2.  Was ist schutzfihig?

Nicht alle Entwicklungsergebnisse, die bei der Durchfiihrung eines F & E-
Vertrages entstehen konnen, lassen sich durch gewerbliche Schutzrechte
absichern. Die Schutzfihigkeit der in Folge der Entwicklung gewonnenen
Erfahrungen, Kenntnisse, Erkenntnisse, Stoffe oder sonstigen Produkte
héngt von der Art des Entwicklungsergebnisses und z. T. von einer Registrie-
rung ab.

2.1 Patente und Gebrauchsmuster

GemidD § 1 Abs. 1 Patentgesetz schiitzt ein Patent
Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, sofern sie neu sind, auf einer
erfinderischen Ttdtigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
GemaiD Art. 52 Abs. 1 Européisches Patentiibereinkommen werden Européi-
sche Patente
fiir Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind
auf einer erfinderischen Tdtigkeit beruhen und gewerblich anwendbar
sind.
Gemil § 1 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz werden als Gebrauchsmuster
Erfindungen gestiitzt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beru-
hen und gewerblich anwendbar sind.

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Patent und dem Gebrauchs-
muster ist, dass bei Gebrauchsmustern vor der Registrierung lediglich die
formellen Eintragungsvoraussetzungen gepriift werden.! Auch sind z.B.
Herstellungsverfahren im wesentlichen vom Gebrauchsmusterschutz ausge-
schlossen.

Patente und Gebrauchsmuster haben wie andere gewerbliche Schutz-
rechte nur eine territorial begrenzte Schutzwirkung. Ein deutsches Patent
bietet daher grundsétzlich auch nur Patentschutz fiir das Gebiet der Bundes-
republik. Handlungen, die das Patent verletzen wiirden, aber allein im Aus-
land vorgenommen werden, kénnen nicht unterbunden werden, es sei denn,
in dem jeweiligen Land besteht ebenfalls Patentschutz. Aus diesem patent-

1 Vgl. Krafler, Patentgesetz, 6. Aufl., 2009, 9f.; Goebel, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 3, Rn. 2.
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2. Was ist schutzfahig?

rechtlichen Grundsatz folgt, dass fiir einen umfassenden Patentschutz
Patente in mehreren Landern erforderlich sind, z.B. in den wesentlichen
Mérkten, in denen die patentierte Erfindung genutzt bzw. verkauft werden
soll.2

Ein Europédisches Patent weist gegentiber einem deutschen Patent einige
Besonderheiten auf. Das Europdische Patent wird im Rahmen eines einheit-
lichen Anmeldeverfahrens erteilt. Die Priifung der Patentierungsvorausset-
zungen erfolgt durch das Europédische Patentamt. Liegen die Patentierungs-
voraussetzungen vor, erteilt das Europdische Patentamt das Patent.
Wiéhrend im Anschluss an das Erteilungsverfahren ein mogliches Ein-
spruchsverfahren noch zentral {iber das Europdische Patentamt erfolgt,
gewdhrt das erteilte Europdische Patent — anders als vielfach vermutet —
allerdings keinen einheitlichen materiellen Schutz fiir die gesamte Europai-
sche Union. Abhéngig davon, welche europédischen Lander der Anmelder in
der Patentanmeldung angegeben hat, wird dem Anmelder in diesen Landern
jeweils ein Patent entsprechend den jeweiligen nationalen Regeln erteilt, die
sog. nationale Validierung. Ggf. ist fiir die nationale Validierung eine Uber-
setzung in der jeweiligen Landessprache einzureichen, eine weitere Sach-
prifung durch das nationale Patentamt findet dabei allerdings nicht mehr
statt. Bei dem Europdischen Patent handelt es sich daher lediglich um ein
Biindel nationaler Schutzrechte, deren Anmeldung zwar auf europédischer
Ebene vereinheitlicht ist, deren nationale Teile jedoch grundsétzlich recht-
lich selbstdndig sind.?

