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= Computerimplementierte Erfindungen
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US Supreme Court 2010: Bilski v. Kappos
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Patentierbarkeit — ,,statutory matter*

- EPU 2000 Art. 52 (1) - §101 US Patentgesetz
- Europdische Patente werden Whoever invents any new and
fur Erfindungen auf allen - useful
Gebieten der Technik erteilt, - process, machine, article,
die_neu _sind, auf e!ner_ composition of matter
erfinderischen Tatigkeit - may obtain a patent therefor, .

beruhen und gewerblich
anwendbar sind.

- f. TRIPS Art 27 - Congress 1952: ,,statutory

subject matter to "include
anything under the sun that is

made by man.,,"

Neuheit und Naheliegen des Patentanspruchs sind hier ohne Belang

Ausnahmen von der Patentierbarkeit

EPU Art 52 - USA Rechtsprechung

(2) Als Erfindungen ... werden

insbesondere nicht angesehen

- Entdeckungen, wissenschaftliche
Theorien, mathematische Methoden

- dsthetische Formschopfungen - =, fundamental

- Pléne, Regeln und Verfahren fiir " “
gedankliche Tatigkeiten, fiir Spiele oder fiir principles
geschéftliche Tatigkeiten SOWIE

- Programme flir Datenverarbeitungsanlagen
- die Wiedergabe von Informationen

- laws of nature
- natural phenomena
- abstract ideas

(3) ...nur insoweit, als fir diese

Gegenstande als solc Nach Sinn und Ziveck
. es Patentgesetzes
wird. auszulegen!
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Computerimplementierte Erfindung CIE
Computer implemented invention Cl|I

- EU: Eine Erfindung

- zu deren Ausfiihrung ein Computer eingesetzt wird
und die mindestens ein Merkmal aufweist, das ganz
oder teilweise mit einem Computerprogramm realisiert
wird (ABI. 2007, 594; vgl. EPA PrifRL C IV 2.3.6;)

- ,Softwarepatent™ ist eine irrefiihrende Bezeichnung

- USA: a claim to a computer program per se is not a

statutory category (because of ist intangible nature)
- Ebenso ,,signal claims*

- AT: keine Anspriiche auf das Computerprogramm selbst

(nur Datentréger oder Computerprogrammprodukt)
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EPU Art 52 (1): Technischer Charakter

- Der Patentanspruch ist als Ganzes zu bewerten
- T208/84 VICOM
- Anspriche auf eine Einrichtung sind technisch
- T 931/95 Pensionssystem/PBS
- Anspriche auf ein Verfahren, die technische Mittel
nennen, sind technisch
- T 258/03 Auktionssystem/HITACHI
- BGH 2010 Dokumentengenerierung
- Keine ,,Pragung* mehr
- Anspriche auf einen Datentréger sind technisch
- T 424/03 Clipboard formats 1 /MICROSOFT
- Anspriche auf ein Computerprogramm sind méglich,
wenn das Programm einen weiteren technischen Effekt
hervorruft
- T 1173/97 Computerprogrammprodukt/IBM
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Zweistufige Patentprifung in Europa

|

bisher jetzt

bisher jetzt
Technischer Charakter Erfinderische Tatigkeit
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Technischer Beitrag — EPA Beispiele

- Wenn das Computerprogramm Teil einer Erfindung ist, die
- ein technisches Verfahren oder eine Maschine steuert
- T 26/86 Koch&Sterzel
- die Bedienerschnittstelle einer Maschine verbessert
- T 887/92 Online help
- T 928/02 Video game/Konami
- Ressourcen einspart
- interne Vorgénge in einem Computer steuert
- T 6/83 Data processor
- T 424/03 Clipboard format I/Microsoft
- die Sicherheit oder Leistungsfahigkeit eines Computers verbessert
- T208/84 VICOM
- einer Maschine eine neue Funktionalitat verleiht
- Aber: Automatisieren bekannter Verfahren ist selbst keine Erfindung
- auf technischen Uberlegungen beruht
- T 769/92 SOHEI
- T 914/02 Nuclear core/GE (nicht ausreichend, wenn nur gedanklich ausgefiihrt)
- in Herstellverfahren eingebettet ist
- T 453/91 VLSI chip design/IBM
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EPA: Anspriche mit nicht-technischen
Merkmalen
,.mixed-type claims*

