Sacherzeugnisschutzes unter anderem dadurch rechtfertigt, dass
die Daten ,,Gegenstand des Handelsverkehrs*3% sein konnen. Ein solche wirt-
schaftliche Betrachtungsweise wiirde es beispielsweise ermoglichen, die Hohe des
Investitionsaufwandes bei der Datenerzeugung oder Umwandlung als Eigenschaft
zu zéhlen. Die Frage, ob ein Erzeugnis ein selbststindig handelbares Wirtschafts-
gut darstellt, erscheint jedoch sachfremd fiir die Bestimmung der Grenzen der
AusschlieBlichkeitsrechte im Rahmen § 9 S. 2 Nr. 3 PatG.3%° Dafiir spricht,
dass der BGH das Kriterium der Handelbarkeit in seiner spiteren Entschei-
dung Rezeptortyrosinkinase Il nicht mehr explizit aufgegriffen hat. Dort wurde

386 Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 190.
387 Ensthaler, in: Fitzner/Lutz/Bodewig, PatG § 9 Rn. 59.
388 Kiihnen, Hdb. d. Patentverletzung, Kap. A Rn. 318.

389 BGH, Urteil vom 21.08.2012, X ZR 33/10, GRUR 2012, 1230, Rn. 23 (=BGHZ 194,
272) — MPEG-2-Videosignalcodierung.

390 Vgl. Verhauwen, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 555.
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lediglich darauf abgestellt, dass das Ergebnis des Verfahrens ein ,,prinzipiell taug-
liches Objekt eines Sachpatents“ sein kann.’®! Die Wesentlichkeit von Daten
im Sinne der Eigenschaftstheorie scheint sich damit in diesem ,,prinzipiellen
Sachpatentschutz zu kumulieren, d. h. darin aufzugehen.

2.4.1.1.44 Fazit

Das Kriterium der Unmittelbarkeit im Rahmen des Verfahrenserzeugnisschut-
zes kann nicht allein anhand des chronologischen Ansatzes bestimmt werden,
da insbesondere mehrstufige Datencodierungsverfahren einer rdumlich-zeitlichen
Einteilung einzelner Verfahrensschritte nicht zuginglich sind. Da sich die
wesentlichen Eigenschaften von Daten ebenfalls nicht an korperlichen Kriterien
festlegen lassen, kann die Begrenzungsfunktion des Unmittelbarkeitskriterium
nur dadurch erfiillt werden, dass die hergestellten Daten prinzipiell taugliche
Gegenstinde des Sacherzeugnisschutzes darstellen. Daten gelten damit stets als
unmittelbar hergestellt, solange sie ihren erfindungsgeméfen Zweck erfiillen,
unabhingig davon, wie viele und welche Datenverarbeitungsschritte die Daten
bereits durchlaufen haben und in welchem Daten- oder Speicherformat die Daten
materialisiert sind. Der Begrenzungsfunktion des Unmittelbarkeitskriteriums ist
dadurch geniige getan, dass und sofern die Daten einen prinzipiell tauglichen
Gegenstand eines Sachpatents darstellen.

2.4.1.2 Prinzipieller Sachpatentschutz des Enderzeugnisses

Der § 9 S. 2 Nr. 3 PatG fingiert einen Sachschutz, der mit demjenigen Schutz
tibereinstimmt, der bestehen wiirde, wenn das Verfahrenserzeugnis selbst durch
ein Sachpatent geschiitzt wire.3*2 Die Erstreckung des Schutzes auf die unmittel-
baren Verfahrenserzeugnisse gilt auch dann, wenn das Verfahrenserzeugnis selbst
nicht patentierbar wire, sei es, dass eine Patentierungsvoraussetzung — z. B.
die Neuheit — fehlt, sei es, dass das hergestellte Erzeugnis vom Patentschutz
ausgenommen ist, wie z. B. Pflanzensorten oder Tierarten.39?

2.4.1.2.1 Wahrnehmbarkeit in Gblicher Form
Eine Voraussetzung fiir den Schutz von Daten als Verfahrenserzeugnis ist aus
Sicht des BGH zum einen,

391 BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 17 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase I1I.