Zur Zeit wird an einer weiteren Mdoglichkeit gearbeitet, Patentschutz in
der Europdischen Union zu erlangen.* Das sog. Gemeinschaftspatent soll als
ein einheitliches Recht mit einer gemeinschaftsweiten Schutzwirkung aus-
gestaltet werden. Anders als bei einem Européischen Patent brauchte damit
ein Patentinhaber in Europa — statt wie bisher bis zu 27 einzelne Patente —
nur ein einziges Gemeinschaftspatent. Mit der Schaffung des Gemein-
schaftspatentes ist zugleich ein eigener Patentgerichtszug angestrebt. Die
Urteile dieser Gerichte hitten dann eine gemeinschaftsweite Wirkung.
Damit wiirde auch die Verfolgung grenziiberschreitender Patentverletzun-
gen stark vereinfacht. Ein Vorschlag fiir eine Verordnung iiber das Gemein-

n

Vgl. zum Grundsatz der Territorialitdt im Patentrecht Scharen, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 9,
Rn. 81f.; ebenso Mes, in: Mes, PatG, 2. Aufl., § 9, Rn. 9ff.; zur Problematik einer europdischen
bzw. internationalen Patentanmeldung vgl. die Ubersicht bei Ullmann, in: Benkard, PatG,
10. Aufl., IT, Rn. 80 ff. und 104 ff.; siehe zur rdumlichen Wirkung der Eintragung im Gebrauchs-
musterrecht Goebel/Scharen, in: Benkard, PatG, 10. Aufl, § 11 GebrMG, Rn. 6.

Vgl. Jestaedt, in: Benkard, EPU, 1. Aufl., Art. 2, Rn. 2 ff. sowie Art. 3, Rn. 3 ff.

Vgl. Pressemitteilung der Europdischen Kommission vom 04.12.2009, IP/09/1880.

B w

16 Henrik Van Volxem



2.1 Patente und Gebrauchsmuster

schaftspatent sowie ein Entwurf eines Ubereinkommens iiber ein diesbeziig-
liches Gerichtssystem liegen bereits vor.® Mittlerweile hat die Europdische
Kommission auch einen Vorschlag zu der stark umstrittenen Ubersetzungs-
problematik ausgearbeitet. Nach diesem Vorschlag soll es fiir das Anmelde-
verfahren geniigen, wenn die Anmeldung in einer der drei Amtssprachen
des Europédischen Patentamtes (Deutsch, Englisch oder Franzosisch) einge-
reicht wird. Erst im Rahmen von Patentverletzungsverfahren muss auf Ver-
langen des angeblichen Patentverletzers oder des Gerichts eine Ubersetzung
der Patentschrift vorgelegt werden. Der EU-Ministerrat konnte sich jedoch
nicht einstimmig auf diese Sprachenregelung einigen. Die Europdische
Kommission hat nun einen Vorschlag vorgelegt nach dem das Gemein-
schaftspatent zundchst nur in einigen Mitgliedstaaten eingefiihrt werden
soll.® Dieses Vorgehen wird im Rahmen der sog. ,,verstarkten Zusammenar-
beit”, wie sie in den EU-Vertrdgen vorgesehen ist, ermoglicht.

Eine Erfindung, die durch ein Patent geschiitzt werden soll, muss einige
wesentliche Voraussetzungen erfiillen: Die Erfindung muss neu sein, auf
einer erfinderischen Tétigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein.
Zudem muss der Gegenstand der Erfindung nach dem jeweiligen Patent-
recht iberhaupt patentierbar sein. Dieser Grundsatz ist weltweit weitestge-
hend einheitlich, im Detail kénnen die Unterschiede jedoch z.T. erheblich
sein.

2.1.1 Neuheit

Eine Erfindung ist neu, wenn sie zum Zeitpunkt der Patentanmeldung nicht
zum Stand der Technik gehort, also weder durch schriftliche oder miindli-
che Beschreibung, Benutzung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit
zugdnglich gemacht worden ist.” Es ist daher unbedingt notwendig, alle an
dem F & E-Vorhaben beteiligten Personen durch Geheimhaltungsvereinba-
rungen zum Stillschweigen zu verpflichten, da sonst u.U. eine Erfindung
nicht mehr patentiert werden kann.

o

Rat der Europdischen Union, 27.11.2009, 16113/09 ADD1 PI 122, abrufbar unter: http://regis-
ter.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st16/st16113-ad01.de09.pdf (Stand 11.02.2011) sowie Rat
der Européischen Union, 23.03.2009, 7928/09 PI 23 COUR 29, abrufbar unter: http://regis-
ter.consilium.europa.eu/pdf/de/09/st07/st07928.de09.pdf (Stand 16.03.2011).

