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Kurzfassung:

Die Frage, welche Gegenstände dem Patentschutz und damit einem zeitlich begrenzten ausschließlichen Nutzungsrecht zugänglich sein soll, ist insbesondere in heutiger Zeit von herausragendem Interesse sowohl für die Fachwelt als auch für die Öffentlichkeit. Der Grund für das allseitige Interesse an der "patentierbaren Erfindung" liegt primär in der rasanten Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie einerseits und der Biowissenschaften, insbesondere der Gentechnik andererseits. Die Entwicklung der Wissenschaft und Technik hat zur Folge, dass sich die Grenzen des technisch machbaren und beherrschbaren praktisch täglich verschieben und zunehmend den Dienstleistungsbereich, wie Finanz- und Versicherungswirtschaft oder Medizin sowie etwa Tier- und Pflanzenzüchtung erfassen. Seit einigen Jahren stellt sich nicht mehr nur die Frage, ob Computerprogramme patentiert werden können, sondern, ob dies auch für Geschäftsmethoden, gedankliche Tätigkeiten oder etwa für Pflanzen, Tiere und DNA-Sequenzen gelten solle.

Aus diesem Anlass wurde eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt, in der das deutsche, europäische und US–amerikanische Patentrecht rechtsvergleichend untersucht wird. Ziel dieser Arbeit ist u.a. die Darstellung der Entwicklung des Kreises der patentierbaren Gegenstände (s.o.). Da sich jedoch innerhalb dieser Entwicklung nicht nur die gesetzlichen Grundlagen, sondern auch die patentrechtliche Dogmatik stark verändert haben, wurde ein neuartiger Ansatz zur Darstellung der Entwicklung gewählt: Die einzelnen patentrechtlichen Dogmen werden aus dem sich stetig verändernden hierarchischen System der patentrechtlichen Dogmatik herausgelöst und in positive und negative Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände aufgeteilt: Es wird untersucht, für welche Gegenstände in der Rechtsprechung und Literatur die Patentierbarkeit entweder verneint oder bejaht worden ist und wie sich diese Beurteilung im Laufe der Zeit verändert hat. Abstrakt ausgedrückt werden also positive und negative Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung gesammelt und analysiert. 

Für das US–amerikanische Recht zeigte sich, dass sich zwar einige positive Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände finden, diese jedoch sprachlich sehr vage gefasst sind, so dass sie keine präzise Auskunft über die Grenzen des Kreis der patentierbaren Gegenstände geben.

Die vier Kategorien patentierbarer Gegenstände (Maschine, Verfahren, Erzeugnis und Stoffgemisch) werden heute extrem weit verstanden; früher nahm dagegen die Auslegung dieser Begriffe auf diejenigen Ingenieurwissenschaften bezug, die die industrielle Ära des 19. und frühen 20. Jahrhundert geprägt haben, also der Maschinenbau und die Chemie. 

Auch das Utility-Erfordernis stellt keine wirkliche Hürde dar. Die gesteigerten Anforderungen an die Utility im Bereich der Stofferfindungen sind als Korrektiv für unerwünschte Auswirkungen des absoluten Stoffschutzes zu verstehen, und nicht primär als Aussage über den Kreis der patentierbaren Gegenstände. 

Im Gegensatz zu den positiven Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände finden sich im US–Recht derartige negative Aussagen in großer Zahl. Diese negativen Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände werden allgemein in Form von „Patentierungsverboten“ formuliert. Dabei ist die konkrete Formulierung des Patentierungsverbots regelmäßig jedoch sprachlich so unzulänglich, dass sich aus ihr der Inhalt und die Reichweite des Patentierungsverbots nicht erkennen lassen: Erst durch eine Analyse der konkreten Fälle wird deutlich, worum es eigentlich geht. Auch die Begründung dieser Patentierungsverbote liegt meistens im Dunkeln.

