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Von Felix Hermann

Das Europdische Patentamt (EPA) hat auch dieses Jahr
die Prufungsrichtlinien Uberarbeitet, deren neue Fas-
sung seit dem 01.11.2018 gemaR der Verfligung des Pra-
sidenten des EPA vom 25.07.2018 und gemal3 Art. 10 (2)
EPU in Kraft sind. Die Richtlinien enthalten Anweisungen
an die Prifer des EPA in Bezug auf die praktischen und
verfahrenstechnischen Aspekte der Priifung von europa-
ischen Anmeldungen und Patenten nach dem Europai-
schen Patentiibereinkommen (EPU) und dessen Ausfih-
rungsordnung.

Ein Hauptaugenmerk der Uberarbeitung der Prifungs-
richtlinien lag auf dem Teil G-Il der Prifungsrichtlinien,
in dem insbesondere die Abschnitte zur Patentierbarkeit
von mathematischen Methoden sowie von Planen, Regeln
und Verfahren fur gedankliche Tatigkeiten, fur Spiele oder
flr geschaftliche Tatigkeiten Uberarbeitet oder um neue
Unterpunkte erganzt worden sind. Diese stellen vor allem
Fragen der Patentierbarkeit von computerimplementier-
ten Erfindungen klar und behandeln etwa Themen wie
kiinstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Im Fol-
genden betrachten wir die Anderungen beztiglich der Pa-
tentierbarkeit von mathematischen Methoden sowie von
Computerprogrammen naher.
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Mathematische Methoden stehen im Mittelpunkt

Aktualisierung der Priifungsrichtlinien des Europdischen Patentamts

Bei der Uberarbeitung der Priifungsrichtlinien lag der Fokus auf den Abschnitten zur Patentierbarkeit von mathematischen Methoden.
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Mathematische Methoden - Abschnitt G-I, 3.3 der
Priifungsrichtlinien

Abschnitt G-ll, 3.3 der Prifungsrichtlinien, der die Paten-
tierbarkeit von mathematischen Methoden betrifft, wur-
de komplett Uberarbeitet. Die Prifungsrichtlinien wurden
vor allem um zahlreiche Beispiele erganzt, die unter-
schiedliche Bereiche, in denen mathematische Methoden
verwendet werden, ndher betrachten, insbesondere die
Verwendung von mathematischen Methoden im Bereich
kiinstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sowie
deren Einsatz zu Simulation, Konstruktion und Modellie-
rung.

Mathematische Methoden sind nach Art. 52 (2) a) EPU
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sofern sie als
solche beansprucht werden [Art. 52 (3) EPU ], was insbe-
sondere bei auf ein Verfahren gerichteten Anspriichen
zu einem Ausschluss von der Patentierbarkeit fihren
kann. Die neuen Prufungsrichtlinien bekraftigen im
komplett neu gefassten Abschnitt G-Il, 3.3, dass dieser
Patentierungsausschluss dann nicht greift, wenn ein
Verfahrensanspruch die Verwendung technischer Mittel
(etwa eines Computers) umfasst oder eine Vorrichtung
beansprucht wird.

Die bloBe Angabe des technischen Charakters der Daten
oder Parameter der mathematischen Methode (etwa
der Rechenmodelle oder der verwendeten Algorithmen)
kann unter Umstdanden nicht ausreichen, um die Hirde
des Patentierungsausschlusses nach Art. 52 (2) a) und (3)
EPU auszurdumen, da in einem solchen Fall der Patentan-
spruch immer noch eine von der Patentierbarkeit aus-

geschlossene gedankliche Tatigkeit [Art. 52 (2) ¢) und (3)
EPU] definieren kann — etwa wenn alle Verfahrensschritte
(theoretisch) vom Menschen ohne Zuhilfenahme irgend-
welcher technischen Vorrichtungen ausgefuhrt werden
konnten und die technische Erfassung der Daten selbst
nicht Gegenstand des Verfahrens ist.

