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Vorwort

Softwarepatente oder juristisch korrekt »Patente fiir computerimplementierte Erfin-
dungen« (CII) sind seit ihrem Entstehen nach wie vor umstritten. Nach zum Teil
heftigen Diskussionen um die Jahrtausendwende hat sich die Lage etwas entspannt.
Open-Source Software hat sich wirtschaftlich etabliert und wurde nicht, wie von
vielen vorausgesagt, durch Patente verhindert. Software wird weiterhin ein wichtiger
Faktor in der technischen Entwicklung bleiben.

Wer in der Praxis mit computerimplementierten Erfindungen zu tun hat, ist gefor-
dert, sich mit der dynamisch entwickelnden Rechtsprechung und den Unterschieden
zwischen den Erteilungsbehérden auseinanderzusetzen.

Anlass fiir das Schreiben des Buches waren fiir uns die folgenden Beobachtungen in

den letzten ein bis zwei Jahrzehnten:

— Eine Beobachtung der Rechtsprechung zeigt, dass die Priifung von »Softwarean-
meldungen« zwischen den Erteilungsbehorden (insbesondere in Deutschland und
vor dem Europiischen Patentamt) durchaus nicht immer identisch ist, was bei
Nichtbeachtung zu Fehlentscheidungen fithren kann.

— Die Rechtsprechung auf dem Gebiet CII unterliegt einer dynamischen Ent-
wicklung. Es ist somit wichtig, den zeitlichen Kontext einer Entscheidung zu
beurteilen.

— Die Informatik entwickelt sich sehr schnell und findet sich als Systemsoftware
und auch in diversen Anwendungsgebieten. Die Entwicklung von agilen Metho-
den, virtuellen Systemen (XR) und Cloud- bzw- Plattform-basierten Lésungen
(Xaa$), Quantencomputing sowie wichtigen Entwicklungen in der kiinstlichen
Intelligenz, wie nachvollziehbaren KI-Systemen (XAI — explainable artificial intel-
ligence) fordert eine entsprechende Behandlung im Patentrecht.

— Die patentrechtliche Beurteilung der Patentierbarkeit in diesen Gebieten ist nicht
homogen. So kann z. B. eine Softwareanmeldung in der Medizintechnik anders
beurteilt werden als eine in der Kryptologie. Dies erschwert den Uberblick.

— Eine Analyse der Erteilungspraxis und der Rechtsprechung zeigt, dass fiir die
Anmeldung von computerimplementierten Erfindungen »besondere« Voraus-
setzungen zu beachten sind. Hier stellen sich z. B. die folgenden Fragen: »Wie ist
die Technizitit zu beurteilen?« oder »Wann ist die Offenbarung der Erfindung
ausreichend?«.

Das Werk bietet einen Uberblick

— liber die jiingere und rasant wachsende Zahl von Entscheidungen beim Europii-
schen Patentamt und in Deutschland, im Vergleich zur Situation in den USA,

— mit einer Gliederung nach Fachgebieten aus Sicht der Informatik und gibt

— praktische Hinweise zum Erstellen von Patentanmeldungen fiir computerimple-
mentierte Erfindungen fiir das EPA und Deutschland.

Es soll praktische Hilfe fiir die aktuelle Arbeit sein und als strukturiertes Nach-
schlagewerk in der Art eines technischen Kommentars fiir computerimplementierte
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Vorwort

Erfindungen méglichst schnell und effizient Informationen zur aktuellen Rechtsla-
ge in Europa und Deutschland bieten. Aufgrund der in der tiglichen Praxis immer
wieder aufkommenden grundlegenden Fragestellungen werden auch rechtspolitische
Fragen diskutiert.

Ein Charakteristikum der patentrechtlichen Beurteilung in der Informatik liegt zum
einen darin, dass grundsitzliche rechtspolitische Fragen aufgeworfen werden (Was
ist eine Erfindung?) und zum anderen, dass das durch die Vielzahl der Entscheidun-
gen zur Frage der Patentfihigkeit undurchsichtige Bild sehr diffus bleibt, wenn man
die Rechtsprechung nicht dauerhaft und kontinuierlich verfolgen kann. In den letz-
ten Jahren hat sich eine Fiille von Neuerungen und Entwicklungen auf dem Gebiet
der computerimplementierten Erfindungen ereignet. Die Entwicklung ist sehr dy-
namisch. Momentaufnahmen der Rechtsprechung sind gefihrlich, da sie schnell ein
falsches Bild erwecken kénnen.

Das Buch soll auch dann weiterhelfen, wenn man mit diesem Gebiet hin und wieder,
aber nur am Rande zu tun hat und »nur schnell« eine Antwort auf eine kurze Fra-
ge sucht.

Redaktionsschluss fiir die 3. Auflage war Friihjahr 2023. Entscheidungen, die nach
diesem Datum ergangen sind oder verdffentlicht wurden, sind in dieser Auflage nicht
beriicksichtigt.

Danken méchten wir Frau Rechtsanwiltin Miriam Kiefer von Kather Augenstein, fiir
Diskussionen zum Thema Patentverletzung von Software-bezogenen Patenten.

Unser Dank gilt weiterhin den Mitarbeitern des Carl Heymanns Verlags. Bedanken
méchten wir uns auch bei Frau Ivanyi fiir ihr Verstindnis, dass die zeitlichen Ressour-
cen neben dem anwaltlichen Tagesgeschift und weiteren Verpflichtungen beschranke
sind. Bedanken méchten wir uns auch bei den Teilnehmern der zahlreichen Seminare
und Workshops, die wir durchgefiihrt haben, fiir ihre Fragen und Beitrige sowie fiir
die fruchtbaren Diskussionen unter Kollegen in den Fachausschiissen und Gremien.

Schliellich méchten wir uns besonders bedanken bei unseren Familien, ohne deren
Unterstiitzung und Verstindnis der enorme Arbeitsaufwand in der Freizeit nicht még-
lich gewesen wire.

Miinchen, im April 2023 Claudia Schwarz
Sabine Kruspig
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Kapitel 5 Entscheidungspraxis

1.3b iiber welche nach Speichern der alternativen Funktionseinheit (14, 14', 14", 28) in
dem fliichtigen Speicher (6)

1.3c zwischen der ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alternativen Funktionseinheit
(14, 14', 14", 28) bei laufendem Betrieb der Steuereinheit dynamisch umgeschaltet
werden kann,

1.3d wobei eine Funktionalitit der Steuereinheit (2) dahingehend modifiziert wird, dass
die erste Funktionseinheit (12, 24) und die alternative Funktionseinheit (14, 14', 14",
28) gegeneinander ausgetauscht werden.«

Nebengeordnet waren eine Steuereinheit, ein Computerprogramm und ein Compu-
terprogrammprodukt beansprucht.