Inhaltlich betrachtet zeigte sich, dass es bei einer beträchtlichen Anzahl der Patentierungsverbote in Wirklichkeit nicht um die Frage der Patentierbarkeit (§ 101 Patent Act), sondern vielmehr um sachfremde Fragestellungen geht, die lediglich unter der Flagge der Patentierbarkeit diskutiert werden, wodurch eine erhebliche inhaltliche Verwirrung entsteht. Dieser Befund trifft auf die Patentierungsverbote für „Naturgesetze“, die „Funktion einer Maschine“ und „Naturstoffe“ zu; dagegen ist das (frühere) Patentierungsverbot für „Geschäftsmethoden“ entgegen der Auffassung des CAFC nicht betroffen. Bei diesen eben genannten Patentierungsverboten geht es primär um die Frage, ob der Schutzbereich des Patents in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der Offenbarung steht; es werden also Probleme der „claim construction“, „enablement“ und „novelty“ diskutiert.

Kleinster gemeinsamer Nenner der verbleibenden Patentierungsverbote ist zunächst der Grundsatz, dass der Kreis der patentierbaren Gegenstände keineswegs unbegrenzt ist: In den Patentierungsverboten kommt ein Widerstand gegen solche Erfindungen zum Ausdruck, hinter denen keine natur- oder ingenieurwissenschaftliche Leistung steht; besonders prägnant wird dieser Widerstand, wenn hinter der Erfindung ausschließlich eine Leistung auf dem Gebiet der „reinen“ Mathematik steht.

Es konnte jedoch nachgewiesen werden, dass dieser Widerstand an mehreren Stellen – insbesondere in jüngster Zeit – signifikant von der Rechtsprechung durchbrochen worden ist. So wird es heute z.B. nicht mehr als Hindernis für die Patentierbarkeit angesehen, wenn hinter einer Erfindung ausschließlich eine Leistung auf dem Gebiet der Betriebswirtschaft Sports steht. Anzumerken ist, dass sich dieser Wandel praktisch ohne eine kritische inhaltliche Diskussion vollzogen hat.

Für das deutsche und europäische Patentrecht ergab die Analyse der positiven Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände, dass diese – ähnlich wie im US–Recht – zum größten Teil nur eine sehr eingeschränkte inhaltliche Aussagekraft haben und sich zudem weitgehend inhaltlich decken. Feststeht allerdings, dass der Kreis der patentierbaren Gegenstände beschränkt ist: Als zentrale Aussage wurde die Grundregel ermittelt, dass hinter einem patentierbaren Gegenstand eine Leistung auf einem Gebiet menschlichen Schaffens stehen muss, das als „Technik“ im patentrechtlichen Sinne anerkannt ist. Es genügt daher z.B. nicht, dass ein Gegenstand funktional und dem äußeren Erscheinungsbild nach eine „Maschine“ ist; entscheidend ist vielmehr, ob hinter dem betreffenden Gegenstand tatsächlichen eine Leistung auf einem vom Patentrecht als „Technik“ anerkannten Gebiet des menschlichen Schaffens steht.

Die Analyse der negativen Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände ergab, dass sich diese – zumindest sprachlich – im wesentlichen an den gesetzlichen Patentierungsverboten aus § 1 II PatG bzw. Art. 52 II EPÜ orientieren; nur in Bezug auf die Frage der Patentierbarkeit von Computerprogrammen sind wirklich eigenständige Aussagen über den Kreis der patentierbaren Gegenstände zu verzeichnen.

Die konkrete sprachliche Formulierung dieser Patentierungsverbote ist jedoch regelmäßig so unzulänglich, dass aus ihr der Inhalt und die Reichweite des Patentierungsverbots nicht ersichtlich wird. Erst durch eine Analyse der konkreten Sachverhalte und Argumentationsmuster wird deutlich, in welche Richtung das Patentierungsverbot zu verstehen ist. Dies trifft insbesondere auf das Patentierungsverbot für „Entdeckungen“ und „gedankliche Tätigkeiten“ zu. 

Eine inhaltliche Analyse der Patentierungsverbote ergab, dass es dort teilweise im Ergebnis nicht um die Bestimmung des Kreises der patentierbaren Gegenstände, sondern vielmehr um völlig sachfremde Fragen geht: So klingt z.B. in den Patentierungsverboten für „Entdeckungen“ und für „(natur–) wissenschaftliche Theorien“ das Erfordernis der Neuheit an. 