Vgl. Pressemitteilung der Europdischen Kommission vom 14.12.2010, IP/10/1714.

Siehe zum sogenannten absolut formellen Neuheitsbegriff Mes, in: Mes, PatG, 2. Aufl,, § 3,
Rn. 4.; vgl. auch die Ausfithrungen zum Gegenstand der Neuheitspriifung bei Krafer (Fn. 1),
S. 266 ff.

N O
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2. Was ist schutzfahig?

Der Neuheitsbegriff hat durch die Olanzapin-Entscheidung des BGH eine
bedeutende Konturierung erhalten.? Bis zu der Olanzapin-Entscheidung des
BGH im Dezember 2008 hatte die deutsche Rechtsprechung bei der Beurtei-
lung der Neuheit im Vergleich zur européischen Rechtsprechung im Bereich
der Stoffchemie einen Sonderweg beschritten.

Nach dem sog. ,,weiten“ Neuheitsbegriff war nicht nur das, was durch ein
den Stand der Technik belegendes Dokument klar und eindeutig offengelegt
wurde als neuheitsschéddlich zu beurteilen, sondern vielmehr auch das, was
der Fachmann aus einem solchen Dokument in ,,naheliegender” Weise ,,mit-
lese”. Aufgrund einer weiten Interpretation des Begriffs , naheliegen” wur-
den oftmals deutsche Teile erteilter europédischer Patente wegen neuheits-
schddlicher Vorwegnahme in einem Nichtigkeitsverfahren fiir unwirksam
erklart. Denn nach der Rechtsprechung war ein Stoff bisher ,,naheliegend”
in einem Dokument offenbart, wenn er in einer allgemeinen Strukturformel
enthalten war.

Der BGH verwarf in der Olanzapin-Entscheidung den weiten Neuheits-
begriff und stellte fest, dass in einer Druckschrift nur das offenbart werde,
was dieser ,unmittelbar und eindeutig” zu entnehmen sei. Zwar sei eine
Ausdehnung des neuheitsschéddlich Offenbarten iiber den reinen Wortlaut
einer Druckschrift hinaus unabdingbar. Denn selbstverstdndliche Dinge, die
der Fachmann ohne Weiteres , mitlese”, miissten nicht eigens Erwdhnung
finden. Dabei ist nach dem BGH allerdings ein strenger MaBstab anzulegen.
Fiir die Frage der Neuheit einer Einzelverbindung kommt es daher darauf
an, dass sich dem Fachmann die konkrete Verbindung beim Lesen des Doku-
mentes aufdrdangt. Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel
sind damit die unter diese Formel fallenden Einzelverbindungen grundsétz-
lich noch nicht offenbart, insoweit miissen in dem Dokument weitere Infor-
mationen zur Individualisierung der Einzelverbindung enthalten sein.®

Fiir die Patentanmeldungsstrategie bedeutet dies, dass z.B. die Patentie-
rung einer allgemeinen Strukturformel ein konkurrierendes Unternehmen
grundsitzlich nicht von der Patentierung einer darin enthaltenen Einzelver-
bindung abhalten kann. Denn die Einzelverbindung ist jedenfalls im Hin-
blick auf ihre Neuheit nicht im Stand der Technik vorweggenommen. Es
stellt sich dann die Frage, ob nicht die Einzelverbindung als von der allge-
meinen Stoffformel abhédngige Erfindung, z.B. aufgrund der Nutzung eines
Herstellungsverfahrensanspruchs, anzusehen ist und die Benutzung der
Erfindung auf dieser Grundlage unterbunden werden kann oder — im Falle