,Mathematische Methoden sind nach Art.
52 (2) a) EPU von der Patentierbarkeit ausge-
schlossen, sofern sie als solche beansprucht

werden [Art. 52 (3) EPU], was insbesondere

bei auf ein Verfahren gerichteten Anspru-
chen zu einem Ausschluss von der Patentier-
barkeit fuhren kann.”

Sofern der Patentierungsausschluss nach Art. 52 (2) a)
und (3) EPU fur einen Anspruch nicht greift, ist der An-
spruch auf die Patentierbarkeitserfordernisse zu prifen,
insbesondere die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit.
Bei der Prufung der erfinderischen Tatigkeit mussen alle
Merkmale berticksichtigt werden, die zum technischen
Charakter der Erfindung beitragen, wobei hier im Zusam-
menhang mit mathematischen Methoden die Kernfrage
ist, ob — und wenn ja, in welchem Umfang — die mathe-
matische Methode zum technischen Charakter der Erfin-
dung beitragt.

Die Prufungsrichtlinien erlautern nun zundchst aus-
fihrlich, und im Vergleich zur vorherigen Fassung der
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Prufungsrichtlinien besser verstandlich, dass eine ma-
thematische Methode zum technischen Charakter einer
Erfindung beitragen kann, also einen Beitrag zur Erzeu-
gung einer technischen Wirkung leistet, die einem techni-
schen Zweck dient, wenn sie (1) auf ein Gebiet der Technik
angewandt und/oder (2) flr eine spezifische technische
Umsetzung angepasst wird.

Die Anwendung der mathematischen Methode auf ei-
nem Gebiet der Technik erfordert laut den Prifungsricht-
linien eine Beurteilung, ob die mathematische Methode
im Kontext der Erfindung einem technischen Zweck dient
(T 1227/05, T 1358/09). Die Prifungsrichtlinien betonen
nach wie vor, dass ein allgemeiner Zweck wie ,Steuerung
eines technischen Systems® nicht ausreicht, um einer ma-
thematischen Methode technischen Charakter zu verlei-
hen. Der technische Zweck muss spezifisch sein, und der
Anspruch muss auch funktional entweder explizit oder
implizit auf den technischen Zweck beschrankt werden.
Die Klassifizierung von abstrakten Datensatzen ohne An-
gabe einer technischen Verwendung der resultierenden
Klassifikation stellt gemal den Prifungsrichtlinien per se
ebenfalls keinen technischen Zweck dar, auch wenn dem
Klassifikationsalgorithmus wertvolle mathematische Ei-
genschaften wie Robustheit zugeschrieben werden kon-
nen (T 1784/06).

Dient die im Anspruch definierte mathematische Me-
thode keinem solchen technischen Zweck, kann sie
womoglich gleichwohl einen Beitrag zum technischen
Charakter der Erfindung leisten, wenn der Anspruch auf
eine spezifische technische Umsetzung der mathema-
tischen Methode gerichtet und die mathematische »
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Methode flr diese Umsetzung besonders angepasst ist,
indem ihre Gestaltung von technischen Uberlegungen
zur internen Funktionsweise des Computers bestimmt
ist (T1358/09).

Die Prufungsrichtlinien betonen nun, dass kinstliche
Intelligenz und maschinelles Lernen auf Rechenmodel-
len und Algorithmen zur Klassifizierung, Blindelung, Re-
gression und Dimensionalitatsreduktion basieren, die
per se von abstrakter mathematischer Natur sind und
damit ,mathematische Methoden“ im Sinne des Art. 52
(2) a) EPU darstellen. Daher gelten die eben erlauterten
Leitlinien zur Prifung des technischen Charakters ma-
thematischer Methoden in der Regel auch fur solche Re-
chenmodelle und Algorithmen, wie nun explizit in den
Prifungsrichtlinien festgehalten wird.