392 OLG Diisseldorf, Urteil vom 11.11.2010, 2 U 40/10, BeckRS 2011, 2026, I1.2 (=InstGE
12, 258) — Blutgehirnschranke.

393 Rinken/Kiihnen, in: Schulte, PatG § 9 Rn. 88.
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,dass das Ergebnis des patentierten Verfahrens in einer iiblichen Form wahrnehmbar
gemacht [...] werden kann. «394

Dabei geht der Senat jedoch nicht darauf ein, was genau unter ,,wahrnehmbar
gemacht* oder der ,,iiblichen Form* zu verstehen ist.

2.4.1.2.1.1 Mittelbare Sinneswahrnehmung

Versteht man Daten als maschinenlesbar codierte Informationen ist ihnen gemein,
dass sie nicht unmittelbar wahrgenommen werden kénnen.>®> Mit der Frage
der Wahrnehmbarkeit eines Verfahrenserzeugnisses hat sich, soweit ersichtlich,
jedoch bisher weder die patentrechtliche Rechtsprechung noch die Literatur néher
auseinandergesetzt.’*® Zur Eingrenzung eines moglichen Begriffsverstindnisses
sollen daher im Folgenden Wertungen zu parallelen Fragestellungen aus dem
BGB und dem StGB niher beleuchtet werden.

2.4.1.2.1.1.1 Wahrnehmbarkeit im birgerlich-rechtlichen Sinne

Nach biirgerlich-rechtlichem Verstidndnis ist mit ,,Wahrnehmbarkeit* die Mog-
lichkeit der sinnlichen Wahrnehmung durch den Menschen gemeint. Denn, wie
Schardt es treffend formuliert, der Mensch funktioniert nicht digital, sondern
nach analogen Methoden. Die Schwingungen, die das Trommelfell als Klang oder
Sprache entziffert, sind ebenso wenig in ,Ein — Aus‘ oder ,Ja — Nein* aufzuldsen,
wie das Bild auf der Netzhaut des Auges.>®” Daher miisse jede digitale Quelle
zunichst zuriickverwandelt werden in etwas, was der ,,analoge* Organismus des

Menschen sinnlich wahrnehmen und verarbeiten kann.>%%

3% BGH, Urteil vom 27.09.2016, X ZR 124/15, GRUR 2017, 261, Rn. 21 (=BGHZ 212,
115) — Rezeptortyrosinkinase I1.

395 Zech, ZGE 2013, 368, 379; Biichner, Ubertragung virtueller Giiter, 2011, S. 26.

396 Nach der ilteren gebrauchsmusterrechtlichen Rechtsprechung ist es im Rahmen des Stof-
faustausches nicht erforderlich, dass der fiir einen Gebrauchsgegenstand neu gewihlte Stoff
beim Gebrauch mit dem bloBen Auge wahrnehmbar in Erscheinung tritt. Es geniigt, dass
dieser Stoff mit wissenschaftlichen Untersuchungs- und Erkenntnismethoden zu erkennen
ist. Alternativ soll sogar ausreichen, dass die durch dessen Verwendung erstrebten Vorteile
sinnlich wahrnehmbar in Erscheinung treten, BGH, Urteil vom 03.10.1968, X ZR 27/67,
GRUR 1969, 184, 186 (=BGHZ 51, 8) — Lotterielos;, BPatG, Beschluss vom 30.03.1979,
5 W (pat) 423/78, BeckRS 1979, 496, Rn. 32 (=BPatGE 22, 14) — Extrudiertes Gummipro-
fil; BPatG, Urteil vom 14.02.1980, 5 W (pat) 157) 78, GRUR 1980, 993, 994 (=BPatGE 22,
257) — Verdickungsmittel.

37 Schardt, GRUR 1996, 827, 827.

398 Schardt, GRUR 1996, 827, 827.



74 2 Hauptteil

In der h.L. wird die sinnliche Wahrnehmbarkeit eines Gegenstandes dariiber
hinaus als Indiz fiir dessen Beherrschbarkeit angesehen.?®® Ist ein Gegenstand
nicht beherrschbar, fehlt ihm die ,,Korperlichkeit i.S.d. § 90 BGB.* MafBgeb-
lich fiir die Betrachtung ist dabei nicht der letzte Stand der Technik, sondern die
Verkehrsanschauung.*’! Aus diesem Grund wird etwa Energie in Form von elek-
trischem Strom nicht als Sache angesehen,**? obwohl man diesen ohne Zweifel
mit technischen Mitteln beherrschbar machen kann.*?® Betrachtet man Daten als
,elektrische Spannungen® oder ,,magnetische Polungszustinde* ist ihnen eben-
falls die Korperlichkeit abzusprechen.*®* Mangels Korperlichkeit fehlt Daten nach
biirgerlich-rechtlichen Verstindnis damit zwar die Sachqualitit. Allerdings ldsst
sich aus der fehlenden Sachqualitét allein nicht auf die fehlendende Wahrnehm-
barkeit schlieen. Denn auch unkorperliche Gegenstinde wie Strom sind fiir den
Menschen sinnlich erfahrbar, wie z. B. durch das Sehen, Horen oder Fiihlen eines