Als Aufgabe ist in den urspriinglichen Unterlagen (S. 2, Abs. 3) angegeben, es wire
wiinschenswert, eine Moglichkeit vorzusehen, in einem Steuergerit, bzw. einer
Steuereinheit, einfach und schnell zueinander alternative Funktionseinheiten bereit-
zustellen, zwischen denen auch wihrend des laufenden Betriebs des Steuergerites, d.h.
online umgeschaltet werden kénne.

Der Senat hat die Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung von dem Patentierungs-
verbot nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 letzte Variante PatG betroffen ist dahin stehen lassen
und seinen Zuriickweisungsbeschluss damit begriindet, dass die Anmeldung nicht
wie in § 34 Abs. 4 PatG gefordert, so deutlich und vollstindig offenbart sei, dass ein
Fachmann sie ausfithren kann. Die Ausfithrung zu der Realisierbarkeit der Erfindung
wiirde sich darin erschopfen, dass eine »Umschaltfunktion« zwischen einer ersten
Funktionseinheit und einer dazu alternativen Funktionseinheit bei laufendem Betrieb
dynamisch umschaltet, ohne dem Fachmann konkrete Hinweise zu geben.

Diese Entscheidung soll exemplarisch zeigen, wie wichtig es ist, auf eine ausreichende
Offenbarung gerade fiir das Gebiet der computerimplementierten Erfindungen zu
achten. Sogenannte »Blackbox«-Erfindungen, die nur Einheiten oder Softwaremodule
mit deren Funktion (in der Regel mit einem means-plus-function Merkmal formu-
liert) nennen sind in der Regel nicht ausreichend, wenn nicht angegeben wird, wie die
Module interagieren und welchen technischen Effeke sie bewirken.

5.17 Zusammenfassung der diskutierten Rechtsprechung — Ausblick und
offene Fragen

449 Als Zusammenfassung der in Kapitel 5 diskutierten Rechtsprechung werden nachfol-

gend zentrale Aussagen mit einem rechtspolitischen Ausblick in Form einer numme-

rierten Liste erldutert. Die Aussagen gelten grundsitzlich, und falls nichts Abweichen-

des genannt wird, fiir die deutsche Rechtsprechung und fiir die des EPA:

1. Rechtsprechung und Priifungspraxis ist in den Anwendungsgebieten liberaler als
in den klassischen Gebieten der Informatik;

2. Inhomogenes Gesamtbild;

3. Geringe Vorhersagbarkeit fiir den Zugang zum Patentschutz bzw. fiir die Anwen-
dung der Priifungskriterien fiir CII;

540
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5.17 Zusammenfassung der diskutierten Rechtsprechung Kapitel 5

Abweichende Priifungstendenz in Inter-Partes- und Ex-Parte-Verfahren beim BPatG;
Unterschiede zwischen der deutschen Rechtsprechung und der des EPA;
Gemeinsamkeiten der deutschen Rechtsprechung und der des EPA;
Internationaler Vergleich

Kritik an der gegenwirtigen Rechtsprechungslage

Zusammenfassung und Vorschlag fiir mogliche Rechtsentwicklungen

O 0N 0N A

Diese Zusammenfassung spiegelt die personliche Meinung der Autorinnen wider und
soll keine wissenschaftliche Analyse ersetzen. Zudem ist zu wiederholen, dass nur eine
Auswahl von Fillen diskutiert und analysiert worden ist. Insofern kann diese Zusam-
menfassung keinen Anspruch auf Vollstindigkeit erheben.

1. Ref/atsprecbung und Pritﬁmg;pmxis ist in den Anwmdungsgebietm liberaler als in den
klassischen Gebieten der Informatik

Eine nach wie vor bemerkenswerte Beobachtung, die sowohl fiir die deutsche Recht-
sprechung als auch fiir die des EPA gilt (hier vor allem in den letzten Jahren, in denen
nicht ausschliefflich die Kammer 3.5.1 alle Beschwerden fiir computerimplementier-
te Erfindungen getroffen hat), ist, dass computerimplementierte Erfindungen in den
Anwendungsgebieten (z.B. Automotive oder diverse Anwendungen, die in Kap. 5.16
zusammengefasst worden sind) iiberwiegend liberaler beurteilt werden als computer-
implementierte Erfindungen in klassischen Gebieten der Informatik, wie z.B. System-
software, Oberflichen, Textverarbeitung etc. Und dies sogar dann, wenn die Erfin-
dung in den Anwendungsgebieten ein wenig komplexes Steuerungsverfahren betrifft
und die Hauptidee in der computergestiitzten Umsetzung liegt.

Die Schwelle fiir die erfinderische Tétigkeit von informatischen Merkmalen scheint
beim EPA und von einigen BPatG Senaten in den diversen Anwendungsgebieten aus
der Sicht eines Informatikers im Vergleich eher niedriger angesetzt zu werden, als
in den Kerngebieten der Informatik, was fiir den Praktiker im Ergebnis dazu fiihre,
dass die erfinderische-Tatigkeitsschwelle in den Anwendungsgebieten leichter tiber-
wunden werden kann. Andererseits scheint die Schwelle zur Beurteilung der erfinde-
rischen Titigkeit in Bezug auf informatische Merkmale beim 17. Senat des BPatG im
Vergleich zu anderen Senaten und/oder anderen technischen Anwendungsgebieten
dagegen sehr hoch angesetzt (vgl. dazu die in den vorangehenden Kapiteln detailliert
ausgefiihrten Entscheidungsdiskussionen, z.B. die Entscheidung 17 W (pat) 11/08, in
der das nicht-technische Anwendungsgebiet — hier Reisebuchungen — auf die techni-
schen Anspruchsmerkmale auszustrahlen scheint).

Analysiert man die Entscheidungspraxis und die Griinde der Entscheidungen im De-
tail, so setzt sich dieses Bild fort. Es scheint eine gewisse Tendenz zu bestehen, dass die
Priifer beim EPA und beim DPMA in den Anwendungsgebieten hiufig die Technizi-
tit und/oder (insbesondere fiir die deutschen Fille) die Patentfahigkeit ohne Weiteres
und relativ summarisch anerkennen, ohne sich mit der Frage detailliert auseinander
zu setzen, wihrend in den Kerngebieten der Informatik eine sehr eingehende und in
der Regel kritische Diskussion zu diesen Aspekten erfolgt.
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Kapitel 5 Entscheidungspraxis

Dies kann moglicherweise an der unterschiedlichen Sensibilisierung der jeweiligen
Spruchkérper (einschliefSlich der Priifungsstellen und Priifungsabteilungen) fiir diese
Fragen liegen.