Ahnlich verhalt es sich mit Anspruchen, die auf Verfah-
ren der Simulation, Konstruktion oder Modellierung ge-
richtet sind, da diese oftmals Merkmale umfassen, die
unter die Kategorie der ,mathematische Methoden® im
Sinne des Art. 52 (2) a) EPU [oder der Verfahren fir ge-
dankliche Tatigkeiten im Sinne des Art. 52 (2) ¢) EPU] fallen
kénnen. Die Prifungslichtlinien betrachten diese spezi-
ellen Anwendungsgebiete jedoch nunmehr wesentlich
genauer und differenzierter: So stellen sie klar, dass die
computergestitzte Simulation des Verhaltens einer hin-
reichend bestimmten Klasse von technischen Gegenstan-
den oder spezifischen technischen Prozessen unter tech-
nisch relevanten Bedingungen als technischer Zweck gilt
(T 1227/05). Ferner wird explizit erwdhnt, dass computer-
gestltzten Simulationsverfahren eine technische Wir-
kung nicht allein deshalb abgesprochen werden kann,

weil sie der tatsachlichen Produktion vorausgehen und/
oder keinen Schritt zur Herstellung des materiellen End-
produkts umfassen. Die Allgemeinheit dieser Aussagen
ist insofern bemerkenswert, weil gerade bei Anmeldun-
gen mit Simulationsverfahren sehr haufig Aspekte der
Anspruche, die eine Simulation betreffen, im Prifungs-
verfahren von den Prifern als nichttechnisch betrachtet
werden und hier eventuell zukilnftig ein Umdenken auf
Seiten der Prufer stattfinden konnte.

Ahnlich deutlich weisen die neuen Prufungsrichtlinien
darauf hin, dass bei der computergestitzten Konstruk-
tion eines spezifischen technischen Gegenstands (Er-
zeugnisses, Systems oder Prozesses) die Bestimmung
eines technischen Parameters, der untrennbar mit der
Funktion des technischen Gegenstands verbunden ist
und wobei die Bestimmung auf technischen Uberlegun-
gen beruht, einen technischen Zweck darstellt (T 471/05,
T 625/11). Dies wird jedoch dahingehend eingeschrankt,
dass dieser Grundsatz nicht gelten soll, wenn die com-
putergestutzte Bestimmung der technischen Parame-
ter von Entscheidungen abhangt, die ein menschlicher
Nutzer treffen muss und die zugehorigen technischen
Uberlegungen nicht im Anspruch angegeben sind, weil
in einem solchen Fall die technische Wirkung in Form
einer verbesserten Konstruktion nicht kausal mit den
Anspruchsmerkmalen verknipft ware. Resultiert die
computergestiitzte Konstruktion lediglich in einem ab-
strakten Modell eines Erzeugnisses, Systems oder Ver-
fahrens, etwa einem Satz von Gleichungen, so gilt dies
per se nicht als technische Wirkung, auch wenn das mo-
dellierte Erzeugnis, System oder Verfahren technisch ist

(T 49/99,T 42/09).
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Computerprogramme - Abschnitt G-Il, 3.6 der
Priifungsrichtlinien

Auch Abschnitt G-ll, 3.6 der Prufungsrichtlinien, der die
Patentierbarkeit von Computerprogrammen betrifft, liegt
komplett Uberarbeitet vor. Die Prifungsrichtlinien sind
vor allem um zahlreiche Beispiele erganzt, die bestimmte
Aspekte im Zusammenhang mit Computerprogrammen
betrachten, die fiir die Frage, ob ein Computerprogramm
technischen Charakter hat, also eine ,weitere technische
Wirkung"“ erzeugt, relevant sind.

Computerprogramme sind nach Art. 52 (2) ¢) und (3) EPU
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie als
solche beansprucht werden. Ein Computerprogramm
und ein zugehoriges computerimplementiertes Verfah-
ren unterscheiden sich voneinander. Ersteres bezieht
sich auf eine Abfolge von per Computer ausfuhrbaren
Anweisungen, die ein Verfahren beschreiben, wahrend
Letzteres ein Verfahren betrifft, das tatsachlich auf ei-
nem Computer ausgefihrt wird. Wie auch bisher und
im Einklang mit den allgemein geltenden Kriterien fin-
det der Ausschluss von Computerprogrammen von der
Patentierbarkeit keine Anwendung auf Computerpro-
gramme mit technischem Charakter, also fiir Computer-
programme, die beim Ablauf auf einem Computer eine
,weitere technische Wirkung“ erzeugen. Dabei ist zu be-
grifen, dass Abschnitt G-ll, 3.6 der Priifungsrichtlinien
nunmehr noch expliziter darauf hinweist, dass die Frage,
ob ein Computerprogramm eine solche ,weitere tech-
nische Wirkung“ erzeugt, ohne Bezugnahme auf den
Stand der Technik zu priifen ist.