399 Stresemann, in: MiiKo-BGB, BGB § 90 Rn. 1, 8; Stieper, in: Staudinger, BGB § 90 Rn. 2;
Fritzsche, in: BeckOK-BGB, BGB § 90 Rn. 5, 6, der darauf hinweist, dass im Schrifttum
keine Klarheit iiber die genauen Voraussetzungen der ,,Korperlichkeit* herrscht: ,,So wird
die sinnliche Wahrnehmbarkeit z. T. nicht erwéhnt und nur auf die Begrenztheit im Raume
abgestellt, wihrend andere zwischen Begrenztheit und Beherrschbarkeit unterscheiden.*

400 Fritzsche, in: BeckOK-BGB, BGB § 90 Rn. 5; Stresemann, in: MiiKo-BGB, BGB §
90 Rn. 8; Stieper, in: Staudinger, BGB § 90 Rn. 3; Schmidt, in: Erman, § 90 Rn. 1; Marly,
in: Soergel, BGB Vor § 90 Rn. 33.

401 Ellenberger, in: Palandt, BGB § 90 Rn. 1; Vieweg, jurisPK-BGB, § 90 Rn. 8.

402 Ellenberger, in: Palandt, BGB § 90 Rn. 1; Stresemann, in: MiiKo-BGB, BGB § 90 Rn. 5,
24; Stieper, in: Staudinger, BGB § 90 Rn. 9; Fritzsche, in: BeckOK-BGB, BGB § 90 Rn. 24;
Schmidt, in: Erman, § 90 Rn. 11; Vieweg, jurisPK-BGB, § 90 Rn. 2. Dies entspricht auch
der gesetzgeberischen Wertung, die ,,Entziehung elektrischer Energie” nach § 248c StGB
gesondert neben dem Sachdiebstahl gemal § 242 StGB unter Strafe zu stellen.

403 Vgl. Mes, GRUR 2009, 305, 306 (Fn. 16): ,,Der Begriff der , Korperlichkeit* ist in diesem
Zusammenhang jedoch nicht einmal eindeutig; auch die vorstehend bezeichneten Zustinde
lassen sich ohne Weiteres als physikalische Gegebenheiten beschreiben.* Ebenso Verhau-
wen, in: Festschrift 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, S. 543, 554.

404 OLG Dresden, Beschluss vom 05.09.2012, 4 W 961/12, ZD 2013, 232, 233 (=NJW-
RR 2013, 27); LG Konstanz, Urteil vom 10.05.1996, 1 S 292/95, NJW 1996, 2662, 2662.
Zustimmend BMV]I, Eigentumsordnung fiir Mobilitdtsdaten 2017, S. 59. Ebenso EPA, Ent-
scheidung vom 25.01.2007, T 0121/06, BeckRS 2007, 31946, Rn. 11 — Garbage-Collection/
TAO GROUP, in der ein Datenstrom als ,.elektrisches Signal“ beschrieben wurde. Kritisch
Meier/Wehlau, NJW 1998, 1585, 1588, die darauf hinweisen, dass die Einordnung als ,.elek-
trische Spannungen® nur bei elektronischen Datenspeichern wie z. B. den Arbeitsspeichern
(Random Access Memory, RAM), nicht dagegen bei Magnetspeichern wie z. B. der Fest-
platte (Hard Disk) zutreffend sei. Allerdings sind Daten auch in magnetisierter Form nach
der Verkehrsauffassung nicht als korperlich anzusehen.
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Funkenschlages. Damit ldsst sich anhand der biirgerlich-rechtlichen Verkehrsan-
schauung keine eindeutige Aussage dariiber treffen, welche Anforderungen an die
Wahrnehmbarkeit zu stellen sind.