Auch unabhingig von dieser Beobachtung besteht aufgrund des in technischer Hin-
sicht breiten Anwendungsspektrums der Informatik (von computerimplementierten
Geschiftsmethoden, tiber die Medizintechnik bis hin zu Kernkraftanlagensteuerun-
gen) eine Gefahr darin, dass das Gebiet insgesamt inhomogen behandelt wird. Dies
vor allem vor dem Hintergrund, dass zumindest in Deutschland eine zentrale Ober-
instanz fiir die unterschiedlichen Spruchkérper fehlt, nachdem die Rechtsbeschwerde
zum BGH zulassungsbeschrinkt ist und der BGH iiberwiegend nur die Nichtigkeits-
berufungen sieht.

Aus dem Gesichtspunkt dieser Inhomogenitit erklire sich die Wahl fiir eine Strukeu-
rierung der Entscheidungen in diesem Buch nach technischen Anwendungsgebieten.
Sie erlaubt einen Vergleich von Entscheidungen nach thematischen Gesichtspunk-
ten. Dies ist zum einen fiir den Anmelder interessant, der vor der Frage steht, ob sich
eine Patentanmeldung auf einem bestimmten Gebiet iiberhaupt »lohnt« und zum
anderen auch fiir juristische Fragestellungen, die sich mit der Rechtsentwicklung be-
schiftigen.

Unter Bezugnahme auf die Ausfithrungen in Kap. 2, insbesondere zu dem Abstrak-
tionsschichtenmodell s. Kap. 2 Rdn. 12, sei an dieser Stelle folgendes Fazit gezogen:

Im Uberblick ist sowohl in Deutschland als auch beim EPA eine dufSerst differenzierte
Beurteilung der Patentfihigkeit zu beobachten, vor allem in Abhingigkeit von der
Beurteilung der Technizitit des Anwendungsgebietes der Erfindung (als ein techni-
sches Gebiet oder als ein nicht-technisches Gebiet). Diese Beurteilung unterliegt zum
einen einem Wandel und scheint nicht immer einheitlich, was wiederum die Frage der
Rechtssicherheit aufwirft.

2. Inhomogenes Gesamtbild

Vergleicht man die Rechtsprechung zu computerimplementierten Erfindungen, so er-

gibt sich insgesamt ein inhomogenes Bild — und zwar in mehrfacher Hinsicht:

1. inhomogen in Bezug auf die Unterschiede zwischen der Praxis des EPA und der
deutschen Praxis sowie der Praxis in anderen Jurisdiktionen,

2. inhomogen in Bezug auf die jeweiligen Gebiete und

3. inhomogen auch innerhalb eines jeweiligen Anwendungsgebietes.

Zum einen ist die Rechtsprechung zwischen dem EPA und der des Bundespatent-
gerichts nicht vollstindig harmonisiert (Niheres zu den Unterschieden findet sich
nachfolgend in diesem Kapitel unter Rdn. 492).

Zum anderen ist es fiir einen Informatiker nur schwer nachvollziehbar, dass der Zu-
gang zum Patentschutz stark vom Anwendungsgebiet abhingt. Plakativ in einem Bei-
spiel gesprochen: wihrend eine computerimplementierte Erfindung in Form einer
Anwendung eines innovativen Berechnungsalgorithmus auf dem Gebiet Mobilfunk
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als technisch bewertet wird, wird ein und derselbe Berechnungsalgorithmus auf dem
Gebiet der Medizintechnik als nicht technisch beurteilt.

Die Unterschiede in der merkmalsbezogenen Beurteilung der Technizitit wirken sich
nach dem derzeit angewendeten COMVIK-Ansatz und dessen Analogon in der deut-
schen Rechtsprechung (BGH, X ZR 47/07) durchaus entscheidungserheblich auf die
Patentfihigkeit aus und fithren im Ergebnis zu einem inhomogenen Gesamtbild.

Beispielsweise wird die »Darstellung von Steuerkanilen in einer Baumstrukeur« in der
BGH Entscheidung X ZR 196/19 (diskutiert bei Hilfsantrag 6, zu Merkmal M1.5.1)
nicht kritisch hinsichtlich der Technizitdt diskutiert und implizit als technisch be-
urteilt (da Hilfsantrag 6 Rechtsbestand hat). Hingegen wird in der Entscheidung des
17. Senats des BPatG 17 W (pat) 15/12 vom 19.05.2015 eine Baumstrukeur (hier
als Verzweigungsbaum) nur als zugrundeliegende Datenorganisation »und damit le-
diglich nicht-technische Probleme der Verwaltung von Daten« betreffend bewertet.
Ein weiteres Beispiel zur unterschiedlichen Technizititsbeurteilung von »Schwellen-
werten« wird weiter unten (unter Punke 8) ausgefiihrt. Es lassen sich diverse andere
Beispiel nennen.

Auch beim EPA lassen sich diverse Beispiele nennen. So wurde in der Entscheidung
T 1028/14 das Merkmal »determination based on a metric« im Kontext von Tele-
kommunikationsnachrichten als technisch beurteilt, wihrend in der Entscheidung T
1639/18 das Merkmal »providing an authenticity value for web elements« ebenfalls als
Metrik und zwar als »provision of an authenticity metric value« gesehen wurde — ihm
aber kein technischer Effekt beigemessen wurde bzw. als keine »technical considerati-
ons« erfordernd beurteilt wurde (vgl. Abs. 9.4 der Begriindung).

Die schr kleinteiligen Vorgaben der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderi-
schen Titigkeit bei computer-implementierten Gegenstinden, die auf Merkmalsebe-
ne ansetzen, sollten deshalb iiberdacht werden (vgl. Punkte 8 und 9, weiter unten in
diesem Kapitel) um diese Inhomogenitit zu vermeiden.

Doch eine gewisse Inhomogenitit lsst sich nicht nur interfakultir, sondern auch
intrafakultir (in dem jeweiligen technischen Anwendungsgebiet) feststellen. Dies
scheint iiberwiegend an der unterschiedlichen Beurteilung der erfinderischen Titig-
keit zu liegen.

Bei den Entscheidungen zu computerimplementierten Erfindungen insgesamt sind
unter den Spruchkérpern polarisierende Sichtweisen zu finden. Polarisierend insofern,
als dass einerseits bei Beanspruchung von informatischen Merkmalen prima facie eine
patentablehnende Sichtweise (hiufig: Verneinung der erfinderische T4tigkeit) oder an-
dererseits auch bei informatischen Merkmalen eine griindliche Priifung auf erfinderi-
sche Titigkeit durch Nachweis im Stand der Technik erfolgt

Als Beobachtung kann festgehalten werden, dass die Chancen fiir die Zuerkennung
der Patentfihigkeit/Patentierbarkeit insbesondere in Deutschland dann hoher sind,
je mehr das Gebiet zu den klassisch technischen Gebieten zihlt (z.B. Automotive,
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Mobilfunk) und dann geringer sind, je mehr das Gebiet die (technische) Informartik
betrifft (z.B. Oberflichen, Systemsoftware, Betriebssysteme etc.).

