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Aufhebung der Zustandigkeitsbeschrankungen
bei PCT-Arbeiten

Vom EPA als Internationaler Recherchenbehorde (ISA) werden Anmeldungen auf allen Gebie-
ten der Technik aus allen PCT-Mitgliedstaaten bearbeitet.

Grofde Unterschiede in der Patentierungspraxis Europas und der USA haben in der Vergan-
genheit das EPA veranlasst, PCT-Recherchenantrage aus den USA auf bestimmten techni-
schen Gebieten abzulehnen. In jlingerer Zeit hat das EPA einen Kurswechsel vollzogen und
sich damit einverstanden erklart, z. B. fur biotechnologische Erfindungen in PCT-Anmeldun-
gen aus den USA als ISA tatig zu werden. Die letzte dieser sogenannten Beschrankungen der
Zustandigkeit, der zufolge das EPA keine aus den USA stammenden Anmeldungen fir Ge-
schaftsmethoden bearbeitet, wird zum 1. Januar 2015 aufgehoben.

Warum hat das EPA bislang abgelehnt, fiir US-Patentanmeldungen

in Bezug auf Geschaftsmethoden als ISA tatig zu werden?

2002 beschloss das EPA als ISA, keine Recherchen zu internationalen Anmeldungen mit An-
spruchen in Bezug auf Geschaftsmethoden durchzufihren, die von einem US-Anmelder beim
Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) oder beim Internationalen Biiro (IB)
als Anmeldeamt eingereicht wurden. Anmeldungen, die nur Anspruche auf reine Geschafts-
verfahren enthalten, werden vom EPA infolge des Patentierbarkeitssausschlusses nicht re-

cherchiert; da die meisten derartigen Anmeldungen gewohnlich aus den USA stammten,
hielt man es fur angebracht, diese Beschrankung nur auf US-Anmelder anzuwenden.

Warum nun der Kurswechsel?

Zwolf Jahre spater hat sich die Situation in Anbetracht der jingsten Entwicklungen der
US-Rechtsprechung (z. B. Bilski v. Kappos und Alice Corp. v. CLS Bank) erheblich verandert: die
Zahl der Anmeldungen aus den USA fur reine Geschaftsverfahren ist deutlich zurlickgegan-
gen. Zudem umfassen heutige auf Geschaftsmethoden gerichtete Anmeldungen oft auch
technische Merkmale, die durchaus patentierbar und somit recherchierbar sein konnen. Die-
se Entwicklung betrifft alle Patentanmeldungen, egal, ob sie nach dem PCT oder nach dem
EPU eingereicht werden und unabhangig von ihrem geografischen Ursprung.
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http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/d/ar52.html

Andert sich dadurch etwas an der Erteilungspraxis des EPA?

An der strikten Prafungspraxis des EPA andert sich nichts. Insbesondere ist die Mitteilung des
EPA vom 1. Oktober 2007 Uiber Geschaftsmethoden weiterhin anzuwenden (s. ABI. EPA 2007,
592). Verfahren flir geschaftliche Tatigkeiten als solche sind nach dem Europaischen Paten-
tubereinkommen nicht patentfahig. Die Praxis in Europa hat sich auf der Basis der Rechtspre-
chung etabliert (s. G 3/08 und T 0154/04). Nach der standigen Praxis fiihrt das EPA bei euro-
paischen Direktanmeldungen, die auf Geschaftsmethoden gerichtete Anspriche enthalten,

eine Recherche zu den Ubrigen Teilen der Anmeldung durch, die sich auf technische Inhalte
beziehen; dasselbe gilt fur internationale Anmeldungen von aul8erhalb der USA sowie fur
US-Anmelder, die direkt beim EPA einreichen (nicht auf dem PCT-Weg).

Was andert sich tiberhaupt?

Mit der Aufthebung seiner Zustandigkeitsbeschrankung, also der Beseitigung einer Hurde fur
die Recherche von PCT-Anmeldungen auf einem bestimmten Gebiet, gewahrleistet das EPA
die Gleichbehandlung aller Anmelder unabhangig von ihrer Nationalitat bzw. ihrem Sitz oder
Wohnsitz und unabhangig davon, ob der EP- oder der PCT-Weg gewahlt wird. In allen Fallen,
in denen der Anmeldungsgegenstand technische Mittel umfasst, wird das EPA als ISA die
Anmeldung bearbeiten und einen Recherchenbericht fur die Teile der Anmeldung erstellen,
die mehr beinhalten als reine Geschaftsmethoden.

Ab 1. Januar 2015 konnen US-Anmelder, die ihre internationalen Anmeldungen beim USPTO
oder beim IB als Anmeldeamt einreichen, das EPA ohne Einschrankungen als ISA auswahlen.
Wie oben erwahnt, ist die Aufhebung der Beschrankung nicht als Anderung unserer Rechts-
grundlagen oder unserer Prifungspraxis im Hinblick auf den Patentierungsausschluss von

Geschaftsmethoden als solchen (Artikel 52 (2) EPU) zu verstehen. GemaR dem geltenden Ver-
fahren nach dem EPU erldsst das EPA als ISA eine Erklarung, dass keine Recherche durchge-
fuhrt werden kann, wann immer eine Anmeldung nur auf eine Geschaftsmethode als solche
gerichtet ist.
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