- Nicht-technische (kommerzielle) Merkmale sind
Vorgaben fur die Aufgabenstellung und tragen nicht zur
erfinderischen Tatigkeit bei
- T 641/00 Zwei Kennungen/COMVIK

- Mobiltelefon mit getrennter Abrechnung fiir zwei Nutzer

- Eine neue und Uberraschende Geschaftsmethode, die im
Anspruch genannt wird, tragt also nicht zur
erfinderischen Tatigkeit bei

- Anders z. B. mathematische Methoden, wenn deren
Einsatz technische Eigenschaften verbessert

() BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENGURG GEISSLER

Prifungspraxis EPA

Ur abstrakte oder nu

»,maogliche* technische Keine Erfindung

iS Art 52 (1)

Merkmale?

nein

Merkmale aus Objektive

Recherche »Vorlage® in Technische
Aufgabe nennen Aufgabe?

ja

ja

Neue und
Patent Erfinderische

techn. Beitrége?
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Beispiel erteiltes EU Patent
T 928/03 Video Game/Konami

FIG. 7
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G 03/08 Stellungnahme vom 12. Mai 2010

- Die vier von der EPA Prasidentin vorgelegten Fragen
werden alle als unzulassig zuriickgewiesen

- Die Entscheidungen der EPA Beschwerdekammer(n) zu
computerimplementierten Erfindungen sind
untereinander nicht ,,abweichend* in Sinn von EPU Art
112 (1) (b).

- Der EPA Prasident hat kein VVorlagerecht, um in die
normale Fortentwicklung der Rechtsprechung SE—
einzugreifen — nur bei ,,conflicting decisions”. | gpersient die

Vorlage!

- G 03/08 bestatigt den ,,hardware only approack* .ur den

technischen Charakter und die Priifung £z5 technischen

12 Beitrags bei der erfinderischen Tatigkeit
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US Supreme Court

1972: Gottschalk v. Benson ,,BCD Umwandlung*
claim must not ,,preempt fundamental principles*:
test: tied to a particular machine* or

»transformation of an article to a different
state or thing*
hier: jede Nutzung des BCD Algorithmus auf einem
Computer ware monopolisiert

1978: Parker v. Flook ,,Alarmgrenzen**

1981: Diamond v. Diehr ,,Gummivulkanisierung*
,»claim as a whole* does not pre-empt the
fundamental principle used.

2010: Bilski v. Kappos ,.Risikominimierung von
13 Warengeschéaften*

() BARDEMLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GESSSLER

US Court of Appeals for the Federal Circuit
CAFC

In den 90er Jahren: ,,back to the basics™ :
Utility und die vier Patentkategorien

1994: Alappat
- ,computer with a new program is a new machine*
- only ,,disembodied mathematical formulae* are
excluded as abstract ideas.

1998: State Street Bank & Trust Co. v. Signature
Financial Group, Inc
- a useful, concrete, tangible result that does not
foreclose the fundamental principle

- Kein Patentausschluss fir ,,business methods*
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CAFC 1998: State Street Bank

EPA Pension
benefits

- system 2000

15 A data processing system for managing a financial services configuration
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\Von State Street zu Bilski

- USPTO: Qualitatsverbesserung fir ,,Softwarepatente*
- Vier-Augen-Prinzip
- Patenterteilung muss begriindet werden

- USPTO: ,,useful” =, must be in the technological arts*
- BPAI 2001 Ja: Ex parte Bowman
- BPAI 2004 Nein: Ex parte Lundgren

- CAFC In re Bilski 2008

- US Supreme Court 2010: Bilski v. Kappos
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Bilski Patentanspruch

- Verfahren zur Risikominimierung von Geschéften mit
Standardgutern (z.B. Kohle)

- A method for managing the consumption of risk costs
of a commodity. . .