Die Verwendung der Begriffe »Computerprogramme« und »Computerprogrammpro-
dukt« in Rechtsprechung und Literatur ist teilweise inkonsistent und aus Sicht der
Informatik auch nicht immer plausibel.

Erfindern oder anderen interessierten Personen, die nicht dem Kreise der CII-Insider
angehdren, ist es nur schwer vermittelbar, dass ein Algorithmus, wenn er z.B. in der
Bildverarbeitung oder Mobilfunktechnik angewendet wird, deutlich bessere Ertei-
lungschancen hat als wenn er in der Medizintechnik angewendet wird.

Dieses also mehrfach inhomogene Gesamtbild trigt nicht zur Rechtssicherheit bei
und ist von daher verbesserungswiirdig.

3. Geringe Vorhersagbarkeit fiir den Zugang zum Patentschutz bzw. fiir die Anwen-
dung von Priifungskriterien fiir CII

Nach anfinglicher Liberalisierung der Rechtsprechung zur CII ab den 1990er Jah-
ren wurde mit dem EPU 2000 eine genauere Definition von Art. 52(1) EPU »Erfin-
dungen auf allen Gebieten der Technik« und analog auch im deutschen Patentgesetz
cingefithrt. Dies fithrte iiberwiegend nicht zu einer weiteren Offnung fiir moderne
Digitaltechnologien, sondern zu einer inzwischen — und beim EPA insbesondere seit
G1/19 — duflerst komplizierteren und auf das Gebiet der erfinderischen Titigkeit ver-
schobenen sehr kleinteiligen Priifungsprozedur fur CII.

Heute wird in der Regel der COMVIK-Ansatz angewendet, der nicht unumstritten ist:

»Bei der Priifung der erfinderischen Titigkeit einer solchen Mischerfindung werden alle
Merkmale beriicksichtigt, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen. Dazu ge-
héren auch Merkmale, die isoliert betrachtet nichttechnisch sind, aber im Kontext der Erfin-
dung einen Beitrag zur Erzeugung einer technischen Wirkung leisten, die einem technischen
Zweck dient und damit zum technischen Charakter der Erfindung beitrigt. Allerdings kén-
nen Merkmale, die nicht zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, das Vorliegen
einer erfinderischen Titigkeit nicht stiitzen »COMVIK-Ansatz«, T 641/00, G 1/19).«

Entsprechendes hat der BGH in Leitsatz b) der Entscheidung Wiedergabe von topo-
grafischen Informationen, X ZR 47/07 formuliert:

»Bei der Priifung der Erfindung auf erfinderische Titigkeit sind nur diejenigen Anweisungen
zu beriicksichtigen, die die Losung des technischen Problems mit technischen Mitteln be-
stimmen oder zumindest beeinflussen.

In der Praxis bedeutet dies, dass fiir CII der beim EPA iibliche Aufgabe-Losungsansatz
nochmals mit weiteren Anforderungen verfeinert wird. Entsprechendes gilt auch in
Deutschland.

Somit tritt die Priifung der erfinderischen Titigkeit verstirke in den Vordergrund, sodass
die iiberwiegende Anzahl von Entscheidungen mit einer fehlenden erfinderischen Titig-
keit begriindet ist, wobei bei der Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit die Beurteilung
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der Technizitit von Merkmalen, die Beurteilung der Losung einer technischen Aufgabe
und die Beurteilung der technische Wirkung eine hohe Bedeutung haben.

Damit verschiebt sich der Beurteilungsmaf3stab sehr stark in einen Ermessensspiel-
raum, z.B. dahingehend, ob ein bestimmten Anspruchsmerkmal technisch ist, einen
technischen Beitrag leistet oder eine technische Aufgabe lost.

Weiterhin stellt sich bei Sichtung der Fiille von im Rahmen dieses Buchs analysierten
Entscheidungen die Frage, ob die Priifung auf erfinderische Titigkeit fiir CII-Gegen-
stinde auch entsprechend bzw. dhnlich angewendet wird, wie auf anderen Gebieten
der Technik (z.B. Mechanik). Nach dem Studium diverser Entscheidungen, scheint
das, nach Sicht der Autorinnen, nicht der Fall zu sein. So wird z.B. beim EPA die Ver-
einfachung einer Schnittstelle fiir Programme in verschiedenen Programmiersprachen
als Vereinfachung der Arbeit des Programmierers geschen (T 2497/12, T1105/17),
wihrend in klassischen Technikgebieten die Vereinfachung eines mechanischen
Gegenstands durchaus als erfinderisch und nicht nur als Vereinfachung der Arbeit der
fir die Herstellung des Gegenstands verantwortlichen Person gesehen wird.

Nach Auffassung der Autorinnen werden somit unterschiedliche Beurteilungsmaf3-
stabe auf den unterschiedlichen technischen Gebieten angewendet, was an sich frag-
wiirdig erscheint.

Insbesondere bei den Beschliissen des 17.Senat des BPatG scheinen informatische
Merkmale gerne als naheliegende Mafinahme oder gar als trivial gewertet zu werden,
und zwar auch ohne konkreten Nachweis im Stand der Technik. Wir verweisen dazu
z.B. auf die Entscheidung 17 W (pat) 11/08, in der ausgefiihrt wird: »Auswahlkri-
terien {iber eine geeignete Eingabemaske zu erfassen und die gesuchten Datensitze
auszugeben, stellt eine reine Softwaremafinahme dar, die keinerlei technische Uber-
legungen erforderte.

Weiter sei verwiesen auf 17 W (pat) 38/09, in der der Gegenstand einen Informa-
tionsprozessor an Bord von Fahrzeugen zur Verarbeitung von Karteninformation auf
der Grundlage von Kartendaten betraf. Zu Merkmal (G) wird ausgefiihrt: »Diese
Kenntnisse sind allein der Welt der Programmierung zuzurechnen. Die Modellierung
von Objekten durch ein Hinzufiigen von Methoden bzw. Funktionen ist eine reine
Softwaremaf§nahme, die keinen technischen Beitrag liefern kann«.