Die Wahrnehmbarkeit im biirgerlich-rechtlichen Sinne beschrinkt sich mit-
hin auf die Eigenschaft, durch den Menschen sinnlich wahrgenommen werden
zu konnen. Das Patentrecht gehort im Kernbereich dem Privatrecht an, % so dass
das BGB anwendbar ist, soweit das Patentrecht keine abschlieBenden Sonderrege-
lungen enthiilt.*%° Mangels eines speziellen Verstindnisses zur Wahrnehmbarkeit
im PatG oder EPU gilt die biirgerlich-rechtliche Begriffsbewertung mithin auch
fiir das Patentrecht.

2.4.1.2.1.1.2 Wahrnehmbarkeit im strafrechtlichen Sinne

Moglicherweise ergeben sich zusitzliche Erkenntnisse tiber das Verstindnis der
Wahrnehmbarkeit aus dem Strafrecht. Dem StGB liegt kein einheitlicher Daten-
begriff zugrunde.*’ Die h.L. unterscheidet jedoch zwischen einem weiten und
einem engen Datenbegriff.**® Nach § 202a Abs. 2 StGB betrifft das ,,Ausspi-
hen* in Abs. 1 nur solche Daten, ,die elektronisch, magnetisch oder sonst nicht
unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder tibermittelt werden®. Die nicht
unmittelbare Wahrnehmbarkeit ist mithin Voraussetzung fiir den Datenbegriff der
Norm.*® Die Einschrinkung des Datenbegriffs i.S.d. § 202a StGB auf codierte
Informationen, die nicht wahrnehmbar sind, beruht auf dem Gedanken, dass wahr-
nehmbare, nicht codierte Information ausreichend durch § 201 StGB (,,Verletzung
der Vertraulichkeit des Wortes®) und § 202 StGB (,,Verletzung des Briefge-
heimnisses*) geschiitzt sind.*!” Bezugspunkt fiir diese Wahrnehmbarkeit ist nach
iiberwiegender Ansicht allein die visuelle Erkennbarkeit der Zeichen, die zur
Datendarstellung benutzt werden (der Syntax), nicht dagegen die Erkennbarkeit

405 Eingehende Begriindung hierzu von Ann, GRUR-Int 2004, 696.

406 Haedicke, Patentrecht, Kap. I Rn. 7.

407 Hampel, Der Datenbegriff im Strafgesetzbuch, S. 112 ff.. Hilgendorf/Valerius, Hilgendof/
Valerius, ComputerStR, Rn. 823 hilt daher eine grundsitzliche Kldrung der Begrift ,,Daten*
und ,,Informationen* erforderlich.

408 Graf, in: MiiKo-StGB, § 202a Rn. 12; Lenckner/Eisele, in: Schonke/Schroder, StGB, §
202a Rn. 3.

499 Vgl. nur BGH, Beschluss vom 16.04.2015, 1 StR 490/14, BeckRS 2015, 10759, Rn. 43 —
Manipulation an Geldspielautomat als Verletzung des Wahrheitsschutzes zu Daten-
sitzen in Geldspielautomaten und OLG Celle, Beschluss vom 31.08.2016, 2 Ss 93/
16, BeckRS 2016, 18380, Rn. 36 — Card-Sharing-Servers, zu verschliisselten Pay-TV-
Programmen.

410 Graf, in: MiiKo-StGB, § 202a Rn. 14.
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der Bedeutung dieser Zeichen (die Semantik).*!! Daten i.S.d. des § 202a Abs. 2
StGB sind also nicht unmittelbar wahrnehmbar, wenn ihr Bedeutungsgehalt nicht
ohne Weiteres, sondern erst nach technischer Umformung oder mittels technischer
Hilfsmittel einer sinnlichen Wahrnehmung zugiinglich sind.*!? Sichtbare Zeichen-
strukturen wie z. B. Lochkarten*!? sowie Bar- oder sonstige Strichcodes*'* sind
mithin vom strafrechtlichen Schutz ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt dage-
gen nicht fiir den sog. Maschinencode, der als bindre Abfolge von ,,1“ und
,0° allein an den Prozessor eines Computers gerichtet und fiir einen Menschen
so gut wie nicht lesbar ist.*'> Demnach stellt beispielsweise ein verschliisseltes
Fernsehsignal ein taugliches Tatobjekt des Ausspihtatbestandes dar.*!©