Die verbleibenden Patentierungsverbote lassen sich hingegen – stark vereinfacht ausgedrückt – als Ausdruck des Widerstands gegen die Patentierung solcher Erfindung verstehen, hinter denen keine natur– oder ingenieurwissenschaftliche Leistung steht. Dabei hat die Rechtsprechung die inhaltliche Ausdehnung der Natur– und Ingenieurwissenschaften zwar mit gewissen Verzögerungen, aber im Ergebnis dennoch relativ konsequent nachvollzogen, was sich wohl am besten an der neuerdings restriktiven Auslegung des Patentierungsverbots für „gedankliche Tätigkeiten“ zeigt. 

Besonders prägnant ist der Widerstand gegen die Patentierung von Erfindungen, hinter denen ausschließlich eine Leistung auf dem Gebiet der „reinen“ Mathematik und der an graphischen oder ästhetischen Gesichtspunkten orientierten Gestaltungstechnik steht.

Insgesamt ist daher festzustellen, dass sich aus den Patentierungsverboten trotz ihres beispielhaften Charakters eine durchaus sichtbare Grenze des Kreises der patentierbaren Gegenstände ergibt.

Zusammenfassen kann man sagen, dass über sehr lange Zeit, nämlich ca. 120 Jahre lang, die Entwicklung des Kreises der patentierbaren Gegenstände in Deutschland und den USA weitestgehend parallel verlief. In den letzten Jahren ist jedoch in den USA eine explosionsartige, unkontrollierte Ausdehnung der Patentierbarkeit zu verzeichnen: Die allgemeine Aussage, dass der Kreis der patentierbaren Gegenstände grundsätzlich begrenzt ist, hat hier ihre Grundlage verloren.

Vor dieser explosionsartigen Ausdehnung stellt sich die Entwicklung der Patentierbarkeit wie folgt dar: Insbesondere die Patentierungsverbote haben im Laufe der Zeit zahlreiche Modifikationen im Sinne einer inhaltlichen Beschränkung erfahren, mit der Folge, dass eine Ausdehnung des Kreises der patentierbaren Gegenstände nicht zu übersehen ist. 

Die entscheidende Frage ist, ob diese Ausdehnung des Kreises der patentierbaren Gegenstände einer einheitlichen Regel oder einem allgemeinen Konzept gefolgt ist. Wie die Analyse gezeigt hat, lässt sich diese Frage vom Ergebnis her betrachtet bejahen: Bei der Modifikation der Patentierungsverbote ist nämlich stets eine inhaltliche Anknüpfung an die bisherigen Beschränkungen der Patentierbarkeit zu erkennen, die sich wie folgt darstellt: Die Einbeziehung neuer Gegenstände erfolgt dann, wenn der Gegenstand in irgendeiner Weise eine Weiterentwicklung des Wissens und Könnens aus den Bereichen darstellt, die schon bisher dem Patentschutz zugänglich waren; konkret bedeutet dies, dass der Gegenstand in irgendeiner Weises eine Weiterentwicklung des Wissens und Könnens aus dem Gebiet der Natur– und Ingenieurwissenschaften darstellen muss. Mit der Formulierung „aus dem Gebiet...“ (anstelle von „auf dem Gebiet...“) soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Weiterentwicklung des Wissens und Könnens nicht auf diesen Bereich beschränkt ist, sondern lediglich dort ihren Ursprung haben muss. Die Einbeziehung völlig neuer Wissensbereiche als Quelle patentierbarer Erfindungen ist nicht nur möglich, sondern auch geboten. Verallgemeinert ausgedrückt wurde also der Kreis der patentierbaren Gegenstände immer dann erweitert, wenn ein Gegenstand – gemessen an der hinter ihm stehenden Leistung – in einer Wissenstradition mit den herkömmlicher Weise patentierbaren Gegenständen steht.

Dieses Konzept der Wissenstradition ist zumindest für Deutschland und Europa das beherrschende Prinzip bei der Anpassung des Kreises der patentierbaren Gegenstände unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie.

Abschließend plädiert die Arbeit für eine Reform der gesetzlichen Regelung. Aufgrund der vorangegangenen Überlegungen wird vorgeschlagen, § 1 Abs. 1 PatG bzw. Art. 52 Abs. 1 EPÜ künftig wie folgt zu formulieren: "Patente werde für Leistungen (Erfindungen) erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, gewerblich anwendbar sind und auf dem Gebiet der Technik liegen." 
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