Ein anderes Beispiel ist die Entscheidung 17 W (pat) 114/07, in der der Gegenstand
die Verwaltung von Plattenspeicher-Arrays (DASD: disk array storage devices) in
Grofirechenanlagen betraft. Das Verfahren sei als »Programm als solches« vom Pa-
tentschutz ausgeschlossen. Unter Abschnitt 2.2.2. der Beschussbegriindung wird
argumentiert, dass die Losung des Problems nicht mit technischen Mitteln erfolge.
Bemerkenswert ist, dass die konkreten Anspruchsmerkmale abstrahiert werden, um
dann die abstrahierte Form der Merkmale wie folgt zu beurteilen: »Dieses Umord-
nen von Teilschritten erfordert keinerlei technische Uberlegungen, vielmehr handelt
es sich um eine Mafinahme der Umstrukturierung eines Computerprogramms, die
allein von einem Programmierer oder Informatiker als hier zustindigem Fachmann
vorgenommen wird, ohne dass irgendein technisches Fachwissen notig wire.«

545

Leseprobe

477

478

479

480

481

482



Carl Heymanns Verlag 2023

483

484
485
486

487

488

489

490

491

Kapitel 5 Entscheidungspraxis

Ein solches Vorgehen scheint fiir die Akzeptanz des Patentsystems nicht férderlich.
Vielmehr wire eine Gleichbehandlung aller Gebiete der Technik (inklusive der tech-
nischen Informatik) zu begriif§en.

4. Abweichende Priifungstendenz in Inter-Partes- und Ex-Parte-Verfahren
Diese Beobachtung gilt vorwiegend fiir das deutsche System.

Analysiert man die Entscheidungsfille, so ist in Deutschland die Tendenz zu beob-
achten, dass bei computerimplementierten Gegenstinden in Ex-Parte Verfahren (ins-
besondere vor dem 17. Senat) die Technizitit von Merkmalen hiufiger lakonisch ver-
neint wird als in Inter-Partes Verfahren.

In den bisherigen Inter-Partes Verfahren hingegen wird in der Regel die Frage der
Technizitit von Anspruchsmerkmalen vom Einsprechenden/Nichtigkeitskliger tiber-
raschend selten bis gar nicht thematisiert und/oder vom Senat nicht aufgegriffen. Fast
ausnahmslos wird bei der Begriindung einer fehlenden erfinderischen Titigkeit in der
Regel nicht die (fehlende) Technizitit »bemiiht«, sondern das jeweilige Merkmal wird
im Stand der Technik nachgewiesen bzw. abgehandelt, was zu begriiflen ist.

Ein Beispiel fiir ein Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem BPatG ist die Entschei-
dung des 20. Senats in der Sache 20 W (pat) 17/03. Die Einsprechende hat hier
(nur) die fehlende erfinderische Titigkeit angegriffen und der Senat diskutiert in der
Beschlussbegriindung die erfinderische Titigkeit und die Neuheit und erkennt dabei
die Technizitit ohne weitere Diskussion an, obwohl der Gegenstand auch einige fi-
nanzielle Aspekte oder Geschiftsmethodenaspekte umfasst.

Ein pauschaler Hinweis, dass ein Merkmal eine blofle programmiertechnische Maf3-
nahme sei (z.B. in 17 W (pat) 38/19) oder in 19 W (pat) 25/17, dass das Vorsehen
einer effizienten Software-Architektur mit externen Zusatzprogrammmitteln keine
technische Aufgabe darstellt, erscheint aus Sicht der Autorinnen insgesamt nicht ziel-

fithrend.

So belegen zum Einen zahlreiche entschiedene Fille*, dass auch programmiertechnische
oder andere informatische oder sogar mathematische MafSnahmen durchaus ein kon-
kretes technisches Problem 16sen kénnen. So fithrt der BGH in Leitsatz b) seiner Ent-
scheidung Flugzeugzustand X ZB 1/15 aus »Eine mathematische Methode kann nur
dann als nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der be-
anspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkriften aufweist«.

Zum Anderen sollten die Entscheidungen aus rechtspolitischen Erwigungen im We-
sentlichen auch fiir den technischen Fachmann (und nicht nur fiir den Patentrechtler)
nachvollziehbar sein, um nicht dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, dass das Patentsystem
hohe Kosten bei wenig vorhersagbarem Erfolg bringt, was am Ende den Nutzen des
Patentsystems an sich (und nicht nur fiir CII) in Frage stellt.

54 Vgl. z.B. die oben zitierte Entscheidung 20 W (pat) 17/03 oder 23 W (pat) 18/19 fiir ma-
thematische Merkmale, die ein konkretes technisches Problem in einem KFZ-Navigations-
gerit l8sen.
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5. Unterschiede zwischen der deutschen Rechsprechung und der des EPA

Auch wenn eine Homogenisierung der Rechtsentwicklung und Rechtsprechung in
aller Munde ist, so bestehen doch deutliche Unterschiede in der Priifungspraxis und
in der Rechtsprechung zwischen den jeweiligen Entscheidungskorpern.

Trotz inhaltlich identischem Gesetzeswortlaut setzen einige Priifungsstellen des
DPMA sowie einige Senate des Bundespatentgerichts die Hiirde fiir den Zugang zum
Patentschtuz faktisch hoher als das EPA.

Bei computerimplementierten Erfindungen wird in Deutschland in der Regel zu-
nichst — und auch, wenn laut Rechtsprechung keine Priifungsreihenfolge eingehal-
ten werden muss — die Technizitdt der Lehre gepriift. Die Technizitit einer Lehre
nach § 1 PatG ist nach der Auffassung des BGH und des BPatGs fiir die Beurtei-
lung der Zuginglichkeit zum Patentschutz gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1, 3 oder 4 i.V.m.
Abs. 4 jedoch nur eine notwendige und keine hinreichende Voraussetzung (vgl.
etwa die Begriindung der Entscheidung 17 W [pat] 123/05). Falls diese bejaht
werden kann, wird weiterhin gepriift, ob die Erfindung unter einen Ausschlusstat-
bestand nach § 1 Abs. 3 fillt. Daftir wird gepriift, ob die Lehre Anweisungen ent-
hilt, die die Losung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln
zum Gegenstand haben (BGH, Suche fehlerhafter Zeichenketten, elektronischer
Zahlungsverkehr, Anbieten interaktiver Hilfe, vorausbezahlte Telefongespriche,
Steuerungseinrichtung fiir Untersuchungsmodalititen, Dynamische Dokumenten-
generierung).