8 BGH, Urt. v. 16.12.2008, GRUR 2009, 382.
9 BGH, Urt. v. 16.12.2008, GRUR 2009, 382, 324f.
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2.1 Patente und Gebrauchsmuster

eines ,,Blockbusters* am besten regelméafBig — Lizenzgebiihren gefordert wer-
den konnen. Aber selbst wenn dies im Einzelfall méglich sein sollte, sollte
bei der Patentstrategie beachtet werden, dass die Anmeldung der Einzelver-
bindung regelmaBig zeitlich nach Anmeldung der allgemeineren Verbin-
dung erfolgt. Nach Ablauf des Patents auf die allgemeinere Verbindung gibt
es dementsprechend einen Zeitraum, in dem die Einzelverbindung exklusiv
von dem spéteren konkurrierenden Anmelder genutzt werden kann. Darii-
ber hinaus besteht fiir das konkurrierende Unternehmen die Mdglichkeit,
diese exklusive Nutzung durch Beantragung eines ergdnzenden Schutzzer-
tifikats um weitere fiinf Jahre zu verlangern. Dementsprechend kann sich
auch hier ein durchaus beachtlicher Zeitraum ergeben, in dem die Einzel-
verbindung nicht selbst genutzt werden darf und die Nutzung auch keine
Lizenzgebiihren generiert. Dem sollte mit der richtigen Patentstrategie z. B.
durch zeitlich spéter erfolgende, moglichst ausdifferenzierte Patentanmel-
dung vorgebeugt werden.

2.1.2 Erfinderische Tatigkeit

Eine Erfindung beruht dann auf einer erfinderischen Tétigkeit, wenn sie sich
fiir einen (fiktiven) Durchschnittsfachmann des jeweils einschldgigen Fach-
gebiets nicht in naheliegender Weise aus dem vorbekannten Stand der Tech-
nik ergibt. Dabei kommt es nicht auf die tatsdchliche Leistung des Erfinders
an, sondern auf den objektiven Beitrag zum Stand der Technik. Dies kann im
Einzelfall schwer zu beurteilen sein, so dass die Rechtsprechung Beweisan-
zeichen aufgestellt hat, bei deren Vorliegen die erfinderische Tétigkeit ver-
mutet wird. Als derartiges Beweiszeichen gilt regelmiBig die Uberwindung
eines technischen Vorurteils. Ferner wird ein Anzeichen fiir die erfinderi-
sche Tétigkeit darin gesehen, dass eine technische Lehre ein seit langem
bestehendes Bediirfnis erstmals befriedigt. SchlieBlich kann auch bei lang-
dauernden, vergeblichen Bemiihungen der Fachwelt davon ausgegangen
werden, dass eine erfinderische Tétigkeit gegeben ist.1?

10 Krafer (Fn. 1), S. 328 ff.
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2. Was ist schutzfahig?

2.1.3 Gewerbliche Anwendbarkeit

Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Erfindung wird vermutet, wenn der
Gegenstand der Erfindung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet, einschl.
der Landwirtschaft, hergestellt oder benutzt werden kann.!!

2.1.4 Patentierbare Erfindungen

Einige Erfindungen sind dem Patentschutz jedoch nicht zugénglich, obwohl
sie die vorgenannten Voraussetzungen erfiillen. Ausgenommen vom Patent-
schutz sind gem. § 1 Abs. 3 PatG Erfindungen, die lediglich aus einer Entde-
ckung, z.B. eines Stoffes, bestehen. Ferner sind solche Erfindungen ausge-
schlossen, die wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden,
dsthetische Formschopfungen, Pldane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche
Tatigkeiten, fiir Spiele oder fiir geschaftliche Tatigkeiten, Programme fiir
Datenverarbeitungsanlagen darstellen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die
Patentierung der Wiedergabe von Informationen. Dies betrifft jedoch nur die
Information als solche, Verfahren oder Vorrichtungen zur Wiedergabe der
Information bleiben von diesem Ausschluss unberiihrt. 12

Zudem sind solche Erfindungen nicht patentierbar, deren gewerbliche
Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoft.!3
Daher konnen Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen, Verfah-
ren zur Verdnderung der genetischen Identitdt der Keimbahn des menschli-
chen Lebewesens oder die Verwendung von menschlichen Embryonen zu
industriellen oder kommerziellen Zwecken nicht patentiert werden. Auch
der Patentschutz von Genen oder Teilsequenzen eines Gens ist einge-
schrankt. Zwar ist die Entdeckung eines Gens oder einer Gensequenz nicht
patentfdhig. Ein Verfahren zur Gewinnung einer Gensequenz kann bei Vor-
liegen der iibrigen, vorgenannten Voraussetzungen jedoch Gegenstand eines
Patents sein. Ebenso kénnen isolierte Bestandteile des menschlichen Koér-
pers, die durch ein technisches Verfahren gewonnen worden sind, dem
Patentschutz zugédnglich sein.#

11 Asendorf/Schmidt, in: Benkard, PatG, 10. Aufl, § 5, Rn. 5; ferner BGHZ 48, 313, 322 — Glatzen-
operation = GRUR 1968, 142, 145.