10 // Patentrecht & Patentpraxis

IntellectualProperty

Die Prufungsrichtlinien erlautern nun in den neuen Un-
terabschnitten G-ll, 3.6.1 bis 3.6.3 genauer, wie sich eine
Jweitere technische Wirkung” eines Computerpro-
gramms im Anspruch manifestieren kann oder welche
Aspekte gerade keine ,weitere technische Wirkung“ des
Computerprogramms implizieren. So wird grundsatzlich
festgestellt, dass flr ein Verfahren mit technischem Cha-
rakter, welcher tber die blof3e Tatsache hinausgeht, dass
es computerimplementiert ist, ein entsprechendes Com-
puterprogramm, das dieses Verfahren spezifiziert, eine
weitere technische Wirkung erzeugt, wenn es auf einem
Computer lauft. Eine ,weitere technische Wirkung* eines
Computerprogramms kann sich auch daraus ergeben,
dass das Computerprogramm anhand von spezifischen
technischen Uberlegungen zur internen Funktionsweise
des Computers, auf dem es ausgefuihrt werden soll, ent-
wickelt wurde, indem es etwa an die spezifische Architek-
tur des Computers angepasst wurde.

Zur Frage, ob die Informationsmodellierung, die Tatigkeit
des Programmierens und die Definition oder Bereitstel-
lung einer Programmiersprache eine ,weitere technische
Wirkung” eines Computerprogramms begriinden kon-
nen, stellen die Prufungsrichtlinien wenig uberraschend
und im Einklang mit entsprechenden Entscheidungen
der Beschwerdekammern des EPA fest, dass diese Aspek-
te in aller Regel keine ,weitere technische Wirkung” des
Computerprogramms begriinden konnen. Entsprechend
tragen bei der Prifung einer Erfindung, die eine Pro-
grammierumgebung betrifft, die Merkmale, die sich auf
die Programmiersprache beziehen, normalerweise nicht
zum technischen Charakter bei. Die Merkmale einer Pro-
grammierumgebung, die die grafische Nutzeroberfldche

betreffen, also etwa Visualisierungen und Dateneingabe-
mechanismen, sollen entsprechend den Leitlinien zur Pri-
fung der Wiedergabe von Informationen entsprechend
Abschnitt G-11,3.7 der Prifungsrichtlinien geprift werden.

Positivanzumerken ist, dass nunmehr auch explizit in den
Prifungsrichtlinien erwahnt wird, dass eine computerim-
plementierte Datenstruktur oder ein Datenformat, das
in einem Speichermedium enthalten ist oder ein elektro-
magnetisches Tragersignal verkorpert, als Ganzes techni-
schen Charakter hat und damit eine Erfindung im Sinne
des Art.52 (1) EPU darstellt. Jedoch wird dies durch die Pri-
fungsrichtlinien dahingehend prazisiert, dass bei der Pru-
fung von Datenstrukturen und Datenformaten zwischen
funktionellen und kognitiven Daten zu unterscheiden
ist (T 1194/97). Funktionelle Daten dienen der Steuerung
des Betriebs einer Vorrichtung, die die Daten verarbeitet,
und umfassen oder reflektieren daher inhdrent entspre-
chende technische Merkmale der Vorrichtung. Kognitive
Daten hingegen sind diejenigen Daten, deren Inhalt und
Bedeutung nur flr menschliche Nutzer relevant sind.
Funktionelle Daten tragen zur Erzeugung einer techni-
schen Wirkung bei, kognitive jedoch nicht. Datenmodelle
und andere Informationsmodelle auf abstrakter logischer
Ebene sollen laut Priifungsrichtlinien jedoch per se keinen
technischen Charakter aufweisen. 4
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