Die Prifung auf den grundsitzlichen Zugang zum Patentschutz erfolgt also in

Deutschland dreistufig: In der Regel in folgender Reihenfolge, die allerdings was

Punke 1 und 2 betrifft nicht festgelegt ist:

1. Die Technizitit der Lehre — das Vorliegen einer technischen Erfindung im Sinne
von § 1 Abs. 1 PatG;

2. Der Ausschluss nach § 1 Abs. (3), Nr. 1, 3 oder 4 i.V.m. (4) PatG;

3. Die relativen Schutzvoraussetzungen (Erfinderische Titigkeit, Neuheit), wobei
zumindest bei der Priifung auf erfinderische Titigkeit die Technizitit einzelner
Merkmale zu beriicksichtigen sein kann.

So gibt es durchaus Entscheidungen der deutschen Spruchkérper, die die Technizitit
zwar bejahen, aber die Patentfihigkeit verneinen (z.B. etwa 17 W (pat) 123/05).

Dieser dreistufige Priifungsansatz wird in dieser Form bei EPA nicht angewendet.

Beim EPA gilt nach den Entscheidungen COMVIK, Duns und Hitachi bis auf Aus-
nahmen, dass der Zugang zum Patentschutz dann erfiillc ist, wenn die Technizitit
bejaht wird. Ausnahmen bestehen faktisch nur fiir das Gebiet der medizinischen Dia-
gnose oder der therapeutischen, chirurgischen Verfahren.

Der grundsitzlich zweistufige Ansatz des EPA sieht folgende Priifung vor:
1. Technischer Charakter ohne Vergleich mit dem Stand der Technik und
2. den relativen Voraussetzungen.
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Kapitel 5 Entscheidungspraxis

Die Technizitit kann beim EPA also durch die Einfithrung von Merkmalen, wie z.B.
Computer, Netzwerk etc. leichter hergestellt werden. Allerdings garantiert das natiir-
lich immer noch nicht die Gewihrbarkeit der Anspriiche, weil die anderen Vorausset-
zungen insbesondere die relativen Voraussetzungen (Neuheit und erfinderische Tdtig-
keit) in der zweiten Stufe noch zu priifen sind. Patentanspriiche mit einer Mischung
von technischen und nichttechnischen Merkmalen sind zulissig und konnen patent-
fihig sein. Fiir die Priifung der erfinderischen Titigkeit sind nach dem COMVIK-
Ansatz i.d.R. nur die technischen Merkmale zu beriicksichtigen. Nichttechnische
Merkmale kénnen beriicksichtigt werden, wenn sie zum technischen Charakter der
Erfindung beitragen, indem ein technischer Effekt erzeugt wird, z.B. wenn technische
und nichttechnische Merkmale miteinander interagieren. Die zitierte Entscheidung
G1/04 (mit Bezug zu T0603/89) stammt aus der Medizintechnik und ist somit auf
Computerprogramme kaum plausibel anwendbar.

Die Priifung in Bezug auf die Zuginglichkeit zum Patentschutz fiir computerimple-
mentierte Erfindungen erfolgt beim EPA somit generell zweistufig. Bei »mixed inven-
tions« existiert jedoch nach G1/19 (Rn 39) ein Zwischenschritt zwischen dem ersten
und dem zweitem Schritt. Dabei wird gepriift, ob ein nichttechnisches Merkmal zum
technischen Charakter beitrigt.

Tritt ein technischer Effeke auf, so muss er tiber den gesamten beanspruchten Bereich
glaubhaft sein. Der technische Effekt muss ein »weiterer technischer Effeke sein« der
fiir Computerprogrammanspriiche iiber den normalen durch die Computerimple-
mentierung erzielten technischen Effekt (Stichwort: Fluss von Elektronen) hinaus-
gehen (T1173/97). Ebenso ist auch fiir Verfahrens- und Anordnungsanspriiche ein
»weiterer technischer Effekt« erforderlich. Eine normale Erhhung der Verarbeitungs-
geschwindigkeit oder Einsparung von Speicherplatz wird nicht akzeptiert. Dariiber
hinaus sind auch normale technische Uberlegungen wie sie nach T0769/92 akzeptiert
wurden, nicht mehr ausreichend, es sind »weitere technische Uberlegungen« nach-
zuweisen (G03/08 und T2825/19). Danach gehért das Auffinden eines abstrakten
Algorithmus nicht zu weiteren technischen Uberlegungen.

Die deutschen Spruchkorper und insbesondere der BGH scheinen sich — teilweise
anders als das EPA- intensiver mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen (man hat fast
manchmal den Eindruck, sie wollten den wirklichen »Kern« der Erfindung ergriin-
den) und nehmen teilweise eine neuen Technologien sehr aufgeschlossene und liberale
Haltung zur Technizitidt von Merkmalen ein (vgl. z.B. 19 W (pat) 3/22 zur Technizitit
von Benutzereingaben oder BGH, X ZR 36/19 zur Bewertung von Sicherheitspoli-
cies), wihrend beim EPA ein eher formalistischer Ansatz vorherrscht.

Beim EPA ist bei sogenannten gemischten Erfindungen (»mixed invention«) mit einer
Mischung von technischen und nicht-technischen Merkmalen (iiberwiegende Zahl
der in Art. 52(2) EPU aufgefiihrten Themen; manchmal »Aspekte« genannt) die Be-
urteilung der Technizitit von Merkmalen und damit ihrer Einbeziehung in die Bewer-
tung der erfinderischen Titigkeit trotz grundlegender Harmonisierung im Einzelfall
weiterhin schwer vorhersehbar.

548

Leseprobe



Carl Heymanns Verlag 2023

5.17 Zusammenfassung der diskutierten Rechtsprechung Kapitel 5

Fake ist — vermutlich auch als Resultat von einer geinderten Praxis in den USA —,
dass in den letzten 10 Jahren beim EPA im Vergleich zu Beginn der 2000er Jahre
die Anmeldezahlen zu gemischten Erfindungen auf sehr hohem Abstraktionsniveau
zuriickgegangen sind. Das sind Anmeldungen mit einem Patentanspruch, der ein
nichttechnisches Verfahren (z.B. Bestell- und Bezahlverfahren oder Spielregeln) in
Kombination mit wenigen generischen Computermerkmalen (z.B. Computer/Com-
puternetzwerk, Datenbank, Internet, Display, Prozessor, Speicher) beschreibt.

Ein weiterer Unterschied zwischen der deutschen und der EPA-Rechtsprechung ist,
dass der BGH differenziert zwischen den Fragen, ob cinerseits ein(e) Anspruchsmerk-
mal(sgruppe) technischen Charakter hat und, ob andererseits ein konkretes techni-
sches Problem geldst wird. Vgl. BGH, Rentabilitidtsermittlung X ZB 34/03:

»Der technische Charakter des Geriits, dessen Rentabilitit ermittelt werden soll, steht ebenso
aufler Zweifel wie die Technizitit der zur Datenverarbeitung verwendeten Systemkompo-
nenten. Daraus ergibt sich aber noch kein technisches Problem, das mit den Merkmalen des
beanspruchten Verfahrens gelost wiirde.«.