12 Backer/Melullis, in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 1 PatG, Rn. 151.

13 Melullis, in: Benkard, PatG, 10. Aufl., § 2, Rn. 5ff.

14 Vgl. zum Problemkreis gentechnischer Patente Zech/Ensthaler, GRUR 2006, 529.
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2.1.5 Dauer des Patents/Gebrauchsmusterschutzes

Nach § 16 PatG betrédgt die Schutzdauer eines Patents 20 Jahre, beginnend
mit dem Tag der auf die Anmeldung der Erfindung folgt. Insbesondere in
Bereichen in denen fiir ein Produkt langwierige Zulassungsverfahren beste-
hen, wie z.B. bei Arzneimitteln oder Pflanzenschutzmitteln, konnen die
patentgeschiitzten Produkte jedoch erst nach Abschluss des Zulassungsver-
fahrens auf den Markt gebracht werden, wodurch die effektive Schutzdauer
des Patents um einige Jahre verringert ist. Es besteht daher die Mdglichkeit,
die Laufzeit eines Patents fiir Arzneimittel oder Pflanzenschutzmittel durch
das ergdnzende Schutzzertifikat um bis zu 5 Jahre zu verldngern. Die genaue
Laufzeit des ergdnzenden Schutzzertifikates bestimmt sich nach dem Zeit-
raum, der zwischen der Einreichung der Anmeldung fiir das Grundpatent
und dem Zeitpunkt der ersten Genehmigung fiir das Inverkehrbringen des
Pflanzenschutz- oder Arzneimittels in der europdischen Gemeinschaft liegt.
Von diesem Zeitraum werden pauschal 5 Jahre abgezogen. Im Hinblick auf
Pflanzenschutzmittel war bisher unklar, ob es sich bei der Genehmigung fiir
das erste Inverkehrbringen notwendigerweise um eine endgtiltige Genehmi-
gung nach § 15 PflSchG handeln muss oder ob auch eine befristete Geneh-
migung nach § 15 ¢ PfISchG ausreichend ist. Der EuGH hat mit Urteil vom
11.11.2010 den Streit entschieden und festgelegt, dass eine vorldufige
Genehmigung nach § 15 ¢ PflSchG ausreicht.’®

Anders als bei Patenten betrédgt die Schutzdauer fiir Gebrauchsmuster
nach § 23 Abs. 1 GebrMG max. 10 Jahre ab dem Anmeldetag. Dieser Zeitraum
ist in vier Abschnitte unterteilt (die ersten beiden Abschnitte jeweils drei
Jahre, die letzten beiden Abschnitte jeweils zwei Jahre). Fiir die letzten drei
Abschnitte ist jeweils eine Aufrechterhaltungsgebiihr zu bezahlen.

2.2 Urheber- und Leistungsschutzrechte

Im Gegensatz zum Patentschutz ist der urheberrechtliche Schutz nicht von
der Eintragung in einem Register abhdngig. Er entsteht allein durch die
Schaffung des Werks.6

15 EuGH, Urt. v. 11.11.2010, C-229/09.
16 Um urheberrechtlichen Schutz zu erlangen, sind demnach keine Formalien zu beachten, vgl.
Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 2, Rn. 245.
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Schutzfdahige Werke miissen dem Bereich der Literatur, Wissenschaft
oder Kunst zugehoren und das Ergebnis einer personlich geistigen Schop-
fung sein, die eine gewisse Individualitit aufweist.

Nach § 2 Abs. 1 UrhG gehoren zu den geschiitzten Werken der Literatur,
Wissenschaft und Kunst u.a. Computerprogramme und Darstellungen wis-
senschaftlicher oder technischer Art, wie z.B. Zeichnungen, Pldne, Karten,
Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.!” Aber auch Sammelwerke
und Datenbanken kénnen urheberrechtlich schutzfihige Werke sein, wenn
die Auswahl oder Anordnung der enthaltenen Elemente eine personliche
geistige Schopfung darstellt, vgl. § 4 UrhG.