Die zu § 202a Abs. 2 StGB entwickelten Grundsétze zur Auslegung der ,,un-
mittelbaren Wahrnehmbarkeit* lassen sich mit Riicksicht auf die Einheit der
Rechtsordnung auf die patentrechtliche Diskussion iibertragen. Die Einheit der
Rechtsordnung gebietet es, gleiche Begriffe soweit maglich gleich auszulegen.*!”
Zwar wird der Begriff der ,,unmittelbaren Wahrnehmbarkeit* im PatG nicht ver-
wendet. Fiir die Notwendigkeit eines vergleichbares Begriffverstdndnisses spricht
jedoch die Wertung des § 142 Abs. 5 S. 1 PatG, wonach Gegenstinde eingezogen
werden konnen, auf die sich die Straftat — d. h. eine patentverletzende Handlung
1.S.d. § 142 Abs. 1 PatG i.V.m. § 9 Abs. 1 PatG — bezieht. Geht man nun davon
aus, dass Daten dem Verfahrenserzeugnisschutz i.S.d. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG zugéing-
lich sind, sollte die Frage, ob Daten taugliche Einziehungsgegenstinde i.S.d. §§

411 Cornelius, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 32 Mai 2012, Kap. 102 Rn. 16;
Cornelius, in: MAH IT-Recht, Teil 10 Rn. 77; Kargl, in: NK-StGB, § 202a Rn. 5; Lenckner/
Eisele, in: Schonke/Schroder, StGB, § 202a Rn. 5.

412 Graf, in: MiiKo-StGB, § 202a Rn. 15; Heger, in: Lackner/Kiihl, StGB, § 202a Rn. 2.

413 Vgl. Graf, in: MiiKo-StGB, § 202a Rn. 16. A.A. Gravenreuth, NStZ 1989, 201, 206, der
annimmt, dass ein Mensch Informationen, die auf einer Lochkarte ,,gespeichert®, d. h. abge-
bildet sind, durch stete Ubung und Wiederholung irgendwann so ,,lesen®, d. h. ertasten kann,
wie es etwa mit Brailleschrift moglich ist.

414 Cornelius, in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Hdb., EL. 32 Mai 2012, Kap. 102 Rn. 16;
Cornelius, in:. MAH IT-Recht, Teil 10 Rn. 77; Lenckner/Eisele, in: Schonke/Schroder,
StGB, § 202a Rn. 5; Hilgendorf, in: LK-StGB, § 202a Rn. 10.

415 Bussche/Schelinski, in: MAH IT-Recht, Teil 1 Rn. 7; Schmidt, in: Auer-Reinsdorff/
Conrad, Hdb. IT-Recht, § 1 Rn. 12.

416 OLG Celle, Beschluss vom 31.08.2016, 2 Ss 93/16, BeckRS 2016, 18380, Rn. 19 — Card-
Sharing-Servers.

417 BPatG, Beschluss vom 25.11.2002, 15 W (pat) 12/02, PharmR 2003, 163, 166 (=BPatGE
46, 142) — Polifeprosan. Ebenso BPatG, Beschluss vom 07.12.1984, 5 W (pat) 6/84,
GRUR 1985, 524, 527 (=BPatGE 27, 61) — UV-Bestrahlungsgerit.
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73 ff. StGB bilden koénnen,*!® aus Griinden der Effektivitit und Rechtssicherheit
nach moglichst einheitlichen Kriterien beantwortet werden.

Daten im patentrechtlichen Sinne sind mithin wie Daten i.S.d. § 202a StGB
nur mittelbar, d. h. unter Zuhilfenahme technischer Mittel, fiir den Menschen
sinnlich wahrnehmbar.

2.4.1.2.1.1.3 Zwischenergebnis

Fiir die Wahrnehmbarkeit im patentrechtlichen Sinne geniigt es mithin, wenn fiir
den menschlichen Empfinger zumindest die Moglichkeit besteht, den semanti-
schen Bedeutungsgehalt des Datums mithilfe eines technischen Mittels sinnlich
wahrzunehmen. Dem Schutzbereich des abgeleiteten Erzeugnisschutzes unterfal-
len damit keine Daten, die sich — moglicherweise technisch bedingt — tiberhaupt
nicht sinnvoll darstellen lassen oder die zumindest wihrend eines bestimmten
Verfahrensschrittes ausschlieBlich fiir eine Maschine ,,verstiandlich® bzw. lesbar
sind.