Mit anderen Worten hilft in Deutschland die Aufnahme von einzelnen technischen
Merkmalen in den Anspruch nicht weiter, wenn insgesamt kein technisches Problem
geldst wird, wihrend vor dem EPA damit zumindest der technische Charakeer des
beanspruchten Gegenstandes hergestellt werden kann.

6. Gemeinsambkeiten der deutschen Rechtsprechung und der des EPA

Die Technizitit ist fiir beide Rechtssysteme eine unabdingbare Voraussetzung fiir den
Patentschutz, die stets gepriift wird.

Ubereinstimmend werden nach derzeitiger Praxis bei der Priifung auf erfinderische
Titigkeit nur die technischen bzw. die einen technischen Beitrag leistenden Merkmale
beriicksichtigt (COMVIK-Ansatz des EPA und Leitsatz b) aus BGH, Wiedergabe von
topografischen Informationen, X ZR 47/07). Damit wird in beiden Rechtssystemen
die Beurteilung des Zugangs zum Patentschutz auf Merkmalsebene und damit sehr
fallspezifisch und kleinteilig ausgefiihrt.

In beiden Rechtssystemen muss auch fiir computerimplementierte Erfindungen der
Gegenstand im Prinzip als Ganzes mit der Gesamtheit aller Merkmale gepriift wer-
den. Allerdings wird — im Gegensatz zu diesem generellen Grundsatz — derzeit beim
EPA und im deutschen System bei der Priffung der Technizitit und der erfinderi-
schen Titigkeit eine Klassifizierung des Gegenstandes in technische und nicht-tech-
nische Merkmale vorgenommen (was faktisch einer Zerlegung gleichkommt). Dies
wirft wiederum Fragen auf, ob diese feinteilige merkmalsbasierte Beurteilung zu einer
angemessenen Bewertung des beanspruchten Gegenstands fithrt oder verbesserungs-
wiirdig ist.

Als Beobachtung lisst sich weiterhin festhalten, dass computerimplementierte Er-
findungen zunechmend hiufiger aufgrund einer fehlenden ausfithrbaren Offenbarung
zuriickgewiesen werden. Diese Entwicklung lduft auch parallel mit der Rechtsent-
wicklung in den USA, wo im Moment zu beobachten ist, dass das US PTO vermehrt
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Kapitel 5 Entscheidungspraxis

das Argument im Priifungsverfahren einsetzt, dass die Anmeldung sich in der Formu-
lierung einer abstrakten Idee erschépfe (vabstract idea paradigmac, das die abstrakte
Idee an sich vom Patentschutz ausschliefSt, im Unterschied zu deren realen, prakti-
schen Anwendung).

Sowohl vor dem EPA als auch in der deutschen Praxis werden fiir CII folgende gesetz-
liche Bestimmungen als Zuriickweisungsgrund verwendet.

Moghche Zuriickweisungsgriinde:

Der Gegenstand ist keine Erfindung im Sinne des Gesetzes (Art. 52(1) EPU, § 1
Abs. 1 PatG).

—  Der Gegenstand ist nicht technisch (Art. 52(1) EPU, § 1, Abs. 1 PatG).

—  Der Gegenstand ist als mathematische Methode als solche vom Patentschutz aus-
geschlossen (Art. 52 (2) lit. A, (3) EPU, § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

—  Der Gegenstand ist als Verfahren fiir gedankliche Tdtigkeiten als solche oder fiir
geschiftliche Titigkeiten als solche oder als Programm fiir Datenverarbeitungs-
anlagen als solche vom Patentschutz ausgeschlossen (Art. 52 (2) litc, (3) EPU,§ 1
Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. Abs. 4 PatG).

— Der Gegenstand ist als Wiedergabe von Information als solcher vom Patent-
schurtz ausgeschlossen (Art. 52 (2) lit d, i.V.m. (3) EPU; § 1 Abs. (3) Nr. 4 i.V.m.
Abs. 4 PatG).

—  Der Gegenstand untetliegt als Diagnostizierverfahren oder als chirurgisches oder
therapeutisches Verfahren dem Patentierungsausschluss nach Art. 53 lit ¢ EPU,
§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG.

— Die Anspriiche sind nicht deutlich und knapp gefasst oder nicht ausreichend von
der Beschreibung gestiitzt (Art. 84 EPU).

— Die Erfindung ist in der Anmeldung nicht so deutlich und vollstindig offen-
bart im Sinne von Art. 83 EPU, § 34 (4) PatG, dass ein Fachmann sie ausfithren
kann.>

—  Der Gegenstand ist nicht neu oder nicht erfinderisch gegeniiber dem Stand der
Technik (Art. 54, 56 EPU, § 3,4 PatG).

Zu beachten ist, dass es beim EPA bis heute keine Entscheidung der Beschwerde-
kammer gibt, bei der ein Patentanspruch als Computerprogramm als solches zurtick-
gewiesen wurde.

Eine gewisse Inhomogenitit der Rechtsprechungslandschaft kann maglicherweise
auch dem Umstand geschuldet sein, dass CII-Gegenstinde, wie die obige Liste zeigt,
nicht nur dem Ausschlusskriterium »Computerprogramme als solche«, sondern auch
den weiteren Ausschlusskriterien (mathematisches Verfahren als solches, Wiedergabe
von Informationen als solche, Pline, Regeln und Verfahren fiir gedankliche T4tigkei-
ten als solche,...) unterliegen, denn sowohl in Kerngebieten der Informatik als auch
in vielen Anwendungsgebieten werden mathematische Verfahren (z.B. des jeweiligen

55 Wobei nach der Entscheidung 15 W (pat) 33/08 des BPatG ein Mangel an Klarheit kein
Zuriickweisungsgrund nach dem deutschen Patentgesetz sein kann. Andere Senate haben
hierzu andere Auffassungen vertreten.
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5.17 Zusammenfassung der diskutierten Rechtsprechung Kapitel 5

Anwendungsgebiets) als Computerprogramm implementiert und eine Ein-/Ausgabe
von Daten z.B. iiber Tastatur und Bildschirm sind immer noch die Regel.

7. Internationaler Vergleich:

Das Gebiet der CII wird auch weiterhin international stark diskutiert und die juristi-
sche Praxis dndert sich dynamisch.