Eine personlich geistige Schopfung setzt zunéchst voraus, dass das Werk
von einem Menschen geschaffen wurde. Die Nutzung von technischen Hilfs-
mitteln im Rahmen des Schopfungsprozesses ist zuldssig, sofern die Funk-
tionen durch den Menschen gesteuert werden. Ferner muss das Werk auch
einen geistigen Gehalt besitzen. Das Werk muss sich also durch die Konkre-
tisierung eines Gedankens auszeichnen. Diese Konkretisierung muss fiir
andere Menschen sinnlich wahrnehmbar sein. Die reine Idee ist daher
solange nicht urheberrechtlich geschiitzt, wie der zugrunde liegende
Gedanke nicht geduBert wurde. Eine dauerhafte Verkérperung ist fiir das
Entstehen des urheberrechtlichen Schutzes grundsétzlich nicht notwendig,
aus Beweisgriinden aber empfehlenswert. Die wichtigste Voraussetzung ist
allerdings, dass das Werk eine schopferische Eigentiimlichkeit besitzt, es
sich also um ein individuelles Werk handelt. Mit dem Merkmal der Indivi-
dualitdt werden solche Werke vom Urheberschutz ausgeschlossen, die
lediglich einfache Alltagserzeugnisse darstellen. Dabei ist die Qualitédt des
Werkes kein taugliches Abgrenzungskriterium. Beruht das Werk allein auf
technischen Zwingen, die dem Schopfer keinerlei Freiraum bei der Erstel-
lung des Werkes lassen, weist dieses nicht die nétige Individualitdt auf.'® Da
der gestalterische Spielraum bei wissenschaftlichen Werken oft sehr niedrig
ist, berticksichtigt die Rechtsprechung dies bei der Beurteilung der schop-
ferischen, individuellen Leistung und legt in der Regel einen eher niedrigen
MaBstab an. Ausreichende Individualitdt wurde von der Rechtsprechung
z.B. bei Bedienungsanleitungen und Konstruktionszeichnungen angenom-
men.'® Bei technischen Regelwerken kann sich die schépferische Leistung
neben der Art der Sammlung, Auswahl, Einteilung und Anordnung des

17 Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl., § 2, Rn. 3 ff.

18 Schulze, in: Dreier/Schulze, UrhG, 3. Aufl,, § 2, Rn. 6 ff., 13ff., 18 ff. et passim.

19 Vgl. BGH, Urt. v. 10.10.1991, GRUR 1993, 34 — Bedienungsanweisung; BGH, Urt. v.
28.02.1991, GRUR 1991, 529 — Explosionszeichnungen.
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Stoffs auch aus der sprachlichen Vermittlung eines komplexen technischen
Sachverhalts ergeben.??

Das Urheberrecht als solches ist gem. §§ 28, 29 UrhG zwar vererblich, aber
ansonsten nicht iibertragbar. Vertraglich kénnen jedoch Nutzungsrechte an
dem Urheberrecht eingerdumt werden, die einer vollstdndigen Ubertragung
nahekommen.

Neben den Urheberrechten kénnen auch sog. Leistungsschutzrechte ent-
stehen, die den Urheberrechten dhnlich sind, sich jedoch in einigen Punkten
unterscheiden.?! Das im Rahmen von F & E-Vertrdgen praktisch wichtigste
Leistungsschutzrecht ist das Datenbankrecht gem. §§ 87 a ff. UrhG. Der
Schutzgegenstand einer Datenbank sind nicht die einzelnen Daten als sol-
che, sondern allein die Datenbank als Gesamtheit. Anders als bei den Urhe-
berrechten, zielen die §§ 87 a ff. UrhG auf den Schutz der getdtigten Inves-
titionen. Daher ist eine schopferische Leistung fiir das Entstehen des
Datenbankrechts nicht erforderlich. Beruht die Datenbank auf einer schop-
ferischen Leistung, ist sie zum einen urheberrechtlich geschiitzt, zum ande-
ren aber gleichzeitig auch als Leistungsschutzrecht nach den §§ 87 a ff.
UrhG.??

Wihrend das Urheberrecht an der Datenbank wie erwédhnt nicht iibertra-
gen werden kann, gilt dies nicht fiir das Leistungsschutzrecht an der Daten-
bank, welches vollstdndig iibertragen werden kann.