- (a) initiating a series of [consumer] transactions . . .

- (b) identifying market participants . . .

- (c) initiating a series of [market participant]
transactions . . . such that . . . Market participant
transactions balances the risk position of said series
of consumer transactions. . .

- Eine vorgeschlagene Beschrankung der Anspriche auf
die Durchfuhrung des Verfahrens mit Computer wurde
vom Anmelder abgelehnt.

17

() BARDEMLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GESSSLER

CAFC (en banc) 2008: In re Bilski
- Einziger Test fur Patentfahigkeit eines Verfahrens unter
§ 101:

- A process must result in a physical transformation of
an article or be tied to a particular machine

- Machine or transformation test

- Andere Tests werden verworfen:
- “Freeman-Walter-Abele” Test
- “useful, concrete and tangible” Test
- “technological arts” Test
- “physical step” Test
- Kein Ausschluss von “business methods”

- Kein Ausschluss von ,,software*
18 - Dreidissenting opinions
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Post-Bilski (CAFC) Situation

“particular machine”
- BPAI: “Ein Universalcomputer ist keine “particular machine”

- Zitieren eines “Computers” ist alleine nicht ausreichend
“particular article”

- Muss ein physikalisches Objekt oder eine Représentation eines
physikalischen Objekts sein

- Keine Rechts- oder Geschéaftsdaten
Fur Patentféhigkeit nicht ausreichend:

- Spezifizierung des Anwendungsfeldes
- pre-inventive activities (z.B. Datensammeln)
- Post-inventive activities (z.B. Anzeige der Ergebnisse)

- “extra-solution activity” (z.B. nur Nennung eines Computers)
Der Patentanspruch muss “central” und “meaningful limits”
enthalten, die eine Monopolisierung des fundamentalen Prinzips
verhindern.

“real world use”
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Zusammenfassung

Die Hiirde fir ,statutory matter” ist in USA deutlich gestiegen und
erfordert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem
Patentanspruch

- Anspriiche mussen ,,meaningful limits* enthalten; derartige
Gewichtungen haben sich in der Vergangenheit als schwer
handhabbar erwiesen. Die ,,technischen* Zusammenhange der
Anspruchsmerkmale miissen dazu in Zukunft deutlich(er)
herausgearbeitet werden.

Eine restriktive Auslegung von ,,particular machine* kann Patente
auf computerimplementierte Erfindungen in USA insgesamt
gefahrden.

Die Hiirde des ,,technischen Charakters* ist in Europa Uiberwunden,
wenn der Anspruch technische Merkmale nennt. Die Aussonderung
von nicht-patentfahigen Erfindungen erfolgt sachgemaR bei der
Prifung der erfinderischen Tatigkeit anhand des technischen
Beitrags, d.h. der Losung einer konkreten technischen Aufgabe.
Geschaftsmethoden kdnnen in Europa keinen Beitrag zur
erfinderischen Tatigkeit liefern, wohl aber in den USA.
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Vielen Dank!

Dipl. Phys. Fritz Teufel

Patentanwalt

Fichtenweg 17

71155 Altdorf

Tel: 07031-607468

eMail: FritzGTeufel@t-online.de
teufel@bardehle.de
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G 03/08 Vorlagefragen

1. Ausschluss nur, wenn ein ,,Computerprogramm*
beansprucht wird?

2. Kann ein Anspruch den Ausschluss vermeiden, nur
weil er einen ,,Computer” nennt?

3a. Muss ein beanspruchtes Merkmal einen technischen
Effekt auf einen physikalischen Gegenstand in der realen
Welt austiben?

3b. Reicht es dann aus, wenn der physikalische
Gegenstand ein nicht weiter spezifizierter Computer ist?
4a. Erfordert Programmieren technische Uberlegungen?
4b. Tragen dann alle Ergebnisse des Programmierens
zum technischen Charakter bei?

4c. Oder nur, wenn sie zu einem weiteren technischen
Effekt beitragen?
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