2.4.1.2.1.2 Ubliche Form

Fraglich ist dariiber hinaus, welche sinnliche Wahrnehmungsmoglichkeit ,,iib-
lich* im Sinne der Rechtsprechung ist. In Betracht kommen grundsitzlich alle
Gerite, die sinnlich wahrnehmbare Ergebnisse produzieren konnen.*'® Aller-
dings wird es dabei in der iiberwiegenden Anzahl der Fille, um die optische
sowie die akustische Wahrnehmung gehen (z. B. Computerbildschirm, Laut-
sprecher). Daneben konnen gerade im Bereich der Benutzerschnittstellen auch
haptische Wahrnehmungsformen eine komplementire Rolle spielen. Die aus-
schlieBliche Darstellung von Daten als Geschmack*? oder Geruch*?!' diirfte

418 Verneinend LG Hamburg, Beschluss vom 02.09.2013, 629 Qs 34/13,
NJW 2013, 3458, 3459 — Fall Mollath: ,Die Einziehung der Daten iiber § 74 StGB ist
ebenfalls nicht moglich, [da Daten] keine Gegenstinde im Sinne dieser Vorschrift [sind].
[...] Daten sind, wenn sie auf der Festplatte eines Servers gespeichert sind, magnetische
Polungszustinde, die nicht greif- oder sichtbar sind und ohne einen Datentriger nicht
existieren. Demgegeniiber hat der BGH Bitcoins als ,.erlangtes Etwas* i.S.d. des Verfalls
gemil § 73 a.F. StGB eingeordnet mit der Begriindung, dass diese angesichts ihres Markt-
werts einen realisierbaren Vermogenswert darstellen und angesichts der Speicherung in der
Blockchain hinreichend abgrenzbar sind, BGH, Beschluss vom 27.07.2017, 1 StR 412/16,
MMR 2018, 469, Rn. 67 — Botnetz zur Bitcoin-Erzeugung.

419 Lowenstein, in: BeckHdb RA, § 40 Rn. 1.

420 vgl. BGH, Beschluss vom 23.11.1965, Ia ZB 210/63, GRUR 1996, 249, 250 — Suppen-
rezept.

421 ygol. EPA, Entscheidung vom 22.03.2006, T 619/02, GRUR-Int 2007, 333, 333 —
Geruchsauswahl/QUEST INTERNATIONAL.
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zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eher uniiblich sein. Dies schlieit jedoch nicht
aus, dass mit zunehmender Etablierung und Ausreifung der Technologien, die
Mensch-Computer-Kommunikation betreffen, auch solche Wahrnehmungsmog-
lichkeiten eine groere Rolle spielen werden. Welche Form der Wahrnehmung
,ublich® ist, ldsst sich im Ergebnis nur anhand der Verkehrsanschauung unter
Beriicksichtigung des jeweiligen Standes der Technik ermitteln.

2.4.1.2.2 Wiederholbare, bestimmungsgemafe Nutzbarkeit
Die weitere Voraussetzung fiir die Annahme des prinzipiellen Sachpatentschutzes
fiir Daten ist,

»dass das Ergebnis des patentierten Verfahrens [...auf diese Weise] wie ein korperli-
cher Gegenstand beliebig oft bestimmungsgemdif genutzt werden kann. “**

Den Ausgangspunkt fiir die Frage der wiederholbaren, bestimmungsgemifien
Nutzbarkeit des patentgemiflen Verfahrensergebnis bildet zunéchst der Schutzbe-
reich des beanspruchten Verfahrenspatents. Der Schutzbereich des Patents wird
durch die Patentanspriiche bestimmt gemdf § 14 S. 1 PatG / Art. 69 Abs. 1
EPU. Das positive Nutzungsrecht des Patentinhabers gemiB § 9 S. 1 PatG / Art.
64 Abs. 1 EPU wird damit zumindest auf solche Handlungen beschriinkt, die
dem Wortsinn der Patentanspriiche entsprechen.423 Da der in § 9 S. 1 PatG /
Art. 64 Abs. 1 EPU genannte Benutzungsbegriff die in § 9 S. 2 PatG genannten
Benutzungshandlungen umsch