Der Schutz einer Datenbank endet 15 Jahre nach deren Verdffentlichung
bzw. 15 Jahre nach deren Herstellung, wenn die Datenbank nicht innerhalb
von 15 Jahren veroffentlicht wurde. Eine in ihrem Inhalt nach Art oder
Umfang wesentlich gednderte Datenbank gilt gem. § 87 a Abs. 1 S. 2 UrhG als
neue Datenbank, sofern die Anderung eine nach Art oder Umfang wesentli-
che Investition erfordert. Wird eine Datenbank daher unter einem erhebli-
chen Investitionsaufwand gepflegt und aktualisiert, gilt sie als neu, mit der
Folge, dass die Schutzdauer von 15 Jahren ab diesem Zeitpunkt neu beginnt.

20 BGH, Urt. v. 11.04.2002, GRUR 2002, 958 — Technische Lieferbedingungen.

21 Zur Bedeutung der Leistungsschutzrechte vgl. die Einfithrung von Wandtke, in: Wandtke/Bul-
linger, UrhG, 3. Aufl., Einleitung, Rn. 11.

22 Einen guten Uberblick der Grundziige des Datenbankschutzes gibt Dreier, in: Dreier/Schulze,
UrhG, 3. Aufl.,, Vorbemerkung §§ 87 a-e, Rn. 1{f.
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2.3  Know-how

Know-how wird in Art 1i) der GVO fiir Technologietransfer-Vereinbarungen

(EG/772/2004 vom 27.04.2004) definiert als eine Gesamtheit nicht patentier-

ter praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen

werden und die

1. geheim, d.h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugénglich sind,

2. wesentlich, d.h. die fiir die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeu-
tung und niitzlich sind, und

3. identifiziert sind, d.h. umfassend genug beschrieben sind, so dass tiber-
prift werden kann, ob es die Merkmale , geheim“ und ,wesentlich*
erfiillt.

Wie aus der Definition hervorgeht, sind vorliegend nur technische Informa-
tionen umfasst, nicht aber betriebliches oder wirtschaftliches Know-how.

Ferner gebietet Art. 39 TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights) den Mitgliedstaaten der WTO die Gewdhrleis-
tung eines wirksamen Schutzes fiir nicht offenkundige Informationen mit
wirtschaftlichem Wert. Eine Auflistung der schutzfihigen Gegenstdnde, wie
dies in den §§ 1 Abs. 2, 1a und 2 PatG fiir das Patentrecht geschieht, wird
jedoch nicht vorgenommen und ist dementsprechend auch im deutschen
Know-how-Schutzrecht nicht vorgesehen.

Im deutschen Recht wird der Begriff des , Know-how" sowie dessen
Schutzumfang mangels einer gesetzlichen Normierung vornehmlich durch
die Rechtsprechung und juristische Literatur entwickelt. Dies fithrte zu
einem recht weiten Begriffsverstindnis. Ziel ist insoweit der generelle
Schutz von Innovationen und Betriebsgeheimnissen, dementsprechend fiir
solche Informationen, die andernfalls einem vergleichbaren Schutzregime
nicht unterstellt werden kénnten. Darin zeigt sich die groBe Bedeutung des
Know-how-Schutzes fiir einerseits technische Betriebsgeheimnisse und
andererseits eher kaufméannische Geschéftsgeheimnisse.??

Grundsitzlich gibt es — wenn auch mit gewissen Abweichungen — eine
Ubereinkunft hinsichtlich méglicher Schutzobjekte des Know-how-Schut-
zes. So zdhlen zu den genannten Schutzobjekten z.B. Modelle, Formeln,
technische Details, Rezepturen, Kundenlisten, bestimmte technische Funk-
tionsweisen und Computerprogramme.?* Die Liste lieBe sich beliebig fort-
setzen. Die umfassendste Definition beschreibt Know-how schlicht als jenes

23 Siehe bei Ann, Know-how; Stiefkind des Geistigen Eigentums, GRUR 2007, 39, 41.
24 Vgl. BGH, GRUR 2003, 356 — Prdzionsmessgeriite.

24 Henrik Van Volxem




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX3:2002
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check true
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <FEFF00440069007300740069006c006c00650072002d00450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000450062006e00650072002000260020005300700069006500670065006c00200047006d00620048002c00200055006c006d>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