In diesem Zusammenhang ist es sehr interessant, dass sich das sehr pauschale Bild
»USA: liberal — Europa: restriktiv« deutlich gedndert hat. In den USA wurde durch
weitgehende gesetzliche Anderungen infolge von AIA sowie durch Entscheidungen
des Supreme Court, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts sehr liberale Haltung zu CII
(insbesondere bei Geschiftsmethoden) stark eingedimmt. Obwohl in den USA — im
Gegensatz zum deutschen Patentgesetz und dem EPU — kein Technizititskriterium
definiert ist, griff die Rechtsprechung mit der Bilski Entscheidung des Supreme Court
(2010) bereits indirekt auf ein solches zuriick. § 101, der die Patentierbarkeit regelt,
wurde mit den Entscheidungen Alice, Mayo und Myriad (s. Kap. 3.5.2) verstirke da-
hingehend interpretiert, dass er implizit Naturgesetze (laws of nature), Naturerschei-
nungen (natural phenomena) und abstrakte Ideen (abstract idea) von der Patentier-
barkeit ausnimmt.

Die Richtlinien des USPTO zur Priifung der Patentierbarkeit (»patent eligibility gui-
delines«) werden laufend insbesondere durch neue Beispiele angepasst. Bei compu-
terimplementierten Geschiftsmethoden reicht eine Kombination der Geschiftsme-
thode mit generischen Computermerkmalen nicht aus, um eine Patentierbarkeit zu
erlangen. Neue vorldufige Priifungsrichtlinien erinnern teilweise stark an die Praxis
des EPA. Jedoch sind die Zuriickweisungskriterien unterschiedlich. Die Kombination
einer Geschiftsmethode mit generischen Computermerkmalen gilt in den USA als
nicht patentfihig, im EPA als technisch aber nicht erfinderisch. Insofern scheint bei
der Priifung von computerimplementierten Erfindungen in den letzten Jahren eine
gewisse Annidherung der US-Praxis an die des kontinentaleuropiischen Raums statt-
gefunden zu haben.

Mitunter scheint sogar die deutsche Praxis oder die des EPA liberaler und teilweise
zumindest vorhersehbarer als in den USA.

In Japan und China wurden zahlreiche Liberalisierungen der Priifunggspraxis von
CII vorgenommen. Die Praxis erscheint insgesamt in beiden Jurisdiktionen deutlich
liberaler (vgl. dazu Kapitel 3.5.2)

Es ist hervorzuheben, dass beim JPO zunichst gepriift wird, ob die Erfindung als
Ganzes grundsitzlich nicht vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Dabei wird gepriift,
ob die beanspruchte Softwareldsung eine technische Idee erzeugt/umsetzt, die Natur-
krifte anwendet (»creation of a technical idea utilizing a law of nature«). Bei Bejahung
folgt dann die Prifung auf erfinderische Tdtigkeit und Neuheit. Und hier ist der ent-
scheidende Unterschied zu beachten:

In Japan wird bei der Priifung von erfinderischer Titigkeit und Neuheit der gan-
ze Erfindungsggegenstand beriicksichtigt, ohne eine zergliedernde Untereilung des
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Kapitel 5 Entscheidungspraxis

Anspruchs in technische und nicht-technische Merkmale (wie derzeit in Deutschland
und beim EPA).>

8. Kritik der derzeitigen Rechtsprechungslage

Aus der Diskussion der Rechtsprechung mit einer Analyse einer Vielzahl von Ent-
scheidungen finden die folgenden Aspekte besondere Beachtung:

Riickwirts gewandte Techniksicht:

Insgesamt scheint sich die Techniksicht bei einigen Priifungsstellen des DPMA, beim
17. Senat des BPatG und teilweise beim EPA eher an einer traditionellen Techniksicht
zu orientieren. Damit steht sie im Widerspruch zur Techniksicht in der Wissenschaft
und Industrie, die moderne Digitaltechnologien nicht auflerhalb der Technik sicht. So
sollte die Beschrinkung auf eine traditionelle Techniksicht iiberdacht werden.

Uber das Anwendungsgebiet wird immer noch eine Schranke zwischen Technik und
Nichttechnik errichtet. Als Beispiel verweisen wir auf die Entscheidung T 1820/16
(Details siche Kap. 5.13). Der beanspruchte Gegenstand bezog sich auf ein Verfahren
zur Losung eines mehrdimensionalen Optimierungssystems fiir die Produktkonfigu-
ration. Auch wenn die Erfindung grundsitzlich dominen-unabhingig ist, sind in der
Beschreibung konkrete Optimicrungskriterien offenbart, wie z.B. Energieverbrauch,
CO2-Fuf$abdruck. Die Beschwerdekammer fiihrte jedoch aus, dass das Verfahren nur
auf abstrakte Daten angewendet werde. Diese konnten, so die Kammer, auch 6kono-
mischer Natur sein und deshalb sei keine Technizitit gegeben.

Ebenso wird beim EPA nach einer Rechtsprechung z.B. in einem medizinischen Sys-
tem die gemeinsame Verarbeitung technischer (z.B. Blutdruck) und nichttechnischer
Daten (z.B. Patientendaten) kritisiert und eine Beschrinkung auf technische Daten
gefordert. Derartige Trennungen sind realititsfremd und bieten keinen optimalen pa-
tentrechtlichen Schutz.

Weiterhin sind Sichtweisen des EPA schwer zu vermitteln, wonach in fritheren Zeiten
Merkmale und Effekee als technisch galten und nach neuerer Rechtsprechung nicht
mehr, obwohl in der realen Welt von Industrie und Wissenschaft Digitaltechnologien
heute mehr denn je als die zukunftsweisenden Techniken gelten. In T2825/19 berief
sich die Anmelderin auf T0236/91, die einen liberalen Standpunkt zur Texteingabe
vertrat, der heute jedoch nicht mehr giiltig wiire. Nach T1313/17 wurde ein Patent,
das die Optimierung des Herstellungsverfahrens in einem Textilbetrieb betraf, wider-
rufen, da nach G01/19 die Bereitstellung optimierter Parameter ohne direkte Kopp-
lung an den physischen Herstellungsprozess nicht mehr einen technischen Effekt be-
wirkt. Wie in G01/19 geurteilt, reicht auch die Simulation eines technischen Systems
oder der technische Zweck (T1227/05) nicht mehr aus.

56 Comparative Study on computerimplemented inventions/software inventions, Report
2021 EPO and JPO, abrufbar unter https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/document/
software_201903/01_en.pdf (Seite 12).

552

Leseprobe



	59470000_Schwarz-Kruspig-3A_PrintRevised_1-3
	59470000_Schwarz-Kruspig-3A_PrintRevised_5-6
	59470000_Schwarz-Kruspig-3A_PrintRevised_11-14
	59470000_Schwarz-Kruspig-3A_PrintRevised_560-572



